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I Kirjan tarkoituksesta ja padsisillosti

Innostuin tekeméén timén kirjan havaittuani kdytdnnossi erindisid vaikeuksia,
joita monesti riittdméattomit taloudelliset voimavarat omaava itsendinen kek-
sijd' voi kohdata keksimisen sekid keksintonsi jatkokehittelyn ja kaupallista-
misen ohdakkeisella tielld. Hin saattaa joutua tekemisiin my6s vahingonkor-
vausoikeuden kanssa. Liséksi hin joutuu monesti tekeméién erilaisia sopimuksia
sellaisten tahojen kanssa, jotka ilmoittavat haluavansa auttaa hintd saamaan
parhaan mahdollisen taloudellisen tuoton keksinnostidn. He saattavat olla kek-
sinndn lisenssinottajia tai patentti- ym. immateriaalioikeuksien ostajia, jotka
monesti osallistuvat keksijan henkisen luomistyon eli keksimistoiminnan ja
keksinnon kaupallistamistoimien rahoitukseen. Havaittuaan ndistd sopimuksis-
ta saatavan taloudellisen korvauksen itselleen riittdiméattomaiksi keksijd saattaa
toisinaan riitautua heidédn kanssaan, jolloin voidaan ajautua oikeudenkiyntei-
hinkin vahingonkorvauksen saamiseksi puolin ja toisin.

Samantapaisia vaikeuksia saattaa kohdata myos esimerkiksi insindoritoimis-
to patentin tai hyodyllisyysmallin haltijana pyrkiessédidn lisensioimaan keksin-
tod suurteollisuudelle tai muille yrityksille. Yhteistyoneuvottelujen mahdolli-
sesti kariuduttua voidaan heritd tilanteeseen, etti on epdiltivissd suuryrityksen
jo ehtineen ottaa patentoidun keksinndn omaan kiyttoonsi patenttia loukkaa-
valla tavalla, rajoitetun taloudellisen kantokyvyn omaavan patentinhaltijan
mahdollista patentinloukkauskannetta pelkdamitti.

Tdmén kirjan varsinaisena aiheena ovat keksintod koskevat korvausoikeu-
det. Korvausoikeuksilla tarkoitetaan keksinnon taloudellista hyddyntdmista
koskeviin lisenssi- ym. yhteistydsopimuksiin perustuvaa keksijédn tai patentin
taikka hyodyllisyysmallioikeuden haltijan oikeutta saada keksinndstd lisens-
simaksu- yms. tuloa mutta my0s erilaisia vahingonkorvausoikeuksia. Oikeus
saada vahingonkorvausta voi perustua yhti hyvin yhteistydésopimuksen rikko-
miseen (sopimusperusteinen korvausvastuu) kuin patentin tai hyodyllisyys-
mallioikeuden loukkaukseen (PatL 58 §, HyodMalliL. 37 §: lakisddteinen kor-
vausvastuu).

Erityishuomiota kiinnitetddn keksijoiden ja heididn pienyritystensd korvaus-
oikeuksien toteuttamiseen. Kirjan loppuosan luvut 5-9 koskevat patentin tai
hyodyllisyysmallioikeuden loukkaamiseen perustuvaa vahingonkorvausvastuu-
ta. Luvuissa tarkastellaan kaikenlaisia korvausoikeuden haltijoita kiinnittaméttd

! Ttsendinen keksijd ei useimmiten tee tai kehittele keksintojd tyosuhteessa vaan esimerkiksi
omistamassaan yrityksessd tai vailla mitddn yritystidkédan. Toisin sanoen hin ei ole tyosuhdekek-
sijd. Ks. luku 3.2.
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erikseen huomiota itsendiseen keksijddn ja hdnen pienyritykseensd. Tama joh-
tuu siitd, ettd kirjan loppuosa muodostaa vuonna 1979 ilmestyneen kirjani ~’Va-
hingonkorvaus immateriaalioikeudessa silmilldpitden patentti-, tavaramerkki-,
mallioikeus-, tekijanoikeus- ja valokuvauslakia osittaisuudistuksen, esityksen
rajautuessa patentti- ja hyodyllisyysmallioikeuteen.

Jo vuosia ennen tdmin kirjan kirjoittamisen aloittamista minua oli kéy-
tdnnon lakimiestaholta kehotettu saattamaan ajan tasalle patentteja koskeva
osuus vuonna 1979 ilmestyneessi kirjassani.’* Havaittuani timén niveltyvin
hyvin yhteen keksijidn kokemiin vaikeuksiin sopimusneuvotteluissa rahoit-
taja- ym. yhteistyokumppanien kanssa péétin sijoittaa vahingonkorvausta
koskevan tarkastelun uuden teokseni loppuosaan. Koska vuoden 1992 alus-
ta Suomessa voimaan tulleen hyddyllisyysmallioikeuden tarkastelu voidaan
liittd4 patenttioikeudellisen tarkastelun tiydennykseksi, on hyddyllisyysmal-
lioikeus pitkin matkaa mukana.

Kirjan tarkoituksena on osaltaan parantaa innovatiivisten pienyritysten
toimintaedellytyksid erityisesti mitd tulee varautumiseen oikeudellisesti ja
taloudellisesti epdvarmoilta patentinluovutus-, lisenssi- ym. sopimuksil-
ta sekd kykyyn etukiteen arvioida mahdollisen vahingonkorvauksen saa-
mismahdollisuuksia erityisesti patentin ja hyddyllisyysmallioikeuden louk-
kaustilanteissa. Maamme pienyritykset tyollistivit Tilastokeskuksen mukaan
vuoden 2000 vaiheilla 697 000 henkeé. Pienyrityksiin lukeutui vuonna 2013
169 000 yksinyrittdjaa. Viitatuista pienyrityksistd 75 prosenttia on tuntenut
tarvetta kehittdd innovaatiovalmiuksiaan. Erddn tutkimuksen mukaan nelja
viidestd pienyrityksestd oli neljdn vuoden aikana kehittinyt ainakin yhden
innovaation ja neljdsosaa yrityksistd voi kutsua monipuolisiksi innovaatto-
reiksi. Irlantilaiset tutkijat ovat arvioineet, ettd neljdnnes pienten yritysten
liikkevaihdosta syntyy uusista tai parannetuista tuotteista. Arvion perusteel-
la kehittymishalukkuuden muuttuminen innovaatioiksi merkitsisi Suomes-
sa pitkille toistasataatuhatta tyopaikkaa. Monipuolinen, jatkuva innovointi
saattaa pysyvistikin kohentaa yrityksen kannattavuutta.*

Itsendiselld keksijdlla tarkoitan sellaista keksijad, joka tekee keksintonsa ilman,
ettd kysymyksessd on oikeudesta tyontekijdn tekemiin keksintdihin annetus-
sa laissa (29.12.1967/656: jatkossa tyosuhdekeksintolaki) tarkoitettu tydsuh-
dekeksintd, johon tydnantaja saa oikeuksia. Télloin keksintd on tyypillisesti
syntynyt esimerkiksi vapaa-ajan harrastuksena tai keksijin tyoskennellessd yk-
sindin tai yhdessd muiden kanssa insindoritoimistossaan tai muussa pienyri-
tyksessid. Jos henkilo tekee keksinnon tydsuhteessa mutta oikeudet keksintéon
jaavit hinelle tyonantajan jéttdessd kdyttamattd tyosuhdekeksintolakiin perus-

2 Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 130.

3 Nimenomaan patenttialan oikeusasioiden hoitamiseen erikoistunut asianajaja Peter Backstrom,
Asianajotoimisto Backstrom Co Oy on pitidnyt tirkednd timin teokseni ajanmukaistamista.

4 Ks. Forsman, Vieraskynikirjoitus Helsingin Sanomat 27.2.2010.
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tuvat mahdollisuutensa saada oikeuksia keksintéon,” on my0s perusteltua pu-
hua yksityisestd keksijéstd.®

Paitsi tyosuhdekeksintolain myos oikeudesta korkeakouluissa tehtiviin kek-
sintdihin annetun lain (19.5.2006/369: jatkossa korkeakoulukeksintdlaki) mu-
kaiset erityiskysymykset jadvit padosin kirjan aiheen ulkopuolelle.

Kirjassa esitettdvit asiat painottuvat aiempaa immateriaali- ja sopimusoikeu-
dellista kirjallisuutta enemman itsendisen keksijan nikokulmaan. Hdn ei viltta-
mittd samalla ole patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden haltija.

Itsendinen keksiji voi kohdata monentyyppisid vaikeuksia ja pulmatilanteita
keksijdnuransa aikana. Jos keksintd ei synny nopeana oivalluksena, vaatii kek-
sinndn synnyttdminen pitkdjinteistd, useasti monia vuosia kestdvidd uurastus-
ta.” Keksint6 ei monestikaan synny ilman huomattavaa taloudellista panostusta.
Keksija ei etenkédédn alkuvaiheessa ennen keksinnon kypsymisti patentoitavaksi
ja usein vilttdméttdmén prototyypin rakentamista voi ilman muuta laskea ul-
kopuolisilta rahoittajilta riskipddomana esimerkiksi keksijan omaan yritykseen
tulevien sijoitusten varaan.® Pdinvastoin hin saattaa joutua tekemédn tdmén vai-
keimman ja raskaimman osan ty6stiddn omalla rahoituksellaan joutuen vield ot-
tamaan isojakin lainoja luodakseen tutkimustyolleen hyvét olosuhteet. Tdmén
“kuolemanlaakson” ylittiminen jad monelta keksijélta tekeméttd, ja Suomessa
jadkin suuri médrad keksintojéd puolitiehen tai keksijd joutuu luopumaan keksin-
nostddn pilkkahinnalla. Keksinndn jdiminen viimeistelemétti on merkittiava
kansantaloudellinen vahinko. Keksiji tarvitsee taloudellista tukea juuri niilld
kriittisimmilld hetkilld.?

Monesti jo suunnitellessaan keksintonsd patentointia keksijd toteaa, ettei
hin tule selvidméaén ilman ulkopuolista taloudellista ja muuta apua keksintonsa
mahdollisesti tarpeellisesta jatkokehittelysté eikd myoskédidn keksinnon kaupal-
listamistoimista, mukaan lukien tuotantotoimintaan tarvittavat koneet, laitteet
ym. vilineet. Miti arvokkaammasta keksinnostd, kenties jopa olennaisesti alan

5 Kiytdnnossi keksijd ei monestikaan voi kiyttdd néitd hinelle jdéneitd oikeuksia muuten kuin
edellyttien, ettd hin ei endd ole asianomaisen tyonantajan palveluksessa. Tyosuhteessa olevan
henkilon on nimittdin kunnioitettava tyonantajansa yritys- tai liikesalaisuutta (RL 30:5, Sop-
MenL 4.2 §) ja noudatettava uskollisuusvelvollisuuttaan titd kohtaan erityisesti pidattymalld
tyonantajaa vahingoittavasta kilpailevasta toiminnasta (TSL 3 ja 4 §). Tdma pitee erityisesti sil-
loin, jos keksinnon tekeminen perustuu olennaisessa suhteessa tyonantajan yritys- tai liikesalai-
suuksiin. Ks. Castrén, 1973 s. 78 ss., Bruun s. 227 s.

¢ Ks. itsendisen keksijin médrittelystd lihemmin luku 3.2.

7 Miki on keksinto ja miki taas patentoitavissa oleva keksinto, tarkastellaan luvuissa 2.1-2.2.

8 Yrityksessd on monesti keksijén lisiksi mukana muitakin tahoja. Yritysmuoto voi olla periaat-
teessa mikd hyvénsi, esimerkiksi yksityisliike, avoin yhtio, kommandiitti- tai osakeyhtio.

* Ks. Suomalaisten Keksijoiden Tukiyhdistys ry., http://www.keksijoidentuki.fi. Tukiyhdistys on
mukana jérjestimissd tapahtumia, joista tirkein on vuosittain Suomessa kuten muissakin maissa
huhtikuussa jarjestettivd YK:n alajdrjeston WIPO:n Maailman henkisen omaisuuden péivd. Li-
siksi yhdistys jdrjestdd keskustelutilaisuuksia, tuottaa informaatiota ja pyrkii eri keinoin autta-
maan keksijoiti.
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yleiseen standardiin vaikuttavasta ns. pioneerikeksinndsti'’, on kysymys, sitd
suuremmat odotukset keksijilld on itselleen ja normaalisti monille muillekin
tahoille keksinnosti koituvan rahaméirdisen korvauksen ja muun taloudellisen
hy6dyn suhteen.

Niitd muita tahoja voidaan kutsua tdydentdvien panosten haltijoiksi.'! Téy-
dentdvddn panostukseen voidaan joutua turvautumaan monesti jo keksintod
tehtdessd. Jatkossa, keksinnon kaupallistamisvaiheessa keksinté on sopeutetta-
va ko. tuotannonalan perusrakenteeseen. Tdmé saattaa merkitd monen vuoden
jatkokehittelyd keksinnon muokkaamiseksi alalla kiyttokelpoiseksi ja mielui-
ten massatuotantoon soveltuvaksi innovaatioksi. Samalla kiinnitetdin huomiota
markkinointi- ja jakelupuoleen'? etsimélld innovaatiosta mahdollisesti kiinnos-
tuneita asiakkaita. Jo patentinhakuvaiheessa on kiinnitettivd huomiota myos
alalla mahdollisesti vaaniviin, uusista keksinnoistd ilmaista hyotya viime kéa-
dessd patenttia tai hyodyllisyysmallioikeutta loukaten etsiviin tahoihin. Heité
voidaan kutsua laillisiksi tai laittomiksi jiljittelijoiksi."

Ennen innovaationsa kypsymistd laajempaan tuotantoon ja kidyttoon sovel-
tuvaksi keksijd joutuu normaalisti kdymiin lukuisia neuvotteluja mainittujen
eri tahojen kanssa. Hin on monesti kylld hyvin perilld keksint6onsa liittyvis-
ta teknisistd kysymyksistd, mutta ei useinkaan riittdviasti hallitse keksintonsa
menestykselliseen hyddyntdmiseen vélttimitontd tietdmystd alan markkinois-
ta ja niithin vaikuttavista seikoista. Monella keksijélld ei myodskédén ole riittiviad
markkinointi- yms. kaupallisia taitoja eikd riittdvid pddomia keksinnon jatkoke-
hittelyd ja avustavan henkiloston palkkaamista varten mainittujen vaihtelevien
tehtivien hoitamiseksi.

Niinpi yksityinen keksiji joutuu yleensi tekeméédn lyhyempien tai pitempien
neuvottelujen paitteeksi yhden tai useamman sopimuksen jonkin yhteistyo-
kumppanin kanssa. Keksijin kanssa yhteistyohon haluavilla ja soveltuvil-
la tahoilla on tapana asettaa omista ldhtokohdistaan ja neuvottelutaidois-
taan riippuvia ehtoja ja edellytyksid tehtdville yhteistyosopimukselle. Jos
jokin keksintotoimintaa rahoittava yhteiso tai sddtié'* on jo aiemmin ollut

10" Erityisen arvokkaita ovat ns. pioneerikeksinnot. Ne koskevat teknisié ratkaisuja, jotka muutta-
vat olennaisesti alan ammattipiirien ajatusmalleja ja tultuaan patentoiduiksi usein muodostuvat
osaksi tuotannonalan teollista standardia. Ks. Uotila s. 82, 246, Rahnasto 1996 s. 108 s.
" Ks. Uotila s. 156 s., Teece s. 156 s.
12 Ks. Uotila s. 156.
13 Patentti-, hyodyllisyysmalli- ja tekijidnoikeudelle kuten muullekin immateriaalioikeudelle on
tunnusomaista, ettid yksinoikeuden loukkauksissa suojaa tarvitaan jéljittelijdd vastaan (ns. jéljit-
telysuoja; ks. Koktvedgaard s. 127, Uotila s. 157 ss.).

Kilpailijoista tyypillisesti koostuvaa jiljittelijatahoa kuvataan samassa yhteydessé kuin rahoit-
tajia ym. kolmansia tahoja luvussa 3.4.
14 Keksintdtoimintaa rahoittavat muun muassa teknologian ja innovaatioiden kehittdmiskeskus
Tekes, Keksintosiitio, tiettyjen yliopistojen tdtd tarkoitusta varten perustamat erityiset lisen-
siointi- ym. organisaatiot ja yleisesti pankit ym. rahoituslaitokset. Myds patenttitoimistot ja yksi-
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yhteistyossé toisten keksijoiden kanssa ja tehnyt niditd varten sopimukset
noudattaen omia vakio- eli standardiehtojaan’®, on monesti tapana kiyttdd
niitd kaikenlaisissa mahdollisissa yhteyksissi riippumatta keksijistd ja kek-
sinnodn laadusta sekd merkityksesti kiinnittdmittd huomiota siihen, ovatko
nuo vakioehdot kaikissa suhteissa sisélloltddn tasapuolisia ja kohtuullisia.
Neuvotellessaan mahdollisten yhteistyotahojen kanssa keksijan onkin ol-
tava valppaana ja tarpeen vaatiessa palkattava yksi tai useampi tekniikkaa,
kaupallistamista, rahoituspuolta ja immateriaalioikeudellista juridiikkaa ym-
mértdva asiantuntija'® avukseen neuvotteluihin, jotta sopimusehdot saadaan
riittdvin kohtuullisiksi eikd keksijd vuosien piistd sopimuksen solmimisesta
saa aihetta tuntea itseddn huijatuksi'’ siten, ettd harkittavaksi tulee viime ké-
dessi siviili- tai rikosoikeudellisen kanteen nostaminen yhteistyokumppania
vastaan. Asiantuntijaan turvautuminen ei kuitenkaan aina riittavasti suojaa
keksijdd myohemmin kehnoiksi osoittautuvilta sopimuksilta.

Joskus on voitu pohtia sitd, onko neuvotteluissa 1dsnéd ollut keksijin etu-
jensa vaalijaksi otaksuma asiantuntija ollut itse asiassa sidoksissa vastapuo-
leen saatuaan palkkioita jalkimmdiselle tekemistddn palveluksista. Epdilyksid
asiantuntijan kaksoisroolista saattaa viritd esimerkiksi silloin, jos asiantuntija
osoittaa neuvotteluissa passiivisuutta edes reagoimatta havaittavissa olevaan
yhteistyosopimuksen muotoutumiseen keksijén kannalta epdonnistuneeksi.

Hyvinkin arvokkaan, mahdollisesti jopa pioneerikeksinnoksi luokiteltavan kek-
sinnon tehnyt, tyottomyystukea nauttiva henkild on tehtydidn epdonnistuneiksi
osoittautuneita yhteistydsopimuksia saattanut joutua mukaan kalliiseen vili-
miesoikeudenkéyntiin.!® Vilitystuomiossa on vahvistettu hidnen sopimuksella

tyiset ns. bisnesenkelit rahoittavat keksintdtoimintaa. Yleisesti ottaen ei voidakaan sanoa, etti til-
14 alalla Suomessa enid olisi puutetta rahoittajista, mutta heiltd saatava rahoitus on monesti liian
niukkaa. Tilloin keksijd saattaa joutua hankkimaan tarvittavan lisdrahoituksen kansainvilisiltd
markkinoilta tai toimimalla itse rahoittajana.
15 Vakiosopimukset ovat mallisopimuksia, jotka sellaisenaan tai joiltakin ehdoiltaan tarpeen vaa-
tiessa muunneltuina on tapana siséllyttdd yksittdiseen sopimukseen.
16" Asiantuntija, jossa kaikki nimi ominaisuudet sopivalla tavalla yhdistyvit, lienee varsin harvi-
nainen. Voidaan siis joutua kdyttdimédin useita asiantuntijoita. Tdmi saattaa luonnollisesti liséité
keksijille sopimuksen aikaansaamisesta koituvia kustannuksia.
17 Huijaus voi ilmetd niin OikTL 36 §:n sovittelusdinnoksen valossa pohdittavina kohtuuttomina
sopimusehtoina kuin olla esimerkiksi OikTL 30 (petollinen viettely) ja 33 §:n (kunnianvastainen
ja arvoton menettely) sddnnosten vastaista menettelyd. Puhumalla tdssd yhteydessd huijauksesta
ei vield oteta kantaa siihen, onko keksiji todella joutunut oikeudenvastaisen menettelyn kohteek-
si. Sen toteenndyttd tuomioistuimessa puhumattakaan véitetystd petos- yms. rikoksesta (RL 36
luku) ei ole keksijdlle monestikaan helppoa. On huomioitava, etti rikosprosessissa ndyttokynnys
rikoksesta ja sen tekijdstd asettuu yleisesti ottaen siviiliprosessia korkeammalle (beyond reason-
able doubt”, ks. Lappalainen 2001, s. 345 s.).
18 Helsingissi liikejuridiikkaan erikoistuneet tunnetut asianajotoimistot saattavat laskuttaa pal-
veluksistaan yli 300 euroa tekemiltdédn tyotunnilta. Esimerkiksi Keskuskauppakamarin vilitys-
lautakunnan sddntéjen 41 §:n mukaan vilimiehet saavat vilitystuomiossa vahvistaa ja tuomita
maksettavaksi vilimiehelle tulevan korvauksen. Nopeaksi ja joustavaksi riidanratkaisumenette-
lyksi tarkoitettu véilimiesmenettely on yleisiin tuomioistuimiin verrattuna monesti kalliimpi tie.
Koska keksimistoiminta on yhteiskunnallisesti ja maamme elinkeinoeldmin edistimiseksi
ensiarvoisen tdrkedd, olisi taloudellisilta voimavaroiltaan riittimittomien yksityisten keksijoiden
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luovuttaneen keksinnon patentti- ym. mahdollisine immateriaalioikeuksineen
vastapuolelle. Sopimuksen ehdot ja muut olosuhteet huomioon ottaen hin ei
voi tuomion jilkeen endéd odottaa saavansa juuri mitddn keksinnostddn yhteis-
tyosopimusten perusteella odottamiaan tuloja tai menettdd ne kaikki vasta-
puolen hyviksi tuomittavina oikeudenkiyntikuluina. Tuomiossa hdvidjin mak-
settaviksi tuomittavat oikeudenkédyntikulut ja mahdolliset vahingonkorvaukset
saattavat kdytdnnossi pitkiksi aikaa tai pysyvéstikin raunioittaa hédvidjan yksi-
tyistalouden.

Joka tapauksessa keksijélle on monin verroin halvempaa ja jarkevampéi olla
huolellinen sopimusta tehtdessd kuin joutua mukaan aineellisesti ja henkisesti
kuluttaviin ja monesti useampia vuosia kestdviin oikeudenkéynteihin.! Vasta-
puolen tarjoamien vakioehtojen ym. monesti vaarallisten ehtojen korvaaminen
tasapuolisemmilla yksilollisilli sopimusehdoilla ei kuitenkaan aina onnistu.
Niin saattaa kdydi esimerkiksi, jos jo patenttihakemuksen tehneen yksityisen
keksijdn innostusta tieteenalaansa ja keksintonsd jatkokehittelyyn kiytetddn
hyviksi sitouttamalla hénet erittdin arvokkaan, maailmanlaajuisia markkinoi-
ta odottavan keksinnon hyodyntidmistd varten perustettuun yritykseen® tyon-
tekijéaksi ja/tai vihemmistoosakkaaksi. Tété tarkoitusta varten hinen kanssaan
on jo ennen tyo- tai osakassopimusta voitu solmia erityinen keksintod kaikki-
ne siihen liittyvine patentti- ym. immateriaalioikeuksineen koskeva luovutus-
sopimus, jolla mainitut oikeudet on minimaalista kertakorvausta ja myohem-
min tdyttyméttomiksi osoittautuneita rojaltilupauksia vastaan siirretty peruste-
tulle yritykselle.?!

Luovutussopimuksiin verrattuna immateriaalioikeuksien kdyttdlupa- eli li-
senssisopimukset ovat yleisempid lukuun ottamatta kuitenkaan yrityskauppoja,
joissa immateriaalioikeudet on tapana siirtdd kokonaisluovutuksina muun yri-

oikeudenkiyntikuluja saatava kohtuullisemmiksi. Voitaisiin esimerkiksi kehittdd heille soveltuva
erityinen oikeusturvavakuutus tai asettaa asianajotoimistoille tuntiveloitusta tai asiakkaalta jutus-
sa laskutettavaa kokonaisveloitusta rajoittava lakiin otettava palkkiokatto. Se koskisi yleisem-
minkin monia laadultaan vaihtelevia asioita, joissa yksityishenkil6 on suuret voimavarat omaa-
van yhteison tai sddtion vastapuolena. Néissd asioissa asianajotoimistot voitaisiin vapauttaa ar-
vonlisdverovelvollisuudesta, mikd menetys yhteiskunnalle korvattaisiin muilla verotusjirjeste-
lyilla.

19 Buroopan ihmisoikeussopimuksen noudattamista valvova Ranskan Strasbourgissa toimiva
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on vuosien mittaan antanut Suomelle kymmenid langettavia
tuomioita oikeudenkdyntien liian pitkéstd kestosta, joka on saattanut olla toistakymmentékin
vuotta.

% Tihin tarkoitukseen perustettava yritys on yleensi osakeyhtiomuotoinen.

21 Tissd on kysymys patenttilain 44 §:n mukaisesta patentin siirtymisesti eli luovutuksesta toi-
selle, ei pelkistd samassa lainkohdassa mainitusta kdytt6luvan eli lisenssin myontdmisestd. Luo-
vutussopimus ei tdssd tapauksessa ole kuitenkaan mikéddn “puhdas” kertaluonteiseen irtaimen
kauppaan suoraan rinnastettava sopimus, vaan rojaltilupausten sisillyttiminen sopimukseen tuo
sopimukseen monivuotiseksi tarkoitetun kestosopimuksen piirteitd. Ks. tillaisista sopimuksista
ja niiden ongelmista lihemmin luvut 4.2-4.4.
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tysomaisuuden mukana. Mikili vain suinkin on mahdollista, yksityisen kek-
sijan olisikin pyrittdvd sdilyttimidn keksintdddn koskevat patentti- ym. im-
materiaalioikeudet médrddmisvallassaan hyotydkseen pitemmalld aikavililld
enemmin keksinnostdin kuin luovuttamalla samalla kertaa kaikki oikeudet
kertakorvausta tai/ja epdvarmoihin markkinaodotuksiin perustuvaa rojaltikor-
vausta vastaan sopimuksesta vapautumisen saattaessa olla hinelle juridisesti
mahdotonta. Neuvotteluja ja osapuolten selvidmismahdollisuuksia niisséd sekd
sopimusvaihtoehtoja tarkastellaan luvussa 4. Tdsséd yhteydessi asioita tarkastel-
laan [dhinnd heikomman osapuolen eli keksijdn kannalta. Lisenssisopimuksista
ym. yhteistydsopimuksista on saatavilla yksityiskohtaisesti kaikkia relevantteja
sopimuskohtia kisittelevdd kirjallisuutta,?® joten esitys koskee ldhinni keksin-
tonsd kohtalosta neuvottelevan keksijin kannalta tiettyjid kriittisid kysymyksid,
joilla on merkitystd hénelle keksinnostd odotettavissa olevan taloudellisen tu-
loksen kannalta.

Keksijélle tai keksijaryhmadlle, joka patenttihakemusta vailla olevaa keksin-
toddn koskevissa lisenssi- tai muissa yhteistyoneuvotteluissa joutuu vastatus-
ten ylivoimaiset voimavarat omaavan suuryrityksen kanssa, voi toisinaan kdyda
ikdvisti. Yritys voi nimittdin neuvottelujen vield kestdessd tehdd samaa keksin-
tod koskevan patenttihakemuksen tyosuhdekeksintdmuotoisena jittden neuvot-
telut sikseen ja myohemmin osapuolten vilille kehkeytyneen oikeudenkéyn-
nin kuluessa viittdd omien tyontekijoidensi tehneen saman keksinnon jo useita
vuosia aiemmin. Suomessa, kuten muuallakin, patentti niet myonnetdin sille,
joka ensiksi tekee patenttihakemuksen, mikéli kaksi eri tahoa toisistaan riippu-
matta tekee saman keksinnon.

Luvussa 4 tarkastellaan myos keksijéin, patentin ja hyodyllisyysmallioikeu-
den haltijan suojaa yrityssalaisuuksia ja tekijanoikeuksia koskevaan lains&a-
dint6on perustuen.

Luvussa 5 tarkastellaan patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkaamis-
ta esikysymyksend loukkauksista johtuvien vahingonkorvauskysymysten varsi-
naiselle tarkastelulle luvuissa 6—8. Namé luvut on tarkoitettu aiemmin mainitun
vuonna 1979 ilmestyneen kirjani ”Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa”
paivittamiseksi myohempien patenttilain ym. patenteille relevanttien sddnnos-
ten muutosten ja aihetta koskevan uudemman oikeustapaus- ym. ldhdeaineiston
sekd Euroopan unionin lainsddadidnnon osalta. Uutena aiheena mukana on myos
hyodyllisyysmallioikeuden tarkastelu vahingonkorvauksen kannalta.

2 Ks. mm. Byrne, Noel — McBratney, Amanda: Licensing Technology. Negotiating and Drafting
Technology Transfer Agreements, 2005; Sandgren, Claes: Studier i licensavtal angaende patent,
patentansokningar och know how med sérskild hénsyn till amerikansk och tysk ritt, 1974 ja Vuo-
rijoki, Jari: Yrityksen teknologia- ja yhteistyosopimukset, 2007.
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Luvussa 9 tarkastellaan vahingonkorvauskanteen ajamista ja nostamista kir-
jan alaan kuuluvissa asioissa. Luvussa 10 ovat keksinto4 ja sitd koskevia kor-
vausoikeuksia koskevat loppupéételmit kirjan esityksesta.

Luvuissa 5-8 tarkastellaan my0s eurooppalaisen patenttijirjestelmén uudis-
tusta ja sen merkitysti erityisesti patentin loukkausta koskevien oikeudenkdyn-
tien kannalta. Patenttijdrjestelmén uudistuksen tarkoituksena on mahdollistaa
keksinnon patentointi entistd kustannustehokkaammin yhdelld hakemuksella
jopa 24 EU-jasenmaassa ja luoda yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Pa-
tent Court, UPC), jonka tuomio patenttiriita-asiassa kattaisi kaikki yhtendispa-
tenttijidrjestelmédédn kuuluvat maat. Uudistus astuu voimaan, kun siihen on liit-
tynyt 13 EU-jdsenmaata. Joukossa on oltava Iso-Britannia, Saksa ja Ranska.”
Suomi ei toistaiseksi ole tehnyt asiassa paitodsti puolesta tai vastaan.

Patentit ja hyodyllisyysmallioikeudet, kuten muutkin immateriaaliset yk-
sinoikeudet, muodostavat yhteiskunnan hyotyéd palvelevan jirjestelmén. Nain
on kaikissa maissa, joiden oikeusjérjestykseen nditd yksinoikeuksia sisiltyy.
Yhteiskunnan intressissd on, ettd innovaatiotoiminnassa mukana olevat tahot
eivit riistd toisiaan patentinluovutus-, lisenssi- yms. sopimuksilla silloin, kun
sopimukset siséltidvit vihintddankin epamoraalisiksi koettavia ehtoja. Niihin ei
monimutkaisten sopimusjérjestelyjen vuoksi pystytd monestikaan jilkeenpdin
puuttumaan sen vuoksi, etté eri syistd johtuen esimerkiksi oikeustoimilain 3 lu-
vun pitemittomyysperusteiden (pakko, petollinen viettely, kiskominen, kun-
nianvastainen ja arvoton menettely) esiintymisti tai toisen sopijapuolen teke-
miksi vitettyjd olennaisia sopimusrikkomuksia ei pystytd oikeudenkdynneissa
ndyttdmidn toteen. Nimenomaan itsendinen keksijd on monesti vaaravyohyk-
keessd joutuessaan tekemisiin erilaisten neuvottelukumppanien kanssa ja sol-
miessaan sopimuksia heididn kanssaan. Tdma ei tarkoita, ettd kuvattu lainvas-
tainen tai ainakin epdmoraalinen toiminta olisi yhteiskunnassamme niin syviéin
juurtunutta, ettd se olisi tddlld yleisend kdytintond. Joillekin keksijoille kuiten-
kin innovaatioista muodostuu piiasiallinen eldmintyd. Keksinndn menettdmi-
nen yhteistyokumppaneille tdysin tai ldhes ilmaiseksi tuntuu kipedsti taloudel-
lisessa ja henkisessd hyvinvoinnissa.

Keksintdjen kaappaaminen mainitulla tavalla ei myoskéédn ole yhteiskunnan
intressissd. Maamme hyvinvointi on erityisesti nykyisessid globaalitaloudes-
sa riippuvainen osaltaan siitd, ettd tddlld vastaisuudessakin harjoitetaan viredd
keksinnollistd toimintaa ilman, ettd pelko keksintdjen ja niistd odotettavissa
olevien tulojen luisumisesta moitittavalla tavalla liian aikaisessa vaiheessa kek-
sijaltd pois supistaisi keksimistoimintaa ja vaikeuttaisi samalla erityisesti pie-
nehkdjen yritysten tuotantotoiminnan aloittamisen edellytyksid. Maamme elin-
keinoeldmiin kehitystd haitaten keksinndt saattavat vaarallisessa médrin valua”

# Ks. Eurooppalaisen patenttijirjestelmin uudistusta koskeva selvitys s. 1.
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ulkomaille voimakkaiden, monesti monikansallisten yhtididen yms. vahvojen
toimijoiden omistukseen.

Kirjan alkuosa on tarkoitettu keksijoille ja heiddn ldhipiirilleen ohjeistuk-
seksi siitd, miten kuvattuja karikoita keksintétoiminnassa voidaan vilttda. Kir-
jasta selvidd myos, miten moninaiset seikat vaikuttavat mahdollisuuteen saada
vahingonkorvausta patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkaajalta sekd
miten tdmi korvaus arvioidaan. Korvauksen maédrityksessd on viimeaikaisen
oikeuskdytinnon valossa havaittavissa myonteistd kehitystd korvaustasoa nos-
tavaan suuntaan.






2 Keksinnon kiytto litkesalaisuutena,
patentointi vai hyodyllisyysmallisuoja?

2.1 KEKSINNON PATENTOINTI JA KAYTTO
LIIKESALAISUUTENA VALINNAISENA
MENETTELYNA

Keksintotoimintaa harjoitetaan niin keksijoiden ja keksintdjd hyddyntivien yri-
tysten ym. tahojen kuin koko yhteiskunnan intressissé elinkeinoeldmin kehit-
tamiseksi ja keksintdjd hyodyntdvien uusien yritysten synnyttdmiseksi.! Kek-
sintdd on mahdollista hyodyntidi ilman patentointiakin kdyttimilld keksintod
liikesalaisuutena (tai yrityssalaisuutena, mikili halutaan kdyttdd olennaisesti
samaa tarkoittavaa RL 30:11 §:ssd midriteltyd termi#?). Keksinnon kiytto lii-
kesalaisuutena on kuitenkin monesti epdvarma menettelytapa nimenomaan sen
alati vdijyvin vaaran vuoksi, ettd keksintd paljastuu siten, ettd se tullaan ennen
aikojaan tuntemaan koko alalla tai jopa yhteiskunnassa. Toisaalta on olemas-
sa paljon myos sellaisia keksint6jd, joista voidaan etukiteen sanoa, ettd niiden
patentoinnista tulisi seuraamaan vield pahempia riskejd kuin niiden hyodynté-
misestd kilpailijoilta salassa. Esimerkiksi kemiallisia yhdisteiti ja ldikeaineita
koskevat keksinnét saattavat olla téllaisia, koska menetelmikeksintojd koskevat
patentit voivat olla helposti kierrettdvissd patenttisuojan ulkopuolelle jadvilld
vaihtoehtoisilla menetelmill4. Itse patentinloukkauskin voi olla vaikea ndyttad
toteen.?

Patentin kiertdmisvaara on tosin vihentynyt Patl. 57a.1 §:n tultua voimaan
vuoden 1996 alusta lukien: Jos patentti on myOnnetty menetelmille uuden
tuotteen valmistamiseksi, on ilman patentin haltijan suostumusta valmistettu
samanlainen tuote katsottava valmistetuksi patentoidulla menetelmalld, jol-
lei muuta niytetd toteen.” Mikili loukkausoikeudenkdynnin vastaaja pystyi-
si esittdmiin vakuuttavaa vastandyttod, on kantajan puolestaan pyrittdava ku-
moamaan timéi niytto ja niin edelleen.

Mikdli keksintojd kiytettdisiin ainoastaan liikesalaisuutena, ei yhteiskunnan
intressissé olisi tarvetta keksinnon l1dhempéddn méérittelyyn. Koska keksintdjen
patentointi puolestaan on tarkkaan sddnneltyd, lakiin perustuvaa viranomaistoi-
mintaa, on patentoitavaksi kelpaava keksinto miairiteltiva.

' Ks. Castrén 2006 s. 825.
2 Ks. terminologiasta esim. Castrén 2003 s. 27 s., Uotila s. 39 s.
3 Ks. Castrén 1973 s. 76, Uotila s. 45.
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2.2 PATENTTIOIKEUDELLINEN KEKSINTO

Yleiskielessd kaikenlaisia 10ysidkin ideoita tarkoittava keksinnon kisite on pal-
jon laajempi kuin patenttilaissa tarkoitettu ns. patenttioikeudellinen keksinto.
Tillaista keksint6d on nykyisen patenttilakimme merkittdvimmassd esity0ssa,
yhteispohjoismaisessa patenttimietinndssd ja Suomen oikeuskirjallisuudessa
perinteisesti kuvattu teknisen toimintasddnnon siséltdaviksi tekniseksi ideaksi,
teknisen toimintasddnnon késittdessd teknistd laatua olevan ongelman tietyn
ratkaisun. Teknisti laatua olevan ongelman ratkaisunkin on oltava luonteeltaan
tekninen, ts. ratkaisussa tulee kéyttdd fysiikan, kemian, biologian ym. luon-
nontieteiden keinoja. Lisdmadritteind patenttioikeudelliselta keksinnoltd edel-
lytetddn, ettd sitd voidaan kéyttdd teollisesti* (PatL 1.1 §) ja ettd keksinn6lld on
tekninen luonne, tekninen teho ja ettd keksinto on toistettavissa.’ Jotta patentti
voitaisiin myontid, on patenttioikeudellisen keksinnon vield oltava uusi ja kek-
sinnollinen (PatL 2 §).

Kuten Uotila oikein toteaa, patenttioikeudellista keksintda ei ole méiéritel-
ty laissa, ja tistd johtuen patenttioikeudellisen keksinnon médrittelyssd voi-
daan hyvilld syylld painottaa eri seikkoja riippuen maédrittelijin henkilosta,
kuten oikeuskirjallisuudessa on tehtykin.® Edelld kuvattu oma mééritelma-
ni puolestaan perustuu nykyisessd oikeuskdytinnossd ja -kirjallisuudessa
yleisimpien maéritelmien yhdistelmiin. Keskeisimmin painottaisin 1) kek-
sinnon teknistd luonnetta eli teknisyyttd, mikéd sulkee patenttioikeudellisen
keksinnon ulkopuolelle uutta alkuainetta tms. koskevat 16ydot tai esim. luon-
nonilmiditd koskevat havainnot ja lisdksi sulkee pois mm. matemaattiset ja
muutkin tieteelliset teoriat sellaisenaan (PatL 1.2 §), 2) teknisen tehon vaati-
musta, jonka mukaan tietty luonteeltaan tekninen ongelma on pystyttivi to-
della ratkaisemaan keksintoon sisdltyvin toimintasad@nnon avulla siten, ettd
alan asiantuntijalle ei keksinnolld tavoitellun vaikutuksen syntyminen jai
episelviksi ja 3) keksinnon toistettavuus- eli toisinnettavuusvaatimusta, jon-
ka mukaan keksintdd on voitava jatkuvasti kédyttdd siten, ettd tavoiteltu tulos
tai vaikutus saavutetaan soveltamalla toistuvasti keksintdon siséltyvid tek-
nistd toimintasdidntod. Toistettavuuden osoittamiseksi patenttia hakevan on
pystyttdvd patenttihakemuksessa kuvaamaan keksintonsi niin tarkkaan, ettd
alan ammattilainen pystyy tuon kuvauksen perusteella kiyttamiin keksintod
(PatL 8.2 §).7

4 Tissd yhteydessi teollinen kiytto ei rajoitu teollisuuteen, vaan se koskee muutakin elinkeino-
toimintaa, kuten esimerkiksi maanviljelyéd, metsidnhoitoa ja kuljetusalaa. Ks. NU 1963:6 s. 96,
Castrén 2006 s. 830.
> Ks. NU 1963:6 s. 96 ss., 100 ss., Castrén 2006 s. 830.
¢ Ks. Uotila s. 59 s. viittauksin aiempaan oikeuskirjallisuuteen.
" Ks. Castrén 2006 s. 830 ss. viittauksin kirjallisuuteen.

Lisdksi on olemassa erindisid, mm. kasvilajikkeita ja eldinrotuja sekd tiettyjd biologisia mene-
telmid koskevia patentoimisrajoituksia (PatL 1b ja 1.4-5 §). Ndamaé rajoitukset eivit kuulu aihe-
piiriini.

12



VERTAILU HYODYLLISYYSMALLIOIKEUTEEN

2.3 VERTAILU HYODYLLISYYSMALLIOIKEUTEEN

Erindisille ”pikkukeksinndille” ja laiteparannuksille (kohteina monesti tydkalut
jakidyttoesineet) ei kannata hakea patenttia keksinnon laadun tai esineen lyhyen
kayttoajan vuoksi.® Niiden suojaaminen hyodyllisyysmallioikeudella on tilloin
parempi vaihtoehto.

Patentti- ja rekisterihallitukselta haettavan hyodyllisyysmallioikeuden myon-
tdmisen edellytykset ovat samat kuin patentinkin osalta, mitd mm. teknisyyteen,
tekniseen tehoon, toisinnettavuuteen ja uutuuteen tulee. Sen sijaan hyodyllisyys-
mallin keksinnollisyyden vaatimustaso on alhaisempi kuin patenttioikeudessa.
Patentoitavalta keksinnoltd vaaditaan nimittdin olennaista eroavuutta verrattuna
ennen patentin hakemispidivid tunnettuun tekniikkaan, mutta hyodyllisyysmal-
lioikeuden kohteelta vaaditaan vain selvdd eroavuutta sithen verrattuna, mikéd on
tullut tunnetuksi ennen hyodyllisyysmallioikeuden hakemispdivii. Selvin eroa-
vuuden vaatimus tarkoittaa, ettd hyodyllisyysmallioikeudella suojattava keksin-
to ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aiemmin tunnetusta tekniikasta. Jos
teknistd laatua olevan ongelman ratkaisu on itsestdédn selvd keskitason ammatti-
miehelle, ei selvin eron vaatimus tiyty.” TAmi vaatimus ei tdyty silloinkaan, jos
ratkaisun johtaminen aiemmin tunnetusta tekniikasta on keskitason ammattimie-
helle ilmeisen helppoa, vaikkei kysymys olisikaan rutiiniratkaisusta.'

Oikeuskirjallisuudessa ei itse asiassa ole pystytty selkedsti erottamaan yk-
sinoikeudella suojattavalta hyodyllisyysmallilta edellytettdavdd selvin eroavuu-
den vaatimusta verrattuna patentoitavalta keksinnoltd vaadittavaan olennaiseen
eroavuuteen. Patenttioikeudellisessa kirjallisuudessa on yhd enemmén ryhdyt-
ty kdyttimadn keksinnollisyyden péékriteerind sitd, ettd patentoitavaksi haet-
tu keksinto ei saa olla ilmeinen alan ammattilaiselle. Tdssd suhteessa tutkijat
tosin voivat tukeutua oikeuskdytdntéon; mm. Suomesta 10ytyy lukuisia ilmei-
Syys- tai itsestéddn selvi -kriteereihin perustuvia ratkaisuja.!' Monesti patentoi-

8 Ks. Oesch 1994 s. 186, Castrén 2006 s. 851.

® Ks. HE 1990:232 5.7, Hovinen — Konkonen, DL 2010 s. 69. Heiddn mukaansa Saksan hyodyl-
lisyysmallilain mukaan rekisterditdvaltd hyodyllisyysmallilta edellytettdvi keksinnollisyys on ai-
nakin nyky#édn sama kuin patentin osalta.

10 Ks. Castrén 2006 s. 852. Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta katsoi ratkaisussaan
3.2.1997 156/U/1996, ettd vaikka viitejulkaisuissa ei tdsmallisesti kuvattu terdspalkkirungon
konstruktiota, oli suojavaatimuksen miérittelemi rakenne kuitenkin katsottava alan ammattilai-
selle itsestddn selviksi ratkaisuksi. Selvin eron vaatimus ei hyodyllisyysmallin osalta tdyttynyt.
Valituslautakunta katsoi my0s ratkaisussaan 29.5.1996 174/U/1995, ettei selvid eroa ollut. Hyo-
dyllisyysmallin (puhelun kytkentilaite) mukainen menettely oli tunnettu valituksessa viitatuista
julkaisuista, ja suojavaatimuksen mukainen ratkaisu oli ammattimiehelle aivan ilmeinen. Kum-
massakin tapauksessa hyodyllisyysmallin rekisterdinti julistettiin mitdttoméaksi.

' Ks. Uotila s. 68 s. viittauksin ratkaisuihin KKO 1978 II 74 ja KKO 1978 II 82: keksinto kat-
sottiin ammattimiehelle niin ilmeiseksi, ettei sen tekeminen vaatinut patentoimisen edellyttdiméaa
keksinnollisyyttd, ja KKO 1979 II 57: menetelmi oli ollut alalla yleisesti tunnettu ja ammatti-
miehelle itsestddn selvi eikd siti siten ollut pidettivé uutena eikéd keksinnollisena.
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tavaksi haettua teknistd ratkaisua ei kuitenkaan voida pitdi itsestddn selvina
tai ilmeisendakédn. Talloin PatL 2.1 §:n mukainen olennaisen eron vaatimus ni-
menomaan edellyttéd, ettd keksinnollisyysarvioinnissa kédytetddn muitakin kri-
teerejd.!?

Keksinnon tekeminen vaatii monesti useamman vuoden tyon. Patenttihake-
musta tehtiessd keksijé tai hinen oikeudenomistajansa (se, jolle keksintdd kos-
kevat patentoimisoikeudet, mahdollisesti muillakin immateriaalioikeuksilla'®
taydennettynd, on yhteistyosopimukseen tai tydsuhdekeksintolakiin perustuen
siirtynyt) ei useimmiten edes vield tiedd, tullaanko keksint6on saamaan patent-
ti. Hakemuksen tekemisestd kuluu monesti useampia vuosia, ennen kuin tima
asia selvidd. Sen sijaan hyodyllisyysmallioikeushakemuksen késittelyaika on
nopea, vain 2-3 kuukautta.'*

2.4 KEKSINNOLLE PATENTTI — VOITON VAI
PETTYMYKSEN TIE?

Moni keksijd haaveilee saavansa patentoinnilla jittildismiiset voitot. Tami
saattaa monesta syysti jidda kuitenkin haaveeksi.

Mikaili keksinté patentoidaan ainoastaan Suomessa, ei patentin suojaaman
markkina-alueen suppeudesta johtuen monestikaan ole odotettavissa mitddn
suuren suuria voittoja. Toisaalta patentointikustannukset ovat luonnollisesti tél-
16in pienemmit kuin esimerkiksi Euroopan patenttiviraston myontdmin nk.
eurooppapatentin osalta. Sen keskimiirdiset kustannukset olivat vuoden 2000
paikkeilla noin 49 900 euroa. Tdhén verrattuna yhdysvaltalaisen patentin keski-

12 Norrgdrd (s. 207) toteaa: "Keksinnollisyysharkinta sekd Euroopan patenttivirastossa ettid pa-
tentti- ja rekisterihallituksessa noudattaa ns. ongelma-ratkaisu-metodia (problem-and-solution
approach), jonka mukaan Kysytédin, olisiko ammattimiehelle ollut ilmeistd padtyd ldhimmaéstd
tunnetusta tekniikasta patentin mukaiseen ratkaisuun.” Nimenomaan téhén kysymykseen vastaa-
minen saattaa tuottaa vaikeuksia, jolloin tarvitaan muita kriteerejd sen selvittimiseksi, tayttddko
keksinto olennaisen eron vaatimuksen. Eri tietoldhteistd tehtdvi yhdistely keskivertoammattilai-
selle tunnetun tekniikan tason selvittdmiseksi (ns. mosaiikkipidttely) on tapauskohtaisesti sallittu
tai evitty esimerkiksi patentti- ja rekisterihallituksen tutkiessa patentoitavaksi haetun keksinnon
keksinnollisyyttd. Ks. Uotila s. 81. Mosaiikkipiittely ei suinkaan aina ole mikédén yksinkertainen
menettely, jonka avulla vilittomasti voitaisiin paitelld ko. keksinnon mukaisen ratkaisun olevan
itsestéddn selvid tai ilmeinen taikka sitten ei. Kaksi tai useampiakin keskivertoammattilaisina pi-
dettdvid asiantuntijoita voi sitd paitsi toisinaan paityi ilmeisyys-kysymyksen ratkaisussa toisis-
taan poikkeaviin tuloksiin.

13 Muita immateriaalioikeuksia saattavat olla oikeus hyddyntidéd keksintod liikesalaisuutena (ns.
black box -optio), tekijanoikeus- ja tavaramerkkioikeudet.

4 Ks. Hyddyllisyysmallioikeus ? Mitdi silléi suojataan? — Suomen laki suomeksi. Artikkelit — Im-
materiaalioikeudet., http://www.laki24.fi/imma-toiminimi-hyodyllisyysmallioikeus.html. Hyo-
dyllisyysmallioikeuden rekisterdinnin nopeus johtuu siité, ettd viranomainen tutkii ldhinnd vain
sen, ettd hakemus tdyttdd muodolliset edellytykset. Ks. mm. Castrén 2006 s. 852 ja jiljempind
4.1s.33 av. 2.
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madriiset kustannukset olivat tuolloin ainoastaan 10 330 euroa ja japanilaisen
patentin vain 16 450 euroa."

Luonnollisesti patentista pitdisi saada patentin voimassaoloaikana edes sen
verran tuloa, ettid patentointikustannukset tulisivat katetuiksi. Kuitenkin vain
suhteellisen harvat patentoidut keksinnot osoittautuvat keksijoilleen todella ar-
vokkaiksi.'* Myos hyvin arvokkaan keksinnon tekija voi monestakin syys-
td menettdd midrddmisvallan ja samalla mahdollisuuden suurten tulojen ker-
ryttimiseen. Yksityisen keksijdn suurimpana toiveena saattaa olla halu saada
jatkossakin itse madritd keksinnoistddn ja saada siitd mahdollisimman paljon
tuloja joutumatta jakamaan niitd muiden kanssa. Keksijin taloudelliset olosuh-
teet, joissa toisinaan saattaa olla kysymys suorastaan hinen eloonjdémistaiste-
lustaan, voivat kuitenkin pakottaa hdnet ennemmin tai my6hemmin luovutta-
maan kenties jopa kaikki oikeutensa keksintoon toimintansa pédrahoittajalle tai
muulle sellaiselle taholle, joka ei vilttamatti aina ajattele asiaa keksijin kannal-
ta vaan ldhinni varjelee omaa liiketoimintaansa ja muita etujaan."”

Siitdkin, saadaanko ylipddnsi keksintd patentoiduksi ja kenelle, saattaa kek-
sijille koitua pettymyksid. Uusia koti- ja ulkomaisia patenttihakemuksia tuli
patentti- ja rekisterihallitukselle vuonna 2008 yhteensd 1947 kappaletta ja sa-
mana vuonna myonnettiin 998 patenttia, siis noin puolet suhteutettuna hake-
musten maédrddn.'® Euroopan patenttiviraston osalta vastaava hyviksymispro-
sentti vuonna 2008 oli 49,5." Tosin niilldkin hakemuksilla, jotka eivit johda
patenttiin, on vaihteleva historia. Jotkut hakemukset yksinkertaisesti peruute-
taan jo ennen hakemusten julkisiksi tuloa Patl. 22 §:n mukaan,® koska hake-
musmenettelyn kuluessa havaitaan, ettd esimerkiksi patentin kiertdmisvaaran

15 Valitettavasti tuoreempia tilastotietoja ei ole 16ytynyt. Mainittuihin keskimérdisiin kustan-
nuksiin sisdltyvit hakemus- ja uutuustutkimus-, myontdmis- ja vuosimaksut sekd patenttiasia-
miehen kustannukset. Keskimiirin kahdeksaan valtioon haettavan eurooppapatentin kustan-
nukset siséltavit lisidksi keskimiérin 12 600 euron médrdiset kiadntdmiskulut Euroopan patentti-
sopimuksen jdsenvaltioiden eri kielille (USA:n ja Japanin osalta kddntdmiskustannuksista ei ollut
tietoa saatavilla). Ks. Komissio ehdottaa uuden yhteisopatentin perustamista. Lehdistotiedote
1P/00/714.

Kolmatta keskeisintd kansainvilistd patenttijarjestelmidd, ns. PCT -jdrjestelmid, ei tdssd tar-
kastella lihemmin.
16 Esimerkiksi Uotila (s. 183) on todennut patenttien arvokkaimman kymmenesosan (jotka mo-
nesti tulevat osaksi teollista standardia) muodostavan noin puolet kaikkien patenttien yhteis-
arvosta, tarkemman osuuden riippuessa tuotannonalasta.
17" Ks. ldhemmin jidljempéni erityisesti luvut 3.4 ja 4.1-4.3.
18 Ks. Patentti- ja rekisterihallitus. Vuosikertomus 2008 s. 21. Téhén tilastoon sisiltyvit vuonna
2008 Suomessa haetut ja vain maassamme voimaan tulleet puhtaasti kansalliset patentit.
19 Ks. Eurooppalaiset patentti-, tavaramerkki- ja mallirekisteroinnit jatkavat kasvuaan. Kolster.
2009.
2 Patenttihakemusasiakirjat tulevat Suomessa julkisiksi, kun 18 kuukautta on kulunut Suomessa
tehdyn kansallisen patenttihakemuksen tekopéivistd, eurooppapatentti- tai PCT-hakemuksen
mukaisesta etuoikeuspdivistd taikka teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopi-
muksen jdsenvaltiossa tehdyn patenttihakemuksen mukaisesta etuoikeuspdivistd (PatL 22.2 §).
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vuoksi saattaa olla parempi ainakin toistaiseksi hyodyntdé keksintod liikesalai-
suutena. Samanaikaisesti etenkin menetelmékeksintod voidaan kehitelld kus-
tannustehokkaammaksi ja muutenkin kéyttokelpoisemmaksi soveltumaan esi-
merkiksi entistd useampien eri lddiketuotteiden valmistukseen. Tarkoitus on,
ettd peruutettua hakemusta korvaamaan myohemmin tehtdvilld uudella hake-
muksella saataisiin hyviksytyksi patentinhaltijaa kiertamisvaaralta tehokkaam-
min suojaava patentti.!

Alkuperdinen patenttihakemus voidaan mainitussa tarkoituksessa peruuttaa
jo ennen sen julkiseksi tuloa patentoitavalta keksinnoltd edellytettdvian uutuu-
den siilyttdmiseksi. Jos ndin ei meneteltdisi, muodostuisi alkuperdinen hake-
mus julkiseksi tullessaan uutuuden esteeksi paranneltua keksintdd koskevalle
my6hemmille patenttihakemukselle (PatL 2.2 §). Aina on kuitenkin syytd va-
kavasti harkita, kannattaako patenttihakemusta sittenkéddn peruuttaa. Tietyil-
I aloilla, kuten esimerkiksi bio- ja tietotekniikassa tutkimus- ja kehitysty6 on
keskendin kilpailevissa yrityksissd siind méirin intensiivisti ja tehokasta, ettéd
patenttihakemuksen peruutus saattaa johtaa peruuttajan kilpailijoiden etulyon-
tiasemaan. Huolimatta peruutetun hakemuksen periaatteellisesta jadmisestd yk-
sityiskohdissaan salaiseksi?® ja siis ainoastaan patenttiviraston tietoon, saattaa
tieto hakemuksesta ja siihen liittyvéstd tekniikasta kuitenkin vilittyd peruutta-
jan kilpailijoille muiden kanavien kautta, joko avoimesti vaikkapa yhteistyo-
neuvotteluissa tai luvattomasti yritysvakoilun tahi muun yrityssalaisuusrikok-
sen tai luottamuksen véirinkdyton (RL 30:4-6 ja 11, SopMenL 4 §) kautta.
Esimerkiksi ldédketieteessi ja biotekniikassa keksint6 pyritddnkin hiomaan pa-
tentointikelpoiseksi tai ainakin ldhelle titd tasoa mahdollisimman aikaisessa
vaiheessa, koska tyypillisesti hyvin kallis ja toisinaan vuosikymmenid kesté-
vi kehitysty6 uuden ldadkkeen tai muunlaisen kemiallisen yhdisteen saamiseksi
markkinoille voi muuten menni hukkaan.” Peruskeksinndn patentoitavuuden
varmistuttua seuraa jatkokehittelyvaihe uusien sovellusten saamiseksi ensim-
miisessd vaiheessa luodun peruskeksinnon piiriin ja samalla patenttisuojan

21 Valmistusmenetelmii koskeva patentti suojaa vain nimenomaan patentoidulla menetelmalld
valmistetut tuotteet (PatL 3.1 § 3 k). Miti rajatumpi ja yksinkertaisempi menetelmi on, sitd hel-
pompaa menetelmin kiertiminen saattaa olla. Tdlloin on helpompaa kehitelld menetelmén, sa-
moin kuin my0s sen soveltamiseksi valmistetun, mahdollisesti menetelmén yhteydessé patentoi-
dun koneen tai laitteiston kiertdmiseksi soveltuvia vaihtoehtoja.

22 Patenttiviraston pitdméa piivikirja saapuneista patenttihakemuksista (PatA 7 §) on julkinen.
Piivikirjaan merkitddn mm. patentinhakijan nimi ja osoitetiedot, keksijén nimi ja osoite ja kek-
sinndn nimitys. Jo ndisté tiedoista kilpailijataho voi tehdd pédtelmid salaisistakin patenttihake-
muksista.

2 Senkaltaista tyotéd tehdddn usein yliopistoissa. Niilld on esimerkiksi Suomessa tunnetusti ra-
joitetut voimavarat jatkuvan tutkimus- ja innovointikapasiteetin ylldpitamiseksi. Tahtdimessé voi
samalla olla lisenssitoiminnan kdynnistdminen kédyttdmailld yliopistossa luotua teknologiaa kaup-
patavarana jatkotutkimukseen tarvittavien, ainoastaan ulkopuolisilta yrityksiltd ym. tahoilta saa-
tavissa olevien immateriaalioikeuksien ostamiseksi. Tekstissd mainituista syistd on tirkedd pa-
tentoida teknologia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ks. Pamp s. 41 s.

16



KEKSINNOLLE PATENTTI — VOITON VAI PETTYMYKSEN TIE?

kiertdimisen estdmiseksi hakemalla uusia patentteja jatkoksi jo patentoidulle
peruskeksinnolle.

Jotkin patenttihakemukset voidaan muuntaa hakemusmenettelyn kuluessa
hyodyllisyysmallihakemuksiksi (HyodMallilL 8 §), ja jotkut hakemukset vain
jétetddn vaihtelevista syisti silleen. Syyni saattaa olla herddminen siihen, etté
kilpaileva tekniikka on jo ehtinyt tehdid patentinhaussa olevasta teknologiasta
vanhentunutta, mahdollisesti tarpeetontakin, tai havainto, ettid patentointi siitd
odotettavissa olevaan hyotyyn verrattuna olisi liian kallista tai ettd markkinoi-
den monopolisoitumisesta johtuen ei todennikoisesti tulisi 10ytymédédn paten-
toidun tekniikan ostamisesta kiinnostunutta tahoa.”* Luonnollisesti hakemus
my0Os monesti jdi silleen sen vuoksi, ettd huomataan olevan mahdotonta saada
keksinnolle patentti esimerkiksi puuttuvan uutuuden ja/tai keksinnollisyyden
vuoksi taikka puutteellisen keksinnon selityksen vuoksi. Alan ammattilaisen
pitdd selityksen perusteella pystyé kédyttimadn keksintod (PatL 8.2 §).

2 Uotila (s. 149 s.) mainitsee, ettd muut markkinoilla toimijat saattavat useasti olla edullisessa
asemassa patentoidun keksinnon haltijaan verrattuna. He voivat télloin saada merkittdvinkin
osuuden patentoituun keksintoon liittyvistd kokonaisvoittopotentiaalista siitd huolimatta, etti oi-
keudenhaltijalla on yksinoikeus keksintoonsd. Keksinto saattaa esimerkiksi olla tirked vain tie-
tylle monopoliasemassa olevalle toimijalle tai heikosti kilpailluilla markkinoilla parille kolmelle
ostajalle (oligopoli) eiké patentoidulle hyddykkeelle ole juuri muita ostajia. Téllaiset asiakkaat
saattavat onnistua puristamaan ostohintansa patentoidun hyoddykkeen tuottajalta kannattavuus-
rajalle tai sen alle.
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3 Keksinnon synty, keksija ja keksinnosta
kiinnostuneet muut tahot

3.1 KEKSINNON SYNTYMINEN JA SEN MERKITYS

Patenttioikeudellista eli patenttilaissa tarkoitettua keksintod ei ole maédritel-
ty laissa, mutta lain esit6ihin ja oikeuskirjallisuuteen perustuen sekd patentti-
oikeudellinen, so. patenttilaissa tarkoitettu keksinto, ettd keksint6 hyodyllisyys-
mallioikeuslain mielessd ovat mééritettiavissd yleisesti hyviksytylld, ndiden
lakien tarkoitusta vastaavalla tavalla.!

Keksinnon aikaansaamiseen pyrkivd henkild tarkoittaa monesti keksinnolld
sellaista aikaansaannosta, joka patenttia tai hyodyllisyysmallioikeutta haettaes-
sa tai sitd edeltdvind prioriteetti- eli etuoikeuspdiviana® tdyttdd jommankumman
yksinoikeuden myontdmisedellytykset. Tdhdn nihden Koktvedgaardin miiritte-
ly on kédytinnonldheinen ja kuvaa patentoimisen realiteetteja. Hinen mukaansa
(patenttioikeudellinen) keksintd on kyseessd, kun tekninen ongelma on ratkais-
tu, so. toteutettu kidytinnossi soveltamalla tiettyd patenttihakemuksessa kuvat-
tua teknistd toimintasddntdd. Silloin keksinnon pitdd olla olemassa kidytdnnon
realiteettina (“praktiske realitet), jota kuvataan hakemukseen pakollisena sisél-
tyvissd keksinnon selityksessé, useimmiten sen piirustuksissa.® Koktvedgaard
kuvaa patenttioikeudellista keksintod oikein siind mielessd, ettd keksinnon seli-
tyksessi keksinto on patentointiedellytyksiin kuuluvan toistettavuuden* osoitta-
miseksi kuvattava niin tarkkaan, etti alan ammattilainen pystyy tuon kuvauksen
perusteella kayttdmiin keksintod (PatL 8.2 §). Koktvedgaardin viitdskirjan il-
mestyessd vuonna 1965 hyodyllisyysmallioikeutta ei hinen kotimaassaan Tans-
kassa eikd Suomessakaan vield ollut, mutta hdnen kuvauksensa sopii luonnolli-
sesti myos hyoddyllisyysmallioikeuteen (HyodMalliLL 1-2 ja 6.2 §).

Keksinnon selitys ei kuitenkaan kédytdnnossd aina ole niin tarkka vield sil-
loin, kun patenttihakemus tulee patentti- ja rekisterihallitukselle tai Suomen-
kin kattavana toisen maan patenttiviranomaiselle tai kansainvéliselle jirjestolle
(PatL 8.1 §).° Hyodyllisyysmallioikeushakemusta koskevan vain 2-3 kuukau-
den pituisen Késittelyajan® vuoksi kysymykselld ei ole tdlloin samaa merkitysté.

Ks. 2.2.

Ks. etuoikeuspdivistd 2.4 av. 20.

Ks. Koktvedgaard s. 148.

Ks. toistettavuusvaatimuksesta edelld 2.2.
Vastaava sddnnos on HyodMalliLL 8.1 §:ssé.
Ks.s. 14 av. 14.

[ N o
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Keksinnon patentoinnin edellytykset maédrdytyvit patenttivaatimusten (vas-
taavasti hyodyllisyysmallioikeushakemuksen suojavaatimuksen) mukaan (PatL
39 §, HyodMalliLL 24 §). Patenttivaatimuksesta pitéisi periaatteessa “tdsmilli-
sesti ilmaistuna” (PatL 8.2 §, vastaavasti HyodMalliLL 6.2 §) selvisti ja kiistatta
kédydi ilmi, mik& patentin suojaama keksintd on.” Kdytdnndssd néin ei aina kui-
tenkaan ole. Selityksen puolestaan pitdd olla niin selvi, ettd kdytdnnon ammat-
tilainen pystyy sen perusteella kiyttamadn keksintod (PatL 8.2 §, HyodMallilL
6.2 §). Tdman vuoksi puutteellista selitystd, tarvittaessa piirustuksineen, on
mahdollista muuttaa ja tiydentdd patenttihakemuksen jittdmisen jdlkeen. Muu-
tokset tai lisdykset eivit kuitenkaan saa aiheuttaa, ettid patenttivaatimus tulisi ké-
sittiméddn muita kuin sellaisia seikkoja, joilla on vastaavuutta aiemmin jitetyissi
(perus)hakemusasiakirjoissa (PatA 19.4 §; vastaavasti HyodMalliL 16.1 §, jolla
hakemuksen lyhyen kisittelyajan vuoksi ei liene olennaista merkitystd).

Oikeuskirjallisuuden mukaan patentoitavaksi kelpaava keksinto voidaan kat-
soa suurempi- tai pienempiarvoiseksi keksijin panokseksi tai myotivaikutuk-
seksi tekniseen kehitykseen.® Kun tekninen idea on kypsd patentoitavaksi, ei
keksijidn tyd kuitenkaan monestikaan ole vield pééttynyt. Patentoitavaksi kel-
paavan keksinnon aikaansaaminen antaa normaalisti keksijédlleen luomistydlle
ominaista henkistd tyydytystd, mutta ei useinkaan vield riittdvaad taloudellista
korvausta suoritetusta luomistydstd. Monet keksinnot osoittautuvat loppujen
lopuksi vain véhiisiksi parannuksiksi olemassa olevaan tekniikkaan. Hyodylli-
syysmallille timd on tyypillistikin.

Patentoitavissa olevan keksinnén synty on joka tapauksessa monesti keksi-
jélle tarked virstanpylvés. Esimerkiksi lddketieteeseen liittyvit normaalisti hy-
vin vaativat ja suuritdiset keksinnot perustuvat usein keksijén tai keksijaryhmin
tieteellisiin tutkimuksiin. Keksintoon johtavan tutkimustyon vield kestdessa
varsin puutteellinen, péddosin tekijdnoikeuteen ja liikesalaisuuden suojaan pe-
rustuva oikeussuoja tyOstettdviand olevan innovaation kaappaamiseen tai muu-
hun vadrinkdyttoon halukkaita tahoja vastaan saattaa patentinhakumenettelyn
kautta voimistua patentilla suojatuksi yksinoikeudeksi. T#lloin oikeussuoja on
jo varmemmalla pohjalla.

Liikesalaisuuden eli yrityssalaisuuden® suoja perustuu padosin RL 30:4-6 ja
30:11:44n, SopMenL 4 §:4én ja esimerkiksi salassapito- ja lisenssisopimus-
ten méérdyksiin. Suojan saamiseksi on ensinnékin todistettava, etti laissa tai
sopimuksessa tarkoitettu litkesalaisuus on olemassa. Mikiili liikesalaisuus on
sopimuksessa médritelty riittdvan huolellisesti, on siitd hyotyid todistelussa.
Yrityssalaisuus médritellddn RL 30:11:sséd seuraavasti: ”Yrityssalaisuudella
tarkoitetaan tédssd luvussa liike- tai ammattisalaisuutta taikka muuta vastaa-

7 Ks. NU 1963:6 s. 185, EPC 84 artikla, Norrgdrd s. 119.
8 Ks. esim. Uotila s. 67.
° Liike- ja yrityssalaisuuden termeji voidaan pitéd synonyymeini. Ks. esim. Castrén 2003 s. 27.
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vaa elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jonka elinkeinonharjoittaja pit44 sa-
lassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa
joko hinelle tai toiselle elinkeinonharjoittajalle, joka on uskonut tiedon hi-
nelle.” Tdmédn monimutkaisen tunnusmerkiston toteenndyttdaminen aiheuttaa
usein vaikeuksia. Salaisuuden sdilyttiminen, ts. sen vuotamisen tai yleiseksi
tiedoksi muuttumisen estdminen voi olla vaikeaa. '°

Liikesalaisuus ei ole yksinoikeus, vaan sitd suojataan vain tietyissi, lakiin
tai sopimukseen perustuvissa tilanteissa. Kyse voi olla myos muista kuin RL
30:4—6:ssd mainituista, suhteellisen selkeisti tilanteista.

Ennen patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden myontdmistd keksijélle
tai muulle hakijalle saattaa myos olla hyotyad tekijanoikeuslakiin sisélty-
vistd tietokoneohjelmien, luettelojen, taulukkojen, ohjelmien ja tietokan-
tojen suojanormeista (Tekijal 12.4, 25j-k ja 49 §) sekd rikoslain saannok-
sistd viestintdsalaisuuden turvaamiseksi (RL 38:3—4) ja tietomurtojen eli
ns. hakkerointien vastustamiseksi (RL 38:8). Jos sen sijaan kysymys ei ole
tietokoneohjelmasta eikd muistakaan em. tilanteista vaan pyritdin yleisem-
min vetoamaan esimerkiksi teknisten piirustusten tai selitysten tekijdnoi-
keudelliseen suojaan (Tekijdl 1 §), on suojakynnys oikeuskédytinnon mu-
kaan varsin korkea. Esimerkiksi Helsingin kéirdjdoikeuden 3. osasto katsoi
vilituomiossaan 45778/22.12.2009, 08/25626, ettd L:n keksimidid teknista
menetelméd kuvattiin piirustuksissa ja selityksissd tavalla, jolla menetelmii
tyypillisesti kuvailisi toinenkin teknillisen koulutuksen saanut henkild. Néi-
td piirustuksia ja selityksid ei voitu pitdd ilmaisutavaltaan siind miérin per-
soonallisina ja omaperdisini, ettd teoskynnys olisi ylittynyt. Néin ollen niité
ei voitu pitdd tekijanoikeudella suojattuna teoksena Tekijdl. 1 §:n mieles-
sd.!! Sellaisten piirustusten ja selitysten tekijanoikeudellisen suojan tueksi ei
myd6skdidn voida vedota nédiden teknisten kuvaelmien taustana oleviin tieteel-
lisiin ja teknisiin oppeihin sekéd tutkimuksiin, olkoot ne kuinka korkeaa ta-
soa hyvinsi.'? Helsingin hovioikeus ei muuttanut vilituomiota tuomiossaan
3806/28.12.2011, S 10/413, eikd korkein oikeus (pditds 0609/23.3.2012,
S 2012/70) antanut tuomioon valituslupaa. Niitd tuomioistuinratkaisuja voi-
daan tosin my®os kritisoida."

Keksintod vield synnytettdessd saattaa syntyi kiistaa siitd, kuka loppujen lo-
puksi on keksija. Muunkin kuin tyosuhdekeksinnon osalta tétd saatetaan joutua
kysymadin, jos keksimistyOssd ja/tai siihen liittyvéssid avustavassa tydssi, esi-
merkiksi tyon alla olevan keksinnon jo suoritettujen tydvaiheiden dokumen-
toinnissa tietokoneen muistiin'* tai erilaisten tyohon tarvittavien laitteiden ja

10" Erityisen vaikeaa saattaa olla rajanveto liike- tai yrityssalaisuuden ja periaatteessa jokaisen
kiytettdvissd olevan vapaan ammattitaidon vélilld. Ks. Vapaavuori s. 65, Castrén 2003 s. 41 s.

1" Ratkaisu perustuu samansiséltoiseen tekijédnoikeusneuvoston ratkaisuun 7N 2006:10.

12 Ks. Beier — Straus s. 32 s.

13 Ks. jakso 4.3.5.

4~ Asia muuttuu toiseksi, jos tietokoneohjelma on osa itse keksint6id. Tietokoneohjelma sellaise-
naan ei ole patentoitavissa (Euroopan patenttisopimus 52.2 art. ja sen mukainen PatL 1.2 §.3 k).
Omatessaan teknisen lisdvaikutuksen, esim. kontrolloidessaan teknisté prosessia tai hallinnoides-
saan teknisen laitteen toimintaa sellainen keksinto taas voi hyvinkin olla patentoitavissa. Myos

21



KEKSINNON SYNTY, KEKSIJA JA KEKSINNOSTA KIINNOSTUNEET MUUT TAHOT

tarvikkeiden hankinnassa on mukana useampi henkilo. Jo tdsséd vaiheessa to-
dellinen keksijd saattaa menettdéd oikeutensa keksintoon ainakin osittain. Lih-
tokohtana keksijdpersoonan toteamiseksi on, ettd keksijd on itsendisen, luovan
panoksensa keksintoni pidettivin teknisen idean synnyttdmiseksi antanut hen-
kilo. Tdma tarkoittaa sitd, ettd luovalla panoksella on merkityksensd nimen-
omaan sen kannalta, miten uusi keksintd eroaa siihenastisesta tekniikan tasosta.
Tdmén tavoitteen saavuttamiseen avustavalla panoksellaan mydtéivaikuttanut,
mutta itse keksintdidean luomiseen osallistumaton henkild ei ole keksija. Esi-
merkin sen kaltaisesta avustavasta tyoOstid tarjoaa tyovaiheiden dokumentoin-
ti tai laboratoriokokeiden suorittaminen toisten antamien ohjeiden mukaan. '°
Myoskéddn patenttiasiamiehen suorittama patenttivaatimusten muotoilu mah-
dollisimman tarkoituksenmukaisen patenttivaatimuksen laatimiseksi ei ole
osallistumista keksijan luovaan tyohon siind mielessa, ettd patenttiasiamies oli-
si kanssakeksijd.'®

Summa summarum: Keksiji on keksinnoéllisen idean luoja, joka on osoittanut
kiytdnnon ammattilaisille keinot idean toteuttamiseen kdytinnosséd (“reduction
to practice”).!” Pdinvastoin kuin Yhdysvaltain patenttilain mukaan Suomessa
kuten muuallakaan Euroopassa patenttihakemuksessa ei tarvitse paljastaa kek-
sinnon teknis-taloudellisesti parasta tai edullisinta hyddyntdmistapaa,'® vaan
tamin tehtidvin keksijd voi jattdd joko itselleen tai muille edelleen kehitelté-
vian keksinnon jatkokehittelijoille. Jatkokehittely on alkuperidisestd keksinnos-
td erillinen asia.'” Sama koskee jatkokehittelyssd mahdollisesti syntyvin myo-
hemmin keksinnén luojaa.

3.2 ITSENAINEN KEKSIJA JA TYOSUHDEKEKSIJA
— ERI PUOLILLA TOISTIAAN VASTAAN?

Itsendinen keksijd tarkoittaa aiemmin sanotun mukaan esimerkiksi sellaista
henkildd, joka tyypillisesti tekee keksinnon tydskennellessdidn a) yksin omista-

tietokoneen itsensd toiminta tietokoneohjelman vilitykselld voi aikaansaada kyseisen lisdefektin.
Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 94 s. viittauksin Euroopan patenttiviraston valituslautakunnan
ratkaisuihin 7' 935/97, T 1173/97, T 513/98, T 49/99, T 125/01, T 121/06, T 1351/04 ja T 258/03 ja
Castrén 2006 s. 831 selostuksin ratkaisuista 7 26/86, OJ EPO 1988 s. 19, T 110/90, OJ EPO 1994
S. 557 ja Regeringsriittens dom 13.6.1990, NIR 1990 s. 486 ss. Myos Suomen Patentti- ja rekisteri-
hallitus on muuttanut linjaansa sallivampaan suuntaan, ks. esim. Bomansson, PRH tieto 2:2004.

15 Ks. Domeij 2010 s. 101 ss.

16 On tosin poikkeustapauksessa mahdollista, ettid patenttiasiamies keksii sellaisen lisdyksen tai
tasmennyksen patenttihakemukseen, joka osoittaa hidnen itsendiselld luovalla panoksellaan osal-
listuneen ndin uudelleenmééritellyn keksinnon tekemiseen.

17" Kdytdnnon ammattilainen lukee patenttivaatimusta yhdessi keksinnon selityksen kanssa.

18 Ks. Yhdysvaltain patenttilaista esim. Miller — Davis s. 104.

19 Ks. Blum — Pedrazzini I s. 278.
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massaan yksityisliikkeessd, yleensi rekisterdidylld toiminimelld, b) avoimessa
yhtiossé tai kommandiittiyhtiossé sellaisen yhtion osakkaana, c) yksinddn tai
yhdesséd yhden tai muutaman harvan henkilon kanssa omistamassaan pieneh-
kossd osakeyhtiossd olematta kuitenkaan yhtioon tyosuhteessa® tai d) tekee
keksinnon puhtaasti vapaa-ajan harrastuksena toimimatta missddn mainitun-
laisessa yrityksessd siten, ettd tyonantaja saisi oikeuksia keksintoon tydsuhde-
keksintolain tai korkeakoulukeksintdlain nojalla.

Niissd laeissa tarkoitettuun tyosuhdekeksijadn verrattuna itsendinen keksija
on tyypillisesti riskialttiimmassa asemassa. Tydsuhdekeksijélle kuuluu maksaa
tyOstd palkkaa, tyonantajan puolestaan huolehtiessa keksintdtoiminnan rahoi-
tuksesta ja tdhédn tarkoitukseen tarvittavasta tutkimusmateriaalista, laitteistosta
yms. vilineistd.”!

Erityisen vaikeaan tilanteeseen itsendinen keksiji tai keksinnon yhdessi teh-
nyt ryhmi itsendisid keksijoitd*® saattaa joutua silloin, kun — useasti taloudel-
listen ja muidenkin resurssien riittiméttomyyden vuoksi — joudutaan neuvotte-
lemaan vieraan yrityksen kanssa siitd, onko keksinto jo valmis tuotannollisesti
hyodynnettiviksi vai onko keksintoid vield kehiteltdva edelleen.

”Moni ajattelee, ettd sen kun patentoi ideansa, niin pankkitilille tulee miljoo-
na. Pelkkd idea ei kuitenkaan riit4, sitéd pitd4 jalostaa, jotta siitd tulee helmi.”?

Pyrkimyksend on luonnollisesti, ettd keksinnon kéyttd tuotannossa ja sen avul-
la valmistettujen tuotteiden markkinoinnissa samoin kuin keksinnén mahdolli-
nen lisensiointi yms. toiminta olisi mahdollisimman tuottoisaa ja kannattavaa.
Samassa yhteydessi joudutaan myds neuvottelemaan ja sopimaan jatkokehitte-
lyn, tuotantokoneiston ja markkinoinnin rahoituksesta seki siitd, kenelle kek-
sintdd koskevat patentti- ym. immateriaalioikeudet timén jilkeen kuuluvat ja
missd suhteessa. Neuvottelukumppanilla saattaa toisinaan olla mielessd tyo-
suhdekeksint6lain ja muun lainsddddnnon hyviksikdytté eliminoidakseen it-
sendisen keksijdn tai keksijairyhmén mahdollisuudet hyotyd keksinnostd vi-
hinkédédn laajemmassa mitassa. Apuhenkil6ini tdhin tarkoitukseen on joissain

20 Niin yksityisliikkeet (yksityiset elinkeinonharjoittajat) kuin erilaiset yhtiot joutuvat yleensd
rekisterdimédin toiminimensa. Ks. tistd ldhemmin Castrén 2008 erityisesti s. 36 ss.

21 Silloin kun keksinto on syntynyt puhtaana vapaa-ajan harrastuksena ilman yhteytti tydsuhtee-
seen mutta keksintod on kuitenkin mahdollista hyddyntdd tyonantajan yrityksessd tai samaan
konserniin kuuluvassa yrityksessd (TyosKeksL 4.3 §), myotidvaikuttaa tyonantaja otaksuttavasti
harvemmin keksinnon syntymiseen eiké yleensd myoskéin osallistu tihén tarvittavaan rahoituk-
seen. Tdssd tapauksessa tyonantajalla on ennen muita keksinnostd kiinnostuneita tahoja etuoi-
keus neuvotella tyosuhdekeksijdn kanssa siitd, ettd tyonantaja voisi saada keksintoon oikeuksia.
22 Keksinnon synnyttimisti yhteistyossi itsendisten keksijoiden kesken voi esiintyé tyypillisesti
silloin, jos tutkimusty6 on hyvin kallista ja aikaa vievdd. Esimerkkind téisté on lddkeala.

2 Niin Keksintos#dtion liiketoiminnan kehittimispiéllikko Eero Punkka haastateltuna aiheesta
”Miki ty6? Keksinto syntyy ongelmasta”. Helsingin Sanomat 24.1.2010.
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tilanteissa mahdollista kdyttdd neuvottelukumppanin omia tydsuhdekeksijoiksi
nimettyjd tyontekijoitd.* Vaikka ndin ei olisikaan, riippuvat itsendisen keksijan
mahdollisuudet saada riittdva taloudellinen tulos keksinnostiddn luonnollises-
ti neuvottelukumppanin kanssa tavoiteltavan yhteistyosopimuksen sisillostd,
markkinaolosuhteista ja siitd, 10ytyyko keksinnon taloudellisesta hyodyntdmi-
sestd kiinnostuneita ostaja- ym. asiakastahoja seki taidoista neuvotella heiddn
kanssaan.

Vain pienempii osaa keksinngistd voi kutsua rahasammoiksi. Ehkéd noin 10
prosenttia kaikista patentoiduista keksinndistd osoittautuu todella arvokkaiksi.
Ne muodostavat erdén yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan noin 50 prosenttia
kaikkien patenttien yhteisarvosta, tarkemman osuuden riippuessa tuotannonalas-
ta.” Ei siis ole ihme, ettd tillaisia keksint6jd havitellaan ympéri maailmaa.

Nyt asioita tarkastellaan 1ahinni itsendisen keksijén, ei tydsuhdekeksijan ni-
kokulmasta. Itsendinen keksijd saattaa kuitenkin joutua vaihtamaan roolinsa ai-
nakin osittain tyosuhdekeksijaksi.

Patentti hinen keksinnolleen saattaa olla kdytdnndssd jo varma asia Patent-
ti- ja rekisterihallituksen myontopaitdksen patenttihakemukseen endéd puut-
tuessa. Keksija on saattanut aiemmin tuloksetta tarjota keksintédan useam-
mallekin eri taholle hyddynnettiviksi, esimerkiksi entiselle tydnantajalleen.
Syyni kielteiseen suhtautumiseen saattaa menetelmikeksinnon osalta olla
esimerkiksi keksinnon kiertdmisen helppous kilpailijoille. Téstd johtuen
keksintd saattaa kaivata jatkokehittelyd menetelmédn muovaamiseksi riitti-
vin kattavaksi siten, ettd se aikaansaisi suuret kustannussdistot vaikkapa
useimpien tunnettujen lddkeaineiden valmistuksessa. Keksijiltd voivat puut-
tua jatkokehittelyyn tarvittavat taloudelliset resurssit. Pelkkid teoreettinen
tietdmys alasta ja taito suorittaa laboratoriotutkimuksia eivit riitd, jos labo-
ratoriota keksinnon kokeilemiseen tarvittavine laitteistoineen ei ole varaa
kustantaa. Keksijd saa kolmannelta taholta tietoonsa, ettd muuan keksintdjen
jalostamiseen erikoistunut yritys mahdollisesti haluaisi palkata hinet tyosuh-
teeseen kehittdmiin keksintdddn. Han hyviksyy tarjouksen ja muuttuu nédin
epditsendiseksi tyosuhdekeksijiksi synnyttddkseen tyonantajansa kustanta-
malla jatkokehittelylld uusia patentoitavia keksintdji.

Tyosuhteeseen enemmén tai vihemmin liittyen voidaan sopia monenlaisista
jarjestelyistd, joilla on merkitystd keksinnon tulevaisuuden kannalta. Keksi-
ja ei haluaisi luovuttaa oikeuksiaan kaikkiin keksintéon mahdollisesti saata-
viin patentteihin ja keksinnon jatkokehittelyn tuloksiin, mutta hiin saattaa olla
pakkotilanteessa tai taivuteltavissa luopumaan oikeuksistaan. Hinen tehdes-

useammaksi vuodeksi luvattu tyopaikka.

2 Ks. ldhemmin 3.1 ja 3.3-3.4.
» Ks. Uotila s. 183.
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Keksintooikeuksista saatetaan itse asiassa luopua liian halvalla huomaamat-
ta, ettd lilan kevyesti sopimuksessa luvattuja lisenssi- tai muita korvauksia ei
myOhemminkéédn todennikoisesti tulla saamaan kuin enintddn hyvin rajoite-
tusti ja pahimmassa tapauksessa ei lainkaan. Liséksi oikeuksien palauttaminen
keksijille voi osoittautua kiytanndssd mahdottomaksi. Mahdollisia vilppi- yms.
epdilyjd OikTL 3 luvun sddnnosten (mm. 30 ja 33 §) valossa ei monestikaan ole
helppo néyttid toteen, eikd OikTL 36 §:44n vetoaminen sopimuksen kohtuul-
listamiseksi myOskédidn ole yksinkertainen asia. Néitd kysymyksid késitellddn
tarkemmin jidljempédnid (luku 4).

3.3 TYONANTAJAN OSALLISTUMINEN
KEKSINNON SYNTYYN

Tyonantaja ei ldheskédidn aina pyri toimimaan ainoastaan omaksi hyddykseen,
kiinnittiméttd huomiota keksijin intressiin hyotyéd keksinnostd kohtuullisessa
mitassa. Useimmat keksinnot, erityisesti enintddn hyodyllisyysmallioikeuteen
yltivit, eivit edes ole ratkaisevan arvokkaita. Tulevan tydnantajan tyypillisesti
voimakas neuvotteluasema saattaa vihentdd timén halua jo ennen tydsuhteen
alkua sopia keksijidn kanssa tyOnantajalle siirtyvistd patenteista ja muista ken-
ties maailmanlaajuisista yksinoikeuksista tahi vaihtoehtoisesti pitkdaikaisista
lisenssi- eli kidyttooikeuksista keksintdon siten, ettd keksijin taloudelliset oi-
keudet ja oikeussuoja samalla kohtuullisessa médrin turvataan.

Yksinomaisessa lisenssissd lisenssinsaajalla ei ole yleensd muita kilpailijoita
samalla maantieteelliselld alueella tai asiallisesti, joka tyypillisesti tarkoittaa
lisenssisopimuksen rajaamista koskemaan esimerkiksi tiettyd valmistusme-
netelméi ja sen avulla valmistettuja tuotteita. Téllainen lisenssi on lisens-
sinsaajalle arvokas, koska hin pystyy kontrolloimaan markkinoita® sitd te-
hokkaammin, mitd voimakkaamman kilpailuaseman (mahdollisesti jopa
monopolin) lisenssilld synnytetty yksinoikeus keksinndn hyddyntdmiseen
tuottaa. Yksinkertainen lisenssi on lisenssinsaajalle rajoitetumpi: tilloin li-
senssinantajalla on oikeus myyda lisenssi muillekin, monesti kilpailijoille.”’
Kummassakin tapauksessa patentti tai hyodyllisyysmallioikeus keksintoon
jaa keksijille itselleen.

TyosKeksL7 §:n ja KorkeakoulukeksL 9 §:n mukaan tyonantajan kuuluu mak-
saa lain soveltamisalaan kuuluvasta keksinnostd kohtuullinen korvaus tydsuh-

% Ks. mm. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 174 ja Oesch, DL 2004 s. 917 viittauksin kirjallisuu-
teen. Lisenssinsaajan kilpailuasema heikkenee luonnollisesti, jos lisenssinantaja yksinomaisessa
lisenssissd pidattid itselleen oikeuden kiyttdd lisenssinkohdetta omassa toiminnassaan (rajoite-
tusti yksinomainen lisenssi, ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 174 s.).

27 Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 174 s.
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dekeksijille, vaikka ennen keksinnon syntymisti olisi toisin sovittu. Mikdli jo
ennen tyosuhteen alkua tehtyyn keksintoon kuitenkin on haettu patenttia tai se
on jo patentoitu ennen tyosuhteen alkua, ei tyosuhdekeksintolakia tai korkea-
koulukeksintolakia sovelleta ja nimé oikeudet ovat luovutettavissa erilliselld
sopimuksella periaatteessa vapaasti.”®

Niin tyonantajan kuin hdnen palvelukseensa ennen tydsuhteen alkua teke-
minsd keksinnon jatkokehittelyd varten pestatun keksijdn intressissd on nor-
maalisti jatkokehittelyn onnistuminen siten, ettd keksinnon optimaalinen hyo-
dyntdminen on mahdollista. TyOnantaja saattaa monesti pyrkid varmistamaan
ennen tydsuhteen tekemistd tehdyn peruskeksinnon jatkokehittelyn immate-
riaalioikeudet itselleen nimenomaan palkkaamalla keksijan tydsuhteeseen.
Tami heikentdd keksijin neuvotteluasemaa jatkokehittelyssd mahdollisesti
syntyneiden uusien keksintojen osalta. Tyosuhdekeksintdlakiin perustuvat kor-
vaukset voivat helposti jaddd minimaalisen pieniksi sen vuoksi, ettd TyosKeksL
7 §:n ja KorkeakoulukeksL 9 §:n mukaan keksinndstd maksettavasta korvauk-
sesta joko sovitaan tai sopimuksen puuttuessa tyonantaja yksipuolisesti méa-
rittdd korvauksen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. T4std on tyonantajal-
le etua ainakin, jos keksint6d ei korvauksen maardytymisajankohtana ole viela
otettu kdyttoon massatuotannossa. Tdma vaikuttaa korvausta alentavasti, koska
keksinnostd vasta myohemmin tyonantajalle koitunut ylléttiavin suuri taloudel-
linen hyéty ei ole ratkaiseva tyosuhdekeksintokorvauksen maérittamisessi.?

Tilaisuus keksijan aseman heikentdmiseen tyonantajalle voi tulla my®ds, jos
jatkokehittelyyn osallistuu tydnantajan muitakin tyontekijoiti tai tyonantajayri-
tyksen toimivaa johtoa (toimitusjohtaja, hallituksen jdsenid). TyOnantaja saattaa
yliarvioida heiddn teknistd osaamistaan uusien jatkokehiteltyjen keksintdjen
synnyttamisessd. Toisinaan heitd myoOs merkitddn keksijoiksi jatkokehittely-
keksintdjen patenttihakemuksiin peruskeksinnon tekijédn tai tekijoiden ohella
tai nima tdysin sivuuttaenkin siten, etti asiasta joudutaan toisinaan riitelem&éin
oikeudessa (ks. luku 4).

Patenttilain 8.4 ja 21 §:n mukaan patenttihakemuksessa ja myonnettyéd pa-
tenttia koskevassa patenttijulkaisussa on mainittava keksijan nimi. Jos tyon-
antaja kuitenkin nime@é todellisen keksijén lisdksi keksijoiksi henkilditd, jot-

2 Jos keksintd sen sijaan on tehty tydsuhteen kuluessa ja tyonantajalla olisi oikeus saada keksin-
toon TyosKeksL 4 §:n mukaisia oikeuksia, on tdlloinkin mahdollista pitevisti sopia keksintoon
kohdistuvista oikeuksista ohittaen tyosuhdekeksintolain sddnnokset, lukuun ottamatta kuiten-
kaan 7.1 ja 7.3 §:n sekd 7a §:n pakottavia keksintokorvausta koskevia sddnnoksid. Ks. lisdksi
Bruun s. 46 ss.

2 Tosin sen estdmittd, mitd tuomiolla tai sopimuksella on mééritty tyosuhdekeksintokorvauk-
sesta, tuomioistuin voi sovitella korvausta muuttuneita olosuhteita vastaavaksi (TyosKeksL 9 §,
KorkeakoulukeksL 10 §, OikTL 36 §). Téllainen sovittelu on kuitenkin kdytdnnossd harvinaista.
Tyosuhdekeksintokorvauksen kohtuuttomuuden toteennéyttiminen on keksijille vaikeaa ja oi-
keudenkéynti asianajopalkkioineen kallista.
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ka itse asiassa ovat “valekeksijoitd” heiddn osuutensa puuttuessa keksinnon
synnyttdmisestd, voidaan keksijdlld katsoa olevan oikeus pyytdd vahingon-
korvausta suojatun keksijinkunniansa loukkauksesta. Ndiden monesti tyo-
suhdekeksijoiksi nimettyjen henkildiden panos saattaa olla pelkéstiin avus-
tavaa teknistd yms. laatua. Adritapauksessa keksijan nimen ja kunnian seki
merkityksen minimoimiseksi néité lisdhenkil6itd voidaan vastoin todellisen
keksijan tahtoa nimetd kanssakeksijoiksi todellisuuspohjaa vailla olevassa
jo etukidteen patentoimiskelvottomaksi havaittavassa peruskeksinnén jatko-
kehittelyksi patenttihakemuksessa kuvatussa “’keksinnossd”.*® Kysymys on
pitkilti myos kirsimykseni ilmenevistd ei-taloudellisen vahingon korvaa-
misesta. Mikili virheellisestd keksijinnimestd patenttiasiakirjoissa voidaan
osoittaa koituvan taloudellista vahinkoa tai kérsimysté, voidaan sitd vaatia
korvattavaksi jdljempéand luvussa 4.4.9 kuvatuilla edellytyksill4.
Hyddyllisyysmallioikeutta koskevien hakemusten osalta kuvattua menet-
telyd tapahtuu oletettavasti vihemmin; timén tiytyy johtua jatkokehittelyn
vihdisemmaistd merkityksestd patenttialaan verrattuna. Myos hyoddyllisyys-
mallioikeutta haettaessa keksijdn nimi on ilmoitettava (HyodMallilL 6.3 §)
samoin kuin se on mainittava myonnettyjd oikeuksia koskevassa hyodyl-
lisyysmallirekisterissd (HyodMalliA 17.2 §). Keksijankunnian loukkaami-
sesta edelld lausuttu soveltuu vastaavasti myos hyodyllisyysmallioikeuteen.

Keksijéd saattaa olosuhteista riippuen vilttdd mainitut vaikeudet pitimalld vii-
meiseen asti kiinni keksinnostdédn ja pyrkimalld itse suoraan tai omistamansa
yhtion3! kautta markkinoimaan keksint6d koskevia oikeuksia kiinnostuneille
tahoille, suorittamatta jatkokehittelyd tyosuhdekeksijand. Tdma ei kuitenkaan
aina onnistu. Syyna voivat esimerkiksi olla alan yritysten (esimerkiksi keksijin
entisen tyonantajan) tottumukset pitidytyd vanhoissa turvallisiksi koetuissa me-
netelmissa riskinottoja kaihtaen. Uusia systeemejd tai tuotteita kohtaan voidaan
alalla tuntea epiluuloa niin kauan kuin peruskeksinnon jatkokehittely on vield
kesken. Mitd pitemmalle aika kuluu, sitd enemmén varoja joudutaan kilpailu-
uhkienkin vuoksi sijoittamaan jatkokehittelyyn. Aika saattaa toimia sekd kek-
sijdd ettd mahdollista muuta jatkokehittelijad vastaan. Tillaiset seikat saattavat
ratkaisevasti vaikuttaa keksijin valintoihin.

30 Keksijin uuden tyonantajan tyontekijoiden nimié voidaan sijoittaa tyosuhdekeksintoiné kisi-
teltdviin jatkokehittely- patenttihakemuksiin my6s silloin, kun keksijén ennen tydsuhteen alkua
erilliselld sopimuksella tyonantajalle siirtimd peruspatenttihakemus peruutetaan ennen hake-
muksen julkistamista taktisista syistd, esimerkiksi esittdmélld syyksi pelko menetelmépatentin
kiertaimisen helppoudesta. Jatkokehittelyd koskeva patenttihakemus tehdidén peruspatenttihake-
musta laajemmaksi, jotta kiertdmiseltd suojattaisiin tekniikkaa laajemmaltakin. Jdlkimméinen
hakemus saattaa joissakin tilanteissa olla vailla todellisuuspohjaa, mutta hakemuksen vireillédolo
saattaa kuitenkin pidattad kilpailijoita pyrkimistd kehittimién kuvitellun patentin kiertdmiseksi
soveltuvaa tekniikkaa. Tdma hakemus voidaan vuorostaan peruuttaa ja jattdd taas uusi hakemus.
Koska peruutus tapahtuu aina ennen hakemuksen julkistamista, ei peruutettu hakemus muodostu
uutuuden esteeksi myohemmin mahdollisesti tehtédville uudelle hakemukselle (PatL 2.2 § ja
HyodMalliL2.2 §).

31 Yhti6 voi olla keksijidn yksindin tai yhdessd muiden kanssa omistama.
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3.4 RAHOITTAJA, JALJITTELIJA YM. KOLMAS TAHO

Keksinnon syntymistd tai sen jatkokehittelyd ja mahdollisesti muitakin inno-
vaatioprosessin vaiheita rahoittanut taho on monesti juuri keksijin tydnantaja.

Innovaatioprosessi tarkoittaa tuettua ja suunniteltua kehitystyoti ensin kek-
sinndlliseksi ideaksi* ja siitd edelleen tuottavaksi liiketoiminnaksi. Prosessin
aikana ideaa jalostetaan liiketoiminnallisesti kannattavaksi tuotteeksi ja jir-
jestetddn muut kdytdnnon seikat innovaation levidmistd varten.’® Rahoitusta
tarvitaan normaalisti kaikissa nédissé vaiheissa.

Innovaatioprosessin rahoittajia on muitakin kuin tyonantaja. Rahoitusta voi-
daan tarjota ehdoilla, ettd keksinnon hyddyntdmisestd markkinoilla tulevaisuu-
dessa kertyvit tulot jaetaan keksijidn ja rahoittajan kesken sovitussa suhteessa.
Jos keksijd tai hdnen sidosryhminsé (keksijan yhtiokumppanit, tyonantaja tai
muu taho) ei tdhédn suostu rahoittajaa tyydyttivilld ehdoilla, voi rahoittajaksi
tarjoutunut taho toisinaan ryhtyé kilpailijaksi, joka saattaa olla valmis tavoit-
telemaan keksinnostd hyotyd laittomastikin, mahdollista patenttia tai hyodyl-
lisyysmallioikeutta loukkaavalla tavalla (laiton jéljittely). Néitd yksinoikeuden
loukkaus- ja korvauskysymyksii tarkastellaan ldhemmin luvuissa 5-8.
Keksinnon optimaaliseen hyodyntdmiseen innovaatioprosessissa tarvittavaa
rahoitusta lainojen tai suoranaisten avustusten muodossa ja muutakin usein
maksullista laitteisto-, konsultointi- ym. apua keksiji tai hineltd keksint6on
enemmain tai vihemmin laajat oikeudet hankkinut taho hankkii tarvittavas-
sa laajuudessa téydentiivien panosten haltijoilta.>* Téssd yhteydessd huomiota
kiinnitetdéin kuitenkin vain niihin tahoihin, joilta innovaatioprosessiin on saa-
tavissa lainoja tai avustuksia ilman pédédsdantoistd takaisinmaksuvelvollisuutta.

Esimerkiksi teknologian ja innovaatioiden kehittimiskeskus Tekes noudattaa
myOntdmassdidn rahoituksessa nykyisti valtionavustuslakia (27.7.2001/688).
Valtionavustus voidaan poikkeuksellisesti perid takaisin, jos avustusta esi-
merkiksi kiytetddn muuhun kuin valtionavustuspédédtdoksen mukaiseen tarkoi-
tukseen (valtionavustuslain 13 ja 22 §).

Laina- tai avustustyyppinen rahoitus voi sen saajalle olla portti menestykseen.
Taméntyyppinen rahoitus saattaa kuitenkin osoittautua ongelmalliseksi rahoi-
tusta saavan keksijdn tai muun innovaatioprosessissa mukana olevan tahon
kannalta mahdollisesti jo siind vaiheessa, kun rahoituksen ehdoista sovitaan.

32 Aikaisemmin on ollut tavallisempaa, ettd merkittivékin keksinto on syntynyt pelkkini nopea-
na oivalluksena ilman sanottavaa kehitystyotd. Tekniikan monimutkaistuttua ja tultua yhé katta-
vammaksi tillaisille keksinndille jdd yhd vihemman sijaa.

3 Ks. Opas innovaation hyodyntimiseen s. 6.

3 Ks. téstd kisitteestd s. 4.

28



RAHOITTAJA, JALJITTELIJA YM. KOLMAS TAHO

Ongelmia saattaa tulla esimerkiksi, jos monimutkaisia juridis-taloudellisia ky-
symyksid heikosti ymmaértdvi itsendinen ja taloudellisesti alakynnessd oleva
keksiji ei osaa neuvotella etunsa riittdvisti turvaavaa rahoitussopimusta tai laa-
jempaa, esimerkiksi patentin luovutuksen tai lisensioinnin késittdvdd yhteis-
tyosopimusta®, jossa toiminnan rahoitus on luonnollisesti keskeiselld sijalla.
Joskus voi kdyda niin, ettid kaikki mahdolliset riskit sopimuksessa tarkoitetun
yhteistyon mahdollisesta epdonnistumisesta jadvit keksijille, itse keksinnon
samalla siirtyessi tdysin tai melkein vastikkeettomasti rahoittajan omistukseen.
Niin voi kiydd, vaikka keksijd otaksuisi jonkun asiantuntevaksi ja taitavaksi
tunnetun lakimiehen tai muun asiantuntijan pyyteettomaisti avustavan neuvot-
teluissa nimenomaan keksijdd. Voihan olla niinkin, ettd timé henkil® tosin on
ollut neuvotteluissa mukana mutta ei kuitenkaan jostakin syysté ole pannut pa-
rastaan keksijdn etujen turvaamiseksi. Syy tihin saattaa jadda tuntemattomaksi
tai ainakin ndyttdmaittd toteen. Pelkkd epdilys asiantuntijan mahdollisesta kak-
soisroolista seki keksijdn ettd taloudellisesti voimakkaamman toisen neuvotte-
luosapuolen etujen vaalijana ei monestikaan riitd kalliin oikeudenkidynnin ai-
heeksi keksijdan sopimusriskien mydhemmin lauettua.

Keksija ei yhtd helposti ajaudu riskialttiiseen tilanteeseen, jos hén pys-
tyy hankkimaan innovaatioprojektiinsa pienyritykselleen esimerkiksi Teke-
sin myontdmé&d valtionavustusta. Tekes myoOntdd valtion viranomaisena tut-
kimus- ja kehitysrahoitusta Suomessa rekisterdidyille ja toimiville yrityksille
sekd muille yhteisoille (L 717/2008 Tekes 3 § ja Tekesin rahoituksen yleiset
ehdot liite 3 kohta 1). Liiallista valtion tukea rajoittavien EU-oikeudellisten
periaatteiden®® mukaisesti valtiollista rahoitustukea saavan tahon on kuitenkin
yleensi sitouduttava hankkeeseen riittavilld omarahoitusosuudella toiminnasta
tai hankkeesta aiheutuvista kokonaiskustannuksista (valtionavustuslain 6 §°7)
myOnnettdvin tuen midrdn ollessa luonteeltaan tarkoituksenmukaisuusharkin-
taa.”® Omarahoitusosuusvaatimuksen tdyttdminen saattaa luonnollisesti tuot-
taa vaikeuksia rahoitustuen hakijalle ainakin, jos tuettava innovaatioprosessi
on kokonaiskustannuksiltaan erittdin kallis edellyttden kalliiden koelaborato-
rioiden ja/tai muiden laitteistojen rakentamista sekd tutkimustyossd avustavan

3 Silld, onko sopimuksen nimeni yhteistyosopimus vai kdytetddnko tdismillisempéd nimikett,
ei luonnollisestikaan ole ratkaisevaa merkitystd vaan sopimuksen sisillolld kokonaisuutena ja yk-
sittdisten sopimuskohtien mukaan tarkasteltuna. Esimerkiksi Tekesin kotisivuilta 16ytyy monen-
laisia sopimusmalleja niin yhteistyosopimuksesta kuin patenttilisenssisopimuksesta, tekijdn-
oikeuskeskeisestd software-lisenssisopimuksesta ja tyypillisesti liikesalaisuuksia koskevasta, la-
kiin perustuvaa yksinoikeussuojaa vailla olevasta tietotaito- eli know how -lisenssisopimuksesta.
% Tuen myoOntidmiselle on EU:ssa olemassa kilpailuoikeuteen perustuvia rajoituksia.

37 Poikkeuksellisesti valtionavustus voi valtionavustuslain 6.1 §:n mukaan kattaa valtionavus-
tuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten tiyden
midrin, jos timé on johdettavissa valtionavustuksen myontidmisen tavoitteiden saavuttamiseksi
valttdmattomisté ja perustelluista syisti.

3 Ks. HE 2001:63 s. 34 ss.
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henkiloston palkkaamista useampivuotisiin tydsuhteisiin, ja tdhdn ndhden ra-
hoitusta tarvitsevan keksijidn ja hidnen pienyrityksensi taloudelliset voimavarat
ovat vihidiset. Valtionavustuslain 6 §:ssd lausutun periaatteen mukaista on, etté
tuettavalle keksinnélle ei esimerkiksi Tekesin myontdmén rahoituksen yleisten
ehtojen mukaan tule asettaa mitdiin taloudellista arvoa, eikd keksijd siis ole oi-
keutettu edes osittain laskemaan keksintddin mukaan omarahoitusosuuteensa.
Mahdollisesti hyvinkin suuria (mutta samalla monesti epdvarmoja) tuotto-odo-
tuksia tuettavasta keksinnostd ei myoskédidn usein voida lainkaan tai ainakaan
keksijad tyydyttavilld tavalla ottaa huomioon esimerkiksi Tekesin myontdméaa
tukea harkittaessa, vaikka keksijd pystyisi tdyttiméddn omarahoitusosuusvaati-
muksen viime kddessd hankkimallaan lainalla.

Niinpé keksijd saattaa joutua suuntaamaan rahoituskyselynsd hyvinkin mo-
nelle eri taholle. Osa mahdollisista rahoittajista myontéa tukea padosin samojen
periaatteiden mukaan kuin Tekeskin, so. tekematti yritysprojekteista sopimuk-
sia vaan antamalla asiakkaalle p#itoksen rahoituksen myontiamisestd.* Tallai-
sia rahoittajia ovat lainoja tarjoavat pankit ja vakuutusyhtiot; ne saattavat tosin
joissain tilanteissa toimia sijoittajinakin keksintétoiminnassa mukana olevis-
sa pienissd ja keskisuurissa osakeyhtioissd omien osakkuusyhtidittensi (esim.
Midinvest Management Oy Jyviskylissi ja Tampereella) kautta.*’

Midinvestin kautta ovat sijoittaneet mm. Nordea, Eldke-Fennia, Pohjola, II-
marinen ja Keski-Suomen Osuuspankki. ' Padomasijoitusyhtiond Midinvest
ei pyri kohdeyrityksen pysyviidn omistukseen, vaan irtautuu sijoituskohtees-
ta tyypillisesti 3—7 vuoden kuluessa esimerkiksi osakemyynnin tai porssiin
listautumisen kautta.*

Keksintosdcitio puolestaan on yksityinen sditio, joka on saanut padosan kiytto-
varoistaan tyo- ja elinkeinoministerion hallinnonalaan kuuluvana valtionapuna.
Keksintosdition tyo- ja elinkeinoministerioltd saama rahoitus keksintojen val-
takunnalliseen kehittdmiseen tarkoitettuihin ns. Tuoteviyld-palveluihin on kui-
tenkin vuoden 2014 alusta siirretty Uudenmaan ely-keskuksen suoraan hoidet-
tavaksi uusien rahoitusprojektien osalta.*

Tuoteviyld-palvelut on tarkoitettu yksityishenkil6ille ja aloittaville yrityksil-
le. Tdhén kuuluvia peruspalveluita ovat neuvonta sekid keksintdjen ja inno-
vatiivisten ideoiden arviointi ja kehittdminen. Lupaavimmat ideat jalostetaan

¥ Ks. Reiss, It-viikko 7.9.2001.

40" Pieni ja keskisuuri yritys on yritys, jonka henkiloston miérd on alle 250 henkei ja vuotuinen
liikevaihto on enintdédn 50 milj. euroa tai tase enintdédn 43 milj. euroa. Ks. Usein kysyttyd yritys-
rahoituksesta, http://www.Tekes.fi/rahoitus.

4 Ks. Opas innovaation hyodyntimiseen s. 80.

42 Ks. Midinvest, http://www.midinvest.fi.

4 Ks. Tuotevdyld, http://www.keksintosaatio.fi.
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kokeneiden liiketoimintaosaajien kanssa yritysaihioiksi tai lisensointihank-
keiksi. Keksintosdidtio on panostanut muun muassa ideoiden ja keksintdjen
tuotekehitykseen ja patentointiin, testaukseen ja kaupallistamiseen.*

Tuoteviyld-palvelut ovat maksuttomia. Niihin liittyvaa rahoitusta Keksintosaa-
ti6 on myontdnyt EU:n ns. de minimis eli vihdmerkityksellisena tukena yrityk-
sille, yhtiomuotoon katsomatta. Komission asetuksen (EU) 1407/2013 Euroo-
pan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan soveltamisesta
viahdmerkityksiseen tukeen 3 artiklan 2 kohdan mukaan julkisista varoista voi-
daan myontdd yrityksille vastikkeettomasti tukea enintidin 200 000 euroa min-
ki hyvénsd kolmen verovuoden jakson aikana. Tami periaate oli voimassa jo
entisen asetuksen voimassa ollessa.

Keksintosiétion tekemien rahoitussopimusten voimassaolokausi on 12 vuot-
ta. Keksintdsddtion tukeman hankkeen menestyessd kaupallisesti tuki on
maksettava takaisin Keksintosédatiolle esimerkiksi suorittamalla kolmen pro-
sentin lisenssimaksu laskettuna keksintdd keksijan omassa liiketoiminnas-
sa hyddyntdmailld valmistetun tuotteen tai palvelun arvonlisdverottomasta
myyntihinnasta. Jos keksiji tai hinen yrityksensd kuitenkin on myynyt tai
lisensoinut keksinnon, on sdétion osuus normaalisti 30 prosenttia keksijille
tai hidnen yritykselleen maksettavista arvonlisdverottomista kerta- ja rojalti-
korvauksista. Jos taas ideasta ei synny kannattavaa liiketoimintaa, tukirahaa
ei tarvitse palauttaa sddticlle.*

Keksintosdiation rahoitus on saattanut olla maaraltddn riittdva etenkin silloin,
kun on kysymys suhteellisen selvipiirteisestd keksinnostd, jonka kaupallista-
minen ei edellytd mittaamattoman suuria jatkokehittely- ym. kuluja. Esimerk-
kejd ovat Keksintosdition rahoittamat monitoimikoneeseen liitettdvd vesakon-
raivauspii (patentointi on Suomessa aloitettu ja laitteesta on rakennettu toimiva
prototyyppi) sekd Easy-Use-pilleripurkki.*® Keksintosditioltd aikanaan saatu
suhteellisen riskiton rahoitus ei sen sijaan yleensé ole riittdvi, jos kysymys on
esimerkiksi kallista jatkokehittelyd edellyttivistd lddkkeiden valmistusmene-
telmistd. Esimerkiksi Tekesin ja ely-keskusten nykyisissd Tuotevdylddn liit-
tyvissd rahoituspiitoksissd edellyttimédn omarahoitusosuusvaatimuksen tiyt-
tdminen voi niin ikddn olla vaikeaa, mikili keksijdn yrityksen taloudellinen
kantokyky ei ole riittivd.*” Jos keksijélld ei ole yritystd, valtiontukea ei Kek-
sintosdation tilalle Tuotevayld-palveluissa tulleilta ely-keskuksilta myonne-

4 Ks. Keksintosdicitio, http://www.keksintosaatio.fi.

4 TIbid.

4 Ks. Keksintopirssi, http://www.keksintoporssi.fi. Tiedot tarkistettu internetistd 27.2.2010.
Uudenmaan ely-keskuksen kehitysjohtaja Jaana Rantasen mukaan osa yrityksisté ei saa ko-
koon tarvittavaa 50 prosentin omaosuutta. Ks. Vipukirveen kehittdji turhautui paperisotaan —
keksintdjen jatkokehittely vaikeutunut. Helsingin Sanomat 9.5.2014.
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td lainkaan. Valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittdmiseksi annetun lain
(22.12.2006/1336) 6.1 §:n mukaan tukea myonnetidin vain pienille ja keskisuu-
rille yrityksille.*®

Yleisesti ottaen ely-keskukset eivit ainakaan toistaiseksi rahoita keksinto-
toimintaa juuri lainkaan.* Keksijd tai hdnen yrityksensi saattaa télloin joutua
kiadntymaiin sellaisten rahoitusta tarjoavien tahojen puoleen, joiden kanssa ha-
nen pitdd olla erittdin huolellinen neuvotellessaan ja sopiessaan rahoituspake-
tista siithen liittyvine vaihtelevine teknis-taloudellisine yhteistydmuotoineen.
Tihén liittyvid sopimus- ja immateriaalioikeudellisia kysymyksii tarkastellaan
seuraavassa luvussa 4.

4 Poikkeuksellisesti tukea voidaan myontdi suurellekin yritykselle lain 10 §:n mukaisilla edel-
Iytyksilla.

4 Ndin kansanedustaja Eero Lehti Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa 6.11.2014 jérjes-
tetyn “Keksijdn Pédivin” pddjuhlassa pitdiméssididn puheenvuorossa.
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4 Neuvottelut ja sopimukset
keksintdtoiminnassa

4.1 KEKSIJAN, PATENTIN JA
HYODYLLISYYSMALLIOIKEUDEN HALTIJAN
SEKA VASTAPUOLEN ASEMA NEUVOTTELUISSA

Yksityinen keksijd on mainituista tahoista yleensi kaikkein heikoimmassa ase-
massa neuvoteltaessa keksinnon teknis-taloudellisesta hyodyntdmisestd. Néin
on erityisesti, jos keksijd ei pysty kidyttamiin keksintéd oman yrityksensa tuo-
tantotoiminnassa, jolloin hin parhaassa tapauksessa kykenee myds itse huo-
lehtimaan keksinnon avulla valmistettujen tuotteiden markkinoinnista. Monet
keksijdt ovat niin erikoistuneita ja syventyneitid vaativaan tieteellisluonteiseen
keksimistoimintaan, ettei heilld ole tuotannon ja markkinoinnin edellyttdmia
taitoja eikd riittdvasti aikaakaan kidytettdvissd sithen. Heidédn aikaisempi toi-
mintansa on usein nimenomaan tutkimus- ja kehitystyoti eri tyonantajien pal-
veluksessa ilman riittdvii tuntumaa tyonantajan yrityksen tuotanto- ja markki-
nointipuoleen.

Keksintdd koskevissa neuvotteluissa keksijin vastapuolena on monesti hi-
neen ndhden vahvemmassa asemassa oleva yritys, jolla on riittévét taloudellis-
tekniset tiedot ja neuvottelutaidot omaava henkilstd, oikeudellinen asiantunte-
mus mukaan lukien. Kun kysymyksessi on kansainvilisid markkinoita lupaava
keksintd, on Suomessa nykyisin yleinen tapa laatia sekd alustava sopimusluon-
nos ettd lopullinen sopimuskin englanniksi. Tdma on yleisesti ottaen myonteis-
td. Englannin kielen kéyttod on ryhdytty pitimédin melkeinpi itsestdénselvyy-
tend monessa keksint6jd ja patenttiasioita péivittdin kéasittelevissd yrityksessa
eikd keksijdn vastapuoli vilttimittd aina neuvotteluissa selitd englantia riitta-
mittomasti hallitsevalle keksijélle, mitd esimerkiksi jokin vaikeasti tulkittava
juridinen termi hyviksyttdviksi ehdotetussa sopimusluonnoksessa tarkoittaa.'

Kaikkein heikoimmassa asemassa keksijd on luonnollisesti siind vaiheessa,
kun hén ei toistaiseksi ole onnistunut saamaan keksint6on patenttia.> Neuvotte-

! Jos esimerkiksi jostakin Eteld-Euroopan maasta ldhtdisin oleva keksiji on aikoinaan palkattu
Suomeen tutkimustehtdviin tiettyyn yhtioon, saattaa olla, ettd hédn hallitsee paremmin suomea
kuin englantia vield senkin jdlkeen, kun hdn muutaman vuoden kestdneen tyosuhteen paityttyd
pyrkii neuvottelemaan muun tahon kanssa sellaisen keksinnon hyviksikédytosti, jota hdnen enti-
nen tyonantajansa ei ole halunnut ottaa itselleen tydosuhdekeksintolakiin perustuen.

2 Hyddyllisyysmallioikeuden saaminen taas on helpompaa, koska hyddyllisyysmallilaki perus-
tuu ilmoitusmenettelyyn, ja hyddyllisyysmallin uutuuden ja keksinnollisyyden selvittdminen voi
tapahtua vain jélkikiteen rekisterdinnin mitdttoméksi julistamista koskevan vaatimuksen johdosta.
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lujen vastapuoli saattaa tdlloin vdittdd muun muassa, ettd keksintoon ei patent-
tia edes siind vaiheessa kannata hakea. Perusteena voidaan esittdd enemmin
tai vidhemman fiktiivisid olettamuksia esimerkiksi siit4, ettd keksinnon véitetyn
helpon kierrettdvyyden vuoksi keksijdn keksinndlle arvioimat tulo-odotukset
ovat epirealistiset.> Tamin vuoksi keksintoon ei ainakaan siind vaiheessa ha-
luta hankkia lisenssi- tai muitakaan oikeuksia muuten kuin korkeintaan siten,
ettd keksijd sitoutetaan jatkokehittelyyn hénelle epdvarmoilla ja hdnen etun-
sa vaarantavilla ehdoilla.* Mainitut olettamukset ovat sitd fiktiivisempid, mitd
enemman ne perustuvat yleisluonteisiin olettamuksiin teknisestd helppoudesta
kiertdd patentti vailla riittivdd asiaperustaa kiertdimistd helpottavan tekniikan
saatavuudesta tai ainakin mahdollisuudesta kehittdd sitd kannattavalla taval-
la ldhitulevaisuudessa.’ Yleisesti ottaen aika toimii vahvemman osapuolen hy-
viksi, jonka talous ei monestikaan ole riippuvainen uuden mutta aina jossakin
midrin tuotto-odotuksiltaan epdvarman tekniikan kéyttoonotosta. Keksijén ja/
tai hdanen pienyrityksensi talous ei sen sijaan useinkaan kestd odotella mahdol-
lisesti ehkd vuosia jatkuvien pitkien lisenssi- ym. yhteistyoneuvottelujen tulos-
ta. Aika toimii my9s koko ajan niiden kolmansien tahojen hyvéksi, jotka todella
pyrkivit keksinnon kiertdmiseen; tami saattaa voimakkaastikin heikentidd kek-
sintdon alun alkaen kohdistettuja tuotto-odotuksia. Niinpd on ymmdrrettivai,
ettd keksijd saattaa neuvottelujen paineessa ja epdvarmana omasta ja keksin-
tonsi kohtalosta taipua solmimaan yhteistydsopimuksen, jota hin mydhemmin
joutuu katumaan.

Jos patentti tai hyodyllisyysmallioikeus on saatu, on keksijdn neuvottelu-
asema luonnollisesti vahvempi erityisesti patentin ollessa kysymyksessi.® Jos
yhden tai korkeintaan muutaman patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden halti-
ja joutuu neuvottelemaan yksinoikeuksien myynnisti taikka lisensoinnista tai
muunlaisesta yhteistyOstd’ suuryrityksen kanssa, on asetelma usein epitasa-
painoinen suuryrityksen hyvéksi. Jalkimmaiiselld saattaa olla sekd intressi ettd
resurssit niin halutessaan loukata yksinoikeuksia arvioidessaan riskinoton ole-

Hyodyllisyysmallin rekisterdinti mititdidddnkin varsin usein. Ks. Haarmann 2014 s. 262, Fei-
ring, NIR 1995 s. 218 s., Castrén 2006 s. 852, 854.

3 Niin saattaa olla esimerkiksi lddkkeiden valmistusmenetelmin osalta menetelmépatentti-
hakemuksesta neuvoteltaessa. Neuvotteluissa ei vélttimittd ole edes tiedossa mitddn vaihto-
ehtoista menetelmid ko. lddkkeiden valmistamiseksi, mutta sellainen mahdollisuus voidaan kui-
tenkin vastapuolen taholta "heittdd” keksijin himéddmiseksi ja saamiseksi taipumaan itselleen
epédedulliseen sopimukseen.

4 Téstd ks. ldhemmin luvut 4.4-4.5.

5 Esimerkiksi patenttitoimistoilta on saatavissa lausuntoja patentin kiertimisen helppoudesta.

¢ Hyddyllisyysmallioikeuden haltijan asemaa heikentdd epdvarmuus siitd, tullaanko rekisterdin-
nin mitédtdintivaatimus esittimién ja saadaanko rekisterdinti sitd kautta mahdollisesti helposti
mititoidyksi.

" Neuvottelut voivat koskea sitikin, ettd yksinoikeuksiin ei tarkemmin sovittavilla edellytyksilld
(esimerkiksi patenttien vastavuoroinen lisensointi) vedota suuryritystd vastaan. Ks. Uotila s. 249 ss.
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van kannattavaa verrattaessa loukkauksesta odotettavissa olevaa hyotyd tuomit-
taviin korvauksiin ja oikeudenkidyntikuluihin mahdollisessa hévittilanteessa,
pienyrityksen taas saattaessa joutua kannattavuuskriisiin jo yhden ainoan kal-
liin oikeudenk&ynnin johdosta.

Tilanteesta riippuen keksijd, kuten muukin patentteja hakenut tai jo omistava
taho, voi toisinaan menestyksellisesti turvautua ns. patenttipeikon apuun. Pa-
tenttipeikko-nimitystéd kéytetddn sellaisesta yhtiostd tai muusta organisaati-
osta, jolla on patentti hallussaan mutta jolla ei ole aikomusta kiyttdd siti tuo-
tannossa ja markkinoinnissa, tai tdssi tarkoituksessa muokata patenttia, vaan
sen sijaan kayttdd keksijiltd tai muulta taholta edullisesti ostamiaan patent-
teja mahdollista patentinloukkaajaa vastaan nostamassaan oikeudenkédynnis-
sd voidakseen sitd kautta hankkia vahingonkorvauksia viimeksi mainitulta.?
Pienkeksijidkin voi myydessddn keksintonsd patenttipeikolle samalla tehdd
tamén kanssa voitonjakosopimuksen silméilld pitden loukkausoikeudenkédyn-
nin mahdollisen voittamisen kautta saatavaa vahingonkorvausta. Esimerkiksi
Yhdysvalloissa kuten my6s Suomessa pelkké patenttien omistaminen on kat-
sottu patenttilain mukaiseksi ammattimaiseksi elinkeinotoiminnaksi, johon
patentinhaltijalla on yksinoikeus (PatL 3 §).°

4.2 ERI SOPIMUSVAIHTOEHTOJA (KEKSINNON JA
TIETOTAIDON MY YNTI JA LISENSOINTI)

Patentoidulla tai patentinhaun alaisella keksinnolld seké rekisterditavand hyo-
dyllisyysmallina tai yksinoikeutta vailla olevana liikesalaisuutena hyédynnet-
tivilld keksinnolld on elinkaari, jossa voidaan erottaa kolme eri vaihetta: alku-
vaihe, sen jilkeen kasvuvaihe sovellettaessa keksintdd massa- ym. tuotannossa
ja viimeisend kypsyysvaihe, jolloin keksinto ei endé lisdd keksinnon avulla kas-
vaneiden markkinoiden kokoa.

Jos patentti on siind méaédrin keskeinen jollakin tuotannonalalla, ettd patentin
mukainen tekniikka muodostuu alan yleiseksi standardiksi, erottuvat mai-
nitut vaiheet selvemmin toisistaan. Vdhemman merkittdvien patenttien sekd
hyodyllisyysmallioikeuksien ja liikesalaisuuksien elinkaari puolestaan on
yleensi olennaisesti lyhyempi eiki elinkaarta myoskdidn yhtd usein pystytd
pidentiméén patentti- tai hyodyllisyysmallisuojan jéilkeen voimaan jaavill,
ostajien markkinauskollisuutta ponkittivilld tavaramerkkioikeuksilla.'

8 Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 12, 265 s.

 Ks. Patenttipeikko sai tahtonsa lipi Nokia-kiistassa, ks. Kauppalehti 17.10.2013. Pelkki pa-
tenttien omistaminen riitti Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden mukaan yritystoiminnaksi pa-
tenttipeikkoyritys InterDigitalin osalta.

10 Ks. Uotila s. 181 ss., 192 s.
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Elinkaaren alkuvaiheessa keksintoon kohdistetaan monia odotuksia, joiden to-
teutuminen tai toteutumattomuus selvidd monesti vasta vihitellen. Odotusten
toteutumista voidaan nopeuttaa oikein suunnatulla keksinnon jatkokehittelylld
ja taidolla hoidetulla markkinoinnilla. Odotuksissa voidaan pettyd monesta eri
syystd. Tekniikka saattaa olla helposti kierrettdvissd ja my0Os vanheta nopeas-
ti, hyodyllisyysmalleissa yleensd nopeammin kuin patenteissa. Yksinoikeudel-
la suojatut tuotteet saattavat osoittautua valmistus- ym. kustannuksiltaan liian
kalliiksi verrattuna kilpailijoiden edullisempiin tuotteisiin eikd tuotteille aina
16ydy ostajiakaan.

Erityisesti keksinnon elinkaaren alkuvaiheessa keksijd voi epdvarmojen
odotusten paineessa joutua miettimddn monia eri vaihtoehtoja. Jos hinen ta-
loudellinen kantokykynsé ei ole riittdvd laajempaa omaa tuotanto- ja markki-
nointitoimintaa varten, tullaan hénelle rahoittaja- ym. taholta usein esittimiin
keksinnon myyntid mahdollisine patentti- tai hyodyllisyysmalli- ym. oikeuk-
sineen kertakorvausta vastaan. Keksijid voi tdhdn suostuakin, jos tarjous siinid
tilanteessa vaikuttaa riittdvian houkuttelevalta. Yleensd rahoittaja saadessaan
keksintoon kaikki oikeudet ottaa samalla vastatakseen mahdollisista jatkokehit-
telykustannuksista, markkinoinnista ja muista tarpeellisista asioista. Varjopuo-
lena keksijidn kannalta on, ettd jatkuvasti kertyvit rojaltikorvaukset jaavit saa-
matta. Keksinnon osoittautumista menestykseksi on joka tapauksessa monesti
vaikea ennakoida elinkaaren alkuvaiheessa. Vain noin 10 prosenttia jo mydnne-
tyistd patenteista ovat osoittautuneet hyvin arvokkaiksi.!!

Jos alkuvaiheessa on olemassa painavia syiti odottaa keksinnosti suurta me-
nestystd markkinoilla, saatetaan keksijille joissain tilanteissa tarjota useam-
man vuoden méiirdaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa lisenssisopimusta
esimerkiksi 1-10 prosentin rojaltia vastaan laskettuna keksinnon avulla val-
mistettujen ja myytyjen tuotteiden liikevaihdosta tai myyntihinnoista. Tdma
edellyttdd omaa tuotantoa ja myyntid lisenssin ostavalta yritykseltd. Oikeuk-
sien ostajan, esimerkiksi erindisten keksintojen hallinnointia ja mahdollista
jatkokehittelyd harjoittavien finanssilaitosten, sditididen, patenttitoimistojen
ym. keksintdtoimintaa rahoittavien tahojen toiminta on kuitenkin monesti toi-
sentyyppistd, kisittden ldhinnd vain lisenssien tai muuntyyppisten keksinto-
oikeuksien myyntii koti- ja ulkomaisille yrityksille. Talloin keksijélle saatetaan
tarjota esimerkiksi kaikkien keksintdd koskevien patentti- ym. immateriaali-
oikeuksien myyntid kertaluovutuksella (PatL. 44.1 §:ssé tarkoitettu patentin siir-
to toiselle) immateriaalioikeuksien siirto- ja luovutussopimuksen (Intellectual
Property Transfer and Assign Agreement) mukaista pdédosin pitkdaikaiseksi aja-
teltua korvausta vastaan. Korvaus voidaan mairitelld esimerkiksi siten, etti so-
pimuksen allekirjoituksen yhteydessd keksijille maksetaan kynnysraha ("down

" Ks. Uotila s. 183.
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payment” tai “advance payment”), padosan keksijankorvauksesta muodostues-
sa madrdvuosiksi tai rajoittamattomaksi ajaksi kaavailluista lisenssimaksuista.

Lisenssikorvaus voidaan méiritelld esimerkiksi siten, ettd keksijille tai ha-
nen yritykselleen maksetaan 30-40 prosenttia siitd vuotuisesta tulosta, mikd
lisenssinsaajalle kertyy sopimuksista, joita hin on tehnyt myymalld keksin-
toon valmistus- ja myyntilisenssejd koti- ja ulkomaisille yrityksille. Ennen
prosenttikorvauksen médrittimistid vuositulosta kuitenkin vihennetddn mah-
dolliset arvonlisédvero-, tulli- yms. maksut. Keksijille niin tulevista suorituk-
sista voidaan vield sopia vihennettdviksi ne mahdolliset oikeudenkdyntiku-
lut, mitd lisenssinsaaja saattaa joutua maksamaan joutuessaan mahdollisesti
puolustamaan patentti- ym. immateriaalioikeuksia niitd koskevissa louk-
kaus- ja mitédtointioikeudenkdynneissi.

Kuten jidljempind esitetddn, keksijdn on oltava erityisen varovainen solmies-
saan mainitunlaisia sopimuksia, vaikka hidnen sopijapuolensa monesti ottaa
vastatakseen keksinnon tulevista jatkokehittely-, markkinointi- yms. kuluista.'

Patentoinnista monesti johtuva voimakas markkina-asema liittyneend riitta-
viin taloudellisiin voimavaroihin helpottaa luonnollisesti patentinhaltijan neu-
votteluasemaa yhteistyosopimuksista puheen ollen. Jos patentinhaltijan neu-
votteluvastapuolella sen sijaan on ylivertaiset voimavarat, joihin saattaa myos
kuulua markkinoiden avainpatentteja, voi se puolestaan vaikuttaa negatiivisesti
pienemmén ja heikomman osapuolen selviytymismahdollisuuksiin neuvotte-
luissa.

Keksinnén menestyksellisen kaupallisen hyddyntdmisen esteeni saattaa olla
monenlaisia taloudellisia ja kilpailullisia positioita. Esimerkiksi markkinoi-
den avainpatentit saattavat tehdd tyhjidksi omien vihdisempien patenttiensa
lisensoinnista neuvottelevan yrityksen pyrkimykset, ellei timd puolestaan
suostu hankkimaan lisenssid toisen osapuolen tiettyihin patentteihin. Tédssa
on kysymys ns. anticommons-ongelmasta. Télloin alalle muodostuu “patent-
tikeskittym&” yhden kaupallistettavan hyddykkeen tekniseen ydinrakentee-
seen siten, ettd patentit vaikeuttavat kukin osaltaan hyddykkeen kaupallista-
mista. Tuotannonalan toimijat voivat kylld ratkaista anticommons-ongelman
sopimusteitse, jos ne antavat toisilleen vastavuoroisesti oikeuden kiyttda
kaikkia tarvittavia patentteja. Tdlloin alan yritysten ei myoskédédn tarvitse
kdyda aikaa vievid ja kalliita patenttien loukkausoikeudenkiyntejd toisiaan
vastaan.'?

Mainittuja kysymyksié esiintyy myos hyodyllisyysmallioikeuksien osalta, mut-
ta télloin tulevaisuuden odotukset ovat harvemmin ylimitoitettuja.

12 Ks. erityisesti luku 4.4.
13 Ks. Uotila s. 82 s., 147.

37



NEUVOTTELUT JA SOPIMUKSET KEKSINTOTOIMINNASSA

Kun keksintdéd on jo alettu hyoddyntdd erityisesti massatuotannossa (kas-
vuvaihe), on yrityksen markkina-asema monesti vakaa ja turvallinen, mikd
luonnollisesti parantaa yrityksen asemaa neuvotteluissa keksinnon tulevasta
hyodyntdmisestd. Kun keksintd sen sijaan kypsyysvaiheessa ei endd kasvata
markkinoiden kokoa, saattaa se puolestaan heikentdd neuvotteluasemaa, koska
neuvottelujen vastapuolella puolestaan saattaa siind vaiheessa jo olla kdytossa
tai kolmannelta taholta helposti hankittavissa paljon uutta kilpailukykyisempaa
tekniikkaa.'*

4.3 IMMATERIAALIOIKEUDELLISTEN
KEKSINTOSOPIMUSTEN TARKASTELUA

4.3.1 Tarkastelun léihtokohdat

Keksintojd koskevia immateriaalioikeudellisia sopimuksia koskevat lainkohdat
ovat kasuistisia eiké niissd huomioida itsendisen keksijian nikokulmaa.'> Sédn-
nokset ovat patenttilain ja hyodyllisyysmallioikeuslain 6 luvussa. Erityisesti ul-
komaankaupan sopimuksiin sovelletaan monesti ulkomaista lainsaadantoa. Ta-
min kirjan esitys ldhtee Suomen laista.

Keksintod koskevien patenttioikeuksien kokonaisluovutuksesta (assignment)!®
eli PatL 44.1 §:n mukaan patentin siirtymisestd toiselle samoin kuin patentin
kiyttoluvan eli lisenssin luovutuksesta on pyynnosté tehtivd merkintd patent-
tirekisteriin. Patenttioikeuksien siirtymisessd on kysymys kauppasopimukses-
ta, jossa oikeus hakea keksintoon patenttia tai oikeus myonnettyyn patenttiin
myydéddn sovittua vastiketta vastaan. Patenttioikeuksien osittaisluovutuksena
pidettidvi lisenssin luovutus puolestaan on yleensd voimassa toistaiseksi tai so-
vitun médrdajan.!” Patenttioikeuksien siirtymis- tai lisenssisopimuksen sis#ltod
ei sddnnelld, joten kaikki asiaankuuluvat sopimusehdot olisi neuvottelupuolten
huolellisen harkinnan jilkeen siséllytettdvd sopimukseen. Vastaavasti on hyo-
dyllisyysmallioikeuden laita.'® Patentti- tai hyodyllisyysmallioikeuksien liitén-
nidisind monesti samassa asiakirjassa sddnnellyt tietotaito- eli know how -li-

4 Luonnollisesti vanhempi tekniikka saattaa poistua markkinoilta joskus jo tavallista lyhyem-
miksi jadvissd kasvuvaiheessa. Tdlloin selkedsti havaittavissa olevaa kypsyysvaihetta ei enédd
tule.

15 Toisin tyosuhdekeksintolaissa rydsuhdekeksijéille edellytettivin pakollisen keksintokorvauk-
sen osalta.

16 Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 171.

17" Sopimuksen lakkaamistavoista ja -edellytyksisti sdddetéin yleensd lihemmin kussakin sopi-
muksessa. Kuten myohemmin luvussa 4.4 lidhemmin esitetddn, on kiytosséd patentin siirto- ja li-
senssisopimuksen tietynlaisia vilimuotoja.

18 Patl. 44.1 §:d4 vastaava siddnnos siséltyy HyodMallil. 28.1 §:din.
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senssisopimukset ovat rajoitetuin poikkeuksin vailla lainsdddantoon perustuvaa
sddntelyd."”

Keksintod koskevien patentti- tai hyodyllisyysmallioikeuksien kokonaisluo-
vutuksessa, mukaan lukien mahdollisesti samalla luovutettu keksintoon liittyvi
tietotaito (know how), oikeudellinen arviointi ldhtee siiti, ettd keksinnon ja sen
liitdnndisten omistusoikeus on siirtynyt keksijdltd tai hidnen yritykseltdin luo-
vutuksensaajalle tai sieltd edelleen kolmannelle yritykselle normaalisti irfaimen
kaupan luonteisella oikeustoimella. Sen jilkeisestd keksinnon jatkokehittelysta
ja suojaamisesta esimerkiksi kolmansilta tahoilta tulevia patentinloukkauksia
vastaan vastaa keksintdoikeuksien ostaja. Sopimus pysyy padsddntoisesti voi-
massa, eikd sitd voida purkaa kuin niilld erityisilld perusteilla, jotka sopimuk-
sessa purkuperusteina mainitaan, mahdollisesti tdydennettyind yleisemmilld
sopimusoikeudellisilla periaatteilla (mm. kauppalaki 27.3.1987/355).%°

Keksintod koskevien yksinoikeuksien kokonaisluovutuksen luonnetta on
mahdollista ”pehmentidd” siten, ettd ei luovuteta maailmanlaajuisia oikeuksia
patentteihin tai hyodyllisyysmallioikeuksiin tai oikeuksiin hakea niitd, vaan
luovutetaan ndmaé oikeudet ainoastaan esimerkiksi Pohjoismaihin tai muulla ta-
voin maantieteellisesti rajattuina. Tdlloin luovuttajan yksinoikeuden piiriin jai
tarpeeksi laaja markkina-alue. Luovuttajan onnistuminen ndissd pyrkimyksis-
sddn riippuu monista seikoista, mm. siitd, millaisella aikataululla ja millaisia
taloudellisia ja muita resursseja uhraten luovuttaja pystyisi toteuttamaan niméa
kohtuullisen realistiset tavoitteensa. Otaksuttavasti keksinnon tulevaisuuden
merkitysti ei aina osata riittdvésti ennakoida sen tulevasta kohtalosta neuvotel-
taessa, jolloin neuvottelujen paineessa keksintoon saatetaan luovuttaa tarpeet-
toman laajat oikeudet liian halvalla. Voidaan my&s pelitd kolmansien yritysten
taholta tulevan kilpailun voimistumista muun muassa luovutettavaa tekniikkaa
korvaavan tekniikan muodossa.

My®ds patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden lisensoinnissa voidaan sopia
vastaavasta maantieteellisestd jaosta esimerkiksi siten, ettd valmistus- ja/tai
myyntilisenssejd myonnetdin tietylle alueelle yhdelle tai useammalle lisens-
sinsaajalle ja joskus myos siten, ettd lisenssinantaja pidéttéa itselleen oikeuden
suoraan myyntiin joko yksinoikeudella tai yhdessd lisenssinsaajan kanssa tie-
tylld alueella.?! Yritykset harjoittavat lisensointia mm. silloin, kun ne pyrkivét

19 Poikkeuksen muodostaa SopMenL 4.3 §. Se, jolle tyon tai tehtdvén suorittamista varten taikka
muuten liiketarkoituksessa, esimerkiksi alihankinta- tai lisenssisopimukseen perustuen on uskot-
tu tekninen esikuva tai tekninen ohje, ei saa oikeudettomasti kdyttdd eika ilmaista sitd. Tekniselld
esikuvalla ja tekniselld ohjeella tarkoitetaan jokaista sellaista suullista tai kirjallista teknisté toi-
mintaohjetta tai mallia, jota tavalla tai toisella voidaan kéyttdd elinkeinotoiminnassa. Ks. HE
1978:114 s. 15, Castrén 2006 s. 906 s.

20 Tarkoitettu tdydentiminen on mahdollista edellyttien, ettei yleisempien periaatteiden sovelta-
mista ole luovutussopimuksessa pitevisti suljettu pois.

2l Ks. esim. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 174 s.
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sddstimadn voimavarojaan kansainvilisillda markkinoilla, tyytyen toisinaan ak-
tiivisen valmistus- ja myyntitoiminnan sijaan pelkistdin kerdamaién lisenssi-
maksuja. Lisensoinnin moninaisten yksityiskohtien tarkastelu ei kuulu kirjan
aihepiiriin.?> Markkinoille pdésya vield “harjoitteleva” keksiji ei keksinnon jat-
kokehittelyn ja toimivien kaupallisten yhteyksien luomisen ollessa vield kesken
monestikaan pysty tai uskaltaudu lisensointiin, johon liittyy myds monenlaisia
riskejd. Keksijan kannalta positiivisena puolena lisensoinnissa verrattuna kek-
sintboikeuksien myyntiin on myonnetyn patentin tai hyddyllisyysmallioikeu-
den sdilyminen lisenssinantajalla.?

