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Pro gradu- tutkielmassa tavoite oli tutkia yritysten halukkuutta ulkoistaa erityisesti
patenttien hakuprosessia, yllépitoa ja patenttisalkun hallintaa ulkopuoliselle
asiantuntijataholle. Tyossé tarkasteltiin teollisoikeuksien ulkoistamista sek& teorian
valossa ettd kokeellisesti tekemalla yrityksille haastatteluja ja kyselyjd. Tutkielmassa
késiteltiin myds lyhyesti aineettomien oikeuksien Kirjanpidollista merkintdd uusien
IFRS- standardien valossa, aineettomien oikeuksien omistussuhteiden siirtymista
seka teollisoikeuksien yhteyttd pddomasijoittamiseen.

Tutkielman empiirinen osuus on tehty keradmaélla kyselyiden ja teemahaastatteluiden
keinoin tietoa yritysten halukkuudesta ulkoistaa enemman IPR- sektorilla ja
analysoimalla tata kerattyd materiaalia. Kaikki haastateltavat edustavat eri yritysten
teollisoikeusasiantuntijoita,  joten  kyseess& on  heiddn  nakemyksensa
mahdollisuudesta ulkoistaa teollisoikeussalkun hallintaa

Teollisoikeussalkun ~ hallinnan  ulkoistaminen ~ on  haasteellinen,  mutta
mielenkiintoinen aihe. Suurin osa haastatelluista henkilGista piti laajempaa
ulkoistamista IPR- alueella mahdollisena. Lahes kaikki haastateltavat pitivat
esimerkiksi patenttien uutuustutkimusten ulkoistamista mahdollisena, mutta patentti-
insindorien ja koko teollisoikeussalkun ulkoistamisen kohdalla keskeiseksi
ongelmaksi nousi se, ettd ei ole olemassa selkedd mallia ja kaytantoa
ulkoistamisprosessin suorittamisesta. Yritysten halukkuus ulkoistaa myds taman
kaltaisia toimintoja kasvaisi, jos olisi olemassa selked toimintamalli siitd miten
ulkoistaminen hoidettaisiin.
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The aim of this master’s thesis was to examine the willingness of companies to
outsource their process of patent acquisition, maintenance and control of patent
portfolio to the outside expert. In this thesis was also considered outsourcing of
intellectual property rights, both in theory and in experimentally, by making
interviews and questionnaire studies to companies. This thesis also consist a short
review of marking industrial property rights accounting new IFRS standards,
industrial property rights ownwership transfering and connection between industrial
property rights and venture capital.

The empirical part of the thesis were made by collecting investigation and interview
information of companies willingness to outsource more in IPR sector and then
analyzing collected material. All the interviewed persons in empirical part
represented industrial rights experts from different companies, so in question was
only their intuitions for possibility to outsource management of industrial rights
portfolio.

Outsourcing management of the industrial rights portfolio is a challenging, though
very interesting subject. Majority of interviewed persons considered more extensive
outsourcing in intellectual property rights sector possible. Almost all interviewed
thought for example novelty research in patents being possible to outsource, but in
question of outsource patent engineers or whole patent portfolio, central problem
showed to be that there does not exist any clear model and practise for accomplishing
outsourcing process. Companies willingness to outsource this kind of operations
could increase if there was a bright standard of activity of how outsourcing can be
completed.



ALKUSANAT

Suuria panostuksia ja paljon aikaa vienyt gradun teko alkaa olla ohi. Kiitokset tasté
kuuluvat monelle eri taholle. Ensinnékin haluan kiittad patenttitoimisto Papula-
Nevinpatia tdimén haastavan ja mielenkiintoisen lopputy6naiheen ja siihen liittyvén
rahoituksen tarjoamisesta. Kiitokset siis Papulan toimitusjohtaja (DI )Markku
Simmelvuolle ja asiakassuhdepaallikké (FM) Satu Morrille kaikesta tyéhon
liittyvista neuvoista. Esitan erityiskiitokset mahdollisuudesta kayttad ainutlaatuista
kyselyaineistoa tutkielman toteuttamiseksi. Kiitdn kauppatieteiden osastoa
mahdollisuudesta Pro gradu- tutkielman tekemiseen. Erityiset kiitokset tyon
tarkastajille (FT) Jukka Kemppiselle ja (FT,OTK) Perttu Virtaselle mielenkiintoisista
keskusteluista liittyen tutkielmaan sek& "uraneuvoihin”.

Liséksi haluan kiittada kaikkia muita minua prosessin aikana tukeneita henkil@ita.
Asiantuntevia kommentteja tuli monelta eri suunnalta. Kiitos siis kaikille, jotka ovat
jaksaneet lukea ja kommentoida tyotani. Kiitokset kuuluvat myds kavereilleni, jotka
ovat yrittdneet parhaansa mukaan saada ajatuksiani pois tydsta ja ndin henkisesti
auttaneet huomattavasti. Kiitos siis Arille, Janille, Jaakolle, Tuomakselle ja tietysti
myos Lindalle;).Veljeni Ari ja Jarno- kiitos teille erilaisista avustuksista. Kiitos myos
kaikille Lappeenrannan opiskelijakavereille koko opiskeluaikaisista "tarpeista”,
ilman niitd opinnot Lappeenrannassa olisivat voineet venya kolmeen vuoteen.
Erityiset kiitokset koko opiskelujen aikaisesta lisdrahoituksesta kuuluvat
vanhemmilleni.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen taustaa ja keskeiset kasitteet

Ulkoistaminen on nykyédn usein esiintyvd termi niin tiedotusvélineissd kuin eri
alojen messuilla ja muissa tapahtumissa. Ulkoistaminen- termid kdytetddn laajasti
kuvaamaan erilaisia toimintoja kuten yrityksen osan siirtoa ulkomaille, yritysten
valistd alihankintaa ja yritysten kdyttimédd vuokrahenkilostod. Kaikki palveluiden
ostot yrityksen ulkopuolelta eivdt kuitenkaan ole ulkoistamista. Jo sana
“ulkoistaminen” pitdéd sisdllaan merkityksen, ettd jotain siirretdéin ulkopuolelle. Eli
yleisesti ulkoistamista edeltdd se, ettd toiminto siirretddn tai on siirretty yrityksen
ulkopuolelle, josta se ostetaan palveluna takaisin yritykseen. Eli yleisesti
ulkoistaminen on pelkkdd palvelun ostamista laajempi kokonaisuus, ja sitd edeltdd
yrityksen péitds lopettaa palvelun suorittaminen itse. Kansainvilistyminen, kiristyva
kilpailu ja vaikeudet reagoida teknologian muutoksiin ja sen tuomiin
mahdollisuuksiin ~ johtavat  usein  yritykset  ulkoistamaan  kokonaisia
litketoimintaprosesseja erikoistuneiden alihankkijoiden suoritettavaksi. Ehkéd eniten
huomiota on kiinnitetty tietohallinnon ulkoistamiseen. Esimerkkejd muista usein
ulkoistettavista palveluista ovat:henkildstohallinto, taloushallinto, logistiikkapalvelut,
kiinteistopalvelut ja lakipalvelut. Ulkoistamiseen liittyy paljon positiivisia ajatuksia
yrityksissd kuten kustannussddstot, joustavuus ja tehokkuus. Negatiivisina
mielikuvina usein julkisuudessa ulkoistamisen kerrotaan aiheuttavan irtisanomisia ja

siirtdvin tydpaikkoja Suomesta halvemman tydvoiman maihin.

Nykypédivan dynaamisessa ja vahvasti globaalistuvassa kilpailussa tuotteiden
elinkaaret lyhenevit, tuotekehitys on nopeampaa ja muutosta tapahtuu jatkuvasti.
Tdmdn vuoksi yritykset pyrkivdt puolustamaan kerdéntynyttd osaamista ja
aineettomia pddomiaan erilaisin omistusoikeuksin, kuten patenteilla. Patentit ja
tavaramerkit ovat aineettomia oikeuksia, joista juridiikassa usein kdytetddan nimitysta
immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeudet jaetaan teollis- ja tekijanoikeuksiin.
Tutkimuksessa immateriaalioikeuksista kéytetdén lyhennettd IPR, joka tulee sanoista

Intellectual Property Rights. IPR kattaa seka tekijan- ettd teollisoikeudet. Patentit ja



tavaramerkit luetaan teollisoikeuksiin. Teollisoikeuksilla suojataan yrityksen

hankkimaa osaamista, henkistd pddomaa ja kilpailuetua.

Myonnettyjd patentteja kaadetaan nykyisin vdhemmédn kuin aikaisemmin ja
patenttien loukkaajat joutuvat yhd useammin maksamaan korvauksia patenttien
omistajille. Patenttien ja muiden teollisoikeuksien tullessa yhd tdrkedmmiksi
yrityksen menestyksen kannalta, yritykset tarvitsevat parhaan tiedon oman
teollisoikeusomaisuutensa hallinnasta ja puolustamisesta. Yritysten
teollisoikeussalkun hallinta on usein hyvin tehotonta. Esimerkiksi patenttien
hallinnan tehostaminen voi auttaa yrityksid toisaalta 16ytiméén uusia tulonlihteitd ja
toisaalta myos vdhentdmidn patentoinnin kustannuksia, mikd parantaa yrityksen
rahoitusasemaa. Teollisoikeuksien hyddyntdmisen keinot ja myds niiden kiyttdmisen
haitat on tunnettava ja yritysten tulee tietdd milld keinon he voivat saada parhaan
mahdollisen suojan omille aineettomille oikeuksilleen. Ennen kaikkea yritykset
tarvitsevat toimintaohjeita teollisoikeuksien hyodyntdmiseksi, kun ne yrittavét luoda
hyvaa kilpailukykya ja markkina-asemaa. Yritysten tiytyy siis rakentaa ja yllapitda
teollisoikeussalkkuaan parhain mahdollisin keinoin. Téssd tutkimuksessa luodaan
katsaus edelld kuvattuun ongelmakenttdén. Tutkimuksen tarkoituksena on saada
selville ovatko suomalaiset yritykset valmiita ulkoistamaan teollisoikeussalkkujensa

hallintaa tai jotakin osaa siiti.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tassd tutkimuksessa selvitetddn vastausta kysymykseen “Kuinka paljon yritykset
ovat valmiita ulkoistamaan IPR- sektorilla?”. Erityisesti pyritddn antamaan vastaus
seuraaviin kysymyksiin:

- Voisiko yritysten patentti-insindori olla ulkoistettu patenttitoimistolle?

- Ovatko yritykset halukkaita ulkoistamaan patenttien uutuustutkimusta
patenttitoimistolle?

- Voisiko yritysten koko teollisoikeussalkku olla ulkoistettu ulkopuoliselle

asiantuntijalle?



Tutkielman johtoajatus on siis pohtia IPR- sektorin ulkoistamismahdollisuuksia ja
erityisesti patenttien hakuprosessiin liittyvid ulkoistamisratkaisuja. Teoriaosuudessa
tarkastellaan teollisoikeuksia yleisesti ja niiden hyddyntdmismahdollisuuksia
Suomen lain puitteissa. Tutkimuksessa keskitytdén 1dhinnd patentteihin ja niihin
liittyvin keskeisiin kysymyksiin. Koska tutkimuksen alaongelma koskee koko
teollisoikeussalkun ulkoistamista, on tutkimuksen teoriaosuudessa myods lyhyt
tarkastelu padomasijoittamisesta, uusista IFRS- standardeista sekd aineettomien
oikeuksien omistussuhteiden muuttumisesta, jotka ovat keskeisid koko
teollisoikeussalkun ulkoistamisprosessissa. Patenttien mahdollisesta kehittymisesta
sijoitusinstrumenteiksi on myds lyhyt tarkastelu sekd kirjallisuus ettd empiirisessd
osuudessa. Empiirisen osuuden keskeisin tutkimuskysymys on, miten valikoidut
suomalaiset teollisoikeuksia omistavat yritykset ja alalla vaikuttavat henkilot ndkevét
IPR- sektorin ulkoistamismahdollisuudet ja minkélaisia ongelmia siind voisi esiintya,
koskien ldhinnd koko patenttisalkun tai sen osan ulkoistamista? Haastateltavat
yritykset ja henkilot edustavat suomalaisen yrityseldmén eri alueita. Léhes kaikki
haastateltavat henkil6t ovat asiantuntijoita teollisoikeussektorilla. Suurin osa
haastateltavista on eri yritysten toimitusjohtajia, IPR-pééllik6itd, patentti-insindoreja
tai teknologiajohtajia. Mukaan haastatteluihin on otettu myds kahden suuren

suomalaisen liikejuridiikkatoimiston asianajajien ndkemyksid IPR:n ulkoistamisesta.

Tutkimusongelmana on kartoittaa Suomessa sijaitsevan teollisoikeuksia omistavan
yhtion nidkokulmasta sitd, miten yhtion kannattaa organisoida teollisoikeussalkkunsa
rakentaminen ja hallinnointi sekd toisaalta myds alaongelmana on se, miten
teollisoikeuksia voidaan siirtdd ja miten tdmi siirto vaikuttaa yhtion verotukseen.
Teollisoikeuksien markkinat ja siirtdminen ovat laajoja tutkimusaiheita ja niihin
liittyy paljon erilaisia kysymyksid. Esimerkiksi jo se, ettd immateriaalioikeudet ovat
luonteeltaan ainutlaatuisia, vaikeuttaa kdyvian markkinahinnan muodostamista ja niin
luo monia kriittisid kysymyksid niiden ympérille. Tdmédn vuoksi tutkielmassa
luodaan vain lyhyt katsaus IPR:ien markkinoihin ja siirtoihin, liittyen ldhinnd koko
teollisoikeussalkun ulkoistamiseen. Tutkielman ldhteind on kdytetty pddasiassa seka
suomalaista ettd ulkomaista immateriaalioikeuksia, ulkoistamista ja kansainvilisid
tilinpaatoskaytintojd késittelevdd kirjallisuutta. Varsinaisesti tutkielman aihepiirid

kasittelevdd kirjallisuutta ei Suomessa ole aikaisemmin julkaistu. Tutkielman



teoriaosuudessa on muutamia kotimaisia immateriaalioikeuksia  koskevia

oikeustapauksia.

1.3 Tutkimusmetodologia

Tutkielman teoreettinen tarkastelu perustuu oikeus- ja taloustieteen nikokulmaan,
jossa sekd teollisoikeuksia ettd ulkoistamista tutkitaan juridisesti ja taloudelliseen
toimintaa perustuen. Teoriaosuudessa on pyritty kdyttiméén mahdollisimman laajaa
lahdeaineistoa sekd kansalliselta ettd kansainvéliseltd tasolta. Koska lait ja
oikeuskaytdnnot muuttavat nopeasti, on tutkimuksessa pyritty kdyttiméaan padosin

mahdollisimman uusia lahteita.

Tutkimuksen empiirisessd osuudessa kéytetddn sekd kvantitatiivista ettd
kvalitatiivista tutkimusmenetelmédd. Tutkimusaineisto kerdttiin  kyselyiden ja
haastatteluiden avulla. Kyselyiden kdyttd on tyypillinen menetelmé kvantitatiiviselle
eli madrdlliselle tutkimukselle (Hirsijarvi, Remes, Sajavaara, s.131, 2005).
Teemahaastattelu taas on tyypillinen aineistonkeruutapa kvalitatiivisessa eli
laadullisessa tutkimuksessa. Tutkielmaa varten on ldhetetty kysely 180 yritykseen
sekd haastateltu 15 eri yritysten teollisoikeusasiantuntijaa. Tutkimusaineistossa
mukana olevat yritykset ovat erikokoisia ja edustavat eri toimialoja. Kyselyssa
mukana olleet yritykset on valittu valikoiden tyon rahoittajan patenttitoimisto
Papula-Nevinpatin tietokannasta niin, ettd ne kaikki omistavat teollisoikeuksia.
Haastateltavat henkil6t on valittu sekd kyselyiden vastausten perusteella ettd tutkijan
oman mielenkiinnon mukaan, kuitenkin niin, ettd otokseen tulisi mahdollisimman
monilla eri toimialoilla tydskentelevid henkil6itd. Empiirisessd osuudessa etsitdén
vastauksia yritysten teollisoikeuksien ulkoistamishalukkuudelle, keskittyen l&dhinna

patentteihin.



1.4 Tutkielman rakenne

Tutkielman ensimmaisessd luvussa esitelldén tutkimusongelmat ja niiden rajaukset.
Lisdksi luvussa selvitetddn tutkielman rakennetta ja kédydddn I4pi muutamia
tutkimuksen keskeisid kisitteitd. Tutkielman toisessa luvussa kdydddn lépi
aineettomien oikeuksien, ldhinnd patenttien ja tavaramerkkien késitteet sekd
perustiedot aineettomien oikeuksien merkitsemisesté tilinpadtokseen.

Luvussa kisitelldén laajasti patenttien ja tavaramerkkien myontdmisen edellytyksid

ja oikeusvaikutuksia.

Tutkielman  kolmas luku  sisdltdd  ulkoistamisen  yleiskuvauksen, eri
ulkoistamissopimusten esittelyn ja katsauksen sithen, miten teollisoikeuksia
voitaisiin ulkoistaa. Luvun tarkoituksena on Kkartoittaa sitd, millaisia asioita
suomalaisen yhtion on otettava huomioon ulkoistamisprosessissa. Luvun lopussa on

lyhyt katsaus siithen miten teollisoikeudet ja ulkoistaminen voisivat liittyé toisiinsa.

Tutkielman neljdnnessd luvussa on tyon empiirinen katsaus teollisoikeuksien
ulkoistamiseen liittyen. Luvussa selvitetddn vastauksia tutkielman ongelmiin ja
tarkastellaan sekd kyselyiden ettd haastatteluiden perusteella yritysten yleistd
tietoutta IPR:n ulkoistamisesta. Tédssd yhteydessd myos arvioidaan vastausten
perusteella keskeisid ongelmia liittyen teollisoikeuksien ulkoistamiseen. Téssd

tutkielman viimeisessa luvussa esitellddn myds tutkielman tulokset ja johtopaitokset.



2. AINEETTOMAT OIKEUDET

2.1 Yleista

Aineettomista oikeuksista kaytetdan juridiikassa usein nimitysta
immateriaalioikeudet. Immateriaalioikeudet eli teollis- ja tekijdnoikeudet ovat
yritysten vélisessd kilpailussa térkeitd tekijoitd. Euroopan unionilla on jatkuvasti
kasvava kiinnostus immateriaalioikeuksia kohtaan, joten ne ovat yha tirkeimmalla
sijalla  kaupallistettaessa menestyksekkddsti yrityksen tai yksityishenkildiden
innovaatioita (Mékinen, Oesch, Rapinoja 1996, s.1). Immateriaalioikeus jaetaan
kahteen péddalueeseen, tekijanoikeuteen ja teollisoikeuteen. Tekijdnoikeutta ovat itse
tekijdnoikeus eli kirjailijan, taiteilijan, séveltdjén, arkkitehdin, tietokoneohjelman
luojan jne. oikeus luomukseensa sekd niin kutsutut ldhioikeudet. Pirkko-Liisa
Haarmann lukee teollisoikeuksiksi patenttioikeuden, hyddyllisyysmallioikeuden,
mallioikeuden, integroitujen piirin  oikeuden, kasvinjalostajan  oikeuden,
tavaramerkkioikeuden, toiminimioikeuden ja suojan sopimatonta menettelyd vastaan
(Haarmann 2001, s.3). Jaottelussa on mukana teollisoikeuksina integroitujen piirin
suoja ja kasvinjalostajanoikeus, vaikka niiden konventio tausta on toinen kuin

muiden teollisoikeuksina lueteltujen oikeuksien.

Teollisoikeuksilla suojataan yrityksen hankkimaa osaamista, henkistd pddomaa ja
kilpailuetua. Kaikki teollisoikeudet perustuvat kansallisiin lakeihin ja valtioiden
vilisiin kansainvilisiin sopimuksiin, joista tidrkein on Pariisin konventio vuodelta
1883. Teollisoikeudet antavat haltijalleen oikeuden kieltdd muita ammattimaisesti
kiyttamastd hyvikseen oikeuden kohdetta oikeuden voimassaoloaikana ja maassa.
Oikeuden haltija on velvollinen sallimaan omalla kustannuksellaan yksinoikeuden
sisdllon julkistamisen sen maan kielelld, missd yksinoikeus myOnnetddn.
Yksinoikeus tarjoaa keksijélle mahdollisuuden valita, haluaako hdn itse valmistaa
tuotetta, myydd koko keksinnén vai antaa lisenssejd keksinndn hyddyntdmiseksi
(Kivi-Koskinen 1999, s.1). Teollisoikeudet on sédddetty luovan tyon tulosten
suojaamiseksi. Niistd on tullut arvokasta omaisuutta yrityksille. Teollisoikeuksilla ja

my0s muilla immateriaalioikeuksilla on useimmiten varallisuusarvoa. Ne voidaan
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yleensd luovuttaa kokonaan tai osittain esimerkiksi lisensoimalla. Yleisesti
teollisoikeuksien katsotaan edistdvdn hyvéksyttavdd taloudellista kilpailua ja

teollisuuden tai kulttuurin kehitystd (Oesch 2000 s. 17).

Yrityksille teollisoikeudet ovat kilpailukeinoja, joita on syytd turvata ja puolustaa
varsinkin loukkauksen uhatessa tai sen tapahtuessa. Teollisoikeuden arvon
mittaaminen yksittdistapauksessa on hankalaa, koska siihen vaikuttavat monet seikat,
kuten suojan asiallinen ja ajallinen laajuus, ja markkinat (Oesch 2000, s. 17).
”Teollisoikeudet antavat mahdollisuuden vaurastumiseen, teollisuuden tuotteiden
kehittimiseen, yleisen teknisen tiedon lisddntymiseen ja mahdollisimman
korkealaatuisten tuotteiden ja palveluiden tuottamiseen kohtuullisella hinnalla”
(Kivi-Koskinen 1999, s.1). Teollisoikeus ei synny itsestdén, vaan yritysjohdon omien
toimenpiteiden tuloksena. Yrityksien tulee itse vaikuttaa sithen millaisia oikeuksia,
milloin ja missd se saa ja ylldpitdd ja miten se niitd kilpailukeinoina kayttéa.
Teollisoikeudet eivdt hyodytd yritystd riittdvisti silloin, kun ne koetaan yrityksen
toiminnan teknisend apuvélineend. Tulisi aina muistaa, ettd teollisoikeudet eivit ole
osa tekniikkaa, vaan osa liiketoimintaa (Mansala 1994, s.281). Yrityksen on
hallittava teollisoikeuksien perusteet voidakseen hyodyntdd niitd. Vuoden 2003
lopussa Suomessa oli voimassa 18 601 patenttia ja 13 362 eurooppapatenttia, 3068
hyodyllisyysmallia, 83 818 tavaramerkkid ja 202 480 yhteisotavaramerkkid (KTM, 9/
2004, s.55).

Immateriaalioikeuksien merkitys on kasvanut huomattavasti kansainvilistymisen ja
teknologian kehityksen myotd. Oikeuksilla kdydddn myds kauppaa ja erityisesti
pienet informaatioteknologiayritykset hyotyvdt haluttujen  innovaatioidensa
suojaamisesta (Hurmelinna, 2001, s.4). Aineeton oikeus realisoituu kielto-oikeutena
ja siten sithen vetoaminen mahdollistaa muihin markkinatoimijoihin kohdistuvat
negatiiviset toimenpiteet. Tdstd seuraa se, ettd ne, joilla on mahdollisuus hallita
immateriaalioikeusmarkkinoilla, voivat estdd muiden markkinoille paésyn tai ainakin
vaikuttaa markkinoille pddsyd hidastavasti. Usein niilld, joilla on mahdollista
dominoida immateriaalioikeusmarkkinoilla, on parhaat mahdollisuudet osallistua
aktiiviseen uusiin keksintdihin pyrkivdén toimintaan ja saada siten kehitystyohon

sijoittamalleen pddomalle tuottoa. Immateriaaliomaisuuden omistus ndyttelee siten
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huomattavaa osaa menestyvien markkinatoimijoiden strategisissa valinnoissa
(Turunen, 2000, s.138). Nokia on hyvd esimerkki immateriaalisen omaisuuden
kasvusta. Yhtié on yksi suurimmista patentoijista maassamme ja yksi suurista myos
globaalilla tasolla. Immateriaalisen omaisuuden merkitystd Nokialle on mahdoton
arvioida tarkasti, mutta itsestddn selvdd on se, ettd se koetaan ainakin yhtion sisalla
varsin tarkeédksi (Turunen, 2000, s.146). Kaaviokuvana immateriaalioikeudet voidaan

esittda seuraavasti: KUVA 1:

IMMATERIAALIOIKEUDET

Teollisoikeudet Tekijanoikeus
| l | |
Patentti Hyddyllisyysmalli Malli || Piirimalli || Tunnusmerkit
Tavaramerkki Toiminimi

Verkkotunnukset

(Siivola, 2004, s.6)

2.1.1 EU:n immateriaalioikeus

Yleissopimusten alaisena oleva immateriaalioikeus ei ole ylikansallista oikeutta.
Kunkin maan tekijdnoikeus, patenttioikeus, tavaramerkkioikeus jne. on voimassa
vain tuon maan alueella. Eri maiden immateriaalioikeudet saattavat paljoltikin

poiketa  sekd  edellytyksiltidn  ettd  sisdlloltddn.  Aina  erisiséltoiset
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immateriaalioikeuslait eivit ole sopusoinnussa yhteismarkkinoiden ajatuksen kanssa.
EU:n  immateriaalioikeudessa  noudatetaan  kansallisen = raukeamisen  eli
konsumoitumisen periaatetta sekéd alueellisen raukeamisen periaatetta. Oikeuksien
raukeamisella tarkoitetaan immateriaalioikeudessa sitd, ettd kun patentin suojaama
tuote, tavaramerkilld varustettu tavara jne. on oikeuden haltijan toimesta tai hidnen
suostumuksellaan laskettu liikkeelle, yksinoikeus on rauennut ja kuka tahansa voi
myydd tai muuten levittdd tuotetta edelleen. Jos oikeus konsumoituu kansallisesti
niin kuin esimerkiksi patenttioikeutemme osalta aikaisemmin oli, raukeaa
yksinoikeus erikseen jokaisen sellaisen maan osalta, jossa oikeuden haltija on
saattanut tuotteen vaihdantaan (Haarmann 2001, s.18). Suomalaisen patentin haltija
saattoi juuri timéin vuoksi estdd sellaisten patentoimiensa tuotteiden maahantuonnin,
jotka hidnen toimestaan tai suostumuksellaan oli saatettu myyntiin jossakin toisessa
maassa, mutta Euroopan talousalue sopimuksen (ETA) voimaantulon 1. tammikuuta

1994 jilkeen tima4 ei ollut endd mahdollista.

