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Papula-Nevinpat — Sinun yksinoikeutesi

IPR-tarvekartoitus, tutkimukset ja Teollisoikeuksien valvonta,
strateginen neuvonta Teollisoikeuksien hakeminen ja hyodyntaminen ja konfliktit

rekisterointi
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Konsortiosopimukset ja IPR

* Sopimus konsortion sisaisista jarjestelyista

* Tausta-aineiston (background) ja tulosten (results, foreground)
kayttooikeudet

* IPR (Intellectual Property Rights)
* Patentti ja hyodyllisyysmalli
* Tavaramerkki
* Mallisuoja
* Tekijanoikeus (esim. tietokoneohjemat)

* Tavoitteet sopimukselle riippuvat tilanteesta
* Oma IPR, projektin muut jasenet (esim. kilpailjat) ja heidan IPR



Alneettomat oikeudet

Yksinoikeus keksint6on,
myonnetaan tutkimuksen jalkeen,
hakemus tehtava ennen julkaisua

Kirjallinen tai muu taiteellinen teos,
my0s tietokoneohjelma
(ei-tekniset piirteet)

Tekijan- Hyodyllisyys- julkaisua

oikeus

malli

Tavara-

Yksinoikeus keksint66n, yleensa ei
tutkimusta, hakemus tehtava ennen

Internet- merkki Yksinoikeus tavaramerkkiin,
osoite erottautuminen muista

tuotteista

Yksinoikeus tuotteen
muotoiluun (ei-tekninen)
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Salassapitovelvollisuus

* Onko sopimuksessa salassapitovelvollisuus?

* Salassapitovelvollisuus,

jos sita ylipaansa on, sattaa koskea vain

materiaalia, joka on merkitty salassapidettavaksi.
* Julkaisu konsortion sisalla voi tehda asiasta julkisen.

* Tiettyja oikeuksia (esinr

* MyO0s salassapitovelvol

. patentti) on haettava ennen julkaisua.
isuuden rikkominen tekee asiasta julkisen.



IPR-riskit vs. mahdollisuudet

* Omien keksintdjen ennenaikainen vuotaminen julkiseksi
* Julkaisu konsortion sisalla auttaa muita jatkokehittelyssa (ml.

patentointi).

* Viela julkaisematon oma patenttlha kemus ei ole yhta hyva este

jatkokeksintojen patentoinr

ille (uutuus vs. keksinno

* Kannattaako nopeutetun ju

<aisun pyytaminen omil

lisyys).
e hakemuksille?

* Muiden osapuolten tietojen hydodyntaminen omiin uusiin

keksintoihin

* Monet [PR-suojamuodot ovat kansallisia oikeuksia, eli ne

suojaavat vain paikallisesti.



Tausta-aineisto (background)

* Data, informaatio, tietotaito (erityisesti IPR), joka

* on osapuolen omistuksessa tai lisensioitavissa ennen konsortiosopimuksen
voimaantuloa tal

* jonka osapuoli kehittaa tai hankkii konsortiosopimuksen voimaantulon jalkeen
hankkeeseen liittymatta.

* Yleensa rajoitettu projektiin liittyviin asiohin

* |PR on helpompi maaritella ja osoittaa backgroundiksi, jos se on
rekisteroity:.

* Muun kehitystyon erottaminen projektityosta?



Listattu ja listaamaton background

* Listattu (listed) background

* Included (positive list): IPR, johon osapuoli antaa kayttéoikeuden muille
osapuolille

* Excluded (negative list):IPR, johon osapuoli ei anna kayttooikeutta muille
osapuolille

* Listaamaton (unlisted) background

* Sitoumus olla kayttamatta listaamatonta (unlisted) tai
negatiivisesti listattua (excluded) backgroundia

* Voidaan katsoa kuuluvaksi positiivisesti listattuun backgroundiin (included),
jos osapuoli kayttaa sita hankkeessa siten, etta muut osapuolet tarvitsevat
sita hankkeessa tai hankkeen tuloksien kayttoon.

* Esimerkiksi IPR, jota muut osapuolet loukkaisivat




Tulokset (results, foreground)

* Mika tahansa aineellinen tai aineeton tulos, erityisesti IPR, joka syntyy
hankkeessa

* Eisisalla tuloksia, jotka syntyvat hankkeen ulkopuolella (edes sen
aikana)

* Mahdollinen yhteisomistajuus (yrita valttaa)
* Tulos voidaan katsoa yhteisesti omistuksi, jos
°* jos se on tehty yhdessa,
* ei ole mahdollista erottaa tuloksesta eri osapuolten osuutta, tai
* ei ole mahdollista eriyttaa tuloksia IPR-oikeuksien hakemiseksi.