Sopimusjuridiikkaa sekd immateriaalioikeudellisten yksinoikeuksien luon-
netta ja taloudellista merkitystd monesti heikosti hahmottaville ja jasentiville
keksijoille riskejé saattaa siséltyd erityisesti patentin ja tietotaidon (know how)
myyntisopimusten yhdistelmiin ja ndiden sopimusten keskeisten seikkojen pai-
notukseen siten, ettéd keksijdn on vaikea toisen osapuolen yksipuolisesti esimer-
kiksi aiemmin kdyttimiensi vakioehtojen mukaisesti laatimasta sopimuksesta®*
ennakoida sopimuksen jilkeistd tulevaa kehitystd. Kauppahinta voidaan so-
pia maksettavaksi melkeinpi pelkédstiin tulevaisuudessa etukéteisolettamusten
mukaan kertyvind lisenssimaksuina, joihin liittyvissd odotuksissa myShemmin
voidaan helposti pettyd. Keksintosopimusten tiettyjd keskeisid ongelmakohtia
tarkastellaan jiljempéni (4.4.1-4.4.3).

4.3.2 Peruskeksintod myohemmin syntyvit kokonaisluovutuksen
kohteet erityisesti QikTL 36 ja 38 §:n mukaan arvioituina

Keksintod koskeva luovutussopimus saattaa toisinaan osoittautua keksijille
vieldkin kohtalokkaammaksi. Keksinnon myyntisopimuksen (PatL. 44.1 §:n
mukainen haettavissa olevan tai valmiin patentin kokonaisluovutus) ydinsisaltd
voidaan médrittdad esimerkiksi viittauksella tietyn Suomessa tehdyn patenttiha-
kemuksen numeroon ja hakemuksen pédédpatenttivaatimuksen sananmukaisella
siteerauksella. Ndin miéritetyn peruskeksinnon liséksi on voitu sopia siitd, ettd
luovutuksensaajalle (assignee) siirtyvit samalla kertaa kaikki peruskeksintoon
luovutussopimuksen tekohetkelld tavalla tai toisella liittyvit tekijanoikeudet,
luetteloa ja tietokantaa koskevat ldhioikeudet (Tekijal 49 §), oikeudet tietotai-

22 Kotimaisista ldhteistd ks. mm. Oesch, DL 2004 s. 912 ss., sama, DL 2007 s. 78 ss., Oesch —
Pihlajamaa — Sunila s. 173 ss., Castrén 1973 s. 161 ss.

2 Ks. Keksintosdiditio. Lisenssisopimus, http://www.keksintosaatio.fi.

2 Joskus télld tavoin laaditussa sopimuksessa ilmoitetaan nimenomaisesti, ettd kumpikin osa-
puoli on osallistunut sopimustekstin laatimiseen, jolloin voidaan kyseenalaistaa, onko sittenkdin
kysymys yksipuolisesti laaditusta sopimuksesta. Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 181. Tama
on omiaan vihentdmdidn mahdollisuutta tulkita sopimusta sopimustekstin laatineen osapuolen
vahingoksi.
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toon (know how), mallioikeuslaissa (12.3.1971/221) tarkoitetut mallioikeudet,
hyddyllisyysmallioikeudet, tavaramerkit, piirimallioikeudet® ja muutkin esi-
merkiksi SopMenL 4 §:n ja RL 30:4-6:n nojalla yrityssalaisuuksina lainsda-
didnndssd suojatut oikeudet. Luovutus voidaan sopia vieldkin laajemmaksi esi-
merkiksi seuraavalla tavalla:

Kaikki sopimuksen tekemisen jédlkeen tulevaisuudessa syntyvét peruskeksin-
non johdannaiset, lisdykset, muunnokset, parannukset ja muut peruskeksin-
tod koskevat uudet tutkimustulokset ja kaikki muutkin luovutussopimuksen
tekemisen jidlkeen syntyvit peruskeksintoon liittyvit tai siitd johdettavissa
olevat immateriaalioikeudet ja luovutussopimuksessa miiritellyn tutkimus-
projektin aikana sekd tietyn ajan, esimerkiksi kuuden kuukauden kuluessa tai
1-5 vuoden kuluessa tutkimusprojektin tai luovutussopimukseen liheisessi
ajallisessa yhteydessd tehdyn tyosopimuksen pdattymisestd syntyvit edelld
luetellut keksintoon liittyvit tai siitd johdettavissa olevat immateriaalioikeu-
det kuuluvat myos kaikki peruskeksinnon luovutuksensaajan omistukseen.

Sopimusvapauden vallitessa Suomessa voidaan tehdd pitkéllekin sopijapuolen
toimintavapautta rajoittavia sopimuksia, eivitkd keksint6jd ja samassa yhtey-
dessé luovutettavia muita immateriaalioikeuksia koskevat sopimukset muodos-
ta poikkeusta tistd padsdannostd. Kilpailua keksintdoikeutensa myyneen keksi-
jéan taholta pelkddvi luovutuksensaaja varmistaa toisinaan asemansa mainittua
pitemmaéllekin. Hén saattaa pyrkii luovutussopimukseen itseensd tai siithen kyt-
kettyyn, luovutuksensaajan palkkaaman keksijin tyosopimukseen otetulla kil-
pailukiellolla estamiin keksijdn harjoittamasta keksintoonsd kohdistuvaa tut-
kimusta ja jatkokehittelyd tilanteissa, joissa sellaista toimintaa harjoitettaisiin
muulla tavoin kuin yhteistoiminnassa luovutuksensaajan kanssa. Rajoja on kui-
tenkin asetettu mm. OikTL 38 §:ssi:

”Sopimus, jolla joku kilpailun estimiseksi tai rajoittamiseksi on sitoutunut
olemaan harjoittamatta tiettyé tai tietynlaista toimintaa tai olemaan tekemiit-
td tyosopimusta jonkun kanssa, joka harjoittaa sellaista toimintaa, ei sido si-
toumuksen antajaa siltd osin kuin se kohtuuttomasti rajoittaa hdnen toimin-
tavapauttaan.”

Saannosti sovellettaessa tuomioistuimilla on kohtuusharkinnassaan oikeus ot-
taa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat.?® Tamén kilpailuoikeudellisesti

» Laissa yksinoikeudesta integroidun piirin piirimalliin (11.1.1991/32) tarkoitettu rekisterdity
yksinoikeus.

% Ks. HE 1981:247 s. 18: OikTL 38 §:n uudelleenmuotoilulla pyrittiin siihen, ettd tuomioistui-
milla olisi entistd laajemmat valtuudet ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat. Itse asias-
sa sddnnos vastaa sisélloltddn ehdotettua yleissddnnostd (36 §). Siten olisi mahdollista oikeastaan
kumota koko OikTL 38 §. Sddnnos oli ennen voimaantuloaan 1.1.1983 (L 17.12.1982/956) sana-
muodoltaan jossakin médrin rajoitetumpi kuin nykyisin.
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rajatun erityissddnnoksen soveltaminen ilman muiden sdinnosten tukea ei aina
luonnistu, vaan monesti joudutaan yhdessd 38 §:n kanssa tai sen sijaan nojau-
tumaan kaikkien relevanttien seikkojen huomioimiseen oikeuttavaan OikTL
36 §:n yleiseen sopimusten sovittelusddannokseen.”” Niin saattaa olla silloin, jos
pitkille erikoistunut keksijd haluaisi jatkaa keksintonsi jatkokehittelyd luovu-
tettuaan kaikki oikeudet keksintoonsi ja siitd johdettavissa oleviin immateriaa-
lioikeuksiin. T#lloin saatetaan joutua pohtimaan sitd, onko kilpailukielto huo-
mioon ottaen hénelle ylipddnsd mahdollista jatkaa toimintaa omaan lukuunsa,
keksintonséd luovutuksensaajan kanssa kilpailevassa yrityksessi tai muulla ta-
voin. Vaikka tdmi olisi hénelle ainakin osittain sallittua luovutussopimuksen
tultua ajallisesti tai/ja muulta asiasisilloltdin sovitelluksi, hdn saattaa joka ta-
pauksessa joutua luovuttamaan korvauksetta osan myohemmaén tyonsé tulok-
sista peruskeksintonsd johdannaisina luovutuksensaajalle.

Kilpailukiellon sisdltyessd tydsopimukseen sovelletaan péadsddntoisesti
OikTL 36 §:d4n ja 38 §:44n verrattuna yksityiskohtaisemmat ja ahtaammat ra-
jat kilpailukiellon pétevyydelle médrittelevdada TSL 3:5.3:ta:

“Kilpailukieltosopimuksella saadaan rajoittaa tyontekijan oikeutta tehda
uusi tyosopimus tai harjoittaa ammattia enintdéin kuuden kuukauden ajan.
Jos tyontekijidn voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hinelle kil-
pailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voidaan
sopia enintddn vuoden pituiseksi. Kilpailukieltosopimukseen voidaan ottaa
midrdys vahingonkorvauksen sijasta tuomittavasta sopimussakosta, joka saa
enimmadisméiiriltddn vastata tyontekijan tyosuhteen péittymisti edeltineen
kuuden kuukauden palkkaa.”

Saannosti sovelletaan muihin kuin yritysjohtoon tai muutoin koko yrityksen tai
sen itsendisen osan johtamistyotd tekevddn henkiloon tai hdneen valittomaésti
rinnastettavaan henkiloon. Lain valmistelutdissd on todettu, ettd mainitun sdin-
noksen soveltamisalan rajaus vastaa tydaikalain (9.8.1996/605) 2.1 §:n 1 koh-
dan soveltamisrajausta, eli soveltamisalan rajaus koskee niiti yrityksessi tyos-
kentelevii henkil6itd, joihin sovelletaan tydaikalakia.?®

Keksimistd ym. tutkimustoimintaa yritysjohdon alaisuudessa harjoittaviin
henkildihin sovelletaan pidsidintoisesti tydaikalakia. Tédlloin heidédn oikeuttaan
tehdd uusi tyosopimus tai harjoittaa tyosuhteen lakattua ammattiaan esimer-
kiksi omassa yrityksessdin entiselle tyonantajalle luovutettuihin patentti- ym.
immateriaalioikeuksiin liittyvien asioiden parissa voidaan kilpailukieltosopi-
muksessa rajoittaa enintddn kuuden kuukauden ajaksi tai kohtuullista korvausta
vastaan enintddn yhdeksi vuodeksi. Tosin nditd henkil6itd pyritdin toisinaan si-

21 Ks. Stdhlros s. 361 s. ja Poyhonen s. 358, joka toteaa OikTL 38 §:n asettavan kohtuuttomuutta
pohtivan tuomioistuimen kokonaisharkinnalle selvisti suppeammat rajat kuin OikTL 36 §.
# Ks. HE 2000:157 s. 84, Huhtamdki s. 125 s.
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touttamaan yrityksen tarpeita silmélli pitden pitempiaikaisiin kilpailukieltoihin
antamalla heille vaihteleva méérd tyonantajayrityksen osakkeita ja tekemilld
heidédn kanssaan kilpailukiellon siséltiva erityinen osakassopimus tai liitynté-
sopimus entisid osakkaita sitovaan osakassopimukseen. Mainittu kilpailukiel-
to saattaa esimerkiksi keksintdjd hallinnoivissa ja niiden jatkokehittelyi, tdhin
liittyvi lisenssien myynti- yms. toiminta mukaan lukien, harjoittavissa yrityk-
sissd kuulua vaikkapa ndin:

”N.N. sitoutuu allekirjoituspiivistd lukien ja siihen asti, kun hén ei endd
omista yhtion osakkeita tai kunnes 12 kuukautta on kulunut hénen tydso-
pimuksensa piéttymisestd, sen mukaan kumpi mainituista ajankohdista on
myO6hdisempi, ilman yhtion ennakolta annettua kirjallista suostumusta 1) ole-
maan menemittd samaa toimintaa tai yhtion kanssa kilpailevaa toimintaa
harjoittavan yrityksen palvelukseen, 2) olemaan avustamatta kilpailevaa yri-
tystd agenttina, neuvoilla tai konsulttina ja 3) muullakin tavalla pidédttyméén
yhtion kanssa kilpailevasta toiminnasta esimerkiksi ostamalla osakkeita tai
osuuksia kilpailevasta yrityksestd tai perustamalla yhtion kanssa kilpailevan
yrityksen. Kilpailukielto ei kuitenkaan koske porssissi noteerattujen yhtidi-
den osakkeiden ostamista.”

Tutkimushenkilostolle annetaan tarkoituksessa sitouttaa heiddt tyonantajansa
yhtiton toisinaan ainoastaan nimellinen ja yleensi ei edes osakkeenomistajan
vihemmistoikeuksien® kdyttoon ulottuva miédri yhtion osakkeita. Jos tyonte-
kijd-osakkeenomistajan asemassa olevalta tutkimushenkil6ltd samalla puuttuu
mahdollisuus vaikuttaa yhtion kannalta merkittéviin asioihin esimerkiksi sil-
loin, kun hinelle on annettu d4nioikeutta vailla olevia osakkeita, onkin mahdol-
lista kunkin tapauksen kokonaisarvioinnista riippuen katsoa osakassopimuk-
seen sisdltyvi tai siithen kytketty kilpailukielto patemattomiksi, mikili kielto
on TSL 3:5.3:ssa sallittua laajempi.*

Jos keksintonsé tyonantajalleen erilliselld luovutussopimuksella ennen kek-
sinnon jatkokehittelyyn tidhtddvin tydsuhteen alkua siirtdnyt keksija poikkeuk-
sellisesti tyoskentelisi tydsopimuslain 3:5.4:ssa tarkoitetussa yrityksen tai sen
itsendisen osan johtamistehtdvdidn vilittdmisti rinnastettavassa itsendisessi
asemassa, voidaan kilpailukieltosopimus pétevisti solmia pitemmaéksikin ajak-
si kuin kuudeksi kuukaudeksi tai kohtuullista korvausta vastaan yhdeksi vuo-
deksi. Télloin kilpailukieltosopimusta on kuitenkin mahdollisuus sovitella, mi-
kili se rajoittaa kohtuuttomasti keksijan mahdollisuuksia tulon hankkimiseen
omalla erityisalallaan.

¥ Esimerkiksi vihintidén 10 % osakepdiomasta omistavan vihemmistdosakkeenomistajan oikeus
vaatia jaettavaksi osinkona vihintdin puolet viimeksi kuluneen tilikauden voitosta (OYL 13:7).

30 Ks. Huhtamdiki s. 138 s., Ponkd s. 167 ss. Hemmo (2005 s. 324) painottaa, etti kilpailukielto-
lausekkeen kokonaisvaltaisessa arvioinnissa ei sopimusvapauden ja sopimussidonnaisuuden pe-
riaatteita kuitenkaan tule automaattisesti sivuuttaa.
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Kilpailukieltoa voidaan tehostaa entisestdén erityiselld salassapitosopimuk-
sella, jossa keksint6- ym. immateriaalioikeuksien luovuttaja sidotaan vaiti-
oloon kolmansia kohtaan méérittelemélld luovutuksensaajalle siirtynyt tek-
niikka mahdollisimman laajasti ja ldhtemélla siité, ettd kaikki, minki ei ole
osoitettu olevan yleisesti tiedossa (public domain), on luottamuksellista ja
salassa pidettdvid tietoa riippumatta siitd, onko oikeuksien luovuttaja osal-
listunut tiedon synnyttimiseen tai ei. Velvoitteen rikkomiseen varaudutaan
salassapitosopimukseen otetulla sopimussakkolausekkeella.

Salassapitosopimusta tulkittaessa on luonnollista ldhted siitd, ettd arvioi-
taessa jonkin kaupallisen tai teknisen asian mahdollista olemista yleisesti
tiedossa ratkaisevaa on se, tunnetaanko asia riittdvén laajalti alan toimijoi-
den keskuudessa. Arvioinnissa ratkaisee padsddntdisesti sama mittapuu, jol-
la méiritetddn jonkin seikan kuulumista liike- tai yrityssalaisuuden piiriin.?!
Luovutuksensaajan kannalta merkityksettomén salassapidon sanktiointi so-
pimussakolla ei tédlldin ldhtokohtaisesti kuulu salassapitosopimuksen piiriin.
Vaikka niin olisikin, on mahdollista, ettd kohtuuttomaksi osoittautuvaa sopi-
musta voidaan sovitella OikTL 36 §:4dn perustuen samoin kuin esimerkik-
si silloin, jos henkilod kohtuuttomasti estetidén hankkimasta toimeentuloaan
omalla erityisalallaan estimalld salassapitosopimuksen avulla liian pitkéksi
aikaa ja liian laajalti henkilon itsensd aikaansaaman teknologian hyodynta-
misti sellaisessa jatkokehittelyyn tdhtidvissad tutkimustydssd, joka edellyttdd
teknisten tietojen ilmaisemista yhteistydokumppanille suullisessa tai kirjalli-
sessa muodossa. Salassapitosopimuksen kohtuullisuuden arvioinnissa voi-
daan nojautua seuraavassa ldhemmin esitettdviin ndkokohtiin.

31 Ks. arvioinnin mittapuusta Castrén 1973 s. 22 s., Castrén 1997 s. 267 s., Vapaavuori s. 42 ss.
Hién lausuu (s. 158 s.): "Mikili sopimuksessa kdytetty termi on médritelty lainsddddnndssi, tulee
tdmé médritelmé yleensd sovelletuksi termin tulkinnassa. Télld tulkintaperiaatteella on erityinen
merkitys salassapitosopimuksissa. Koska yrityssalaisuus-termi on médritelty RL 30:11:ssd, tar-
koittaa salassapitosopimuksissa oleva viittaus yrityssalaisuuteen, liikesalaisuuteen tai liike- ja
ammattisalaisuuteen helposti rikoslaissa olevan yritysalaisuuden kisitteen sisdltod. Osapuolet
voivat tosin sopimuksessa miéritelld niille termeille erilaisen merkityssiséllon (ks. myos Hemmo
2003 s. 611 s.). Salassapitosopimuksen ominaispiirteend on myds se, ettd osapuolet sitoutuvat
sithen hyvin rutiininomaisesti eikéd sen ehdoista valitettavasti juurikaan neuvotella. Lopullinen
sanamuoto saattaa siten johtaa ylldttdvddn ja ikédvién lopputulokseen. Mikili sopimusehto on
otettu sopimukseen kiistatta vahingossa ja se on ristiriidassa muun tekstin kanssa, voidaan se si-
vuuttaa. Tdmé sitoutumisen rutiininomaisuus on otettava huomioon salassapitosopimusten tul-
kinnassa. Voikin kdydd niin, ettd salassapitosopimuksen/-ehdon sisélto ei vastaa kummankaan
osapuolen tarkoitusta, puhumattakaan yhteisestd tarkoituksesta. Téllainen tilanne tulee helposti
eteen esimerkiksi mddriteltdessd luottamuksellinen tieto hyvin laajasti, vaikkapa koskemaan
kaikkea osapuolten viililld luovutettua tietoa ilman mitddn salassapitovelvollisuuden rajoituksia.
Sopimustulkinnalla voidaan péityd esimerkiksi siihen, ettei velvoite kuitenkaan koske vastaanot-
tavalla osapuolella jo olevaa tietoa tai yleisesti saatavilla olevaa tietoa. Usein ndmé kuitenkin ra-
jataan nimenomaisilla sopimusehdoilla salassapitovelvoitteiden ulkopuolelle.” Salassapitosopi-
muksen suhteesta EU:n ja Suomen kilpailuoikeuteen ks. Vapaavuori s. 168 ss. Vapaavuoren
(s. 171) mukaan EU:n komission erdéssd tiedonannossa yrityskauppojen liitdnndisrajoituksista
todettiin, ettd salassapitovelvoitetta koskevilla lausekkeilla on vastaavanlainen vaikutus, minké
vuoksi niitd arvioidaan samankaltaisella tavalla kuin kilpailukieltolausekkeita.
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Ennen OikTL 36 ja 38 §:n ldhempii tarkastelua on aiheellista kiinnittdd huo-
miota aiemmassa esimerkkitapauksessa kuvatussa toisinaan kohtuuttomassa
keksinnon luovutussopimuksessa luovutuksensaajan etuja suojaavassa sopi-
musehdossa* mainittujen kisitteiden peruskeksintoon /iirtyviit tai siitd johdet-
tavissa olevat immateriaalioikeudet tulkintaan. Mikili keksijd luovutettuaan
peruskeksintonsd mainittuine muine oikeuksineen tekee uuden patentoitavan
keksinnon, joka tosin sisdltdd kaikki peruskeksinnon olennaiset rakenneosat
(elementit), uuden keksinnon olennaisten rakenneosien luonnollisesti ollessa
runsaslukuisempia kuin peruskeksinndssi, ei uusi keksintd vilttamiittd ole po.
sopimusehdossa tarkoitettu peruskeksintoon liittyvi tai siitd johdettavissa ole-
va immateriaalioikeus. Tdssd tapauksessa uuden keksinnon hyddyntimiseen
tuotantotoiminnassa joka tapauksessa siséltyy peruskeksinnén samanaikainen
kéytto. Toisin sanoen myohempi keksintd on ns. riippuvuuskeksinto.*®* Ndiden
keksintdjen vilinen yhteys ei kuitenkaan aina ole riittdvin ldheinen, vaan ky-
symys mahdollisesta peruskeksintdon liittyvisti tai siitd johdettavissa olevasta
immateriaalioikeudesta on arvioitava ja ratkaistava kussakin tapauksessa erik-
seen. Toisaalta patentilla suojatun riippuvuuskeksinnon ammattimainen hyvék-
sikdyttd edellyttdd kéyttoluvan eli lisenssin hankkimista samalla kaytettavin
peruskeksinnon haltijalta.
OikTL 36.1 § puolestaan kuuluu niin:

”Jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuut-
tomuuteen, ehtoa voidaan joko sovitella tai jattad se huomiotta. Kohtuutto-
muutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisélto, osa-
puolten asema, oikeustointa tehtdessd ja sen jilkeen vallinneet olosuhteet
sekd muut seikat.”

Esimerkiksi edelld kuvatuissa laaja-alaisissa ja kauaskantoisissa keksinnon-
luovutussopimuksissa liitdnndisine immateriaalioikeuksineen on OikTL 36 ja
38 §:44 sovellettaessa toisaalta otettava huomioon luovutuksensaajan tarve suo-
jata omaa yritystoimintaansa mahdolliselta tulevalta kilpailulta luovuttaja-kek-
sijdn taholta ja toisaalta keksijdn mahdollisuudet hankkia toimeentulonsa joko
itsendisend yrittdjina tai toisen palveluksessa. Tdssd osapuolten etujen vertai-

32 Ks. esimerkki edelld s. 41. Periaatteessa kaikki peruskeksinnon luovutussopimuksen jilkeen
syntyvit peruskeksinnon johdannaiset, muunnokset ja parannukset on saatettu sopimuksessa
maédrittdd kuuluviksi luovutuksensaajalle jopa ilman mitédin aikarajoitusta. Ks. s. 73, josta ilme-
nee, ettei oikeusjirjestyksemme hyviksy tdmintyyppisid ikuisesti voimassa olevia kestosopi-
muksia.

3 Riippuvuuskeksintod koskevaa patenttia on yleisesti nimitetty riippuvuuspatentiksi. Ks. siiti
Norrgard s. 205 s., Domeij 2010 s. 48, 272 ss., sama 2007 s. 76 s., 113. T4lloin vanhempi patent-
ti saattaa olla médritetty laajasti kattamaan esim. hiilté sisdltivit kaikki tietyntyyppiset yhdisteet,
nuoremman patentin kattaessa ainoastaan yhden tuosta laajasta joukosta valikoidun yhdisteen
(ns. valintakeksinto).
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lussa siis kilpailu- ja toimeentulonikokohdat ovat keskeisid.* Erityisesti silloin,
jos luovutuksensaaja lopettaa hankkimiinsa immateriaalioikeuksiin kohdistu-
van kehitys- ja tutkimustoimintansa pitden tdtd aktiviteettia itselleen tarpeet-
tomana, saattaa luovutussopimuksen madridys myds myShemmin syntyneiden,
peruskeksinndsti johdettujen keksintdjen ym. immateriaalioikeuksien kuulu-
misesta luovutuksensaajalle toisinaan osoittautua kohtuuttomaksi.®> Titd ar-
vioitaessa on otettava huomioon se vastikkeen maard, mikd keksijélle tai ha-
nen pienyritykselleen mahdollisesti on niin pitkille menevistd rajoituksesta
maksettu tai tullaan mahdollisesti vield maksamaan samoin kuin se, millaiset
mahdollisuudet hinelld on siirtyd siihenastisesta keksinndllisestd toiminnas-
taan riittdvian kaukana olevalle alalle.*

Erityisesti silloin, kun kokonaisluovutuksen kohteena on ollut patentoitu
ja massatuotantoon saatettu tai sen kynnykselld oleva keksintd, on kuvatussa
etujen vertailussa kiinnitettdivd huomiota myos siihen, ettd luovutuksensaajal-
le saattaa olla tirkedd pystyd hyodyntdmidn keksinnon markkina-arvon lisdksi
myds keksinnon kaikenlaisten parannusten sekd muiden johdannaisten markki-
na-arvoa omassa tuotannossaan ja muillakin tavoin, tyypillisesti myymaélld val-
mistus- ja myyntilisenssejd tdhdn tekniikkaan tai viime kiddessd myymalld kek-
sintd- ja liitdnndisoikeudet eteenpdin sopivalle ostajalle.

Yleisissd tuomioistuimissa ja vilimiesoikeuksissa on mahdollista vaatia
kanteella luovutussopimuksen sovittelua esimerkiksi keskeisimpddn OikTL
36 §:ddn perustuen.’” Peruskeksinnon liséksi kaikenlaisia siiti myohemmin ke-
hitettyjd johdannaisia ja eriniisid peruskeksinnon liitdnnidisid koskeva luovu-

3 Ks. Telaranta s. 398, Castrén 1973 s. 136 ss.

3 Ks. Ks. Adlercreutz — Flodgren s. 126 s.

% Ks. Telaranta s. 398 s. ja KKO 1984 II 83: Puolisot X ja Y olivat luovuttaneet omistamansa
yhtion osakekannan rahavastikkeesta ja ehdolla, ettd X sai tyopaikan yhtiossd. Myos Y jéi yhtion
palvelukseen. Luovutussopimukseen sisiltyi kilpailunrajoitusehto, jonka mukaan X ja'Y sitoutui-
vat olemaan harjoittamatta yhtion kanssa kilpailevaa toimintaa. Puolentoista vuoden kuluttua
luovutuksesta ostaja sanoi tyosopimukset irti. Irtisanomiset todettiin eri oikeudenkdynneissi lait-
tomiksi. Tyopaikat katsottiin luovutuksesta suoritetun vastikkeen olennaiseksi osaksi. Ottaen
huomioon my6s X:n ammattikokemus, joka oli voimakkaasti suuntautunut ko. alalle, luovutus-
sopimukseen sisdltyvi kilpailunrajoitusehto jatettiin OikTL 36 §:n nojalla huomiotta tydsuhtei-
den irtisanomisesta lukien. Ks. tapauksen osalta Wilhelmsson, Vakiosopimus s. 89 ja Poyhonen
s. 357 s.

37 Hemmo (2006 s. 379) lausuu: ”Sopimukseen vaikuttava asiantuntemus voi kohdistua seké so-
pimustekniikkaan ettd sopimuksen kohteeseen. Esimerkiksi pienyrittdjd saattaa olla oman am-
mattialansa osaamisesta huolimatta vailla sopimuskiytidntdjd koskevia tietoja ja kokemusta. Hé-
neltd voi siten jaddd ymmairtdmaittd esimerkiksi vastuunrajoitusehdon vaikutus osapuolten oi-
keusasemiin. Sopimusta pédtettdessd huomio kohdistuu helposti pdédsuoritusten sisdltoon. Asian-
tuntemattoman osapuolen kannalta hinta voi olla keskeinen neuvottelukysymys, jonka tultua rat-
kaistuksi tdmad ei oivalla sopimustasapainoa toisen eduksi muuttavien muiden ehtojen merkitys-
td.” Ks. luvut 4.4.5-4.4.7, miten keksiji tai pienyritys voi pyrkid turvaamaan muilla ehdoilla sen,
ettd keskeisimpdnd pidetty tavoite, riittdvin vastikkeen saaminen luovutettavasta keksinnostd,
todella toteutuu.
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tussopimus on luovuttaja-keksijdn samoin kuin yhteiskunnan niakokulmasta ar-
vioituna varsin ongelmallinen mahdollisen sovittelun ndkdkulmasta.

Tidssd voidaan viitata nédin laaja-alaisesta luovutussopimuksesta mahdolli-
sesti aiheutuviin haittoihin toimivalle kilpailulle. Niiden erityiskysymys-
ten kilpailuoikeudellinen arviointi jdd kirjan aiheen ulkopuolelle. Lisiksi
immateriaalioikeuksien myynti on yksinoikeuden ydinsisdltoon kuuluvana
padsaintoisesti kilpailuoikeudellisesti sallittu toimenpide sekd 1.11.2011
voimaan tulleen kilpailulain (12.8.2011/948) ettd EU:n kilpailuoikeuden
mukaan.*®

Joka tapauksessa keksintooikeuksien laaja-alainen luovutussopimus on
omiaan kahlitsemaan ja estamién luovaa keksinnollistd toimintaa yhteiskun-
nassa, kun keksintonsd ja sen mahdolliset tulevat johdannaisetkin myynyt
harjoittamaansa tutkimustoimintaan tdysin erikoistunut keksijd voi havaita
mahdottomaksi jatkaa tuloksellista tutkimustoimintaansa eikd ansaita edes
”jokapdivdistd leipddnsdkddn” ainakaan sielld, misséd luovutuksensaajalla on
mahdollisuus vedota luovutussopimukseen héanti vastaan. Hanen keksinnol-
linen toimintansa muuttuu tilloin palkattomaksi harrastusluonteiseksi puu-
hasteluksi, jonka mahdollisille innovatiivisille tuloksille 16ytyy vasta ajan
mittaan usein vain yksi niistd kiinnostunut taho, so. hinti kahlitsevan sopi-
muksen toinen osapuoli, joka sopimukseen perustuen esittdd hinelle vaati-
muksen innovaation siirtimisestd kdyttoonsd mahdollisimman halvalla tai
korvauksetta. Monesti luovutuksensaaja ei myodskédan mainituissa olosuhteis-
sa suostu vastavuoroisesti antamaan sopimuksella hankkimansa innovaation
jatkokehittelyn tuloksia keksijidn kiytt6on edes hidnelle ammatillisesti tér-
ke#dd tutkimustoimintaa varten.¥

Niinpi luovutussopimuksen sovittelun pienyrittdjd-keksijin ja luovutuksensaa-
jan vililla tulisi olla normaalia helpompaa ainakin, mitd sopimuksessa luovu-
tettuun vasta myohemmin syntyvdidn tekniikkaan tulee. Sovittelu ei kuiten-
kaan ole ongelmatonta, kun asiaa ajatellaan luovutuksensaajan nikokulmasta.
Luovutuksensaajalle on voinut olla vilttimatontd hankkia hyvin laajat oikeu-
det paitsi peruskeksintoon my0s kaikkeen siihen liittyvéén ja siitd johdettuun
teknologiaan nimenomaan sen vuoksi, ettd peruskeksint6 ei luovutussopimuk-
sen tekemisajankohtana vield ole ollut valmis kdytettdviksi massatuotannossa.
Esimerkiksi jonkin valmistusmenetelmin kisittdvidd peruskeksintdd ja sen op-

3% Niin oli vastaavasti edellisen kilpailunrajoituslain (480/1992) voimassaoloaikana. Ks. Alkio —
Wik s. 381 ss.

3 Kysymys saattaa esiintyd my®ds silloin, kun yliopistoissa suoritetaan tutkimustoimintaa yhteis-
toiminnassa yksityisten tutkimuslaboratorioiden yms. tahojen kanssa. Yhteistoimintasopimuksis-
sa voidaan edellyttdd tutkimustulosten vaihtoa puolin ja toisin, mutta yksityiset tahot saattavat
monesti siitd huolimatta rajoittaa tiettyjen oman kaupallis-teollisen toimintansa kannalta keskeis-
ten tutkimustulosten luovutusta yliopistojen kidyttéon edellyttden puolestaan yliopistoissa synty-
neiden tutkimustulosten paljon laajempaa kiyttdoikeutta. Tamé saattaa etenkin Yhdysvaltoihin
verrattuna tyypillisesti vidhdvaraisemmissa eurooppalaisissa yliopistoissa vaikeuttaa yliopistojen
henkilostod heidin tutkimustydssdin. Ks. Pamp s. 95 s.
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timaaliseen hyodyntdmiseen tarvittavaa tietotaitoa on jouduttu muokkaamaan
kayttokelpoisemmaksi tavoitellen laboratorio- tai muissa soveltuvissa olosuh-
teissa luodun koelaitoksen lisidksi edistyksellisempidid, monesti automatisoitua
valmistustekniikkaa.** Luovutuksensaaja joutuu uhraamaan jatkokehittelyyn
omia varojaan mutta myds monesti turvautumaan isoihin lainoihin. Punnittaes-
sa keskendin luovuttajan ja luovutuksensaajan intressejd vaaka saattaa kallistua
luovutuksensaajan hyviksi myos sen vuoksi, ettd OikTL 36 §:44n perustuvan
sovittelun liiallinen kdyttd on omiaan vaikeuttamaan tuomioistuinten ratkaisu-
jen ennalta-arvattavuutta ja siten horjuttamaan oikeusvarmuutta.

Harkitessaan OikTL 36 §:4dn (mahdollisesti tietyissd tilanteissa tdydennet-
tynd OikTL 38 §:118) perustuvaa sovittelua tuomioistuin voi sovitteluharkinnas-
saan tulla seuraavanlaisiin loppupéitelmiin: 1) luovutussopimus kaikilta osin
my0s johdannaisineen ja liitdnndisineen pysytetddn voimassa, tai 2) oikeudet
ainakin osaan johdannaisina ja liitdnn&isiné luovutetuista jatkokehittelynd syn-
tyvistd keksinnoistd niihin liittyvine muine immateriaalioikeuksineen palaute-
taan luovuttajalle.

Palauttamiskysymysti ei vilttdmittd synny, jos uudet keksinnot ja muut sopi-
muksella etukiiteen "luovutetut” kohteet ovat olemassa korkeintaan keksijdan
toiveissa tai joka tapauksessa ne eivit ole vield konkretisoituneet sellaisek-
si taloudellisesti merkitykselliseksi teknologiaksi, jota luovutussopimuksen
voidaan katsoa tarkoittavan, eikd luovutuksensaaja myoskiin ole osallistu-
nut jatkokehittelyn rahoitukseen.

Muissa tapauksissa sovittelukynnys muodostuu pacta sunt servanda (sopimuk-
set on pidettdvd voimassa) -oikeusvarmuusperiaate huomioon ottaen erityisen
korkeaksi ainakin silloin, jos luovutuksensaaja on kustantanut keksinnén jatko-
kehittelyn suurimmalta osin tai kokonaan. Patentti- ja hyodyllisyysmallilakiin
ei sisdlly sddnnoksid yksinoikeuksien palauttamisen keksijélle tai muulle luo-
vuttajalle edellytyksisté ja toteuttamisesta. Luovutuksensaajan mahdollisesti jo
saamat patentit ym. yksinoikeudet tai oikeus hakea niitd vaikeuttavat sovittelu-
harkintaa entisestdén.

Immateriaalioikeuksien palauttaminen luovuttajalle voi joka tapauksessa tul-
la kysymykseen paitsi varaamalla nimenomaisella ehdolla oikeus sopimuksen
purkamiseen myos rikottaessa luovutussopimusta torkeidsti jonkin keskeisen
sopimusvelvoitteen osalta. Asiaa tarkastellaan lihemmin jiljempénd (4.4.2—
4.4.4).

Jos mainittua purkamisehtoa ei oteta luovutussopimukseen riittdvian yk-
siselitteisesti, saattaa kdydad niin kuin Helsingin hovioikeuden tuomiosta

40 Jos peruskeksinto ei koske tuotteen valmistusmenetelméé vaan tuotetta, on soveliaampaa pu-
hua edelleen kehittelyi vaativasta prototyypisté.
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3162/2.12.2013, S 13/2623 ilmenee. Sen mukaan keksijét olivat osakassopi-
muksella luovuttaneet patenttioikeudet omistamalleen yhtidlle, jonka tarkoi-
tuksena lisenssisopimukseksi otsikoidun asiakirjan mukaan oli hakea kek-
sintdon patentti ja hyodyntdd sitd tarpeelliseksi katsottavassa laajuudessa.
Yhtiolle tuli myos oikeus siirtdd keksinnon hyodyntdmisoikeudet eteenpéin
erilliselld sopimuksella. Yhtio merkittiin patenttirekisteriin patentin haltijak-
si. Hovioikeuden mukaan luovutuksen laajuudesta puhuttiin lisenssisopimuk-
sessa ristiriitaisesti ja epéselviksi jdi, oliko otsikosta huolimatta ollut kyse
pelkén kiyttooikeuden luovuttamisesta vai esimerkiksi purkavin ehdoin teh-
dystd kokonaisluovutuksesta seki se, oliko osakassopimuksen tarkoituksena
ollut muuttaa lisenssisopimusta. Edelld esitetyn perusteella ei voitu pitié to-
denndkoisempind, ettd oikeudet kuuluivat N.N:lle, joka vetosi viitettyyn oi-
keuteensa riitapatentteihin. Niistd syistd hovioikeus hylkédsi N.N:n valituksen

Hakemuksessaan N.N. oli vaatinut kirdjidoikeutta kieltdim@in yhtiotd hyodyn-
tamistd, myymasti tai muutoin luovuttamasta kyseisid patentteja.*!

4.3.3 OikTL 28-33 §:n soveltaminen keksinnon
luovutussopimukseen ja myohempiin sopimuksiin

Selkeimmin keksinnon luovutussopimuksen mahdollista pateméttomyyttd il-
mentédvidt mainitut oikeustoimilain sidfinnokset, joissa toinen neuvottelupuoli
on saattanut moitittavalla, epimoraalisena pidettavilld tavalla vaikuttaa vas-
tapuolensa tahdonmuodostukseen. Esimerkiksi OiKTL 36 §:n yleiseen so-
vittelusddnnokseen verrattuna pidin 28-33 §:n soveltamista keksintdjen ym.
immateriaalioikeudellisten objektien luovutussopimuksiin mahdollisesti jopa
vaikeampana kiytdnnossa toteuttaa. Nédiden torkedd tai lievid pakkoa, petollis-
ta viettelyd, kiskomista, erehdysti sekid kunnianvastaista ja arvotonta menette-
lya koskevien yksityisoikeudellisten sddnnosten mukaisten tunnusmerkistdjen
toteenndyttd on nimittdin helpompaa ihmisten (luonnollisten henkildiden) vi-
lisessd jokapdiviisessd kanssakdymisessd. Télloin ndet kysymys on keksinto-
sopimuksia yksinkertaisemmista asioista. Erityisesti torked pakko ja petollinen
viettely ndyttdytyvidt monesti varsin selvdpiirteisend, vilittomaésti tai lyhyen
ajan kuluessa tapahtuneena menettelyni.

Torkedssd pakossa (OikTL 28.1 §) toinen pakotetaan tekemiin sopimus tai
muu oikeustoimi** ry0stod muistuttavalla menettelylld, petollisessa viette-
lyssda (OikTL 30 §) taas virheellisid tietoja esittamalld tai oikea asianlaita
salaamalla. Luonnollisesti petollisen viettelyn toteenndytto voi olla vaikeaa
tapauksesta riippuen. Esimerkiksi vihiiset epatarkkuudet sopimuksen perus-

4 Ks. ratkaisun seloste STY AIPPI -uutiset 3:2014 s. 35 ss.
42 Oikeustoimi on tahdonilmaisu, jolla oikeuksia perustetaan, muutetaan tai kumotaan. Ks. esim.
Kivimdki — Ylostalo s. 238.
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tana olevassa informaatiossa eivit siten merkitse petollisen viettelyn esiinty-
mistd.*

Tidhén verrattuna keksinnon luovutussopimuksia hiotaan yleensi pitkdén useis-
sa neuvotteluissa, joissa voitontavoittelu voi toisinaan sokaista molemmat neu-
vottelupuolet, mutta eri tavalla. Etenkin jos vield jatkokehittelyd kaipaavan
keksinnon tulevasta kohtalosta neuvotellaan intensiivisesti, saattaa neuvottelu-
osapuoli kehitelld monimutkaisia ja vaikeasti havaittavia suunnitelmia, joiden
toteenndyttd myohemmin mahdollisessa oikeuskisittelyssé saattaa osoittautua
ylivoimaisen vaikeaksi. Onnistumiseen neuvotteluissa vaikuttaa se, kummalla
osapuolella on enemmin tietimystd ja kokemusta asianomaisesta tekniikasta
ja alan markkinoista, sopimus- ym. juridiikasta, ammattitermeisti ja kaikenlai-
sesta muustakin, mitd osapuolen suojaamiseksi ikdviltd takaiskuilta olisi syyti
vaatia mukaan sopimuksen osaksi. Luovutuksensaajan monesti ylivertaiset ta-
loudelliset voimavarat mahdollisuuksineen toisaalta kestdd luovutussopimuk-
sen teon jilkeen monesti seuraavia tekniseltd ja taloudelliselta kannalta vaikeita
aikoja ja toisaalta juuri tuolloin toteuttaa ajankohdalle sopivia uusia ja keksijil-
le monesti ylléttavid strategisia tai taktisia muutoksia* suhteessa edelleen “vas-
tapelurin” asemassa olevaan keksijdin saattavat kallistaa sopimustasapainoa
vaakakupissa keksijdn epideduksi aina sopimuksen teosta pitkille tulevaisuu-
teen, mahdollisesti sopimusyhteistyon paittymisen jilkeiseenkin aikaan.

Keksijille tulevilta vaikutuksiltaan usein vaikeasti arvioitavana strategisena
muutoksena on keksinnon luovutussopimuksesta muutaman kuukauden tai
vuoden kuluttua kiynnistettivissd jatkoneuvotteluissa vilistd voitu verotuk-
sellisilla perusteilla kuin itsestddnselvyytenid ehdottaa luovutussopimuksen
nojalla sovittujen keksijélle jatkuvasti maksettavien rojaltien korvaamista
keksijin osakeomistuksella (vihemmistoosuus) luovutuksensaajayhtiossd.*

4 Ks. Hemmo s. 200, 204 s., Kivimdiki — Ylostalo s. 407 ss. Torkeilld pakolla on vastineensa RL
31:1-2:ssa ja petollisella viettelylld RL 36:1-3:ssa (“tavallinen”, torked ja lievd petos). Petosta
voi olla esimerkiksi lupaaminen ilman tarkoitusta tai kykyé tdyttdd lupausta (Nuutila 2009
s. 978), esimerkiksi olla koskaan hoitamatta asioita sithen malliin, ettd vildyteltyjd ja sopimuk-
seen kirjattuja lisenssimaksuprosentteja niitd vastaan “ostetusta” keksinnostd tultaisiin ikind
maksamaan. Vilpillisen tarkoituksen toteennéyttd on luonnollisesti monesti vaikeaa. Rangaista-
vassa petoksessa aiheutetaan taloudellista vahinkoa. Sen ei tarvitse kaikissa tilanteissa edes rea-
lisoitua. Kuvatussa lisenssimaksutilanteessa on joka tapauksessa keskeistd kysyi, syntyiko to-
teenndytetyn erehdyttdmisen seurauksena huomioon otettava vaara vahingon aiheutumisesta. Ks.
Nuutila 2009 s. 983 ja keksinnon luovuttajan sopimuslausekekeinoista mainitun uhkatilanteen
ennalta estimiseksi luku 4.4.2, 4.4.4,4.4.5.

4 Uotila (s. 37) toteaa: ”Usein ldhdetéin siitd, ettd taktiikka on tietylld tapaa strategian sisdlld
oleva kisite. Ajatuksena on, ettd strategian miéritellessé laajat toimintalinjat taktiikka liittyy yk-
sittdisiin tilanteisiin, kuten yrityksen neuvottelutilanteeseen. Taktiikkaa hahmoteltaessa huo-
mioon tulee ottaa strategian asettamat rajoitukset.”

4 Saaduista lisenssimaksutuloista maksettava tulovero vaihtelee Suomessa esimerkiksi sen mu-
kaan, maksaako tulonsaaja veroa ansiotuloista tai monesti alhaisemmin verotetuista pddomatuloista.
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Perimmaéisend syynid ehdotettuun muutokseen luovutuksensaaja on saatta-
nut esittdd vaikeuden saada myydyksi valmistus- ja myyntilisenssejd kek-
sintoon. Vaikeudet voivat ainakin osaksi olla nidenniisii ja liioiteltuja kek-
sijdn saamiseksi uskomaan, ettei mikdin varteenotettava yritys kotimaassa
tai muuallakaan ole kiinnostunut ostamaan luovutuksensaajalta valmistus- ja
myyntilisenssid keksintéon, tdimén johtuessa esimerkiksi menetelmékeksin-
non teknisestd keskenerdisyydestd tai mahdollisesti myonnettdvin patentin
helposta kierrettivyydesti.* Luovutuksensaaja on voinut kdyda niiti lisens-
sisopimusneuvotteluja kolmansien kanssa pddosin vain ndenniisesti, jotta
voisi uskotella keksijélle, ettei keksintd suojaukseltaan puutteellisena siind
vaiheessa olisi vield kypsd lisensioitavaksi.*’ Keksijan houkuttelemiseksi
osakkeenomistajaksi voidaan samalla véladyttidd todellista tai fiktiivistd mah-
dollisuutta saada keksinndsti korvaus osakeomistuksen mukaisessa suhtees-
sa, jos luovutuksensaajayhtio hankkimansa keksijdn entiset immateriaalioi-
keudet mukaan lukien saadaan myydyksi jollekin alan suuryritykselle.
Samassa yhteydessd keksijiltd voidaan pyytdd nimenomainen suostumus
siihen, ettd hdnen jo ennen luovutussopimuksen tekemisti jattdmit, todenni-
koisesti patentin saantiin johtavat kansalliset ja kansainviliset patenttihake-
mukset peruutetaan ennen niiden julkiseksi tuloa, jotta hakemusten sisdlto
salaisena pysyessdin ei levidisi kilpailijoiden tietoon helpottamaan heitd pa-
tentoitavaa tekniikkaa kiertdvin korvaavan tekniikan kehittelyssid.*® Peruut-

% Ks. menetelmikeksintojd koskevien patenttien tyypillisesti helpommasta kierrettéivyydestid
muihin patentteihin verrattuna edelld luku 2.1.

47 Keksijdd ei mahdollisesti edes hyviksyti osallistujaksi ndihin lisenssisopimusneuvotteluihin
vedoten siihen, ettd keksijélld ei keksintdoikeutensa myyneenid ole neuvotteluihin mitdin asiaa
sekd vdittdmalld, ettd lisenssin ostosta neuvottelevan yrityksen johto ja sen muu, ei vilttimattd
kuitenkaan keksintoon liittyvid kysymyksid riittavisti ymmaértiva henkilostd pystyisi ilman kek-
sijaltd saatua informaatiotakin kdyméén neuvotteluja sekd kaupallisten etti teknisten kysymysten
osalta. Joskus neuvottelujen kariutumisen todellinen syy voi kuitenkin nimenomaan olla se, ettid
toinen neuvotteluosapuoli havaitsee neuvottelujen jatkamisen mahdottomaksi, kun osapuolet ei-
vit etenkidn teknisissd kysymyksisséd 10ydé toisiaan”.

4 Ks. Pamp s. 366 s., Eisenberg, Emory Law Journal Vol. 39 (1990) s. 741.

Patentti- tai hyodyllisyysmallihakemuksen kohteena olevan keksinnon omistukseensa ostanut
luovutuksensaaja on normaalisti oikeutettu peruuttamaan hakemuksen, vaikka peruuttamisoikeu-
desta ei olisi otettu erityistd ehtoa luovutussopimukseen. Téhén hinelld on oikeus keksintdoikeu-
den uutena omistajana. Patentti- ja rekisterihallitus edellyttdd, ettd ennen peruutusta virastolle
esitetddn luovutetusta patentista luovuttajan allekirjoittama hakemuksen siirtokirja tai lausunto,
josta keksinnon siirtyminen luovutuksensaajalle esimerkiksi kauppaan perustuen ilmenee (pa-
tentti- ja rekisterihallituksen antamat patenttiméédrdykset 32a §). Peruutusoikeuden varmistami-
seksi luovuttajalta pyydetddn usein vield erillinen suostumus peruutukseen. Ks. patenttihake-
muksen julkiseksi tulon ajankohdasta ja hakemuksen peruuttamisesta sitd ennen edelld s.16.

Patenttihakemuksen peruuttaminen ennen sen julkiseksi tuloa on toisinaan jirkevii. Patentin
saaminen voi joskus nimenomaan peruuttamisen vuoksi osoittautua tavallista hankalammaksi,
jos kilpailijat tietdvit peruutuksesta, ja senkin vuoksi, ettd tietyn tekniikan patentoimista koskeva
hakemus on ollut vireilld, vaikka he hakemuksen jdddessd peruutuksen vuoksi salaiseksi eivit tie-
tdisikddn hakemuksen tarkkaa sisdltod. Julkistamattomistakin patenttihakemuksista on patentti-
virastossa maksua vastaan saatavissa tieto mm. keksijin ja patentin hakijan nimesti seki keksin-
non nimityksestéd (PatA 7-8 §). Kilpailijat pystyvitkin monesti suuntaamaan tutkimustoimintan-
sa samoihin kysymyksiin, jotta jatkokehittelyn kautta mahdollisesti myShemmin saatavan suoja-
alaltaan kattavamman patentin merkitys saataisiin eliminoiduksi. Liikesalaisuudella on my0os tai-
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tamisoikeutta voidaan perustella esimerkiksi ko. tekniikan ajatelluilla ulko-
maisilla paamarkkina-alueilla toimivien patenttiasiamiesten yleisluontoisilla
lausunnoilla, jotka eivit kuitenkaan vilttimattd tukeudu tekniikan syvilli-
sempéin analyysiin. Lausunnoista riippumatta korvaavan tekniikan kehitta-
minen ei kuitenkaan ole mahdollista esimerkiksi silloin, jos tietty patentoi-
tavaksi haettu lddkkeiden valmistusmenetelmi soveltuu kiytettdviksi vain
tietyntyyppisessd, samaan patenttivaatimukseen siséltyvissa ja hakemuksen
selityspiirustuksissa kuvatussa laitteessa.

Sanotussa tilanteessa luovutuksensaajalla saattaa monesti olla tarkoitus
jatkossa hyodyntédd keksintod liikesalaisuutena (ns. black box -optio*) joko
itse tai lisensioimalla liikesalaisuus® ainakin siihen asti, kunnes jatkoke-
hittelyn tuloksena mahdollisesti saadaan hankituksi kiertimistd vaikeutta-
va suoja-alaltaan kattavampi patentti.’! Niin asia ainakin voidaan keksijélle
esittdd oikeudet keksintoon ostaneen yhtion taholta. Pyydettdessd keksijad
ryhtyméédn luovutuksensaajayhtion osakkeenomistajaksi on voitu esittdd,
ettd luovutussopimuksessa sovitun esimerkiksi 30-50 prosentin suuruisen
rojaltitulon laskettuna keksinnon edelleen lisensioinnista luovutuksensaajal-
le kertyvistd nettotuloista tilalle tulisi tietty prosenttiosuus luovutuksensaa-
jayhtion vapaasta omasta pddomasta maksettavista, OYL 13 luvun mukaan
jaettavissa olevista osingoista.>® Keksiji allekirjoittaa osakkaaksi liittymis-
sopimuksen huomaamatta sitd, ettd yhtié pystyy halutessaan vaikkapa jaa-
dyttimédidn osingon maksamisen moneksikin vuodeksi siten, ettd kenellekiin
ei makseta osinkoa, mutta yhtion johdolle ja tyontekijoille voidaan saman-
aikaisesti maksaa yhtion kédyttoon jddneilld voittovaroilla suuret palkankoro-
tukset ja yhtion vuosituloksesta, optioiden kurssivaihteluista yms. seikoista

pumus ennemmin tai myohemmin vuotaa erityisesti silloin, kun luovutuksensaajan tyontekijoiti
siirtyy kilpailijalle. Liike- tai yrityssalaisuutta suojaavista SopMenL 4 §:n ja Rl 30:4-6:n sdin-
noksistd ei vilttdmattd ole aina apua (ks. luku 2.1 ja 4.3.5).

Patenttialan kisikirjoissa ja keksintdjen kokonaisluovutuksia koskevissa sopimusmalleissa ei
ole myoskdin tapana pddsdintoisesti suositella patenttihakemuksen peruutuksen sallimista kos-
kevan nimenomaisen sopimusehdon ottamista luovutussopimukseen (ks. esim. Melville s. 141
ss.). Peruutuksen johdosta myos peruuttajan mahdollisuus saada tuotantotoimintansa kdynniste-
tyksi tai patenttilisenssien myynti saattaa vaarantua. Keksijin tai kenen muun hyvinsi myydessé
oikeutensa patenttiin tai patentinhakuun olisikin syytd harkita luovutussopimukseen otettavaksi
ehto, jonka mukaan patenttihakemuksen peruutus edellyttdd sekd luovuttajan ettd luovutuksen-
saajan suostumusta. Edelld mainitut nikokohdat soveltuvat vastaavasti hyodyllisyysmallioikeutta
koskevan hakemuksen peruutukseen.

4 Termii “black box” (musta laatikko) tdssd merkityksessé on kéyttinyt esim. Melville s. 37.

%0 Liikesalaisuuden siilyttimisen kannalta Melville (s. 37) toteaa olevan periaatteessa turvalli-
sempaa myontdd pelkkd oikeus markkinoida esimerkiksi salaisella menetelmilld valmistettua
tuotetta eikd myontdd valmistuslisenssii.

S Qeschin ja Pihlajamaan (s. 327) mukaan kuitenkin joillakin aloilla katsotaan, etti patentointi
ei yleisesti ottaen kannata, koska kilpailijoiden valvominen patentin loukkausten osalta on mah-
dotonta tai ainakin ddrimmdisen hankalaa.

2 Ks. esimerkki nettotulon mukaan méiritetyn lisenssikorvauksen tarkemmasta méirittelysti
s. 37.

3 Ks. osakeyhtion voitonjakoon kéytettivistd varoista esim. Kylikallio — lirola — Kyldikallio
s. 1107 ss.
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riippuvia voittopalkkioita.>* Jos keksijd on liittymissopimuksen nojalla saa-
nut korvauksena yhtidlle luovuttamastaan keksinndsti merkiti vihintdéan yh-
den kymmenesosan yhtion kaikista osakkeista, on hinelld tosin oikeus OYL
13:7.1 §:n nojalla varsinaisessa yhtiokokouksessa ennen voiton kdyttdmis-
td koskevan pidtoksen tekemistd vaatia jaettavaksi osinkona vihintdédn puo-
let siitd, mitd edellisen tilikauden voitosta jdi jdljelle sen jdlkeen, kun siitd
on vihennetty yhtidjirjestyksen mukaan jakamatta jitettiviat méaarit.> Jos
enemmistoosakkeenomistajat ovat keksijan osinko-oikeuden vahingoittami-
seksi aiheuttaneet yhtidlle maksukyvyttomyyden tai vaikka maksukyvytto-
myys olisi syntynyt mistd hyvinsid muusta syystd, ei mainittua vihemmisto-
osinkoa kuitenkaan voida jakaa (OYL 13:1.1-2).5

Liséksi yhtio saattaa korottaa osakepddomaansa maksullisella osakeannil-
la siten, ettd keksijdn suhteellinen osuus osakepddomasta pienenee vastaa-
vasti vihentiden keksijdan osuutta jaettavasta osinkopotista siini tapauksessa,
ettd keksijid ei halua merkitd tai edes pysty merkitsemiin osuuttaan osa-
kepddoman korotuksesta ainakaan tdysiméirdisesti yhtiokokouksen enem-
mistoosakkaiden p#dttiméan merkintdhinnan ylittdessd hidnen taloudellisen
kantokykynsd.’’ Lopulta keksijd alkaa jo perustellusti epdilli enemmiston
haluavan savustaa” hidnet ulos koko yhtiostd esimerkiksi siten, ettd yhtion
suurin osakkeenomistaja saavutettuaan yli 90 prosentin osuuden yhtion osa-
kepddomasta kiyttdad OYL 18:1:een perustuvaa lunastusoikeuttaan ja lunas-
taa vihemmistoosakkaat ulos yhtiostd silloisen alhaisen porssikurssin mu-
kaisella lunastushinnalla.

On my0s ajateltavissa, ettd luovutuksensaajayhtio ajautuu tai se ajetaan
konkurssiin tekeméilld se maksukyvyttomiksi muun muassa siirtdmedlli
keksijéltd ja muilta mahdollisilta yhteistoimintasuhteessa yhtioén olevilta
keksijoiltd hankitut immateriaalioikeudet ja muukin yhtion omaisuus en-
nen konkurssia yhtion emoyhtiolle, osakasyhtidlle tai jollekin muulle tahol-
le. Tdlloin saattaa tulla kysymykseen konkurssioikeudellinen takaisinsaanti
(L takaisinsaannista konkurssipesdédn 26.4.1991/758 514 §), toisinaan myos
rangaistus RL 39 luvussa tarkoitetusta velallisen rikoksesta. On tdhdennet-

3 Lisdksi mm. yhtion vaihto-omaisuutta voidaan kulumassa olevalta tilikaudelta jaettavissa ole-
vaa voittoa pienentévisti ilman liiketaloudellista perustetta, vihemmistdosakkaan edes siiti tieté-
miittd, siirtdd esimerkiksi alihinnoitetuilla kaupoilla yhtioon sidoksissa oleville tahoille, kuten
konsernin emo- tai tytdryhtiolle. Milloin timé on tapahtunut vastoin osakeyhtiolakia tai yhtiojér-
jestystd, on jaetut varat palautettava yhtiolle (ks. Kyldkallio — lirola — Kyldkallio s. 1123, 1149
ss.). Joka tapauksessa asiaan puuttuminen on keksijélle, kuten muullekin yksittdiselle osakkeen-
omistajalle, tyon ja tuskan takana.

% Ks. vihemmistdosingosta lisdedellytyksineen lihemmin Kyldkallio — lirola — Kyldkallio
s. 1127 ss.

% Ks. Kyléikallio — Iirola — Kyldkallio s. 1128 s., jossa my0s todetaan mm. osakepddoman alen-
tamiseen (OYL 14 luku) liittyvin velkojainsuojan rajoittavan oikeutta vihemmistdosinkoon.

57 Merkitessién uutta osakepddomaa keksijid on saman maksuvelvollisuuden alainen kuin muut-
kin osakkaat. Pddsdannostd poikkeava sellainen padomasijoitus, jossa sijoittaja ja osakeyhtio sa-
malla sopivat sijoittajan suhteellisen osuuden osakepddomasta pysyvin entisen suuruisena tarjot-
taessa myohemmaisséd osakepdidoman korotuksessa osakkeita merkittidviksi, sijoittajan ollessa til-
16in oikeutettu saamaan osakkeet alennetulla merkintdhinnalla tai vastikkeetta, on maassamme
hyvin epétavallinen. Ko. sopimusehto on tavanomaisempi ldhinnd Yhdysvalloissa. Ks. esim.
Bartlett, Antidilution Protection For Investors ja Venture Capital Term Sheet.
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tivd, ettd toisinaan yhtiolla ei ole muuta mainittavaa omaisuutta kuin yksi
tai useampi keksintd, jos yhtio on perustettu nimenomaan tillaisten immate-
riaalioikeuksien hankkimiseksi ja hyddyntdmiseksi, toimintaansa aloittele-
vien keksijoiden rahoituksen sisdltyessd yhtion varsinaiseen toiminta-aja-
tukseen.

OikTL 30 §:n mukainen tunnusmerkisté ei monestikaan riitd kattamaan edel-
14 kuvattua monesti vdhintddnkin epdmoraalista menettelyd juuri siitd syysta,
ettd se saattaa olla hyvin pitkdaikaista ja vaikeasti ndytettdvissd.”® Lainkoh-
dan kuten myos muut tahdonmuodostusta tai sen ilmaisemista koskevat OikTL
28-33 §:ssd sddnnellyt pitemittomyysperusteet on lainséditdjd aikoinaan muo-
toillut siten, ettd ne soveltuvat tietyn yksittidisen sopimuksen tekoajankohtaan.
Niilld on monesti vaikea kenties vuosia sopimuksen teon jdlkeen puuttua esi-
merkiksi sellaiseen systemaattiseksi petolliseksi viettelyksi epdiltyyn tapahtu-
maketjuun, joka on alkanut keksinndn luovutussopimuksesta neuvoteltaessa,
joissain tapauksissa jopa kaksoisagentiksi epdillyn henkilon osaltaan vaikut-
taessa keksijidn taipumiseen toivottuun sopimukseen,” ja jatkunut useita vuosia
sen jilkeen.

Téhin yhteyteen sopii seuraava viittaus Juha Poyhosen ajatusmaailmaan:

“Erillistdvyys ja yksilollistdvyys aiheutuu siitd, ettd erillistdvi tarkastelutapa
irrottaa kunkin toimijan ja hdnen oikeussuhteensa kulloisestakin sosiaalisten
vuorovaikutussuhteiden kompleksista.

Erillistdvi ja yksilollistava tarkastelutapa johtuu siité, ettd perinteisen jir-
jestelmidn mukaisen juridisen harkinnan perusmuoto on luokitteleminen.
Kun jotakin luokitellaan, luokiteltava asia irrotetaan samalla muista asioista.
Kun luokittelua jatketaan, jatkotarkastelu tapahtuu aiemman luokittelun poh-
jalta. Tarkastelun aikaisemmassa vaiheessa tehdyt erot jaavit siten voimaan
luokittelua jatkettaessa. Jos luokitteleva tarkastelu pysyy johdonmukaisena,
siind ei voida esimerkiksi my6hemmin uudelleen antaa merkitysté sellaisille
seikoille, jotka jo on otettu huomioon ja joita on kéytetty luokittelun aikai-
semmassa vaiheessa.”®

% Tarkasteltu esimerkki kuvaa todellisuudessa esiintyneitd tapahtumia tietyin muutoksin ja lisé-
kysymysasetteluin. Joitakin niistd kysymyksistd on ollut esilld erddssd vélimiesoikeudenkdyn-
nissd. Luottamussyisti vilimiesoikeuden jdsenid ja tuomion siséltod ei ole mainittu.

% Till4 tarkoitetaan esimerkiksi lakimiestd, joka on saanut yhden tai useamman toimeksiannon
luovutuksensaajalta auttaakseen hinté keksijoiden hankkiutumisessa yhteistoimintaan luovutuk-
sensaajan kanssa, mutta joka samanaikaisesti on ollut mukana neuvottelemassa luovutussopi-
musta, keksijidn perustellusti otaksuessa hidnen huolehtivan keksijdn edun riittdavistd huomioimi-
sesta sopimuksessa. Keksiji ei ole tehnyt hidnen kanssaan nimenomaista sopimusta avustamises-
ta tdssd suhteessa. Lakimies on osoittanut neuvotteluissa passiivisuutta, ldhinnd paannyokkayk-
sellddn hyviksymaélld luovutuksensaajan ehdottamat sopimuskohdat, ja hymyilemalld keksijdlle
ystavillisesti. On vaikea osoittaa luovutuksensaajan kehottaneen hintd menetteleméén néiin, jo-
ten petollista viettelyd luovutuksensaajan puolelta on télld perusteella vaikea néyttdd toteen mah-
dollisessa oikeudenkdynnissé.

€0 Ks. Poyhinen 2003 s. 51 s.
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Tarkastellussa tapahtumaketjussa on toteutunut keksinnon ja siitd kertyvien
tulojen saantimahdollisuuden siirtiminen pois keksijdn ulottuvilta tarkan etu-
kiteissuunnitelman mukaisesti. Perittdisten sopimusten ketjuun siséltyvén tie-
tyn yksittdisen sopimuksen synnyssd on yleensd melko mahdotonta néyttda
kiytetyn esimerkiksi OikTL 30 §:sséd tarkoitettua petollista viettelyd. Sama
koskee OikTL 33 §:n mukaista kunnianvastaista ja arvotonta menettelyi.°!
Myos tuomioistuimet yleensi edellyttiavit pateméattomyyskanteen hyviaksymi-
seksi varsin korkeaa todennékdisyyttd jo sen vuoksi, jotta oikeusjirjestyksem-
me merkittivada kulmakived, sopimusten voimassapysyttdmisperiaatetta (pac-
ta sunt servanda) ei liikaa horjutettaisi.®> Keksijin ansaintatoiveita heikentdvi
sopimusketju saattaa kylld heréttdd epdilyksen vilpillisen tarkoituksen ole-
massaolosta alusta loppuun. Vaikka ketjun jokainen yksittdinen sopimus olisi
keksijidn vahingoksi valmiiksi epétasapainoinen ja samalla hipoisi yhteiskun-
nassa hyviksyttivin liikemoraalin rajoja, mutta riittdvidd ndyttod petollisesta
viettelystd ei saada minkddn sopimuksen osalta erikseen hankituksi, ei nykyi-

1 S#dnnos kuuluu: ”Oikeustointa, jota muuten olisi pidettidvi pétevind, dlkoon saatettako voi-
maan, jos se on tehty sellaisissa olosuhteissa, ettd niistd tietoisen olisi kunnian vastaista ja arvo-
tonta vedota oikeustoimeen, ja sen, johon oikeustoimi on kohdistettu, tdytyy olettaa niistd tieti-
neen.”

2 Jutun voittamiseen kantajalta vaadittava ndyttd siviiliprosessissa on tilldin varsin lidhelld pe-
rinteistd “tdyden ndyton” vaatimusta. Toisaalta erityisesti tilanteissa, joissa todistusteemaa (todis-
telun kohteena olevaa asiaa; Lappalainen s.133) on yleensd pidettdvid vaikeasti ndytettavina,
ndyttokynnysti ei automaattisesti tulisi sijoittaa niin korkealle, ettd kanne aina kaatuu néyttovai-
keuksiin. Lappalainen suosittelee Klamin (mm. DL 1990 s. 1 ss., 15 ss.) esittdmin tavoin, ettd
asianosaisen mahdollisuuksien hankkia ndyttod tulee osaltaan ratkaisevasti vaikuttaa siihen,
kuinka korkealle ndyttokynnys on asetettava (ks. Lappalainen s. 345). Témé saattaa kuitenkin
johtaa siihen, ettd oikeudenkédynnin lopputulos muodostuu edulliseksi sille, jolla on seké talou-
dellista ettd muuta kykyi kestidid oikeudenkédynnin rasitukset ndyton hankkimistoimineen. Kiy-
tdnnossé itsendinen keksijd on tyypillisesti alakynnessi joutuessaan vastakkain huomattavasti it-
seddn vahvemman yrityksen kanssa.

% On mahdollista, etti tekstissé tarkastellut luovutussopimukset ovat itse asiassa tyyppikohtuut-
tomia tietyiltd osin (tdhén ei nyt oteta kantaa; sopimusten kaikkia yksityiskohtia ei jaljempéndkiin
tarkastella, ks. luku 4.4). Tyyppikohtuuttomuus tarkoittaa sitd, ettd sellaiset ehdot ovat kohtuutto-
mia elinkeinonharjoittajien, esimerkiksi keksijin yrityksen ja keksinnon ostajayrityksen vilisissé
suhteissa, tarvitsematta samalla ottaa kantaa sopimuksen muiden ehtojen mahdolliseen kohtuut-
tomuuteen (ks. mm. Hemmo s. 392). Talloin sovellettavaksi saattaa tulla elinkeinonharjoittajien
vilisten sopimusehtojen sdédntelystd annetun lain 3.12.1993/1062 1.1 §: "Elinkeinonharjoittajien
vilisissd sopimuksissa ei saa kdyttdd ehtoa, joka on sopimuksissa toisena osapuolena olevien
elinkeinonharjoittajien kannalta kohtuuton ottaen huomioon toisena sopimuspuolena olevien
elinkeinonharjoittajien heikommasta asemasta johtuva suojan tarve ja muut asiaan vaikuttavat
seikat.” Markkinaoikeus voi kieltdd elinkeinonharjoittajaa jatkamasta mainitunlaisen ehdon kiyt-
tdmistd tai uudistamasta sellaisen tai sithen rinnastettavan ehdon kiyttamistd. Kieltoa on tehos-
tettava uhkasakolla, jollei se erityisesti syystd ole tarpeetonta (lain 1.2 ja 2 §).

Kieltoa voitaisiin ajatella sovellettavaksi esimerkiksi silloin, jos jokin keksijdin yritysten toi-
mintaa rahoittava elinkeinonharjoittaja soveltaa joltakin osin kohtuuttomia vakioehtojaan mai-
nittuihin yrityksiin. Erotuksena OikTL 36 §:std, jonka perusteella sopimusta voidaan sovitella
taannehtivallakin vaikutuksella, sopimusehtojen sdédntelylailla voidaan ainoastaan kieltdd koh-
tuuttoman kiytdnnon edelleen jatkaminen.
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nen lainsddddnté mahdollista riittdvin tehokasta sopimusketjuun puuttumista
OikTL 30 §:n nojalla.

Tdhén verrattuna sopimusketjuun puuttuminen OikTL 36 §:ddn perustuvan
sovittelun nojalla lienee helpompaa, koska ketjussa mychemmin tehdyn sopi-
muksen sovittelemista harkittaessa voidaan kiinnittdd huomiota ketjun aiem-
pien sopimusten mahdollisiin vaikutuksiin kohtuuttomuuden kannalta.

Luonnollisesti sopimuksen mitidtdimiskanteen voittaminen OikTL 30 §:n no-
jalla edellyttdd normaalisti sen nédyttdmistd toteen, ettd toinen sopimuspuoli on
saanut sopimuksen aikaan petollisella viettelylld.®* Petolliseen viettelyyn voi-
daan nojautua myos esittaméilld viettelystd viite, jos vastapuoli vaatii sopimuk-
sen tdyttdmistd, vahingonkorvausta sen rikkomisesta tai pelkéstiin sopimuksen
voimassaolon vahvistamista (vahvistuskanne).® Edellad kuvattu esimerkkitapaus
koskee tilannetta, joka vihitellen kirjistyessddn saattaa pahimmassa tapauksessa
sekd mitdtoidd keksijan luomistyostddn odottaman taloudellisen ansion ettd
my0s pilata keksijdn sopimuspuolen mahdollisuudet keksinnon lisensiointiin ja
mahdollisesti my0ds keksinnodn kdyttdon omassa tuotantotoiminnassaan, jos vi-
lien katkettua keksijddn hédnen tilalleen ei saada riittdvédn asiantuntevia ja muu-
tenkin pystyvid henkil6itd viemiin loppuun keksinnon mahdollisesti vaatimaa
jatkokehittelyd ja kdynnistiméadn markkinointia asianmukaisella tavalla.®® Jou-
duttuaan kohtaamaan mainittua menettelyi keksijd saattaa tuntea itsensd hui-
jatuksi, vaikka hin ei koskaan pystyisikddn nayttiméin toteen OikTL 30 §:ssd
tarkoitettua petollista viettelyd. Mitid suurempia keksint6on ja sen ohella luo-
vutettuihin immateriaalioikeuksiin kohdistetut perustellut odotukset rahaméaa-
rdisesti arvioiden ovat olleet keksijdn luovuttaessa patentti- ym. oikeutensa,
sitd enemmin esimerkkitapauksessa kuvattu tapahtumainkulku viittaa sithen
suuntaan, ettd petollinen viettely, keksijddn kohdistetun mahdollisesti laajan-
kin harhautusketjun muodossa, on saattanut tosiaan olla kyseessid. Hédnen pyr-
kiessd todistamaan keksinndlleen maksimaalista arvoa oikeudellista arviointia
vaikeuttavat kuitenkin kaksi tdméntapaisissa tilanteissa varsin tyypillistd asiaa.
Ensinnikin keksinnon riidattomasti luotettavaa taloudellista arvoa saattaa olla
mahdotonta maédritelld kuin ehkd vasta useita vuosia, kenties vasta jopa yli
kymmenen vuotta luovutussopimuksen tekemisen jilkeen, kun keksinnostid on

¢ Harvemmin esiintyvind jéitetddn nyt huomioimatta lainkohdan mukainen toinen vaihtoehto
petollisen viettelyn osalta. Sen mukaan toinen sopimuspuoli on tiennyt tai hdnen olisi pitinyt
tietdd, ettd joku kolmas henkil6 oli sopimuksen tekijidn sen tekemiseen petollisesti vietellyt. Ks.
tastd esim. Kivimdki — Ylostalo s. 408 s.

0 Ks. esim. Kivimdki — Yléstalo s. 372 s.

¢ Edelld s. 51 av. 47 kuvattu keksijin jittdminen pois lisenssisopimusneuvotteluista saattaa olla
taitamatonta menettelyd esimerkiksi, jos se kiredssd kilpailutilanteessa muiden saman alan yri-
tysten kanssa ratkaisevasti hidastaa uuden tekniikan markkinoille saamista ajoissa ennen kilpai-
lijoita. Toisinaan keksijdn korvaaminen uudella yhteistyokumppanilla voi vilien kirjistyttyd
my0s olla vaikeaa.
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muodostunut markkinoilla riittdvan vakiintunut myonteinen kisitys. Nédin on
erityisesti silloin, jos tuoretta keksintod koskevan myonteisen ensivaikutelman
jélkeen sen todella perustellusti havaitaan kaipaavan runsaasti jatkokehittely4.
Toiseksi luovutuksensaaja on saattanut uhrata jatkokehittelyyn ja sitd sekd
markkinointia tyostdvddn henkilostoon mittavasti varoja “omasta pussistaan”
tai lainaamalla. Néitd uhrauksia ja niiden rahaméérdistd arvoa on verrattava
keksinnon ja mahdollisten sen ohella hankittujen muiden immateriaalioikeuk-
sien selvitettyyn tai ainakin oletettuun arvoon. Tuomioistuimen oikeudellinen
“heilurivaaka” saattaa tdlloin kallistua luovutuksensaajan hyviksi siitid syystd,
ettd kirsimistddn vastapuolensa menettelystd huolimatta keksijin katsoneen
saaneen luovutussopimuksesta ja mahdollisista jatkosopimuksista (osakas- ym.
sopimukset) kohtuullisen vastikkeen immateriaalioikeuksiensa luovutuksesta.
Liséksi vastikkeesta on voitu sopia sellaisissa olosuhteissa, ettei vastapuo-
len menettelyn tiettyd sopimusta solmittaessa myoskiin ole katsottu vaikutta-
neen harhauttavalla tavalla sopimuksen tekemiseen, koska keksiji ei ole voinut
ndyttidd olosuhteiden harhautukseen viittaavasta syysti, esimerkkind luovutuk-
sensaajayhtion heikon taloudellisen tilan tai huonojen tulevaisuudennikymien
salaaminen, poikenneen hdnen vahingokseen siitd, mitd hénelld perustellus-
ti on ollut aihetta olettaa kutakin sopimusta tehtdessd.®’ Saattaahan olla niin,
ettd hin on joutunut alistettuun, epédsuhtaiseen asemaan jo valittomasti kek-
sintonsd luovutushetkelld. Yksityisoikeudellista, OikTL 3 lukuun perustuvaa
pitemattdmyysperustetta arvioitaessa ei esimerkiksi OikTL 31 §:ddn perus-
tuvan kiskomisen osalta voitane, ottaen huomioon lainkohdan sanamuoto,®®

7 Ainakin mahdollinen tahallinen luovutuksensaajayhtion ajaminen maksukyvyttdmyystilaan
(ks. edelld Iuku 4.3.3) saattaa kuitenkin erilliseni lisdtoimenpiteend nimenomaan keksijdn vahin-
goittamiseksi, olosuhteista riippuen ja ajallisesti riittdvin ldhelle osakassopimuksen tekoa sen jél-
keen ajoitettuna olla riittdvd osoitus petollisesta viettelystd osakassopimuksen tekohetkelld. I1-
man maksukyvyttomyyttikin saattaa keksintdoikeuksien tai koko luovutuksensaajayhtion edel-
leen myynti odottamattoman korkeaan hintaan vastaavasti ajoitettuna osoittaa samaa.

Mikili luovutuksensaajayhtio saa valtiolta taloudellista tukea luovutetun keksinnon jatko-
kehittelyyn ja sittemmin voidaan osoittaa tuen valuneen esimerkiksi keksijié vastaan keksintdoi-
keuksista kidydyn oikeudenkdynnin kuluihin, saattaa timdi viitata yhtion epilojaaliin menettelyyn
keksijin luultua keksintdd luovuttaessaan myShemmin jatkokehittelyn viemiseen kaikin keinoin
mahdollisimman pitkille. Jos jatkokehittelyyn tarpeellisen rahoituksen voidaan néyttdd oikeu-
denkiyntikuluista johtuen jddneen puutteelliseksi, saattaa kysymyksessi olla OikTL 33 §:ssi tar-
koitettu kunnian vastainen ja arvoton menettely, jonka perusteella sopimus vastapuolen epirehel-
lisen menettelyn vuoksi voidaan saada julistettua piatemittoméksi monienkin vuosien kuluttua
sen tekemisestd (ks. Kivimdki — Ylostalo s. 373). Jos rahoitus on ollut riittdvi, saattaa joka ta-
pauksessa olla kysymys varojen palautusvastuun aiheuttavasta julkisesta lihteestd saadun rahoituk-
sen vidrinkdytostd tuen tullessa kidytetyksi muuhun kuin tukipaédtoksen mukaiseen tarkoitukseen
(esim. valtionavustuslain 27.7.2001/688 13 ja 22 §). Niin on korostetusti esimerkiksi silloin, jos
asianajajapalkkioihin yms. asianosaiskuluihin valuneen valtionavustuksen lisiksi vield on myontei-
seen oikeuden pédtokseen perustuen peritty samat kulut asian hidvinneeltd vastapuolelta.

% OIKTL 31.1 §: "Jos joku, kéyttiien hyviikseen toisen —— héinestd riippuvaista asemaa, on ottanut
——aineellista etua, joka on ilmeisessd epdsuhteessa siihen, mitd hdn on antanut tai myontdinyt ——."
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kiinnittdd huomiota osapuolen kiskomiseksi viitettyyn kéyttdytymiseen suh-
teutettuna muuhun kuin juuri kulloinkin tehtdvin sopimuksen, esimerkiksi osa-
kassopimuksen tai muun mahdollisen jatkosopimuksen teko-olosuhteisiin eiké
siis voida “’peilata” taaksepdin luovutussopimuksen tekoajankohtaan. OikTL
36 §:din perustuvan sovittelun osalta tillainen laajempi tarkastelukulma sen si-
jaan on perusteltavissa, koska lainkohdan mukaan kohtuuttomuutta arvostelta-
essa kaikki mahdolliset seikat on otettava huomioon.®

OikTL 3 Iuvun mukaisten pateméttomyysperusteiden lisidksi keksinnon ym.
immateriaalioikeuksien luovutussopimus mahdollisine osakas- ja muine
mydhempine sopimuksineen voi raueta esimerkiksi sen vuoksi, ettd sopi-
muksen pohjana olevat immateriaalioikeudet joutuvat kolmannen tahon nos-
taman patentinsiirto- yms. kanteen (mm. PatlL 53 §, HyodMalliL. 42 §) pe-
rusteella hianen omistukseensa, esimerkiksi patentti mitidtdidddn (PatL 52 §,
HyodMalliLL 21 §). Niin ikdén sopimus voi raueta immateriaalioikeuksien
hyodyntdmisen tultua luovutuksensaajalle mahdottomaksi, milloin ndytetdan
oikeuksien loukkaavan kolmannen patentti- tai muita yksinoikeuksia tai etti
luovutettu tekniikka ei ylld sopimuksessa edellytetylle tekniselle tasolle.”

4.3.4 Oikeusseuraamukset luovutus- ym.
sopimusten piatemittomyydesti

Mikaili keksintonsé ja mahdollisia muita immateriaalioikeuksia luovuttanut taho
voittaa nostamansa luovutuksen pitemittomyysoikeudenkidynnin, seurauksena
on irtainta varallisuutta koskevien yleisten periaatteiden mukaisesti luovutus-
sopimuksen perusteella tehtyjen suoritusten palautusvelvollisuus. Tdma merkit-
see patentti-, hyodyllisyysmalli- ja liikesalaisuustyyppisten tietotaito-oikeuksien
ja mahdollisten muidenkin samalla luovutettujen tekijdn- ym. oikeuksien palau-
tumista luovuttajalle. Mahdollisesti suoritetut kauppahinta- ja lisenssimaksusuo-
ritukset on my0s palautettava keksinto- ym. oikeuksien luovutuksensaajalle.

Luovutussopimuksen pateméattomyydestd ei automaattisesti seuraa sitd myo-
hempien osakas- ym. mahdollisten jatkosopimusten pidtemittomyys. Ne
saattavat kuitenkin olla niin ldheisessi riippuvuussuhteessa luovutussopi-
mukseen, ettd ne raukeavat niiden pohjana olevien keksintdoikeuksien pa-
lautuessa luovuttajalle.

Jos luovutuksensaaja kuitenkin on ennen oikeuden péitdstd luovutussopimuk-
sen julistamisesta patemittomaiksi ehtinyt tehdd kolmansien tahojen kanssa li-

® Periaatteessa sama koskee myos mainitussa suhteessa tosin sanamuodoltaan jossain méirin
rajatumpaa OikTL 38 §:44 (kohtuuton kilpailukielto).
0 Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 188, 285, Castrén 1973 s. 172 s.
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senssi- ym. sopimuksia ostamiensa oikeuksien kdytostd, eivit tdstd luovutuk-
sensaajalle kertyneet tulot automaattisesti kuulu oikeutensa takaisin saaneelle
keksijélle tai muulle taholle. Esimerkiksi OikTL 30 §:ddn perustuva petollinen
viettely mahdollisesti yhdistyneend vield RL 36 luvun petostunnusmerkistoon
saattaa joka tapauksessa johtaa luovutuksensaajan korvausvastuuseen oikeu-
tensa myynyttd tahoa kohtaan, jos luovutuksensaajan toimien vuoksi keksiji on
kirsinyt taloudellista vahinkoa ollessaan mainitusta syysti itse kykeneméton
kiyttamidn oikeuksiaan tuloa tuottavalla tavalla. Vastuu perustuu tilloin VahL
5:1:n 2 virkkeeseen. Sen mukaan vahingonkorvausvastuu seuraa rangaistavak-
si sdddetystd teosta ja myds silloin, jos muissa kuin rangaistavissa tapauksissa
on olemassa erittdin painavia syitd.”! Esimerkiksi OikTL 30 §:ssd tarkoitetun
petollisen viettelyn esiintyessa tarkastelluissa tilanteissa erittdin painavia syita
epdilemétti on.

Immateriaalioikeuksien luovutussopimuksen osoittautuessa patemattomaiksi
seuraa monesti velvollisuuksia korvata toiselle osapuolelle piAteméttdomén sopi-
muksen tekemisen vuoksi hyodyttomid kuluja. Pitemittomyyden esimerkiksi
viettelyllddn aiheuttanut luovutuksensaaja on velvollinen korvaamaan vasta-
puolelle kuluja esimerkiksi turhista sopimusneuvotteluista negatiivisena sopi-
musetuna.’

Mikdli luovutuksensaaja puolestaan on uhrannut omia tai lainaksi saamiaan
varoja esimerkiksi ostamiensa immateriaalioikeuksien jatkokehittelyyn ja sar-
jatuotannon kdynnistimiseen rakentamissaan tuotantolaitoksissa ja oikeudet
pitemittomind palautuvat luovuttajalle, ei ole asianmukaista, ettd luovutuk-
sensaaja ei missdin olosuhteissa saisi niistd korvausta luovuttajalta. Velvoite-
oikeuden yleisten oppien mukaisesti voidaan pitdd padsddntond, ettd patemat-
tomyyden oikeudenvastaisella, tahallisella menettelyllddn (esim. OikTL 30 ja
31 §) aiheuttanut osapuoli ei saa senkaltaisista kustannuksistaan korvausta vas-
tapuoleltaan. Kysymyshin ei edes vilttdmittd ole tarpeellisista kustannuksista
ostettujen varallisuusarvojen siilyttimiseksi ennallaan, vaan monesti pikem-
minkin hyodyllisistd, omalla riskilld uhratuista kuluista varallisuuden arvon li-
sddmiseksi. 7 Olosuhteisiin nihden huomattavan suurista investoinneista esi-
merkiksi tuotantoaineisiin, -vilineisiin ja -laitoksiin samoin kuin keksint6jen
ym. immateriaalioikeuksien jatkokehittelyyn tulisi kuitenkin voida myontéé ta-
pauskohtaisesti luovutuksensaajalle korvausta, mikili luovuttajan voidaan kat-
soa hydtyvin kustannuksista voidessaan ottaa patemittoméksi osoittautuneen

" Ks. Hemmo s. 137.

72 Ks. Hakulinen s. 240, Hemmo s. 136.

3 Hakulisen (1965 s. 215) mukaan silld, joka on péiteméttoméin saantoon nojaten hallinnut toi-
sen omaisuutta, on oikeus saada korvaus seké tarpeellisista ettd hyodyllisistd kustannuksista, jos
hin on ollut vilpittdmissd mielessd, mutta ainoastaan tarpeellisista kustannuksista, jos vilpiton
mieli on puuttunut. Joka on pétevin sopimussuhteen nojalla hallinnut toisen esinetti, voi yleensi
saada korvauksen vain tarpeellisista (vilttiméattomistid) kuluista.
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Iuovutussopimuksen kohteena olleen tekniikan kéyttoonsa patemittomyystuo-
mion tultua lainvoimaiseksi. Jos ndin ei meneteltdisi, saattaisi luovuttaja tapa-
uksesta riippuen saada vastapuolensa kustannuksella perusteetonta etua. Koska
mainitunlaiset investoinnit keksinnon hyddyntdmiseen tarpeelliseen vilineis-
toon ja tuotantomateriaaliin kuitenkin normaalisti koskevat luovutuksensaajan
eikd luovuttajan omaisuutta, ei vilppiin syyllistymétontd luovuttajaa padasiin-
toisesti voida velvoittaa ndiden investointien korvaamiseen.” Niiden korvaami-
nen voidaan joka tapauksessa monesti hoitaa siten, ettd esimerkiksi tuotantolai-
tosten ja -vilineiston siirtymisestd luovutuksensaajalta luovuttajan omistukseen
tehddin kauppasopimus tai muu jérjestely.

Keksinndn ym. liitdnndisten immateriaalioikeuksien luovutussopimuksen
piatemittomyys palauttaa keksijille kuten myos muulle luovuttajalle oikeuden
kiyttad keksintdd ym. liitdnnidisoikeuksia tulonmuodostuksensa kannalta mah-
dollisuuksien mukaan tyydyttavilld tavalla, tdssd suhteessa epdonnistuneen so-
pimuksen muodostaman esteen lakattua.

4.3.5 Yrityssalaisuuteen ja tekijinoikeuteen perustuva suoja

Keksinto- ja muiden immateriaalioikeuksien osalta yrityssalaisuuteen eli liike-
salaisuuteen” kohdistuva loukkaus on mahdollinen erityisesti silloin, kun sa-
laisuudella on vield taloudellista arvoa. Itsendinen keksiji saattaa olla erityisen
haavoittuva tdminkaltaisille toimille. Hin ei monestikaan huomaa epiilld yh-
tio- tai neuvottelukumppaniensa rehellisyyttd eikd hidnelld ole riittdvid oikeu-
dellisia ja taloudellisia voimavaroja pystyidkseen vastustamaan oikeuksiensa
vaarantamista.

Patentin saatuaan keksijd saattaa kuvitella saavansa korvauksena keksinnos-
tdadn jatkuvaa ruhtinaallista tuloa erityisesti silloin, jos keksintdd voidaan kiyt-
tdd maamme teollisuuden tukijalkoihin kuuluvassa paperi-, puunjalostus- tai
elektroniikkateollisuudessa, joissa massatuotteiden valmistussarjat ovat suuria.
Erityisesti valmistusmenetelmiin kohdistuvista keksinndistd voi ajan mittaan
hyvinkin kertyd kustannusséastdjd kymmenistd miljoonista euroista ylospdin.
Niilld aloilla tutkimusintensiteetti on laajaa ja aktiivista. Esimerkiksi pape-
riteollisuudessa ei alan teknisten perusrakenteiden vakiintuneisuuden vuok-
si uusille keksinndille kuitenkaan ole yleisesti ottaen tilaa kuin tiettyjd tekni-
sid yksityiskohtia koskevina menetelmi-, laite- ym. parannuksina, jotka voivat
joka tapauksessa tuottaa suuriakin sddstojd. Koko ajan koveneva kilpailu voi
saada alan toimijat enenevissd madrin kdyttimadn moraalisesti epdilyttivid,

" Ks. Domeij 2010 s. 222.
5 Kuten aiemmin (2.1) on todettu, niitd termejd voidaan pitdd olennaisessa suhteessa synonyy-
meini.
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tyypillisesti yrityssalaisuuksien kaappaamisena ilmenevid keinoja kilpailussa
menestymiseen tarvittavan tietopddoman kasvattamiseksi.”® Nami toimet koh-
distetaan monesti vihdvikisempiin toimijoihin, muun muassa itsendisiin kek-

tdlld, samoin kuin todetuilla yksittdisten keksijoiden oikeuksien loukkauksilla,
olla ehkdiseva vaikutus keksinnolliseen aktiviteettiin maassamme.

Tuotantotoiminnassa hyddynnetdin patenttien lisdksi myds patenttien op-
timaaliseen hyodyntdmiseen tarpeellista monesti yrityssalaisuuden luonteista
tietotaitoa. Tilanne saattaa muodostua keksijille ja hinen pienyritykselleen eri-
tyisen kriittiseksi, jos hiinelle myoOnnetty patentti tai hyddyllisyysmallioikeus
uhkaa tulla tai tulee mitdt6idyksi tai muusta syystd menetetyksi.

Kiytdnnossid on voinut sattua, ettd keksijd A on saanut esimerkiksi paperi-
koneen toiminnoissa kdytettidvin keksintonsd Suomessa patentoiduksi ja on
perustanut kokeneen liikemiehen B kanssa yhtion C keksinnon hyddyntimi-
seksi. Patentin myontdmisaikoihin suuryritys D on tehnyt tiettdviksi patentoi-
dun menetelmén olleen ennestidin tunnettu ja kiytetty. C:n toimitusjohtaja B
on A:lta salassa neuvotellut D:n kanssa ja sitd ennen saanut A:n suostumaan
siirtdmiin patentin C:lle ja C:n hallituksen puheenjohtajuuden itselleen. D on
pitidnyt ndenndisesti ylld neuvotteluyhteyttd A:han patentin ostamiseksi tai li-
senssin hankkimiseksi sithen, mutta on samalla nostanut kanteen seké Patent-
ti- ja rekisterihallituksen myontdmén ettd Euroopan patenttiviraston (EPO)
my6hemmin myontdmén patentin mititdimiseksi véittden keksinnon olleen jo
ennen patenttien hakemista ennestién tunnettu. B on jattanyt useamman vuo-
den patenttimaksut suorittamatta. A ei ole huomannut tété ajoissa tarkistaa ja
patentti on tdmén vuoksi rauennut (PatL 40, 41 ja 51 §). Patentin raukeami-
sesta ja EPO:n suorittamasta eurooppapatentin mitétdinnistd’’ johtuen keksin-
nostéd on tullut jokaiselle vapaasti hyodynnettédvissd olevaa tietoa. D ryhtyykin
pian hyddyntamiin paperin tuotannossa laitteistoa, joka vastaa tdysin tai epi-
olennaisin muutoksin A:n rauennutta patenttia. B on A:lta salassa luovuttanut
D:lle A:n keksinnon optimaaliseen tekniseen kidyttoon tarvittavaa, yrityssalai-
suutena pidettdvdd A:n ainakin osaksi luomaa tietotaitoa, jonka D on huoman-
nut soveltuvan myos D:lle patentoidun laitteiston kdyttoon.

6 Téllaisista keinoista puheen ollen kyseessé on kirjoittajan oma kisitys, joka perustuu viime
vuosina todettuun yrityssalaisuuksiin kohdistuneiden oikeudenloukkausten yleiseen lisddntymi-
seen. Tahdn saattaa osaltaan vaikuttaa eri alojen yrittdjien ja yritysten henkiloston lisddntynyt
huolestuneisuus ja suoranainen epétoivo kilpailun ja ajoittaisten lamakausien paineessa. Talou-
dellisesti voimakkaammilla yrityksilld on luonnollisesti monesti kdytdssdin monipuolinen vali-
koima erilaisia houkuttimia, joiden avulla ne voivat hankkia esimerkiksi keksijén ldhipiiristé liit-
tolaisia saadakseen kaapatuksi keksijdn elaméntyon toisinaan Kyseenalaisilla keinoilla. Tama
saattaa johtaa innovatiivisten pienyritysten pddtymiseen suurempien ~suupalaksi” ja samalla
yleiseltd kannalta vahingolliseen kartellisoitumiseen seké viime kddessd maamme tietopddoman
valumiseen yritysostojen taikka keksintdoikeuksien myynti- tai lisenssisopimusten kautta ulko-
maisten suuryritysten haltuun.

77 Patentti- ja rekisterihallituksen myontdmé kansallinenkin patentti saattaa mitétoityd samassa
yhteydessid ja samalla perusteella riippumatta mahdollisesta aiemmin tapahtuneesta eurooppapa-
tentin raukeamisesta.
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Kuvattu patentin mitdtdimisuhka saattaa saada keksijan yhtickumppanin mai-
nituin tavoin avustamaan suuryritystd epdvarmoista tulevaisuudenndkymistd
johtuen.”™ Normaalisti yhtiosopimuksesta johtuva uskollisuus- eli lojaliteetti-
velvollisuus velvoittaa avoimen ja kommandiittiyhtion yhtiomiehid olemaan
yhtiosuhteen kuluessa ilmaisematta tai kiyttiméttd omaksi tai toisen hyviksi
yhtion yrityssalaisuuksia.” Tdmé mainittujen henkiloyhtiGiden vastuunalaisil-
le yhtiomiehille itsestdan selvd yhtidoikeudellinen velvollisuus koskee myos
kommandiittiyhtion ddnetontd yhtiomiestd riippumatta siitd, onko hénelle yh-
tiosopimuksessa annettu oikeus tai jopa velvollisuus tiettyjen hallintotehti-
vien suorittamiseen.?’ Toisaalta rangaistussanktion puuttuessa henkiloyhticlais-
ta voidaan epidkohtana pitdd sitid, ettd yrityssalaisuuden rikkomista koskevat
RL 30:5:n rangaistussddnnokset on laadittu sanamuodoiltaan siten, ettid ne ei-
vit yleensa ndytd koskevan henkiloyhtioitd, kun vield otetaan huomioon asian-
omaiset hallituksen esitykset.?' Rikosoikeudellista sddnnostd ei laillisuus- eli
legaliteettiperiaatteesta johtuen saa tulkita sanamuotoa laajemmin, vaan ran-
gaistavan vddryyden muodot on tyhjentidvisti lueteltava eri rikostunnusmerkis-
tOissd.®? Silloin, kun keksiji sen sijaan on mukana osakeyhtitssé, soveltuu RL
30:5 riittdvin kattavasti yhtion johdon tahallisesti rikkoessa velvoitteitaan yh-
tion yrityssalaisuuksien suhteen.®® Tdméi merkitsee, ettd yleisesti ottaen keksi-
jalle saattaa olla riskialttiimpaa olla mukana henkiloyhtiossd kuin osakeyhtios-
sd, jos hén tahtoo varjella liikesalaisuutenaan sdilyttiméidnsd keksintdd ja sen
yhteydessd syntynyttd, taloudellista merkitystd omaavaa tietotaitoa yhtiokump-
paniaan vastaan.

Keksija on haavoittuvaisimmillaan silloin, kun hidn on saanut keksinnon
mahdollisesti jo patentoiduksikin tai hyoddyllisyysmallioikeudella suojatuksi,
mutta keksintod ei ole — yleisen epavarmuuden keksinnon merkityksestd ja yk-

8 Esimerkki saattaa erityisesti yrityssalaisuuden tarkastelun osalta olla osaksi fiktiivinen, mutta
kdytdnnossd tapahtumat saattavat edetd juuri nidin.

" Ks. Castrén 1973 s. 44 viitaten av. 35 GmbH-yhti6tyypin osalta Saksan korkeimman oikeuden
ratkaisuun RG 4.10.1938, GRUR 1939 s. 706 (soveltuu myos Suomen oikeuden mukaiseen avoi-
meen tai kommandiittiyhtioon, joita GmbH ei vastaa), Wilhelmsson — Jéidiskinen s. 154 ss. Uskolli-
suusvelvollisuus tarkoittaa sité, ettd yhtiomies ei yhtion ja yhtiomiehen vélisessé eturistiriidassa saa
asettaa omaa etuaan yhtion edun edelle. Ks. Nial 1983 s. 169, Hyvonen — Caselius 1972 s. 30 s.

80 Padsddntoisesti ddnettomilld yhtiomiehelld ei ole hallintovaltuutta (AKL 7:3.1). Talloin
uskollisuusvelvollisuus jdd hinen osaltaan korostetun passiiviseksi velvollisuudeksi. Hyvi esi-
merkki tdllaisesta myos dénetontd yhtiomiestd sitovasta passiivisesta velvollisuudesta on yhtio-
miehen velvollisuus olla paljastamatta liikesalaisuuksia ulkopuolisille. Ks. Wilhelmsson — Jddis-
kinen s. 157.

81 Ks. HE 1978:114 s. 15, HE 1988:66 s. 86. RL 30:5:ss4 esimerkiksi puhutaan "palveluksessa
olevasta”, joka koskee tyosuhdetta mutta ei missddn tapauksessa henkiloyhtion yhtiomiestd. Mi-
kali pienyhtiossd poikkeuksellisesti on toimitusjohtaja, voidaan RL 30:5.1 §:n 2 kohtaa sen sijaan
mielestédni soveltaa. Siindhin puhutaan toimimisesta mm. yhteison toimitusjohtajana.

82 Ks. Koskinen 2009 s. 162.

8 Ks. Vapaavuori s. 95 ss., Castrén 2003 s. 28 s.
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sinoikeuden mahdollisesta mitidtoimisestd kanneteitse vield vallitessa — ehditty
tai kenties vield uskallettukaan tuotannollisesti hyodyntda. Tdlloin hidnen ase-
mansa saattaa olla epédvakaa erityisesti taloudellisessa suhteessa, luotettavien
ja vakiintuneiden yhteistyosuhteiden monesti ainakin toistaiseksi puuttuessa.®

Edelld kuvatusta esimerkistd ilmenee, miten yhtickumppanin tai oman yri-
tyksen muun henkiloston suorittamia yrityssalaisuuteen kohdistuvia oikeuden-
loukkauksia on monesti vaikeaa havaita ajoissa. Yrityssalaisuuden olemassaolo
on my0s pystyttdvd todistamaan mahdollisessa tulevassa oikeudenkdynnissd,
miki saattaa olla ongelmallista erityisesti silloin, jos viitetystd oikeudenlouk-
kauksesta on kulunut pitkd aika ja mahdollisia yrityssalaisuuksia ei ole riittdvin
huolellisesti dokumentoitu. Tuomioistuin joutuu arvioimaan, milloin yrityssa-
laisuus on olemassa vai onko kysymys teknisesti tai kaupallisesti merkitykset-
tomasti tiedosta. Tami koskee myos peruskeksinndn optimaalista hyodynté-
mistd edesauttavia teknisid piirustuksia, jotka eivit useinkaan vaikuta riittdvin
monimutkaisilta ollakseen riidattomasti yrityssalaisuuksia.

Piirustusten kuten minkédén muunkaan asian monimutkaisuus ei periaattees-
sa lainkaan vaikuta siihen, onko yrityssalaisuus olemassa. Liikesalaisuu-
den késite SopMenL 4 §:ssd ja yrityssalaisuuden kisite RL 30:11:ssd ovat
olennaisessa suhteessa synonyymejd. Molemmissa sddnnoksissd kysymys
on tyypillisesti sellaisesta tiedosta, jonka salassa pitdmiselld on merkitystid
asianomaisen yrityksen kilpailukyvylle. Kaikenlainen tekninen tai taloudel-
linen tieto, kirjallinen tai suullisesti kerrottu, dokumentoitu tai muistinva-
rainen, voi periaatteessa muodostaa liike- tai yrityssalaisuuden.® Kuitenkin
yrityssalaisuuden olemassaolon toteenndyton onnistuminen oikeudenkédyn-
nissd ndyttdd erityisesti teknisten salaisuuksien osalta pitkilti riippuvan sii-
td, onko yrityssalaisuudesta esimerkiksi teknisini piirustuksina olemassa
riittdvin monimutkainen ja vaikeasti muistettavissa oleva kirjallinen esitys.
Tama liittyy siihen, ettd helpommin muistettavissa olevien yksinkertaisem-
pien asioiden katsotaan varsin monesti kuuluvan kaikille vapaasti hyodyn-
nettdvissi olevaan yleiseen ammattitietoon, jota ei yritys- tai liikesalaisuuk-
sia koskevilla SopMenL 4 §:n ja RL 30:4—6:n erityisnormeilla voida suojata.

Valaiseva esimerkki tarjoutuu ratkaisusta KKO 1984 II 43: A oli uudessa
tyopaikassaan X Oy:ssd kdyttdnyt lamellikoneen suunnittelussa hyvikseen
entisen tyonantajansa H Oy:n vastaavanlaisen koneen piirustuksia tai nii-
den luonnoksia. A tuomittiin yhteisvastuullisesti uuden tyonantajansa kans-
sa maksamaan tdstd vahingonkorvausta. KKO:n mukaan X Oy:n ja H Oy:n
piirustukset olivat useilta osin niin tarkoin toistensa kaltaisia, ettei niin suuri
yhdenmukaisuus ollut selitettdvissd muutoin kuin kopiointimenetelmii kiyt-
tamalld. Tamin kantansa KKO perusti Valtion teknisen tutkimuskeskuksen
metallilaboratorion tiettyyn lausuntoon. Vaikka H Oy:n koneen toiminta-

8 Luonnollisesti sama arviointi sopii myos sellaiseen tyypillisesti pienehkoon yritykseen, jolle
keksijd on saattanut siirtdd keksintoon liittyvit oikeutensa.
% Ks. Castrén 2003 s. 28, sama 1997 s. 267 s., HE 1978:114 s. 14, HE 1988:66 s. 92.

63



NEUVOTTELUT JA SOPIMUKSET KEKSINTOTOIMINNASSA

periaate ja rakenteen piddpiirteet olivat olleet tunnetut alan ammattimiechelle
ja ndin ollen sisdltyneet hinen yleiseen ammattitietoonsa tai -taitoonsa, yk-
sityiskohtaiset tiedot koneesta olivat olleet yhtion laissa suojattuja liikesalai-
suuksia.®

Monesti keksimiseen ja muihin usein ty6ldisiin ongelmiin uppoutunut itsendi-
nen keksija ei aina edes huomaa yrityksensi salaisuuksia/henkilokohtaista tieto-
pddomaansa®’ vaarannetun. Juridiikan pelisddnndt saattavat olla hinelle vaikeas-
ti tiedostettavia ja yllattavia. Tamd koskee luonnollisesti myds fekijdanoikeutta,
josta keksijoille saatavaa turvaa keksijédpiireissi toisinaan yliarvioidaan.

Tekijanoikeudellisesta suojasta ei itse asiassa voida puhua ennen kuin luo-
mus, omaperidinen teos, on saanut konkreettisen ilmenemismuodon. Tekijin-
oikeuslaista ei ole apua vield siind vaiheessa, kun keksinnollinen idea on
pelkidstddn synnyttidjiansa aivoissa; tekijdnoikeus ei suojaa ideoita tai tietoa sel-
laisenaan® mutta voi kuitenkin suojata niiden muillekin kuin tekijille itselleen
havaittavissa olevia tyypillisesti kirjallisia, riittivin omaperdisid ilmenemis-
muotoja.® Téssdkin mielessd keksijd on alkuvaiheessa haavoitettavissa. Tosin
sama tilanne jatkuu paljon pitempiinkin. Se johtuu tekijdnoikeuden sekd pa-
tentti- ja hyodyllisyysmallioikeuden vilisistd peruseroavuuksista. Kaksi jil-
kimmadistd yksinoikeutta on perimmadisen tarkoituksensa mukaisesti muotoiltu
soveltuviksi nimenomaan suojaamaan kiyttokelpoisia teknisid ideoita ja kek-
sintdjd itse asiassa monin verroin lyhyemmén ajan kuin 70 vuotta tekijdn kuo-
linvuoden piittymisestd voimassa oleva tekijanoikeus suojaa kirjallisia ja tai-
teellisia teoksia (Tekijal. 43 §).%°

8 Tapahtuma-aikaan rikoslaki ei vield siséltinyt yrityssalaisuuksia koskevia erityissdannoksid
eikd SopMenL 4 §:kidn silloiselta soveltamisalaltaan liian suppeana soveltunut tapaukseen. Va-
hingonkorvaus langetettiin SopMenL 1 §:44 edeltidneeseen VilpKilpL 1 §:d4édn ja VahL 4:1.2 §:dén
perustuen. Ks. Iihemmin Castrénin kommentti, DL 1984 oikeustapausosasto s. 85 ss.

87 Henkilokohtaisesta tietopddomasta on soveliasta puhua nimenomaan silloin, kun itsendiselld
keksijillé ei ole omaa yritysti. Silloin hénelld ei keksintojensi tai salaisen tietotaitonsa suojaami-
seksi vilttdmittd ole muuta tehokkaampaa keinoa kuin siilyttid tietopddomansa joko muistissaan
tai niin turvallisesti arkistoituna, ettei juuri kukaan muu pysty saamaan salaisuuksia selville. Yri-
tys- tai liikesalaisuutta suojaavat normit tulevat kuvioihin mukaan vasta sitten, kun salaisuuden
haltija on mukana jossakin yrityksessd. Yksityishenkilond ilman omaa yritystd toimiva itsendinen
keksijd ei myoskddn vilttdmattd vaikuta riittdvin ammattimaiselta, jotta hinen keksintonsi ja
muun henkisen pddomansa hyodyntdmisestd neuvotteleva yritys laskisi héntd vakavasti otetta-
vaksi neuvotteluosapuoleksi. Tamé saattaa keksijdn kannalta vaikuttaa kielteisesti hinen menes-
tymismahdollisuuksiinsa neuvotteluissa.

8 Ks. mm. Sorvari 2007 s. 39 s.

8 Ks. Kivimdiki 1966 s. 19 ss., Haarmann 2005 s.47 ss. Tosin mahdollisesti pelkistéin haltijansa
aivoissa "muhivaa” yrityssalaisuuttakin saattaa olla mahdotonta suojata johtuen vaikeuksista to-
distaa salaisuuden olemassaolo ja sen haltija. Uotila (s. 39) toteaa tyosuhteita silmélld pitden, ettd
henkisen pddoman kodifiointiprosessin (ts. tiedon fyysisen tai sdhkoisen taltioimisen, tekijdn
huom.) edetessd kyseinen pddoma saa helpommin liikesalaisuusluonteen ja tydnantajan asema
tyypillisesti vahvistuu.

% Yhteisteoksen (jonka useammat ovat luoneet yhteen sulauttamalla omat osuutensa: Tekijil 6 §)
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Esimerkiksi patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden mitét6innilld oikeusteit-
se (PatL 52 §, HyodMalliLL 3 luku) tai yhtickumppaninsa laiminlyomien pa-
tenttimaksujen vuoksi (PatL 51 §) yksinoikeutensa menettineelld taholla taikka
salaisen keksinnon tultua julkisuuteen keksijdin tai héneltd keksintdoikeudet
hankkineeseen kohdistetun oikeudenvastaisen teon johdosta mahdollisuutensa
yksinoikeuden hankkimiseen menettineen tahon®' intressissé olisi luonnollises-
ti tdimén yksinoikeuden edes osittainen korvaaminen toisella yksinoikeudella,
tekijanoikeudella. Tekijdnoikeus ei tosin estd esimerkiksi patenttivaatimuksen
selitykseen sisiltyvistéd teknisistd piirustuksista ilmenevien teknisten ideoiden
hyodyntdmistd tuotannollisessa yms. toiminnassa, mutta omaperdisyysvaati-
muksen tdyttivid piirustuksia ei kuitenkaan saa kopioida ammattimaiseen kiyt-
toon.

Riittavdin monimutkaisia piirustuksia saattaa olla vaikea kéyttdd kopioimatta
niitd; toisaalta esimerkiksi tietokoneen avulla tapahtuvan kopioinnin selvit-
tdminen saattaa olla vaivalloista ja edellyttdd poliisin apuun turvautumista.”

Toisinaan on pyritty saamaan keksijéille oikeudessa vahvistetuksi tekijdnoi-
keussuoja sellaisiin teknisiin piirustuksiin ja muihin sellaisiin kohteisiin, jois-
ta etenkin piirustukset ovat saattaneet kuulua keksijille aikoinaan patentoidun
keksinnon patenttivaatimusten selitykseen. Tdmi ei kuitenkaan seuraavassa
tarkasteltavan Helsingin kdrdjdoikeuden 3. osaston 22.12.2009 antaman vili-
tuomion® 45778, 08/25626 mukaan ole kovinkaan helppoa. Vilituomion hovi-
oikeus pysytti ennallaan tuomiossaan 3806/28.12.2011, S 10/413, eiké korkein
oikeus (0609/23.3.2012, S 2012/70) antanut tuomioon valituslupaa.

Keksija A ja B Ky lisenssin haltijana olivat vaatineet, ettd kirdjdoikeus vah-
vistaisi A:lla olevan tekijinoikeus a) yhdeksinsivuiseen kirjalliseen esityk-
seen, joka oli nimetty Easy Way -jérjestelmiksi pitkdinomaisten ja painavien
esineiden, ensisijaisesti paperikoneiden telojen ja kaavareiden siirtimiseen,
b) mainitun esityksen yksiloimistd, tarkempaa kuvaamista ja kiytettivyyt-
td koskeviin erilaisiin piirustuksiin, valokuviin, tietokoneohjelmiin, kisikir-
joihin ja kiyttoohjeisiin suunnitteluineen, koulutuksineen, asennus- ja do-

osalta suoja-aika on 43 §:n mukaan useimmiten vield pitempi, koska suojan pédttyminen laske-
taan 70 vuotta eteenpdin viimeksi kuolleen tekijdn kuolinvuoden lopusta. Niin ikédédn tekijdn-
oikeuslain 5 lukuun perustuen suojaa saavien lihioikeuksien suoja-aika saattaa olla yli kaksin-
kertainen patentin normaalisti kahdenkymmenen vuoden suoja-aikaan verrattuna.

91 Sellaisesta esimerkiksi SopMenL 4 §:n tai RL 30:4—6:n tarkoitetusta teosta huolimatta patent-
ti voidaan kuitenkin myontdd, jos tuosta ilmeisestd vadrinkdytostd on kulunut patenttihakemuk-
sen tekemiseen enintddn kuusi kuukautta (PatL 2.5 § 1 k).

2 Ks. Kivimdiki, DL 1954 s. 137, Sorvari 2007 s. 46 s., 61.

%3 Erityisesti on muistettava rikosprosessuaaliset pakkokeinot, mm. takavarikko ja kotietsinti.

% Kysymyksessi oli OK 24:6.2:ssa tarkoitettu vilituomio tekijidnoikeuden olemassaolosta en-
nen kanteessa esitettyjen kielto- ja korvausvaatimusten kisittelya.
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kumentaatiopalveluineen, tarjouksineen ja vastuuselvityksineen ja c) tietyn
liikketoimintamallin mukaiseen liiketoimintaan, jota kuvattiin 10-sivuisella
englanninkieliselld asiakirjalla.

Kérgjdoikeus totesi, ettd saadakseen tekijinoikeussuojaa kirjallisen teok-
sen on ylitettiavi teoskynnys. Se merkitsee, ettd teoksen on oltava itsendinen
ja omaperdinen.” Niin ollen a-kohdassa tarkoitetun esityksen osalta teos-
kynnys ei ylittynyt, koska sen sisdltdmilld teknisilla kuvilla tyypillisesti toi-
nenkin teknisen koulutuksen saanut henkild olisi kuvannut kyseisid teknisid
1lmioditd, ja esityksessd ilmioistd kdytettyihin kdsinkirjoitettuihin ilmaisuihin
olisi kuka tahansa voinut paitya.” B-kohdan mukaisiin asiakirjoihin kérdja-
oikeus ei myoskdidn vahvistanut tekijanoikeutta itsendisyyden ja omaperii-
syyden puuttumisen perusteella.”” Sama koskee c-kohdan mukaista liike-
toimintamallia, joka abstraktisena ideana tai toimintamallina ei silldkdidn
perusteella saa tekijinoikeussuojaa,”® eikd tekijidnoikeudella suojata inves-
tointeja.

Jutun vastaaja M Oyj oli esittinyt, ettd a-kohdan mukainen asiakirja sisélsi yk-
sinkertaisia teknisid kuvia, jotka eivit voineet olla itsendisid ja omaperidisid.
Asiakirjan viitettyd yksinkertaisuutta kédrdjdoikeus ei kuitenkaan mainitse rat-
kaisuperusteissaan, mutta kyllikin sen, ettd toinen teknisen koulutuksen saanut
henkil6 tai kdsinkirjoitettujen ilmaisujen osalta jopa periaatteessa kuka hyvinsa
olisi kuvannut kyseisid teknisid ilmioité tyypillisesti a-kohdan mukaisesti. Tar-
kasteltavassa tapauksessa paperikoneen tiettyjd toimintoja koskevan abstraktin
teknisen ratkaisun kuvaaminen niyttdd siis olevan sidottu tiettyyn vaihtoehtoa
vailla olevaan muotoon. Jos timd sen sijaan olisi ratkaisussa katsottu epidtoden-
nikoiseksi ja ratkaisun kuvaamiseksi olisi ollut tarjolla eri vaihtoehtoja, olisi
kirdjdoikeus saattanut vahvistaa asiakirjalle tekijdnoikeussuojan. Tdméi on tyy-
pillistd esimerkiksi monille tietokoneohjelmille.”

Jos taas kenenkiin toisen kuin tekijén ei olisi voitu olettaa pddtyneen saman-
kaltaiseen lopputulokseen, jos toinen olisi itsendisesti ryhtynyt vastaavaan

% Tekijdnoikeuslaissa ei missdin kohdin méiritelld teoksen kisitettd. Perinteisesti ja tind péi-
vidndkin noudatetaan vakiintunutta késitystd, jonka mukaan tekijidnoikeus tulee kysymykseen
vain itsendisten ja omaperdisten teosten osalta. Ks. mm. Castrén 2006 s. 77, SOU 1956:25 s. 66,
KM 1953:5 s. 44.

% Niin ikéén lausunnon TekijiiN 2006: 10 mukaan mainittu esitys ei ollut siind méérin itsendinen
ja omaperiinen, ettd se nauttisi tekijanoikeussuojaa.

7 Tiltd osin kérdjdoikeus ei laajemmin perustellut ratkaisuaan. Kirdjdoikeus ei katsonut ndiden
asiakirjojen myoskién saavan luettelosuojaa (Tekijdl 49.1 § 1 k) ja tietokantojen suojaa (Tekijal.
49.1 § 2 k).

% Liiketoimintamalli saattaa toisinaan olla patentoitavissa (Oesch — Pihlajamaa s. 97 s.). Siitd ei
asiassa nyt kuitenkaan ole kysymys. Esimerkiksi liiketoimintamallit, jotka palvelevat ainoastaan
taloudellisia tarkoitusperid, eivit vilttamattd tdytd teknisyyden vaatimusta. Ks. Europat.virasto
valitusltk. 7" 931/95. Teknisten ja ei-teknisten piirteiden yhdistiminen on kuitenkin mahdollista.
Ks. Europat.virasto valitusltk. 7' 769/92.

% Ks. mm. Sorvari 2007 s. 47 s.
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luomisty6hon, olisi tdssd osoitus tekijanoikeudellisesti suojattavalta teoksel-
ta vaadittavasta omaperdisyydestd.'® Jos tdmi olisi omaperdisyydelle ylei-
sesti asetettuna vaatimuksena, saattaisi suojattavalta teokselta edellytettiva
omaperiisyys ainakin kdytdnnossi suhteellisen alhaista omaperdisyystasoa
edellyttivien kirjallisten teosten osalta'®! asettua liian korkealle tasolle.

M Oyj:n asiantuntijatodistajana kirdjdoikeudessa kuullun professori Niklas
Bruunin mukaan kuvatussa hypoteettisessa ajatuskokeessa kahdelle samat tek-
niset tiedot omaavalle kuvitteelliselle henkilolle annetaan sama toimeksianto,
joka siis tarkoittaa esimerkiksi saman innovaation kuvaamista teknisin piirus-
tuksin. Jos heidin oletetaan voivan péityi identtisiin tai hyvin samankaltaisiin
lopputuloksiin, ei tekijdnoikeuslain mukaan suojattavalta teokselta edellytet-
tivi itsendisyyden ja omaperiisyyden vaatimus tdyty.'”? On kuitenkin pantava
merkille, ettd tarkasteltu vélituomio koskee jo toista vuosikymmentd aiemmin
samalle kantaja-keksijdlle patentoidun keksinnon piirustuksia, patentin tosin
sittemmin rauettua vuosimaksujen maksamatta jadmisen vuoksi. Itsendisyys
ja omaperdisyys sekid tekijdnoikeudellisesti suojattuihin teoksiin liitetty luo-
vuus ndyttdytyy nimenomaan silloin, kun keksiji laatii ensimmaéistéd kertaa nuo
piirustukset keksintonsi syntyvaiheessa. Teos syntyy jo tuona luomisajankoh-
tana eikd tuolloin vield ole helposti otaksuttavissa kenenkéén toisen henkilon
pystyvin saamaan aikaan identtisid tai hyvin samankaltaisia piirustuksia, Te-
kijanoikeus on voimassa samansiséltdisend aina siihen asti, kunnes 70 vuotta
on kulunut tekijin kuolinvuoden péittymisestd. Voimassaoloaikana kdydyssi
oikeudenkiynnissi suoritettu hypoteettinen koe kuvaa kokeen suorittajan, tis-
séd tapauksessa professori Bruunin henkilokohtaista nikemysti oikeudenkdyn-
tihetkelld. Hanen nikemyksensd soveltuu kylld arkisempiin teknisiin piirustuk-
siin, joista esimerkkejd tarjoavat esimerkiksi rakennustyomailla kdytossd olevat
tyomaakokouspdoytikirjat, mutta yleisesti ottaen myos keksinnollisyyteen ylté-
mittdméit, monesti rutiininomaiset konepiirustukset. Bruunin esittimé todista-
janlausuma tarkastellussa tilanteessa on sen sijaan liian kategorinen ja kaipaisi
vakuuttavia lisdperusteluja. Niin ollen ei voida katsoa, ettd vélituomion ja myo-
hemmaén hovioikeustuomion lopputulokset tekijinoikeuden puuttumisesta oli-
sivat riidattomasti oikeat.

10 Ks. Kummer s. 30 ss., 38 ja 80, Troller s. 365, Haarmann 2005 s. 63, Castrén 2006 s. 779.
Kirdjdoikeus mainitsee kylld teokselta vaadittavaa omaperdisyyttd kuvatessaan myds tdmén tun-
netun ja laajasti kdytetyn kisityksen omaperdisyydestd, joka samalla on mm. Haarmannin mu-
kaan osoitus suojattavalta teokselta edellytettdvisti tilastollisesta ainutkertaisuudesta.

101 K. kirjallisilta teoksilta edellytettivistd yleisesti ottaen alhaisesta teostasosta eli teoskynnyk-
sestd mm. Haarmann 2005 s. 69, joka s. 73 katsoo alhaisen teoskynnyksen koskevan myos esi-
merkiksi selittdvid piirustuksia, joihin juuri tekniset piirustukset luetaan.

102 Ks. Bruunin kuuleminen todistajana 26.10.2009, Helsingin kirdjioikeuden vilituomion
4578/22.12.2009, 08/25626 pdytikirjat.
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Jos omaperdisyyden poissulkeva tai pdinvastoin sen puolesta puhuva oletta-
mus voidaan samalla tukea aiemmasta oikeuskdytannOstd tarjoutuviin riittdvin
vertailukelpoisiin tapauksiin, ollaan omaperiisyyttd arvioitaessa varmemmalla
pohjalla.!®® Esimerkiksi digitaalikameran ohjekirjan selittdvistd piirustuksista
katsottiin lausunnossa TekijaN 2004:2, etti selittdvien piirustusten yltiminen
teostasoon edellyttid piirustusten olevan ilmaisumuodoltaan silld tavoin oma-
perdisid, ettei kukaan muu asiantuntija voi itsendisesti patya esittiméain samo-
ja asioita muodoltaan samanlaisilla piirustuksilla. Tdméa vaatimus on mielestini
kohtuuttoman ankara ja saattaa mahdollistaa arvokkaidenkin ja paljon luomis-
tyoté vaatineiden piirustusten nopean korvauksettoman kopioinnin.'*

Kéytinnossd vaatimus saattaa itse asiassa merkitd, ettd ainoastaan laajo-
ja, monimutkaisia projekteja koskevat tekniset piirustukset ylipddnsd voivat
saada tekijdnoikeussuojaa. Esimerkkind mainittakoon Saksan korkeimman
oikeuden muuan ratkaisu vuodelta 1985.'% Sen mukaan tekijinoikeussuo-
jaa saivat elektroditehtaan rakentamista koskevat piirustukset teknisii tietoja
koskevine vuokaavioineen, joista sai nopeasti tarpeellista tietoa.

Juuri nopeus tietojen saatavuudessa ja siitd mahdollisesti johtuva tuotteiden
laskemisen markkinoille nopeutuminen tai tuotantotekniikkaan liittyvédn inno-
vaation kdyttodnoton aikaistumiseen perustuva kustannussiisto on seikka, jon-
ka perusteella tekijianoikeudellisesti suojattujen piirustusten luoja on oikeutet-
tu saamaan kopioijalta Tekijil. 57.1 §:ssd tarkoitetun kohtuullisen hyvityksen,
vaikka kopioija olisikin vilpittoméssd mielessd, eli hdanen ei voida katsoa ol-
leen tai tarvinneenkaan olla selvilld kopiointinsa oikeudenvastaisuudesta. Tél-
l4 tavoin ilman mitddn tahallisuutta tai edes tuottamusta elinkeinotoiminnassa
suoritettu kopiointi tapahtuu kuitenkin erittdin harvoin. Jos kopiointi on tuot-
tamuksellista tai tahallista, on kopioijan maksettava kohtuullisen hyvityksen
lisdksi korvaus kaikesta muustakin vahingosta (Tekijal 57.2 §),'% jolloin vas-
tuu yltdd tdyteen vahingonkorvaukseen kaikesta tekijinoikeuden haltijan kérsi-
maistd vahingosta, mutta ei sen yli. Kohtuullisen hyvityksen maidrdytymisesti ja
hyvityksen ylittdvin vahingon korvaamisen arviointiperusteista ei kuitenkaan

103 Tarkastellussa Helsingin kérédjdoikeuden vilituomiossa mainitaan kylld todisteluaineistoon
kuuluvien lukuisten tekijdnoikeusneuvoston lausuntojen numerot. Niitd ei kuitenkaan tuomiossa
analysoida. Tuomio on tosin tarkastellussa suhteessa epéolennaisin poikkeuksin yhteneviinen
lausunnon 7ekij@N 2006:10 kanssa. Tédsséd lausunnossa puolestaan mainitaan luettelomaisesti ja
Iyhyin kuvauksin useita tekijanoikeusneuvoston aiempia lausuntoja. Niitd ei analysoida, joten
niiden merkitys lausunnon lopputuloksen kannalta jdd avoimeksi.

104 Sorvari (2007 s. 47) toteaa, etti viimeaikaisessa kidytinnossi selittdvien piirustusten teos-
kynnysvaatimukset on asetettu varsin korkealle.

105 Ks. BGH 10.5.1984, GRUR 1985.129 (seloste Schricker s. 153).

106 Ks. tekijidnoikeudellisen korvausvastuun edellytyksistd ja mdgdrdytymisestd Sorvari 2007 pas-
sim, Castrén 1979 s. 133 ss., 185 ss., 213 ss.

68



YRITYSSALAISUUTEEN JA TEKIJANOIKEUTEEN PERUSTUVA SUOJA

nimenomaan teknisten piirustusten ja niihin liittyvien muiden asiakirjojen osal-
ta ole toistaiseksi asiaa valaisevaa suomalaista oikeuskdytantoa.

Vahingonkorvausta voidaan vahingonkorvauslain 2:1.2:n nojalla sovitella,
jos korvausvelvollisuus harkitaan kohtuuttoman raskaaksi ottaen huomioon
vahingon aiheuttajan ja vahingon kérsineen varallisuusolot ja muut olosuh-
teet.'” Tahallisten rikosten, esimerkiksi RL 49:1:ssé tarkoitetun tekijanoi-
keusrikoksen ollessa kyseessé sovittelu on kuitenkin sanotun 2.1.2:n nojalla
mahdollista vain, jos korvauksen alentamiseen on erityisid syitd. Muissakin
tapauksissa elinkeinotoiminnassa aiheutuneen korvausvastuun sovittelu on
poikkeuksellista ja harvinaista.

Edelli tarkasteltua Easy Way -jarjestelmid sen keksijd A pyrki varsinaiselle te-
kijinoikeudelle kielteisten tuomioiden jdlkeen suojaamaan Tekijal 49.1 §:n 2
kohdan mukaisena tietokantana. Tekijdnoikeuslaissa ei ole tietokannan méa-
ritelméd, mutta lainkohdan muutosta koskevan hallituksen esityksen mukaan
tietokannalla tarkoitetaan teosten, tietojen ja muiden itsendisten aineistojen
kokoelmaa, joka on jirjestetty jirjestelmailliselld tai menetelmalliselld tavalla
ja johon kootut tiedot ovat elektronisesti tai muulla tavoin helposti ja nopeasti
haettavissa.'"®

Kérdjdoikeus katsoi, ettei Easy Way -jarjestelmd tayttdanyt titd edellytys-
td. Lisdksi kdrdjdoikeuden mukaan Easy Way -jarjestelmd muodosti kirjalli-
sen, myos disketeille ldhinnd varmuuskopiointina tallennetun koosteen erdan
huoltomenetelmin kehitystd kuvaavista dokumenteista. Yksinomaan téllainen
tallennus ei tarkoita, ettd tallennus olisi edelld kuvatun méirittelyn mukainen
Tekijal. 49.1 §:n 2 kohdassa tarkoitettu tietokanta. Lainkohdan mukaan tie-
tokannan sisillon kerddmisen, varmistamisen tai esittdmisen tulee edellyttda
huomattavaa panostusta. Tdmé investointi ei tarkoita niitd voimavaroja, joita
kiytetddn sisdltdaineiston luomiseen, vaan voimavarojen tulee kohdentua tie-
tokantaan sisiltyvien aineistojen jdrjestimiseen tai niiden sisdltdmien tietojen
oikeellisuuden varmistamiseen.'® Niilld perusteilla kirdjdoikeus hylkési kan-
teen. Turun hovioikeus ei tuomiossaan 2276/19.12.2013, S 13/1209 muuttanut
kirdjioikeuden tuomiota, eikd korkein oikeus (0635/21.3.2014, S 2014/183)
myontdnyt valituslupaa.

107" Tekijdl 57.4 § sisiltdd viittaussddnnoksen vahingonkorvauslakiin.

108 Ks. HE 1997:170.
19 Harenko, Niiranen ja Tarkela viittaavat s. 420 EY-tuomioistuimen 13.11.2002 antamaan, mai-
nitut edellytykset asettavaan tuomioon C-42/02.
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4.4 TIETYISTA KESKEISISTA ONGELMAKOHDISTA
SOPIMUSNEUVOTTELUISSA

Edeltdvasti esityksestd ilmenee, ettd tekijdnoikeuslaki varsin harvoin turvaa
esimerkiksi keksijoitd suuryrityksid vastaan, jotka tavalla tai toisella pyrkivit
ilmaiseksi hyodyntiméin syystd tai toisesta patenttisuojaa vailla olevia kek-
sintdjd. Erityisesti tuotantotoimintaansa aloittelevan keksijdn asemaa vaikeut-
taa myoOs se, ettd hidnen yrityksessddn valmistettujen innovatiivisten tuottei-
den tulee tdyttdd eri aloilla noudatettavat EU-direktiiveihin perustuvat muun
muassa tuoteturvallisuutta tehostavat, valtioneuvoston asetuksessa koneiden
turvallisuudesta 12.6.2008/400 asetetut tekniset vaatimukset, joiden tdyttymi-
nen asetuksen 9 §:n mukaan on ilmoitettava koneeseen kiinnitettavilla CE-
vaatimustenmukaisuusmerkinndlld. Tdmd on omiaan lisddmiin suunnittelu-
ja valmistuskuluja etenkin yritystoiminnan alkuvaiheessa ja saattaa yhdessa
oikeudenkiyntiuhan tai oikeudenkdynnin kdynnistymisen kanssa muodostua
jopa ylittimittomiksi kynnykseksi sarjatuotantoon pyrkiville pienyrittéjélle.
Onkin syytd vakavasti harkita, olisiko oikeuskdytinnossdamme korkeaksi muo-
dostunutta teknisten piirustusten tekijanoikeudellista suojakynnystd syytd ma-
daltaa. Siitd olisi positiivisena seurauksena markkinoilla toimivien pk-yritysten
lisddntyminen ja hintakilpailun tehostuminen.

4.4.1 Itsendinen keksijia uhkaavien tai
puhjenneiden oikeusriitojen paineessa

Yksityishenkilon ominaisuudessa tai pienyrityksessd toimintaansa harjoit-
tava keksiji tulee todennidkoisesti harvemmin kuin suuremmasta yrityksesta
toimeentulonsa hankkiva, tyypillisesti enemmin asiantuntijoiden apua hyo-
dyntdvd henkilo miettineeksi tekemiensd keksintdsopimusten mahdolliseen
pédttymiseen tulevaisuudessa liittyvid ongelmia. Niiden huomioiminen keksin-
tooikeuksia koskevia luovutussopimuksia tehtiessd on omiaan turvaamaan oi-
keuksien luovuttajaa mahdollisilta monesti vasta pitemmin ajan kuluttua ilme-
neviltd taloudellisilta vahingoilta. Irtautuminen epédedulliseksi osoittautuneesta
sopimuksesta tosin ei useinkaan onnistu jo siitd syystd, ettd sopijapuolten tulee
kantaa tekemistddn sopimuksista normaali taloudellinen riski kuten liiketoi-
minnassa yleensédkin. Epdedullisesta sopimuksesta vapautumista toivova saat-
taa toisinaan jankuttaa mielestddn védryydelld syntyneestd, erityisesti oikeus-
toimilain 3 luvun vastaisesta ja siten pateméttomastd sekd omalta kannaltaan
kohtuuttomana pitdmaistddn sopimuksesta'!® sekd mahdollisesti vield irtisanoa

10 Pdtemittomyysperusteita ja kohtuuttomuutta on tarkasteltu edelld luvuissa 4.3.2-4.3.4.
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ja/tai purkaa sopimuksen. Keksintooikeuksien luovutuksensaaja saattaa drsyyn-
tyd téstd siind madrin, ettd hin nostaa vahvistuskanteen sopijapuoltaan vastaan
vaatien tuomioistuinta vahvistamaan, ettd patentti- tai hyodyllisyysmallioikeu-
det mahdollisine muine liitdnnéisineen ovat siirtyneet hidnelle laillisesti ja my0s
hinelld sdilyvit, koska hidnen mielestidin luovutussopimukseen ei sovellu mi-
kddn vastapuolen vetoama pitemittomyys-, irtisanomis- tai purkamisperuste,
tai vaikka niin periaatteessa saattaisi ollakin, perusteen olemassaoloa ei ole ky-
seisessd tapauksessa ndytetty toteen.!'! Jutun hivinnyt luovuttaja voidaan tuo-
miossa velvoittaa suorittamaan voittajalle kymmenien, ellei satojentuhansien
eurojen suuruiset oikeudenkiyntikulut. Usein my0s asiantuntijatasoista sel-
vittelyd edellyttivit immateriaalioikeudelliset oikeusjutut voivat johtaa siihen,
ettd jo pelkkini oikeudenkdyntikuluina yksityishenkilon tai pienyrityksessddn
toimiva keksijd voi hivitessdin menettdd kdytinnollisesti katsoen koko omai-
suutensa tai valtaosan siitd.!"” Tamén vuoksi hinelle ei mahdollisesti jdd riitté-
viésti varoja voidakseen kidydd hidnen mahdollisesti tekemiéddn muita keksintoja
koskevia oikeudenkiyntejd, joita toisinaan saatetaan kidyda rinnakkain vahvis-
tuskanne- tai muun tyyppisen oikeudenkdynnin kanssa tai jotka saattavat olla
luonnollinen jatke tille oikeudenkéynnille.'”* Oikeudenkidyntikulujen vihenti-

" Kysymyksessid on sopimusoikeudellinen vahvistuskanne eikd esimerkiksi tilanne, jossa pa-
tentinhaltija ajaa vahvistuskannetta siitd, nauttiiko hédn patentin perusteella suojaa toista vastaan,
jos asiasta syntyy epéselvyyttd ja siitd aiheutuu hinelle haittaa (PatL 63.1 §). Hyodyllisyysmalli-
oikeudesta annetusta laista vastaava sddnnos puuttuu. Joka tapauksessa vahvistuskannetta pi-
detddn suorituskanteen tavoin ns. yleiskanteena. Ilman nimenomaista vahvistuskanteeseen
oikeuttavaa lainsddnnostikin oikeus ajaa vahvistuskannetta syntyy paitsi viitetystd oikeuden-
loukkauksesta my0s sen johdosta, ettd viitataan oikeussuhteen olemassaolosta tai ei-olemassa-
olosta vallitsevaan epdvarmuuteen. Ks. Lappalainen 1995 s. 370, Honkasalo s. 128 ss., Tirkkonen
1974 s. 390. Mainituissa olosuhteissa vahvistuskanne on oikeutettu esimerkiksi epdvarmuuden
syntyesséd hyodyllisyysmallioikeuden olemassaolosta.

12 Niin voi kiiydi erityisesti vilimiesmenettelyssi. Siihen ei maksutonta oikeudenkiyntid voida
myontdd eikd sen oikeudenkidyntikuluja korvata oikeusturvavakuutuksesta lainkaan. Tietoisuus
téstd saattaa hyvinkin vihentdd keksintoihin tdhtddvad luovaa toimintaa; tilastollisia selvityksid ei
tosin ole tehty. Tdmin yhteiskunnallisen epdkohdan kuten yleensikin liiallisen kuluriskin
alentamiseksi oikeudenkéynneissé voitaisiin kehittdd uudentyyppisid vakuutusjérjestelmii, joilla
autettaisiin erityisesti riittiméttomin taloudellisen kantokyvyn omaavia henkil6itd pddsemiin
oikeuksiinsa siten, ettd he uskaltautuisivat entistd enemméin nostamaan oikeudenkdyntejd myos
lopputulokseltaan epidvarmoissa tapauksissa. Nykytilanteen vallitessa itsendisen keksijan olisi
melkein poikkeuksetta viisainta vaatia toisen osapuolen keksintdjen luovutussopimuksiin tavan
takaa tarjoaman vilityslausekkeen jéittdmistd pois sopimuksesta. Kirjallisuudessa toisinaan suo-
siteltu “kevyehkd”, ainoastaan yhden vilimiehen késittdvd vilimiesmenettely (ks. mm. Koulu —
Turunen — Koulu, DL 2009 s. 392 s.) ei sekiin vilttdmittd tuo etenkédin vaikeissa ja tyoldissd im-
materiaalioikeudellisissa asioissa olennaista kuluhelpotusta; usein kiytettyjen huippuasianaja-
jien useiden kymmenien sivujen kirjelmistddn ym. tyostidédn perimien korkeiden palkkioiden rin-
nalla vilimiehen palkkio on enéi toisarvoinen seikka.

113 Keksintooikeutensa luovuttaneella keksijilld saattaa samanaikaisesti luovutussopimuksen
patevyyttd tai oikeutta siitd vapautumiseen irtisanomisen tai purkamisen kautta koskevan riidan
kanssa olla vireilld luovutuksensaajaa vastaan myos esimerkiksi keksinnon jatkokehittelyd kos-
kevasta tyOsuhteesta johtuvia palkka- ym. saatavia koskeva riita. Luovutussopimusta koskeva,
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minen verotuksessa luonnistuu my6s paremmin suurehkolle yritykselle verrat-
tuna itsendiseen keksijdin, jolle yksityishenkiloni tai pienyrityksessd toimies-
saan ei yhtd usein kerry sellaista tuloa, josta kulut saataisiin vihennetyksi.

Erityisesti rajoitetut taloudelliset voimavarat omaavan keksijin olisi oikeu-
denkdyntien vilttimiseksi kiinnitettivd keksintdoikeuksiensa luovutusneuvot-
teluissa huomiota tiettyihin ensiarvoisen térkeisiin kysymyksiin, joiden sdin-
telemiselld luovuttajalle epdedullisiksi osoittautuvilla sopimusehdoilla saattaa
olla ratkaiseva merkitys luovuttajan suunnitelmien saada keksinnosta riittdavik-
si katsomansa tulolihde raukeamiseen.

Mitéd helpommin keksijd tai muu luovuttaja pystyy tarpeen vaatiessa irrot-
tautumaan sopimuksesta ja palauttamaan keksintdoikeuksien médrdimisvallan
riittdvin laajasti itselleen, sitd vihemmén merkitystd luonnollisesti on muilla
luovuttajan taloudellisia oikeuksia turvaavilla sopimuslausekkeilla. Koska luo-
vutussopimuksen irtisanomis- ja purkamisoikeuden asianmukaisella huomioi-
misella luovutussopimusta laadittaessa on suuri merkitys sopijapuolten oi-
keudellisen aseman kannalta, tarkastellaan aluksi sopimuksen lakkaamista eri
tilanteissa.

4.4.2 Keksintooikeuksien luovutussopimuksen
irtisanominen ja purkaminen

Jos keksintdd koskeva patentti tai hyodyllisyysmallioikeus lisensioidaan, mah-
dolliset liitinndiset immateriaalioikeudet mukaan lukien, ''* on keksinnon tdhin
liittyvine muine immateriaalioikeuksineen hyodyntdmisoikeuksien siirtdminen
lisenssinsaajalta takaisin lisenssinantajalle periaatteessa yksinkertaisempi asia
kuin jos kysymyksessd olisi periaatteessa kertaluonteinen ja siten vain poik-
keuksellisesti peruutettavissa oleva keksintdoikeuksien myynti. Oikeudelliselta
kannalta sopimuksen irtisanomis- ja purkamisoikeuden olemassaolon suhteen
vaikeimpia arvioida ovat kuitenkin keksintdoikeuksien kertaluonteisen myyn-
nin ja lisensioinnin vidlimuodot. Niihin turvauduttaessa sopimuksen laatijoiden
on oltava erityisen huolellisia ja kaukonikoisid vihentddkseen omia sopimus-
riskejddn.

lainvoimaiseen tuomioon pédttynyt riita voi mydhemmin antaa sysdyksen uusille oikeusriidoille
samojen osapuolten vililld, jos keksijd esimerkiksi vaatii kirdjdoikeudessa itselleen epdedullisen
vilitystuomion mitédtdimistd (VML 40 §) tai kumoamista (VML 41 §) tai jatkaa keksinnollistd
toimintaansa alueella, jonka ainakin osittaisesta sisdltymisestd luovutussopimuksella jo siirrettyi-
hin oikeuksiin on tulkinnallista epdvarmuutta.