Jos yksinoikeus raukeaa kansainvélisesti, kuten tavaramerkkioikeutemme osalta on
katsottu, yksinoikeus sammuu kaikkialla maailmassa, jos missd tahansa tapahtunut
oikeuden haltijan merkilld varustettu tavara lasketaan liikkeelle oikeudenhaltijan
toimesta. EU:ssa on kéiytOssd yksinoikeuksien niin sanottu alueellisen raukeamisen
pariaate kansallisen raukeamisen periaatteen sijasta. Alueellinen raukeaminen
tarkoittaa sitd, ettd yksinoikeuden haltijalla ei ole oikeutta estdd tavaroiden
maahantuontia missdén Unionin maassa sen jilkeen, kun hinen toimestaan tai hénen
suostumuksellaan on tavara saatettu vaihdantaan jossakin Unionin maista. Silld ei ole
vaikutusta, onko tuote patentoitu, tavaramerkki suojattu jne. tuossa maassa tai

voidaanko se sielld ylipddnsi yksinoikeudella suojata (Haarmann 2001, s.19).

Wienin kongressista alkaneet hankkeet johtivat vuonna 1883  Pariisin
yleissopimuksen allekirjoittamiseen. Tadmad konventio on edelleen koko
teollisoikeuden alueen merkittdvin kansainvilinen yleissopimus. Vuonna 2000
konvention allekirjoittaneita maita oli 160, jotka muodostavat liiton teollisoikeuksien
suojelemiseksi. Suomi liittyi konventioon vuonna 1921. Teollisoikeuden kohtelu
kohdistuu sen mukaan patentteihin, malleihin, tavaramerkkeihin, kaupallisiin nimiin,

alkuperdd osoittaviin merkintdihin sekd vilpillisen kilpailun ehkdisemiseen
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(Haarmann 2001, s.6). Konventio rakentuu kahden tarkeén periaatteen varaan. Naméa
ovat kansallisen kohtelun periaate ja vihimmaéissuojan periaate. Kansallinen kohtelu
tarkoittaa sitd, ettd jokainen sopimukseen liittynyt valtio on velvollinen antamaan
toisen jdsenvaltion kansalaisille samoissa asioissa saman kohtelun kuin omille
kansalaisilleen. Vahimmaissuoja tarkoittaa, ettd konventiotekstin suoja on se suoja,
joka sopimusmaan on vilttiméattd samanlaisissa asioissa annettava toisen
jasenvaltion kansalaisille. Konventio sddnnoksistd erittdin tirked ja arkipdivdinen on
konventioprioriteetti (sopimusetuoikeus) sddnnds. Sen mukaan silld, joka on jossakin
jasenvaltiossa hakenut suojaa keksinnolleen, tavaramerkille tai mallille, on oikeus
keksinnon osalta 12 kuukauden sekd tavaramerkin ja mallin osalta 6 kuukauden
aikana hakea suojaa muissa jdsenvaltioissa etuoikeuksin ensimmaéisesti

hakemuspéivistd lukien (Pariisin yleissopimus 1883 1967 4 artikla 1 kohta).

2.3 Patentti

2.3.1 Yleistda

Patenttijérjestelmé on yksi osa-alue immateriaalioikeudellisesta suojajdrjestelmaista.
Patentti on valtion, Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksen keksijélle tai sille, jolle
hin on oikeutensa siirtdnyt, myontdma oikeus kieltdd muita patentin
voimassaoloaikana ammattimaisesti valmistaa, tuoda maahan tai pitdd kaupan
keksiméédnsd tuotetta tai soveltaa keksimiddnsd menetelmdd. Mikd on keksintd, ei
patenttilaista kdy ilmi. Keksintd on vaikea mddritelld, joten on helpompi puhua
ratkaisusta tekniseen ongelmaan. Patenttilain (1-3§ sekd 4 ja 5§) madritelldén
patenttisuojaa saavien keksintjen ominaisuudet ja muut edellytykset sekd
yksinoikeuden laajuus. Keksintd voi olla konkreettinen esine tai sen osa tai jokin
valmistus- tai mittausmenetelmé (Kivi — Koskinen 1999, s.1). Patentilla voidaan
suojata myds kemiallisia yhdisteitd sekd ravinto- ja lddkeaineita. Sen sijaan 16yto4,
tieteellistd teoriaa, matemaattista menetelmdd, taiteellista teosta, eldinrotuja,
kasvilajikkeita, pelisddntdjd tai tietokoneohjelmia ei voida patentoida (Patenttilaki
1§). Keksinnén on oltava teollisesti kdyttokelpoinen, uusi ja olennaisesti erottava
ennestddn tunnetuista keksinndistd eli sen on oltava keksinndllinen ja ratkaisuna

sellainen, ettei se ole alan ammattimiehelle itsestddn selvd, vaan pikemminkin
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yllattava (Kdhkonen 1994, s.273). Keksinnoltd edellytetddn toisinnettavuutta eli
keksintdd on voitava kiyttdd jatkuvasti hyviksi siten, ettd tavoiteltu vaikutus
saavutetaan (Haarmann 2001, s.102). Patenttia hakevan on pystyttivd kuvaamaan
keksintonsd niin tarkkaan, ettd alan ammattimies tuon kuvaksen perusteella pystyy
kayttimidn keksintdd. Patentin on oltava olennaisesti uusi eli keksinndn on
olennaisesti erottava aikaisemmista tunnetuiksi tulluista keksinndistd ja titd
kutsutaan keksinnollisyyden vaatimukseksi (PatL 2§). Uutuuden esteeksi muodostuu
milloin tahansa, missd tahansa ja milld tavoin tahansa tapahtunut keksinnon
julkiseksi tuleminen eli siis keksinnon tulee olla absoluuttisesti uusi. Esimerkiksi
prototyypin testaus julkisella paikalla, keksinnon kéyttd avoimissa paikoissa, joihin
yleisolld on vapaa pididsy, esittely messuilla, julkaisu tieteellisessd lehdessd tai
vaikkapa diplomityd voivat muodostaa uutuuden esteen (Patenttiopas, 1998, s.5).
Keksinnon tulee olla myos objektiivisesti uusi eli keksinnoén on oltava uusi muillekin
kuin vain keksijélle itselleen. “Teollisesti kdyttokelpoinen” vaatimus on patenttilain
esitoissd haluttu korostaa, ettd sana “Teollisesti” on tdssd yhteydessd ymmarrettava
erittdin  valjasti. Silld ei tarkoiteta vain teollisuutta vaan myds muita

elinkeinotoiminnan aloja (Haarmann 2001, s.102).

Euroopan parlamentti on hyldnnyt kiistellyn tietokoneohjelmien patentointia
koskevan direktiiviehdotuksen. Edelleen paitokset siitd, minké tyyppiset ohjelmistot
ovat patentoitavissa, tekee viimekddessd FEuroopan patenttiviraston (EPO:n)
valituslautakunta. Suuri osa ohjelmistoista on edelleen patentoitavissa, mikédli ne
ratkaisevat  jonkin teknisen ongelman, esimerkiksi lisddvdt tietoturvaa
(http://www.prh.fi/fi/uutiset/435.html.viitattu 20.7.2005). Keksinnén tdytyy olla
valmis ennen kuin sithen voidaan myoOntdd patentti. Keksinnoén on siis johdettava
johonkin tekniseen lopputulokseen. Patenttilain 1§ 2 momentin 1 kohdan mukaan
keksinnoksi ei katsota pelkdstddn 10ytod, tieteellistd teoriaa tai matemaattista
menetelmdd. Rajanveto 16ydon ja keksinnon vililld ei kuitenkaan ole selvd ja voi
jaada riippumaan siitd kuinka kyseiset asiat kuvataan (Haarmann, 2001, s.103). On

siis erittdin suositeltavaa kiyttdd asiantuntijan apua patenttia hakiessa.
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2.3.2 Kenelle patentti voidaan myontda?

Patenttilain 1§:n mukaan oikeus hakea keksinndlle patenttia on keksijélla tai silla,
jolle hinen oikeutensa on siirtynyt. Jos syntyy riitaa siitd, kuka on keksijd, asia on
viime kadessd tuomioistuimen ratkaistava (PatL 17§). Jos taas joku néyttdd
patenttiviranomaiselle hakijaa paremman oikeutensa keksintoon, on hakemus hinen
vaatimuksestaan siirrettivd hénelle (PatL 18§). Suomessa Helsingin kérdjidoikeus
ratkaisee kaikki patenttia koskevat riita-asiat. Jos useammat ovat yhdessd tehneet
keksinndn, patentti voidaan myontda heille yhteisesti. Patenttilaissa ei sdddetd miten
heiddn keskindiset suhteensa jérjestyvit. Jos taas useammat ovat toisistaan
riippumatta tehneet saman keksinnon, ratkeaa oikeus patentin saamiseen
ensimmdisen hakijan hyvéksi. Patenttilaissa kdy ilmi (PatL 1§), ettd oikeus
keksintoon voi siirtyd toiselle. Keksijand voivat olla vain fyysiset henkildt.
Oikeushenkilon (yrityksen) oikeus keksintdon on aina fyysiseltd henkildltd johdettu.
Elinkeinonharjoittaja voi saada oikeuden keksintoon. Tavallisesti oikeus patenttiin
siirtyy kaupalla, mutta siirtyminen voi tapahtua my0s lahjan, perinnon, testamentin,
apportin jne. kautta. Suomessa noudatetaan patenttihakemuksissa niin sanottua
kokopdivdsddntod, joten jos samaan keksintoon haetaan samana pdivind usean
henkilon taholta patenttia, myonnetdén hakijoille patentti keksintoon yhtéldisin

oikeuksin (KTM, 1992, s. 34).

2.3.3 Patentin hakuprosessi

Koska patenttia hakevalta vaaditaan, ettd hin pystyy kuvailemaan keksintdnsd niin
tarkasti ettdi alan ammattimies tuon kuvauksen perusteella pystyy kayttdmidn
keksint6d, on erityisen tdrkedd uhrata aikaa ja pddomaa patentinhakuprosessiin.
”Patentin kohteena voi olla vain keksint sellaisena kuin se patenttihakuasiakirjoissa
ilmenee eikd sellaisena, jona se on keksijan omissa mielteissd” (Haarmann 2001, s.
102). Patenttivaatimukset médrdadvét patenttisuojan laajuuden (PatL 39§) mukaan,
joten patentin hakijan on panostettava juuri patenttihakemuksen tekevdn henkilon
valintaan. Patenttiasiamiehen puoleen on syytd kdédntya heti, kun omat kokemukset ja

resurssit eivdt riitd hakemuksen tekemiseen. Esimerkiksi tietokoneohjelman
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patentointi on mahdollista, jos osaa muotoilla patenttihakemuksen oikein.
Edellytyksend on, ettd tietokoneohjelma esitetddn ratkaisuna tekniseen ongelmaan.
Eli esimerkiksi tietokoneohjelmaa ei voida patentoida tdysin irrallisena sen teknisestd
kayttotarkoituksesta. Esimerkkind patentoimiskelvottomasta keksinndstd on seuraava

vanha oikeustapaus:

KKO 1944:49 (Kompassi)

Koska patentin saaneen jarjestelyn ajatus kompassiympyrin jakamisesta 12 merkilld
siten, ettd kompassilukema voitiin ilmoittaa kellotaulun tapaan minuutteina, sisilsi
ainoastaan havainnollisuuden vaatiman toimenpiteen, jota ei voitu pitdd sellaisena
keksinnollisend ajatuksena, ettd se tulos voisi olla patentin suojaama, julistettiin

patentti mitdttomaksi (Kemppinen, 1981, s.25).

On erittdin  tdrkedd, ettd patentin hakija siis valmistautuu huolella
patenttihakemuksen tekoon ennen patenttihakemuksen jattdmistd Patentti- ja
Rekisterihallitukseen. Kun keksintd on tehty ja selvitetty mitd ldhdetdén
patentoimaan, on patentinhakijan syytd tutustua uutuustutkimusmateriaaliin. Sen
perusteella voidaan p#ittdd patentin hakemisesta. Kansainvéliseksi suunnitellun
patenttihakemuksen laatiminen ja jatto Patentti- ja Rekisterihallitukseen kannattaa
aina jattdd ammattimiehen eli patenttiasiamiehen tehtdviksi (Kivi-Koskinen 1999,
s.5). Suomea koskevan patentin voi saada kolmea eri tietd. Ensimmaéinen vaihtoehto
on jittdd kansallista patenttia koskeva hakemus Suomen patenttiviranomaiselle.
Toinen mahdollisuus on hakea myds Suomea koskevaa patenttia Euroopan
patenttivirastolta. Kolmas vaihtoehto on patenttilain 3 luvussa tarkoitettu
kansainvilinen hakemus (Haarmann 2001, s.119). Kaikissa tapauksissa hakemuksen
tulee siséltdd keksinnon selitys, patenttivaatimus ja tiivistelmd (PatL 83).

Seuraavassa kuva patenttihakemuksen kisittelystd Patentti- ja Rekisterihallituksessa:
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Hakemuksen
vastaanottaminen

Muodollinen tutkimus

¢

Uutuustutkimus ja
tutkimusraportti

Patentoitavuustutkimus  |=—— Hakijan vastine

e

Onko hakemus
hyvéksyttavissa

Valipaatos

Hakemus hyvaksytdan —— Patenttijulkaisu

¢

Patentti myodnnetaan

¢

Ei

Hylkays / Voidaanko On
patentin Patentti pitda |=— Vaitetutkimus
kumoaminen voimassa ?

Kylla

l i
On
— Valituslautkunta

Ei | Patentin yllapito |

Hylkays / patentin
kumoamispaatos
saa lainvoiman

KUVA 2: (Patenttihakemuksen tutkimus PRH:ssa)
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Kuvan 2 vaiheet:

Patenttihakemuksen késittely alkaa patenttiviranomaisen valmistavalla eli
muodollisella tutkimuksella. Siind tutkitaan, siséltidkoé hakemus tarpeelliset tiedot
hakijasta ja keksinndstd, onko hakemuksessa selvitys hakijan oikeudesta keksintoon
jne. Jos on puutteita, hakijalle annetaan vélipddtds eli ilmoitus puutteista ja
paivamadrastd johon mennessd puutteet on korjattava tai muuten hakemus jétetdén

késittelematta.

Muodollisen tarkastuksen jdlkeen patenttihakemus siirtyy padkasittelyyn. Talloin
tutkitaan patentoitavuuden edellytykset. Jos patentoitavuutta ei PRH:n mielesté ole,
annetaan valipddtds. Kun hakija vastaa patenttiviranomaisen antamiin valipadtoksiin,
hén voi korjata sekd keksinnon selitysté ettd patenttivaatimusta, mutta ei saa muuttaa
hakemustaan niin, ettd patenttia haettaisiin johonkin, joka ei alun perin kdynyt ilmi

hakemuksesta.

Ellei patenttiviranomaisen mukaan ole esteitd patentin mydntdmiselle, hakemus
voidaan hyvidksyd ja patentti myOntdd. Tdmédn jdlkeen hakijalla ei ole endd
mahdollisuuksia muuttaa patenttivaatimuksia siten, ettd patenttisuoja laajenisi
(Haarmann 2001, s.121). Patentti on alueellinen suojakeino ja rajoittuukin vain niihin
maihin, joissa patentin hakuun ja hyddyntdmiseen on olemassa taloudelliset ja
kiytannolliset toimintaedellytykset. “Patenttihakemusreitin  valinta on sekd
strateginen ettd taktinen pddtds. Se vaikuttaa vilittdmiin toimenpiteisiin ja
kustannuksiin ja omiin sekd kilpailijoiden toimiin usein vuosia kestivin
hakumenettelyn ajan ja jopa patentin laatuun, puolustettavuuteen seka
hyddynnettavyyteen” (Kivi-Koskinen 1999, s.22). Suomessa jétettiin vuonna 2003
kaikkiaan 2187 patenttihakemusta. Patenttihakemuksista 76 % oli yritysten ja
yhteisdjen hakemia ja loput yksityishenkildiden. Kansainvilisen patenttiluokituksen
(IPC) mukaan vuonna 2003 jitetyistd kotimaisista hakemuksista eniten, ldhes 22
prosenttia, kuuluu tydmenetelmdt ja kuljetukset péédlohkolle. Seuraavassa on
tilastokeskuksen tekemd kaavio Suomessa haetuista patenteista patenttiluokittain

vuonna 2003.
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(m Kotimaiset ™ komaiset )

KUVA3

(Patentointi, Tilastokeskus, www.stat.fi)

2.3.4 Milloin tulisi hakea patenttia?

Aikaisin mahdollinen ajankohta hakea patenttia on silloin, kun tuotteeseen tai
tuotantoon liittyvd uusi idea on kehitetty keksinnoksi. Viimeinen pdivd on péivd
ennen kuin joku muu on hakenut vastaavalle keksinndlle patenttia tai keksija taikka
joku muu tavalla tai toisella on tehnyt keksinnon tunnetuksi esimerkiksi messuilla ja
ndin aikaansaanut esteen patentin myoOntdmiselle. Patentin hakemisen ajankohdan
valinta on tdrkedd ja hakemisajankohtaa miettiessd tulisi Timo Kivi-Koskisen

mukaan ainakin pohtia seuraavia asioita:

- Kuinka paljon keksintd eroaa tunnetusta tekniikasta?

- Keksinnon merkitys hyodyntdjélleen

- Todennékdisyys, ettd joku muu voisi tehdd saman keksinnon
- Mitd keksinndn hyodyntdminen liiketoiminnassa edellyttda?

- Kuinka kauan kestdd ennen kuin keksintdd voidaan kéayttaa?
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- Kilpailutilanne nyky- ja suunnitelluilla uusilla markkinoilla
- Omat resurssit patentin hakemiseen ja puolustamiseen
- Omat resurssit keksinnon hyodyntdmiseen

- Keksinnon hyodyntamisstrategia (Kivi-Koskinen, 1999, s.5)

Mitd todenndkdisempdd on, ettd toinen voisi tehdd saman keksinndn, mitd
nopeammin keksintdéd voidaan hyodyntdd, mitd kovempi on kilpailutilanne ja mita
paremmat resurssit keksijdlld on, sitd aikaisemmin patenttihakemus kannattaa jéttéa.
Patenttihakemusta ei tulisi jittdd, jos patentointiin ja patentin puolustamiseen tai
keksinnon hyddyntdmiseen ei ole resursseja tai edes suunnitelmaa mistd resurssit
voisi saada. Hakemuksen jéttdmisestd seuraa monia kriittisid asioita, jotka tulisi

tiedostaa:

- Patentin suojapiirid ei voi myohemmin laajentaa

- Kilpailija saa tietdd, ettd jotain uutta tapahtuu

- Etuoikeusvuoden kuluessa pitdd padttdd missd maissa patentin haluaa saada tai
ainakin, haluaako patentin laajentaa Eurooppalaiseksi ja/ tai kansainvéliseksi

- Keksinto tulee julkiseksi viimeistiddn 18 kuukauden kuluttua hakemuksesta

- Yleensd viimeistdén 20 vuoden kuluttua patentti lakkaa olemasta voimassa ja sen

tuottama kilpailuetu loppuu (Kivi-Koskinen 1999, s.5).

Eurooppalaisen patenttioikeustavan ldahtokohtana on se, ettd uudet keksinndt on
hakemuksessa julkistettava, jotta niille myOnnettdisiin patenttisuojaa. Niin ollen
keksinndn patentoimista kannattaa tuotekehittelyn vuoksi lykétd vain, jos ei ole
pelattivissd, ettd joku muu ehtisi patentoida saman keksinnon (Mékinen, Oesch,
Rapinoja 1996, s.144). Keksintd katsotaan tunnetuksi sen jilkeen, kun se on tullut
julkiseksi. Patenttilain 2, 2§:n mukaan keksintd voi tulla julkiseksi ” kirjoituksen tai
esitelmén vilitykselld, hyvéksikdyttdimalld tai muulla tavalla”. Julkiseksi tuleminen
edellyttdd, ettd keksinndstd on annettu tietoja yleison keskuuteen. Mitkd tahansa
tiedot eivit kuitenkaan aiheuta uutuuden estettd. Pelkkd ilmoitus keksinnosté tai sen
ylimalkainen kuvaus ei vield estd patentointia (Mékinen, Oesch, Rapinoja, 1996,

s.145).
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Patentin hakijan tulee muistaa, ettd hinelld on niin sanottu etuoikeusvuosi, alkaen
siitd pdivéstd kun patenttihakemus jétettiin. Pariisin sopimuksen konventioprioriteetti
oikeusjdrjestelmidn mukaan keksinnélle voidaan hakea patenttia muissa maissa 12
kuukauden kuluessa siitd, kun sille on ensimmadisen kerran haettu patenttia jossain
Pariisin yleissopimuksen jdsenvaltiossa. Jos keksintd on vadrin kédyttdmalld saatettu
julkisuuteen, uutuuden esteen ei heti katsota muodostuneen. Patentin hakijan on
tdlloin 6 kuukauden kuluessa keksinnon julkitulosta haettava keksinnélle patenttia.
Viirinkédytoksid voivat olla teollisuusvakoilu, litkesalaisuuden paljastuminen tai muu
luottamuksellisen asianosaissuhteen pettdminen. Patenttilain (2§ 5S5mom) mukaan
vadrinkdytds voi kohdistua ” hakijaan tai siihen, jolta tdmi johtaa oikeutensa”.
Keksintd voi Patenttilain 2§ 5 momentin mukaan tulla julkiseksi, jos se on néytteilld
“virallisessa tai virallisesti tunnetussa kansainvilisessd niyttelyssd”. Myos tilldin
keksinndlle on haettava patenttia 6 kuukauden kuluessa julkitulosta. Muutoin

keksinnolle aiheutuu uutuuden este (Miakinen, Oesch, Rapinoja 1996, s.148).

Patentin hakemisen ajankohta on siis tdrked ja hakijan tulisi ymmarti4, ettd keksinto
tulee julkiseksi viimeistddn 18 kuukauden kuluttua hakemuksesta ja ettd patentin
suojapiirid ei voi endd etuoikeusvuoden loputtua laajentaa. Etuoikeusvuoden aikana
tulee ratkaista kuinka laajaksi patentin suojapiirid ldhdetédén hakemaan. Suomalaisen
patenttihakemuksen siséltd on salainen 18 kuukautta jattopdivastd ja sen jdlkeen
koko asiakirja tulee julkiseksi. Heti hakemuspdivéstd ldhtien julkisia ovat vain
patenttihakemuksen otsikko, numero, hakija ja keksijd. Patentin myontiminen on
pitkd prosessi. Suomessa se kestdd tavallisesti noin 2,5 vuotta patentin hakemisesta

sen myoOntdmiseen (Saarnilehto 1998, s.25).

Patentti on selvisti kallein teollisoikeuden muoto, ja siksi patenttihakemus onkin aina
kisitettdvd investoinniksi, joka johtaa kasvaviin kustannuksiin koko hakemus- ja
patenttikaudelta. Patenttihakemuksesta peritddn maksu, joka vuonna 2005 on 250
euroa, jos hakemus siséltdd alle 10 patenttivaatimusta. Lisdksi patentinhakija joutuu
suojan sdilyttdmiseksi suorittamaan vuosittain nousevia ylldpitomaksuja. Kolmanteen
vuoteen asti vuosimaksu on 150 euroa. Kymmenentend vuonna vuosimaksu on 300
euroa, ja jos patentti halutaan pitdd kaksikymmenta vuotta voimassa, on viimeisen

vuoden maksu 805 euroa. Patentin haku useammissa maissa nostaa kustannuksia
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entisestddn. Mahdollisiin ~ mitdttomyys- ja  loukkauskanteista aiheutuviin
kustannuksiin on myos varauduttava (Kivi-Koskinen,1999,s.6-7).
Patenttihakuprosessin kustannukset muodostuvat viranomaismaksuista, yksityisten
patenttiasiamiesten palkkioista ja kdédntdjien palkkioista. Mitd useampaan maahan
patentin hakee sitd suuremmiksi kustannukset muodostuvat. Kansainvilisen
patenttihakemuksen (PCT-hakemuksen) virallismaksut uutuus- ja
patentoitavuustutkimuksen osalta ovat noin 3400 euroa, jos tutkimusvirastona
kdytetddn Ruotsin patenttivirastoa ja noin 1000 euroa enemmdin, jos kaytetddn

Euroopan patenttivirastoa.