* Yrita suojata keksinto silloin, kun se on viela vain omassa tiedossa!
* Omistusoikeus sailyy, vaikka joutuisikin antamaan kayttdooikeuden.




Kayttoolkeudet backgroundiin ja
tuloksiin (vaihtoehtoja)

» Kayttooikeus hankkeen aikana

* Voi olla royalty-free, ellei esiteta rajoituksia kayttoon
* Voidaan antaa kirjallisesta pyynnosta

» Kayttooikeus hankkeen jalkeen

* Muiden osapuolten omien tulosten kayttamiseksi
» Kaikkeen royalty-free automaattisesti

* Opetukseen ja tutkimukseen royalty-free automaattisesti ja muuten “fair and
reasonable” perustuen sopimukseen

* Mahdollisesti velvollisuus antaa muille osapuolille paremmat ehdot kuin
ulkopuolisille




Mahdollisia poikkeuksia

* Background

* Jos kayttooi
oikeudet vo

* Jos kayttooi

volvat maaraytya tam

* Jos kayttooikeus edel
compensaatiota kol
nackgroundia ei valttamatta katsota |

keus liittyy kaupa

vat maaraytya tahan tuotteesee

Keus on ristiriidassa aie

annelle osapuo

MMman SO

lisesti saatavilla o

N
o]

an sopimuksen perustee

yttaisi kolmannen osapuolen suostumusta tai
elle, niin tallaista listaamatonta
istatuksi.

littyvie

RS

mukser

3.

ka

ntojen

Nssa, N

evaan tuotteeseen, niin

mukaan.

lin oikeudet

* Mahdollisesti tarkeita ehtoja suojaaman olemassa olevia tuotteita
tal sopimuksia

* Tuotteiden julkaisu ennen hankkeen alkua, jos mahdollista

* |PR-sopimukset kuntoon ennen hankkeen alkamista




Mahdollisia poikkeuksia

* Background

* JOS

standardiin, niin oI

cayttooikeus o

N tai tulee lisensioiduksi “essentiaalisena™ johonkin

keudet maaraytyvat tahan standardiin liittyvien

ehtojen mukaan (royalty-free tai FRAND).

* Mahdollisesti tarkea ehto, mikali yrityksen toimintaan liittyy
standardointia ja sithen liittyvaa lisensiointia



EsimerkKi

* Yritys lisensioi essentiaalipatentteja standardiin liittyvien FRAND-
ehtojen mukaisesti

* Yritys on osallistumassa EU-hankkeeseen, jossa listaamaton tai
negatiivisesti listattu background annetaan muille osapuolille
rovalty-free

* FRAND = Fair, reasonable, and non-discriminatory

* Riski siita, etta jatkossa lisenssi olisi annettava kaikille royalty-free



Kayttoolkeudet — ylelsia periaatteita

* [Imoitusvelvollisuus olemassa olevista tai hankkeen aikana
syntyvista rajoitteista kayttooikeuksiin

» Kayttdoikeuksista rajattu pois edelleenlisensiointi (sublicensing)
* Poikkeuksena voi olla “Affiliates”, eli emo-/tytaryhtiot tai vastaavat

» Kayttooikeuksien siirrosta ei perita kuluja

* Kayttooikeudet non-exclusive, non-transterable, ja
maailmanlaajuisia

* Pyynnot kayttooikeuteen tehtava tietyssa ajassa (esim. 3 v.)
hankkeen paattymisesta




Yhteenveto

* Selvita oma IPR-tilanne ja tavoitteet ennen projektin alkua
* Myds projektiin osallistuvat mahdolliset kilpailijat

* Tutustu konsortiosopimukseen ja pyyda tavittaessa muutoksia
* Ota yhteytta oman organisaatiosi asiantuntijoihin
* Ota tarvittaessa yhteytta patenttiasiamieheen ja IPR-lakimieheen

* Muista velvollisuudet projektin aikana ja sen jalkeen

* |Imoitukset omasta IPR:sta ja siihen liittyvista rajoitteista
» Kayttooikeuspyynnot muiden osapuolten IPR:aan

* No risk, no reward — projekti voi olla hyodyllinen IPR-riskeista
huolimatta

* Osallistu, mutta minimoi riskit




Lisatietoja

* Papula-Nevinpat
* www.papula-nevinpat.fi
e https://www.linkedin.com/company/papula-nevinpat/mycompany/
* Webinaarisarja Patenttien loukkaustilanteet

* Business Finland

e https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/horisontti-
eurooppa/hakijan-opas/sopimukset
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PAPULA & NEVINPAT

Kittos!
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