114 Edelld esitetystd (4.3.5) ilmenee, miten esimerkiksi lisenssisopimuksiin liittyvét tekniset pii-
rustukset harvoin tiyttivit tekijanoikeudellisesti suojattavalta teokselta edellytettdvin omaperdi-
syysvaatimuksen.
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Lisenssi eli kédyttooikeus patenttiin tai hyodyllisyysmallioikeuteen mah-
dollisine liitdnnidisine immateriaalioikeuksineen voidaan ensiksikin myontdd
maidriajaksi, normaalisti joiksikin vuosiksi, tai esimerkiksi siihen asti, kunnes
viimeisenkin lisensioidun patentin voimassaolo lakkaa. Domeij’n mukaan li-
senssisopimus voidaan katsoa tehdyksi patentin “elinidksi”, jos muuhun viit-
taava selvitys puuttuu tilanteessa, jossa lisenssi tiettyyn patenttiin myonnetidin
mainitsematta mitdian sopimuksen kestoajasta.''> Tdssd tapauksessa lisenssiso-
pimus on jo sisélloltddn ja vaikutuksiltaan varsin ldhelld patenttioikeuksien ko-
konaisluovutusta (assignment).'¢

Mairdvuosiksi tehty lisenssisopimus saattaa sisdltdd médrdyksen sopimuk-
sen automaattisesta jatkumisesta kulunutta sopimuskautta vastaavan ajan,
mikili jompikumpi sopijapuoli ei tietyssd miidrdajassa ennen sopimuksen
sovittua pdittymisaikaa ilmoita haluavansa sopimuksen lakkaavan. Auto-
maattisen jatkamisehdon puuttuessa sopimus lakkaa sopimuskauden péét-
tyessd, ellei yhteisymmarrykseen pédsti sopimuksen jatkamisesta.

Lisenssi voidaan myontdd myo0s toistaiseksi, jolloin sopimukseen yleensé ote-
taan tietty, esimerkiksi kuuden kuukauden pituinen irtisanomisaika,'” jonka
kuluessa sopijapuolet — enemmaén tai vihemmin onnistuneesti — pyrkivét ennal-
ta sopeuttamaan toimintaansa kohta paéttyvin yhteistyosopimuksen jilkeiseen
aikaan. Vaikka irtisanomisajasta ei olisi nimenomaisesti mitidin sovittukaan, on
monivuotisiksi tarkoitetuissa kestosopimuksissa,''® joihin muun muassa useim-
mat lisenssisopimukset luetaan, noudatettavana kohtuullinen irtisanomisaika,
jollei sopimusta tulkittaessa 16ydy seikkoja, jotka osoittavat irtisanomisoikeu-
den osalta olevan olemassa rajoituksia.'"”

Yleensd ei voida ldhted siitd, ettd kestosopimuksen osapuolet olisivat tarkoit-
taneet sopimuksen olevan voimassa ikuisesti ilman mitdén oikeutta sen lak-

15 Ks. Domeij 2010 s. 369, 371.

116 Tissi on tyypillisesti kysymys kauppasopimuksesta, jossa oikeudet hakea keksintoon patent-
tia tai oikeudet myonnettyyn patenttiin myydéin sovittua vastiketta vastaan. Ks. ldhemmin edel-
las. 38.

17 Kuuden kuukauden pituinen irtisanomisaika mainitaan esimerkkini siksi, etti se ei etenkéin
pitempédin jatkuneissa sopimussuhteissa vélttdmittd ole aivan kohtuuttoman lyhyt. Useampia
vuosia kestdneen sopimussuhteen kuluessa lisenssinsaaja on kuitenkin saattanut tehdd mittavia
tuotannollisia ja jakelua koskevia investointeja. Ne saattavat vaikuttaa pidentévisti kohtuulliseen
irtisanomisaikaan, mikéli esimerkiksi OikTL 36:n sovittelusddnnoksen mahdollisesta soveltami-
sesta herdd kysymys. Ks. Hemmo 2008a s. 528 s. ja vertailevasti samantyyppisid ongelmia syn-
nyttivien ulkomaankaupan jdlleenmyyntisopimusten kannalta Castrén 1975 s. 144.

118 Esimerkiksi huoneenvuokra-, yhtio-, yksinmyynti- tai lisenssisopimusta tarkoittavan kestoso-
pimuksen vastakohtana on kertasopimus. Silld toteutetaan yksittdinen vaihdantatoimi, esimerkiksi
irtaimen esineen kauppa ilman, ettd osapuolten vilille jiisi jatkuvaa sopimussuhdetta ja ettd sopi-
muksen ajallinen ulottuvuus olisi oikeudellisesti merkityksellinen (ks. Hemmo 2008a s. 42 s.).

19 Ks. Hemmo 2008a s. 521 ss., 528 s., Castrén 1975 s. 135 ss., 142 ss.

73



NEUVOTTELUT JA SOPIMUKSET KEKSINTOTOIMINNASSA

kauttamiseen.'”® Tdma ei olisi jarkevi ratkaisu, koska markkinataloudelliset
ja muut olosuhteet saattavat muuttua niin ratkaisevasti, ettei mitdén edelly-
tyksid sopimussuhteen jatkamiselle esimerkiksi huonontuneen markkinati-
lanteen vuoksi ole olemassa.'?!

Kestosopimuksen lakkaamisen suhteen esitys koskee vain sopimuksen
normaalia lakkauttamista. Poikkeustapausten, esimerkiksi sopijapuolen
konkurssiin joutumisen ja yleensdkin maksukyvyttomyyden varalle sopi-
mukseen otetaan monesti sopimuksen lakkauttamiseen oikeuttavia turva-
lausekkeita.!?? Samaten sopimuksessa voidaan esimerkiksi nimenomaisella
kiellolla varautua mahdollisuuteen siirtdd sopimukseen perustuvat velvolli-
suudet jollekin kolmannelle. Sen sijaan alilisensiointi siind muodossa, etti
osa sopimusvelvoitteista siirtyy kolmannelle, hyviksytddn jo kdytdnnolli-
sistd syistd usein, yleensi lisenssinantajan suostumuksella, jota ei saa ilman
perusteltua syyti evitd, esimerkiksi siten, ettd velvoitteitaan siirtdvi lisens-
sinsaaja vastaa edelleen lisenssinantajaa kohtaan siirrettyjen velvoitteiden
tdyttdmisestd.'? Ndmd erityistilanteet eivit tdssd yhteydessd kuulu tarkaste-
lun piiriin.

Jos lisenssinsaaja on maksanut saamastaan lisenssistd kertakorvauksen, ja li-
senssi on sovittu yksinomaiseksi, so. lisenssin antaja on sitoutunut olemaan
myontamittd lisenssin tarkoittamalle maantieteelliselle alueelle, esimerkiksi
Suomeen tai Saksaan, samanaikaisesti muita lisenssejd, saattavat nami seikat
yhdessi viitata sithen, ettd ainakaan lisenssinantajalla ei ole oikeutta vapaas-
ti irtisanoa sopimusta.'?* Jos nimenomaista irtisanomisoikeuden rajoitusta ei
kuitenkaan ole otettu sopimukseen, edellyttdd sanottu tulkinta mielesténi, ettd
lisenssimaksut yltdvit kohtuullisena pidettidviin tasoon tasapainottamaan ra-
joituksesta lisenssiantajalle aiheutuvaa taloudellista menetystd tai ettd lisens-
sinsaaja panostaa sopivassa madirin lisensioidun tekniikan jatkokehittelyyn,
jonka tulokset on tarkoitettu hyodyttimédin molempia osapuolia.

4.4.3 Suoritusten palautusvelvollisuudesta
luovutussopimusta purettaessa

Patentti- tai hyodyllisyysmallioikeutta koskevan lisenssisopimuksen kuten li-
senssisopimuksen yleensdkin purkaminen edellyttdd vastapuolen olennaista

120 Ks. Nial s. 279 s. Castrén 1975 s. 135 ja Hakulinen s. 56, joka lausuu mm., etti laki ei yleen-
sd hyviksy tdysin epamédiriisen ajan jatkuvia velvoitteita.

121 Ks. Castrén 1975 s. 135.

122 Ks. Domeij 2010 s. 353 s.

123 Ks. Domeij 2010 s. 330 ss., Sund-Norrgdrd s. 215 s. ja lisenssinsaajalle mahdollisesti asetetun
best efforts -velvoitteen osalta 4.4.6.

124 Ks. Domeij 2010 s. 371, Thorley s. 303 viittauksin Englannin oikeuskdytintoon.
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sopimusrikkomusta.' Tami puolestaan merkitsee, ettd ottaen huomioon sopi-
muksen rikkomisen kyseisessd tapauksessa vihidistd suurempi merkitys rikko-
muksen kohteeksi joutuneelle osapuolelle'?® timén pakottaminen jatkamaan so-
pimussuhdetta olisi kohtuutonta.'?’

Purkaminen lakkauttaa sopimuksen vilittomisti. Se eroaa téltd osin irti-
sanomisesta, johon tavallisesti, vaikkakaan ei poikkeuksetta, liittyy irtisano-
misaika.'?

Irtisanomista pidetddn melkein poikkeuksetta kohtuuttomana, jos irtisano-
misaikaa ei myonnetd. Useimmat pitempiaikaiset, normaalisti monivuotiset
kestosopimussuhteet ovat jo luonteeltaan sellaisia, ettd kohtuullista irtisano-
misaikaa edellytetddn. Esimerkiksi immateriaalioikeuksien lisenssisopimuk-
sissa irtisanotulle sopijapuolelle on poikkeuksetta annettava aikaa sopeutua
muuttuneeseen tilanteeseen.

Sopimusvelvoitteiden lakkauttamisen lisdksi sopimuksen purkaminen olennai-
sen sopimusrikkomuksen vuoksi perustaa osapuolille velvollisuuden palauttaa
tehdyt suoritukset periaatteessa aina, jos kysymys on tyypillisestd kertasopi-
muksesta, esimerkiksi irtaimen tavaran kiteiskaupasta.'®

Pelkkid sopimuksen irtisanominen ilman purkamiseen oikeuttavaa perustet-
ta sen sijaan lakkauttaa sopimuksen ainoastaan irtisanomishetken jélkeiseltd
ajalta (oikeusvaikutus ex nunc), eiki irtisanominen aikaansaa mennytti aikaa
koskevaa ex tunc -vaikutusta.

Palautusvelvoite on pidsidintdisesti voimassa myds, kun patentin tai patenttiha-
kemuksen kokonaisluovutus (koskee vastaavasti hyddyllisyysmallioikeuksien
myyntid) puretaan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta yhdelld kertaa
maksetun kertakorvauksen muodostaessa koko kauppahinnan. Mikéli mainitus-
sa kokonaisluovutuksessa kauppahinta kuitenkin on mééritetty vastaamaan esi-
merkiksi myydyn patentin arvioitua jéljelld olevaa voimassaoloaikaa ja luovu-
tussopimus puretaan vasta, kun lisenssinsaaja on kenties useammankin vuoden

125 Hemmo (2008a s. 510) toteaa: "Lainsdddidnnon taustalta on helposti tunnistettavissa yleinen
periaate, jonka mukaan purkaminen vaatii olennaista sopimusrikkomusta.”

126 Qesch, Pihlajamaa ja Sunila (s. 187) puhuvat véhdiistd tuntuvammasta sopimusrikkomukses-
ta purkamisen edellytyksenid. Se on ymmarrettdvd samaa tarkoittavaksi kuin olennainen sopimus-
rikkomus; kun sopimusrikkomuksella on véhéistd suurempi merkitys, se on tuntuva.

127 Ks. Domeij 2010 s. 371 viitaten Saksan oikeuskéytintoon.

128 Ks. Hemmo 2008a s. 514. Sopimuksen piéttdmistavoista irtisanomisella ja purkamisella on
siis terminologisesti erilainen sisdltd. Kansainviliset lisenssi- kuten muutkin yhteistoimintasopi-
mukset ja myds monet suomalaisten sopijapuolten viliset vastaavat sopimukset laaditaan usein
englannin kielelld. T4ll6in on termien kdytdssi oltava tarkkana. Toisin on englanninkielisessi so-
pimustermistossd, jossa sanalla ferminate voidaan kisittdd kumpaakin edelld mainituista (ks.
Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 187).

129" Ks. kertasopimuksen méiritelmi s. 73 av. 118.
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ehtinyt hyodyntdi lisenssid liiketoiminnassaan, saattaisi hdn hyotyé kohtuutto-
masti, jos luovutussopimuksessa katsottaisiin tarkoitetun hénen tidsséd tapauk-
sessa saavan maksamansa kertalisenssimaksun takaisin kokonaisuudessaan, so.
myds purkamishetked edeltidviltd ajalta.

Patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden lisensioinnissa méirdajoin maksettavia
lisenssimaksuja ei normaalisti tarvitse palauttaa purkamishetked edeltdvilti ajal-
ta. TAm& on kestosopimuksiin sovellettavien yleisten periaatteiden mukaista.'*

Mainittujen yksinoikeuksien optimaaliseen hyddyntdmiseen tarvittava yk-
sinoikeuteen sisdltyméton tietotaito saattaa yksinoikeuslisenssisopimuksen
purkamisen jilkeenkin olla lisenssinsaajan hyotykdytossd esimerkiksi jossain
muussa kuin lakanneen sopimuksen tarkoittamassa tuotannossa. Tdma on syy-
td ottaa huomioon lisenssimaksuvelvollisuuden méédrdytymisessd samoin kuin
kysymyksessd maksujen palauttamisesta.'*! Tuotannossa tarvittava lisenssinan-
tajalta saatu yksityiskohtainen tieto (kunkin tuotteen valmistuksessa tarvittava
lampotila, raaka- ja apuaineiden koostumus ja miérd yms. yksityiskohdat) on
ainakin osaksi voinut olla suullista tai joka tapauksessa tallentamatonta infor-
mointia tuotantovilineiden kdytdstd, mikd ajan mittaan on ehtinyt sulautua li-
senssinsaajan itse luoman tietotaidon kanssa yhteen kokonaisuudeksi, josta li-
senssinantajalta saatua osuutta tiedosta on endd mahdotonta erottaa. Niin ollen
informaation hallinnan poistaminen lisenssinsaajalta ("palautus” lisenssinan-
tajalle) ei endd ole kiytinnodssd mahdollinen. Alun perin salainen tieto saattaa
my0Os menettdd taloudellisen merkityksensi yrityssalaisuutena tullessaan osak-
si periaatteessa kaikkien vapaasti kdytettdvissd olevaa alan yleistd ammattitie-
toa, etenkin yritysten henkildston vaihtaessa tyonantajaa tai siirtyessé itsenéi-
siksi yrittdjiksi ja samalla levittdessi tietoa hyvinkin laajalle. Talloin kdytinnon
merkitys ’palautukselta” puuttuu tiysin.!'*

130 Ks. Hemmo 2008a s. 514 ss.: "Kestosopimuksissa purkaminen ei sen sijaan vaikuta purka-
mishetked edeltidvidn aikaan. Tehdyt suoritukset jadvit tatd edeltdviltd ajalta voimaan ja sopimus
on siltd osin toteutunut asianmukaisesti.”

Eri asia on, ettd lisenssinantajan mahdollinen olennainen sopimusrikkomus oikeuttaessaan li-
senssinsaajan purkamaan sopimuksen, saattaa my0s itse asiassa merkitd lisenssimaksujen “pa-
lautusta” toisesta syystd, so. lisenssinantajan sopimusrikkomuksestaan seuraavan vahingonkor-
vausvastuun lisenssinsaajaa kohtaan itse asiassa merkitessé jo saatujen lisenssimaksujen mene-
tystd vahingon hyvittdmiseksi.

131 Jos téllaista tietotaitoa on patenttilisenssisopimuksen osana luovutettu lisenssinsaajan uuden
tuotannollis-kaupallisen toiminnan kdynnistdmiseksi, on englantilaisen ratkaisun Court of Ap-
peal Regina Glass Fibre Limited v. Werner Schuller [1972] R.P.C. 229 (selostettu Domeij 2010
s. 374) mukaan tietotaidon kdyttdoikeus katsottava luovutetuksi ikiajoiksi, mikili ei ilmene li-
senssinsaajan olleen tietoinen siité, ettd tietotaidon kéytto kenties kuuluisi lopettaa samalla kun
lisenssikin lakkaa.

132 Ks. Castrén 2003 s. 41 s., sama 1973 s. 209 ss. Jos tieto taas on edelleen yrityssalaisuuden
luonteista, soveltuu tulkinnalliseksi ldhtokohdaksi Uotilan (s. 48 s.) kanta, jonka mukaan lisens-
sinsaaja ei saa kdyttdd sopimussuhteen pdittymisen jidlkeen yrityssalaisuuden kohteena olevaa
tietotaitoa. Téssi tarkastelussa tulee kiinnittdd erityistd huomiota lisenssinantajan ja -saajan kes-
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4.4.4 Sopimusvaihtoehdot keksijin varautuessa sopimuksesta
vapautumiseen

Kaupallista toimintaansa vasta suunnittelevan keksijan kannalta patentin tai hyo-
dyllisyysmallioikeuden lisensiointi mahdollisine muine liitdnndisine immateriaa-
lioikeuksineen on joka tapauksessa yleisesti ottaen turvallisempaa kuin oikeuksien
kokonaisluovutus myymilld patentinhakuoikeudet tai jo myOnnetyt patentit. Ndin
on erityisesti silloin, jos keksija pystyy tekeméin kohtuullisen irtisanomisaikalau-
sekkeen sisiltivii tai lyhyehkon, mieluimmin vain 1-3 vuoden miérdajan kestdvid
vksinkertaisia lisenssisopimuksia, joissa lisenssinantajalla on oikeus myontéds sa-
malle sopimusalueelle lisenssejd yhtd useammalle lisenssinsaajalle.'** Hanelld on
harvemmin kuin asemansa jo vakiinnuttaneilla yrityksilli omistuksessaan enem-
pdd kuin 1-2 patenttia tai hyodyllisyysmallioikeutta, joten turvatakseen tulonsaan-
timahdollisuutensa niistd hidnen on oltava erityisen huolellinen. Nuo yksinoikeu-
det ja niistd odotettavissa olevat tulot muodostavat useasti olennaisen osan hinen
omaisuudestaan, jota hénelld ei ole varaa menettdd. Sen varmistamiseksi, ettd li-
senssinsaaja riittdvan aktiivisesti hyodyntid lisenssin kohdetta tuotannollisessa ja
kaupallisessa toiminnassaan, lyhyehko, monesti tavallaan koeluonteinen sopimus-
kausi saattaa olla hyvinkin tarkoituksenmukainen. Téll6in lisenssinsaaja voidaan
vaihtaa helpommin, mikéli tulo-odotukset lisenssistd eivit riittavisti tdyty.

Luonnollisesti riittdvddn tulonmuodostukseen voidaan pyrkid myos esimer-
kiksi minimimaksu- eli minimirojaltimdcdrdyksilla. Téalloin vihintddn tietyn-
suuruinen lisenssimaksu on aina suoritettava esimerkiksi vuosittain tai lyhyem-
min véliajoin erdédntyvind maksuina, vaikka lisenssinsaajalle ei kertyisi lisenssin
kdytostd mitddn tuloja.'** Minimirojaltin saannin varmistamiseksi lisenssi- ym.
kaupallisiin yhteistyosopimuksiin otetaan tavanomaisesti maidrdyksia minimi-
rojaltin saantioikeuden haltijan oikeudesta tarkistaa vuosittain tai useamminkin
toisen osapuolen kirjanpitoa.

Toinen neuvottelupuoli ei kuitenkaan ymmarrettdvisti kovin helposti myon-
ny kaupallista toimintaansa aloittelevan keksijin mahdollisiin yrityksiin saada
aikaan lisenssinsaajien vilisen kilpailun ja normaalisti lisenssinantajan kilpai-
lun lisenssinsaajatahon kanssa salliva yksinkertainen lisenssisopimus,'® pu-
humattakaan esimerkiksi minimimaksuvelvoitteesta. Voimakkaampi osapuoli

kindisten intressien turvaamiseen ja pyrkii tdssd tasapainotilan 16ytdmiseen. Uotilan mukaan so-
pimuksen tulkinnassa ja osapuolten intressien punninnassa tulee ottaa keskeisesti huomioon koh-
tuullisuusperusteet myds riskien jakaantumisen osalta.

13 Ks. erityyppisisté lisenssisopimuksista esim. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 174 s.

13+ Ks. minimimaksusta mm. Castrén 1973 s. 198 av. 195, Domeij 2010 s. 160 ss. Sopimuksessa
mahdollisesti midrityistd minimimaksuista ja erityisesti siitd, milloin lisenssinsaajalla on velvolli-
suus pyrkid aktiivisesti kdyttimadn lisenssié tuotannossa ja myynnissi ks. jéljempani luku 4.4.6.
135 Ks. yksinkertaisesta lisenssistd esim. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 174 s., Castrén 1973
s. 172 av. 59 kirjallisuusviittein.
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ei monestikaan vield tuossa vaiheessa varauksetta luota hinen kayttoonsa tar-
jottavan keksinnon kuvailtuihin erinomaisiin teknisiin ominaisuuksiin ja help-
poon markkinoitavuuteen kiyttdjan omassa tuotannossa tai lisenssitarjonnassa.
Niinpi hin pyrkii monesti saamaan keksint6on mahdollisine liitdnniisine im-
materiaalioikeuksineen yksinomaisen lisenssin, johon pdésddntdisesti vield si-
séltyy kielto keksijdlle tai hdnen pienyritykselleen hyodyntidd tekeméidnsa kek-
sintdd ammattimaisesti lisenssinsaajan kanssa kilpaillen."** Monesti timikaén
ei riitd, vaan edellytetddn keksinnon ja liitdnnéisten oikeuksien myyntid, ts.
taydellistd kokonaisluovutusta. Tdlld tavoin vahvempi osapuoli pyrkii samal-
la turvaamaan sen, ettd hiinen tulevat investointinsa keksinnon jatkokehittelyyn
(joihin yrittdjdntoimintaansa aloittelevalla keksijilld ei useinkaan ole varaa) tu-
levat — mieluimmin voitollisesti — katetuiksi immateriaalioikeuksien ja niiden
avulla valmistettujen tuotteiden markkinoinnista odotettavissa olevilla tuloil-
la. Niinpa lisenssinsaajien keskindisen kilpailun mahdollistavien yksinkertais-
ten lisenssien myontiminen jdd péddosin toimintansa jo markkinoilla vakautta-
neille ja kdyttokelpoisia immateriaalioikeuksia hallitseville yrityksille, joilla
saattaa myos olla riittdvisti oman tuotannon ylldpitoon tarvittavia resursseja.
Tillaiset toimijat hallitsevat myds monesti riittdmiin erilaisia kdyttokelpoisia
immateriaalioikeuksia, joita voidaan kiyttdd esimerkiksi ristikkiislisensioin-
tiin lisenssinsaajilta vastavuoroisesti saatavien immateriaalioikeuksien kanssa.

Tiéllaisen kehityksen huipentumana ovat tyypillisesti isohkojen yritysten vi-
liset patentti- yms. poolisopimukset. Niissd sopimuspuolten hallitsema, im-
materiaalioikeuksille rakentuva teknologia on tapana arvioida lisensioitavaksi
vastavuoroisesti kaikkien sopijapuolten hyodynnettdviksi vastikkeettomasti tai
poolikomiteassa sovittuja rojaltimaksuja vastaan.'¥’

Neuvotellessaan keksintdoikeuksien kokonaisluovutuksesta tai patentin voi-
massaoloajan kattavasta yksinomaisesta lisenssistd keksijan on oltava erityi-
sen valppaana. Onhan kysymys kauaskantoisen sopimuksen teosta, jossa hé-
nen joissain tapauksissa ainoan todella arvokkaan omaisuutensa muodostavasta
yhdesti tai useammasta keksinndstd mahdollisine liitdinndisine immateriaali-
oikeuksineen (keksintdjen optimaaliseen hyodyntimiseen tarvittava yleensd
salainen tietotaito, mahdolliset tekijanoikeudet laite- yms. piirustuksiin'*)!*

13 Poikkeuksena piisidannosti ns. sole-lisenssissc lisenssinsaaja kyllid saa kilpailusuojan sopimus-

alueella: mikéén kolmas taho ei voi méiritylld alueella kilpailla hinen kanssaan, mutta lisenssinanta-
javoi kylld itse kilpailla lisenssinsaajan kanssa. Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 175, Domeij 2010
s. 144 , jonka mukaan erdénlaisena kompromissina voidaan sopia esimerkiksi siiti, ettéd lisenssinanta-
ja saa myydd suoraan esimerkiksi sopimuksessa médritellyille "tirkeille” asiakkaille mutta ei muille.
137 Ks. Uotila s. 178, Merges s. 135 ss.

13 Ks. ndiden immateriaalioikeuksien suojasta erityisesti teknisten piirustusten osalta edelld
luku 4.3.5.

13 Suomessa olennaisimman osan useimpien varallisuudesta muodostavan asunto-osakkeen tai
muun asunnon arvo pois lukien.
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voidaan sekd neuvotteluissa ettd sen jilkeen tehtdvissda sopimuksessa lupailla
periaatteessa mitd hyvéinsd. Yhdelld ainoalla harkitsemattomalla kynédnvedol-
la sopimusasiakirjan allekirjoituskohtaan keksija voi menettid monivuotisen
tyonsi tulokset saamatta koskaan muun kuin nimellisen korvauksen siihenas-
tisesta tutkimustydstddn ja keksinnollisestd toiminnastaan. Erdstd todellisuus-
pohjaista esimerkkitapausta vuosikausia jatkuvine, suurta henkistdkin kérsi-
mysté keksijille aiheuttavine riitoineen keksintdoikeuksien luovutuksensaajan
kanssa on tarkasteltu edelld.'*

4.4.5 Keksinnon odotusarvot luovutussopimuksen, tulevan
kehityksen ja sopimuksen mahdollisen purun kannalta

Pohtiessaan tekeminsd keksinnon tulevaisuutta keksijd joutuu monesti jo ta-
loudellisista syistd mukautumaan siihen, ettd hin myy keksintonsi liitdnndisine
immateriaalioikeuksineen siten, ettd mahdollisten vaikeuksien koittaessa kau-
pan oikeudellisia kysymyksid joudutaan pohtimaan PatlL 44.1 §:ssd mainitun
“toiselle siirtyneen patentin” eli patentin kokonaisluovutuksen tai vastaavasti
kokonaan luovutetun hyodyllisyysmallioikeuden (HyodMalliL. 27.1 ja 28.1 §)
nikokulmasta.

Mikili keksintd on vihemmin merkittivi edustaen pikemminkin véhiisem-
pid muutosta ennestddn tunnettuun tekniikkaan, ei itsendiinen keksijci yleensa
menettine paljoakaan, vaikka hdn myisi keksintdoikeutensa luontevasti luovu-
tussopimuksen teon yhteydessa yhdelld kerralla maksettavaa korvausta vastaan.
Tillainen kertakorvausluonteinen jo mydnnetyn patentin tai hyddyllisyysmal-
lioikeuden taikka oikeuksien hakea niitd yksinoikeuksia myynti ei perusole-
mukseltaan eroa kauppalain (27.3.1987/355) mukaan arvosteltavasta irtaimen
omaisuuden kaupasta. Tyosuhdekeksinnoistd puheen ollen tydnantaja saa to-
dennékoisesti vield nykyédédnkin oikeudet niihin useimmissa tapauksissa kerta-
korvausta vastaan.'*!

Mitid suurempaa parannusta ennestddn tunnettuun tekniikkaan keksinto edus-
taa, sitd suurempia rahassa mitattavia odotusarvoja keksintd sisdltdd. Vaikka
esimerkiksi valmistusmenetelmid ja siihen tarvittavia laitteita koskeva kek-
sint6'*? olisi tekniseltd kannalta vain pieni edistysaskel, saattaa se kuitenkin,

140 Ks. erityisesti luku 4.3.3.

41 Ks. Bruun — Kilpeldinen — Mansala s. 70 s., KM 1985:45 s. 42. Sen mukaan valtaosa keksin-
noistd on taloudelliselta merkitykseltdédn pienid ja korvaukset kisitellddn TyosKeksA 7.2 §:n mu-
kaan kertakorvauksina.

142 On mahdollista suojata keksinto siten, ettd koko keksinté menetelmineen ja laitteistoineen si-
joitetaan samaan patenttivaatimukseen, mutta myos siten, ettd menetelma sijoitetaan itsendiseen
patenttivaatimukseen (aiemmin puhuttiin pddvaatimuksesta) ja laitteet epditsendisiin patenttivaa-
timuksiin eli alivaatimuksiin. Epéitsendiset patenttivaatimukset ovat suojattuja edellyttiden, ettd
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tyypillisesti valmistuskustannus- yms. sddstéind, luvata tulevaisuutta silmalla
pitden paljon erityisesti silloin, jos, kuten esimerkiksi lddke- tai paperiteolli-
suudessa, tuotteiden valmistussarjat ovat hyvin suuria!® ja niitd voidaan vieda
usean maan markkinoille. Erityisesti tillaisissa tapauksissa keksijidn on oltava
tarkkana pohtiessaan keksintonsi tulevaa kohtaloa ja hahmotellessaan sitd kos-
kevia kauaskantoisia monesti kokonaisluovutustyyppisid sopimuksia.

Keksijidn mahdollisesti pettyessd odotuksissaan saattaa olla mahdotonta saa-
da keksintooikeuksia palautetuksi keksijélle tai hinen yritykselleen. Edelld on
jo todettu, miten keksinnon optimaaliseen hyddyntdmiseen tarvittavan yksin-
oikeudella suojaamattoman salaisen tietotaidon palautus keksijidn yksinhallin-
taan on kiytdnnossid useimmiten mahdotonta erityisesti silloin, kun tietotaito
on muistiin tallentamatonta ja tdsti riippumattakin erityisesti, jos tietotaito on
tullut alalla yleiseen tietoon yrityshenkiloston tyopaikkavaihdosten myotd.'*
Niin on vaikka keksintéoikeuksien luovutussopimus olisi molemminpuolisella
sopimuksella purettu syyst tai toisesta.

Patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden kokonaisluovutus on monesti sopi-
mustyypiltdédn irtaimen hyddykkeen luotolla myyntid. Mitd suuremmasta kaup-
pahinnasta keksintoon kohdistuva yksinoikeus mahdollisine liitdinndisine im-
materiaalioikeuksineen myydéén, sitd merkittdavimmiksi muodostuu kysymys
siitd, miten ja millaisina erind (esim. vuosittain tai useamminkin suoritetta-
vat lisenssimaksut) kauppahinta suoritetaan, kuinka kauan, kenties periaattees-
sa ikuisesti ellei laillista sopimuksen purkamista tapahdu,'*> maksuja suorite-
taan ja onko ylipddnsd mahdollista pédsti siind suhteessa molempia osapuolia
tyydyttdvédian ratkaisuun sopimusneuvotteluissa.'*® Etenkin jos luovutettaviin
immateriaalioikeuksiin sisdltyy huomattavia tulevaisuuden odotusarvoja eika
huomionarvoista tuloa ole vilittomasti odotettavissa, voi kysymykselld keksin-
tooikeuksien palautuksesta tulonmuodostuksen osoittauduttua riittimattomak-
si useamman vuoden kuluttua olla olennaista merkitysti luovuttajan kannalta.

Patentti- ja hyodyllisyysmallioikeuslaeissa ei ole sddnnoksid siitd, miten
keksintdoikeuksien kokonaisluovutussopimusta on oikeudellisesti arvosteltava

itsendinen patenttivaatimus saa patenttisuojaa ja ettd epditsendisiin vaatimuksiin sisdltyvét kaikki
itsendisen vaatimuksen médritteet. Ks. NU 1963:6 s. 186, Stenvik 2001 s. 316, Norrgdrd s. 121.
43 Uotilan (s. 83) mukaan hitaasti kehittyvilldkin tuotannonalalla, kuten paperiteollisuudessa
(ladketeollisuus taas sisédltdd monesti hyvin merkittdvid innovaatioita), tuotantomenetelmissé ta-
pahtuvat vihiiset innovaatiot voivat merkitd huomattavaa kustannussdéstod suuria madrii tuotet-
taessa, minkd vuoksi niilld voi olla olennainen taloudellinen merkitys.

14 Ks. s. 76.

145 Edelld luvussa 4.4.2 lisenssisopimuksen (keksintdoikeuksien osittaisluovutus) nikokulmasta
tarkasteltu sopimuksen irtisanominen ei ole mahdollinen keksintdoikeuksien kokonaisluovutuk-
sessa. Ks. jiljempind s. 82 s.

146 Luvussa 4.4.6 tarkastellaan nitd kysymyksid samoin kuin luovuttajan mahdollisuuksia saada
luovutussopimukseen mukaan takeita kauppahinnan saamisesta esimerkiksi minimilisenssimak-
sujen yms. suoritusten muodossa.
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edes keskeisten sopimusvelvoitteiden kannalta. Kysymys on irtainta hyody-
kettd koskevasta oikeustoimesta. Tdlloin yksinoikeus luovutetaan pysyvisti,
mikd sopimustarkoitus on normaalisti luettavissa suoraan sopimustekstisti.'4’
Mairdyksid yksinoikeuden palautuksesta luovuttajalle esimerkiksi sopimuk-
sen osoittauduttua timén kannalta epdonnistuneeksi heikon tai olemattoman
tulonmuodostuksen johdosta ei normaalisti sisédllytetd kokonaisluovutussopi-
mukseen. Patentti tai hyoddyllisyysmallioikeus taikka oikeus sellaisen yksin-
oikeuden hakemiseen on usein luovutettu tarkoituksella, ettd luovutussopimus
keksinnon liitdnndisten immateriaalioikeuksien (mm. yrityssalaisuuden luon-
teinen tietotaito) on voimassa jopa yksinoikeuden kestoaikaa pitemp@an.'** Yk-
sinoikeuksien palautus sitd ennen saattaisi tehdid sopimuksen tdysin kannatta-
mattomaksi luovutuksensaajalle jo sen vuoksi, ettd néisti yksinoikeuksista edes
niiden rajoitetun kestoajankaan puitteissa ei jatkuvasti aina kerry riittavisti tu-
loa'* ottaen samalla huomioon luovutuksensaajan mahdollisesti tekniikan jat-
kokehittelyyn, markkinointiverkoston rakentamiseen ym. tarpeisiin uhraamat
kustannukset.

4.4.6 Best efforts -velvoite ja lojaliteetti keksintosopimuksissa

Keksijd voi pyrkid saamaan sopimusneuvotteluissa ldpi esittimédnsd vaatimuk-
sen patentti- ja/tai muiden keksintdoikeuksien palauttamisesta sopimukseen
poikkeuksellisesti otetulla purkavalla ehdolla esimerkiksi silld perusteella, ettd
luovutuksensaaja ei olisi sopimuksen kuluessa pyrkinyt parhaansa mukaan edis-
tamédn kokonaan luovutettujen immateriaalioikeuksien avulla valmistamiensa
tuotteiden tuotantoa ja myyntid (ns. best efforts -lauseke). Téllainen vaikeasti
tdsmennettivissd oleva yleinen menekinedistdmisvelvoite soveltuu paremmin
lisenssisopimuksiin, joissa patentti- tai hyoddyllisyysmallioikeudet eivit siirry
kenellek#idn vaan keksintoéon ainoastaan luovutetaan kiyttooikeus.'*® Tdsmen-
tamisvaikeuksia ei vihenni sellaisen menekinedistimisvelvoitteen vastavuoroi-
nen sisdllyttiminen myo6s luovuttajalle siind muodossa, ettd timén pitdd antaa
teknistd ym. avustusta luovutuksensaajalle edesauttamaan velvoitteen taytti-

147 Ks. sopimuksen tulkinnasta ensi kddessid sopimustekstin mukaisesti mm. Kivimdiki —Yldstalo
S. 319 ss.

148 Mahdollisesti osapuolet ovat tarkoittaneet tietotaidon kiyttdoikeuden lisenssinsaajalle jatku-
van alennettuja lisenssimaksuja vastaan tietotaidon ympérdimén patentin voimassaolon lakattua-
kin. Ks. edelld s. 76 av. 132, miten ilman mainittua tarkoitusta tietotaidon kdyttooikeus niyttdad
padséddntoisesti lakanneen.

149 Patenttisuojan alkuvaiheessa patentoitu tekniikka ei aina kovin nopeasti, jos koskaan, ylld
eniten tuloja tuottavaan massatuotantovaiheeseen. Patenttisuojan ollessa lopullaan patentin kier-
tamiseksi kehitetty kilpaileva tekniikka puolestaan alkaa nakertaa patentinhaltijan tuloja. Ks.
Uotila s. 181 ss.

150 Ks. menekinedistimisvelvoitteesta patenttilisenssisopimuksissa myos Domeij 2010 s. 163 ss.
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mistd.””! Menekinedistimisvelvoitetta silmilldpitden saattaa olla myos syyti ot-
taa luovutussopimukseen riittdvin tismennetyt madrdykset niistd ehdoista, joilla
luovutuksensaaja velvoitetaan myOntiméidn asiantunteville kolmansille yrityk-
sille alilisenssejd teknisen ja markkinointiavun saamiseksi siltdkin taholta.!>

Patenttilisenssisopimuksiin yleinen menekinedistdmisvelvoite ei kaikissa ta-
pauksissa sovellu yhtd luontevasti kuin esimerkiksi yksinmyynti- ym. jil-
leenmyyntisopimuksiin, joissa tuotannollis-tekniset kysymykset eivit ole
yhtd keskeisessd asemassa. Jilleenmyyjdhidn myy eteenpdin valmistajalta
tai maahantuojalta ostamiaan tuotteita harjoittamatta omaa valmistustoi-
mintaa.'>

Oikeuksien kokonaisluovutussopimus sen sijaan edellyttdd olennaisesti enem-
min tulkinnallista selkeyttd jo sopijapuolten omassa intressissd riitaisuuksien
vilttimiseksi. Onhan sopimuksen tarkoituksena télloin 1dhtokohtaisesti yksin-
oikeuksien luovutus pysyvasti. Vaikeasti tulkittavissa oleva menekinedistdmis-
velvoite ei oikein nivelly yhteen sen kanssa, ettd osapuolten kuuluisi miéritelld
kokonaisluovutuksen ehdot — sopimuksesta johtuvat liiketoimintariskit huo-
mioon ottaen — siten, ettei menekinedistimisvelvoitetta tarvita.

Mikili nimenomaista purkumahdollisuutta edelld mainitunlaisilla perusteilla
ei ole otettu keksintdoikeuksien kokonaisluovutussopimukseen, ei purkuoike-
utta yhté helposti ole. Yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti
ja myos kauppalain purkuoikeussiddnnokset (25 ja 39 §) huomioon ottaen koko-
naisluovutussopimuksen purkuoikeus edellyttidd olennaista sopimusrikkomusta
luovutuksensaajan puolelta. Sen sijaan pelkkéd sopimuksen irtisanominen ei nyt
voi tulla kysymykseen. Kysymyshédn on nimenomaan yksinoikeuksien myyn-
nistd mahdollisine liitdnniisine tietotaito- ym. oikeuksineen, so. ldhtdkohtai-
sesti pysyviksi oikeuksien luovutukseksi tarkoitetusta sopimuksesta.

Téssd suhteessa patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden kokonaisluovutus
eroaa niin samoja oikeuksia koskevasta kiyttdoikeuden luovutus- eli lisens-
sisopimuksesta kuin esimerkiksi yksinmyynti- tai muusta jdlleenmyynti-
sopimuksesta ja huoneenvuokrasopimuksesta. Niissd normaalisti kuten kes-
tosopimuksissa yleensdkin noudatettavaa kohtuullista irtisanomisaikaa on
kisitelty jo aiemmin luvussa 4.4.2.15

51 Ks. Sund-Norrgdrd s. 167.

152 Ks. Sund-Norrgdrd s. 216.

133 Ks. menekinedistimisvelvoitteesta jilleenmyyntisopimuksissa Castrén 1975 s. 56 ss.

134 Ks. edelld s. 35 s. Tavaramerkeistd puheen ollen niitd on tapana Suomessa kuten muissakin

maissa rekister6idd esimerkiksi agentin tai jilleenmyyjén nimiin tavaramerkilld varustettujen ta-

varoiden markkinoinnin edesauttamiseksi. Télloin ei kuitenkaan yleensd ole ollut tarkoitus luo-

vuttaa merkkioikeutta pysyvisti vaan ainoastaan yhteistyon kestoajaksi edellytykselld, etté tava-

ramerkkioikeus siirretéidn takaisin merkin alkuperdiselle haltijalle yhteistyosuhteen péittyessa.
Tekijinoikeudet puolestaan luovutetaan normaalisti méddrdajan tai toistaiseksi voimassa
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Luonnollisesti keksijdn kannattaa erityisesti, jos keksinnon arvo on huo-
mattava, toisinaan pyrkid saamaan purkuehto luovutussopimukseen siltd va-
ralta, ettd keksintdd ei todistettavasti hyddynnetd kohtuullisesti edellytet-
tdvdssd miirin tuotannossa ja markkinoinnissa, vaikka tétd ei voitaisikaan
pitdd nimenomaisena sopimusrikkomuksena. Mikili luovutuksensaajan tar-
koituksena on voimakkaasti panostaa luovutetun tekniikan jatkokehittelyyn
ja muihin tarpeellisiin toimiin, ei hdn otaksuttavasti ole yleensi kovin ha-
lukas hyvidksymiin purkuehtoa ainakaan, ellei luovuttaja puolestaan sitou-
du yksinoikeuksien palautuksen yhteydessd korvaamaan mainittuja kustan-
nuksia.

Toisaalta aiemmin on viitattu yleensdkin maksukyvyttomyyden varalle
teknis-kaupallisiin yhteistyosopimuksiin tavanomaisesti otettaviin purkulau-
sekkeisiin.'>

Luovutussopimuksen laillinen purkaminen synnyttdd luovutuksensaajalle vel-
vollisuuden suorittaa immateriaalisten yksinoikeuksien palauttamiseen nor-
maalisti sisdltyvit kdytdnnon toimenpiteet, kuten palautettujen oikeuksien
osoittamiseksi Patentti- ja rekisterihallitukselle tai muulle taholle tarpeellisen
patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden siirtokirjan tai muun tarvittavan asia-
kirjan allekirjoittaminen.

Olennainen sopimusrikkomus oikeuttaa teknis-kaupallisen yhteistydsopi-
muksen purkamiseen, oli kysymys sitten esimerkiksi keksintdoikeuksien
myynnistd tai lisensioinnista. Nédiden oikeuksien kokonais- tai osittaisluovut-
taja voi pyrkid turvaamaan mahdollisuuksiaan péésti luovutussopimuksella ta-
voittelemaansa tulokertyméaén vaatimalla sopimukseen nimenomaisen purkuoi-
keuden esimerkiksi silloin, jos luovutuksensaajalta tuleva maksutulo keksinnon
kiytostd ei ylld sovitulle minimitasolle. Jos luovutuksensaajan vastattaviksi so-
pimuksesta neuvoteltaessa kuitenkin on tulossa keksinnon kaupallistamiseen
liittyvid kustannuksia mm. keksinnon jatkokehittelystd, markkinointiverkos-
ton luomisesta ja lisdhenkiloston palkkaamisesta, voi hén olla erityisen haluton
mainittuun purkuklausuuliin puhumattakaan siitd, ettd hin suostuisi sopimaan
purkuoikeuden automaattiseksi seuraukseksi mahdollisesti sovitun minimiro-
jaltin vihéisestd viivistymisesta.

Vaikka mitiin nimenomaista purkuperustetta ei olisi keksintdoikeuksien ko-
konais- tai osittaisluovutukseen otettu, on purkuoikeus olemassa olennaisen so-
pimusrikkomuksen johdosta. Olennainen sopimusrikkomus merkitsee periaat-
teessa, ettd sopimusrikkomuksen jilkeen olisi kohtuutonta pakottaa vastapuoli

olevilla, irtisanomiseen kohtuullisella ajalla oikeuttavilla kustannus- tai muilla sopimusjérjeste-
lyilld, eikd tekijanoikeuteen sisédltyvid moraalisia oikeuksia ole mahdollista luovuttaa kuin rajoi-
tetusti (Tekijal 3.3 §). Tekijdnoikeuteen sisdltyvit taloudelliset oikeudet on tosin mahdollista
luovuttaa kokonaisuudessaan pysyvistikin (TekijdL 3 luku, erityisesti 27.1 §).

155 Ks. s. 74.
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jatkamaan sopimusta.'®® Mikéli luovuttajan intressissd sopimuksessa asetetut
myynti- ym. tavoitteet vuosikausia alittuvat estden lisenssimaksuille rakentu-
van sopimuksen tarkoituksen toteutumista, voi herétd kysymys, onko tédssi ky-
symys olennaisesta sopimusrikkomuksesta. Lahtokohtaisesti téllaiset tavoitteet
eivit kuitenkaan ilman nimenomaista ja riittdvin yksityiskohtaista sopimuseh-
toa velvoitteesta ehdottomasti pédsti tavoitteisiin ole sitovia vaan pelkdstidin
suuntaa antavia, oli sitten kysymys keksinnon kokonais- tai osittaisluovutuk-
sesta. Tama soveltuu aina kokonaisluovutustilanteisiin; niissihén ei ottaen huo-
mioon sopimuksen perustarkoitukseen kuuluva oikeuksien lopullinen siirto voi
automaattisesti olla yleistd menekinedistdmisvelvoitettakaan muulloin, kuin jos
tdmén ns. best efforts -velvoitteen sisédltd luovutettujen immateriaalioikeuksien
hyodyntdmisen laajuuden suhteen tuotannossa ja markkinoinnissa on riittavisti
tismennetty.'>” Myos puhtaiden osittaisluovutusten eli lisenssien osalta purku-
oikeus yleiseen menekinedistdmisvelvoitteeseen perustuen edellyttdd velvoit-
teen tdsmentdmista. '

Mikdili keksintdoikeuksien myyntisopimukseen (kokonaisluovutus) on otettu
tasmentdmaton viittaus best efforts -velvoitteeseen silmilld pitden kauppahin-
nan vahittdistda maksamista luovutuksensaajalle oikeuksien hyodyntamisesti
vuosien mittaan kertyvisté lisenssimaksu- ym. tuloista, voidaan téta kuitenkin
liittyneeni sopimusoikeudessamme mm. Muukkosen puoltamaan kestosopi-
musten osapuolten yleiseen lojaliteettivelvoitteeseen toisiaan kohtaan olosuh-
teista riippuen kohtuullisessa méirin tulkita luovuttajan eduksi.'® Tulkinta
edellyttdd mielestini, ettd luovuttaja pystyy todistamaan luovutuksensaajan
jatkuvasti, esimerkiksi vuosikausia piittaamattomuudellaan tai vilinpitdmit-
tomyydelldin luovuttajan intresseistd, ts. torkecin tuottamuksellisesti,'® tai ta-
hallisesti laiminlydneen saamiensa keksintdoikeuksien liiketaloudellisesti

136 Ks. Domeij 2010 s. 371. Hin toteaa samassa yhteydessd myos, ettd sopimuksen purkuoikeus
Ruotsin oikeuden mukaan on riippumaton niistd subjektiivisista syisté, esimerkiksi sairaudesta,
onnettomuustapahtumista tai viranomaisen viliintulosta, jotka ovat purkamisen aiheena.

157 Ks. liséksi edelld s. 81.

138 Ks. Domeij 2010 s. 163 s. Niin kokonais- kuin osittaisluovutuksissa pelkkd maininnan “best
efforts” tai vastaavanlaisen sanonnan ottaminen sopimukseen ilman yksityiskohtaista méirittelyéd
voidaan kuitenkin tapauksesta riippuen erityisesti lisenssinsaajan tahallisuutta tai torkedi tuotta-
musta osoittavissa tilanteissa tulkita jonkinlaiseksi lisenssinsaajan minimivelvoitteeksi kéyttid
hankittuja oikeuksia liiketaloudellisesti hyviksyttavilld tavalla, vaarantamatta muita hénelle
mahdollisesti vield tarkedmpid kaupallisia mahdollisuuksia muiden yritysten kanssa. Ks. Domeij
2010s. 165 s.

15 Ks. Muukkonen, Juhlajulkaisu Urho Kaleva Kekkonen s. 357 ss.

ORGALIME:n mallisopimuksen teknologian lisensioinnille kohta 6 siséltdd yhdistetyn lojali-
teetti- ja best efforts -velvoitteen. Sen mukaan lisenssinsaaja sitoutuu kdyttdmédn lisensioitua
teknologiaa “good faith and best efforts -velvoitteen mukaisesti”. Jos hén ei viimeistddn tiettynd
pdivind tidytd velvollisuuttaan, on lisenssinantajalla oikeus purkaa sopimus vilittomisti.

10 Hemmon (2008a s. 485) mukaan torked tuottamus eli torked huolimattomuus on kysymykses-
sd silloin, kun menettely on ldhelld tahallisuutta tai saa aikaan epdilyksid tahallisuudesta, vaikka
sitd ei voitaisikaan ndyttdd toteen. Esimerkiksi sopii toiminnan selked piittaamattomuus.
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kohtuudella edellytettavin kédyton tuotannossaan ja/tai markkinoinnissaan.
Toisin sanoen tédssi tapauksessa purkuoikeus — toisin kuin sopimusoikeudessa
yleensi — edellyttdisi luovutuksensaajan korostetun moitittavaa suhtautumista
sopimuksen tdyttamiseen.!®! Tidllainen menettely synnyttdisi samalla myos
luovutuksensaajalle vahingonkorvausvastuun luovuttajaa kohtaan yleisten so-
pimusoikeudellisten periaatteiden mukaan.

Lojaliteettiperiaatteen merkitys sopimussuhteissa ei kuitenkaan rajoitu pelkis-
tddn tahallisuutta tai torkedd tuottamusta osoittaviin tilanteisiin:

Tietyssd lainvoimaisessa ratkaisussaan vuodelta 2006 (kantajana ruotsalai-
nen kustannusyhtié Norstedts Forlags Grupp AB ja vastaajana suomenruot-
salainen kustannusyhtio Schildts Forlags Ab)!'%? Helsingin kdrdjcoikeus Kat-
soi vastaajan oikeutetuksi sanomaan irti kolmen kuukauden irtisanomisajalla
ilman méiirdaikaista sopimuskautta tehdyn, normaalista kustannussopimuk-
sesta tietyiltd osin poikkeavan yhteistyosopimuksen. Kulunut irtisanomisai-
ka mukaan lukien sopimus oli ollut voimassa ldhes seitsemén vuotta ja tuona
aikana kantaja oli ollut passiivinen sopimuksen kohteina olleiden Tove Jans-
sonin kirjojen markkinoinnissa. Muumi-kirjoilla oli vaatimaton osa kirja-
messuilla, ja kirjojen markkinointi ja myyntiluvut yleensikin huolestuttivat
vastaajaa. Koska vastaajalla oli osoitettu olleen perusteltu syy olla tyytyma-
ton kantajan tapaan hoitaa omaa osaansa sopimuksesta, ei lojaliteettiperiaate
edellyttdnyt muuta kuin ettd irtisanomisaika oli riittdvén pitkd kantajan vélt-
tymiseksi kédrsimédstid kohtuuttomasti sopimussuhteen lakkaamisesta. Koska
kantaja ei ollut taloudellisesti eikd muutenkaan erityisemmin panostanut kir-
jojen markkinointiin, oli kolmen kuukauden irtisanomisaika kohtuullinen.

Ratkaisu koskee kestosopimuksen irtisanomista, ei sen purkamista. Kérdjdoi-
keus ei perustele ratkaisuaan viittaamalla mihinkddn sopimusrikkomukseen
vaan yleiselld lojaliteettiperiaatteella. Viitatussa yhteistyosopimuksessa ei ol-
Iut nimenomaista best efforts -velvoitetta. Pysyviksi tarkoitetusta yksinoikeuk-
sien kokonaisluovutuksesta ei myoskddn ollut kysymys. Sellaisessa tapauk-
sessa irtisanominen ei tule kysymykseen. Sopimuksen purku taas edellyttid
todettua sopimusrikkomusta. Pelkkd best efforts -velvoitteen mainitseminen
ilman sen tismentdmistd sopimuksessa luovutuksensaajan velvoitteeksi muun
muassa asettaa tuotantokapasiteettinsa hyodyntdmisessi luovuttajan edut mui-
den liikeyhteyksiensd intressien edelle ei pysyviksi tarkoitetuissa luovutuk-

161 Hemmo (2008a s. 512 s.) toteaa, ettd sopimusrikkomuksen tuottamuksellisuus ei normaalisti
kuulu purkamisoikeuden edellytyksiin. Tuottamuskysymys ei hinen mukaansa silti ole kokonaan
merkitykseton, vaan sopimuspuolen toiminnan moitittavuudella voi olla vaikutusta sithen koko-
naisarvioon, jolla sopimusrikkomuksen olennaisuutta punnitaan. Huomattavan moitittava kiyt-
tdytyminen voi olla peruste sopimuksen purkamiselle. T4lld on merkitystd erityisesti luottamuk-
sellista yhteistyosuhdetta edellyttivissd kestosopimuksissa.

192 Ks. H:gin KO 3. os. t. 6226/13.3.2006, 04/25762.
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sissa automaattisesti oikeuta sopimuksen purkamiseen.'®® Toisin on kylldkin,
jos luovutuksensaajan voidaan katsoa torkeédn tuottamuksellisesti tai tahallaan
laiminlyoneen saamiensa keksintdoikeuksien liiketaloudellisesti kohtuudella
edellytettdvdn kdyton tuotannossaan ja/tai markkinoinnissaan ja télld tavoin
vaarantaneen luovuttajan mahdollisuuden saada vihitellen perityksi lisenssi-
maksuiksi sovittuja kauppahintasaataviaan. Niiden lopullinen méird sekd se,
joudutaanko niitd lainkaan suorittamaan, on saatettu luovutussopimuksessa jét-
tad riippumaan luovutuksensaajan liikevaihdon kehityksestd vuosien mittaan.
Mikili keksintdoikeudet on luovutettu hyvin laajan tuotantokapasiteetin ja hy-
vit kaupalliset yhteydet joka puolella maailmaa omaavalle suuryritykselle, on
myd6s mahdollista, muu sopimuksen syntyi ja tarkoitusta valaiseva tulkinta-ai-
neisto huomion ottaen, toisinaan tulkita tismentamatonti best efforts -sopimus-
ehtoa siten, ettd luovutuksensaajalla on sopimusperusteinen velvollisuus aset-
taa tuotannollis-teknisessd ja kaupallisessa toiminnassaan luovuttajan intressit
muiden liikeyhteyksiensi edelle.'®*

Keksijédn tai hinen pienyrityksensi ollessa keksintdoikeuksien luovuttajana
luovutuksensaajan mahdollisesti yhteistoiminnassa keksijin kanssa harjoitta-
man keksinnon jatkokehittelyn ollessa vield kesken on varsin epdtodennékoistd,
ettd tismentdmitonté best efforts -velvoitetta tulkittaisiin mainitulla tavalla luo-
vuttajalle edullisesti riippumatta siitd, millainen ja minké kokoinen yritys luo-
vutuksensaaja itse asiassa on. Harvemmin luovutuksensaaja télldin edes suos-
tuu ottamaan sopimukseen mukaan mitdén best efforts -velvoitetta.'®

4.4.7 Luovuttajan taloudellisten etujen
turvaaminen luovutussopimuksessa

4.4.7.1 Riittdvd rojalti tai muu vastike,
lisciksi ”turvatakuut” sopimukseen

Varsinkin kaupallista toimintaa aloittelevan keksijan mutta yleensd pienyrit-
tdjdn on syytd olla erityisen huolellinen sekd myydessidin patentti- tai muut
keksintdoikeutensa ym. mahdolliset liitdnndiset immateriaalioikeudet ettd li-
sensioidessaan niitd. Sopimuksesta neuvoteltaessa on syytd olla valppaana
sen varalta, ettd mahdollisesti tarjottuihin rojalteihin ym. lisenssimaksuihin'®

193 Néin myos Domeij 2010 s. 166 lisenssisopimuksia silmilld pitden.

14 Domeij 2010 (s. 165) toteaa yleisesti, etti lisenssinsaajan best efforts -sopimusvelvoitteiden
voidaan joissain tilanteissa katsoa riippuvan hidnen kadytinnon mahdollisuuksistaan hyodyntdd
parasta osaamistaan ja optimaalisia resurssejaan.

165 Ks. edelld s. 83 lausuttua.

1% Tissd sopii muistuttaa siitd, ettd lisenssimaksuista voidaan puhua seki varsinaisten lisenssi-
sopimusten (keksintdoikeuksien osittaisluovutus) yhteydessé ettd myos silloin, kun on kysymys
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saattaa joskus kétkeytyd erindisid vaikeastikin tunnistettavia ’sudenkuoppia”.
Niin on erityisesti myytidessa patentti- ja/tai muut oikeudet (kokonaisluovutus)
toivon mukaan tulevaisuudessa kertyvid tyypillisesti luovutuksensaajan liike-
vaihdon kehityksesti riippuvia vuosittaisia rojalteja vastaan. Jos keksinto luo-
vutussopimuksen tekoaikoihin arvostetaan hyvin korkealle, voidaan tuo rojal-
ti poikkeuksellisesti sopia esimerkiksi 40-50 prosentiksi luovutuksensaajalle
keksintooikeuksien edelleen lisensioinnista kertyvistd nettotuloista.'®” Talloin
kysymys saattaa olla esimerkiksi monien ldidkkeiden valmistukseen soveltu-
vasta, valmistuskustannuksia alentavasta ja ladkkeiden kdyttod helpottavasta
menetelmikeksinnosti laitteistoineen, joka alan asiantuntijapiireissi on saatet-
tu arvioida useiden satojen miljoonien eurojen arvoiseksi, mikili sitd koskevat
kaikki patentti- ym. immateriaalioikeudet myydédédn samalla kertaa kokonais-
luovutuksena (patentin siirto: PatL 44.1 §).

Keksijd saattaa pahimmassa tapauksessa vasta vuosia sopimuksenteon jil-
keen havahtua siihen, ettid luovutussopimuksesta puuttuvat kaikki mahdolliset
turvalausekkeet, jotka hiinen intressissddn olisi ollut syytd ottaa mukaan sopi-
mukseen. Luovutuksensaaja ei ole niitd mahdollisesti edes ehdottanut otetta-
viksi sopimukseen, haluten sailyttdd itselldan tulevaisuudessa tdyden toimin-
tavapauden hankkimiensa immateriaalioikeuksien osalta ja antaen samalla
neuvottelupuolensa olla siind uskossa, ettd keksinnon markkinointindkymit
ovat erinomaiset ja ndin tulee jatkuvasti olemaan. Jos keksijdd ei sopimus-
neuvotteluissa ole immateriaalioikeudellisiin sopimuksiin perehtyneelti asian-
tuntijataholta varoitettu, saattaa hinen olla mahdotonta endi myShemmin puh-
jenneen riidan pdddyttyd oikeuteen todistaa, ettd héntd olisi neuvotteluissa
tahallaan erehdytetty (OikTL 30 §: petollinen viettely) tai ettd sopimus edes
olisi kohtuuton kokonaan tai osittain (OikTL 36 ja 38 §).'6®

Kéytidnnossd rojaltiprosentit vaihtelevat riippuen keksinndstd ja alasta.
Domeij’n mukaan rojaltien sanotaan monesti vaihtelevan tavanomaisesti kol-
mesta prosentista 10 prosenttiin yleensd lisenssinottajan nettomyynnisti'®
laskettuna. Esimerkiksi elektroniikkateollisuudessa rojaltit vaihtelevat puo-
lesta prosentista viiteen prosenttiin, konepajateollisuudessa 1/3:sta viiteen
prosenttiin ja kemian teollisuudessa kahdesta viiteen prosenttiin.!” Esimer-

kokonaisluovutukseksi luonnehdittavasta, pysyvéksi tarkoitetusta keksintdoikeuksien myynnisté,
jossa kauppahinta on sovittu maksettavaksi véhitellen yleensd vuosien mittaan kertyvinid rojal-
teina.

167 Ks. lisenssikorvauksen tarkemmasta méirittelystd esimerkkid s. 37.

168 Ks. esimerkkitapaus edelld s. 50 ss. ja 54 ss.

19 Tuotteen nettomyynti lasketaan tuotteesta perittyjen nettomyyntihintojen mukaan. Netto-
myynti lasketaan vihentdmailld bruttomyynnistéd palautukset, annetut alennukset ja hyvitykset va-
hingoittuneista tai puuttuvista hyodykkeistd. Ks. Toiminnot ja ominaisuudet — Investis. Monesti
sovitaan bruttomyynnistéd vihennettaviksi myos pakkaus-, lastaus-, kuljetus-, vakuutus-, tilausten
kisittely-, luotto-, varastointi-, alv- yms. kulut. Ks. Domeij 2010 s. 286.

10 Ks. Domeij 2010 s. 287, Bartenbach s. 484.
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kiksi alasta, jolla esiintyy muihin aloihin verrattuna korkeampia lisenssimak-
suja, kelpaa lddketeollisuus.!”! Sandgren mainitsee vuonna 1974 ilmesty-
neessd kirjassaan yleisesti viittaamatta mihinkéén erityiseen tuotannonalaan,
ettd rojaltiprosentti voi olla esimerkiksi 10, jos kyseinen tuote on hyvin suo-
jattu, kilpailu heikkoa ja voittomarginaalit sen vuoksi korkeat.!”

Luovuttajan kannattaa toisinaan vakavasti harkita luopumista tavoittelemasta
neuvotteluissa korkeinta mahdollista lisenssimaksua. Toisen osapuolen liialli-
seksi katsoma rojaltikorvaus saattaa nimittédin, esimerkiksi kannattavuussyistd,
hyvinkin vdhentdd hidnen kiinnostustaan sekd luovuttajaa turvaavien klausuu-
lien ottamiseen sopimukseen ettd sopimuksen asianmukaista tidyttdmistd koh-
taan, mikéli sopimukseen ylipddnsd padstdin.

Mahdollisesti vuosittain kertyviksi sovittu minimirojaltimaksu on luonteel-
taan tyypillinen luovuttajaa suojaava turvalauseke. Siihen ei toinen osapuoli ai-
nakaan yhteistyon alkuvaiheessa yleensi halua sitoutua, peruskeksinnon olles-
sa monesti vield edelleen kehitettivind ja kokemusten sen kaupallistamisesta
vield puuttuessa.'”

Myos sopiviksi muotoillut irtisanomis- ja purkuehdot seki oikeus saada luo-
vutuksensaajalta rojaltin laskemiseksi tarpeelliset raportit liikevaihdon kehityk-
sestd kerran tai useamman kerran vuodessa sekd mahdollisesti myonnetty oikeus
tarkistaa luovutuksensaajan kirjanpitoa'™ vahvistavat luovuttajan sopimusturvaa.

Luovuttajan neuvotteluasemasta riippuen voidaan mahdollisesti onnistua
sopimaan raportoinnista tilintarkastuskuluineen aiheutuva kustannusvastuu
luovutuksensaajalle, mikdli liikevaihdon kehitys poikkeaa liiallisessa méérin
negatiiviseen suuntaan, esimerkiksi viiden prosentin verran luovuttajan pe-
rustelluista odotuksista luovutussopimusta tehtdessi.!”

71 Ks. Rantala, DL 2005 s. 290, Gozzo s. 136 ja Somers, Journal of Biolaw and Business, Vol. 6,
No. 3 (2003). Biotekniikassa kdypd lisenssimaksu vaihtelee noin kahdesta prosentista hiljattain
keksitystd yhdisteestd tai aineesta noin 20 prosenttiin kysymyksen ollessa valmiiksi kehitetysti ja
myyntiin hyviksytysti tuotteesta. Domeij’'n (2010) ja Bartenbachin (s. 484) mukaan ladketeolli-
suudessa rojaltit vaihtelevat yleensd kahden ja kymmenen prosentin valilla.

12 Ks. Sandgren s. 52 s., Castrén 1979 s. 208 s., jossa hin mainitsee rojaltien mallioikeuslailla
(12.3.1971/221) suojatuista tuotteen tai sen osan ulkomuotoa koskevista malleista jadvin paten-
toituihin keksintoihin verrattuina jonkin verran alhaisemmiksi. Samaa voitaisiin yleisesti ottaen
olettaa hyodyllisyysmallien suhteen; luotettavaa tietoa tistd ei kuitenkaan liene saatavilla.

173 Ks. minimirojaltista lisdksi edelld s. 77.

17 Domeij’n (2010 s. 300) mukaan kirjanpidon tarkistusoikeus saattaa olla aiheellista pidittid
sopimuksessa lisenssinantajalle erityisesti, jos lisenssimaksuja ei ole sovittu liikevaihdon kehi-
tyksestd riippumattomiksi kiinteiksi summiksi. Sama periaate soveltuu luonnollisesti myos sel-
laiseen keksintooikeuksien kokonaisluovutukseen, jossa kauppahinta sovitaan maksettavaksi vi-
hitellen esimerkiksi vuosien mittaan tiettynd prosenttina luovutuksensaajan liikevaihdosta tai
keksintooikeuksien edelleen lisensioinnista perittivisté lisenssimaksuista.

175 Mainitut viisi prosenttia perustuvat asianajaja Bernt Juthstromiltd (Asianajotoimisto Waselius
& Wist Oy) 30.11.2010 saatuun esimerkkiin lisenssisopimuksissa usein esiintyvistd lausekkeista.
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4.4.7.2 Luovutussopimuksen tasapuolisen toimivuuden varmistaminen

Téhin kuuluu sen kontrollointi, ettd sopimus ei palvele pelkistddn luovutuk-
sensaajaa. Riittidvistd sopimustasapainosta molempien osapuolten hyvéksi on
pidettdva huolta neuvoteltaessa keksintdoikeuksien luovutussopimuksesta. Ta-
sapuolinen toimivuus on varmistettava yleensékin toisen osapuolen toimintaan
kohdistuvilla asianmukaisilla valvontakeinoilla ja sopimuksen noudattamista
turvaavilla sanktioilla, jotta sopimustasapaino ei jdd pelkistdén teoreettiseksi.

Sanktioina toimivat 1dhinnd sopimuksen irtisanomis- ja/tai purkamisoikeu-
desta sopiminen siltd varalta, ettd toinen sopijapuoli ei pyri tdyttdmiéin sopi-
musta siten, ettd hin ottaisi tasapuolisesti huomioon myo6s sopimuspuolensa
edut omien intressiensd varjelemisen ohella. Téssd yhteydessd aktualisoitu-
vat erityisesti edelld (4.4.4 ja 4.4.6) problemaattiseksi havaittu ns. best efforts
-lauseke, kysymys menekinedistdmisvelvoitteesta ja minimirojaltimddrayk-
set, jolloin valvontakeinoksi soveltuu esimerkiksi edelld (4.4.7.1) mainittu ra-
portointivelvollisuus ja kirjanpidon tarkastusoikeus. T&lloin varsin heikossa
neuvotteluasemassa saattavat olla sellaiset keksijit, jotka luovuttavat keksin-
tooikeuksiaan Patl 44.1 §:ssd ja HyodMalliLL 28.1 §:ssi tarkoitetulla kokonais-
luovutuksella (patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden siirtyminen) ollessaan
vield periaatteessa itsendisid keksijoitd mutta kidydessddn jo neuvotteluja esi-
merkiksi siirtymisesti tyosuhdekeksijoiksi suorittamaan keksintdjensa jatkoke-
hittelyd. He eivit vilttamadttd ole riittdvdn valveutuneita vaatiakseen neuvotel-
tavaan keksinnon kokonaisluovutussopimukseen mainittuja valvontaoikeuksia
puhumattakaan tdsmennettyjen best efforts -oikeuksien varaamisesta. Voihan
olla, ettd neuvotteluissa keskeisti on peilata heikommalle luovuttajaosapuolel-
le keksinnon hdikiisevid hyddyntdmisnidkymid tulevaisuudessa, kun massatuo-
tanto toivon mukaan saadaan kdynnistettyd. Kaikenlaisten turvatakuiden vaati-
minen omien sopimusoikeuksien tehokkuuden varmistamiseksi ei valttamaitta
tuossa tilanteessa tule keksijdlle edes mieleen. Neuvotteluihin mahdollisesti
osallistunut oikeudellisten ja taloudellisten asioiden asiantuntija saattaa joskus
jopa pikemminkin huolehtia vastapuolen kuin luovuttajan intressien huomioon
ottamisesta neuvoteltavassa sopimuksessa.!’s

Erityisesti vaikeassa taloudellisessa tilanteessa oleva keksijd saattaa joutua
alistumaan erilaisiin yksipuolisesti toista sopimuspuolta palveleviin ehtoihin,
luovutetuista oikeuksista sovitun vastikkeen maksamisen jaddessa tidysin timin
osapuolen kyvystd ja halusta riippuvaksi. Aiemmin kuvatusta pitkéstd esimerk-
kitapauksesta ilmenevisti keksijin riippuvuussuhde keksinnon jatkokehittelyn
rahoituksen maksajaksi luovutussopimuksessa sitoutuneeseen luovutuksensaa-
jaan saattaa vaarantaa keksijin asemaa. Riippuvuussuhdetta korostaa keksin-
tooikeuksien kokonaisluovutuksessa luovutuksensaajalle normaalisti kuuluva

176 K. lihemmin edelld s. 54 av. 59.
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(toisinaan erikseenkin keksijaltd hankittu) oikeus keksijan tekeméin patenttihake-
muksen peruuttamiseen ja mahdollinen keksijén erityisasiantuntemuksen tahal-
linen hyodyntdmittd jattiminen luovutuksensaajan neuvotellessa hankkimiensa
keksintdoikeuksien lisensioinnista kolmannelle taholle. Tdmintyyppisten asioi-
den sddntelyi luovutussopimuksessa olisi monesti syyté ainakin harkita.!””

4.4.7.3 Immateriaalioikeuksien siirto kolmannelle

Luovuttajan mahdollisuudet saada esimerkiksi lisenssimaksujen muodossa vas-
tike luovuttamistaan keksintdoikeuksista mahdollisine liitinndisine immate-
riaalioikeuksineen saattaa vaarantua, jos luovutuksensaaja myy tai muulla ta-
voin siirtdd nuo oikeudet edelleen kolmannelle taholle. Mikili alkuperidinen
patentti- tai hyoddyllisyysmallioikeuksien luovutus!'” on osittaisluovutuksen,
tyypillisesti kdyttdoikeus- eli lisenssisopimuksen luonteinen ei osittain luovu-
tettuja oikeuksia pddsiddntoisesti voida luovuttaa edelleen kuin alkuperdisen
luovuttajan suostumuksella (PatL 43 §, HyodMalliL. 27.2 §).

Kielto koskee kategorisesti oikeuksien osittaisluovutusta kolmansille tahoil-
le lisenssisopimuksen ollessa voimassa. Alilisenssikielto sen sijaan ei ole
voimassa yhtd ehdottomasti, vaan esimerkiksi lisenssinsaajalle asetetun me-
nekin edistdmisvelvoitteen (monesti ilmaistuna ns. best efforts -lausekkeel-
la) tayttamisen tekemiseksi mahdolliseksi alilisenssi saattaa olla vélttimiton
toimenpide.'”

Asiallisesti luovutuskieltoa voidaan perustella myos muun muassa sillé, ettd
lisenssissd on kysymys luottamuksellisesta liikesuhteesta ja ettd nidin paten-
tin tai hyddyllisyysmallioikeuden haltija tai oikeutensa tillaisten yksinoikeuk-
sien hakuun luovuttanut taho voi kontrolloida keksinnon hyodyntdmistapoja.'®
Edelleen luovutuskielto soveltuu jo vanhastaan yhtendisen oikeuskésityksen
mukaan myos mm. liikesalaisuuden luonteisen tietotaidon eli know how’n ja
tekijanoikeuksien lisensiointiin.'s!

177 Ks. edelld s. 51 av. 47 ja 48.

178 Soveltuu seki jo myonnetyn patentin kiyttdoikeuden luovutukseen etti jo patentinhakuvai-
heessa tehtyyn patenttilisenssin luovutukseen, vaikka PatL 43 § sananmukaisesti koskee vain pa-
tentinhaltijaa luovuttajana. Ei ole asiallista perustetta asettaa nditd kahta tilannetta toisiinsa ndh-
den eri asemaan. HyodMallilL 27.2 §:n mukainen edelleen luovutuskielto koskee vastaavasti sa-
namuotonsa mukaan vain hyodyllisyysmallioikeuden haltijaa luovuttajana, mutta kielto soveltuu
my0s hyodyllisyysmallioikeuden kéyttdoikeuden luovutukseen hyodyllisyysmallioikeutta vasta
haettaessa.

17 Ks. edelld s. 82.

180 Tdmi todetaan patentinhaltijan osalta. NU 1963:6 s. 286, Oesch — Pihlajamaa — Sunila
s. 185, mutta perustelu soveltuu yleisemminkin immateriaalioikeuksia koskeviin lisenssisopi-
muksiin.

181 Ks. Castrén 1973 s. 181, Stumpf 1971 s. 68 s., Lisensavtaler s. 94, ORGALIME Model form
of a Know-How Contract clause 1:11.
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Nimenomaisen sopimusehdon puuttuessa voimassa oleva oikeuksien edel-
leen luovutuskielto sopii késitykseni mukaan myo6s osaan keksintdoikeuksien
kokonaisluovutussopimuksista. Télloin kohteina ovat myonnetyt ja vasta ha-
kuvaiheessa olevat patentit ja hyddyllisyysmallioikeudet ja niiden liitdnniiset
litkesalaisuudet / know how ja tekijdnoikeudet silloin, kun riittdvin merkittava
osa kauppahinnasta on sovittu maksettavaksi véhitellen, esimerkiksi patentin
koko voimassaoloajan kertyvilld lisenssimaksuilla. Jos kokonaisluovutusso-
pimuksen mukainen kauppahinta keksinnostd mahdollisine liitdnnéisoikeuk-
sineen sen sijaan on sovittu maksettavaksi kokonaisuudessaan sopimusteon
yhteydessd yhtend kertakorvauksena, ovat luovutuksella hankitut oikeudet sen
jilkeen vapaasti luovutettavissa edelleen, kuten ostettu varallisuus yleensikin.

Jos luovutettujen immateriaalioikeuksien edelleen luovutuskieltoa rikotaan,
on rikkoja edelleen vastuussa lisenssimaksujen ja/tai muun sovitun vastikkeen
maksamisesta oikeuksien alkuperiiselle luovuttajalle. Mikili keskeiset patentit
ym. mahdolliset luovutussopimuksessa keskeisessd asemassa olevat immate-
riaalioikeudet on luovutettu edelleen ja muutenkin sopimuksen tultua olennai-
sesti rikotuksi alkuperdinen luovuttaja on oikeutettu purkamaan luovutussopi-
muksen ja saamaan tétd kautta luovutetut oikeudet palautetuksi itselleen.

Keksijin, kuten muunkin immateriaalioikeuksien luovuttajan, etuja voidaan
loukata myos siirtdmailld hankitut immateriaalioikeudet alimitoitettua kaup-
pahintaa tai muuta vastiketta vastaan edelleen kolmannelle taholle ennen luo-
vutuksensaajayhtion ajautumista konkurssiin sellaisissa olosuhteissa, ettd luo-
vutettuihin keksinto- ym. oikeuksiin voidaan kohdistaa takaisinsaanti- ym.
toimia.'®

4.4.8 Keksiji luovutuksensaajayhtion osakkaana

Aiemmin on kuvattu, miten keksijd, luovutettuaan ensin kaikki keksintodin
koskevat patentti- ym. immateriaalioikeudet keksinnon jatkokehittelytyotd ra-
hoittamaan lupautuneelle yhtidlle, myohemmin tekee tdmén yhtion kanssa
osakkaaksi liittymissopimuksen. Siind hidn — epitodennikdisiksi kuvatuista li-
senssimaksujen saantimahdollisuuksista peldstyneend — suostuu kokonaan luo-
pumaan oikeudestaan lisenssimaksuihin vastikkeena luovuttamistaan immate-
riaalioikeuksista. Ndin menettidneen oikeutensa tilalle hiin saa sovitun médrin
luovutuksensaajayhtion osakkeita osinko-oikeuksineen, mikéli yhtio paittdd ja-
kaa osinkoa mahdollisesti kertyneisti voittovaroista.'®®

Keksijidn, kuten muunkin keksintdoikeuksien luovuttajan, asema saattaa
muodostua varsin epdvarmaksi, jos hén sitoutuu siihen, ettd hidnen oikeuten-

182 Néisté toisinaan my9s rikosoikeudellisista tilanteista edelld s. 53 s.
183 Ks. edelld s. 52 s.
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sa saada keksinnon hyodyntamisestd luovutuksensaajalle kertyvistd tuloista li-
senssimaksuperusteista korvausta vastikkeena keksintdoikeuksien luovutukses-
ta muunnetaan osakeomistukseksi.'® Voi olla niinkin, ettd ainoa mahdollisuus
irtautua vaikeasta tilanteesta olisi osakkaaksi liittymissopimuksen sovitteluun
eli kohtuullistamiseen tdhtddvidn kanteen nostaminen luovutuksensaajaa vas-
taan. Henkilo- tai pddomayhtion osakkaaksi liittymissopimusten kohtuullista-
minen on periaatteessa mahdollista 1dhinnd OikTL 36 §:n yleiseen sovittelu-
sadannokseen perustuen.

Osakkaaksi liittymissopimukset ovat yleensd sitovia kuten muutkin sopi-
mukset pidsiddntoisesti. Tarkoitettujen liittymissopimusten sovittelu vaatiikin
erityisen painavia perusteita, sovittelukynnyksen ollessa korkeampi kuin yleen-
si litke-eldmiéssd kiytetyissd sopimuksissa.'®® Otettaessa huomioon osakeyh-
tidlain keskeiset, mm. osingonsaantia ja osakeantia koskevat sddnnokset osak-
kaaksi liittymissopimuksen sovittelu on harvoin ajateltavissa siind muodossa,
ettd keksintooikeuksien luovuttajalle myonnettiisiin oikeus vaatia osinkoa jaet-
tavaksi itselleen silloinkin, kun hidnen osakeomistuksensa on liian vihéinen oi-
keuttaakseen vaatimaan edes OYL 13:7.1 §:ssd tarkoitettua vihemmistoosin-
koa. Sama koskee esimerkiksi sellaista poikkeusta osakkeiden uusmerkinnoissa
(maksullinen osakeanti) noudatettavista normaaliperiaatteista, ettd keksijan
suhteellinen osuus yhtion osakepddomasta pysyy entisen suuruisena keksijan
samalla saadessa tdyden vapautuksen uusien osakkeiden merkintdmaksuista,
muista osakkeiden merkitsijoistd poiketen. Téllaiset poikkeukset osakkaiden
periaatteellisesta yhdenvertaisuudesta heidédn taloudellisten yhtidoikeuksiensa
osalta ovat kaytdnnossd mahdollisia itse asiassa vain siten, ettd poikkeuksista
otetaan erityinen ehto osakkaaksi liittymissopimukseen tai niistd sovitaan myo-
hemmin erikseen.!8¢

4.4.9 Keksijin nimi ja kunnia

Vanhastaan on katsottu, ettd keksijilld on oikeus tulla nimetyksi keksintonsa
aikaansaajana. Edellisen, vuoden 1943 patenttilain 74.2 §:4én siséltyi ns. kek-
sijinkunniaa suojannut sddnnos: “Jokaiselle keksijélle kuuluu oikeus vaatia,

18 Ks. edelld s. 53 s.
185 Kyldikallion ja Iirolan (s. 564) mukaan sovittelua osakeyhtidoikeudellisissa tilanteissa voi-
daan pitdd hyvin poikkeusluontoisena. Timosen (KKO:n ratkaisut kommentein I 1999 s. 336) mu-
kaan sovittelukynnys on esimerkiksi osakeyhtion yhtiojarjestyksen osalta selvisti korkeammalla
kuin mihin oikeustoimiopissa ja sopimusoikeudessa on totuttu.
186 Ks. edelld s. 53 av. 57 siitd, miten tekstissd kuvattu poikkeus osakkaiden yhdenvertaisuudesta
maksullisissa osakeanneissa on Yhdysvalloissa tavanomaisempi kuin Suomessa.

Ratkaisuista KKO 1990:171 ja 1999:42 ilmenee, miten yhdenvertaisuusperiaate vaikuttaa so-
vitteluharkinnassa.
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ettd hinet funnustetaan keksijiaksi.” Nykyisestd patenttilaista vastaava sddnnos
jétettiin pois tarpeettomaksi katsottuna. Oikeuden tulla patenttiasiakirjoissa ni-
metyksi keksijand katsottiin riittdvin tdssd suhteessa.'®’

Nykyisin keksijan oikeudesta tulla nimetyksi keksintonsd aikaansaaja-
na mainitaan keksijdn taloudellisia oikeuksia turvaavassa, patenttihakemusta
koskevassa PatL 8.4 §:ssd ja hyodyllisyysmallioikeushakemuksen osalta vas-
taavasti HyodMalliLL 6.3 §:ssd. Lisdksi ilmoituksen keksijastd tulee siséltya
Patentti- ja rekisterihallituksessa patentin myontopéivéstd lukien yleison saa-
tavana olevaan patenttijulkaisuun (PatL 21 §, PatA 31 §), saapuneita patent-
ti- ja hyoddyllisyysmallihakemuksia koskeviin patenttiviraston piivikirjoihin
(PatA ja HyodMalliA 7 §) ja hakemuksen hyviksymisen jdlkeen patentti- ja
hyodyllisyysmallirekistereihin (PatA 38 §, HyodMalliA 17 §).

Itse asiassa keksijdn oikeus tulla nimetyksi keksinnon tekijdné ja oikeus tulla
tunnustetuksi keksijdnd menevit pitkilti padllekkdin. Oikeuteen tulla tunnuste-
tuksi keksijand kuuluu erottamattomasti oikeus tulla nimetyksi keksijdna. Oi-
keutta tulla ”tunnustetuksi” keksijind koskeva pakollinen maininta edelld mai-
nituissa patenttiviraston asiakirjoissa olisi omiaan tuomaan epéselvyyttd sen
suhteen, mitd tilld oikeudella itse asiassa tarkoitetaan. Oikeus tulla nimetyksi
keksijini on sen sijaan selked asia.

Keksijdn nimen ilmoittamisen yhteydessi voidaan hyvilld syylld puhua kek-
sijan moraalisista oikeuksista.'®® Niiden turvaamiseksi nimen ilmoittaminen to-
tuudenmukaisesti ja muutenkin asianmukaisella tavalla on tdhdellistd keksijin-
kunnia huomioiden. Sitd voidaan pitdd erddnlaisena keksijdn hyviksi kertyvina
arvonantona eli goodwillina. Keksijankunnia ilmenee tyypillisesti keksijdn saa-
mana henkiseni tyydytyksend keksinnostdin ja monesti my0Os arvostuksena
asiantuntijataholla ja yleensi tiedemaailmassa seké viime kiddessid suuren ylei-
son keskuudessa. Tillaiset keksijdan kannalta positiiviset asiat ilmentédvit keksi-
jankunnian henkilokohtaista puolta.

Niin ollen keksijdn persoonaan erottamattomasti liittyvind oikeus keksi-
jankunniaan ja siihen sisdltyvi oikeus tulla nimetyksi keksijind ovat keksijél-
le kuuluvia ei-luovutettavissa olevia ja ajallisesti rajoittamattomia oikeuksia.
Niami oikeudet ovat riippumattomia siitd, haetaanko keksinnolle patentti tai

187 Tamd ilmenee NU 1963:6 s. 190.

188 Patentti- ja hyodyllisyysmallioikeudessa taloudelliset nikdkohdat ovat selvisti hallitsevam-
massa asemassa kuin esimerkiksi tekijanoikeudessa. Tekijdan moraalisten oikeuksien loukkaamis-
ta on oikeuskirjallisuudessa pohdittu enemmin kuin vastaavasti keksijoiden osalta. Lainsdannok-
set tekijdn moraalisista oikeuksista ovat suhteellisen selvipiirteisid, esim. Tekijil. 3.2 ja 3.3 §:
“Teosta dlkoon muutettako tekijin kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaa-
valla tavalla, dlkoonka sitd myoskidédn saatettako yleison saataviin tekijdéd sanotuin tavoin louk-
kaavassa muodossa tai yhteydessi. Oikeudesta, joka tekijdlld on tdmén pykildn mukaan, hén voi
sitovasti luopua vain mikili kysymyksessé on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu teoksen kiyt-
tdminen.” Termi moraalinen oikeus soveltuu asianmukaisesti kdytettynd myos tiettyihin keksijan
oikeuksiin.
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hyodyllisyysmallioikeus vai ei. Keksijan kuoltua mainittuja keksijan henkil6on
liittyvid oikeuksia kdyttivit hdnen perillisensi tai hdnen médrddminsd henki-
16‘189

Keksijdan nimen totuudenmukaisella ilmoittamisella on toisinaan merkitys-
td hdnelle myos taloudelliselta kannalta. Keksijdn henkilon mainitsematta jét-
taminen tai muiden henkildiden kuin ainoan ja todellisen keksijdn (”sole and
true inventor”,' kun keksintd on yhden ja saman henkilon tekemé) lisddmi-
nen keksinnon tekijoiksi haettaessa patenttia Patentti- ja rekisterihallituksel-
ta tai vientimarkkinoille tihdittdessd etenkin Yhdysvaltain patenttivirastolle
toimitettavissa patentinhakuasiakirjoissa saattaa vélistd vakavasti vahingoittaa
paitsi keksijan mainetta myods hidnen mahdollisuuksiaan saada tulokertyméaa
keksintonsé taloudellisesta hyddyntdmisestd. Varsinkin jos patentoidun tuot-
teen markkinoille laskemiseen vaaditaan viranomaisen lupa (Yhdysvalloissa
ladkevalvontavirasto eli Food and Drug Administration), saattaa keksijin tai
keksijoiden nimen virheellisestd ilmoittamisesta seurata paitsi myyntilupaha-
kemuksen késittelyn viivdastyminen vuosikausiksi tai luvan jadminen lopulli-
sesti saamatta esimerkiksi Yhdysvalloissa myos rikosoikeudellinen rangaistus-
seuraamus.

Saatuaan tietoonsa, ettd joku muu on keksijan mielestd aiheettomasti li-
satty keksijaksi samaan patenttihakemukseen, hinelld saattaa olla syytd
esittidd tdstd perusteltu huomautus patenttivirastolle. Jos hineltd kaikki oi-
keudet keksintoon ostanut luovutuksensaaja tai, oikeuksista tyosuhdekek-
sintoon puheen ollen, hinen tydnantajansa kuitenkin on jo ehtinyt esittdd pa-
tenttiasiakirjat lddkkeiden myyntilupaviranomaiselle (Suomessa Léédkealan
turvallisuus- ja kehittimiskeskus Fimealle; ent. Lidkelaitos), on mainittu
huomautus esitettivd myos lupaviranomaiselle. Yhdysvalloissa keksijin ta-
hallisesta virheellisestd nimedmisesti saattaa seurata tuomioistuimen langet-
tama sakko tai pitkd vankeusrangaistus. Lisdksi myOnnetty patentti voidaan
samasta syystd mitidtoidd, vaikka patentista johtuvat taloudelliset oikeudet
olisi esimerkiksi keksijidn tyonantajan toimesta ehditty laillisesti myynti- tai
muulla luovutustoimella siirtdd uudelle omistajalle. Yhdysvaltain patentti-
lain mukaan patentinhakijana tai -haltijana on Suomen laista poiketen aina
keksijd ja hiin sidilyttdd tdmin asemansa taloudellisten oikeuksien luovutuk-
sesta (assignment) huolimatta.'! Keksijan nimedminen virheellisesti on sel-

18 Ks. Kivimdiki —Ylostalo s. 87.

1% ”True inventor” -termin synonyymina voidaan kiyttdd myos termid “authentic inventor”. Tél-
14 tarkoitetaan vaatimusta, ettd patentinhakuasiakirjoissa on mainittava nimenomaan luovalla
keksinnolliselld panoksellaan keksinnon synnyttinyt yksi tai useampi fyysinen henkild. Tama
vaatimus on sama Suomen ja Yhdysvaltain oikeudessa. Erityisesti Yhdysvaltain patentointikdy-
tannossé todellisen keksijdn nimedminen patenttihakemuksissa on ankarasti tulkittava vaatimus,
jolla pyritdin estimiin todelliselta keksijdltd vilpilliselld tavalla tietoon hankitun tai laillisestikin
tietoon saadun keksinnon esittiminen patenttihakemuksessa toisen henkilon tekeménd. Ks. esim.
Miller — Davis s. 98 ss.

1 Ks. mm. Miller — Davis s. 98 s.
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laisenaan patentin mitdtointiperuste Yhdysvalloissa, ja nditd mitdtdintejd on
sielld my0s tapahtunut.'*

Suomessa keksijdn virheellinen nimeidminen saattaa tulla tietyin edelly-
tyksin rangaistavaksi sakolla tai enintidin kolmen vuoden vankeudella sank-
tioituna rekisterimerkintérikoksena (RL 16:7). Esimerkiksi patentti- ja hyo-
dyllisyysmallirekisterit lukeutuvat sadnnoksessi tarkoitettuihin rekistereihin.
Sadannoksen tarkoituksena on suojata viranomaisen pitdméin yleisen rekiste-
rin luotettavuutta ja rekisterin sisiltimien tietojen totuudenmukaisuutta. Re-
kisterimerkintdrikokseen syyllistyy se, joka aiheuttaakseen oikeudellisesti
merkityksellisen virheen antaa yleiseen rekisteriin rekisteriviranomaiselle
vadrdn tiedon suullisesti tai kirjallisesti (RL 16:7.1 1 k). Toiseksi rangaista-
vaa on myos edelld mainitulla menettelylléd aiheutetun virheen hyviksikéytto
hy6tymis- tai vahingoittamistarkoituksessa (RL 16:7.1 2 k).!*3

Suomessa kuten muuallakin Euroopassa erityisesti tydsuhdekeksintoi-
hin kanssakeksijoiksi tyonantajan patenttihakemuksiin merkitdén usein la-
boratorioiden johtajia ym. ty0nantajan johtohenkilGitd, vaikka he eivit olisi
luovalla keksinnolliselld panoksellaan olleet mukana synnyttdmissd kek-
sintdd.!** Syyt tihidn esimerkiksi Domeij’n virheelliseksi mainitsemaan me-
nettelyyn'®> ovat monenlaisia. Varsinkin vihemmén merkittivien keksintdjen
osalta voidaan tyonantajan keskuudessa ajatella, ettd keksijin kannalta hi-
nen nimensd poisjéttdmiselld patenttihakemuksesta ei ole merkitystd. Kek-
sijin katsotaan saavan riittdvisti arvostusta jo siten, ettd tydnantaja suorittaa
keksijille TyosKeksL 7 §:n mukaisen, yritysten maksukéytdnndssd monesti
varsin alhaisen pakollisen tydsuhdekeksintokorvauksen. Myos tyonantajan
yrityksen neuvotteluaseman parantaminen esimerkiksi keksint6d markkinoi-
taessa ja yleisemmin yrityskuvan kohentaminen saattaa olla syyni kanssa-
keksijoiden merkitsemiseen patenttiasiakirjoihin pyytdmittd tihén aina edes
keksijdn suostumusta.

Joissain tilanteissa todellisen keksijdn tunnistaminen ei onnistu, ennen
kuin patentti on myonnetty. Néin on erityisesti silloin, kun alkuperdinen pa-
tenttihakemus on ollut patenttiviraston mielesta liian laaja késittden sellais-
ta tekniikkaa, johon patenttia ei loppujen lopuksi myOnnetdkiin, vaan se
myonnetddn esimerkiksi jollekin pelkéstdin alivaatimuksessa méidritellyl-
le detaljille.!*® T#ll6in on keksijéind alun perin voitu hakemuksessa maini-
ta lukuisia henkil6itd, myonnetyn patentin itse asiassa koskiessa vain yhden
henkilon keksiméi detaljia. Joskus kanssakeksijoiden lisddminen patenttiha-
kemukseen voi johtua myos pyrkimyksesti syrjayttdd oikeuksiensa peradami-
sessi kiusalliseksi koettu keksija.!’?

Ks. Ehrlich — Cohen s. 2.

Ks. Majanen 2009 s. 353.

Ks. Ehrlich — Cohen s. 2.

Ks. Domeij 2010 s. 104.

Alivaatimus on alun perin ollut epiitsendisessd suhteessa patenttihakemuksen péadvaatimuk-

seen. Pddvaatimuksen jdddessd mainitusta syystd ilman patenttisuojaa epiitsendisestd alivaati-
muksesta tulee patenttisuojaa nauttiva itsendinen padvaatimus. Ks. itsendisisti ja epditsendisistd
patenttivaatimuksista Norrgdrd s. 121 ss.

197

Pyrkimys poistaa keksijéltd mahdollisuudet hyotyd keksinndstd suuremmassa méirin saattaa

ilmetd my0s siind tydnantajan ja muunkin luovutuksensaajan kannalta edelld (s. 51 av. 47) esitel-
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Mitd merkittdvimmastd keksinndstd on kysymys, sitd tdhdellisempiid kek-
sijdlle voi joka tapauksessa olla, ettd henkil6itd ei liséatd keksijoind patentti-
hakemuksiin totuudenvastaisesti. Euroopassa keksijin julkisuudessa saamaa
arvonantoa ja yleensdkiin keksijankunniaa ei painoteta (lukuun ottamatta
varsin rutiininomaista keksijan pakollista nimedmistd patentinhakuasiakir-
joissa) samalla tavalla kuin Yhdysvalloissa, jossa myonnetyn patentinkin
tulee olla ainoastaan todellisen keksijan nimissd huolimatta patenttiin kuu-
luvien taloudellisten oikeuksien siirrosta toiselle. Esimerkiksi pyrittdessd
markkinoimaan uusia lddkkeitd maailmanlaajuisesti saattaa keksijdn oikealla
nimedmiselld olla paljon merkitystd keksinnon taloudellisessa hyddyntdmi-
sessd. Onkin ajateltavissa, ettd tarkastellulla rekisterimerkintérikosta koske-
valla RL 16:7:114 saattaisi joskus olla tdllaisissa tilanteissa kayttod. !

Patenttilakimme rakentuu mainitussa suhteessa olennaisesti yksityisoikeudelli-
selle perustalle. Jos joku katsoo, ettd keksijidnd patenttihakemuksessa tai myon-
netyssd patentissa esiintyy yksi tai useampi virheellisesti keksijaksi merkit-
ty henkil®, eikd Patentti- ja rekisterihallitus katso voivansa oikaista merkintda
erehdyksessd yms. syystd tehtynd, hidn voi esittdd saman oikaisuvaatimuksen
mydhemmin oikeudessa. Vaatimus voidaan esittdd samassa yhteydessi, jossa
keksija mahdollisesti vaatii myonnetyn patentin siirtdmistd itselleen. Paiisdin-
toisesti patentin siirtdmisti koskeva kanne on pantava vireille vuoden kuluessa
siitd, kun keksija tai muu kantaja on saanut tiedon patentin myontédmisesta ja
muista kanteen perusteena olevista seikoista (ns. kanne paremmasta oikeudesta
keksintoon; PatL 52.5 §).'%

Helsingin hovioikeuden taomiollaan 23.7.1996, S 95/1095 ratkaisemassa ta-
pauksessa muun muassa patenttirekisteristd ilmenevin keksijan nimed kos-
kevan merkinnin oikaiseminen erilliselld vahvistuskanteella hylittiin lakiin
perustumattomana. Yksinomaan nimen oikaisua koskeva kannevaatimus oli
esitetty ilman, ettd samalla olisi PatL. 52 §:n mukaisessa madriajassa vaa-
dittu vahvistettavaksi, ettd patentti oli myonnetty sellaiselle taholle, joka ei
ollut siithen oikeutettu. Kantaja oli maininnut vastaajayhtion kanssa teke-
minsd yhteistyosopimuksen perusteella ilmoittaneensa vastaajalle keksin-
t6on johtaneen oivalluksensa. Keksijiksi patenttirekisteriin oli merkitty vas-
taajan palveluksessa ollut henkil6. Kantaja oli perustellut itsenséd oikeaksi

lyssi toisinaan riskialttiissa menettelyssd, ettd keksijdd ei hyviksytéd asiantuntijana mukaan kek-
sinndn taloudellisesta hyodyntimisestd kolmansien yritysten tai muiden yhteistydkumppanien
kanssa kdytdviin lisenssisopimus- ym. neuvotteluihin.

1% On mahdollista, ettd RL 36 luvun petosrikoksetkin toisinaan soveltuvat tarkoitettuun tilantee-
seen. Myos esimerkiksi tuomioistuin tai muu viranomainen voi olla RL 36:1.1:n mukaisen petok-
sen tunnusmerkistoon kuuluvan erehdyttamisen kohteena, vahingon kohdatessa esimerkiksi kek-
sijad. Ks. Nuutila — Majanen s. 977.

19 Qikeudenkiynti ei ole tarpeen, jos tapaukseen soveltuu seuraava sidinnos (PatL 18.1 §): "Jos
joku ndyttdd patenttiviranomaiselle, ettd hinelld on parempi oikeus keksinton kuin hakijalla, pa-
tenttiviranomaisen tulee hénen vaatimuksestaan siirtdd hakemus hinelle.” Vastaava sdinnos on
HyodMalliL 16.1 §:ssi.

96



KEKSIJAN NIMI JA KUNNIA

ja ainoaksi keksijiksi nimedmistd koskevaa vahvistuskannevaatimustaan ja
samalla tekemiinsd vaatimusta patenttirekisterin keksijamerkinnidn muutta-
misesta mm. keksijinkunnialla ja selittinyt, ettei hiin vaadi samalla patentin
siirtdmisti.

Hovioikeuden mukaan PatL. 1 §:44n perustuen periaatteessa jokaisen pa-
tentoitua keksintod kdyttdvian on kyettdvd johtamaan oikeutensa alkuperdi-
sestd keksijastd. Ndin ollen kantajan vaatima vahvistustuomio olisi ainakin
joissakin tilanteissa merkinnyt keksijdn oikeuden®” sekd patenttioikeuden
siirtojen ja kiyttooikeuksien luovutusten patemittomyyttd ja vahingonkor-
vausseuraamuksia. Téllaisten oikeuden mukaan kuviteltujen tilanteiden va-
ralta patenttilaissa ei ole sddnnoksid eikd asiaa voida myoskddn ratkaista
patenttia koskevien yleisten oikeusperiaatteiden nojalla. Pdinvastoin jérjes-
telma tdhtdd patenttiasiakirjojen julkiseen luotettavuuteen.

Henkilon oikeutta tulla nimetyksi keksijani koskevan vaatimuksen tutki-
minen muulla kuin patenttilaista johtuvalla perusteella ei ollut hovioikeuden
mukaan mahdollista, koska patenttilaki on muiden teollisoikeudellisten yk-
sinoikeuslakien tavoin poikkeus kilpailun vapauden periaatteesta, ja vanhas-
taan on katsottu, ettei tdlld alueella voida tunnustaa lakiin perustumattomia
oikeuksia. Hovioikeuden mukaan oli perusteltua paitelld, ettd kysymys kek-
sijdn oikeudesta oli patenttilaissa tarkoitettu sdannelld tyhjentévisti. Paten-
tin siirtdmiskanteelle PatL 52 §:ssd sdddetyn méadrdajan pédtyttyd keksijin
oikeus patentoituun keksintdéon oli menetetty. Néin ollen hovioikeus hylkisi
kanteen lakiin perustumattomana.*"

Valitettavasti keksijdksi nimedmisestd ei 10ydy korkeimman oikeuden ratkai-
suja. Hovioikeuden on katsottava tarkoittaneen, ettd keksijan oikeus on pa-
tenttilaissa sddnnelty tyhjentdvisti. Patenttilaissa samoin kuin hyodyllisyys-
mallioikeuslaissa painotetaan nimenomaan keksintoon kohdistuvia oikeuksia
taloudellisesta nikokulmasta, eikd ndissi laeissa keksijin oikeus vaatia itsen-
sd nimedmisti keksijdksi ole hovioikeuden mielesti taloudellisista oikeuksista
(joita PatL. 52 §:n ja HyddMallilL 43.1 2 kohdan mukainen yksinoikeuden siir-
tamiskannekin eli kanne paremmasta oikeudesta keksintéon ensi sijassa ilmen-

200 Puhuminen keksijéin oikeudesta on paikallaan silloin, kun puhutaan keksijilld olevasta josta-
kin yksittadisestd oikeudesta, miki saattaa ilmetéd esimerkiksi keksijidn luovuttaessa toiselle oikeu-
tensa hakea keksintoonsd patenttia tai hyddyllisyysmallioikeutta. Tyosuhdekeksinnostd puheen
ollen keksijén oikeus saattaa kdytinnossa rajoittua pelkkédan TyosKeksL 7 §:n mukaiseen tydsuh-
dekeksintokorvaukseen, jos tyonantaja TyosKeksL 6.1 §:n nojalla ottaa itselleen kaikki oikeudet,
so. kaikki mahdolliset patentti- tai hyodyllisyysmallioikeudet Suomessa ja ulkomailla mukaan
lukien oikeuden kiyttdd keksintod liikesalaisuutenaan. Ks. vastaavasti KorkeakoulukeksL 6-9 §.

Kun ei puhuta keksijidn oikeudesta vaan yhteen kirjoitettuna keksijinoikeudesta, tarkoitetaan
tiettyd patenttioikeudesta periaatteessa erotettavissa olevaa, erityisesti immateriaalioikeuden ja
sopimusoikeuden yleisemmille periaatteille rakentuvaa oikeudenalaa. Se koostuu pitklti kirjoi-
tetun lain ulkopuolisista normeista, jotka ilmentivit keksijdn yksittédisid oikeuksia. Voidaankin
mintayksikkoihin ja oikeushenkilihin yleisesti soveltuvasta patenttioikeudesta. Ks. keksijdnoi-
keudesta Hakulinen 1945 erit. s. 396 ss., 417 ss., Kivimdki — Ylostalo s. 86 s., Castrén 1979 s. 76.
21 Ks. ratkaisun seloste Heinonen s. 88 s.
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tdd) erotettava itsendinen oikeus silloin, kun joku muu kuin keksijd on patentin
hakija tai haltija.

Patenttilain painottuminen taloudellisiin aspekteihin kuvastuu myos tyo-
suhdekeksijidn riitelemistd tyOnantajansa kanssa paremmasta oikeudesta
keksintoon koskevassa Helsingin hovioikeuden tuomiossa 1140/16.4.2013,
S 11/2766. N.N. ei ollut esittinyt minkdénlaista selvitystd tai todistusaineis-
toa keksintoon johtaneesta tutkimustyosti. Hin tydskenteli vuonna 2005 ke-
sdkuusta marraskuuhun BookIT:114 ja teki hakemuksen riitapatentista pian
tydsuhteensa pidittymisen jidlkeen, kun hédnen tyoskentelynsd BookIT:ssd
oli péittynyt. Kirjallisten todisteiden perusteella voitiin katsoa N.N:n saa-
neen kaikki patenttihakemukseen siséltyvit tiedot BookIT:ssd tydskennel-
lessdédn. Niin ollen BookIT:114 oli parempi oikeus riitapatentilla suojattuun
keksint6on.20?

Toisaalta hovioikeuden tuomiossa 23.7.1996, S 95/1095 asetettu vaatimus, jon-
ka mukaan jokaisen patentoitua keksintdd kdyttdvin on kyettdvéd johtamaan oi-
keutensa alkuperdisestd keksijdstd, ei tuomiossa toteudu tdysimadrdisesti. Kuten
yleisesti muuallakin maailmassa maamme oikeusjérjestelma ei koostu pelkis-
tddn lainsdiddnndssi riidattomasti tunnustetuista oikeuksista. Miti erikseen tu-
lee oikeuteen tulla nimetyksi keksijdni, voidaan timéi oikeus Patl 8.4 §:sti ja
HyodMalliLL 6.3 §:std ilmenevisti ymméirtdd nimenomaan oikeudeksi tulla ni-
metyksi oikeana ja toisinaan ainoana keksijani. Sddnnosten mukaan patentti-
tai hyodyllisyysmallihakemuksessa on ilmoitettava keksijdn nimi. Jos patenttia
tai hyodyllisyysmallioikeutta hakee muu kuin keksijd, hakijan on selvitettdva
oikeutensa keksintoon.

Vaikka oikeus tulla nimetyksi keksijidna esiintyy ko. laeissa ainoastaan mai-
nitussa yhteydessi, ei se merkitse, ettei tdhin oikeuteen voitaisi laajemminkin
vedota. Onhan keksijimerkinnédn vastattava totuutta, mikéd vaatimus asetetaan
viranomaistoiminnalle yleensékin. Patentti- tai hyodyllisyysmallioikeuksien
siirryttyd keksijdltd toiselle keksijilld saattaa edelleen olla keksijankunniaan
liittyvii taloudellistakin intressid olla nimettynd (todellisena) keksijdni viran-
omaisasiakirjoissa.?”® Tamékin huomioon ottaen keksijdlld tulisi periaatteessa
olla oikeus vaatia erilliselld kanteella itsensd nimeédmisti keksijdnd Patentti- ja
rekisterihallituksen rekistereihin ym. asiakirjoihin. Edelld sanotusta ilmenevis-
ti tidssd voidaan katsoa olevan kysymys vilittomaésti lakiin perustuvasta oikeu-
desta.

Vaikka jossakin tilanteessa kanteen hyviksyminen aiheuttaisi patentti- tai
hyodyllisyysmallioikeuksien tai nithin myonnettyjen lisenssien luovutusten pé-
temattomyyden kokonaan tai osittain, tulisi oikeus tulla nimetyksi keksija-

202 Ks. ratkaisun seloste STY AIPPI -uutiset 4:2013 s. 21 ss.
203 Ks. keksijankunnian merkityksestd taloudelliselta kannalta edelld s. 94 s.
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nd myontdd, mikili keksijalld on titd koskevan vahvistuskanteen nostamiseen
oikeutettu intressi. Vahvistusintressi syntyy paitsi viitetystd oikeudenlouk-
kauksesta myos sen johdosta, ettd kantaja viittaa oikeussuhteen olemassaolosta
vallitsevaan epavarmuuteen.” Suomen oikeusjirjestyksen mukaan keksijamer-
kinnédn oikaisemista koskevan vahvistuskanteen hyviksyminen ei toisin kuin
Yhdysvaltain oikeudessa (jonka mukaan patentinhaltijana on aina keksiji itse
eikd kuten Suomessa ja muualla Euroopassa toisinaan patenttioikeuksien osta-
ja, tybnantaja tai muu taho) my0Oskéén yleensd voi aiheuttaa keksintdoikeuksien
laillisesti tapahtuneiden luovutusten patemittomyytti.

Itsendiselld keksijdlld saattaa olla keksijimerkinnédn oikaisemista koskeva
vahvistusintressi muun muassa, jos hdn luovuttaessaan kaikki mahdolliset
immateriaalioikeudet tekeméénsd peruskeksintoon on samalla keksinnon jat-
kokehittelyn osalta sdilyttanyt oikeutensa mahdollisesti myonnettidviin im-
materiaalisiin yksinoikeuksiin. Peruskeksintdd koskevissa patenttiasiakir-
joissa oleva totuudenvastainen keksijimerkinté saattaa vahingoittaa keksijan
mainetta sekd siitd johtuen vaikeuttaa hinen mahdollisuuksiaan markkinoi-
da jatkokehiteltyd keksintod. Vahvistusintressi on sitdkin suurempi, jos jél-
kimmdiinen keksintd on tarkoitettu patentoitavaksi Yhdysvalloissa, jonka lain
mukaan patentin on aina oltava nimenomaan keksijan nimissi riippumatta
siitd, onko hdn mahdollisesti luovuttanut toiselle taloudelliset oikeudet kek-
sintoon.

Tilanteen muistuttaessa riittdavisti edelld tarkasteltua oikeustapausta (v:1ta 1996)
pitdisi vahvistuskanne virheellisen keksijamerkinnin oikaisemiseksi mielestini
joka tapauksessa hyviksyd. Aiemmin siteeratut hovioikeuden perustelut kan-
teen hylkdfimiseksi lakiin perustumattomana vaikuttavat keinotekoisilta 14dh-
dettdessi siité, ettd keksijankunnialla todellisen keksijdn nimedmistd koskevine
ydinalueineen (PatL 8.4 § ja HyodMalliL 6.3 §) on keksijdn kannalta usein ta-
loudellistakin merkitystid. Hovioikeuden vetoaminen patenttiasiakirjojen julki-
seen luotettavuuteen ei ole kestdvi peruste ajateltaessa sitd, ettd viranomaisen
asiakirjoihin sisdltyvien keksijamerkinttjen tulisi olla totuudenmukaisia eikd
johtaa yleis6d harhaan. Patenttiasiakirjojen julkisesta luotettavuudesta ei myos-
kiin ole sdddetty laissa pdinvastoin kuin on tehty esimerkiksi kiinteistokirjojen
(lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin) positiivisesta julkisesta luotettavuudesta.?*

Mitd tyosuhdekeksijoihin tulee, voi nédiden virheellinen ilmoittaminen vai-
kuttaa pakottavaan lainsdinnokseen (TyosKeksL 7 §) perustuviin keksinto-

204 Ks. Lappalainen, Siviiliprosessioikeus I's. 370.

205 Esimerkkini kiinteistokirjan positiivisesta julkisesta luotettavuudesta on vilpittoméssi mie-
lessé olevan pantinsaajan luottamuksen suojaaminen sen osalta, ettd kiinteiston ostajan saama
lainhuuto on pétevd (maakaari 13:4-5, 17:11). Taméd merkitsee, ettd kiinteistopanttioikeus jda
padsddntoisesti pysyviksi, vaikka kiinteisto X:n kanteen johdosta palautuisi ostajalta takaisin X:n
omistukseen. Ks. Kartio 2001 s. 701.
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korvauksiin tyonantajalta.?® Niin on erityisesti silloin, kun tyonantaja pyrkii
minimoimaan keksijin luovan panoksen merkityksen keksinnén synnytti-
misessd jattdmalld todellisen keksijin mainitsematta patentti- tai hyodyl-
lisyysmallioikeushakemuksessa tai lisadmilld perusteettomasti esimerkiksi
teknologiajohtajan kanssakeksijiksi.??” Keksinnostd voidaan tdlldin tehdi
patentti- tai hyodyllisyysmallioikeushakemuksia siten, ettd hakemuksessa
keksintdd kuvataan vihdisessd méddrin muunnellussa muodossa tai lisddmal-
14 keksintoon pelkkid ideatasolla olevia, patentoitavuuteen tai hyodyllisyys-
mallioikeuteen riittdimittomid piirteitd siten, ettd itse asiassa kysymys on
ndenndis- eli pseudokeksinnostd. Sitd koskeva hakemus saattaa olla tehty
vain keksijdn pudottamiseksi ’pois kelkasta” mutta samalla myos kilpaili-
joiden hdmiidmiseksi pelottelemalla heidit toistuvilla, toisistaan vain vihdn
poikkeavilla patenttihakemuksilla pois kyseisen tekniikan tutkimus-, tuotan-
to- ja kaupallisesta toiminnasta. Todellinen keksiji on tilloin monesti varsin
vaikeassa asemassa. TyOnantaja saattaa pyrkid médritteleméddn korvauksen
tyosuhdekeksinnosti yksipuolisesti omien ohjesdéntdjensi tai muun kdytin-
tonsd mukaan neuvottelematta lainkaan keksijdn kanssa. Jotta tdimé pddsi-
si oikeuksiinsa erityisesti tyosuhdekeksintokorvauksen suhteen, hénelld on
mahdollisessa oikeudenkdynnissd nayttovelvollisuus sen osalta, ettd hidnen
osuutensa keksinnon synnyttdmisessid on huomattavampi kuin miti keksija-
merkinnistd ilmenee tai ettd hin on ainoa keksiji. Tydsuhdekeksijélld on esi-
merkiksi oikeuden tulla nimetyksi patenttiasiakirjoissa keksijdni osalta sa-
mat oikeudet kuin muillakin keksijoilld (TyosKeksL 2-3 §). Lisdvaikeuksia
voi kuitenkin koitua siiti, ettd tyosuhdekeksintokorvaus méadritetdéin yleensd
varsin aikaisessa vaiheessa silloin, kun keksinnon todellinen, monesti vasta
my6hemmin massatuotannossa selvidva taloudellinen merkitys markkinoilla
on vield avoinna.

Silloin, kun keksija on jo ennen tydsuhteensa alkua luovuttanut tulevalle tyon-
antajalleen mahdolliset immateriaaliset yksinoikeutensa ennen tyOsuhteen al-
kua tekeméinsi keksintoon, kaikkien liitdnnédisoikeuksien usein seuratessa mu-
kana, keksijdn tyotehtdvit saattavat koostua 1dhinn erilaisista peruskeksinnon
teknistd kéyttokelpoisuutta ja soveltuvuutta markkinoille edistdvistd paran-
nuksista.”® Tlloin keksijd voidaan toisinaan pyrkid eliminoimaan keksinton-

206 Sama koskee KorkeakouluKeksL 9 §:din perustuvaa keksijin korvausta.
27 Tdmé saattaa heijastua todellisen keksijidn tyosuhdekeksintokorvauksiin niiden vastaavasti
pienentyessid. Kanssakeksijoiden pelkkéd lukumdiérikin saattaa vaikuttaa mainitussa suhteessa,
vaikka keksinnostd tulevaa taloudellista hyotyd ei automaattisesti jaetakaan tissid suhteessa. Ks.
Bruun, NIR 1993 s. 597.
208 Kaikki mahdolliset immateriaalioikeudet mainittuihin parannuksiin on tulevan tyénantajan
oikeusaseman vahvistamiseksi suhteessa keksijdin voitu jo ennen tydsuhteen alkua tehdyssi kek-
sintdoikeuksien luovutussopimuksessa méadritd kuuluviksi luovutuksensaajalle. T4lloin sovellet-
tavaksi parannuksiin jdid kuitenkin pakollista tydosuhdekorvausta koskeva TyosKeksL 7 §. Ks.
mainitunlaisten sopimusehtojen kohtuuttomuuden arvioinnista edelld s. 43 ss.

Vaikka peruskeksinnon parannusten mahdolliset patentti- ym. immateriaalioikeudet jéisivit
luovutussopimuksessa keksijille itselleen, saattaa hin olla ongelmallisessa asemassa, jos sellainen
patentti on liian 1dheisessd suhteessa luovutettuun keksintdon siten, ettd uudempi keksintd on riip-
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sd taloudellisesta hyodyntdmisestd merkitseméilld nédihin ajan mittaan patentoi-
taviksi haettuihin todellisiin tai pseudokeksintdihin kanssakeksijoiksi luovaa
keksinnollistd panosta ko. keksintjen synnyttdmiseen vailla olevia henkiloita.
Téastd voi koitua keksijdlle sekd taloudellista menetysté ettd keksijinkunnian
viahenemisend ilmenevid arvonannon menetystd siti enemmin, mitd arvok-
kaammasta keksinnostd on kysymys.

Keksijd ja tyonantaja saattavat riitautua siitd, onko jo ennen tydsuhdetta
tehdyn (perus)keksinnon kokonaisluovutuksesta, mukaan lukien ennakoidun
tyOsuhteen aikana suoritettavasta keksinnon jatkokehittelystd luovutussopi-
muksessa sovittu korvaus lain mukaan riittdvi silloin, kun keksijd on sittem-
min tydsuhteensa aikana suorittanut pakottavan TyosKeksL. 7 §:n mukaan tyo-
suhdekeksintokorvaukseen oikeuttavaa jatkokehittelyd pddtyen mahdollisesti
uuteen patentoitavaan keksintoon. Tdlloin tyonantaja on saattanut sekéd perus-
teettomasti lisdtd kanssakeksijan yksinoikeutta koskevaan hakemukseen ettd
suorittaa keksijélle varsin alhaisen kertakorvauksen jatkokehittelysté. Se, ovat-
ko keksijille kokonaisluovutuksesta ennen tydsuhdetta ja sen kuluessa jatko-
kehittelystd suoritetut korvaukset yhteenlaskettuina TyosKeksL 7 §:n mukaan
riittavid, riippuu olennaisesti siitd, kuinka suuri merkitys perus- ja jatkokeksin-
non yhteenlaskettua taloudellista arvoa pohdittaessa annetaan jatkokehittelylle
suhteessa peruskeksintoon. Mikili keksinnon varsinainen arvo on pelkéssi pe-
ruskeksinndssd jatkokehittelyn ollessa taloudellisesti merkityksetontd tai joh-
taessa pelkkéddn pseudokeksintdon, tydosuhdekeksintdkorvaus lienee kiytannos-
séd poissuljettu, koska peruskeksinté on tehty jo ennen tydsuhteen alkua eikd
siihen sovelleta tyosuhdekeksintdlakia (TyosKeksL 1.1 §).2%

Kun huomioon otetaan vield keksijan oikeussuoja muun muassa liike- tai
yrityssalaisuuksia suojaavan lainsddddnnon ja tekijdnoikeuslain nojalla, voi-
daan hyvilld syylld puhua keksijinoikeudesta yhteisend nimityksend oikeu-
denalalle, joka laajempana kuin patentti- ja hyodyllisyysmallioikeus, tekijin-
oikeus sekd liike- tai yrityssalaisuuksia suojaava normisto turvaa hyvin seki
keksijdn taloudellisia oikeuksia ettd niihin monesti kiintedsti kytkeytyvid mo-
raalisia oikeuksia kuten keksijankunniaa.?'® Erityisesti keksijin salaisuuspii-
rin (Geheimsphére) suojaamista mainituilla normistoilla on Keski-Euroopas-

puvuuskeksinto. Tétd koskevan patentin haltija on tosin velvollinen hankkimaan vanhemman pa-
tentin haltijalta lisenssin, jos hin haluaa kidyttdd vanhemman patentin suojapiiriin lankeavaa kek-
sintodédn loukkaamatta vanhempaa patenttia. Ks. riippuvuuskeksinnosté esim. Norrgdrd s. 206.
209 QOikeudellinen arviointi on vastaavanlainen KorkeakoulukeksL 9 §:n mukaisen korkeakoulu-
keksintokorvauksen osalta.
210 Myds esimerkiksi Tekijal 3 ja 51-52 § voivat toisinaan turvata keksijankunniaa, jos kysymys
on tekijdnoikeussuojaa poikkeuksellisesti saavasta riittdvdn omaperdisestd keksintdd kuvaavasta
piirustuksesta. Ks. tillaisista teknisistd piirustuksista edelld 4.3.5.

Luonnollisesti keksijdanoikeuteen voidaan lukea sopimusoikeuskin siind mielessd, ettd keksi-
jin oikeudet voivat olennaisesti riippua kulloinkin kdytetyistd sopimusehdoista.
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sa totuttu pitimaién tiettynid yleisen persoonallisuusoikeuden ilmentymind.?!!

Salaisuuspiirille saadaan jonkinasteista suojaa myods SopMenL 1.1 §:n hyvii
liiketapaa koskevan yleislausekkeen ja yleisemmin yhteiskunnassa niin elin-
keinoeldmissd kuin muutenkin (vaikka esim. keksiji ollessaan yksityishenkil®
ilman omaa yritysti ei saisi suojaa edes liike- tai yrityssalaisuusnormiston no-
jalla*'?) noudatettavana olevan hyvii tapaa koskevan kiyttdytymisnormiston
perusteella.”’® Termid keksijanoikeus on myos kiytetty olennaisesti suppeam-
massa merkityksessd. Sen mukaan keksijanoikeus kisittdd ldhinnd patentti- ja
tyosuhdekeksintooikeuden;*'* nykyisin myos hyodyllisyysmallioikeuden.

Keksijankunniasta puheen ollen on vield syyti tarkastella tiettyd vilitystuo-
mioiden tdytdntoonpanoon liittyvdd kysymystd. Keksintod koskevien patent-
ti- ym. immateriaalioikeuksien luovutussopimuksiin sisdltyy monesti vilitys-
lauseke, jossa kaikki luovutussopimuksesta koituvat erimielisyydet osapuolten
vélilld on madrdtty ratkaistaviksi esimerkiksi Suomessa asetetussa useimmi-
ten Suomen lakia sopimukseen soveltavassa vilimiesoikeudessa mutta monesti
my0s jonkin vieraan valtion lain lakia soveltavassa oikeudessa.

Keksijd saattaa olla tyytyméton luovutussopimukseen siind muodossa, kuin
vilimiesoikeus on tuomiossaan sopimusta tulkinnut katsoessaan keksijéin esi-
merkiksi rikkoneen luovutussopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Luovu-
tussopimuksessa on saattanut olla miirdys siitédkin, ettd keksijilld on oikeus
tulla nimetyksi ja/tai tunnustetuksi keksijani. Riippumatta siité, ettd keksijan
nimi on mainittava patentti- tai hyodyllisyysmallioikeushakemuksissa (PatL
8.4 §, HyodMalliLL 6.3 §), timid keksijinkunniaa ilmentévd oikeus on hen-
kilokohtainen, luovutuskelvoton oikeus samoin kuin tekijidn isyysoikeus ja
muut moraaliset oikeudet Tekijal. 3 §:n mukaan yleisesti ottaen ovat.?!

20 Ks. mm. Blum — Pedrazzini I s. 156 s., Hubmann s. 235 ss., 240 ss.

212 Sopimattomasta menettelysti elinkeinotoiminnassa annetun lain esitdiden mukaan laki kos-
kee vilittomasti ainoastaan elinkeinonharjoittajien vélisid toimia. Ks. KM 1977:40 s. 25, Vapaa-
vuori s. 34 av. 49. Tilanteen muistuttaessa riittdvésti em. lain mukaista tunnusmerkistdd on kui-
tenkin ajateltavissa, ettéd yksityisoikeudellisessa suhteessa ko. lainsdénnosté sovellettaisiin analo-
gisesti tapaukseen tuomioistuimen harkinnan mukaan. Keksijd on monesti vailla omaa yritystd,
joten hiin saattaisi joissain tilanteissa muuten jadda tdysin ilman oikeussuojaa jossakin keksinton-
sd vddrinkayttotilanteessa.

23 Ks. Kivimdien ja Yldstalon (1973) s. 458 av. 3 mukaan sanottua kdyttdytymisnormistoa ilmen-
tava ratkaisu KKO 1952 11 43: Luottamusmies tietden, ettei hdnelld ollut oikeutta jéttdad antamat-
ta tyontekijélle timén pyytamad tyokorttia ja hén siten kgyttden vdidrin sitd asemaa, jonka hén oli
saanut ollessaan tosiasiallisesti yksin oikeutettu ratkaisemaan kenelle tyokortti oli annettava, oli
aiheuttanut, ettei tydnhakija ollut saanut tyotd paikkakunnalla. Luottamusmies tuomittiin korvaa-
maan vahinko, minki hin oli sanotulla hyvdn tavan vastaisella menettelylld aiheuttanut tyonha-
kijalle.

24 Niin Hakulinen 1945 s. 383 ss., Kivimdiki — Yldstalo 1981 s. 84 ss.

25 Kivimdki ja Ylostalo (1981 s. 21) toteavat asiasta ndin: “Tekiji ja keksiji eiviit voi kokonaan
luopua tekijin- tai keksijankunniastaan. Luopuminen tekijdn moraalisista oikeuksista on sitova
vain, mikéli kyseessd on laadultaan ja laajuudeltaan rajoitettu kiyttaminen” (TekijdLl 3.3 §).
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Vilimiesoikeuskisittelyn kuluessa osapuolet ovat saattaneet riidelld siitdkin,
onko luovutuksensaaja kunnioittanut peruskeksintdd koskevan luovutussopi-
muksen tekemisen jidlkeen tyOsuhteeseen palkkaamansa keksijin oikeutta tul-
la nimetyksi tai tunnustetuksi keksijdni. Riita saattaa koskea esimerkiksi sitd,
onko keksijd oikeassa katsoessaan itsensd ainoaksi keksijiksi tyosuhteen ku-
luessa tekemiensi siind vaiheessa tyonantajan toimesta patentoitaviksi haetuis-
sa peruskeksinnon teknisissd parannuksissa, joihin tydnantaja on merkinnyt
keksijoiksi muitakin tyontekijoitddn. Vaikka vélimiesoikeus olisi ratkaisussaan
katsonut luovutuksensaajan mainitussa suhteessa riittdvisti kunnioittaneen
keksijin luovutussopimuksessa tunnustettuja moraalisia oikeuksia, saattaa riita
toisinaan jatkua vilitystuomion jdlkeenkin, kun oikeudenkiynnin voittanut luo-
vutuksensaaja pyytid kirdjdoikeudelta vilitystuomion tiytdntoonpanoa.

Luovutussopimuksessa keksijd on voitu velvoittaa allekirjoittamaan kaikki
tarpeelliset jo myOnnettyjen tai haussa olevien patenttien tai hyodyllisyysmal-
lioikeuksien ja liitdanndisten immateriaalioikeuksien piteviksi ja tehokkaaksi
siirtdmiseksi luovutuksensaajalle tarpeelliset asiakirjat. Niitd voivat olla esi-
merkiksi vieraan valtion patenttivirastossa vireilld oleviin patenttihakemuksiin
liittyvit, luovutuksensaajan kiyttamille patenttiasiamiehille annettavat valta-
kirjat ja keksijdn aiemmin tekemien patenttihakemusten siirto- tai luovutus-
asiakirjat. Yhdysvaltain patenttivirastolle toimitettavaan patenttihakemukseen
on myds liitettdvd keksijin juhlallinen vakuutus, jonka mukaan kaikki hinen
patenttihakemuksessa esittaminsd informaatio, keksijan nimedminen mukaan
lukien, on hinen tietiménsd mukaan totuudenmukaista.

Riippumatta siitd, ettd keksija normaalisti on sopimusoikeudellisesti, so.
suhteessa luovutuksensaajaan, sidottu mainittuihin allekirjoitusvelvoitteisiin,*'®
voidaan katsoa niitd voitavan ainoastaan rajoitetusti madritd vilitystuomiossa,
jonka tdytdntoonpano saattaa olla vaikeata. Mainittuihin asiakirjoihin keksijik-
si merkittdvien henkildiden lukuméiiristi riippumatta keksintdoikeutensa luo-
vuttaneella keksijélld saattaa olla perusteltu aihe olla allekirjoittamatta patent-
tivirastoille ym. tahoille toimitettaviksi tarkoitettuja asiakirjoja siitd syysti, ettd
luovutuksensaajan pyytdmien keksijimerkintdjen osoittautuessa virheellisiksi
keksijidn maine saattaa vahingoittua, ja ainakin Yhdysvalloissa hén saattaa jou-
tua rikosoikeudelliseen vastuuseen allekirjoittaessaan tietoisesti totuudenvas-
taisen merkinnén.

216 Jos keksijd ilman hyviksyttivid syyti kieltdytyy allekirjoittamasta mainittuja asiakirjoja, hén
on tisté tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystddn sopimukseen perustuvassa vahingon-
korvausvastuussa luovutuksensaajaa kohtaan. Mikéli tdstd syystd on kanteessa vaadittu korvaus-
ta, voi sen tuomita maksettavaksi niin yleinen tuomioistuin kuin vilimiesoikeuskin. Hyviksytti-
vind kieltdytymissyynd allekirjoittaa asiakirjoja on pidettdvd keksijdn perustellusta kannasta
johtuvaa oikeudellista epédselvyyttd todellisesta keksijdstd, yhdesti tai useammasta. Jos osapuolet
eivit péddse asiasta keskenddn yhteisymmirrykseen, saattaa toisinaan ainoana ulospédsytiend ti-
lanteessa olla luovutussopimuksen purkaminen ilman uutta kuluttavaa oikeudenkdyntid.
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Itse asiassa on mahdollista katsoa, ettd vdlimiesoikeus ei voi olla toimival-
tainen midradamidn mainitunlaisia allekirjoitusvelvoitteita. PatL 8.4 §:44n ja
HyoddMallil 8.4 §:dén sisdltyvat midrdaykset keksijan nimen ilmoittamisesta
patenttihakemuksessa ja erityisesti Yhdysvaltain patenttilaissa korostuva, ran-
gaistuksella sanktioitu totuusperiaate ilmentivét yleismaailmallista ja yhteis-
kunnan intressissé pakottavaa sddntelyd mainitulla immateriaalioikeuden sek-
torilla. Kolmansien (kanssakeksijdksi merkitty henkilo, keksijinmerkinnan
totuudenmukaisuuteen luottava yleisd) oikeusasemaan vaikuttaessaan kysy-
mys on samalla oikeusjérjestelmdmme syvirakenteista (public order), jolla
alueella vilimiesoikeus ei mielestédni ole toimivaltainen piinvastoin kuin pel-
kastddn sopijapuolten kesken vaikuttavissa oikeussuhteissa, joita koskevista
riitakysymyksistd voidaan tehdd sovinto (VML 1 §).2!7 Seurauksena toimival-
lan ylityksestd vilitystuomio voidaan mitdtoidd (VML 40.1 § 1 k).

Esittdmaistédni kannasta poikkeaa Helsingin kdrdjdoikeus tietyn vilitystuo-
mion osittaista mitdtdintid koskeneessa tuomiossaan /1/15497 29.4.2011, L
10/11660. Tapauksessa keksiji oli teollisoikeuksien siirtosopimuksen nojalla
luovuttanut keksintod koskevat oikeutensa. Vilimiesoikeus oli velvoittanut
keksijin allekirjoittamaan Yhdysvalloissa osittain jatkuvaan patenttihake-
mukseen liittyvid luovutus- ja patenttiasiamieskirjoja, joihin oli lisdtty kek-
sijaksi keksijdn entisen tyonantajan teollisoikeudellisista asioista vastaavan
henkilon nimi. Kérdjdoikeus hylkdsi keksijdn nostaman vilitystuomion osit-
taista mitdtointid koskevan kanteen katsoen, ettd kysymys oli sopimusoikeu-
dellisesta velvoitteesta, joka koski keksijidn ja hidnen entisen tyOnantajansa
vilistd oikeussuhdetta Suomen lain mukaan tulkittuna. Oikeuden mukaan
vélitystuomiossa ei kisitelty kolmansien osapuolten oikeuksia.

Riippumatta siitd, miten vilimiesoikeuden toimivaltaan tdssi tarkoitetuis-
sa asioissa suhtaudutaan, on syytd kiinnittdd huomiota myds vilitystuomioi-
den kuten muidenkin tuomioiden tiytintdonpanokelpoisuutta sdénteleviin
UK 17:5.2:een. Sen mukaan ulosottoperusteella, jossa velvoitetaan allekir-
joittamaan kauppakirja tai muu asiakirja taikka antamaan suostumus, hyvak-
syminen tai muu vastaava lausuma, on ulosottoperusteen tultua lainvoimai-
seksi sama vaikutus kuin velvoitteen tidyttdmiselld.

Tdmén mukaan tarkoitettu velvoite on tdytetty heti tuomion tultua lainvoimai-
seksi, eikd tuomion muu tdytintoonpano endi ole tarpeen. UK 17:5.2:n pro-
sessioikeudellinen luonne edellyttdd sdinndksen soveltamisen ennakoitavuut-
ta, eikd sddnnoksen soveltaminen siind nimenomaan mainittujen asiakirjojen
lisdksi my0s valtakirjaan ole ndin ollen mahdollista.?'® Liséksi valtakirjan alle-

217 Vilimiesoikeuden ratkaisuvallan ulkopuolisista asioista kirjallisuudessa mainitaan erikseen

teollisoikeuksien pitevyyttd tai peruuttamista koskevat riidat ainakin silloin, jos tdllainen
pitevyys- tai peruuttamiskysymys ei esiinny pelkéstidin vilimiesten ratkaistavan sopimusriidan
esikysymykseni. Ks. Moller s. 16 s.

Mainittu public order -periaate vilimiesmenettelyn poissulkeutumisesta on yleismaailmallinen.
218 Vastaavansisiltoistd entistéd ulosottolain 3:4.2:a kommentoidessaan Tauno Ellild (s. 172) kiin-
nittdd huomiota siihen, ettd kysymyksessd on yksi prosessuaalinen sdédnnos muiden joukossa. Sa-
malla hin tdhdentdd myds sitd, ettd “tuomiota annettaessa on pidettivd huoli siitd, ettd tuomion
kisittdmi lausuma saa tarpeeksi kiinteén ja selvin sisdllon, jotta se tdyttdd tarkoituksensa”.
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kirjoittamisvelvoite on tyypiltddn henkilokohtainen tekemisvelvoite, ja valta-
kirja on peruutettavissa milloin hyvinsi antamisensa jialkeen (OikTL 15 §).2"°

Kuitenkin Helsingin kdrdjdoikeus edelld tarkastellussa tuomiossaan
11715497 29.4.2011, L 10/11660 katsoi vilimiesoikeudella olleen oikeus méaa-
ratd keksijd allekirjoittamaan patenttiasiamiehelle annettava valtakirja sopi-
musoikeudellisena velvoitteena samoilla perusteilla kuin edelld on mainittu.
Ratkaisu ei muuttunut Helsingin hovioikeudessa (t. 2058/8.8.2012, S 11/1592),
eikd korkein oikeus (1138/27.5.2013) myontidnyt valituslupaa.

4.5 LOPPUPAATELMAT LUVUSTA 4

Luvussa 4 on tarkasteltu keksijan, patentin ja hyodyllisyysmallioikeuden hal-
tijan sekd vastapuolen asemaa keksintooikeuksia koskevissa sopimusneuvotte-
luissa, eri tilanteisiin soveltuvia sopimusehtoja ja sanktioita etenkin keksijian
korvauksen keksintdoikeuksiensa luovuttamisesta turvaamiseksi, luovutussopi-
muksen ja sitd myohemmin korvanneiden sopimusten mahdollista pAtemitto-
myyttd, keksijin oikeutta tulla nimetyksi keksijini sekd keksijankunniaa.

Esityksestd ilmenee, ettd heikoin asema mainituissa neuvotteluissa on yk-
sityishenkilon asemassa olevalla tai pienyrityksessd toimivalla keksijéalla. Han
joutuu tavallista useammin luovuttamaan kaikki oikeutensa hakea patentteja
tai hyoddyllisyysmallioikeuksia mahdollisine liitinniisine immateriaalioikeuk-
sineen eikd monestikaan kykene tai huomaa neuvotella itselleen luovutuskor-
vaustaan riittdvésti turvaavia sopimusehtoja. Mitd enemmén vastapuolella on
tarkoitus panostaa hankkimiensa keksintooikeuksien jatkokehittelyyn, sitd suu-
rempi on taloudellinen riski jatkokehittelyn ja keksintdoikeuksien markkinoin-
nin onnistumisesta. TAm&d on omiaan vihentdmiin vastapuolen intressid luo-
vuttajalle edullisten sopimusehtojen ottamiseen neuvoteltavaan sopimukseen.

Tarkastelusta ilmenee, kuinka erimielisyyksien kehkeytyessd osapuolten vi-
lille luovutussopimuksen ja sitd korvaavien sopimusten mahdollisen patemat-
tomyyden ndyttdminen toteen on yleensi vaikeaa, ellei mahdotonta, vetoamalla
nykyisen sopimusoikeuden normeihin.

Luovutussopimuksen purkaminen korvausoikeuksien vaarantuessa on luo-
vuttajalle normaalisti vaikeaa, jos minimirojaltilauseketta oikeuksineen pystyi
tehokkaasti seuraamaan luovutuksensaajan liikevaihdon kehitystd ei ole luovu-
tussopimukseen otettu ja mikéli sopimuksesta puuttuvat asianmukaiset sanktiot
luovutuksensaajan sopimusrikkomusten varalta. Purkuoikeudesta olisi monesti
hyvi ottaa sopivasti eri tilanteita kattavat ehdot sopimukseen.

219 Tamékin huomioon ottaen valtakirjan allekirjoitusvelvoitetta ei késitykseni mukaan voi
madritd vilimiesoikeus eikd yleinen tuomioistuin.
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Liike- ja yrityssalaisuuksia seké tekijanoikeuksia suojaava rikoslaki, sopi-
mattomasta menettelystd elinkeinotoiminnassa annettu laki ja tekijanoikeuslaki
turvaavat keksintokorvauksia ainoastaan rajoitetusti ja poikkeuksellisesti. Pa-
tenttilaki on luonnollisesti keskeisin normisto télld alalla.

Keksijdn nimi ja kunnia ovat asioita, joilla on seki keksijin persoonaan liit-
tyvi ettd taloudellinen puolensa. Erityisesti keksijin nimen suojalla on tuki pa-
tenttilaissa ja laissa hyddyllisyysmallioikeudesta.

Erityisesti itsendisen keksijidn kannalta joutuminen vastakkain luovutuksen-
saajan kanssa vilimiesmenettelyssd saattaa olla kohtalokasta. Tosin vilimies-
oikeuden oikeudesta médritd keksijdlle velvoitteita allekirjoittaa erindisid pa-
tentti- yms. asiakirjoja voidaan esittdd perusteltuja epdilyja.
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5 Patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden
loukkaaminen

5.1 KIRJAN LOPPUOSAN TARKASTELUKULMA

Kirjan alkuosan luvuissa 1-3 on késitelty keksintojd koskevia yleisid kysy-
myksid. Luvussa 4 on tarkasteltu keksintdoikeuksien ja niiden liitdnnéisten im-
materiaalioikeuksien luovutussopimuksia ja niitd sittemmin korvanneita muita
jrjestelyjd. Tdssd huomiota on kiinnitetty erityisesti yksityishenkiloni tai pien-
yrityksessd toimivan, lahinni itsendisen keksijin nikokulmaan,' mutta samalla
on otettu huomioon muutkin keksintdoikeuksia ja niiden liitdnndisid immate-
riaalioikeuksia luovuttavat tahot. Tarkastelussa keskeisintd on ollut patentti-
tai hyodyllisyysmallioikeuksien ja liitanndisoikeuksien kokonaisluovutuksesta
suoritettavien vastikkeiden turvaaminen luovuttajalle piddosin monen vuoden
aikajinteelld suoritettavien lisenssimaksujen muodossa. Lisdksi on kisitelty
myds varsinaisia lisenssisopimuksia, joissa yksinoikeudet jaavit luovuttajalle
luovutuksensaajan puolestaan saadessa yksinomaisen tai yksinkertaisen lisens-
sin eli kdyttooikeuden luovutuksen kohteeseen.

Jatkossa sopimusoikeudellisen tarkastelun tilalle tulee toinen nidkokulma.
Keksintd on johtanut keksijille tai hdnen luovutuksensaajalleen myonnettyyn
patenttiin, eivitkd ndiden osapuolten vilille mahdollisesti kehkeytyneet sopi-
musoikeudelliset riidat endd ole tarkastelun kannalta relevantteja. Sen sijaan
yksinoikeuden haltija voi huolestua kolmansien yritysten, monesti kilpailijoi-
den toimista, joiden epdillddn loukkaavan tai voidaan jopa osoittaa loukanneen
patenttia tai hyodyllisyysmallioikeutta.

5.2 YKSINOIKEUDEN LOUKKAUS
ESIKYSYMYKSENA LOUKKAUKSESTA
JOHTUVALLE KORVAUSVASTUULLE

Kulumassa olevalla vuosituhannella on korvausvastuuta koskevassa imma-
teriaalioikeudellisessa kirjallisuudessa kiinnitetty entistd enemmén huomio-
ta immateriaalisen yksinoikeuden loukkaukseen siihen perustuvan vahingon-

! Huomiota on kiinnitetty myos tyosuhdekeksijédin erityisesti sen vuoksi, etti itsendinen keksiji
saattaa mm. toimeentuloonsa liittyvistd syistd muuttua tydsuhdekeksijiksi.
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korvausvastuun esikysymykseni.? Niiden asioiden oikeuskisittelyssd annetaan
monesti erillinen vilituomio siitd, onko yksinoikeutta mahdollisesti loukattu.
Mikdili vilituomiossa katsotaan loukkauksen tapahtuneen, annetaan myohem-
min vahingonkorvauspuolesta oma tuomionsa. Vasta tdmin jilkeen on mahdol-
lista hakea muutosta jompaankumpaan tai molempiin tuomioihin (OK 24:6).
Luonnollisesti mainittu esikysymys on ratkaistava riippumatta siitd, annetaan-
ko erillinen vélituomio tai ei.

Vuonna 2009 ilmestyneen monografiansa ”Patentin loukkaus” osassa Il Mar-
cus Norrgadrd tarkastelee erikseen patenttia loukkaavia tekoja (mm. tuotteen
valmistaminen, tarjoaminen, kdyttiminen ja maahantuonti, vilillinen patentin-
loukkaus) seki yksinoikeuden rajoituksia, ja teoksensa loppuosassa III (s. 117-
265) patentin suojapiirin laajuutta padosin patenttivaatimusten tulkinnan, ekvi-
valenssiopin ja analogiamenetelmépatentin® suojapiirin nikokulmasta.