Patenttihakemuksen ajankohta on olennainen kun yritys miettii keksinnon eri
kayttovaihtoehtoja. Yrityksen on mietittdvd haluaako se kayttdd keksintod itse, vai
myydadanko tai lisensoidaanko se. Jo pelkidstddn patenttihakemuksen jéttiminen
mahdollistaa hakemuksen kohteena olevasta keksinnostd neuvottelemisen (Kivi-
Koskinen, 1999, s.7). Lisensointi tai keksinndn myynti voi alkaa aikaisintaan, kun
patenttihakemus on jéitetty. Lisensointi ja myynti ovat kannattavaa vasta kun patentti
on myonnetty ja mieluiten vield useammissa maissa. On siis tdrkedd jattda
patenttihakemus keksinnostd ennen kuin alkaa tuomaan sité julkisuuteen. Salassapito

on siis hyvin tirkeéd, ettei kdly kuten seuraavassa Korkeimman oikeuden ratkaisussa:

KKO: 1988:16

Ennen patentin hakemista oli myyty 45 patentin suojapiiriin kuulunutta pipettid
sopimatta ostajien kanssa pipettien sisdltimidn keksinnon pitdmisestd salassa.
Patentin haltija ei ollut ndyttinyt muutenkaan tarkoitetun, etti ostaja pitdd keksinnon
salassa. Ennalta rajoittamattomalla henkil6piirilld oli siten ollut mahdollisuus
tutustua sittemmin patentilla suojattuun keksintéon. Kun keksintd oli tullut

tunnetuksi ennen patentin hakemispidivad, patentti julistettiin mitattomaksi.
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2.3.5 Patentin hyddyntdminen litketoiminnassa

Patentinhaltija voi hyddyntdd patenttiaan monella eri tavalla. Patentin ja
patenttihakemuksen rooli on varsinkin teknologiayrityksen liiketoiminnassa
keskeinen. Pelkidstddin siis jo patenttihakemuksen jdttiminen antaa yritykselle
mahdollisuuden neuvotella hakemuksen kohteena olevasta keksinndstd ja tarpeen
tullen julkaista keksintd esimerkiksi messuilla ilman, ettd patentin saaminen
myShemmin estyy tai ettd kilpailija jopa patentoi saman keksinnén (Kivi-Koskinen
1999, s.7). Patentoimalla saadaan myds etumatkaa kilpailijoihin ndhden seka aikaa ja
rauhaa omien tuotteiden kehittimiseen. Patentti héiritsee kilpailijoita ja he joutuvat
uhraamaan resursseja vastaavien ratkaisujen kehittdmiseen péaidstikseen samoille
markkinoille. Vaikka kilpailija péésisi samoille markkinoille, on patentti saattanut
parantaa haltijansa yrityskuvaa siind méérin, ettei kilpailija endd pysty tavoittamaan
patentinhaltijayritystd (Patenttiopas, 1998, 54). Jokainen uusi patentti ja jopa
patenttihakemus pakottaa kilpailijan arvioimaan sen merkityksen omalle

litketoiminnalleen ja uudelleen arvioimaan kilpailutilannetta (Kivi- Koskinen 1999,

s.7).

Etenkin aloittelevilla yrityksilld niin sanottu immateriaalioikeussalkku eli yrityksen
omistamat patentit ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet, saattavat olla yrityksen
ainoa padoma. Tehokkaasti ylldpidetylld immateriaalioikeussalkulla on merkitysti
erityisesti ulkopuolisen rahoituksen varmistamiseksi. Varsinkin juuri aloittelevilla
yrityksilld koko ulkopuolisen rahoituksen saaminen on mitd suurimmassa maéaérin
sidoksissa yrityksen hallussa oleviin patentteihin ja keksintdjen tehokas suojaus
varmistaa rahoittajien mielenkiinnon (Siimes 2002 s.16). Teollisoikeussalkun
kokoonpano riippuu yrityksen toimialasta ja maantieteellisestd toiminta-alueesta.
Salkun hallinta on osa yrityksen omaisuudenhoitoa, jolla pitdd olla vastuuhenkilo,
ohjeistus ja tavoiteasema. Seuraavassa Kivi- Koskisen laatima kuva patenttisalkun

rakenteesta. KUVA 4:
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Patentin haltija:

PATENTTISALKUN RAKENNE

patentti liittyy

Keksija:

Keksinndn merkitys Patentoinnin tilanne Ongelmat
yritykselle

Tuote/ menetelmd, mihin Patenttihakemus Patentointiesteitd

- nimi - keksijén nimi - uutuuden esteet
- kehitysvaihe - keksinnon nimi - keksinnollisyysesteet
- R&D kustannukset - hakemuspéiva
- milloin markkinoille? - luokka
- missd maissa? - maa
- myyntitavoite maittain - titvistelmé
Patentin merkitys tuotteen/ | Jatkohakemukset jitetty Viitteita
menetelmin kannalta

-PCT - kuka?
- epdolennainen -EPC - milloin?
- tarked - mitkd maat nimetty? - missa?
- valttdmiton - missd maissa haetaan? -lopputulos
Patentin merkitys yhtidlle Patentti myonnetty Mititdimiskanteita,
muuten loukkauksia tai muita
-ehdottomasti pidettiva | - milloin? riitoja
itsella - missd?
- lisensoitavissa - on/ ei
- kdyttdoikeus myytavissa - kuka?
tuotteen/menetelmidn mukana - missi?
- strateginen véline - lopputulos
- kuka piittdd patentin
voimassaolon

(Lankila, 2004, s.78)

Ladketeollisuus on yksi esimerkki toimialasta, jolle patenttioikeuden suoja on

erityisen tirked. Toimialan luonteeseen kuuluu, ettd uuden tuotteen kehittiminen on
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erittdin kallista. Toisaalta itse tuotteen arvonlisd on suuri, koska sitd voidaan tuottaa
suuria méadrid pienin yksikkokustannuksin ja lisdksi tuote on helppo kuljettaa.
Kuitenkin kuka tahansa, jolla on perustiedot kemiasta ja ladkeaineista, voi kehittda
alkuperdisen tuotteen jdljitelmén, jonka kustannukset ovat hividvin pienet verrattuna
alkuperdisen tuotteen kehityskustannuksiin. Ilman patenttisuojaa lddketeollisuus ei

investoisi tutkimustoimintaan ollenkaan (Pajarinen, 1997, s.4).

Patenttisuoja on riippumaton siitd ilmoitetaanko patentista itse tuotteessa, sitd
koskevassa mainoksessa tai missddn. Kayttipd patentinhaltija keksintod hyvékseen tai
ei, hin voi patenttiloukkaustilanteessa vaatia erilaisia oikeudellisia seuraamuksia,
kuten kielto ja vahingonkorvausta. Patentti voidaan luovuttaa toiselle eli tehdi niin
sanottu kokonaisluovutus ja se voidaan pantata. Tavallisin hyddyntdmismuoto on
kayttolupien eli  lisenssien  luovuttaminen  (Haarmann 2001, s.138).
Kokonaisluovutusta koskevat sdénndkset ovat varsin tiukkoja. Patenttilain (44 §:n
Imom) sdddetddn, milloin patentti on siirtynyt toiselle, siitd on pyynnostd tehtiva
merkintd kaupparekisteriin. Rekisterdinti ei kuulu luovutuksen pétevyysvaatimuksiin
(PatL 44 § 4 mom) mukaisesti. Rekisterdinnilld on kuitenkin se merkitys, ettd
patenttia koskevassa riidassa katsotaan patentinhaltijaksi se, joka on viimeksi
patentinhaltijana merkitty patenttirekisteriin. Toinen tdrked merkitys rekisterdinnista
on myos (PatL 44§ 4 mom) tarkoitetussa kaksoisluovutustilanteissa: ensimméinen
luovutus ei ole voimassa jilkimmaistd luovutuksensaajaa vastaan, jos tdmd oli
luovutuksen tapahtuessa vilpittdmassd mielessd, eikd siis tiennyt aikaisemmasta
luovutuksesta ja pyytdd rekisterdintid ennen kuin ensimméinen luovutuksen saaja.
Samat sddnnot koskevat myds patentin panttausta. Sopimusosapuolten kesken
panttaus on patevé ilman rekisterimerkintddkin. Laissa ei ole sdédnnoksié siitd, milld
edellytyksin luovutus tai panttaus on tehokas patentinhaltijan velkojia ja seuraajia
vastaan. Korkein Oikeus on seuraavassa ratkaisussaan kytkenyt velkojainsuojan

rekisterointiin:
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KKO: 1988:31 (Patentin panttaus)

Osakeyhtion arvokas ja sen liiketoiminnalle keskeinen patentti oli annettu pantiksi.
Panttaus sitoi yhtiotd. Kahdesta panttauksesta toinen oli ollut merkittyna
patenttirekisteriin ja toinen ei ollut merkittynd. Tadmi merkitseméttd jétetty panttaus

ei ollut voimassa yhtion konkurssipesdd vastaan.

Hyo6dyntdmisstrategia patentoitavalle keksinnélle tulisi tehdd jo ennen hakemuksen
jéattdmistd ja suunnitelmaa tulisi koko ajan hakemusprosessin aikana tarkentaa. Kivi-
Koskinen on luetellut vaihtoehdot joiden vililld tulisi tehdd ratkaisu kun haetaan

patenttia:

- Tuleeko keksintd hyddynnettaviksi yksinomaan omassa tuotannossa?

- Voidaanko sitd sen liséksi lisensoida toisille hyodynnettaviksi?

- Onko ensisijainen tarkoitus kéyttooikeuden luovuttaminen (Lisensointi)?
- Pyritddnko myymaéén koko keksint6?

- Pyritddnko vain hiiritseméén kilpailijoita?

Hyoty patentin haltijalle tulee l&hinnd oikeudesta kieltdd muita hyddyntdmésti
keksint6d ja siten mahdollisuudesta voida yksin myyda kehittdmdidnsad tuotetta ja
midrdtd sille hinta, joka on riittivdn korkea kannattavuuden kannalta (Kivi-
Koskinen 1999, s.7). Hyotyd saadaan my0s niin sanotuilla hdirintdpatenteilla eli
patenteilla, jotka hankitaan kilpailijan toiminnan estdmiseksi ilman varsinaista
taloudellista  hyodyntdmistarkoitusta. ~ Héirintdpatenteilla ~ voidaan  vaikuttaa
positiivisesti kilpailutilanteeseen omalta kannalta. Yhdeksi
hyodyttaimisvaihtoehdoksi varsinkin PK- yritysten kannattaa ottaa lisensointi
sellaisilla markkina- alueilla, joihin oman tuotannon ja markkinoinnin kapasiteetti ei
riitd. Lisensoinnin avulla voi suhteellisen vidhdisin investoinnein nopeasti lisitd
keksinndn tuottoa. Asiantuntijan kdytté myos lisensoinnissa on erittdin suositeltavaa
(Lbid, s.7). Luovuttamalla lisenssin patentinhaltija antaa toiselle luvan keksintonsa
hyodyntamiseen. Lisenssi voi olla joko eksklusiivinen eli yksinomainen tai

rinnakkainen eli yksinkertainen. Eksklusiivisella lisenssilld saaja saa muut, myos
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patentinhaltijan, poissulkevan oikeuden. Rinnakkainen lisenssi tuottaa nimenomaan
kiyttdoikeuden, ei yksinoikeutta. Eksklusiivinenkin lisenssi voi olla rajoitettu
monella tavalla: alueellisesti, ajallisesti, tiettyyn kdyttdomuotoon jne. Patenttilain
43§:ssd sdddetddn, ettd lisenssin saajalla ei ole oikeutta luovuttaa oikeuttaan edelleen,
ellei siitd ole sovittu. Lisenssin haltija voi myo0s itsendisesti, patentinhaltijasta
riippumatta ajaa patentinloukkauskannetta (PatL 64§). Lisenssin myodntiminen on
kiytannossd kokonaisluovutusta yleisempdd. Lisenssiehdot ovat varsin pitkédlle
osapuolten vapaasti sovittavissa. Patentin pitdminen voimassa kuuluu normaalisti
lisenssinhaltijalle. Ellei toisin ole sovittu, on siis lisenssin antajan asiana maksaa
vuosimaksut patentista (Haarmann 2001, s.140). Lisenssin saajan tirkein velvollisuus
on lisenssimaksun maksaminen. Lisenssin saajan muita velvollisuuksia ovat
esimerkiksi kilpailukielto, salassapitovelvollisuus, laadun ylldpitiminen ja

kehitystuloksista ilmoittaminen lisenssinantajalle eli feed back.

Monesti yksityisen keksijén tai pienten yritysten kannattaa harkita myos vaihtoehtoa
myydd koko keksintd sellaiselle valmistajalle, jolle keksintd soveltuu ja antaa
lisdarvoa. Télloin siis ostavan yrityksen kannattaa merkitd patentti omiin nimiinsi
kaupparekisteriin juuri (PatL 44§ 4 mom) tarkoitettujen riita-asioiden vélttdmiseksi.
Patentin luovuttavan yrityksen kannattaisi tehdd patentinhyddyntdmistavasta paatos
jo ennen patentoinnin kdynnistdmist, niin ettid olisi aikaa etsid sopiva hyoddyntdja
ennen etuoikeusvuoden padttymistd. Yksi vaihtoehto on myos 10ytéé sijoittaja, joka
takaisi riittdvdt resurssit kansainvilisiin lisenssisopimusneuvotteluihin  (Kivi-

Koskinen 1999, s.9).

Patentin arvoa on vaikea médritelld, eikd silld ole yksiselitteistd pysyvdd arvoa.
Kuitenkin patentti on haltijalleen varallisuutta. Arvo riippuu muun muassa keksinnén
merkityksestd, kilpailutilanteesta ja  suojapiirin  laajuudesta sekd myos
patentinhaltijan kyvystd hyOdyntdd sitd. Euroopan Patenttiviraston selvityksen
mukaan sen myontdmén keskimddrin 8 — 12 vuotta voimassa olevan patentin arvo on
keskimadrin noin 10 miljoonaa euroa. Arvo voi vaihdella satojen tuhansien ja satojen
miljoonien eurojen vélilld. On huomioitava, ettd arvottomia patentteja ei tule pitda

lainkaan voimassa. Huomioitavaa on my0s, ettd ns. héirintdpatenteilla on

28



kilpailuvaikutukseen perustuva joskus hyvinkin suuri arvo (Kivi- Koskinen 1999,

s.9).

2.3.6 Patenttiloukkaukset

Patentin loukkaus tapahtuu, jos joku siind maassa, jossa oikeus on voimassa, ilman
oikeudenhaltijan suostumusta ammattimaisesti hyvéksikdyttdd oikeuden kohdetta.
Hyviksikéayttd voi tapahtua muun muassa valmistamalla, myymalld, maahantuomalla
ja jopa hallussa pitimélld patentin kohteena olevaa keksintéd ja kayttamalla
patentoitua menetelmdd (PatL 3§ 1 mom 1 kohta). Patenttilain 57- 61§:std kdyvit
ilmi seuraamukset vélittomistd ja vilillisestd patenttiloukkauksesta. Sanktioina
loukkauksesta ovat kielto, rangaistus, korvaukset sekd valmistettujen tavaroiden
hdvittiminen, takavarikoiminen ja niin edelleen. Korvaukset ovat tdrkeimpid
sanktiomuotoja. Patenttilain 58§:ssé korvauksia koskevat loukkaus tilanteet on jaettu

kolmeen ryhméén:

1. Loukkaus on tuottamuksellinen (tahallisuus mukaan lukien)
2. Tuottamus on lievé ja

3. Tuottamus puuttuu kokonaan.

Suurin osa patenttiloukkauksista on tuottamuksellisia, niissd korvausjirjestelmi on
kaksiosainen. Kaikissa tapauksissa loukatulle on suoritettava ns. kdyttokorvaus ja
jos muuta vahinkoa on todistettavasti tapahtunut, on suoritettava myo0s niistd
korvaus. Kéyttokorvaus tarkoittaa suoritusta, joka wvastaisi keksinnon kaytostd
normaalista maksettavaa kohtuullista lisenssimaksua. Kédyttokorvaus maksetaan joka
tapauksessa, vaikka loukatulle ei tulisi mitddn menetystd loukkauksen johdosta.
Lievdn tuottamuksen tapauksissa voidaan korvaus sovitella. Tuottamus
patenttioikeudessa merkitsee sitd, ettd keksintéd hyodyntévan olisi tullut ymmaértaa
tekonsa patenttiloukkaukseksi. Ratkaisevaa ei siis ole mitd loukkaaja on tiennyt,
vaan mitd hdnen olisi pitdnyt tietdd. Patenttilain 60§:std kdy ilmi, ettd
lahtokohtaisesti jokaisen oletetaan olevan selvilldi mydnnetyistd patenteista ja
kuulutetuista hakemuksista. Kéytdnnossd tdmd ankara selonottovelvollisuus on

kohdistettu vain valmistaja- ja maahantuontiportaille. Loukkausten havaitsemista
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edistdd se, ettd jokaisella organisaatioon osalla olisi hallussaan tiedot yrityksen
teollisoikeuksista, tosin tdmi voi olla ainakin suurissa yrityksissd melko hankalaa.

Oikeus korvaukseen vanhenee viidessd vuodessa (PatL 58§ 3 mom).

Patenttioikeudelliset ~ sanktiot  tulevat  kéytettdvdksi  vasta  sellaisissa
loukkaustapauksissa, joissa loukkaukset ovat tapahtuneet patenttihakemuksen
julkiseksi tulon jédlkeen. Edellytyksend on tietenkin, ettd patentti sittemmin
myonnetddn. Ennen patenttihakemuksen julkiseksi tuloa, kéytettivissd ovat vain
mahdolliset sopimuksin luodut sanktiot samoin kuin liikesalaisuuksien suojan
loukkaamisen varalta SopMenL:ssa ja Rikoslaissa sdddetyt seuraamukset.
Patenttiloukkausasioissa Helsingin Kirédjdoikeus on laillinen tuomioistuin (PatL
65§). Seuraavassa esimerkki Korkeimman oikeuden paitoksestd patenttiloukkaus

tilanteessa:

KKO: 2003:127 (Patentti)

Kaupunki piti 6ljyntorjuntavalmiudessa hankkimaansa laitteistoa, vaikka silld ei
ollut patentinhaltijan lupaa laitteiston hyviksikdyttoon. Korkeimman oikeuden
tuomiossa mainituilla perusteilla kaupungin katsottiin menettelyllddn loukanneen
patentin haltijan yksinoikeutta. Kysymys oli liséksi kdyttokiellon médrddmisestd ja

Patenttilain 58§:ssd tarkoitetun muun vahingon korvausvelvollisuudesta.

2.3.7 Patentin lakkaaminen

Patenttilain 7 luvussa sédénnelldén neljé erilaista patentin lakkaamistilannetta:

1. Raukeaminen
2. Mitittomaksi julistaminen
3. Toiselle siirtdminen ja

4. Lakkauttaminen
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Jos patentin vuosimaksuja ei makseta, patentti raukeaa (PatL 51§:n) mukaisesti.
Patentti voidaan julistaa joko véiteteitse tai tuomioistuinkasittelyssd mitattomaksi,
jos  patentoitavuuden  edellytysten ndytetddn  puuttuneen. My0ds  erdét
patenttihakemuksen virheet voivat johtaa patentin mitittomiksi julistamiseen.

Mitattomyysperusteet selvidvit patenttilain 52§:n 1 momentista:

Patentti on mydnnetty vastoin PatL 1 ja 2§:std ilmenevié edellytyksid

Patentti tarkoittaa keksintdd, jota ei ole niin selvésti esitetty, ettd ammattimies voi
sen perusteella sitd kdyttdd. Esimerkiksi sellainen tapaus, jossa yksi tai useampi
tarked tieto puuttuu patenttihakemuksesta.

Patentti késittdd sellaista, miki ei ole ilmennyt hakemuksesta sité tehtéessi

Patentti on myonnetty, vaikka patenttisuojaa on laajennettu sen jilkeen, kun

hakijalle on ilmoitettu, ettd patenttihakemus voidaan hyviksya.

Mitittdomyyskanteen voi nostaa kuka tahansa, jolle patentista on haittaa. Kanteen
nostamiselle ei ole médrdaikaa, vaan kanne on nostettavissa koko patentin
voimassaoloajan ja jopa jidlkeenpdin patenttisuojan jo lakattua. Patentin toiselle
siirtdminen on kysymyksessi silloin, kun patentti on mydnnetty toiselle kuin (PatL
1§):n mukaan sithen oikeutetulle. Patentin haltija voi myds milloin tahansa luopua
oikeudestaan ilmoittamalla siitd kirjallisesti patenttiviranomaiselle (PatL 54§). Kun
patenttiviranomainen ilmoituksen saa, on hdnen lakkautettava patentti. Ajallisesti
yksinoikeus patenttiin on rajoitettu siten, ettd patentti voidaan pitdd voimassa,
kunnes 20 vuotta on kulunut patenttihakemuksen tekemispéivastd (PatL 408).
Ladkkeiden kohdalla suoja-aikaa voidaan pidentdd lisdsuojatodistuksella, jolla
ladkeaine, jonka on saatava hallinnollinen hyvéksyntd ennen markkinoille
laskemista, voi tietyin edellytyksin saada pidennettyd suoja patentin voimassaolon
paittymisen jélkeen enintdén viisi vuotta (EY:n asetus no 1768/92 1992; ladkkeiden

lisdsuojatodistuksesta 18.pvi kesdkuuta 1992).
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2.4 Tavaramerkki

2.4.1 Mika on tavaramerkki?

Tavaramerkki on sellainen tuotteen tai palvelun tunnus, johon sen haltija on saanut
yksinoikeuden vakiinnuttamisen tai rekisterdinnin avulla. Tavaramerkki on
(TmerkkiLL 1§ 1mom) mukaan erityinen tunnusmerkki myytdvéksi tarjottavien tai
muutoin elinkeinotoiminnassa liikkeeseen laskettavien tavaroiden erottamiseksi
toisten tavaroista. Tavaramerkki voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittda
graafisesti esimerkiksi sana, kirjain, numero, kirjain ja numero yhdistelma, tavaran
erityinen muoto, dinimerkki, kuviomerkki, iskulause ja yhdistelmdmerkki, jossa
kuvio ja sana. Merkkejd kiytetddn yksiloimddn paitsi tavaroita myds palveluja.
Palvelumerkit kuuluvat tavaramerkkilain alaisuuteen (Tmerkkil 1§ 3 Mom). Tdmén
tapaisia merkkejd esimerkiksi hotellien, matkatoimistojen, vakuutusyhtididen jne.

palvelujensa yksildimiseen kayttdmat merkit.

Nykyaikaisen kaupankdynnin organisoimisen kaytdnnon tarpeet edellyttiavat
tuotteiden ja palveluiden merkitsemisti. Jos niitd ei merkitd milldén tavalla, niiden
véliset hinnat, laadut ja muut ominaisuudet jdisivdt kuluttajille hdmariksi (Salmi,
Hiakkénen, Oesch, Tommila, 2001, s.2). Tavaramerkkilaissa kiinnitetddn paddhuomio
nithin tavaramerkkeihin, jotka halutaan merkitd rekisteriin. Rekisterditivilla
merkeilld on omat vaatimuksensa rekisterointimenettelyssa. Rekisteriin merkittdvéna
tavaramerkkind voi olla mikd tahansa merkki, joka voidaan esittdd graafisesti
(Tmerkkil. 1§ 2 mom). Graafisesti voidaan esittdd monia asioita kuten esimerkiksi
ravintolan sisustukset, henkilokunnan asut, tuotteen vérit ja iskulauseet sekd muita
ddnimerkkejd. Ingman Foods Oy ab:n ns. jéditeldauton sdvelmid on merkitty
tavaramerkkirekisteriin vuonna 1995. Ainen sisiltivd merkki on kuvattu nuotein.
Sédvelmd on toimitettu rekisterdintihakemusta jétettdessd my0ds ddninauhana. Hyvin
usein tavaramerkiksi pyritddn valitsemaan sana, joka jollakin tavalla viittaa
tuotteeseen. Téallaisen merkin rekisterdiminen saattaa kuitenkin osoittautua vaikeaksi
erottamiskyvyn puuttumisen takia (TmerkkiLL 13§ 1mon). Suurin osa rekisteroidyisti

tavaramerkeistd on sanamerkkejd. Tavaramerkkilain 3§:n 1 ja 2 momentin mukaan
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jokainen saa kéyttdd elinkeinotoiminnassa tavaroidensa tunnusmerkkind omaa
sukunimedin, osoitettaan, toiminimedin, aputoiminimeéén ja toissijaista tunnustaan.
Naistd kdytetddn nimitystd ” Luonnolliset tavaranimitykset ”. On selvidd, ettd
tavaramerkin kéayton taloudellisena tavoitteena on yleison ostohalun ohjaaminen
merkin haltijan tavaroihin ja palveluihin (Salmi, Hikkoénen, Oesch, Tommila, 2001,

s.3).

KKO 1990:53 Palmroth

Kantaja oli kdyttinyt sukunimeddn Palmroth muodossa Pertti Palmroth sekd useina
eri muunnelmina pitkddn tavaramerkkind. Kuluttajien ja erikoistumattomien
elinkeinonharjoittajien ei voitu katsoa olevan selvilld siitd, ettd merkilld Pertti
Palmroth ja merkilld Juhani Palmroth Jr varustetut jalkineet poikkesivat toisistaan
kaupalliselta alkuperiltddn. Viimeksi mainitun merkin kaytté loukkasi kantajan
yksinoikeutta tavaramerkkiin Pertti Palmroth, koska sukunimi oli merkeissd niin
hallitsevassa asemassa, etteivit etunimen eroavuudet ja lisdys ”Jr” riittdneet
erottamaan niitd toisistaan. Tavaramerkkid Juhani Palmroth Jr kéyttinyt yhtio

tuomittiin maksamaan vahingonkorvausta.