Pddhuomioni kiinnittyy joka tapauksessa tahallisuudesta tai tuottamuksesta
koostuvaan syyksiluettavuuteen* patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden louk-
kaamisesta aiheutuvan korvausvastuun pddsiintoisend edellytyksend ja toisek-
si vahingonkorvausmaiirin arvioimiseen.’ Otaksuttavasti yksinoikeuteen koh-
distetun loukkauksen tarkempi laatu ja todetun loukkauksen kohdistuminen
esimerkiksi patentin suojapiirin keskeiselle alueelle tai suojapiirin raja-alueelle
saattaa monesti vaikuttaa myo0s siithen, minké asteisesta tuottamuksesta kul-
loinkin on kysymys. Onko loukkaus siis ollut tahallista, torkeédn tai lievin
tuottamuksellista vai onko loukkaus suoritettu jopa vailla mitdén tuottamusta?
Yksinoikeuden loukkausta korvausvastuun esikysymyksend tarkastellaan ni-
menomaan tistd ndkokulmasta, jotta esitys ei laajenisi liikaa kirjan loppuosan
padtarkoitus huomioon ottaen.

2 Esimerkiksi Katariina Sorvari tarkastelee viitoskirjassaan ”Vastuu tekijianoikeuden loukkauk-
sesta erityisesti tietoverkkoympiristossd” (2005, s. 73-268) oikeudenloukkausta vastuun synty-
misen edellytykseni.

3 Analogiamenetelmipatentilla tarkoitetaan patenttia, jonka vaatimuksissa kuvataan yksi tai
useampi ennestdédn tunnettu valmistusmenetelmd, jolla pystytdidn valmistamaan uusi tuote. Tdmi
on tyypillisesti uusi kemiallinen yhdiste. Ks. Domeij 1998 s. 92, NU 1963:6 s. 105 s.

4 Tuottamuksesta voidaan puhua myos laajassa merkityksessd. Tilloin tuottamus késittdd ras-
kaammanasteisen tuottamuksen eli tahallisuuden ja toiseksi tuottamuksen ahtaassa merkitykses-
séd eli huolimattomuutena tai vélinpitimittomyytend ilmenevin varsinaisen tuottamuksen. Ks.
Castrén 1979 s. 51, Routamo s. 37 ss., Hakulinen s. 293.

5 My®és kirjani ”Vahingonkorvaus immateriaalioikeudessa silmillédpitden patentti-, tavaramerk-
ki-, mallioikeus-, tekijdnoikeus- ja valokuvauslakia” (1979) rakentuu pédéosin télle pohjalle.
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5.3. PATENTIN LOUKKAUS KEKSINNOLLISYYDESTA
JA YKSINOIKEUDEN LAAJUUDESTA LAHTIEN

Patentin suojapiirin laajuus (suoja-ala) maédrdytyy PatL 39 §:n mukaan seuraa-
vasti: “Patenttivaatimukset midraavit patenttisuojan laajuuden. Patenttivaati-
musten kisittdmiseksi voidaan [keksinnon, tekijin huom.] selitystd kayttda
apuna.” Vastaava periaate sisdltyy HyodMalliLL 24 §:44n. Sen mukaan hyddyl-
lisyysmallisuojan laajuus miirdaytyy hyodyllisyysmallioikeuden rekisterdintid
haettaessa esitetyn suojavaatimuksen mukaan:

”Suojavaatimus midrdd hyodyllisyysmallisuojan laajuuden. Suojavaatimus-
ta tulkittaessa voidaan selitystd ja [hyodyllisyysmallin, tekijan huom.] kuvia
kdyttdd apuna.”s

Hyodyllisyysmallisuojan médrdytymisperiaatteet muistuttavat Patl 39 §:44.7
Hyddyllisyysmallisuojan laajuutta koskevien lakiesitdiden niukkasanaisuus
ja oikeuskirjallisuuden vihiisyys huomioon ottaen voidaan hyodyllisyysmal-
lisuojan alan tarkastelussa pitkilti nojautua patenttialan lihdemateriaaliin.
Eroavuutta suoja-alassa voi kdytdnnossd kuitenkin esiintyd siitd syystd, ettd
hyodyllisyysmallioikeuden kohteena olevalta keksinnoltd edellytettdvin kek-
sinnollisyyden vaatimustaso on alhaisempi kuin patentoitavalta keksinnoltd.®
Tdhén palataan jidljempina.

Edelld todetun mukaan PatL 39 §:n mukaan patenttisuojan laajuuden mii-
rittdvit patenttihakemuksen sisdltimét patenttivaatimukset. Patenttivaatimus-
ten tarkoituksena on tuoda selvyys sithen, miti itse asiassa halutaan patentoida.
Niéin ollen patenttisuoja ei voi kisittdd mitdén, miké ei olisi luettavissa patent-
tivaatimuksista.’

Toisaalta patenttivaatimuksia ei tulisi tulkita siten, ettd patenttisuoja aina
midrdytyisi sen mukaan, mitd patenttivaatimuksissa kirjaimellisesti sanotaan.
Tamén osoittaa jo se, ettd PatL 39 §:n mukaan keksinnon selitystd voidaan
kiyttdd apuna patenttivaatimusten késittimiseksi. Tulkinta voi johtaa siihenkin,
ettd patenttivaatimusten tietyille ilmaisuille annetaan sanamuotoaan laajempi
ulottuvuus (ns. ekvivalenssioppi).'°

¢ Ks. myos KM 1986:48 s. 38.

7 Ks. Castrén 2006 s. 853.

8 Ks. hyodyllisyysmallioikeudessa edellytettivistd keksinnollisyydestd Castrén 2006 s. 852 ja
edelld luku 2.3.

® Ks. HE 1966:101 s. 19, Castrén 2006 s. 844.

10" Ks. Castrén 2006 s. 844.
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Ekvivalenssioppi tarkoittaa, ettd patenttivaatimuksessa mainitut keksinnén
yksittdiset rakenneosat (komponentit, elementit'') voidaan korvata toisilla
teknisesti samanarvoisilla rakenneosilla, jolloin kysymyksessi on sama kek-
sintd. Ekvivalenssiopin vastustajat pitdvit oppia kuitenkin tautologisena ja
tyhjani; ne, jotka kokevat ilmiot samanarvoisiksi, kutsuvat niitd ekvivalen-
teiksi. Jos erot sen sijaan koetaan merkittéviksi, ilmigiti ei pidetd ekvivalent-
teina.'> Se, mihin tulokseen péadytdén, riippuu siis ilmioitd tarkastelevasta
henkilostd.

Eurooppapatenttia koskeva Euroopan patenttisopimus (EPC) tuli Suomen osal-
ta voimaan 1.3.1996 (asetus 8/1996). EPC 69 artiklan soveltamisesta 5.10.1973
tehdyn, PatL. 39 §:n, kuten muidenkin EPC:hen liittyneiden maiden vastaavien
sddnnosten, soveltamisohjeena toimivan poytikirjan mukaan patenttivaatimus-
ten tulkinta kulkee jossakin vaatimusten kirjaimellisen tulkinnan ja ekvivalens-
situlkinnan vililla:

EPC 69 artiklan soveltamisesta on 5.10.1973 tehty lisdpoytékirja, jonka mu-
kaan 69 artiklaa ei tulisi tulkita siten, ettd eurooppapatentin tuottaman suojan
laajuus ymmirrettdisiin suppean kirjaimellisesti patenttivaatimusten perus-
teella, keksinnon selitysten ja piirustusten kuitenkin helpottaessa patentti-
vaatimusten epédselvyyksien ratkaisemista. Sitd ei tulisi tulkita myosk&én si-
ten, ettd patenttivaatimuksia kdytetddn ainoastaan ohjeena ja ettd myonnetty
suoja tosiasiallisesti kattaisi sen, mitd alan ammattimies patenttiselityksen ja
piirustusten pohjalta péittelee patentinhakijan tarkoittaneen. Pikemminkin
tulkinnalla tulisi mééritelld suojan laajuus ndiden kahden ddrimméiisyyden
vililld tavalla, joka yhdistdd patentinhaltijalle annettavan kohtuullisen suo-
jan ja kolmansille osapuolille taattavan kohtuullisen varmuuden (poytékirjan
alkuperiistd sanamuotoa vastaava, Suomenkin osalta asetuksella 116/2007
voimaan 13.12.2007 tulleen uusitun poytikirjan 1 artikla; SopS 93/2007).'*

Jos ns. yhteniispatentin ja yhdistetyn patenttituomioistuimen (UPC)' mukai-
nen jirjestelmi tulee eurooppalaisen patenttijirjestelmin uudistuksen loppu-
tuloksena Suomenkin osalta voimaan, ei timi aiheuttane dramaattisia muutok-
sia patenttivaatimusten tulkinnan osalta. Jo ennestiddn EPC:n piiriin kuuluvissa
maissa on EPC:hen perustuen olennaisilta osin pitkilti harmonisoitu seké pa-
tentin myontidmisedellytykset ettd patenttivaatimusten tulkinnan mukaan maé-
rdaytyvi patentin suojapiiri.

" Komponenteista sopii puhua erityisesti koneita tai laitteita koskevan keksinnon osalta, ele-
menteisti taas esimerkiksi kemian alaan lukeutuvan keksinnon osalta.

12 Ks. Haarmann 2014 s. 217.

13 Ks. Castrén 2006 s. 845.

14 Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 236 ss.

15 Yhdistettyid patenttituomioistuinta (UPC) koskevan multilateraalisen sopimuksen allekirjoitti
25 EU-jasenmaata 19.2.2013. Ks. Unified Patent Court, http://www.unified_patent_court.org.
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Tiassd suhteessa UPC-jdrjestelmi ei muuta patenttijarjestelmén perusraken-
teita. Valtaosa EPC:n jdsenvaltioita liittyy my6s UPC:hen. Téssd suhteessa kes-
keistd on erityisesti se, ettd UPC-jdrjestelma ei tule voimaan, ennen kuin mer-
kittdvimmat EPC:n jdsenmaat Iso-Britannia, Saksa ja Ranska ovat liittyneet
UPC-jirjestelméin.'® Huomionarvoista on myds, ettd jarjestelmidn mahdolli-
sesti tullessa Suomenkin osalta voimaan Suomi ei todennikoisesti olisi mukana
Tukholmaan perustettavassa Ruotsin, Viron, Latvian ja Liettuan muodostamas-
sa UPC:n alueellisessa jaostossa, vaan Helsingissi sijaitsevaan markkinaoikeu-
teen perustettaneen oma paikallisjaosto kisittelemédin Suomessa tapahtuneita
mahdollisia UPC:n toimivaltaan kuuluvia yhteniis- ja eurooppapatentteja kos-
kevia patentinloukkausriitoja.'” Liséksi markkinaoikeudessa voidaan edelleen-
kin késitelld sellainen patentinloukkausriita, jota koskeva patentti on voimassa
Suomessa kansallisesti haettuna patenttina. T#lloin sovelletaan kansallista pa-
tenttilakiamme.'® Eurooppapatentin samoin kuin uuden yhteniispatentin hake-
minen ei ole pakollista. Kansallisten patenttien on arveltu jopa lisdévén suosio-
taan uuden patenttijarjestelmén tultua voimaan."

UPC-jirjestelmin mahdollisesti tullessa Suomen osalta voimaan uudella yh-
distetylld patenttituomioistuimella eli UPC:1l4 on joka tapauksessa yksinomai-
nen toimivalta yhtendispatentteja, niiden suojaamille tuotteille myonnettyja li-
sdsuojatodistuksia ja perinteisid eurooppapatentteja koskevissa asioissa. Asian
osapuolet voivat sopia esimerkiksi patentinloukkauskanteen nostamisesta valit-
semassaan UPC:n jaostossa, myds toimintojensa puolesta Pariisiin, Lontooseen
ja Miincheniin jakautuneessa keskusjaostossa. Téllaisen sopimuksen puuttues-
sa loukkauskanne kisitelld4n ensisijaisesti sopimusvaltioiden perustamissa alu-
eellisissa tai paikallisjaostoissa. Suomessa tapahtuneeksi véitetty yhtendis- tai
eurooppapatentin loukkaus kisitellddn ensisijaisesti markkinaoikeudessa. Sen
sijaan patentin mitdtdintikanne késitellddn aina keskusjaostossa. Lisédksi seitse-
mén vuoden siirtymédaikana UPC-sopimuksen tultua voimaan eurooppapaten-
tin loukkausta tai sen mitidttomaksi julistamista koskeva kanne voidaan edelleen
nostaa kansallisissa tuomioistuimissa tai muissa toimivaltaisissa kansallisissa
viranomaisissa, ja yritys voi my0s patenttikohtaisesti jattdytyd uuden tuomiois-
tuinjérjestelmén ulkopuolelle patentin koko voimassaoloajaksi.?

16 Ks. Eurooppalaisen patenttijérjestelmin uudistusta koskeva selvitys s. 1.

17 Ks. Eurooppalaisen patenttijirjestelmin uudistusta koskeva selvitys s. 69 av. 54.
18 Ks. Eurooppalaisen patenttijérjestelmin uudistusta koskeva selvitys s. 97 ss., 128.
1 Ks. Eurooppalaisen patenttijdrjestelmén uudistusta koskeva selvitys s. 16,29.

20 Ks. Eurooppalaisen patenttijérjestelmén uudistusta koskeva selvitys s. 67, 70.
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Mainitut seikat lisdavét olennaisesti mahdollisuuksia hoitaa patentinlouk-
kausasioita markkinaoikeudessa Helsingissd erityisesti muutamana vuotena
uuden jirjestelmédn mahdollisen voimaantulon jidlkeen. Sama koskee Suomen
kansallisen patenttilain soveltamismahdollisuutta. Tédlli on merkitysti muun
muassa siltd kannalta, ettd jossakin pdin Eurooppaa annetulla yhtendispatentin
mahdollista loukkausta koskevalla tuomiolla on sama oikeusvaikutus kaikissa
UPC-jasenvaltioissa siten, ettd patenttisuojan laajuuden kuuluu olla niissd kai-
kissa samanlainen ja samanlaajuinen®. Tami merkitsee, ettd myos loukkauk-
sesta médrityt vahingonkorvaukset ym. sanktiot on pyrittavd midrdamédn mah-
dollisimman yhteniisten periaatteiden mukaan riippumatta siitd, missd UPC:n
jasenvaltiossa patentinloukkaus on tapahtunut. Jos patenttia on loukattu useis-
sa jasenvaltioissa, saattavat sovellettavat sanktiot ja niiden ankaruus kuitenkin
vaihdella riippuen loukkauksen toteuttamistavasta ja sen vaikutuksista kussakin
maassa. Tietyissi rajoissa loukkausasian osapuolet voivat myos vaikuttaa asiaa
kasittelevin tuomioistuimen valintaan, miké saattaa kansallisten lainsdadanto-
jen eroista ja niitd soveltavien tuomioistuinten oikeuskiytdnndsti riippuen ai-
heuttaa eroja jutun lopputuloksen suhteen. Oikeuskdytinnon epédyhtendisyytta
voi lisdtd sekin, ettd esimerkiksi Saksassa saman patentin loukkaus- ja mité-
tointioikeudenkdynnit késitellddn eri tuomioistuimissa, kun Suomessa oikeus-
istuin on sama.*

UPC-sopimuksen 24 artiklan mukaan sopimuksen alaan kuuluvia asioita rat-
kovien tuomarien kuuluu perustaa tuomionsa 1) EU-oikeuteen, mukaan lukien
yhtendispatenttia koskevat EU- asetukset 1257/2012 ja 1260/2012, 2) UPC-so-
pimukseen, 3) EPC:hen, 4) patentteihin sovellettaviin ja kaikkia EU-jdsenval-
tioita sitoviin muihin kansainvilisiin sopimuksiin ja 5) kansalliseen oikeuteen
mukaan lukien luonnollisesti sekd lainsdddanto ja kansalliset lainvalmistelutyot
ettd oikeuskdytinto.?® Patentinloukkausriitaan kuten yksityisoikeudelliseen rii-
taan yleensikin sovellettava kansallinen oikeus méérdytyy loukkauksen totea-
misen ja niitd seuraavien sanktioiden osalta kansainvilisen yksityisoikeuden
sddntojen mukaan® ottaen huomioon, miti riidan osapuolet mahdollisesti ovat
sopineet tuomioistuimessa kaytettdvista laista. Tdllaisen sopimuksen puuttues-
sa madrdytyy sovellettava laki pitkilti kansainvilisen yksityisoikeuden liitty-
misddntojen mukaan ottaen huomioon, misséd valtiossa ratkaistavaksi patent-
tiriita luontevasti kuuluu. Patentinloukkausriita soveltuu yleensi ratkaistavaksi
véitetyn patentinloukkauksen tapahtumavaltion tuomioistuimessa, joka nor-

I Ks. Eurooppalaisen patenttijirjestelmin uudistusta koskeva selvitys s. 7.

22 Téghin on kiinnitetty huomiota esimerkiksi /PR University Centerin Helsingisséd 12.6.2014 jir-
jestdimédn seminaarin “Unitary Patent and Unified Patent Court Seminar” -tilaisuuden tietyissd
esitelmissi.

2 UPC -sopimuksen englanninkielisen version 24 artiklassa nimé kolme kansallisen oikeuden
lahdettd kuitataan lyhyesti sanoilla national law (kansallinen oikeus).

2 Ks. Unified Patent Court, http://www.unified_patent_court.org.
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maalisti asianomaisen maan lainsdddannon mukaan on toimivaltainen kasitte-
lemé&in riitaa.

EU:n jdsenvaltioissa patentinloukkausasioissa annettavat tuomiot saattavat
edelleenkin poiketa toisistaan niin patenttisuojan laajuuden kuin patentin
loukkauksesta méadrittivien sanktioiden ankaruuden osalta, vaikka yhtendi-
sempdin “eurooppalaiseen” suuntaan ollaan jatkuvasti menossa.

Nykyiselldin arvioituna UPC-jirjestelmé otetaan kédyttoon aikaisintaan vuoden
2016 alussa.

Patentin tarkoituksena on edistdd teknistd edistysti yleisesti ottaen kohtuul-
lisen pituisen, rajoitetun ajan voimassa olevan yksinoikeuden avulla. Toisaal-
ta patentin suoja-ala ei saa ulottua niin pitkélle, ettd se on esteenid yhteiskuntaa
hyodyttiville, tekniikkaa eteenpdin vieville tutkimus- ja kehitystyolle. Tut-
kimustyon péétteeksi voitaisiin muuten liian usein joutua havaitsemaan, etté
mahdollisesti patentoitavaksikin kaavailtu tyon tulos sisiltyy ylldttden jonkin
ennestidin voimassa olevan patentin suoja-alaan. Lainsdddannéssdmme omak-
suttu tavoite pyrkid edistdiméiin tervettd taloudellista kilpailua on myds varteen-
otettava seikka.”

Patentin liian laajaksi tulkitun suoja-alan osalta todetaan erdén Norjan kor-
keimman oikeuden tuomion vuodelta 2009 (Norges Hpyesterett 2009-01735-A)
kohdassa 33 seuraavasti:

”Patenttisuoja olisi muuten esteend jatkotutkimukselle ja kehitykselle ja lail-
liselle kilpailulle markkinoilla. Ndin on erityisesti silloin, kun patentoitu me-
netelmi itsessddn ei ilmennd mitddn uutta patentoitavaksi kelpaavaa, kuten
analogiamenetelmépatenttien osalta on laita (tekijan suom.).”

Toisin sanoen Norjan korkeimman oikeuden tuomiossa varoitetaan ulottamasta
patenttisuojaa ekvivalenssitulkinnan avulla liian pitkille silloin, kun patentoitu
analogiamenetelmad itsessdén ei sisdlld mitdéin uutta.

Tuomion kohdassa 6 mainitaan, miten viliaikaisen turvaamistoimen myonta-
neen paikallisviranomaisen asian alkuvaiheissa kdyttdmien asiantuntijoiden
kisityksen mukaisesti kantajan analogiamenetelmépatentti kondensaatio-
reaktiolle rakentuessaan koski periaatteellisesti eri menetelméa kuin patent-
tia loukkaavaksi viitetty substituutioreaktioon perustuva menetelma.

% Castrénin (2006 s. 826) mainitsema patenttisuojan tavoite kilpailijoiden kannustamiseksi etsi-
mién patentoituun keksintoon verrattuna vield edistyksellisempid teknisid ratkaisuja vaarantuu
liiaksi, jos patentoiduilla keksinnolléd on liian laaja suoja-ala.
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Tuomion kohdassa 32 lausutun mukaan ekvivalenssioppi on vain apuvili-
ne, jolla laajennetaan periaatteessa minkd hyvinsé patentin suojaa jokseenkin
identtisiin menetelmiin, joita voidaan kuvata patentin muunnoksina. Kantajan
patenttiaan loukkaaviksi vdittimét menetelmit eivit tissd tapauksessa kuiten-
kaan tdyttineet nditd edellytyksié.

Ratkaisussaan t. 3641/19.2.2010, 08/38296 (3. os., patentinloukkausta koske-
va vilituomio; lainvoimainen samoin kuin myhempi loukkauskorvauksen mia-
rannyt kérdjaoikeuden tuomio 497173/16.12.2010, 08/38296 samassa asiassa)
Helsingin kdrdjdoikeus toistaa norjalaisen tuomion perustelut ekvivalenssiopis-
ta kuvatunlaisena apuvilineend, katsoessaan samalla tihdn nihden ristiriitaises-
ti kyseisten, monessakin suhteessa toisistaan poikkeavien olantsapiini-ladkkeen
valmistukseen kéytettyjen patentoitujen menetelmien olevan keskenddn ekvi-
valentteja ja ndin ollen patenttia loukatun.?

Samalla kérdjaoikeus viittaa ekvivalenssin hyviksyvididn tulkintasuuntaan
mainitsemalla ratkaisun KKO 1981 11 84 (ns. Lokari-tapaus) esimerkkini pa-
tenttivaatimusten sanamuotoa laajemman tulkinnan periaatteellisesta hyvik-
symisestd oikeuskdytinnossdmme.

Ratkaisussaan /981 II 84 KKO kuitenkin hylkisi ekvivalenssitulkintaan perus-
tuvan patentinloukkauskanteen. Tadmi autojen lisdlokasuojia koskeva ratkaisu
ei sisdlld kirdjaoikeuden mainitussa vélituomiossaan néhtivisti tarkoittamaa
KKO:n kannanottoa ekvivalenssitulkinnan periaatteellisesta soveltuvuudesta
kirdjdoikeuden viittaamaan maamme “patenttioikeudelliseen perinteeseen”.?”’
Sen sijaan KKO totesi, ettd patentinhaltijan ja vditetyn patentinloukkaajan lisa-
lokasuojat olivat erilaisia rakenteita. Toisin sanoen kysymys oli erilaisista tekni-
sistd ratkaisuista, eiké viitetyn patentinloukkaajan tekninen ratkaisu niin ollen
my0skidin voinut olla pelkki patentin jokseenkin identtinen muunnos. Castrén,
Oesch, Pihlajamaa ja Sunila sekd Haarmann puolestaan katsovat patenttivaati-
musten keskeisen merkityksen patentin suojapiirid arvioitaessa ilmentyvén tis-
sd ratkaisussa, kuten myos ratkaisussa KKO 1973 II 62 (tetrasykliini).?® Pdin-
vastoin kuin KKO:n tetrasykliini-ratkaisun patenttivaatimuksia painottavien
perustelujen mukaan alempien oikeuksien mielestd kantajan patentoidun me-
netelmin ja sitd loukkaavaksi viitetyn, myos patentoidun menetelmén vililld ei
ollut mitdén olennaista eroa.

2% Tghin asiaan (kantajina Eli Lilly and Company Limited ja Eli Lilly Finland Ab, vastaajana Oy
Leiras Finland Ab) palataan ldhemmin luvussa 5.4.

21 Pirkko-Liisa Aro lausuu ratkaisua kommentoidessaan (DL 1982, oikeustapausosasto s. 25)
seuraavasti: ~’Vaille erityistd kannanottoa KKO on jittinyt jutussa esille tulleen ekvivalenssiopin
samoin kuin kantajan nidkemyksen keksinnostdédn ns. pioneerikeksintonid. Kirjistetyksi kannan-
otoksi jalkimmdiiseen voidaan ymmairtdd HO:n viittdma patenttivaatimusten ahtaasta tulkinnasta
vain pienehkod parannusta tunnettuun tekniikkaan ndhden edustavien keksintdjen kohdalla.”

8 Ks. Castrén 2006 s. 845, Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 241 s., Haarmann 2014 s. 218.
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Ratkaisun pohjana esiintyneessi tapauksessa oli patentoitu mikrobiologi-
nen menetelmd. Sen osalta KKO katsoi olennaiseksi, ettd tietyn mikro-or-
ganismin tuottaessa kdymisessd antibioottista ainetta tdytyi kdymisviliai-
netta patenttivaatimuksen mukaan sditdi. Tdmédn keksinnon patenttisuojaa
ei loukannut saman antibiootin valmistaminen kdymismenetelmalld. Siind
valmistettiin samaa antibioottia vastaavissa olosuhteissa kdyttden mikro-or-
ganismia, joka ei luokittelultaan eronnut ensiksi mainitusta, mutta tuotti an-
tibioottia ilman ettd sen kdymisviliaineen kloridi-ionipitoisuutta tarvitsi la-
hemmin séataa.

EPC 69 artiklan soveltamisesta 5.10.1973 tehtyyn poytékirjaan liséttiin marras-
kuussa 2000 diplomaattikonferenssissa uusi 2 artikla, jonka mukaan eurooppa-
patentin suojan laajuutta miiriteltdessd on asianmukaisesti otettava huomioon
osatekijdt, jotka ovat ekvivalentit eli samanarvoiset patenttivaatimuksissa maa-
riteltyjen osatekijoiden kanssa. Vaikka loukkaavaksi viitetty ratkaisu ei kirjai-
mellisesti tulkittuna kuuluisi patenttivaatimusten piiriin, se saattaa kuitenkin
olla siind midrin samanarvoinen, ettid patenttivaatimusten voidaan tulkita kat-
tavan sellaisen ratkaisun.? Samanarvoinen ratkaisu on ongelmallinen kisiteko-
konaisuus, mutta silloisen kauppa- ja teollisuusministerion erikseen teettimin
selvityksen mukaan PatL. 39 § vastaa hyvin EPC 69 artiklaa, vaikka PatL 39 §
ei mainitse mitdin ekvivalensseista.*

Korkein oikeus ei ole julkaistuissa ratkaisuissaan nimenomaan lausunut ekvi-
valenssien vaikutuksesta patentin suojapiiriin siitd riippumatta, onko kysymys
esimerkiksi analogiamenetelméi tai mitd hyvinsd muuta koskevasta patentista.
Tarkastelluista kahdesta korkeimman oikeuden ratkaisusta on kuitenkin paa-
teltivissi, ettd yleisesti ottaen ekvivalenssiopin mukaiseen patentin suoja-alan
laajaan tulkintaan on Suomessa suhtauduttu pidéttyvisti.

Domeij puolestaan asettaa patentin tulkinnalle yleisen edellytyksen, ettd vii-
tetyssé patentinloukkauksessa kiytetyn patentoidun keksinnon vaihtoehdon tu-
lee riittavisti tukeutua patenttivaatimuksiin siten, kuin alan keskivertoammat-
timies ymmartid patentinhakijan aikoinaan tarkoittaneen. Jos néin arvioiden
jotakin patenttivaatimuksen termid voidaan katsoa kdytetyn pikemminkin ku-
vaannollisesti kuin kirjaimellisessa merkityksessi, voidaan patenttivaatimusta
tulkita sanamuotoa laajemmin; toisaalta suoja ei voi ulottua siihen, miti keski-
vertoammattimies ei voisi ajatella alun perin patenttia haettaessa olleen tarkoi-
tettu suojattavaksi.*!

» Ks. HE 2005:92 s. 1 ja9.

¥ Tdmai todetaan Helsingin kéirdjioikeuden mainitun vilituomion 3641/19.2.2010 perusteluissa
s. 10.

31 Ks. Domeij 2000 s. 314 ss., sama, Legal opinion (lausunto) s. 19 s., liite V.4 Leiraksen
11.3.2009 piivittyyn vastaukseen Eli Lillyn haastehakemukseen koskien Helsingin kdirdjdoikeu-
den vilituomiossaan 3641/19.2.2010, 08/38296 3. os., (lainvoimainen) ratkaisemaa patentinlouk-
kausta. Domeij’n kisitystd muistuttavat Saksan korkeimman oikeuden perustelut ratkaisussa
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Lahtokohtaisesti patentin suojapiiri madrdytyy patenttivaatimusten sana-
muodon perusteella siten kuin alan ammattimies ne ymmartii,** ekvivalens-
situlkinnan merkitessd sanamuotoa laajempaa tulkintaa. Alan ammattimies
ei ole puhtaasti fiktiivinen luomus, vaan kyseessi on alalla toimivien ammat-
timiesten kykyjen ja ominaisuuksien keskiarvo. Kyse on muun muassa siité,
miké alan kirjallisuus kuvastaa keskiverto-osaamista. Onkin ymmérrettavaa,
ettd kirjallisuudessa puhutaan usein alan keskivertoammattimiehestd. Alan
huippuasiantuntija hén ei ole, mutta esimerkiksi geeni- tai nanoteknologiassa
keskivertoammattimiehen osaamisen taso voi olla hyvinkin korkea.*®

Mainitulla tavalla mééritellyn alan ammattimiehen nikemys patentinhakijan
tarkoituksesta patenttivaatimuksiin tukeuduttaessa on siis mittapuuna paten-
tin suoja-alaa médritettdessd, eikéd patentin suoja-alaa tulisi oikeuskdytinnossa
laajentaa kisittimiin patenttivaatimuksista riippumatta kaikenlaisia tilanteita,
joissa keksinnon yksittdiset rakenneosat (komponentit, elementit) alan ammat-
timiehen mielestd voidaan korvata toisilla teknisesti samanarvoisilla rakenne-
osilla.** Néin laaja suoja-ala paitsi heikentid oikeusvarmuutta vaikeuttaessaan
patenttien suojapiirin arvioimista on my0s yhteiskunnan kannalta vahingollista
erityisesti haitatessaan entistd parempien keksintdjen tekemisti.?
Patenttisuojan ulottuvuus on tarkastellun oikeuskdytinnon ja kirjallisuuden
valossa vaikeaselkoinen asia. Esimerkiksi patenttivaatimuksia painottavaa rat-
kaisua KKO 1973 II 62 (tetrasykliini) edelsivit kérdja- ja hovioikeuden ek-
vivalenssitulkinnalle myonteiset ratkaisut.* Riittdvin yhtendistd, vallitsevana
mielipiteend pidettivia kantaa patenttisuojan laajuudesta ei voida katsoa muo-
dostuneen patenttioikeuden asiantuntijataholla.’” Patenttisuojasta kdytivissa oi-
keusriidoissa asiantuntijat saattavat olla suojan laajuudesta hyvinkin erimieli-
sid ja esittdd jutun vastapuolille asiantuntemuksellaan perusteltuja, vastakkaisia
kantojaan, joihin osapuoli saattaa hyvilld syylld luottaa. Vaikka ekvivalenssi-
tulkinnan hyvéksyttavyyttd jossakin kdytdnnon tapauksessa ei pohdittaisikaan
patentin suoja-alan ollessa pédpiirteissddn jo madritelty esimerkiksi patent-
tivaatimuksissa olevien teknisten raja-arvojen (esim. mitat, paine, limpdétila

12.3.2002 asiassa “’Custodiol II"” (IIC Vol. 34 2003 s. 198). Sen mukaan patentin suojapiirid on
arvioitava patenttivaatimusten ilmentdmén teknisen toimintasddannon semanttisen sisdllon mu-
kaan siten kuin keskivertoammattimies tdltd pohjalta arvioisi kysymystd, onko patenttivaatimus-
ten kirjaimesta poikkeavaa teknistd ratkaisua pidettédvi erityisend ekvivalenttina (samanarvoise-
na) ratkaisuna.

32 Ks. Stenvik 2001 s. 465, Norrgdrd s. 167.

3 Ks. Nyberg s. 65 s., Norrgard s. 164 s.

3 Esitys kuvaa kirjoittajan nikemysti patenttisuojan laajuudesta. Se on tarkoitettu soveltumaan
kaikenlaisiin patentteihin. Ks. kuitenkin seuraavassa luvussa 5.4 esitettyi tdstd poikkeavaa Bruu-
nin ja Norrgardin nakemystéd analogiamenetelmépatenttien suojapiirista.

¥ Ks. lihemmin edelld s. 113.

% Ks. edelld s. 114.

37 Ks. tistd tarkemmin analogiamenetelmépatenttien suojapiirid koskeva luku 5.4.

116



PATENTIN LOUKKAUS KEKSINNOLLISYYDESTA JA...

yms.) puitteissa, saatetaan patenttisuojan ulottuvuutta joutua tarkastelemaan
esimerkiksi siitd nikokulmasta, toimiiko keksint6 patenttivaatimusten mukai-
sen teknisen toimintasddnndn mukaisesti paitsi patenttivaatimuksista suoraan
luettavissa olevalla ydinalueellaan myd&s suojan raja-alueella. Télldin suoja-
alasta voi olla epdvarmuutta johtuen yhdessi keksinnon selityksen kanssa luet-
tavien patenttivaatimusten tietyistd episelvistd yksityiskohdista, joiden tulkin-
nasta on erimielisyyttd riiddan osapuolten valilla.

Mainittu patentoidun keksinnon toimivuus paitsi ydinalueellaan myds suo-
jan raja-alueella ndyttdd olevan oikeuskdytinnosséd patentinloukkauksen totea-
misen osalta irrelevantti kysymys siten, ettd tuomion perusteluissa toimivuu-
teen ei ole kiinnitetty huomiota. Riittdvid on ollut, ettd patenttia loukkaavaksi
vditetty tuote on sijoittunut patenttivaatimusten mukaisten raja-arvojen pii-
riin. Talld edellytykselld tuomiossa on katsottu patentinloukkauksen tapahtu-
neen. Esimerkiksi timéansisiltoistda Helsingin kdrdjdoikeuden 3. osaston tuo-
miota 45306/18.12.2009, 05/5943 (muuttui hovioikeudessa) voidaan kritisoida
silld perusteella, ettd patentoitavalta keksinnolti edellytetddn seki oikeuskirjal-
lisuudessa ettd kdytdnndssi teknistid vaikutusta eli teknistd tehoa.™ Jos jossakin
tilanteessa viitettyd loukkausobjektia (tuote, laite, menetelmi) ei ole luotetta-
vasti osoitettu toimivaksi, mitéd tekniseen tehoon tulee, ei patentissa ilmentyvai
keksinnollistd ajatusta ole itse asiassa kidytetty hyviksi patenttia loukkaavalla
tavalla.

Mainitussa tapauksessa patentin tarkoittaman keksinnon kohteena oli teip-
pi lentdvidd rullanvaihtoa varten sekd liitosmenetelma tillaista teippid kayt-
tden, erityisesti paperinjalostuskoneissa, painokoneissa ja sen tapaisissa. 3
Ennen kérdjdoikeuden tuomiota vastaajan, silloisen Oy Lindell Ab:n pyyn-
nostd antamassani, 3.11.2009 piivityssd asiantuntijalausunnossa lausuin
muun muassa ndin: “— — on kylldkin luettavissa keksinnolld oleva edulli-
nen vaikutus ja sen siis toimivan tarkoituksensa mukaisesti vaihteluvalilld
1,5-3,5 millimetrid mutta ei titd laajemmalla vaihteluvililld.** Tuomiois-
tuimeen asti menevissid loukkausriidoissa on yleensid kysymys yhden tai
kahden tunnusmerkin eroavuudesta suhteessa patenttivaatimukseen muiden
tunnusmerkkien vastaavuuden ollessa riidattomia. Periaatteessa patenttivaa-
timus kdydiin ldpi tunnusmerkki tunnusmerkiltd verraten loukkaavaksi vi-

B Ks.NU 1963:6 5. 96 ss., Haarmann 2014 s. 180 s., Castrén 2006 s. 830, 832, KKO 194711 112
(sammansatt tréplatta): patenttia ei myonnetty keksinnolle, jolla ei saavutettu véitettyd teknillistd
vaikutusta. Castrénin (mts. 832) mukaan teknisen tehon vaatimuksella tarkoitetaan sitd, ettd tiet-
ty luonteeltaan tekninen ongelma pystytédin todella ratkaisemaan keksinnon, ts. siihen sisdltyvin
toimintasddnnon avulla. Alan asiantuntijalle ei saa jdadad epaselvyyttd tavoitellun vaikutuksen
syntymisestd keksinnon avulla. Haarmannin (mts. 180) mukaan keksinnon tulee siis olla toimiva.
¥ Ks. Helsingin kdrdjdoikeuden tuomio 45306/18.12.2009 s. 3.

4 Néin jutun asiakirjoihin siséltyvi patenttiasiamiesten Jukka Korhosen ja Timo Helinon lausun-
to 7.4.2009 kantajan tesa SE:n eurooppapatentin EP 1022245 suojapiiristd s. 2.
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tettyéd ratkaisua patenttivaatimuksen tunnusmerkkeihin.*' Patentinloukkaus
edellyttid, ettd loukkaus toteutuu kaikkien tunnusmerkkien osalta. Jos véi-
tetty loukkaus kuitenkin tapahtuu sellaisella patenttisuojan raja- eli perifee-
riselld alueella, jossa keksinnon teknistd vaikutusta eli tehoa ei ole osoitettu,
voidaan kuitenkin hyvilld syylld kysyd, onko patentinloukkausta itse asias-
sa edes tapahtunut. Nidin on erityisesti, mikéli patenttivaatimuksen kyseisen
tunnusmerkin kattamat raja-arvot eivit esiinny loukkaustuotteissa kuin osit-
tain (paikoitellen, sattumanvaraisesti jne.). Késittdahin patentilla saavutet-
tuun yksinoikeuteen kuuluva kieltovalta PatL. 3 §:n 1 momentin mukaan ni-
menomaan sen, ettd kysymys on keksinnon kiytostd ilman patentinhaltijan
lupaa. Jos keksinnolld tavoitellun teknisen vaikutuksen ei voida osoittaa to-
teutuneen viitetyssid loukkauksessa, ei Patl 3 §:sséd tarkoitettua keksinnon
hyviksikdyttod patenttia loukaten voida katsoa tapahtuneen. Erityisesti mil-
loin patentoidun keksinnon yleisesti ottaen aikaansaama tekninen kontribuu-
tio on pikemminkin vdhdisempéd laatua, voidaan joka tapauksessa monesti
suositella patentille suppeahkoa suojapiirid.”

Kirdjdoikeuden mukaan mitattu kaksipuolisten teippien etdisyyden keskiar-
vo teipin paperialustan reunasta lukien oli osassa teippindytteitd patentin suo-
japiirin (0,5-15 millimetrid) sisd@puolella, joten patentinloukkaus oli téltd osin
tapahtunut. Ndyton puuttuessa patentoidun keksinnon toimivuudesta tuomion
mukaisen patentin suojapiirin 0,5-15 millimetrid sisélld ei keksinndn toimivuu-
desta lausunnossani mainitulla toiminnallisesti keskeiselld vaihteluvililld 1,5-
3,5 millimetrid myoskéén voitu tuomiossa lausua mitéén.

Tarkastellussa teippiasiassa Helsingin hovioikeus Kkatsoi tuomiossaan
2783/16.10.2012, 10/475 kirdjdoikeuden tuomiosta poiketen, ettd 0,5 millimet-
rid oli kannepatentin absoluuttinen suojaraja, ja ettd tunnetun tekniikan mukais-
ta oli ollut sijoittaa teippi jonkin etdisyyden pddhin reunasta. Ndin ollen alan
ammattimiehen on tdytynyt ldhted siitd, ettd patenttivaatimuksessa tarkoitettu
offset-etdisyyden alin raja-arvo 0,5 millimetrid on tarkka. Hovioikeus my®s to-
tesi nimenomaan, ettd kolmannen oli voitava luottaa siihen, ettd patenttivaati-
mukset oli kirjoitettu tdsmillisesti.*> Hovioikeus siis rajasi asianosaisten pyyti-
mittd, ex officio patentin suojarajaa tdsméillisemmaiksi kuin myoOnnetyssi
patentissa. Tdmi on epitavallista patenttiasioissa. Niin ikdédn hovioikeus totesi,
ettd kannepatentin suojaa ei voitu ekvivalenssiopin perusteella laajentaa tunne-
tun tekniikan mukaisen offset-etdisyyden (josta hovioikeus vain siis totesi ’jon-
kin etdisyyden pddhidn reunasta”) ulkopuolelle. Télld hovioikeus ndyttdd siis
tarkoittaneen teipin etdisyyttd vihintddn noin 0,5 millimetrii teipin paperialus-
tan reunasta lukien. Hovioikeuden nimenomaisen toteamuksen mukaan paten-

4 Ks. Norrgard s. 164.

4 Hovioikeus lausui seuraavasti: “Lihtokohtaisesti toteuttamismuodot, jotka ovat patentissa
maédritellyn minimin alapuolella, eivit ole patentin suojapiirin sisdlld.” Ks. ratkaisun seloste STY
AIPPI -uutiset 3:2013 s. 35.
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tinloukkauksen tdyttymiseksi ei kuitenkaan voitu edellyttdd 0,5 millimetrin off-
set-etdisyyden ylittymistd teipin joka kohdassa. Hovioikeus ja kérdjdoikeus
eivit kummatkaan lausuneet mitddn patenttia loukkaaviksi katsomiensa teip-
pien keskimédriisesti etdisyydesti teipin paperialustan reunasta. Néin ollen ho-
vioikeuden ja kérdjdoikeuden tuomiosta ei 16ydy mitdédn kiinnekohtaa, josta oli-
si voitu tehdd pédtelmiid patentin mukaisen keksinnon toimivuudesta.*

Erityisesti silloin, kun viitetty loukkaaja on edelld tarkasteltuja ekvivalens-
seja ja patenttivaatimusten sisdltimid teknisid madritteitd koskevassa pohdin-
nassaan tukenut kisitystddn patentin loukkaamattomuudesta jilleenmyytédviksi
hankkimiensa tuotteiden valmistajan tai maahantuojan vakuutuksilla tai suo-
rittamilla tutkimuksilla taikka tekniikan tai patenttijuridiikan asiantuntijoiden
lausunnoilla, luottamuksella ndihin selvityksiin saattaa toisinaan olla merkitys-
td arvioitaessa sitd, onko tuomioistuimen toteama patentinloukkaus tapahtunut
tahallisesti, tuottamuksellisesti tai ilman tuottamusta. Luottamusta, kuten mui-
takin tuottamusarviointiin vaikuttavia seikkoja tarkastellaan jidljempédni luvus-
sa7.2.3.

5.4 ANALOGIAMENETELMAPATENTIN SUOJAPIIRI

Analogiamenetelmipatentilla tarkoitetaan patenttia, jonka patenttivaatimuksis-
sa kuvataan yksi tai useampi ennestédén tunnettu valmistusmenetelmad, jolla pys-
tytddn valmistamaan uusi lddkeaine tai muu kemiallinen yhdiste mutta periaat-
teessa myos miké tahansa muukin uusi tuote.*

Oikeuskirjallisuudessa Godenhielm on jo paljon ennen Bruunia ja Norrgdr-
dia puoltanut analogiamenetelmépatenteille muita menetelmipatentteja laajem-
paa patenttisuojaa. Se, ettd uutuus analogiamenetelmépatentista puheen ollen on
lopputuotteessa eikid sen valmistusmenetelméssi, on kaikkien kolmen tutkijan
pidargumentti laajemman suojan puolesta. Lisdndkokohtana he esittdvit sen, ettd
nyt patentinloukkaaja hyddyntdd lopputuotetta tdysin riippumatta sen valmis-
tusmenetelmistid.* Analogiamenetelmipatentin haltijan pakottaminen patentoi-
maan jokaisen suojan arvoisen valmistusmenetelmén on Bruunin ja Norrgardin
mukaan yhteiskunnan kannalta hyddytontd “uudelleenkeksimistoimintaa”.*

Toisaalta nykyisen patenttilakimme merkittdvimmaissi esitydssd, yhteispoh-
joismaisessa patenttimietinndsséd vuodelta 1963, viitataan siihen, ettd mainitun-
lainen vaihtoehtoinen valmistusmenetelmai saattaa olla patentoitua analogiame-
netelmdd parempi ja halvempi, mistd viime kiddessd hyotyy koko yhteiskunta.

4 Ks. ratkaisun seloste STY AIPPI -uutiset 3:2013 s. 35 s.

* Ks. Domeij 1998 s. 92, NU 1963:6 s. 105 s.

4 Ks. Godenhielm 1990 s. 114 ss., Norrgdrd — Bruun, LM 2007 s. 855 ss.
4 Ks. Norrgdrd — Bruun, LM 2007 s. 856.
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Kaikkia mahdollisia analogiamenetelmii ei pitéisi varata liian laajalla patent-
tisuojalla yksinoikeudeksi patentinhaltijalle, joka ei monopoliasemassaan ken-
ties ole lainkaan halukas kehittiméin edullisempia menetelmid saattaakseen ne
my6hemmin yhteiskuntaa hyodyttdvidn kdyttoon. Seurauksena tarpeettoman
laajasta suojasta kukaan muukaan ei uskaltaudu ryhtyméin aikaa vievéin ja
kalliiseen tutkimus- ja kehittelytoimintaan esimerkiksi lddkealalla.*’

Joka tapauksessa Godenhielm sekd mychemmin Bruun ja Norrgard esitti-
vit selostettuihin argumentteihinsa tukeutuen, ettd analogiamenetelmipatentin
suojan kuuluu kattaa kaikki alan keskivertoammattimiehelle ilmeiset ei-kek-
sinndlliset valmistusmenetelmét.*® He esittdvit ndkemyksensi tdsmilleen tés-
sd kategorisessa muodossa, ilman sitd Domeij’n ekvivalenssitulkinnalle niin
analogiamenetelmipatenttien osalta kuin muidenkin patenttien suojapiirid tul-
kittaessa asettamaa edellytystd, ettd keskivertoammattimiehelle ilmeisen val-
mistusmenetelmén tulee riittdavésti tukeutua patenttivaatimuksiin siten, kuin
keskivertoammattimies ymmartdd patenttia haettaessa aikoinaan tarkoitetun.*
Niin esitettyni heidin kantansa irtautuu PatL 39 §:sté, jonka mukaan patentti-
vaatimukset midrddvit patenttisuojan laajuuden. Néin ollen kantaa ei voida pi-
tdd PatL 39 §:n mukaisena, vaikka kannan mukainen tulkinta rajattaisiin kos-
kemaan ainoastaan analogiamenetelmipatenttien suojapiirid ilman tulkinnan
ulottamista koskemaan kaikkien muidenkin patenttien suoja-alaa. Kannan hy-
viksyminen oikeuskdytdnnossi johtaisi edelld kuvatunlaisiin yhteiskunnallisiin
haittoihin.

Etenkin huomioon ottaen Bruunin aikaisemmin erdfissd analogiamenetel-
mipatenttia koskevassa, 17.1.2005 piivityssd lausunnossaan PatL 39 §:4dn
viitaten esittimé nidkemys patentinloukkausten arvioinnista vakiintuneiden
kriteerien mukaan, ldhtokohtana patenttivaatimusten mukainen suojapiiri,™
Domeij’n kuvattu nidkemys, Olle Westlanderin Ruotsin oikeuskédytantoon
tukeutuva kolmen edellytyksen asettaminen ekvivalenssille’' sekd norja-

47 Ks. NU 1963:6 (Yhteispohjoismainen patenttilakimietintd) s. 107.

8 Ks. Godenhielm 1990 s. 114, Norrgdrd — Bruun, LM 2007 s. 862.

4 Ks. Domeij 2000 s. 314 ss., sama, Legal opinion 1.3.2008 s. 19 s. Domeij’n kisitysti
muistuttavat Saksan korkeimman oikeuden perustelut ratkaisussa /2.3.2002 asiassa ~’Custodiol
I (I C Vol. 34 (2003), s. 198. Sen mukaan patentin suojapiirid on arvioitava patenttivaatimusten
ilmentdmin teknisen toimintasdédnnon semanttisen sisidllon mukaan siten kuin keskivertoammat-
timies tdltd pohjalta arvioisi kysymysté, onko patenttivaatimusten kirjaimesta poikkeavaa teknis-
td ratkaisua pidettivi erityisend ekvivalenttina (samanarvoisena) ratkaisuna.

0 Ks. Helsingin kdrdjdoikeuden vélituomion 3641/19.2.2010, 08/38296 asiakirjat.

S Norrgdrd toteaa (s. 255) seuraavaa: erona Godenhielmin, hénen kirjoituksistaan késityksensé
muodostaneen Mikael Nybergin (1999 s. 16 s.): analogiamenetelmépatentti kattaa jotakuinkin
kaikki tunnetut tuotteen valmistustavat) ja Domeij’n toisaalta seki toisaalta Westlanderin oikeus-
kdytdntoon tukeutuvan nikemyksen vililld on, ettd Westlander esittdd kolme edellytystd ekviva-
lenssille: (a) samantapaiset reaktiot, (b) kemiallisesti samanarvoiset lopputulokset ja (c) ettd
loukkaavaksi viitetty menetelmé on ilmeinen vaihtoehto alan ammattimiehelle. Laajemman tul-
kinnan puolestapuhujat edellyttédvit ainoastaan, ettd (c)-kohdan ilmeisyysedellytys tiyttyy.
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laisten Hdakon Blekenin ja Inger Berg @rstavikin tuoreet artikkelit ekviva-
lenssista mm. aiemmin tarkasteltua Norjan korkeimman oikeuden tuomiota
2009-01735-A valottaen,” ei voida yhtyd Helsingin kdrdjcoikeuden vilituo-
miossaan 3641/19.2.2010, 08/38296 esittamiin kisitykseen, ettd Godenhiel-
min, Bruunin ja Norrgardin kuvattu nikemys analogiamenetelmépatentin
suojapiiristd kuvaisi tdstd asiasta Pohjoismaissa vallalla olevaa kisitystd.>
Sitd paitsi Godenhielmin erityisesti vuonna 1990 ilmestyneessa kirjassaan
”Om ekvivalens och annat gott” esittimai laaja ekvivalenssitulkinta on kéré-
jdoikeuden vilituomiota edeltineessi oikeuskdytinnossd sekd Suomessa ettd
muissa Pohjoismaissa yleisesti hylitty.>

Erityisen vaikeaa patentin suojapiirin arviointi saattaa olla silloin, jos kanne-
patenttia loukkaavaksi viitetylle tuotteelle tai menetelmélle on myonnetty pa-
tentti. Myontopditds on osoitus viitetyn loukkausobjektin keksinnollisyy-
destd, mikd ei kuitenkaan sulje pois patentinloukkauksen mahdollisuutta (ns.
riippuvaisuuskeksintotilanne).’® Helsingin kdrdjioikeuden aiemmin jo viitattu
vilituomio 3641/19.2.2010, 08/38296°" kuvaa tillaista tilannetta:

Kantajan analogiamenetelmépatentti koski normaalisti varsin rajoitettua pa-
tenttisuojaa saavaa valintakeksint64%® uuden lddkeaineen, olantsapiinin, val-
mistamiseksi; kysymys ei siis ollut mistidén erityisen laajan suoja-alan mah-
dollisesti ansaitsevasta pioneerikeksinnostd.” Patenttia loukkaavaksi viitetty
menetelmé saman olantsapiini-lddkkeen valmistamiseksi oli patentoitu myo-
hemmin. Kérdjdoikeuden kutsumat teknillisen alan asiantuntijat esittivét oi-
keuskdésittelyn eri vaiheissa kérdjaoikeudelle kaksi tietyiltd osin keskendidn

Tihidn Norrgardin toteamukseen on luonnollisesti lisittivi, ettd Domeij muista poikkeavasti
asettaa (c¢) kohdan mukaisen edellytyksen lisdksi ekvivalenssille tekstissd kuvatun merkittdvin
lisdedellytyksen. Sen mukaan hin asettaa ekvivalenssitulkinnalle niin analogiamenetelmépatent-
tien osalta kuin muidenkin patenttien suojapiirid tulkittaessa edellytyksen, ettd keskivertoammat-
timiehelle ilmeisen valmistusmenetelmin tulee riittdvisti tukeutua patenttivaatimuksiin siten,
kuin keskivertoammattimies ymmaértdéd patenttia haettaessa aikoinaan tarkoitetun. Ks. Domeij
2000 s. 314 ss.

2 Ks. Bleken, NIR 2010 s. 108 ss., @rstavik, NIR 2010 s. 134 ss.

3 Ks. Helsingin kdrdjdoikeuden vilituomio 3641/19.2.2010 s. 12.

3 Ks. Godenhielm 1990 s. 93 ss.

3 Godenhielm totesi itse em. kirjassaan (s. 102 ss.), ettd Tukholman kdrdjioikeuden tuomio
20.6.1985, avd. 7, nr DT 73, mal nr T 213/83, jossa hénen laaja ekvivalenssitulkintansa on itse
asiassa hylitty, ei omaa prejudikaattiarvoa arvosteltaessa analogiamenetelmépatenttien suojapii-
rid. Laajan ekvivalenssitulkinnan hylkdédmisestd Suomen ja Norjan oikeuskédytdnndssd on tehty
selkoa edelld s. 113 ss.

% Ks. Norrgdrd s. 205 ss.

57 Ks. edelld s. 114.

3 Valintakeksinnostd on kysymys silloin, kun aikaansaatu yhdiste on erityinen valinta ennestdin
tunnetusta laajemmasta yhdisteiden joukosta. Ks. tillaisen keksinnon suojasta Domeij 2007 s. 77,
Blum — Pedrazzini s. 197 ss.

% Kirdjdoikeus ei vilituomiossaan (s. 13) pidd Eli Lillyn menetelmidi pioneerikeksinton.
Pioneerikeksinndssd on kysymys erityisen merkittdvisti teknisestd edistysaskelesta (ks. Domeij
2007 s. 110).
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ristiriitaista lausuntoa. Varsinaista patentinloukkausasiaa edeltineessd tur-
vaamistoimikisittelyssd asiantuntijat katsoivat 30.10.2008 pdivityssd lau-
sunnossaan, etteivit em. kaksi menetelméd olleet keskendidn ekvivalentteja.
Myobhemmin ennen patentinloukkaustoteamuksen sisdltdnyttd vilituomio-
ta antamassaan uudessa seikkaperdisemmaéssi lausunnossaan 26.1.2010 sa-
mat asiantuntijat puolestaan katsoivat menetelmien olevan keskendidn ekvi-
valentteja; samalla he katsoivat menetelmien olevan kemiallisesti (ja myds
teknisesti) erilaisia.®

Kirjaimellisesti Eli Lillyn patentin suojapiirid ei siis asiantuntijoiden mie-
lestd ollut loukattu. Lisdksi he arvioivat kidrdjdoikeuden mukaan patenttia
loukanneen ns. Adamedin menetelmén kokonaissaannon (= farmaseuttises-
ti puhtaan olantsapiini-lopputuotteen osuuden)®' melkein kaksinkertaisek-
si verrattuna Eli Lillyn menetelmin saantoon.®®> Domeij’n mukaan téllainen
seikka viitteend siitd, ettd patenttia loukkaavaksi véitetty menetelmé on ko.
menetelmistd tehokkaampi, puhuu sen puolesta, ettd ekvivalenssioppia ei tu-
lisi tapaukseen soveltaa.® Lausuntotapauksessa esiintyy toinenkin Domeij’n
mukaan ekvivalenssiopin soveltamista vastaan puhuva seikka, nimittdin se,
ettd sekd Eli Lillyn ettd Adamedin menetelmét ovat patentoituja.** Tdssd yh-
teydessa sopii vield viitata Norrgdrdin ja Bruunin esittiméan Domeij’n kési-
tystd muistuttavaan kantaan. Sen mukaan analogiamenetelmépatentin suoja-
piirin ulkopuolelle voisivat yleensi jadda patentoidut valmistusmenetelmét.®

Kirdjdoikeuden kutsumien teknisten asiantuntijoiden mainitut kannanotot huo-
mioon ottaen Helsingin kérdjdoikeuden viittaus tuomiossaan Norjan korkeim-
man oikeuden tuomion 2009-01735-A edelld viitattuihin perusteluihin ei oikein
sovellu olantsapiini-lddkkeiden patentoitujen valmistusmenetelmien keskindi-
sen ekvivalenssin arviointiin kdrdjdoikeuden tuomiossa. Asiantuntijoiden tar-
koittama ekvivalenssi ei nimittdin ndyta tdyttdvin norjalaisessa tuomiossa ek-
vivalenssitulkinnalle patentinloukkauksen perusteena asetettuja edellytyksia

€ Molemmat lausunnot sisiltyvit kérdjaoikeuden asiakirjoihin.

%' Valmistusmenetelmien ns. lisdarvoa voidaan mitata menetelmin saannolla eli silld, kuinka
paljon haluttua lopputuotetta kullakin menetelmilld pystytddn tuottamaan. Ks. Norrgdard —
Bruun, LM 2007 s. 841.

2 Ks. kirédjdoikeuden asiakirjoihin sisiltyvi teknillisten asiantuntijoiden lausunto s. 8.

8 Ks. Domeij 2000 s. 333. Esimerkkind USA:n kidytdnnostd mainittakoon lainaus ratkaisun
Wyers v. Master Lock Co., 2009-1412 (Fed. Cir. July 22, 2010; twitter.com/winstonlaw) peruste-
luista: "Whether an invention would have been obvious at the time it was made is a mixed ques-
tion of law and fact. In other words, the ultimate determination of obviousness is a question of
law, and that determination is based on the following underlying factual determinations: (1) the
scope and content of the prior art, (2) the differences between the prior art and the claims at issue,
(3) the level of ordinary skill in the art, and (4) any relevant secondary considerations, such as
commercial success [kurs. MC].”

% Ks. Domeij 2000 s. 333 ja hinen kisitystdin molemmissa viitatuissa suhteissa vastaava, sa-
massa yhteydessi tarkastelun kohteena oleva Tanskan korkeimman oikeuden muuan ratkaisu
vuodelta 1993 (Hgjesteret Allen Hanburys Ltd v. A/S GEA Farmaceutisk Fabrik of 27.8.1993,
UfR 1993, 859.

% Ks. Norrgdrd — Bruun, LM 2007 s. 860.
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keskenddn vertailtavien menetelmien jokseenkin identtisyydestd, koska asian-
tuntijat molemmissa lausunnoissaan katsoivat kysymyksen olevan kahdesta ke-
miallisesti erilaisesta menetelmastd. Siitd poiketen kérdjdoikeuden Eli Lillyn
analogiamenetelmépatenttia loukkaavaksi katsoma saman lddkkeen ns. Ada-
medin valmistusmenetelmi oli kédrdjdoikeuden mielestd norjalaisen ratkaisun
edellyttimalli tavalla jokseenkin identtinen Eli Lillyn patentoidun menetelmén
kanssa. Norjalaisessa ratkaisussa analogiamenetelmipatenttia ei kuitenkaan
katsottu loukatun, koska Norjan korkein oikeus nimenomaan katsoi menetel-
mit periaatteellisesti erilaisiksi. Eli Lillyn ja Leiraksen vilistd patentinlouk-
kausriitaa ldheisesti seuranneena® olenkin sitd mieltd, ettd kdrdjdoikeus on
katsonut patenttia loukatun nimenomaan ottaen huomioon mainittujen asian-
tuntijoiden my6hempi lausunto, jossa he pitiviat ns. Adamedin menetelméa
alan ammattimiehelle ilmeisend kantajan analogiamenetelmdpatentissa kuva-
tun menetelmdn vaihtoehtona ja tdmd huomioon ottaen menetelmien olevan
keskenddn ekvivalentteja. Koska tésti syysti kirdjdoikeuden mukaan analogia-
menetelmépatentin suoja ei rajoitu pelkdstddn patentoidun menetelmén kans-
sa jokseenkin identtisiin menetelmiin,®” on kirdjdoikeuden viittaus norjalaiseen
tuomioon itse asiassa tarpeeton.

Toisaalta kirdjaoikeuden tuomiosta ei ole luettavissa hyviksyntdd Godenhiel-
min, Bruunin ja Norrgardin analogiamenetelmapatenteille esittdmaélle tulkinnalle,
jonka mukaan analogiamenetelmépatentin suojan tulee kattaa kaikki alan keski-
vertoammattimiehelle ilmeiset ei-keksinndlliset valmistusmenetelmit.®® Analo-
giamenetelmipatentin suojan suhteen sama koskee myos lainvoimaista Helsingin
kdrdjdoikeuden tuomiota 18550/24.5.2010, 08/909. Tadménkédin tuomion mukaan
analogiamenetelmépatentin suoja ei rajoitu jokseenkin identtisiin menetelmiin.®

Teknillisten asiantuntijoiden lausunnosta 26.1.2010 samoin kuin sithen ym.
asiassa esitettyyn aineistoon pohjautuvasta kérdjdoikeuden vilituomiosta
19.2.2010 ilmenee, miten keskenédén vertailtavissa menetelmissé 1dhtoaineet
osaksi eroavat toisistaan, synteesireitit ovat erilaiset, suuremman kokonais-
saannon tuottava Adamedin menetelmé on kaksivaiheinen ja Eli Lillyn me-
netelmi taas yksivaiheinen, ns. NMP:n valmistuksen vield kuitenkin sisél-
tyessd Eli Lillyn menetelméin vilttimattomiand, Adamedin menetelmésti
puuttuvana esivaiheena. Menetelmiit eroavat niin ollen toisistaan enemmén
kuin esimerkiksi johtavina kotimaisina oikeustapauksina edelld esitetyissd
tuomioissa KKO 1973 11 62 (tetrasykliini) ja KKO 1981 II 84 (Lokari-tapaus)
kantajan patentoima ratkaisu ja sitd loukkaavaksi viitetty vastaajan ratkaisu
eroavat toisistaan.

% Vastaajan Oy Leiras Finland Ab:n pyynndsté asiantuntijalausunnon antaneena.

¢ Tédmdn toteaa Siivola, IPRinfo 1:2011 s. 24.

% Samansuuntaisesti Siivola, IPRinfo 1:2011 s. 24. Ks. Godenhielmin, Bruunin ja Norrgardin
nikemyksesti ja sithen kohdistetusta kritiikistd edelld s. 119 ss.

% Ratkaisua on selostanut Siivola, IPRinfo 1/2011 s. 22 ss.
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Norjan korkein oikeus hyviksyi viitatun tuomionsa 2009-01735-A kohdissa 31
ja 32 Borgartingin laamannioikeuden tuomion 5.3.2009° perustelujen mukai-
sen kannan, jonka mukaan eri menetelméni eikéd pelkidstddn kantajalle paten-
toidun analogisen menetelmin muunnoksena pidettdva viitetty loukkausobjek-
ti ei voi kuulua patentin suojapiiriin, vaikka menetelmi olisi ammattimiehelle
ilmeinen. Tdmén kannan hyviksyy Suomen oikeuden kannalta patenttineuvos
Pia Hjelt.”"" Mainittua ilmeisyyspohdintaa kirdjdoikeuden vilituomion johto-
padtoksiin patentin loukkauksesta ei sisédlly.”” Niin ollen voidaan téstékin syys-
td kysyd, onko kirdjdoikeus riittdvasti analysoinut tarkastelemaansa Norjan
korkeimman oikeuden ratkaisun tulkintavaikutusta.

Vaikka patentinloukkauksen katsottaisiin tapahtuneen, saattavat loukkauk-
seen liittyvit selostetut erityisolosuhteet oikeuttaa katsomaan loukkauksen
moitittavuuden (tuottamusarviointi) lieviksi tai olemattomaksi. Patentinlouk-
kaajalla saattaa toisinaan olla perusteltu aihe luottaa yhteen tai useampaan
patenttialan tekniseen ja/tai oikeudelliseen asiantuntijaan tai maahantuojaan,
tillaisten tahojen esittdessi loukkaajalle hyvin perustellun lausuntonsa tai va-
kuutuksensa, jonka mukaan patenttia ei kyseisessd tilanteessa loukata. Néin
on ainakin silloin, jos kysymys ei ole tyypillisesti erityisen laajan suojapiirin
omaavasta, hyvin merkittidviksi tekniseksi edistysaskeleksi katsottavasta pio-
neerikeksinnostd.”™ Sen sijaan kun kyseessd on pioneerikeksintoon verrattuna
tyypillisesti suppeamman suojapiirin omaava patentoitu keksinto, jonka suoja-
piirin arvioinnissa joudutaan vaikeisiin mahdollisen ekvivalenssisuojan kadyttod
koskeviin pohdintoihin samoin kuin edelld tarkastellussa Helsingin kdrdjdoi-
keuden tuomiossa 18550/24.5.2010, maininta korkeintaan lievén tuottamuksel-
lisesta patentinloukkauksesta saattaa toisinaan olla tuomiossa paikallaan. Niita
kysymyksii tarkastellaan 1ahemmin luvuissa 7.2.3 ja 7.3.3.

5.5 HYODYLLISYYSMALLIOIKEUDEN SUOJAPIIRI

Hyodyllisyysmallioikeus varsin “nuorena” oikeudenalana ja keksint6ja koske-
vien kysymysten perusteellisempi tarkastelu patenttioikeudessa aiheuttavat sen,
ettd hyodyllisyysmallioikeudellinen lihdeaineisto on niukkaa (lukuun ottamat-
ta rekisterditdviltd hyodyllisyysmallilta edellytettdvdd uutuutta ja keksinnolli-
syystasoa). Vertailulla patenttioikeuteen on joka tapauksessa mahdollisuus teh-
di tiettyjd paatelmid hyodyllisyysmallioikeuden suojapiirista.

0 Ratkaisun nro: 09-017502ASK-BORG/04.

' Ks. Hjelt, IPRinfo 1:2010 s. 20 s.

2 Ks. kirgjdoikeuden johtopéitokset vilituomio s. 20 s.
Ks. pioneerikeksinnon kisitteestd Domeij 2007 s. 110.
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Patentoitavalta keksinnolta vaaditaan olennaista eroavuutta verrattuna pa-
tentin hakemispéivdnid tunnettuun tekniikkaan, mutta rekisterditivaltd hyodyl-
lisyysmallilta vaaditaan vain selvdd eroavuutta sithen verrattuna, mikd on tullut
tunnetuksi ennen hyddyllisyysmallioikeuden hakemispdivdd. Selvédn eroavuu-
den vaatimus tarkoittaa, ettd hyodyllisyysmallioikeudella suojattava keksinto
ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aiemmin tunnetusta tekniikasta. Jos
teknistd laatua olevan ongelman ratkaisu on itsestdédn selvi keskitason ammat-
timiehelle, ei selvdn eron vaatimus tdyty.”* Ongelmallisempia tapauksia sil-
milld pitden ei kuitenkaan tihdn mennessd ole pystytty selkedsti erottamaan
yksinoikeudella suojattavalta hyodyllisyysmallilta edellytettdvdd selvin eroa-
vuuden vaatimusta verrattuna patentoitavalta keksinnoltid vaadittavaan olennai-
seen eroavuuteen.

Edelld sanotun perusteella on joka tapauksessa ldhdettiva siitd, ettd rekiste-
roitiavéltd hyodyllisyysmallilta edellytetdén periaatteessa alhaisempaa keksin-
nollisyystasoa kuin patentoitavalta keksinnoltd. Tdméd huomioon ottaen on ai-
heellista kysyd, onko rekisterdidyn hyddyllisyysmallin suoja-ala periaatteessa
suppeampi kuin myonnetyn patentin?

Hyodyllisyysmallioikeuden suoja-ala midrdytyy PatL 39 §:n vastaavaa sdédn-
nostd ldheisesti muistuttavan HyodMallill 24 §:n mukaan: “Suojavaatimus
midrdd hyodyllisyysmallisuojan laajuuden. Suojavaatimusta tulkittaessa voi-
daan selitystd ja kuvia kayttdd apuna.” Kuten PatL 39 §:n osalta on my0s yhtd
yleisluontoisen Hy6dMallilL 24 §:n tulkinnassa turvauduttava muihin oikeus-
ldhteisiin. Hyodyllisyysmallin suoja-alan laajuutta valaisevia, oikeusistuimis-
samme kiytyjen loukkausoikeudenkéyntien julkaistuja ratkaisuja on vain niu-
kasti saatavilla.

Tapauksessa Helsingin hovioikeus 2005:910 R:lle oli my6nnetty hyodylli-
syysmalli energiaturvetta suolta kerddvdn imuvaunun puhdistimelle. Kol-
me vuotta myhemmin V:lle myOnnettiin patentti keksintéon “menetelmai ja
laitteisto imuvaunun yhteydessi”.

Kérijdoikeuden mielestd laitteet eivit olleet samanlaisia, vaikka ne rat-
kaisivat saman polyongelman. V:n laite ei erilaisen rakenteensa ja toimin-
nallisuutensa vuoksi loukannut hyoddyllisyysmallin yksinoikeutta, vaan se
oli uuden teknisen idean konkretisoitunut lopputulos. Kyseessi oli kaksi eri
keksintdd, joten hyodyllisyysmalli ei ollut uutuuden tai keksinnollisyyden
esteend V:n ratkaisun patentoinnille.

R:n mielestd hyodyllisyysmallin suojapiirid oli tulkittu virheellisesti. Hin
katsoi kaikkien hyoddyllisyysmallin suojavaatimuksen mééreiden toteutuvan
V:n tuotteessa. Vdhdiset erot eiviit aikaansaaneet riittivid eroa. Hovioikeus
ei kuitenkaan 16ytinyt aihetta kérdjdoikeuden ratkaisun muuttamiseen.”

7 Ks. HE 232:1990 s. 7, Castrén 2006 s. 852.
> Ks. ratkaisun seloste Oesch — Pihlajamaa s. 386.
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Ratkaisu kuvastelee 1.12.2008 voimaan tulleen hyodyllisyysmallilain uudis-
tuksen esitoihin kirjattua pyrkimystd selventdd tdmin lain tulkintaa. Sen mu-
kaan hyodyllisyysmallilla tulisi olla suhteellisen suppea suojapiiri patenttiin
verrattuna, koska hyodyllisyysmalleissa on usein kysymys esimerkiksi tyoka-
luista ym. kdyttdesineistd ja niiden osista ym. suhteellisen yksinkertaisista ja
varsin vihidisen kehittimistason omaavista tuotteista.”® Hyodyllisyysmallisuo-
jan kohteen keksinnollisyyden ero suhteessa aiemmin tunnettuun tekniikkaan
voi olla hyvinkin pieni. Tdmé& on luonnollista ottaen huomioon, ettd HyodMal-
liL 2.1 §:ssd suojattavalta hyodyllisyysmallilta edellytetddn patentilta vaadit-
tavaan keksinnollisyystasoon verrattuna viahdisempid “selvdi eroa” suhteessa
aiempaan tekniikkaan. Tilld tarkoitetaan, ettd rekisterditidvin hyodyllisyysmal-
lin ilmentdma keksint6 ei saa olla aivan ilmeisesti johdettavissa aikaisemmin
tunnetusta eikd se saa olla itsestddn selvé keskitason ammattimiehelle. ”” Tami
huomioon ottaen hyodyllisyysmalli voi Hovisen ja Konkosen mukaan suojata
ainoastaan ei “aivan ilmeisen selvisti” hyoddyllisyysmallin suojavaatimuksen
sanamuodosta eroavat kohteet.”

Hovisen ja Konkosen mainittu tulkintasuositus HyodMalliL. 24 §:n mukaan
madrdytyvian hyodyllisyysmallisuojan ulottuvuudesta ei ole aivan selked. Epa-
madrdisyys johtuu siitd, ettd tulkintasuosituksesta on luettavissa vaikeasti hah-
motettavissa olevan harmaan alueen (ei “aivan ilmeisen””) muodostuminen
selkedsti hyodyllisyysmallisuojan alaan kuuluvan suojan ydinalueen seké sel-
keisti suoja-alaan kuulumattoman (’ilmeisen”) alueen véliin. Ndissi puitteissa
hyodyllisyysmallille voidaan ekvivalenssitulkintaan perustuen myontdd poik-
keuksellisesti myos suojavaatimusten sanamuotoa laajempaa suojaa.®

Helsingin hovioikeuden ratkaisemassa tapauksessa 2534/28.9.2001, S 00/320
jakolevy loukkaajan koneessa toimi rekisterdidyn hyodyllisyysmallin suoja-
vaatimuksesta ainoastaan ndenniisesti poikkeavalla tavalla. Siten kone toteutti
jakolevystd huolimatta kantajan hyodyllisyysmallin suojavaatimuksessa 5 ku-
vatun puiden ohjauksen.?! Kyse ei kuitenkaan néyti olleen ekvivalenssitulkin-

6 Castrén (2006 s. 851) toteaa my0s, ettd monestikaan tissd tarkoitetuille ”pikkukeksinnéille”
ja laiteparannuksille ei kannata hakea patenttia keksinnon laadun tai esineen lyhyen kiyttdajan
vuoksi.

" Ks. HE 2008:56 s. 17 ja ratkaisu KHO 3679/2006, 3718/3/05 (seloste Oesch — Pihlajamaa
s. 385): Vaikka keksintd uuden suojavaatimuksen mukaisena tdyttikin hyddyllisyysmallilaissa
vaaditun uutuuden edellytykset, se ei kuitenkaan eronnut selvisti aiemmassa saman hakijan hyo-
dyllisyysmallissa madritellystd teknisestd toteutustavasta, silld valittu tekninen toteuttamistapa
oli alan ammattimiehelle itsestdédn selvi ratkaisu. Siten selvii eroa ei voitu perustaa tille itses-
tddn selville ratkaisulle.

8 Ks. Hovinen — Konkonen, DL 2010 s. 70.

" Erotuksena hyddyllisyysmallin suoja-alan ydinalueeseen luettavan kohteen kuvauksesta: ei
“aivan ilmeisen selvisti”.

80 Ks. Hovinen — Konkonen, DL 2010 s. 70, Bjérkwall, DL 2011 s. 71.

81 Ks. ratkaisun seloste STY AIPPI -uutiset 1:2002 s. 4.
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nasta vaan siitd, ettd kone mainittu ndenndisyys huomioon ottaen toimi tdysin
mainitun suojavaatimuksen sanamuodossa kuvatulla tavalla.

Hallituksen esityksessd hyoddyllisyysmallilain muuttamisesta vuodelta 2008
oleva lausuma hyodyllisyysmallin yleenséd suhteellisen suppeasta suojapiiris-
td patenttiin verrattuna on néhtédvi siind valossa, ettd jokin osa rekisterdidyista
hyodyllisyysmalleista varmuudella olisi voitu saattaa voimaan vaihtoehtoisesti
patentteina johtuen siitd, ettd ndiden hyddyllisyysmallien keksinnollisyys sel-
kedsti ylittda rekisterditiviltd hyodyllisyysmallilta edellytettivin keksinnolli-
syyskynnyksen “selvi ero” ulottuen patentoitavalta keksinnoltd edellytettiavin
keksinnéllisyyden tasolle “olennainen ero” (PatL 2.1 §). Téllaisen hyodylli-
syysmallin suoja ei periaatteessa ole suppea-alaisempi kuin vastaavan paten-
tin, suoja-alan voidessa ekvivalenssitulkintaan perustuen ulottua hyodyllisyys-
mallin suojavaatimuksen sanamuodon ulkopuolelle samoja tulkintaperiaatteita
soveltaen kuin patenttioikeudessakin.®? Tosin hyodyllisyysmallioikeuden pa-
tenttiin verrattuna puolta lyhyemmaén, enintddn 10 vuoden voimassaoloajan
(HyodMalliL. 25 §) vuoksi hyodyllisyysmallioikeuden tehokas hyodyntdmisai-
ka tuotannossa ja markkinoinnissa voi toisinaan jiada liian lyhyeksi.

Rekisterdidyistd hyoddyllisyysmalleista valtaosa saa kuitenkin véhiisestd
keksinnollisyydestdidn johtuen varsin suppeaa, ldhinni vain suojavaatimukseen
kirjaimellisesti tulkittuna perustuvaa suojaa. Ekvivalenssitulkinnalla suojaa ei
tdlloin pitdisi laajentaa kuin enintédédn niihin tapauksiin, joissa loukkaavaksi vii-
tetty tekninen ratkaisu on toistuvasti tarkastellussa Norjan korkeimman oikeu-
den tuomiossa 2009-01735-A edellytetylld tavalla jokseenkin identtinen hyo-
dyllisyysmallioikeudella suojatun ratkaisun kanssa.®

Edelld esitetystd ilmenee, miten myos hyoddyllisyysmallisuojan osalta saat-
taa esiintyd samantapaisia vaikeita tulkintaongelmia kuin patenttisuojan osal-
ta. Kummankin yksinoikeuden loukkauksesta epdilty voi esittdd puolustuksek-
seen samantyyppisid ndkokohtia, patenttialan asiantuntijalausunnot ja edellisen
myyntiportaan seki erilaisten tutkimuslaitosten eri alojen tekniikkaa valottavat
lausunnot mukaan lukien. Ekvivalenssitulkinnan hyviksyttidvyys eri tilanteissa
saattaa aiheuttaa erityisen vaikeita pohdintoja. Hyddyllisyysmallien pidsidin-
toisesti yksinkertaisempi tekninen rakenne verrattuna patentoituihin keksintoi-
hin, hyodyllisyysmallisuojan Iyhytaikaisempi kestoaika patenttisuojaan verrat-
tuna ja yleisesti ottaen vihdisempi merkitys merkittdviin patentteihin verrattuna

82 Niin tulee olla suoja-alan méériytymisti sédintelevit, liheisesti yhdenmukaiset PatL 39 § ja
HyodMalliL 24 § huomioon ottaen. Suoja-alan midrdytymisen periaatteessa yhdenmukaisesti
kummassakin laissa hyviksyvit Hovinen ja Konkonen, DL 2010 s. 70. Samaan tapaan Saksan
hyodyllisyysmallilain (Gebrauchsmustergesetz) kannalta esim. Wittmann: Patentverletzung und
Gebrauchsmusterverletzung s. 2. Nédin myos ratkaisu Bundesgerichtshof 9.9.2007, AKZ X ZR
172/04.

8 Ks. norjalaisesta ratkaisusta lihemmin edelld s. 113 s.
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vaikuttavat luonnolliset siten, ettd hyodyllisyysmalleista kaytidvid loukkausoi-
keudenkédynteja ei ainakaan mainittavasti kdydd ja loukkausriidoissa padstidin
usein sovintoon.
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6 Patentin ja hyoddyllisyysmallioikeuden
loukkausta koskevan lainsdddannon kehitys
ja nykyjarjestelma padpiirteittdin

6.1 PATENTTI- JA HYODYLLISYYSMALLILAIT

Patenttilait vahingonkorvausnormistoineen alkoivat hitaasti kehittyd nykyiseen
muotoonsa yleismaailmallisesti 1800-luvulla.! Autonomian ajan Suomessa
vuonna 1876 annettu ensimmadisen patenttiasetuksen 15 § sisilsi jo midrdayksen
patentinhaltijalle jokaisessa loukkaustapauksessa kuuluvasta tdydestd vahin-
gonkorvauksesta; tdmé normi oli tarpeen asianomistajan sakko-osuuden mah-
dollisesti ollessa riittiméton vahingon korvaamiseen. ? Patentinhaltijan osuutta
sakkoihin koskeva miérdys jétettiin sitten pois seuraavasta, 21.1.1898 annetus-
ta patenttilaista. Téstd ldhtien valtio tuli olemaan ainoa sakkojen saaja. Sakon
menetettyd vahingonkorvauksellisen luonteensa tuli ainoana korvaussdadannok-
send noudatettavaksi vuoden 1898 patenttiasetuksen 3 §, joka sisilsi paitsi pe-
riaatteen tdydestd vahingonkorvausvelvollisuudesta myos tuottamussddnnon:

”Jos patenttioikeutta on 1 §:ssd mainitulla tavalla loukannut joku, joka tiesi
tai jonka piti tietdd tekonsa loukkaavan toisen patenttioikeutta, korvatkoon
tekijd kaiken vahingon, minki patentinhaltijan harkitaan siitd kérsineen.”

Sittemmin vuonna 1937 silloinen esittelijineuvos Y. J. Hakulinen sai valmiik-
si uutta patenttilakia koskevan ehdotuksen, jonka 79.2 §:4i4n siséltyi seuraava
8d4nnos:

”Jos loukkaus on tehty tahallisesti tai tuottamuksesta, saakoon loukattu myds
vaatia syylliseltd korvausta kirsiméstdin vahingosta. Korvausta on suoritet-
tava sellaisestakin vahingosta, joka ei ole laadultaan taloudellista. Milloin
lievd tuottamus on kysymyksessi, ei korvausta ole mairéttiava loukkaajalle
oikeudenloukkauksesta koitunutta hy6ty4 suuremmaksi.”

! Patenttioikeuden kehityksestd aina vanhan ajan valtioista (mm. Sybariksen kaupunki) lihtien
ks. Castrén 1979 s. 11 ss.

2 Ks. Castrén 1979 s. 21. Vrt. yleisemmin Grevesmdhlen s. 54, johon Kivivuori (s. 155 av. 4) on
viitannut.

3 Ks. Castrén 1979 s. 22.

* Ks. KM 1937:5s. 21 s., Castrén 1979 s. 28 s.
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Hakulisen ehdottaman lievdd tuottamusta koskevan korvaussidinnoksen ldhin
esikuva on Saksan silloisen patenttilain 47 §. Se erosi suomalaisesta sddnnoseh-
dotuksesta siini, ettd oikeuden tuomitsema soviteltu vahingonkorvaus ei Sak-
san lain mukaan saanut alittaa ”loukkaushyodyn” maérad, jos vahinko oli em.
hyotyd suurempi.’

Hakulisen lakiehdotuksen pohjalta ryhdyttiin yhteispohjoismaiseen lain-
sdddantotyohon,® mikd Suomen osalta johti nykyisen patenttilain edeltdjin,
vuoden 1943 patenttilain voimaantuloon vuoden 1944 alusta lukien. Tdmin
lain 74.3 §:n mukaan patenttia loukannut voitiin tietyin edellytyksin ja médra-
tyissd rajoissa velvoittaa luovuttamaan loukkaushyotynsd sekd patentinlouk-
kauksen ollessa tuottamuksellinen ettd tuottamuksen puuttuessa:’

”Vaikkei sen viaksi, jolta keksinnén kdyttdminen kielletddn, voida lukea
tuottamusta, saattaa tuomioistuin, mikéli vastaajan varoihin ja muihin asian-
haaroihin nihden katsotaan kohtuulliseksi, velvoittaa hidnet loukatulle luo-
vuttamaan patentin loukkauksesta saamansa voiton, kuitenkin enintién kol-
melta viimeiseltd vuodelta.”

Hakulisen esittimé keskeisempi korvaussddnnos puolestaan sai hinen lakieh-
dotuksessaan ja myohemmin vuoden 1943 patenttilain 74.2 §:sséd seuraavan si-
séllon:

”Jos loukkaus on tehty tahallisesti tai tuottamuksesta, on loukatulla oikeus
saada syylliseltd korvausta kaikesta kirsimistddn vahingosta. Milloin lieva
tuottamus on kysymyksessd, voi tuomioistuin kuitenkin sovitella vahingon-
korvausta sen mukaan, kuin kohtuulliseksi havaitaan.”

Teksti vastaa vuoden 1968 alusta voimassa olleen nykyisen patenttilain
58.1 §:44 lukuun ottamatta nykyisen lain normia siitd, ettd patentinloukkaaja
on minimikorvauksena velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen kek-
sinnon hyviksikédyttimisestd. Yhteispohjoismaisen patenttimietinnon (1963)8
pohjalta syntyneen nykyisen patenttilain 58.1 § vastaa sisélloltddn tdysin Ruot-
sin 1.12.1967 annetun patenttilain 58.1 §:44 alkuperiisessd asussaan (myohem-
min Ruotsin vastaavaa pykdldd on erindisissd suhteissa muutettu’) ja kuuluu
seuraavasti:

”Joka tahallaan tai tuottamuksesta loukkaa patenttia, on velvollinen suorit-
tamaan kohtuullisen korvauksen keksinnon hyviksikdyttdmisestd sekd kor-

Ks. Castrén 1979 s. 29, Reimer s. 1022, Lindenmaier s. 1339.
Ks. Aro s. 14 s., Castrén 1979 s. 30.
Ks. Castrén 1979 s. 30. Hakulinen s. 415.
NU (Nordisk utredningsserie) 1963:6.
Ks. muutoksista ldhemmin luku 6.2.
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vauksen muusta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos tuottamus on vain
lievdd, voidaan korvausta sovitella.””!

6.2 KORVATTAVA VAHINKO
6.2.1 Taloudellinen vahinko

Aiempaan lakiin verrattuna oleellisin muutos PatL 58.1 §:ssd koskee korvauk-
sen arvioimista padsddntoisesti kohtuullisen lisenssimaksun mukaan, joka peri-
aatteessa aina katsotaan vahingonkorvauksen vihimmaiismaériksi riippumatta
siitd, kuinka paljon vahinkoa loukkauksesta itse asiassa on aiheutunut.!! Lisens-
simaksulla tarkoitetaan vastiketta, jonka patentinhaltija tai muu lisenssin antaja
perii niilté, joille hdn (yleensi lisenssisopimuksella) on antanut luvan esimer-
kiksi patentoidun keksinnon tai rekisterdidyn hyodyllisyysmallin kidyttoon.'?
Jos joku kéyttdd patentoitua keksintdd ilman lupaa, voidaan hinet velvoittaa
suorittamaan siitd korvausta, ikdan kuin hin olisi saanut sithen luvan. Yhteis-
pohjoismaiseen patenttimietint6on kirjatuissa lakiperusteluissa todetaan, ettd
katsottaessa vahingon vastaavan vihintddn kohtuullista lisenssimaksua voidaan
vilttdd monia niistd esim. vahingon toteenndyttdd koskevista vahingoista, jotka
liittyvét muihin vahingonkorvauksen arviointiperusteisiin, erityisesti vahingon-
korvauksen jadminen todisteluvaikeuksien vuoksi liian alhaiseksi.!?

Loukattu on oikeutettu Patl. 58.1 §:n nojalla saamaan vahinkonsa korvatuk-
si myos siltd osin, kuin vahinko ylittdd kohtuullisen lisenssimaksun mukaan
madrdytyvin minimikorvauksen. Lisidkorvaus edellyttdd, ettd tdllainen PatL
58.1 §:8sd mainittu muu vahinko pystytddn nayttiméain toteen.'*

Mainitut korvauksen méiiritysperusteet koskevat niin ikddn PatL 58.1 §:n
kanssa yhdenmukaista HyodMallil. 37.1 §:44."

Toisinaan, tosin harvemmin, patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden louk-
kaus tapahtuu vilpittdmissid mielessd, so. ilman tuottamusta.'¢ Pohjoismaiset

10" Vihiisid kielellisid eroavuuksia PatL 58.1 §:n ruotsinkielisen lakitekstin ja Ruotsin patenttilain
vastaavan lainkohdan alkuperiistekstin vélilld on tosin olemassa. PatL 58.1 §:sséd olevaa sanayhty-
méid “on velvollinen” vastaa ruotsinkielisessi lakitekstissd “dr skyldig”, kun taas Ruotsin laissa kéy-
tetddn sanaa “skall” (pitdd). Asiallisiin eroavuuksiin eivit ndmai kielelliset erot kuitenkaan johda.

" Ks. Castrén 1979 s. 41, 144, KM 1964: B 27s. 84.

12 Ks. Castrén 1979 s. 41, Sandgren s. 111 s., Liidecke — Fischer s. 521 s.

3 Ks. NU 1963:6 s. 336, Castrén 1979 s. 42.

14 Ks. Castrén 1979 s. 42, NU 1963:6 s. 336, jossa sellaiseksi lisdvahingoksi mainitaan esim.
menetetyt padomakustannukset tuotantovélineisiin, joita ei ole voitu patentinloukkauksen takia
Kéyttii.

15 Ks. KM 1986:48 s. 39, HE 1990:232 s. 13.

16 Ks. Levin s. 528: "Normalt anses det oaktsamt att inte ha respekterat en registrerad ritt. — —
Grund for god tro forekommer dérfor séllan i praktiken.”
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patenttilakikomiteat olivat ehdottaneet patenttilakiin otettavaksi sddnnosti, jon-
ka mukaan tuottamukseton loukkaaja samoin kuin tahallisuuden puuttuessa
joka tapauksessa tuottamuksellisesti patenttia loukannut olisi voitu velvoittaa
kohtuuden puitteissa korvaamaan loukatulle enintdédn loukkausvoittonsa méaa-
rian."” T4td koskeva Suomen komitean ehdotus kuuluu néin:

“Milloin patentinloukkaus on tapahtunut ilman tahallisuutta tai tuottamusta
ja milloin siitd on koitunut loukkaajalle hy6tyi, hdn on, mikili ja siind mii-
rin kuin tuomioistuin katsoo kohtuulliseksi, velvollinen suorittamaan enin-
tdin voiton miirin korvauksena 1 momentin mukaan.”'®

Nykyiseen patenttilakiin timénsisiltoistd sadnnosti ei otettu. Tuottamusta vail-
la tapahtunutta patentinloukkausta koskeva PatL 58.2 § kuuluu néin: “Milloin
patentinloukkaus ei ole tahallinen eiké tuottamuksellinen, loukkaaja on velvol-
linen suorittamaan korvausta keksinnon hyviksikédyttamisesti vain siind maérin
kuin se katsotaan kohtuulliseksi.”

Hallituksen patenttilakiesityksen perusteluissa oli kuitenkin annettu PatL.
58.2 §:lle Suomen komitean ehdottama sisidltd kiinnittdméttd huomiota lain-
kohdan po. suhteessa episelviin sanamuotoon: “Pykéldn 2 momentti vastaa
(vuoden 1943) patenttilain 74.3 §:44. Sddnnos rajoittaa vahingonkorvausvel-
vollisuuden siihen kohtuulliseksi katsottavaan voittoon, minkd patentinlouk-
kaus on tuottanut.”"

Patenttilain perusteluihin jddnyt vahingonkorvausvelvollisuuden kytkentd
loukkausvoittoon ei kuitenkaan vastoin lain sanamuotoa voi johtaa vilpittd-
missid mielessd toimineen loukkaajan korvausvelvollisuutta koskevan sdin-
noksen osalta erilaiseen tulkintaan kuin Ruotsissa. Sielld tekstiltdin oleellisesti
yhtépitédvin patenttilain 58.2 §:n on katsottu ilmentidvin ldhinna vain kohtuul-
lisen lisenssimaksun (jota periaatteessa voidaan sovitella aina nollaan asti)
mukaan méddrdytyvdd korvausvelvollisuutta. Ruotsissa pohjoismaisten komi-
teoiden kannanotosta luovuttiin myohemmassé lainvalmisteluvaiheessa. Sielld
katsottiin erityisesti, ettd vilpittomissi mielessd toiminutta patentin loukkaajaa
ei voida velvoittaa laajempaan kuin kohtuullisen lisenssimaksun rajoissa maé-
rdytyvdin vahingonkorvaukseen, jolloin samalla véltetddn laajempaa vahinkoa
koskevat todisteluvaikeudet.” Kannanotosta tarkoitettiin varmaan irtaudutta-
vaksi Suomessakin, mutta lakitekstid laadittaessa on ndhtdvisti unohdettu tehda
vastaava muutos lain perusteluihin.?!

17 Ks. Castrén 1979 s. 43 s.

18 Ks. KM 1964: B 27 s. 26.

® Ks. HE 1966:101 s. 25.

2 Ks. kannanottoja (departementschefen) NJA 1968 I s. 93, Bernitz — Karnell — Pehrson — Sand-
grens. 110 s.

2l Ks. Castrén 1979 s. 44.

132



AINEETON (EI-TALOUDELLINEN) VAHINKO

Hyodyllisyysmallioikeutta vilpittoméssd mielessd loukanneeseen sovelle-
taan PatL 58.2 §:n kanssa yhdenmukaistettua HyodMallil. 37.2 §:4.

6.2.2 Aineeton (ei-taloudellinen) vahinko

Viitattuun Hakulisen yhden miehen komiteanmietintoon sisdltynyttd lakiehdo-
tusta lienee eri Pohjoismaissa pidetty liian pitkédlle menevind, kun tidssd vuon-
na 1937 valmistuneessa ehdotuksessa oli my0s nimenomainen sdinto patentin-
loukkauksesta aiheutetun aineettoman vahingon korvaamisesta:?* “Korvausta
on suoritettava sellaisestakin vahingosta, joka ei ole laadultaan taloudellista.”?
Norjassa ja Tanskassa katsottiin, ettd ehdotettu normi muun kuin taloudellisen
vahingon korvaamisesta ei soveltunut ndiden maiden vahingonkorvausoikeu-
teen.” Vuoden 1943 patenttilaki kirjoitettiin vaille sellaista sddnnostd. Kysy-
mys patentinhaltijan loukkauksesta kérsimistd aineettomasta vahingosta niyt-
tdytyykin vuoden 1968 alusta voimaan tulleen nykyisen patenttilain aikana
edelleen lahinni teoreettisena mahdollisuutena vaatia tistd vahingosta korvaus-
ta, oikeuskdytinnon myds puuttuessa.?

Oikeustieteessd vallinneen ndkemyksen mukaan patentti- ja vastaavasti hyo-
dyllisyysmallilainsdddédnnon varsinaisena tarkoituksena on toimia yllykkeend
yhteiskuntaa hyodyttivien keksintojen tekemiselle keksijdn puolestaan saades-
sa tdstd vastikkeena taloudellista hyotyd. Vastikkeeseen ei ole tarkoitettu sisdl-
tyvén korvausta keksijan mahdollisista kdrsimyksist.*

Patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden haltijan oikeus ja kidytinnon mahdolli-
suus saada korvausta aineettomasta vahingosta nayttii relevantilta muun muassa
silloin, kun kyse on keksijdn totuudenmukaisesta nimedmisesti ja/tai keksijin-

2 Castrén (1979 s. 31) toteaa, ettd Hakulisen ehdottama normi sai vastaansa voimakasta Kritiik-
kid yhteispohjoismaisissa neuvotteluissa, jo vuoden 1938 Tukholman kokouksessa.
3 Ks. KM 1937:5 s. 22. Hakulinen oli tédssd suhteessa aikaansa edelld tavallaan ennakoidessaan
keksijan puhtaiden sielullisten kdrsimysten merkityksen kasvua suhteutettuna keksintdjen rahas-
sa mitattavaan arvonnousuun globalisoituvassa elinkeinoeldmissi.
2 Ks. Protokoll fort vid konferens i Stockholm den 28 november — den 5 december 1938 s. 89 s.
ja Godenhielm, NIR 1954 s. 165.
% Godenhielmin (NIR 1954 s. 162 s., sama, JET 1965 s. 23) ja Knophin (s. 309) mukaan paten-
tinloukkausta koskevat vahingonkorvaussddnnokset suojaavat ainoastaan patentinhaltijalle lain
mukaan kuuluvaa yksinoikeutta, joka on luonteeltaan melkeinpd puhtaasti taloudellinen.
Myoskdidn muualla maailmassa ei nédhtédvisti yleensd myonnetd korvausta aineettomasta va-
hingosta patentinloukkaustilanteissa. Ks. Englannin oikeudesta Zerrell s. 266 s. ja Saksan edelli-
sen patenttilain 47 §:44. Saksassa voidaan kuitenkin loukkauksen ollessa tahallinen tuomita ran-
gaistuksen ohella erityinen sakko, joka menee loukatulle. Tdmi sakko voidaan tuomita silloinkin,
kun mitédén taloudellista vahinkoa ei ole esiintynyt (nédin Lindenmaier s. 1394). Toisaalta tuomit-
tu sakko on sulkenut loukatulta pois oikeuden muuhun vahingonkorvaukseen (lain 50 §).
% Ks. Godenhielm, NIR 1954 s, 166 s., Knoph s. 309, Gaarder, NIR 1968 s. 256, Akerberg, NIR
2013 s. 366.
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kunniasta. Téllainen tilanne saattaa esiintya riippumatta siitd, onko yksinoikeu-
den haltijana keksijd tai joku muu, esimerkiksi hidnen tyonantajansa tai kilpaileva
yritys. Niitd kysymyksid on tarkasteltu ldhemmin luvussa 4.4.9. Tarkastelusta il-
menee, ettd keksijdn nimedminen ja keksijdnkunnia on persoonallisuusoikeuden
tietty ilmentymi, jonka merkitys keksijin kannalta ei ole pelkéstéddn ei-taloudel-
lista laatua. Erityisesti keksijdn virheellinen nimedminen patentinhakuasiakir-
joissa voi henkisen kirsimyksen liséksi aiheuttaa keksijélle ajan mittaan talou-
dellistakin menetystd arvonannon menetyksend, ja sitd kautta vaikeuttaa keksijan
mahdollisuuksia hyotyd keksinnostddn taloudellisesti.”” Kysymys on keksijdn
moraalisista oikeuksista, joihin vetoaminen esimerkiksi vahingonkorvauksen
saamiseksi on mahdollista yksinoikeuksia haettaessa sovellettavien keksijdn ni-
medmistid koskevien PatL 8.4 ja HyodMalliLL 6.3 §:n nojalla.?®

Nykyisten patentti- ja hyodyllisyysmallioikeuslakien varsinaisissa korvaus-
sadannoksissd (PatlL 58.1 ja HyodMalliLL 37.1 §) puolestaan ei ole suljettu pois
yksinoikeuden haltijan oikeutta saada yksinoikeuden loukkaajalta vahingon-
korvausta sellaisestakin aineettomasta vahingosta, joka ilmenee esimerkiksi
keksijdn patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden haltijana tuntemana arvon-
annon alennuksena tai suoranaisena kérsimyksend sekd terveyden ja mielenti-
lan jarkkymisend.” Se on loukkauksesta koituneen taloudellisen menetyksen
oheisvahinkoa.

PatL 58.1:n ja HyodMalliL. 37.1 §:n sanamuodot ovat yhtenevit: “Joka tahal-
laan tai tuottamuksesta loukkaa patenttia/hyodyllisyysmallioikeutta, on vel-
vollinen suorittamaan — — sekd korvauksen muusta vahingosta, jonka louk-
kaus aiheuttaa/on aiheuttanut.” Esimerkiksi Routamo ja Hoppu ovatkin jo
vuonna 1977 lausuneet yleisemmin kaikenlaisia immateriaalioikeuksia sil-
milld pitden: “Immateriaalioikeuksia suojaavat Tekijial, Valokuval., MalliL,
PatL ja TMerkkiL sisiltidvit joukon korvaussddnnoksid, joita ei voida kuvata
turvautumalla VahL:n vahinkolajisystematiikkaan. Korvausta on niiden la-
kien mukaan suoritettava hyvityksend kdyttimisestd, muusta menetyksesti,
kérsimyksesti ja haitasta.”*

Niin ollen patentinhaltijalle lain mukaan kuuluva yksinoikeus ei ole siind méaa-
rin taloudellinen, ettd se merkitsisi estettd patentinhaltijalle (nykyisin my0s
vastaavasti hyoddyllisyysmallioikeuden haltijalle) vaatia yksinoikeuden louk-
kaajalta korvausta arvonantonsa alentumisesta, kidrsimys- yms. vahingosta.’!

27 Ks. erityisesti s. 94.

2 Ks. edellds. 99 s.

2 Lundberg (s. 152) vetoaa tissd suhteessa myos Ruotsin vahingonkorvauslakiin vahingonkor-
vausvaatimuksen perusteena.

3 Ks. Routamo — Hoppu s. 203.

31 Vrt. Castrén 1979 s. 131. Siind esiintyvid mainitunlaiset korvausvaateet periaatteessa torjuvaa
kantaani olen siis nyt muuttanut.
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Aineeton vahinko mm. patentinloukkauksen yhteni kielteisend seuraamukse-
na mainitaan myos teollis- ja tekijdnoikeuslakien muutosesityksessd vuodelta
2006.%

Liséksi voidaan viitata pitkélle globalisoituneisiin toimintoihin niin keksinto-
jen synnyttdmiseen tihtddvin perus- ja soveltavan tutkimuksen alalla kuin elin-
keinotoiminnassa. Téhin liittyy keksijoiden tarve saada harjoittaa toimintaansa
ilman tarpeetonta arvonannon vihentymisti jonkun muun tahon hyodyksi. Tés-
td monesti taloudellisenakin menetyksend ilmenevistd haitasta voidaan myontad
korvausta kohtuullisissa rajoissa joko PatL 58. 1 §:n ja HyodMalliLL 37.1 §:n no-
jalla tai muihin normeihin, erityisesti PatL 8.4 ja HyodMalliLL 6.3 §:4fn ja niitd
tukeviin VahL 5:1:een ja 6 §:44n nojautuen. Tosin tédllaisen vahingon arvioimi-
nen on monesti vaikeampaa kuin taloudellista laatua olevan vahingon osalta.*

VahL 5:1:n mahdollisesti tilanteeseen soveltuva 1 virke kuuluu néin: ”’Vahin-
gonkorvaus kisittdd hyvityksen henkilo- ja esinevahingosta seké 4a ja 6 §:ssd
sdddetyin edellytyksin kidrsimyksestd.” Tapauskohtaisen arvioinnin perusteel-
la keksijdn totuudenvastaiseen nimeidmiseen ja keksijinkunniaan yleisemmin
kohdistuneesta loukkauksesta aiheutunutta puhtaasti henkistikin kirsimystd
voidaan vaatia korvattavaksi nykyisessd muodossaan (1.1.2006 alkaen) VahL
5:6:n nojalla: ”Oikeus korvaukseen loukkauksen aiheuttamasta kérsimykses-
td on silld: 1) jonka vapautta, kunniaa tai yksityiselimii on rangaistavaksi sda-
detylld teolla loukattu; 2) jota on rangaistavaksi sidddetylld teolla syrjitty; 3)
jonka henkilokohtaista koskemattomuutta on tahallaan tai torkedstd huolimat-
tomuudesta vakavasti loukattu; 4) jonka ihmisarvoa on tahallaan tai torkeista
huolimattomuudesta vakavasti loukattu muulla, 1-3 kohdassa tarkoitettuihin
loukkauksiin verrattavalla tavalla. Korvaus maéritdin sen kidrsimyksen perus-
teella, jonka loukkaus on omiaan aiheuttamaan ottaen erityisesti huomioon
loukkauksen laatu, loukatun asema, loukkaajan ja loukatun vilinen suhde seki
loukkauksen julkisuus.” Hemmon mukaan VahL 5:6:n tunnusmerkistdd on oi-
keuskéytannossi tulkittu laajentavasti. Joskus korvausta kirsimyksesti on tuo-
mittu jopa lainkaan kisittelemdttd VahL 5:6:n korvausperusteiden olemassa-
oloa (KKO 1985 II 57). Kérsimyksen korvaamiseen on néin katsottu olevan
laajempaa tarvetta kuin vahingonkorvauslakia sdddettidesséd on ajateltu.*

Ruotsin patenttilain 58.1 §:44n vuonna 1986 tulleen maininnan mukaan kor-
vausta patentin loukkauksesta midritettiessd on kiinnitettdavd huomiota myds
muihin kuin puhtaasti taloudellista merkitystd omaaviin seikkoihin. Liséksi

2 Ks. HE 2006:26 s. 14.

3 Ks. henkilgvahinkoihin luettavan kirsimyksen ja psyykkisen haitan arvioinnista Viljanen
S. 388 ss.

34 Ks. Hemmo 2001 s. 555, sama 2005 s. 157. Niin ollen /ikerbergin (NIR 2013 s. 365) lausuma,
jonka mukaan lihtokohtaisesti aineettoman vahingon korvaaminen edellyttid Hemmon mukaan
nimenomaista lainsddnndostd, on liian kategorinen.
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vuoden 2009 huhtikuun alusta lukien Ruotsin patenttilain 58.1 §:n 4 kohtaan on
sisdltynyt nimenomainen maininta siitd, ettd vahingonkorvauksen suuruuden
madrittelyssa erityistd huomiota on kiinnitettdvd muun ohella myos aineetto-
maan vahinkoon (ideell skada). Nama lisdaykset lakiin on katsottu tarpeelliseksi
seuraavassa jaksossa tarkasteltavan direktiivin 2004/48/EY 13 artiklan 1a-koh-
taan sisédltyvidn vastaavan maininnan vuoksi. Lisdyksid perusteltiin asianomai-
sissa hallituksen esityksissd muun muassa sill4, ettd erityisesti keksijin ollessa
samalla patentinhaltija patentinloukkaus saattaa muodostaa samanlaisen henki-
Iokohtaisen loukkauksen kuin tekijanoikeuden loukkaus saattaa aiheuttaa esi-
merkiksi sellaiselle kirjailijalle tai taiteilijalle, jonka teosta on plagioitu. Talloin
keksijd-patentinhaltijan henkisestd kdrsimyksestd saattaa olla aihetta tuomita
loukkausvoittoa vahingonkorvauksena.* Edelld sanottu soveltuu my6s Suomen
PatL 58.1 §:n tulkintaan, jota on vield tarkasteltu jiljempéna.*

6.3 EUROOPAN PATENTTISOPIMUS (EPC), EU:N
LAINSAADANTO JA TRIPS-SOPIMUS

Suomi liittyi EPC:hen Euroopan unioniin liittymisen yhteydessid®’ siten, ettd
EPC tuli Suomen osalta voimaan 1.3.1996.% Patenttilakimme oli jo 1970-1u-
vulla paljon ennen Suomen liittymistd EPC:hen muutettu melko tarkoin vas-
taamaan Euroopan patenttisopimusta. Muutokset eivit kuitenkaan koskeneet
patentin suojapiirid koskevaa Patl. 39 §:44, joka vastaa ldhes tdysin EPC 69 ar-
tiklan sanamuotoa.*® Vahingonkorvausta patentinloukkauksesta EPC ei sdinte-
le, vaan se madraytyy kansallisten sddnnosten mukaan.

Patentin ja hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksesta johtuvasta korvaus-
vastuusta puheen ollen relevantti yhteison lainsdddinto siséltyy direktiiviin
2004/48/EY teollis- ja tekijdnoikeuksien noudattamisen varmistamisesta eli
ns. enforcement-direktiiviin. Tdmin varmistamisdirektiivin 13 artiklassa asete-
taan jdsenvaltioille varsin kohtuulliset harmonisointivelvoitteet teollis- tai teki-
janoikeuteen perustuvan yksinoikeuden loukkauksesta johtuvan vahingonkor-
vauksen médrittdimisen osalta.** Varmistamisdirektiivi koskee tekijanoikeuden
sekd patentti- ja hyodyllisyysmallioikeuden lisdksi muitakin teollisoikeuksiksi
luokiteltavia yksinoikeuksia, joten direktiivi soveltuu kaikkiin immateriaali-
oikeudellisiin yksinoikeuksiin. Direktiivin voimaantulo edellytti asianomaisen

3 Ks. Prop. 1985/86:86 s. 30 s. ja Prop. 2008/09:67 s. 175.

Ks. jakson 8.2 lopussa s. 197 s.

37 Ks. Norrgdrd s. 13.

¥ Asetus eurooppapatenttien myontimisestd tehdyn yleissopimuksen (Euroopan patenttisopi-
mus) voimaansaattamisesta 117/1996.

3 Ks. Norrgdrd s. 14 ja edelld luku 5.3.

40 Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 324.
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kansallisen lainsdddédnnon tarkastelemista sen selvittimiseksi, edellyttikd di-
rektiivi muutoksia tdhin lainsddaddantoon. Vahingonkorvauksen méérittdamisen
osalta lainsdddantomme katsottiin niin patentti- ja hyodyllisyysmallioikeusla-
kien suhteen kuin muiltakin osin jo ennestiin tiyttdneen direktiivin vaatimuk-
set. Tdmén vuoksi muutoksia patentti- ja hyddyllisyysmallilakien korvaussdén-
noksiin ei tehty. Immateriaalioikeudellisen lainsddddnnon yhtendistdmiseksi
mainitunlaisia muutoksia tehtiin esimerkiksi toiminimi- ja tavaramerkkilakei-
hin. Asianomaisessa hallituksen esityksessé lausutaan:

”Voimassa oleva lainsdddanto tayttdd [13; tekijin huom.] artiklan vaatimuk-
set. Tavaramerkkilakiin ehdotetaan kuitenkin tehtiviksi muutos, joka yhte-
ndistdisi sen muiden teollisoikeuslakien kanssa. Lisdksi toiminimilakiin ja
piirimallilakiin ehdotetaan yhdenmukaisesti muiden teollisoikeuslakien ja
tekijanoikeuslain kanssa sdédnnoksid kdyton hyvittimisestd.”!

Riippumatta siteeratusta hallituksen lausumasta varmistamisdirektiivilld on
joka tapauksessa merkitystd patentti- ja hyodyllisyysmallioikeuslakien vahin-
gonkorvaussddnnosten tulkinnassa. EU:n jdsenvaltioiden kansallista lainséa-
dint6dhin on mahdollisuuksien mukaan tulkittava direktiivien sanamuodon ja
pddamadrin (tavoitteiden) mukaisesti.** Tavoitteista lausutaan direktiivin joh-
dannossa seuraavaa:

Teollisoikeuksien suoja on olennainen tekijd, jolla edistetdan EU:n sisi-
markkinoiden toimivuutta. Nimenomaan sisimarkkinoiden toimivuus on
yksi EU:n keskeisisté tavoitteista. Teollisoikeuksien suoja on tidrked paitsi
innovoinnin ja luovan toiminnan edistimisen myos tyollisyyden ja kilpai-
lukyvyn parantamisen kannalta. Direktiivin tavoitteena on ldhentda lainsii-
dint6j4, jotta voidaan varmistaa teollis- ja tekijdnoikeuksien suojan korkea
ja yhdenmukainen taso sisimarkkinoilla. Teollisoikeuksien suojan olisi mah-
dollistettava se, ettd keksiji tai tekijid saa oikeutettua hyotyd keksinnostddn
tai luomistyonsi tuloksesta.*

Direktiivin vahingonkorvausta koskevan erityissdinnoksen, 13 artiklan alun
suomenkielisessi tekstiversiossa samoin kuin vastaavasti direktiivin johdanto-
kappaleessa 26 painotetaan, ettd tuomioistuimen on myonnettivi oikeudenhal-
tijalle sellainen vahingonkorvaus, joka vastaa télle loukkauksen johdosta koitu-
nutta tosiasiallista vahinkoa.** Marcus Norrgdrdin mukaan 13 artikla kuitenkin
poikkeaa artiklan ruotsin- ja vieraskielisistd versioista, joiden mukaan vahin-

' Ks. HE 2006:26 s. 14.

2 EY:n tuomioistuinkdytinndsti ja oikeuskirjallisuudesta ilmenevi direktiivien tulkintavaikutus
ilmenee esimerkiksi ratkaisusta asiassa C-106/89 Marleasing, ECR 1990 s. I-4135 kohta 8.

4 Ks. direktiivin 2004/48/EY johdantokappaleet 1, 2 ja 10.

# Samaan tapaan Suomenkin allekirjoittaman, 23.8.2011 tehdyn kansainvilisen monenkeskisen
vidrennysten vastustamissopimuksen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement; ACTA) 9 artikla.
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gonkorvauksen on esimerkiksi oltava kohtuullisessa suhteessa vahinkoon (1 ri-
meligt forhold till skaden” Tanskassa), kohtuullinen (”angemessener Schaden-
sersatz” Saksassa) tai todelliseen vahinkoon nihden asianmukainen (Ruotsissa
ja Englannissa).” Tdmé huomioon ottaen 13 artiklan muut kuin suomenkie-
liset versiot eivit kielellisesti tdysin vastaa PatL 58.1 §:44. Asiallisessa suh-
teessa tdyden korvauksen periaatteelle rakentuva PatL 58.1 § kuitenkin vastaa
riittdvasti 13 artiklaa, jonka muista kuin suomenkielisistd versioista luettuna
yhdessd direktiivin 26. johdantokappaleen kanssa joka tapauksessa ilmenee
tdyden korvauksen olevan varmistamisdirektiivin varsinainen tarkoitus. Oikeu-
denhaltijan ylikompensoiminen todellista vahinkoa vastaamattomalla rangais-
tuksenluonteisella korvauksella ei 26. johdantokappaleen mukaan ole direktii-
vin tarkoitus vaan objektiivisin perustein médritelty vahingonkorvaus mukaan
lukien erindiset oikeudenhaltijalle loukkauksesta aiheutuneet tutkimus-, tunnis-
tus- ym. kulut.*

Suomea sitovan monenkeskisen immateriaalioikeutta koskevan TRIPS-sopi-
muksen 45 artiklan 1 kohta kuuluu néin: "Oikeusviranomaisilla tulee olla oi-
keus maéritd oikeudenhaltijalle korvaus, joka riittdd hyvittiméaian oikeuden-
haltijan kédrsiméin vahingon teollis- tai tekijdnoikeuden loukkauksesta, jos
loukkaaja tiesi tai hédnelld oli riittdvit perusteet tietdd, ettd hidn oli ryhtynyt
loukkaavaan tekoon.” Mainitessaan tuottamuksesta tdyden korvauksen edel-
Iytyksend sopimuskohta vastaa patenttilain 58.1 §:44.

Heti 13 artiklan jatkossa lausutaan, ettd mdédrittdessddn vahingonkorvauksen
teollisoikeuden loukkauksesta oikeusviranomaisten on otettava huomioon
kaikki asianmukaiset nidkokohdat, kuten vahingon kérsineelle osapuolelle ai-
heutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset, saamatta jadnyt voitto mukaan lu-
kien sekd loukkaajan saama perusteeton etu.

Direktiivin mukaan patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkaaja voi-
daan siis velvoittaa luovuttamaan loukkauksesta saamansa perusteeton etu,
sisdllytettynd yksinoikeuden haltijalle myonnettidvidin vahingonkorvaukseen.
Direktiivissd ei puhuta siitd, ettd loukkaaja voitaisiin velvoittaa suorittamaan
loukkauksesta saamaansa hy6tyéd perusteettomana etuna myos siltd osin, kuin
hyoty mahdollisesti ylittdd oikeudenhaltijan loukkauksesta kidrsimén vahingon.
Suomen immateriaalioikeudelliseen lainsddddntoon el myodskdin nykyisin endd
sisdlly téllaista edes ajallisesti tai muulla tavoin rajattua sddnnostd.*’ Jéljem-
péand (luku 8.2) tarkastellaan, voidaanko direktiivissd nimenomaan perusteet-
tomasta edusta lausuttua joka tapauksessa kdyttdd argumenttina painotettaes-

4 Ks. Norrgdrd, NIR 2004 s. 450.

4 Niin myos Norrgdrd, NIR 2006 s. 591.

47 Edellisen patenttilain (vuodelta 1943) 74.3 §:ién sisiltyi sellainen sdidnnos, samoin TMerkkilL
38.3 §:4d4dn ennen 1.9.2006 voimassa olleessa asussaan. Ks. edelld s. 130.
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sa tosiasiallisen vahingon tidysiméaérdistd korvaamista direktiivin tarkoituksen
mukaisesti erityisesti silloin, kun tosiasiallisen vahingon méérdn arvioiminen
on enemman tai vihemmin harkinnanvaraista vahingon todisteluvaikeuksista
johtuen.

Ruotsissa oli vuodesta 1986 lidhtien voimassa patenttilain 58.1 §:dédn tehty
seuraava lisdys: "Korvauksen suuruutta médritettdesséd on kiinnitettdvd huo-
miota myOs patentinhaltijan intressiin, ettd patentinloukkauksia ei tehdi ja
muihin kuin puhtaasti taloudellista merkitystd omaaviin seikkoihin [teki-
jan suom.].” Vuoden 2009 huhtikuun alusta voimaan tulleen lainmuutoksen
my6td muun kuin taloudellisen vahingon korvausvelvollisuutta on edelleen
tadhdennetty Ruotsin patenttilain 58.1 §:n 4 kohtaan nykyisin sisdltyvilld
nimenomaisella viittauksella aineettomaan vahinkoon (ideell skada), mika
on voimakkaampi ilmaus ei-taloudellisen vahingon korvausvelvollisuudesta
kuin laista samalla poistettu maininta muista kuin puhtaasti taloudellisesta
merkitystd omaavista seikoista.*® Maininta patentinhaltijan intressistd valt-
tyd patentinloukkauksilta on sdilytetty entisellddn mainitun lain 58.1 §:n 5
kohdassa.

Viitatut ruotsalaiset sddnnokset koskevat juuri sellaisia tilanteita, joissa tosi-
asiallisen loukkausvahingon toteenndyttd on vaikeaa. Ne soveltuvat erityisesti
silloin, kun oikeudenhaltija vaatii korvausta vahingosta, jonka ei voida katsoa
olevan puhtaasti taloudellista laatua, vaan joka sijoittuu taloudellisen ja aineet-
toman (ei-taloudellisen) vahingon raja-alueelle. Patenttia tai hyodyllisyysmalli-
oikeutta loukkaavien tuotteiden ollessa laadultaan ala-arvoisia loukkaus saattaa
ensinnikin suuresti vahingoittaa oikeudenhaltijan tuotteiden arvostusta asiak-
kaiden keskuudessa eli goodwillia. Téllainen markkinahdiriovahinko saattaa
tyypillisesti ilmetd hyvinkin kaukana tulevaisuudessa ja olla vaikeasti arvioita-
vissa.* Toiseksi loukkaus saattaa vihentidd keksijin ja hdnen keksintonsi alal-
laan nauttimaa arvonantoa ja tuottaa hénelle kédrsimysté erityisesti silloin, jos
keksijd on samalla patentinhaltija® tai hén on tai on ollut patentinhaltijan palve-
luksessa arvostettuna tyosuhdekeksijand. Ruotsin patenttilain 58.1 §:ssd vahin-
ko keksinnon arvostukselle mainitaan nykyisin nimenomaisesti loukkauksesta
seuraavan korvauksen maédrittelyssd huomioon otettavana seikkana. Tillainen
vahinko on my®6s omiaan heikentdmiin patentin kuten myos hyodyllisyysmal-
lioikeuden haltijan asemaa markkinoilla suhteessa loukkaajaan, joten vahingol-
la siis on taloudellista merkitystd.>!

® Ks. Prop. 2008/09:67 s. 175 s.

4 Ks. markkinahdiriovahingonkorvauksesta Castrén 1979 s. 124 ss. ja lihinné oikeuskdytdnnon
valossa jédljempéni luku 8.5.6.

30 Ks. Bonthron ym. s. 2717.

31 Domeij’n (2007 s. 122 s.) mielestd osapuolten asemaan markkinoilla on kiinnitettdvd huo-
miota loukkaustilanteessa.
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Varmistamisdirektiivissd 2004/48/EY puolestaan puhutaan tosiasiallista va-
hinkoa koskevan vahingon korvaamisesta. Patentin tai hyodyllisyysmallioikeu-
den haltijalle loukkauksen johdosta aiheutunut muu kuin taloudellinen vahinko,
so. aineeton vahinko, voidaan direktiivin mukaan “soveltuvissa tapauksissa”
ottaa huomioon teollis- tai tekijdnoikeuden haltijan vahingonkorvausta miéri-
tettdessd (13 art. la-kohta). Tdmin mukaan myds patentinhaltijalle loukkauk-
sesta koitunut arvonannon alennus ja siihen liittyvd kidrsimys ovat korvattavissa
jasenvaltioiden kansallisessa oikeudessa, mikéli tuomioistuin pitdd korvauksen
myOntdmistd asianmukaisena. Suomen patenttilain 58.1 §:dén ei sisélly Ruot-
sin patenttilain 58.1 §:4dn tehtyjd viitattuja lisdyksid, mutta ottaen huomioon
molempiin sddnnoksiin sisdltyva tdyden korvauksen periaate ja muut edelld esi-
tetyt nikokohdat vastaavan normin voidaan katsoa olevan voimassa Suomes-
sakin.*

Kummankaan maan oikeuskéytdnnossi ei tosin tihdn mennessi ole tuomittu
patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden haltijalle korvausta muusta kuin talou-
dellisesta vahingosta. Se on saattanut tosin johtua siité, ettd keksijd patentinhal-
tijana ei ole pannut vireille sellaista kannetta, jossa taloudellisen vahingon li-
sédksi olisi vaadittu korvausta myos keksijdn arvonannon alenemisesta ja siihen
liittyvastéd karsimyksesta.

Varmistamisdirektiivin johdantokappaleen 17 mukaan direktiivissd sdddetyt
oikeussuojakeinot tulee maédritelld aina erikseen siten, ettd kunkin tapauk-
sen erityispiirteet otetaan huomioon, mukaan lukien teollis- ja tekijdnoikeu-
den erityispiirteet. Tdimé voidaan ymmirtii siten, ettd patentinloukkaukses-
ta tyypillisesti aiheutuu tekijanoikeuden haltijan ns. moraalisiin oikeuksiin
kohdistuvaan loukkaukseen verrattuna vihemman kirsimystd, joten siitd ei
yleensd ole aihetta tuomita korvausta patentinhaltijalle.”® Niin ikddn PatL
58 §:4dn ja HyodMallilL 37 §:44n kuten muihinkaan teollisoikeuslakeihin ei
rakenteellisesti sisélly aineetonta vahinkoa aina erikseen tiettyjen korvaus-
periaatteiden mukaan korvattavana vahinkotyyppind samaan tapaan kuin esi-
merkiksi menetetyn voiton osalta, eikd aineetonta vahinkoa voida myoskéan
korvata kohtuullista kdyttokorvausta soveltaen.>* Niinp4 aineettoman vahin-
gon korvaaminen on aina pitkilti harkinnanvaraista.

Varmistamisdirektiiviin ei sisédlly lainkaan mm. Suomen tekijidnoikeus-, patent-
ti- ja hyoddyllisyysmallilakien mukaista, yksinoikeudella suojatun teoksen tai

2 Ks. edelld s. 135 s.

3 Ks. Akerberg, NIR 2013 s. 367, Riis s. 324, Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 322.

* Ks. /ikerberg, NIR 2013 s. 366 s., Pehrson, Ulf 50 ar s. 104, Fornell, NIR 1997 s. 38, von
Heidenstam, NIR 2000 s. 135 ja Ruotsin HD 1.4.2005, NIR 2005 s. 539. Tekstissd mainitun pe-
riaatteen vahvistamisen ohella HD kuitenkin tuomitsi loukkaajan suorittamaan mallioikeuden
haltijalle 10 000 kruunun vahingonkorvauksen turvatakseen mallioikeuden haltijan intressii, ettd
mallioikeutta ei vastedes loukata (preventiivinen suojatarkoitus; Ruotsin mallioikeuslain 36.1 § 2
virke).
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keksinnon laittoman kéyttamisen perusteella suoritettavaa kohtuullista hyvitys-
td (Tekijdl 57.1 §) tai samaa tarkoittavaa kohtuullista korvausta (PatL 58.1 ja
HyodMallilL 37.1 §) vastaavaa sddnnostd.>

Varmistamisdirektiivin 13 artiklan 1b-kohdan mukaan tosiasiallista vahin-
koa koskevaa vahingonkorvausta méaéritettdessd oikeusviranomaiset voivat
vaihtoehtona 13 artiklan 1a-kohdan mukaiselle méérittdmiselle soveltuvis-
sa tapauksissa médrittdd vahingot kiintednd méérdand esimerkiksi vahintdin
niiden rojaltien tai maksujen miirin perusteella, jotka oikeudenhaltija olisi
joutunut suorittamaan, jos hén olisi pyytinyt lupaa kiyttdd kyseisti teollis-
tai tekijdnoikeutta.

Koska kysymys on minimidirektiivistd, jonka mukaan yksinoikeuden haltijoita
direktiivid tehokkaammin suojaavien keinojen kédyttiminen kansallisessa lain-
sdddannossi on mahdollista,> viitatut kansalliset sdinnoksemme eiviit ole risti-
riidassa direktiivin kanssa,”’ eikd sddnnosten muuttamista ole katsottu tarpeel-
liseksi direktiivid implementoitaessa.”® Sddnnodkset suojaavat yksinoikeuden
haltijoita laajemmin ja samalla tehokkaammin kuin mitd direktiivin 13 artik-
lan 1b-kohdasta yhdesséd 1a-kohdan kanssa luettuna ilmenee. Tdma johtuu sii-
td, ettd asianomaiset sddnnokset, so. Tekijal 57.1 ja 57.2 § yhdessd, PatL 58.1
ja HyodMallilL 37.1 § eivit sisdlld vahingonkorvauksen méiérityksen kannal-
ta vaihtoehtoisia menettelyjd pdinvastoin kuin on laita direktiivin 13 artiklan
la-kohdan jalb-kohdan vilisesséd suhteessa. Viitatuissa kansallisissa sddnnok-
sissimme kohtuullinen hyvitys tai korvaus ei olekaan pelkkd vaihtoehto va-
hingonkorvauksen méiiritykselle vaan minimikorvaus, jonka lisdksi, yksinoi-
keuden loukkauksen ollessa tahallinen tai tuottamuksellinen, voidaan samalla
kertaa vaatia korvausta myds minimikorvauksen ylittaviltd osalta.>
Liséksi direktiivin 13 artiklan 2 kohtaan siséltyy seuraava saannos:

”Jos oikeudenhaltija ei ole tietoisesti ryhtynyt loukkaavaan tekoon tai ryhtyi
loukkaavaan tekoon ilman, ettd hanella oli riittdvét perusteet tietdd ryhtyvin-
sd siihen, jdsenvaltiot voivat sdétéd, ettd oikeusviranomaiset voivat méaérata
voitot perittiviksi takaisin tai maksettavaksi vahingonkorvauksen, joka voi
olla ennalta midritty.”

3 Ks. Sorvari 2005 s. 379.

% Minimidirektiivin luonne todetaan direktiivin 2.1 §:ssd. Sen tekstissd tosin puhutaan oikeu-
denhaltijoille “edullisemmista” keinoista. Direktiivin nimenomaisena tarkoituksena on kuitenkin
tehostaa tekijin- ja teollisoikeuksien noudattamista. Oikeudenhaltijan kannalta tehokkaampi kei-
no suojaa titd direktiivin tarkoituksen mukaisesti paremmin, mikéd on samalla myos edullisempaa
oikeudenhaltijan kannalta.

57 Ks. Haarmann 2005 s. 62 ja asianomaisesta hallituksen esityksestid (HE 2006:26) direktiivid
implementoitaessa edelld s. 137.

# Ks. Sorvari 2005 s. 379.

% Ks. Castrén 1979 s. 37, 41 ss.
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Saannos antaa jasenvaltioille mahdollisuuden sdétid, ettd tuomioistuin voi maa-
ratd loukkaajan menettdmiidn yksinoikeuden haltijalle loukkausvoittonsa sil-
loin, jos loukkaus ei ole ollut tahallinen mutta kuitenkin joko tuottamuksellinen
tai tuottamukseton. Téti jasenvaltioille ei-pakollista sddnndsti ei ole implemen-
toitu lainsddddantoomme. Implementoituna sdinndksen on direktiivin johdanto-
kappaleessa 25 ajateltu tulevan sovellettavaksi ldhinni tapauksissa, joissa esi-
merkiksi Suomen lainsddddntdon siséltyvit kieltotuomiot (TekijdL 56g §, PatL
57.1 §, HyodMalliLL 36 §) ja loukkauksen vahingollisia vaikutuksia loukatulle
oikeudenhaltijalle vihentivit ja samalla loukkauksen jatkumista tai toistumista
estivit ns. korjaavat toimenpiteet (loukkaustuotteiden muuntaminen, hévitta-
minen yms. toimet; TekijiL 58 §, PatL. 59 §, HyodMalliL 38 §) koettaisiin suh-
teettoman ankariksi.

Direktiivin 13 artiklan 2 kohdan mukaista sdédntelyd ei ole pidetty tarpeel-
lisena Suomessa ilmeisesti siitd syystd, ettd immateriaalisten yksinoikeuksien
loukkauksia koskeviin vahingonkorvausnormeihin ei enii sisdlly ainuttakaan
loukkausvoiton luovuttamista koskevaa sdénnostd viimeisen sellaisen normin
(entinen TMerkkilL 38.3 §) tultua poistetuksi laista 1.9.2006 ldhtien. Direktii-
vin em. sdinnodksen tarkoitus ei kuitenkaan ndy olevan jo kérsityn vahingon
korvaaminen, vaan sddannokselld pyritddn varsinaisesti eliminoimaan jo tapah-
tuneen loukkauksen vahingollisia vaikutuksia tulevaisuudessa. Tami saattaa
toisinaan olla esimerkiksi patentinhaltijan kannalta tihdellisempid kuin tdy-
den vahingonkorvauksen saaminen jo kérsityisti vahingoista. Timd huomioon
ottaen sddnnoksen implementoiminen immateriaalioikeudellisiin lakeihimme
olisi toivottavaa, vaikka uusien voimaan tulleiden kansallisten sddnnodsten mah-
dollisesti katsottaisiin — 13 artiklan 2 kohdan sanamuotoa noudattaen — oikeut-
tavan yksinoikeuden haltijan joissakin tapauksissa saamaan kérsittyd todellis-
ta vahinkoa suuremman vahingonkorvauksen, kun loukkausvoitto médritiin
perittdviksi takaisin tai tuomittava vahingonkorvaus perustuu laissa valmiiksi
madritettyihin vakiokorvauksiin.

On my0Os pantava merkille, ettd 13 artiklan 2 kohdan mukainen korvaus
on direktiivin 25. johdantokappaleesta ilmenevisti tarkoitettu sovellettavaksi
ainoastaan poikkeuksellisesti kohtuuden rajoissa. Tosin lainsddadint6omme jo
sisdltyvit, kohtuullista hyvitystd tai korvausta loukkaustapauksissa koskevat
mainitut sddnnokset mahdollistavat jossakin méédrin mahdollisesta loukkauksen
jatkumisesta tai toistumisesta tulevaisuudessa oikeudenhaltijalle koituvan hai-
tan tai suoranaisen vahingon huomioimisen kohtuullista hyvitysti tai korvausta
médritettiessd.® Niin ei kuitenkaan vilttimdttd aina ole, ja lakeihimme sisil-
tyvit korjaavat toimenpiteet (kieltotuomio, loukkaustuotteiden hévittiminen
yms. sanktiot) saatetaan kokea esilld olevaan tilanteeseen soveltumattomiksi

80 Ks. erityisesti luku 8.5.6.
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tai ainakin epakaytdannollisiksi. Télloin tarkoitetuilla uusilla kansallisilla sdin-
noksilld saattaisi olla kidyttod, kunhan samalla muistetaan, ettd varmistamisdi-
rektiivilld tihddtddn nimenomaan siihen, ettd loukkauksesta langetettava va-
hingonkorvaus enimmiismédriltddn vastaa tosiasiallisesti kérsittyd vahinkoa,
vastaavasti kuten nykyisessid kansallisessa lainsddddannossdmme. Mahdollisesti
lakiin otettavat uudet normit onkin tarkoitettu sovellettavaksi ainoastaan tuo-
mioistuimen soveltaman kohtuusharkinnan perusteella.
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7 Tuottamus ja sen merkitys
korvausvastuun edellytyksena

7.1 YLEINEN VAHINGONKORVAUSOIKEUS
VERRATTUNA PATENTTI- JA
HYODYLLISYYSMALLILAKEIHIN

Kuten luvusta 6.1 ilmenee, esimerkiksi patentin tai hyddyllisyysmallioikeuden
loukkauksesta minimikorvauksena suoritettavan kohtuullisen korvauksen kek-
sinnon kdytostd tuomitsemisen edellytyksend on PatL 58.1 §:n ja HyodMallilL
37.1 §:n mukaan loukkaajan tuottamus. Menettelyn toteaminen tuottamukselli-
seksi edellyttdi erityistd tuottamusarviointia.'

Patentin ja hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksesta syntyva fdysi korvaus-
vastuu edellyttid sitd, ettd yksinoikeuden loukkaaja on menetellyt tuottamuk-
sellisesti. Minimikorvauksena tillainen loukkaaja on joka tapauksessa velvol-
linen suorittamaan kohtuullisen korvauksen keksinnon hyviksikdytostd. Koska
kiytdnnossd loukkaukseen melkein aina liittyy jonkinlainen tuottamus ja yksin-
oikeuden haltija monesti pystyy ndyttdiméidn loukkauksesta aiheutuneen hénelle
muutakin vahinkoa lisenssimaksun tavoin arvioitavan kohtuullisen kéyttokor-
vauksen ylittavéltd osin, on luontevaa ensiksi tarkastella tuottamuksen merki-
tystd korvausvastuun edellytyksend eikid aloittaa vahingonkorvauksellista ana-
lyysid kdyttokorvauksen tarkastelulla.

Vahingonkorvauslain (VahL) 2 luvun 1.1 §:sséd lausutaan ytimekkéésti: ”Joka
tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen kor-
vaamaan sen, jollei siitd, mitd tissd laissa sdiddetddn, muuta johdu.” Menette-
lyn toteaminen tuottamukselliseksi merkitsee, ettd tuottamusarvioinnin kohtee-
na olevan henkil6n olisi tullut toimia toisin tai pidittyd kokonaan toiminnasta.?

Tuottamuskésitteen normatiivisuutta korostettaessa puhutaan monesti fuot-
tamussddanndstd.® Yksityisoikeudellinen tuottamussddnto kattaa sekd tahalli-
suuden etti tietynasteisen huolimattomuuden.* Tahallisesti menettelee se, joka
joko tarkoittaa teollansa tai laiminlyonnilldnsi aikaansaada vahingon tai on ai-
nakin tietoinen sen syntymisestd menettelynsi seurauksena. Tuottamus ahtaas-
sa merkityksessi eli varsinainen tuottamus taas on huolimattomuutta; henkil6

' Ks. Hemmo 2001 s. 473.

2 Ks. Hemmo 2001 s. 473, Mielityinen s. 308.

3 Ks. Hellner esim. s. 74, Routamo 1975 s. 35 ss.
4 Ks. esim. Routamo 1975 s. 37.
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on toiminnassaan vilinpitiméton toisen oikeudesta.’ Tuottamus (culpa) merkit-
see sellaisen huolellisuuden tai varovaisuuden laiminlyontid, jota noudattaen
vahinko olisi ollut viltettdvissi ja jota asianomaiselta on tilanteessa voitu vaa-
tia.> Huolellisuusvaatimus asetetaan padsddntoisesti sen mukaan, mitd henkilon
teon tai laiminlyonnin hetkelld kuuluu tietdd vallitsevista olosuhteista ja niistad
luonnonlaeista, joiden mukaisesti tapahtumat seuraavat toisiaan.”

Usein voidaan osoittaa seikkoja, joiden perusteella tuottamusarviointi on
tehtdvissd edelld lausuttua tarkemmilla perusteilla.® Télloin lausutaan usein,
ettd tuottamus on olemassa, milloin teko tai laiminlyonti poikkeaa hyviksytys-
td toimintamallista tai tapaohjeesta.’

Toimintamallin I6ytyminen on monesti suhteellisen yksinkertaista asian-
omaisen toimiessa omalla erityisalallaan ja laiminlyddesséd sen huolellisuuden,
johon hénelld erikoistietojensa mukaan ilman muuta olisi aihetta. Vahingon ai-
heuttajan antama selitys siité, ettei hédn ollut selvilld alansa yleisestd ammatti-
tiedosta, ei poista tuottamusta siindkiin tapauksessa, ettid hin tekee selityksen
uskottavaksi. Ratkaistavaksi tulee silloin korostetusti se, mitd hiinen olisi pité-
nyt tietdd. !

Niinpi yksityisoikeudellinen tuottamusmittapuu on yleisessid vahingonkor-
vausoikeudessa periaatteessa objektiivinen erotuksena rikosoikeudellisesta
tuottamuksesta, jossa mittapuu on toisinaan objektiivinen (esim. tieliikenne,
tyoturvallisuus) mutta monesti my0s subjektiivinen: esimerkiksi vammaisel-
ta ei useinkaan voida edellyttii objektiivisilla perusteilla méddridytyvin yleisen
huolellisuusnormin mukaista menettely4.!!

Patentti- ja hyodyllisyysmallilakien mukainen tuottamusmittapuu ei periaat-
teessa poikkea yleisestd vahingonkorvausoikeudesta edelld esitetystd. Patentti-
ja hyodyllisyysmallioikeudessa tuottamuksen toteaminen perustuu sen arvioi-
miseen, mité viitetty yksinoikeuden loukkaaja on tiennyt tai hinen olisi pitdnyt
tietdd yksinoikeuden olemassaolosta ja riskisti, ettd hin syyllistyy yksinoikeu-
den loukkaukseen kiyttiessddn patenttia tai hyodyllisyysmallioikeutta.!

> Niin mm. Kivimdiki — Ylostalo s. 458, Routamo 1975 s. 38.

¢ Ks. mm. Hakulinen 1965 s. 293, Routamo 1975 s. 38 s.

7 Ks. Stdhlberg — Karhu s. 84, Routamo 1975 s. 39, Hellner s. 76 ss.

8 Ks. mm. Routamo 1975 s. 39.

° Toimintamallin merkityksestd tuottamuskisitteen siséllon suhteen ks. mm. Jgrgensen s. 69,
Hemmo 2001 s. 474 ss.

10" Ks. Castrén 1979 s. 51 s., Routamo 1975 s. 41 (ks. myos esim. Hakulinen s. 295 s.) viittauksin
oikeuskéytidntoon.

' Ks. Koskinen 2009 s. 175 s. Hin toteaa, etté rikoslain yleisten oppien uudistuksessa lakiin
otettiin madritelmasddnnos tuottamuksesta (RL 3:7). Sen mukaan tekijan menettely on huolima-
tonta, jos hén rikkoo olosuhteiden edellyttimii ja hineltd vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta,
vaikka hin olisi kyennyt sitd noudattamaan. Mééritelma tuo esiin niin tuottamuksen objektiivisen
kuin sen subjektiivisenkin ulottuvuuden.

12 Ks. Akerberg, NIR 2013 s. 352, hiinen viittaamansa Helsingin kéiirijioikeuden ratkaisu
15040/9.6.2000, 98/12054, Haarmann 2014 s. 236 ja jiljempand luvut 7.2.2-7.2.4 sekd 7.3.
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Immateriaalioikeudessa on luontevaa kuvata vahingonkorvausvelvollisuu-
den synnyttdvdd tilannetta puhumalla yhteiskunnassamme vallitsevan yleisen
toimintavapauden (johon myos kilpailuvapaus kuuluu) ylittdmisesti. '

”Liikkeiden vilisessi kilpailussa toisen liikkeen menestys voi samalla mer-
kitd toisen liikkeen tuhoa, mutta vahingonkorvausvelvollisuutta ei periaat-
teellisesti synny, koska vahinko on seurauksena kaikille kuuluvasta kilpailu-
vapaudesta”, toteaa Y. J. Hakulinen.'

Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy tidlloin periaatteessa vain, kun toimintava-
paus ylitetddn. Tarkeimpid tdhdn kuuluvia tapauksia ovat ne, joissa loukataan
esimerkiksi patenttia, tekijanoikeutta tai muuta lakiin perustuvaa yksinoikeutta.
Vahingonkorvausvelvollisuuden syntyminen jii tilldin riippumaan siitd, kuin-
ka pitkille yksinoikeus ulottuu kunkin lain mukaan.'> Tédssd mielessd patentti-
ja hyodyllisyysmallioikeus eroaa tekijdnoikeudesta. Tekijdnoikeudessa ei
nimittdin myonnetd prioriteettisuojaa,'® vaan ainoastaan jiljittelysuojaa. Jos
joku on saanut patentin, on hidn suojattu myo0s sitd vastaan, joka myohemmin
vilpittomédssid mielessd ja itsendisesti tekee saman keksinnon, mutta tekijd on
suojattu pelkistiddn jiljittelyd vastaan.!”

Palattaessa yleisen vahingonkorvausoikeuden ja immateriaalioikeuden kes-
kindiseen vertailuun sopii viitata siihen, ettd esimerkiksi patentin, hyodylli-
syysmallioikeuden tai tekijinoikeuden loukkauksen johdosta suoritettavan
vahingonkorvauksen oikeudellisena perusteena on aina positiivinen loukkaus-
teko; yksinoikeutta ei voida loukata pelkélld laiminlyonnilld.'®

7.2 TUQTTAMUS PATENTTIA TAI
HYODYLLISYYSMALLIOIKEUTTA LOUKATESSA

7.2.1 Varmistamisdirektiivin 2004/48/EY ja
TRIPS-sopimuksen merkitys

Aluksi on syyti todeta, ettd vuoden 1968 alusta voimaan tulleessa nykyisessi
patenttilaissa vahingonkorvausta sidintelevd 58 § on yhid alkuperdisessd muo-
dossa. Nykyisin sddnnoksen tulkinnassa on otettava huomioon teollis- ja te-
kijdnoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun direktiivin 2004/48/

13 Ks. Castrén 1979 s. 52 s., Hakulinen 1965 s. 264, Koktvedgaard mm. s. 317 s.

4 Ks. Hakulinen 1965 s. 264.

15 Ks. Castrén 1979 s. 53.

¢ Koktvedgaard (s. 127) lausuu samaa tarkoittaen, ettei tekijanoikeus ole prioriteettioikeus.
7 Ks. Castrén 1979 s. 53, Gaarder, NIR 1968 s. 248 s.

18 Ks. Castrén 1979 s. 53.
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EY 3 artiklan 2 kohta. Sen mukaan teollis- ja tekijinoikeuksien noudattamis-
ta varmistavien oikeussuojakeinojen on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja
varoittavia.'” Tdssd suhteessa pddpaino on vahingonkorvauksen mairillisessi
arvioinnissa, jota koskevat erityissddannokset siséltyvit 13 artiklaan.® Tuotta-
muksesta vahingonkorvausvastuun edellytykseni sen sijaan sidfidetddn ainoas-
taan lyhyesti direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa:

”Jasenvaltioiden on varmistettava, ettd toimivaltaiset oikeusviranomaiset
madrddvit vahingon kérsineen osapuolen hakemuksesta loukkaajan, joka
tiesi tai jolla oli riittdvdit perusteet tietdd ryhtyneensd loukkaavaan tekoon,
maksamaan oikeudenhaltijalle vahingonkorvauksen, joka vastaa tille louk-
kauksen johdosta koitunutta tosiasiallista vahinkoa.”

Itse asiassa sddnnokseen ei sisdlly muuta kuin Patl. 58.1 ja HyodMalliL
57.1 §:ssd jo oleva velvoitus viranomaisille langettaa patentin tai hyodyllisyys-
mallioikeuden loukkaajalle velvoitus tdysiméddridisesti korvata tahallisesti tai
tuottamuksellisesti aiheuttamansa vahinko. Direktiivin ilmaisu riittdvit perus-
teet tietdd — - viittaa kohta (7.2.2) esitettdvain lisdkuvaukseen tuottamuskasit-
teestd, johon PatL 58.1 ja HyodMalliL 57.1 §:n mielessi sisiltyy edellytys, ettéd
loukkaajan hénelti vaadittava huolellisuus huomioon ottaen olisi pitinyt tietdd
ryhtyneensd yksinoikeutta loukkaavaan tekoon. Téssd on kysymyksessid nor-
maaliasteinen torkedd lievempi tuottamus eli tavallinen tuottamus.*'

Direktiivin 3 artiklan 2 kohdassa puolestaan korostetaan sitd, ettd oikeussuo-
jakeinojen on oltava tehokkaita ja varoittavia. Tdmén voidaan katsoa tarkoit-
tavan, ettd esimerkiksi yksinoikeuden loukkauksesta tuomittavan ldhtdkoh-
taisesti tdysiméirdisen vahingonkorvauksen on oltava siind méérin tuntuva,
ettd silld on riittdvd teho eliminoidessaan tai ainakin vihentiessidin loukkauk-
sen taloudellisia seurauksia. Samalla painotetaan tuomittua vahingonkorvaus-
ta muita mahdollisia oikeudenloukkaajia varoittavana seikkana, joka riittdvin
korkeaksi midrittynd on omiaan estimdidn muita ryhtymaéstd yksinoikeuden
loukkaukseen.

1 Huomioon on syyti ottaa myds TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohta: ”Jdsenten tulee var-
mistaa, ettd tidytantoonpanoon liittyvit menettelyt ovat kiytettdvissd niiden kansallisen lainsdé-
didnnon mukaisesti siten, ettd ne mahdollistavat tehokkaat toimet tdssd sopimuksessa tarkoitet-
tujen teollis- ja tekijdnoikeuksien loukkauksia vastaan, mukaan lukien joutuisat oikeuskeinot
loukkausten torjumiseksi samoin kuin oikeuskeinot vastaisten loukkausten ehkéisemiseksi. Néitd
menettelyji tulee soveltaa siten, ettd viltetddn esteiden syntyminen lailliselle kaupalle ja etté luo-
daan takeet menettelyjen véadrinkdyttod vastaan.”

20 Ks. tiltd kannalta ldhemmin luku 6.3.

2 Ks. Prop. 2008:09:67 s. 228. Patentin ja hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksen alimman as-
teen tuottamusta on tapana nimittdd lieviksi tuottamukseksi. Ks. Castrén 1979 s. 59, Saxén s. 38
ss., Taxell s. 101, Routamo — Hoppu s. 54. Se on siis lievemmin asteista kuin tavallinen tuotta-
mus. Lievin tuottamuksen esiintyessd korvausta voidaan sovitella (PatL 58.1 §, HyodMalliL
57.18).
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Oikeussuojakeinoilta vaadittavaan tehokkuuteen ja varoittavuuteen kuuluu,
ettei tuottamukselle tdyden vahingonkorvausvastuun edellytyksené aseteta koh-
tuuttoman tiukkoja edellytyksid. Tama luonnollisesti lisdd tuottamusvastuun
ankaruutta loukkaajan nikokulmasta. Toisaalta tuottamusvastuulta vélttymi-
seksi vaadittavaa huolellisuutta ei myoskiin pidd mitoittaa siten, ettd elinkeino-
elamissi tirkednd pidettdvd vaihdannan sujuvuus nopeatempoisissa liike-ela-
min tilanteissa liiallisesti kérsii korkealle asetetusta huolellisuusmittapuusta
yksinoikeuden loukkauksesta seuraavasta tdydestd vahingonkorvausvastuulta
vilttymiselle. Tdméa voi myos luoda esteiti lailliselle kaupankédynnille Suomea
velvoittavan TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohdan vastaisesti.*

7.2.2 Tuottamuksen mairittelyi

Asianomaiset Patl. 58.1 ja HyodMallilL 57.1 §:n sdidnnokset ovat asiallises-
ti identtiset, joten patenttia koskeviin oikeusldhteisiin perustuva seuraava esi-
tys soveltuu péddosin myos hyodyllisyysmallioikeuden loukkaukseen. Muutkin
hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksen seuraamukset on samansisiltdisind
omaksuttu patenttioikeudesta.?

Mainittujen lainkohtien mukaan seké tahallinen ettd tuottamuksellinen pa-
tentinloukkaus synnyttdd tiyden vahingonkorvausvelvollisuuden. Tdmédn mu-
kaisesti lainkohdissa lukee, ettd keksinnon hyviksikdyttdmisestd suoritettavan
kohtuullisen korvauksen lisdksi on suoritettava korvaus muusta vahingosta,
Jjonka loukkaus on aiheuttanut. Tahalliseen patentinloukkaukseen kuuluu, etti
loukkaaja on ollut tietoinen a) patentista, b) siitd, ettd patentti kuului toiselle
henkilolle, c) siitd, ettd hinen menettelynsd lankesi patentin suoja-alan piiriin
ja d) lopuksi siitd, ettd haneltd puuttui patentinhaltijan lupa kdyttdd keksintod.*
Tahallinen patentinloukkaus on erikseen rangaistava teollisoikeusrikoksena
(RL 49:2). Rikoksentekijin ei tarvitse tietdd, kuka nimenomaisesti on patentin
haltija.”® Tietoa téstd ei edellytetd my6skédidn vahingonkorvausvastuuta koske-
van PatL 58 §:n tekstissd, joten tiltd osin rangaistus- ja korvausvastuuta koskee
yhtélédinen sédéntely.

Helsingin kdrdjdoikeus katsoi ratkaisussaan 8411/8.3.2011, 10/5181 paten-
tinloukkauksen tahalliseksi, silld vastaajayhtié oli tuntenut markkinoilla
kilpailevan toimijan Decocoat Oy:n seki tiennyt, ettd N.N:1ld on patent-
ti ko. pinnoiteseoksen valmistamiseen. Vastaajayhtio ei ollut esittdnyt lain-
kaan tutkimukseen perustuvaa sellaista selvitysti pinnoiteseoksensa koostu-

22 TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohta on siteerattu edelld s. 148 av. 19.
2 Ks. Haarmann 2014 s. 262, KM 1986:48 s. 39.

2 Ks. NU 1963:6 s. 332, Castrén 1979 s. 66.

® Ks. HE 1994:93 s. 215 vrt. s. 213 ja Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 249.
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muksesta, ettd seos olisi sisdltanyt muitakin ainesosia kuin selluloosakuitua.
Tama osoitti vastaajayhtion olleen tietoinen harjoittamansa pinnoiteseoksen
valmistus-, myynti- ja asennustoiminnan sisiltymisestd N.N.:n patentin suo-
ja-alan piiriin.*

My0s selostettua lievemman asteinen ns. todenndikdisyystahallisuus® (dolus
eventualis) riittdd synnyttimain tahallisen patentinloukkauksen. Silloin louk-
kaaja ei ole selvisti tiennyt yhté tai useampaa a)—d)-kohdissa mainituista sei-
koista, mutta olosuhteista kuitenkin ilmenee, ettd hian ilmeisesti olisi suorittanut
ko. patentinloukkauksen, vaikka hén sitd ennen olisi saanut tdyden selvyyden
epéselviksi jddneistd seikoista.?

Hahto toteaa todennikoisyystahallisuudesta seuraavasti: “Todennédkdisyys-
tahallisuus muodostaa tahallisuuden alarajan. Sen arvioinnissa viitataan tekijin
tiedollisiin kisityksiin. Rikoslain sddnnoksessi [3:6:ssa, tekijan huom.] toden-
nikoisyystahallisuus médritelldin sanomalla, ettid tekijd on pitinyt vahinkoa
varsin todennékdisend seurauksena. Tahallisuus tiyttyy, jos tekijd on olettanut
seurauksen olevan todennédkdisempi vaihtoehto kuin seurauksen sattumatta jai-
minen (50 prosentin sddntd).”

Hahdon kisitys todennékoisyystahallisuudesta vastaa hallituksen esityksessi
vuoden 2002 valtiopiiville rikosoikeuden yleisid oppeja koskevan lainsdddannon
uudistamiseksi esitettyd kantaa tahallisuuden alarajasta.*

Kéytinnossi relevantein kysymys ndyttdd koskevan kysymysti patentin suo-
ja-alan laajuudesta (seikka c). Jos loukkaaja on ollut suojapiirin laajuudesta
epdvarma siten, ettd hin on pitdnyt loukkausta epdtodennikoisend mutta on sii-
td huolimatta ryhtynyt loukkaukseen tai jatkanut sitd, voidaan tdlloinkin toisi-
naan katsoa kysymyksessi olevan tahallinen patentinloukkaus. Kanta on perus-
teltavissa silld, ettd loukkaaja on joko ottanut laskelmoidun riskin patentin tai
vastaavasti hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksesta®! tai hdn on ainakin suh-
tautunut moitittavan vélinpitaméttomasti loukkausriskiin.??

% Ks. ratkaisusta jdljempénd s. 149 s., 209.

27 Todennékoisyystahallisuudesta ks. Hahto s. 103 s.

B Ks. NU 1963:6 s. 332 vrt. SOU 1958:10 s. 330, Castrén 1979 s. 66 s. ja yleisemmin esim.
Honkasalo 1967 s. 88 ss., Koskinen 2009 s. 174. Mikili loukkaaja ilmeisestikéén ei olisi suorit-
tanut ko. patentinloukkausta, jos hén sitd ennen olisi saanut tdyden selvyyden episelviksi jdédneis-
td seikoista, on kysymys tuottamuksellisesta eikd tahallisesta patentinloukkauksesta.

¥ Ks. Hahto s. 103 s.

30 Ks. HE 2002:44 s. 84, 87.

31 Ks. Krasser s. 851, Benkard s. 1409. Axter (Anmerkung zu BGH 8.3.1973, Spielautomat II,
GRUR 1973.518) toteaa: “Jos loukkaaja tiesi patentista ja otti lukuun mahdollisuuden, ettd oikeus
voisi todeta loukkauksen tapahtuneen, ei mitdéin merkitystd voi olla silld, onko hén tai hénen neu-
vonantajansa sitd mieltd, ettd patentinloukkausta itse asiassa ei ole [tekijdn suom.]. Néin kategori-
nen kanta ei kuitenkaan ole patenttilakimme kannalta perusteltavissa. Ks. jaljempénd luku 7.3.

32 Ks. Eltell — Radetzki, NIR 2005 s. 235, jonka mukaan vilinpitimittomyyskriteeri Ruotsin oi-
keuskidytinnossd itse asiassa olisi korvannut edelld s. 150 viitatun kriteerin eventuaalinen tahalli-
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Helsingin hovioikeuden tuomio 3480/31.10.2007, R 05/3082% on valaise-
va esimerkki: Hovioikeuden mukaan teollisoikeusrikoksen (RL 49:2)* ta-
hallisuuden edellytykset tdytti myos sellainen suhtautuminen, jossa henkilo
piti varmana tai varsin todennékdisend, ettd loukkausajankohtana loukkaa-
va tuote kuului teollisoikeuslainsddddannon suojapiiriin. N.F.:n kohdalla
hovioikeus katsoi hénen voineen omien toimenpiteidensd johdosta perus-
tellusti olettaa, ettd Oy Sinebrychoff Ab ei tulisi loukkaamaan toiminnas-
saan hyodyllisyysmallioikeutta. Hovioikeus totesi N.F.:n mééranneen K.P.:n
hoitamaan asiaa ja K.P.:n tdytyneen ymmartdd, ettd Oy Sinebrychoff Ab
oli jo ryhtynyt tai ryhtymissid hyodyllisyysmallioikeuden loukkaukseen ja
ettd ilman hdnen toimiaan yhtio tulisi varmasti tai varsin todennikoisesti
loukkaamaan hinen tietoonsa saatettua hyodyllisyysmallioikeutta. A.V. ja
J.L. olivat hovioikeuden mukaan keskendin sopineet hyodyllisyysmallia
loukkaavien korkinavaajien tilaamisesta tietoisena kantajien hyodyllisyys-
mallisuojasta ja avaajien hyoddyllisyysmallin omistajan luvatta tapahtuvan
maahantuonnin laittomuudesta ja ettd he olivat néin ottaneet tietoisen riskin
hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksesta sekd olivat voineet pitdd louk-
kausta vihintddn menettelynsa todennidkoisend seurauksena. Hovioikeus to-
tesi, ettd teollisoikeusrikoksena tuomittavan teon on RL 49:2 §:n mukaan
oltava omiaan tuottamaan huomattavaa taloudellista haittaa loukatun oikeu-
den haltijalle, kuten asiassa olikin hyoddyllisyysmallioikeutta loukkaavien
tuotteiden laita. Lisédksi ei vaadita vahingon todellista syntymisti tai edes
konkreettista vaaraa. Hovioikeus otti arviossaan huomioon myds suojatun
tuotteen goodwill-arvon eli yleisesti nauttiman arvonannon vihenemisen ja
tuotteen valmistustoiminnan liikevaihdon alenemisen. Hovioikeus tuomitsi
K.P..n, A.V.:n ja J.L.:n pdivisakkoihin ja suorittamaan Konetuote Piispanen
Oy:lle ja Jyrekom Oy:lle 9.082,15 euroa menetetysti liikevoitosta.

Tami ratkaisu pohjautuu mahdollisesti edelld mainittuun 50 prosentin sdin-
toon, jota ratkaisussa ei kuitenkaan mainita. Tdhén viittaa hovioikeuden mai-
ninta A.V:n ja J.L:n tietoisuudesta kantajien hyodyllisyysmallisuojasta ja hei-
din tietoisesta riskinotostaan hyddyllisyysmallioikeuden loukkauksesta. Titd
Saksan korkeimman oikeuden patenttioikeudellisessa kidytdnnossd jo 1970-1u-
vulla omaksuttua teoriaa laskelmoidusta riskinotosta tahallisuuden synnyttava-
nd seikkana® ei kuitenkaan ole aihetta soveltaa silloin, kun loukkaajalla on ol-
lut riittdvin pitevit perusteet luottaa siihen, ettd loukkausriski on vihidinen tai

suus. Mielestini niin ei kuitenkaan ole, vaan eventuaalinen tahallisuus on ylikisite, johon sisél-
tyy sekd laskelmoitu riskinotto ettd vélinpitdméattomyys toiselle kuuluvan yksinoikeuden merki-
tyksestd mahdollisen loukkauksen kannalta.

3 Ks. ratkaisuseloste STY AIPPI -uutiset 2:2008 s. 30 s.

3% Tahallinen patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkaus tuomitaan teollisoikeusrikoksena.
3 Ks. edelld s. 150 av. 31 ja HE 2002:44 s. 76: Saksalaisessa rikosoikeustieteessd esitetyissé
kognitiivisissa teorioissa tahallisuuden alarajaa miéritettdessé ratkaisevalle sijalle asetetaan teki-
jan kisitykset tunnusmerkiston toteutumisen todennikoisyydestd sekd teolla aiheutettujen riskien
suuruudesta.
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jokseenkin olematon. Télloin kysymys voi olla enintddn tuottamuksellisesta
mutta ei tahallisesta loukkauksesta.*

Yhteispohjoismaisen patenttimietinnon mukaan rangaistavuudella (joka edel-
lyttdd tahallisuutta) ei ollut mietinnon laatimisajan, so. 1960-luvun alun, olois-
sa sanottavaa merkitystid. Kdytdnnossi silloin kuten nykyisinkin saattaa myos
olla vaikeata niyttdi toteen rangaistavuuden edellytykseni olevaa tahallisuutta.
Patentin arvo yksinoikeutena vihenisi oleellisesti, mikli ei tuottamuksellinen-
kin patentinloukkaus aikaansaisi velvollisuutta suorittaa tiysi vahingonkorvaus
kérsitystd vahingosta.’” Tuottamuksellisen ja tahallisen patentinloukkauksen
tdsméllinen erottaminen toisistaan on vaikeaa. Tosin se ei myOskiin ole kirjan
aiheen kannalta vilttimitontd.* Aikaansaahan jo tuottamuksellinenkin louk-
kaus PatL. 58.1 §:n nojalla periaatteessa tdyden vahingonkorvausvastuun; mi-
kali tuottamus kuitenkin on lievii, voidaan korvausvastuuta sovitella. Namakin
nikokohdat soveltuvat vastaavasti hyddyllisyysmallioikeuteen.

Tahalliseksi patentinloukkaukseksi otsikoitavia korkeimman oikeuden rat-
kaisuja olen 16ytdnyt vain yhden:

A oli luvattomasti valmistanut patentilla suojattua kannatintankoa seké pa-
tentinhaltijan keviilld ja kesdlld vuonna 1954 A:lle antamista varoituksis-
ta* huolimatta myynyt tuota kannatintankoa senkin jilkeen, kun patentin-
loukkausjuttu oli pantu vireille raastuvanoikeudessa. Tdmén vuoksi korkein
oikeus katsoi A:n tahallaan loukanneen patenttia ja velvoitti hiinet suoritta-
maan patentinhaltijalle vahingonkorvausta.*’

% Ks. tistd jdljempiénd erityisesti s. 171 s.

37 Ks. NU 1963:6 s. 331 ss., Castrén 1979 s. 67.

3 Ks. tahallisen ja tuottamuksellisen teon toisistaan erottamisen vaikeudesta yleisemmin esim.
Honkasalo 1967 s. 91 ss.

¥ Varoituksia oli annettu ainakin puhelimitse. Ks. KKO:n aktiin 388 RD 1956 sisiltyvid H:gin
RO:n 3. os. 1. jin poytikirja 25.4.1955 13 § (patentinhaltijan oikeudenkéyntikirjelma).

Holmqvist toteaa (s. 129), ettd “ensimmiinen toimenpide, johon patentinhaltija ryhtyy paten-
tinloukkauksen havaitessaan, on loukkaajan varoittaminen sellaisella tavalla, ettd jalkimmaiisen
vilpiton mieli poistuu. Tdmaé tapahtuu kédytidnnossi lahettdamaélld varoituskirje, jossa on tiedot sii-
td patenttisuojasta, minki patentinhaltija véittdd omaavansa; nimad tiedot voivat myos sisiltyd va-
roituskirjeeseen oheistettuun kappaleeseen ko. patenttikirjaa. Samanaikaisesti pyydetiédn yleensd
tietoja valmistettujen tuotteiden lukumaéiréstd ja niiden hinnoista sekd selvitystd siitd, kuinka
kauan loukkaus on kestidnyt [tekijdn suom.].”

Varoitus voidaan tietysti antaa jo ennen patentin myontamistikin, so. hakemusvaiheessa. Ti-
lannetta ennen patenttihakemuksen julkiseksi tuloa koskee PatL 56.1 §: “Jos patentinhaltija
vetoamalla hakemukseensa esittdd vaatimuksen toiselle ennen kuin hakemusasiakirjat ovat
22 §:n mukaan tulleet julkisiksi, hdnen on pyynndstéd annettava suostumuksensa siihen, ettd timéa
saa tutustua asiakirjoihin. Jos patenttihakemukseen kuuluu 8a §:n mukainen biologisen materiaa-
lin talletus, suostumuksen tulee koskea myds oikeutta saada néyte talletuksesta. — — Tutustumis-
mahdollisuuden olemassaolo on toisinaan omiaan poistamaan mahdollisen vilpittomén mielen.”
Ks. Castrén 1979 s. 67 av. 8.

40 Ks. ratkaisu KKO t. 72/14.1.1957, 388 RD 1956 ja ratkaisuseloste Castrén 1979 s. 67 s.
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Helsingin kdrdjdoikeuden taomiota 4671/12.12.2009, 00/12297 edeltéinees-
td, patentinloukkauksen todenneesta Helsingin kdrdjdoikeuden vélituomios-
ta 32653/20.12.2006, 00/12297 ilmenee, miten toinen vastaajista, muun
muassa vedoten useiden kyseistd kemiallista tuotantoprosessia tuntevien
osaksi professoritason asiantuntijoiden esittamiin kirjallisiin lausuntoihin
ja suullisiin todistajankertomuksiin, oli esittdnyt patenttivaatimusten olleen
hyvin episelvid. Tdstd huolimatta kérdjaoikeus korvauksen langettavassa
tuomiossaan katsoi loukkauksen tahalliseksi lausuen: ”KHI on tarjonnut
Kelcolle keksintod ostettavaksi. Kelco ei ostanut keksintdd vaan se on ryh-
tynyt tahallaan loukkaamaan patenttia.”*! Sittemmin Helsingin hovioikeus
padtoksellddn 3072/26.11.2009 kumosi ja poisti kérdjdoikeuden tuomion ja
vélituomion KH Innovations Oy:n ja CP Kelco Oy:n viliseltd osin, koska
osapuolet olivat pdédsseet sovintoon.

Helsingin hovioikeuden tuomion 1758/8.6.2011, S 09/1108 mukaan Chemi-
tec Consulting Oy oli ollut mukana suunnittelemassa CP Kelco Oy:n tehtaal-
le mainittua tuotantoprosessia siten, ettd siind oli loukattu KH Innovations
Oy:n patenttia. Chemitec oli osallistunut neuvotteluihin patentin tarkoitta-
man keksinnon hyddyntimisestd.*? Niiden yhteydessd Chemitecin edustaja
oli allekirjoittanut salassapitosopimuksen, jonka mukaan hin sitoutui ole-
maan kiyttamittd ko. keksinndstd saamaansa tietoa muuhun kuin suunni-
teltavan tuotantoprosessin tekniseen arviointiin. Edustajan oli alan ammat-
tilaisena taytynyt olla perilld keksinnon oleellisesta sisdllostd ja hénelle oli
ainakin syntynyt korostettu selonottovelvollisuus patentin tarkasta sisallosta.
Niissi olosuhteissa Chemitec oli tahallisesti loukannut patenttia.*

Yhteispohjoismaisessa mietinnossid ei myoskdin ole yritetty vetdd rajaa tahal-
lisen ja tuottamuksellisen patentinloukkauksen vilille, vaan pyrkimittd mihin-
kddn tyhjentdvddan médritelmiin on esitetty varsin kiytdnnonldheinen, eri tilan-
teet huomioon ottava kuvaus tuottamuskésitteen sisdllosti:
Siviilioikeudellisesti tuottamukselliseen patentinloukkaukseen tai vastaa-
vasti hyodyllisyysmallioikeuden loukkaukseen voidaan katsoa kuuluvan, etté
loukkaaja ei ole lainkaan tai ainakaan selvisti tiennyt yhté tai useampaa edel-
14 a)-d)-kohdissa mainittua seikkaa (esim. sitd, ettd hinen menettelynsé lanke-
si patentin suoja-alan piiriin),* mutta hénen olisi kuitenkin hdnen asemassaan
olevalta henkiloltd normaalisti vaadittava huolellisuus huomioon ottaen pitinyt
olla perilla ko. seikoista ja pidattyd luvattomasta menettelysti. Niiltd, jotka toi-
minnassaan hyddyntivit keksintdjd, voitaneen yleensd vaatia, ettd he pyrkivit
ottamaan selvdd, ovatko keksinnot suojattuja toisen lukuun, joten he yleensi

4 Ks. tihin liittyen vield jdljempénd s. 215 ss.

2 T#ltd osin ks. ratkaisuseloste STY AIPPI -uutiset 2:2012 s. 35 s.

43 Salassapitosopimuksen ym. viimeksi mainittujen seikkojen osalta ks. hovioikeuden tiltd osin
voimaan jittamait perustelut Helsingin kérdjioikeuden tuomiossa 4671/12.2.2009, 00/12297.

4 Talloin voi toisinaan olla kysymys eventuaalisesta tahallisuudesta (dolus eventualis), ks.
s. 150.
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ovat syyllistyneet tuottamukselliseen patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden
loukkaukseen, vaikka eivit itse asiassa olisi tienneet kyseistd keksintod yksin-
oikeudella suojatuksi.*

Mainittua selonottovelvollisuutta on voitu perustella nimenomaan silld, etti
ennen eurooppapatenttien myontdmisesti tehdyn yleissopimuksen 65 artiklan
soveltamisesta Lontoossa lokakuussa 2000 tehdyn sopimuksen*® voimaan tu-
loa 1.11.2011 Suomen osalta tietojen saanti patentti- ja hyodyllisyysmallitilan-
teesta on yleensi ollut suhteellisen helppoa jo ennen mahdollista patentin tai
hyodyllisyysmallioikeuden myontamispaivaa. Siitd alkaen patenttia ja hyodyl-
lisyysmallioikeutta koskevat hakemusasiakirjat ovat joka tapauksessa julkisia
(PatL 22.1 §, HyodMalliLL 18.1 §).*’ Jo tétd ennen yleisolld on ollut mahdolli-
suus saada tieto mm. hakijan ja keksijdn nimesté ja osoitteesta seki keksinnén
nimityksestd patenttivirastossa pidettivistad julkisesta pidivikirjasta saapuneis-
ta patentti- ja hyodyllisyysmallihakemuksista (1.11.2011 alkaen kumotut PatA
7 § ja HyodMalliL 7 §).%8

Asianomaisten lainmuutosten tultua voimaan 1.11.2011 Ilukien (VNA
27.10.2011/1096) esimerkiksi keksijdn nimi ja osoite sekd keksinnon nimi-
tys tulevat julkisiksi vasta samalla kuin patenttihakemuskin. Téstd on sdddetty
uudessa PatL. 7a §:ssé, jolla pyritddn turvaamaan hakijan liike- ja ammattisa-
laisuuksia esimerkiksi tuotekehityksen suhteen.* Vastaava sddannos on uudessa
HyodMallilL 6a §:ssd.° Niitd sddnnoksid sovelletaan 1.11.2011 tai sen jilkeen
tehtyihin hakemuksiin.

Patentti- ja hyodyllisyysmallijidrjestelmédn perusajatuksiin kuuluu, ettd ylei-
sO ottaa selvidd myonnetyistd patenteista ja mielellddn patenttihakemuksistakin,
jolloin samalla edistetdéin teknisen kehityksen jatkumista. Varsinkin suur- ja
suurehkoilta yrityksiltd, jotka voivat myds perustaa omia patenttiosastoja, voi-
daan vaatia aktiivisuutta tdssd selonotossa.’! Myos esimerkiksi pienteollisuus
pystyy tdhin turvautumalla tarpeen vaatiessa ulkopuolisiin ammattimiehiin.>

4 Ks. NU 1963:6 s. 334, Castrén 1979 s. 68.

4 Ks. HE 2010:175 s. 1.

47 Patentinhakuasiakirjat ovat myos julkisia, kun 18 kuukautta on kulunut patenttihakemuksen
tekemispdivisti tai, jos etuoikeutta pyydetién, siitd pdivistd, josta etuoikeutta on pyydetty, vaik-
ka patenttia ei vield ole myonnetty (PatL 22.2 §).

8 Ks. Castrén 1979 s. 69.

4 Ks. HE 2010:175 s. 54.

% Ks. HE 2010:175 s. 81 s.

S Ks. Lindenmaier s. 1326, Riis s. 351: Selonottovelvollisuus suppealla ammattialalla koskee
etenkin suuria yrityksid. Ndin myos ratkaisu RG 16.3.1935, GRUR 1935.733,737: Saksan kor-
kein oikeus perusteli patentinloukkausjutussa torkedé tuottamusta silld, ettd suurena yrityksend
vastaajan velvollisuus olisi ollut ottaa selkoa suppean ammattialansa patenteista.

2 Ks. NU 1963:6 s. 334.
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7.2.3 Selonottovelvollisuus myonnetysti yksinoikeudesta

Vahingonkorvaus patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden myontimisen jilkeen
tapahtuneesta loukkauksesta madraytyy ldhtokohtaisesti tiyden korvauksen pe-
riaatteen mukaan. Jos yksinoikeutta on loukattu tai viitetty loukatun mainittuna
ajankohtana, ei loukkausjutun vastaaja voi yleensd vedota tietamittomyyteen-
sd oman alansa patenteista tai hyodyllisyysmallioikeuksista padstidkseen tuotta-
musvastuusta tai vihentdidkseen sitd.>® Erddssd vanhassa korkeimman oikeuden
ratkaisussakin (vuodelta 1919),>* pddsddnto nayttdd tulleen hyviksytyksi:

Seppd V oli ammattimaisesti ilman lupaa valmistanut ainakin 15 karhia ja si-
ten loukannut P:n patenttioikeutta, minkd vuoksi ja kun V:n olisi pitdnyt tie-
tid P:lle myonnetyistd patenteista, KKO velvoitti V:n korvaamaan vahingon
P:lle. — P:n mukaan V:n olisi ammattimieheni pitinyt ennen karhin valmis-
tukseen ryhtymisti tiedustella, oliko ko. karhi patentoitu, miki olisi vaivatta
kdynyt pdinsd Patenttilehden avulla.

Tuotantoportaassa kuuluu yleisesti noudattaa em. ankaraa selonottovelvolli-
suutta, jonka sen sijaan voidaan katsoa lievenevin seuraavassa, so. vaihdan-
taportaassa.’® Etenkin vihittdiskauppiaan on useimmiten kdytinnossid miltei
mahdotonta tutkia jokaisen myytédviksi hankkimansa tuotteen “immateriaalioi-
keudellista sidonnaisuutta” eli sitd, onko jokin tuote ehké patentoitu tai suojattu
hyodyllisyysmallioikeudella. Sen sijaan maahantuojat voidaan patentteja kos-
kevan selonottovelvollisuuden ja siihen perustuvan korvausvastuun osalta usein
rinnastaa teollisuudenharjoittajiin ym. valmistajiin.’” Rinnastus soveltuu erityi-
sesti sellaisiin tukku- ja vihittdiskauppiaisiin, joita tavaravalikoimansa suhteen
voidaan pitéé rajoitetulla ammattialalla toimivina erikoisliikkeini ja joilta alan
erityisind asiantuntijoina ja ammattijulkaisuja seki Internetii seuraavina voi-
daan vaatia huolellisuutta myos teollisoikeuksien suhteen.*®

3 Ks. Castrén 1979 s. 69.
3 KKO 1919 p. 882.
3 Ks. seloste Castrén 1979 s. 71 ja KKO:n aktiin pag. 589 SD 1918 sisiltyvid Liedon KO:n
poytikirjoja istunnosta 13.10.1915.
% Ks. NU 1963:6 s. 334, Koktvedgaard 1971 s. 240 s., Castrén 1979 s. 71, Haarmann 2014
s. 236 s. ja Michaela Akerbergin, NIR 2013 s. 353 av. 5 viittaamat Helsingin kérdjioikeuden rat-
kaisut tuottajan vastuusta 15040/9.6.2000, 98/12054 ja 19825/9.8.2001, 97/23613.
57 Ks. Koktvedgaard 1971 s. 240, Aro, DL 1985 s. 364; Haarmann 2014 s. 236 s. ja /o\kerberg,
NIR 2013 s. 354. Fornellin (Immaterialrittsliga skadestand s. 19) Ruotsin oikeuskiytiantoon pe-
rustuvien piidtelmien mukaan maahantuojan on varmistettava, ettd asianomaiset tuotteet eivét
loukkaa kolmansien patenttioikeuksia ainakaan kysymyksen ollessa halvoista jiljitelmistd tai
korkean teknologian tuotteista.

Oikeuskdytinnostimme ks. s. 118 s. tarkasteltu Helsingin hovioikeuden tuomio 2783/16.10.2012
jas. 114 tarkasteltu Helsingin kdrdjdoikeuden tuomio 49173/16.12.2010, 08/38296.
38 Ks. Castrén 1979 s. 71,f§kerberg, NIR 2013 s. 353, Lindenmaier s. 1326 ja saksalainen ratkai-
su Oberlandesgericht Diisseldorf 24.10.1950, GRUR 1951.316: Suppean ammattialan erikois-
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Ratkaisussaan 71481/21.5.2002, 00/2238 Helsingin hovioikeus katsoi maito-
tilan tuotantotarvikkeita myyvilld erikoisliikkeelld olleen patenttirekisterid
koskeva ankara selonottovelvollisuus.>

Varhaisemmassa ulkomaisessa oikeuskédytdnnossd on voitu vaatia suurta valp-
pautta patenttien suhteen mainitusta riippumattakin yleisesti, mikéli kysymys
on tukkuportaasta.®

Nykyisin voidaan kuitenkin jo yhteispohjoismaisessa patenttimietinnossi
vuonna 1963 julkituotuun kantaan yhtyen katsoa, ettid pelkéstdin vaihdanta-
portaassa toimivaa yritysti, erikoisliikkeitd lukuun ottamatta,®' voidaan valmis-
tajaa harvemmin pitdéd velvollisena olemaan perilld patentti- tai hyodyllisyys-
mallikysymyksistd. Sellainen yritys voi — etenkin jos se on ostanut tavaransa
tunnetusti hyvidmaineiselta tuottajalta — monesti luottaa siihen, ettd se ei ole
loukannut vierasta patentti- tai hyodyllisyysmallioikeutta.®* Nimenomaan Suo-
mesta sen suuntaista oikeuskiytintoid tosin ei 16ydy. Akerberg katsoo, etti pien-
yhtiollekin kuuluu padsdintoisesti riski tilanteen védrinarvioinnista seuraavasta
korvausvastuusta, vaikka yhtio joutuisi uhraamaan varojaan patenttiasiamiehen
palkkaamiseksi patenttitilanteen selvittimiseksi. Onhan esimerkiksi pienehkol-
14 maahantuojalla mahdollisuus pyytidi valmistajalta vakuutta kattamaan mah-
dollisia korvausvaatimuksia.®

Toisaalta selonottovelvollisuuden yksinoikeuksista on katsottu puuttuneen
esimerkiksi sellaiselta tuottajalta, joka valmisti tilaustyond monimutkaisen

liikkeelld on velvollisuus hankkia informaatiota patenttitilanteesta, eikd sellainen vihittdisliike
saa tdssd suhteessa luottaa vakinaisen hankkijansa antamiin tietoihin, vaikka hankkija olisi tuk-
kuliike.

59 Akerberg toteaa (NIR 2013 s. 353 av. 8) hovioikeuden hyviksyneen Helsingin kdrdjdoikeuden
ratkaisun 15040/9.6.2000, 98/12054 perustelut, joissa viitattiin aiemmin esittdmiéni (Castrén
1979 s. 71) toteamukseen.

8 Ks. Koktvedgaard 1971 s. 240 viitattu ratkaisu UfR 1913.288 SH: Tukkuliike, joka oli myynyt
patentoidun konstruktion mukaisia pesuvilineitd, oli velvollinen korvaamaan patentinhaltijalle
aiheutuneen vahingon riippumatta siité, oliko vastaaja ehké viittimédnsd mukaan ollut perustel-
lussa vilpittomissd mielessd myymiensd pesuvilineiden suhteen, kun hén “ei ollut aavistanut,
ettd tdma tai sentapainen konstruktio oli patentoitu”.

¢! Erikoisliikkeitd ei yhteispohjoismaisessa mietinndssi tosin mainita, ks. sen sijaan edelld av. 58
viittausta saksalaisiin ldhteisiin.

2 Ks. NU 1963:6 s. 334, Castrén 1979 s. 71 s., Akerberg, NIR 2013 s. 353 ja Domeij'n (1997
s. 83) selostama Svean hovioikeuden tuomio T 742/89 DT 39/91): Tanskalaiselta valmistajalta
hankittuja pakastepusseja tuotiin Ruotsiin sikéldistd patenttia loukaten. Loukkauksen katsottiin
tapahtuneen ilman tuottamusta, koska maahantuoja oli pieni tukkuliike, jolla oli ollut aihe késit-
tdd tanskalaisen hankkijansa olevan luotettava yritys. Témad oli ilmoittanut ruotsalaiselle maahan-
tuojalle, ettd pussit eivit loukanneet ruotsalaista patenttia samalla painottaen, ettd hin oli jittényt
pusseja koskevan oman mallisuojahakemuksen. Maahantuojan vilpittdéméédn mieleen perustuen
vahingonkorvaus tuomittiin ainoastaan sellaisena kohtuullisena kéyttokorvauksena, josta osa-
puolet todennikdisesti olisivat sopineet hypoteettisissa lisenssineuvotteluissa.

63 Ks. Akerberg, NIR 2013 s. 354 s.
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lopputuotteen, joka syntyi aliurakoitsijoiden ja tavarantoimittajien myotavai-
kutuksella:

Helsingin kdrdjdoikeus katsoi ratkaisussaan 19824/9.8.2001, 96/17306, ettd
olisi ollut kohtuutonta edellyttdd laivatelakan tutkivan patenttirekistereis-
td jokaisen sille aluksen kokoonpanoa varten eri tahoilta toimitetun osan ja
tarvikkeen. Telakan katsottiin toimineen vilpittomissd mielessd, kun taas
patenttia loukkaavien tuotteiden valmistaja oli vastuussa vahingoista. Rat-
kaisussaan 19825/9.8.2001, 97/23613 sama kérdjaoikeus puolestaan katsoi,
ettd Suomen valtion toimiessa hankkijana valtion velvollisuus tutkia patentti-
rekisteri ei ole ankarampi kuin vastaavilla yksityisilld toimijoilla. Tdssi ta-
pauksessa valtiolle ei ollut esitetty vaatimusta oma-aloitteisesti tutkia myon-
nettyjd patentteja, joten valtion ei katsottu loukanneen patenttia tahallisesti
tai tuottamuksellisesti ennen yksinoikeuden olemassaoloa koskevan infor-
maation vastaanottamista.*

Niin ikédédn esimerkiksi hyodyllisyysmallioikeudella suojatun keksinnon vihéi-
sen koekdyton on Helsingin hovioikeuden tuomiossa 1398/25.5.1999, S 98/641
katsottu tapahtuneen vailla tuottamusta, miké vaikutti loukkauksesta tuomittua
korvausta alentavasti:

Kirdjdoikeus oli katsonut vastaajan loukanneen kantajan hyodyllisyysmal-
lioikeutta leipomotuotteiden halkaisemis- ja leikattujen osien uudelleenkoh-
dennuslaitteeseen. Loukkaus ei kuitenkaan ollut tahallinen eikd tuottamuk-
sellinen, silld asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia seikkoja, joiden perusteella
vastaajan olisi pitinyt tietdd kantajan keksinnostd. Vastaaja ei ollut saanut
korvausta koekidyttoon tarkoitetuista laitteistaan, ja vihén aikaa kéytetty lai-
te oli poistettu kdytostd heti kun loukkausepdilyisté oli ilmoitettu. Siten kan-
tajalla ei ollut oikeutta korvaukseen muusta kuin keksinnon hyviksikaytti-
misestd.®

Tissd tilanteessa loukkaajan selonottovelvollisuus keksinndstid ja sen mah-
dollisesta yksinoikeussuojasta siis puuttui. Tapauksen erityisluonteen vuoksi
tapauksessa sovelletulle ratkaisuperiaatteelle ei tule antaa yleisempdd merki-
tysta.

Asian laatu muuttuu joka tapauksessa toiseksi, jos asianomainen on esimer-
kiksi yksinoikeuden haltijalta saamansa varoituksen perusteella tullut tietoisek-
si yksinoikeuden olemassaolosta tai on ainakin saanut aiheen ottaa asiasta tar-
kemmin selkoa.®® Pohjoismaissa vallitsevan kisityksen mukaan varoituskirjeen
vastaanottamisen jidlkeen loukkaaja ei enéé ole hyvissa uskossa, vaan loukkaus

6 Ks. ratkaisujen selosteet Akerberg, NIR 2013 s. 353 s.

% Ks. IPR University Centerin ratkaisutiivistelmi ja korvauksen miédrdytymisestd 1ihemmin
s. 270.

% Ks. NU:1963 s. 334.
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on tuottamuksellinen ja toisinaan tahallinenkin.®” Myonnettyi tai haettua pa-
tenttia koskeva varoitus voi myos olla merkittyni itse tuotteeseen.®

Tukholman kdrdjdoikeus katsoi 12.10.2006 antamassaan ratkaisussa 7 27256-
05, ettd pienyrittdjdn on viimeistddn varoituskirjeen vastaanottamisen jilkeen
taytynyt ymmartdd, ettd menettelyn jatkaminen ei ole sallittua.®” Saksassa Ben-
kard katsoo, ettd patentinhaltijan varoitukset pakottavat loukkaajan tutkimaan
oikeustilanteen: jos on olemassa jonkinlainen vaikkapa epidtodennikdinen
loukkauksen mahdollisuus, niin hin toimii varoituksesta ldhtien omalla vas-
tuullaan ja joutuu korvausvelvolliseksi.”

Ratkaisun KKO 2003:127 mukaan Porin kaupunki oli patentinhaltijan ilmoi-
tuksen perusteella tiennyt 6ljynkerdysvalmiudessa pitdménsd 6ljynkerdys-
laitteiston perustuvan kyseiseen patenttiin; valmiudessa pito katsottiin PatL
3.1 §:n 1 kohdassa kielletyksi patentoidun keksinnon hyviksikdytoksi. Tahal-
lisesta patenttiloukkauksesta ei kuitenkaan pelkéstddn tdlld perusteella ollut
kysymys, koska kaupungin ei ollut nédytetty tienneen patentinloukkauksen
muodostuvan jo Oljynkerdyslaitteiston hallussapidosta. Patentinloukkaukseen
oli kuitenkin varauduttu jo kaupungin tekemién hankintasopimukseen otetulla
ehdolla, johon ja patentinhaltijalta tulleisiin kirjeisiin perustuen kaupungin olisi
tullut ymmartdd patentinloukkauksen mahdollisuus. Néin ollen kaupunki oli
laiminlyonyt selonottovelvollisuutensa ja siten syyllistynyt tuottamukselliseen
patentinloukkaukseen.

67 Ks. Akerberg, NIR 2013 s. 355 ja sen av. 18 viitatut vihintiiin tuottamuksellista patentinlouk-
kausta koskevat ratkaisut Helsingin hovioikeus 2629/3.9.2007, 07/667 ja Helsingin kdrdjdoikeus
14339/15.4.2011, 02/1623, Davidsson, NIR 1979 s. 134 ja Levin s. 528: ”Normaalisti katsotaan
rekisterdidyn oikeuden huomiotta jittiminen tuottamukselliseksi. Varmistuakseen siitd, ettd
loukkaus katsotaan ainakin tuottamukselliseksi, oikeudenhaltija tosin ldhettdd sddnnollisesti nk.
varoituskirjeen” [tekijdn suom.]. Bernitz, Karnell, Pehrson ja Sandgren (2009 s. 390) toteavat:
”Kiytdnnossd on hyvin tavallista, ettd oikeudenhaltija asiamiehensé, useimmiten asianajajan tai
patenttiasiamiehen kautta ldhettdd varoituskirjeen elinkeinonharjoittajalle, jonka katsotaan suo-
rittavan loukkausta. Néin varmistetaan se, ettd loukkaaja ei vastaisuudessa voi viittdd olevansa
hyvissd uskossa” [tekijdn suom.]. Ks. myos Schovsbo — Rosenmeier s. 533 ja Tanskan oikeuskéy-
tannostd esim. U 2000/212 SH ja U 2007/112 H seké Norjasta Stenvik 2006 s. 422.
Varoituskirjeet ovat saaneet Akerbergin (NIR 2013 s. 356) mukaan tuomioistuimen piittele-
main tahallisen patentinloukkauksen olevan kyseessé esimerkiksi ratkaisuissa KKO 72/14.1.1957,
388 RD 1956 (patenttia loukkaava myynti jatkunut varoituksista huolimatta; ks. myos ratkaisuse-
loste edelld s. 152) ja Helsingin hovioikeuden ratkaisuja 1902/20.6.2011, 10/1900 (ennen varoi-
tuskirjeen saamista patentinloukkaus oli tuottamuksellista ja sen jdlkeen tahallista) ja
3817/29.12.2011, 10/1374.
% Koktvedgaard 1971 s. 241, jossa mainitaan, ettd myonnetty tai haettua patenttia koskeva va-
roitus voi my0s olla merkittyni itse tuotteeseen.
® Ks. Domeij 2007 s. 121
0 Ks. Benkard s. 1409, 1412.
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Toisaalta Helsingin kdrdjdoikeuden lainvoimaisen tuomion 49173/
16.12.2010, 08/38296"" mukaan varoituskirjeiden ldhettimiselld saattaa olla
vihdinen merkitys tuottamuksen arvioinnin kannalta esimerkiksi silloin, jos
loukkaajalla on ollut muita perusteita kannalleen, ettd hiin ei ole loukannut pa-
tenttia.”> Samassa asiassa Helsingin kirdjdoikeus oli 5.11.2008 antanut paztok-
sen, jolla oli hylétty patentinhaltijan Eli Lillyn turvaamistoimihakemus kiel-
tdd Leiraksen olantsapiinituotteiden tarjoaminen, vaihdantaan saattaminen ja
kéyttaminen,” eikd pdatos muuttunut hovioikeudessa.™

Helsingin kirdjdoikeus totesi mainitussa pddasiaratkaisussaan, ettd Eli Lillyn
patentti koski menetelmépatenttia ladketuotteen valmistamiseksi. Ryhtyes-
sddan hyodyntdméain toisella menetelmélld valmistettua alkuperidisen lddke-
aineen kanssa samanlaista geneeristd ladkeainetta”™ Leiras oli ottanut mah-
dollisesta patentinloukkauksesta riskin, joka sen oli osana kansainvilistd
konsernia toimivana lddkealan yrityksend tdytynyt tietdd. Sen vuoksi kari-
jdoikeuden mukaan Leiraksen tuottamusta oli arvioitava ankarammin kuin
muiden tuotteiden valmistamista koskevien patenttien osalta.”

Tdhan kirdjaoikeuden lausumaan lddketuottajan ankarammasta tuottamusvas-
tuusta ei voida yhtyd.”” Tuottamusvastuu on periaatteessa yhtd ankaraa kaikilla
aloilla.

Johtuen monesti kymmenienkin vuosien kehitystyon vaativille lddkkeille
ominaisista kalliista tuotekehittelykuluista ja suurista patentointi- ym. ku-
luista’ lddkealan kustannustaso on merkittivin korkea, mutta samaa on
monesti sanottu myds lddkkeiden hinnoista ja alan kannattavuudesta.” Esi-

I Tami lopullinen tuomio on jatkoa edelld luvussa s. 121 ss. tarkastellulle vilituomiolle
3641/19.2.2010, 08/38296.

2 Vaikka maahantuoja ei saisi varoitusta, hin saattaa kuitenkin esimerkiksi tietdd tuovansa maa-
han halpoja jdljitelmid. Tukholman kérdjcoikeuden tuomion T 7-119-88, DT 69/89 mukaan (se-
lostettu Domeij 1997 s. 84-85) mukaan téllaisen maahantuojan on tarkistettava, ovatko tuotteet
patentilla suojattuja. Maahantuojat eivét voi ldhted siitd, ettd valmistajat kunnioittavat ruotsalaisia
yksinoikeuksia.

3 Ks. H:gin kéirdjdoikeuden piitds 32436/5.11.2008, 08/27937.

™ Ks. H:gin hovioikeuden pditds 780/26.3.2009, S 08/3295.

5 Geneerinen lddke(aine) on rinnakkaisvalmiste, joka sisdltdd samaa lidkeainetta kuin alkupe-
rdisvalmiste.

7 Ks. kirdjdoikeuden tuomio s. 10.

77 Huomionarvoista on, etti kirdjdoikeuden p#itos jéi lainvoimaiseksi eikd mainitun perustelun
siséltdvid hovioikeuden tai korkeimman oikeuden ratkaisuja ndy olevan. Tdmi huomioon ottaen
en voi yhtyd Akerbergin (NIR 1993 s. 355) niikemykseen, jonka mukaan asianomainen elinkei-
noala saattaa periaatteessa aina olla ratkaiseva seikka tuottamusarvioinnissa. My0s jokaisen 144-
kealan yrityksen suhteen tuottamusarviointi on aina suoritettava yksilollisesti, loukkaustilanteen
kokonaisarvioinnista késin.

8 Ladkealalla patenteilla on tunnetusti suuri merkitys.

7 Tdmd tosin on vain tekijdn olettamus siitd, miki saattaisi olla kirdjidoikeuden mielenkiintoisen
lausuman taustana.
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merkiksi suurilla kansainvélisilld lddkekonserneilla, kuten muidenkin alojen
suuryrityksilld, on normaalisti kdytettdvissddn suuret taloudelliset resurssit
paitsi muuhun my0s patenttitilanteen selvittdmiseen. Tillaiset seikat on yh-
teispohjoismaisen patenttimietinndn mukaan otettava huomioon puntaroi-
taessa loukkaajan mahdollista tuottamusta.®® Tdma hyviksyttdvd nakokohta
ei kuitenkaan ole sama asia kuin tietyn elinkeinoalan asettaminen ilman
laajempia pohdintoja muista poikkeavaan asemaan tuottamustarkastelussa.

Yhden elinkeinoalan asettaminen erikoisasemaan suomalla sen alan patentin-
haltijoille tuottamukseen perustuvaa oikeussuojaa erityisen lievilld edellytyk-
silld voi kyll& aiheuttaa haittoja kilpailun toimivuudelle. Tosin kérdjdoikeus ei
tarkemmin kuvaa, mitd edellytyksid mainitulle “riskivastuulle™ tulisi asettaa.
Tdma viahentdd kirdjdoikeuden lausuman painoarvoa.

Leiraksella oli kdrdjaoikeuden mukaan velvollisuus ndyttda riittévét erityis-

olosuhteet tuottamusvastuusta vapautuakseen, miki ilmenee seuraavista kéra-
jaoikeuden tuomion perusteluista:

8

%0

0

2

Leiras oli pyrkinyt selvittimédn loukkausmahdollisuutta ensinndkin oman
konserninsa asiantuntijoiden kanssa, mutta selvityksen luotettavuutta hei-
kensi se, ettd Leiras ei ollut kéyttinyt suomalaisiin patenttiolosuhteisiin eri-
koistuneita asiantuntijoita. Leiraksen markkinoiman ldadkkeen valmistaja oli
antanut kirjallisen vakuutuksen, ettd sen kdyttimélld menetelmilld, jolle oli
myonnetty jopa kaksi EPO-patenttia, valmistetut tuotteet eivit loukanneet
muiden immateriaalisia oikeuksia. Leiras oli teettiinyt Freedom of Operation
-tutkimuksen toimintaan erikoistuneelta ulkopuoliselta patenttitoimistolta,
tutkimuksen lopputuloksen tukiessa Leiraksen kisitystd patentinloukkauk-
sen puuttumisesta. Patentinhaltijalle kielteiset turvaamistoimipaitokset ki-
rédja- ja hovioikeudessa tukivat Leiraksen kantaa, ettd kysymyksessi ei ollut
patentinloukkaus. Samoin oli orgaanisen kemian professorin (emer.) kérdja-
oikeudelle esittimén lausunnon mukaan. Turvaamisasiassa kérdjdoikeuden
kutsumat teknillisen alan asiantuntijat olivat lausuneet, ettd Eli Lillyn pa-
tentti ja kérdjdoikeuden jo pididasiaratkaisua edeltdneessd vélituomiossaan
3641/19.2.2010, 08/38296 patenttia loukkaavaksi katsoma ns. Adamedin
menetelmi kuvasivat kahta kemiallisesti erilaista menetelméd olantsapii-
nin valmistamiseksi ja ettd menetelmit eivit olleet keskenéén ekvivalentteja
eikd alan ammattimiehelle Adamedin menetelmé ollut Eli Lillyn patentissa
kuvatun menetelmén ilmeinen vaihtoehto.?! Tosin my6hemmaéssi perusteel-
lisemmassa lausunnossaan kirédjaoikeudelle ennen sen varsinaisessa louk-
kausasiassa antamaa vilituomiota samat teknillisen alan asiantuntijat olivat
pdinvastaista mieltd.®

Teknillisen alan asiantuntijoiden loukkaajalle myonteinen lausunto oli an-
nettu 30.10.2008. Viitatut turvaamistoimiratkaisut oli annettu sen jélkeen,
kardjdoikeuden 5.11.2008 ja hovioikeuden 26.3.2009. Leiras oli jo 5.9.2008

Niin myos Akerberg, NIR 2013 s. 354.

Ks. kirdjdoikeuden tuomio 49173/ 16.12.2010 s. 10 s.
Ks. tdstd myos s. 121 s.
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aloittanut patenttia loukkaavien tuotteiden markkinoinnin. Sen vuoksi tur-
vaamistoimimenettely ei kirdjdoikeuden mukaan ollut ehtinyt vaikuttaa Lei-
raksen piitokseen aloittaa markkinointi. Joka tapauksessa teknillisen alan
asiantuntijoiden lausunto ja mainitut oikeuksien turvaamistoimipditokset
olivat vahvasti ylldpitidneet Leiraksen késitystd, ettd Adamedin menetelmi
ei loukannut patenttia ja ettd Leiras sen vuoksi voi edelleen jatkaa markki-
nointiaan.*

Kirdjdoikeus katsoikin nimenomaan, ettd Leiras oli pyrkinyt selvittimiin
loukkausmahdollisuutta ja etenkin turvaamisasian kisittely kirdjdoikeudessa
oli tukenut Leiraksen kantaa, ettd kysymyksessi ei ollut patentinloukkaus. Ot-
taen kuitenkin huomioon lddkealalla toimivan yrityksen tietoisuus geneeriseen
ladketuotteeseen liittyvistd patentinloukkauksen riskistd Leiras oli loukannut
patenttia tuottamuksellisesti.** Tosin kirdjdoikeus oli vilituomiossaan péity-
nyt toteamaan patentinloukkauksen olemassaolon vasta vaikeita pohdintoja
patentin suoja-alasta sisdltineen ekvivalenssitulkinnan kautta, mikd esimer-
kiksi Saksan oikeuskdytinnossd on joissakin tapauksissa edesauttanut louk-
kauksen katsomista lievin tuottamukselliseksi.® Lisiksi kirdjdoikeuden
mukaan ndyttdmattd oli jadnyt, ettd ennen viitehintajarjestelméan pakollisine
ladkevaihtoineen voimaantuloa 1.4.2009 Eli Lillylle olisi aiheutunut vahin-
koa hinnanalennuksista, jotka olivat vélttamittomid yhtidlle jarjestelmin tultua
voimaan, eikd tdmén vahingon suuruus ollut ennen mainittua ajankohtaa Lei-
raksen ennakoitavissa. Tamin vuoksi Leiraksen tuottamus oli kérdjaoikeuden
mukaan lievdd.®® Tama huomioon ottaen kirdjaoikeus sovitteli tuomitsemaansa

8 Ks. kérdjdoikeuden tuomio 49173/16.12.2010 s. 11.

8 Kirdjdoikeuden tuomiossa (s. 11) lausutaan tiltd osin seuraavasti: “Joka tapauksessa
teknillisen alan asiantuntijoiden lausuma ja oikeuksien p#dtokset ovat vahvasti ylldpitidneet
Leiraksen kisitystd, ettdi Adamedin menetelmi ei loukkaa patenttia ja ettd se voi jatkaa markki-
nointiaan. Leiras on pyrkinyt selvittimdin loukkausmahdollisuutta ja etenkin kirdjdoikeuden
turvaamisasian késittely on tukenut sen kantaa, ettid kysymyksessi ei ole ollut patentinloukkaus.
Ottaen kuitenkin huomioon ldikealalla toimivan yrityksen tietoisuus geneeriseen liddketuotteeseen
liittyvéstd riskistd patentinloukkaukseen Leiras on loukannut tuottamuksesta patenttia. Sindnsd
tuottamus on lievda.”

8 Benkardin (s. 1411) mukaan patentinloukkaajan tuottamus voi olla lievéi tai puuttua koko-
naan erityisesti, milloin vastaaja on kéyttinyt patenttia selkedsti patentin sanamuodon ulkopuo-
lella siten, ettd patentinloukkaus on tapahtunut ekvivalentein keinoin. Hinen mukaansa saattaa
toisinaan myds patentilla suojatun keksinnon rajaaminen suhteessa ennestdédn tunnettuun tekniik-
kaan tuottaa tuomioistuimellekin niin suuria vaikeuksia, ettd enintéén lievi tuottamus on kysees-
sd. Ndin ratkaisu BGH 27.3.1979, GRUR 1979.624 (palautuva ampumamaalitaulu). Erikseen eu-
rooppapatentin osalta tuottamus voi lieventyé tai eliminoitua vieraskielisen patenttijulkaisun
kdannoksen virheellisyyden vuoksi. Vrt. Rogge, GRUR 1993.284.

Sen sijaan en ole Akerbergin (NIR 2013 s. 357 s.) tavoin 10ytinyt Helsingin kdirdjdoikeuden
tuomiosta /4339/15.4.2011 viitteitd siitd, ettd kérdjdoikeus olisi tehnyt patentin suoja-alan mer-
kittdvistd muuttumisesta pitkdédn jatkuneen kannepatentin mititdintimenettelyn (opposition pro-
cedure) kuluessa sellaisen johtopidétoksen, ettei mitdtdintimenettelylld ollut merkitystéd tuotta-
musarvioinnin kannalta.
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hinnanalennuskorvausta.?’ Sen sijaan loukkauksesta aiheutuneesta myynnin vi-
hentymisestd tuomittua korvausta ei soviteltu tuottamuksen lieviksi toteami-
sesta huolimatta. Tdhén vaikutti etenkin kérdjdoikeuden seuraavin sanoin ladk-
keiden maahantuojalle asettama ankara selonottovelvollisuus:

“Leiraksella on ollut selonottovelvollisuus maahantuojana siitd, ettd sen tuo-
mat lddkkeet eivit loukkaa patenttia. Leiras ei ole tdyttinyt selonottovel-
vollisuuttaan niin perusteellisesti, ettd se vaikuttaisi korvauksien maéériin
alentavasti.”®

Tissé korostuu loukkaajan vastuun ankaruus hédnelle myonteisistd asiantuntija-
ym. selvityksisti ja tuomioistuinten padtoksistd huolimatta.

Helsingin kdrdjdoikeuden tuomion 45306/18.12.2009, 05/5943 mukaan
tuottamuksellinen loukkaus on kysymyksessd myds silloin, jos patentinlouk-
kauksesta haastettu maahantuoja on jo aiemmin loukannut samaa patenttia
samojen tai lihes samojen tuotteiden osalta. Téllaisessa tilanteessa hénelld
on kirdjdoikeuden mukaan ilman varoitustakin erityinen selonottovelvollisuus.
Tilloin ei siis tavarantoimittajan antamiin tietoihin luottaminen poista velvol-
lisuutta suorittaa lisdtutkimuksia esimerkiksi Valtion teknillisessd tutkimuskes-
kuksessa (VTT), vaikka tutkimukseen pédédsyd jouduttaisiin jonottamaan ken-
ties kuukausia ja tavarahankinnalla ulkomaiselta valmistajalta olisi jo kiire.%
Kirdjdoikeus ei myOskddn pitdnyt maahantuojan tuottamusta lievidnd, joten
patentinloukkauksesta tuomittua vahingonkorvausta ei soviteltu:

”Lindell on selvittidnyt teippien ominaisuuksia esitteiden ja nimenomaisen
kyselyn perusteella. Tavarantoimittajan antamia tietoja ei voi kuitenkaan pi-
tdd niin luotettavina, ettd Lindellilld ei olisi ollut velvollisuutta omiin lisd-
tutkimuksiin. Lindell on laiminlydnyt lisdtutkimukset. Lindell on loukannut
patenttia tuottamuksesta uusien vuonna 2008 maahan tuotujen New Maxs
-tuotteiden osalta. Lindell ei ole tiyttinyt selonottovelvollisuuttaan niin pe-
rusteellisesti, ettd sen tuottamusta voisi pitdd lievini ja ettéd se vaikuttaisi kor-
vauksien médriddn alentavasti.””

Lindellilld oli joka tapauksessa perusteltu syy luottaa tavarantoimittajansa
News Maxs — Tech Co Ltd:n antamiin tietoihin siité, ettd uudet teipit eivit lou-
kanneet patenttia:

8 Ks. Helsingin kiirdijiioikeuden tuomio 49173/16.12.2010 s. 14 s. ja 19. Ks. ratkaisusta lisdksi
jdljempénd s. 184—185 ja vahingonkorvauksen arvioimisen kannalta s. 233-236.

87 Ks. ldhemmin s. 182 s. ja s. 234 s.

88 Ks. kérdjdoikeuden tuomio s. 19.

8 Ks. Castrén, Asiantuntijalausunto 3.11.2009 s. 4. Helsingin kdrdjioikeuden tuomion
45306/18.12.2009, 05/5943 asiakirjat.

% Ks. kérdjdoikeuden tuomio s. 13 s.
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”News Maxs oli toimittanut Lindellille tuoteselvityksen. Lindell oli liséksi
erikseen kysynyt teipin patentin haltijan kannalta kriittista teipin reunan etii-
syyttd ja saanut vastauksena News Maxs’lta telekopion, jonka mukaan auk-
ko oli 0,1-0,5 millimetrii (tarkoittaa teipin siirtymii paperialustan reunasta,
joka patentissa oli 0,5—15 millimetrid). Lindell oli luottanut saamiinsa tietoi-
hin eiké se ollut ryhtynyt lisdtutkimuksiin.” Patentinloukkauksen toteaminen
kdrdjdoikeuden tuomiossa perustuu katselmusesineind oikeudessa kéytetty-
jen kaksipuolisten teippien mittauksella todetun etdisyyden eli siirtymien tei-
pin paperialustan reunasta keskiarvoon. Osassa katselmusesineitid mitattujen
siirtymien keskiarvo oli patentin suojapiirin asettaman 0,5—15 millimetrié si-
sdpuolella.”!

Valituksen johdosta Helsingin hovioikeus totesi tuomiossaan 2783/16.10.2012,
S 10/475 entisen Oy Lindell Ab:n, nykyisen Staples Finland Oy:n loukanneen
kannepatenttia tuottamuksellisesti, eikd tuottamusta ollut syytd médritelld lie-
viksi. Staplesia vastaan kannepatentin perusteella miérityn turvaamistoimen,
vireilld olleen patentinloukkauskanteen samantapaisessa asiassa ja Staplesin
kannepatentin haltijaa vastaan ajaman, hyldtyn patentin mititdimiskanteen pe-
rusteella Staplesilla oli ollut korostettu selonottovelvollisuus kyseisten News
Maxs -tuotteiden osalta. Staples ei ole voinut luottaa valmistajan késitykseen,
jonka mukaan teipit eivit loukkaa kannepatenttia.®>

Kiridjdoikeuden ja hovioikeuden ratkaisuja voidaan arvostella erityisesti sen
vuoksi, etti téillaiset tuomiot saattavat haitata vaihdannan sujuvuutta nopeatem-
poisissa liike-eldmién eri tilanteissa erityisesti silloin, kun patentin suoja-alan
ulottuminen loukkaaviksi viitettyihin tuotteisiin on tyolédstd selvittdd.”® Néihin
ratkaisuihin palataan vield jiljempéana.®

Vaikka etenkin teollisuuden harjoittajilla ja maahantuojilla on pitkille me-
nevi patentteja ja hyodyllisyysmallioikeuksia koskeva selonottovelvollisuus,
voivat erityiset olosuhteet heididnkin osaltaan toisinaan poistaa tuottamuksen.
Patentti voi esimerkiksi olla Patentti- ja rekisterihallituksen virheellisesti luo-
kittelema sellaiseen patenttiluokkaan, jota asianomaisella ei ole ollut aihetta
tutkia.”

Puheena oleva selonottovelvollisuus koskee ensi sijassa elinkeinonharjoitta-
jia, mutta myos mm. heidédn palveluksessaan olevat henkil6t voivat tuottamuk-
sellaan myo6tivaikuttaa patentinloukkaukseen.”® Milloin elinkeinonharjoittaja-

o1 Ks. kirdjdoikeuden tuomio s. 13 ja 9.

2 Ks. ratkaisun selostus, STY AIPPI -uutiset 3:2013 s. 36.

% Ks. s. 162 av. 89 tarkoitettu asiantuntijalausunto s. 4 ja Suomea velvoittavan TRIPS-sopimuk-
sen 41 artiklan 1 kohta. Sen mukaan kansallista lainsdddiantod tulee soveltaa siten, ettid viltetdan
esteiden syntyminen lailliselle kaupalle.

% Ks.s.253s.

% Ks. NU 1963:6 s. 334, Koktvedgaard 1971 s. 241.

% Ks. Koktvedgaard 1971 s. 241.
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na on esimerkiksi osakeyhtio tai muu yhteiso, on silld lain nojalla oltava tietyt
orgaanit, kuten pditds- ym. valtaa kdyttiava hallitus tai vastaava. Tuohon paa-
toksenteko-orgaaniin kuuluvan henkilon tuottamusta pidetdin samalla yhteison
tuottamuksena.”’

Selonottovelvollisuuden em. henkildllisestd ulottuvuudesta huolimatta on
tapana esittdd loukkaukseen perustuva vahingonkorvausvaatimus ainoastaan
teollisuusyritykselle tai muulle elinkeinonharjoittajalle.”® Loukkaukseen myo-
tivaikuttaneet hallituksen jdsenet,” tyontekijit ym. henkil6t voidaan kylld saat-
taa vahingonkorvausvastuuseen; tillgin joudutaan tryontekijin'® osalta kiin-

7 Ks. esim. Routamo — Hoppu s. 57.

% Ks. Koktvedgaard 1971 s. 241 ja ratkaisu KKO 1963 II 39 (iin. 3-2), jossa vahingonkorvaus-
ta vaadittiin paitsi oy:ltd my0Os sen toimitusjohtajalta ja hallituksen jéseniltd henkilokohtaisesti.
KKO hylkisi vahingonkorvausvaatimukset mm. perusteluin, ettd oli jaéinyt ndyttdméittd mainittu-
jen henkildiden olleen tietoisia siité, ettd tiettyd menetelmid ryhdyttiin kédyttdméédn tyomaalla,
taikka etté he olisivat laiminlyOneet tissd kohden jotain ja siten tahallansa taikka edes tuottamuk-
sellisesti loukanneet B:n patenttioikeutta. Epdselviksi jdd, onko KKO ylimalkaisten perustelu-
jensa liséksi tarkoittanut RO:n ja HO:n seikkaperdisemmit perustelut tiydentavisti sovellettavik-
si. (Eri asia on, ettd KKO velvoitti vuoden 1943 patenttilain 74.3 §:n nojalla A:n suorittamaan
B:lle tukisiteiden kédytostd saamastaan voitosta 600 mk; tdmad siis oli perusteettoman edun luovu-
tusta eikd vahingonkorvausta.) — KKO:n vihemmisto taas sovelsi isdnnidnvastuuta koskevia
periaatteita ja tuomitsi A:n suorittamaan B:lle vahingonkorvausta, vaikka keksinnon kaytto em.
tyomaalla olikin tapahtunut ennen patenttihakemuksesta kuuluttamista: keksintdod oli vuonna
1953 julkisesti selostettu erdissd rakennusalan ammattijulkaisussa, ja se oli seuraavana vuonna
ollut niytteilld Helsingissd pidetyilld messuilla sekd siten ja muullakin tavoin tullut rakennusalan
ammattimiesten keskuudessa yleisesti tunnetuksi. Syksylld 1955 oli em. tydmaalla erdédn A:n pal-
veluksessa olleen insindorin aloitteesta ja tydmaan vastaavan rakennusmestarin suostumuksella
valmistettu ja kdytetty sanotun, sittemmin 10.2.1958 patentoidun keksinnon mukaisia tukisiteitd,
mutta oli jddnyt ndyttdmattd, ettd tuo kdytto olisi tapahtunut yhtion hallituksen jdsenten ja sen toi-
mitusjohtajan tieten. Koska mainitut (siis hallitukseen kuulumattomat) yhtién palveluksessa ol-
leet toimihenkil6t, joiden rakennusalan ammattimiehini olisi pitényt olla selvilld B:n keksinnos-
td, ennen tukisiteen kdyttoonottoa olivat laiminlyoneet hankkia selvityksen sen mahdollisesta pa-
tenttisuojasta, oli yhtio velvollinen vastaamaan ndiden edelld kerrotusta laiminlyonnistd B:lle ai-
heutuneesta vahingosta; niille tyomaalla vastuunalaisessa asemassa olleille toimihenkil6ille oli
rakennusalalla yleisesti noudatetun kidytdnnon mukaisesti delegoitu yhtion toimielimille kuulu-
vaa péitintivaltaa tydmaalla ratkaistavissa rakennusteknisissd kysymyksissd. Vrt. VahL 3:1.1,
jonka mukaan tyOnantajan vastuu ulottuu periaatteessa jokaisen tyontekijian virheellddn tai lai-
minlyonnillddn tyossiddn kolmannelle aiheuttamaan vahinkoon.

% Yhteison toimitusjohtajan tuottamusvastuuta voidaan monesti arvostella samaan tapaan kuin
hallitukseen tai vastaavaan orgaaniin kuuluvan henkilon ko. vastuuta, jolloin siis toimitusjohtajan
tuottamusta pidetdidn yhteison tuottamuksena. Nidin on, mikéli toimitusjohtajan suhdetta yhtei-
s00n tyon itsendisen laadun vuoksi ei pidetd tyosuhteena. Kuten Pekkanen (SVY XIX s. 73) to-
teaa, ei tyosuhdetta ole, jos tyonantajalta puuttuu ylin mddrddmisvalta tyon suorittamisen suh-
teen. Oikeuskdytdnnostd ks. KKO 1971 II 90 (palkanmaksuvaatimus): Oy:n toimitusjohtajalla,
jonka kuului johtaa oy:n liiketoimintaa, oli sellainen itsendinen asema, ettei silloista tydsopimus-
lakia voitu soveltaa hinen oy:n kanssa tekemiinsi toimisopimukseen. Vrt. lisdksi s. 165 av. 101.
10 Tyontekijillé tarkoitetaan nykyisen tydsopimuslain (26.1.2001/55) 1.1 §:ssd mééritellyn tyo-
sopimuksen toista osapuolta: " Tété lakia sovelletaan sopimukseen (tydsopimus), jolla tyontekijd
tai tyontekijit tyokuntana sitoutuvat henkilokohtaisesti tekeméin tyotd tyonantajan lukuun timéin
johdon ja valvonnan alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan.” Ks. tyontekijidn kisitteestd
vahingonkorvauslaissa tarkemmin Kivivuori 1975 s. 54 s. Tyontekijdédn rinnastetaan vahingon-
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nittdiméan huomiota VahL 4.1 §:44n ja 6:2 §:44n. Niiden mukaan tyontekiji ei
ole lainkaan vastuussa kolmannelle aiheuttamastaan vahingosta, mikéli hdn
on syyllistynyt lievddn tuottamukseen. Jos tyontekijd on toiminut esimiesten-
sd midrdysten mukaan esimerkiksi valmistaessaan loukkaustuotteita, hidnen
tuottamuksensa, mikéli sitd lainkaan on, on normaalitapauksessa korkeintaan
lievdd.'”! Jos tuottamus taas ei ole vain lievid,'” voi kolmas kylld ajaa kannet-
ta sekd tyonantajaa ettd tyontekijdd vastaan, mutta oikeuden tuomitsemaa kor-
vausta hédnen on ensiksi vaadittava tyonantajalta (kanavointi).!®® Vain tahallises-
ti menetellyt tyontekijd vastaa ensisijaisesti vahingosta.

Ottaen huomioon VahL 1:1:n, jonka mukaan em. laki ei koske, ellei siind tai
muussa laissa toisin sdddetd, sopimukseen perustuvaa tai muussa laissa sdddet-
tyd korvausvastuuta, ei vahingonkorvauslain em. sddannoksii kuitenkaan ehdot-
tomasti ole pakko soveltaa; niiden soveltaminen voi my6s tuoda mukanaan eri-
tyisongelmia.'® Vahingonkorvauslain sijaan voidaan tilloin nojautua ldhinni
niihin tyonantajan “isdnnédnvastuuta” koskeviin periaatteisiin, jotka ovat muo-
toutuneet oikeuskirjallisuudessa ja -kdytinnossd ennen vahingonkorvauslakia.
Senaikaisessa oikeudessa ei tunnettu vastuun kanavointia tydnantajalle; tyon-
tekijd oli periaatteessa aina vastuussa kolmannelle lievisti tuottamuksestaan.'®

7.2.4 Selonottovelvollisuus hakemuksesta yksinoikeuteen

Laajuudeltaan normaali patenttioikeudellinen tuottamusvastuu edellyttdd ny-
kyisen PatL 60.1 §:n mukaan, ettid patentti on loukkauksen tapahtuma-aikana

korvauslaissa sellainen tehtévin saanut itsendinen yrittdjé, joka huomioon ottaen toimeksianto-
suhteen pysyvyys, tyon laatu ja muut olosuhteet on rinnastettava tyontekijdén (lain 3:1.1 §).
Virkamies ja julkisyhteison luottamushenkilé vastaa VahL 4:2:n nojalla virassaan virheellddn
tai laiminly6nnilldan kolmannelle aiheuttamastaan vahingosta tyontekijdd koskevien em. sdanto-
jen mukaisesti.
101 Jos tyontekijélld, kuten tydmaan vastaavalla rakennusmestarilla, sen sijaan on oikeus esim.
padttdd toisen patenttia loukkaavan tyovilineen kdyttoonotosta, on tilannetta arvosteltava toisin.
Ks. KKO:n vihemmiston kantaa edelld s. 164 av. 98 ldhemmin selostetussa ratkaisussa KKO
1963 11 39 (ddn. 3-2).
102° Silloin se saattaa olla térkedici tai, mikili halutaan erottaa kolme astetta tuottamusta, voi ky-
seessd myOs olla tavallinen tuottamus. Ks. Routamo — Hoppu s. 54.
13 Ks. Kivivuori 1975 s. 68, HE 1973:187 s. 22, Routamo — Hoppu s. 177 ss., Hemmo 2001
s. 514 ja KKO 1981 II 76: Vahingon aiheuttanut tyontekijd tuomittiin korvaamaan vahingosta
kohtuulliseksi harkittu médré siind tapauksessa, ettei tyonantajan maksettavaksi tuomittuja kor-
vauksia saataisi perityksi.
104 Ks. Routamo — Hoppu s. 150 s. Siini todetaan mm., ettd mikéli vahingonkorvauslain sovelta-
misessa tdydentidvisti muiden lakien, so. erityislakien, tilanteissa pyritddn johdonmukaisuuteen,
jouduttaisiin tydnantajan ja tyontekijdn vastuun osalta hyviksymaiin myds vahingonkorvauslain
oikeuspaikkaa ja vanhentumista koskevat sddnnokset, jotka poikkeavat huomattavasti erityisla-
kien sdidnnoksista.
105 Ks. silloisesta oikeudesta esim. Hakulinen 1965 s. 301 ss.
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jo myonnetty. Ennen 1.4.1997 voimassa olleen patenttilain 60.1 §:n mukaan
normaali vastuu edellytti, ettd patenttihakemuksen julkisesta ndhtévéksi panos-
ta oli kuulutettu.'%

Jos joku ammattimaisesti kdyttdd hyviksi keksintdd ennen kuin sille on
mydnnetty patentti mutta hakemusasiakirjojen tultua PatL 22 §:n mukaan jul-
kisiksi, on hin PatL 60.1 §:n mukaan velvollinen suorittamaan siitd korvaus-
ta patentinloukkausta koskevan Patl 58 §:n mukaan, jos patentti sittemmin
myonnetddn. Tdmid vastuu on kuitenkin Patl. 58.2 §:ssi tarkoitettua, ldhinna
kohtuullisen lisenssimaksun mukaan médrdytyvid vastuuta (PatL 60.1 §).'

Kohtuusvastuuta niissé tilanteissa motivoitiin aikoinaan yhteispohjoismai-
sessa patenttimietinndssd mm. silld, ettd varsin suuri osa julkisiksi tulleista pa-
tenttihakemuksista raukeaa jo ennen kuin néhtdviksi pannuista hakemuksista
kuuluttaminen voi tapahtua. Nykyisin vasta hyviksytystd patentti- tai hyodyl-
lisyysmallihakemuksesta on kuulutettava (1.4.1997 lukien voimassa ollut ny-
kyinen PatL 20.1§). Lisédksi useiden patenttiin johtavien hakemusten patentti-
vaatimukset on muotoiltu tdhtddméén liian laajaan patenttisuojaan; patentti on
sittemmin myd&nnetty oleellisesti alun perin tarkoitettua suppeampana. Mikdli
ennen patentin myontdmistd tapahtunut keksinnon hyviksikaytté voisi synnyt-
tad periaatteessa tdyden vahingonkorvausvastuun, saattaisi siitd olla erindisid
haittavaikutuksia: elinkeinoeldmi voisi tarpeettomasti tuntea itsensd pakote-
tuksi piddttyméiin itse asiassa patenttisuojan ulkopuolelle jddvien keksintdjen
hyodyntdmisestd, miké saattaisi hidastaa yleistd teknistd ja taloudellista kehi-
tystd. !

Toisaalta patenttihakemusten yleensd pitkd, vuosien mittainen késittelyaika
Iuo hakijalle tarpeen saada tietynlaista edes PatL. 58.2 §:44n perustuvaa koh-
tuussuojaa jo hakemusvaiheessa. Monilla aloilla tekninen kehitys on erittdin
nopeaa, jolloin myos hakija keksintonsé kehityksesti jilkeen jidmisen pelossa
saattaa olla pakotettu ryhtymiin keksinndn hyodyntimiseen tuotantotoimin-
nassa jo varhain. Tdmi monesti tdysin avoimesti tapahtuva hyddyntdminen li-
sdd mahdollisuutta, ettd keksinto tulee kilpailijoiden tietoon, vaikka heilld ei
olisikaan tapana tutustua Patentti- ja rekisterihallituksessa jo julkisiksi tullei-
siin, mutta hyviksymittomind vield kuuluttamattomiin hakemuksiin.'®

Toisin kuin patenttihakemuksia hyodyllisyysmallihakemuksia ei tutkita kuin
siltd osin, ettd hakemus tdyttdd muodolliset vaatimukset.!’® Niin ikddn hyo-

1% Voimaantulosidénnoksen mukaan patenttihakemus, joka ennen lainmuutoksen voimaantuloa
oli hyviksytty pantavaksi julkisesti ndhtédviksi, kuului késitelld ja ratkaista ennen voimaantuloa
voimassa olleiden sddnnosten mukaan.

107 Ks. tdstd vastuusta mm. edelld s. 132 lausuttua.

108 Ks. NU 1963:6 5. 347, Castrén 1979 s. 75.

19 Ks. NU 1963:6 s. 347 s., Castrén 1979 s. 75 ja saatavissa olevasta hakemustiedosta edellid
s. 154.

10 Ks. Castrén 2006 s. 852.
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dyllisyysmallihakemusten kisittelyaika on patenttihakemusten normaalisti
useampia vuosia kestdviddn kisittelyaikaan verrattuna hyvin lyhyt, normaa-
listi kolmesta kuuteen kuukautta.!'! Niistd syistd johtuen Patl 60 §:n kaltais-
ta erityissddnnostd hakemuksen kisittelyaikaa silmélldpitden ei mahdollisesti
ole pidetty tarpeellisena eiki sitd myodskédidn ole otettu hyodyllisyysmallioike-
uslakiin. Riitoja mainitulta ajalta ei juuri ole. Hyodyllisyysmallin rekisterdin-
ti (josta kuulutetaan: HyodMalliL 17.1 §) on voimassa jo hyddyllisyysmalli-
hakemuksen tekemispdivistd lukien (HyodMallilL 25 §),''? joten hakemuksen
kisittelyaikana tapahtuneeseen sittemmin myonnetyn hyodyllisyysmallioikeu-
den loukkaukseen voidaan hakemuksen kisittelyaikaa koskevien erityissidin-
nosten puuttuessa soveltaa PatL 58 §:44 noudattelevaa HyodMallil. 37.1-2 §:&da
koko laajuudessaan. Sen 2 momentissa on Patl. 58.2 §:44 vastaava sddnnos
tuottamuksettoman loukkaajan korvausvastuusta kohtuuden rajoissa.

Edelli lausutusta johtuu myos, ettd ennen hakemuksen hyviksymisti ei voi-
da puhua mistdin elinkeinonharjoittajien yleisestd selonottovelvollisuudesta
patentti- tai hyodyllisyysmallihakemusten suhteen. Tuottamuksellisesta tai suo-
rastaan tahallisesta keksinnon hyddyntdmisestd voitaneen kuitenkin puhua esi-
merkiksi, kun yksinoikeuden hakija on ilmoittanut hyodyntéjille hakemuksen
vireilldolosta.'"* Tahallinenkaan hyodyntdminen ei PatL 60.1 §:n mukaan kui-
tenkaan johda kuin em. kohtuusvastuuseen.''*

Mikiin ei tietenkdédn estd hakijaa tekemistd mainittua ilmoitusta jo ennen
hakemuksen julkiseksi tuloa, joka PatL 22 §:n mukaan tarkoittaa hakemusasia-
kirjojen tuloa yleison saataviin jo ennen patentin myontdmistd. Hyodyllisyys-
mallihakemusta koskevat asiakirjat puolestaan tulevat julkisiksi pddsidintoisesti
hyodyllisyysmallin rekisterdintipdivastd (HyodMallil 18.1 §). Hakijan pyyn-
nosté julkiseksi tulo voi tapahtua aiemminkin kuin PatL 22 §:n tai HyodMal-
liL 18 §:n mukaan muuten on mahdollista. Korvauksena patenttilain tarkoi-
tusperid edistivistd hakemuksen julkiseksi tulosta hakijalle myonnetiin siitd
ldhtien PatL 58.2 §:n mukaista kohtuussuojaa.''> Sen sijaan patenttilain nojal-

" Ks. Berggren Group: Suomalainen hyddyllisyysmalli.
112 Myos patentin voimassaoloaika lasketaan hakemuspéivisti lukien (PatL 40.1 §), vaikka paten-
tinloukkauksen sanktiot ovat tidydelld tehollaan voimassa vasta patentin myontédmisestd lukien.
13 Ks. NU 1963:6 s. 348.
14 Ks. luku 8.3.4, voidaanko ja miten tahallisuus télloin ottaa huomioon kohtuusvastuuta korot-
tavana tekijana.
Ks. lisidksi NU 1963:6 s. 348, jossa lausutaan, ettd vahingonkorvaus tulee tuomita vain poik-
keustapauksessa, mikili hyodyntéjd on toiminut ilman tuottamusta, i god tro”.
Oikeuskaytdnnossaimme PatL 58.2 §:n mukainen, kohtuullisena lisenssimaksuna madrdytyvi
vastuu ajalta ennen patentinhakemuksen hyviksymisestd kuuluttamista on tuomittu ratkaisussa
H:gin HO t. 248/7.4.1976, 63 V 1974, selostettu jéljempénd s. 224 s. Tosin samassa jutussa KKO
t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976 hylkési kanteen korvausvaatimuksineen.
115 Hyodyllisyysmallilaista vastaava sdidnnds puuttuu. Tarkoitettuna ajankohtana sovellettaisiin
todennékaisesti joka tapauksessa vastaavaa HyodMallilL 37.2 §:44.
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la ei missdén tapauksessa voida saada suojaa ennen julkiseksi tulemisajankoh-
taa. Tama ilmenee jo PatL 60.1 §:n 1 virkkeen sanamuodosta: ”Jos joku sen
Jjilkeen, kun hakemusasiakirjat — — ovat tulleet julkisiksi, kdyttdd ammattimai-
sesti hyviksi keksintdd, johon on haettu patenttia, on patentinloukkausta kos-
kevia sddnnoksid vastaavasti sovellettava, jos patentti sittemmin myodnnetddn.”
Suojan myontimisestd patenttilain tai hyddyllisyysmallilain nojalla téitd aiem-
massa hakemusvaiheessa ei voi heritd kysymys siitdkddn syystd, ettd riittdva
selonotto keksinnostd ei kdytinnossd yleensd tuolloin vield ole mahdollista.''
Eri asia on, ettéd patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden hakija toisinaan saattaa
esittdd muihin kuin patentti- tai hyodyllisyysmallilain sd@nnoksiin, esimerkiksi
RL 30:4-6:44n (yrityssalaisuus) ja SopMenL 4 §:édin (liikesalaisuus)'!’ nojaa-
via vahingonkorvausvaateita,''® jotka tuolloin voivat koskea esimerkiksi tietty-
ja teknisid yksityiskohtia keksinnosti, joka kokonaisuutena kuitenkin vield on
salainen.

Hakija voi myo6s joskus nojautua yleisempiin oikeusperiaatteisiin perustu-
vaan ns. keksijanoikeuteensa sitd vastaan, joka mahdollisesti epdoikeutetuin
keinoin on hankkinut tiedon hinen keksinnostdidn ja ryhtyy kdyttiméin sitd
elinkeinotoiminnassaan.'"

7.3 LOUKKAAJAN KASITYS YKSINOIKEUDEN
LAAJUUDESTA YM. KYSYMYKSIA

7.3.1 Lait esitoineen ja Kirjallisuus

Kiytinnosséd ei ndytd juurikaan syntyvin erimielisyyksid edelld tarkastellun
patentteja ja hyodyllisyysmallirekisterdintejd ja niiden hakemuksia koskevan
selonottovelvollisuuden suhteen. Enimmiit ja vaikeimmat oikeusriidat koske-
vat yksinoikeuksien tulkintaa. Téssd suhteessa Suomessa on voimassa PatL
39 §:ssé lausuttu yhteispohjoismainen periaate: “Patenttivaatimukset madraa-
vit patenttisuojan laajuuden. Patenttivaatimusten kisittdmiseksi voidaan [kek-
sinnon, tekijin huom.] selitystd kdyttda apuna.” Patenttivaatimuksessa, jonka
tulee siséltyd patenttihakemukseen, on tdsmiillisesti ilmaistava se, mitd paten-

16 Ks. NU 1963:6 s. 347, Castrén 1979 s. 76. Ks. tiedonsaantimahdollisuudesta edelld s. 154.
Kuten edelléd on todettu, hyodyllisyysmallilain perusteella kylld voidaan periaatteessa myontdd
suojaa jo hakemuspdivistd lukien. Kédytidnnossi tilanne lienee kuitenkin sama kuin patentinkin
osalta.

17 Yrityssalaisuus ja liikesalaisuus ovat olennaisesti sama kisite, ks. edelld 5 luku s. 27.

8 Yritys- ja liikesalaisuuksien seki teknisten esikuvien suojasta mm. Castrén 1973 passim.,
sama, DL 1980 s. 410 ss. ja Castrén 2003 s. 27 ss.

119 Ks. keksijdnoikeudesta edelld s. 101 s., Hakulinen 1945 s. 385 ss., erit. s. 410 ss., Kivimdiki —
Ylostalo s. 86 s.
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tilla halutaan suojata (PatL 8.2 §). Vastaavat sddnnokset sisdltyvit HyodMallilL
24 §:4ddn ja 6.2 §:44n.'%°

PatL 39 §:n ja HyodMalliL 24 §:n yleisluontoiset tulkintanormit eivét tar-
kemmin selitd, miten po. yksinoikeuksia kdytinnossi tulkitaan tai tulisi tulkita.
Tulkinnallista epdvarmuutta sisdltii myos erds tunnettu patenttioikeudellinen
perusperiaate. Sen mukaan Patentti- ja rekisterihallitus selvittiessddn patent-
tihakemuksen kohteena olevan keksinnon patenttikelpoisuutta tutkii sen, onko
keksintd patenttilain mielessd uusi ja onko silld riittdvd keksinnollisyystaso,
mutta virasto ei lausu mahdollisesti myOnnettdvin patentin suojan laajuudesta.
Tehtdvd kuuluu niin patentin kuin hyodyllisyysmallin osalta tuomioistuimel-
le'?! ehkd vasta vuosia yksinoikeuden myontdmisen jidlkeen virinneen oikeus-
riiddan paitteeksi.

Oikeudenkdynti voi toisinaan paéttya siithenkin, ettd tuomioistuin ei patentti-
vaatimusten tai keksinnon selityksen taikka molempien epéselvyyden'?? vuoksi
katso voivansa tulkita patenttia, jolloin suojan ala ei selvid vield tuomiossakaan.
Lausuttu koskee vastaavasti hyddyllisyysmallia. Myoskdidn mitddn vahingon-
korvaus- tai muita seuraamuksia ei oikeus télldin voi paatokseensi ottaa; paitos
on muotoiltava kanteen hylkddviksi.'” Naméi tapaukset ovat Suomessa kuiten-
kin harvinaisia.'”* Seuraavassa tarkastellaan ainoastaan tilanteita, joissa jokin
tuomioistuin on todennut loukkauksen tapahtuneen. Ndmai ratkaisut valottavat
samalla tuottamussdinnon sisiltod.

Yhteispohjoismaisen patenttimietinndn valossa tuottamussdintd nidyttdd
muodostuvan varsin ankaraksi loukkaajan kannalta. Sen, joka tietii tietyn pa-
tentin olemassaolosta, on myos pyrittdvd selvittiméin, loukkaako hidnen me-
nettelynsd mahdollisesti tuota patenttia. Jos hédn kuitenkin virheellisesti arvioi
patentin suojapiirin liian suppeaksi, on yleensid asianmukaista, ettd hin joutuu
tistd vastuuseen patentinhaltijaa kohtaan, eikd vahinko kohtaa jalkimmadisti lo-
pullisesti.'* Patentinloukkausjutun vastaaja nostaa puolestaan usein vastakan-
teen vaatien saman patentin julistamista mitdattomaiksi. Joskus patentti onkin ju-

120 HysdMalliL 24 § kuuluu: ”Suojavaatimus méidrid hyddyllisyysmallisuojan laajuuden. Suoja-
vaatimusta tulkittaessa voidaan selitystd ja kuvia kdyttdd apuna.” HyodMalliL 6.2 § 1 virke kuu-
luu: "Hakemuksen tulee sisiltdd keksinnon selitys ja tarvittavat kuvat seké tdsmaéllisesti ilmaistu-
na se, mitd halutaan suojata (suojavaatimus).”

12l Tdmin toteaa patentin osalta Godenhielm, NIR 1971 s. 9.

122 Keksinnon selityksen, tarvittaessa piirustuksineen, tulee patenttivaatimuksen ohella siséltyi
kirjallisesti tehtyyn patenttihakemukseen. Selityksen tulee olla niin selvi, ettd ammattimies voi
sen perusteella kayttdd keksintod (PatL 7.1 ja 8.2 § ja titd mukailevat HyodMallilL 6.1-2 §).

123 Ks. Koktvedgaard 1971 s. 168 s., 242.

124 Tanskassa on tétd koskevaa oikeuskiytintod, ks. etenkin Koktvedgaardin (1971) mainitsema
ratkaisu UfR 1938.756 H, jossa korvaus eviittiin luultavasti patenttivaatimusten ja keksinnon se-
lityksen epdselvyyden vuoksi.

125 Ks. NU 1963:6 s. 334. Koktvedgaardin ja Levinin (2002 s. 423) mukaan suojapiirin virheelli-
nen arviointi ei poista tuottamusvastuuta.
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listettu mitdttomiksi seurauksella, ettd loukkauskanne on téstd syystd hylatty.
Lisdksi tdssd tuomiossa on voitu erikseen todeta, ettd ilman edeltdvdd patentin
mitdttoméksi julistamista vastaaja olisi kuulunut tuomita patentinloukkauksesta.
Patentin mitédttoméksi julistamisesta on saatettu erikseen valittaa. Niin kauan
kuin mitdttdomyyskysymysti ei ole lopullisesti ratkaistu lainvoimaisella tuo-
miolla, on loukkausjutun vastaajalla paasdéntoisesti riski mahdollisesta virhear-
vioinnistaan mitédttomyysasian lopputuloksen osalta.'*® Timi merkitsee luonnol-
lisesti vastaavasti my0s sitd, ettd vastaaja joutuu tuottamusvastuun vilttddkseen
ndyttiméaidn toimineensa kaikesta huolimatta riittdvidn huolellisesti patentin tai
hyodyllisyysmallin suojapiirid koskevissa arvioinneissaan. Vastaajan ndytto-
taakkaa ei kuitenkaan pidd ulottaa niin pitkille, ettd vastaajan aina poikkeukset-
ta katsottaisiin menetelleen tuottamuksellisesti, ellei hin esitd vastandyttod oi-
keudenhaltijan kanteelle. Niyttovelvollisuushan riippuu pitkille siitd, onko
kantaja esittinyt tuottamukseen viittaavaa ensi kdden (prima facie) nayttod.'”’
Tuottamussddannot on meilldkin yleensd pyritty nikemidn moitittavaa, huoli-
matonta kdyttdytymistd koskevina normeina.!?® Patenttimietinnon edelld selostet-
tu kanta, jonka mukaan loukkaaja yleensi saa kantaa vastuun patentin suojapiiriad
koskevista arviointivirheistasin, merkitsee kuitenkin tuottamussadnnon muovautu-
mista toisenlaisesta, riskin jakautumisen aspektista nahtdviksi normiksi. Talloin
ei viime kidessi kiinnitetd huomiota niinkéédn patenttisuojaa koskevan selonotto-
velvollisuuden mahdolliseen laiminlyontiin, vaan sithen, kummanko, patentinhal-
tijan vai loukkaajan, riskille loukkausvahingon on lopullisesti jastava.'?
Téllainen tuottamuksesta riippumatonta eli ankaraa (objektiivista) vastuu-
ta muistuttava vahingonkorvausvastuu tihdentdd yksinoikeuden mahdollista
loukkausta harkitsevalle taholle sitd, ettd on syytd huolellisesti tutkia yksin-
oikeussuojan ulottuvuutta mahdollisessa loukkaustilanteessa siltd kannalta, ettéd
mahdollinen virhearviointi voi aiheuttaa hyvinkin raskaan korvausvastuun. Sei-
kalla on preventiivistd merkitystd loukkausten ennalta ehkdisemisessd siten,
ettd loukkausta harkitsevan tahon kéyttdytymistd ohjaa tieto mahdollisesta kor-

126 Riskinjaon suhteen niin Benkard s. 1410 s. viitaten ratkaisuun BGH 23.2.1962, BB 62.428.
Ks. kuitenkin jdljempénd s. 35 s. siitd, miten erittdin suuret vaikeudet arvioida etukiteen mitéttd-
myyskysymysté sen todennikoisen lainvoimaisen lopputuloksen mukaisesti voivat poikkeuksel-
lisesti eliminoida tuottamuksen patentinloukkaajalta.

127 Tdm& huomioon ottaen voin ainoastaan varauksellisesti yhtyd Hdkan Borgenhdillin (Festskrift
till Marianne Levin s. 147 ss., 152) esittdméin mielipiteeseen. Hinen mukaansa voitaisiin viittid,
ettd rekisterdityjen yksinoikeuksien suhteen vallinnee tuottamusolettama. Nédin ollen loukkausju-
tun vastaajalla lienee kidytdnnossd nidyttotaakka sellaisista olosuhteista, jotka voisivat osoittaa
tuottamuksen puuttuvan.

128 Ks. mm. Kivimdiki — Ylostalo s. 457 s., Routamo 1975 s. 34, 38 ss. ja erityisesti patenttioikeu-
den osalta Hakulinen, DL 1947 s. 17 ss.

129" Till6in saattaa olla kysymys rajatapauksista tuottamusvastuun ja tuottamuksesta riippumatto-
man eli objektiivisen vastuun vilillé, ellei voida osoittaa tapauksen kuuluvan pikemminkin ob-
jektiivisen vastuun piiriin. Ks. néisti tilanteista yleisemmin esim. Hellner s. 88 ss.
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vausvastuusta. TAma saattaa estdd hiantd ryhtymasti loukkaukseen sitd varmem-
min, mitd suuremmaksi hin katsoo riskin mahdollisesta korvausvastuun lan-
gettavasta tuomiosta suhteutettuna siihen korvausmaédrdin, minkéd hén pystyy
ennakoimaan tuomioistuimen langettavan patentin tai hyodyllisyysmallioikeu-
den loukkauksesta.'*

Seki patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden haltijan ettd loukkaajan kan-
nalta saattaisi olla oikeudenmukaisempaa katsoa pelkistdan PatL 58.2 §:n tai
HyodMallilL 37.2 §:n mukaan arvosteltaviksi ne tapaukset, joissa tuottamus-
ta sen normaalissa, moitittavaa huolimatonta kdyttdytymistd kuvaavassa muo-
dossa ei pystytd osoittamaan. Télloin loukkaaja velvoitetaan suorittamaan va-
hingonkorvausta vain kohtuuden mukaan. Korvausméiérd saataisiin samalla
sopivasti suhteutetuksi tuomioistuimen mahdollisesti samaan ratkaisuun sisil-
Iyttdmiin muihin sanktioihin ja niiden kilpailullisiin ym. vaikutuksiin sekd pa-
tentinhaltijan ja loukkaajan kannalta ettd yleiseltd kannalta. Ldhinnd kyseeseen
tulevat kieltotuomio (PatL 57.1 §, HyodMalliL 36 §) ja yksinoikeudella suojat-
tua, luvattomasti valmistettua tuotetta tai esinettd, jonka kédyttiminen siséltdi-
si yksinoikeuden loukkauksen, koskevat muuttamis-, talteenpano-, havittimis-
taikka lunastamisvaateet (PatL 59.1 §, HyodMalliLL 38 §).

Yhteispohjoismaisessa patenttimietinndssd tihdennetéén, ettd patentin ole-
massaolosta tietoisen vastaajan voidaan katsoa toimineen ilman tuottamusta
ainoastaan silloin, jos hin voi esittdd objektiivisesti arvioiden vahvoja hyvik-
syttdvid perusteita kannalleen patentinloukkauksen puuttumisesta. Mietinnén
mukaan on kylld olemassa tiettyjd tapauksia, joissa patenttisuojan laajuutta
koskeva virhearviointi voi olla siind méddrin anteeksiannettava, ettei patentin-
loukkausta voida pitdé tuottamuksellisena.'® Tdma toteamus mietinndssi 0soit-
taa, ettd tilloin on kysymys juuri sellaisista tilanteista, joissa ei ole syyti katsoa
loukkaajan menetelleen moitittavasti, so. huolimattomasti patenttisuojaa kos-
kevan selonottovelvollisuutensa suhteen. Niiti tilanteita voi esiintyi erityisesti
vaihdantaportaassa vihittdiskauppiailla, joilla on muihin verrattuna rajoitetum-
pi velvollisuus selvittdd patentit ja hyodyllisyysmallioikeudet.'*?

130" Riisin (s. 344) mukaan tuottamuksesta riippumatonta, ankaraa vastuuta muistuttava vahin-
gonkorvausvastuu on tarkoituksenmukainen korvausperiaate etenkin silloin, kun esimerkiksi pa-
tentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksen oikeusseuraamuksia langettava tuomioistuin
kykenee asianmukaisella tavalla médrittiméédn tuomittavan korvausméérin. Télloin kysymys on
normaalien korvausperiaatteiden soveltamisesta eiké siitd, ettd tuomioistuin ei pysty ndyton puut-
tuessa midrittdimddn vahingonkorvausta luotettavalla tavalla, vaan oikeus joutuu arvioimaan va-
hingon kohtuuden mukaan (OK 17:6). Ks. tistd Castrén 1979 s. 171 ss. ja jdljempina 8.6.
Sikéli kuin vahingonkorvauksen asianmukaisesti médrittdvidd tuomioistuinkdytiantdd on ole-
massa, loukkaukseen ryhtymisté harkitseva taho voi luonnollisesti ottaa sen huomioon laskelmis-
saan ja niithin perustuvassa kédyttdytymisessiin etenkin, mikéli tuomioistuinkdytdnto on vaivatto-
masti saatavilla esimerkiksi korkeimman oikeuden julkaistuista ratkaisuista.
1B1 Ks. NU 1963:6 s. 334.
132 Ks. NU 1963:6 s. 335 ja edelld s. 156.
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Ymmirrettdvistd virhearvioinnista, joka voi joskus koskea patentin pite-
vyyttikin, voi toisinaan olla kysymys, jos loukkaaja on saanut késitykselleen
tukea asiantuntevalta taholta. Asiantuntijalla tulee kuitenkin olla sellainen ase-
ma, ettd lausuntoa voidaan pitidd arvovaltaisena ja objektiivisena.!** Esimerkiksi
aiemmin tarkastellulla ns. Freedom to operate -lausunnolla voi olla merkitysti
tapauskohtaisessa tarkastelussa.'*

Pohjoismaisessa oikeustieteessa vallitsevan mielipiteen mukaan kynnys tuot-
tamusvastuun poistumiselle on hyvin korkea myos titd puoltavan asiantuntija-
lausunnon ollessa kysymyksessd.!®

Yhteispohjoismaisessa patenttimietinndssd todetaan lisdksi, ettd “tietyis-
séd tapauksissa ei normaali huolellisuus (normal aktsamhet) kuitenkaan néyti
edellyttivin perusteellisemman selvityksen suorittamista. Patentti voi olla niin
epdselvisti laadittu, ettd sen oikeaa sisdltod koskeva védrinkisitys jo sen vuok-
si osoittautuu anteeksiannettavaksi” [tekijan suom.].!** Niin voi joskus olla
rekister6idyn hyodyllisyysmallinkin osalta, vaikka sitd koskeva tekniikka on
keskimiérin yksinkertaisempaa kuin patentoidun keksinnén osalta.

Mikili kuvatunlaista tapausta ratkaiseva tuomioistuin kuitenkin katsoo, ettei
virhearviointia voida pitdd anteeksiannettavana, voidaan mahdollisesti soveltaa
PatL 58.1 §:n 2 virkkeessd lausuttua periaatetta: ’Jos tuottamus on vain lievaa,
voidaan korvausta sovitella.”'¥’ (vastaavasti HyodMalliLL 37.1 §:n 2 virke).

Tuottamuksen edellytyksid arvioitaessa erityisesti huolellisuusmittapuun ja
tuottamusasteen osalta on myds syytd muistaa TRIPS-sopimuksen 41 artiklan
1 kohta. Sen mukaan oikeuskeinoja immateriaalioikeuksien turvaamiseksi ei
tule soveltaa siten, ettd itse asiassa syntyy esteité lailliselle kaupankdynnille.'*

7.3.2 Oikeuskiytintoi

Patenttilakimme merkittdvimpind esityoné yhteispohjoismaisella mietinnolld,
tdydennettynad varmistamisdirektiivilld 2004/48/EY, on keskeinen merkitys pa-
tenttilain tulkinnassa. Tuottamusvastuuta valaisevia kotimaisia oikeustapauksia
I6ytyy jonkin verran.

Korkeimman oikeuden kdytdnnon pohjalta on todettavissa piisddntd, jonka
mukaan patentinloukkaaja ei pddsiintoisesti voi tuottamusvastuusta vapautuak-

133 Ks. NU 1963:6 s. 335.

13+ Ks. edelld s. 160.

135 Ks. Gaarder, NIR 1968 s. 256, Castrén 1979 s. 88 s., Aokerberg, NIR 2013 s. 358, Plesner;
NIR 1986 s. 378, Midelfart, NIR 1986 s. 414, Karlsson, NIR 1990 s. 374 s., Sejersted, NIR 2000
s. 123 ja Stenvik 2006 s. 423.

136 Ks. NU 1963:6 s. 335.

137 Ks. Castrén 1979 s. 79.

138 TRIPS-sopimuksen tdmi kohta on siteerattu s. 148 av. 19.
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seen vedota patenttisuojan laajuutta koskevaan, oikeuden hyviksymaésti paten-
tinhaltijan tulkinnasta poikkeavaan kisitykseensd.!** Joistakin ratkaisuista voi
jopa saada vaikutelman, ettd patentinhaltijalta ei ilman erityistd aihetta vaadi-
ta mitddn ndyttod tuottamuksen puolesta; patentinloukkaus itsessidin on tilloin
riittdvd osoitus tuottamuksen esiintymisestid. Helsingin hovioikeus lausuu rat-
kaisussaan 1247/24.3.1993, 91/1334 seuraavaa:

”Vastaajien Plan-Sell Oy:n ja Insindéritoimisto Olli Heikinheimo Oy:n oli
todettu loukanneen riitapatenttia yhden laitoksen osalta. Koska vastaajat oli-
vat olleet korvausperusteen kannalta relevanttina ajanjaksona merkittdvid
elinkeinonharjoittajia sahalaitosten suunnitteluun ja niiden valmistukseen
liittyvilld alalla, ja Plan-Sell oli my6s tehnyt riitapatentin néhtidviksi panon
jalkeen muistutuksen riitapatentin hyvéiksymisté vastaan, patentin loukkauk-
sen ei katsottu johtuneen lievistd tuottamuksesta. Vastaajien oli siis suoritet-
tava kohtuullinen korvaus riitapatentin kiyttamisestd.”!0

Nidin ollen epaselvyys patenttisuojan laajuudesta enintiin johti siihen, etti pa-
tentinloukkaus ei ollut tahallinen vaan tuottamuksellinen.'*!

Vanhemmassa oikeuskéytinnossid kantajalta vaadittavan ndyton védhiisyyt-
td osoittaa esimerkiksi KKO 1920 p. 926: ”Koska kysymyksessi olevat, P:n
teettdmét 35 kuivaamislaitetta olivat aivan H:n patentilla suojatun laitteen
mukaiset sekéd P niin muodoin kdyttdmalld niitd maanviljelyksessiin oli lou-
kannut H:lle myonnettyd puheenalaista patenttioikeutta, sen vuoksi ja kun
P:n, jos kohta hin ei ollutkaan tiennyt tekonsa loukkaavan sanottua oikeut-
ta, kuitenkin olisi pitinyt olla siitd tietoinen, KKO — — harkitsi oikeaksi — —
madritd — — kuivaamislaitteet — — saatettavat kiyttokelvottomiksi — — (ei esi-
tetty vahingonkorvausvaatimusta)”.

Ratkaisu KKO 1920 p. 927 on muuten samantapainen, paitsi ettd vahingon-
korvausvaatimus hylittiin ndyttdméttd jadneen vahingon vuoksi; liséksi ju-
tun asiakirjavihkoon siséltyvin lddninsihteeri Chydeniuksen todistuksen mu-
kaan patentinloukkaajat olivat tehneet omat laitteensa patentinhaltija H:Ita
ostamansa laitteen mukaan.'*> Ratkaisu KKO 1921 p. 148 muistuttaa suu-
resti em. ratkaisuja, ja siind hyviksyttiin vahingonkorvausvaatimuskin. Tie-

139 Ks. seuraavassa tekstissé tdydentden selostettavia ratkaisuja KKO 1937 II 214 (vastaaja ei
pystynyt nédyttimédn omien koneidensa oleellisesti eronneen patentoiduista koneista, ja hénet
velvoitettiin suorittamaan vahingonkorvausta tuottamuksellisesta patentinloukkauksesta), KKO t.
5550/18.12.1950, 414 RD 1947, selostettu NIR 1952.64 (erimielisyys koski kantajan patentin
suoja-alaa, RO sekd HO hylkésivit loukkauskanteen; KKO sen sijaan velvoitti vastaajan suorit-
tamaan vahingonkorvausta tuottamuksellisesta patentinloukkauksesta) ja vihdoin ratkaisun KKO
t. 644/16.3.1970, NIR 1971.79 selostus s. 174 ss.

140 Ks. ratkaisun selostus IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.

141 Sen sijaan hovioikeuden ratkaisussa ei, pdinvastoin kuin Akerberg (NIR 2013 s. 357) viitti,
lausuta, ettd loukkausjutun vastaaja kantaa patentin suoja-alaa koskevan tulkintariskin.

142 Ks. KKO:n aktiin Pag. 758 SD 1917 sisiltyvid Vanajan KO:n poytékirjoja istunnon 21.7.1914
kohdalta.
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donanto KKO 1930 II 253 siséltdd seuraavaa: O:lle oli 20.10.1924 tehdysti
hakemuksesta myonnetty patentti keksimdinsid kuorma-auton kippilaittee-
seen. Kaksi autoliikettd oli vuosina 1925-1926 valmistuttanut tuolla paten-
tilla suojattuja kippilaitteita, jonka vuoksi ne velvoitettiin suorittamaan pa-
tentinhaltijalle vahingonkorvausta. Tuottamuksesta ei ratkaisun perusteluissa
puhuta mitdén, sitd on nédhtdvisti pidetty itsestddn selvidnd. Tuohon aikaan
voimassa olleen vuoden 1898 patenttiasetuksen 5 § asetti nimenomaisesti
tuottamuksen korvausvastuun edellytykseksi.

Ks. my6s ratkaisua KKO 1938 II 595: ”Kun asianomaisten rautatieviran-
omaisten siithen ndhden, mité asiassa oli kédynyt ilmi, oli pitinyt tietdd, ettd
kysymyksessd olevien patenttisuojaa nauttivien laakereiden rautatien kiy-
tossd pitaminen oli loukannut K:n patenttioikeutta, HO — — velvoitti rautatie-
hallituksen suorittamaan K:lle vahingonkorvausta. KKO ei muuttanut HO:n
tuomiota. K oli kokeillut ja valmistanut ko. laakerimallin ollessaan rautatei-
den palveluksessa Pasilan konepajassa, ja K oli edelleen ollut samassa tyo-
paikassa patenttia hakiessaan ja sen saadessaan;'®# timi tekee rautateiden
tuottamuksen sitdkin ilmeisemmiksi.” Ratkaisussaan 78.712.1950'** KKO
katsoi ”sen perusteella, mitd asiassa oli kdynyt ilmi” oy P:n tuottamuksel-
lisesti loukanneen V:lle nestekompassiin ja sen valmistustapaan myonnet-
tyd patenttia ja niin tulleen velvolliseksi suorittamaan vahingonkorvausta.
Vaasan HO Xkatsoi 7.7.1967 annetussa tuomiossa'®® yhtic W:n, tietoisena
O:n tekemaistéd patenttihakemuksesta, vuodesta 1956 alkaen valmistaneen ja
myyneen kahta eri mallia vuosilta 1956 ja 1959 olevia kultivaattoreita, joi-
hin tehdyt muutokset eivit oleellisesti eronneet O:lle sittemmin myonnetys-
td patentista. Koska yhtié6 W niin muodoin oli tuottamuksellisesti loukannut
O:n patenttioikeutta, velvoitti HO vuoden 1943 patenttilain 74.2 §:n nojalla
W:n suorittamaan O:lle vahingonkorvausta. Kuitenkin HO katsoi W:n tuot-
tamuksen lieviksi, mitd vuoden 1959 mallisiin kultivaattoreihin tuli, ”ottaen
huomioon ne muutokset, mitkd yhtio oli tehnyt ndihin kultivaattoreihin ver-
rattuna vuoden 1956 mallisiin kultivaattoreihin, ja koska O:lle myonnetylld
patentilla voidaan katsoa olevan rajoitettu suoja-ala”; sen vuoksi HO sovit-
teli tuomittavaa vahingonkorvausta téltid osin. KKO muutti 16.3.1970 anne-
tussa tuomiossa'*® HO:n tuomiota vain siten, ettd sovittelu poistettiin, koska
W:n tuottamusta ei missdédn suhteessa voitu katsoa lieviksi.

Viimeksi selostetussa oikeustapauksessa huomio kiinnittyy W:n tuottamusta
koskeviin perusteluihin. KKO:n tuomiosta on “rivien vilistd” luettavissa, ettd
periaatteessa tuottamusarviointiin ei vaikuta, kuinka ldhell4 tai kaukana paten-
toitua keksintod loukkausobjektin tekninen ratkaisu on. Vaikka loukkaaja voi-
si esittdd patenttisuojan suppeampaa alaa koskevan kantansa tueksi arvovaltai-

143
144
145
146

Ks. jutun selostusta NIR suomenkiel. liite 1949 s. 42 s.

Ks. selostusta NIR 1952 s. 64.

Ks. NIR 1971 s. 81.

KKO t. 16.3.1970/644, 509 RD 1967, selostettu NIR 1971 s. 83, kommentoinut Godenhielm,

NIR 1971 s. 17 ss.
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sia asiantuntijalausuntoja esim. immateriaalioikeuden alalta, ei timi mydskaan
yleensd ole hdnen tuottamustaan vihentdvd saati poistava tekijd.'*” Tami on
ymmirrettdvissid ottaen huomioon etenkin se, ettd yleensid asiantuntijalausun-
not esitetddn oikeudessa puolustautumistarkoituksessa loukkauksen jo tapah-
duttua, eikd asiantuntijan mielipidettd kysyti jo siind vaiheessa, kun harkitaan
mahdollisesti patenttia loukkaavan tuotannon aloittamista.'*® Sitd paitsi louk-
kaajan itsensi ja hdnen liiketoiminnassaan kidyttimiensd neuvonantajien asian-
tuntemus tietylld erityisalalla painaa oikeuskdsittelyssd monesti enemmaén kuin
hdnen oikeuteen varta vasten pyytiménsi asiantuntijan nikemys.'* Lis#ksi oi-
keuskirjallisuudessa on esitetty, ettd ainakaan jutun osapuolen yksityisesti palk-
kaaman asianajajan tai patenttiasiamiehen antama lausunto ei riitd poistamaan
loukkaajan tuottamusvastuuta, mutta jos tdllaisen lausunnon lisédksi oikeudel-
le esitetdédn esimerkiksi loukkaajan nidkemysti tukeva patenttiviraston tai asiaa
kisittelevian tuomioistuimen kutsuman asiantuntijan lausunto, saattaa néilld
lausunnoilla yhdessi olla huomattava painoarvo.'>

Tarkasteltavana olevassa jutussa patentinloukkaaja, yhtio W, pystyi myds
esittiméin ahtaampaa patenttisuojaa koskevan kantansa tueksi KKO:lle, ettd
Vaasan HO:n tuomio, jossa patentinloukkauksen katsottiin tapahtuneen, merkit-
si ilmeistd poikkeamista vuoden 1943 patenttilain 40.3 §:n mukaisista yhdistel-
mi- ym. patenttien tulkintaperiaatteista.'s' Tapaukseen liittyvi epdvarmuus pa-
tentin suoja-alasta vaikutti Godenhielmin mukaan Vaasan HO:n nékemykseen
tuottamuksen lievyydestd.'>?

Yhdistelmikeksinndlle on tunnusomaista, ettd se koostuu useista jo ennestdidn
tunnetuista osista tai tyovaiheista, jolloin patentin kohteena olevana keksintona
on nimenomaan ndiden osien tai tyovaiheiden méératynlainen yhdistelmi, jolla
monesti voidaan aikaansaada entistd suurempi teho tai muu hyoty.'>* Oikeus-
kiytinnossikin on useimmiten ldhdetty siitd, ettd yhdistelmékeksinngilld on
erittdin suppea suoja-ala, joka melkeinpi on luettavissa patenttivaatimuksesta
keksinnon selitystd apuna kéyttden.'>* Kuitenkin Vaasan HO samoin kuin KKO

147 Loukkaajan kannan puolesta puhuvan lausunnon esitti professori Berndt Godenhielm, ks.
NIR 1971 s. 81 s. Toisaalta patentinhaltijaa tukevan lausunnon esitti hovioikeuden presidentti
Y. J. Hakulinen, ks. NIR 1971 s. 80.

198 Ks. Castrén 1979 s. 82.

149 Ks. Benkard s. 1411 viittauksin oikeuskdytintoon.

130 Ks. Karlsson, NIR 1990 s. 376, Sejersted, NIR 2000 s. 123.

151 Ks. KKO:n aktiin 509 RD 1967 sisiltyvid 4.9.1967 piivittyd muutoksenhakukirjelméd.

152 Ks. Godenhielm, NIR 1986 s. 400.

153 Ks. Godenhielm, NIR 1971 s. 17, 19, Blum — Pedrazzini I s. 142 ss.

134 Néin Godenhielmin NIR 1971 s. 15 ss. selostamat ratkaisut KKO 1955 IT 100 (kaasugeneraat-
torin polttoainesdilion pohjarakennelma), Turun HO t. 440/27.11.1959, 587 VD 1958, KKO t.
2742/18.10.1960, 58 RD 1960: ei mhl (jadkiekkomaila), Helsingin HO p. 780/1.12.1966, 223/83
R 1964, KKO p. 716/11.3.1968, 69/35 VD 1967: ei mhl (pakkausten valmistaminen). Toisin, la-
veamman tulkinnan kannalla samoin Godenhielmin NIR 1971 s. 16 selostama ratkaisu KKO t.
72/14.1.1957, 388 RD 1956 (kannatintanko).
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tulkitsi O:lle yhdistelmékeksint6on myonnetyn keksinndn suojapiirin titd rat-
kaisevasti laajemmaksi. Tdmékédédn ei poistanut W:n tuottamusta, vaikka W:n
puolesta KKO:lle esitetyn patenttioikeudellisen, Godenhielmin laatiman asian-
tuntijalausunnon mukaan “itse asiassa W ei ollut voinut ennakolta arvata,
ettd patenttia tulkittaisiin siten, ettd poikettaisiin patenttivaatimuksen selvista
sanamuodosta”.'

Myos muissa Pohjoismaissa ja Saksassa on hyviksytty KKO:n omaksu-
ma periaate, jonka mukaan loukkaajan mahdollinen poikkeava kisitys pa-
tenttisuojan laajuudesta ei péddsdintoisesti vihenni tai poista hédnen tuotta-
mukseen perustuvaa vahingonkorvausvastuutaan.'>® Pddsddntd on helposti
ymmarrettivissd, silld patenttisuojan laajuutta koskeva kysymys on tyypillisesti
koko loukkausoikeudenkdynnin piddongelma; timéd ongelma koskee sitd pait-
si objektiivisia, padosiltaan luonnontieteellisia (teknisid) kysymyksi, jotka on
ikddn kuin sisddnrakennettu vahingonkorvausoikeudellisen tuottamussdannon
eri soveltamistilanteisiin.

On myos kisitettdavissid, miksi loukkausobjektin suurempi tai pienempi yh-
tildisyys patentoituun keksintdon tai suojattuun hyodyllisyysmalliin ei péa-
sddntoisesti poista tuottamusvastuuta tai edes lievennd tuottamusta esimerkiksi
lievédn tuottamuksen suuntaan. Kdyttdmailld patenttia tai hyodyllisyysmallioi-
keutta tarkoituksellisesti muunnellussa muodossa voisi loukkaaja muuten aina

155 Ks. KKO:n aktiin 509 RD 1967 sisiltyvid Godenhielmin asiantuntijalausuntoa s. 12. — Toi-
saalta Patentti- ja rekisterihallitus antoi vihdn myShemmin (18.12.1969) samaan aktiin sisilty-
vin oman lausuntonsa KKO:lle. Virasto katsoi pdinvastoin kuin Godenhielm, ettd ko. patenttia oli
tulkittava tekstissd mainitulla tavalla laventavasti. Viraston lausunto, joka poikkeaa viraston
aiemmin yhdistelmépatenttien osalta omaksumasta patenttivaatimuksen kirjaimen mukaisesta
tulkinnasta (timin toteaa Godenhielm, NIR 1971 s. 20), on ehki vaikuttanut ratkaisevasti KKO:n
tuomion sisdltoon ko. jutussa.

Vaikka tdmin teoksen aihepiiriin ei kuulukaan Patentti- ja rekisterihallituksen toiminnan kri-

tisoiminen, on nyt paikallaan esittdd lyhyt kommentti viraston em. lausunnon syntytavasta. Lai-
nattakoon W:n oikeudenkéyntiasiamiehen laatimia kirjallisia huomautuksia viraston lausunnon
johdosta (pdivdys 2.3.1970; sisdltyvit KKO:n aktiin 509 RD 1967): "Nyt ko. Patentti- ja rekiste-
rihallituksen lausuntoa laadittaessa on viraston patenttitekninen asiantuntemus sivuutettu. Asian
on pédjohtajalle [joka oli lakimies, tekijdn huom.] esitellyt elinkeinovapausosaston osastopééllik-
koni toimiva ylijohtaja [joka myds oli lakimies, tekijan huom.] — — Patentin suojapiirid on arvos-
teltu Patentti- ja rekisterihallituksessa kiyttdmittd hyvéksi viraston teknistd asiantuntemusta.
Sellaisissa olosuhteissa syntyneelle lausunnolle ei voida antaa sitd arvoa, kuin ammattiviraston
lausunnolle muutoin kuuluisi.” W:n oikeudenkdyntiasiamies esitti myds epdilyksen, oliko viras-
ton lausunto syntynyt muodollisesti virheellisessi jarjestyksessd. Kuitenkaan Patentti- ja rekiste-
rihallituksesta annettu asetus (11.3.1966/133) ei sisilld asiasta selvid sadnnoksia.
156 Ks. Koktvedgard 1971 s. 241, Gaarder, NIR 1968 s. 256 ja jiljempini s. 177 av. 161 selostet-
tavaa oikeustapausta, Hesser — Essén s. 153 ja Saksan osalta Lindenmaier s. 1327 ss. viittauksin
oikeuskéytidntoon ja mm. seuraavin perusteluin (s. 1327): "Oikeuskéytdnndssd on aina asetettu
ankara huolellisuusmittapuu sille, joka tietdd suojaoikeuden (so. esim. patentin, tekijin huom.)
olemassaolosta. Jos hin erehtyy suojan laajuudesta, ei tuottamusta yleensi tarvitse ldhemmin pe-
rustella. — — Periaatteessa loukkaaja on paras asiantuntija omalla ammattialallaan [tekijdn
suom.].” Samansuuntaisesti Benkard s. 1410 s.
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padstd viittdiméadn, ettd hidn ei voinut aavistaa loukanneensa patenttia tai hyo-
dyllisyysmallioikeutta.'>’?

Pdinvastoin kuin patenttihakemusten osalta, hyodyllisyysmallihakemus tut-
kitaan 1dhinn4 vain hakemuksen muodollisten vaatimusten tdyttymisen osalta.'>®
Téamin vuoksi hyodyllisyysmallioikeuksia mitdtdiddin monin verroin enemméin
suhteessa myonnettyihin patentteihin. Niinpd hyodyllisyysmallioikeussuojan
ulottuminen mahdolliseen loukkaustilanteeseen on hyoddyllisyysmallin suoja-
alan arviointia helpottavan, yksinoikeuden myontoedellytykset myos uutuuden
ym. asiallisten edellytysten osalta ratkaisevan virastopdidtoksen puuttuessa
monesti erittdin vaikeasti arvioitavissa. Ndmi seikat huomioiden kysymys lie-
vésti tuottamuksesta tai tuottamuksen puuttumisesta herdi oletettavasti useam-
min kuin patentin ollessa kysymyksessi.!** Liian ankara tuottamusvastuu hait-
taa myos liike-eliméan normaalia kulkua ja on tarpeeton pidike parempien
tuotteiden saattamista markkinoille edeltiville, yhteiskuntaa hyodyttiville
keksimistoiminnalle etenkin hyodyllisyysmallien kehittelyn osalta mutta luon-
nollisesti my0s patentointiin tihtddvissi toiminnassa.

Tosin hyddyllisyysmallioikeuden kohteena olevat tuotteet, tyypillisesti esi-
merkiksi tyokalut, ovet ja ikkunat, huonekalut ym. kiyttoesineet,'®® ovat raken-
teeltaan keskimaarin yksinkertaisempia kuin patentoidut tuotteet ja menetelméit.
Tama puolestaan saattaa helpottaa hyddyllisyysmallin suoja-alan arviointia.

Norjassa Gaarder on katsonut oikeuskidytdnnon kuvastavan loukkaus-
vahingon pddsddntoistd salyttdamistd patentinloukkaajan riskille silloinkin,
kun hinen mydhemmin saamansa patentti osoittautuu vanhempaa patenttia
loukkaavaksi.'®" Aron (nykyisin Haarmann) mukaan hyvin epéselvit patentti-

157 Ks. Castrén 1979 s. 84 ja KKO:n aktiin 509 RD 1967 sisdltyvid O:n muutoksenhakukirjel-
mid KKO:lle 6.8.1967.

158 Ks. Castrén 2006 s. 852.

159" Tuottamusastetta valottavaa kotimaista oikeuskéytintod hyodyllisyysmallioikeuksista ei juuri
ole. Benkardin (s. 1674) mukaan tuottamus voi hyodyllisyysmallioikeuden loukkaajalta olla
poissuljettu sen vuoksi, ettd hyddyllisyysmallioikeutta koskevassa hakemuksessa suojavaatimuk-
set ja keksinnon selitys eivit ole niin selkeitd, ettd niistd tekniikan taso huomioon ottaen voitaisiin
tehdd pidtelmid hyodyllisyysmallisuojan ulottuvuudesta. Ks. saksalainen ratkaisu BGH
30.11.1976, GRUR 1977.250. Ks. ratkaisusta vield jdljempéné s. 185 av. 196. Luonnollisesti epa-
selvyyksid on omiaan luomaan patenttihakemuksista poikkeava kidytdnto, jossa Patentti- ja rekis-
terihallitus ei tutki hakemuksia asiallisessa suhteessa pyrkien vuoropuhelussa hakijan kanssa
muokkaamaan hakemukset selkeiksi siten, ettd ammattimies pystyy soveltamaan keksintd. Niin
patentin kuin hyodyllisyysmallioikeuden mitétdinti voi perustua tidhin seikkaan (PatL 52.1 § 2 k,
HyodMalliL19.1 § 2 k).

10" Ks. hyddyllisyysmallioikeuden tyypillisistd kohteista esim. Castrén 2006 s. 851. Toisaalta
hyodyllisyysmallioikeuden kohteena saattaa my6s olla monimutkaisia tuotteita, jotka yhtd hyvin
soveltuvat patentoitaviksi, mutta joita esimerkiksi niiden lyhyen kéyttéajan vuoksi ei haluta pa-
tentoida.

161 Ks. Gaarder, NIR 1968 s. 256 ja ratkaisua Hgysterett 23.11.1957, NIR 1958.128: Myohem-
mén patentin haltija oli epdonnistuneesti yrittinyt saada vanhemman patentin julistetuksi oikeus-
teitse mitdttomiksi. Vanhemman patentin haltijalle puolestaan tuomittiin Norjan korkeimmassa
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vaatimukset voivat oikeuttaa pitiméaian loukkaajan tuottamusta lievind, jolloin
korvausta voidaan sovitella periaatteessa aina nollille asti.'> Koktvedgaard ja
Levin puolestaan ovat sitd mieltd, ettd patentin suoja-alaa koskeva virhearvioin-
ti ei missédn olosuhteissa poista tuottamusvastuuta.'s3

7.3.3 Voiko tuottamusvastuu lieventyé ja jaada
poikkeuksellisesti syntymétti?

Suomessa oli vuoden 1943 patenttilain nojalla (74.2 § 2 virke) ja on edelleen
nykyiseen PatL. 58.1 §:n 2 virkkeeseen ja Hy6dMalliLL 37.1 §:n 2 virkkeeseen
perustuen mahdollista sovitella tuottamusperusteista vahingonkorvausta lievin
tuottamuksen tapauksissa. Ainakaan korkein oikeutemme ei kuitenkaan niyta
patenttiasioissa turvautuneen sovittelumahdollisuuteen télld perusteella; tuot-
tamusta ei koskaan ole luonnehdittu lieviksi.'** Vahingonkorvausta koskevia
hyodyllisyysmalliasioita ei korkeimmassa oikeudessa niy toistaiseksi olleen.
Onko tdhdn ollut syyni vaikeus lievdn tuottamuksen perustelemisessa pa-
tenttiasioissa vai jokin muu syy, jad ldhinnd korkeimman oikeutemme osittain
salaiseen piitoksentekoprosessiin'® kuuluvana asiana selvittaméttd. Nykyisen
patenttilakimme esitoissd ei kylldkddn anneta lain soveltajalle mitddn opastus-
ta lieviksi tuottamukseksi luonnehdittavista tapauksista. Niitd koskevan lain-
kohdan tarpeellisuutta yhteispohjoismaisessa patenttimietinndsséd perustellaan
pelkdstdén silld, ettd sovittelumahdollisuuden suovan sidinndksen puuttuessa
patentinhaltija saattaisi kérsid vahinkoa tuomioistuinten ehké liian helposti kat-
soessa patentinloukkauksen tapahtuneen anteeksiannettavasti, vilpittoméssd

oikeudessa maksettavaksi tuottamuksellisesta patentinloukkauksesta vahingonkorvausta; alioi-
keus taas katsoi patentinloukkaajan toimineen ilman tuottamusta (i god tro”), jolloin hén silloi-
sen patenttilain 38 §:n nojalla oli velvollinen luovuttamaan patentinhaltijalle loukkausvoittonsa.
(Norjan nykyinen patenttilaki ei endi sisédlld mainittua voitonluovuttamisnormia, vaan vastaa si-
sdlloltadan Suomen patenttilakia). Alioikeuden perustelujen mukaan myohemmén patentin halti-
jalle oli myonnetty patentti ilman hakemusta vastaan miltidén taholta tehtyji vditteitd, ja tdmé oli
vahvistanut hinti siind kaikille aidoille keksijoille luonnollisessa uskossa, ettd hdnen keksintonsé
todella oli vanhemmasta patentista erillinen keksintd. Hén sai kisitykselleen tukea myos patent-
tiasiamiehiltddn seké lainopilliselta neuvonantajaltaan. Vanhemman patentin haltijan ja hinen
asianajajansa kirjalliset patenttivaroitukset eivit tuomioistuimen kannan mukaan riittineet teke-
midn myohemmin patentin haltijan toimintaa moitittavaksi. Korkein oikeus ei sen sijaan hyvik-
synyt nditéd perusteluja, vaan katsoi viimeksi mainitun tietoisesti ottaneen patentinloukkausriskin.
102 Ks. Aro, DL 1985 s. 363.

163 Ks. Koktvedgaard — Levin 1996 s. 406.

164 Ks. kuitenkin Vaasan HO:n 7.7.1967 antama tuomio, NIR 1971.81. Tapausta on Kkisitelty
s. 174 ss. Siitd ilmenee, ettd KKO ei tuomiossaan 644/16.3.1970, 509 RD 1967 kuitenkaan yhty-
nyt hovioikeuden kantaan, vaan katsoi, ettei tuottamus ollut missdén suhteessa lievia.

165 Tall4 tarkoitetaan jutun esittelijan ja KKO:n jdsenten neuvotteluja ennen padtoksen antamista.
Nami neuvottelut eivit ole julkisia.
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mielessi.!®® Toisaalta silld, katsotaanko yksinoikeuden loukkaus lievin tuot-
tamukselliseksi vai ilman tuottamusta tapahtuneeksi, ei kuitenkaan useinkaan
ole tuomittavan vahingonkorvauksen maéiridn kannalta ratkaisevaa merkitys-
td, koska samantapainen korvauksen sovittelu voi tulla kyseeseen molemmis-
sa tapauksissa. Tosin on otettava huomioon, ettd ainoastaan jalkimmaisissd
tilanteissa tuomioistuimen on pakko soveltaa vahingonkorvauksen periaatteel-
lisen alentamismahdollisuuden sisiltdvid kohtuusvastuusdantod (PatlL 58.2 §,
HyodMallilL 37.2 §).'¢

Mainittua kohtuusvastuusiidntéd on korkein oikeus ja Helsingin hovioikeus
joskus soveltanutkin.'® Edelld (luvussa 6.2.3.2) esitetyn lisdksi seuraavassa tar-
kastellaan sitd, voiko loukkaajan késitys patentti- tai hyddyllisyysmallisuojan
laajuudesta toisinaan poistaa tuottamusvastuun.

Viime vuosikymmenini patentinloukkausjutun vastaaja on monesti nostanut
kanteen patentinhaltijaa vastaan patentin mititdimiseksi viittden, ettei patenttia
olisi lainkaan pitdnyt myontid. Jos mitdttdmyysprosessin kantaja hdviaa juttun-
sa, saattaa hin myos tulla tuomituksi patentinloukkausjutun vastaajana. Poik-
keuksellisesti tuottamus voi kuitenkin puuttua hidnen hyviksyttivilld perusteilla
tulkittua patentin suoja-alan ahtaammaksi kuin loukkaustuomiossa on katsottu.

Keskeisin ryhma tilanteita, joissa loukkausjutun vastaaja ehkid menestyksel-
ldkin on vedonnut tuottamuksensa puuttumiseen, koskee asiantuntija-avun hy-
viksikdyttod. Tarkastelu aloitetaan erdiistd vanhasta korkeimman oikeuden rat-
kaisusta vuodelta 1928:

Muuan oy oli vaatinut maanviljelijd T:n tuomitsemista patentinloukkaukses-
ta rangaistukseen ja suorittamaan oy:lle vahingonkorvausta. KKO hylkési
kanteen, “’koska ei ollut ndytetty T:n kéyttidneen tai kidyttdvin puheenalaisia
viljankuivauslaitteita tietden niiden olevan yhtion patentilla suojattujen lait-
teiden mukaisia, tai ettd hinen olisi pitidnyt se tietdd”. Tuottamuksen puut-
tumista koskevat perustelut eivit ilmene NIR-aikakauslehdessd julkaistusta
ratkaisun selostuksesta. Jutun asiakirjoista on kuitenkin luettavissa seuraa-
vaa: T, jolle niin ikdin oli mydnnetty patentti kuivauslaitteisiinsa, oli kiyt-
tanyt patenttihakemuksensa laatimisessa apuna patenttiasiantuntijaa, tohto-
ri-insindori V:ti, joka aiemmin oli ollut em. oy:nkin patenttien hakemisessa

166 Ks. NU 1963:6 s. 337.

167 Vahingonkorvauksen méérésti timéintyyppisissi tilanteissa ks. jiljempini s. 211 H:gin HO t.
248/7.4.1976, 63 V 1974.

168 Ks. edelld s. 164 av. 98 selostettu ratkaisu KKO 1963 II 39 (idn. 3-2): patentinloukkausta ei
katsottu tahalliseksi eikd tuottamukselliseksi; vastaajalle tuomittiin vuoden 1943 patenttilain
74.3 §:ddn perustuva kohtuusvastuu. H:gin HO:n taomiossa 684/9.1.1974, 615V 1972 (KKO p.
2390/8.4.1975, 111 RD 1974: ei mhl) patentinloukkaus katsottiin osaksi ilman tuottamusta ta-
pahtuneeksi; ratkaisussa sovellettiin sekéd vuoden 1943 ettid vuoden 1967 patenttilakia. Korvausta
tuomittiin tilld perusteella myos H:gin HO:n tuomiossa 248/7.4.1976, 63 V 1974; ratkaisussa so-
vellettiin vuoden 1967 lakia. Tosin samassa jutussa KKO t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976 hylkisi
patentinloukkauskanteen.
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avustajana. Koska V molemmat keksinnét tunteneena suostui avustamaan
T:n patenttihakemuksen laadinnassa, oli V:n tidytynyt T:n késityksen mukaan
olla vakuuttunut siiti, ettd T:lle myonnettidvi patentti olisi itsendinen ja siis
oy:n patentista riippumaton. T lausui jo alioikeudessa liséksi, ettei hén tien-
nyt eikd hinen olisi pitdnytkédn tietdd oy:n patentin sisdllostéd, koska molem-
pien, so. oy:n ja hidnen, kiyttdma alan asiantuntija V ei maininnut estettd T:n
patenttihakemukselle.'®

Varsinaisesti juttu ei tosin koske vastaajan kisitystd toisen osapuolen patentin
suoja-alan laajuudesta, koska jutussa patenttivaatimusten tulkinnallinen sisél-
to ei aktualisoitunut. Sen vuoksi titd oikeustapausta ei voida pitdi tyypillisend
nykyajan patentinloukkausjuttuna. Ratkaisusta saa kuitenkin kisityksen siit4,
miten asiantuntijaan tukeutuminen saattaa toisinaan vapauttaa — tosin useam-
min yksityishenkilon kuin normaalisti asiantuntevamman yhtién — tuottamus-
vastuusta.'’”® Ratkaisu lukeutunee tilanne-erehdykseksi otsikoitavien oikeusta-
pausten joukkoon. Tilldin siis asianomainen erehtyy niiden faktisten seikkojen
suhteen, jotka ovat hidnen toimintansa oikeudenvastaisuuden edellytyksenid'”!
(tdssd tapauksessa T perustellusti oletti hinelle myonnettivdd patenttia tdysin
itsendiseksi).

Vilihuomautuksena mainittakoon, ettd patentinloukkausjutun vastaaja ei voi
tuottamukseen perustuvasta vastuusta vapautuakseen vedota oikeudelliseen
erehdykseen. Tdmi johtuu yleisistd oikeusperiaatteista. Sellainen erehdys
on mahdollinen etenkin, mikili vastaaja erehtyy patenttioikeudellisten pe-

19 Ks. NIR 1940 suomenkiel. osasto s. 35 selostettu KKO t. 1881/18.5.1928, Pag. 550 SD 1927.
Ks. myos em. KKO:n aktista Ikaalisten KO:n poytikirja 27.9.1924 97 §.

Ks. my6s NIR 1940 suomenkiel. osasto s. 34 selostettu KKO t. 1882/18.5.1928, Pag. 550 SD
1927: Sama oy oli vaatinut pddosin samantapaisesta patentinloukkauksesta tuomittavaksi ran-
gaistukseen ja suorittamaan vahingonkorvausta oy:lle myds maanviljeliji MV:n KKO hylkisi
kanteen samaten tuottamuksen puuttumisen vuoksi; ratkaisun perustelut eivit myoskiin ilmene
julkaistusta selostuksesta. MV:n em. aktiin sisdltyvistd muutoksenhakukirjelmistd KKO:lle il-
menee, ettd hiin oli ostanut viljankuivauslaitteensa maanviljelyksessidin kéytettdviksi kolmannel-
ta henkiloltd, tekstissd mainitulta T:Itd. Vuoden 1967 patenttilain nykyisin voimassa olevan
3.3 §:n 2 kohdan mukaan “yksinoikeus ei késitéd sellaisen patentilla suojatun tuotteen hyviksi-
kiyttod, joka Euroopan talousalueella on saatettu vaihdantaan patentinhaltijan toimesta tai timin
suostumuksella”. Niinpd MV:n toiminnan oikeudellinen arviointi nykypéivina riippuisi siitéd, so-
veltuuko mainittu sdénnos tapaukseen. Vanhaan tapaukseen sovellettiin vuoden 1898 patenttiase-
tusta. Itse asiassa KKO:n ratkaisu saattaa perustua MV:n Ikaalisten KO:ssa (istuntopdytékirjan
27.9.1924 98 §) esittdmain tiettyyn ndyttoon, joka osoittaa MV:1td puuttuneen tuottamuksen. Sen
mukaan tekstissd mainittu tohtori-insinodri V oli avustanut seké T:td ettd em. oy:td kummankin
patenttien hakemisessa, ja MV:114 oli kuten T:lldkin perusteltu aihe olettaa patenttien olevan toi-
sistaan riippumattomat.

170" Jutun aikoihin sovelletun vuoden 1898 patenttilainsédididnnon mukaan ei vuoden 1943 ja 1967
patenttilakien tapaan ollut mahdollista tuomita kohtuusvastuuta tapauksissa, joissa tuottamus ei
esiintynyt.

7' Niin tilanne-erehdykseksi luokiteltavia tapauksia kuvaa Kivimdiki 1948 s. 326, sama, Uudet
tekijdnoikeus- ja valokuvauslait s. 178. Ks. myos Gaarder, NIR 1968 s. 249.
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ruskysymysten suhteen, esim. késittdd patenttioikeuden sisdltod koskevat oi-
keussdannot virheellisesti siten, ettd luulee patenttisuojan ulottuvan vain ko-
timaassa tapahtuvaan valmistukseen ja myyntiin, mutta ei maahantuontiin.!”