2.4.2 Yksinoikeuden saaminen

Yksinoikeus tavaramerkkiin = saadaan  joko  rekisterdimilld merkki  tai
vakiinnuttamalla se. Suoja on yhtd vahva, saavutettiinpa se kummalla tavalla tahansa.
Tietenkin rekisterdidyn merkin puolustaminen loukkauksia vastaan on helpompaa ja
yksinkertaisempaa (Haarmann 2001, s.187). Suomen liittyminen Madridin
poytikirjaan ja Euroopan Unioniin on johtanut siihen, ettd yksinoikeuden Suomessa
kaytettdvaan merkkiin voi saada myos kansainvéliselld rekisterdinnilld tai hakemalla
EY:n yhteison tavaramerkkid (Salmi, Hikkdnen, Oesch, Tommila, 2001, s.49).
Kaikki tavaramerkkilaissa tarkoitetut tunnukset eivét ole rekisterditdvissd. Muihin
kuin graafisesti esitettdvissd oleviin tunnuksiin voidaan saada yksinoikeus vain
vakiinnuttamalla se. Luonnolliset tavaranimitykset eli juuri sukunimet, osoitteet ja

muut (Tmerkkil 3§):ssa sddnnellyt tunnukset ovat erityisasemassa tunnusmerkkien
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joukossa. Jokainen saa siis kdyttdd néitd tavaroidensa tunnuksena, mutta oikeus ei ole
yksinoikeus vaan pelkkd kéyttooikeus. Téllaista kdyttdoikeuttakaan ei ole, jos kayttd
on omiaan aiheuttamaan sekaannusta jonkun toisen suojattuun tavaramerkkiin.
Huomioitavaa on juuri se, etti rekisteréidyn tavaramerkin haltijan on helppo todistaa
yksinoikeutensa viittaamalla rekisterdintiinsd, josta ilmenee suojan alkamisaika ja
laajuus. Kuitenkin on muistettava, ettd monesti liike-eldmissd tavaramerkkié
saatetaan kéyttdd mainonnassa ja tuotepakkauksissa, vaikka sitd ei olisikaan
rekisterdity. Kéyton johdosta tavaramerkki voi tulla hyvinkin tunnetuksi. Olisi néin
kohtuutonta téllaisessa tapauksessa kiistdd yksinoikeus merkkiin ainoastaan sen

vuoksi, ettd merkin kiyttdjd ei syystd tai toisesta rekisterdinyt merkkiddn (Lbid, s.

49).

Vakiinnuttaminen tapahtuu yksinkertaisesti niin, ettd elinkeinonharjoittaja kayttda
tiettyd merkkid tavaroidensa tunnuksena. Kysymys on siis tavaramerkin normaalista
kiytostd elinkeinoeldméssd. Tavaramerkkilain 2§ 3 momentin mukainen

vakiinnuttaminen on tapahtunut kun merkki on:

1. Téassd maassa
2. Asianomaisissa elinkeino- tai kuluttajapiireissa
3. Yleisesti tunnettu

4. Haltijan tavaroiden erityisend merkkind

Vaikka merkki olisi ulkomailla kuinka tunnettu tahansa, silld ei ole merkitystd
arvioitaessa Suomessa tapahtunutta vakiintumista. Ollakseen vakiintunut merkin ei
tarvitse olla kaikkien tuntema. Ratkaisevaa on, ettd asianomainen kohderyhmai tuntee
sen. Joitakin prosentuaalisia tutkimuksia on tehty siitd kuinka moni kohderyhmasti
merkin tuntee. Esimerkiksi Ruotsin kauppakamarin tavaramerkkilautakunta pitda
merkkid vakiintuneena, jos yli 50 % kohderyhmistd tuntee sen (Haarmann, 2001,
s.188). Kun merkille on muodostunut merkittivd Goodwill- arvo, niin silloin se
katsotaan TmerkkiL:n esitdiden mukaan olevan riittdvin yleisesti tunnettu
kohderyhmissd. Tehokkaalla mainonnalla voidaan tietenkin nopeuttaa merkin

vakiintumista.  Yleisesti yksinkertaiset kuviot, kuten raidat, eivdt ole
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erottamiskykyisid. Vakiinnuttamalla suoja voidaan kuitenkin saada, kuten

seuraavassa Korkeimman oikeuden tapauksessa:

KKO 1987:11 (Adidas)

A:n katsottiin saaneen vakiinnuttamalla yksinoikeuden tavaran tunnusmerkkiin,
jonka muodostivat urheilujalkineen kummallakin puolella kolme sdénndllisen
vilimatkan pédédssd toisistaan olevaa, kenginpééllyksen véristd selvidsti erottuvaa
vinoraitaa kengin nauhoituksesta sen anturaan. B:td kiellettiin pitdmidstd kaupan
urheilujalkineita, joissa oli neljd samalla tavoin sijoitettua selvésti erottuvaa raitaa.
Sekoitettavuutta arvosteltaessa ei otettu huomioon A:n kengissd olevia muita A:n

tunnusmerkkeja.

Tavaramerkin rekisterdiminen on yleisimmin kéytetty ja yleensd selkedmpi tie
yksinoikeuteen. Tavaramerkki rekisterdiddén tekemilld siitd hakemus Patentti- ja
Rekisterihallitukselle, joka on Suomen kansallinen rekisteriviranomainen. On
huomattava, ettd vakiintunut merkki voidaan myos rekisteroidd, jos se tayttda
rekisterditdvyydelle yleisesti asetetun graafisesti kuvattavuuden vaatimuksen
(Haarmann, 2001, s.189). Tavaramerkkilain 17- 21§:ssd on sddnnokset tavaramerkin
kansallisesta rekisterdimisestd. Jos hakemus noudattaa asetettuja vaatimuksia eikd
rekisterdinti esteitd ole, merkki merkitddn tavaramerkkirekisteriin ja siitd
kuulutetaan. Kuuluttamispéivastd alkaa 2 kuukauden viiteaika. Viite joko hylédtdén
tai hyvdksytddn. Periaatteessa menettely tavaramerkkid rekisterditdessd on padosin
samanlainen kuin patentin hakeminen keksinnolle. Rekisterdinti on voimassa 10
vuotta ja voidaan uudistaa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan niin monta kertaa kuin
halutaan (TmerkkiL 22§), Niin tavaramerkki on periaatteessa ikuinen teollisoikeus.

Tavaramerkin rekisterdinnin edellytyksend on:

1. Ettd kysymyksessd on sellainen tunnusmerkki, joka ylipddnsd on tavaramerkkini
rekisteroitivissa
2. Ettd merkki on erottamiskykyinen ja

3. Ettei ole olemassa ns. rekisterdintiestetti
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Rekisterdityjen tavaramerkkinen yhteydessd joskus kéytetddn merkkid R. Suojan
kannalta silld ei kuitenkaan ole merkitysti. Erottamiskyvystd on sdddetty (TmerkkiL
13§):ssd. Sen mukaisesti erottamiskyky puuttuu sanalta tai kuviolta, joka tarkoittaa
tai kuvaa asianomaista tavaraa, esimerkiksi KAHVI kahvin merkkinid. Korkeimman
hallinto-oikeuden kiytdnnossd tiettyjen ilmaisujen vapaanapitotarpeeseen on

kiinnitetty huomiota esimerkiksi seuraavassa ratkaisussa:

KHO: 1999:855

PRH ja sen valituslautakunta olivat hylinneet MTV Oy:n hakemuksen SEITSEMAN
UUTISET tavaramerkin rekisterdimiseksi. KHO:n mukaan uutiset — sanaa kéytetdén
yleisesti uutisldhetyksissd ja televisiouutisldhetyksissd puhuttaessa niin, ettd mitd
tahansa kello seitsemilti lihetettivid uutislihetysti voitaisiin kutsua SEITSEMAN
UUTISIKSI. Rekisteroitdviksi haetun ilmaisun vapaanapitotarve edellyttdd siten,

ettel rekisterointid suoriteta tunnettavuudesta huolimatta.

Tavaramerkkilain 13§:n mukaisesti erottamiskykyisend pidetddn ns. suggestiivisia
merkkejd. Suggestiivisiksi kutsutaan sellaisia merkkejd, jotka herdttdvit tiettyja
mielikuvia tuotteesta, vaikkakaan ne eivdt suoraan ilmaise tavaran laatua.
Tavanomainen  esimerkki on  Helldi mietoinen shampoon  merkkina.
Rekisterdintiesteet luetellaan (TmerkkilL 14§:ssd). Niitd on kahta laatua: ehdottomia

ja relatiivisia eli suostumuksen varaisia. Ehdottomia esteiti on kaksi:

1. Merkki on yleisen jdrjestyksen tai hyvin tavan vastainen ja

2. Merkki on omiaan johtamaan yleis6d harhaan.

Relatiivisia esteitd on laissa mainittu yhdeksédn kohdan luettelo, joista mainitsen

keskeisimmiit eli:

1. Merkki muodostuu jostakin, joka on omiaan aiheuttamaan kisityksen, ettd
kysymys on toisen suojatusta toiminimestd, aputoiminimestd tai toissijaisesta
tunnuksesta taikka toisen nimestd tai muotokuvasta, jollei nimi tai muotokuva

ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta.
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2. Merkki on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, suojattuun
toiminimeen, aputoiminimeen tai toissijaiseen tunnukseen taikka toisen

rekisterdityyn tai vakiinnutettuun tavaramerkkiin.

3. Merkki on sekoitettavissa sellaisen tavaran tunnusmerkkiin, jota toinen kiytti
hakemusta tehtdessd, mistd hakija oli tietoinen eikd itse ollut kéyttdnyt merkkidén

ennen kuin tuota toista merkkid ryhdyttiin kdyttimaan.

Jos relatiivisen esteen ollessa kysymyksessd se, jonka intressissd este on sdddetty,
suostuu merkin rekisterdimiseen, merkki on rekisterditavissid. Poikkeuksena, ettd

rekisterdimisen voi tilldinkin estdd harhaanjohtavuus (Tmerkkil. 14§ 2 mom).

Vaikka tavaramerkin rekisterdiminen ja vakiinnuttaminen tuottavat periaatteessa yhti
vahvan suojan, on kahden tavaramerkkioikeudellisesti sekoitettavissa olevan
tunnusmerkin vilinen kollisio ratkaistava (Tmerkkil. 7§) mukaisesti sen hyviksi,
joka voi vedota aikaisempaan oikeusperusteeseen. Sddnnostd on kaksi poikkeusta:
prekluusiosdéntd (Tmerkkil. 8§) ja passiviteettisddntd (TmerkkilL 9 §).
Prekluusiosdintd koskee tilannetta, jossa tdssd maassa yhtdjaksoisesti viiden vuoden
ajan  kiytetty, rekisteroity tavaramerkki on sekoitettavissa aikaisempaan
rekisterdityyn tai vakiintuneeseen merkkiin. Myohemmain merkin kiyttod ei télldin
voida kieltdd, jos rekisterdintid on haettu vilpittdmassd mielessd ja aikaisemman
merkin haltija on ollut tietoinen merkin kadytdstd. Aikaisemman merkin haltijalla on
siis viisi vuotta aikaa kollisiomerkin rekisterdinnistd lukien kieltdd sen kéyttd. Ellei
hin siind ajassa toimi, hdnen kielto-oikeutensa prekludoituu. Passiviteettisdantod
koskee sellaista tilannetta, jossa vakiintunut (rekisterdity tai rekisterdimiton)
tavaramerkki on sekoitettavissa toisen aikaisemmin rekisterdityyn tai vakiinnutettuun
tavaramerkkiin. Ellei aikaisemman merkin haltija ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt
toimenpiteisiin myohemmén merkin kiyton estimiseksi, hdn on passivisuutensa
johdosta menettinyt kielto-oikeutensa. Kohtuullinen aika riippuu muun muassa siitd,
missd laajuudessa merkkid on kdytetty ja onko myShemmin merkin haltija ollut

vilpittomassi tai vilpillisessd mielessd (Haarmann 2001, s. 202).
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Yksinoikeus tavaramerkkiin sisdltdd (TmerkkilL 4 §:n 1 mom) mukaan sen, ettd
elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa kiyttdd tavaroidensa
tunnuksena siihen sekoitettavissa olevaa merkkid. Yksinoikeus tavaramerkkiin on
voimassa riippumatta siitd, lasketaanko tavara vai aiotaanko se laskea liikkeeseen
tdssi maassa vai ulkomailla vai tuodaanko se maahan elinkeinotoiminnassa
kiytettdvaksi. Yhteisotavaramerkilld tarkoitetaan yhteison tavaramerkkiasetuksen
(nro 40/94) mukaista, Euroopan Unionin sisdmarkkinoilla yhdenmukaistamisviraston
(OHIM) eli ~ Yhteison  tavaramerkkiviraston  rekisterdimdd  merkkié.
Yhteisotavaramerkin tuottama yksinoikeus on voimassa koko Yhteison alueella
yhtendisin vaikutuksin. Tavaramerkin hakijat ja haltijat voivat vapaasti valita,
haluavatko he suojata merkkinsé kansallisten jérjestelmien, Yhteison tavaramerkkid
koskevan jirjestelmdn vai ndiden yhdistelmidn kautta (Salmi, Hiakké&nen, Oesch,
Tommila 2001, s. 179). Yhteismerkkejd ovat lain mukaan yhteisomerkit ja
tarkastusmerkit. Yhteismerkki nimitys tarkoittaa sitd, ettd merkin kdyttimiseen on
useilla samanaikaisesti oikeus. Yhteisomerkin voi joko rekisterdidé tai vakiinnuttaa
kiytettdviksi yhteison jésenten elinkeino- tai ammattitoiminnassa. Esimerkkeind
yhteisomerkeistd voidaan mainita Suomalaisen tyon liitto Ry:n avain kuviomerkki ja
Suomen Franchising yhdistys Ry:n hakema yhdistelmdmerkki. Tarkastusmerkin voi
vain rekister6idd, mutta ei vakiinnuttaa. Tarkastusmerkkind on esimerkiksi
sahkolaitteiden (Sahkdturvallisuuslain 1996/15 ja KTM 12 §): n tarkoittama merkki,
joka ilmaisee laitteen turvallisuuden, voida pitdd sitd kaupan sekd kayttoon

ottamismahdollisuuden.

2.4.3 Tavaramerkin tehtavit

Tavaramerkin perustehtdvd on tuotteen tai palvelun yksildiminen, sen erottaminen
muista tarjolla olevista tavaroista (Tmerkkil. 1, 2§). Télldin puhutaan tavaramerkin
erottamisfunktiosta. Kivi- Koskisen mukaan tavaramerkeille on kertynyt myds muita
tehtdvid, kuten laatu- eli garantiatehtivd, mainostehtdvd, kilpailutehtivd ja
goodwilltehtdavé (Kivi- Koskinen 1999, s.14). Tavaramerkkejd kéytetddn myos siksi,
ettd ne mahdollistavat tietojen antamisen tuotteista. EY:n tuomioistuin on todennut

useissa ratkaisuissaan, ettd tavaramerkin ensisijaisena funktiona on taata kuluttajalle
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merkilld varustetun tuotteen alkuperd. Merkin haltijalla on kuitenkin oikeus
markkinoida samaa tuotetta eri merkeilld (ns.merkkidifferointi ), mikdli hén niin
haluaa. Téstd esimerkkind suklaapatukka Snickers, jota myytiin Englannissa nimelld
Marathon ja Ranskassa nimelld Snickers. Nykyisin Yhdysvaltalainen merkin haltija
Mars Incorporated myy kyseisid suklaapatukoita EU:n alueella ainoastaan Snickers
nimelld. Tavaramerkkien garantiafunktiolla tarkoitetaan sitd, ettd samalla merkilld
varustettu tuote on ldhtokohtaisesti laadultaan samanlaista (Salmi, Hiakkénen, Oesch,
Tommila 2001, s.7). Markkinoilla on paljon toisiaan vastaavia tuotteita, ja kuluttaja
voi merkin perusteella erottaa ne toisistaan. Tuotteen ostanut tyytyvdinen kuluttaja
ostaa  timidn  jidlkeen  tuotetta  uudelleen, jolloin  hénelle  syntyy
merkkitavarauskollisuus, jota mainonnalla voidaan vield vahvistaa. Tdstd siis on
perdisin tavaramerkin kilpailufunktio. Tavaramerkki on keskeinen yrityksen
mainonnan ja markkinoinnin apuviline. Ilman tavaramerkkid ei tuotteiden
mainostaminen kivisi lainkaan pdinsd (Kivi- Koskinen, 1999, s.14). Mainosfunktiota
suojataan  lainsdddanndssd  esimerkiksi lailla  sopimattomasta menettelysti
elinkeinotoiminnassa tai kilpailunrajoitus- sddnnoksilld. Kun tavaramerkki on ollut
markkinoilla pitkddn tai kun se on muuten tullut tunnetuksi kohderyhmaéssi, sille
muodostuu itseisarvoa, eli goodwill- arvoa. Mitd tunnetumpi merkki on, sitd
suurempi goodwill- arvo silld on. Tavaramerkkilakien tarkoituksena on suojata sité
goodwill- arvoa, jonka elinkeinonharjoittaja ja hdnen tuotteensa ja palvelunsa saavat
tulevan myynnin ja markkinoinnin johdosta (Salmi, Hakké&nen, Oesch, Tommila,

2001, s.11).

Tavaramerkeilld on myos taloudellinen funktio, koska ne ovat elinkeinonharjoittajan
piddomaa, jota hdn voi kaupallisesti hyodyntdéd esimerkiksi lisensoimalla tai tekemalla
franchising- sopimuksia. Tavaramerkki on tytdryhtion, tulosyksikon tai muun
yhteistyokumppanin kdyttdon annettuna pddomaa samoin kuin rakennukset, koneet,
laitteet, patentit tai osaava henkilostd. Tavaramerkkien, kuten muidenkin
immateriaalioikeuksien arvon mairittdiminen tulee suorastaan valttiméattoméaksi, jos
niiden arvo tulee ainakin yrityskauppa tilanteessa ottaa taseisiin, kuten International

Accounting Standard Committee suosittelee (IAS- standardit 2001, s.1004- 1009).
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2.4.4 Tavaramerkin arvo

Hyvin tavaramerkin suunnitteluun kannattaa uhrata aikaa ja rahaa, silld se sddstdd
itsensd monin verroin myohemmissd suojaus- ja markkinointikustannuksissa ja
nopeuttaa myyntitulosten saavuttamista. Tunnettavuuden lisddntyessd tavaramerkin
merkitys markkinoinnissa kasvaa ja sitd kautta tavaramerkin arvo nousee.
Tavaramerkistd muodostuu véhitellen brdndi, jonka avulla elinkeinonharjoittaja voi
myydd useampia eri tuotteita ja helpottaa myos niiden padsyd markkinoille (Kivi-
Koskinen, 1999, s.16 ). Kivi- Koskinen on luetellut tilanteet, joissa tavaramerkin

arvon tuntemisella on merkitysta:

- Osa yrityksen todellista arvo méaarittelya

- Markkinoinnin tulosten mittaaminen

- Resurssien allokointi

- Sisdisten tulostavoitteiden asettaminen

- Yrityksen tai sen osan osto tai myynti; osana goodwill-omaisuutta
- Tuotteen tai tuoteryhmén osto, myynti tai lisensointi

- Rahoitustarpeen tyydyttimistd edellyttivé panttaus

- Viestinté: vuosikertomukset, esitteet ym.

- Lisensointi

- Franchising

- Tavaramerkin kdyttdalan tai - alueen laajentaminen

Tavallisempia arvonmédritystapoja ovat kustannusperusteinen, markkinaperusteinen,
tuloperusteinen, talousperusteinen ja tulevaisuuden kassavirran ennakoiva
arvonmadritystapa (Lbid, s 17). Tuottoperusteisissa arvonmadritysmenetelmissi
tarkastellaan aineettoman omaisuuden tulevaisuudessa kerryttdvdd erillistuottoa.
Klassisimmissa ldhestymistavoissa tarkastelun kohteina ovat tulevaisuudessa
kertyvit lisenssi- tai rojaltituotot. Toisaalta esimerkiksi juuri tavaramerkkien
arvonmadrityksessd tarkastelun kohteena on lisdtuotto, jonka tavaramerkin omistava
yhti6 saa suhteessa vertailuyhtidihin. Kustannusperusteiset arvonmééritysmenetelmait

analysoivat usein joko tarkastelun kohteena olevan aineettoman oikeuden hankintaan
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ja kehitykseen sitoutuneita toteutuneita kustannuksia tai vaihtoehtoisesti
jélleenhankintakustannuksia. Markkinaperusteiset arvonmairitysmenetelmaét
tarkastelevat aineettoman hyddykkeen potentiaalista luovutushintaa. Markkinahintaa
arvioitaessa otetaan huomioon mahdollisimman vertailukelpoisten kauppojen tai
lisensointisopimusten lopputulokset. Tavaramerkeistd on tullut merkittava tekija
kansainvilisessd kaupassa, ja yhd useammat elinkeinoharjoittajat tarvitsevat

kansainvalistd suojaa tavara- ja palvelumerkeilleen.

Interbrand- konsultti yritys on vuonna 2004 arvioinut maailman 100 arvokkainta
tavaramerkkid. Coca-Cola- merkin arvo oli tdmén tutkimuksen mukaan noin 67
miljardia dollaria ja se oli tilaston kérjessd. Arvo on yli puolet yhtion markkina-
arvosta. Tama tarkoittaa sitd, ettd merkki on yhtiélle arvokkaampi kuin sen kaikki
toimistot, tehtaat, jakelujérjestelmit ja muut varat yhteensd. Nokia merkin arvo
arvioitiin noin 24 miljardiksi dollariksi, ja se oli maailman arvokkaimpien merkkien
listalla kahdeksantena. (www.interbrand.com, viitattu 6.8.2005).  Interbrandin
menetelmdssd arvonmadrityksen ldhtokohtana on, ettd tuotemerkin arvo on
omistusoikeudesta tulevaisuudessa syntyvien hyodtyjen nykyarvo. Jotta tilla
menetelmalld pystyttdisiin laskemaan tavaramerkin arvo, tiytyy seuraavat kolme
asiaa pystyd madritteleméén tarkasti; omistusoikeuden todelliset hyddyt eli nykyiset
ja tulevat voitot tai kassavirrat, tuotemerkin vahvuus tuottokertoimen maarittimista
varten ja tuottokertoimen vaihteluvéli. Juuri poOrssiyhtioitd analysoidessa
sijoituskohteen immateriaaliomaisuuden arvo, joka muodostaa merkittdvin osan
pOrssiarvon ja tasearvon erosta, pitdisi voida paljon nykyistd tarkemmin arvioida ja

vahvistaa my0s arvonmaidritys perusteita (Kivi- Koskinen 1999, s. 18).

2.4.5 Tavaramerkin hyviksikaytto

Tavaramerkki on niin sanottu vélttiméton teollisoikeus, silld jokaisella tuotteella ja
palvelulla tiytyy olla nimi, jolla se tunnistetaan markkinoilla. Tavaramerkin tehtévit
ja sen merkitys liiketoiminnassa ovat lisddntyneet jatkuvasti (Lbid, s. 14).
Lahtokohtaisesti tavaramerkin haltijan oletetaan kéyttivin merkkiddn itse. Jos hidn

luovuttaa litkkeensd toiselle, useimmiten hidn luovuttaa myds tavaramerkit.
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Kuitenkaan merkki ei ole sidottu liikkeeseen, vaan se voidaan luovuttaa myos siitd
irrallaan. Merkin haltija voi myds antaa muille kdyttolupia eli lisenssejd merkkinsi
kayttamiseen. Merkin hyviksikdyttomuodot ovat periaatteessa samat kuin muidenkin

immateriaalioikeuksien kohdalla (Haarmann, 2001, s.218).

Kun toiselle luovutetaan liike, johon tavaramerkki kuuluu, seuraa merkki liikettd,
ellei toisin ole sovittu (Tmerkkil. 32§ 2 mom). Tavaramerkin luovutus on
vapaamuotoinen oikeustoimi. Samoin kuin patentin luovutuksessa siitd voidaan tehda
merkintd rekisteriin. Rekister6imiton luovutus ei ole voimassa sellaista kolmatta
kohtaan, joka on vilpittdméssd mielessd saanut oikeuden merkkiin. Tavaramerkin
lisensointi koskevat péddosin samanlaiset sddnnokset kuin tavaramerkin luovutusta
(Tmerkkil. 34§). Lisenssi voi olla joko yksinomainen (Eksklusiivinen) tai rajoitettu
(Yksinkertainen). Tavaramerkkilain 34§ 3 momentissa sdédetdén, ettd lisenssin saaja
ei saa luovuttaa oikeuttaan edelleen, ei siirtdd eikd myontdd alilisenssejd, ellei toisin
ole sovittu (Takki 2003, s.168). Kidyttdlupa voidaan myontdd myos alueellisesti
rajoitettuna  eli  esimerkiksi ~ vain = Ahvenanmaata  koskevana.  Usein
tavaramerkkilisenssi = sisdltyy osana suurempaan kokonaisuuteen, esimerkiksi
franchising- sopimukseen. Niistd esimerkkeind Intercontinental, Mc Donald” s,
Benetton ja Kappa, jotka ovat Suomessakin tunnettuja ketjuja (Haarmann 2001, s.

218).