Viimeksi tarkasteltua kotimaista ratkaisua ei todennékoisesti voitaisi pitdd kan-
teen hylkddmisen perustelujen osalta riittdvina, mikali tapaus olisi sattunut ny-
kyaikana. Uudemmasta oikeuskdytinnostd ilmenee patentinloukkauskanteen
vastaajalle asetettavien huolellisuusvaatimusten jatkuva ankaroituminen ver-
rattuna ratkaisun antamisaikaan vuonna 1928. Niin on esimerkiksi kdytettdessa
omaa patenttia, mikd mahdollisesti osuu toisen suojapiiriin.

Toisinaan oman patentin kohteena olevan keksinndn kaikki patenttivaati-
muksessa mainitut olennaiset tunnusmerkit eivit ole kyseisen vieraan pa-
tentin kattamia. Télloin tapauksen mahdollinen toteaminen patentinlouk-
kaukseksi riippuu siitd, sisédltyvitkd tidstd huolimatta omaan patenttiin
aikaprioriteetilla toiselle patentoidun keksinnon kaikki olennaiset tunnus-
merkit (ns. riippuvuuspatentti).'” Kielteisessé tapauksessa kysymys voi ta-
pauksesta riippuen korkeintaan olla yrityssalaisuuksia suojaavien sddnnosten
(RL 30:4-6, 11, SopMenL 4 §) tai mahdollista luottamussuhdetta keksinto-
toiminnassa suojaavan ty6-, lisenssi- ym. sopimuksen rikkomisesta!™ ilmai-
semalla tai kdyttimdilld hyviksi osaa toisen patentoituun keksintdon sisilty-
vistd olennaisista tunnusmerkeistd tai muita keksintoon liittyvid yksittdisid
tietoja ko. patentin ollessa vield hakemusvaiheessa tai aiemminkin tietojen
ollessa vield salaisia. On jopa mahdollista, ettd henkild, joka on siirtinyt oi-
keutensa keksint6on jollekin yritykselle, tekee myohemmin samalla teknii-
kan alalla uuden keksinnon, jonka synnyttimisessi hin on kiyttinyt hyvik-
seen mainitun yrityksen palveluksessa keksinnon jatkokehittelytehtdvissd
itse luomaansa tietoa, joka mainitunlaisen sopimuksen perusteella on kuulu-
nut hdnen tyonantajalleen.!”

Vahingonkorvausoikeus on kulkenut ajan mittaan ankarampaan suuntaan, mité
vaadittavaan huolellisuuteen tulee.'’® Esimerkin tarjoaa aiemmin tarkasteltu
Norjan korkeimman oikeuden ratkaisu vuodelta 1957. Siind teknisiin avus-
tajiinsa tukeutunut, vanhemmasta patentista riippuvaiseksi todetun nuorem-

172 Ks. oikeudellisesta erehdyksestd NU 1963:6 s. 334 s., Koktvedgaard 1971 s. 242.

173 Ks. Norrgdrd s. 230 ss., Godenhielm 1994 s. 132, 279, 319, Stenvik 2006 s. 385.

17+ Ks. tdstd edelld luvut 4.3.3-4.3.5.

175 Mainitunlaiset tyo- sekéd keksintod koskevat lisenssi- ja kokonaisluovutussopimukset ovat
saattaneet toisinaan syntyi lainvastaisella tai ainakin epdmoraalisella tavalla ja sopimukset saat-
tavat kohtuuttomalla tavalla painottua keksintdoikeuksien luovutuksensaajan hyviksi. Néitd ky-
symyksid on tarkasteltu ldhemmin luvussa 4.

176 Ks. vertauksena yleiseen vahingonkorvausoikeuteen esim. Hellner etenkin s. 87 ss., Routamo
1975 s. 49. Vahingonkorvauslaissa mainitut korvausvelvollisuutta pienentivit kohtuus- ym. ni-
kokohdat sen sijaan kuvastavat sosiaalisten seikkojen huomioon ottamista eivitkd muodosta
poikkeusta siité perusldhtokohdasta, ettd huolellisuusmittapuu ankaroituu eri aloilla jo inhimilli-
sen tiedon lisddntymisen myoté.

181



TUOTTAMUS JA SEN MERKITYS KORVAUSVASTUUN EDELLYTYKSENA

man patentin haltija velvoitettiin alioikeuden poikkeavasta kannasta huolimatta
suorittamaan tuottamuksellisesta patentinloukkauksesta vahingonkorvausta.'”’
Tdma sekd aiemmin tarkasteltu KKO:n 16.3.1970 antama tuomio kultivaat-
torijutussa puhuvat sen puolesta, ettd asiantuntijoihin luottaminen ei ainakaan
pédsddntoisesti vapauta tuottamukselliseen patentinloukkaukseen perustuvas-
ta vastuusta. Kultivaattorijutussa vastaaja esitti kantajan patentin suppeampaa
tulkintaa puoltavan arvovaltaisen asiantuntijalausunnon. Tosin Vaasan HO oli
péinvastoin kuin KKO katsonut tuottamuksen osittain lieviksi.!”

Sindnsd lieviksi Helsingin kdrdjdoikeus katsoi patentinloukkausjutun
vastaajan tuottamuksen edelld tarkastellussa lainvoimaisessa fuomiossaan
49173/16.12.2010, 08/38296.'" Tami tuottamusarviointi on kirédjaoikeuden
perustelujen mukaan myos vaikuttanut loukkauksesta tuomittua vahingonkor-
vausta alentavasti'® nimenomaan 1.4.2009 voimaan tulleen, tarkoituksellisesti
ladkeyhtididen voittojen vihentdmiseen pyrkivén viitehintajdrjestelméan vuok-
si, jolloin julkisen vallan, so. KELA:n, lddkekustannukset samalla alenevat.
Téstd on johtunut kaikille ko. lddkkeitd markkinoiville 1ddketehtaille kidytin-
non sanelema pakko alentaa hintojaan. Patentinloukkauksesta tuomittu ja louk-
kausajankohtana patentoitujen lddkkeiden rinnakkaislddkkeitdi markkinoiden
halvimmilla hinnoilla myynyt Leiras ei ollut kyennyt vaikuttamaan viitehinta-
jarjestelmidn ja sen mainittuihin seurauksiin, mikd osaltaan selittdd Leiraksen
tuottamuksen lievyyttd.'s!

Vaikka kirdjaoikeuden perusteluissa sitd ei erikseen mainitakaan, ei Lei-
ras ymmdrrettivasti ole kyennyt vaikuttamaan viitehintajéarjestelmin myoti
syntyneen hintakilpailun aloittajan ratiopharm Oy:n (Leiraksen péékilpaili-
ja yhdessd saksalaisen emoyhtionsi ratiopharm GmbH:n kanssa) suoritta-
miin hinnanalennuksiin. Jokainen vastaa ainoastaan omasta patentinlouk-
kauksestaan eikd patentinhaltijan muiden kilpailijoiden patentinhaltijalle
aiheuttamista vahingoista (riippumatta siitd, ovatko ndmi loukanneet samaa
patenttia). Poikkeuksen voi muodostaa enintdin tapaus, jossa yritykset ovat
etukéteen neuvotelleet hinnanalennuksista keskenéin ja mahdollisesti tdlloin
muodostaneet kilpailunrajoituslain alaan kuuluvan kartellin.

Leiras ei ole myoskididn tullessaan markkinoille ennen viitehintajérjestelmin
voimaantuloa voinut ennakoida myydessiin l4dkkeitd patentinhaltijaa halvem-
malla tistd patentinloukkauksesta koituvan vahingon mééridi. Tamai osoittaa ki-
rdjdoikeuden mukaan Leiraksen tuottamuksen lievyyttd.'®? Tuottamuksen kat-

177 Ks. tdmin ratkaisun tarkempaa selostusta edelld s. 177 av. 161.

178 Ks. jutun selostusta s. 174 ss.

17 Ks. ldhemmin s. 160 ss.

180 K. tiltd osin tuomitusta korvaussummasta ja sen perusteluista vield lisiksi jidljempéni s. 234 ss.
181 Ks. kérdjdoikeuden perustelut s. 19.

182 Ks. kirdjdoikeuden perustelut tuomion s. 19.
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sominen lieviksi vahingon aiheuttamisen osalta vaikutti tuomiossa siten, etti
kirdjaoikeus velvoitti PatL. 58.1 §:n toiseen virkkeeseen perustuvalla korvauk-
sen kohtuullistamisella Leiraksen korvaamaan hinnanalennuskorvauksena Eli
Lillylle 170 000 euroa, vaikka kidrdjdoikeus katsoi Leiraksen hinnanalennuk-
sista aiheutuneen Eli Lillylle yhteensid 579 000 euron méaérdisen vahingon.!'3

Vahinkoméiri on Leiraksen tapauksen kaltaisissa tilanteissa vaikeasti enna-
koitavissa. Mahdollinen patentinloukkaaja ei liike-elimén nopeatempoisissa ti-
lanteissa monestikaan katso olevan riittdvia aihetta muovata toimintatapojaan
pystydkseen ddrimmadiselld huolellisuudella eliminoimaan patentinloukkauk-
sen syntymisen, kun hén ei voi ottaa huomioon yllédttdvian mittavan vahingon
syntymisti. Télloin saattaa olla aiheellista katsoa patentinloukkaajan tuottamus
pikemminkin lieviksi tai katsoa tuottamuksen jopa puuttuvan koko vahingon
suhteen tai joltakin osin.'®*

Lisdksi kirdjdoikeus katsoi Leiraksen pyrkineen selvittiméddn patentin-
loukkauksen mahdollisuutta ja tukeutuneen patentinloukkauksen kiistavissd
kannassaan kérdjdoikeuden kutsumien teknillisen alan asiantuntijoiden tiet-
tyyn lausuntoon, alan tekniikkaan perehtyneen professorin ym. asiantuntijoi-
den selvityksiin ja tuomioistuinten paddtoksiin evitd patentinhaltijan asiassa
vaatimat turvaamistoimet. Lisdksi ennen Leiraksen tuloa maahantuomillaan
tuotteilla markkinoille lddkkeen valmistaja Adamed oli 5.2.2008 antanut Lei-
rakselle vakuutuksen, etti Adamedin patentit (Adamedin menetelmélld on ol-
lut kaksi EPO-patenttia) eivit loukkaa muiden immateriaalioikeuksia.!®> Vas-
taajan pyynnostd laatimassani kérdjaoikeudelle jitetyssd 9.9.2010 piivityssa
asiantuntijalausunnossani esitin seuraavaa:

“Ei voida katsoa, ettd nopeatempoisessa liike-eldméssd loukkaajan itse
asiassa koko SOLAZIN-tuotteiden markkinointiaikana Leiraksen toimesta
5.9.2008-5.3.2010 pois sulkema oikeudenloukkauksen mahdollisuus mer-
kitsisi edelld kuvatunlaisissa olosuhteissa automaattisesti loukkaajan riskil-
le jadvdd vihintddnkin torkedn tuottamuksellista menettelyd. Se merkitsisi
tuottamusvastuun muuttumista itse asiassa tuottamuksesta riippumattomaksi
riskivastuuksi. Patentinloukkauksen vilttimiseksi vaadittava huolellisuus on
mitoitettava siten, ettei se haittaa liilke-eldmén normaalia sujumista enempis,

183 Ks. kiirdjioikeuden tuomio s. 18 ja 19. Akerberg (NIR 2013 s. 354) katsoo timéin tuomion ku-
vastavan maahantuojan tuottamusvastuun ankaruutta, koska menetetyn myyntituoton osalta va-
hingonkorvausta ei soviteltu, vaikka oikeus piti loukkaajan tuottamusta lievini. Akerberg jittii
kuitenkin huomioimatta, ettdi monta kertaa suuremman korvauserin, so. hinnanalennuskorvauk-
sen, osalta vahingonkorvausta joka tapauksessa soviteltiin.

18 Ks. Riis 344 s.

185 Ks. lisiksi edelld s. 160 ss. ja Benkard s. 1410. Sieltd ilmenee, ettd ilman riittivin monia mui-
ta samaan suuntaan puhuvia seikkoja patentinloukkaajan tuottamus ei lievenny pelkéstddn silld
perusteella, ettd valmistaja on antanut yleisluontoisen vakuutuksen, jonka mukaan patentinlouk-
kauksesta ei ole kysymys (ratkaisu OLG Diisseldorf 13.4.1978, GRUR 1978.588).
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kuin kulloisissakin olosuhteissa on asianmukaista.'®® Viime kidessi oikeus-
kiytdnnossda midrdytyvin huolellisuusvaatimuksen on oltava jiarkevi ja kéy-
tdnnonldheinen kiyttdytymisohje yritysten suunnitellessa sellaisten uusien
tuotteiden markkinointia, joiden osalta patentinloukkauksen riskiin joudu-
taan kiinnittimé4n huomiota.”'8”

Néistd syistd katsoin lausunnossani, ettd tapaukseen olisi tullut soveltaa
tuottamuksetonta kohtuusvastuuta (PatL. 58.2 §) patentinloukkauksen alka-
misesta 5.9.2008 aina vilituomion antamiseen 19.12.2010™® asti kuluneelta
ajalta.’® Kérdjaoikeuden hinnanalennuskorvauksena tuomitsemaan summaan
170 000 euroa olisi joka tapauksessa paésty soveltamalla lausuntooni nojautuen
tuottamuksetonta kohtuusvastuuta, myos korvauksen sovittelun lievin tuotta-
muksen perusteella ollessa kohtuusvastuuta.

Ulkomaisina esimerkkitapauksina siitd, milloin asiantuntijan kisitykseen
nojautuminen voi poistaa tuottamusvastuun, rajoitutaan muutamiin ratkaisui-
hin Saksasta. Sielldkin on pddsddntond, ettd asiantuntijan neuvoihin ja késityk-
siin luottaminen ei poista tuottamusvastuuta, olkoonpa asiantuntija sitten tek-
nisiin tai oikeudellisiin kysymyksiin perehtynyt. Asianosaisen on asiantuntijan
lausunnoista ja mielipiteistd huolimatta suoritettava esimerkiksi laboratorio- tai
muita lisdtutkimuksia patenttisuojakysymysten selvittimiseksi.'”® Jos hén kui-
tenkin on hankkinut tidsséd suhteessa itselleen edullisen lausunnon teollisoikeu-
dellisiin kysymyksiin erityisen hyvin perehtyneeltid oikeusoppineelta (tami voi
olla professori, asianajaja tai toimia muulla alalla), voi tdmi toisinaan poistaa
héneltd ainakin fahallisuuteen tai torkedicin tuottamukseen perustuvan korvaus-
vastuun sellaisen patentinloukkauksen osalta, jonka hdn on suorittanut vas-
ta lausunnon saatuaan.'' Alaansa riittavisti perehtyneen patenttiasiamiehen
suorittamiin etukiteistutkimuksiin voidaan myos toisinaan luottaa; loukkaajan
tuottamusvastuu saattaa télloin jaddé lieviksi tai kokonaan syntymittikin.'?

18 Suomea velvoittavan TRIPS-sopimuksen 41 artiklan 1 kohdan mukaan kansallisen lainsi-
didnnon soveltamisessa on viltettdvi esteiden syntymisti lailliselle kaupalle.

187 Ks. Castrén, Lausunto 9.9.2010 s. 20. Helsingin kdirdjdoikeuden tuomion 49173/16.12.2010,
08/38296 asiakirjat.

188 Ks. mainitusta Helsingin kdrdjioikeuden vilituomiosta 3641/19.2.2010, 08/38296 lihemmin
edelld s. 121 ss.

18 Ks. s. 184 av. 187 mainittu lausunto s. 20.

0 Ks. Lindenmaier s. 1327 ss. viittauksin oikeuskiytantoon.

91 Ks. Lindenmaier s. 1328 viittauksin ratkaisuun RG 30.6.1937, GRUR 1938.43: Torkei tuot-
tamus poistui tekstissd mainitunlaisen loukkauksen osalta, kun jutun vastaaja oli hankkinut erdél-
td teollisoikeuteen erityisesti perehtyneeltd oikeusneuvokselta ja hinen kahdelta avustajaltaan
lausunnon, jonka mukaan vastapuolen, so. kantajan, rekisterdity hyodyllisyysmalli (Gebrauchs-
muster) oli riittdvdd uutuutta vailla olevana mahdollista saada julistetuksi mitdttoméaksi.

192 Ks. Lindenmaier s. 1328 viittauksin ratkaisuun RG 12.3.1940, GRUR 1940.196: Osapuolen, joka
luottaa alaan riittdvasti perehtyneen patenttiasiamiehen selvityksiin, joiden mukaan hinen suunnitel-
tua toimintaansa ehkéisevid patentti- tai muita suojaoikeuksia ei ole 10ytynyt, ei tarvitse ryhtyé titd
koskeviin lisdtutkimuksiin. Vrt. kuitenkin s. 177 av. 161 selostettu norjalainen ratkaisu vuodelta 1957.
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Toisaalta mitd suurempi asiantuntemus loukkaajalla itselldéin on verrattuna esi-
merkiksi hinen kidyttdmidnsd patenttiasiamieheen tai patenttioikeudellisesti
kokeneeseen asianajajaan, sitd suuremmat huolellisuusvaatimukset loukkaajal-
le on asetettava, mitd tulee hinen arvioinneilleen patenttisuojan ulottuvuudesta.
Néin on my0s sitd varmemmin, mitd vihemman loukkausobjekti poikkeaa lou-
katun patenttivaatimuksen sanamuodosta.'*?

Jos patentinloukkausta tarkastellaan siihenastista vakiintunutta oikeuskéy-
tdntdd noudattaen, ei Saksassa patenttia loukanneen tarvitse jo kuluneen ajan
osalta ottaa huomioon oikeuskdytdnnon linjan ylldttavdd muuttumista hinel-
le epédedullisemmaksi, joten tuottamus jdi tuolta ajalta syntymitti. Samoin
saattaa olla myds patenttivaatimusten ollessa moniselitteisid ja johtaessa louk-
kaajan ennen varsinaisen patentinloukkausoikeudenkdynnin alkua (esim. edel-
tiavdssd turvaamistoimivaiheessa) epitietoisuuteen esimerkiksi siité, onko kysy-
mys tuote- tai menetelmipatentin suojasta.'**

Lopputoteamukseksi patenttioikeudellisesta tuottamusvastuusta jad, ettd se
on Pohjoismaissa yleisesti ottaen varsin ankaraa ja syntyy suhteellisen helposti,
kunhan patentinloukkaus ensin on todettu. Saksassa esiintyneiti tilanteita, joissa
vastuu periaatteessa olisi voinut olla lievemmin arvosteltavaa, puolestaan muis-
tuttaa edelld tarkasteltu Helsingin kdrdjdoikeuden tuomio 49173/16.12.2010,
08/38296.'%

Hyodyllisyysmallioikeuden osalta kotimaisesta kirjallisuudesta puuttuu riit-
tdvdn analyyttinen tuottamusta koskeva tarkastelu. Benkardin esitystd Saksan
oikeuden suhteen voidaan kuitenkin hyodyntdd. Hyodyllisyysmallioikeuden
loukkaajalta edellytettdvd huolellisuus on yleisesti ottaen sama kuin patentin
loukkaajan suhteen. Hyodyllisyysmallioikeushakemusta ei kuitenkaan tutkita
asiallisten edellytysten suhteen, etenkédidn miti tulee uutuuteen ja selvididn eroon
(keksinnollisyys) verrattuna tekniikan silloiseen tasoon, vaan ainoastaan hake-
muksen muotovaatimusten tdyttymisen osalta. Taémén vuoksi ei hyviksyttykain
hyodyllisyysmallihakemus patenttiin verrattuna yleensd voi antaa loukkaus-
ta harkitsevalle taholle riittidvin selkedd kuvaa rekisterdidyn hyodyllisyysmal-
lin suoja-alan ulottuvuudesta. Téllaisissa tapauksissa on monesti oikeutettua
katsoa hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksen kisittineen enintddn lievin
tuottamuksen.'*®

193 Ks. Benkard s. 1411 viittauksin mm. ratkaisuun BGH 6.7.1967, GRUR 1968.33

194 Ks. Benkard s. 1412 s. viittauksin mm. ratkaisuun BGH 30.1.1969, GRUR 1969.487 (useat
eri asteiset tuomioistuimet ja patenttivirasto tukeneet loukkaajan kantaa).

195 Ks. ratkaisusta viimeksi s. 182 ss.

1% Ks. Benkard s. 1674 ja ratkaisu BGH 30.11.1976, GRUR 1977.250.
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8 Vahingonkorvausmidrin arvioiminen

8.1 KORVAUSKYSYMYSTEN TARKASTELUSSA
HUOMIOON OTETTAVISTA TAUSTATEKIJOISTA

Tarkasteltaessa kirjan aiheena olevia korvausten arviointikysymyksid on syyté
muistaa, ettd riidat eivit suinkaan aina johda oikeuskésittelyyn. Useasti laiha-
kin sovinto on paljon kustannuksia ajan mittaan aiheuttavissa riidoissa parem-
pi ratkaisu kuin oikeudenkdynnin aloittaminen tai sen loppuun kidyminen, toi-
sinaan korkeinta oikeutta myoten. Lisédksi oikeudenkdynnin monesti vaikeasti
ennustettava lopputulos luo epdvarmuutta jutun osapuolten elinkeino- ja muu-
hun toimintaan.

Oikeudenkédyntien kalleus, nédyttovaikeudet ja erityisesti patentinloukkaus-
juttujen pitkd kesto mitoittavat korvausvaatimuksia mieluummin tosiasiassa
kirsittyd vahinkoa korkeammiksi. Télloin saadaan pelivaraa oikeuden useim-
miten tuomitessa korvaukset vaadittua alempina. Vastapuolta voidaan myos
painostaa sovinnollisemmaksi esittiméalld huomattavan korkeita vaatimuksia.

Immateriaalioikeudellisissa vahingonkorvausjutuissa ei nayttovaikeuksien
ym. epidvarmuustekijoiden vuoksi pystytd monestikaan esittimiin yksiselit-
teistd ndyttod kérsitystd loukkausvahingosta vaan tyydytdén esittdmiin vahin-
gosta erilaisia arvioita. Niiden pohjalta voidaan monesti arvioida ainakin vahin-
gon minimi- ja maksimimaéarit.

Vahingonkorvausvaatimus on itse asiassa vain yksi osatekijd taloudellises-
sa kilpailussa, jota immateriaalioikeuksienkin tiimoilta jatkuvasti kdydéin. Oi-
keudenkédynnin tavoitteena onkin monesti toimivan tai potentiaalisen kilpailijan
sulkeminen pois kilpailusta yksinoikeuden alaisiksi viitettyjen tuotteiden, me-
netelmien ym. objektien osalta. Useasti oikeudenkiynti koskeekin kokonaan tai
ainakin osaksi kantajan esittdmii kielto- ja/tai rangaistusvaatimuksia mainittu-
jen tavoitteiden tueksi. Oikeudenkdynti saatetaan joskus kidynnistdd pikemmin-
kin periaatesyisti, jotta kilpailijan toiminta saataisiin leimatuksi lain tai ainakin
hyvien tapojen vastaiseksi' ja sitd kautta heikentimién kilpailevan yrityksen
markkinaosuutta.

Toisinaan voi olla vihemmin tdrkedd, saadaanko loukkaajalta vahingon-
korvausta ja kuinka paljon, kun tiedetddn vahingonkorvaussaatavan toteen-
ndyttovaikeudet. Toisinaan korvauksen vaatija ei halua etenkdin omien yri-

! Asianajajapiireissd on puhuttu oikeudenkiynneisti, joita pannaan vireille, jotta kilpailijan toi-
minta saataisiin julkisuudessa leimatuksi lain tai hyvien liiketapojen vastaiseksi. Tdmi ainakin
vaikeuttaa hinen liikesuhteitaan, ellei kokonaan tuhoa kilpailijan elinkeinotoimintaa.
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tyssalaisuuksiensa paljastumisriskin vuoksi tuoda oikeussalissa julki kaikkea
mahdollista ndyttod. Niin ikédédn oikeudenkdynnin pitkittyminen on omiaan tuo-
maan mukanaan tarpeetonta julkisuutta ja pelon siitd seuraavasta asiakassuhtei-
den vaikeutumisesta. Toisaalta immateriaalioikeuden loukkaukseen syypaiksi
véitettyd vastapuolta on prosessioikeudellisten periaatteidemme mukaan mah-
dollista vain rajoitetussa miirin velvoittaa esittimdin korvaussaatavan kan-
nalta tidhdellistd suullista tai kirjallista ndyttdd, jos on olemassa vaara, ettd hé-
nen yrityssalaisuutensa muuten paljastuvat.> Niin ollen yleisen tuomioistuimen
korvausratkaisun ei useinkaan voida katsoa riittidvésti perustuvan néytetyille
tosiseikoille. Vilimiesmenettely on osittain poikkeusasemassa. Siind asian ki-
sittelyid haittaavaa julkisuutta ei ole. Vilimiesoikeudessakaan jutun osapuoli ei
kuitenkaan aina halua paljastaa yrityssalaisuuksiaan vastapuolelle esimerkiksi
pelitessdin vastapuolen hyddyntivin saamaansa tietoa oikeussalin ulkopuolel-
la kilpailussa riitapuoltaan vastaan, eiké vilimiesoikeudella ole kiytettdvissdin
pakkokeinoja tiedon hankkimiseksi® muuten kuin oikeuttamalla tietojen vaati-
jan kéddntymddn yleisen alioikeuden puoleen tiedon hankkimiseksi sitd kautta
OK 17 luvun mukaisilla todistusoikeudellisilla edellytyksilld (VML 29 §).

Vahingonkorvaukselle ominainen reparatiivinen vaikutus saattaa myos olla
ainakin osittain saavutettavissa vilillisesti etenkin kilpailua supistavasti vaikut-
tavalla kieltotuomiosanktiolla sekéd oikeudenkdynnin ulkopuolisilla sopimus-
ym. jérjestelyilld. Ne saattavat siséltyd osapuolten viliseen sovintosopimuk-
seen, mikd on my6s mahdollista jattdd oikeuden vahvistettavaksi, jos sovinto
on tehty oikeudessa vireilld olevassa jutussa (OK 20 luku). Esimerkiksi vahin-
gonkorvausta koskeva vahvistettu sovinto on pantavissa taytdntoon kuten lain-
voimainen tuomio (UK 2:12).4

Rahamaéériinen vahingonkorvaus voidaan my6s kokonaan tai osittain korva-
ta muunlaisilla reparatiivisesti vaikuttavilla jarjestelyilld. Voidaan sopia esimer-
kiksi siitd, ettd immateriaalioikeutensa loukkaukseen vedoten korvausta vaati-
nut osapuoli saa jonkin muun taloudellisen edun, vaikkapa lisenssin johonkin
vastapuolen hallitsemaan immateriaalioikeuteen. Voidaan sopia siitikin, ettd
vastapuoli supistaa elinkeinotoimintaansa. Tosin Suomen ja Euroopan unionin
kilpailuoikeuden mukaan sellaiset rajoitukset eivit aina ole sallittuja.

2 Ks. yrityssalaisuuksien eli liike- tai ammattisalaisuuksien kisitteestd edelld s. 11, 63 lihde-
viittauksin ja ldhemmin ndiden salaisuuksien suojasta oikeudenkdynnissé mm. OK 17:24.1:n
mukaan Castrén 1979 s. 159 ss. ldhdeviittauksin seki jiljempéni luku 8.5.5.

3 Ks. VML 27.2 §: ”Vilimiehill4 ei ole oikeutta asettaa uhkasakkoa eiki antaa mésrdyksid muis-
ta pakkokeinoista. Heilld ei myoskién ole oikeutta ottaa vastaan valaa tai vakuutusta eiki totuus-
vakuutusta.”

4 Ks. Castrén 1979 s. 135 ja sovinnosta siviiliprosessissa Lappalainen 1995 s. 86 s., sama 2001
S. 350 ss., Tirkkonen 1977 s. 50 ss. ja sama 1972 s. 67 ss. Niistd kdly ilmi, ettd sovinto on mahdol-
linen yksityisoikeudellisten vaateiden, mm. vahingonkorvauksen osalta.
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Mainitut oikeudenkdynnin ulkopuoliset tilanteet eivit erityiskysymyksind
kuulu tdmén kirjan aihepiiriin.

8.2 KANSALLISEN OIKEUDEN TULKINTA EU:N
VARMISTAMISDIREKTIIVI 2004/48/EY
HUOMIOON OTTAEN

Voimassa olevan teollis- ja tekijdnoikeuksien noudattamista varmistavan di-
rektiivin 2004/48/EY 3 artiklan 2 kohdan mukaan teollis- ja tekijanoikeuksien
noudattamista varmistavien oikeussuojakeinojen on oltava tehokkaita, oikea-
suhteisia ja varoittavia; tehokkuustavoite mainitaan myds TRIPS-sopimuksen
41 artiklan 1 kohdassa. Vahingonkorvauksen miérillistd arviointia koskevat
erityissddnnokset sisdltyvit direktiivin 13 artiklaan. Sen 1 kohtaan kirjatun péa-
periaatteen mukaan vahingonkorvauksen on vastattava yksinoikeuden haltijalle
loukkauksesta koitunutta tosiasiallista vahinkoa.

Varmistamisdirektiivin johdantokappaleen 10 mukaan direktiivin tavoittee-
na on ldhentdi lainsdddantoji, jotta voidaan varmistaa teollis- ja tekijanoikeuk-
sien suojan korkea ja yhdenmukainen taso EU:n sisdmarkkinoilla. Direktiivin
johdannossa tai direktiivin tulkintaa johdantoa tdsmaéllisemmin madrittavas-
sd 13 artiklassa ei sen koommin selitetd, mitd korkealla suojatasolla erityisesti
vahingonkorvauksen kohdalla tarkoitetaan. Niin ollen ei mydskiin voida kat-
soa, ettd yksinoikeuden loukkauksesta tuomittavan vahingonkorvauksen tulee
olla mielummin suurempi tai pienempi, jos vallitsee episelvyys jossakin louk-
kaustilanteessa aiheutuneen vahingon tosiasiallisesta suuruudesta.’ Direktiivil-
14 ei myoskddn pyritd yhdenmukaistamaan jidsenvaltioiden lainsdddéantoja sii-
hen nidhden, millainen ndytt6 olisi riittdva tietyn tosiasiallisen vahingon toteen
niyttimiseksi loukkausoikeudenkédynneissid. Niinpd jdsenvaltioille on jitetty
kansallisessa prosessioikeudessaan harkintavalta ndissé asioissa, mikd luonnol-
lisesti saattaa johtaa eri tavoin médrdytyviin ndayttokynnykseen eri EU-maissa.®

Jos vahinkoa ei kuitenkaan pyritd maarittiméan lahtokohtaisesti noudatta-
malla samoja periaatteita kuin yleisessd vahingonkorvausoikeudessa sovelle-
taan todellisen vahingon osalta, ts. selvittamalld yksinoikeuden haltijalta louk-
kauksen vuoksi saamatta jadnyt voitto, hinen markkinahiiriovahinkonsa’ ja

5> Joka tapauksessa direktiivilld pyritdan yhdenmukaistamaan teollis- ja tekijanoikeuksien suoja
EU:n jdsenvaltioissa samalle “korkealle” tasolle.

¢ Asia erikseen on, ettd direktiivin 6, 7 ja 8 artiklaan sisiltyy yksityiskohtaisia sdédnnoksid velvol-
lisuudesta todistusaineiston esittimiseen, toimenpiteistd todisteiden suojaamiseksi seki teollis-
tai tekijanoikeutta loukkaavien tavaroiden ja palvelujen alkuperdi ja jakeluverkkoja koskevasta
kantajan tiedonsaantioikeudesta.

7 Ks. monesti hyvinkin kaukana tulevaisuudessa ilmenevistd, monesti ala-arvoisista loukkaus-
tuotteista johtuvasta markkinahiiriévahingosta luku 8.5.6.
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vahingon selvittely- ym. kulut,® voidaan toisinaan vilttyd ndyttokynnyspohdin-
noilta. Ndin on madritettdessé vahinko pelkistidin PatlL 58.1 §:n tai HyodMallilL
37.1 §:n ensimmdisestd virkkeestd ilmenevin kohtuullisen kéyttokorvausperi-
aatteen mukaan, mikd on minimivahingonkorvaus tahallisesta tai tuottamuksel-
lisesta yksinoikeuden loukkauksesta.’

Jos tuomioistuin kuitenkin poikkeuksellisesti katsoo yksinoikeuden louk-
kaajan syypddksi pelkidstdan lievddn tuottamukseen (PatL 58.1 §:n ja Hyod-
MalliLL.37.1 §:n toinen virke), voidaan vahingonkorvausta sovitella. Yhteispoh-
joismaisesta patenttilakimietinnostd ilmenevésti tdssi tapauksessa tuomioistuin
voi sovitella myos kohtuulliseen lisenssimaksuun perustuvan vahingonkorva-
uksen periaatteessa jopa nollaan asti, kun esimerkiksi loukkauksen vihdinen
merkitys tai muut seikat antavat siihen aihetta.!” Toisaalta varmistamisdirektii-
vin 2004/48/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaan immateriaalisen yksinoikeuden
loukkauksesta suoritettavan vahingonkorvauksen tulee vastata loukkauksesta
koitunutta tosiasiallista vahinkoa, kun loukkaus on tahallinen tai tuottamuk-
sellinen. Korvauksen sovittelumahdollisesta tuottamuksen ollessa lievii ei di-
rektiivissd kuitenkaan lausuta mitdan. Niin ollen lievin tuottamuksen sdéintely
on jadnyt direktiivissd avoimeksi ja sddnneltdviksi jisenvaltioiden lainsddadin-
nossd. Direktiivin vaatimuksia PatL 58.1 §:n ja HyodMalliL 37.1 §:n on joka
tapauksessa katsottu vastaavan, koska seké direktiivin 13 artiklan ettd Suomen
lainsdddéannon 1dhtokohtana on tdysimddrdinen korvaus.'! Tamén ollessa 1dhto-
kohtana on ilmeisti, ettd korvauksen sovittelu lievin tuottamuksen perusteel-
la on tarkoitettu 1dhinni oikeudellisesti vaikeasti arvioitavissa erityistilanteissa
sovellettavaksi poikkeustapaukseksi, jotta ei vaarannettaisi direktiivin 13 artik-
lan ja vastaavan Suomen lainsdiddnnon pédtarkoitusta, tdysimaérdistd vahin-
gonkorvausta.'?

Varmistamisdirektiivin 13 artiklan 1 kohdan suomenkielisen version mukaan
immateriaalisen yksinoikeuden loukkauksesta tuomittavan vahingonkorvauk-
sen on'? vastattava yksinoikeuden haltijalle loukkauksesta koitunutta tosiasi-
allista vahinkoa. Sisdltdessdin tietylld tavalla mééritetyn tuottamuksen (riittd-
vit perusteet tietdd — —) tosiasiallista vahinkoa vastaavan vahingonkorvauksen
edellytyksend direktiivin timi kohta vastaa PatlL 58.1:44."

8 Ks. selvittely- ym. kuluista jiljempén s. 272.

 Ks. Castrén 1979 s. 41, 144, KM 1964: B 27 s. 84, HE 1966:101 s. 25, HE 1990:232 5. 13. ja
edelld s. 131.

10 Ks. NU 1963:6 5. 337.

" Ks. HE 2006:26 s. 14.

12 Esimerkin patentinloukkauskorvauksen sovittelusta tarjoaa s. 182 s. tarkasteltu Helsingin k-
rdjdoikeuden lainvoimainen tuomio 49173/16.12.2010, 08/38296.

13 Ks. artiklan erikielisistd versioista edelld s. 137 s.

14 Ks. tuottamuskisitteesti téltd osin s. 138. Myds samalla sivulla siteerattu TRIPS-sopimuksen
45 artiklan 1 kohta vastaa tilta osin PatL 58.1 §:44.
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Vahingonkorvauksen mairityksestd lausutaan lihemmin direktiivin 13 ar-
tiklan la- ja 1b-kohdissa. Ne vastaavat pddosin Patl. 58.1 §:44 ja HyodMal-
liL 37.1 §:44. Madrittdessadan vahingonkorvauksen jasenvaltioiden oikeusviran-
omaisten on la-kohdan mukaan

“otettava huomioon kaikki asianmukaiset nidkdkohdat, kuten vahingon kiér-
sineelle osapuolelle aiheutuneet kielteiset taloudelliset seuraukset, saamatta
jddnyt voitto mukaan lukien, loukkaajan saama perusteeton etu ja soveltu-
vissa tapauksissa muita kuin taloudellisia tekijoitd, kuten oikeudenhaltijalle
loukkauksen johdosta aiheutunut aineeton vahinko.”

PatL 58 §:n ja HyodMalliL. 37 §:n sanamuodosta poikkeavassa, mutta sisdllol-
tddn vastaavassa siteerauksessa puhutaan loukkaajan saamasta perusteettomas-
ta edusta loukatun tosiasiallista vahinkoa koskevana tiettyni arviointiperustee-
na. Loukkauksesta saatu hyoty eli perusteeton etu indisoi hyvin usein sitd, ettd
si hyodyn murto-osaa vastaavan maérian.'> Nidin on luonnollisesti my6s arvioi-
taessa tosiasiallista vahinkoa PatL. 58.1 §:n ja HyodMalliL 37.1 §:n mukaan.
On myo0s mahdollista, ettd patentin tai hyddyllisyysmallioikeuden haltija kir-
sii tosiasiallista vahinkoa tuomioistuimen arvioimaa loukkaushyotyd vastaa-
van kohtuullisen lisenssimaksun verran, mink& hén olisi sopimusneuvotteluissa
keksinnon kiytostd todenndkoisesti saanut sovituksi, elleivit neuvottelut olisi
kariutuneet toisen neuvottelupuolen kdynnistdaméin patentinloukkauksen vuok-
si. Patenttia koskevia esimerkkeji tdstd tilanteesta tarjoavat ldhemmin jiljem-
pind (luku 8.3.3) tarkasteltava nyt kyseessd olevilta osin lainvoimainen Hel-
singin kdrdjdoikeuden 3. osaston lainvoimainen tuomio 4671/12.2.2009 ”KH
Innovations”, 00/12297 (patentinloukkauksesta kertynyt energiansiéstd tuo-
tannossa) ja Helsingin hovioikeuden lainvoimainen tuomio 2629/3.9.2007, S
05/667 ”Fuuga-Controls”.

Hovioikeuden mukaan PatL 58.1 §:n mukaista korvausta harkittaessa voi-
daan ottaa mukaan my0s varmistamisdirektiivin mukaisia korvauselementte-
ja, kuten loukkaajan saama hyéty, joka nyt koski astianpesun kdyttokustan-
nusten vihentymistid. Koska Fuuga-Controls Oy ei ollut esittinyt selvitystd
siitd, ettd se olisi lisensioinut riitapatentin, ei kohtuullista kdyttokorvausta
voitu perustaa suoraan lisenssimaksun miérdan. Kérdjaoikeus puolestaan oli
todennut, ettd kun PatL 58.1 §:ssd ei oteta kantaa sithen, miten kohtuullinen
korvaus tulisi méidritéd, voidaan kohtuullisen korvauksen méérissi ottaa huo-
mioon muitakin tekijoitd kuin lisenssimaksun suuruus. '

15 Kysymysti on tarkastellut esimerkiksi Norrgdrd, NIR 2006 s. 592.
16 Ks. ratkaisuseloste STY AIPPI -uutiset 1:2008 s. 18 ss.
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Namai ratkaisut ilmentédvit perusteettoman edun huomioon ottamista Patl 58.1
§:4dn perustuvan vahingonkorvauksen maérityksessi tulkittaessa sddnnosti di-
rektiivin 13 artiklan 1a-kohdan mukaisesti.

EY:n tuomioistuinkdytinnostd ja oikeuskirjallisuudesta ilmenevésti imple-
mentoidulle direktiiville voidaan antaa tulkintavaikutus, ja direktiivi tuleekin
kokonaisuudessaan ottaa tulkintaldhteend huomioon jdsenvaltioiden kansal-
lisessa oikeudessa, siis esimerkiksi tulkittaessa kansallisia patenttilakeja nii-
den asettamissa puitteissa.!” Implementoimattomallekin direktiiville voidaan
antaa mainitunlainen tulkintavaikutus.'

Direktiivin 13 artiklan 1b-kohdan mukaan oikeusviranomaiset voivat soveltu-
vissa tapauksissa madrittdd vahingot kiintednd méaarind esimerkiksi vihintidin
niiden rojaltien tai maksujen perusteella, jotka oikeudenloukkaaja olisi joutu-
nut suorittamaan, jos hén olisi pyytinyt lupaa kiyttdi ko. teollisoikeutta.

Kiyttokorvauksen médrittelyssd PatL 58.1 §:n mukaan on perinteisesti pai-
notettu alalla kdytdnndssi sovellettuja lisenssimaksuja.'

Esimerkiksi ratkaisun KKO 2003:117 mukaan kdyttokorvaukseen siséltyi se
arvioitu lisenssiperusteinen maksu, jonka patentinhaltija olisi saanut kerta-
kaikkisena korvauksena, jos hén itse olisi myynyt 6ljynkerayslaitteiston Po-
rin kaupungille.

Kiytannossa perityt lisenssimaksut ovat kuitenkin sekd direktiivin 13 artik-
lan 1b-kohdan tekstistd ettd direktiivin johdannon 26 kappaleesta ilmenevis-
ti ainoastaan esimerkin luonteinen ohje oikeusviranomaisille heiddn maééritel-
lessddn varmistamisdirektiivin 13 artiklan 1b-kohdan mukaista vaihtoehdoksi
tarkoitettua vahingonkorvausta, joten muunlainenkin 1b-kohdan mukaisen kiyt-
tokorvauksen méiirittely on mahdollinen. Ainahan alalle ei edes ole muodostu-
nut varteenotettavaa kdytdntod lisenssimaksuista. Niinpd korvauksen méirittely
voi tapahtua kuten edelld viitatuissa kérdjaoikeuden ja hovioikeuden tuomiois-
sa esimerkiksi kustannussdiston tai muulla tavoin arvioidun loukkaajan saa-

17 Ks. esim. Joutsamo — Aalto — Kaila — Maunu s. 80 ss. viittauksin EY:n tuomioistuimen kéytéin-
toon.

18 Helsingin kdrdjioikeuden 3. osasto totesi tekstissd viitatussa tuomiossaan 05/39 ”Fuuga-
Controls” (01/266864) seuraavaa: EY-tuomioistuimen oikeuskiytdnto ja EY-oikeudessa vallitse-
va periaate, ettd direktiivin tdytintoonpanoaikana jasenvaltioiden ei tule muuttaa kansallista lain-
sdaddantoddn direktiivin vastaiseksi, tukevat késitysti, ettd direktiivid voidaan kdyttdd tulkinta-
apuna jo ennen direktiivin voimaantuloa. (Marleasing SA/La Commercial International de Ali-
mentacion SA, C-106/89 ja Kolpinghuis Nijmegen BV, 80/86.) Helsingin hovioikeus totesi tuo-
miossaan 2629/3.9.2007, S 05/667 ”Fuuga-Controls”, ettd kdrdjdoikeuden viittaamat direktiivin
mukaiset muutokset olivat tulleet voimaan 1.9.2006, mutta implementointi ei ollut tuonut muu-
toksia PatL 58.1 §:dén, joka tdytti direktiivin vaatimukset. Ks. ratkaisuseloste STY AIPPI-uutiset
1:2008 s. 21.

19 Ks. NU 1963:6 s. 336, Castrén 1979 s. 41 s., Haarmann 2014 s. 235.
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man taloudellisen hyodyn mukaan, mutta ndin arvioitava vahingonkorvaus ei
kuitenkaan direktiivin johdantokappaleen 26 artiklassa nimenomaisesti tode-
tun mukaan saa olla luonteeltaan rankaiseva. Tamd on yhdenmukaista Patl
58.1 §:n ja HyddMalliL 37.1 §:n kanssa. Jo sddnndsten sanonnasta “’kohtuulli-
nen korvaus” ilmenee, ettei korvausta ole tarkoitettu rikastuttamaan oikeuden-
haltijaa yli hidnelle loukkauksesta suoritettavan kohtuullisen korvauksen.*

PatL 58.1 § ja HyodMalliLL 37.1 § vastaavat tdyden korvauksen periaatteel-
le rakentuessaan direktiivin 13 artiklan mukaisia vaatimuksia, joten implemen-
tointia direktiivin mukaiseksi ei ole asianomaisen hallituksen esityksen mukaan
nyt tarvittu?!' eikd samasta syystd myoskdén suoritettu implementoitaessa direk-
tiivi tietyissd muissa suhteissa 1.9.2006 lukien.?

Varmistamisdirektiivi 2004/48/EY on tyypiltdin ns. minimidirektiivi, joka
antaa jasenvaltioille mahdollisuuden sddtda vahingonkorvauksesta kuten muis-
takin teollis- ja tekijanoikeuksien noudattamisen varmistamisen edellyttamistd
sanktioista ja toimenpiteistd ankarammin, kuin mitéd direktiivissd asetetut vi-
himmdisvaatimukset edellyttdvit.” Jasenvaltioiden on direktiivin 13 artiklan 1
kohdan mukaan varmistettava, etti tosiasiallista vahinkoa vastaava vahingon-
korvaus tuomitaan, mukaan lukien loukkauksen johdosta aiheutunut aineeton
vahinko.? Sen arvioinnissa voidaan 1a-kohdan mukaan ottaa huomioon sovel-
tuvissa tapauksissa muita kuin taloudellisia tekijoitd. PatL. 58.1 §:ssd ja Hyod-
MalliLL 37.1 §:ssd tdmd on otettu huomioon siten, ettd loukkauksesta johtunut
vahinko on korvattava pddsdcdntdisesti*® tdysin, mihin korvaukseen kiyttokor-
vaus sisdltyy minimikorvauksena. Kuten vastaavasti Tekijal. 57.1-2 §:n myds
PatL. 58.1 §:n ja HyodMallilL 37.1 §:n on katsottu tdyttdvin direktiivin mukai-
set vaatimukset.?

Myos Saksan nykyisen, 16.12.1980 annetun patenttilain on katsottu taytta-
véin direktiivin vaatimukset. Saksan oikeuskédytdnnossd sovelletaan varsin
monimutkaisia sddntdjd, miten patentin tai hyddyllisyysmallioikeuden louk-
kauksesta tuomittavan vahingonkorvauksen kolme sallittua arviointiperus-
tetta, so. 1) patentinhaltijan todellinen vahinko, mukaan lukien hénelti saa-

20 Ks. Castrén 1979 s. 212 ja lihemmin jéljempini s. 221.

2 Ks. HE 2006:26 s. 14.

2 Tilanne on sama PatL 58.1 §:d4 vastaavan TekijdL 57.1 §:n osalta. Ks. Sorvari 2005 s. 449,
451. Tistd poikkeuksena TMerkkil. 38.3 §:n siséltimid voitonluovuttamisnormi poistettiin ja
TNimiLL 23 § yhdenmukaistettiin 1.9.2006 lukien vastaamaan mainittuja patentti- ja tekijan-
oikeuslain sddnnoksii.

3 Ks. HE 2006:26 s. 5, Benkard s. 1414.

2 Kidytanndssd muuta kuin taloudellista vahinkoa ei liene maassamme patentti- ja hyodyllisyys-
malliasioissa koskaan tuomittu, vaikka se periaatteessa olisi mahdollista. Ks. edellé erityisesti
6.2.2.

% Loukkauksen poikkeuksellisesti ollessa lievin tuottamuksellinen korvausta voidaan sovitella
(PatL 58.1 § ja HyodMalliL 37.1 § 2 virkkeet).

% Ks. Mylly 2004 s. 177.
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matta jadnyt voitto, 2) kohtuullinen lisenssimaksu ja 3) loukkaajan saama
voitto, suhtautuvat toisiinsa. Loukkausoikeudenkédynnissd on tietynlainen
kumulointikielto. Etenkddn arviointiperusteita ei voida kdyttdd rinnakkain
siten, ettd oikeudenhaltija vaatii ensiksikin korvausta todellisen vahinkonsa
mukaan, liséksi tdhén sisdltyméattoména erillisen lisenssikorvauksen ja vield
lopuksi ndiden péille koko loukkausvoittoa. Lisdksi sitd laskelmallista tulos-
ta, mihin on paadytty nojautumalla yhteen arviointiperusteeseen, ei ole lupa
kuin rajoitetusti korjata tai tdydentdd vetoamalla oikeudessa johonkin toi-
seenkin em. kolmesta perusteesta. Saksassa ei myOskiin vilttamittd tuomi-
ta koko loukkausvoittoa menetetyksi riippumatta oikeudenhaltijan todellisen
vahingon méiristi, vaan voidaan soveltaa kohtuusharkintaa.?”’

Suomessa puolestaan patentti- ja hyddyllisyysmallilain perusteella ei voida
edes periaatteessa tuomita loukkausvoittoa menetetyksi muuten kuin jos louk-
kausvoitto vahingonkorvausta arvioitaessa on riittava osoitus PatL 58 §:n tai
HyodMallill 37 §:n mukaisen kohtuullisen korvauksen tai/ja muun vahingon
maarasta.

Toisaalta esimerkiksi entisen VilpKilpL*® 1 §:n yleislausekkeen nojalla (hy-
védn tavan vastainen teko elinkeinotoiminnassa) on ainakin kerran tapauk-
sessa KKO 1974 II 4 tuomittu perusteeton etu korvattavaksi ilman tarkem-
pia perusteluja. Ndin meneteltiin, kun vahingonkorvauksen tuomitseminen
ei ndyttinyt riittdvin oikealta ratkaisulta sen vuoksi, ettd syntynyttd vahin-
koa ei ole katsottu niytetyksi toteen. Tapauksessa A oli tietokonealan palve-
lulitkkeen oy X:n toimeksiannosta suorittanut erdén osuuskunnan laskentaa
koskevan ohjelmointity6on. Perustettuaan B:n kanssa samalla alalla toimivan
oy Y:n, jonka asiakkaaksi osuuskunta oli siirtynyt, A oli ohjelmointity0ssi
kiyttanyt hyvikseen edellisestd tydstd hinen haltuunsa jdédneitd ohjelmaluet-
teloita. A:n menettely katsottiin VilpKilpL 1 §:n mukaan hyvén tavan vas-
taiseksi ja A, B sekd oy Y velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaamaan oy
X:lle oy Y:n saama perusteeton etu. Kun ei VilpKilpL 1 §:ssd eikd em. lain
muissakaan sddnnoksissd puhuttu perusteettomasta edusta (1 §:ssd lausut-
tiin vain vahingonkorvausvastuusta), olisi tarkempi perustelu ollut paikal-
laan. Koska tavaramerkkilain silloiseen 38 §:4dn sisiltyi loukkausvoiton
luovuttamissddnnos,” on mahdollista, ettd korkein oikeus kiytti titd sddn-
nostd ratkaisunsa tukena, sainnokseen kuitenkaan viittaamatta.®

2" Ks. Castrén 1979 s. 136 s., 142 s., Benkard s. 1415 ss., Fischers. 2 s., 33 s.

% Akerberg (NIR 2013 s. 370) puolestaan mainitsee Pariisin alioikeuden tietyn ratkaisun (Cour
de lére instance de Paris 29.6.2012, 10/06118), jossa viitaten direktiivin 2004/48/EY 13 artik-
laan loukkaushyoty tuomittiin vahingonkorvaukseksi ndyton puuttuessa saamatta jadneesti voi-
tosta. Laki vilpillisen kilpailun ehkdisemiseksi 31.1.1930/34 kumottiin sopimattomasta menette-
lysti elinkeinotoiminnassa annetulla lailla 22.12.1978/1061.

2 Voitonluovuttamista koskenut TMerkkiLL 38.3 § kumottiin 1.9.2006 lukien. Siiti ldhtien 38 §
vastaa PatL 58.1-2 §:44

3 Ks. perusteettoman edun tai voiton luovuttamisesta vield lishemmin Castrén 1979 s. 108 ss.,
Hakulinen, DL 1973 s. 208 s., Castrén 1973 s. 229 s., 233 ss., Portin, GRUR Int. 1975 s. 20.
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Téssd yhteydessd painotetaan, ettei patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden
loukkauksesta automaattisesti seuraa loukkaajalle velvollisuutta luopua louk-
kausvoitostaan siltd osin, kuin se ylittdd kohtuullisen lisenssimaksun madrin.?!
Kuten aiemmin on jo todettu, sellaista loukkausvoiton luovuttamisvelvoitetta ei
voida perustaa PatL. 58.1-2 §:d4dn.*

Automaattinen voitonluovuttamisvelvollisuus saattaisikin toisinaan johtaa
suurten korvausten vuoksi jopa raunioittaviin vaikutuksiin loukkaajan elinkei-
notoiminnalle kohtuuttomin seurauksin.** Liséksi ankara voitonluovuttamis-
velvoite hidastaisi yleisti teknis-taloudellista kehitystd yhteiskunnassa toimies-
saan patentin tai hyddyllisyysmallioikeuden haltijalle houkuttimena viivytelld
korvausoikeudenkdynnin nostamisessa mahdollisimman pitkddn saadakseen
tétd kautta perityksi loukkausvoittoa mahdollisimman paljon yli todellisen va-
hinkomiiransi. Seurauksena olisi yksinoikeuden haltijan halun omaan innova-
tilviseen toimintaan viheneminen, kun samat tai suuremmatkin tulostavoitteet
ovat saavutettavissa pelkéstddn hankkimalla vastaava hyoty loukkaajan kustan-
nuksella ilman omaa luovaa ty6- ja kustannuspanosta.**

Luonnollisesti myds kohtuullisen lisenssimaksun mukaan langetettava kéyt-
tokorvaus voi olla loukkaajan kannalta hyvin kohtalokas. Sellainen loukkaus-
tekoon siséltyva liiketoimintariski on kuitenkin voitu ottaa huomioon louk-
kaustekoon ryhdyttdessd. Yksittdistapauksessa onkin vailla merkitystd, jaako
loukkaajalle tosiasiassa voittoa vai ei sen jidlkeen, kun kohtuullinen kéyttokor-
vaus on maksettu. Pddasia on, ettd voiton saantimahdollisuus on normaalien
laskentamenetelmien mukaan hinelle jatetty.

Toisaalta varmistamisdirektiivin 2004/48/EY 13 artiklan 2 kohdan mukaan
jasenvaltiot voivat sddtdd, ettd tuottamukseton, so. vilpittoméssd mielessd ol-
Iut loukkaaja voidaan médritd luovuttamaan yksinoikeuden haltijalle louk-
kausvoittonsa, mutta titd jasenvaltioille ei-pakollista ja direktiivin johdantokap-
paleesta 25 ilmenevésti vain l1dhinni tietyissi erityistilanteissa sovellettavaksi
tarkoitettua sddnnostd ei ole implementoitu lainsdddantoomme.** Muussakin
suhteessa vahingonkorvausta sdidntelevien PatL 58 §:n ja HyodMalliL 37 §:n
on katsottu jo ennestéddn tayttdvin direktiivin vaatimukset, joten mitdaan imple-
mentointia ei siltdkéddn osin ole suoritettu.’’

Sen sijaan 31.12.1966 asti voimassa olleen vanhan patenttilain 74.3 §:n mu-
kaan téllainen luovuttamisvelvoite oli mahdollinen oikeuden harkinnan mukaan:

31 Ks. Castrén 1979 s. 105, Sejersted, NIR 2000 s. 122.

32 Ks. s. 132.

¥ Ks. Norjan lainvalmistelutdistd Odeltingsproposisjon nr. 36 1965-1966 s. 51, Sejersted, NIR
2000 s. 122, Rantala, DL 2005 s. 288.

34 Ks. Akerberg, NIR 2013 s. 370.

3 Ks. Castrén 1979 s. 201, Fischer s. 88.

36 Ks. ldhemmin s. 141 ss.

7 Ks. s. 137.
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”Vaikkei sen viaksi, jolta keksinnon kayttaminen kielletdén, voida lukea tuot-
tamusta, saattaa tuomioistuin, mikili vastaajan varoihin ja muihin asianhaa-
roihin nidhden katsotaan kohtuulliseksi, velvoittaa hinet loukatulle luovutta-
maan patenttioikeuden loukkaamisesta saamansa voiton, kuitenkin enintddn
kolmelta viimeiseltd vuodelta.”

Lisédksi nykyistd patenttilakia osaltaan valmistellut Suomen komitea ehdotti
mietinnossidin tuottamuksettomalle loukkaajalle periaatteessa ajallisesti rajoit-
tamatonta voitonluovuttamisvelvoitetta kohtuuden mukaan mutta ehdottaman-
sa 52.1 §:n mukaisen tdyden vahingonkorvauksen rajoissa, kuten komitean pe-
rusteluista ehdottamalleen normille ilmenee:

“Milloin patentinloukkaus on tapahtunut ilman tahallisuutta tai tuottamusta ja
milloin siitd on koitunut loukkaajalle hyotyd, hian on, mikéli ja siind mdérin
kuin tuomioistuin katsoo kohtuulliseksi, velvollinen suorittamaan enintdin
voiton mairidn korvauksena [52 §:n; tekijan huom.] 1 momentin mukaan.”

Mainittua vanhan patenttilain sdédnnosti voidaan yhdessd Suomen komitean eh-
dotuksen kanssa luonnollisesti kdyttdd tulkintatukena silloin, kun PatL. 58.1-
2 §:n tai HyodMallil. 37.1-2 §:n mukainen kohtuullinen korvaus olisi aiheel-
lista arvioida kdyttiden loukkausvoittoa mittapuuna.

Toisaalta vastaavasti kuin Saksassa ei Suomessakaan voida vaatia samalla
kertaa seké kohtuullista lisenssikorvausta korvauksena keksinnon kéytosté etté
sen lisdksi vield kertaalleen lisenssikorvaukseen ainakin jo osaksi sisédltynyttd
vahingonkorvausta oikeudenhaltijalta saamatta jddneen voiton tai hinen muun
menetyksensd mukaan. Tami piillekkidisten korvausten kielto voidaan Poh-
joismaissa perustaa jo yleisesti sovellettavaan eduntasoitusperiaatteeseen, jon-
ka mukaan vahingonkirsiji ei saa hyotyéd vahingonkorvauksesta.*® Sen sijaan
meilléd kylla voidaan perustella kanteessa vaadittua vahingonkorvausta lisenssi-
periaatteella, joka merkitsee kohtuullista korvausta (PatL 58.1 §, HyodMallilL
37.1 §), ja vaatia tdydentdvasti korvausta myos timén ylittdvistd muusta vahin-
gosta esimerkiksi saamatta jddneen voiton mukaan arvioituna. Tdmaé johtuu ko.
lainsddnnoksissd tuottamuksen tai tahallisuuden kisittidvissd loukkaustapauk-
sissa padsdantoisesti sovellettavasta tiyden korvauksen periaatteesta.*

Lievin tuottamuksen tapauksissa puolestaan mahdollinen vahingonkorvauksen
sovittelu merkitsee kohtuusharkintaa. Vilpittoméssd mielessd tapahtuneessa
patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksessa kohtuusharkinta sen si-
jaan on PatL 58.2 ja HyodMalliL. 37.2 §:n mukaan pakollinen, jolloin l4hin-
ni kohtuullisen lisenssimaksun mukaan médraytyvii kdyttokorvausta voidaan

¥ Ks. eduntasoituksesta yleisemmin esim. Hakulinen 1965 s. 357 s., Kivimdki — Yldstalo s. 501
ss., patenttioikeuden osalta NU 1963:6 s. 336 ja tekijdnoikeuden osalta SOU 1956:25 s. 433.
¥ Ks. Castrén 1979 s. 146.
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periaatteessa sovitella aina nollaan asti.** Yhteispohjoismaisessa patenttilaki-
mietinndssi aikoinaan esitetyn mukaisesti ei kuitenkaan ole suotavaa velvoit-
taa vilpittoméssd mielessd patenttia tai hyodyllisyysmallioikeutta loukannut-
ta osapuolta kohtuusvastuun mukaiseen vahingonkorvaukseen muuten kuin
enintdén silloin, kun loukkaajalle on kertynyt merkittavisti loukkaushyotya.
Kohtuullinen riskinjako yksinoikeuden haltijan ja loukkaajan kesken edellyt-
tad, ettd perustellusti hyvissd uskossa toimintansa laillisuuden suhteen olleen
loukkaajan ei tarvitse kantaa riskid sellaisista oikeusseuraamuksista, jotka voi-
vat raunioittaa koko hénen liiketoimintansa.*! Toisaalta ei mydskaén ole pois-
suljettua, ettd joskus vilpittomissd mielessikin toiminut loukkaaja voidaan
velvoittaa tdyden vahingonkorvauksen suorittamiseen.

Immateriaalioikeuksien loukkauksista aiheutuneet vahingot ovat useimmiten
puhtaan varallisuusvahingon tyyppisid.*? Puhtaalla varallisuusvahingolla tar-
koitetaan sellaista taloudellista vahinkoa, joka ei ole yhteydessd henkilo- tai
esinevahinkoon.*

Esimerkkeind henkilovahingosta johtuneista korvauksista VahL 5:2:ssa mai-
nitaan mm. sairaanhoito- ja ansiomenetyskulut. Henkilévahinkona pidetdin
myos esimerkiksi kuolemaa.* Esinevahinkoja ovat VahL 5:5:n mukaan esi-
merkiksi esineen korjauskustannukset ja arvonalennus, tuhoutuneen esineen
arvo sekd esineen vahingoittumisesta tai tuhoutumisesta aiheutunut tulojen
tai elatuksen vihentyminen.

Prosessuaaliseen kanteenmuutoskieltoon kuuluu, ettd kanteessa esitetyn ja tie-
tylld tavalla perustellun vahingonkorvausvaatimuksen rahaméérdd ei voida
my6hemmin oikeudenkdynnin kuluessa korottaa vetoamalla tdysin uutena pe-
rusteena esimerkiksi lisenssimaksuperiaatteeseen, ellei sitten lisdhaasteen no-
jalla esitetd uutta kannetta. Mainitunlainen korotus olisi nimittdin muun kuin
kanteessa tarkoitetun suorituksen vaatimista (OK 14:2).* Sen sijaan kanteessa
jo vaadittua ja esimerkiksi saamatta jddneelld voitolla perusteltua korvausméaa-
rdad voidaan myohemmin perustella lisdksi lisenssimaksuperiaatteella.*
Varmistamisdirektiivin 13 artiklan la-kohdan mukaan esimerkiksi paten-
tin tai hyodyllisyysmallioikeuden haltijalle loukkauksen johdosta aiheutunei-
ta muitakin kuin “taloudellisia tekijoitd” voidaan toisinaan huomioida. Niinpa

40 Ks. Castrén 1979 s. 107, kannanottoja (departementschefen) NJA 1968 I s. 93 jaedelli s. 132.
4 Ks. NU 1963:6 s. 337.

2 Ks. Castrén 1979 s. 121. Puhtaan varallisuusvahingon tyyppisié eivit kuitenkaan ole tekijén-
oikeuden loukkauksesta aiheutuvat tekijin sielulliset kdrsimykset yms. aineettomat vahingot.

8 Ks. Castrén 1979 s. 120, Miettinen 1975 s. 139 s.

# Ks. Miettinen 1975 s. 135.

4 Ks. kanteenmuutoskiellosta yleisemmin Lappalainen 1995 s. 407 ss., Tirkkonen 1974 s. 448
ss., sama 1969 s. 380.

4% Ks. OK 14:2.3: "Kanteen muuttamiseksi ei ole katsottava siti, etti kanteen tueksi esitetiin
uusia seikkoja, ellei asia sen johdosta muutu toiseksi.”
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yhtd hyvin taloudellisesta nikokulmasta vaikeasti arvioitavia markkinah&irio-
vahinkoja kuin loukkauksesta aiheutuneita kidrsimysvahinkoja liittyneiné kek-
sijan nauttiman arvonannon alentumiseen ym. aineettomia vahinkoja voidaan
“soveltuvissa tapauksissa” korvata tdhidn oikeuttavien kansallisten sdinnds-
ten nojalla. Tosin ndiden vahinkojen kédytinnon merkitys verrattuna taloudel-
lisiin vahinkoihin on minimaalinen. Patenttilaissamme ei ole Ruotsin patentti-
lain 58.1 §:dén lisittyd tdhdn nimenomaisesti oikeuttavaa sddnnostd, mutta siitéd
huolimatta vastaavan normin voidaan katsoa olevan Suomessakin voimassa.*’

8.3 KOHTUULLINEN KORVAUS (KAYTTOKORVAUS)

8.3.1 Kohtuullisen korvauksen méérittelyn lihtokohdat

Kohtuullinen korvaus (PatL 58.1 §, HyodMalliL. 37.1 §) tarkoittaa kdytdnnos-
sd kohtuullisen lisenssimaksun suorittamista keksinnon hyviksikdyttdmisesté.
Asianomaisista hallituksen esityksistd ilmenevésti kysymyksessd on vahingon-
korvauksen vihimmaéisméard (minimikorvaus) todellisesta vahingosta riippu-
matta méidritettdessd vahingonkorvauksen suuruutta mainittujen sidinnosten
nojalla.*® Tekijanoikeudessa puhutaan kohtuullisen korvauksen sijaan kohtuul-
lisesta hyvityksesti (TekijalL 57.1 §).

Tosin hallituksen patenttilakiesityksessd vuodelta 1966 lukee nykyisen PatL
58.2 §:n osalta, ettd sddnnos rajoittaa vahingonkorvausvelvollisuuden siihen
kohtuulliseksi katsottavaan voittoon, minki patentinloukkaus on tuottanut.*’
PatL 58.1-2 §:n sanamuodosta ldhtien on joka tapauksessa selvii, ettei koh-
tuullinen kéyttokorvaus rajoitu loukkaajan saamaan voittoon edes silloin,
kun timi on toiminut vilpittoméssd mielessd. Rajoituksen sisiltdvd virke
ndyttddkin jadneen hallituksen esityksen perusteluihin vahingossa, silld eh-
dotettuun ja eduskunnan hyviksymaéin nykyiseen lakitekstiin téllaista sdin-
nosti ei siséllytetty.>

Kohtuullisen lisenssimaksun arvioiminen patentti- ja hyodyllisyysmallialalla
on monesti huomattavasti vaikeampaa kuin loukattaessa tekijanoikeutta, jolloin
monesti voidaan nojautua etujirjestdjen kdypiin tariffeihin. Sen sijaan seki pa-

47 Ks. lahemmin luku 6.2.2 sekd markkinahiiriovahingon korvaamisesta luku 8.5.6, lihinni oi-
keuskdytannon valossa ja Castrén 1979 s. 124 ss.

8 Ks. HE 1966:101 s. 25, Castrén 1979 s. 144, HE 1990:232 s. 13.

4 Ks. HE 1966:101 s. 25. Samaa rajoitusta esitettiin jo yhteispohjoismaisessa patenttilakimietin-
nossd, ks. NU 1963:6 s. 49, 337 s.

0 Ks. Godenhielm, NIR 1986 s. 388, Castrén, Martti, Asiantuntijalausunto 3.2.2000 asiassa De
Laval International AB (ent. Alfa Laval Agri AB) v. Finnlacto Oy ja Kumijaloste Oy s. 1 ss., Hel-
singin HO 1481/21.5.2002, S 00/2238. Helsingin kdrdjioikeuden tuomion 15040/9.6.2000,
98/12054 asiakirjat, Rantala, DL 2005 s. 288 s.
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tentti- ettd tekijanoikeuslain esitdisséd on korostettu sitd merkitystd, miké lisens-
siperiaatteella on vahingonkorvauksen todistamisen helpottumisen kannalta.’!
Sanottu soveltuu vastaavasti hyodyllisyysmallioikeuteen. Laskettaessa korvaus
tdhén tapaan pyritddn myos ehkdisemiin vahingonkorvauksen muodostumista
todisteluvaikeuksien vuoksi liian alhaiseksi.*>

Edelld mainittujen erityispiirteidensi vuoksi kohtuullinen korvaus poikkeaa
olennaisesti differenssiteoriaan rakentuvasta yleisestd vahingonkorvausoikeu-
desta.>®* Kohtuullista korvausta onkin kdytdnnossi pidetty tirkeimpénid paten-
tinloukkauksesta johtuvan vahingon korvausperusteena.>*

Erdit tutkijat ovat korostaneet, ettd kohtuullista lisenssimaksua voidaan pi-
td4 vahingonkorvauksena yksinoikeuden arvon alenemisesta. Loukkauksen
johdosta patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden haltijan yksinkdyttdoikeus ja
mahdollisuus hyodyntidd yksinoikeutensa taloudellista arvoa vastikkeellisin li-
senssi- ym. luovutussopimuksin tulee rajoitetuksi. T4lld tavoin syntynyt vahin-
ko on sopivimmin korvattavissa kohtuullisella lisenssimaksulla.”> Mainittu se-
litys kohtuullisen lisenssimaksun funktioksi ei kuitenkaan péde, jos esimerkiksi
loukattu patentinhaltija ei ole lainkaan hyddyntédnyt loukattua patenttiaan eikd
omaa sellaisia tulevaisuudensuunnitelmiakaan.

Kohtuullinen lisenssimaksu voidaan kuitenkin myos ymmdrtid luontoiskor-
vauksen ndkokulmasta, jolloin my6s mainitussa tilanteessa kohtuullinen lisens-
simaksu on perusteltavissa. T4lloin yksinoikeuden loukkauksessa ei niinkédédn
pideti silmilld mahdollista saamatta jafinyttd liikevoittoa tai yksinoikeuden ar-
von alenemista. Pikemminkin vahinkoa aikaansaavana loukkaustoimintana pi-
detddn yksinoikeuden kéyttod ilman oikeudenhaltijan suostumusta.’’ Loukkaus
on jo siind, ettd yksinoikeudesta ei ole vilitetty. Yksinoikeuden taloudellinen
arvo perustuu olennaisesti oikeuteen yksinoikeuden haltijan intressissd estdd
mahdolliset loukkaukset ja yksinoikeuden siilyttimiseen oikeudenhaltijalla.
Tétd pidetddn silloin itseisarvona; sithen kohdistuvan loukkauksen katsotaan
kohdistuvan siihen hallintaan, miki oikeudenhaltijalla on patenttiin tai muuhun
immateriaalioikeuteen.”®

31 Ks. NU 1963:6 s, 336, SOU 1956:25 5. 430 s.

2 Ks. Castrén 1979 s. 145.

3 Ks. differenssiteoriasta jiljempénd s. 131 s.

3 Ks. von Heidenstam, NIR 2000 s. 133, Rantala, DL 2005 s. 285.

3 Ks. Castrén 1979 s. 195 s. seki Fischerin (s. 13) mainitsemat Mohring, GRUR 1931 s. 429 ja
Moller, GRUR 1938 s. 221 av. 23.

% Ks. Castrén 1979 s. 196.

57 Ks. Castrén 1979 s. 196, Fischer s. 14 ja hdnen viittaamansa ratkaisu RG 31.12.1898, RGZ
43.56.

3 Ks. Fischers. 14.
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Esimerkiksi Ruotsin patenttilain 58 §:n nykyisessi tekstissd oikeudenhalti-
jan mainittu intressi mainitaan nimenomaan seikkana, joka voidaan muiden
seikkojen ohella ottaa huomioon vahingonkorvauksen suuruutta médritet-
tdessd.

Kun loukkauksen aikaansaama héirié immateriaalioikeuksista puheen ollen
ei luonnollisista syistd yleensd ole poistettavissa samantapaisella luontois-
palautuksella kuin esimerkiksi varastetun auton ja muun irtaimiston ollessa
kyseessd,” on luontoispalautus muunnettava rahassa mitattavaksi kayttokor-
vaukseksi. Tdhdn soveltuu parhaiten kohtuullinen lisenssimaksu; sitd kiytet-
tdessd ei tarvitse olla kysymys mistiddn laskelmallisesta varallisuustappiosta.®

Kayttokorvauksen kéyttod mainitunlaisissa tapauksissa voidaan perustella
myos sillé, ettei loukkaajaa, etenkién jos hin on toiminut tahallisesti tai tuot-
tamuksellisesti, pitdisi asettaa parempaan asemaan kuin kuviteltua lisenssin
saajaa. Saksan tuomioistuimet ovat tuominneet lisenssimaksun mukaisia va-
hingonkorvauksia silloinkin, kun on osoittautunut, ettd loukattu ei olisi an-
tanut loukkaajalle lisenssid.®! Jos loukattu kuitenkin itse kiyttdd yksinoikeu-
den kohdetta, on loukkaus luonnollisesti samoille markkinoille suunnattuna
kilpailutekona omiaan aiheuttamaan konkreettista vahinkoa loukatulle. Esi-
merkin tarjoaa aiemmin tuottamusaspektista tarkasteltu Helsingin kdrdjdoi-
keuden lainvoimainen tuomio 49173/16.12.2012, 08/38296.5> Kantajat, ni-
melld Eli Lilly tunnetut osakeyhtiot, kertoivat oikeudessa, ettd ne eivit olisi
myontdneet vastaajalle minkdinlaista lisenssid korkean, erdédn todistajan mu-
kaan ainakin 55 prosentin myyntikatteen omaaviin, itse markkinoimiinsa
ladketuotteisiin.®® Jos patentoitu tuote, kuten monesti esimerkiksi ladkkei-
den osalta, on patentinhaltijalle kaupallisesti erittdin kannattava, voidaan til-

% Ka. Godenhielm, Festskrift Codex 1965 s. 30 s: "Hallintaongelmalla on immateriaalioikeuk-
sien ollessa kyseessi toinen luonne kuin esineoikeudessa. Esineoikeudellinen hallinta voi peri-
aatteessa olla samanaikaisesti vain yhdelld henkil6lld. Kun taas kysymys on immateriaalioikeuk-
sista, ei oikeuden kohteen hallinta periaatteessa ole sidottu tiettyyn konkreettiseen esineeseen,
vaan kuinka monta henkil6d hyvénsi voi hallita esim. johonkin keksintoon sisdltyvid teknistd
toimintasdidntod tai musiikkikappaleessa ilmauksensa saavaa sdvelmié. Sen vuoksi ei hallintaa,
kun se on syntynyt ilman oikeudenhaltijan suostumusta, voida palauttaa samaan tapaan kuin esi-
neoikeudessa ottamalla esine pois sen laittomalta haltijalta ja palauttamalla se hallintaan oikeute-
tulle, vaan tdssd suhteessa lainsédtdjian on turvauduttava muihin keinoihin [tekijdn suom.].” Go-
denhielm katsoo néihin kieltoihin lukeutuvan ldhinni kieltotuomion, jossa loukkaajaa kielletdin
jatkamasta tai toistamasta loukkaustekoa. Mutta my0s lisenssikorvaus voidaan tekstissé esitet-
tyyn tapaan selittdd hallinnanpalautuksen sijaan kdytettdviksi oikeuskeinoksi. Tosin timai ei kyl-
14 tunnu oikein luontevalta, koska lisenssikorvaus ei ole tarkoitettu poistamaan hédirioti tulevai-
suuden osalta, vaan se on korvausta menneisyydessé tapahtuneesta loukkauksesta.

0 Ks. Fischer s. 14, Castrén 1979 s. 141, 197.

1 Ks. Fischers. 12 s. ja hinen viittaamansa ratkaisu RG 16.9.1941, GRUR 1942.152. Ks. lisik-
si yleisemmin vahingonkorvausoikeuden kannalta Strahl s. 17.

0 Ks.s. 182 ss.

6 Ks. kiirdjidoikeuden tuomio s. 14 ja jutun asiakirjoihin sisdltyvi kantajien tdsmennetty vahin-
gonkorvausvaatimus s. 6 av. 9.
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14 seikalla perustella korkeaa lisenssimaksua.® Tilloin patentinhaltijalla ei
myo6skdidn yleensd olisi ollut liiketaloudellista syyti lisenssin myontdmiseen
muissa kuin erityisolosuhteissa. Kéardjdoikeus velvoitti Leiraksen suoritta-
maan kantajille patentin ja sen perusteella myonnetyn lisdsuojatodistuksen
suojaaman keksinnon hyviksikédyttamisestd PatL 58.1 §:n mukaista kohtuul-
lista korvausta 139.000 euroa korkolain mukaisine viivéstyskorkoineen.

Tarkasteltaessa etenkin immateriaalista yksinoikeutta itseisarvon nikokulmas-
ta ymmirretddn helposti ne minimaaliset vaatimukset, mitkd kohtuullista kor-
vausta loukkauksesta vaativalle oikeudenhaltijalle asetetaan. Hinen ei tarvitse
edes viittdi kirsineensd mitiin laskelmallista varallisuustappiota,® vaan riittd-
véd on, ettd hidn on vaatinut kidyttokorvausta ja ndyttdnyt yksinoikeutta louka-
tun®. Tama merkitsee, ettd differenssiteorian edellyttiméi syy-yhteyteen louk-
kausteon ja sen seurauksen vililld perustuvaa ndytt6d vahingon syntymisesti ei
vaadita kiyttokorvauksen osalta.®”’

Kantajalla on riski siitd, ettd patentinloukkauksen toteenniytostd huolimatta
vahingonkorvaus saattaa jiidd minimaalisen pieneksi kantajan vaatimukseen
verrattuna. Riski laukeaa muun muassa silloin, jos kantaja ei ole kdyttdmil-
lddn arviointiperusteilla saanut tuomioistuinta vakuutetuksi vaatimansa koh-
tuullisen kayttokorvauksen oikeellisuudesta, kun huomioon otetaan myos
loukkaajan esittdmi vastandytto. Télloinkin tuomioistuimen on minimiva-
hingonkorvauksena tuomittava kohtuullinen kiyttokorvaus Patl. 58 §:n tai
HyoddMallilL 37 §:dédn perustuen. Niyton puuttuessa tuomioistuimen on kui-
tenkin arvioitava kayttokorvaus OK 17:6:n mukaan kohtuulliseksi katso-
maansa summaan.®

% Ks. Rantala, DL 2005 s. 295.

% Ks. Fischers. 14.

% Kun loukkaus kohdistuu pelkistiddn tekijin tai keksijan moraalisiin oikeuksiin (tekijin- tai
keksijankunnian halventaminen ym.), ei voida puhua yksinoikeuden loukkauksesta. Jotta ndin
olisi, pitdd teosta tai keksintod kédyttdd ilman oikeudenhaltijan lupaa. Ks. keksijankunniasta mm.
luku 4.4.9. Tarkoitetussa tilanteessa ei kidyttokorvausta luonnollisestikaan voida vaatia, vaan pel-
kistddn vahingonkorvausta aineettomasta vahingosta.

7 Ks. Stdhlberg — Karhu s. 387, differenssiteoriasta s. 131 s. ja syy-yhteydesti lihemmin jéljem-
pand luku 8.5.1. Oikeuskdytdnnostd ks. esim. s. 255 ldhemmin tarkasteltu Helsingin hovioi-
keuden tuomio 2247/27.4.1995, 94/1922. Aikoinaan kirjassani "’ Vahingonkorvaus immateriaali-
oikeudessa” (1979) esitin (s. 194 s.), ettei ndyttovelvollisuudesta vapautuminen voi ainakaan teo-
reettiselta kannalta arvostellen ulottua niin pitkélle, ettei oikeudenhaltijan tarvitsisi osoittaa edes
sitd, ettd loukkaus on ylipdinsd aiheuttanut hinelle vahinkoa. Nyt olen lopullisesti luopunut tistd
kannasta ottaen huomioon, ettd luettaessa lainsddnnokset (PatL 58.1 §; HyodMalliL 37.1 §) yh-
dessi asianomaisten hallituksen esitysten kanssa ndyttovelvollisuutta vahingosta ei voi olla kiyt-
tokorvausta vaadittaessa.

% Ks. Halila, LM 1961 s. 298, Rantala, DL 2005 s. 286 s. OK 17:6:sta 1ihemmin luvussa 8.6.
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8.3.2. Kiyttooikeuden objektiivinen arvo mittapuuna

Asianomaisissa lainsddannoksissd (PatL 58.1 §, HyodMalliL. 37.1 §) ei mainita,
miltd pohjalta niissé tarkoitettu kohtuullinen korvaus keksinnon lainvastaises-
ta hyviksikdyttimisestd méiiritetddn. Yhteispohjoismaisen patenttimietinnén
vuodelta 1963 mukaan médritys riippuu suuressa médrin olosuhteista kussakin
yksittiisessi tapauksessa.®

Kuten oikeuskirjallisuudesta ja -kdytinnostd ilmenee, Patl. 58.1 §:ddn ja
HyodMallill 37.1 §:d4n perustuva kohtuullinen kdyttokorvaus tarkoittaa kor-
vausta keksinnon oikeudettomasta hyviksikdytostd eli korvausta oikeuden-
haltijalta saamatta jadneestd lisenssimaksusta. Télloin kohtuullisen kayttokor-
vauksen tulee vastata lisenssimaksua, johon osapuolet olisivat vapaaehtoisten
lisenssineuvotteluiden pohjalta pidtyneet’™ tai voineet pédtyd; loukkausoikeu-
denkdynnissd annettuun tuomioon kirjattua neuvottelujen oletettua lopputulos-
ta voidaan asiassa esitetyn todistusaineiston pohjalta monesti pitdé ainoastaan
enemmén tai vihemmin todennikdisend arviona.

Vanhemman saksalaisen ja sveitsildisen oikeuskdytinnon mukaan maini-
tussa suhteessa ratkaisevana oli sellainen lisenssimaksu, josta osapuolet oli-
sivat voineet vapaachtoisesti pddstd keskenddn sopimukseen loukkauksen
alkamisajankohtana.”' Sellaista korvausperustetta voitiin kuitenkin syysti
arvostella sen vuoksi, ettd vahingonkorvaus tuli télloin médrityksi ottamat-
ta huomioon teknisti ja taloudellista kehitystd ym. olosuhteita loukkauksen
kestoaikana aina loukkauksen pédttymiseen asti; tulevaisuuden tapahtumista
ei osapuolilla loukkauksen alkamisajankohtana ole vield voinut olla riittivad
tietoa.”> Mainittu korvausperuste ei sitd paitsi lainkaan sovellu niihin tilantei-
siin, joissa oikeudenhaltija ei missddn tapauksessa olisi myontinyt esimer-
kiksi johonkin patenttiinsa lisenssid.”

Uudemman keskieurooppalaisen oikeuskdytinnon mukaan kayttokor-
vaus-vahingonkorvauksen onkin méadrdydyttivd ottaen huomioon patentti-
tai muun yksinoikeuden luvallisen kéyttooikeuden objektiivinen arvo louk-
kauksen kestoaikana. Kéyttooikeuden objektiivinen arvo maidrdytyy talldin
ottamalla ldhtokohdaksi se, mikéd on tavanomaista ko. elinkeinoalalla (tavan-
omainen lisenssiarvo, iiblicher Lizenzwert), tai, mikéli tdssd suhteessa riitti-
viksi katsottavaa kiytintod ei ole muodostunut, “kiyttdoikeuden objektiivi-
sesti asiallisen ja kohtuullisen arvon” (objektiv sachlich angemessener Wert
der Nutzungsberechtigung) mukaan.”

® Ks. NU 1963:6 s. 338.

0 Ks. Castrén 1979 s. 201 s., Rantala, DL 2005 s. 284.

" Ks. Fischer s. 88 viittauksin oikeuskdytantoon.

2 Ks. Fischers. 88 s.

3 Ks. Castrén 1979 s. 202.

" Ks. Fischer s. 89 ss. ja Lindenmaier s. 1335 viittauksin oikeuskéytintoon.
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Pohjoismaissakin yleisesti noudatetun uudemman keskieurooppalaisen lin-
jan mukaista on, ettd patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksesta
madrittavian kohtuullisen lisenssimaksun tulisi vastata objektiivisesti arvioi-
den kdypii lisenssimaksua siten, ettd ratkaisevana on yksinoikeuden luvallisen
kayttooikeuden objektiivinen arvo loukkauksen kestoaikana.™

Tamin objektiivisen arvon médrityksen ldhtokohdaksi olisi joka tapaukses-
sa pyrittdvd saamaan se lisenssimaksu, josta osapuolet olisivat hypoteettisessa
neuvottelutilanteessa todennikoisesti sopineet. Tétd pienempéddn maksuvelvol-
lisuuteen loukkaajaa ei tulisi oikeudessa tuomita, mikd nimenomaan todetaan
ratkaisussa Svea HovR 19.12.1980 (lammonvaihdin; HD: ei valituslupaa).” Jo
pari vuosikymmentd aiemmin sama ldhtokohta oli vahvistettu seuraavassa Tuk-
holman alioikeuden ratkaisussa vuodelta 1961:

Patentinhaltija R oli oikeudessa vaatinut H:lta paitsi korvausta tietyistd muis-
ta vahingoistaan myo6s saamatta jaénytti lisenssimaksua. Jos H loukkauksen
sijaan olisi tehnyt R:n kanssa lisenssisopimuksen, olisi R vaatinut 82.500
kruunua lisenssimaksuna. Tamd summa koostui osaksi tietystd kertakaik-
kisesta korvauksesta ja osaksi jatkuvasta rojaltista, joka oli laskettu 30 pro-
sentiksi H:n vérikustannuksista, suuruudeltaan 218.500 kruunua. R sovelsi
sellaista rojaltia aina tehdesséén lisenssisopimuksia ompelukoneiden ruisku-
maalausta koskevista laitteistoista. Koska H ei ollut tuonut esiin mitién seik-
kaa, minké perusteella R:n tekemi laskelma olisi ollut virheellinen, tuomit-
tiin H suorittamaan R:n oikeudessa vaatimat 82.500 kruunua.”

Valtioissa yleisesti kdytdssd olevaa, esimerkiksi Suomessa tilli hetkelld 24 pro-
sentin mukaista arvonlisdveroa ei kuitenkaan tule laskea mukaan kohtuulliseen
kayttokorvaukseen. Normaalissa lisenssisopimustilanteessa lisenssimaksussa
huomioitavaa arvonlisdveroa ei nimittdin vallitsevan kannan mukaan tarvitse
suorittaa vahingonkorvauksesta, jos korvaus ei ole vastiketta tavaran tai pal-
velun luovutuksesta. Vahingonkorvaus ei ole tdlloin arvonlisdverolain 18 §:ssid
tarkoitettua tavaran tai palvelun myyntid.’

Niin Saksassa ja Sveitsissid kuin Ruotsissa ja Suomessa mittapuuna kéyt-
tokorvaus-vahingonkorvauksen mairittelyssd on kayttooikeuden objektiivinen
arvo loukkauksen kestoaikana.” Talloin on luonnollisesti syyti selvittdd, olisi-
vatko neuvottelupuolet voineet paistd keskenddn sopimukseen jostakin lisens-

5 Ks. Castrén 1979 s. 202.

76 Ks. NIR 1982.163, Rantala, DL 2005 s. 289.

7 Ks. ratkaisun (Tukholman alioikeus 7. os. n:o 9/1961) selosteet Castrén 1979 s. 208 ja Renmyr
s. 76.

8 Ks. Lehtonen, Juhlajulkaisu Kartio s. 203, Linnakangas — Jaanto s. 29, Nieminen — Anttila
s. 14:6-8.

" Ks. Castrén 1979 s. 202, 207, Rantala, DL 2005 s. 286.
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simaksusta loukkauksen alkamisajankohtana. Tarkoitetuissa sopimusneuvotte-
luissa yksinoikeuden haltijalla on tyypillisesti seuraavanlaisia tavoitteita:

”Kaupallisen patenttilisenssin voidaan sanoa muodostuvan kahdesta osasta,
nimittdin kilpailuvahingonkorvauksesta ja keksinnollisen toiminnan palkit-
semisesta.®® Kun joku patentinhaltija myontdd lisenssin, niin timdhidn mer-
kitsee, ettd hin saa markkinoille kilpailua, ja tdstd mahdollisesti seuraavasta
liikevaihtonsa vihenemisestd (vahinko voi myos ilmeti liikevaihdon kas-
vun hidastumisena) hidnen kuuluu saada korvaus. Mutta pelkistddn timi
korvaus ei riitd lisenssimaksuksi. Sehédn vain asettaa patentinhaltijan sa-
maan taloudelliseen asemaan, jossa hdn on ollut ennen lisenssin myonti-
mistd, eikd patentinhaltijalla ole mitdiin intressid lisenssien antoon, ellei
hin pysty siitd ansaitsemaan. Tarvitaan siis jotakin enemmaén, jotta hénet
saataisiin asiasta kiinnostumaan. T#td lisdd voidaan nimittdd keksijankor-
vaukseksi.”®!

Yksittdistapauksessa on kuitenkin vaikeaa selvittdd riittdvin tarkkaan, mil-
td osin kohtuulliseen kdyttokorvaukseen tulisi sisdllyttdd erikseen kilpailu-
vahingonkorvausta ja miltd osin taas keksijdnkorvausta. Oikeuskdytdnnos-
sdkddn nidin ei ole menetelty. Toisaalta vahingonkorvauksena yksinoikeuden
loukkauksesta suoritettavan kédyttokorvauksen kokonaisarvioinnissa keksijin-
korvauksen pitdisi olla yksi seikka muiden arvioinnissa huomioon otettavien
tekijoiden joukossa. Keksijainkorvauksen merkitys on kuitenkin rahamé&érii-
sesti vaikeasti mitattavissa. Jilkikdteen on myo6s hankalaa arvioida, olisiko
yksinoikeuden haltija ylipadnsd kiinnittanyt keksijinkorvaukseen mitattavis-
sa olevaa merkitystd hypoteettisessa neuvottelutilanteessa. Ylipddnsad tuomio-
istuimessa jdlkikéteen esitetyt arviot neuvotteluosapuolten oletetusta tarkoi-
tuksesta sellaisessa neuvottelutilanteessa ovat monesti varsin epidvarmalla
pohjalla.

Erddn vuodelta 1941 olevan saksalaisen ratkaisun mukaan kiyttokorvauksen
arvioinnissa on asianmukaisempaa kiinnittdd kohtuullisen pddhuomio keksin-
non merkitykseen, jonka “ilmentymini on patentille tekniikan taso huomioon
ottaen mitattu suoja-ala”,®* eiké keksijidn suoritusta téllgin voida samalla ottaa
huomioon.

Koska pelkistddn mainitun hypoteettisen neuvottelutuloksen soveltaminen
mittapuuna kohtuullisen kédyttokorvauksen médrittamiseen ei edelld mainituis-
ta moninaisista syistd ole riittdvdd, on syytd kiinnittdd huomiota seuraavassa l4-
hemmin tarkasteltaviin, monesti neuvottelutuloksen lopputulosta helpommin
todennettavissa oleviin seikkoihin.

Loukkauksesta suoritettavan kohtuullisen kéyttokorvauksen mdadrittami-

80 Ks. Welin s. 104.
81 Ks. Renmyr s. 45 ja ruotsinkielisen alkuperiistekstin suomennos Castrén 1979 s. 205.
2 Ks. RG 16.9.1941, GRUR 1942.149.
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musneuvotteluissa yleensd kiinnitetddn huomiota lisenssimaksuista sovittaes-
sa.%

Esimerkiksi patenttilisenssisopimuksessa sovitaan monesti jokaista val-
mistettua, myytyd, vuokrattua tai kdytettyd yksikkod kohden médrdsumman
tai tietyn prosenttiluvun mukainen lisenssimaksu eli rojalti yksikon hinnas-
ta laskettuna.’* Lisensioidun raaka-aineen tai puolivalmisteen tuotantoon so-
veltuvan teknisen toimintaohjeen tai kemiallisen valmistusmenetelméin lisens-
simaksun perusteeksi soveltuu myos ohjeen tai menetelmén avulla tuotetun
raaka-aineen tai puolivalmisteen midrd.®® Teollisoikeuksien lisensioinnissa
kiytetddn monesti myos esimerkiksi vuosittain suoritettavaa kertakaikkista
korvausta. Joskus on taas sovittu siitd, ettd kertakaikkinen korvaus suoritetaan
vain yhden ainoan kerran, useimmiten lisenssisopimuskauden alussa.’® Rat-
kaisussa KKO 2003:127 (4dn.) puolestaan tuomittu kohtuullinen kdyttdkor-
vaus perustui patenttia loukkaavan 6ljynkerdyslaitteiston myyntihintaan. Pa-
tentinhaltijan kdytintoni oli, ettd lisenssimaksu siséllytetdédn kertakorvauksena
laitteiston myyntihintaan.’” Samaa periaatetta noudattaen Helsingin kéirdjiioi-
keus arvioi tuomiossaan 19824/9.8.2001, 96/17306 aiemman oikeuskiytdn-
non perusteella kohtuulliseksi lisenssikorvaukseksi patentinloukkauksesta 4
prosenttia Oljynkerdédjien myyntihinnasta (225.000 markkaa) eli 9.040 mark-
kaa.®®

Rojaltityyppinen ja kertakorvauksen muodossa suoritettava lisenssimak-
su voivat myos esiintyd samassa sopimuksessa yhdelld kertaa.® Patentin tai
hyodyllisyysmallioikeuden kéyttdoikeuden objektiivinen arvo koskee nimen-
omaan mainitun prosenttiluvun tai miadrdsumman suuruutta yksittdistapaukses-
sa. Taltd pohjalta loukkaajalta vaadittu kdyttokorvaus-lisenssimaksu on luon-
nollista laskea useimmiten tietyssd suhteessa loukkaajan liikevaihtoon.”® Niin

8 Ks. Rantala, DL 2005 s. 286.

8 Ks. mm. Kyllidiinen, Lisenssit yrityksen toimintakentéssi s. 26, Fischer s. 86.

8 Ks. Fischers. 87.

8 Ks. Fischer s. 87, Liidecke — Fischer s. 531, Kylliciinen s. 26.

87 Kéytdnnostd mainitsee Rantala, DL 2005 s. 288.

8 Ks. ratkaisuseloste IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa. Hovioikeudessa osa-
puolet peruuttivat vireilld olleet valituksensa ja ilmoittivat sopineensa asian, jonka kasittely jitet-
tiin sillensd.

8 Ks. Fischer s. 87, Kylliciinen s. 26.

% Kun oikeudenkidynnissd heridéd kysymys tietyn teollisoikeuden mahdollisesta loukkauksesta,
on luonnollista, ettd oikeudenhaltija yleensd vaatii kohtuulliseen lisenssimaksuun perustuvaa va-
hingonkorvausta rojalti-tyyppiseni, jos on mahdollista saada selville loukatuksi viitettyi teollis-
oikeutta hyviksi kdyttden valmistettujen, myytyjen tai muutoin kéytettyjen tuotteiden lukumééra.
Loukatun kirsimin vahingon korvaamista turvaa tdlloin vaaditun lisenssimaksun laskeminen jos-
sakin suhteessa loukkaajan litkevaihtoon (ks. Fischers. 87, Neuberg, GRUR 1948 s. 271, Kyllicii-
nen s. 26), mutta ei sen sijaan osuutena viimeksi mainitun nettovoitosta. Loukkaajan nettovoitto-
luvuthan eivit periaatteessa kytkeydy patentin tai muun immateriaalioikeuden haltijan loukkauk-
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madrdytyvan kdyttokorvauksen yksinoikeuden loukkauksesta on oltava kohtuul-
linen.

Rantala sanoo: ”PatL 58 §:ssé ei ole médritelty, mitéd sanalla "kohtuullinen’
tissa yhteydessa tarkoitetaan. Saannoksesti ei kdy ilmi, kumman osapuolen
kannalta katsottuna kéyttokorvauksen tulee olla kohtuullinen. Vaikka koh-
tuullisuus periaatteessa tarkoittaa kohtuullisuutta kaikkien osapuolten kan-
nalta, voi kidytdnnossd syntyd tilanteita, jolloin toiselle osapuolelle [esimer-
kiksi patentinhaltijalle, tekijdin huom.] kohtuullinen ratkaisu onkin toisen
kannalta kohtuuton.”!

Kéyttooikeuden objektiivisen arvon ollessa kohtuullisen kadyttokorvauksen mit-
tapuuna on selvéad, ettei PatL 58.1 §:n ja HyodMallil. 37.1 §:n mukainen koh-
tuullisuusarviointi ole sama kuin esimerkiksi vahingonkorvausta soviteltaessa
(VahL 2:1.2). Tarkoitus ei siis ole mairittdd olosuhteisiin nihden kohtuullis-
ta vahingonkorvausta, vaan pyrkimyksend on miirittdé lisenssimaksulle taso,
joka on objektiivisesti arvioituna hyviksyttava.*?

Asia erikseen ovat luonnollisesti ne tilanteet, jolloin kohtuullisen kdyttokor-
vauksen méadrid tosiasiallisesti sovitellaan johtuen patentin tai hyodyllisyys-
mallioikeuden loukkaajan lievisti tuottamuksesta.”

Kohtuullisella lisenssimaksulla loukkaustilanteissa ei ole mitdén tekemis-
td pakkoluvan kanssa, josta on sddnnokset PatL 45-50 §:ssd ja HyodMallilL
30 §:ssd.”* Pakkoluvasta oikeudenhaltijalle maksettava korvaus voidaan kui-
tenkin useasti joutua arvioimaan samaan tapaan kuin loukkauksesta suoritet-
tava kéyttokorvaus; tosin tuon kdyttokorvauksen taso on ilmeisesti yleensi
korkeampi verrattuna pakkolupakorvaukseen.®

sesta kdrsimidédn vahinkoon, mutta loukkaajan liikevaihdon kehitys saattaa hyvinkin heijastua ta-
kaiskuna oikeudenhaltijan liikevaihtoon (ks. Fischer s. 87).

Ks. Renmyr s. 45 ja Fischer s. 87, joka toteaa: "Huolimatta loukkaustuotteiden suuresta liike-
vaihdosta ja siihen kytkeytyneesti loukatun yksinoikeuden arvon huomattavasta alentumisesta ei
loukkaaja ehké epdrationaalisten tydmetodiensa vuoksi ole kyennyt saamaan kuin pienen tai ole-
mattoman nettovoiton [tekijdn suom.].” Voidaan myds sanoa, etti yritys varsin pitkélle todellises-
ta voitostaan riippumatta pystyy jarjestelemdin nimelliset voittolukunsa erilaisten kéytdnnollis-
ten pddmaéddriensd mukaisiksi. Joskus voi my0s syntyd suoranaista tappiota juuri loukkaustuottei-
den myynnistid, eikd timikddn vastaavasti saa sellaisenaan vaikuttaa loukkauksesta maksettavaan
lisenssimaksuperusteiseen vahingonkorvaukseen (ndin saksalaisessa ratkaisussa BGH 29.5.1962,
GRUR 1962.509,513).

9" Ks. Rantala, DL 2005 s. 288.

92 Ks. Rantala, DL 2005 s. 288, Stenvik 1999 s. 354.

% Tédmin toteaa Rantala, DL 2005 s. 288 av. 25.

% Ks. Koktvedgaard 1971 s. 244.

% Ks. Koktvedgaard 1971 s. 244, josta ilmenee, ettd pakkoluvasta maksettava korvaus saattaa
toisinaan jaadid alhaisemmaksi kuin jos kyseessd olisi vapaaehtoinen lisenssi. Tdmai voi selittyd
siitdkin, ettd vapaaehtoisen lisenssin haltija saa monesti paremman kilpailuaseman kuin pakkolu-
van haltija; viimeksi mainittu jid useammin ilman lisenssin antajan asennus- tai muuta teknistid
apua, "know how” tietoa (ks. ”know how’sta” eli tietotaidosta 1ihemmin mm. Godenhielm, JET

206



KAYTTOOIKEUDEN OBJEKTIIVINEN ARVO MITTAPUUNA

Pyrittdessd selvittimaan kdyttooikeuden objektiivista arvoa voidaan nojautua
samalla alalla mahdollisesti tehtyihin lisenssisopimuksiin. Tapauksesta riippu-
en voidaan ehki jo ndiden sopimusten perusteella osapuilleen paitelld se, mitd
alalla voidaan pitdd tavanomaisena lisenssiarvona. Esimerkiksi sahatavaran sa-
kara-annostelijaa suojaavaa patenttia koskevassa tapauksessa Helsingin HO t.
1247/24.3.1993, S 91/1334 ratkaisuun vaikutti osaltaan se, ettd kaikkien lisens-
simaksujen arvioitiin vaihtelevan vililld 5-10 % lajittelu- ja paketointilaitoksen
hinnasta.”® Joskus lisenssikdytdnto mm. kysymyksen ollessa tietyistd merkki-
tavaroista” voi olla niin kiinted, ettd mitkédén lisdtutkimukset tavanomaisen li-
senssiarvon suhteen eivit endé ole tarpeen.”®

Alan lisenssimaksutason vakiintuneisuutta voidaan selvittdi tutkimalla, tdyt-
tyvitko kaikki seuraavat vakiintuneisuuteen viittaavat kriteerit: 1) alalla on
aiemmat rojaltit maksettu tai ne ovat vakuudella taattu ennen kyseisen pa-
tentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksen tapahtumista; 2) rojaltia
maksaneiden tahojen maérd on riittdvdn suuri osoittamaan lisenssimaksu-
tason saaneen yleisen hyviksynnin alalla; 3) aiemmissa sopimuksissa maa-
ritetyt lisenssimaksut ovat keskendén riittdvin yhtildisid; 4) lisenssimaksut
perustuvat osapuolten vapaaseen tahtoon olematta Patl. ja HyodMallil. 6
luvussa tarkoitettuja pakkolupia ja 5) aiemmat lisenssisopimukset koskevat
loukkauksen kohteena olevan yksinoikeuden kanssa samankaltaisia yksinoi-
keuksia.”

Useimmiten ei kuitenkaan voida jdttdd ottamatta huomioon niitd syité, jotka
ovat vaikuttaneet alalla perittdvien lisenssimaksujen muotoutumiseen sellaisik-
si, kuin ne ovat. Esimerkiksi konserninsisdinen rojaltimaksujen siirtohinnoittelu
verotuksen minimoimiseksi saattaa vaikuttaa siten, ettei sellaisia normaaleista
markkinaolosuhteista riippumatta médriteltyjd lisenssimaksuja ainakaan ilman
lisdselvityksid voida ottaa huomioon alan lisenssimaksutasoa mééritettdessi.!®
Relevanttina yksilollisend seikkana voidaan my6s mainita lisenssimaksun so-
piminen kovin alhaiseksi lisenssid tavoittelevan osapuolen uhatessa muussa
tapauksessa patentin tai hyoddyllisyysmallioikeuden haltijaa titd haittaavalla,
esimerkiksi yksinoikeuden mitétdintiin tihtddvalld oikeudenkdynnilld.'*! Tél-

1965 s. 277 ss., Castrén 1973 s. 17 ss., Holmqvist s. 74 ss.

% Ks. ratkaisuseloste Heinonen s. 64.

97 Merkkitavara = tavaramerkilld varustettu tavara. Ks. merkkitavaran kisitteestd esim. Kaski-
mies s. 35 ss., Tiili, Oikeustiede 2:1972 s. 231 s., Bernitz — Tiili s. 187.

% Ks. Fischer s. 92 viittauksin oikeuskidytantoon.

% Ks. Rantala, DL 2005 s. 291 viittauksin Yhdysvaltain oikeuskiytintoon ja siinid sovelletun vii-
den mainitun kriteerin hyviksyntid seki kritiikkid kuvastavaan yhdysvaltalaiseen kirjallisuuteen.
190 Konserninsisédisen siirtohinnoittelun merkityksen mainitsee Rantala, DL 2005 s. 291. Ks.
my0s ratkaisu SveaHovR 19.12.1980 (HD: ei valituslupaa), NIR 1982.163. Sen mukaan hinnan
vapailla markkinoilla olennaisesti alittavaa myyntid konserniin kuuluvalle tai sithen nihden 14-
heiselle yhtiolle ei tule kohtuullista kidyttokorvausta miéritettédessé ottaa huomioon.

01 Ks. ratkaisua District Court, W.D. Pennsylvania 4.8.1955, 107 USPQ 268, lyhyt selostus
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laisiin erityisseikkoihin on oikeudenhaltija vilistd vedonnut loukkaajaa vastaan
seurauksin, ettd oikeus sen vuoksi toisinaan on tuominnut vahingonkorvauksen
korkeammaksi.'??

Siitdkddn syystd, ettd patentin tai muun yksinoikeuden arvo on teknisen tai
taloudellisen kehityksen vuoksi tai muista tekijoistd johtuen saattanut huo-
mattavastikin alentua sen jalkeen, kun sitd koskeva lisenssisopimus aikanaan
on tehty, ei siind sovittu lisenssimaksu aina tarjoa sellaisenaan soveltuvaa
vertailukohdetta, kun pyritdin selvittiméédn alalla tavanomainen lisenssiar-
V0.103

8.3.3 Kaiyttooikeuden objektiiviseen arvoon vaikuttavia seikkoja

Toisinaan tavanomaista lisenssiarvoa ei pystytd paittelemiin, koska alalta ei
16ydy lainkaan tai 10ytyy ainoastaan niukasti lisenssisopimuksia. Talloin voi-
daan kuitenkin tarpeellista varovaisuutta noudattaen turvautua vertailukohteina
myos muiden alojen sopimuksiin.'*

Toisinaan lisenssisopimusten puuttuminen alalta voi johtua siit4, ettd alalla
ei ole myoOnnetty lainkaan lisenssejd, koska alalla on loukkaajan aikaansaamaan
“hairiotilaan” asti ollut vain yksi merkittdvampi tuottaja, jolla on ollut erityinen
intressi saada hiiriintymittd kiyttdd erityisen arvokasta patenttiaan tai muuta
yksinoikeuttaan sulkien samalla potentiaaliset kilpailijat pois markkinoilta.!%
On ymmirrettdvid, ettd sellaiset olosuhteet vaikuttavat kohottavasti “kaytto-
oikeuden objektiivisesti asialliseen ja kohtuulliseen arvoon” etenkin, jos voi-
tonsaantimahdollisuudet muutenkin ovat hyvit.! Mainitunlainen monesti yli-
voimaisen neuvotteluvoiman omaava tuottaja pystyy yleensid neuvottelemaan
myontdmistidn lisenssistd perittdvin kidyttokorvauksen sitd korkeammaksi,
mitd enemmin patentoidun tai hyoddyllisyysmallioikeuden kattaman keksin-

myds GRUR Ausl. 1956.76: Tuomittaessa kohtuullista korvausta patentinloukkauksesta ei oikeus
katsonut ratkaiseviksi niitd summia, joita patentinhaltija myontdmiensé lisenssien perusteella sai
muilta valmistajilta, kun ndiden summien sopiminen oli tapahtunut oikeudenkidyntien uhatessa
tai jo tultua vireille.

12 Ks. ed. av. mainittua ratkaisua. Mys Pohjoismaissa on ollut ratkaisuja, joissa mainitunlaiset
erityiset olosuhteet ovat saattaneet vaikuttaa vahingonkorvauksena tuomitun kéyttokorvauksen
médrdytymiseen, ks. UfR 1962:66 H: Jotta tanskalaiset sédlekaihtimet olisivat kilpailukykyisid
my0s Norjassa, maksoivat tanskalaiset maahantuojat huomattavasti alempaa lisenssimaksua,
kuin mitd muut lisenssin haltijat olisivat joutuneet suorittamaan. T#td alempaa lisenssimaksua ei
oikeus ottanut sellaisenaan lahtokohdaksi tuomitessaan patentinhaltijalle loukkauksesta makset-
tavaa kéyttokorvausta.

105 Ks. Fischers. 91 s.

104 Ks. vertailusta Renmyr s. 46.

105 Ks. Castrén 1979 s. 203, Rantala, DL 2005 s. 292.

106 Ks. Fischer s. 94 s. seké Lindenmaier s. 1336 viittauksin Saksan oikeuskiytintoon, Renmyr
s. 47, Castrén 1979 s. 203.
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non hyddyntdmisoikeuden tarvitseva jokin taho on halukas lisenssistd maksa-
maan.'”” Esimerkin tarjoaa ratkaisu Helsingin HO t. 1481/21.5.2002, S 00/2238:

Hovioikeus piti voimassa kirdjaoikeuden tuomitseman 10 prosentin lisens-
simaksua patenttia (kevytlypsimen osa) loukkaavan tuotteen liikevaihdosta
vastaavan kohtuullisen kayttokorvauksen, perustellen titd patentinhaltijan
monopolia ldhentelevilld asemalla ko. tuotteen markkinoilla. Lisdksi kiri-
jdoikeus viittasi kdrdjdoikeudelle samassa asiassa esitetyssd asiantuntijalau-
sunnossani mainittuihin ndkokohtiin: Jos tuote on hyvin suojattu, kilpailu
heikkoa ja voittomarginaalit tdstd johtuen korkeita, voi vapaaehtoiseen li-
senssisopimukseen perustuva rojaltiprosenttiprosentti olla jopa 10-30 pro-
senttia. Patentinloukkauksista tuomitut kayttokorvaukset voivat monesti olla
kohtuuttoman alhaisia, miké heikentdd kédyttokorvauksen merkitystd paten-
tinloukkauksia ennalta ehkdisevissd mielessd.!®

Helsingin kdrdjdoikeus totesi tuomiossaan 8411/8.3.2011, 10/5181, ettei-
vit asianosaiset olleet esittdneet selvitystd siitd, ettd rakennusmateriaaleja
koskevalla toimialalla vallitsisi yleisesti jokin lisenssikdytidnto. Samalla ké-
rdjaoikeus katsoi patentoidun pinnoitteen saavuttaneen tietyn aseman niil-
la markkinoilla tuotteen muodostaessa Decocoat Oy:n koko liiketoiminnan.
Samanlaista kilpailevaa tuotetta ei ollut osoitettu olevan markkinoilla ennen
AcousticOne Oy Ltd:n tuloa markkinoille. Kérdjdoikeus arvioi kohtuullisek-
si korvaukseksi keksinnon hyviksikédyttimisestd kantajien vaatiman 10 pro-
sentin osuuden AcousticOne Oy Ltd:n tietyn ajan liikevaihdosta.'”

Tuotteen vahvaa markkina-asemaa indisoi monesti patentoidun tuotteen korkea
myyntikate, mutta markkina-asemasta riippumattakin korkea lisenssimaksu voi
olla perusteltavissa.'!°

Ratkaisu Helsingin HO t. 2247/27.4.1995, S 94/1922 koski muun muassa
sarjapipettipatentin loukkausta. Siitd vastaaja velvoitettiin suorittamaan koh-
tuullista kédyttokorvausta 7 prosentin maaridistd lisenssimaksua vastaava sum-
ma. Kirdjdoikeus totesi ottaneensa ratkaisussaan huomioon erityisesti pipet-
tien korkean myyntikatteen (hovioikeus: ei muutosta tuomioon).'!!

Esimerkiksi lddkealalla on kdytossi tyypillisesti muihin aloihin verrattuna kor-
keampia, toisinaan jopa 20 prosenttiin yltdvid ja sen ylittdvidkin lisenssimak-
suja laskettuna valmiiksi kehitettyjen ja myyntiin hyviksyttyjen tuotteiden

107 Ks. Rantala, DL 2005 s. 292, Bergman, NIR 1995 s. 202, Gozzo s. 154.

198 Ks. Castrén, Asiantuntijalausunto 3.2.2000 asiassa De Laval International AB (ent. Alfa La-
val Agri AB) v. Finnlacto Oy ja Kumijaloste Oy s. 7, Helsingin HO 1481/21.5.2002, S 00/2238.
Helsingin kérédjdoikeuden tuomion 15040/9.6.2000, 98/12054 asiakirjat, Rantalan selostus tuo-
mioistuinten ratkaisuista, DL 2005 s. 294 ja kédyttokorvauksen loukkauksia ennalta ehkéisevisti
merkityksestd Nordell, NIR 1994 s. 310 s., Lundgren, NIR 1994 s. 69.

109 Ks. ratkaisuseloste STY AIPPI -uutiset 3:2011 s. 45 ss. Ratkaisusta lisdd s. 149 s.

10 Ks. Rantala, DL 2005 s. 295.

1 Ks. ratkaisuselostetta Rantala, DL 2005 s. 295.
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bruttomyyntihinnoista,''? joiden yhteenlasketusta summasta vuoden liikevaih-
to muodostuu. Helsingin hovioikeus miadrdsi tuomiossaan 225/23.1.2013, S
11/1258 astman ja allergian hoitoon kdytetyn alkuperiisldikkeen patentin louk-
kauksesta tuomitsemansa kohtuullisen lisenssiprosentin 30 prosentiksi.'"

Esimerkiksi aiemmin erindisissd yhteyksissi tarkastellussa lainvoimaisessa
Helsingin kdrdjdoikeuden tuomiossa 49173/16.12.2010, 08/38296'* kardja-
oikeus totesi, ettd ladkepatenteilla voi olla korkeampia lisenssimaksuja kuin
joillakin muilla tuotteilla. Ladkepatenttien lisenssimaksut eivét ole kohtuut-
tomia sithen ndhden, ettd tuotteiden valmistuskustannukset voivat olla va-
hiiset verrattuna tuotteen myyntihintaan. Tietyn todistajankertomuksen mu-
kaan patentinhaltijan Eli Lillyn myyntikate'"> oli ennen kilpailijoiden, mm.
patentinloukkaajan, tuloa markkinoille ollut vihintdén 55 prosenttia. Liike-
toiminta oli siis ollut niin kannattavaa, ettd patentinhaltijalla ei ollut tarvet-
ta luovuttaa kenellekddn lisenssid tuotteen valmistamiseen. Kirdjdoikeuden
mukaan tdmi seikka vaikutti korottavasti kdyttokorvauksen midrittdmiseen.
Toisaalta patentinloukkauksen alkaessa patentoidun keksinnon suoja-aikaa
ei ollut enéd jdljelld kuin vdhin yli kolme vuotta, mikd puolestaan vaikut-
ti kidyttokorvausta alentavasti patenttia loukkaamattomien geneeristen val-
misteiden tullessa aikanaan laillisesti markkinoille. Namai seikat huomioon
ottaen kérdjaoikeus velvoitti Leiraksen suorittamaan kohtuullisena kaytto-
korvauksena 15 prosenttia laskettuna patenttia loukkaavien tuotteiden liike-
vaihdosta 927.564 euroa. Vrt. muuan norjalaisen hovioikeuden, Borgarting
Lagmannsrettin ratkaisu (BORG/03, 26.10.2004, 03-009824 ASI). Tuomittu
kohtuullinen kéyttokorvaus oli 25 prosenttia patenttia loukkaavan tuotteen
liikkevaihdosta. Tuomion perusteluihin sisiltyi, ettd patentoidulla menetel-
malla valmistettavan ladkkeen myyntikate oli verrattain korkea, eikd markki-
noilla ollut patentoidulla menetelmalld valmistetun ldikkeen kanssa kilpaile-
via tuotteita lukuun ottamatta patenttia loukkaavaa lddkettd.''

Kirdjdoikeus jatti tarkastellussa tuomiossaan tosin mainitsematta, ettd lisenssi-
maksujen korkeaan tasoon lddketeollisuudessa vaikuttavat myos ladketeollisuu-
den poikkeuksellisen korkeat tutkimus- ja tuotekehityskustannukset.'!’
Toisessa yhteydessd lausutun mukaan verrattain alhaisia rojalteja on kéytet-
ty esimerkiksi konepajateollisuudessa.!'® Seuraavat kolme kotimaista ratkaisua

12 Ks. luku 4.4.7.1. Esimerkiksi Orion on alkuperiisen Simdax-lidikkeensi takaisinoston yhtey-

dessi sitoutunut mittavien kertamaksujen lisidksi maksamaan 30 prosentin rojaltia. Ks. Kauppa-
lehti 7.5.2009 s. 13.

113 Ks. ratkaisun selosteet STY AIPPI -uutiset 3:2013 s. 36 ss. ja IPR University Centerin oikeus-
tapauskokoelmassa ja tuomiosta kéddnnetyn todistustaakan osalta jiljempénd s. 262.

14 Ks. mm. s. 159 ss.

115 Myyntikateprosentti lasketaan bruttomyynnistd (myyntituotosta) eli liikevaihdosta. Myynti-
kate on litkevaihdon (vdhennettyni alennuksilla, luottotappioilla, vilillisilld veroilla ym. myyn-
nin oikaisuerilld) ja muuttuvien kustannusten erotus. Ks. Castrén 1979 s. 169, 157 av. 35.

116 K. ratkaisun seloste Rantala, DL 2005 s. 296.

17 Ks. esim. Gozzo s. 136.

18 Ks. luku 4.4.7.1.
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seuraavat samaa linjaa (tosin tapauksessa Sateko — Plan-Sell patentinloukkaus-
kanne hylittiin korkeimmassa oikeudessa, koska ko. patentti oli julistettu mi-
tattomaksi):

Sateko Oy:ll4 oli sopimukseen perustuva yksinkidyttooikeus patenttiin nimi-
tykselld ”Puutavaran lajittelulaitteessa olevan kuljettimen alapuolella ole-
vien lokeroiden pohja”. Sovellettuina, joskin ratkaisussa mainitsemattomi-
na lainkohtina olivat ilmeisestikin PatL. 58.1-2 §. Kaksi patentin mukaan
valmistettua puutavaran lajittelulaitosta myynyt Plan-Sell Oy velvoitettiin
suorittamaan tédstd patentinloukkauksesta kohtuullisena korvauksena ensim-
mdisen kaupan osalta 32.500 markkaa. Siitd, miten juuri tdhdn summaan oli
paddytty, ei ratkaisusta kdly ilmi muuta kuin ettd “kohtuulliseksi korvauksek-
si keksinnon hyviksikdyttdmisestd oli katsottava 5 prosenttia [patenttia lou-
katen valmistetun, tekijan huom.] lokerokuljettimen myyntihinnasta 650.000
markasta”. Jalkimméiisenkin laitoskaupan osalta kdyttokorvaus ilmeisesti ar-
vioitiin samojen perusteiden mukaan, vaikka korvaus sitd erittelemittd sisal-
lytettiin tdstd liiketoimesta tuomittuun 150.000 markan summaan, joka sisél-
si korvauksen muustakin loukkauksen aiheuttamasta vahingosta.'"”

Jutussa esitetty ndyttdé huomioon ottaen vaikuttaa siltd, ettd kiyttokorvaus olisi
tuomittu pitden silméllda Suomen metalliteollisuusalan nettovoittoprosentin sil-
loisia vaihtelurajoja, korvauksen sijoittuessa ndihin puitteisiin.'?

Tuomiossaan 2534/28.9.2001, S 00/320 Helsingin hovioikeus korotti 78.621
markaksi hyddyllisyysmallioikeudella suojatun polttopuun halkaisulaitetta
koskevan keksinnon hyviksikdyttokorvauksen, jota kirdjdoikeus oli méadrannyt
Laitilan Rautarakenne Oy:n maksamaan Maaseldn Kone Oy:lle 43.800 mark-
kaa arvioituna myyntihinnan ja kolmen prosentin enimmaisrojaltin mukaan.'?!
Tuomiossaan 7902/20.6.2011, 10/1900 Helsingin hovioikeus tuomitsi kolmen
prosentin lisenssimaksua vastaavan korvauksen tiettyjen betonielementtien va-
listd liitosrakennetta koskevan patentin luvattomasta kaytosta. '

119 Ks. Helsingin HO t. 248/7.4.1976, 63 V 1974, ks. lisdksi s. 167, 179. Samassa jutussa KKO
hylkési loukkauskanteen korvausvaatimuksineen t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976.

120 Ks. HO:n aktiin 63 V 1974 siséltyvid P-S oy:n muutoksenhakukirjelméda HO:lle, jossa lukee:
”Suomen metalliteollisuudessa vaihtelee nettovoitto alueella 1-3 % myyntihinnasta. Oikein las-
kien on se voitto, jonka S oy olisi voinut kaupassa menettid, siis korkeintaan 45.000 mk.” Siihen,
ettd tuomittu kdyttokorvaus sijoittui em. puitteisiin, on voinut vaikuttaa sekin, ettd em. luvut oli-
vat loukkauksesta tuomitun vastaajan esiin tuomia. Téllaista arviointiperustetta voidaan pédinvas-
toin kuin loukkaajan nettovoittoprosenttia pitdd objektiivisena ja monesti hyviksyttivini; kiyt-
tokorvauksen tarkempi mééra jaéd kuitenkin télldin viime kiddessd oikeuden harkinnan varaan. Ar-
viointiperuste kaipaisi siis tdydennyksekseen esimerkiksi vertailukohteiksi soveltuvia lisenssiso-
pimuksia, mieluummin samalta alalta.

121 K. tiivistelmi IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.

122 Ks. tuomion selostus STY AIPPI -uutiset 2:2012 s. 35 ja tuomiosta muussa suhteessa jiljem-
pind s. 229, 241.
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Helsingin hovioikeuden tuomiossa 1481/21.5.2002, S 00/2238 patentoituja
lypsykoneiden vuorauskumeja koskevan keksinnon hyviksikdytostd tuomittiin
PatL 58.1 §:n mukaista kohtuullista hyvitystd 10 prosenttia toisen vastaajan eli
vuorauskumien valmistajan myyntihinnasta.'?

Tapauksissa, joissa tavanomaista lisenssiarvoa ei 10ydy, voidaan yleisesti ot-
taen sanoa, ettd kohtuullinen kiyttokorvaus-vahingonkorvaus mééridytyy ensi
sijassa ottaen huomioon loukatun yksinoikeuden taloudellinen merkitys ja ta-
hian merkitykseen sisdltyen patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden taloudel-
liset vaikutukset markkinoilla. Tahén vaikuttaa myos oleellisesti patentin tai
hyodyllisyysmallioikeuden suojan laajuus ja muutenkin se oikeudellinen ase-
ma, jonka sellainen yksinoikeus haltijalleen luo.'** Mikéli tdmd on yrittinyt
myydi esimerkiksi patentin tai muun yksinoikeutensa, voi muun muassa pyy-
detty myyntihinta antaa viitteitd tdssd suhteessa.'®

Yksinoikeuden lisenssiarvon méérityksessi kéytettdvid arvonmédritysmeto-
deja ovat kustannusperusteinen, markkinaperusteinen ja tuloperusteinen ar-
vonmaéiritys. Lisdksi on olemassa analyyttinen ratkaisumalli. Mddritysperus-
teista on apua kohtuullisen kiyttokorvauksen méérityksessi.!?

Saksan oikeuskéytdnnostd 10ytyy runsaasti esimerkkeji sellaisista taloudellisis-
ta seikoista, jotka saattavat vaikuttaa ko. vahingonkorvauksen maérdaytymiseen.
Niitd ovat mm. yleinen taloudellinen tilanne ja alan kilpailuolosuhteet.'?” Koh-
tuullista lisenssimaksua on omiaan korottamaan se, ettid loukkaus koskee vai-
keasti valmistettavia tuotteita, jotka eivit sovellu massatuotantoon.!?

Tapauksessa SveaHovR 1253/89 12.12.1990, DT 39 hovioikeus tuomitsi pa-
tentinloukkauksesta suoritettavaksi kohtuullisena kéyttokorvauksena 15 pro-
sentin rojaltia vastaavan summan, painottaen siti, ettd patentoitua keksintda
voitiin kdyttdd ainoastaan satamissa kdytettdvidan nostolaitteeseen liitettyna.
Keksintd muodosti pienen osan nostolaitteiston hinnasta, mutta yrityksille
olisi tullut erittdin kalliiksi kdyttdd nostolaitteissaan muuta kuin patentoitua
mekanismia. Yhtiot olisivat tilloin joutuneet valmistamaan osat itse ja teke-
midn nostolaitteisiin erittdin kalliita muutoksia. Kérdjdoikeus viittasi myos
todistajankertomukseen, jonka mukaan patentinhaltijan keksinnon markki-
naosuus vastasi 80 prosenttia maailman suurimpien satamien nostokurjista.
Keksintd oli siten varsin riippumaton hinnanvaihteluista markkinoilla, joilla
tuotteesta oltiin valmiita maksamaan verrattain korkeaa hintaa.

123 Ks. tiivistelmé IPR University Centerin oikeustapauskokoelmasta.

124 Ks. Rantala, DL 2005 mm. s. 286, Fischer s. 93 ja Lindenmaier s. 1335 viittauksin Saksan
oikeuskaytintoon.

125 Ks. Renmyr s. 46, 110.

126 Ks. mm. Rantala, DL 2005 s. 292. Arvonmiiritysmetodien lihempi tarkastelu ei kuulu tdhéin
yhteyteen.

127 Ks. Fischer s. 93 s. ja Lindenmaier s. 1336 viittauksin oikeuskéytdntoon.

128 Ks. Castrén 1979 s. 204.
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Hovioikeus katsoi em. syiden vuoksi olleen ilmeistd, ettei kantaja ollut
ilman erityisid syitd halukas myontdmédn keksintoonsd lisenssejd, jos li-
senssinsaaja ei hyviksynyt kantajan hinnoittelua. Téstd johtuen kohtuullisen
kayttokorvauksen mittapuuksi oli otettava kantajan hinnoittelu.'*

Sen sijaan massavalmisteista ja yksinkertaisista tuotteista kdyttokorvaus jai
alemmaksi ainakin, jos loukattu patentti tai muu yksinoikeus on ollut kierret-
tavissd kdyttdmailld jotakin yksinoikeudesta vapaaksi jadvid korvaavaa tuotetta
tai valmistustapaa.'*® Jos patentoitu ratkaisu olisi helposti ja vihin kustannuk-
sin korvattavissa patenttia loukkaamattomalla ratkaisulla, olisi mahdollisella
lisenssinsaajalla todennikdisesti mahdollisuus neuvotella alemmasta lisenssi-
maksusta.'®! Téllin patentin tarjoamaa suojaa ei voida pitd4 riittdvin vahvana.
Patenttisuojan vahvuus mainitaan yhteispohjoismaisessa patenttimietinnosséa
vuodelta 1963 nimenomaan kohtuullisen kéyttokorvauksen méirityksesséd huo-
mioon otettavana seikkana.'3

Tapauksessa Helsingin HO t. 1262 /19.9.1990, S 89/1579 patentinhaltija oli
vaatinut vahingonkorvausta yhteensd 300.000 mk. Hovioikeus tuomitsi pa-
tentin loukkauksesta korvausta 40.000 mk. Hovioikeuden mukaan patentilla
suojattu lappovirtauksen estolaite itsessddn oli taloudelliselta arvoltaan va-
hdinen suhteessa estolaitteella varustettuun polttoainesiilioon ja vihin kus-
tannuksin korvattavissa muulla hyviksyttivilld ratkaisulla.'*® Tapauksessa
SveaHovR 2.12.1985, T 743/83, DT 41 tuomittu kohtuullinen kdyttokorvaus
oli 1,8 ayrid kutakin patenttia loukaten myytyi ripustinlaitetta kohti, vasta-
ten 15 prosentin méaardistd rojaltia. Oikeuden perustelujen mukaan ko. ripus-
tinlaitteita oli sinidnsd teknisesti mahdollista valmistaa my0s riitapatenttia
loukkaamatta. Ndmé vaihtoehtoiset valmistusmenetelmit olisivat kuitenkin
ilmeisesti olleet niin kalliita, ettd kiytdnnossi olisi ollut taloudellisesti 1dhes
mahdotonta valmistaa realistisia vaihtoehtotuotteita patentoidulle tuotteelle.
Muun muassa téistd syystd patentin suojaamalla tuotteella ei ollut kilpaile-
via tuotteita, joten patenttisuoja oli erittdin vahva. Lisdksi kdrdjdoikeus piti
kantajan vaatimaa lisenssimaksua kohtuullisena tuotteensa myyntikatteeseen
ndhden.!** Tapauksessa SveaHovR 19.12.1980 (Iammonvaihdin) Svean ho-
vioikeus piti voimassa Tukholman kérdjdoikeuden langettaman 7 prosentin
madrdistd lisenssimaksua vastaavan kohtuullisen kéyttokorvauksen. Karéja-
oikeuden mukaan patentoitu tuote nautti verrattain vahvaa suojaa. Samankal-
taisten tuotteiden valmistaminen patenttia loukkaamatta oli vaikeaa. Kirija-
oikeuden mukaan tdmé vaikutti korottavasti rojaltiprosenttiin.'?

129 Ks. Ratkaisuseloste Rantala, DL 2005 s. 294 s.

130 Ks. Fischer s. 96 ja Lindenmaier s. 1336 viittauksin oikeuskéytintoon.

31 Ks. Rantala, DL 2005 s. 293 kirjallisuusviittauksin.

132 Ks. NU 1963:6 s. 336, Rantala, DL 2005 s. 292.

133 Ks. ratkaisuseloste Rantala, DL 2005 s. 293 ja Heinonen s. 71.

134 Ks. seloste Rantala, DL 2005 s. 293.

135 Ks. NIR 1982 s. 156, Rantala, DL 2005 s. 293 ja tapauksesta toisessa suhteessa edelld s. 207
av. 100.
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Naéihin ratkaisuihin verrattuna tapaus SveaHovR 10.10.1991, T 742/89,
DT 39 koskee suhteellisen yksinkertaisia massavalmisteita, pakastepusse-
ja koskevan patentin loukkausta, mutta lopputulos perusteluineen on tdysin
poikkeava. Hovioikeuden mukaan markkinoilla oli eri sulkumekanismilla
kuin patentoidussa tuotteessa varustettuja mutta muutoin samankaltaisia pa-
kastepusseja. Patentilla suojattujen pakastepussien myyntikate oli poikkeuk-
sellisen suuri, noin 60 prosenttia. Hovioikeuden mukaan tama osoitti hyvin
vahvaa kilpailukykyd, minka lisdksi tuote ei ollut herkkd kilpailusta johtu-
ville hinnanvaihteluille. Markkinoilla tuotteesta oltiin valmiita maksamaan
monta kertaa korkeampi hinta kuin muista vastaavista tuotteista, koska kéy-
tettavyydeltddn tuote oli kilpailijoitaan parempi. Liséksi tuotteen valmis-
tuskustannukset olivat tavanomaista matalammat, mikid sekin osoitti kor-
keaa myyntikatetta. Mainitut seikat huomioon ottaen hovioikeuden mukaan
patentinhaltijalla oli mahdollisuus vaatia tavanomaista korkeampaa lisens-
simaksua. Erityisesti korkean myyntikatteen perusteella hovioikeus katsoi
kohtuulliseksi lisenssimaksuksi 5 dyrid pussilta. Se vastasi noin 23 prosentin
maérdistd rojaltiprosenttia.'¥

Ratkaisuista ei usein ole havaittavissa mitdin perustelua tuomioistuimen lan-
gettamalle méadrille kohtuullista kdyttokorvausta. Useasti timé korvaus onkin
Suomessa ja Ruotsissa sen tarkemmin perustelematta tuomittu tiettynd prosent-
tina loukkaajan myyntihinnoista.'*” Rantalan mukaan korvaus lienee sellaisis-
sa tapauksissa arvioitu pelkistdian OK 17:6:n perusteella “kohtuuden” mukaan:

Hovioikeuden ja kirdjdoikeuden tuomioissa tapauksessa Helsingin HO
1481/21.5.2002, S 00/2238 on terminologista epdyhtendisyyttd, vaikka lop-
putulos on sama: "Hovioikeus hyviksyy kirdjdoikeuden tuomion perustelut
siitd, ettd PatL. 58 §:ssé tarkoitettu kohtuullinen korvaus keksinnén hyviksi-
kiyttimisestd lasketaan patentin loukkaajan loukkaavaa tuotetta koskevasta
litkevaihdosta ja ettd kymmenen prosenttia mainitusta liikevaihdosta on tis-
sd asiassa oikea kayttokorvauksen mdird.” Kirdjaoikeus oli kuitenkin perus-
tellut tuomiotaan niin: ”— — kérdjdoikeus harkitsee kohtuulliseksi korvauk-
seksi keksinnon hyvéksikdyttimisestd 10 % Kumijalosteen myyntihinnasta
218.705 markkaa eli 21.870 markkaa” [korostukset Rantalan].'*®

Ratkaisussa Svea hovrdtt 26.3.1971, NIR 1972.206 Oy D velvoitettiin suo-
rittamaan patentinhaltijalle osaksi tahallisesti, osittain tuottamuksesta tapah-
tuneesta loukkauksesta kiyttokorvausta 5 prosenttia D:n loukkaustuotteiden
myyntihinnoista.'*

136 Ks. ratkaisuseloste Rantala, DL 2005 s. 295 s.

137 Ks. Castrén 1979 s. 207.

138 Ks. Rantala, DL 2005 s. 287 av. 24. Ks. hovioikeuden tuomio s. 5, Helsingin kiréjdoikeus t.
15040/9.6.2000, 98/12054 s. 13 ja OK 17:6:n mukaisesta arvioinnista ldhemmin luku 8.6.

139 Ks. lisiksi erditd Renmyrin (s. 55 ss.) selostamia Tukholman alioikeuden 7. osaston ratkaisuja
patentinloukkaustapauksissa: Jutussa n:o 32/1954 kdyttokorvaus médrittiin sittemmin hovioi-
keudessa kohtuuden mukaan osaksi 7, osaksi taas 4 prosentiksi loukkaajan bruttomyynnin arvos-
ta, jutussa n:o /1/1968 taas alioikeuden lainvoimaisessa pédidtoksessid kohtuudella 8 prosentiksi
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Helsingin hovioikeus katsoi tuomiossaan 2783/16.10.2012, S 10/475 7,5
prosentin lisenssimaksua vastaavan summan patenttia loukanneiden tuot-
teiden nettomyynnistd kohtuulliseksi kdyttokorvaukseksi, kun alan lisenssi-
maksuista ei ollut esitetty muuta niyttdd kuin tietty loukkaajan ja patentin-
haltijan vélinen lisenssisopimus. !4

Muun muassa yhteispohjoismaisessa patenttimietinndssi viitataan patentoi-
tuun keksintoon mahdollisena kustannusten sddstdjiana, kun loukkauksesta suo-
ritettavaa kohtuullista kdyttokorvausta maéritetddn:'!

Tukholman alioikeuden 7. osaston antama ratkaisu vuodelta /961 perustui
sadstdihin patentinloukkaajan virikustannuksista.'*? Helsingin hovioikeuden
lainvoimaisen tuomion 2629/3.9.2007, S 05/667 mukaan PatL 58.1 §:n mu-
kaista korvausta harkittaessa voidaan ottaa mukaan myd6s varmistamisdirek-
titvin 2004/48/EY mukaisia korvauselementtejd, kuten patentinloukkaajan
saama hyoty, joka nyt koski patentoidun menetelmén kédytostd vastaajaravin-
toloiden tunnelipesukoneissa kertynyttd sddstod astianpesun kdyttokustan-
nuksissa. Hovioikeus oikaisi kirdjdoikeuden vastaajille langettamaa yhteen-
sd 23.750 euron kayttohyodyksi arvioitua kohtuullista kdyttokorvausta 250
eurolla kahden vastaajaravintolan hyviksi.!+

Helsingin kérdjioikeuden 3. osaston tuomiossa 4671/12.2.2009 00/12297'#
loosan tuotannossa kéytettdvidn selektiiviseen absorptioon perustuvan ero-
tus- ja vikevointimenetelmén patenttia loukanneelle CP Kelco Oy:lle neu-
voteltaessa patentoidun menetelmin kayttooikeudesta 12.6.1991 tehtyyn
patentinhaltijan KH Innovations Oy:n ("KHI”) kirjalliseen tarjoukseen mene-
telmén kdyttooikeudesta. Tarjouksen mukaan kdyttokustannussaastoistd Kelcon
(silloinen Metséd Special Chemicals Oy) tuotannossa kolmasosa olisi kuulunut
KHI:1le.'* Kirdjdoikeus velvoitti Kelcon suorittamaan kohtuullisena korvauk-
sena kannepatentin luvattomasta hyviksikdyttimisestd ajanjaksolla 1.8.1996—
30.6.2008 1.698.000 euroa eli kérdjdoikeuden arvioiman kolmasosan Kelcon
mainituista sddstoistd. Kérdjaoikeus mainitsee tuomiossaan siind midrityn

loukkaajan myyntihinnoista.

140 Ks. STY AIPPI -uutiset 3:2013 s. 36 ja ratkaisusta muissa suhteissa 118 s., 253 s.

141 Ks. NU 1963:6 s. 336, Fischer s. 95 s. viittauksin kiytantoon.

142 Ks. seloste edelld s. 203.

143 Ks. ratkaisuseloste STY AIPPI -uutiset 1:2008 s. 18 ss. ja erityisesti varmistamisdirektiivin
merkityksestd edelld s. 5 s. Hovioikeuden mukaan Fuuga-Controls Oy ei ollut esittinyt selvitystd
siitd, ettd se olisi lisensioinut riitapatentin, joten kohtuullista kidyttokorvausta ei voitu perustaa
suoraan lisenssimaksun madrain.

144 Sittemmin Helsingin hovioikeus kumosi ja poisti paitoksellddn 3072/26.11.2009 kirijioikeu-
den tuomion ja vilituomion KH Innovations Oy:n ja CP Kelco Oy:n viliselti osin, koska osapuo-
let olivat péddsseet sovintoon.

145 Ks. kirdjdoikeuden tuomio s. 20.
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kohtuullisen kdyttokorvauksen perustuvan KHI:n ja Kelcon neuvottelujen to-
dennikdiseen lopputulokseen, jos sopimus olisi syntynyt.

Kirdjdoikeus siteeraa tuomiossaan varmistamisdirektiivin 2004/48/EY 13
artiklan 1b-kohtaa, jonka mukaan oikeusviranomaiset voivat soveltuvissa ta-
pauksissa madrittdd vahingot kiintednd midridnd esimerkiksi vdhintdin nii-
den rojaltien tai maksujen miirdn perusteella, jotka oikeudenhaltija olisi
joutunut suorittamaan, jos hiin olisi pyytdnyt lupaa kdyttidi ko. teollisoikeut-
ta. Lisdksi kérdjdoikeus toteaa patenttilain 58 §:n olevan sopusoinnussa di-
rektiivin kanssa.'

Mainittu kolmasosa kiyttokustannussaéstoistd oli kirjallisen tarjouksen
lisdksi kdydyissd, sittemmin keskeytyneissd sopimusneuvotteluissa esitetty
laskettavaksi joko energiansddstoon perustuvan muuttuvan hinnan tai tislaus-
laitoksen kokonaishintaan perustuvan kiintedn hinnan mukaisesti. Keksin-
non kaytostd KHI:lle maksettava korvaus olisi sisdltynyt osatekijdnid tis-
lauslaitoksen kokonaishintaan. Niin ikédédn kérdjdoikeuden mukaan tarjotut
kiintedt hinnat eivit olleet valttamattd sidoksissa KHI:n korvaukseen, joten
kirdjdoikeus ei muun muassa tdstd syystd tuominnut kdyttokorvausta suh-
teutettuna kiintedén hintaan.'"’

Keksinnon tarkoituksena oli energiansiistd. Kutsumiensa teknillisen alan
asiantuntijoiden lausunnossa ilmenneillé perusteilla kérdjdoikeus arvioi kek-
sinndsté tulleen Kelcolle energiakustannussadstod 5.095.000 euroa melkein
12 vuoden loukkausajalta. (Loukkauskanne tuli vireille 31.5.2000. Kuiten-
kin kérdjdoikeuden tuomio loukkausasiassa annettiin vasta 12.2.2009, kos-
ka loukkausasian késittely oli usean vuoden keskeytynyt KHI:n vastapuolten
KHI:n patenttiin kohdistaman menestyméttomén mitdttdmyyskanteen vuok-
si. Ndin ollen Kelcon KHI:n patenttiin kohdistama, 1.8.1996 aloittama ja ké-
rdjdoikeuden loukkaustuomion mukaan 30.6.2008 péittynyt patentinlouk-
kaus ehti jatkua melkein 12 vuotta ennen tuomion antamista.)

Niin ikdin kérdjaoikeus lausui, ettd “patentin loukkauksella Kelco oli saa-
nut perusteetonta etua energiansiistostd”. Niin ollen kidyttokorvauksena
tuomittiin kolmasosa perusteettomasta edusta. Kérdjaoikeuden mukaan timé
laskentatapa sopi erityisen hyvin tilanteeseen, jossa Kelco oli saanut perus-
teetonta etua sopimusneuvottelujen jilkeen tahallaan ilman lupaa kdytt6on
ottamastaan keksinnostd. Ottaen huomioon my6s muun muassa sen, ettd pa-
tentinloukkaaja oli kansainvélistd kauppaa kiyvi iso yhtio, kirdjdoikeus piti
tuomitsemaansa kayttokorvausta kohtuullisena.'*3

Mitéd suuremmat kustannussidstot lisenssinsaaja patentoidun keksinnon avulla
saavuttaa, sitd korkeampaa rojaltia hin on yleensi valmis maksamaan.'*® Tama
on luonnollista edelld tarkastellun ratkaisun valossa; ndyttidhdan kolmasosaan

146 Ks. kdrdjdoikeuden tuomio s. 19 s. ja direktiivistd ldhemmin edelld luku 8.2.

147 Ks. kirdjdoikeuden tuomio s. 21.

148 K. kirdjdoikeuden tuomio s. 21 ss. Tissi yhteydessi kirijdoikeus mainitsee Norjan oikeus-
kdytdnnossd sovelletun vastaavaa arviointitapaa ratkaisussa Borgarting lagmannsrett 5.3.2007,
LB 2006-8527.

149 Ks. Rantala, DL 2005 s. 294.
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kayttohyodystd perustuva ldhes 1.700.000 euron kdyttokorvaus vastaavan var-
sin korkeaa rojaltia. Kérdjdoikeudelle antamani 5.9.2008 péivityn asiantunti-
jalausunnon mukaan KHI:n Kelcolta esimerkiksi vuodelta 1998 korvauksena
vaatima kolmasosa kyseisisti kustannussdéstoistd oli itse asiassa kuitenkin vain
noin 0,6 prosenttia Kelcon edeltdjin Metséd-Serla Chemicals Oy:n liikevaihdos-
ta."”® Tapauksessa ei siis kéytetty yleisinti, liikevaihtoon perustuvaa kohtuulli-
sen kayttokorvauksen laskentaperustetta.

Helsingin hovioikeus katsoi lainvoimaisessa tuomiossaan 2629/3.9.2007, S
05/667 ”Fuuga Controls”, ettd kun PatL. 58.1 §:ssé ei oteta kantaa siihen,
miten kohtuullinen korvaus tulisi méiritd, voitiin kohtuullisen korvauksen
midrdssd ottaa huomioon muitakin tekijoitd kuin lisenssimaksun suuruus.
Hovioikeus ei muuttanut kirdjdoikeuden seuraavia perusteluja. Niisséd otet-
tiin huomioon kohtuullisen korvauksen médrii arvioitaessa patentin mukai-
sen Fuuga-ICS laitteen hinta, kantajan siitd saama rojalti, laitteiden vastaa-
jaravintoloille aikaansaama jonkinasteinen sdisto seki patenttia loukanneita
laitteita asentaneiden ja markkinoineiden vastaajien laitteiden kédyton kautta
saama hyodyllinen tieto.!s!

Kohtuullisen kéyttokorvauksen miirittelyyn vaikuttavat muutkin kuin edel-
14 esitetyt seikat. Yksinomaisen lisenssin saajalle myonnetylld alueella lisens-
sinantaja ei monestikaan saa myyda lisenssid samaan kohteeseen kenellekédidn
muulle eikd itsekddn kilpailla lisenssinsaajan kanssa.'® Tdmin vuoksi yksin-
omaisessa lisenssissi lisenssimaksun taso on korkeampi kuin yksinkertaisessa
lisenssissd. Esimerkiksi kemian- ja lddketeollisuudessa kéytetddn yleensd vain
yksinomaisia lisenssejd, kun taas elektroniikka- ja konealalla yksinkertaiset li-
senssit ovat yleisid.'>

Mité pitempi patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden jiljelld oleva suoja-aika
on, sitd korkeampi rojalti saattaa olla asianmukainen. Lisenssinantajan sitou-
tuminen erindisiin lisdpalveluihin, kuten asiantuntija-apuun, on omiaan nos-
tamaan lisenssimaksua. Patentoidun tuotteen kyky lisdtd patentinhaltijan tai
lisenssinsaajan muiden tuotteiden myyntid vaikuttaa my0s lisenssimaksuun.
Siihen vaikuttavat alentavasti puolestaan esimerkiksi maantieteellistd toimin-
ta-aluetta ja lisenssin kohteen kiyttotapaa rajaavat ehdot seki lisenssin kohtee-
seen kytkeytyvit riskit. Sama koskee tilannetta, jossa patentinhaltijalla itsel-

150 Ks. Castrén, asiantuntijalausunto 5.9.2008 asiassa KH Innovations Oy v. CP Kelco Oy (ent.
Metsdii-Serla Chemicals Oy) s. 6, Helsingin kdrdjdoikeus 3. os. t. 4671/12.2.2009, 00/12297.

151 K. ratkaisusta lisidksi edelld s. 191 s.

152 On myos mahdollista, etti lisenssin yksinomaisuus on rajattu tietyssi suhteessa, esimerkiksi
lisenssinsaajan hyviksi koskemaan vain méirittyd maantieteellistd aluetta tai maérittyd hyodyn-
tdmistapaa, kuten valmistusta tai jakelua. Niin sanotussa sole-lisenssissi lisenssinantaja saa itse
kayttdd lisenssin kohdetta, mutta lisenssinantaja ei saa myontdd kolmansille lisenssejd samalle
alueelle. Ks. Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 174 s.

153 Ks. mm. Rantala, DL 2005 s. 297, Koktvedgaard — Levin 2002 s. 432.
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laédn ei ole riittavid resursseja valmistaa ja myyda tuotteitaan riittdvasti, joten
hdn joutuu turvautumaan lisensiointiin.'>* Merkitystd on myos lisenssinsaa-
jan mahdollisella oikeudella myontéi alilisenssejd,'> lisensioidun hyodykkeen
elinkaarella, huolto- ym. ylldpitokustannusten jakautumisella sopimuspuolten
kesken sekd silld, onko jommallakummalla tai molemmilla sopijapuolilla vel-
vollisuus panostaa lisensioidun tuotteen tai menetelmin markkinointiin tai li-
senssin kohteen hyddyntimisessd tarvittaviin tuotantolaitoksiin, koneisiin ja
laitteisiin yms. objekteihin,!*® puhumattakaan lisensioidun tuotteen tai menetel-
min jatkokehittelykustannuksista.

8.3.4 Vaikuttaako loukkauksen oikeudenvastaisuus
kayttokorvauksen méarian?

Immateriaalioikeuksien loukkaustilanteissa kysytddn monesti, onko loukkaajaa
juuri hinen oikeudenvastaisen toimintansa vuoksi kohdeltava kiyttokorvausta
madrittdessd ankarammin kuin niitd, jotka ovat lisenssisopimuksella laillises-
ti hankkineet oikeuden kéyttdaa esimerkiksi jotakin patenttia. Tietyssd mielessa
loukkaustoiminnan arvostelu voi ankaroitua jo siiti, ettd oikeuskdytinnosséd on
voitu joissain tapauksissa ottaa kohtuullisen kidyttokorvauksen perusteeksi tiet-
ty prosentti loukkaustuotteiden myyntihinnoista laskettuna ilman etti olisi ha-
vaittavissa, ettd tuomioistuin olisi kiinnittinyt erityistd huomiota siihen, mité
muun muassa alan lisenssisopimuksissa on lisenssimaksujen suhteen saatettu
sopia.'”” Talloin on mahdollista, ettd tuomioistuin itse asiassa langettaa kiytto-
korvaus-vahingonkorvauksen korkeampana maksuna, kuin miti loukkaaja olisi
joutunut suorittamaan lisenssistd. Tuomioistuinten nykyinen laissakin (siviili-
tuomioiden osalta OK 24:4:ssa) sdddetty tuomioiden perusteluvelvollisuus vi-
hentédd kylld senkaltaisia tuomioita. Jos selvyyttd kiyttokorvauksen perusteista
ei kerta kaikkiaan saada, on loukkauksesta langetettava tuomio OK 17:6:n no-
jalla kohtuuden mukaan.'

Ruotsissa on joskus tuomittu patentinloukkaajan myyntihinnoista laskettava
kiyttokorvaus alemman prosenttiluvun mukaan siltd osin kuin loukkaus on ta-
pahtunut ilman tahallisuutta tai tuottamusta.

154 Ks. Rantala, DL 2005 s. 297 ss. viittauksin Yhdysvaltain oikeuskirjallisuuteen ja -kéytintoon.
155 Ks. Rantala, DL 2005 s. 297. Alilisenssilli tarkoitetaan lisenssinsaajan itsensi mahdollisuut-
ta myontidd samaan kohteeseen kidyttdoikeuksia muille oman lisenssioikeutensa puitteissa (Oesch
— Pihlajamaa — Sunila s. 175).

1% Ks. Rantala, DL 2005 s. 297.

157 Ks. ratkaisuista Helsingin HO t. 1481/21.5.2002/S 00/2238 ja Svea hovriitt 26.3.1971, NIR
1972.206 edelld s. 14.

138 Ks. jdljempéni 8.6.

218



VAIKUTTAAKO LOUKKAUKSEN OIKEUDENVASTAISUUS ...

Erddseen hovioikeusratkaisuun (1950-luvulta) sisdltyneen epaméiiriisen pe-
rusteen mukaan oli otettava huomioon, ettd ko. loukkaus oli ollut pitkdai-
kainen ja suurimerkityksinen; siltd osin kuin loukkaus oli tapahtunut ilman
tahallisuutta tai tuottamusta, oli kdyttokorvaus tuomittava alemman prosent-
tiluvun mukaan bruttomyynnisti laskettuna.'

Hyddyllisyysmallioikeutta koskeva hakemus tutkitaan maassamme ainoastaan
muodollisilla perusteilla (HyodMalliL. 2 luku). Hyodyllisyysmallin uutuutta tai
keksinnollisyyttd ei tédlloin tutkita, joten hyodyllisyysmallioikeuden sdilymi-
nen mahdollisissa mitétointiyrityksissd on epdvarmempaa patenttiin verrattuna.
Téami seikka ei kuitenkaan yksinéén riitd siihen, ettd hyodyllisyysmallioikeu-
den loukkauksesta maksettava kdyttokorvaus pitdisi arvioida alemmaksi kuin
vertailukelpoisten patenttien osalta.'®

Saksassa Reimer aikoinaan lausui, ettd tahallisesti toiminutta loukkaajaa on
periaatteessa kohdeltava kyseisessd suhteessa ankarammin kuin vain lievdin
tuottamukseen syypiitd.'s! Saksan oikeuskéytinnossi ei kuitenkaan periaat-
teessa ole katsottu aiheelliseksi suhtautua loukkaajaan ankarammin tuottamuk-
sen raskaamman asteen vuoksi tai muistakaan syistd.'> Reimerin ja Fischerin
mukaan taas loukkausta tulisi tdssd mielessi pitdd raskauttavana, kun asianhaa-
rat yksittdistapauksessa antavat siihen aihetta.!®> Aikoinaan vuonna 1933 Sak-
san Kammergericht kiinnitti huomiota siihen, ettd jo mahdollisten patentin-
loukkausten “jdljittdimiseksi’” tapahtuva jatkuva tarkkailu ja seuranta vaativat
usein patentinhaltijoilta enemmaén tyo6td ja kustannuksia kuin lisenssimaksujen
periminen lisenssin haltijoilta. Tdmin vuoksi mainittu tuomioistuin madrisi
kayttokorvaus-vahingonkorvauksen 20 prosenttia suuremmaksi kuin lisenssi-
sopimuksella saavutettavissa olleen maksun.'®* MyShemmaéssa ratkaisukdytin-
nossa taimdi ratkaisuperiaate ei kuitenkaan enédd néayti pitdneen. Siitd esimerkki-
ni on seuraava Saksan korkeimman oikeuden ratkaisu vuodelta 1962:

Patentinhaltija vaati vahingonkorvausta valokuva-alan apuvilinettd koske-
van patentin loukkauksesta. Kohtuullisen lisenssimaksu-vahingonkorvauk-
sen katsottiin ratkaisun perustelujen mukaan madrdytyvin ensi sijassa sen
mukaan, mitd jarkevit lisenssisopijapuolet olisivat maksun suhteen sopineet,
jos tosiasiallinen kehitys loukkauksen kestoaikana olisi jo tuolloin ollut hei-
din tiedossaan. Loukkausta ja siitd patentinhaltijalle lisddntyneen tarkkailun
ja selvitystyon johdosta koitunutta haittaa ei sen sijaan luettu loukkaajalle

159 Ks. Renmyrin (s. 55 s.) selostama Tukholman alioikeuden 7. osaston ratkaisu n:o 32/1954 (se-
loste myds Castrén 1979 s.207 av. 48): Kdyttokorvaus méirittiin sittemmin hovioikeudessa koh-
tuuden mukaan osaksi 7, osaksi taas 4 prosentiksi loukkaajan bruttomyynnin arvosta.

160 Ks. Benkard s. 1674.

161 Ks. Fischers. 92 s. ja Reimers. 1014 s.

102 Ks. Fischer s. 92 s., Lindenmeier s. 1334.

163 Ks. Reimer s. 1014 s., Fischer s. 92.

164 Ks. Kammergericht 29.10.1932, Mitt. 1933.93, selostettu lyhyesti Reimer s. 1014.

219



VAHINGONKORVAUSMAARAN ARVIOIMINEN

raskauttavaksi seikaksi, joka olisi aikaansaanut vahingonkorvausperusteiden
médrdamisen hinen kannaltaan edelld mainittua epdedullisemmiksi. !

Tdmin ratkaisun ja Saksan korkeimman oikeuden muun 1960-1990-lukujen
ratkaisukdytdnnon mukaan kiyttokorvaus-vahingonkorvaus voidaan tuomita
kohtuullisena ja tavanomaisena maksuna, jolloin yksinoikeuden loukkaajaa ei
tule asettaa huonompaan tai parempaan asemaan kuin jos hin olisi laillises-
ti tehnyt lisenssisopimuksen.!®® Kayttokorvaus méidrdytyy tuolloin fiktiivises-
sd sopimuksenteossa ennakoitavissa olleen kehityksen mukaan. Mittapuuna
on siis Pohjoismaissakin yleisesti hyviksytty kidyttdoikeuden objektiivinen ar-
vo.'9” Tosiasiallisen kehityksen mahdollisia poikkeamia mainitusta ennusteesta
ei sen sijaan pidd ottaa huomioon. Tamai ei kuitenkaan ole poikkeukseton pe-
riaate, koska sopimusta tehtiiessd usein varaudutaan odottamattomaan kehityk-
seen ja toisinaan siitd syystd muutetaankin sopimuksia.'s®

Kayttooikeuden objektiivinen arvo on ratkaiseva mittapuu kohtuulliselle kayt-
tokorvaukselle silloinkin, kun esimerkiksi patentinhaltija ei olisi antanut lisenssié
kenellekéén tai hin olisi antanut sen pédkilpailijan asemassa olevalle loukkaajal-
le ainoastaan korotettua lisenssimaksua vastaan.'® Asia erikseen on, etti niissi
olosuhteissa korkea lisenssimaksu saattaa olla kohtuullinen johtuen muista syista,
kuten patentinhaltijan omasta lddkemyynnistddan saaman korkean myyntikatteen
jo sellaisenaan vaikuttaessa nostavasti kohtuulliseen lisenssimaksuun.'”

Kayttooikeuden objektiivista arvoa saattaa korottaa my0s patentin- tai hyddyl-
lisyysmallioikeuden haltijan lisensiointimahdollisuuksien vaikeutuminen louk-
kaajan harjoittaman kilpailun vuoksi. Normaaleissa lisenssisopimusneuvotteluis-
sakin myonnettdvi lisenssi on otettava huomioon kilpailua lisddvina tekijand.!”!

Niin ikéén teollis- ja tekijdnoikeuksien noudattamista varmistavasta direk-
tiivistd 2004/48/EY ei 16ydy tukea kannalle, jonka mukaan loukkauksen oi-
keudenvastaisuudella olisi merkitystd kohtuullisen kdyttokorvauksen méérdy-
tymiselle. Niinpa ei myoskédin voida katsoa, ettd yksinoikeuden loukkauksesta
tuomittavan vahingonkorvauksen tulee olla pikemminkin korkea kuin matala,
jos vallitsee epdselvyys jossakin loukkaustilanteessa aiheutuneen vahingon to-
siasiallisesta suuruudesta.'” Toisaalta sellaisissa tilanteissa pitdisi myos, mikali

165 Ks. BGH 29.5.1962, GRUR 1962.509. Samantapaisia ovat Benkard s. 1418 mainitut ratkaisut
BGH 18.2.1992, GRUR 92.432 ja BGH 30.5.1995, GRUR 1995.578.

16 Ks. Benkard s. 1417 ja siind viitatut ratkaisut BGH 24.11.1981, BGHZ 1982.310, 321/2, BGH
17.6.1992, GRUR 1993.55, 58.

167 Ks. ldhemmin edelld luku 8.3.2.

18 Ks. Benkard s. 1418.

199 Ks. Benkard s. 1418 viitattu Reichsgerichtin ratkaisu GRUR 1938.836.

170 Ks. edelld s. 159 ss., 182 ss. tarkasteltu lainvoimainen Helsingin kdirdijéioikeuden tuomio
49173/16.12.2010, 08/38296.

171 Ks. kilpailu- ja keksijiankorvauksesta lisenssisopimuksen elementteiné edell s. 204 lausuttua.
172 Ks. ldhemmin edelld s. 218 ss.
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mahdollista, pyrkid vilttimaan kdyttokorvaus-vahingonkorvauksen tuomitse-
mista niin matalana, ettd syntyisi epdily tuomiosta, jossa suoranaisesti rohkais-
taisiin muitakin ryhtymiin oikeudenloukkauksiin. Edelld (8.3.3) tarkastellut
kiyttdoikeuden objektiiviseen arvoon vaikuttavat moninaiset seikat huomioiva
tuomioistuin voi joka tapauksessa keskendédn painottaa niitd kdyttokorvauksen
kokonaisarvioinnissa ja esitetyn ndyton puitteissa méadriata kayttokorvauksen
sopivaksi katsomalleen tasolle.

Erityisesti Suomen patentti- ja hyodyllisyysmallilaeista puheen ollen koh-
tuullisen lisenssimaksun mukainen vahingonkorvaus on tarkoitettu minimikor-
vaukseksi tahallisissa ja tuottamuksellisissa loukkaustapauksissa, kuten aiem-
min on todettu.!” Lisenssikorvausperiaatteen ottamiseen esimerkiksi Suomen
lainsdddantdon on erddnd keskeisend nikokohtana vaikuttanut tarkoitus vihen-
tdd vahingonkorvauksen toteenndyttovaikeuksia.!’* Jo ko. lainsdannosten'” sa-
nonnasta “kohtuullinen korvaus” ilmenee, ettei korvausta ole tarkoitettu rikas-
tuttamaan oikeudenhaltijaa yli hédnelle loukkauksesta suoritettavan kohtuullisen
korvauksen. Tédhén voitaisiin kuitenkin kiytdnndssé toisinaan pédtyi, jos kor-
vaussummaa nostavana tekijani pidettdisiin loukkausta sellaisenaan, mukaan
lukien loukkauksesta esimerkiksi patentinhaltijalle aiheutuvat haittavaikutuk-
set.!” Sitd paitsi loukkaus ndine vaikutuksineen on tiltd kannalta katsoen kovin
harkinnanvarainen asia, ja oikeudellista epavarmuutta olisi omiaan aikaansaa-
maan se, ettd immateriaalioikeudellisen oikeuskdytinnon korvausratkaisujen
ennalta arvattavuus vihenisi vield entisestdén.

Joka tapauksessa laissamme oikeutetaan yksinoikeuden haltija vaatimaan
kohtuullisen lisenssimaksun lisdksi korvausta muusta vahingostaan (PatL
58.1 §, HyodMalliL. 37.1 §). Tidlloin hidn voi pyrkiéd osoittamaan kohtuullisen
lisenssimaksun lisdksi kidrsineensd loukkauksesta vahinkoa esimerkiksi saa-
matta jidneend voittona tai erindisind mm. loukkauksen jéljittimisestd ja sel-
vittdmisestd monesti ennen oikeudenkidynnin kiiynnistymistd syntyneini asian-
osaiskuluina. Ndissidkddn tilanteissa loukkauksen oikeudenvastaisuuden laatu,
1dhinnd mahdollinen tahallisuus tai torked tuottamus, ei saisi vaikuttaa tuomit-
tavaan korvaukseen.'”’

Oikeudenkéyntikulut puolestaan kohdistuvat nimenomaan oikeudenkdyn-
tiin, ja ne korvataan OK 21 luvun sd@nnosten mukaisesti.'”

Jos loukkaus kuitenkin tapahtuu ennen patentin myOntdmistd mutta ha-
kemusasiakirjojen tultua PatL. 22 §:n mukaan julkisiksi, on kysymys PatL

173 Ks. edelld s. 198 ja HE 1966:101 s. 25, HE 1990:232 s. 13.

174 Ks. edelld s. 199 ja NU 1963:6 s. 336.

17> PatL 58.1 §, Hy6dMalliL 37.1 §.

176 Ks. Fischer s. 93, Lindenmaier, GRUR 1955 s. 360 oikeustapausviittauksin.

77 Luvussa 8.5.4 esitetyssi oikeuskdytdnnossd mainitut seikat eivit ndy vaikuttaneen korvauk-
sen maardén.

178 Ks. jaljempénd s. 271 s.
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60.1 §:ssd sddnnellysti erityistilanteesta. Mainittuna ajankohtana tapahtuneesta
loukkauksesta johtuva vahingonkorvaus voidaan PatL 60.1 §:n mukaan tuomi-
ta ainoastaan PatL 58.2 §:n mukaisena kohtuullisen lisenssimaksun mukaisena
vastuuna.!” Néin on silloinkin, jos loukkaus on vaikkapa tahallinen. Mahdol-
lisuutta saada korvausta kohtuullisen lisenssimaksun ylittdvistd vahingosta ei
talloin ole. Myoskiin patenttilakia valmisteltaessa ja sdddettdessd ei ole kiinni-
tetty huomiota siihen, ettd PatL 60.1 §:n mukainen sdéintely on varsin poikkea-
vaa verrattuna valtaosaan patentinloukkauksista, jotka tapahtuvat vasta paten-
tin myOntidmisen jilkeen ja jolloin oikeus korvaukseen ei ole mainitulla tavalla
rajoitettu. Epdkohdan merkitystd voidaan tietyissid rajoissa vihentdd tuomitse-
malla tahallisissa ja toisinaan tuottamuksellisissakin loukkaustilanteissa PatL
60.1 §:n nojalla langetettava kohtuullinen lisenssimaksu mieluummin korke-
ampana kuin matalampana silloin, kun tuomioistuin punnitsee keskenéin kayt-
tooikeuden objektiiviseen arvoon vaikuttavia seikkoja.

8.4 Erityistilanteita

8.4.1 Tuotteen patentilla tai hyodyllisyysmallioikeudella suojatun
osan vaikutus koko tuotteen arvoon ym.

Mekaanisissa ns. rakennepatenteissa on useimmiten kysymys parannuksista
tuotantovilineind kiytettdvien koneiden, laitteistojen tai kulkuvélineiden tie-
tyissd yksityiskohdissa. Suurten tuotepatentoitujen keksintdjen (esimerkiksi
hoyrykone; varsinainen keksijd James Watt v. 1769) tekemisen sijaan huomio
on nykyisin useimmiten kiintynyt siihen, miten erilaisilla, pikemminkin pik-
kuparannuksiksi luonnehdittavilla keksinndilld voidaan nopeuttaa ja tehostaa
vaikkapa paperikoneen, kaasuttimen, puutavaran lajittelulaitoksen tai maata-
louskoneen tyoskentelyd. Rakennepatentti voi koskea myos esimerkiksi jaa-
kiekkomailan varren ja lavan yhteen liittdmisté ja liitoskohdan rakennetta.'s

Rakennepatentin sijaan kdytetddn yleisemmin, samassa merkityksessd mut-
ta muitakin kuin mainitunlaisia tuotteita silmélléd pitden nimitysté laitepatentti.
Siind on kyse koneen tai muun tuotteen tietysti osasta.'s! Esimerkkini tyypilli-
sestd laitepatentista ratkaisussa KKO 1955 II 100 mainitaan kaasugeneraattorin
polttoainesiilion pohjarakenne.'®?

179 Ks. PatL 60.1 §:n mukaisen vastuun perusteluista luku 7.2.4.

180 Sellainen keksinto oli kyseessd patentinloukkausjutussa KKO t. 2742/18.10.1960, 58 RD
1960, selostettu NIR 1961 s. 67.

181 Ks. patentoitujen keksintdjen luokittelusta esim. Haarmann 2014 s. 182 ss.

182 Tit4 laitetta kuvataan ratkaisussa seuraavasti: “Kaasugeneraattorin polttoainesdilion pohjara-
kenne, tunnettu yhdistelmistid, jonka muodostavat kaasugeneraattorin tulipesdn suuaukon ympé-
rilld sijaitseva polttoainesiilion pohja ja timén yldpuolelle sovitettu tulipesidn suuaukkoa kohti
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Mainitunlaisissa yksinoikeuden loukkaustilanteissa vahingonkorvaus maa-
rdytyy periaatteessa samaan tapaan kuin muissakin tapauksissa. Kun patentin-
haltija vaatii PatLL 58.1 §:44n perustuvana vahingonkorvauksena kohtuullista
lisenssimaksua, voidaan kuitenkin kysya: onko kédyttokorvaus laskettava jossa-
kin suhteessa arvoon, miké on silld koneella, laitoksella tai suuremmalla koko-
naisuudella, jonka teknisistd yksityiskohdista patentissa on kysymys? Télloin
korvaus on monesti tietty prosentti esimerkiksi patenttia loukkaavien tuottei-
den bruttomyyntihinnoista. Vai olisiko kéyttokorvaus laskettava vain suhtees-
sa esimerkiksi koneen tai laitoksen patentoidun rakenneosan arvoon? Tuomittu
kiyttokorvaus saattaa tdlloin jaidd pienemmaéksi kuin muutoin, jos patentoidun
osan ratkaisevaan merkitykseen koko koneen, laitteen tai laitoksen arvoa nos-
tavana seikkana ei kiinnitetd huomiota. Kysymyksen kaytdannollistd merkitys-
td saattaa kuitenkin vdhentdi se, ettd lisenssimaksuprosentti on tavallisesti kor-
keampi jonkin yksittdisen osan kuin koko koneen tai laitoksen kohdalla.'s3

Seurattaessa PatL. 58.1 §:n sanamuotoa “’kohtuullisen korvauksen keksinnon
hyviksikdyttdmisestd” vaikuttaisi siltd, ettd patentinloukkauksesta suoritettava
kohtuullinen lisenssimaksu tulisi kohdistaa vain koneen tai laitteen patentoi-
tuun osaan. Niin rajoittavaksi lainkohdan tulkintaa ei kuitenkaan voida katsoa
tarkoitetun. Kysymys ratkeaakin ensi sijassa alalla tarkoituksenmukaiseksi kat-
sotun kdytdnnon mukaan ottaen huomioon muun muassa se, onko tapana si-
sdllyttdad patentoitu osa koko koneen tai laitoksen myyntitoimitukseen vai ei.!*

Schroeter on kiinnittinyt huomiota siihenkin, olisiko loukattu patentinhal-
tija tuotantokapasiteettinsa ja muut olosuhteet huomioon ottaen ylipdinsi
kyennyt valmistamaan ja toimittamaan markkinoille ko. koneet tai laitteis-
tot kokonaisuudessaan. Jos vastaus tdhdan on kielteinen, ei kohtuullisen li-
senssimaksun mukaista vahingonkorvausta pitdisi laskea kokonaisarvosta.!s
Schroeter ei kuitenkaan liene ottanut huomioon sitd, ettd lisenssimaksuun
perustuvan vahingonkorvauksen vaatijan ei tarvitse ndyttii toteen vahinkon-
sa suuruutta, vaan kohtuullinen kdyttokorvaus méaridytyy oleellisesti muul-
la tavoin, pitden ldhtokohtana yleensi kiyttooikeuden objektiivista arvoa.!
Schroeterin mielipiteeseen voidaan néin ollen yhtyi vain, mikili vahingon-
korvauksena rakennepatentin loukkauksesta ei vaadita lisenssimaksua vaan
patentinhaltijalta saamatta jadnyttd voittoa.

viettdvi siten aukoilla varustettu kauluslevy, ettd se ohjaa polttoaineet tulipesiéin, mutta padstia
tisleet ldvitseen, seki polttoainesdilion pohjan ja kauluslevyn vilisest tilasta johtava aukko, jon-
ka kautta tisleet johdetaan kaasugeneraattorin ulkopuolelle.”

183 Ks. Benkard s. 1421.

184 Titd ndyttdd my0s tarkoittavan Lundberg (s. 120) lausuessaan, ettd kysymys on ratkaistava ta-
pauskohtaisesti. Ks. my0s Benkardin (s. 1421) viittaama ratkaisu BGH 18.2.1992, GRUR
1992.432.

185 Ks. Schroeter, GRUR 1952 s. 303 s., Fischer s. 104.

18 Ks. Schroeterin saamasta kritiikistd Kruse s. 43, Fischer s. 104 ja kdyttokorvauksen misriy-
tymisestd edelld luvussa 8.3.2 lausuttua.
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Mikili patentoidun keksinnon hyviksikaytto edellyttidd rakenteellisia muutok-
sia koneen, laitteen tai laitoksen muihinkin osiin, puhuu tdmi sen puolesta,
ettd loukkauskorvaus lasketaan suhteessa kokonaisuuteen eikd patentoituun
osaan.'®” Huomiota voidaan myds kiinnittd4 patentoidun osan rahassa tai muul-
la tavoin médriteltdvin arvon suhteelliseen osuuteen kokonaisuuden vastaaval-
la tavalla laskettavasta arvosta'®® ja siihen, lisddko patentoitu osa ratkaisevasti
koko koneen tai laitteen arvoa.'®’

Tapauksessa Helsingin hovioikeus 3817/29.12.2011, S 09/1108 patentti oli
myoOnnetty lentoestevalaisimen virran stabilointiyksikkoon. Loukkausjutus-
sa kayttokorvaus oli hovioikeuden mukaan maérattava koko valaisimen hin-
nan perusteella, silld stabilointiyksikko oli niin olennainen osa koko valai-
sinta.'”

Toisentyyppistd tilannetta koskee Helsingin hovioikeuden tuomio 302/
20.1.1993, S 592/1558. Sen mukaan kéyttokorvausta alentaa se, ettd vain osa
patenttia loukkaavan tuotteen kaupallisesta arvosta muodostuu patentin suojaa-
masta keksinnosta.

Ratkaisussa oli kysymys taimien kasvatukseen tarkoitettua kennostoa suo-
jaavan patentin loukkaamisesta. Raastuvanoikeus oli velvoittanut vastaajan
suorittamaan kantajalle kohtuullisena kdyttokorvauksena keksinnon hyvik-
sikdyttamisestd sekd korvauksena muusta vahingosta yhteensd noin 3,1 mil-
joonaa markkaa, erittelemittd kohtuullisen kdyttokorvauksen osuutta koko
korvauksesta. Hovioikeus médritti vahingonkorvauksen kantajan myyntikat-
teen pohjalta todeten, ettd vain osa vastaajan tuotteen kaupallisesta arvosta
muodostui patentoidusta keksinnostd. Téstd johtuen hovioikeus alensi raas-
tuvanoikeuden tuomitseman korvaussumman 1,0 miljoonaan markkaan.'”!

Ratkaisun Helsingin HO t. 248/7.4.1976, 63 V 1974 tarkoittamassa ta-
pauksessa Sateko Oy:lld oli sopimukseen perustuva yksinkdyttdoikeus pa-
tenttiin nimitykselld “Puutavaran lajittelulaitteessa olevan kuljettimen ala-
puolella olevien lokeroiden pohja”. Plan-Sell Oy oli hovioikeuden mukaan
loukannut tuota patenttia myymaélld kaksi patentin mukaan valmistettua puu-
tavaran lajittelulaitosta. Tosin sittemmin KKO t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976
hylkisi Sateko Oy:n kanteen korvausvaatimuksineen, koska ko. patentti oli
julistettu mitéttomaksi.

Koska ensimmdisen niisti lajittelulaitoskaupoista ei ollut néaytetty tapah-
tuneen tuottamuksellisesti, velvoitettiin Plan-Sell Oy (ilmeisestikin PatL

187 Ks. Benkardin (s. 1421) viittaama ratkaisu BGH 17.1.1955, GRUR 1955.294.

188 Ks. Skaupy, GRUR 1939 s. 587.

18 Ks. Skaupy, GRUR 1939 s. 587 ja ratkaisu RG 20.6.1944, GRUR 1944.133: Keksinto, joka
koski tietynlaisen sulkulaitteen rakenteellisia yksityiskohtia, lisdsi koko laitteen arvoa. Asiaa voi-
daan tarkastella myos siitd nikokulmasta, mikd merkitys patentoidulla ratkaisulla on koko tuot-
teen kannalta. Ks. Sejersted, NIR 2000 s. 123 ja Akerberg, NIR 2013 s, 373.

190 Ks. ratkaisun seloste Haarmann 2014 s. 236.

I Ks. ratkaisuseloste Rantala, DL 2005 s. 296.

192 Ks. lisdksi s. 167, 179 ja 211.
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58.2 §:n nojalla) suorittamaan Sateko Oy:lle kohtuullisena korvauksena kek-
sinnon hyviksikdytostd 32.500 markkaa. Tdhdn korvausmédriéin oikeus pii-
tyi, koska “’kohtuulliseksi korvaukseksi keksinnon hyviksikadyttdmisesti oli
katsottava 5 % [Plan-Sell Oy:n saamasta, tekijin huom.] lokerokuljettimen
myyntihinnasta 650.000 markasta”.

Tuomittua 32.500 markan kdyttdkorvausta ei siis laskettu loukkaajan Plan-
Sell Oy:n saamasta koko lajittelulaitoksen myyntihinnasta 1.500.000 markasta
vaan tuohon laitokseen kuuluvan lokerokuljettimen myyntihinnasta. Kuljetin
oli vain osaksi patentoitu (lokeroiden pohja). Ratkaisun niukoista perusteluista
ei selvid syytd mainittuun laskemistapaan. Jutun asiakirjoista ilmenee kuiten-
kin, ettd patentoidun lokeropohjan merkitys suuren lajittelulaitoksen toiminnan
tehostajana ei ehki ollut siind méérin ratkaiseva, ettid keksinnon olisi voitu kat-
soa lisdnneen oleellisesti koko laitoksen taloudellista arvoa ja sen menekkii.
Tdhén viittaa sekin, ettd patentinhaltijan, Sateko Oy:n, markkinaosuus Poh-
joismaihin toimitetuista puutavarataskuista, so. lokerokuljettimen lokeroista,
oli jdiinyt vain 4-5 prosentin suuruiseksi, vaikka patentti oli ollut voimassa jo
muutaman vuoden,'?* ja vaikka “jutussa oli selvitetty lokerokuljettimien kau-
pan tapahtuvan yleensi vain koko lajittelulaitoksen kauppaan kytkeytyen”.!%*
Viimeksi mainitulla seikalla ei siis ollut yhtd suurta painoarvoa kuin monissa
muissa senkaltaisissa kdytdnnossi esiintyneissi tapauksissa.'®?

Jos kuitenkin rakennepatentti loisi haltijalleen markkinoilla kenties suoras-
taan monopoliaseman kyseisten koneiden tai laitosten osalta, voidaan timi ot-
taa huomioon kohtuullista lisenssimaksua nostavana tekijani. Télloin on myos
monesti tarkoituksenmukaista, ettd loukkauksesta suoritettava kdyttokorvaus
lasketaan koko koneen tai laitteiston arvosta,'®® joka useimmiten médrdytynee
loukkaajan bruttomyyntihintojen mukaan.'”” On kuitenkin selvitettivd, onko

193 Ks. hovioikeuden aktiin 63 V 1974 sisiltyvii Plan-Sell Oy:n muutoksenhakukirjelméid hovi-
oikeuteen raastuvanoikeuden péadtoksesta.

19 Lainaus on Helsingin hovioikeuden ja raastuvanoikeuden ratkaisun perusteluista jutussa Hel-
singin hovioikeus t. 248/7.4.1976, 63 V 1974; KKO t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976: loukkauskan-
ne samassa jutussa hylitty patentin tultua julistetuksi mitdttomaéksi. Ks. vield muun vahingon, so.
saamatta jadneen myyntivoiton nikokulmasta jdljempini s. 251, 272.

19 Ks. polttopuun halkaisulaitetta klapikoneessa koskeva Helsingin hovioikeuden tuomio
2534/28.9.2001, 00/320, Akerberg, NIR 2013 s. 373, Castrén 1979 s. 229, Benkard s. 1421 ja
saksalainen ratkaisu RG 21.3.1934, RGZ 144.187 = GRUR 1934:440 ja seloste Fischer s. 104:
Patentti koski vihmoituslaitoksen liitosmekanismeja (suuttimien erityinen rakenne). Vahingon-
korvauksena suoritettavan kohtuullisen lisenssimaksun laskemisessa oli otettava huomioon koko
vihmoituslaitoksen arvo, koska normaalisti laitos kaikkine osineen myytiin samalla kertaa. Pa-
tentin katsottiin lisdinneen koko laitoksen arvoa.

19 Ks. Fischer s. 103 viittauksin ratkaisuun RG 29.3.1919, RGZ 95.220, jossa monopoliasemaa
ei katsottu esiintyneen.

197 Useasti joudutaan kdytinnossi kylld pohtimaan, olisiko bruttomyyntihinnasta ensiksi vihen-
nettévd joitakin kustannuksia ja laskettava lisenssimaksuprosentti vasta ndin saadusta jaannok-
sestd.

225



VAHINGONKORVAUSMAARAN ARVIOIMINEN

patentinhaltijan mahdollinen monopoliasema vallinnut juuri loukkauksen kes-
toaikana. Voihan keksint6 joskus hyvinkin lyhyessi ajassa menettdd merkityk-
sensi teknisen kehityksen myotd. !

Koneet tai laitokset koostuvat normaalisti monista osista, joista monesti
vain jotkin ovat patentilla suojattuja. Koneet tai laitokset eivit aina ole myyn-
tiin tarkoitettuja hyodykkeitd, vaan useasti niitd kaytetddn pelkéstdin paten-
tinloukkaajan omassa tuotantotoiminnassa. Talloinkin on kysymys sellaises-
ta ammattimaisesta keksinnon hyviksikdytostd, joka kuuluu yksinoikeudella
patentinhaltijalle (PatL 3.1 § 1 ja 2 kohta). Silloin on monesti kdytdnnollis-
td laskea kiyttokorvaus-vahingonkorvaus tuotantoketjun tietyssd yksittdises-
sd vaiheessa patenttia loukkaamalla saavutettujen energia- ynnd muiden kus-
tannussaddstojen perusteella, mikd on muunnettavissa tietyksi prosentiksi niin
valmistettujen tuotteiden liikevaihdosta.'”” Sama koskee suojattuja hyodylli-
syysmallejakin (HyodMalliLL 3.1 §). Koneita tai laitteistoja suojataan kuitenkin
harvemmin hyodyllisyysmallioikeudella, jonka varsinaisena kéyttdalana ovat
tyokalut ja muut arkieldmin kéyttoesineet ja tarvikkeet rakennuselementteja
myoten sekd terveydenhoitoalan laastarit ym. tarvikkeet.

8.4.2 Menetelmipatentin loukkaus

Seuraavaksi tarkastellaan ensinnikin ladkkeitd ym. kemiallisia aineita kidyte-
tystd valmistusmenetelmésti riippumatta (rajoittamaton tuotesuoja) suojaavia
tuotepatentteja ja toiseksi suojaltaan rajatumpia, tiettyd kemiallis-fysikaalista
valmistusmenetelmii koskevia menetelmépatentteja.>

Vuoden 1995 alusta lukien Suomessa on voitu myontédi tuotepatentteja myos
uusiin lddke- tai ravintoaineisiin.?! Tdmi on ollut omiaan nostamaan erityi-
sesti suojattujen lddkepatenttien lisenssimaksutasoa aiemmin vallinneeseen oi-
keustilaan verrattuna. Tuotepatentin lisenssimaksua médritettdessid padhuomio
jatun tuotteen markkina-aseman voimakkuuteen ja siihen, onko tuotteella vie-
la kilpailulta suojattua yksinoikeusaikaa riittévéasti jiljelld vai onko kilpailun
koveneminen jo ldhitulevaisuudessa odotettavissa. Muuten esimerkiksi lidike-

198 Ks. Fischer s. 103, Skaupy, GRUR 1939 s. 587.

199 Ks. s. 215 ss. tarkasteltu Helsingin kdirdijiioikeuden 3. osaston lainvoimainen tuomio
4671/12.2.2009, 00/12297.

20 Ks. Castrén 2006 s. 833, 843. Aiemmin erityisesti lddkealalla hyvin yleiset analogiamenetel-
mdpatentit sijoittuvat tavallaan tuote- ja menetelmépatenttien vilimaastoon. Analogiamenetel-
mén suojapiiri riippuu erityisen suuressa méirin loukkausasian ratkaisevan tuomioistuimen suh-
tautumisesta ekvivalenssitulkinnan kayttoon. Laajalle ulottuva ekvivalenssitulkinta voi tehdd
analogiamenetelmépatentista itse asiassa tuotepatentin. Ks. edellé luku 5.4.

21 A ravinto- tai lddkeaineisiin myonnettéivisti patentista 932/1987.
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teollisuuden tuotepatenttien lisenssimaksuja nostavat my0s uusien lddkkeiden
poikkeuksellisen korkeat tutkimus- ja tuotekehittelykustannukset.?”

Tyypillisesti suppeamman suojapiirin omaavien menetelmépatenttien li-
senssimaksujen ja vastaavasti kdyttokorvaus-vahingonkorvausten médrittelyssi
joudutaan kuitenkin ottamaan huomioon muitakin seikkoja. Menetelmipaten-
tin kdyttokorvausta mééritettdessd voidaan kylld pitdd padsaantond, ettd kaytto-
korvaus on laskettava suhteessa patentilla suojatun menetelmin avulla valmis-
tetun tuotteen arvoon.

Esimerkiksi aiemmin tarkastellussa analogiamenetelmépatentin louk-
kausta koskevassa lainvoimaisessa Helsingin kdrdjdoikeuden tuomiossa
49173/16.12.2010, 08/38296 kirdjdoikeus velvoitti Leiraksen suorittamaan
kohtuullisena kdyttokorvauksena 15 prosenttia laskettuna patenttia loukkaa-
vien tuotteiden liikevaihdosta 927.564 euroa.”® Nimenomaan loukkaustuot-
teiden liikevaihdon selvittaminen oikeudenkédynnissid edes osapuilleen saat-
taa kuitenkin olla hyvinkin vaikeaa, sikéli kuin erindiset seikat katsotaan
loukkaajan liike- tai ammattisalaisuuksiksi, jotka mm. todistaja OK 17:24:n
nojalla on padsddntoisesti oikeutettu jattimaidn ilmaisematta.’**

Yksittdistapauksen erityiset olosuhteet voivat toisinaan oikeuttaa jonkin muun-
kin arviointiperusteen soveltamiseen.”® Kemiallis-fysikaalista valmistusmene-
telmé@d sovellettaessa kédytetddn monesti erindisid lisdaineita, joilla patenttivaa-
timusten mukaan saattaa olla ratkaiseva merkitys menetelmén onnistumisen
kannalta, mutta jotka toisaalta eivit endd sisélly nédin aikaansaatuihin tuottei-
siin. Silloin on my6s mahdollista, ettd patentin loukkauksesta tuomittava kayt-
tokorvaus midrdaytyy sen mukaan, paljonko lisdainetta on patenttia loukaten
kiytetty ko. tuotteiden valmistuksessa, jolloin lasketaan tietty lisenssimaksu-
prosentti ainemaérin kdyvéstd myyntihinnasta.?*

Saksan Liittotasavallan korkeimman oikeuden 15.6.1967 antaman tuo-
mion®” tarkoittama tapaus koski patentoitua hopean erottelumenetelmid,
johon reaktioliuottimena kuului tiettyjd metalleja sisiltdanyt elektrolyyttinen
kylpy. Patentinloukkaaja ryhtyi valmistamaan vastaavanlaisia kylpyseoksia,
joita hdn my0s myi eri tahoille kdytettdviksi hopean erotteluun. Otettaessa
huomioon, ettd patentinloukkauksena tédssd tapauksessa oli pidettdvd vain
seosten valmistusta ja myyntid, ei tuomittua kayttokorvausta laskettu suh-
teessa sithen, missé laajuudessa ostajat kiyttivit ko. menetelmaéi tai suhtees-
sa niin erotellun hopean madrian.?%

22 Ks. esim. Gozzo s. 136 ja edelld s. 210.

203 Ks. ldhemmin edelld s. 210.

204 Ks. liike- tai yrityssalaisuuksien huomioon ottamisesta loukkausoikeudenkéynnissé luku 8.5.5.
25 Ks. Lindenmaier s. 1334.

26 Ks. Castrén 1979 s. 232.

207 Ks. BGH 15.6.1967, GRUR 1967.655.

28 Ks. GRUR 1967 s. 656. Ratkaisuselosteen on laatinut Fischer, joka kommentissaan Kritisoi
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Sen sijaan oikeus piti ratkaisevana sitd, kuinka suuren médrin kylpyseos-
ta loukkaaja kaikkiaan oli myynyt; talldin kohtuulliseksi lisenssimaksuksi
tuli 8 % tuolta madriltd yhteenlasketuista loukkaajan bruttomyyntihinnoista.

Kun kysymys on esimerkiksi lddkkeiden valmistuksesta, saattaa olla, ettd val-
mis ladketuote sisdltdd kemiallisia yhdisteiti, joista yksi tai useampi on saatu
aikaan patentoidun menetelmén avulla. T#lloin lddketuote on siis yhtd useam-
man valmistusmenetelmain tulos; ainakin osa ndistd menetelmistd saattaa olla
patenttisuojaa vailla. Ndissd meilldkin kiinnostusta herittineissé tapauksissa’”
voidaan joutua pohtimaan, lasketaanko kdyttokorvaus-vahingonkorvaus suh-
teessa koko lddketuotteeseen vai ainoastaan suhteessa patenttia loukkaavan
menetelmin avulla valmistettuihin yhdisteisiin. Ensimmiinen vaihtoehto saat-
taa olla kiyttokelpoinen erityisesti silloin, jos on vaikea péételld, mikéd on pa-
tentoitujen yhdisteiden merkitys lopputuotteen valmistusprosessissa verrattuna
suojaa vailla oleviin yhdisteisiin. Jos vilituote syntyy ensin ja lopputuote syn-
tyy sen jilkeen vilituotteeseen lisatyistd yhdisteistd, on helpompaa suhteuttaa
kiyttokorvaus pelkkddn vilituotteeseen. Yhdisteille on tosin monesti vaikeata
midrittdd lopputuotteesta erillistd hintaa. Myos ndissi tilanteissa laskutavan va-
linta on monesti pelkki tarkoituksenmukaisuuskysymys, kidyttokorvaus-vahin-
gonkorvauksen ollessa kummassakin tapauksessa sama.

Kun patenttia loukaten valmistettu lddketuote koostuu mainitunlaisista yh-
disteistd, voidaan joitakin niistd yhdisteistd, joskus kombinoituina muiden
yhdisteiden kanssa, kidytdnnossd toisinaan valmistaa ja myydi erillisend laa-
ketuotteena (esimerkkina tietyt sulfalajikkeet), joka saattaa patenttisuojan ul-
kopuolelle jaddesséddn olla kaikkien vapaasti markkinoitavissa. Sellainen tuote
voi my0s olosuhteista riippuen kilpailla tehokkaasti markkinoilla ensiksi mai-
nitun tuotteen kanssa, miki voi alentaa patentinloukkauksesta langetettavan va-
hingonkorvauksen maaria.

8.5 KORVAUS MUUSTA VAHINGOSTA
KAYTTOKORVAUKSEN YLITTAVILTA OSIN

8.5.1 Vahingon syntyminen ja syyperiinen aiheuttaminen

Seuraava esitys koskee pddosin yksinoikeuden haltijalle loukkauksesta koitu-
nutta tosiasiallista vahinkoa hineltd saamatta jidneend tulona. Kirjanpidos-

sitd, ettei oikeus tuominnut kayttokorvausta tekstissi selostettuun tapaan; olihan ko. patentinhal-
tija kédyttdnyt nimenomaan tuota arviointiperustetta aiemmin tekemisséén lisenssisopimuksissa.
Tekstissd mainituista syistd voidaan kuitenkin oikeuden soveltamaa arviointiperustetta pitdé var-
sin tarkoituksenmukaisena.

2 Esimerkiksi erds Helsingin raastuvanoikeudessa aikoinaan esilld ollut juttu péittyi vuonna
1976 sovintoon ilman alioikeusratkaisua.
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sa tdmé voidaan todeta liikevoiton menetyksend tai pienennyksend. Joskus
voidaan samaa tarkoittaen luontevammin puhua liiketappion kasvamisesta.
Kyseessd on Patl. 58.1 §:ssd ja HyodMallil. 37.1 §:ssd mainittu muu vahin-
ko, jonka yksinoikeuden haltija on oikeutettu vaatimaan tahallisen tai tuot-
tamuksellisen loukkaajan korvaavan siltd osin, kuin se ylittdd mainituissa
lainkohdissa mainitun kohtuullisen korvauksen keksinnon hyviksikdyttami-
sestd.

Muu vahinko on loukkauksen ollessa tahallinen tai tuottamuksellinen kor-
vattavissa padsdantoisesti tdyden korvauksen periaatteen mukaan, ellei oi-
keus harkitse oikeaksi sovitella korvausta tuottamuksen ollessa lievd (PatL
58.1 ja HyodMalliLL 37.1 § 2 virkkeet). Niissd puitteissa madrdytyvin kor-
vauksen tasoon ei oikeuskdytintdmme mukaan vaikuta se, onko tuottamus
raskaamman asteista, so. tahallista tai torkedn tuottamuksellista. Joissakin
tapauksissa tuomioistuin on tyytynyt vain toteamaan, ettd kysymys on joko
tahallisesta tai tuottamuksellisesta loukkauksesta.?! Helsingin hovioikeus
pysytti tuomiossaan 7902/20.6.2011 voimassa Helsingin kérdjdoikeuden
tuomion, jonka mukaan suoraan patentinhaltijan kanssa kilpailleen louk-
kaajan myynnin lisddntymiseen oli huomattavasti vaikuttanut loukkaajayh-
tion laajentuminen kansainviliseksi yritysryppaéksi sekd yhtion itse kehitta-
mien kannepatenttia loukkaamattomien betonisten Delta-palkkien kasvava
suosio. Patentinloukkauksesta oli sen sijaan kysymys. kun vastaajan ns. PC/
PCs-konsoleita ei myyty yhdessi Delta-palkkien kanssa vaan niitd konsolei-
ta markkinoitiin muiden palkkien kanssa tehtéviin liitoksiin soveltuvina. Oi-
keudet katsoivat, ettei vastaajan myyntimaérien perusteella kuitenkaan voitu
tehdd pitkille menevid johtopditoksid, mutta oikeudet alensivat kylld kanta-
jan muusta vahingosta vaatiman 2.146.789 euron korvaussumman kaikesta
paitellen OK 17:6:n mukaista vapaata harkintaa kdyttden 50.000 euroon.?!!
Akerbergin mukaan nidmi tuomiot olisivat osoitus nimenomaan tahalli-
suuden huomioon ottamisesta merkittdvind korvausvelvollisuutta synnyt-
tivini tekijind, vaikka Akerbergin mielesti asiassa ei olisi esitetty ndyttod
minkiinlaisesta patentinhaltijan kirsimistd vahingosta. Akerbergin nike-
mys nayttdd tukeutuvan kirdjdoikeuden tiettyyn lausumaan, jonka mukaan
patentinhaltijalta saadun varoituskirjeen jéilkeen loukkaus oli tahallinen.
Akerberg jattdd kuitenkin huomioimatta, ettd kérdjidoikeus totesi samassa
yhteydessd loukkauksen olleen ennen 6.6.2002 saatua varoitusta joka tapa-
uksessa tuottamuksellinen patenttia loukkaavan valmistuksen alettua jo vuo-
sina 1999-2000. Itse asiassa ndyttddkin silld, ettd tuomitun korvaussumman
kannalta loukkauksen jaksottamisella tuottamukselliseen ja tahalliseen kau-
teen ei ole ollut merkitystd, vaan tuomittu vaadittuun korvaussummaan ver-
rattuna varsin vaatimaton korvaus kuvastaa nidyttovaikeuksien esiintyess'zi
oikeutettua OK 17:6:n soveltamista, ilman kuitenkaan nimenomaista sidén-
nokseen viittaamista. Muuten tuomiosta ei niin ikiizin selvid, kuten Akerberg

210 Egimerkin tarjoaa Akerbergin (NIR 2013 s. 372) viittaama Helsingin hovioikeuden tuomio
1481/21.5.2002, S 00/2238.
21 Ks. OK 17:6:n kiytosti jiljempénd luku 8.6.
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mainitsee, missd médrin loukkaajan markkinointiaktiviteetit olisivat mahdol-
lisesti saattaneet my0s lisdtd patentinhaltijan myyntid.?!?

Oikeudenhaltija voi myds niin halutessaan vaatia koko loukkausvahinkonsa
korvattavaksi muuna vahinkona, jolloin hin ei ole oikeutettu vaatimaan samaa
vahinkoa korvattavaksi vield kertaalleen kohtuullisena kiyttokorvauksena.?
Tdma johtuu sovellettavasta tdyden korvauksen mutta ei sen ylittdvian korvauk-
sen periaatteesta. Sen mukaan patentin tai hyddyllisyysmallioikeuden haltija on
asetettava hénelld ilman loukkauksen tapahtumista oletettavasti (hypoteettises-
ti) olleeseen asemaan.?'* Myos aiemmin useampaan otteeseen tarkasteltua var-
mistamisdirektiivid 2004/48/EY on sen implementoimista koskevan hallituksen
esityksen ja vallitsevan mielipiteen mukaan tulkittava nidin?">, eikd oikeuskiy-
tdnndssdmme periaatteesta ole poikettu.>!¢

Jos patentinhaltijalle on loukkauksesta aiheutunut taloudellista vahinkoa
menetettynd myyntitulona, so. PatL. 58.1 §:ssd@ mainittua muuta vahinkoa
vaikkapa 1.000.000 euroa ja kohtuullinen kiyttokorvaus loukkaajalle siirty-
neestd myynnistd on 250.000 euroa, ei patentinhaltijan hyvéksi voida tuomi-
ta vahingonkorvausta enempéi kuin 1.000.000 euroa. Hén ei nimittdin voi
saada kaksinkertaista korvausta myyntitulon menetyksesti siltd osin, kuin
myyntitulon menetys sisiltyy kohtuulliseen kiyttokorvaukseen. Jos sen si-
jaan menetettynd myyntitulona ilmenevéd patentinhaltijan muu vahinko on
250.000 euroa, mutta kohtuullinen kéyttokorvaus kaikesta patenttia louk-
kaavasta myynnisti (siis siltdkin osin, kuin loukkaajan myymien tuotteiden
midri ylittdd vastaavasti lasketun patentinhaltijalle aiheutetun myynnin me-
netyksen?'”) on 1.000.000 euroa, kuuluu patentinhaltijan saada 1.000.000 eu-
roa kdyttokorvausta ja lisdksi korvausta muusta vahingosta, jota korvausta
pienennetdin mairilld, joka vastaa patentinhaltijan loukkauksen vuoksi me-
nettdmiid myyntimdidrdd. Jos patentinhaltijan menettimid myynti on 10 %
loukkaavasta myynnistd, on korvausta muusta vahingosta pienennettivi
kymmenelld prosentilla kdyttokorvauksesta, so. 100.000 eurolla. Tuomitta-
vaksi vahingonkorvaukseksi tulee siis 1.150.000 euroa.’'®

212 K. Akerberg, NIR 2013 s. 372 ja tuomion selostus STY AIPPI -uutiset 2:2012 s. 32 ss.

213 Tami pidllekkiisten korvausten kielto voidaan Pohjoismaissa perustaa yleisesti sovelletta-
vaan eduntasoitusperiaatteeseen, jonka mukaan vahingonkirsijé ei saa hyotyd vahingonkorvauk-
sesta. Ks. eduntasoituksesta yleisemmin esim. Hakulinen s. 357 s. ja patenttioikeuden osalta NU
1963:6 5. 336.

U4 Ks. Castrén 1979 s. 117 ss., Hemmo 2005 s. 144, Norrgdrd, NIR 2006 s. 591.

25 Ks. HE 2006:26 s. 15, Greaker, NIR 2006 s. 602, Norrgard, NIR 2006 s. 591 ja /ikerberg, NIR
2013 s. 368. Toisin Tanskan oikeutta silmilld pitiden Skovbo (NIR 2006 s. 122 s.). Hinen mukaan-
sa varmistamisdirektiivi suo tuomioistuimille mahdollisuuden tuomita vahingonkorvauksia, jotka
kohtuuden rajoissa ylittavit loukkauksesta tosiasiallisesti aiheutuneen vahingon. Ks. direktiivin
PatL 58.1 ja HyodMalliL 37.1 §:std tietylld tavalla poikkeavasta sanamuodosta s. 137 s.

216 Esimerkin oikeuskéytdnnosti tarjoaa aiemmin (s. 192 av. 18) viitattu Helsingin hovioikeuden
tuomio 2629/3.9.2007, S 05/667.

27 Syysti tai toisesta patentinhaltija ei siis olisi pystynyt niin laajaan myyntiin.

218 Esimerkin (kruunu korvattu eurolla) mainitsee Lundgren, NIR 1994 s. 68. Ks. Helsingin kii-

230



VAHINGON SYNTYMINEN JA SYYPERAINEN AIHEUTTAMINEN

Muulla oikeudenhaltijan kérsimélld vahingolla, muun muassa erilaisilla louk-
kauksesta aiheutuneilla lisdkustannuksilla ja hukkaan menneilld mainos- ym.
investoinneilla, on myos merkitystd. Sentyyppiset kuluerit ovat médrillisesti
riippumattomia loukkauksen johdosta menetetyistd myynti- ym. tuloista, jo-
ten niistd tulevaa vahingonkorvausta ei pienennetd esimerkkitapauksessa ku-
vatuin tavoin. Jos patentin tai hyddyllisyysmallioikeuden haltija ei pysty PatL
58.1 §:ssd tarkoitetusta muusta vahingosta nidyttdmidn toteen mitdéin muuta
kuin esimerkiksi hukkaan menneet kone- ja mainosinvestoinnit, on hin oikeu-
tettu saamaan korvauksen investoinneista ja kohtuullisen kayttokorvauksen il-
man mitddn pienennystd.”’? Hallituksen patenttilakiesityksen vuodelta 1966
mukaan korvaukset voivatkin koskea muun muassa menetettyjd pddomakus-
tannuksia, jotka ovat kohdistuneet esimerkiksi “tuotantovélineisiin, joita ei ole
voitu patentinloukkauksen takia kdyttdd”.?* Oikeudenkdyntikulut puolestaan
voivat muodostua hyvinkin suuriksi.?!

Lain esitoistd ei voida saada apua, kun kysymys on patentin tai hyodyllisyys-
mallioikeuden haltijan loukkauksen johdosta tosiasiallisesti kirsimin vahingon
tarkemmasta selvittdmisestd. Yhteispohjoismaisessa patenttimietinndssi viita-
taan pelkéstdin siihen, ettd loukkausvoiton ei suinkaan tarvitse merkiti vastaa-
vansuuruista saamatta jadnyttd voittoa oikeudenhaltijalle.?”> Monesti nimittdin
esiintyy erindisid loukkauksesta riippumattomia kilpailu- ym. tekijoité, joiden
vaikutus tosin ei useinkaan ole luotettavasti arvioitavissa.

Vahingonkorvausoikeuden yleiset opit pétevit myds immateriaalioikeuksien
loukkaustilanteissa. Myos tilloin ldhdetdén siitd, ettd toisiinsa verrataan kah-
ta tapahtumienkulkua: todellista ja hypoteettista (ns. differenssiteoria).?® To-
dellisella tapahtumienkululla tarkoitetaan sitd, mitd vahingonkorvausta vaati-
valle on tapahtunut ja vastaisuudessa arvioidaan tapahtuvan.?>* Hypoteettisella
tapahtumienkululla tarkoitetaan késitysta siitd, mitd olisi tapahtunut, elleivét
korvausvastuun perusteena olevat seikat olisi aiheuttaneet muutosta normaaliin
tapahtumienkulkuun.?®

Differenssiteoriaa voidaan kayttdd hyviksi tarkasteltaessa vahingon mii-
rittelyd, syy-yhteytti ja vahingon arvioimista.??® Immateriaalioikeuksien louk-

rdjdoikeuden lainvoimaisesta tuomiosta 49173/16.12.2010, 08/38296 jdljempéna s. 233 ss.

219 Ks. Lundgren, NIR 1994 s. 69.

20 Ks. HE 1966:101 s. 25, Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 320.

21 Ks.s. 271 s.

22 Ks. NU 1963:6 s. 335.

223 Ks. differenssiteoriasta mm. Persson passim., Sipiléi s. 13 ss. ja Routamo 1967 s. 7 s.

224 Huomattakoon, etti todellinen tapahtumienkulku ei ehki aina vastaa todellisuutta, koska mie-
likuva siitd muodostetaan todistusaineiston perusteella, joka on jossain miérin epitarkkaa ja joka
toisinaan voi antaa oleellisissa kohdissa virheellisen kuvan (ndin Routamo 1967 s. 7).

225 Ks. esim. Routamo 1967 s. 7, Rodhe s. 467 s., 480 ss.

26 Tamén toteaa Routamo 1967 s. 7 viittauksin erityistutkimuksiin, mm. Persson erit. s. 20 s. ja
Jorgensen s. 150.
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kaustapauksissa on usein kysymys esimerkiksi patentin- tai tekijdnoikeuden
haltijan vahingon korvaamisesta, mutta monesti sellainen saamatta jadnyttd
hyotyd koskeva vahinko merkitsee vastaavaa voittoa loukkaajalle.??” Useimmi-
ten loukkausvoitto kuitenkin on yksinoikeuden haltijan vahinkoa suurempi tai
pienempi, eikd differenssiteoria tdlloin useinkaan tarjoa riittdvid apua todelli-
sen vahingon selvittimiseksi.”® Usein on mahdotonta ndyttdd toteen, kuinka
suuri osa jostakin liikevoitosta on johtunut patentin tai hyodyllisyysmallioikeu-
den loukkauksesta, ja kuinka paljon voittoa loukkaajalle olisi joka tapauksessa
kertynyt, vaikka hin olisi menetellyt tdysin laillisesti.??* Niin on erityisesti kas-
vussa olevilla markkinoilla, joilla on muitakin toimijoita yksinoikeuden halti-
jan ja loukkaajan lisdksi. Vaikeasti arvioitavaksi ongelmaksi timd muodostuu
erityisesti silloin, jos yksinoikeuden haltijan liikevaihto ei mainituissa olosuh-
teissa suorastaan supistu, mutta liikevaihdon kasvu kuitenkin hidastuu, mika
saattaa toisinaan johtua esimerkiksi siitd, ettd patentinhaltija on joutunut alenta-
maan tuotteidensa hintoja innovaatioiden tekemis- ja tuotekehityskustannukset
vilttaneeltd loukkaajalta suuntautuvan hintakilpailun vuoksi.?*

Kiaytinnon ongelmaksi tapahtumienkulkujen vertailun osalta muodostuu
monesti hypoteettisen tapahtumienkulun arvionvaraisuus. Jos yritys joutuu esi-
merkiksi patentinloukkauksen kohteeksi ja kirsii tdmédn vuoksi vahinkoa, ei
useinkaan kyetd yksityiskohtaisesti rekonstruoimaan sitd tapahtumienkulkua,
miki olisi toteutunut ilman yksinoikeuden loukkausta.?*! Toisin sanoen vahin-
gonkorvausvastuun edellytykseni olevaa syy-yhteyttd ei pystytd ainakaan tiy-
sin eksaktisti toteamaan.

Vahingonkorvausoikeudessa on perinteisesti edellytetty vilttaimitontd syy-
yhteytti (ns. conditio sine qua non -postulaatti). Tdlloin vahingon aiheuttaneis-
ta syistd otetaan huomioon vain ne, joita ilman vahinko ei olisi voinut sattua.>*
Kaikkia todelliseen tapahtumienkulkuun sisdltyvid vahingon syntymisen edel-
lytyksiid, so. patenttia tai hyodyllisyysmallioikeutta loukkaavan tuotannon ja
markkinoinnin kaikkia yksityiskohtia ym. olosuhteita, ei kuitenkaan uudem-

27 Ks. mm. NU 1963:6 s. 335, SOU 1956:25 s. 432 s.

28 Ks. Castrén 1979 ja differenssiteorian kritiikistd yleisemmin mm. Rodhe s. 468 ss., Routamo
— Hoppu s. 243 s.

2 Ks. Castrén 1979 s. 118 ja sama 1973 s. 235: ”’Liséksi on usein mahdotonta ndyttdd toteen,
kuinka suuri osuus voitosta on johtunut juuri loukkausteosta, ja kuinka paljon ylijidmién ovat
vaikuttaneet esim. loukkaajan rehellinen liikemiestaito, tehokas liiketoiminta (ks. Fischer s. 118
S.) ja tdysin riippumattomat tekijit, kuten suhdanteiden paraneminen esim. kysynnén lisddnnyt-
tyd” (ks. Ylostalo, Liike-eldmén sopimusoikeutta s. 153).

20 Ks. Karlsson, NIR 1990 s. 378, Lundgren, NIR 1994 s. 68, von Heidenstam, NIR 2000 s. 134,
Riis s. 259 s., Pehrson, Ulf 50 ar s. 92, Stenvik 2006 s. 426 ja /ikerberg, NIR 2013 s. 360. Esimer-
kin tillaisesta hintojen alentamispakosta tarjoaa s. 233 ss. lihemmin tarkasteltava ja Akerbergin
(NIR 2013 s. 360 av. 42) pdadpiirteittdin selostama Helsingin kdrdjdoikeuden tuomio
49173/16.12.2010, 08/38296

B Ks. Hemmo 2001 s. 540.

22 Ks. Kiviméiki — Ylostalo s. 480, Fischer s. 109, Birrer s. 42 s.
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man katsantokannan mukaan poikkeuksetta tarvitse ottaa huomioon vahingon
vélttimattomind synnyttdjind. Huomioon ottaminen on tapauskohtaista. Sen si-
jaan loukkausvahingon synnyttimiseksi vélttimiton ja samalla keskeinen osa
tapahtumienkulkua (etenkin yksinoikeutta loukkaava tuotanto ja myynti sellai-
senaan) otetaan vilttiméattomana syy-yhteytend aina huomioon.?*?

Toisinaan saattaa herdtd kysymys siitd, onko samaa immateriaalista yksinoi-
keutta, esimerkiksi patenttia, loukannut yksi tai useampi taho. Tdstd on voinut
viritd kysymys, vastaako patentinloukkaaja ja milléd tavoin my0s toisen samaa
patenttia loukanneen tahon samalle patentinhaltijalle aiheuttamasta vahingos-
ta paitsi silloin, kun loukkausteko on tehty yhteisesti (kumpikin vastaa paten-
tinhaltijalle koko vahingosta; VahL 6:2%%) my®os silloin, kun loukkausteot ovat
toisistaan riippumattomia mutta niistd on patentinhaltijalle aiheutunut vahinkoa
ainakin osaksi samana ajanjaksona.

Jalkimmaisessi tapauksessa korvausvastuun edellytyksend oleva syy-yhteys
on ndytettdvi toteen jokaisen loukkausteon osalta. Jos tdlloin mahdollisesti ei
pystytd selvittdmién, ketkd loukkaajista ovat vahingon aiheuttaneet, voidaan
loukkaajat velvoittaa suorittamaan korkeintaan kohtuullinen kéyttokorvaus.
Lainsdadidnnossd (PatL 58.1 §, HyodMallil. 37.1§) puhutaan velvollisuudesta

suorittaa korvaus muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut.**

Helsingin  kdrdjdoikeus  velvoitti  lainvoimaisessa  tuomiossaan
491 73/] 6.12.2010, 08/38296 patentinhaltijan Eli Lillyn patenttia loukanneen
Leiraksen suorittamaan Eli Lillylle PatL 58.1 §:44n perustuvana muuna va-
hinkona korvausta ensinnékin loukkauksesta aiheutuneesta myynnin vihen-
tymisesti ja toiseksi loukkauksesta aiheutuneesta hinnanlaskusta.?¢

233 Hemmon (2001 s. 524, 2006 s. 114 s.) mukaan teko on tietyn seurauksen syy, jos (ja vain jos)
se on vilttdmaton osa seurausta edeltdvid seikastoa, joka on ollut riittdvé seurauksen aikaansaa-
miseksi. Tédssd on kysymys ns. NESS-kausaliteetista (necessary element of a sufficient set; ks.
esim. Cane s. 166 s.).

24 Néin esimerkiksi KKO 1990:78. Niin oli yhteisesti suoritetussa ammunnassa, vaikka ei sel-
vinnyt, kenen osallistujista laukaus oli aiheuttanut vahingon. Puolestaan ratkaisun KKO 1930 11
525 mukaan kaksi yhtiotd olivat yhteiseen lukuun valmistuttaneet patentilla suojatun keksinnon
mukaisia kuorma-auton kippilaitteita. Néin ollen yhtiot velvoitettiin yhteisvastuullisesti korvaa-
maan aiheutunut vahinko.

235 Immateriaalisten yksinoikeuksien loukkaukset ovat normaalisti kilpailutekoja, joista joissa-
kin olosuhteissa voi syntyd mittaamattomia vahinkoja. Ei ole asianmukaista, ettd tdllaiset toisis-
taan riippumatta suoritetut teot aiheuttaisivat yhteisvastuun samaan tapaan kuin yhdessé tehdyt
teot. Tdsmaillisemmin rajattuihin henkild- ja esinevahinkoihin yksinoikeuksien loukkausvahinko-
ja ei voida rinnastaa. Henkilovahinkojen osalta Hellner ja Radetzki (s. 215) puoltavat Ruotsissa
kantaa, ettd jos kumpikin kahdesta tapahtumasta on riittdvi aiheuttamaan saman vahingon ja ne
vaikuttavat tiysin riippumatta toisistaan, molemmat ovat yhteisvastuussa vahingosta. Heidén esi-
merkkinidén on tilanne, jossa A ajaa C:n piélle ja B antaa samoihin aikoihin A:lle pilaantuneita
ostereita. Tdssd tilanteessa heiddn mukaansa kumpikin joutuu vastuuseen B:n tyokyvyttomyy-
destd.

26 Ylivoimaisesti suurinta vahingonkorvausta patenttiin liittyen ei kuitenkaan ole tuomittu PatL
58 §:n nojalla, vaan OK 7:11:n perusteella. Sen mukaan aiheettoman turvaamistoimen hakijan
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Myynnin vdhentymisestd korvaus madritettiin Eli Lillyn markkinoimien
lddkkeiden hintojen keskiarvosta 1. keskihinnasta 3,28 euroa volyymihoito-
pdivad kohden maaliskuulta 2009. Kérdjdoikeus totesi, ettd ilman Leiraksen
markkinoilla oloakin kolmansien ldikevalmistajien [tarkoitettaneen erityi-
sesti ratiopharm GmbH:ta ja Ratiopharm Oy:t4, tekijdn huom.] toiminta oli
vaikuttanut Eli Lillyn keskihintaan sitd alentavasti. (Kannetta ei ajettu kol-
mansia vastaan, joten kysymys mahdollisista muista patentinloukkaajista ei
ollut kérdjaoikeudessa esilld.) Tietyn todistajankertomuksen ja sitd tukevien
myyntitilastojen mukaan noin puolet Leiraksen loukkaavan tuotteen myyn-
nin liikevaihdosta vv. 2008-2010 kaikkiaan 927.564 euroa oli kohdistunut
Eli Lillyn myynnin vihenemiseen. Toiseen todistajankertomukseen nojau-
tuen oikeus paitteli, ettd Eli Lillyn myyntikate oli ollut ainakin 55 prosent-
tia, patentinloukkauksen johdosta saamatta jidneen myyntikatteen rahamai-
rédn ollessa keskihinnan ja siitd lasketun 55 prosentin myyntikatteen mukaan
355.700 euroa. Tdhén sisdltyi kantajan hyvéksi tuomittu kohtuullinen kiyt-
tokorvaus 139.000 euroa, joten PatL 58.1 §:ddn perustuen muuna vahinkona
tuomituksi korvaukseksi menetetystd lddkemyynnisté jdi 216.000 euroa.>’

Hinnanlaskukorvauksena oikeus langetti Leiraksen suorittamaan Eli Lil-
Iylle 170.000 euron médrdisen korvauksen siitd, ettd joutuessaan alentamaan
hintojaan Eli Lillylle oli aiheutunut myyntivoiton menetystd. Ladkkeiden
viitehintajirjestelma oli tullut 1.4.2009 voimaan.*®* Silloin markkinoilla oli
ollut Eli Lillyn ja Leiraksen tuotteiden lisiksi pakolliseen ldadkevaihtoon kel-
paavia muiden markkinoimia lddkkeitd. Sen vuoksi ei johtunut Leiraksesta,
ettd Eli Lilly oli joutunut alentamaan hintojaan alkuperdisvalmistettaan kor-
vaavien lddkkeiden hintatasolle.” Niissd oloissa kirdjaoikeuden mukaan
Leiras oli voinut aiheuttaa Eli Lillylle vahinkoa, jos silld oli ollut viitehintaa
madrittdessi alin hinta kyseisessi tuoteryhméssd, mutta vahinko oli korkein-
taan alimman hinnan ja seuraavaksi alimman hinnan erotus. Néin ollen kéri-
jaoikeus velvoitti Leiraksen korvaamaan Eli Lillylle mainituin tavoin arvioi-
maansa hinnanlaskuvahinkoa yhteensid 579.000 euroa** kuitenkin siten, ettd

on, ilman tuottamustakin, korvattava kaikki vastapuolen menetykset ym. vahingot, jotka ovat yh-
teydessi turvaamistoimeen, esimerkiksi saamatta jadnyt liikevoitto (ndin Havansi s. 190). Helsin-
gin kdrdjdoikeuden tuomion 26401/4.6.2014, L 10/6838 (ei lainvoimainen) tarkoittamassa ta-
pauksessa turvaamistoimen hakijan patentti oli lainvoimaisesti julistettu mitdttoméksi. Hakijan
vastapuoli olisi tullut markkinoille jo ennen sittemmin mitdtoidyn patentin suoja-ajan umpeutu-
mista, mikéli turvaamistoimipédtoksii ei olisi annettu. Néin ollen syy-yhteys oli olemassa kanta-
jien vahingonkorvausvaatimuksen menetetysti liikevoitosta ja turvaamistoimen vélilld. Niin ol-
len vastaajat velvoitettiin yhteisvastuullisesti suorittamaan kantajille vahingonkorvauksena yh-
teensd 16.507.504,76 euroa laillisine viivéstyskorkoineen 29.11.2012 lukien.

27 Ks. kirdjdoikeuden tuomio s. 13 s.

28 Viitehintajirjestelmi perustuu sairausvakuutuslain 21.12.2004/1224 18-28 §:dén. Lain ja hal-
lituksen esityksen 2008:100 mukaan viitehintajédrjestelmé koostuu viitehintaryhmisti, jotka pe-
rustuvat nykyisen Lddkealan turvallisuus- ja kehittimiskeskus Fimean (ent. Liidkelaitos) ylldpita-
mién luetteloon keskendin vaihtokelpoisista lddkevalmisteista.

29 Ks. kirdjdoikeuden tuomio s. 14 s. Téssé yhteydessd huomattakoon, ettd Leiraksen markkina-
osuus relevanteissa keskendidn vaihtokelpoisten lddkkeiden tuoteryhmissi oli itse asiassa vihdi-
nen Eli Lillyn jélkeen toiseksi suurimman markkinaosuuden haltijaan ratiopharmiin (ratiopharm
GmbH ja ratiopharm Oy) verrattuna. Ks. kirdjdoikeuden tuomio s. 7.

20 Ks. kirdjdoikeuden tuomio s. 15 ss.
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oikeus ndhtévasti vahingon suuruuden ennakoimattomuudesta johtuen sovit-
teli timén korvauksen 170.000 euroon.?*!

Edelli esitetyin tavoin kuvattu vélttimiton syy-yhteys ei kuitenkaan aina sel-
laisenaan johda korvausvastuuseen. Lisdedellytykseksi asetetaan yleisesti va-
hingon ennakoitavuus.?** Ennakoitavuudesta on etenkin vanhemmassa oikeus-
kirjallisuudessa kaytetty nimitystd adekvaattisuus.**® Vahingon ennakoitavuus
voi perustua yleisesti tunnettuun tietoon vahingon aiheutumisedellytyksisti tai
vahingonaiheuttajan erityistietoihin niistd olosuhteista, joissa vahinko voi syn-

tyd. 2

Jos loukkaaja on ollut selvilld siité, ettd loukkaus yksittdistapauksen olo-
suhteiden vuoksi voi aiheuttaa sellaisen vahingon kuin sitten syntyi, joutuu
hén periaatteessa korvausvastuuseen ilman, ettd seurauksen ennakoitavuutta
tarvitsee ryhtyd pohtimaan.?*® Tissi tilanteessa on kysymys loukkaajan tie-
toisuuden selvittimisestd, mikd on monesti vaikeampaa kuin loukkauksen
adekvaattisuuden tarkastelu tyypillisesti yleiseen eliminkokemukseen tai
tietyn alan erityistuntemukseen perustuvan tiedon varassa.

Kysymys loukkaajan tietoisuudesta tai siitid, mitd hinen olisi pitdnyt tietdd, liit-
tyy samalla loukkauksen moitittavuuden tarkasteluun tahallisuuden tai tuot-
tamuksen ndkokulmasta.?*® Korvausvastuun rajautuminen puuttuvan adek-
vaattisuuden vuoksi saattaa kuitenkin niin yksinoikeuden loukkauksen ollessa
tuottamuksellinen kuin tuottamuksetonkin sulkea korvausvastuun pois tai vi-
hentéd sitd tietyissd liike-eldmalle tyypillisissid tilanteissa. Ainakin osa vahin-
gosta on saattanut olla siind miirin odottamaton taloudellisilta seurauksiltaan
niin laadullisesti kuin médrillisesti, ettd timén vahingon ei kokemusperiiseen
tietoon perustuen ole voitu katsoa olleen ennakoitavissa. Vahingon aiheutta-
neen tapahtumaketjun yksityiskohtia ennakoitavuusvaatimus ei sen sijaan kos-
ke, kunhan vahingon tyyppi ja suuruusluokka ovat ennakoitabissa.>’

Se, onko vahinko suuremmalla tai pienemmalld todennékdisyydelld enna-
koitavissa, riippuu kulloisistakin olosuhteista. Vahinko saattaa olla ainakin
osaksi ennakoimaton jo tuottamuksen lievyyden tai puuttumisen vuoksi. Esi-
merkkind on aiemmin tarkasteltu Helsingin kdrdjdoikeuden lainvoimainen
tuomio 49173/16.12.2010. Sen mukaan patentinloukkaaja ei ollut tullessaan

21 Ks. sovittelusta téissd tapauksessa s. 235 s.

22 Ks. mm. Hemmo 2001 s. 534 ss., sama 2005 s. 135.

23 Ks. Castrén 1979 s. 150, Birrer s. 42 ss., Lindenmaier s. 1322, Fischer s. 6, Kivimciki — Ylos-
talo 3 p. s. 480 ss.

24 Ks. Hemmo 2001 s. 535, sama 2005 s. 136.

25 Ks. Kivimdiki — Ylostalo s. 480 ss.

26 Ks. tahallisuudesta ja tuottamuksesta lihemmin luku 7.

247 Tamén suuntaisesti Hemmo 2001 s. 535, sama 2005 s.136.
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markkinoille ennen sairausvakuutus- ja lddkelakeihin perustuvan lddkkeiden
viitehintajirjestelmédn voimaantuloa voinut ennakoida patentinhaltijaa hal-
vemmalla ladkemyynnilld aiheuttamansa vahingon suurta madrdid. Tamin
vuoksi kérdjdoikeus sovitteli korvausta PatL. 58.1 §:n toiseen virkkeeseen
(lievd tuottamus) perustuen siten, ettd loukkaajan aiheuttamaksi kardjédoi-
keuden mukaan katsotusta 579.000 euron méérdisestd vahingosta patentin-
haltijalle korvattavaksi maérattiin 170.000 euroa. Vaikka kirdjdoikeus siitd
ei mitddn lausukaan, riittdvd syy-yhteys eli adekvaattisuus néyttdd samalla
puuttuneen 170.000 euron ylittdviltd osalta vahinkoa.?*®

Immateriaalisten yksinoikeuksien loukkauksista aiheutuva vahinko on pii-
sddntoisesti ennakoitavissa sekd tuottamuksen ettd adekvaattisuuden nékokul-
masta tarkasteltuna.’® Tama on ymmaérrettivad, kun pidetddn mielessd eri im-
materiaalioikeuksien luonteenomaiset erityispiirteet. Patentti suo haltijalleen
tietyn monopoliaseman, joka merkitsee usein mahdollisen kilpailun sulkeutu-
mista pois tai supistumista. Samoin on hyddyllisyysmallioikeuden laita; yksin-
oikeuden lakiin perustuva kesto tosin on patenttia lyhyempi. Niinpi patentin tai
hyodyllisyysmallioikeuden loukkaaja hyodyntdd saamallaan loukkausvoitolla
sitd kilpailuetua, joka lain mukaan kuuluu vain yksinoikeuden haltijalle tai sil-
le, joka on saanut viimeksi mainitulta luvan eli lisenssin yksinoikeuden hyvik-
sikdyttoon. >0

Sovellettaessa adekvaattisuusteoriaa joudutaan tdlloin pohtimaan, kuinka
suuri timén todennédkoisyyden on oltava, jotta vahinko olisi asioiden normaalin
kulun”, ! ”’normaalin tapahtumainkulun”>? tai ”yleisen eliménkokemuksen’’*>
mukaan arvattavissa eli adekvaattinen.

Todennikoisyyden aste riippuu olosuhteista kussakin yksittdistapauksessa.
Oikeudenhaltijan kilpailuasema on sitd voimakkaampi, mitd enemmaén paten-
tilla tai hyodyllisyysmallioikeudella suojatun tuotteen tekniset edut kilpailuti-
lanteessa merkitsevét,?* monesti liittyneend saman tuotteen (esim. Nokian tai
Applen kidnnykki) kuluttajia miellyttdvién ja lisdksi tekijén- tai mallioikeudel-
la suojattuun designiin, tavaramerkkisuojaan ja vaihtelevaan markkinaosuu-

8 Ks. tapauksesta lisiksi s. 159 ss.

9 Ks. Fischers. 37.

0 Ks. Castrén 1979 s. 150 s.

1 Tdmi sanonta, saksankielisend “nach dem gewohnlichen Lauf der Dinge” siséltyy (Sveitsin)
OR 42 artiklaan, ks. Stauffacher — Aeppli s. 14.

22 Adekvaattisuusteorian siind muodossa, kuin se kuvastaa “normaalia tapahtumainkulkua”,
nayttiavit hyviksyvin Routamo ja Hoppu s. 242.

233 Varhemmin on Suomessa néhtévisti kernaammin puhuttu yleisesté eliméankokemuksesta, ks.
esim. Kivimdki — Ylostalo s. 480, elamdnkokemuksesta puhutaan myos esim. Fischer mm. s. 36.
2% Toisinaan patentti tai hyddyllisyysmalli voi merkitd niin vihiistd edistysaskelta verrattuna
aiemmin tunnettuun tekniikkaan, ettei kilpailueduista juuri voida puhua. Joskus taas patentin tar-
koittamassa keksinnossé ratkaistu tekninen ongelma on ratkaistavissa muulla tavalla, jolloin kil-
pailijat voivat kiertdd patentin. Ks. tdstd ja muistakin seikoista, jotka vaikuttavat patentin arvoon
kilpailukeinona, esim. Koktvedgaard s. 299.
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teen. Erindisistd syistd voi todenndkoisyyden aste vilistd laskea jopa nollaan
esimerkiksi, milloin oikeudenhaltija sodan, valtiovallan toimeenpaneman tuon-
ti- tai vientikiellon taikka riittimittomén tuotantokykynsi vuoksi ei ole pysty-
nyt myymaéin tuotetta, jota esimerkiksi patentinloukkaus koskee.”> Sellaisis-
sa tilanteissa voidaan yleensd vilttamittomén syy-yhteyden katsoa puuttuvan;
loukkaustekoa ilmankin tilanne olisi oikeudenhaltijan kannalta ollut sama.

Syy-yhteyden toteenndytto ei useinkaan riipu pelkéstiin taloudellis-teknisis-
td ym. ulkonaisesti havaittavista seikoista. Asiaan vaikuttavat myds psyykki-
set syyt. Yleisintid esimerkiksi patentinloukkauksesta johtuvaa vahinkoa on
yksittdisten kauppojen syntyméttd jidminen, jolloin oikeudenhaltijalta jad
vastaava liiketulo saamatta. Jotta sataprosenttisella varmuudella voitaisiin
ndyttdd toteen, ettd tdimi johtuu loukkauksesta, pitéisi patentinhaltijan pys-
tyd ndyttdméaan esimerkiksi, miksi hdnen entinen asiakkaansa ei endid osta
hinen tuotteitaan vaan loukkaustuotteita. Usein tillainen ndytto on kuitenkin
mahdotonta, koska viime kidessd entisen asiakkaan menettely johtuu hidnen
ajatus- ja tunnemaailmastaan 16ytyvista psyykkisistid, ulkopuoliselle havain-
noitsijalle ndkymittomisti syistd.>

Oikeuskiytdnndssi ei ole ollut tapana vaatia niyttod psyykkisissd, monesti hy-
vin hankalissa kysymyksissi. Riittidviksi syy-yhteysselvitykseksi on katsottu
ndyttd vahingon aiheutumisesta tai aiheutumatta jaamisestd normaalisti objek-
tiivisesti paateltdvissd olevan asioiden normaalin kulun tai yleisen eldménkoke-
muksen mukaan arvioituna,”’ kunhan riittdva vélttaméton syy-yhteys samalla
on olemassa.

Helsingin hovioikeuden tuomion 1993:1247, S 91/1334 mukaan vilttimaton
syy-yhteys nayttdd puuttuneen melkein koko vaaditun vahingonkorvauksen
osalta. Hovioikeus pysytti raastuvanoikeuden tuomion. Sen mukaan kanta-
jien laitoksen toimivuus ei riippunut ratkaisevasti ja yksinomaan patentoi-
dusta menetelmistd sahatun puutavaran annostelemiseksi, joten kantajat
eivit olleet nédyttineet menettidneensd laitetoimituskauppoja patentinlouk-
kauksen takia. Niin ollen vastaajat maaréttiin suorittamaan lajittelu- ja pake-
tointilaitoksen osalta korvausta 100.000 markkaa, kun laitoksen tarjoushinta
oli ollut 6.548.000 markkaa.>®

235 Ks. Fischer s. 57 s. viittauksin Sveitsin oikeuskdytdntoon.

26 Ks. Fischer s. 36, 62, Castrén 1979 s. 153.

27 Niin Sveitsin oikeuskéytinnossi (Fischer s. 36), mutta myos Suomessa. Adekvaattinen enna-
koitavuusvaatimus korvautuu vahingonaiheuttajan erityistiedoilla vahingon synnyttévistd olo-
suhteista, mikéli timéi voidaan osoittaa. Ks. edelld s. 235.

28 Ks. tiivistelma IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.
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8.5.2 Vahinkoa koskeva todennikoisyysniytto

Sen osoittamiseksi, ettd oikeudenhaltija on kirsinyt taloudellista vahinkoa ni-
menomaan loukkauksen johdosta, ei Saksan, Sveitsin ja Pohjoismaiden oikeus-
kiytdnnossd ole vaadittu mitddn ehdottoman varmaa niyttod, jonka hankkimi-
nen voi osoittautua mahdottomaksi, mutta jonkinlainen todennikoisyysndyttd
on joka tapauksessa esitettivd.”® Sellaisen usein jo haastehakemuksessa viita-
tun todenndkoisyysndyton kumoamiseksi tai sen merkityksen vihentdmisek-
si on vastapuolen puolestaan osoitettava esimerkiksi, ettd taloudellisiin mene-
tyksiin ovat saattaneet vaikuttaa muutkin syyt kuin mahdollinen patentin tai
hyodyllisyysmallioikeuden loukkaus.?®® Oikeudenhaltijan néyttovelvollisuus
ei missddn tapauksessa tidyty pelkdlld epamiirdiselld viittauksella esimerkik-
si siten, ettd patentin loukkauksesta tyypillisesti aiheutuu vahinkoa.?®! Tés-
sd suhteessa ndytoltd edellytetddn tukeutumista konkreettisiin tosiasioihin tai
indisioihin, joiden valossa kiy ilmeiseksi, ettd vahinko riittavilld todenndkoi-
syydelld on syntynyt loukkauksen johdosta.

Immateriaalioikeuden alalla luonteenomaisten ndyttovaikeuksien vuoksi jai
yleensd oikeuskysymyksen ratkaisijan, so. monesti tuomioistuimen, harkitta-
vaksi, onko vahinkoa ja missé laajuudessa riittivélld todennikoisyydelld synty-
nyt loukkauksen johdosta. Itse asiassa ndissd kysymyksissi ratkaisee viime ké-
dessd kdytdnnon jérki ja tuomarin oikeudentaju.?s

Oikeudenkédynneissd yleisesti noudatettavan vapaan todisteiden harkinnan
mukaisesti tuomioistuin voi kédyttdad titd harkintaansa myods méérittdessiin
ratkaisussaan esimerkiksi vahingonkorvauskanteen hyviksymiseksi riittdvin
ndyton tasoa. Yleisesti kaikenlaisiin tilanteisiin soveltuvaa mittapuuta ei tds-
sd suhteessa ole helppo asettaa. Joka tapauksessa Ruotsin ja Suomen oikeus-
kiytannostd ei 10ydy tukea sille, ettd yksityisoikeudellisten, esimerkiksi im-
materiaalioikeudellisten korvauskanteiden hyviksyminen yleensd edellyttiisi
samanlaista varsin korkeaa niyttokynnystd kuin esimerkiksi rikosoikeudes-
sa. Yksityisoikeudellista nidyttokynnystd voidaan kuvata esimerkiksi Ruotsissa
kaytettdvilld ilmauksilla “klart mera sannolikt” = selviésti todenndkdisempai,
”overvigande sannolikt” = voittopuolisesti todennékoistd ja “gora antagligt” =
tehdd todennikoiseksi.?*® Ruotsin korkein oikeus on erindisissd vahingonkor-

29 Ks. Fischer s. 36 ss. viittauksin oikeuskéytintoon, Renmyr s. 40 ss., 111, Karlgren s. 213.

200 Ks. Fischer s. 40, Castrén 1979 s. 154.

21 Ks. Castrén 1979 s. 154, Fischer s. 40 ja (tosin ei immateriaalioikeudellista) ratkaisua RG
17.1.1931, JW 1931.1188, jonka mukaan vahingonkorvausta vaativan osapuolen on esitettdva
syy-yhteyden kulusta konkreettista faktoihin perustuvaa niyttod, eikd tdssd suhteessa riitd pelkkd
epdmadiriinen olettamus, ettd vahinkoa todennékdisesti on syntynyt.

22 Ks. Fischers. 7.

263 Ks. Borgenbhiill, Festskrift till Marianne Levin s. 151 ja Lappalainen 2001 s. 345 kirjallisuus-
viittauksin. Téstd ilmenevésti ndyttokynnys vaihtelee yleisesti niin Ruotsissa kuin Suomessa.
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vausjutuissa katsonut ndyttokynnyksen ylittyneen muun muassa silloin, kun va-
hingon aiheutuminen kanteessa kuvatun mukaisesti itsessddn on todennékdista
asiassa esitetyn ndyton valossa, ja silloin, kun on selvisti todennékoisempéd,
ettd vahinko on syntynyt kantajan vdittamalla tavalla kuin ettid vahingon syynd
on jokin vastaajan vetoama seikka.?**

Toisinaan esitetystd ndytostd johtuu, ettd varsin suurella todennékoisyydel-
14 voidaan olettaa immateriaalioikeuden loukkauksesta syntyneen vahinkoa,
ja vahingon maéérikin on jokseenkin arvioitavissa. Ndin saattaa olla asian lai-
ta etenkin silloin, kun loukkaustuotteiden menekki on kasvanut suunnilleen
oikeudenhaltijan esimerkiksi patentilla suojattujen ja samalle asiakaspiirille
markkinoitujen tuotteiden menekin supistumista tai odotettua hitaampaa mene-
kin lisddntymisté vastaavasti.’®®

Loukkauksesta saatu hyoty eli perusteeton etu saattaa monesti indisoida
sitd, ettd patentinhaltija on kérsinyt vahinkoa hyddyn méirda vastaavasti tai ai-
nakin hyodyn murto-osaa vastaavan mairin.>6 Myods varmistamisdirektiivin
2004/48/EY 13 artiklan 1a-kohdassa puhutaan loukkaajan saamasta perusteet-
tomasta edusta loukatun tosiasiallista vahinkoa koskevana tiettyni arviointi-
perusteena.’’ Sen sijaan direktiivissi ei ole mitddn mainintaa tai viitteitd siité,
ettd vahingonkorvaus voitaisiin suoraan langettaa loukkaushyodyn mukaan tiy-
sin riippumatta kirsitysti fosiasiallisesta vahingosta, mitd tuomittavan vahin-
gonkorvauksen on direktiivin 13 artiklan mukaan vastattava. Ei edes erityisen
muille vahingonkorvauksen arviointitavoille vaihtoehtoisen voitonluovuttamis-
vaateen patenttilaissaan omaavassa Saksassa ole ollut kiytossd mainitunlaista
oikeuskédytiantod. o8

Loukkausvoitosta voidaan poikkeuksellisesti kuitenkin saada mainittua laa-
jempi tuki vahingonkorvauksen arvioinnille. Néin on tilanteissa, joissa mah-
dollisesti odotettavissa olevat oikeudelliset seurauksetkin huomioon ottaen
td ja vilistd jopa rikosoikeudellisesti sanktioitua menettelyi, esimerkiksi RL
30:4:ssd kiellettyd yritysvakoilua. Asianajaja Ragnar Lundgren Ruotsista
julkaisi vuonna 1994 téstd seuraavan esimerkin:

264 Ks. SOU 2001:68 s. 137 s., Borgenhidill, Festskrift till Marianne Levin s. 152 s.

25 Ks. Fischer s. 53 ja Renmyr s. 81, 61 selostettua ratkaisua Tukholman alioikeus 7. os. n:o
144/1967 (joka tosin sovittiin hovioikeusasteella): Kilpailua kiytiin ldhinné kahden tuottajan va-
lilla. Alioikeus oletti, ettd kantajayhtion myynnin vidheneminen ei kovin suuresti ollut alittanut
vastaajayhtion myymien loukkaustuotteiden liikevaihtoa (loukkaus koski tuotepakkauksissa va-
kiintunutta tavaramerkki).

26 Kysymysti on tarkasteltu esimerkiksi Norrgdrd, NIR 2006 s. 592.

27 Ks. direktiivin mainitusta kohdasta tulkintavaikutuksineen kansallisessa oikeudessamme li-
séksi edelld s. 138 s.

28 Ks. edelld s. 194.
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Tutkijaryhmi perustaa yhtion ja kehittdd uuden lddkeaineen, joka patentoi-
daan tutkijakeksijoiden nimiin. Omin varoin ja NUTEKin** avulla inves-
toidaan yhteensd 8 miljoonaa kruunua ldikeaineen tuotekehittelyyn. Suuri
lddkeyhtio saa tiedon lddkeaineesta, ennen kuin tutkijat ovat ehtineet saada
viranomaiselta haettavan myyntiluvan rekisterdityd. Huomattavan suurine
voimavaroineen suuryhtié onnistuu nopeasti rekister6imédan myyntiluvan it-
selleen ja tehokkaan markkinointinsa tuloksena myyméaén ldadkettd valtavat
maidrat. Tutkijaryhmé onnistuu suurin ponnisteluin hankkimaan myyntiluvan
samaan ldikkeeseen, mutta ei vihiisine voimavaroineen selvid kilpailussa
vaan ajautuu taloudellisiin vaikeuksiin. Seuraavassa patenttioikeudenkdyn-
nissd suuryhtion todetaan saaneen 300 miljoonan kruunun myyntitulot, re-
kisterdinti-, valmistus- ja markkinointikulujen ollessa yhteensad 75 miljoonaa
kruunua. Patenttilain mukaan patentinhaltijat saisivat mainitussa tilantees-
sa normaalisti arviolta 10 prosentin médrdisen kohtuullisen kdyttokorvauk-
sen, toisin sanoen 30 miljoonaa kruunua. Sen ylittdvin vahingon tutkijaryh-
mi on velvollinen nédyttimiin toteen. Riittdvdn pdioman puuttuessa ryhméi
kuitenkin todennikdisesti olisi ollut pakotettu lddkeaineen valmistuksen ja
myynnin lisensiointiin. Niinpé kédyttokorvauksen lisdksi tutkijat tuskin saisi-
vat korvauksen muusta kuin korkeintaan hyodyttomiksi kdyneistd investoin-
neistaan.””°

Ruotsin patenttilain 58.1 §:ssd vuodesta 1986 olleen lisdyksen mukaan va-
hingonkorvauksen suuruutta madritettdessi on kiinnitettdavd huomiota myos
patentinhaltijan intressiin, ettd patentinloukkauksia ei tehdd. Lainsdddanto-
vaiheessa virallistahon (departementschef) mukaan sen estdmiseksi, ettd mil-
loinkaan olisi taloudellisesti edullista tehda kannattavuuslaskelmia patentin-
loukkauksesta, olisi kohtuullinen kéyttokorvaus voitava tarpeen vaatiessa
tuomita kaksinkertaisena normaaliin verrattuna. Lisdyksen erityisperuste-
luissa tétd kantaa ei kuitenkaan hyviksytty, vaan kiyttokorvaus tulee tuomita
ennestdidn sovellettujen sddntdjen mukaan ainoastaan yksinkertaisena. Niin
midrdaytyvin kiyttokorvauksen ylittdva muu vahinko on néytettivi toteen, ja
riittdvan ndyton puuttuessa on korvaus tuomittava OK 17:6:a Ruotsissa vas-
taavaa RB 35:5:a soveltaen kohtuuden mukaan.?”!

Tarkastellussa esimerkissd suuryhtion nopea liikkeelleldhtd uuden liike-
aineen markkinoinnissa viittaa sithen, ettd tamai ei olisi ollut mahdollista il-
man esimerkiksi RL 30:4:ssd kuvattua yritysvakoilua tai muuta lainvastais-
ta menettelyd. On otettava huomioon, ettd varmistamisdirektiivi 2004/48/
EY ei 2 artiklan 3a-kohdan mukaan vaikuta rikosoikeudellisiin menettelyi-
hin tai seuraamuksiin liittyviin jisenvaltioiden kansallisiin sdddoksiin, jotka
koskevat teollis- ja tekijanoikeuksien loukkaamista. Artiklan tdmin kohdan
kdytannon merkitys ei ilmene selkedsti. Joka tapauksessa on mahdollista,
ettd esimerkiksi RL 30:4:44n perustuva vahingonkorvaus voitaisiin tuomita
véljemmin perustein kuin langetettaessa korvaus pelkéstiddn PatL 58.1 §:44n
perustuen. Télloin voitaisiin kiyttokorvaus-vahingonkorvausta korottaa nor-
maalitasosta ylospédin ainakin siten, ettd huomioon otettaisiin normaalin yk-

2 NUTEK on mm. lddkkeiden kehittédmisti ja jakelua toimintanaan harjoittava kansainvilisesti
verkostoitunut yhteiso.

20 Ks. Lundgren, NIR 1994 s. 71.

2 Ks. Lundgren, NIR 1994 s. 70.
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sinkertaisen kdyttokorvauksen lisdksi my0Os patentinhaltijan intressi, etti
patentinloukkauksia ei tehdi. Kaksinkertaisen tai sitd suuremman kiyttokor-
vauksen tuomitseminen ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Vahingonkirsiji ei
yleisten oikeudellisten periaatteiden mukaan saa hy6tyi vahingosta kohtuut-
tomasti yli kirsiminsi vahingon maérin (rikastumiskielto).>”

Loukkaajalla puolestaan on mahdollisuus esittdd oikeudenhaltijan arvioinnille
vahingostaan vastandyttond selvitystd siitd, ettd hidnen yksinoikeuden haltijaan
verrattuna tehokkaampi tuotanto- ja markkinointiorganisaationsa on ratkaise-
vasti parantanut hinen liiketulostaan ilman, ettd yksinoikeuden haltija yritys-
toimintansa virheellisen organisoinnin tai kapasiteettiongelmien vuoksi olisi
pystynyt vastaavassa médrin myyméin patentoitua tuotettaan.?’? Joskus yksin-
oikeuden haltija jopa hy6tyy vastapuolensa mainos- ym. aktiviteettien lisdtes-
sd patentoitujenkin tuotteiden menekkid.”’* Loukkaaja voi my0s esittdd ndyttod
kolmansien yritysten taholta lisdintyneestd kilpailusta, mikéd on saattanut vai-
kuttaa oikeudenhaltijan mainitunlaisiin menetyksiin.*>

Esimerkiksi Helsingin hovioikeuden taomion 2534/28.9.2001, S 00/320 mu-
kaan hyddyllisyysmallioikeuden loukkaus oli aiheuttanut vajeen kantajan
koneen menekkiin. Koska markkinoilla oli ollut samaan kiyttdtarkoitukseen
muitakin kuin asianosaisten koneita, ja kun muutkin seikat olivat voineet
vaikuttaa kantajan koneiden menekkiin, kirdjdoikeus arvioi menekin vajeen
100 koneen suuruiseksi.*’®

Niin ikédédn oikeudenhaltijan menetyksiin saattavat vaikuttaa vaikkapa kansain-
viliset talouskriisit, jolloin muun muassa ostajien keskuudessa esiintyy yleis-
td rahankireyttd, tai alan laskeva tai myyjitahon kannalta muuten epésuotuisa
hintakehitys.?”’

On mahdollista, ettd loukkaaja vetoaa oikeudenkédynnissi siihenkin, ettd pa-
tenttia tai muuta teollista yksinoikeutta tai tekijdanoikeutta loukkaavat tuotteet
on kehitetty ja valmistettu kokonaisuudessaan tai ainakin pédasiallisesti louk-
kaajan oman teknisen tiedon ja taidon avulla. Tdhén ovat saattaneet vaikuttaa
myds mahdolliset loukkaajalle myonnetyt, hdnen vastapuolensa teollisoikeuk-

212 Ks. rikastumiskiellosta esim. Stdhlberg — Karhu s. 397 s.

73 Ks. Castrén s. 118, Fischer s. 118 s., Karlsson, NIR 1990 s. 387, Akerberg, NIR 2013 s. 361.
214 Ks. Pehrson 1986 s. 97, Akerberg, NIR 2013 s. 361 viitaten av. 50 Helsingin hovioikeuden rat-
kaisuun 71902/20.6.2011, 10/1990. Oikeus otti huomioon sen, ettid vastaaja omilla markkinointi-
toimillaan oli saattanut myotédvaikuttaa kyseisten tuotemarkkinoiden kasvuun.

25 Ks. Fischer s. 53, 57. Suomessa, kuten muuallakin, tulee esimerkiksi patentinloukkausoikeu-
denkidynneissi toisinaan esille ko. elinkeinoalan yleisen kilpailukehityksen ja merkittdvien mark-
kinatoimijoiden myyntiosuuksien selvittiminen. Vrt. ratkaisu NJA I 1940.145 (vilpillinen mai-
nonta): Kantajien, joilla oli hallussaan noin 75 % ko. alan ruotsalaisesta tuotannosta, katsottiin
kirsineen vahinkoa vastaajan ilmoittelun johdosta.

276 Ks. ratkaisun seloste STY AIPPI -uutiset 1:2002 s. 4.

211 Ks. Castrén 1979 s. 118, 155 s., Fischer s. 52.
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sista tdysin riippumattomat patentit ym. teollisoikeudet. Namai seikat ovat saat-
taneet vaikuttaa loukkaustuotteiden menestymiseen markkinoilla siind méaérin,
ettei patentin- tai muun oikeudenhaltijan mahdollisten menetysten voida aina-
kaan kokonaan otaksua johtuneen loukkauksesta. Loukkaaja, joka normaalisti
vastapuoltaan helpommin pystyy hankkimaan selvitysti tillaisista seikoista, on
velvollinen ndyttimiin ne toteen.?”® Mikali loukkaajan mainitunlaisen patentin
tai muun teollisen yksinoikeuden merkitys ja hinen muunkin panoksensa osuus
kuitenkin arvioidaan vihaiseksi verrattuna vahingonkorvausta vaativan vasta-
puolen patentin tai muun yksinoikeuden painoarvoon loukkaustuotteiden mark-
kinoilla menestymisen kannalta, ei loukkaajan vahingonkorvausvastuu myos-
kéddn voi sanottavasti vihenty&.?”

Erityisesti menetettyyn liikevoittoon ja loukkauksen vuoksi hukkaan men-
neisiin investointi- ym. sellaisiin kuluihin sovellettavaan harkinnanvaraiseen
ndyttokynnykseen verrattuna soveltuu rikostuomion langettamiseen vaaditta-
vaa ndyttod muistuttava kantajan korkea nayttokynnys erityisesti yksinoikeu-
den loukkauksen ja sen vahinkoseurausten laajuuden selvittelykuluihin seka
ennen loukkausoikeudenkdynnin alkamista ettd oikeudenkdynnin kuluessa ja
luonnollisesti myds oikeudenkdyntikuluihin. Onhan yksinoikeuden haltija ai-
noa taho, joka pystyy tillaiset sisdiset kulunsa selvittimién ja osoittamaan.*

8.5.3 Nettovahingon arvioiminen

Jotta oikeudenhaltijan hyviksi tuomittava vahingonkorvaus saadaan vastaa-
maan loukkauksesta koitunutta tosiasiallista vahinkoa, tulee hianen loukkauk-
sen johdosta kdrsiménsid taloudellinen vahinko arvioida nettovahinkona. Net-
tovahingon laskemista varten saamatta jddneestd arvioidusta litkevaihdosta,

28 Ks. Fischer s. 119, Castrén 1979 s. 156 ja yleisemmin Tirkkonen 1977 s. 118, Halila s. 70 s.,
Lappalainen 2001 s. 327 s.

27 Ks. esimerkiksi saksalaista patentinloukkausratkaisua RG 15.11.1937, GRUR 1938.36. Siind
korostui, ettd vahingonkorvauksen langettamisessa on otettava huomioon, missé suhteessa louk-
kaustuotteiden myyntitulokseen on vaikuttanut nimenomaan ko. patentinloukkaus. Ratkaisun
Landgericht Berlin 18.11.1950, GRUR 1951.286 tarkoittamassa tapauksessa vastaaja myi teki-
janoikeudellisesti suojattuja kukkavihkoja, joihin vastaaja oli lisdnnyt tietynlaiset onnentoivotuk-
set. Oikeus katsoi ndmi lisdykset siind médrin védhiisiksi laadultaan, ettei niilld ollut oleellista
merkitystd vihkojen saavuttaman myyntituloksen kannalta. Néin ollen vastaaja ei silld perusteel-
la saanut vihennetyksi kantajalle suoritettavaa vahingonkorvausta. Ratkaisu Yhdysvalloista
District Court, E.D. Pennsylvania 25.5.1956, GRUR Ausl. 1956.512 koskee tapausta, jossa kan-
tajan vakiintunutta tavaramerkkié oli loukattu. Vastaaja ei kyennyt osoittamaan, miltd osin hiinen
liikevoittonsa perustui loukkaukseen ja miltd osin taas oikeudenmukaisena pidettéviin toimin-
taan. Néin ollen hin ei saanut silld perusteella vihennetyksi vahingonkorvausvastuutaan, joka hi-
nen oli tdytettdvd luovuttamalla kantajalle loukkaavalla tavaramerkilld varustettujen tuotteiden
myynnistd saamansa koko voitto.

20 Ks. Borgenhiill, Festskrift till Marianne Levin s. 153.
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johon luetaan myyntituotot vihennettynd myonnetyilld alennuksilla, arvonlisa-
verolla ja muilla vilittomésti myynnin mééridin perustuvilla erilld (KirjanpitoL
4:1), vihennetddn myynnistd aiheutuneet luottotappior’®' (KirjanpitoA 1:1-5)
sekd muun muassa valmistuspalkoista, raaka- ja tarvikeaineiden ostohinnasta
ja kuljetuskustannuksista, ostetun tavaran hinnasta ja rahdista ja myyntiprovi-
sioista koostuvat muuttuvat kulut.** Nididen vihennysten tuloksena padstddn
yrityksen myyntikatteeseen.

Miti sen sijaan tulee tuloveroon, sité ei oteta huomioon vihennykseni net-
tovahinkoa laskettaessa. Immateriaalioikeuksien loukkausten johdosta saa-
tu vahingonkorvaus itsessiin on nimittdin yleisesti tuloveron alaista. Vahin-
gonkorvaus katsotaan silloin vastikkeeksi, joka on tullut niin ikéifin tuloveron
alaisen voiton sijaan.?®® Veronalaista tuloa on esimerkiksi patentin tai teki-
jdnoikeuden loukkauksen johdosta saatu vahingonkorvaus, ks. KHO 1970 I1
510: Patentinloukkauksen johdosta tuomittu vahingonkorvaus katsottiin pa-
tentinhaltijan veronalaiseksi tuloksi.?®*

Péinvastoin kuin muuttuvat kulut ovat kiintedt kulut useimmiten suuruudeltaan
riippumattomia tuotantolukujen vaihteluista.?®

Kiinteitd kuluja ovat yleensd mm. hallintokulut, vuokrat, kiinnelainojen ko-
rot ja monesti my6s uuden tuotannon suunnittelu- ja kdynnistysmenot®¢ seki
aikaansaadun tuotannon kannalta monesti tarpeettomat poikkeuksellisen suuret
aineiden pilaantumisesta tai tuotantoajan hukkaantumisesta syntyneet menot.?%’

Kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1-5 §:n mukaan kiinteét kulut on, kuten muut-
tuvatkin kulut, otettava vihennyksend huomioon laskettaessa esimerkiksi yri-
tyksen liiketulosta tietyltd tilikaudelta.”s® Liiketulos saattaa olla voitollinen
tai tappiollinen. Toisaalta kiinteitd kuluja ei pitdisi noteerata ilman erityista
Syytd arvioitaessa ajoittaisia tuotannon ja myynnin vaihteluja esimerkiksi pa-
tentinloukkaustilanteessa. Loukkauksen johdosta saamatta jddnyt tulo vastai-
si siis pddsddntoisesti menetettyd myyntikatetta. Tdtd kantaa puoltaa se, ettd

281 Myynnistd aiheutuneet luottotappiot esitetédin tuloslaskelman muissa kuluissa. Ks. Lindfors,
Luottotappiot.

282 Niitd esimerkkejd muuttuvista kuluista mainitsevat Fredriksson, Kirjanpitolaki tédndén s. 256,
Honko s. 47 ja Fischer s. 67. Liséksi Fredriksson (mts. 256) lukee muuttuviin menoihin eli muut-
tuviin kuluihin koneiden kiyttoenergian silloin, kun se selvisti liittyy hyodykkeiden valmistuk-
seen.

23 Ks. EVL 5.1 § 1 kohta ja 50 § ja Ikkala — Andersson — Nuorvala s. 54, 371 s., TVL 29 § ja
36.1 § 1 kohta.

84 Ks. Andersson s. 159.

25 Ks. Honko s. 47, Castrén 1979 s. 157.

%6 Ks. Honko s. 47, Castrén 1979 s. 157, Fredriksson, Kirjanpitolaki tindén s. 257.

87 Ks. Fredriksson, Kirjanpitolaki tédnéin s. 257.

Liiketulos saadaan, kun kdyttokatteesta eli yrityksen liiketoiminnan tuloksesta ennen poistoja
jarahoituserid vihennetddn suunnitelman mukaiset poistot. Liiketulos mittaa yrityksen varsinai-
sen toiminnan tulosta ennen rahoituserii ja veroja. Ks. Kdsitteiden selityksid. Taloustohtori,.
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kidytdnnossd saattaa monesti olla vaikeaa laskea se osuus yrityksen kaikis-
ta kiinteistd kuluista, joka tulisi ottaa huomioon vihennyksend nimenomaan
loukkauksen johdosta saamatta jddneestd liikevaihdosta. Laskeminen on sitéd
hankalampaa, mitd enemmén yrityksen tuotantoon on kuulunut muita kuin sel-
laisia tuotteita, joita patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkaus on kos-
kenut.?® Niin ollen vahingonkorvausta vaativalle kantajalle asetettava niyt-
tovelvollisuus kiinteiden kulujenkin osalta nettovahinkoa arvioitaessa saattaa
helposti osoittautua ylivoimaiseksi tdyttdd,® mistd saattaa seurata tuomitun
vahingonkorvauksen jddminen kohtuuttoman alhaiseksi. Tami ei vastaa var-
mistamisdirektiivin 2004/48/EY 3 artiklan 2 kohdan tarkoitusta. Sen mukaan
jasenvaltioiden lainsddddnnosséd olevien oikeussuojakeinojen on oltava tehok-
kaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. Nami tarkoitusperit vaarantuvat kohtuut-
toman alhaisten vahingonkorvausten vuoksi. Liian korkea nidyttokynnys edis-
tad tilannetta, jossa tuomittavan vahingonkorvauksen matalan tason ollessa
ennakoitavissa on taloudellisesti kannattavampaa loukata yksinoikeutta kuin
menetelld laillisesti.”! Lisdksi yksinoikeuden haltijalla on periaatteessa vahin-
gon suuruudesta riippumaton, esimerkiksi Ruotsin patenttilain 58.1 §:d4n kir-
jattu erityinen intressi siitd, ettd hdnen yksinoikeutensa loukkauksia ei tapah-
du. Yleisesti hyviksytty ldhtokohta oikeuskirjallisuudessa ndyttdd olevan, ettd
loukkauksen johdosta saamatta jddneesti liikevaihdosta ei vihenneti kiinteité
kuluja.?*

Sen puolesta, ettd molempien kuluryhmien osuudet saamatta jdfneestd lii-
kevaihdosta olisi vdhennettdvd yksinoikeuden loukkaustilanteissa, puhuu to-
sin nikokohta, ettd ndma ryhmit eivit tyypillisid tapauksia lukuun ottamatta
useinkaan ole helposti toisistaan erotettavissa,?”* miké voi vahinkolaskelmissa

29 Ks. Castrén, DL 1979 s. 340.

20 Pitkélti timé johtuu laskelmien taustana olevien mahdollisten liikesalaisuuksien selvittimi-
seen oikeudenkéynnissé liittyvistd vaikeuksista, ks. lahemmin luku 8.5.5.

! Ks. Ruotsin korkeimman oikeuden (HD 1.4.2005, NIR 2005.539) myos patentinloukkauksiin
soveltuvia perusteluja [tekijdn suom.]: "Lihtokohtana mallioikeuden loukkauksessa annettavalle
korvaukselle on, ettd mallioikeuden haltija saa tdyden korvauksen vahingostaan. Korvaus ei saa
olla niin matala, ettd tulee taloudellisesti kannattavammaksi kéyttdd toisen mallia ilman lupaa
kuin hankkia siihen oikeus laillisella tavalla. Sanottuun siséltyy vahingonkorvauksen korvaava ja
ennalta estivi tarkoitus. Yleisten todistelusddntéjen mukaan kuuluu kuitenkin vahingonkorvauk-
sen vaatijalle todistaa kérsitty vahinko. Loukkausjutuissa téhén liittyy usein suuria vaikeuksia
muun muassa sen vuoksi, etti tosiasialliset olosuhteet ja niiden seuraukset ovat usein komplisoi-
tuja ja vaikeita todentaa jollakin korkeamman asteen todennikoisyydelld.”

22 Ks. Godenhielm, NIR 1986 s. 397, Midelfart, NIR 1986 s. 415, Plesner; NIR 1986 s. 415,
Karlsson, NIR 1990 s. 388, Lundgren, NIR 1994 s. 68, Koktvedgaard 1999 s. 399, Riis 2005
s. 260, Domeij 2007 s. 122, Levin 2011 s. 573, Schovsbo — Rosenmeier s. 578 ja /ikerberg, NIR
2013 s. 373.

23 Ks. Castrén, DL 1979 s. 339, Fischer s. 67, Honko s. 47: ”Kustannusten jakaminen kiinteisiin
ja muuttuviin on varsin suhteellinen jako. Ei voida nimittdin tdysin yleisesti sanoa, ettd esim. jot-
kin tietyt kustannuslajit olisivat muuttuvia, jotkin toiset taas kiinteitd. Esimerkiksi tuntipalkalla
oleville tyontekijoille maksettavat palkat katsotaan usein muuttuviksi kustannuksiksi, mutta eri-
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aiheuttaa erityisid vaikeuksia ja sattumanvaraisuuksia saamatta jidneen liiketu-
loksen arvioimisessa kidytdnnon tilanteissa. Kirjanpitoasetuksen mukaan mene-
tettyyn kdyttokatteeseen®* padstidn siten, ettd saamatta jadneesti liikevaihdosta
vihennetddn sekd muuttuvat ettd kiintedt kulut, mutta ei poistoja. Johdonmu-
kaisesti menetellen esimerkiksi kidyttdomaisuuden (tuotantolaitokset, koneet ja
laitteet) hankintahinnoista tehtdvit poistot pitiisi rinnastaa kiinteisiin kuluihin
ja siis poistojenkin osuus saamatta jadneestd liikevaihdosta kuuluisi vihent&a.
Muuttuvien ja kiinteiden kulujen nimikkeité ei kirjanpitolainsddddnnossamme
edes esiinny; poistot kylld mainitaan. Voitaisiin myds vdittdd, ettd kiinteiden
kulujen jittiminen ottamatta vdhennyksend huomioon rikkoisi vahingonkor-
vausoikeudessamme sovellettavan eduntasoitusperiaatteen, jonka mukaan va-
hingonkirsijd ei saa hyotyd vahingonkorvauksesta.?*

Mikili kiintedt kulut haluttaisiin joka tapauksessa huomioida loukkausva-
hingon vihennyksend, voitaisiin ne arvioida seuraavaan tapaan: Valmistuk-
sen ollessa patentinloukkauksen johdosta aiempaa vihdisempii rasittavat
kiintedt kulut, esimerkiksi tuotantolaitoksen vuokramenot, yksityisti tuotetta
suuremmassa mitassa, ja yrityksen voittomarginaali pienenee. Kun kysymys
on esimerkiksi patentinloukkauksen johdosta saamatta jidneen kiyttokat-
teen laskemisesta, otetaan kiintedt kulut huomioon seuraavasti: kaikki kysei-
sen tuotteen osalle kertyneet kiinteédt kulut on jaettava ei ainoastaan patentin-
haltijan tosiasiallisesti myymien tuotekappaleiden lukumiirdn mukaisessa
suhteessa, vaan myos menetetty myynti on otettava laskelmassa lukuun. Val-
mistettujen tuotteiden kiinteidt kulut ovat vaikkapa 10.000 euroa. Néisti tuot-
teista on myyty 60 kappaletta, mutta patentinloukkauksen johdosta on 40
kappaletta jadnyt myymdttd. Kiinteédt kulut on tilloin jaettava em. 100 kappa-
leen kesken, ja niiden suuruus yhti tuotetta kohti on siis 10.000 euroa: 100 =
100 euroa kappaleelta. Menetetyn 40 kappaleen myynnin osalle on sitten las-
kettava saamatta jaanyt kiyttokate; tdlloin vihennyksend liikevaihdosta huo-
mioon otettavien kiinteiden kulujen osuus = 40 x 100 euroa = 4.000 euroa.”®

Edelld mainituista syistd johtuen laskelman mukaisesti suoritettu kiinteiden
kulujen ja mahdollisesti vield poistojenkin osuuden vidhentiminen yksinoi-
keuden haltijan nettovahinkoa arvioitaessa saattaa olla kohtuuttoman hankalaa
my0s loukkaajan liikesalaisuuksien selvittdimiseen oikeudenkdynnissa liittyvit
luonteenomaiset vaikeudet huomioon ottaen®’, ja siitd johtuen aiheuttaa va-
hingonkorvauksen jddmisen kohtuuttoman alhaiseksi. Seuraavasta esityksesta

laisten sosiaalisten seikkojen tullessa yhd enemmin vaikuttamaan yrityksessd tehtdviin padtok-
siin tulee myds palkoista entistd suuremmassa méérin kiinteitd kustannuksia.”

24 Tosin kiyttokate ei endi ole virallisen tuloslaskelman vilituloksena. Se on yrityksen liiketoi-
minnan tulos ennen poistoja ja rahoituserid. Ks. Kdsitteiden selityksid. Taloustohtori.

25 Ks. eduntasoituksesta yleisemmin esim. Hakulinen s. 357 s., Kivimdiki — Yldstalo s. 501 ss.,
patenttioikeuden osalta NU 1963:6 s. 336.

2 Ks. esimerkkitapausta Fischer, mts. 67, Castrén 1979 s. 158 (jossa luvut ovat markkoina).

27 Ks. edelld s. 244 av, 290 ja lihemmin luku 8.5.5.

245



VAHINGONKORVAUSMAARAN ARVIOIMINEN

ilmenevisti oikeuskdytinnossd nditd kuluerid ei ole vihennetty loukkauksesta
aiheutunutta nettovahinkoa arvioitaessa. Piddn oikeuskéytinnossd omaksuttua
kantaa yleisesti ottaen oikeampana kuin vastakkaista kantaa myos varmistamis-
direktiivi 2004/48/EY huomioon ottaen.?”® Mahdollinen poikkeus pddsddannos-
td rajattaisiin ldhinni seuraavaan kahteen tilanteeseen. Ensimméinen tilanne on
kyseessd silloin, kun loukkaus on aiheuttanut yksinoikeuden haltijalle ylimaa-
rdisid investointikuluja tuotannon ja myynnin palauttamiseksi tyydyttiville ta-
solle.” Tilloin huomattavat kulujen muutokset voivat aikaansaada sen, ettd
kysymys on pikemminkin muuttuvista kuluista. Toinen tilanne on késilld, kun
vastaajan koko tuotanto on késittinyt pelkiistddn patentinloukkaukseksi kat-
sottavia tuotteita. Tdlloin monesti ongelmallista kiinteiden kulujen jakoa louk-
kaustuotteiden ja muiden tuotteiden kesken ei tarvitse suorittaa. Luonnollisesti
kiinteiden kulujen katsominen vastaajan liikesalaisuuksiksi saattaa tdlloinkin
muodostua todisteluongelmaksi.

8.5.4 Oikeuskiytiantoa

Meill4, kuten Ruotsissakin, voidaan pitdd sddntona, ettd kun oikeus on katsonut
patenttia loukatun, vahingonkorvausta myods melkein aina tuomitaan, mikéli
korvausta on vaadittu. Yleensd oikeudenhaltija pystyy esittimidn tuomioistui-
men riittdviksi katsoman ndyton ainakin jonkinlaisen vahingon syntymises-
td.’" Seuraavassa tarkastellaan muun muassa sité, onko oikeuskdytiannossa ke-
hittynyt joitakin yleisemminkin sovellettavia PatL. 58 §.1 §:ssd ja HyodMallilL
37.1 §:ssé tarkoitetun muun vahingon arviointiperusteita.

Kun muistetaan, ettd immateriaalisten yksinoikeuksien loukkauksista tyypil-
lisesti aiheutuu seki tuottamuksen ettd adekvaattisuuden nikokulmasta tarkas-
teltuna péddsidntoisesti ennakoitavissa olevaa vahinkoa,™' on ymmarrettévissd,
ettd varsin vihiiselldkin niytolld on oikeuskdytinndssi toistuvasti pdadytty va-
hingonkorvauksen tuomitsemiseen. Tdma ilmenee jo vanhemmista patenttioi-
keustapauksista:

2% Kantani on siis muuttunut niisti ajoista, jolloin erityisesti artikkelissani saamatta jiéineen voi-
ton korvaamisesta patentinloukkaustilanteissa (DL 1979 s. 340) kallistuin kantaan, jonka mukaan
kiinteitkin kulut on huomioitava vihennykseni loukkauksesta aiheutunutta nettovahinkoa arvioi-
taessa.

29 Ks. Midelfart, NIR 1986 s. 415, Eskildsen, Vennebog til Mogens Koktvedgaard s. 366, Sten-
vik 2006 s. 426 ja Akerberg, NIR 2013 s. 373.

30 Ks. Renmyrs. 53, 91.

01 Ks. tistd ldhemmin edelld s. 236 ss.
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KKO 1921 p. 148: E oli H:Ita ostamansa mallikappaleen opastuksella teet-
tanyt 12 kappaletta H:n patentin mukaista viljankuivaamislaitetta. Tamin
vuoksi ja kun E:n olisi pitdnyt tietdd, ettd hdnen tekonsa loukkasi H:n oi-
keutta, KKO velvoitti E:n maksamaan H:lle hénelle tuottamansa vahingon
korvaukseksi harkinnan mukaan 75 markkaa. H:n vahinko oli mahdollisesti
siind, ettd E ei ollut ostanut H:1ta mainittuja 12 kuivuria vaan ainoastaan mal-
likappaleen. Selvitystd H:lta saamatta jaaneestd liikevoitosta eli siitd, ettd H
olisi saanut myydyksi nuo kuivurit E:lle tai jollekulle muulle, ellei patentin-
loukkausta olisi tapahtunut, ei jutussa kuitenkaan esitetty. H:n vahinko on-
kin yhtd hyvin voinut olla E:1td saamatta jddneessi lisenssimaksussa. Jutussa
esitetyn todistusaineiston mukaan tuomittu vahingonkorvaus arvioitiin osa-
puilleen H:n mainitunlaisista kaivureista patentinloukkaajan arvion mukaan
normaalisti saaman liikevoiton mukaan.’*

Tapauksessa KKO 1930 II 253 kaksi autoliikettd olivat KKO:n ja HO:n
mukaan valmistuttaneet ja myyneet 69 kappaletta O:lle patentilla suojattua
kuorma-auton kippilaitetta ja aiheuttaneet siten O:lle 1.000 markaksi kutakin
laitetta kohti 1. yhteensd 69.000 markaksi arvioidun vahingon Niyttod siitd,
ettd O:lta todella olisi jadnyt sellainen liikevoitto saamatta autoliikkeiden toi-
minnan vuoksi, ei jutussa esitetty. Korvausmaéri 1.000 markkaa laitetta koh-
ti oli sen sijaan jonkinlainen keskimiérédisarvio patenttia loukanneiden auto-
liikkkeiden nettovoitosta; todistelussa oli esitetty toisistaan poikkeavia lukuja
loukkaajien myyntihintojen ja valmistuskustannusten vilisestd erosta.’*

Tapauksessa KKO 1937 II 214 kaksi osakeyhtiotd A ja B vaati patentinlouk-
kaukseen vedoten oy C:Itd 200.000 markan vahingonkorvausta. RO:n, HO:n
ja KKO:n mukaan ei kuitenkaan ollut selvitetty, ettd A:lle ja B:lle kuului suu-
rempi kuin 51.840 markan korvaus. Tami summa oli ratkaisun perustelujen
mukaan sama kuin A:lta ja B:Itd saamatta jadnyt liikevoitto: Ndmé oy:t olivat
C:n toiminnan vuoksi menettineet selluloosan valmistuksessa kiytettdvin
ns. Kamyr-koneen hankintasopimuksen, kun muuan oy D olikin tilannut sen
tyyppisen koneen patentinloukkaaja C:Itd (KKO:n ratkaisu ei kuitenkaan ol-
lut yksimielinen: kaksi oikeusneuvosta olisi vahinkoa koskevan nidyton puut-
teisiin vedoten vapauttanut C:n kaikesta korvausvastuusta, ja kaksi neuvosta
olisi tuominnut maksettavaksi lisdd vahingonkorvausta lisenssimaksuperiaa-
tetta soveltaen).’® A:lle ja B:lle yhteisesti tuomittu 51.840 markan korvaus
saamatta jaiineestd liitkevoitosta oli aivan sama kuin se voittolaskelma, johon
B:n D:lle tekemi ko. konetta koskenut myyntitarjous osaltaan perustui; timé
ilmenee erdésti todistajanlausunnosta.’®> Taméntapaisissa jutuissa ei sen si-

32 Ks. KKO:n aktiin Pag. 17 SD 1919 sisiltyvid Pirkkalan KO:n poytikirjoja istunnon 4.8.1914

kohdalta.

303 Ks. KKO:n aktiin 807 RD 1928 sisiltyvid O:n ja autoliikkeiden muutoksenhakukirjelmii
KKO:lle.

304 Nami neuvokset olisivat velvoittaneet C:n suorittamaan A:lle ja B:lle yhteisesti sen 52.800
markan miirdisen lisenssimaksun, mikd B:n olisi A:lta saamansa yksinomaisen lisenssivalmis-
tus- ja myyntioikeuden korvauksena kuulunut suorittaa A:lle, mikili ko. hankintasopimus olisi
syntynyt B:n ja D:n vililld.

305 Ks. KKO:n asiakirja-aktiin 526/217 VD 1938 siséltyvid H:gin RO:n poytikirjoja istunnon
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jaan voitane juuri koskaan vaatia, ettd patentinhaltija (so. A) tai hineltd yk-
sinomaisen lisenssivalmistus- ja myyntioikeuden saanut yritys (so. B) vield
lisdksi pystyisi ndyttiméin toteen sen, ettd hinen myyntitarjouksensa myos
olisi tullut hyviksytyksi, ellei patentinloukkaaja olisi tullut asiassa véliin.
Usein sellainen naytto olisikin mahdotonta, koska viime kédessi tarjouksen
hyviksyminen tai hylkddminen perustuu tarjouksen vastaanottajan tai hinen
henkilokuntansa ajatus- ja tunnemaailmasta I6ytyviin, ulkopuoliselta havain-
noitsijalta kitkettyihin psyykkisiin syihin.**

Ainakin kerran vanhemmassa oikeuskdytinnossimme (KKO 1938 II 595)
patentinloukkauksesta tuomittu vahingonkorvaus on ollut nimenomaan pa-
tentinhaltijan vaatiman “kohtuullisen” (40.000 markkaa) miéirin suuruinen:
rautatiehallitus oli patenttia loukaten valmistuttanut laakereita ja asennutta-
nut niitd ainakin 520 kappaletta 130 soravaunuun. Tistd oli rautatiehallituk-
selle kertynyt sddstod ainakin 100 markkaa/laakeri. Laakerit olivat nimittdin
maksaneet rautatiehallitukselle vihintddnkin 100 markkaa/kappale vihem-
min kuin rautateilld siithen aikaan yleisesti kdytetyt laakerit, kuten raastu-
vanoikeudessa esitetysti todistelusta ilmenee. Tama sdésto ylitti patentinhal-
tijalle tuomitut 40.000 markkaa. Ratkaisua voidaan pitd4d oikeaan osuneena
siitdkin syystd, ettd patentinhaltija oli ennen oikeudenkdyntid pyytinyt rauta-
tiehallitukselta korvausta keksintonsa kayttdmisestd samat 40.000 markkaa,
mikd summa rautatiehallituksen olisi kannattanut maksaa todistajien kési-
tyksen mukaan.?"’

Edelld selostetut korkeimman oikeuden ratkaisut ovat kaikki vuoden 1898 pa-
tenttilain voimassaoloajalta. Vaikka tdméin lain 5 §:ssd puhutaan vain “kaiken
vahingon” korvaamisvelvollisuudesta eikd voitonluovuttamisvastuusta, on sii-
td huolimatta voitu ainakin kerran tuomita vahingonkorvauksena patentinlouk-
kaajan liikevoittoa (KKO 1930 II 253) ilman, ettd liikevoiton oli ndytetty vas-
taavan patentinhaltijan vahinkoa. Uudemman, vuoden 1943 patenttilain tultua
voimaan oli sen sijaan mahdollista perustaa vahingosta riippumaton voiton luo-
vuttaminen nimenomaiseen lainsddnnokseen, so. 74.3 §:44n.>*® Tiltd ajalta voi-

14.12.1936 kohdalta.

36 Ks. Fischer s. 62 ja edellid s. 237.

307 Ks. KKO:n aktiin 526/217 VD 1938 sisiltyvid H:gin RO:n poytikirjoja istunnon 14.12.1936
kohdalta.

38 Ks. tdhidn liittyen s. 129 s. Toista mieltd néyttéisi kuitenkin olevan Godenhielm eriéssi oi-
keusjutussa antamassaan asiantuntijalausunnossa, joka sisiltyy KKO:n aktiin 662 RD 1971 otet-
tuun H:gin RO:n 3. osaston poytékirjaan istunnon 20.5.1969 kohdalle. Godenhielm katsoo sen
vuoksi, ettd vuoden 1943 lain 74.3 § edellytti korvauksen sovittelua asianhaaroihin ndhden, tihén
sisdltyneen, ettd korvauksessa aina oli otettava huomioon, oliko loukattu kérsinyt vahinkoa ja
kuinka paljon. Niin ollen ei siis voittoa periaatteessa olisi pitdnyt tuomita luovutettavaksi louka-
tulle timén kérsiméstd vahingosta riippumatta. Hakulinen taas on em. lainkohdan laajemman tul-
kinnan kannalla ja lausuu (s. 415), ettd patentinloukkaukseen nihden oli sovellettava sdintod,
joka tosin ei hyldnnyt tappiotunnusmerkkid mutta kuitenkin siind méérin laajensi harkintavaltaa,
ettd tuomari hyotylaskelmaa tehdessién ei ollut sidottu tappion laajuuteen. Hakulisen kanta on
lainkohdan sanamuodon mukainen (lainkohdassa ei puhuta vahingosta vaan voitosta). Silloinen
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daan mainita ratkaisu KKO 1963 II 39 (d4n. 3-2), jossa patentinloukkaaja 74.3
§:n nojalla velvoitettiin suorittamaan patentinhaltijalle tukisiteiden kéytostd
saadusta voitosta harkinnan mukaan 600 markkaa. Tdhédn summaan on KKO:n
enemmistd ehki muun riittaviksi katsottavan ndyton puuttuessa paitynyt sovel-
tamalla itse asiassa lisenssimaksuperiaatetta: todistelusta ilmenee, ettd paten-
tinhaltija oli erdiltd toiselta urakoitsijalta (joka ei ollut mukana jutussa) saanut
kertakorvauksena saman tukisiteen kdytostd 800 markkaa, mikd summa oli vain
200 markkaa korkeampi kuin KKO:n tuomitsema méaara.’®”

Vuoden 1943 patenttilakia (74.2 §:44) sovellettiin myds ratkaisussa KKO t.
72/14.1.1957, 388 RD 1956: Patenttia loukaten tapahtunut kannatintangon
myynti oli tapahtunut ainakin huhtikuun 1954 ja tammikuun 1955 vilise-
nd aikana Helsingissd ja muilla paikkakunnilla maassa. Tuomittu 250.000
markan vahingonkorvaus lienee ainakin osaksi perustunut em. myyntiin.
Patentinhaltija mainitsi muutoksenhakukirjelméssddn KKO:lle mm. juuri
tuon summan tySttomyydestéén aiheutuneena tappiona (mikd tyottomyys
hénen mukaansa johtui patentinloukkauksesta). 310 Kun muuta ndyttdd ei juu-
ri esitetty jutussa, jossa vahingonkorvausta loukkauksesta oli vaadittu jopa
8.000.000 markkaa, on kysymys tyypillisesti OK 17:6:n oikeuttamaan koh-
tuusharkintaan perustuvasta ratkaisusta. Kohtuusratkaisun siséltdd myos ta-
paus Helsingin HO t. 684/9.1.1974, 615V 1972 (KKO p. 2390/8.4.1975, 111
RD 1974: ei mhl). Siind osoitettiin kylld patentinloukkaajan valmistaneen ja
myyneen tietynlaista sinky4 tuomiossa ilmoitetut maarit, mutta muussa suh-
teessa olikin sitten osittain tuottamuksellisesti ja osaksi ilman tuottamusta
tapahtuneesta loukkauksesta vuoden 1943 patenttilain 74.3 §:d4 ja nykyistd
PatLL 58 §:44 soveltaen tuomittu 30.000 markan vahingonkorvaus tdysin oi-
keuden harkinnan varassa.

KKO:n 16.3.1970 antama tuomio®!! aiemmin muussa suhteessa tarkastelussa
kultivaattorijutussa’'? rakentuu sen sijaan tarkemmille selvityksille patentinhal-
tija O:n kdrsimidn vahingon méérasti. Patenttia loukanneen oy W:n oli selvi-
tetty valmistaneen ja myyneen vuoden 1956 mallisia kultivaattoreita 783 kap-
paletta ja 8.870 kappaletta mallia vuodelta 1959. W velvoitettiin suorittamaan
O:lle korvausta 675.710 markkaa, mihin summaan nimenomaisten perustelu-

PatL 74.3 § on tdysin Hakulisen tyotd, eikd myoskédn hallituksen patenttilakiesitykseen vuodelta
1942 sisilly téltd osin Godenhielmin késitystd puoltavia kannanottoja. Ottettaessa huomioon
sdadnnokseen sisdltyvit kohtuusvastuunidkokohdat pidén kuitenkin Godenhielmin kantaa perus-
tellumpana myds siihen nidhden, ettd nykyisen PatL 58.2 §:n tuottamuksetonta vastuuta koskeva
sddannos on samaten kohtuusnikokohdille rakentuessaan jatkumo entiselle PatL 74.3 §:1le. Toisel-
la kannalla olin aiemmin, ks. Castrén 1979 s. 179 av. 9.

3 Ks. KKO:n aktissa 690/350 VD 1962 oleviin Jyviskylin RO:n poytékirjoihin istunnon
17.10.1961 kohdalle siséltyvdd R:n todistajankertomusta.

310 Ks. KKO:n aktiin 388 RD 1956 sisiltyviad muutoksenhakukirjelmad.

31 Ks. KKO t. 644/16.3.1970, 509 RD 1967, julkaistu NIR 1971 s. 83.

312 Ks. s. 174 ss.
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jen mukaan piistiin arvioimalla O:n vahinko 70 markaksi jokaiselta W:n val-
mistamalta kultivaattorilta. O ei tosin harjoittanut kultivaattorien valmistusta ja
myyntid itse vaan M oy:n kautta, jonka piddosakkaana ja toimitusjohtajana O
oli. O:n ja M oy:n vilinen ldheinen etujen yhteys huomioon ottaen oli kuitenkin
asianmukaista, ettd O oikeutettiin olemaan jutussa kantajana.’'* O:n (KKO:ssa)
70 markaksi jokaiselta patenttia loukaten valmistetulta kultivaattorilta arvioitu
vahinko oli jonkin verran pienempi kuin M oy:n laskettu 87 markan méérdinen
myyntivoitto (myyntihinta vihennettynd valmistuskustannuksilla) kultivaatto-
ria kohti.?!*

Téassidkddn oikeudenkidynnissd ei esitetty vakuuttavaa niyttdd siitd, ettd pa-
tentinhaltijalta oli jdfinyt saamatta myyntivoittoa ainakin patenttia loukaten
valmistettuja ja myytyjd tuotekappaleita (yhteensd 9.653 kultivaattoria) vastaa-
vasti. Sellaisena ndyttond, ellei olosuhteista muuta olisi ilmennyt, olisi kdynyt
vaikkapa viittaaminen siihen, ettd patentinhaltijan myyntikdyréd oli alentunut
loukkaajan myynnin nousua vastaavasti.’' Siitd riippumatta voidaan patentin-
loukkausjutuissa kuitenkin usein lidhted siiti, ettd patentinhaltija olisi kyennyt
hyotymiin vastaavasti, ellei oikeudenloukkaus olisi tullut viliin.*!® Patentin-
haltijalta ei voida vaatia kiistatonta ndytt6d vahingostaan; sellaisen ndyton esit-
timinen on monesti suorastaan mahdotonta.*'” Pdinvastoin, loukkaukseen syy-
padksi viitetyn osapuolen on esitettdva vastandytto siitd, ettei yksinoikeuden
haltija esimerkiksi rajoitetun tuotantokykynsé vuoksi olisi pystynyt myymiéin
nidin paljon tuotteita, tai ettd kolmansien yritysten taholta tuleva kilpailu olisi
joka tapauksessa osaltaan vaikuttanut tissd suhteessa supistavasti patentinhalti-
jan liikevoittoihin.’'® Niin todistustaakan jako muodostuu kohtuulliseksi ja ta-
sapuoliseksi jutun osapuolten kannalta.