Tavaramerkki voidaan myds pantata (TmerkkiL 33§ 3 mon.) mukaisesti. Sen
mukaan panttauksesta on sovittava kirjallisesti ja tehtdvd merkintd rekisteriin. Néin
ollen panttioikeus syntyy rekisterinnilld. Tavaramerkkioikeuden ulosmittaus on
mahdollista vain, jos sithen on perusteltu panttioikeus. Tavaramerkkilain 35 §:n

mukaisesti konkurssi tilanteissa oikeus merkkiin kuuluu konkurssipesille.

2.4.6 Tavaramerkin loukkaus

Tavaramerkkioikeuden loukkaus tapahtuu kéytdnndssd niin, ettd joku kéyttdd
identtistd tai toisen rekisterdityyn tai vakiinnutettuun tavaramerkkiin sekoitettavissa

olevaa merkkii elinkeinotoiminnassaan (Salmi, Hikkénen, Oesch, Tommila, 2001, s.
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152). Seuraamukset tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta ovat periaatteessa samat
kuin muidenkin immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, niistd on sdidetty

(TmerkkiL. 7 luvussa). Merkinhaltija voi loukkaustilanteessa vaatia:

- Loukkaavan merkin kdyton kieltdmistd (TmekkiL 38§ 1 mon),

- Vahingonkorvausta ja loukkauksella saavutetun hyddyn menettdmistd (Tmerkkil
38§ 2, 3 mom),

- Rangaistusta tavaramerkkirikkomuksesta (Tmerkkil 39§) tai rikosoikeudellista
rangaistusta (RL 49:2) mukaisesti,

- Merkin poistamista, muuttamista tai luvattomasti tavaramerkilld merkityn
omaisuuden havittdmistd (Tmerkkil 413§) tai,

- Omaisuuden takavarikoimista (TmerkkiL 41§)

Tavaramerkkien loukkausten korvausjérjestelméd on Sui Generis eli omaa laatuaan.
Tuottamuksellisen (tahallisuus mukaan lukien) loukkauksen tapauksessa loukattu on
oikeutettu saamaan korvauksen kaikesta kirsimdstddn vahingosta. Lievén
tuottamuksen tapauksessa korvaus on soviteltavissa. Néisséd tapauksissa noudatetaan
yleisid vahingonkorvausoikeuden sdéntjé, toisin kuin esimerkiksi patenttioikeudessa
(Haarmann, 2001, s.216). Loukatun tulee ndyttdd toteen syy- yhteys, vahingon
suuruus ja muut korvaukseen vaikuttavat seikat. Jos tuottamusta ei ole, loukkaaja
voidaan kuitenkin velvoittaa luovuttamaan teostaan saamansa voitto, kuitenkin
enintddn kolmelta viimeiseltd vuodelta. TmerkkiL 40 §:n mukaan korvauskanne on
vireille pantava kolmen vuoden kuluttua siitd, kun asianomainen on saanut tiedon
loukkauksesta ja loukkaajasta. Joka tapauksessa kanne on nostettava kymmenessi
vuodessa loukkauksesta. Tahallinen tavaramerkkioikeuden loukkaaminen on
rikosoikeudellisesti rangaistava teko. Vakavimmissa loukkauksissa tekijd voidaan
tuomita teollisoikeusrikoksesta (RL 49 luvun 2 §):n nojalla sakkoon tai vankeuteen
enintdén kahdeksi vuodeksi. Lievemmissd tapauksissa loukkaaja voidaan tuomita
tavaramerkkirikkomuksesta sakkoon (TmerkkiL 39§):n nojalla. Laillisena
tuomioistuimena tavaramerkin loukkausta koskevissa asioissa toimii Helsingin

kirdjdoikeus (Tmerkkil 42§).
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“Yritykselld tdytyy olla kyky havaita loukkaukset, saattaa ne paatoksentekijoiden
tietoon ja hallita keinot loukkausten torjumiseksi” (Kivi- Koskinen 1999, s. 30).
Tavaramerkkioikeusloukkausten tehokas torjunta edellyttdd hyvdd yhteistyota
myyntiin ja markkinointiin sekd tuotekehitykseen ja valmistukseen osallistuvien
henkil6iden vililld. Havainnot loukkauksesta tekee usein markkinointihenkild, joka
alan lehdistd, messuilla tai asiakkaan luona tekee havaintoja kilpailijan tuotteista.
Mitd kansainvélisempi yritys on, sen laajempi on myos tietoverkosto, joka kisittdd
oman markkinointihenkiloston lisédksi agentit, maahantuojat ja jilleenmyyjdt eri
puolilla maailmaa. Kilpailijaseuranta pitdisi kuulua jokaisen organisaation osan
tehtdviin. Loukkausten havaitsemista edistdd se, ettd markkinoilla toimivalla
organisaation osalla on hallussaan tiedot yrityksen teollisoikeuksista ymmarrettavalla

tavalla esitettyind (Lbid, s.31).

2.4.7 Tavaramerkkisuojan voimassaoloaika

Tavaramerkin rekisterdinti on voimassa siitd pdivistd, jolloin sen hakemus on tehty,
sithen saakka kunnes 10 vuotta on kulunut sen rekisterdintipdivéstd. Tavaramerkin
hakemiseen liittyy kuuden kuukauden etuoikeusaika, jonka kuluessa muussa maassa
jétetty tavaramerkkihakemus katsotaan jitetyksi samana pédivénd kuin ensimmaéinen
hakemus on jitetty, ja myoOnnettdvd yksinoikeus alkaa ensimmdiisen hakemuksen
jattopdivastd. Etuoikeusajan hyodyntdmatta jattdiminen ei tavaramerkkien osalta ole
kuitenkaan yhtd vakavaa kuin muissa teollisoikeuksissa, koska suojan
maantieteellistd ja tuotekohtaista ulottuvuutta voidaan myohemmin laajentaa. Ainoa
menetys voi olla se, ettd joku muu on voinut siné aikana jossakin maassa rekisterdida
saman merkin omaan kéyttoonsd (Kivi- Koskinen 1999, s.15). Tavaramerkki on
voimassa siis 10 vuotta kerrallaan. Uusiminen on jatkuvasti mahdollista maksamalla
uudistamismaksun joka kymmenes vuosi niissd maissa, jossa voimassaoloa halutaan

jatkaa. Ndin tavaramerkki on periaatteessa ikuinen teollisoikeus (Lbid, s.16).

Tavaramerkkioikeus on siis ldhtokohtaisesti voimassa 10 vuotta rekisterdintipdivista

tai uudistamisen seurauksena madrddmaittomén ajan (TmerkkiL 22§ 1,2 mon).
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Tavaramerkkilain 3 luvussa sddnnellddn kolme erilaista tavaramerkin oikeussuojan

lakkaamistilannetta:

1. Rekisteristd poistaminen (TmekkiL 24§)
2. Mitdttomaksi julistaminen (Tmerkkil 25 §)
3. Menettaminen (Tmerkkil 26 §)

Tavaramerkki poistetaan rekisteristd, jos rekisterdintid ei ole midrdajassa uudistettu
tai jos merkin haltija pyytdd poistamista. Midrdaika on 6 kk kymmenen vuoden
voimassaoloajan pddttymisestd (TmerkkilL 22§ 3mom). Mitdttomaiksi julistaminen
tulee kysymykseen, jos merkki on rekisterdity lainvastaisesti (Tmerkkil 25§). Kanne
ajetaan Helsingin kérdjdoikeudessa ja sithen on oikeutettu jokainen, joka kérsii
rekister0innistd haittaa. Jos tavaramerkiltdi puutuu erottamiskyky, se on
harhaanjohtava, tai lain, yleisen jérjestyksen taikka hyvén tavan vastainen, taikka jos
sithen on otettu ilman asianomaista lupaa valtion tai kunnan vaakuna, virallinen
tunnusmerkki tai muu vastaava, kannetta mitdttoméksi julistamisesta voi ajaa myos
virallinen syyttdjad tai kyseisten elinkeino- tai ammatinharjoittajien etuja valvova
yhteisd (Tmerkkil 27§ 2mom). Vaikka merkki olisikin rekisterdity lainvastaisesti eli
se on esimerkiksi sekoitettavissa toiseen merkkiin, mitittdméksi julistamisen voi
estdd prekluusio- ja passiviteettisddnnosten (TmerkkiL 8 ja 9§) perusteella syntynyt
rinnakkaiskdyttdoikeus. Menetetyksi tavaramerkki voidaan julistaa kahdessa eri

tilanteessa (Tmerkkil 268§):

1. Merkki on menettdnyt erottamiskykynsé eli degeneroitunut. Néin voi kédyda, jos
merkki pitkdaikaisen kéyton johdosta muuttuu tavaran yleiseksi nimitykseksi.
Merkki ei enédd tdlloin kykene tdyttimédn péédtehtdvadnsa eli erottamaan haltijansa
tuotteita muista markkinoilla olevista tuotteista. Esimerkkejd ovat VASELIN ja
NYLON, jotka ovat aikanaan olleet tavaramerkkeji, mutta mydhemmin
degeneroituneet.

2. Merkki on tullut harhaanjohtavaksi taikka lain, yleisen jirjestyksen tai hyvin tavan
vastaiseksi. Harhaanjohtavaksi merkki voi tulla esimerkiksi silloin, kun se vilillisesti

ilmaisee jotakin tuotteen laadusta ja laatu muuttuu (Haarmann, 2001, s.220).
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Tavaramerkin rekisterdinti menetetddn myos, jos merkkid ei ole kdytetty viimeisten
viiden vuoden aikana eikd haltija osoita sithen hyvéksyttivad syytd (Tmerkkil 26§
2mom). Kéyttona ei pidetd muutamaa lehti- ilmoitusta, tarjouksen ldhettdmisti tai
muuta sellaista toimenpidettd, jonka tarkoituksena ilmeisesti on vain rekisterdinnin
yllapitdiminen (Haarmann, 2001, s.220). Sddnnokselld pyritddn estiméin, ettei
kukaan voisi rekisterdinnilld pidattdd itselleen yksinoikeutta tavaramerkkiin
epamadriiseksi ajaksi ilman, ettd tavaramerkkid kiytetddn (HE 128/ 1962 s.2). Jos
merkin kéytto aloitetaan uudelleen jo todetun viisivuotiskauden tultua tdyteen, mutta
ennen menettimisvaatimuksen tekemistd, ei menettdmistd kuitenkaan voida vaatia

(TmerkkiLL 26§ 2 mom).

46



2.5 Hyddyllisyysmalli- ja Mallioikeus

2.5.1 Hyddyllisyysmallioikeus

Patentoitavissa olevalle keksinnolle asetetut korkeat vaatimukset ovat johtaneet
sithen, ettd monet tekniset keksinnollisyyttd omaavat ideat ja ratkaisut jadvét
patenttisuojan ulkopuolelle. Mallioikeuslain tarkoittama ulkonddn suoja ei mydskiin
ole tarjonnut téllaisissa tilanteissa apuaan. Patenttisuoja ja mallisuojan vélisen aukon
tdyttdmiseksi luotiin Saksassa jo viime vuosisadalla hyddyllisyysmallisuoja.
Hyddyllisyysmallista usein kédytetddn nimitystd “pikkupatentti”. Suomessa
hyddyllisyysmallisuoja on ollut voimassa vuoden 1992 alusta. Muista Pohjoismaista
vain Tanskassa on omaksuttu vastaavantapainen jarjestelmid (Haarmann, 2001,
s.152).” Meiddn hyodyllisyysmallioikeutemme tarkoituksena on antaa suojaa
toisaalta sellaisille teknisille ideoille ja ratkaisuille, jotka eivdt tdytd patentin
saamisen edellytyksid, mutta omaavat kuitenkin sen verran keksinnéllisyytté, ettd ne
eivdt ole itsestddn selvid ammattimiehelle, ja toisaalta sellaisille pikkukeksinndille,
laiteparannuksille ja niin edelleen, joiden kohdalla patenttisuojan hankkiminen
keksinnén laadun tai esineen lyhyen elinidn vuoksi olisi liian hidasta ja kallista

(Lbid, 2001, s.152).

Hyddyllisyysmalli on monelle pienelle yritykselle patenttia parempi keino suojata
omaa keksintéddn. Hyodyllisyysmallilain tavoitteena onkin ollut kannustaa erityisesti
pienid ja keskisuuria yrityksid suojaamaan teknisid ratkaisuja. Sitd tulee erityisesti
silloin kéyttdd, kun keksintd on tarkoitettu hyodynnettavéksi vain kotimaassa tai vain
suhteellisen lyhyen ajan tai jos keksijd epdilee, ettd keksintd ei tadytd
keksinndllisyystason osalta patentoitavuuden edellytyksid (Kivi- Koskinen 1999,

s.9).

Hyddyllisyysmalli on keksijille tai sille, jolle hidn on oikeutensa siirtdnyt,
hakemuksesta rekisterdinnilld myOnnetty oikeus méédrdajan kieltddn muita
ammattimaisesti hyodyntdmaistd keksintdd. Vain yksinoikeuden haltijalla on oikeus

kayttad keksintod hyvédkseen ” Valmistamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaa,
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tai kdyttamalld hyodyllisyysmallioikeudelle suojattua tuotetta tai tuomalla maahan tai
pitdmélld hallussaan téllaista tuotetta edelld sanottua tarkoitusta varten (Laki
hyddyllisyysmallioikeudesta 3§ ). Hyodyllisyysmallilaissa keksinndlld tarkoitetaan
teknistd ratkaisua, jota voidaan kéyttdd teollisesti. Hyodyllisyysmallioikeudella
voidaan suojata myos sellaisia keksintdjd, jotka ovat vailla esineen muotoa, kuten
kemialliset yhdisteet, ravinto- ja lddkeaineet sekd mikrobiologiset keksinnét.
Hallituksen esityksessd mainitaan erilaiset kemian teollisuuden tuotteet, kuten
hammastahnat, pesupulverit, liimat ja suksivoiteet suojattavina kohteina (HE 47/
1995, s.6, ja Haarmann, 2001, s.153). Hyoddyllisyysmallilain 1§:n 3 momentin

mukaan keksinnoksi ei katsota pelkéstién:

- Loyto4, tieteellisté teoriaa tai matemaattista menetelméaa

- Taiteellista luomusta

- Suunnitelmaa, sddntdd tai menetelmid &dlyllistd toimintaa, pelid tai litketoimintaa
varten taikka tietokoneohjelmaa eika,

- Tietojen esittdmista

Samoin kuin patenttioikeudessakin suojan ulkopuolelle on jétetty keksinndt, joiden
hyviksikaytto on siveellisyyden tai yleisen jirjestyksen vastaista sekd kasvilajikkeet

ja eldinrodut. Menetelmiin hyodyllisyysmallioikeutta ei myonneta.

Hyddyllisyysmallin suoja-aika on lyhyempi kuin patentissa. Hyodyllisyysmalli
rekisterdinti on voimassa neljd vuotta hakemispéivistd. Se voidaan hakemuksesta
uudistaa  kahdesti, ensin neljdksi ja sitten kahdeksi vuodeksi (Laki
hyodyllisyysmallioikeudesta 25§). Oikeus on luovutettavissa ja lisensoitavissa (Lbid
27- 29§). Keksinnon kidyttimiseen voidaan myontdd myos pakkolisenssejd (Ibid
30§).  Ennakkokéyttdjain  oikeus on  sama  kuin  patenttioikeudessa.
Hyddyllisyysmallioikeus tulee heti rekisterdinnilld voimaan. Vuonna 2006
hyodyllisyysmalli rekisterdinti maksu on 135 euroa. Jotta keksinnélle voidaan
myontdd hyodyllisyysmallioikeus, sen tulee olla uusi ja lisdksi selvisti erota siitd,
mikd on tullut tunnetuksi ennen hakemispdivdd (Lakihyodyllisyysmallioikeudesta
2§). Uutuusvaatimus on siis sama kuin patentissa eli objektiivisen uutuuden

vaatimus. Keksinnollisyysvaatimus on sen sijaan patenttioikeuden vastaavaa
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vaatimusta alhaisempi. Patenttioikeudessa vaaditaan olennaista eroavuutta, kun taas
hyodyllisyysmallioikeudessa ~ vain ~ selvdd  eroavuutta. Sopimusetuaika eli
konventioprioriteettiaika on sama kuin patenttioikeudessa eli 12 kuukautta alkaen
rekisterdimishakemuksen jittimisestd Patentti- ja rekisterihallitukseen, joka on
Suomen rekisteriviranomainen (Ldib, 6§):n mukaisesti. Viranomainen tutkii vain

muodolliset rekisterdimisen edellytykset.

Hyddyllisyysmallin pelkdn muodollisen tutkimuksen vuoksi sen hankkiminen on
nopeampaa ja halvempaa kuin patentin. Hyodyllisyysmallia on kilpailijan vaikeampi
mitdtoida tai kumota kuin patenttia juuri alhaisemman keksinnéllisyystason vuoksi,
kunhan oikeuden haltija on ennakkoon varmistanut keksintonsd uutuuden.
Hyddyllisyysmalli  nopeuttaa  varsinkin ~ pienten  keksintdjen  kannattavaa
kayttoonottoa ja lisenssineuvotteluja, koska ne voidaan nopeammin perustaa
olemassa olevalle oikeudelle eikd vain vireilld olevaan patenttihakemukseen. Mikéli
keksijé itse ei ole tottunut tekeméédn hyddyllisyysmallihakemuksia, kannattaa kiyttaa

asiantuntijana patenttiasiamiestd (www.Prh.fi/ hyodyllisyysmalliopas, s 4).

2.5.2 Mallioikeus

Mallioikeus antaa suojaa tuotteen tai sen osan ulkomuodolle. Patentilla suojataan
uutta, teollisesti hyddynnettavissd olevaa ideaa eli keksintdd, mutta mallioikeudessa
kohde on nikoaisteilla havaittava (Haarmann 2001, s.160). Mallioikeus on
yksinoikeus mallin eli tavaran ulkomuodon tai koristeen esikuvan ammattimaiseen
kayttoon (Mallioikeuslaki 1§ 2mom ). Kielto-oikeus koskee niitd tavaroita tai
samankaltaisia tavaroita, joita varten malli on rekisterdity (MalliL 5§ 2mom).
Rekisterdinnin edellytys on, ettd malli olennaisesti eroaa siitd, mikd on tullut
tunnetuksi ennen mallioikeushakemuksen jittdmistd (MalliL 2§). Mallioikeus siis
saadaan rekisteroimédlld malli Patentti- ja Rekisterihallitukseen. Voimassa olevan
mallioikeuslain 18§:n mukaan, hakemus kuulutetaan, mikéli rekisteriviranomainen
katsoo, ettd hakemusasiakirjat ovat sddnndsten mukaiset. Kuuluttamisella on

tarkoitus luoda yleisdlle mahdollisuus tehdd viite hakemusta vastaan 2 kk kuluessa
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hakemuksen kuulutuspéivéstd lukien (KTM, 8/ 2001,s.51). Mallioikeushakemuksen
menettely péadpiirteittdin. KUVA 5:

Hakemuksen |— Uutuustutkimus | — | Kuulutus — Viite | — P4atos
jattdminen PRH:ssa mallioikeus
lehdessa

(KTM, 13/2001, s.116)

Malli on rekisterditévissd vain, jos se on

- Luovan tyon tulos (MallilL 1§ 2mom),
- Uusi (MalliL 2§ ja

- Aikaisemmin tunnetuista malleista olennaisesti eroava

Lisdksi edellytyksend on, ettei ole olemassa mitéédn rekisterdinnin esteitd. Esteet on
(MalliL 4:ssd) jaoteltu ehdottomiin ja viistyviin. Ehdottomia on vain yksi: mallia ei
rekisterdidd, jos malli tai sen kdyttd on hyvien tapojen tai yleisen jarjestyksen

vastainen. Viistyvit eli suostumuksen varaiset esteet on jaoteltu viiteen ryhmaan:

1. Virallinen vaakuna, merkki, nimitys jne.

2. Toisen toiminimi, tavaramerkki, nimi, muotokuva jne.
3. Toisen tekijdnoikeudella suojattu teos jne.

4. Toiselle tassd maassa rekisterdity malli sekd,

5. Toiselle tidssd maassa rekisterdity hyodyllisyysmalli.

Jos malliin on otettu jotakin, joka kuuluu edelld mainittuihin ryhmiin, mallia ei
rekisterdidd, ellei asianomaisen lupaa rekisterdintiin saada (MalliL 4§). Mallin
eroavuuden olennaisuutta arvioitaessa tirkein sdant6 on, ettd mallin tulee antaa uusi
kokonaisvaikutelma. Eroavaisuutta ei siis arvostella pelkdstddn yksityiskohtien

perusteella (Haarmann 1989, s.129). Suomessa yksi ensimmadisistd rekisterdidyistad
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malleista on soutuveneen puinen malli vuodelta 1971 (Kemppinen, 1981,s.73).

Seuraavassa Korkeimman Oikeuden ratkaisu liittyen tdhén soutuveneen malliin:

KKO 1987:95 (Soutuvene)

Soutuveneen malli oli rekisterdity. Mallia kehiteltdessd oli pyritty parantamaan
veneen kéyttdominaisuuksia. Kun tdméd kehittely ei ollut vaikuttanut veneen
ulkomuotoon niin, ettd se silmdmaéériisesti arvioiden olisi olennaisesti eronnut
jokapdivéiseen kokemuspiiriin kuuluneista ja jo ennen rekisterdintihakemusta myos

kirjallisuudessa kuvatuista soutuveneistd, mallin rekisterdinti kumottiin.

Soutuveneestd on myds muita oikeustapauksia kuten KKO:n ratkaisu numero 119
vuodelta 1979, jossa mallin haltijalle maksettiin vahingonkorvausta. Huomioitavaa
tdssd, kuten muissakin mallioikeuksissa on se, ettd veneen malli eli muoto ei ole
kokonaisuudessaan suojattu, vaan sellaisena kuin se on esitetty rekisterikortissa

oikeutta hakiessa. Ndin ollen veden alle jdényt osa ei siis saa automaattisesti suojaa.

Mallioikeuslain 5§:n 1 momentissa luetellaan yksinoikeuden piiriin kuuluvat
hyviksikdyttomuodot: mallin mukaisen tavaran valmistaminen, maahantuonti,
myytaviksi tarjoaminen, luovuttaminen. Yksinoikeus ei ulotu ainoastaan tdysin
mallin mukaan valmistettuihin, maahantuotuihin jne. tavaroihin, vaan koskee myos
tavaroita, jotka ulkomuodoltaan eivit olennaisesti eroa siitd. Samoin kuin patentin
tuottama suoja sammuu my0ds mallioikeus loppuun eli konsumoituu, kun mallin
mukainen tavara on mallioikeuden haltijan toimesta laskettu liikkeelle. Kun
mallioikeudella suojattu tavara on saatettu mallioikeuden haltijan suostumukselle
vaithdantaan Euroopan talousalueella, hdn ei voi estdd tavaran tuontia Suomeen.
Mallioikeus rekisterdinti on voimassa viisi vuotta hakemispdivéstd. Suoja voidaan
uudistaa viiden vuoden vilein ja suoja-aika on enimmillddn 25 vuotta. Rekisterdinnin
kautta esimerkiksi kilpailijoiden on mahdollista saada selville, mitkd mallit ovat

suojattuja (Kédhkonen 1994, s.254).

Mallioikeus on syytd hakea aina, kun kehitetdén kuluttajalle tai yritysasiakkaalle

tuote, jolla on maiirdtty muoto, jolla on kéytdnnollistd tai markkinoinnillista
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merkitystd. Mallioikeus tulee hakea, kun tuote on saanut lopullisen muotonsa.
Mallioikeus kannattaa hakea samanaikaisesti mahdollisen patenttihakemuksen
kanssa. Mallioikeus hakemus vuonna 2006 maksaa 154 euroa, mallin kuvattuna
yhdestd kuvakulmasta. Koska mallioikeuden ylldpito ei ole kovin kallista, se
kannattaa pitdd voimassa niin kauan kun tuote on markkinoilla ja niissd maissa,
joissa tuotetta markkinoidaan. Mallioikeusjdrjestelmé toimii yli 70 maassa, mutta
mallioikeuden hankkiminen muissa maissa edellyttdad erillistd hakemusta jokaiseen
maahan, jossa oikeuden haluaa saada. FEtuoikeusaika, jonka kuluessa
mallioikeushakemus on muissa maissa jitettdva, on vain 6 kuukautta, joten hakijalla
tulee jo hakiessaan olla selked kisitys siitd, missd maissa tuotetta tullaan
markkinoimaan. Suojamaita ei voi myShemmin lisété, silld Suomalainen hakemus
muodostaa tdimén 6 kuukauden jilkeen uutuudenesteen kaikkialla maailmassa (Kivi-
Koskinen 1999, s.13). Mallin on siis oltava ennen nidkemiton kaikkialla maailmassa

(KTM, 1992, 5.22). Seuraavassa Korkeimman oikeuden paitds mallioikeudesta:

KKO 2005:115 (Fiskars)

Fiskars Oyj on katsonut Rediviva Oy:n keviélld 1997 markkinoille tuoman Finman-
haravan loukkaavan Fiskars Oyj:n rekisterdityd mallioikeutta haravan lapaan.
Mallioikeuden haltija (Fiskars) oli ldhettanyt kilpailevan tuotteen jidlleenmyyjille
kirjeen, jossa vditettiin kilpailevan tuotteen loukkaavan mallioikeutta ja kiellettiin
mallioikeutta loukkaava toiminta. Myohemmin oli korkeimmassa oikeudessa todettu,
ettei kilpaileva tuote loukannut mallioikeutta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta
ilmenevin perustein katsottiin, ettdi mallioikeuden haltijan menettelytapa oli
vallinneessa tilanteessa sopimaton ja ettd asiassa oli vahingonkorvauslain 5 luvun 1
§:ssd tarkoitetut erittdin painavat syyt vahingonkorvauksen tuomitsemiseen

Fiskarsille.

Kuten  muidenkin teollisoikeuksien = hakemisessa, my0s  mallioikeuden
hakemisprosessissa tulee kayttdd asiantuntijoiden eli patenttiasiamiestoimistojen
apua parhaan suojan ja sen ylldpidon takaamiseksi. Suomalaisissa yrityksissd

mallioikeus on jddnyt muiden immateriaalioikeuksien varjoon eikd tuotteiden
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ulkonddn suojaamiseen panosteta niin suuressa mairin kuin olisi mahdollista (KTM,

13/2000, s.52).
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2.6 Aineettomat oikeudet tilinpaattksessa

2.6.1 Yleista

Immateriaalioikeuden rooli kirjanpidossa ja verotuksessa on kansainvélisestikin
hyvin vdhén tutkittu alue, jolla on kuitenkin suuri kdytdnnon merkitys. Esimerkiksi
immateriaalioikeuksien verotuksella on entistd enemméin merkitystd yritysten
sijoittumisessa eri valtioihin: aineettomien oikeuksien ollessa usein yritysten yksi
merkittdvimmistd omaisuuksista, saattaa niiden verotus olla ratkaisevaa yritysten
paitokselle sijoittua johonkin valtioon. Koska usein merkittidvd osa yritysten arvosta
sijaitsee aineettomissa hyddykkeissd, niin aineettomaan omaisuuteen tulee kiinnittéa
my0s tilinpdédtoksissd  aikaisempaa suurempaa huomiota. Kansainviliset
tilinpdatdsstandardit (International Financial Reporting Standards, IFRS) ovat
kansainvilisid tilinpdatdsnormeja antavan elimen The International Accounting
Standards Boardin (IASB) antamia tilinpddtosstandardeja ja tulkintoja. IASB on
riippumaton elin, joka on perustettu asettamaan tilinpddtdsstandardeja
maailmanlaajuiseen kayttoon. Vuonna 2002 useilla lainkéyttoalueilla, esimerkiksi
Australiassa ja Euroopassa, ilmoitettiin, ettd kansainvilisten standardien kéyttdmista
vaaditaan viimeistddn 1.1.2005 ldhtien, 1&hinnd julkisesti noteeratuissa yhtidissd

(IFRS- standardit, 2004, s.5).

Nain my0s kansainvélisen tilinpddtoskdytdnnon noudattaminen on ollut vuoden 2005
jdlkeen pakollista myds Suomalaisten porssiyhtididen konsernitilinpdédtoksissa.
Merkittdivimmat tekijat IFRS:n  kidyttoonottoon ovat paddomamarkkinoiden
harmonisointi eli yhdenmukaistaminen EU:n alueella, halu saada johdonmukaiset
laskentaperiaatteet konsernitilinpddtoksiin koko EU:n alueella (HE 126/2004).
Hallituksen =~ ehdotuksessa  (126/2004)  keskeistd on  saada  Suomen
kirjanpitolainsdddéntd tarkistetuksi kansainvilistd tilinpadtoskdytdntdd vastaavaksi.
Esityksen pohjana on niin sanottu ei- estettd ei- pakkoa periaate, jonka nojalla IAS-
standardien pakollista kédyttdalaa ei olennaisesti laajenneta IAS- asetuksen
mukaisesti. Samalla my0s muistutetaan siitd, ettd miltddn kirjanpitovelvollisten

ryhméltd ei estetd standardien kayttdonottoa. Jatkuvuuden periaatteesta (KPL
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3:3,1§:n 1 kohta) johtuu, ettd kerran valitussa jarjestelméssd on pysyttdvi, jollei
yritys esitd erityisid syitd jirjestelmdn vaihtamiseen. Edellytyksend on, ettd
kirjanpitovelvollisen tulee kayttdd KHT- tilintarkastajaa. IAS- normisto poikkeaa
siind mielessd Suomen kirjanpitolaista, ettd siind ei erotella aineetonta omaisuutta
omaksi tase-erdkseen, vaan normistossa puhutaan vain yleisimmin aineettomista

hyodykkeistd. IAS 38 standardi koskee aineettomia hyddykkeitd, ja sitd sovelletaan:

Hankinnan yhteydessd aineettomiin hyddykkeisiin, jotka on hankittu sellaisessa
litketoimintojen yhdistimisessd, jonka sopimuspdivd on mydhempi kuin 31.3.2004
Kaikkiin muihin aineettomiin hyddykkeisiin 31.3.2004 tai sen jdlkeen alkavilta

tilikausilta

Muita keskeisid aineettomia hyodykkeitd koskevia standardeja ovat IFRS 3
(litkketoimintojen yhdistdminen) sekd IAS 36(omaisuuserien arvon alentuminen).
Uusi IAS 38 standardi korvaa vanhan IAS 38(julkaistu 1998). Uusi standardi tuli siis
voimaan maaliskuussa 2004. Tuolloin tuli neljd uutta standardia IFRS 2-5 sekid
uudistetut IAS 36 ja IAS 38 (IFRS- standardit, 2004,s.1601). IAS 38:n edellisessd

versiossa aineeton hyddyke miariteltiin niin, ettd se on:

1. Yksiloitdvissd oleva, ei monetaarinen omaisuuserd, jolla ei ole aineellista
olomuotoa ja jota kdytetddn tavaroiden valmistamiseen tai palveluiden tuottamiseen,
vuokrataan ulkopuoliselle jne. Uudessa (maaliskuu 2004) IAS 38:ssa aineettoman
hyodykkeen mééritelméstd on poistettu vaatimus siitd, ettd hyodykettd kédytetddn
tavaroiden valmistamiseen tai palveluiden tuottamiseen, vuokrataan ulkopuoliselle

tai kiytetdan hallinnollisiin tarkoituksiin.

2. Yksiloitdvissd, mutta vanhassa IAS 38:ssa ei mddritelty yksiloitdvyyttd sen
tarkemmin. Uuden IAS 38:n mukaan omaisuuserd tiyttdd aineettoman hyoddykkeen

médritelmédn sisdltyvin yksiloitdvyys kriteerin, kun se:

a) On erotettavissa, toisin sanoen se pystytddn erottamaan tai irrottamaan yhteisosta
ja myymaéén, siirtdméén, lisensoimaan, vuokraamaan tai vaihtamaan joko sellaisena

tai yhdessé siihen liittyvan sopimuksen, omaisuuserén tai velan kanssa, tai
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b) Pohjautuu sopimukseen perustuviin tai muihin laillisiin oikeuksiin riippumatta
siitd, ovatko ndmé oikeudet siirrettdvissd tai ovatko ne erotettavissa yhteisostd tai

muista oikeuksista ja velvoitteista.

3. Tulevaisuudessa taloudellista hyotyé tuottava: IAS 38:n edellisen version mukaan
aineeton hyodyke oli merkittdvé taseeseen vain silloin, kun se on tulevaisuudessa
taloudellista hyotyd tuottava ja hankintameno on maiéritettdvissa luotettavasti. Nama
kirjaamisedellytykset taseeseen sisdltyvdat myds uuteen IAS 38:iin. Ohjeistusta on

lisétty sen selventdmiseksi, etté:

a) Todenndkodisyyteen perustuvan kriteerin katsotaan aina tdyttyvéan erillisind tai

litketoimintojen yhdistimisessd hankittujen aineettomien hyodykkeiden osalta

b) Liiketoimintojen yhdistimisessd hankitun aineettoman hyddykkeen kdypa arvo
pystytddn yleensd madrittdméadn riittdvan luotettavasti, jotta se voidaan kirjata
litkkearvosta erillddn. Jos litketoimintojen yhdistimisessd hankitulla aineettomalla
hyodykkeelld on rajallinen vaikutusaika, oletetaan l&dhtokohtaisesti, ettd sen kdypid

arvo on madritettavissa luotettavasti, mutta timéa oletus on kumottavissa.

4. On yrityksen madrdysvallassa. Uudessa IAS 38:ssa vaaditaan etta:

a) Sopimuksiin perustuvissa tai muihin laillisiin oikeuksiin pohjautuvan aineettoman
hyodykkeen taloudellinen vaikutusaika ei saa ylittdd kyseisten oikeuksien
voimassaoloaikaa, mutta se voi olla lyhyempi riippuen sen ajanjakson pituudesta,

jolloin yhteison odotetaan kayttdvan hyodyketti; ja

b) Jos oikeudet on myonnetty rajalliseksi ajanjaksoksi ja ne ovat uudistettavissa,
taloudellisen vaikutusajan tulee sisiltdd jakso, jolloin oikeudet uudistetaan, vain jos
on olemassa ndyttod, joka osoittaa yhteison pystyvdn uudistamaan oikeudet ilman

ettd sille syntyy merkittidvid menoja (IFRS, 2004, s.1604 ).
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IAS 38 standardi edellyttdd siis, ettd yritys merkitsee aineettoman hyodykkeen
taseeseensa vain siind tapauksessa, ettd ndmd ylld mainitut edellytykset tiyttyvit.
Erddt aineettomat hyddykkeet saattavat siséltyd johonkin aineelliseen kohteeseen,
kuten cd- tietolevyyn (atk-ohjelma), oikeudelliseen asiakirja- aineistoon (lisenssi tai
patentti) tai filmiin. Kun ratkaistaan, késitellddnko tdllaista omaisuuserdd IAS 16
aineelliset kéyttdomaisuushyddykkeet-standardin mukaisesti vai aineettomana
hyodykkeend, pidetddn ldhtokohtana sitd, kumpi elementti on merkittavampi (Raity,

Virkkunen, 2004, s.164).

IFRS uudistuu jatkuvasti ja melkoinen joukko uudistuksia tulee voimaan péaéllekkéin
suuren kiyttdonottoaallon kanssa. IFRS 3 standardi (liiketoimintojen yhdistdminen)
ja uudistunut TAS 36 (omaisuuserien arvon alentuminen) ovat siis esimerkiksi néita
tuoreita uudistuksista vuodelta 2004. Niiden keskeisid uudistuksia ovat ns. poolingin
kielto ja litkearvopoistojen kieltiminen. Liikearvopoistojen tilalle tulee niiden
vuosittainen arvonalentumistestaus, ja alentuneen tasearvon alaskirjaus. Poolingia on
kdytetty osakevaihtoon perustuvissa yrityskaupoissa eli kiytdnnossd fuusioissa.
IFRS:n mukaan myos osakevaihdossa on kyse kaupasta. Se on osittain ristiriitainen
tulkinta, silld osakevaihdossahan yhti0 ei osta mitdén vaan molempien yhtididen
osakkaat toteuttavat yhdistymisen siirtymdlld yhdessd omistamaan uutta
kokonaisuutta. Ndin kummankaan omistajaryhmin omistus ei tosiallisesti realisoidu.
Liikearvopoistojen kieltiminen voi johtaa siihen, ettd liikearvoa alkaa kumuloitua
yritysten taseisiin. Jatkuvasti paisuvat liikearvot taseissa tuovat omia ongelmiaan. Ne
vaikuttavat tunnuslukuihin, ja markkinat voivat hermostua odotellessaan
viistdimattomid  arvonalentumiskirjauksia  esimerkiksi  juuri  aineettomista
hyodykkeistd (Ernst & Young tiedote, 2004, Talvinko, www.ey.com/fi). Muita
uudistuksia IFRS 3:ssa on hankintojen hankintamenomenetelmin kayttéonotto,
uudelleen jérjestelyvaraus, negatiivinen liikearvo, vastaanotetut ehdolliset velat,
hankitut aineettomat hyoddykkeet ja vdhemmistoosuus (Lakimiesliiton koulutus,

2004, Jarventausta, s.3).
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IFRS 3 Esimerkkiliite: KUVA 6

Aineettomat hyddykkeet IFRS:n Mukaan:

A. Markkinointiin liittyvt: B. Asiakkaisiin liittyvit:
- Tavaramerkit yms. - Asiakasluettelot

- Domain- nimet - Tilauskanta

- Trade dress - Sopimuskanta ja niihin
- Newspaper mastheads liittyvét asiakas-suhteet
- Kilpailunrajoittamissopimukset -Sopimuksiin

perustumattomat asiakas-

suhteet
C. Tekijanoikeuksiin liittyvét: D. Sopimuksiin perustuvat:
- Néytelmét, oopperat, baletit -Lisenssi-ja royaltysopimukset
- Kirjat, lehdet - Mainos-,rakennus-,hallinto-,
- Maalaukset ja kuvat palvelu-,tai toimitussopimukset
- AV- materiaali - Leasing-sopimukset

- Rakennusluvat

- Franchising- sopimukset

E. Teknologiaan perustuvat - Lahetysoikeudet

- Kéyttooikeudet;maa,vesi ja
- Patentit rasiteoikeudet
- Ohjelmistot - Tydsopimukset
- Patentoimaton teknologia
- Tietokannat
- Yrityssalaisuudet

(Lakimiesliiton koulutus 2004, s.9)
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2.6.2 Merkitseminen kirjanpitoon ja kuluksi kirjaaminen

Suomen kirjanpitolakiin ehdotetaan uutta aineettoman omaisuuden hankintamenoon
jaksottamista koskevaa sddnnostd (KPL 5:5a§). Ehdotuksen mukaan tietyille

2

aineettomille  hyddykkeille sdadettdisiin  aktivointipakko: Aineettomaan
omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen toimilupien, patenttien,
lisenssien, tavaramerkkien sekd vastaavien oikeuksien ja varojen hankintameno
aktivoidaan”. Ehdotetussa KPL 5:5a§:ssd lueteltujen aineettomien hyddykkeiden
aktivointipakko perustuu Euroopan yhteisdjen komission tulkitsevassa tiedonannossa
otettuun kantaan (Leppiniemi, 2003, s.163). [AS:ssa sdddetddn selkedsti normit
aineettoman hyddykkeen aktivoimiselle. Aineeton hyddyke merkitddn taseeseen

hankintamenoon perustuen vain siini tapauksessa, etti

a) On todenndkoistd, ettd hyodykkeestd johtuva odotettavissa oleva vastainen

taloudellinen hy6ty koituu yhteison hyviksi ja

b) Hyddykkeen hankintameno on mééritettdvissd luotettavasti (IFRS- standardit

2004, 5.1611).

Aineeton hyddyke on arvostettava alun perin siis hankintamenoon. Hankintameno on
suoritettujen varojen, vastaanotettujen velkojen ja liikkeelle laskettujen omien
osakkeiden yhteenlaskettu kédypd arvo sekd hankinnasta vélittdmaisti aiheutuneet
menot (Lakimiesliiton koulutus, 2004, s10, Jirventausta). Kaikissa muissa, kuin ylla
mainituissa tapauksissa aineettomien hyoddykkeiden osalta tehdddn siis aina
kulukirjaus. IAS 38:n mukaan sisdisesti aikaansaatu litkearvo ja sisdisesti
aikaansaatuja tuotemerkkejd, lehtien nimid, asiakasluetteloita ja jne. samankaltaisia
erid ei kuitenkaan koskaan merkitd taseeseen (IFRS- standardit, 2004, s.1611). Jos
erd kuitenkin hankitaan liiketoimintojen yhdistdmisessd, se muodostaa osan
hankinta-ajankohtana kirjattavasta liitkearvosta (Lbid, s.1608). Siséisesti aikaansaatua
liikkearvoa ei pidd merkitd taseeseen varoiksi. Néin aineetonta hyoddykettd, joka
syntyy tutkimustoiminnasta tai sisdisen projektin tutkimusvaiheesta ei pidd merkita
taseeseen. Muita esimerkkejd aineettomista panostuksista, joita ei saa aktivoida

taseeseen ovat litketoiminnan kaynnistdmisesta johtuvat menot,
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koulutustoiminnanmenot, mainonnasta ja myynninedistimisestd johtuvat menot ja
yrityksen tai sen osan uudelleenorganisoinnista johtuvat menot. Tutkimuksesta
johtuvat menot kirjataan kuluiksi silloin, kun ne ovat toteutuneet (Lbid, s.1617).
Tamé johtuu siitd, ettd yritys ei pysty vield tutkimusvaiheessa varmuudella

2001, 5.23).

Aineeton hyddyke, joka syntyy kehittdmistoiminnasta tai sisdisen projektin
kehittdmisvaiheessa, on merkittdvad taseeseen siind ja vain siind tapauksessa, ettd

yhteisd pystyy osoittamaan jokaisen seuraavista:

1. Aineettoman hyodykkeen valmiiksi saattaminen on teknisesti toteutettavissa niin,
ettd hyodyke on kiytettavissd tai myytavissa

2. Yhteisolld on aikomus saattaa aineeton hyddyke valmiiksi ja kiyttds sitd tai myyda
se

3. Yhteiso pystyy kéyttimadn aineetonta hyddykettd tai myymaan sen

4. Kuinka todenndkoistd on, ettd aineeton hyoddyke tulee tuottamaan vastaista
taloudellista hyotyd. Yhteisd voi osoittaa muun muassa, ettd aineettoman
hyodykkeen aikaansaamalle tuotokselle tai aineettomalle hyddykkeelle itselleen on
olemassa markkinat, tai jos sitd tullaan kéyttimédn yhteison sisdlld, aineettoman
hyodykkeen hyodyllisyyden

5. Kéytettdvissd on riittdvasti teknisid, taloudellisia ja muita voimavaroja
kehittamistyon loppuunsaattamiseen ja aineettoman hyddykkeen kayttdmiseen tai
myymiseen

6. Yhteisd pystyy maédrittdimddan luotettavasti menot, jotka johtuvat aineettomasta

hyodykkeestd sen kehittdmisvaiheen aikana (IFRS- standardit, 2004, s.1618).

2.6.3 Aineettomat hyodykkeet litketoimintojen yhdistamisessd

Merkittavd muutos IFRS 3:n myo6td kauppahinnan kohdistamisessa hankituille
varoille ja wveloille on erotettavissa olevien aineettomien hyddykkeiden
huomioiminen hankintamenolaskelmassa hankittuina varoina (IAS/IFRS kdytdnnon
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esimerkein, s.215). IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistdminen-standardin mukaan
litketoimintojen yhdistdmisessad hankitun aineettoman hyddykkeen hankintameno on
kyseisen hyoddykkeen hankinta-ajankohdan kdypd arvo. Aineettoman hyddykkeen
kiypd arvo kuvastaa markkinoiden odotuksia siitd, miten todenndkdistd on, ettd
hyodykkeen ilmentdmé vastainen taloudellinen hyoty koituu yhteison hyvéksi (IFRS,

2004, s.1613). Aineettoman hyddykkeen kédyvén arvon perusteena voi olla:

- Noteerattu markkinahinta
- Samanlaisen hyddykkeen aikaisemmassa kaupassa toteutunut hinta tai,
- Erityinen arvonmaiiritysmenetelméd kuten rahavirtojen diskontattu nykyarvo tai

hyodykkeen lisensoimisesta saatava rahavirta (Jarventausta, 2004, s.10).

Yrityskaupan hankkijaosapuoli kirjaa IAS 38:n ja IFRS 3:n mukaisesti hankinnan
kohteen aineettoman hyddykkeen hankinta-ajankohtana erillddn liikearvosta, jos
hyodykkeen kdypd arvo on maédritettdvissd luotettavasti. Ndin tehddén riippumatta
siitd, onko hankinnan kohde merkinnyt omaisuuserin taseeseensa ennen
litketoimintojen yhdistdmistid. Aikaisemman kéytdnnon mukaan suuri osa yrityksen
aineettomasta varallisuudesta on esitetty osana liikearvoa, kun taas uusien sddnnosten
mukaan aineeton varallisuus esitetdén erillisind taseessa (IAS/IFRS kéytinnon
esimerkein, s.217). Hankkijaosapuoli merkitsee hankinnan kohteen keskenerdisen
tutkimus- ja kehitysprojektin varoiksi taseeseen erillddn liikearvosta, jos projekti
vastaa aineettoman hyoddykkeen mééritelmdd ja sen kdypéd arvo on mééritettdvissa
luotettavasti. Hankinnan kohteen keskenerdinen tutkimus- ja kehittdmisprojekti on

aineettoman hyddykkeen méaritelmén mukainen, kun se on:

a) Omaisuuserdn madritelman mukainen ja
b) Yksiloitdvissi, toisin sanoen erotettavissa, tai johtuu sopimukseen perustuvista tai

muista laillisista oikeuksista (IFRS-standardit, 2004, s.1613).

Liiketoimintojen yhdistimisessd hankitun aineettoman hyddykkeen kdypa arvo
pystytddn yleensd madrittdméidn riittdvin luotettavasti, jotta se voidaan kirjata
erillidn litkearvosta. Joskus liiketoimintojen yhdistdmisessd hankittu aineeton

hyodyke saattaa olla erotettavissa, mutta vain yhdessé siihen liittyvan aineellisen tai
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aineettoman hyodykkeen kanssa. Esimerkiksi jos yritykselld on l&dhde ja siitd
saatavaan veteen rekisterdity tavaramerkki, niin ldhde ja siihen liittyva tavaramerkki
merkitédn taseeseen yhtend erdnd. Samoin tiettyyn "bréndiin" kuuluvat tavaramerkit,
reseptit ja teknologia saatetaan merkiti taseeseen yhtend erdnd (Jarventausta, 2004,
s.9). Yleisesti toimivilla markkinoilla noteeratut markkinahinnat antavat
luotettavimman perustan aineettoman hyddykkeen kédyvédn arvon arvioimiselle. Jos
aineettomalle hyddykkeelle ei ole olemassa toimivia markkinoita, sen kdypa arvo on
se rahamdird, jonka yhteiso olisi parhaan kiytettdvissd olevan tiedon perusteella
maksanut hyoddykkeestd hankinta-ajankohtana asiaa tuntevien liiketoimeen
halukkaiden toisistaan riippumattomien osapuolten vilisessd kaupassa (IFRS-
standardit, 2004, s.1614). Tétd madritettdessd yritys ottaa huomioon viimeaikaiset

vastaavanlaisia hyodykkeitd koskevat liiketoimet.

On epdtavanomaista, ettd aineettomille hyoddykkeille olisi olemassa toimivat
markkinat, joskin se on mahdollista. Esimerkiksi joissakin maissa saattaa olla
toimivat markkinat vapaasti siirrettidvissd oleville taksiluville, kalastusluville tai
tuotantokiintidille. Toimivia markkinoita ei kuitenkaan voi olla olemassa brindeille,
sanomalehtien nimille, musiikin ja elokuvien julkaisuoikeuksille, patenteille eika
tavaramerkeille, koska jokainen tillainen hyddyke on ainoa laatuaan. Yhdestd
omaisuuserdstd maksettu hinta ei ehkd anna riittdvésti ndyttod jonkin toisen
omaisuuserdn kdyvéstd arvosta ja hintoja ei ole missddn yleisesti saatavissa (IFRS-

standardit, 2004, s.1623).

Jérventausta on laatinut yhteenvedon siitd, miten IFRS on otettava huomioon
yrityskauppaprosessin taloudellisessa ldhestymistavassa. Uudistuneen IFRS:n

keskeisid vaikutuksia ovat yhteenvedon mukaan seuraavat:

-Yhtiét  joutuvat tekemiddn  sddnnéllisesti  arvonmaiirityksid  testatakseen
omaisuuserien arvonalentumista.

-Tilinpéétosten ennakoitavuus heikkenee, kun poistoja ei voida ennustaa historiaan
perustuen.

-Panostuksen aineettomiin oikeuksiin, joille ei ole mééritelty poistoaikaa, eivit tule

valttdmattd lainkaan kirjatuksi kuluksi.
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-Tuottoisasta yrityskaupasta ei vilttdmatta tule lainkaan poistoja tilinpadtokseen.
-Alaskirjaus saatetaan joutua tekemddn pian yrityskaupan toteuduttua, jos
kilpailutilanteen vuoksi ollaan paddytty maksamaan kauppaa varten laadittua
arvonmadritystd korkeampi hinta tai oletettuja synergiaetuja ei saavuteta.

-Erilaisiin kertoimiin perustuvat arvonmadritykset muodostavat riskin, jos ei ole
tiedossa miten niiden antama tulos saattaa poiketa taseeseen arvonalentumistestin

suorittamisen jélkeen padtyvisti arvosta.

Lisdksi erikseen johdon on yrityskauppaprosessissa ratkaistava muun muassa

seuraavat kysymykset:

-Onko yhtiolld tarvittava osaaminen arvonmairityksen tekemiseen?

-Jos arvonmadrityksid joudutaan tekemddn useita, onko tarpeeksi resursseja
kiytettdvana?

-Milloin arvonalennustestaukset on jérkevinta suorittaa?

-Miti menetelmaa kéytetddn? (Jarventausta, 2004,s.19- 20).