Ldhinnd kuriositeettina voidaan mainita patentoitua mikrobiologista me-
netelméd (tetrasykliinin valmistus) koskeva ratkaisu KKO 1973 II 62, jossa
Helsingin RO ja HO olivat tuominneet patentinloukkauksesta arvion mukaan
700.000 markan vahingonkorvauksen (vahingon miéréstd ei ollut juuri mitiin
ndyttdd), mutta KKO hylkisi koko patentinloukkauskanteen siihen sisdltyvine
korvausvaateineen.

313 Ks. KKO:n aktiin 509 RD 1967 sisiltyvii professori Yiostalon asiantuntijalausuntoa (Pietar-
saaren RO:n istunnon 25.4.1966 kohdalla). W oli kiistdnyt O:n asiavaltuuden l. oikeuden esittdd
kantajana jutussa vaatimuksia.

314 Ks. M oy:n voittolaskelmista KKO:n aktiin 509 RD 1967 Pietarsaaren RO:n poytikirjoihin
istunnon 27.9.1965 kohdalle otettua O:n oikeudenkéyntiasiamiehen erdsté kirjelmaa.

315 Ks. edelld s. 239 ja Fischer s. 53.

316 K. edelld s. 236 s., Renmyr s. 70.

317 Ks. edelld s. 238.

318 Ks. Renmyr s. 70, Fischer s. 53, 57. Meilld, kuten muuallakin, tulee patentinloukkausoikeu-
denkdynneissi toisinaan esille ko. elinkeinoalan yleisen kilpailukehityksen ja merkittdvien mark-
kinoijien myyntiosuuksien selvittdéminen.
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Kohtuusharkintaan perustuvana voidaan myos pitdé ratkaisua Helsingin HO
t. 248/7.4.1976, 63 V 1974; tosin KKO:ssa kanne korvausvaatimuksineen tuli
hylatyksi.’"”?

Myos Ruotsin vanhempi oikeuskdytintd on tissi tarkoitetuissa asioissa ylei-
sesti ottaen niukka perusteluiltaan. Patentinloukkaus voi ilmetd paitsi patentin
mukaan valmistettujen tuotteiden myyntind my0s patentoidun valmistusmene-
telmén kayttona teollisessa toiminnassa.

Ratkaisun NJA 1955 B 24 tarkoittamassa tapauksessa patentti oli myodnnetty
yhtiolle HB tiettyyn kuivatusmenetelmédn. HB:lle tuomittiin maksettavak-
si vahingonkorvausta osaksi sen vuoksi, ettd erds yhtié SFF oli myynyt viisi
HB:n patentin mukaan valmistettua kuivatuslaitosta. Tuomittu 150.000 kruu-
nun médrdinen vahingonkorvaus perustuu kohtuusharkintaan, jonka tuo-
mioistuin suoritti pitden ehki sopivana korvausmiirén jadmistd puoliviliin S
FF:n em. laitoksista saamaa loukkausvoittoa ja HB:n vahingonkorvaukseksi
vaatimaa, em. voittoa suurempaa summaa.’?

Tama ratkaisu voidaan perustaa vanhempien ruotsalaisten patentinloukkaus-
tuomioiden tapaan ajatukselle, ettd normaalisti patentinhaltija olisi ilman pa-
tentinloukkausta kyennyt myyméaédn sen, mitd loukkaajakin on saanut mark-
kinoiduksi, ellei olosuhteista muuta ilmene.*?! Tama tarkoittaa kuitenkin vain
sitd, ettd patentinhaltija olisi talléin myynyt ko. tuotteet loukkaajan sijaan; olet-
tamusta, ettd patentinhaltija olisi esimerkiksi saanut yhtd suuren voiton kuin
loukkaajakin, ei voida yhtd helposti tehdd.*”> Téllainen olettamus edellyttéi,
ettd kyseessd ovat asiakaskunnan toisiaan korvaavina pitimat, samaan kiytto-
tarkoitukseen samalla hinnalla myytévit tuotteet. Loukkaustuotteet on esimer-
kiksi voitu myydéd patentinhaltijan tuotteita huomattavasti halvempaan hintaan
olosuhteissa, joissa osa hintatietoisesta asiakaskunnasta ei olisi ostanut tuotet-

3198 oy:114 oli sopimukseen perustuva yksinkiyttdoikeus patenttiin nimitykselld “Puutavaran la-
jittelulaitteessa olevan kuljettimen alapuolella olevien lokeroiden pohja”. HO:n mukaan P-S oy
oli loukannut tuota patenttia myymalld kaksi patentin mukaan valmistettua puutavaran lajittelu-
laitosta. HO velvoitti nykyisen PatL 58 §:n nojalla P-S oy:n suorittamaan kohtuullisena korvauk-
sena keksinnon hyviksikdytostd ensimmaéisen laitoskauppansa osalta (jota ei katsottu tuottamuk-
selliseksi loukkaukseksi, ks. s. 179 av. 169) 32.500 markkaa. KKO t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976
hylkési loukkauskanteen korvausvaatimuksineen, koska ko. patentti oli julistettu mitétto-
miksi.

30 Ks. Renmyrin (s. 73) ja Castrénin (1979 s. 183) selostusta jutusta.

321 Ks. Renmyr s. 70 ja muusta oikeuskiytdnnostd esim. HD 12.3.1965, NIR 1966.159, 161: Oy
A velvoitettiin suorittamaan patentinhaltija B:lle kanteessa vaadittu méérd 142.510 kruunua, joka
oli vahingonkorvausta osaksi siitd, ettd B oli A:n kilpailun vuoksi joutunut laskemaan hintojaan
ja menettidnyt varaosatoimituksia. Renmyr toteaa kuitenkin (s. 116), ettd monesti ei ole riittévésti
perusteltua olettaa patentin- tai muun oikeudenhaltijan hinnanalennusten johtuneen loukkaukses-
ta; etenkin kun alalla toimii lukuisia kilpailijoita, saattavat alennukset useasti johtua pikemmin-
kin alan yleisesti kilpailutilanteesta kuin loukkauksesta.

32 Ks. Castrén 1979 s. 183.
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ta lainkaan sen sijaan, ettéd olisi joutunut tyytymidn kyseisten tuotteiden osalta
monopoliasemassa olevan patentinhaltijan tuotteisiin.**

Oikeudenhaltijan myyntikykyi koskevaa olettamusta ei sen sijaan voida yhtd
usein tehda tavaramerkinloukkaustilanteissa, koska tavaramerkki ei yleensi
ole mikéén tavaraan sulautunut, vaan siitd riippumaton kilpailukeino.*?*

Uudempien pohjoismaisten ratkaisujen perusteluissa yksinoikeuden haltijalta
saamatta jadnyttd voittoa on monesti tarkasteltu seikkaperdisemmin.

Esimerkiksi jo aiemmin tarkastellussa Helsingin kdrdjioikeuden lainvoi-
maisessa tuomiossa 49173/16.12.2010, 08/38296 korvaus kantaja-patentin-
haltijan myynnin vihentymisestd madritettiin kantajan lddkkeiden keskihin-
nasta ennen loukkausajankohtaa lasketun myyntikatteen mukaan.?? Lisdksi
madrittiin maksettavaksi hinnanlaskukorvausta kantajalle timin myymisti
ladkkeistd. Kantaja Eli Lilly oli ldikkeiden viitehintajédrjestelméin voimaan-
tulosta 1.4.2009 johtuen joutunut alentamaan hintatasoaan korvaavien lddk-
keiden markkinoijien, muun muassa patenttia loukanneen Leiraksen hin-
tatasolle. Jos Leiras olisi mainittuun aikaan ollut ainoa téssa tarkoitettujen
ladkkeiden markkinoija Suomessa Eli Lillyn lisdksi, olisi kérdjdoikeus hy-
vinkin saattanut katsoa Leiraksen yksinddn aiheuttaneen Eli Lillyn hinnan-
laskumenetyksen ja niin ollen tuomita hinnanlaskukorvauksen vastaamaan
taysimaardisesti Eli Lillyn myyntikatteen alentumista sen kaikkien ko. tuote-
ryhmissd myymien lddkkeiden osalta. Kolmansien markkinoijien, erityisesti
ratiopharm GmbH:n ja ratiopharm Oy:n ldsndolon vuoksi hinnanlaskukor-
vaus tuomittiin kuitenkin suhteutettuna markkinoiden alimmalla hinnalla
myyneen Leiraksen ja seuraavaksi alimmalla hinnalla myyneiden markki-
noijien hintojen euroméériiseen erotukseen. Eli Lillyn koko lasketussa brut-
tomyynnissddn menettima 55 prosentin myyntikate laskettiin pelkéstiddn
mainitusta hintojen euromiériisestd erotuksesta DOT-yksikkod kohden.*?
Tamai erotus kerrottiin Eli Lillyn myymien DOT-yksikkodjen kokonaismai-
rdlld, jolloin saadusta euromadrdstd laskettiin Eli Lillyn menettdami 55 pro-
sentin myyntikate.*?’

Aiemmin tarkastellun Helsingin kdrdjdoikeuden 3. osaston tuomion
4671/12.2.2009 00/12297 tarkoittamassa tapauksessa®® oli kaksi patentinlouk-

323 Ks. Akerberg, NIR 2013 s. 361 viitaten Kokrvedgaard 1999 s. 399, Riis 2005 s. 250 ss., 260,
Karlsson 1990 s. 387, Levin 2011 s. 573 s., Fornell 1997 s. 26 ja Schovsbo — Rosenmeier s. 578.
324 Ks. Castrén 1979 s. 183, Fischer s. 58. Toisin voi joskus olla erityisesti, jos tavaramerkkind
poikkeuksellisesti on tavaran tai sen pdéllyksen muoto (TMerkkiL 1.2 §).

35 Tdmin ajankohdan hyviksyvit yleiseksi sddnnoksi teoksissa Rognstad — Stenvik s. 534, Riis
5. 252, Stenvik 2006 s. 426 ja Akerberg, NIR 2013 s. 373.

326 Esimerkiksi yksi 10 milligramman tabletti vastaa yhtd DOT-yksikkod. Ks. kirdjdoikeuden
tuomio s. 16.

37 Ks. kérdjdoikeuden tuomio s. 13 ss.

328 Ks. ratkaisusta lisdksi edelld s. 233 ss. Sittemmin Helsingin hovioikeus piétokselldin
3072/26.11.2009 kumosi ja poisti kirdjdoikeuden tuomion ja vilituomion KH Innovations Oy:n
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kaajaa, joista suunnittelijan osalta ratkaisu oli erityislaatuinen, patentinhaltijan
vaatiman PatL 58.1 §:ssid tarkoitettua muuta vahinkoa koskevan korvauksen
muuttuessa tuomiossa kohtuulliseksi kayttokorvaukseksi johtuen tapaukseen
soveltuvista vahingonkorvauksen arviointiperusteista:

CP Kelco Oy oli neuvotellut patentinhaltijan KH Innovations Oy:n ("KHI”)
kanssa kiyttooikeudesta patentoituun menetelmédidn, mutta neuvottelujen
katkettua ryhtynyt patentinloukkaukseen. Kérdjdoikeus velvoitti PatL. 58.1
§:n nojalla Kelcon maksamaan KHI:lle kohtuullisena korvauksena paten-
tin luvattomasta hyvéksikédyttamisestd tuotannossaan 1.698.000 euroa. KHI
oli katsonut sille aitheutuneen PatL 58.1 §:ssi tarkoitettua muuta vahinkoa
siitd, ettd se olisi saanut erillisen palkkion kyseisen laitoksen tuotantopro-
sessin suunnittelusta. Kérdjdoikeus oli vilituomiossaan 32653/20.12.2006
00/12297 todennut Chemitecin loukanneen patenttia olemalla mukana suun-
nittelemassa kyseisen laitoksen tuotantoprosessia siten, ettd siind oli toteu-
tunut patentinloukkaus Chemitecin hyviksikdyttdessa keksintdod suunnitte-
lussaan. Tdmén vuoksi kirdjdoikeus lopullisessa ratkaisussaan /2.2.2009
velvoitti Chemitecin osallistumaan Kelcolle miérittyyn kohtuulliseen kor-
vaukseen yhteisvastuullisesti saamansa suunnittelupalkkion osalta. Niin ol-
len KHI ei saanut kohtuullisen kdyttokorvauksen lisdksi erillistd suunnitte-
lukorvausta. Tatd muuta vahinkoa KHI:lle ei katsottu aiheutuneen, koska
menetelmén kidytossd saatu energiansiisto olisi ollut yksinomaisena hinnoit-
teluperusteena, jos KHI ja Kelco olisivat tehneet lisenssisopimuksen mene-
telmén kaytosti.

Chemitec oli ilmoittanut suunnittelupalkkionsa katteen mééréksi 20 pro-
senttia, mikd vastasi sen saamaa hyotyi, jonka oikeus keksinnon osalta mii-
ritteli 34.000 euroksi ja maksettavaksi yhteisvastuullisesti Kelcon kanssa.??
Tuomiossa ei suoraan lausuttu, oliko kysymys myynti- vai kiyttokatteesta.
Puhuttaessa katteesta tismentdamiittd termid tarkemmin tarkoitetaan yleisessd
kielenkiytossi joka tapauksessa katetuottoa eli myyntikatetta (= myyntituo-
ton ja muuttuvien kustannusten erotus).**°

Myds aiemmin toisessa suhteessa tarkastellussa Helsingin kdrdjdoikeuden tuo-
miossa 45306/18.12.2009, 05/5943 ja siitd tehdyn valituksen jilkeisessd Hel-
singin hovioikeuden tuomiossa 2783/16.10.2012, S 10/475%! patentinloukkauk-
sen vuoksi saamatta jadnyt voitto madrdytyi patentinloukkaajan myyntikatteen
mukaan:

ja CP Kelco Oy:n viliseltd osin, koska osapuolet olivat pddsseet sovintoon.

32 Ttse asiassa Chemitec oli saanut kyseisen laitoksen tuotantoprosessin suunnittelusta yhteensi
suurin piirtein 1.800.000 markan (vastaa noin 303.000 euroa) méairdisen korvauksen. Kannepa-
tentin merkitys oli kuitenkin vain 25-30 prosenttia suunnittelutyosti, josta 20 prosentin kate kek-
sinndn osalta suunnittelupalkkiosta laskettiin. Ks. kérdjdoikeuden tuomio 72.2.2009 s. 23 s.

30 Ks. Suomen kielen perussanakirja I's. 416. Sen mukaan kate ja katetuotto ovat synonyymeja,
ja katetuotolla tarkoitetaan myyntituoton ja muuttuvien kustannusten erotusta.

31 Ks. ratkaisun seloste STY AIPPI -uutiset 3:2013 s. 33 ss. ja lisiksi edelld s. 118 s.
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Kirdjdoikeus katsoi, ettd tesa SE:n patenttia loukanneen Oy Lindell Ab:n
loukkaava myynti oli noin 65 prosenttia tesa SE:n myyntimddrdstd siten,
ettd vanhojen NewMaxs -teippien myyntikate 22.392 euroa tuli kokonaisuu-
dessaan patenttia loukkaavasta myynnistd mutta uusien NewMaxs -teippien
myyntikatteesta vain puolet eli 4.664 euroa. Myyntikatteiden yhteismaéaris-
td 27.056 euroa kirdjdoikeus miidrédsi Lindellin korvaamaan 65 prosenttia
eli 17.600 euroa arvioimanaan tesan kérsimind vahinkona. Saman korvaus-
prosentin midrdannyt hovioikeus korotti timin korvauksen 20.618 euroksi.
Korvaukseen PatL 58.1 §:ssd tarkoitetusta muusta vahingosta ei siis tilloin
sisdltynyt loukkaustuotteiden koko myyntikate.**> Tdm4 saattaa johtua todis-
telussa viitatusta lisddntyneestd kilpailusta kolmansien yritysten, erityisesti
3M:n taholta ottaen samalla huomioon, ettd jo titd ennen tesan markkina-
osuus olisi ollut enintdédn 60-70 prosentin paikkeilla. Kolmansien toimijoi-
den kilpailu on saattanut osaltaan vaikuttaa tesan myyntid vihentivisti.*

Tuomioissa médrittiin Lindellin (hovioikeuden tuomiossa Staples Fin-
land Oy:n) maksettavaksi myos 7,5 prosentin lisenssimaksun loukkaustuot-
teen nettomyynnistd** kisittanyt kidyttokorvaus, kun alan lisenssimaksuista
ei esitetty muuta ndyttod kuin Lindellin/Staplesin ja tesan vilinen lisenssiso-
pimus. Kéyttokorvaus on kuulunut ottaa huomioon korvausta saamatta jaa-
neestd voitosta alentavana seikkana, jotta samaa vahinkoa ei olisi jouduttu
korvaamaan kahdesti.

Tarkasteltujen ratkaisujen mukaan myoskdin maamme uudemmassa oikeus-
kiytannossi ei loukkauskorvausta ole yleensa tuomittu loukkaajan koko myyn-
tid vastaavasti, vaikka patentinhaltijan osuus ko. hyddykemarkkinoista olisi
ollut hyvinkin suuri ja vastapuolet ovat kilpailleet samoista asiakkaista. Kilpai-
lu kolmansien yritysten taholta on myos vaikuttanut tuomioiden sisltoon.**
Loukkauskorvaus on saatettu tuomita prosentteina patentinhaltijan myyntikat-
teesta ennen loukkausta (esim. Helsingin kdrdjdoikeus 49173/16.12.2010) ja
toisinaan loukkaajan katteesta (mm. Helsingin hovioikeus 2783/16.10.2012).
Ainakin silloin, kun patentinhaltijan myyntikate on ollut erittdin korkea liike-
myyntid koskevan Helsingin kérdjdoikeuden ratkaisun 49173/16.12.2010 ta-
voin, on paikallaan tuomita korvaus noudatellen kantajan myyntikatetta.
Poikkeuksena edelld sanotusta Helsingin kdrdjdoikeus katsoi tuomiossaan
1129/28.7.1992, 90/5087 patenttia loukanneen myynnin tdysimdirédisesti vas-
tanneen patentinhaltijan myynnin vdhentymisti, joten loukkaajat velvoitettiin
suorittamaan vaadittu vahingonkorvaus sataprosenttisesti. Patentinhaltija oli
viitannut siihen, ettd relevanteilla markkinoilla loukkaaja oli patentinhaltijan
ainoa kilpailija. Helsingin hovioikeus hyviksyi tuomiossaan 302/20.1.1993,

32 Ks. kirdjaoikeuden tuomio s. 12.

33 Ks. Lindellin valitus Helsingin hovioikeudelle s. 13 ss.

34 Nettomyynti lasketaan vihentimilld myynnisté palautukset, annetut alennukset ka hyvitykset
vahingoittuneista tai puuttuvista hyodykkeistd. Ks. Toiminnot ja ominaisuudet — Investis.

335 K. samansuuntaisesti Akerberg, NIR 2013 s. 362.
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92/1558 ndmi perustelut, mutta alensi kuitenkin tuomitsemansa korvauksen
noin 30 prosenttiin patentinhaltijan alun perin vaatimasta méérastd silld perus-
teella, ettd vain osa loukkaajien tuotteen arvosta muodostui patentin suojaamas-
ta keksinnostd.>*

Tuomiossaan 2247/27.4.1995, 94/1922 Helsingin hovioikeus kuten kirdji-
oikeuskin otti huomioon muun muassa sen, ettd patentinhaltijan osuus ko.
markkinoista oli ollut melkein 100 prosenttia. Kuitenkin hovioikeuden mu-
kaan patentinhaltijan vdittimd menetetty liikevoitto kirkisdilioelementtipaten-
tin loukkauksesta ei todennékoisesti olisi ehtinyt toteutua loukkauksen lyhyen
kestoajan kuluessa, koska siini ajassa myynti ei olisi ehtinyt riittdvésti kasvaa.
Niinpi hovioikeus alensi kérdjdoikeuden kantajan menettdmin myyntikatteen
(= myymiittd jddneiden tuotteiden lukumaidrd x patentinhaltijan hinta tuotteelta
x myyntikateprosentti) mukaan tuomitseman 3.221.790 markan méiréisen va-
hingonkorvauksen alle puoleen. Oikeuksien toteama toinen patentinloukkaus
(monikanavapipetti) ei ollut aiheuttanut patentinhaltijalle vahinkoa, koska pa-
tentoitu tekninen ratkaisu oli pipetissd mahdollista korvata muilla ratkaisuilla.
Tamén vuoksi tistd loukkauksesta vastaaja tuomittiin suorittamaan pelkki koh-
tuullinen kdyttokorvaus 142.100 markkaa.**’

Hyddyllisyysmallioikeuden loukkausta koskevia oikeudenkédyntejd on via-
hemman. Aiemmin tuottamusarvioinnin osalta tarkastellussa Helsingin hovioi-
keuden ratkaisussa 3480/31.10.2007, R 05/3082 K. P., A.V. ja J. L. tuomittiin
piivisakkoihin ja velvoitettiin suorittamaan Konetuote Piispanen Oy:lle ja Jy-
rekom Oy:lle rekisterdidyn hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksesta 9.082,15
euroa korvauksena menetetysti liikevoitosta.**

Seuraavat pari esimerkkid osoittavat Ruotsin PatL. 57.1 §:n mukaisen muun
vahingon arvioinnin oikeuskdytinnosséd tapahtuvan soveltaen osaksi erilaista
taloustieteellistd terminologiaa kuin Suomessa:

Tukholman kdrdjdoikeuden 17. osaston tuomio DT 44/1967 jutussa T
135/66°% koskee nostoremmejd, joita valmistettaessa oli loukattu patent-
tia. Kantaja vaati korvausta osaksi 5 prosentin mukaan nettomyyntiarvosta**°
laskettuna kéyttokorvauksena ja lisiksi muusta vahingosta loukkauksesta
aiheutuneena menetettynd bruttovoittona.*' Kantaja viitti, ettd hdnen liike-

3%6 Ks. edelld s. 37 ja IPR University Centerin oikeustapauskokoelman ratkaisutiivistelma,
Akerberg, NIR 2013 s. 362 ja Rantala, DL 2005 s. 296.

337 Ks. Akerberg, NIR 2013 s. 373 av. 109 ja ratkaisuseloste Heinonen s. 55.

338 Ks. lihemmin edelld s. 151.

399 Seloste Dahlgren, NIR 1986 s. 424 s.

30 Nettomyyntiarvo saadaan, kun normaalissa myynnissd saatavasta arvonlisdverottomasta hin-
nasta vihennetién lasketut myyntikustannukset. Niitd ovat mm. markkina-analyyseistd, markki-
noinnista ja myynnisté aiheutuvat kulut. Ks. Omkostnad, http://sv.wikipedia.org.

31 Bruttovoitto (gross profit) saadaan vihentdmélld liikevaihdosta tuotteiden materiaali- ja tuo-
tantokulut, mutta jattdmittd vihentdmattd esimerkiksi korko- tai palkkakulut. Ks. Gross profit,
http://dictionary.reference.com.
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vaihtonsa oli alentunut ja ettd hén ei voinut ottaa samoja hintoja kuin ennen
loukkausta. Kérdjdoikeuden mukaan osa kantajan asiakkaista oli siirtynyt
vastaajalle, mutta oikeudelle esitetty selvitys ei tukenut kantajan hinnanlas-
kuviitettd. Kérdjdoikeuden mukaan kantaja kylldkin oli menettinyt 35 %
bruttovoitostaan, jonka tuomittu kidyttokorvaus tosin osittain kattoi. Tamén
vahingon mairasta kirdjdoikeus ei edellyttinyt tayttd ndyttod, mutta kantajan
olisi kdrdjdoikeuden mielestd pitdnyt pystyd esittdmain enemmaén perustelua
vahingonkorvauksen kohtuullisuusarvioinnille. Oikeus myonsi kantajalle ti-
min vaatimaa viittd prosenttia vastaavan noin 500.000 kruunun kiyttokor-
vauksen sekd sen lisdksi 300.000 kruunun korvauksen muusta vahingosta.
Viimeksi mainittu summa muodosti vain pienemméin osan vaatimuksesta.

Tuomioistuin oli oikeassa siini, ettd jos on mahdollista hankkia ja esittdd oi-
keudelle vahingon arvioimista edesauttavia tietoja mutta asianosainen timén
laiminlyd, siitd johtuva vahingon méidrittdmisriski kuuluu hinen itsensi eiké
vastapuolen kantaa. Tuomio on mielenkiintoinen senkin vuoksi, ettd tuomiois-
tuin on korvausta arvioidessaan viitannut esimerkiksi suomalaisten ratkaisujen
perusteluissa harvemmin kiytettyyn kantajan menettimién bruttovoittoon.**?

Tukholman kérdjioikeus langetti tuomiossaan DT 69/89, T 7-119-883* ruot-
salaista patenttia loukkaavasta sairaanhoitotarvikkeiden tuonnista Taiwanis-
ta Ruotsiin ja myynnistd sielld kohtuullisen kéyttokorvauksen midraltddn
215.799 kruunua luvattomasti valmistettujen 25.991 sairaanhoitotuotteen
nettomyyntiarvosta eli 8,3 %, jonka lisdksi muusta vahingosta tuomittiin
110.000 kruunun méirdinen korvaus. Tuomioistuimen mukaan muu vahinko
johtui siitd, ettd mainittu luvaton myynti aiheutti patentinhaltijalle 138.000
kruunun méérdisen myynninmenetyksen 9.000 sairaanhoitotuotteesta. Mai-
nitut 138.000 kruunua saatiin vdhentdmilld patentinhaltijan normaalista
myyntihinnasta hineltd sddstyneet valmistus-, varastointi-, kuljetus-, mark-
kinointi- ja hallintokulut. Todellisen vahingon ylittdvin korvauksen eliminoi-
miseksi 138.000 kruunusta vdhennettiin tuomitun kdyttokorvauksen osuus
8,3 % menetetyn 9.000 tuotekappaleen myynnin osalta, jolloin korvaukseksi
menetetyn myynnin osalta muodostui 110.000 kruunua.

Tarkastellusta oikeuskdytdnnostd on havaittavissa ainakin patentinloukkauk-
sista tuomittujen vahingonkorvausten (hyodyllisyysmallioikeuksien vastaa-
vista jutuista on vihin tietoa***) tason olleen viime vuosikymmenini paljon
korkeampi verrattuna suurimman osan 1900-lukua vallinneeseen huomiota he-
rittdvin alhaiseen korvaustasoon. Tuomioistuimissa on ryhdytty kiinnittimian
enemmin huomiota yksinoikeuden haltijan intressiin saada mahdollisimman

32 Niin Dahlgren, NIR 1986 s. 424 s.

3 Kommentoinut Domeij 1997 s. 84 s. Ratkaisua on muussa suhteessa tarkasteltu edelld s. 159
av. 72.

34 Ks. esimerkiksi edelld s. 151 tarkasteltu Helsingin hovioikeuden ratkaisu 3480/31.10.2007, R
05/3082.
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ldhelle todellista vahinkoaan sijoittuva korvaustuomio. Vahingon tdysiméaariis-
td korvaamista painottavalla varmistamisdirektiivilld 2004/48/EY on varmasti
oma merkityksensi tdssd suhteessa. Tuomioistuinten nykyisin kidyttimét men-
neeseen aikaan verrattuna laajemmat ja seikkaperdisemmét korvaustuomioi-
den perustelut*” ilmentédvit my6s tuomioistuinten aiempaa perusteellisempaa
paneutumista immateriaalioikeuksien korvauskysymyksiin. Riippumatta mel-
koisesti vaihtelevista tuomioistuinten kidytdnnoista arvioida esimerkiksi paten-
tinloukkauksen vuoksi saamatta jadnyttd voittoa on oikeuskdytinnossad pédsty
hyviksyttiviin lopputuloksiin tdssd suhteessa. Toisaalta korvausten vanhem-
piin aikoihin verrattuna huomattavasti korkeampi taso selittyy osaltaan myos
silld, ettd korvausjutuissa on entisti enemmin mukana esimerkiksi lddkete-
ollisuuden monikansallisia suuryrityksid, joiden liikevaihto ja samalla myos
mahdollisista patentinloukkauksista kédrsimit taloudelliset menetykset ovat ai-
van eri suuruusluokkaa, kuin mihin vanhempina aikoina on totuttu. Tuolloin
patentinloukkausasiat koskivat useimmiten esimerkiksi paperi- tai maatalous-
koneiden yksityiskohtien rajallisen merkityksen omaavia parannuksia, myo-
hempind aikoina enenevissd madrin tietotekniikkaa.

8.5.5 Vastaajan liikesalaisuudet oikeudenkiynnissi

“Loukkaajapuolen” liikesalaisuudet voivat toisinaan muodostua totuuden
selvittimisen esteeksi, kun vahingonkorvausta vaativa oikeudenhaltija pyr-
kii todistelemaan vahinkonsa maidrdd, mutta todistelun onnistuminen saattaa
kariutua vastaajan liikesalaisuuksiin. Olennaisesti synonyymisini termeini pi-
dettdvii liike- tai yrityssalaisuuksia (SopMenL 4 §, RL 30:11)*¢ ovat seikat,
joiden salassapito objektiivisesti arvioiden on tirkeitd sen yrityksen kannalta,
jonka hyviksi todistaja vetoaa vaitiolo-oikeuteensa.**’” Seuraavaksi keskitytddn
ndissd oikeudenkdynneissi toistuvammin esiintyviin kysymyksiin. Néitd ovat
etenkin todistajan vaitiolo-oikeus liikesalaisuuden suhteen (OK 17:24.1) ja lii-
kesalaisuuden suojeleminen suoritettaessa oikeuden madrddmaa katselmusta
esimerkiksi vastaajan teollisuuslaitoksessa (OK 17:56.2). Huomiota kiinnite-
tddn myos vastaavaan kysymykseen asiakirjan esittimisvelvollisuuden (OK
17:12.2) osalta.>*

35 OK 24:4:ssd mainittua tuomioiden perusteluvelvoitetta on painotettu entistd enemmén.

346 Ks. luku 2.1.

31 Ks. Castrén 1979 s. 161. Liikesalaisuus yksittdistapauksessa ei siis riipu siitd, mitd asian-
omainen yritys mahdollisesti pitdd tirkeédnd, jos kuitenkin osoittautuu ko. seikan olevan vailla
merkitystd. Ks. mm. HE 1929:27 s. 11, Castrén 1979 s. 161.

38 Tarkastelussa sivuutetaan ongelmat, jotka koskevat virkamiehid, jotka eivit saa todistaa siiti,
mitéd heiddn “tdsséd toimessaan on salassa pidettiava” (OK 17:23.1 1 k). Rikosoikeudellisia pakko-
keinoja takavarikko ja kotietsintd ei myoskiin tarkastella tidssd yhteydessi.
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Keskeisimmin sddnnoksen, OK 17.24.1 2 virkkeen mukaan todistaja saa
kieltdytyd antamasta lausumaa, jolla liike- tai ammattisalaisuus tulisi ilmaistuk-
si, jolleivit erittdin tiarkedt syyt vaadi, ettd todistajaa kuulustellaan niistd. Sdén-
nos oikeuttaa todistajan vaikenemaan oikeudessa tietynlaisista seikoista, mutta
velvollisuutta vaitioloon ei todistajalla lainkohdan mukaan ole.** Jos todistaja
haluaa kertoa liikesalaisuuksista, tuomioistuin ei voi hinti siitd estdd.>

Eri asia on, ettd todistajalla saattaa olla erityinen yksityis- tai (ja) rikosoi-
keudellinen velvollisuus olla ilmaisematta liike- tai yrityssalaisuutta. Esimer-
kiksi yrityksen kirjanpitdjd on rangaistusuhalla velvollinen olemaan ilmaise-
matta kirjanpitosalaisuuksia (SopMenL 10 §).*' Tilintarkastaja tai hidnen
apulaisensa ei saa ilmaista ulkopuoliselle tilintarkastuslaissa tarkoitettua teh-
tavid suorittaessaan tietoonsa tullutta seikkaa (TilintarkastusL 26.1 §). Tar-
kastettavaa yritystéd koskevia tietoja hiin saa kuitenkin kertoa yrityksen pait-
tavian elimen suostumuksella tai kuten kirjanpitdjd ja muutkin vaitioloon
oikeutetut todistajat, tuomioistuimen erittiin tirkeiden syiden nojalla velvoi-
tettua hinet oikeudessa ilmaisemaan salaisuuden (OK 17:24.1, Tilintarkas-
tusL 26.2 § 2-3 kohta).*>?

Toisaalta kuka hyvinsid ei myoskiin ole oikeutettu vetoamaan vaitiolo-oikeu-
teen liikesalaisuuksien suhteen todistajana ollessaan. Tdhédn oikeuteen voivat
kylla yrityksen palveluksessa olevien liséksi vedota erdit muutkin henkildt, joil-
la, kuten esimerkiksi tilintarkastajilla, on yritykseen erityinen luottamussuhde.*>

39 Tyssd suhteessa liikesalaisuudet ovat eri asemassa kuin esim. ne salaisuudet, joita lddkérit ja
asianajajat saavat tietdd ammattiaan harjoittaessaan (OK 17:23.1 3—4 k).

30 Ks. Tirkkonen 1949 s. 131. Jos tuomioistuin havaitsee todistajan vaitiolo-oikeuden ehki saat-
tavan tulla kyseeseen, on tuomioistuimella kylld OK 17:28:n mukainen velvollisuus informoida
tdstd todistajaa.

31 Ks. mm. Castrén 1973 s, 234 av. 72, Tirkkonen 1949 s. 131 s.

32 Lappalaisen (2001 s. 234) mukaan ne ulkoprosessuaalista toimintaa koskevat sidnnokset, jot-
ka velvoittavat liike- tai ammattisalaisuuden salassapitoon (esim. SopMenL 4.2 § ja L luottolai-
tostoiminnasta 9.3.2007/121; vastaava 94 § lain edeltéjédssd), eivit johda vaitiolovelvollisuuteen
ndisté seikoista, jos henkilod, joka sddnndsten mukaan on salassapitovelvollinen, kuullaan todis-
tajana tuomioistuimessa. Tamé on mahdollista ymmaértdd niinkin, ettd todistajaa ei ensinnidkdin
voida rangaista, mutta toiseksi hin ei voi joutua vahingonkorvausvastuuseen eikd muuhunkaan
yksityisoikeudelliseen vastuuseen mainitunlaisten sdédnnosten rikkomisesta. Tama olisi mielesté-
ni kylld liian pitkélle menevd johtopiitos, olkoon sitten kysymys liike- tai yrityssalaisuuksista
tahi pankkisalaisuuksista. Yritysjohdon suostumuksella todistaja voi normaalisti niistd kertoa.
Kun kuitenkin vield muistetaan, ettd mainitunlaisilla erityissddnnoksilld on tarkoituksena suojata
paitsi yrityksid myos esimerkiksi pankin asiakkaiden tilitietoja ym. pankkisalaisuuksia ja maini-
tuille tahoille aiheutetut vahingot salaisuuden paljastuessa voivat toisinaan olla rahaméirdisesti
jopa miljardiluokkaa, on syyti katsoa, ettd todistaja ei voi poiketa mainitunlaisesta erityissdin-
nosten kattamasta salassapitovelvollisuudesta kuin tuomioistuimen velvoittaessa hinet erittdin
tiarkeiden syiden vaatiessa ilmaisemaan salaisuuden. Oikeudenkdymiskaaren todistelusddnnokset
ja erityiset salassapitosddnnokset muodostavat kokonaisuuden. jossa salassapitosdéinnosten mer-
kitystd oikeudenkdynnissd ei saisi eliminoida.

33 Ks. mm. Castrén 1979 s. 161 ja Ellild, K.H.T. vuosikirja 1949 s. 25. Toisaalta on kyll esitet-
ty myds mielipide (Hormia s. 162 ja aiemmin Andenaes, Verh. des 46. Deutschen Juristentag,
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Koska oikeudenkédynnin padperiaatteisiin kuuluu, etté todistelussa on pyritti-
vi aineelliseen totuuteen, minkd ilmauksena on myds todistajan padsddantdinen
velvollisuus kertoa tietimistadn seikoista,* ei liikesalaisuuksia koskeva vaiti-
olo-oikeus ole ehdoton vaan viistyy, mikéli erittdin tdrkedit syyt sitd vaativat.
Vastaava periaate on voimassa asiakirjan esittimisvelvollisuuden osalta (editio:
OK 17:12.2) ja oikeuden midrddmassd katselmuksessa (OK 17:56.2). Télloin
jutun selvittdmisintressi on merkittavampi asia kuin todistajalle, hdanen tyonan-
tajalleen tai muillekin (ehkd oikeudenkédynnin kannalta tdysin ulkopuolisille)
mahdollisesti aiheutuvat haitalliset taloudelliset seuraukset.’

Siviiliasioissa todistajan vaitiolo-oikeuden sivuuttaminen erittdin tdrkeistd
syistd on yleisesti ottaen ollut varsin harvinaista.’* Viitattujen sddnnosten teks-
ti ei kuitenkaan tee eroa siviili- ja rikosjuttujen vililld; erittdin tirkeit syyt
voivat puoltaa salassapitointressien syrjayttamistd muulloinkin kuin “torkeédn
rikoksen™? ollessa kyseessi.*>

Julkaistuja korkeimman tai hovioikeustason ratkaisuja liikesalaisuuksia
koskevan vaitiolo-oikeuden rajoista ei ole. Ainakin alioikeuksissa on kuiten-
kin jouduttu mm. pohtimaan, voidaanko patentinloukkausjutussa esimerkik-
si vastaajayrityksen toimihenkilo, nojautumalla OK 17:24.1:ssd, 17:12.2:ssa
ja 17:56.2:ssa viitattuihin erittdin tdrkeisiin syihin, velvoittaa kertomaan tai
esittimidn asiakirjandyttod vastaajan katetuottolaskelmista tai valmistus- ja
myyntiméiristd tahi selostamaan kiytettyd valmistusmenetelmii. Luonnolli-
sesti itse oikeudenkdyntidkin voidaan pyrkid kdyttimddn vidrin pyytamilld
tuomioistuinta katsomaan erittdin tarkeiden syiden vaativan liikesalaisuuksien
ilmaisemista todistelussa, pyynnon péitarkoituksen kuitenkin ollessa tietojen
saaminen vastapuolen sellaisista liikesalaisuuksista, jotka eivit liity oikeuden-
kédyntiin.’>

Saksan oikeuskdytinnossd mainitunlaista liikesalaisuuksien urkkimista on
pyritty eliminoimaan velvoittamalla vastaaja antamaan useasti liikesalai-
suuksina pidettdvistd tavaroittensa toimitusajoista, hinnoista ja mééristi seka
asiakkaittensa nimisté tiedot joko kantajalle tai niin halutessaan vaitiolovel-

Bd. I, 3 A. s. 13), jonka mukaan vaitioloon oikeutettujen henkildiden piiri on rajoittamaton.

34 Tami kertomisvelvollisuus kuuluu todistajan totuusvelvollisuuteen (OK 17:31), joka on
selkeimmin ilmaistu todistajanvalan ja vakuutuksen siséltod koskevassa OK 17:29:n sddnnoksessa.
35 Ks. SOU 1938:44 11 s. 394.

36 Ks. Castrén 1979 s. 162 s., Hassler s. 405, Ekeldf's. 137.

37 Rikos on "torked”, jos siitd voi seurata vihintdidn 6 vuoden vapausrangaistus: ks. OK 17:23.3,
Tirkkonen 1972 s. 248, 259, Ellild, K.H.T. vuosikirja 1949 s. 19 s.

38 Ks. Ellild, K.H.T. vuosikirja 1949 s. 20.

39 Ks. Castrén 1979 s. 164. Sveitsin patenttilain 68 artiklalla on Blumin ja Pedrazzinin (III s.
479) mukaan tarkoituksena eliminoida osapuolilta mainittu oikeudenkédynnin vidrinkdyttomah-
dollisuus. Sddnnos kuuluu: ”Jutun osapuolten liike- ja ammattisalaisuuksia on suojeltava. Todis-
tuskeinojen, joiden vilitykselld salaisuudet voivat tulla ilmi, on oltava vastapuolen kéytettdvissa
vain sikli, kuin timi on sopusoinnussa salaisuuksien suojelemisen kanssa [tekijdn suom.].”
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volliselle tilintarkastajalle, oikeuden samalla rajatessa velvoitteen mahdol-
lisimman suppeaksi.*® Suomen oikeudesta puolestaan puuttuu Sveitsin pa-
tenttilain 68 artiklan kaltainen erityissddnnds todistuskeinojen kdytosti siten,
ettei salaisuuksia aiheettomasti vaaranneta. Kun sitd paitsi OK 17:58.1:std
ilmenee, ettd jutun molempien osapuolten on poikkeuksettomasti sallittava
olla ldsni katselmustoimituksessa,*®! voi siitd seurata ilmeinen vaara esimer-
kiksi patentinloukkausjutun vastaajan liikesalaisuuksille. Tosin tuomioistui-
men itsensd on pidettdvd huoli siitd, etteivit salaisuudet katselmuspoytikir-
jan vilitykselld levid ulkopuolisten tietoon; elleivit erittdin tirkedt syyt vaadi
tietojen poytdkirjaamista. Toisaalta esimerkiksi tietyssid tehtaassa toimitet-
tavassa katselmuksessa vastapuolelle voi tarjoutua tilaisuus saada tietoonsa
kaikki, mikd tehdashallissa on néhtidvissd, mikili tehtaan eri osastoja ei ole
erotettu toisistaan viliseinilld tai muilla rakenteilla.’®> Muun muassa liike-
salaisuuksien turvaamiseksi tuomioistuimella on katsottava olevan oikeus
rajoittaa toimitukseen osallistuvien asiantuntijoiden mdidrdd. Suomessa ei
kylldkdédn liene ainakaan patentinloukkausjutuissa hyviksytty asianosaisen
katselmusvaatimusta, jos vastapuoli toisaalta on vedonnut liikesalaisuuk-
siensa sdilyttamisintressiin.>*

Kéytetyn valmistusmenetelmén, koneen tai laitteen ilmaiseminen saattaa toisi-
naan olla vélttimétontd totuuden selvittdmiseksi oikeudenkidynnissd. Niin voi
olla erityisesti, jos ndmi seikat eivit ilmene esimerkiksi alan kirjallisuudes-
ta tai muista julkaisuista. Nyt kysymys on itse oikeudenkdynnin kohteesta ja
siitd, onko loukkaus tapahtunut.’** Mikili loukkaaviksi viitetyt tuotteet ulko-
asultaan ja rakenteeltaan muistuttavat oleellisesti patentin tai hyodyllisyysmal-
lioikeuden haltijan tuotteita, voidaan kuitenkin monesti olettaa valmistusmene-
telmékin samaksi, ellei vastaaja, jolle vastakohdan toteenndyttd normaalisti on
helpompaa, osoita poikkeavaa menetelméd kdytetyn.* Tlloin ei ole tarvetta
velvoittaa todistajaa kertomaan esimerkiksi vastaajan menetelmasta.
TRIPS-sopimuksen 34 a §:n velvoitusta noudattaen patenttilakiin vuoden
1996 alusta lisdtyn 57a.1 §:n mukaisesti uuden tuotteen valmistamiseksi myon-
netyn menetelmipatentin osalta on noudatettava kédnteistd todistustaakkaa:
”Jos patentti on myOnnetty menetelmille uuden tuotteen valmistamiseksi, on

30 Ndin Lindenmaierin s. 1342 mainitsema ratkaisu BGH 14.1.1958, GRUR 1958.288 ja ratkai-
su BGH 2.4.1957, GRUR 1957.336.

1 Tdmi ilmenee episuorasti lauseesta "Katselmuksen toimittamisesta annettakoon tieto asian-
osaisille”. Ks. myos Tirkkonen 1977 s. 151, sama 1972 s. 181, Lappalainen 2001 s. 203.

32 Néin Aro ja Lager erddssd 11.5.1976 piivityssi asiantuntijalausunnossa koskien tiettyi paten-
tinloukkausoikeudenkéyntid, Helsingin RO 3. os. 1. j. 31.8.1976 333 §.

363 Ndin on ollut Castrénin (1979 s. 165) mukaan.

3%+ Ks. Blum — Pedrazzini III s. 479.

35 Vrt. Koktvedgaard s. 134 s. Ks. NU 1963:6 s. 377, jonka mukaan on ilmeisti, ettd uutta tuo-
tetta valmistanut vastaaja on tuomittava patentinloukkauksesta erityisesti, jos hén ei edes pysty
saattamaan todennikdiseksi, ettd hidn on kdyttdnyt muuta kuin patentilla suojattua valmistusme-
netelmad, eivitkd mahdolliset muut menetelmit mydskiin ole yleisesti tunnettuja.
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ilman patentin haltijan suostumusta valmistettu samanlainen tuote katsottava
valmistetuksi patentoidulla menetelmilld, jollei muuta niyteté toteen.”*® Tamai
merkitsee, ettd menetelmipatentin loukkausoikeudenkdynnisséd kantajan tulee
niyttii toteen, ettd hinen ja vastaajan tuotteet ovat samanlaisia uusia tuotteita,
ja vastaajan tulee ndyttda toteen. ettid hiinen menetelméinsi ei loukkaa samanlai-
sen tuotteen valmistamiseksi kdytettdvin menetelmin patenttia.>’

Kaytdnnossd kantajan on esimerkiksi bioteknologian keksintdjen osalta vai-
keata esittdd riittavad ndyttod vastaajan valmistusmenetelmisti. Nditd vaikeuk-
sia Patl. 57a § on tarkoitettu helpottamaan. Toisaalta kantaja voi nimenomaan
sadnnokseen kirjoitettua kiinteistd todistustaakkaa védrinkdyttden, vetoamal-
la OK 17:24.1:ssé viitattuihin erittiin tirkeisiin syihin ilman riittdvii syyti tai
tarpeettoman laajasti, pyrkid saamaan vastaajan todistelussa vastanidyttoni pal-
jastamaan omia erityisesti tuotteen valmistukseen liittyvid liike- tai yrityssalai-
suuksiaan. Tamin vuoksi PatL 57a.2 §:n mukaan vastandyttod esitettdessa tuo-
mioistuimen tulee ottaa huomioon vastaajan oikeutettu etu liikesalaisuuksiensa
suojelemiseksi. Tarkoitus on, ettd vastaaja joutuu loukkausoikeudenkdynnissi
paljastamaan vastanidyttonid valmistusmenetelmidén vain asian kisittelyn kan-
nalta tarvittavassa maérin.*®

Helsingin hovioikeus vahvisti tuomiossaan 3559/30.12.2010, S 09/1845, ettd
ratiopharm GmbH ja ratiopharm Oy olivat loukanneet patenttiin FI 96025
perustuvaa lisdsuojatodistusta. Hovioikeus velvoitti ratiopharm-yhtiét suo-
rittamaan yhteisvastuullisesti Merck-yhtioille 250.000 euron korvauksen
viivistyskorkoineen lisdsuojatodistuksella suojatun keksinnon hyviksi-
kayttdmisestd. Muilta osin hovioikeus hylkési Merck-yhtididen pddasiavaa-
timukset. Hovioikeus hyviksyi kérdjaoikeuden ratkaisun perustelut, jotka
koskivat asian taustaa, analogiamenetelmépatenttia®® ja niyttotaakkaa. Ra-
tiopharm-yhtididen kidyttdmin losatraanin valmistusmenetelmin osalta ho-
vioikeus totesi, ettd asiassa oli selvitetty kiinalaisyhtion valmistavan ra-
tiopharm-yhtidille losatraania myos muilla kuin ratiopharmin ilmoittamalla
menetelmélld. Tarkempaa selvitystd mainituista muista valmistusmenetel-

366 Sdannokselld on ollut merkitystéd etenkin uusien liéikeaineiden valmistusmenetelmiin myo6n-
nettyjen ns. analogiamenetelmépatenttien (ks. niistd ldhemmin luku 5.4) osalta. Vuonna 1995 ja
sen jilkeen tehtyihin hakemuksiin perustuen Suomessa on ollut mahdollista saada uuteen lddke-
aineeseen tuotepatentti, mikd on omiaan vihentdméédn PatL 57a §:n merkitysti.

Vuoden 1943 patenttilain 85 §:dfn sisiltyi pitkélti samanlainen sdinnds: “Kun patentti on
myonnetty uuden aineen valmistusmenetelméén, on sellaista ainetta, mikili muuta ei nédytetd, rii-
ta-asiain oikeudenkdynnissd voimassa olevassa jdrjestyksessd kdsiteltdvissd patenttijutussa pi-
dettivi patentoidun menetelmédn mukaan valmistettuna.” Téstd poiketen nykyisen lain 57a §:dd
sovelletaan myds rikosjutuissa.

367 Ks. HE 1995:161 s. 10 ja analogiamenetelmépatentin suojapiiristé luku 5.4.

368 Ks. HE 1995:161 s. 10. Sidnnos perustuu TRIPS-sopimuksen 34 artiklan 3 kohtaan, jonka
mukaan vastaajan oikeutettu etu hinen valmistus- ja liikesalaisuuksiensa suojelemiseksi tulee ot-
taa huomioon.

39 Ks. analogiamenetelmépatentin kisitteesté s. 119.
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mistd ei kuitenkaan ollut, eikd kukaan hovioikeudessa kuulluista todista-
jista ollut edes viittinyt tehneensd Kiinassa omia havaintoja siiti menetel-
mistd, jolla kiinalaisyhti6 oli valmistanut Suomen markkinoille tarkoitetut
ratiopharmin losatraanituotteet ennen lisdsuojatodistuksen voimassaoloajan
padttymistd 2.3.2010. Hovioikeus pdaétyi siihen, etteivit ratiopharm-yhtiot
olleet esittdneet riittdvdd ndyttod siitd, ettd yhtididen losatraanituotteiden
vaikuttava aine oli ennen 2.3.2010 valmistettu yhtididen ilmoittamalla me-
netelmilld. Hovioikeus katsoi PatL 57a §:n nojalla ratiopharmin Losatrix- ja
Losatrix Comp -tuotteet patentin FI 96025 mukaisella menetelmalld valmis-
tetuiksi ja lisdsuojatodistusta 73 loukkaaviksi.*"

Ks. my0s Helsingin hovioikeuden taomio 225/23.1.2013, S 11/1258: HO
totesi, ettei Krka ollut esittinyt varmaa ja luotettavaa selvitysti siitd, miten
sen tuotteissa kayttdima montelukasti valmistetaan. Krka oli muun riittdvin
nidyton puuttuessa myos kieltdytynyt kérdjaoikeuden ehdotuksesta teettdd
esimerkiksi VT T:n avulla tutkimuksen kanteessa tarkoitettujen vaikuttavien
aineiden osalta. Ndin ollen PatL 57a §:n nojalla Krkan ladkkeiden sisdltdmi
montelukasti on katsottava tulleen valmistetuksi peruspatenttia FI 104897
loukkaavalla menetelmalld. Krka ei myoskdidn ole esittanyt OK 17:1:ssd
tarkoitettua riittdvad ndyttod siitd, ettei se loukkaisi Merckin patenttia FI
113045 (saman lddkkeen menetelmipatentti). Niistd syistd Krka tuomittiin
maksamaan kohtuullinen hyvitys patentinhaltijalle.?”!

Niin ikédén Helsingin hovioikeus tuomiossaan 2884/31.10.2013, S 12/1879
katsoi PatL. 57a §:4d soveltaen patentinloukkauksen tapahtuneen: ”Acta-
vis olisi voinut tiyttdd ndyttovelvollisuutensa esittdimélld ainakin dokumen-
taatiota vélituotteiden analyysista, jolloin synteesin seuraaminen olisi ollut
mahdollista. Lisdksi EU:n ldadkevalvonnan alaisena toimijana Actavis olisi
voinut tayttdd todistustaakkansa esittdamilld helposti hankittavaa nédyttod val-
vontaviranomaisten auditoinneista.” Lisdksi hovioikeuden mukaan ndyttd
olisi voitu esittdd paljastamatta omia liikesalaisuuksia ottaen huomioon asia-
kirjojen salassapitosopimukset ja -maérdykset seké liikesalaisuuksien yleiset
siviili- ja rikosoikeudelliset suojanormit.*”

Erittdin tirkeiden syiden nojalla todistaja voidaan joskus velvoittaa kertomaan
liikesalaisuuksista muulloinkin, vaikka kysymys ei olisi suoranaisesti prosessin
kohteesta vaan seikoista, joiden selvittdmiselld saattaa olla vilitontd merkitys-
tda esimerkiksi loukkauksen johdosta suoritettavan vahingonkorvausméirin ar-
vioinnin kannalta. Sellaisten seikkojen osalta joudutaan kylld useammin kuin
edelld tarkastelluissa tilanteissa turvautumaan intressivertailuun, jolloin on ver-
rattava keskendin toisaalta liikesalaisuuden siilyttimisen ja toisaalta ilmaise-
misen merkitystd jutun osapuolille.’”

30 Ks. ratkaisun selostus STY AIPPI -uutiset 3:2011 s. 41 ss.

311 Ks. ratkaisun selosteet STY AIPPI -uutiset 3:2013 s. 36 ss. ja IPR University Centerin oikeus-
tapauskokoelmassa.

372 Ks. ratkaisun selosteet STY AIPPI -uutiset 2:2014 s. 39 s. ja IPR University Centerin oikeus-
tapauskokoelmassa.

373 Ks. intressivertailusta mm. Ellild, K.H.T. vuosikirja 1949 s. 19 s.
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Ennen kuin esimerkiksi patentinloukkausjutussa voidaan tuomita makset-
tavaksi vahingonkorvausta, on aina selvitettdvd loukkauksen tapahtuminen.
Tdssd on yleensd kysymys kantajan tuote- tai menetelmépatentin hyviksi-
kaytostid. Loukkauksen toteennédyttd on usein yhtd vaikeaa ja aikaa vievdd
kuin korvausvaateenkin; molemmat edellyttivit usein todistajien, teknisten
ja kaupallisten sekd oikeudellisten kysymysten asiantuntijoiden kuulemista.
Erityisesti vahingonkorvauksen suuruuden selvittiminen saattaa sitd paitsi
vaatia selvityksen mm. loukkaavaksi viitetyn maahantuonnin, valmistuksen,
myynnin, vuokrauksen tai muun loukkaavan toiminnan suuruudesta, valmis-
tuskustannuksista, raaka-aineiden hinnoista, myynti- ja vuokraushinnoista
ym. 37

Téamin johdosta on usein edullista, ettd nykyisin voidaan jo alioikeudessa en-
siksi vilituomiolla ratkaista, onko loukkaus tapahtunut (OK 24:6), jolloin kiel-
teisessd tapauksessa erillinen vahingonkorvauskysymyksen oikeuskdsittely
saattaa olla tarpeeton. Loukkauksen tapahtumisen vahvistaminen vélituomiolla
puolestaan edesauttaa asianosaisia pddsemiidn sovintoon vahingonkorvauksen
suuruudesta, jolloin myds vahingonkorvauksen jatkokésittelystd tuomioistui-
messa voidaan vilttyd.’”

374
375
376
377

Kun vahingonkorvausta vaaditaan saamatta jdfineen voiton perusteella, voi
esimerkiksi vastaajan kirjanpidosta saatava selvitys hinen myymiensi tuot-
teiden myyntimédristd olla tarpeen. Télloin voi herétd kysymys vastaajan
velvoittamisesta esittiméidn oikeudessa kirjanpitonsa tai muutakin asiaa va-
laisevaa kirjallista aineistoa (asiakirjan esittamis- eli editiovelvollisuus, OK
17:12.1-2). Jos kuitenkin patentin tai hyddyllisyysmallioikeuden loukkaus-
jutun kantaja esittdd oikeudessa suuremman vahingonkorvausvaatimuksen,
kuin miti kantajalta saamatta jdfinyt voitto vastaajan kirjanpidosta saatavan
selvityksen valossa olisi, niin vastaaja ehkd mielellddnkin vapaaehtoisesti
ndyttdd oikeudessa kirjanpidollaan toteen todellisen myyntinsi ja valmistuk-
sensa ja/tai maahantuontinsa suuruuden. T#ll6in ei siis oikeuden tarvitse puo-
leen tai toiseen padttidd mahdollisesta editiosta.”’® Toisaalta vastaajan kieltéy-
tyessd selvittdmaisti néitd seikkoja voidaan toisinaan katsoa erittdin tirkeiden
syiden puhuvan editiovelvollisuuden méédrddmisen puolesta (OK 17:12.2:n
mukaan todistajan vaitiolo-oikeutta liikesalaisuuden suhteen koskevaa OK
17:24.1:td on sovellettava vastaavasti editiossa). Ovathan mm. patentinlouk-
kausasioissa kantajan intressit ylimalkaan huomattavan suuret; loukkaukses-
ta koituneet taloudelliset menetykset voivat olla hyvinkin raskaita.’”” Vastaa-
jan valmistus- ja myyntimééristi tai muista senkaltaisista seikoista ei kantaja
myd6skddn vield ilman tarpeellisia lisétietoja pysty péittelemiin vastaajayri-
tyksen kannattavuutta, sen asiakassuhteita ym. keskeisempii liikesalaisuuk-

Ks. Horsti, DL 1972 s. 490 s.

Ks. Castrén 1979 s. 166 s., Horsti, DL 1972 5. 491.
Ks. Horsti, DL 1972 s. 491.
Niin kantajan intresseistd patentinloukkausasioissa Jouko Halila 12.11.1976 pédivityssd

asiantuntijalausunnossaan, Helsingin RO 3. os. 1.j. 16.11.1976 452 §.
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sia. Niin Ruotsissa (RB 36:6 3 virke: ’synnerlig anledning”) kuin Saksassa
(tietojensaanti- ja tilitysvaateen kautta; tietojen antamista ja tilitykseen tuo-
mitsemista edeltii Saksassa normaalisti loukkauksen toteava vilituomio®’®)
vastaaja on velvoitettu antamaan tietoja valmistus- ja myyntimaéristaan.*”

Olkoon sitten kysymys todistajasta, editiosta tai katselmuksesta, on vield otet-
tava huomioon erids merkittdvd seikka. Aiemmin on selvitetty, ettd immateriaa-
lioikeudessamme ei loukkaajaa voida velvoittaa luovuttamaan oikeudenhalti-
jalle loukkausvoittoaan. Loukkaaja voidaan velvoittaa suorittamaan ainoastaan
vahingonkorvausta,* miké tosin voi monesti siséltdd loukkausvoittoa. Tama
rajaa syitd salaisuudesta luopumiseen etenkin erindisten tuotto- ja kustannus-
laskelmien, mm. katetuoton eli myyntikatteen osalta. Pdinvastoin kuin Saksassa
ja Sveitsissd, joissa vahingonkorvauksen yhtena arviointiperusteena on nimen-
omaan loukkausvoitto (minké ei tarvitse rajoittua todelliseen vahinkoon),*!
meilld ei ndin ollen ole yhté usein riittdvia syytd vaitiolo-oikeudesta luopumi-
seen sellaisten liikesalaisuuksien osalta, joiden avulla voidaan ainakin jonkin-
laisella todennékoisyydelld tehdd padtelmii tai toisinaan myds padstd selvyy-
teen vastaajan liikevoiton maérastd.*?

Edelld sanottu koskee siis mm. katetuottoa, jolla voidaan selvittdd yrityksen
kannattavuutta KirjanpitoA 1 §:std ilmenevin kululajikohtaisen tuloslaskelman
mukaan.’® Katetuottoerid ovat myyntikate ja kdyttokate. Myyntikatteen laske-
miseksi on liikevaihdosta vihennettivd muuttuvat kulut (mm. aineet, tavarat,
monesti ainakin osa palkoista).’¥* Kéyttokatteen laskemiseksi on lisiksi vihen-
nettdvi kiintedt kulut.®® Kéyttokatekaan ei tosin vield suoranaisesti osoita tili-
kauden voiton tai tappion madrdd, vaan vasta kun KirjanpitoA 1 §:n tuloslas-
kelmaa edelleen noudattaen poistot, rahoituserit, verot ym. 1 §:n mukaiset erét
on vihennetty kiyttokatteesta, osoittaa jaannos tilikauden voittoa tai tappiota.

318 Ks. Schramm s. 190, Lindenmaier s. 1341; myos Saksassa suoritetaan intressivertailua, ennen
kuin tietojen antamiseen ja tilitykseen velvoitetaan.

37 Ks. Ruotsista ratkaisua NJA I 1953.19: Patentinloukkausjutussa, jossa kantaja vaati vahingon-
korvausta, tuli esille kysymys vastaajan velvoittamisesta editioon valmistettujen ja myytyjen tuot-
teiden méirdn selvittimiseksi. Ruotsin korkeimman oikeuden enemmistd ei kuitenkaan pitinyt
valmistus- ja myyntiméérid mindén liikesalaisuuksina, joten vastaaja velvoitettiin editioon. V-
hemmisto kuitenkin (ddn. 3-2) katsoi, ettd sellaiset tiedot nédhtévisti vallitsevan kisityksen mu-
kaan olivat enimmékseen liikesalaisuuksia; vihemmistd ei mydskéin katsonut olevan aihetta edi-
tion médrddmiseen, ennen kuin oli olemassa tietty todennikoisyys loukkauksen tapahtumisesta.
%0 Ks. edelld luku 6.2.1.

B Ks. edelld s. 193 s. ja Fischers. 15 ss.

382 Ks. katetuottolaskelmia koskevan vaitiolo-oikeuden sidilymisen puolesta Aro ja Scrkisilta
erddssd 2.1.1978 péaivitysséd asiantuntijalausunnossa koskien tiettyéd patentinloukkausoikeuden-
kéyntid, Helsingin RO 3. o0s. 1.j. 17.1.1978 17 §.

33 Ks. katetuottomenetelmén perusteista esim. Hansen passim.

38+ Ks. erottelun muuttuviin ja kiinteisiin kuluihin vaikeudesta luku 8.5.3.

385 Ks. esimerkkejé kiinteistd kuluista edelld s. 243.
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Sitd paitsi patentista tai muusta yksinoikeudesta puheen ollen eivit kirjan-
pitolainsddddnnon mukaiset katetuottolaskelmat useinkaan osoita yksinoikeu-
den loukkauksesta itsessddn mahdollisesti kertynyttd voittoa. Tdma johtuu sii-
té, ettd kirjanpitoasetuksen mukainen tuloslaskelma osoittaa yrityksen tuloksen
tilikaudelta kokonaisuudessaan, mutta tuon laskelman ei tarvitse olla eritelty
siten, ettd siind mainittaisiin erikseen mm. myyntikate, kiyttdkate ja voitto tai
tappio eri tuoteryhmien, kuten esimerkiksi loukkaustuotteiden osalta. Tilan-
ne on tietysti yksinkertaisempi, jos yrityksen toiminta rajoittuu vain tiettyihin
tuotteisiin. Luonnollisesti tuotekohtainenkin tuloslaskelma voidaan yrityksessa
laatia. Néihin periaatteessa yrityksen sisdisiin laskelmiin esimerkiksi patentin-
loukkausjutun kantaja ei normaalisti voi tutustua selvittddkseen vastaajayrityk-
sen kannattavuutta ja mahdollista loukkausvoittoa.

Kantaja ei muuten kuin oikeudessa suoritettavalla todistelulla monestikaan
pysty selvittiméidn vastaajan mahdollista liikevoittoa. Tama ei edelld esitetyt
seikat huomioon ottaen péddsdintoisesti anna tuomioistuimelle riittdvdd aihet-
ta OK 17 luvun liikesalaisuutta koskevien lainkohtien soveltamiseen siten, ettd
salassapitointressi syrjaytyy. Vaikka voitto olisi selvitettykin, ei se silti usein-
kaan ole riittdva osoitus kantajan loukkauksen johdosta kérsimésti vahingosta;
voiton médriin saattavat usein vaikuttaa loukkauksesta riippumattomat syyt.*¢
Aina ei myOskédédn voida otaksua, ettd kantaja olisi ilman viliin tullutta paten-
tin- tai muuta loukkausta pystynyt esimerkiksi myymaééin loukkaustuotteita vas-
taavan méérian omia tuotteitaan.’’ Kantajan loukkausvahinko saattaa néin ollen
jdada kovin harkinnanvaraiseksi, vaikka oikeus erittiin tirkeiden syiden nojalla
madriisi esitettdviksi ndyttod vastaajan kustannus- ja voittolaskelmista. Oikeu-
della on kuitenkin valta arvioida vahinko kohtuuden mukaan paitsi téllaisissa
tapauksissa my0s silloinkin, kun vahingosta esitetty ndyttd on olennaisesti vé-
hiisempii. Niin ollen vihenee my®0s tarve, ettd oikeus erittiin tirkeiden syiden
nojalla médriisi esitettdviksi ndyttéd mainitunlaisista seikoista.

8.5.6 Markkinahairiovahinko

Immateriaalioikeudellisessa lainsddddnnossamme ldhtokohtaisesti sovelletta-
va tdyden korvauksen periaate sisdltdd myos ns. markkinahdiriovahingon ai-
nakin osittaisen korvaamisen. Markkinahiiriovahingolla (Marktverwirrungs-

36 Niin mm. Koktvedgaard 1971 s. 245 ja my6s edelld luku 8.5.2.
387 Tiahin voi vaikuttaa mm. kantajan riittiméton tuotantokyky; ks. Fischer s. 57 s. viittauksin
Sveitsin oikeuskdytidntoon.
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schaden,*®® marknadsstorningsskada®”’) tarkoitetaan tyypillisesti sellaista
yksinoikeuden loukkauksesta johtuvaa vahinkoa, a) jonka ei suoranaisesti voi-
da osoittaa ilmenevin jo toteutuneena saamatta jddneend liike- ym. voittona,
b) jonka arvioiminen on erityisen vaikeaa, ja ¢) joka monesti perustuu oikeu-
denhaltijan liiketoiminnan nauttiman kaupallisen arvonannon, so. goodwil-
lin vihentymiseen. Tdsmallistd médritelmdd markkinahiiriovahingolle ei ole
mahdollista esittdd, mutta esimerkiksi Thomas Riisin késitys markkinahdirio-
vahingosta tulevaisuudessa suuremmalla tai pienemmilld todennikoisyydellad
toteutuvaksi ennakoitavissa olevaksi yksinoikeuden loukkauksen lakkaamisen
jalkeiseksi vahingoksi liittyneend yksinoikeuden haltijan goodwill -menetyk-
seen*” on asianmukainen.

Markkinahéiridvahinkoa on oikeustieteessi pyritty kuvailemaan aina erik-
seen tietynlaista immateriaalioikeuden loukkausta silmélld pitden. Tavan-
omainen esimerkki markkinahdiriovahingosta on tavaramerkinloukkaus
kiyttamalld yksinoikeuden haltijan merkkiin sekoitettavissa olevaa merk-
kid, jonka seurauksena merkinhaltijan goodwillin menetys saattaa tulla huo-
mattavan suureksi etenkin, jos loukkaajan markkinoimat tuotteet ovat alem-
piarvoisia laadultaan.’®! Patenttien ja hyodyllisyysmallioikeuksien suhteen
tillaiset markkinahiiridvahingot ovat harvinaisempia, koska asiakaspiiri
normaalisti kykenee erottamaan jiljitelmét alkuperidistuotteista nimenomaan
tavaramerkkien tai muiden tunnusmerkkien avulla.**

Immateriaalioikeudessa ei kylldkédédn ilman pakottavaa aihetta pidi poiketa ylei-
sestd vahingonkorvausoikeudellisesta periaatteesta, jonka mukaan ainoastaan
sellainen vahinko on korvattava, joka jo (menneisyydessi) on ehtinyt toteutua.
Vasta tulevaisuudessa ehki suurellakin todennékoisyydelld odotettavissa oleva
vahinko on korvattava vain rajoitetuissa poikkeustapauksissa. “Odotustilassa”
olevassa vahingossa on késilld vaaratilanne. Jos vaara on pysyvi tai pitkdaikai-
nen, se voidaan Kivimden ja Ylostalon mukaan lukea vahingoksi, joka on kor-
vattava.*”

Vaaratilanteen aiheuttajalle asetettu pidsddntdinen korvausvastuu sen sijaan
todennikdisesti toisi mukanaan tiettyjd yhteiskunnallisia haittavaikutuksia
vahingonkorvausinstituution preventiivisen vaikutuksen mahdollisesti hei-
kentyessi, kun korvaus vasta odotettavissa olevasta vahingosta monesti saa-
tettaisiin kokea epdoikeudenmukaisena. Liséksi yleinen toimintavapaus saat-

38 Termid kdytetddn Birrer s. 32, Lindenmaier s. 1338 (kiyttivit myos samaa merkitsevii ter-
mii “Diskreditierungsschaden”).

3% Ruotsinnos Koktvedgaardin (1971 s. 247) kiyttamille termille “tab ved markedsforstyrrelse”.
30 Ks. Riis s. 256, 266.

¥ Ks. Castrén 1979 s. 116, 125, SOU 1958:10 s. 333.

32 Ks. Akerberg, NIR 2013 s. 363.

33 Ks. Kivimdiki — Yldstalo s. 486 ja Castrén 1979 s. 125.
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taa tulla liikaa kahlituksi. Tima ilmenee pidéttymisend vaaraa aiheuttavasta
toiminnasta.**

Markkinahiiriovahinkona on Koktvedgaardin mukaan korvattava keksinnon
kaupallisen arvon alentuminen patentinloukkaajan laskettua halvemmilla kus-
tannuksillaan liikkeelle ala-arvoisia jdljitelmid; tdlloin ostajat saattavat ryhtyé
karttamaan patentinhaltijan tuotteita ja jopa ryhtyd epdileméén patentin kisitté-
min teknisen ratkaisun toimivuutta. Sen ohella patentinhaltijan myyntiorgani-
saatio saattaa tuhoutua kilpailevan markkinoinnin johdosta.*> Samalla yksinoi-
keuden haltijan myynti yleensé alenee loukkauksen jo lakattua, ja hin saattaa
joutua uhraamaan varoja markkinoinnin kohentamiseksi, tuotekehittelyyn ja
markkinoiden sopeuttamiseksi loukkausta edeltineeseen korkeampaan hintata-
soon. Monesti hdnen on kauankin perittdvd aiempaa matalampia hintoja, koska
loukkaaja on yksinoikeudella suojatun teknisen ratkaisun kopioidessaan pysty-
nyt sddstimadn tutkimus- ja kehittelykuluja. Néistid kaikista uhrauksistaan ha-
nen kuuluu saada loukkaajalta korvausta.**

Saksassa on jo 1930-luvulta alkaen tuomittu markkinahédiriGvahinkokor-
vausta patentinloukkaustapauksissa. Tillaisen vahingon toteenndyton suh-
teen oikeuskdytinnossi asetetaan ankarat vaatimukset; vahingonkorvauksen
tuomitsemiseen vaaditaan erityinen, tosiasioihin nojaava perustelu.*’

Ruotsissa markkinahdiridvahingosta on myonnetty korvausta, jos liian
halpoja tai laadullisesti ala-arvoisia tuotteita tarjoamalla tai myymaélla huo-
nonnetaan patentinhaltijan tulevia mahdollisuuksia ansaita patentoidulla
keksinnolld. Tukholman kdrdjidoikeuden tuomio 17.11.1994, DT 745 jutuis-
sa T 7-586-92 ja T 7-1133-93 koski patentoituja ankkureita. Vastaaja ei ollut
myynyt niitd lainkaan, mutta ankkurit oli kuvattu myyntiluettelossa nimelld
“Brucetyp”. Ilmoitettu hinta oli 3-5 kertaa matalampi kuin alkuperiistuot-
teen. Luonnollisesti on vaikeata arvioida patentinhaltijan tulevalle myynnille
tdstd aiheutunut vahinko. Patentinhaltijan onnistui kuitenkin ndyttad, ettd ha-
nen liikevaihtonsa oli laskenut luettelon julkaisuvuotena noustuaan aiemmin
jatkuvasti perdkkaisind vuosina. Luetteloa oli levitetty laajalti. Tuomioistuin
lausui, ettd ankkurien matalat hinnat olivat hdirinneet markkinoita ja huo-
mattavassa midrin myotivaikuttaneet patentinhaltijan myynnin supistumi-
seen. Tuomiossa ei tarkennettu patentinhaltijalle koitunutta markkinahéi-
riovahinkoa, mutta tdmi vahinko oli seikka, joka huomioitiin méirittdessi
yhteenlaskettu vahingonkorvaus 250.000 kruunuksi.**®

34 Ks. Persson s. 150 ss., Castrén 1979 s. 114, 125.

395 Ks. Koktvedgaard 1971 s. 247, Koktvedgaard — @sterborg s. 293, Castrén 1979 s. 126, Aker-
berg, NIR 2013 s. 363.

96 Ks. /ikerberg, NIR 2013 s. 364, Sejersted, NIR 2000 s. 124, Skovbo, NIR 2006 s. 133.

37 Ks. Lindenmaier s. 1338 s. viittauksin oikeuskiytdntoon.

398 Ks. ratkaisun selosteet Domeij 1997 s. 85 s. ja Patent Eye 1995:2 s. 80.
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Godenhielm toteaa markkinahéirio-tyyppisten vahinkojen perustuvan todelli-
suuteen, ja nami vahingot kuuluu korvata esiintyvissi tapauksissa.*”

Markkinahdiriovahingosta mahdollisesti tuomittavan vahingonkorvauk-
sen tyypilliset ndyttovaikeudet ilmenevit aiemmin tarkastellussa Helsingin
hovioikeuden lainvoimaisessa tuomiossa 2629/3.9.2007, S 05/667 “Fuuga-
Controls”.*®

Tietyn todistajankertomuksen mukaan vuonna 1997 seitsemin Fuuga ICS-
laitteen kauppaa oli peruuntunut vastaajan Elektroluxin suorittaman paten-
tinloukkauksen vuoksi johtuen siitd, ettd markkinoille oli levinnyt tieto, ettd
Elektroluxilta saa korvaavan laitteen ilmaiseksi. Kérdjdoikeuden ja myo-
hemmin Helsingin hovioikeuden tuomion mukaan oli kuitenkin jdényt néyt-
tdmattd, ettd patentin loukkaus olisi aiheuttanut patentinhaltijalle saamatta
jadnyttd tuloa markkinahdirion muodossa. Vastaajan kirdjdoikeudessa esitti-
min todistelun perusteella laitteen menekkiin oli nimittdin voinut vaikuttaa
myds asiakkaiden jonkin asteinen tyytymittomyys. Patentinhaltijan kdymis-
sd lisenssisopimusneuvotteluissa etumaksun (down payment) ei ollut hovi-
oikeuden mukaan niytetty pudonneen nimenomaisesti laajuudeltaan varsin
suppean patentinloukkauksen seurauksena, ottaen vield huomioon kéréjdoi-
keuden toteama patentinhaltijan markkina-asema pienyrittdjand verrattuna
Elektroluxiin.*"!

Helsingin hovioikeus katsoi tuomiossaan 3480/31.10.2007, R 05/3082, ettid
Aasiassa tapahtunut hyddyllisyysmallioikeutta loukkaavien korkinavaajien
valmistuttaminen ja maahantuonti Suomeen oli lihtdkohtaisesti omiaan tuot-
tamaan huomattavaa taloudellista vahinkoa oikeuden haltijalle. Vahingon ar-
vioinnissa hovioikeus otti huomioon myo6s suojatun tuotteen goodwill -ar-
von vihenemisen ja tuotteen valmistamista koskevan toiminnan liikevaihdon
alenemisen. Niin ollen tuomittuun 9.082,15 euron korvaukseen menetetys-
td litkevoitosta ndyttii itse asiassa sisdltyneen paitsi korvaus jo menetetys-
téd liitkevoitosta myos markkinahdiriovahinkoa, joka todennékdisesti perustui
goodwill-arvon vihenemisen ennakoitaviin vaikutuksiin tulevaisuudessa.*”

3 Ks. Godenhielm, NIR 1986 s. 397.

400 Ks. edelld s. 191 s.

401 Ks. hovioikeuden tuomion seloste, STY AIPPI -uutiset 2008:1 s. 21 s. ja Helsingin kéirdijii-
oikeus 3. osaston tuomio 05/39/13.1.2005, 01/26864 s. 11 s.

42 K. ratkaisun seloste STY AIPPI -uutiset 2008:2 s. 29 ss. Ratkaisun valossa Akerbergin lausu-
ma (NIR 2013 s. 364), jonka mukaan Suomen tuomioistuimet eivit koskaan olisi tuominneet
markkinahdiriovahinkoa korvattavaksi, vaatii liian kategorisena lisdperusteluja.

268



VAHINGON MAARAA JA SYY-YHTEYTTA KOSKEVASTA ...

8.6 VAHINGON MAARAA JA SYY-YHTEYTTA
KOSKEVASTA TUOMIOISTUIMEN
HARKINTAVALLASTA (VAHINGONKORVAUS ML.
OIKEUDENKAYNTIKULUT JA SISAISET
MENETYKSET)

Kustannus- ja voittolaskelmien esittdminen loukatun patentin tai hyddyllisyys-
mallioikeuden haltijan kirsiméstd vahingosta on monesti varsin monimutkaista
ja tyoldstd. Oikeudenhaltija voi viime kddessd turvata OK 17:6:een, jonka mu-
kaan hénen ei korvausvaateensa hylkddmisen uhalla tarvitse vilttimattd esit-
tdd oikeudelle selvitystd korvauslaskelmista, joilla hdn on pédtynyt kyseiseen
liikkevoiton menetykseen: “Milloin kysymys on vahingon médristd eikd sii-
td ole saatavissa nédyttod tai se on vain vaikeuksin esitettdvissd, on oikeudella
valta arvioida vahinko kohtuuden mukaan.” Jouko Halilan mukaan vahingon-
korvausta vaativan osapuolen ei tarvitse esittdd kaikkea sellaistakaan ndyttod,
mikéd vaikeuksitta on hdnen saatavissaan, korvausvaateen hylkddmisen uhalla.
Talloinkin siis OK 17:6 soveltuisi, kunhan vain oikeus pystyy ndyton puutteis-
ta huolimatta esitetyn aineiston ja oman kokemuksensa nojalla padtyméién jo-
honkin summaan korvauksen méiriksi.** Lainkohdasta ei sen sanamuodos-
ta huolimatta siis pitiisi tehdd e contrario -piitelmii; “onhan OK 17 lukua
tulkittava jiarkevind kokonaisuutena, ja niinpd onkin OK 17:6 asetettava OK
17:2:ssa ilmaistun tuomioistuimen suorittaman vapaan todisteiden harkinnan
yhteyteen”.*** Halilan kantaan on syytéd yhtyé. On jiarkevid, ettd lainkédytossi ei
tarvitse tehdi eroa vaikeuksin saatavaa ja vaikeuksitta saatavaa niyttdod koske-
vien tapausten vililld. Eihdn useinkaan ole helppoa arvioida, onko néyton esit-
tdminen vaikeaa vai ei.

Korvauslaskelmien puuttuessa tai ollessa puutteellisia on oikeudelle joka ta-
pauksessa esitettdvd sen verran ndyttod kilpailu- ym. olosuhteista, joissa mene-
tyksen katsotaan syntyneen, ettd oikeus tuon selvityksen perusteella pystyy OK
17:6:een tukeutuen arvioimaan korvausméérdn.*®

Svean hovioikeuden 31.7.1970 antaman tietyn tuomion mukaan vastaajat oli-
vat loukanneet kaivauslaitteen patenttia tekemaélla eri tyokohteissa kaivauk-
sia kaivauskauhalla. Koska tiyttd ndyttdd vahingon suuruudesta ei esitetty ja
ilmeisesti ainoastaan vaikeuksin pystyttiin esittiméén, hovioikeus arvioi OK
17:6:a vastaavan Ruotsin oikeudenkédymiskaaren (RB) 35:5:n nojalla vahin-
gonkorvauksen kohtuuden mukaan 15 kruunuksi kaivetulta juoksumetriltd.**

43 Ks. Halila, LM 1961 s. 297, DL 1975 a. 264, Saxén s. 269 ss. ja Ruotsin lain osalta Daniels-
son s. 24, 26.

404 Ks. Halila, LM 1961 s. 297 s.

405 Ks. Castrén 1973 s. 235 s., Halila, LM 1961 s. 297, Persson s. 327 s., Danielsson s. 25 ss.
406 Ks. ratkaisun seloste NIR 1971 s. 123 ja RB 35:5:n sisillostid Fornell 1997 s. 45.

269



VAHINGONKORVAUSMAARAN ARVIOIMINEN

Tuomiossaan 1398/25.5.1999, S 98/641 Helsingin hovioikeus alensi kéari-
jdoikeuden hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksesta tuomitseman 30.000
markan korvauksen (kantajan vaatimus oli 100.000 markkaa) 10.000 mar-
kaksi vastaajan ilmoitettua, ettei koekdytossd olleista loukkauslaitteista ol-
lut aiheutunut hyodyllisyysmallioikeuden haltijalle vahinkoa eikid loukkaa-
ja ollut saanut loukkaavasta kédytostd mitddn hyotyd. Hovioikeuden mukaan
kohtuullinen korvaus keksinnon hyviksikéaytosta oli 10.000 markkaa, koska
loukkaavaa laitetta oli kdytetty vain vdhén aikaa. Tuomittuun summaan lie-
nee myos vaikuttanut se, ettd kirdjaoikeuden mukaan loukkaus ei ollut tahal-
linen tai tuottamuksellinen, silld asiassa ei ollut ilmennyt sellaisia seikkoja,
joiden perusteella vastaajan olisi pitinyt tietdd kantajan keksinnosté. Vastaa-
jaei ollut myoskaén saanut korvausta koekidyttoon tarkoitetuista laitteistaan,
jotka oli poistettu kdytostd heti kun loukkausepdilyisti oli ilmoitettu.*”?

Helsingin hovioikeuden tuomion 3479/19.11.1998, S 97/737 mukaan vas-
taaja oli aiemman oikeudenkdynnin perusteella ollut tietoinen siiti, ettd hi-
nen valmistamansa tuotteet saattavat loukata kantajan patenttia. Vastaaja oli
my0s tietyssd lehdessd arvioinut myynnin nousevan 1000-1500 kappalee-
seen vuodessa. Téastd johtuen kirdjdoikeus oli padtellyt vastaajan valmista-
neen tuotteita, joilla myods oli kysyntdad. Artikkelista ei valmistettujen tuot-
teiden mééra kuitenkaan ilmennyt. Niinpa kirdjdoikeus ei katsonut kantajan
niyttineen, ettd kantajalta olisi patentinloukkauksen vuoksi jdényt kauppoja
syntymattd. Alalla yleisesti sovellettu kdyttokorvaus oli jadnyt selvittdmétta.
Niistd syistd kédrdjdoikeus ei tuominnut loukkauksesta muuta vahingonkor-
vausta kuin viiden prosentin kéyttokorvauksen vastaajan valmistamikseen
myontdmille 54 loukkaustuotteelle laskettujen myyntihinnastotietojen pe-
rusteella. Tuomitun kdyttokorvauksen yhteismadrd oli 17.550 markkaa. Ho-
vioikeus kuitenkin kumosi kirdjdoikeuden tuomion ja hylkési kanteen kat-
soen, ettd patenttia ei ollut loukattu.*%

OK 17:6 koskee nimenomaisesti kohtuusharkintaa vain vahingon suuruuden,
so. sen laajuuden ja rahassa arvioitavan miirédn osalta. Korvauskanteita ratkais-
taessa voidaan kuitenkin joutua tyytyméddn melko vaatimattomaan nidyttd6on
muissakin suhteissa, mitd tulee erityisesti vahingon syyperiiseen aiheuttami-
seen. Tamin arviointi on erityisen harkinnanvaraista esimerkiksi, kun kysy-
mys on patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksen johdosta saamatta
jadneen liikevoiton korvaamisesta.*® Ilmeistd on, ettd timi ndytto ei ole sama
kuin tdysi ndytto, jolla tarkoitetaan “korkeamman asteen todennékoisyyttd eli
sellaista todenndkoisyyden méadrid, joka riittdd saamaan jirkevin ja tunnolli-
sen henkilon vakuuttuneeksi siitd, ettd fosiseikka [so. syy-yhteys loukkauksen

407 Ks. tiivistelmé IPR University Centerin oikeustapauskokoelmassa.

408 K. ratkaisun selosteet Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 321 s, ja IPR University Centerin oi-
keustapauskokoelma.

409 Ks. tdstd ldhemmin edelld luku 8.5.1.
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ja vahingon vilill4, tekijan huom.] todella on olemassa”.*'° Niissi jutuissa jou-
dutaankin normaalisti tyytymiédn alemman asteen todenndkoisyysndyttoon.*!
Tdyden ndyton vaatiminen yleisesti sellaisissa asioissa taas saattaisi merkita,
ettd oikeudenhaltija jdisi useimmiten vaille vahingonkorvausta. Nayton on kui-
tenkin siind méérin tukeuduttava konkreettisiin faktoihin tai indisioihin, ettd va-
hingon voidaan sanoa todennékdisesti johtuneen loukkauksesta (adekvaattisesti
arvioiden).*?

Suomen oikeudessa sovellettava vapaan todisteiden harkinnan periaate huo-
mioon ottaen onkin ilmeistd, ettd tuomioistuin voi soveltaa vahingonkorvaus-
jutuissa kohtuusharkintaa laajemmin kuin OK 17:6:sta nimenomaan ilmenee.
Kohtuusharkinta tulee siis kysymykseen myd&s vahingon syyperdisen aiheutta-
misen osalta.*'* Meilld ei kuitenkaan voida tdssd suhteessa vailla kirjoitetun lain
tukea menni niin pitkélle kuin Tanskassa, jossa syy-yhteyden olemassaolo on
oikeuskdytinndssé voitu presumoida, jos viitetyn vahingonaiheuttajan toimin-
ta on ollut torkedmpii laatua (“af grovere karakter”); tdlloin on hdnen puoles-
taan ndytettdvd, ettd vahinko kokonaan tai osittain on aiheutunut muista syis-
tﬁ.414

Immateriaalioikeudellisissa vahingonkorvausjutuissa keskeisessd asemassa
olevan saamatta jadneen voiton ohella vahingon syyperiistd aiheuttamista ja
vahingon miirid koskeva tuomioistuimen harkintavalta koskee tietyssd mieles-
sd my0s oikeudenkédyntikuluja, joihin tuomioistuin joutuu jutun paitteeksi ot-

40 Ks. tiyden ndyton kisitteestd Tirkkonen 1977 s. 100, Ekeldf's. 66, 69 ja 101. Tietysti jo sekin,
mitd vaatimuksia “jarkeville ja tunnolliselle henkil6lle” ko. suhteessa on asetettava, antaa aihetta
sellaisiin pohdintoihin, joihin ei tdssd yhteydessd voida puuttua.

41 Ks. Koktvedgaard, Juristen 1966 s. 50. Tdmén toteaa myos yleisemmin Halila, LM 1961 s.
300: ”Kéytidnnossd on kuitenkin korvauskanteita ratkaistaessa monesti pakko tyytyd melko vaa-
timattomaan nédyttoon muissakin kohdissa kuin vahingon suuruuden osalta.” Ks. samaan tapaan
ndyttokynnyksestd yleisemmin Lappalainen 2001 s. 343 ss.

42 Ks Castrén 1979 s. 172 s., Borgenbhiill, Festskrift till Marianne Levin s. 154, Akerberg, NIR
2013 s. 374. Hédnen mukaansa esimerkiksi Helsingin kdrdjdoikeus piitteli tuomiossaan
19824/9.8.2001, 96/17306 olleen todennikdistd, ettd patenttia loukkaavien tuotteiden toimittami-
nen oli saattanut vahingoittaa patentinhaltijan tuotteiden markkinointia, joten loukkaaja oli vel-
vollinen maksamaan tistd vahingonkorvausta. Tuomiossaan 19825/9.8.2001, 97/23613 Helsin-
gin kdrdjdoikeus taas kdytti ilmaisua, ettd sellainen vahinko oli mahdollinen.

413 Tille kannalle asetuttaessa on ilmeisti, ettd tuomioistuin joutuu immateriaalioikeudellisissa
vahingonkorvausjutuissa ylittdmédn ne nimenomaan vain vahingon mééréién rajoitetut harkinta-
vallan puitteet, jotka on tuotu julki OK 17:6:ssa. Tirkkosen (1977 s. 102) mukaan OK 17:6:sta on
kuitenkin e contrario piiteltivi, ettei tuomioistuimen mainitunlainen harkinta voi tulla kysee-
seen esimerkiksi silloin, “kun on ndytettidvé vastaajan aiheuttaneen vahingon sellaisissa olosuh-
teissa, ettd hinen on lain mukaan siitd vastattava”. Sellaiseen vastakohtaispddtelméin ei kuiten-
kaan ole riittdvad aihetta; timéd on myo6s sopusoinnussa OK 17 luvussa omaksutun vapaata todis-
tusten harkintaa koskevan teorian kanssa. Sitéd paitsi tuomioistuimen syy-yhteyttd koskeva har-
kinta muistuttaa oleellisesti sitd harkintaa, mikéd tapahtuu sovellettaessa OK 17:6:a vahingon
madrdd arvioitaessa. Kummassakin tapauksessa tuomioistuin kayttdd hyvikseen kokemusperdis-
té tietouttaan tdydentddkseen puutteellista faktamateriaalia (ndin Halila, LM 1961 s. 301).

N4 Ks. Jprgensen s. 196 viittauksin oikeuskidytdntoon, Riis s. 347 s.
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tamaan kantaa. Tarpeelliset ja kohtuulliset oikeudenkéyntikulut tulevat yleensa
sovelletun péadsdannon mukaan kokonaisuudessaan viitetyn loukkaajan mak-
settaviksi, mikili hin jutun hidvidd (OK 21:1). Ndiden monesti mittavien kulu-
jen erittely oikeudessa midrdltdin ja perusteiltaan on pakollista (OK 21:14.1)
ja esimerkiksi tyypillisesti pitkissd ja laajoissa patenttiasioissa aivan keskeinen
asia. Kuluja koskevan ndyton ollessa ainakin joitakin relevantteja yksityiskoh-
tiaan koskevan erittelyn suhteen riittimétonté tai vastaajan pystyessd esitté-
miin vastandyttod kuluvaatimuksen alentamiseksi tuomioistuin saattaa joutua
siltd osin tuomitsemaan oikeudenkéyntikulut kohtuuden mukaan.*'

Niin sanottuja yksinoikeuden haltijan sisciisii menetyksic (internal losses*'¢)
eli sisdisid kuluja ovat kulut, jotka periaatteessa ovat tasmdllisesti laskettavissa,
esimerkiksi loukkauksen synnyttimén uuden tilanteen selvittelykustannukset.
Niihin lukeutuvat muun muassa patentin tai yksinoikeuden suoja-alan selvit-
taminen mahdollista oikeudenkdyntid silmalld pitden (mm. kustannukset labo-
ratoriotesteistd tai loukkaustuotteiden ostoista*'’) ja ns. vastailmoittelukustan-
nukset esimerkiksi silloin, kun on tarpeellista varoittaa ostajakuntaa siité, ettd
kilpailijan patenttia loukkaaviksi viitetyt tuotteet eivit ole patentinhaltijalta pe-
rdisin olevia alkuperdistuotteita. Esimerkiksi Helsingin hovioikeuden tuomioon
2534/28.9.2001, 00/320 sisidltyy 40.000 markan korvaus hyodyllisyysmallioi-
keuden loukkauksesta aiheutuneesta selvitystyosti ja ajanhukasta.*'®

Oikeudenhaltijalle koituu loukkauksesta monesti sellaisia kustannuserié, jot-
ka tyypillisesti ovat pikemminkin harkinnanvaraisia samaan tapaan kuin saa-
matta jadnyt voitto, mutta jotka kantajan kuitenkin kuuluu oikeudenkdynnissa
eritelld tullakseen korvatuiksi. Ndihin monesti merkittdviin menetyksiin lukeu-
tuu esimerkiksi yrityksen yleisen kannattavuuden aleneminen. Varaston kier-
tonopeuden hidastuessa yritys saattaa joutua myymaéidn varastoon makaamaan
jddneet tavaransa huomattavalla alennuksella,*”® samalla kun kysynnén &killi-
nen lisddntyminen loukkauksen johdosta voi aiheuttaa ylimiérdisid raaka-ai-
nekuluja.**® Esimerkiksi patentin loukkaus voi aikaansaada, ettd yksinoikeuden
haltijan suunnittelu- ja myyntikustannukset menevit hukkaan siltid osin, kuin
hdnen myyntinsi vihenee loukkauksen johdosta.*?! Tésté syystd Helsingin ho-
vioikeuden patentinloukkausratkaisussa 248/7.4.1976, 63 V 1974 tuomittiin
vahingonkorvausta. Tosin samassa jutussa KKO t. 64/22.8.1978, 508 RD 1976

415 Ks. Lappalainen 2001 s. 100, Tirkkonen 1977 s. 504, Halila, LM 1961 s. 296.

416 K. termin kuvailusta mm. Akerberg, NIR 2013 s. 364 s., Davidsson, NIR 1979 s. 138 ja Kokt-
vedgaard — @sterborg s. 294.

47 Ks. Koktvedgaard — @sterborg s. 294, Karlsson, NIR 1990 s. 378, Levin 2011 s. 575 ja Aker-
berg, NIR 2013 s. 364 s.

418 Ks. IPR University Centerin oikeustapauskokoelman tiivistelma.

419 Ks. Castrén 1979 s. 174 s., Fischer s. 73, NU 1963:6 s. 336, Karlsson, NIR 1990 s. 378.

420 Ks. Stenvik 2006 s. 427, /ikerberg, NIR 2013 s. 365.

1 Ks. Castrén 1979 s. 124.
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hylkési loukkauskanteen. Myynnin menetyksesti jo kertaalleen tuomittua kor-
vausta ei voida saada toiseen kertaan korvatuksi hukkaan menneind investointi-
ym. kuluina (vahingosta rikastumiskielto).**? Helsingin kdrdjdoikeus velvoit-
ti tuomiossaan 45306/18.12.2009, 05/5943 patentin loukkaajan korvaamaan
17.000 euroa patentinhaltijalle loukkauksen vuoksi haettuun turvaamistoimeen
liittyvén, pankilta saadun 200.000 euron méiérdisen takaussitoumuksen kuluis-
ta laskettuna 2 prosentilta vuosittain ldhes neljd vuotta voimassa pidetyn haki-
javakuuden osalta. Helsingin hovioikeus taomiossaan 2783/16.10.2012, 10/475
kuitenkin hylkési timin korvausvaateen todeten selvityksen puuttuvan pankille
menneistd maksuista.*?

Sisdisistd kuluista selvittely- ja vastailmoittelukustannusten kaltaiset kulut
ovat normaalisti kantajalle helposti arvioitavissa sekd laskettavissa, joten nii-
den tuomitsemiseen maksettaviksi tarvittava nayttokynnys on korkeampi kuin
esimerkiksi yliméérdisten raaka-ainekulujen sekd hukkaan menneiden suunnit-
telukustannusten osalta. Néistd kuluista saattaa olla vaikea selvittdd, miltd osin
loukkauksesta todella on aiheutunut tappiota ja miltd osin kulut olisivat joka
tapauksessa kertyneet ilman loukkaustakin. Niiden tuomitsemisessa voidaan
luonnollisesti joissain tilanteissa joutua kidyttdmddn oikeuden harkintaa OK
17:6:n mukaan.

422 Ks. Pehrson, UIf 50 ér s. 99.
43 Ks. STY AIPPI -uutiset 3:2013 s. 36, ja tapauksesta muilta osin s. 118, 253 s.
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9 Korvauskanteen nostaminen ja ajaminen

Tama tarkastelu rajataan Suomen oikeuteen. Todennikoisesti valtaosan EPC:n
jasenmaista kisittavin UPC-jarjestelmin tultua aikanaan voimaan késitellddn
Suomessakin tapahtuneita yksinoikeuden loukkauksia otaksuttavasti enenevis-
sd mddrin muualla Euroopassa UPC-jérjestelmén mukaisesti.! Ndiden oikeu-
denkdyntien 1dhempi sdintely on pitkélti vield suunnitteluvaiheessa.

9.1 KANNETTA VOIDAAN AJAA SIVIILI- TAI
RIKOSKANTEENA

Keksijéin tai jonkun muun nostama keksinnon ja siihen liittyvien muiden im-
materiaalioikeuksien luovuttamista koskevan sopimuksen loukkausta koske-
va vahingonkorvauskanne nostetaan nykyisin Suomessa yleensi siviiliproses-
suaalisessa jdrjestyksessd markkinaoikeudessa (PatL. 65 §, joka nykyisessd
muodossaan tuli voimaan 1.9.2013). Jos niihin tilanteisiin liittyy petosepiily-
jé tai mahdollisuus loukata yritys- tai liikesalaisuutta, on siltd osin myos rikos-
prosessi Helsingin kéircijioikeudessa tarpeen vaatiessa kdytettdvissi.? Patentin,
hyodyllisyysmallioikeuden, tekijdnoikeuden tai muun immateriaalisen yksin-
oikeuden loukkaukseen perustuva vahingonkorvausvaade voidaan lainsdadén-
tomme mukaan nostaa joko pelkistddn siviiliprosessuaalisessa jirjestyksessa
markkinaoikeudessa tai esimerkiksi patentinloukkauksesta esitetyn rangaistus-
vaatimuksen liitdnndisvaatimuksena Helsingin kirdjdoikeudessa kiytavassa ri-
kosprosessissa.’

Mikili kannetta ajetaan rikosprosessina, on esitetyn rangaistusvaatimuksen
lisidksi myos mahdollinen korvausvaade toteutettava rikosprosessuaalisessa jar-
jestyksessd.*

Prosessijarjestyksemme mukaan voidaan myos vditettyyn rikolliseen te-
koon perustuvaa vahingonkorvausvaadetta ajaa erikseen, siis vaatimatta samal-
la rangaistusta esimerkiksi tahallisen patentinloukkauksen johdosta. Tidssi ta-
pauksessa on kannetta kuitenkin ajettava siviiliprosessuaalisessa jirjestyksessa
samoin kuin silloin, kun vahingonkorvausvaadetta ei perustella viitetylld rikol-
lisella teolla, vaan vaade on puhtaasti yksityisoikeudellinen.

! Ks. UPC-jirjestelméstd lihemmin s. 110 ss.

2 Ks. siviilioikeudellisten immateriaalioikeusasioiden nykyisestd keskittdmisestd markkinaoi-
keuteen Oesch — Pihlajamaa — Sunila s. 250.

3 Ks. yleisemmin Lappalainen 1995 s. 10 s.

* Ks. Tirkkonen 7969 s. 70 ss.
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9.2 KUKA ON OIKEUTETTU AJAMAAN KANNETTA?

Kysymykselld asiavaltuudesta kantajapuolella® eli silld, kenelld immateriaali-
oikeuksia koskevissa sopimusriidoissa ja yksinoikeuksien loukkausoikeuden-
kdynneissd on oikeus omissa nimissdin esittdd vahingonkorvausvaatimuksia,
on merkitysti vastaajan kannalta sen vuoksi, ettid jos vailla asiavaltuutta ole-
va henkild voisi menestykselld esittdd vaatimuksia, saattaisi vastaajaa kohdata
uhka joutua toistamiseen samaa asiaa koskevien vaateiden kohteeksi.

Sopimusperusteisissa korvausriidoissa kannetta ajaa yleenséd vahinkoaan to-
disteleva, esimerkiksi keksintdoikeutensa myynyt keksijd tai patentinhaltija.
Luonnollisesti tdama tai esimerkiksi hyodyllisyysmallioikeuden haltija on yk-
sinoikeuden loukkauskanteen ajaja. Vaikeuksia voidaan kuitenkin ajatella syn-
tyvin esimerkiksi sellaisissa kdytinnossé varsin harvinaisissa tilanteissa, joissa
tietty henkilo on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteriin esimerkik-
si patentin haltijaksi, vaikka hdn on jo myymaélld tai muuten luovuttanut paten-
tin tai muun yksinoikeutensa toiselle. Koska teollisten yksinoikeuksien luo-
vutusten rekisteriin merkitseminen ei meilld ole pakollista,® voi joskus kidyda
niin, ettd vahingonkorvausta esimerkiksi patentinloukkaukseen nojautuen vaa-
tii henkild, joka jo on patenttinsa luovuttanut, ilman ettd luovutus on loukkaus-
asiaa késittelevin oikeuden tai senkéén tiedossa, jolta korvausta vaaditaan. Jos
pitdydyttéisiin yleisiin prosessuaalisiin periaatteisiin, voisi korvausvastuuseen
tuomittu loukkaaja joutua suorittamaan saman loukkauksen johdosta korvauk-
sia toistamiseen patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden luovutuksensaajalle
tdmén nostaman uuden oikeudenkdynnin johdosta.” Aikajérjestyksessd ensim-
miisessd oikeudenkdynnissdhin on tuolloin ollut vdird asianosainen vahingon-
korvauksen vaatijana, kun ko. yksinoikeus on jo siind vaiheessa kuulunut luo-
vutuksen nojalla toiselle. Milloin loukkaaja tuolloin on ollut hyvissi uskossa
luullen perustellusti vastapuoltaan patentin oikeaksi haltijaksi, voidaan kuiten-
kin mainittu kohtuuton seuraamus vélttda siten, ettd tuo vastapuoli legitimoi-
daan oikeudenkdynnissi patentinhaltijaksi, koska hinen nimensé on esiintynyt
patenttirekisterissi viimeisend patentinhaltijana. Ylostalo toteaa perustellusti
seuraavaa:

5 Tarkastelu koskee seki riita- ettid rikosoikeudenkéyntejid. Rikosjutuissa puhutaan kantajapuo-
lella mieluummin asianomistajasta kuin kantajasta. Syyttdjd(viranomainen) taas jié tdssd kor-
vausoikeudellisessa tutkimuksessa aiheen ulkopuolelle.

¢ PatL 44.1 §: "Milloin patentti on siirtynyt toiselle tai sen kiyttolupa luovutettu, siitd on pyyn-
nostd tehtdva merkintd patenttirekisteriin.” Samansiséltdinen on Ruotsin patenttilain 44.1 §, ks.
esim. Hesser — Essén s. 117 s. Vastaava sddnnos on HyodMallilL28.3 §:ssi.

" Ks. Martti Yldstalon antamaa erédstd asiantuntijalausuntoa, joka sisdltyy KKO:n aktiin 509 RD
1967 otettuun Pietarsaaren RO:n poytikirjaan istunnon 25.4.1966 kohdalla. Titéd patentinlouk-
kausjuttua on tarkasteltu mm. edelld s. 174 ss.
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”Mitédén erityistd sdannosti rekisteriin tehdyn merkinnin legitimoivasta vai-
kutuksesta oikeudenkédynnissi ei tosin Suomen patenttilakiin sisélly, mutta
kun erindisille ns. oikeustoimimerkinndille on laissa annettu oikeutta luova
vaikutus vilpitdntd kolmatta miestd kohtaan (vrt. vuoden 1943 patenttilain
69 ja 70 §), ei olisi johdonmukaista pitdd patenttirekisteriin merkittyji tieto-
ja nyt kysymyksessd olevassa suhteessa vailla vaikutusta olevina. Voidaan-
pa sanoa olevan asian luonnon mukaista, etté julkiseen rekisteriin merkitylla
seikalla on erityinen arvo ilman nimenomaista lain sdédnnostikin.”®

Ylostalon viittaus mainittuun 69 §:dén tarkoittaisi nykyisin voimassa olevan
patenttilain 44.5 §:44. Siind on vastaava sddnnos, jonka mukaan vilpittdmassi
mielessd olevaa patentin luovutuksensaajaa vastaan ei voida vedota aiemmin
tapahtuneeseen patentin luovutukseen, mikili rekisteriin on merkitty ainoas-
taan myOhempi luovutus.

Nykyisen patenttilain 44.4 §:éddn siséltyy erityinen sadnnos viimeksi patentti-
rekisteriin merkityn patentinhaltijan asiavaltuudesta: ’Patenttia koskevassa rii-
ta- ja muussa asiassa katsotaan patentinhaltijaksi se, joka patentinhaltijana on
viimeksi merkitty patenttirekisteriin.” Vastaava periaate sisiltyy HyodMallil.
28.3 §:4dan.

Hallituksen patenttilakiesityksen vuodelta 1966 mukaan PatL. 44.4 § sisiltdd
kuitenkin pelkédstddn normin passiivisesta asialegitimaatiosta. Tdmd ilmenee
seuraavista hallituksen perusteluista:

”Tissd tarkoitetulla rekisterimerkinnilld on katsottu olevan sellainen vaiku-
tus, ettd patenttia koskeva asia aina voidaan panna vireille sitd vastaan, joka
patenttirekisterin mukaan on patentinhaltija. Tdllainen passiivinen asiaval-
tuus on vilttiméton kolmannen henkilon edun kannalta katsoen. Kolman-
nen henkilon tidytyy nimittdin voida luottaa siihen, ettei hdnen nostaessaan
kanteen patenttirekisteriin patentinhaltijaksi merkittyd henkildd vastaan teh-
dd viitettd patentin siirtymisestd toiselle. Sitd vastoin ei ole katsottu tar-
peelliseksi sddtdd vastaavaa aktiivista asiavaltuutta. Jos rekisteriin merkitty
patentinhaltija nostaa kanteen patentinloukkauksesta siitd huolimatta, ettd
patentti on siirtynyt toiselle, vastaajan tdytyy voida tehdd viite siitd, ettei
vastapuoli ole oikea kantaja, vaikkakaan uutta patentinhaltijaa ei ole merkit-
ty rekisteriin.”'°

Téssd suhteessa samansisiltoisistd hyodyllisyysmallioikeuslain esitoistid ilme-
nevisti PatL 44.4 §:n kanssa samansiséltdinen HyodMalliLL 28.3 § koskee myos

8 Ks. Ylostalo, ed. av., mainittu lausunto.

® Ks. KKO 1993:49 (iidn.): ”A oli luovuttanut B:lle omistusoikeuden suomalaisiin patenttirekis-
teriin merkittyyn patenttiin ja patenttihakemusdiaariin merkittyyn patenttihakemukseen seké ul-
komaisiin patentteihin ja patenttihakemuksiin. A:n velasta voitiin ulosmitata patenttirekisteriin
merkitty patentti, kun omistusoikeuden luovutuksesta ei ollut tehty merkintié patenttirekisteriin,
mutta ei suomalaista patenttihakemusta eikd ulkomaisia patentteja ja patenttihakemuksia.”

10" Ks. HE 1966:101 s. 21, NU 1963:6 s. 287.
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pelkistddn passiivista asialegitimaatiota.!! Hallitus ei my&skddn ole lausunut
aktiivisesta asialegitimaatiosta kieltdvisti laajemmin kuin mainitussa suhtees-
sa. Ndin ollen ei ole estettd hyviksyid Ylostalon puoltama edelld selostettu ra-
joitettu legitimaatiovaikutus. Se siis koituu loukkausoikeudenkdynnin sellaisen
vastaajan hyviksi, joka perustellusti on luullut vastapuoltaan patentin tai rekis-
terdidyn hyodyllisyysmallin oikeaksi haltijaksi. Myds tavaramerkkioikeudessa
taima kanta on hyviksyttivissd.'? Sen sijaan edelld siteeratuista hallituksen esi-
tyksen perusteluista ilmenee, ettd meilld merkinté rekisteriin patentin tai hyo-
dyllisyysmallioikeuden haltijaksi ei ole edellytyksend vahingonkorvaus- ym.
vaatimusten esittimiselle loukkausoikeudenkdynnissa.

Myds patenttia tai hyodyllisyysmallioikeutta koskevan lisenssin haltija voi
monesti vaatia vahingonkorvausta loukkauksen johdosta. Lisenssin haltijan téta
oikeutta koskevat PatL 64.1 § ja HyodMalliL 42.1 § on kumottu, ja niiden ti-
lalla on 1.9.2013 alkaen ollut kdyttoluvan haltijan kanteennosto-oikeuden suh-
teen asiallisesti samansiséltdinen oikeudenkidynnistd markkinaoikeudessa an-
netun lain ndin kuuluva 4 luvun 19.1 § 2 virke:" ”Jos kdyttluvan haltija aikoo
nostaa kanteen 1 luvun 4.1 §:n 1, 5-9 tai 13 kohdassa tarkoitetun rekisterdintiin
perustuvan teollisoikeuden tuottaman yksinoikeuden loukkauksesta, hianen on
annettava siit4 tieto (rekisterdidyn teollis)oikeuden haltijalle.”'* Siteeratun lain-
kohdan sanamuoto (puhutaan rajoituksetta kédyttdoikeuden haltijasta) antaa ai-
hetta padtelld, ettéd sellainen kanteennosto-oikeus on sekd silld, jolle patentin tai
hyodyllisyysmallioikeuden haltija on luovuttanut yksinomaisen oikeuden kek-
sinnon kdyttéon (ns. yksinomainen kdyttdlupa eli lisenssi, jolloin on vain yksi
lisenssin haltija, joka yksin tai rinnakkain yksinoikeuden haltijan kanssa saa
kayttdad keksintod') ettd silldkin, jonka saama lisenssi on yksinkertainen (jol-
loin lisenssin haltijoita saattaa olla kaksi tai useampiakin'®). Mainittu pastelma
saa tukea yhteispohjoismaisen patenttimietinnon perustelujen tietystd kohdasta,
joka nimenomaan on otsikoitu “Ritt att fora intrangstalan.” Mietinndssé lausu-
taan, ettd vahingon kérsijoiden piiri rajoittunee niihin, joilla loukkausjutussa on
patenttiin nojaava oikeudellinen intressi, so. patentinhaltijaan ja hédnen lisens-
sinhaltijoihinsa mukaan lukien myos pakkolisenssin saajat.!’?

' Ks. HE 1990:232 s. 12.

12 Arg. TMerkkiL 33.2 §: “Luovutus, jota ei ole merkitty rekisteriin, ei ole voimassa kolmatta
kohtaan, joka vilpittdmissid mielessd on saanut oikeuden tavaramerkkiin.”

13 Samansisiltoisyys todetaan HE 2012:124's. 77, 85.

14 Tiedonannon tarkoitus on varata patentin tai hyddyllisyysmallioikeuden haltijalle mahdolli-
suus valvoa etujaan asiassa, mm. mahdollisena viliintulijana oikeudenkdynnissi. Ks. NU 1963:6
s. 378.

15 Ks. Godenhielm, Codex 25 ar s. 31, Kivimdki — Y1ostalo s. 105, Oesch — Pihlajamaa — Sunila
s. 174.

16 Ks. Kivimdiki — Ylostalo s. 105, Godenhielm, Codex 25 ar s. 31, Oesch — Pihlajamaa — Sunila
s. 174 s.

17 Ks. NU 1963:6 5. 342.
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Ruotsin tavaramerkkilain valmistelun aikoihin sielld pohdittiin kysymysti,
pitdisiko oikeuden ajaa tavaramerkinloukkauskannetta rajoittua merkinhalti-
jaan ja yksinomaisen lisenssin haltijaan. Patenttimietinndssé todetaan vield,
ettd asianomainen ministeri ei kuitenkaan pitinyt aiheellisena sellaista rajoi-
tusta, jota ei sitten otettukaan Ruotsin, Tanskan ja Norjan nykyisiin tavara-
merkkilakeihin. Yhteispohjoismaiset patenttilain laatijat paattavit esityksen-
sd asiasta lausumalla, ettd patentti- ja tavaramerkkioikeudellisen sédzntelyn
ko. suhteessa on oltava samansiséltdinen.'® Suomen TMerkkil. 45.1 § puo-
lestaan ndyttdd sanamuotonsa puolesta rajoittavan loukkauskanteen nosta-
misoikeuden merkinhaltijaan ja yksinomaisen lisenssin haltijaan.!” Vanhan,
vuoden 1943 patenttilain mukaan loukkauskanteen ajamisoikeus oli paitsi
patentinhaltijalla my6s yksinomaisen lisenssin haltijalla.?

Oikeuskirjallisuudessa monet ovat katsoneet, ettd milloin lisenssi ei ole yksin-
omainen, voidaan riittdvid perusteita esittdd kannan tueksi, jonka mukaan li-
senssin haltija ei voi ajaa patentinloukkaukseen perustuvaa kannetta kolmatta
henkilod vastaan. Hanhén ei voisi estdd patentinhaltijaa hyviksymasti tai sal-
limasta hédnen etuaan loukkaavaa kdyttod, eikd hédnelle sen vuoksi olisi syytd
antaa mainittua itseniistd kanneoikeutta.”' Toisaalta on kiistatonta, ettd esimer-
kiksi patentinloukkaus voi aiheuttaa yksinkertaisen lisenssin haltijalle tuntuvaa
vahinkoa, joka saattaisi jdddid tdysin korvaamatta, jos hinelld ei olisi itseniis-
td kanneoikeutta. Vaikka patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden haltija nostai-
si loukkausoikeudenkiynnin, ei timi periaatteessa olisi kantajana® oikeutettu
vaatimaan korvausta kuin omasta vahingostaan.?® Lisenssin haltija, jolta puut-
tuisi oikeudenkéyntiteitse toteutettavissa oleva saamisoikeus kolmatta kohtaan,
ei voisi myoskdin pétevisti siirtdd sellaista oikeutta yksinoikeuden haltijalle.?*
Lisenssisopimuksesta itsestidin ei myOskdidn automaattisesti voida johtaa yk-
sinoikeuden haltijalle velvollisuutta korvata lisenssin haltijalle sivullisen tdl-
le aiheuttama vahinko.? Tuohon sopimukseen kuuluu kuitenkin keskeisesti li-
senssin antajan velvollisuus sallia toisen osapuolen kiyttda patenttia tai muuta

18 Ks. NU 1963:6 s. 342, Tanskan 11.6.1959 annetun lain 42 § ja Norjan 3.3.1961 annetun lain
41 8.

1 Sddnnos kuuluu: “Jos jollekulle on annettu yksinomainen oikeus rekisterdidyn tavaramerkin
kdyttimiseen tdssd maassa ja sellaisesta kdyttoluvasta on tehty merkinti tavaramerkkirekisteriin,
on tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevissa asioissa sekd merkin haltijaa ettd kiyttoluvan
saajaa pidettidvi asianomistajina.”

20 Tamai ilmenee mainitun lain 82.1 §:stid: “Patenttioikeuden loukkaamista koskeva kanne — —.
Sellaisen kanteen saa tehdd sekin, jolle patentinhaltija on luovuttanut yksinomaisen oikeuden
keksinnon kéyttoon.”

2 Ks. mm. Knoph s. 305, Blum — Pedrazzini Il s. 505 s., Stumpf 1968 s. 181 ss.

2 Tarkastelu koskee edelleenkin sekd riita- ettd rikosoikeudenkéynteji. Rikosjutuissa puhutaan
kantajapuolella mieluummin asianomistajasta.

2 Ks. Fischers. 184

2 Ks. Fischer s. 184, Stumpf 1968 s. 183.

% Ks. Fischer s. 184, Liidecke — Fischer s. 306.
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sopimuskohdetta ja noudattaa pitempiaikaisille yhteistyosopimuksille ominais-
ta lojaliteettivelvoitettaan lisenssin haltijaa kohtaan siten, ettei hin ainakaan
aktiivisilla toimillaan edistd patentinloukkausta, josta koituu vahinkoa hinen
lisenssinhaltijalleen, jos vahinko on suhteettoman suuri verrattuna niistd toi-
mista lisenssin antajalle tulevaan hyotyyn. Hinelle voisi tdstd aiheutua korvaus-
vastuu lisenssin haltijaa kohtaan.?® Vastuu voi perustua myos lisenssisopimuk-
seen otettuun nimenomaiseen takuuvelvoitteeseen.?’

Oikeudenkiynnistd markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 19.1 §:n 2 virk-
keelld on selked sanamuoto, jossa puhutaan kdyttdoikeuden haltijasta oikeu-
denkdynnin nostajana. On my0s syytid ottaa huomioon edelld viitattujen poh-
joismaisten patenttilakiesitdiden samansuuntainen kanta kaikkien oikeudellisen
intressin omaavien lisenssinhaltijoiden oikeudesta loukkauskanteen nostami-
seen. Siihen nidhden tdmi oikeus voidaan myontdd sekd yksinomaisen ettd yk-
sinkertaisen lisenssin haltijalle niin patentti- kuin hyodyllisyysmalliasioissakin.

Kysymys yksinoikeutta koskevan kiyttoluvan rekisteroinnin merkityksesti
aktiivisen asialegitimaation kannalta voidaan ratkaista aiemmin esitettyjen pe-
riaatteiden mukaan.?®

9.3 KANTEEN NOSTAMISAIKA

Téssd suhteessa patentti- ja hyddyllisyysmallioikeuslait ovat samansisiltoisia.
Niiden mukaan korvauskanne viitetyn loukkauksen johdosta on pantava vi-
reille viiden vuoden kuluessa vahingon syntymisesti uhalla, ettd oikeus kor-
vaukseen muuten on menetetty (PatL 58.3 §, HyodMalliLL.37.3 §). Loukkaus-
toiminnan jatkuessa pitempdidn vahinkoa yleensd syntyy jatkuvasti toiminnan
kestédessi; tilloin jokainen toiminnan aikana syntynyt vahinko vanhenee erik-
seen viiden vuoden kuluessa syntymisestiin, kuten yhteispohjoismaisessa pa-
tenttimietinndssa vield erikseen korostetaan.”

Esimerkiksi kelpaa tietty Ruotsin korkeimman oikeuden ratkaisu, NJA 2011
s. 270. Tiassd tapauksessa patenttia oli loukattu myymalla patentoituja lypsy-
robotteja loukkaajan asiakkaidensa kanssa tekemien myyntisopimusten no-
jalla. Oikeus katsoi sekd kohtuullisen kéyttokorvauksen ettd muuta vahinkoa
(menetetty myynti) koskevan korvauksen alkaneen vanheta erikseen jokai-
sen myyntisopimuksen tekemisajankohdasta lukien, vaikka myyntisopimuk-
siin perustuvat, samaten patenttia loukkaavat tavarantoimitukset tapahtuivat

% Marianne Levin (1996 s. 392) puhuu lojaliteettivelvoitteesta vain yksinomaisen lisenssin yh-
teydessd. Lojaliteetti on kuitenkin yleinen velvoite pitempiaikaisiksi tarkoitetuissa kestosopi-
muksissa. Ks. esim. Muukkonen, Juhlajulkaisu Urho Kaleva Kekkonen s. 357 ss.

27 Ks. Fischer s. 184, Castrén 1979 s. 245.

2 Ks. esitystd yksinoikeuden haltijasta edelli s. 277.

» Ks. NU 1963:6 s. 340.
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myohemmin. Tdtd perusteltiin seuraavasti: Laillisesti meneteltdessd velvol-
lisuus maksaa kéyttokorvausta, so. lisenssimaksua patentinhaltijalle, olisi
syntynyt jo kunkin myyntisopimuksen tekemishetkelld. Toiseksi patentin-
haltija oli menettinyt mahdollisuutensa saada myyntivoittoa omista tuotteis-
taan aina sitd mukaa, kuin loukkaaja oli solminut loukkaustuotteita koskevia
myyntisopimuksia omien asiakkaidensa kanssa.*

Yleisten intressienkin kannalta on toki tihdellisté, ettd oikeudenhaltija ei ai-
heuta kilpailijoilleen hankaluuksia odottamalla passiivisesti, kunnes hinen va-
hingonkorvausvaatimuksensa nousevat huimaaviin summiin. Monesti patent-
ti- tai hyodyllisyysmallisuojan ala selvidad vasta loukkausoikeudenkdynnissa.
Ei ole asianmukaista, etti kilpaileva elinkeinonharjoittaja joutuu jatkuvan kor-
vausvastuu-uhan vuoksi hyvinkin pitkdin pidittyméédn toiminnasta, joka ehki
itse asiassa jdd yksinoikeuden suoja-alan ulkopuolelle.’! Tama huomioon otta-
en edelld mainittu vanhenemisaikakin on ehka liian pitki. Toisaalta taas vahin-
koa kérsinyt oikeudenhaltija saattaa joskus joutua suorittamaan useita vuosia-
kin kestivia tutkimuksia, ennen kuin tilanne on kypsi kanteen nostamiseen, ja
on my6s muita ndkokohtia, jotka puoltavat em. vanhenemisajan séilyttamistd.*

Alkaen 6.3.2006 (voimaantulosta VNA 143/2006) on PatL 60.3 § kuulunut
seuraavasti:

”Vahingonkorvausta koskevan 58.3 §:n sddnnoksid ei sovelleta, jos korvaus-
kanne nostetaan vuoden kuluessa patenttia koskevan viiteajan paédttymisestd
tai jos viite on tehty, vuoden kuluessa siitd, kun patentti on pysytetty voimas-
sa lainvoimaisella paéatokselld.”

Aiemmin tarkoitettu yhden vuoden médriaika alkoi aina jo Patentti- ja rekiste-
rihallituksen tekemistd patentin myontopaitoksestd. Nykyisin kuitenkin véite-
menettely kohdistuu aina myodnnettyyn patenttiin, eiki viitetta siis tehdid ennen
patentin myOontopadtostd. Sen vuoksi timé paiatos yksinddn ei riitd maaritta-
maién korvauskanteen nostamisajan alkua. Niin ollen korvauskanne voidaan
aina nostaa yhden vuoden kuluessa myontopaitoksestd tehtyyn valitukseen an-

% Ks. ratkaisua koskevat selosteet ja kommentit Lundberg s. 99 s., s. 316 ss.

31 Ks. NU 1963:6 5. 341.

32 Ks. NU 1963:6 s. 341, jossa my6s mainitaan, ettd oikeudenhaltija saattaa tarvita hyvinkin pit-
kdn ajan neuvotellakseen loukkaajan kanssa asian mahdollisesta sovinnollisesta ratkaisusta.
Nidmad neuvottelut saattavat pahasti hdiriintyd, jos kanne vanhenemisen ehkdisemiseksi on nostet-
tava kesken neuvottelujen. Mahdollisia loukkaajia voi my&s olla useita, joiden kaikkien kanssa
olisi pyrittdvi selvittdmédn tilanne. Patenttilakia valmisteltaessa pohjoismaiset komiteat ottivat
pohdittavakseen kysymyksen, olisiko tekstissi tarkastellun absoluuttisen vanhenemisajan lisiksi
nykyiseen patenttilakiin ollut siséllytettdvd myos relatiivinen vanhenemisaika vuoden 1943 pa-
tenttilain 75.1 §:n tapaan. Tuo aika olisi ollut laskettava siitd, kun asianomainen sai tiedon paten-
tinloukkauksesta ja loukkaajasta. Mainituista ja erdistd muistakin syistd komiteat eivit kuiten-
kaan pidtyneet ehdottamaan relatiivista vanhenemissaantod.
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netusta markkinaoikeuden lainvoimaisesta péitoksestd®® tai viime kddessd yh-
den vuoden kuluessa viimeisen valitusasteen eli korkeimman hallinto-oikeuden
lainvoimaisesta paétoksestd.>

Hyodyllisyysmallioikeutta koskevasta Patentti- ja rekisterihallituksen myon-
topddtoksesti valitetaan niin ikd4n markkinaoikeuteen (HyodMallilL 23.1 §) ja
sieltd valituslupaedellytykselld korkeimpaan hallinto-oikeuteen (L. oikeuden-
kdynnistd markkinaoikeudessa 7:2.1). Myonnetty hyoddyllisyysmallioikeus on
voimassa jo taannehtivasti rekisterdintihakemuksen tekemisestd (HyodMallilL
25 §), hakemuksen kisittelyajan ollessa pdinvastoin kuin patenttihakemuksissa
lyhyt kestiden normaalisti vain 3—-6 kuukautta.* Tité taustaa vasten on ymmar-
rettdvad, ettd hyodyllisyysmallioikeuslaissa ei ole PatL 60.3 §:n kaltaista sdin-
nosta.

Vahingonkorvauskannetta ei voida panna vireille ennenaikaisesti, so. ennen
patentin tai hyddyllisyysmallioikeuden myoOntdmistd.*® Tdmi johtuu siitdkin,
ettd oikeussuojan tarvetta ei silloin voi olla olemassa, kun mitdidn viitettyyn
loukkaukseen perustuvaa vahingonkorvaussaatavaa ei teollisen yksinoikeuden
ainakin toistaiseksi puuttuessa vield ole voinut synty4.’” Patentilla tai hyodylli-
syysmallioikeudella suojatun keksinnon hyviksikdyttda onkin luontevaa nimit-
tdd mainitun yksinoikeuden loukkaukseksi periaatteessa ainoastaan sikéli, kuin
hyviksikdytto tapahtuu yksinoikeuden myontiamisen jilkeen.*® Eri asia on, ettd
oikeuden myontidmisen jilkeen vireille pannulla kanteella voidaan vaatia va-
hingonkorvausta myds patentin tai hyodyllisyysmallioikeuden hakemusajalta.
Niihin lakeihin perustuvan korvausvastuun edellytyksii tuolta ajalta on tarkas-
teltu aiemmin.*

3 Ennen PatL 27.1 §:44 koskevan muutoksen voimaantuloa 1.9.2013 valitus tehtiin Patentti- ja
rekisterihallituksen valituslautakuntaan.

3 Ks. HE 2005:92 s. 41 s. Korkeimman hallinto-oikeuden antamaa valituslupaa edellyttivisti
valitusoikeudesta ks. oikeudenkdynnistd markkinaoikeudessa annetun lain 7:2.1.

3 Ks. s. 166 s.

% Ks. NU 1963:6 s. 349.

37 Ks. oikeussuojan tarpeesta prosessinedellytykseni siviiliprosessissa Tirkkonen 1974 s. 380 s.,
385 kirjallisuusviittauksin ja vastaavasti rikosprosessin osalta sama 1969 s. 346 s. kirjallisuus-
viittauksin.

3% Ks. HE 1966:101 s. 25.

¥ Ks. luku 7.2.4.
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10 Keksijdn, patentin ja hy6dyllisyysmalli-
oikeuden haltijan oikeusasema ja
oikeusturva: loppupéitelmat

Téstd teoksesta ilmenevit esimerkiksi omassa pienyrityksessdin toimivalle it-
sendiselle keksijidlle monesti luonteenomaiset vaikeudet. Ne liittyvét hinen
pyrkimykseensid pitdd keksintd madridysvallassaan neuvotellessaan yhteistyo-
kumppaneikseen tarkoittamiensa keksintGtoiminnan rahoittajien ja muiden
keksinnosté kiinnostuneiden tahojen kanssa. Useimmiten hénelld ei ole omasta
takaa riittdvid varoja eikd aina riittdvii neuvottelu- seki kaupallisia ja juridisia
valmiuksia suoriutua menestyksellisesti neuvotteluissa.

Keksijidn tavoitteiden saavuttamista hankaloittaa maassamme vallitseva
pienyrittdjakeksijoiden tekemien keksintdjen jiykka ja osaksi vanhentunutkin
rahoittamisjirjestelmd, esimerkkinid Tekesin myontdméssd rahoituksessa nor-
maalisti edellytettivd, monelle keksijille ylivoimainen oma rahoituspanostus.
Téhin liittyy keksijin neuvottelukumppaneille tyypillinen voimakas neuvot-
teluasema suhteessa keksijdin, joka ei useinkaan ajoissa huomaa tai kyke-
ne havaitsemaan yhteistyosopimuksen muodostuvan itselleen riskialttiiksi ja
vaarantavan hinen mahdollisuutensa saada keksintonsi luovutuksesta yhteis-
tyokumppanilleen téltd odottamaansa taloudellista vastiketta.

Kirjassa on tarkasteltu keksijin, patentin ja hyodyllisyysmallioikeuden hal-
tijan sekid ndiden tahojen vastapuolen asemaa yhteistyoneuvotteluissa. Esityk-
sestd ilmenee toistaiseksi vailla kiyttokelpoista patenttia olevan yksityisen kek-
sijdn neuvotteluaseman tyypillinen heikkous verrattuna mainittuihin muihin
toimijoihin. Teoksessa tarkastellaan epdedullisen keksinnén luovutussopimuk-
sen tehneen henkilon mahdollisuuksia vedota OikTL 3 luvun mukaisiin so-
pimuksen pdteméttdmyysperusteisiin vapautuakseen luovutussopimuksesta.
Nimad lain suomat keinot ovat tarkastelusta ilmenevisti yleensi riittiméatto-
mit turvaamaan keksijdd. Niihin vetoamiseen liittyy tyypillisesti vaikeuksia
todistaa piatemittomyysperusteen olemassaolo. Tdhdn myotivaikuttaa se, ettd
luovutussopimus tehdédédn usein nopeasti keksijdn ollessa taloudellisista syisté
pakotettu luovuttamaan keksint6onsi kohdistuvat oikeudet taholle, joka on so-
pimusneuvotteluissa salannut todelliset pyrkimyksensd, jotka saattavat olla tiy-
sin vastakkaiset keksijin intressien kanssa.

Keksijin odotusarvot hinelle kertyvistd tuloista keksinnon luovutusso-
pimuksen jilkeiseltd ajalta saattavat olla erittdin korkeita. Ottaen huomioon
kiytinnossd yleensd olemattomat mahdollisuudet luovutussopimuksen purka-
miseksi ja keksintdoikeuksien palauttamisesta samalla keksijédlle on luovu-
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tussopimukseen aiheellista sijoittaa keksijad ikdviltd yllatyksiltd suojaavia,
mahdollisimman kattavia ja tasméllisid turvalausekkeita. Ottaen huomioon vai-
keudet arvioida keksinnon tulevaa taloudellista kdyttoarvoa ja useimmiten voi-
makkaammassa neuvotteluasemassa oleville luovutuksensaajille ominainen
vastahakoisuus tillaisten lausekkeiden kirjaamiselle sopimukseen keksijd — toi-
sinaan taloudellisessa pakkotilanteessa — saattaa joutua tekeméiin itselleen ris-
kialttiin keksintonsd luovutussopimuksen. Toisinaan luovutuksensaaja kdyttda
siind médrin taloudellisia ym. resursseja ostamansa keksinnon jatkokehittelyyn,
ettd hiinelli ei ole kiinnostusta palauttaa keksinnén omistus- ja kiyttdoikeuksia
takaisin keksijélle tai hdnen yritykselleen.

Teoksen luvuissa 5-9 kysymyksid tarkastellaan yksinoikeuden haltijan eikd
yksittdaisen keksijan ndkokulmasta. Mainittujen lukujen historiallinen perusta
muodostuu vuonna 1979 ilmestyneen kirjani ”Vahingonkorvaus immateriaa-
lioikeudessa” patenttioikeudellisiin korvauskysymyksiin kohdistuvasta tarkas-
telusta. Tidssd tulee nikyville se, ettd silloinen teollisoikeudellinen vahingon-
korvauskdytintd on ylipdinsi ollut ilmeisen epAdmaéirdisti ja sattumanvaraista.
Niin ikddn tuomioistuinten langettamat vahingonkorvaukset ovat monesti olleet
midréltddn kovin vihdiset.

Sen sijaan tdmin teoksen vuodelta 2015 7 ja 8 luvusta ilmenee, miten sisél-
I6ltddn muuttumattomaan Patl. 58 §:44n perustuva uudempi oikeuskdytdntod
yleisesti ottaen rakentuu tuomioiden entistd seikkaperidisemmille perusteluille.!
Téstd oikeuskdytdnnostd on luettavissa selkeitd suuntaviivoja, mitd tulee niin
PatL 58.1 §:n mukaisen korvausvastuun edellytyksend olevan tuottamuksen
arviointiin kuin PatL 58 §:n soveltamisessa vilttiméattoméaan tuomittavan kor-
vausméirédn arvioimiseen.

Nykyisin ilmenee jo suoraan maamme oikeuskdytinnostd, miten etenkin
tuotantoportaassa mutta yleisesti ottaen my0ds maahantuojilla seki tukku- ja
vahittdisportaan erikoisliikkeilld on ankara selonottovelvollisuus sekd myon-
netyistd patenteista ettd niiden suoja-alasta. Vain harvemmin jokin erityinen
olosuhde voi poistaa patentin loukkauksesta seuraavan tuottamusvastuun ndiltd
elinkeinoeldmén toimijoilta. Vastaavasti arvioidaan my6s hyodyllisyysmallioi-
keuden loukkausta.

Verrattuna 1970-luvun tilanteeseen ovat tuomioistuintemme langettamat
korvausmaédrit patentin loukkaustapauksissa vilistd huomattavan suuria. Toi-
saalta julkaistujen hyodyllisyysmallioikeuden loukkaustuomioiden vihiisyy-
den vuoksi samaa huomiota ei ole aihetta tehdd hyodyllisyysmallien osalta.?

Korvaussummien kasvaminen ajan mittaan selittyy osaksi silléd, ettd tuomio-
istuinten ratkaistaviksi viime vuosina on tullut taloudelliselta merkitykseltdin
huomattavampia riitoja kuin aiemmin, esimerkkind lddketeollisuus. Niin ikd4n

! Tuomion perusteluvelvoite on nykyisin OK 24:4:ssa.
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KEKSIJAN, PATENTIN JA HYODYLLISYYSMALLIOIKEUDEN HALTIJAN ...

Immateriaalioikeuksien merkitys elinkeinoeldmén aineettomana pddomana li-
sddntyy jatkuvasti, alalla toimivien asianajajien asiantuntemuksen korostuessa
aiempaa parempien koulutus-, opiskelu- ja erikoistumismahdollisuuksien myo-
td. Lisdksi immateriaalioikeuksia hallitseva professori- ym. asiantuntijataho on
niin asianajajien kuin muidenkin tarvitsijoiden kiytettdvissd. Tuomioistuimet
puolestaan tekevit nykyisin entistd tarkempaa ty6td, mikd ndkyy tuomioiden
monesti varsin seikkaperdisisti ja tasmillisistd perusteluista.

Kohtuullinen korvaus (kidyttokorvaus) keksinnon kdytostd on minimikorvaus
patentinloukkauksesta. Vuoden 1979 teokseen verrattuna kohtuullisen korvauk-
sen madridytymiseen vaikuttavia seikkoja on voitu tarkastella entistd laajemman
ja seikkaperdisemmén oikeuskdytinnon seké kirjallisuuden valossa, joten kes-
keiset ja kdytdnnossd harvinaisemmatkin kohtuullisen korvauksen méairittely-
perusteet ovat vahvasti esilld. Patentinloukkauksessa kdytettavit mairittelype-
rusteet soveltuvat vastaavasti hyodyllisyysmallioikeuteen.

Téssi teoksessa on tarkasteltu myos korvausta muusta vahingosta kdyttokor-
vauksen ylittdviltd osin. Tiltd osin on pddosin noudatettu vuoden 1979 teok-
sen esitystapaa tarkasteltavien asioiden ja niiden kisittelyjdrjestyksen osal-
ta. Patentin ja hyodyllisyysmallioikeuden loukkauksesta aiheutuvan vahingon
syntymisti, syyperdistd aiheuttamista ja arvioimista, loukkausjutun vastaajan
liikesalaisuuksien merkitysti ja niiden suojaa oikeudenkdynnissi sekd markki-
nahéiriévahinkoa on kisitelty entisti monipuolisemmin ja perusteellisemmin
uudemman oikeuskiytdnnon ja -kirjallisuuden valossa.

Erityisesti teoksen alkuosassa on paikoitellen valotettu myos keksintdjen
omistus- ja korvauskysymyksisté virinneistd oikeudenkdynneisti etenkin riitta-
mittomit taloudelliset voimavarat omaaville keksijoille koituvia riskeja ja uh-
katekijoitd. Niitd uhkia ei luonnollisestikaan voida kokonaan eliminoida, vaan
korkeintaan vihentdd niiden merkitystd. Eréds keino olisi arvonlisdveron pois-
taminen asianajopalkkioista kokonaan tai rajoitetussa laajuudessa. Hivinneen
pienyrittdjan padsadntoistd velvollisuutta korvata vastapuolen oikeudenkdynti-
kulut ei kuitenkaan voida vihentdd kuin muuttamalla oikeudenkdymiskaarta si-
ten, ettd kovin riitaisissa jutuissa rajoitettaisiin voittajan oikeutta saada kulunsa
korvatuiksi tdysimédriisesti.

Tadmaéntapaisilla uudistuksilla voitaisiin ainakin jossakin méérin myotévai-
kuttaa siihen, ettd Suomessa tehdyt keksinnot pysyisivit pddosin kotimaisten
keksijoiden ja heidédn pienyhtididensd madrddmisvallassa. Tama olisi hyddyksi
maamme elinkeinoeldmalle ja kerryttdisi samalla verotuloja.
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Abstract

Martti Castrén
COMPENSATION FOR AN INVENTION

The right of an inventor and of a patentee or a holder of a
utility model right to compensation for the assignments of
rights to an invention or for infringement of these rights

The book is a general account of the questions about compensation rights relat-
ing to inventions.

An inventor who owns a small enterprise is often the loser when striving to
keep the control over the invention during negotiations with those financiers
who develop the invention and with other interested parties. The position of an
inventor and a patentee or the holder of a utility model right and their counter
parts are treated in this book. Among other things, the author discusses the op-
tions of a party whose invention has been assigned unprofitably in utilizing the
legal grounds in the Finnish Contract Act for declaring contracts void.

Production of evidence about these grounds is evidently difficult. The par-
ty opposing the inventor may have a plan, the gist of which is hidden from the
inventor from the beginning of the negotiations, aiming for assignment of the
patent and other IPR rights to the invention concerned in return for compensa-
tion, which often is a license fee calculated to be paid for, say, ten years’. The
inventor may be compelled to sign an unfortunate agreement with the assignee
company during the later phase of the chain of events in which the inventor’s
right to license fees is transformed into a minority shareholding in the assignee
company. In the new situation, the inventor’s compensation for the assignment
is wholly dependent on the company’s good will and its ability to pay a divi-
dend sufficient to recompense the assignment of the invention.

With regard to income accruable to the assignor after the assignment of rights
to the invention, the expectations are often overestimated. If the assignment lat-
er appears to the assignor to be a failure, the rescission of the assignment and
the recovery of the rights to the invention may be difficult. Precautionary claus-
es in the assignment contract, with complete coverage and precision, are need-
ed to protect the assignor against unpleasant surprises. The book describes how
the assignee of the patent and other rights to the invention may incur heavy ex-
penses in striving to make the invention more usable in its field of application.
The assignee may therefore be reluctant to concede, especially to the assignor’s
expressed wish that under specified circumstances the assignor has the right
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to rescind the assignment contract. The concession to the assignor’s wish that
such a clause ought to be included in the contract could nullify the assignee’s
opportunity to recover the investment costs spent on the further technical de-
velopment and commercialization of the invention. The book deals with these
questions as well as so-called best efforts clauses, which may be used when all
rights to an invention are definitely sold, but the price agreed on this assignment
shall be payable to the assignor over a period of many years’.

The book thoroughly illustrates the appearance, culpable causation and cal-
culation of the damage incurred by the infringement of a patent or utility model
right, the significance of the defendant’s business secrets and their protection in
a trial; likewise the damage caused by market disruption from various aspects
and in the light of new legal praxis and literature.

The latter part of the book concentrates on damages questions connected
with infringements of patents and utility model rights, mainly according to sec-
tion 58 (1) of the Finnish Patent Act and section 37 (1) of Finnish Utility Model
Act. This part of the book is partly an updated version of the same author’s book
Damages in intellectual property rights (1979). The new book describes how
legal praxis has changed since 1979 and that the reasons for judgments have be-
come more detailed, containing specific guidelines. Among other things, there
has been an increase in the amounts adjudicated in trials concerning infringe-
ments of patents. This change is partly explainable by the fact that in recent
years courts have decided cases concerning the medical industry, the economic
importance of which is greater than in cases decided previously. On the other
hand, there is no reason to make the same observation with regard to judgments
in trials concerning infringements of utility model rights, the reason being the
small number of published judgments in these cases.

Reasonable compensation for the use of the invention is the minimum com-
pensation for the infringement of a patent. As distinction from the author’s 1979
book, the author has now been able to examine circumstances affecting the cal-
culation of reasonable compensation in the light of more abundant and detailed
legal praxis and literature. Both central and more rarely occurring grounds for
calculating the reasonable compensation are thus clearly presented in the book.
Grounds for calculation which are used for patent infringements apply corre-
spondingly when it is a question of the infringement of a utility model right.

The culpability requirement for paying damages is treated thoroughly in
the new book. Nowadays one can read directly in the Finnish court praxis how
producers in particular but also importers and specialized wholesale and retail
dealers have a strict duty to examine granted patents and the scope of their pro-
tection. Only more seldom may a special circumstance eliminate the responsi-
bility based on culpability with regard to these active participants in economic
life. The infringement of a utility model right is assessed correspondingly.
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Compensation for an invention is intended for those who are interested in
economic exploitation of inventions and patents and the utility model rights as-
sociated with inventions. The book is also useful for lawyers and other profes-
sionals in business life, who encounter questions connected with this kind of
intellectual property in their daily work.

Finnish Lawyers’ Association 2015
ISBN 978-951-855-346-8
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