MydOs padomasijoittajat kiinnittdvét erityistd huomiota aineettomiin oikeuksiin,
erityisesti due diligence- vaiheessa ennen sijoittamista potentiaaliseen yhtioon. Due
diligence tarkoittaa huolellista, eri osa-alueisiin ulottuvaa kohteen kokonaisvaltaista
arviointia, jotta hinta ja muut oikeudelliseen ja taloudelliseen turvallisuuteen
vaikuttavat tekijdt voidaan tunnistaa ja niihin liittyvét riskit hallita niin, ettei niiden
suhteen transaktion jilkeen tule ylldtyksid (Lauriala, 2001, s.100).
Immateriaalioikeudet ovat suorassa yhteydessd yhtion arvoon. Kéytdnndssé pidetddn
yleisesti 1dhtokohtana, ettd alkuvaiheen teknologiayhtion arvo on yhtdldinen sen
perustajien yhtioon siirtdmien aineettomien oikeuksien arvon ja avainhenkildiden
kanssa. Tdstd syystd pddomasijoittaja pystyy ymmartiméddn kohdeyhtion lopullisen
tuottopotentiaalin suuruuden vasta, kun due diligence- tutkimus on tehty (Lauriala,
2004, s.191). Nykyisin due diligencen alkuvaiheessa mielellddn haastatellaan
kohteen mahdollista IP/IT johtajaa tai muuta yhtion johtoon kuuluvaa henkilGa.
Tama on tirkedd, jotta saataisiin yleiskuva aineettomien hyodykkeiden merkityksesti

sekd niiden tirkeydestd yhtion liiketoiminnalle. Haastattelujen merkitys korostuu
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IFRS:n myotd, koska kaikki hankitut varat ja velat on tarkasti yksiloitdvd ja

arvioitava. Tdma periaate koskee my0s aineettomia hyddykkeita.

Madriteltdviin hyddykkeisiin kuuluu paljon muutakin kuin pelkéstddn patentteja ja
tavaramerkkejd, ja monesti esimerkiksi asiakassuhteisiin tai markkinointiin liittyvia
tietoja ei ole dokumentoitu ja juuri tdlloin joudutaan turvautumaan suullisiin
tietoihin. Due diligencen aikana luetaan tietenkin myds muut liiketoiminnan kannalta
tarkeédt sopimukset kuten jarjestelmdtoimitus-, tutkimus- ja kehitys-, palvelusopimus
jne. sekd tutkitaan onko rekisterditdvissd olevat teollisoikeudet asianmukaisesti
rekisterdity, mikd niiden voimassaoloaika, missd ne on rekisterdity ja niin edelleen.
IFRS- standardien mukaan aineettomat hyoddykkeet ja niiden kisittely vaihtelee
riippuen siitd, voidaanko niille méaritelld kayttoika vai ei. Tdma johtanee siihen, ettd
due diligence- selvitysten yhteydessd varmasti toivotaan, ettd asiantuntijat lausuvat

jotain aineettomien hyddykkeiden kaytoidstd (Wilkman, 2004, s.4).

Usein due diligence- selvitykset joudutaan tekeméén tiukassa aikataulussa ja silloin
el valttimatta pystytd tekeméén kaikkia yksityiskohtaisia selvityksid ja arvioita, joita
IFRS- standardit edellyttdisivdt, vaan due diligence- raporteissa joudutaan
osoittamaan niitd asioita, joita pitdisi tutkia tarkemmin. On huomioitava, ettd IFRS-
standardit edellyttidvit, ettd aineettomat hyodykkeet yksiloidddn ja arvostetaan
hankintahetkelld ja nédin ollen on vélttiméatonta, ettd selvitykset siirtyvit osittain
yrityskaupan toteutumisen jilkeiseen aikaan. Edelld esitetty perustuu siihen, ettei
kohdeyhtié kuulu IFRS: piiriin. Mikéli oston kohteena on yhtid, joka itse kdyttda
IFRS- standardeja, niin siind tapauksessa due diligence- selvitysten pitdisi olla
helpompia kuin tdhén saakka. Tdma johtuu siitd, ettd kaikki aineettomat hyodykkeet
pitdisi olla yksiloity tarkasti tilinpddtoksessd ja tiettyjen hyodykkeiden osalta
vuosittaisen arvonalentumistestin pitéisi taata se, ettd arvot ovat kdypid arvoja. Néin
IFRS- yhtion ollessa kaupan yrityskaupan kohteena, voi parhaassa tapauksessa due

diligence- selvityskustannukset vihentyd (Wilkman, 2004, s.8).
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2.6.4 Aineettomien hyddykkeiden arvostaminen

Aineeton hyddyke arvostetaan aina ensimmdistd kertaa sitd kirjatessa
hankintamenoon. Alkuperdisen kirjaamisen jidlkeen on tarjolla kaksi vaihtoehtoista
arvostustapaa. Hyddyke voidaan arvostaa joko jéljelld olevaan hankintamenoon tai
systemaattisesti ~ kdypddn arvoon. Eli  siis  arvostusvaihtoehdot  ovat
hankintamenomalli ja uudelleennarvostusmalli. Hankintamenomallissa aineeton
hyodyke on alkuperdisen kirjaamisen jilkeen merkittdvd taseeseen kertyneilld
poistoilla  ja arvonalentumistappioilla vihennettyyn hankintamenoon.
Uudelleenarvostusmallissa alkuperdisen kirjaamisen jdlkeen aineeton hyddyke on
merkittdvd taseeseen uudelleenarvostukseen perustuvaan arvoon, joka on sen
uudelleenarvostamispdivdn kidypd arvo vidhennettynd sen jéilkeen kertyneilld
poistoilla ja arvonalentumistappioilla (IFRS- standardit, 2004, s.1622). Kdypé arvo
on mairitettdva toimiviin markkinoihin perustuen. Liséksi uudelleenarvostaminen on
tehtavd riittdvan sddnnollisesti niin, ettd hyddykkeen kirjanpitoarvo ei
tilinpdatospdivind poikkea olennaisesti sen kdyvistd arvosta. (IAS/IFRS kdytdnnon

esimerkein, 2004, s.196). Uudelleenarvostusmalli ei anna mahdollisuutta:

- Arvostaa uudelleen sellaisia aineettomia hyddykkeitd, joita ei ole
aikaisemmin kirjattu varoiksi, eiké,
- Kirjata aineettomia hyddykkeitd alun perin muuhun méiédrddn kuin

hankintamenoon.

Uudelleenarvostusten  toteuttamisvéli  riippuu  arvostettavien  aineettomien
hyodykkeiden kéypien arvojen vaihteluherkkyydestd. Jos aineeton hyddyke
arvostetaan uudelleen, uudelleenarvostamisajankohtaan mennessd kertyneet poistot

joko:
1. Oikaistaan suhteessa hyddykkeen bruttoméérdisen kirjanpitoarvon muutokseen

siten, ettd hyddykkeen kirjanpitoarvo uudelleenarvostamisen jidlkeen on yhtd

suuri kuin sen uudelleenarvostukseen perustuva arvo, tai
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2. Vihennetddn hyodykkeen bruttomairdistd kirjanpitoarvoa vastaan, ja
nettomddrd oikaistaan hyddykkeen uudelleenarvostukseen perustuvaa arvoa

vastaavaksi.

Jos uudelleenarvostettujen aineettomien hyddykkeiden ryhmééan kuuluvaa aineetonta
hyodykettd ei voida arvostaa uudelleen siksi, ettd sille ei ole olemassa toimivia
markkinoita, hyddyke on merkittivd taseeseen kertyneilli poistoilla ja
arvonalentumistappioilla ~ vdhennettyyn  hankintamenoon. Jos  aineettoman
hyodykkeen kirjanpitoarvo kasvaa uudelleenarvostamisen seurauksena, lisdys on
hyvitettdvd suoraan omaan pddomaan erddn, jonka nimikkeend on
uudelleenarvostustusrahasto. Jos taas aineettoman hyoddykkeen kirjanpitoarvo
vihenee uudelleenarvostamisen seurauksena, védhennys on kirjattava kuluksi.
Véhennys on kuitenkin veloitettava uudelleenarvostusrahastosta siltd osin kuin
vihennys ei ylitd kyseisestd hyodykkeestd johtuvaa uudelleenarvostusrahastoon

sisdltyvdd maarad (IFRS- standardit, 2004, s.1623- 1624)

Omaan péddomaan sisdltyvd kertynyt uudelleenarvostusrahasto voidaan siirtdd
suoraan kertyneisiin voittovaroihin, kun arvonnousu realisoituu. Koko arvonnousu
voi realisoitua, kun hyddyke poistetaan kdytostd tai luovutetaan. Osa arvonnoususta
voi myoOs realisoitua yrityksen vield kiyttdessd hyodykettd. Talloin realisoituneen
arvonnousun mddrd on hyddykkeen uudelleenarvostettuun Kkirjanpitoarvoon
perustuvan poiston ja sen poiston vilinen erotus, joka olisi tehty hyddykkeen
alkuperdiseen hankintamenoon perustuen. Siirtoa uudelleenarvostusrahastosta
kertyneisiin voittovaroihin ei tehdéd tuloslaskelman kautta (Rity, Virkkunen, 2004,
s.171). Merkittavé ero IFRS- standardien ja Suomen elinkeinoverolain vililla on, ettd
juuri  TAS 38 sallii  pysyviin  vastaaviin ~ kuuluvien  hyoddykkeiden
uudelleenarvostuksen sekd uudelleenarvostetusta hankintamenosta tehdyt poistot.
Elinkeinoverolakimme perustuu hankintamenoon ja hankintamenoperusteisiin
poistoihin. Elinkeinoverolain mukaan hyodykkeiden arvonnousut eivit ole

veronalaisia (Leppiniemi, 2003, s.238).
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2.6.5 Aineettomien hyddykkeiden poistot ja jiédnnosarvot

Yrityksen on ratkaistava, onko aineettoman hyddykkeen taloudellinen vaikutusaika
rajallinen vai rajaton. Jos vaikutusaika on rajallinen, on arvioitava taloudellisen
vaikutusajan pituus tai niiden suorite- tai vastaavien yksikkdjen lukumdiird, joista
taloudellinen vaikutusaika muodostuu (Rédty, Virkkunen 2004, s.171). Jos
aineettoman hyoddykkeen taloudellinen vaikutusaika on rajallinen, sen poistopohja
kirjataan kuluksi systemaattisella tavalla hyodykkeen taloudellisen vaikutusajan
kuluessa. Aikaisempaa 20 vuoden ylérajaa poistoille ei endé ole. Poistojen tekeminen
on aloitettava, kun hyddyke on valmis kaytettdvéksi, eli kun se on sellaisessa
sijaintipaikassa ja kunnossa, etti se pystyy toimimaan johdon tarkoittamalla tavalla.
Poistojen tekeminen on lopetettava sind pédivdnd, jolloin hyddyke luokitellaan
myytiavéana olevaksi. Kédytettdvin poistomenetelmin on kuvattava sitd, miten yhteiso
odottaa kiyttdvansd hyvikseen hyodykkeeseen liittyvdd vastaista taloudellista
hyotyd. Jos hyviksikdyton jakautuminen ei ole todettavissa luotettavasti, on
kiytettdivd tasapoistomenetelmdd. Kunkin kauden poistot on merkittiva
tulosvaikutteisesti, jollei jokin toinen standardi salli tai vaadi niiden siséllyttdmista
jonkin toisen omaisuuserdn kirjanpitoarvoon (IFRS- standardit, 2004, s.1626).
Esimerkiksi valmistusprosessissa kdytettdvien aineettomien hyddykkeiden poistot
sisdllytetddn vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvoon (IAS 2 vaihto-omaisuus)

mukaisesti.

Yhteison on katsottava aineettoman hyddykkeen taloudellisen vaikutusajan olevan
rajoittamaton silloin, kun kaikkia asiaan kuuluvia tekijoitd koskevan analyysin
perusteella ei ole olemassa ennakoitavissa olevaa rajaa sille ajanjaksolle, jonka
aikana omaisuuserdn odotetaan kerryttdvian yhteisolle nettorahavirtaa (Lbid, s.1624).
Jos aineettoman hyoddykkeen taloudellinen vaikutusaika on rajoittamaton, siitd ei
tehdd poistoja. IAS 36 omaisuuserien arvon alentuminen mukaisesti yhteison tulee
tehdd taloudelliselta vaikutusajaltaan rajoittamattomalle aineettomalle hyodykkeelle
arvonalentumistesti vertaamalla siitd kerrytettdvissd olevaa rahamddrdd sen

kirjanpitoarvoon:
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- Vuosittain, ja
- Aina kun on viitteitd siitd, ettd aineettoman hyddykkeen arvo

saattaa olla alentunut

Aineettoman hyddykkeen taloudelliseen vaikutusaikaan vaikuttavat seki taloudelliset
ettd oikeudelliset tekijat. Jos aineeton hyddyke pohjautuu sopimukseen perustuviin
tai muihin laillisiin oikeuksiin, sen taloudellinen vaikutusaika ei saa ylittd4 kyseisten
sopimukseen perustuvien tai laillisten oikeuksien voimassaoloaikaa (Réty,
Virkkunen, 2004, s.172). Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisen hyodykkeen
poistot kirjataan yleenséd tulosvaikutteisesti. Muita menetelmid ovat degressiivinen
menetelmd  ja  suoriteyksikkoihin - perustuva  menetelmd.  Taloudelliselta
vaikutusajaltaan rajallisen aineettoman hyddykkeen jadnndsarvo on oletettava nollan

suuruiseksi, paitsi milloin:

- Kolmas osapuoli on sitoutunut ostamaan hyddykkeen sen taloudellisen
vaikutusajan pééttyessi tai,

- Hyddykkeelle on olemassa toimivat markkinat ja:

- Jaadnndsarvo on médritettdvissd ndihin markkinoihin perustuen ja

- On todenndkoistd, ettd tdllaiset markkinat ovat olemassa hyddykkeen

taloudellisen vaikutusajan péattyessd (IFRS- standardit, 2004, s.1627).

Taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisen aineettoman hyddykkeen poistoaika ja —
menetelmid on tarkistettava vihintddn jokaisen tilikauden péaittyessd. Jos
aineettomasta hyoddykkeestd ei tehdd poistoja, sen taloudellinen vaikutusaika on
tarkistettava jokaisella kaudella sen ratkaisemiseksi, tukevatko tapahtumat ja
olosuhteet edelleen arvioita kyseisen omaisuuserdn taloudellisen vaikutusajan

rajoittamattomuudesta (Lbid, s.1628). Aineeton hyddyke on kirjattava pois taseesta:
- Kun hyddykkeesté luovutaan tai

- Kun hyodykkeen kéytostd tai luovutuksesta ei ole odotettavissa vastaista

taloudellista hydtya.
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Voitto tai tappio, joka syntyy aineettoman hyddykkeen kirjaamisesta pois taseesta,
on madritettivdi mahdollisen nettomyyntituoton ja hyoddykkeen kirjanpitoarvon
erotuksena (Lbid, s.1629). Poistoaikojen médrittdminen aineettomille hyddykkeille
vaatii johdon arvioita ja voi olla monimutkaisempaa kuin poistoaikojen
madrittdiminen esimerkiksi koneille ja kalustolle. Jos yhtiolld on tavaramerkki, joka
tiedetddn pidettivin markkinoilla seuraavat wviisi vuotta, poistoaika on
todenndkoisesti viisi vuotta. Jos taas yhtiolldi on tavaramerkki, joka on
vuosikymmenié tai jopa vuosisatoja vanha, eikd ole tiedossa, ettd siitd oltaisiin
luopumassa, voi taloudellisen kiyttdidn méadrittiminen olla vaikeaa tai kdytdnnossi
mahdotonta. My0s asiakassuhteiden poistoaikojen méérittdminen vaatii yhtioltd
arvioita asiakassuhteiden tuloksentuottamiskyvystd ja on hyvin yhtio- ja

asiakaskohtaista (IAS/IFRS kdytdnnon esimerkein, 2004, s.219).

2.6.6 Tilinpaatoksessa esitettivit tiedot

Yrityksen on esitettdvd tilinpadtoksessddn jokaisesta aineettomien hyddykkeiden
ryhmaésté seuraavat tiedot siten, ettd sisdisesti aikaansaatuja aineettomia hyodykkeitd

ja muita aineettomia hyddykkeiti koskevat tiedot esitetddn erikseen:

- Ovatko taloudelliset vaikutusajat rajattomia vai rajallisia; jos ne ovat rajallisia,
esitetddn taloudelliset vaikutusajat tai kdytetyt poistoprosentit.

- Poistomenetelmit, joita on sovellettu taloudelliselta vaikutusajaltaan rajallisiin
aineettomiin hyddykkeisiin

- Bruttomidirdinen  kirjanpitoarvo  ja  kertyneet  poistot  (kertyneisiin
arvonalentumistappioihin yhdistettyind) kauden alussa ja lopussa

- Tuloslaskelman erd tai erdt, johon tai joihin aineettomien hyddykkeiden poistot
sisdltyvit

- Kauden alun ja lopun kirjanpitoarvojen tdsmaytyslaskelma, joka osoittaa

Lisdykset siten, ettd sisdisestd kehittimistyOstd syntyneet, erikseen hankitut ja

litketoimintojen yhdistamisen kautta hankitut esitetidén erikseen
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- Hyddykkeet, jotka on luokiteltu myytdvand oleviksi tai sisédltyvdt myytivéksi
luokiteltuun luovutettavien erien ryhméddn IFRS 5:n mukaisesti, sekd muut
viahennykset

- Uudelleenarvotuksesta johtuvat lisdykset tai vdhennykset kaudella sekd suoraan
omaan pddomaan kirjatuista IAS 36 omaisuuserien arvonalentuminen - standardin
mukaisista arvonalentumistappioista tai niiden peruutuksista johtuvat lisdykset tai
vihennykset kaudella (jos téllaisia on)

- IAS 36:n mukaisesti tulosvaikutteisesti kirjatut arvonalentumistappiot (jos tillaisia
on)

- IAS 36:n mukaisesti tulosvaikutteisesti kirjatut arvonalentumistappioiden
peruutukset (jos téllaisia on)

- Kaudella kirjatut poistot

- Nettoméérdiset kurssierot, jotka johtuvat tilinpddtoksen muuntamisesta
esittimisvaluuttaan ja ulkomaisen yksikon tilinpditostietojen muuntamisesta
yrityksen esittimisvaluuttaan

- Muut kirjanpitoarvon muutokset kaudella (IFRS- standardit, 2004, s.1630).

Aineettomien hyddykkeiden ryhmélld tarkoitetaan  yrityksen toiminnassa
samankaltaisessa kédytossd olevien, samanluonteisten hyddykkeiden muodostamaa

ryhméda. Esimerkkeind erillisistd ryhmista voivat olla:

- Bréndit

- Lehtien nimet ja julkaisunimikkeet

- Atk ohjelmistot

- Lisenssit ja franchising- oikeudet

- Tekijénoikeudet, patentit ja muut teollisoikeudet seké palvelu- ja toimintaoikeudet
- Reseptit, kaavat, mallit, piirustukset ja prototyypit

- Kehitettdvana olevat aineettomat hyddykkeet
Edelld mainitut ryhmit jaetaan pienempiin ryhmiin (tai yhdistetddn suuremmiksi

ryhmiksi), jos timé johtaa tilinpddtoksen kiyttdjien kannalta merkityksellisemmén

tiedon antamiseen (IFRS- standardit, 2004, s.1631).
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3. ULKOISTAMINEN

3.1 Mita ulkoistaminen on?

Jo vuonna 1937 julkaistu Ronald Coasen teos ”The Nature Of The Firm” késittelee
ulkoistamista talousteorian valossa. Coase ldhti tarkastelussaan liikkeelle
markkinoiden “nakyméttoméan kdden” ja yritysten olemassaolon viliselld yhteydella.
Coasen mukaan hintamekanismin korvaaminen tietoisella suunnittelulla yrityksissa,
erottaa yritykset markkinoista. Coase kysyi miksi osa liiketoiminnoista, transaktioista
suoritetaan yrityksissd ja osa hintamekanismin armoilla olevilla markkinoilla?
Erilaisten transaktioiden suorittamiseen liittyy kustannuksia ja yrityskoon kasvaessa
esimerkiksi tuotannon organisoimiseen tai sopimusten solmimiseen liittyvét
kustannukset kasvavat. Néin yrityksen tulee suorittaa ne transaktiot itse, jotka se
kykenee tekemddn markkinoita edullisemmin (Coase, 1937, s.385- 395). Coasen
médritelmdt ovat vield nykyisinkin ajankohtaisia, silli varmasti kaikissa
ulkoistamista  késittelevissd ~ teoksissa  viitataan  transaktiokustannusten

minimoimiseen.

Viljasti tulkittuna ulkoistaminen (Outsourcing) merkitsee tavaroiden tai palvelun
hankintaa yrityksen ulkopuolelta. Vaihtoehtoisesti yritys voisi tuottaa tarkastelun
kohteena olevat tavarat ja palvelun itse (Insourcing) tai yhdessd ulkopuolisen
toimittajan kanssa (Cosourcing) (Karjalainen, Haahtela, Malinen, Salmi, Kaukonen,
2004, s.7). Ulkoistaminen ei ole uusi kisite yritysten ja julkishallinnon toiminnan
organisoinnissa. Kirjanpito, lakipalvelut tai esimerkiksi ldhettipalvelut on ostettu
organisaation ulkopuolelta kautta aikojen. Toimintojen ulkoistaminen laajeni 1dhinna
Yhdysvalloissa 1980-luvulla. Tuolloin vaikeuksissa olevat yritykset kayttivit
ulkoistamista keinoina vdhentdd kiinteitd kustannuksiaan. 1990-luvulle tultaessa
kehitys muutti suuntaansa. My0s hyvin menestyvét yritykset alkoivat ndhdi suuria
taloudellisia hyotyjé sellaisten toimintojen ulkoistamisessa, jotka eivit olleet heidén
ydinliiketoimintaansa. Tdhdn muutokseen liittyy keskeisesti yritystoimintojen

ulkoistaminen (Pajarinen 2001, s.1-2).
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Ulkoistamisessa yritys antaa aiemmin itse hoitamansa toiminnon ulkopuolisen
yrityksen tuotettavaksi. Ulkoistaminen koostuu kahdesta peruselementista.
Ensimmadinen siséltdd ulkoistettavan toiminnon lopettamisen yrityksen sisélld ja,
mikdli toimintoon liittyy siirrettdvid tuotantovilineitd, ndiden myynnin. Toisen
peruselementin  muodostaa ulkoistettavan toiminnon suorittamista koskeva
sopimussuhde. Ulkoistamisessa osapuolina olevien yritysten vélinen suhde voi
perustua joko pelkéstdin sopimukselle tai sopimuksen lisdksi myos yhteiselle
omistukselle (Kitha 2002, s.2). Yleisesti ulkoistamisen toteuttamistavat jaetaan

kolmeen eri ulkoistamistyyppiin:

1. Sopimusulkoistaminen, jonka yhteydessd siirtyy omaisuutta. Yritys myy
litketoimintayksikkonsd alihankkijalle ja solmii tdmdn kanssa sopimuksen
toiminnon suorittamisesta.

2. Sopimusulkoistaminen ilman omaisuuden siirtymistd. Ulkoistamiseen ei liity
litkkeomaisuuden myyntid, vaan yritys lopettaa tietyn toiminnon suorittamisen
sisdisesti ja hankkii saman toiminnon markkinoilta.

3. Ulkoistaminen konsernin sisdlld. Konsernin sisdlli muodostetaan
litketoimintayksikko tai tytéryhtio, joka ryhtyy keskitetysti hoitamaan aiemmin
konserniin kuuluvien yritysten itsendisesti suorittaman toiminnon (Taipale,

Lakimiesliiton koulutus, 2002)

Normaalisti ulkoistaminen yhdistetdén siithen toimintaan, missé yritys hankkii jonkin
tarvitsemansa suoritteen yrityksen ulkopuolelta sen sijaan, ettd tekisi suoritteen itse.
Suorite voi olla esimerkiksi vélituotteen valmistus, tai liiketoimintaa tukeva palvelu.
Ulkoistamisen voidaan ymmaértdd késittdvin myds laajemmin kaikki ne toiminnot,
jotka organisaatio saattaisi tuottaa vaihtoehtoisesti itsekin, mutta joiden kohdalla se
on tehnyt strategisen padtoksen hankkia ne ulkopuoliselta palveluntoimittajalta
(Gilley & Rasheed 2000, s.765). Ulkoistaminen on rinnastettavissa osin myods
alihankintaan, jonka Teollisuuden keskusliitto méiirittelee yritysten tai yritysten ja
julkisten laitosten véliseksi yhteistoiminnaksi, jossa pddhankkija ostaa alihankkijalta
tuotteita tai palveluita (Kitha 2002, s.3). Suomen lainsdddidnndssd alihankintaa tai
ulkoistamista ei ole mééritelty. Oikeudellisten kysymysten arvioinnissa rajanvedolla

ulkoistamiseen ja alihankintaan siirtymisen vililld ei ole merkitystd. Toiminnon
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ulkoistavasta yrityksestd kéytetddn nimitystd ulkoistajayritys tai ulkoistaja ja

ulkoistetun toiminnon suorittajasta nimitysté alihankkija.

3.1.1 Strategiset syyt ulkoistaa

Yrityksen mahdollisuuksia jérjestdd toimintonsa on késitelty make- or buy-valintana.
Ulkoistaminen liittyy selvésti yrityksen ydinosaamiseen (Core Competenies)
madrittelyyn. Ydinosaamiseen kuuluvia toimintoja ei yleensi ulkoisteta. Sen sijaan
kaikki muut prosessit, jotka eivit ole yrityksen osaamisaluetta, voidaan periaatteessa
ulkoistaa. Prahalad ja Hamel nostavat esille kolme tekijdé, jotka tulee organisaation
huomioida mééritellessddn omia ydinkyvykkyyksid. Ensinkin tulee huomioida se,
ettd  ydinkyvykkyyden  tulisi  mahdollistaa  pddsy eri  markkinoille.
Ydinkyvykkyydeksi luokiteltavaa osaamista voi siis kadyttdd useille eri markkinoille
tarjottavien lopputuotteiden kehittdmisessd ja tuotannossa. Toiseksi ydinkyvykkyys
ndkyy asiakkaille hyotynéd. Kolmanneksi ydinkyvykkyys on sellaista osaamista, joka
on vaikeasti kilpailijoiden kopioitavissa (Prahalad, Hamel, 1990, s.583-585).
Yritysten tulee siis keskittdd omat resurssinsa ydinosaamiseensa ja ulkoistaa kaikki
ne toiminnot, joita yritys ei kriittisesti tarvitse ja joihin yrityksen sisdlld ei ole
erityistd osaamista. Tama strategia johtaa useisiin hyodtyihin. Se ensinndkin maksimoi
sisdisten resurssien tuottaman tuloksen keskittdmélld investoinnit ja energian siihen,
mitd yritys tekee parhaiten. Toiseksi pitkdlle kehittynyt ydinosaaminen suojaa
yritystd kilpailulta. Kolmas saavutettava hyoty on mahdollisuus kiyttdd hyviksi
ulkoisten tuottajien investointeja, innovaatiota sekd erikoistuneita
asiantuntijapalveluita, jotka olisivat liian kalliita yrityksen sisdlle hankittavaksi.
Neljds hyoty on riskien vdheneminen ja nopeampi valmius reagoida kysynnén ja
tuotantotapojen muutoksiin (Quinn & Hilmer 1994, s.43). Seuraavassa Harri

Maikitien esittdma kuva ulkoistamisen motiiveista;: KUVA 7
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(Maikitie, Lakimiesliiton koulutus, 2002, s.6)

Jos yritys saa kehitettyd itselleen todella hyvdn ydinosaamisen, se saa helposti
palvelukseensa taitavaa ja osaavaa henkilokuntaa, joka pyrkii kehittiméén osaamista

edelleen. Voi syntyd oikea kehittdimisen spiraalikin, kuten Nokia Oyj:ssd néyttdd

tapahtuneen (Lehto, 2001, s.114).

3.1.2 Taloudelliset syyt ulkoistaa

Yksi useimmin mainituista ja tdrkeimmisti syistd ulkoistamiselle on taloudellisten
sadstojen tavoittelu. Ulkoistamalla tietty toiminto voidaan véhentdd esimerkiksi
palkkakustannuksia, investointeja tiloihin ja laitteisiin sekd teknologia- tai
koulutuspanostuksia. Yritysten erikoistuminen tuottamaansa palveluun mahdollistaa
usein palvelun tuottamisen laadukkaammin ja pienemmilld kustannuksilla. Puhutaan
mittakaavaeduista, jotka tulevat huomioon, kun tietty toiminto tuotetaan keskitetysti
ja suurempina miérind. Talloin yksikkokustannukset laskevat (Domberger 1998,
s.78). Mittakaavaetuja syntyy erityisesti silloin, kun ulkoistettava toiminto on
rutiininomainen ja se tuotetaan samalla tavalla eri asiakasorganisaatioille. Télldin
palveluntoimittaja voi standardoida oman toimintatapansa. Jos toiminto on tuotettava
asiakaskohtaisesti rdétdloidysti, vdhenevdt saatavat mittakaavaedut. Esimerkkeind
rutiiniluontoisista tehtévistd, jossa ulkoistamisen mittakaavaedut tulevat kyseeseen

ovat palkanlaskenta tai rekrytointi.
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Mittakaavaetujen rinnalla toinen taloudellinen syy ulkoistaa on transaktio- eli
vaihdantakustannusnidkokulma.  Toimintojen  ulkoistaminen aiheuttaa  aina
transaktiokustannuksia. Transaktiokustannusteoria nidkee markkinat, vertikaalisen
integraation ja sopimukset tirkeimpind liiketoimia koordinoivina instituutioina
(Williamson 1985, s.15). Mallin mukaan yritykset pyrkivét valitsemaan sellaiset
toimintamuodot, jotka minimoivat halutun laadun saavuttamiseen liittyvit
transaktiokustannukset. Tdmid on juuri organisaation make or buy- valinta.
Transaktiokustannuksia ovat kaikki ne kustannukset, jotka liittyvit transaktion eli
palvelun hankkimisen tarkkailuun, ohjaukseen ja valvontaan. Jo pelkkd palvelun
tarjoajan valinta aiheuttaa kustannuksia. Transaktiokustannuksia ovat esimerkiksi
sopimusneuvottelu- ja kontrollikustannukset. My0s mahdolliset
sopimusrikkomuksista aiheutuvat kustannukset ovat transaktiokustannuksia.
Transaktiot voidaan ymmartii niiden toimintojen summana, joiden avulla tuotteet ja

palvelut syntyvét ja hyodyntivat asiakkaita.

Transaktiokustannukset voidaan jakaa ulkoisiin ja sisdisiin kustannuksiin. Ulkoiset
transaktiokustannukset ovat toiminnon ulkoistamisesta atheutuvia kustannuksia.
Sisdisid transaktiokustannuksia ovat esimerkiksi toiminnon tuottamisen vaativa
laitteisto, henkildston kehitys- ja rekrytointikustannukset ja johdolta kyseisen
toiminnan valvonnan ja suunnittelun vuoksi kuluva aika. Kun ulkoiset ja sisdiset
transaktiokustannukset on tarkasti analysoitu, voidaan niitd verrata ja titd vertailua
kayttad pohjana ulkoistamispaitokselle (Quinn & Hilmer 1994, s.49). Organisaation
luonne vaikuttaa siihen, miten herkkd se on erilaisille transaktiokustannuksille ja
toisaalta sithen, miten herkdsti se pystyy hyddyntdmddn eri toimilla syntyvit
kustannussddstot. Jokaisen organisaation tulisi pyrkid aina minimoimaan
transaktionkustannuksia (Klaas 1999, s.43). Transaktiokustannusteoreettisen
lihestymistavan mukaan yrityksissd pitdisi ottaa huomioon kolme tekijda
padtettidessd ulkoistamisesta. Yksi on suhteelliset tuotantokustannukset eli tulisi
selvittdd, mitka kunkin tuotantovaiheen kustannukset ovat yrityksen sisélld verrattuna
ulkopuolisen toimittajan tarjoukseen. Toiseksi tulisi huomioida tuotantovaiheeseen
liittyvét erilaiset transaktiokustannukset ja arvioida niitd yrityksen sisélld verrattuna

ostopalvelun synnyttdmiin transaktiokustannuksiin. Kolmanneksi olisi otettava
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huomioon organisaatiorakenteen vaikutus innovaatioihin, tiedon kulkuun ja

oppimiseen (Pajarinen 2001, s.10).

Yrityksen tulee ottaa my0s omistusoikeudellinen Idhestymistapa huomioon
paittdessddn mahdollisesta ulkoistamisesta. Omistusoikeudellinen ldhestymistapa on
ldheisesti yhteydessd transaktiokustannusteoriaan. Yksi ero on se, ettd
omistusoikeudellisissa malleissa kiinnitetddn transaktiokustannusmalleja enemmén
huomiota aineellisen paddoman omistussuhteisiin tuotannon organisointipddtoksid
tarkastettaessa. Omistusoikeudellisen ldhestymistavan ldhtokohtia ovat seuraavat:
Sopimukset ovat luonteeltaan epétiydellisid eli niissd ei voida ennakoida kaikkia
tulevia tapahtumia sopimuksen laatimishetkelld. Tuotantovélineen omistajalla on
viime kddessd valta paattia siitd mitd tuotantovilineelld tehddén seki
Tuotantovilineen omistajalla on kannustin sen taloudellisesti tehokkaaseen kayttoon
eli on aina muistettava, ettd ulkoistamisessa my0s tuotantovilineiden omistuksilla on

merkitystd (Pajarinen 2001, s.11).

3.1.3 Mita voidaan ulkoistaa?

Ehké eniten huomiota on kiinnitetty tietohallinnon ulkoistamiseen eika syytta, sillé jo
ensimmadinen huomattava sopimus, jossa kdytettiin termid “Outsoucing” solmittiin
Eastman Kodakin ulkoistaessa atk- osastonsa IBM:n ja DEC:n hoidettavaksi vuonna
1989 (Deluoff 1997, s.2). Suomessakin tietohallinnon ulkoistaminen on nykyisin

hyvin yleistd. Esimerkkejd muista usein ulkoistettavista palveluista ovat:

- HenkilGstohallinto: palkkalaskenta, rekrytointi, koulutus

- Taloushallinto: kirjanpito, reskontrat, laskutus ja perinté

- Asiakaspalvelu: call center ja neuvonta

- Logistiikkapalvelut: varastointi, kerdily, kuljetus ja laskutus

- Internet palvelut: sdhkoisten kauppapaikkojen yllépito ja sisdllon tuottaminen
- Myynti ja markkinointi: suoramarkkinointi, puhelinmyynti, mainonta jne.

- Kiinteistd ja paikkatietojen yllédpito ja hallinta

- Dokumenttienhallintapalvelut: arkistointi ja dokumenttien hallinta.
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Palveluiden lisdksi my0s tuotannon ulkoistaminen on yleistynyt. Suuri kasvu on ollut
elektroniikkateollisuuden tuotannon ulkoistamisessa. Tama johtuu
elektroniikkateollisuusalan dynaamisesta kehityksestd, nopeista tuotantosykleisti ja
lopputuotteen hinnan nopeasta alenemisesta. Juuri tdmidn kaltaisten nopeasti
kehittyvien teollisuudenalojen tuotanto ja tuotekehitys edellyttivdt pétevad
tyovoimaa, ajanmukaisia koneita sekd jatkuvaa panostusta tuotekehittelyd ja
tuotannon tehostamista koskevaan tutkimusty6hon. Usein tdmin kaiken
toteuttamiseksi on taloudellisesti kannattavaa ulkoistaa toiminto erikoistuneelle
sopimuskumppanille (Pajarinen 2001, s.42). Vaikka yritys ulkoistaa tietyn osan
valmistuksen, se ei kdytdnndsséd kuitenkaan luovu kontrollistaan valmistusprosessiin.
Tuotantoyhteistyd perustuu ulkoistajayrityksen kysyntd- ja tuotantoennusteisiin,
jolloin alihankkija toimittaa tavaraa tdsmdilleen ulkoistajan tarvitseman midiridn ja
tdsmélleen oikeaan aikaan liitettdvdksi ulkoistajan tuotantoprosessiin (Kiiha 2002,

s.7).

Ulkoistaminen voi tapahtua valikoiden, jolloin yritys ulkoistaa vain osan joltain
litketoimintasektoriltaan. Esimerkiksi tietohallinnosta voidaan ulkoistaa erikseen
resurssit eli henkilostd, laitteisto ja ohjelmistot tai tietohallinnon toiminnot (Takki
1999, s.200). Tietenkin ulkoistaa voidaan myds sekd tietohallinnon toiminnot ja
resurssit, jolloin sama henkilostd suorittaa samoja tehtdvid, nyt ainoastaan
alihankkijan palvelukseen siirtyneend. Suomessa suurimmat yritykset ovat
ulkoistaneet yleisesti ldhes koko tietohallintonsa. Kansainvilistyminen, kiristyva
kilpailu ja vaikeudet reagoida teknologian muutoksiin ja sen tuomiin
mahdollisuuksiin johtaa yritykset ulkoistamaan kokonaisia liiketoimintaprosesseja
erikoistuneiden alihankkijoiden suoritettavaksi. Tulevaisuudessa eniten huomiota
tullaankin kiinnittdimédéan liiketoimintaprosessien ulkoistamiseen, miké tarkoittaa
esimerkiksi yritysten viélisen sdhkoisen tiedonsiirron tai henkilostopalvelujen
hallinnan ulkoistamista. Suomen IBM:n palveluliiketoiminnan johtaja Jukka
Ryhianen kertoo Kauppalehden artikkelissa, ettd IBM odottaa ldhivuosina voimakasta
kasvua suuryritysten liiketoimintaprosessien ulkoistamisesta. Niistd odotetaan yhta
suurta liitkevaihto kuin IT- palveluiden ulkoistuksesta, joiden kasvu on edelleen

nousemassa. I'T- palveluiden ulkoistus on 1990- luvun alkupuolelta kasvattanut IBM-
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konsernin liitkevaihtoa 4 miljardista 50 miljardiin dollariin. Ryhdnen uskoo
samanlaista kasvua myos litketoimintaprosessien ulkoistamisesta (Kauppalehti 26.
toukokuuta 2005). Liiketoimintaprosessien ulkoistamisessa alihankkija saattaa olla
huomattavasti ldheisimmin tekemisissd esimerkiksi ulkoistajan asiakkaiden ja
tavarantoimittajien kanssa, minkd vuoksi alihankkijan vastuukysymyksiin on
kiinnitettdva aikaisempaa enemmin huomiota (Kiitha 2002, s.10). Myds julkisella
sektorilla erilaiset toiminnan organisointimallit ovat yleistyméssd. Kunnat ja
kaupungit ostavat entisti enemmain palveluita ulkopuolelta. Palveluiden hankinta
muodostaa yhd kasvavan osan kuntien hankinnoista. Selvdd on, ettd ulkoistukseen
tulee vuosi vuodelta lisdd liiketoimintaprosesseja. Ulkoistamiseen liittyvien
kysymysten selkiyttimiseksi on hyodyllistd jaotella ulkoistamisprosessi eri

vaiheisiin. KUVA 8:
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Tappiollista

1.Valmistelu

2. Ulkoistamispddtos

3.Sopimuksen solmiminen

4.Resurssien siirto

5.Toiminnan suorittaminen

6.Jatkon arviointi

7.Ulkoistamisen lopetus

l/ Kannattavaa

Toiminnan arviointi

Toiminnan lopettaminen

Sisadistiminen

(Kiiha 2002 s. 13)
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3.1.4 Ulkoistamisen hyodyt ja riskit

Seka ulkoistajalla ettd transaktion toimittajalla on monia hyotyjd yhteistyostd, mutta
myds monta huomioon otettavaa riskid. Keskityn tutkielmassani 1dhinnd vain
ulkoistajan hydtyihin ja riskeihin. Ulkoistajalla voi olla monia eri motiiveja ldhted
ulkoistamaan esimerkiksi: kustannustehokkuus, markkinakuri, joustavuus sekd
erikoistuminen (Domberger 1998, s.51). Ensimmiinen kysymys toiminnon
ulkoistamista harkitessa tulisi olla miksi: jos méérdtyn tuotteen valmistamisesta tai
palvelun tuottamisesta voi huolehtia myds itse, tulisi pddtoksen teolle 10ytdéd jokin
mielekds kriteeri. Sellainen voi olla esimerkiksi tavoite minimoida tuotteen tai
palvelun kokonaiskustannuksia (Kettunen, Reiman, 2004, s.13). Kustannussdéstoja
voikin syntyd, kun yrityksen sisdlld suoritettu tuotantovaihe kilpailutetaan
ulkopuolisten  toimittajien  tarjousten kanssa. Ulkoistaminen voi tuoda
kustannussddstdja myos vihentyneen investointitarpeen ja palkkoihin liittyvien
sivukulujen alenemisen kautta. Ulkoistaminen vaikuttaa kustannusrakenteeseen,
koska kiinteiden kulujen osuus kokonaiskustannuksista pienenee (Pajarinen
2001,s.17). Domberger viittaa markkinakurilla palveluntarjoajien viliseen kilpailuun,
joka toimii palvelun laatua kontrolloivana tekijand. Ulkoistamisella ei tule
kuitenkaan pyrkid saamaan halvinta tarjolla olevaa palvelua, vaan keskittyd etsimédén

tarjoaja, joka pystyy tuottamaan laadukasta palvelua (Domberger 1998, s.51).

Joustavuuden tuoma etu on erityisen tirkedd nopeiden tuotesyklien toimialoilla.
Ulkoistamisen tuoma joustavuus muuttaa kustannusrakenteen lisdksi jdykkia,
hierarkkisia organisaatiorakenteita ja lisdd yrityksen innovatiivisuutta seka
muutosherkkyyttd (Pajarinen 1999,s.17). Erikoistuminen on yksi tirkeimmistd
ulkoistamisella tavoiteltavista hyodyistd. Erikoistuminen tarkoittaa sitd, ettd yritys
keskittyy sithen toimintaansa, jossa silli on erityisid kykyja, ja jattid muut toiminnot
ulkopuolisten  organisaatioiden  hoidettavaksi.  Johtamisteorioiden = mukaan
ulkoistamispddtoksissd onkin tirkedd tunnistaa ndméd kyvyt ja turvata ndiden

ydinosaamisalueiden siilyttdminen organisaation sisdlld (Bomberger 1998, s.51).

Edellda mainittujen hyotyjen lisdksi ulkoistamisella yritys voi tavoitella myds

yrityskuvan parantamista, parempaa asiantuntemusta, vaikeasti saatavien resurssien
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kayttoonottoa, sekd henkiloston motivoimista. Tuodessaan julkisuuteen uskottavia ja
laadukkaita yhteistyokumppaneita, yritys voi vahvistaa sekd omaa ettd tuotteidensa ja
palveluidensa imagoa. Yhteisyokumppanit voivat myds nostaa tydpaikan
haluttavuutta henkiloston silmissd tai uskottavuutta liikekumppanien keskuudessa
(Kiiskinen 2000, s.87). Paremman ja laajemman asiantuntemuksen lisddminen voi
olla myds motiivi ulkoistamiseen. Ulkoistaminen voi mahdollistaa huippuosaamisen
saamisen kdyttoon sellaisissakin toiminnoissa, joiden kohdalla kallista asiantuntijaa
tai uusinta tekniikkaa ei kannattaisi ostaa oman yrityksen kiyttoon (Klaas 2003,
s.44). Kun tietyistd osaajista on pulaa, niin tdmidn osaamisen ostaminen omaan
yritykseen tulee kalliimmaksi, kuin palvelun ostaminen alaan -erikoistuneelta
yritykseltd. Néin nditd vaikeasti saatavia resursseja tulee ulkoistamisen kautta ldhted
hankkimaan (Kiiskinen 2002, s.92). Téarked ulkoistamisen hyoty henkilostoon liittyen
on myOs motivointi ja urakehitys. Monesti toiminnoissa, jotka eivdt ole
ydintoimintoja, haastavan ja kannustavan urakehityksen mahdollistaminen
avainhenkildille on mahdotonta. Ndin myds pétevén henkiloston sitouttaminen niihin

tehtdviin on ongelmallista (Kiiskinen 2002, s.94).

Ulkoistamisen varjopuolena ovat kustannukset ja riskit. Riskit ja myds hyddyt, ovat
erilaisia riippuen ulkoitettavasta toiminnosta, ulkoistavasta organisaatiosta ja
toimintaymparistostd, jossa organisaatio toimii. Seuraavassa keskeisemmat riskit,

joiden pelko saattaa vihentda organisaation halukkuutta ulkoistaa toimintoja:

1. Ohjattavuuden ja kontrollin menetys: Organisaatiolla on riski menettdé palvelun
laadun ja aikataulujen kontrolli.

2. Kustannukset:  luotettavien  sopimuskumppanien  etsintdkustannukset,
sopimusneuvottelu- ja sopimusten valvontakustannukset aiheuttavat usein
arvaamattoman suuria kustannuksia (Pajarinen 2001, s.17 ).

3. Yrityskulttuurin  perehdyttimisen vaikeus: palveluntuottajan henkiloston
sitouttaminen organisaation strategiaan ja yrityskulttuuriin voi olla vaikeaa (Klaas
2001, 5.126).

4. Oman asiantuntemuksen pieneneminen ja yksipuolinen riippuvuussuhde:
ulkoistettaessa saattaa oman yrityksen osaaminen ulkoistettavilla alueilla supistua

hyvin védhéiseksi. Yhden kokonaisuuden osaamisen puuttuminen voi vaikeuttaa
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organisaation eri yksikdiden tarpeiden ymmirtdmistd (Gilley & Rasheed 2000,
$.766).

5. Juridiset ongelmat: Esimerkiksi vastuukysymykset saattavat osoittautua vaikeiksi
ja ndihin tulee sopimusta tehtdessd kiinnittdd erityistd huomiota. Vadrin tehdyt
sopimukset saattavat aiheuttaa jdykkid rakenteita ja suuria kustannuksia (Hoppu
2001, s. 53). On otettava huomioon isdnndnvastuu sekd sopimuskumppanin
aiheuttama suoritushiirid kolmatta kohtaan ym. Sopimusteknisid ongelmia (Hemmo,
Lakimiesliiton koulutus, 2002)

6. Turvallisuusongelmat: ulkoistaminen saattaa vaarantaa tietosuojaa.

7. Tarpeiden méérittelyn vaikeus: yrityksen tarpeiden esittdminen palveluntarjoajalle
selkedsti voi olla vaikeaa, silld palveluntarjoajalla ei ole organisaatiokohtaista tietoa
vallitsevista kdytdnndisté ja toimintatavoista.

8. Opportunismin uhka: ulkoistaminen saattaa altistaa ulkoistavan organisaation
palveluntoimittajan opportunisesta toiminnasta aiheutuville haitoille. Téllaisia voivat
olla esimerkiksi kohtuuton palvelun hinnan nosto tilanteessa, jossa ulkoistava
organisaatio on riippuvainen palveluntoimittajasta tai palvelun tason lasku, mikéli
sopimuksessa ei kaikkia mittareita ole mairitelty tarpeeksi tarkoin (Klaas 1999, s
127). Ulkoistamisen ongelmaa voidaan kuvata my0s yksinkertaisella kaaviolla.

KUVA 9:
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kilpailuetu

strateginen vabvonta
korkea
(oma tuotanto)
keskinkertainen vahlvonta
(vhteisty@yritys tai erikoisjarjestelyt)
kewvt
valvonta
{osto)
matala
haavoithrvuus
kotkea matala

(Kilpailuetu ja strateginen haavoittuvuus (T.

Lehto, s.115)

Ulkoistamisessa  vastuukysymykset voivat muodostua kaytdnnossd hyvin
monimutkaisiksi. Onnistuneen ulkoistamisen keskeinen edellytys on toimiva
ulkoistamissopimus. Sopimuksen tekoon tulee uhrata rahaa ja aikaa, silld jo

pelkdstddn hyvin laaditulla ulkoistamissopimuksella voidaan vahentdd monia riskejé.

3.2 Ulkoistamissopimukset sopimusoikeudessa

3.2.1 Yleista

Yritystoiminnan ulkoistamisen seurauksena ulkoistajan ja alihankkija vilille voi
muodostua pitkékestoinen, kiintedd yhteistyoti edellyttivd sopimussuhde. Tallainen
sopimussuhde poikkeaa huomattavasti perinteisesti sopimusoikeuden mallin

sopimuksesta. Esimerkiksi pitkdlle menevdd tuotekehitysyhteistyotd edellyttava
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partnering- tyyppinen toiminta sisdltdd niin monimutkaisia elementtejd, etti sen
kisitteleminen edellyttdd kehittyneenpdd sopimuskisitystd (Kiitha 2002, s.22).
Sopimusoikeutemme perustuu sopimusten sitovuuden periaatteelle. Sopimuksen
osapuolet ovat velvollisia noudattamaan tehtyd sopimusta eli sopimukset on
pidettdvd. Yleisesti sopimusta ei voida muuttaa yksipuolisesti. Sopimusvapaus on
yksi  sopimusoikeutemme  peruselementeistdi. Sen  mukaisesti  osapuolet

padsadantoisesti voivat (KTM, 14/ 2002, s.14):

- Tehda tai olla tekemaittd sopimuksia (padtdntdvapaus)

- Vapaus valita sopimuskumppani (valintavapaus)

- Tehdé sopimuksia parhaaksi katsomillaan ehdoilla (siséltovapaus)
- Valita vapaasti muoto. Kirjallinen tai suullinen (muotovapaus)

- Valita tehtdvén sopimuksen tyyppi (tyyppivapaus)

Liike-eldmin sopimussuhteissa tulee huomiota kiinnittdd etenkin sopimusehtojen
joustavuuteen. Joustavassa sopimussuhteessa ei voida noudattaa ajatusta tdydellisesta
sopimuksesta, vaan tietyt sopimuskohdat jitetddn tietoisesti avoimiksi, jolloin

sopimus toimii erdénlaisena puitesopimuksena (Kiiha, 2002, s.22).

Kun yritys ldhtee ulkoistamaan tiettyd prosessia, tulee sen ottaa selvdd ainakin
seuraavista juridisista kysymyksista:

- Mitd vastuuvaikutuksia on silld, ettd yrityksen organisaation hoitama tehtdva
siirretddn jatkossa ulkopuolisen hoidettavaksi?

- Syntyyko isdnndnvastuu tai muu vastuu apulaisesta?

- Voiko partnerin vastuulle kuuluva suoritushdirid vapauttaa vastuusta kolmatta
kohtaan?

- Voiko ulkoistaminen olla osa riskienhallintastrategiaa?

-Mitka ovat ulkoistamisen mahdolliset haittapuolet sopimuksen pédttymistilanteessa?

(Lakimiesliiton koulutus, Hemmo, 2002).

Ulkoistamissopimuksen tekoon tulee uhrata paljon resursseja, silld hyvd sopimus
kerran tehtynd sddstdd huomattavasti uudelleenneuvottelukustannuksia. Mikali

ulkoistussopimus ei ole huomioinut toiminnan kehittdmisti riittdvésti, seurauksena
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voi olla loppumaton virta muutospyynt6jd ja niiden kautta kohoavat kustannukset.
Joustamattomuus muutoksen tielld on yleisin syy ulkoistamissopimuksen

epdonnistumiseen (www.accenture.com/xd.asp.it, viitattu 7.7.2005).

3.2.2 Ulkoistajan ja alihankkijan sopimussuhde

Ulkoistajan ja alihankkijan vélinen sopimus tulee siis suunnitella hyvin, jotta se ei
aiheuta jélkikéteen suuria kustannuksia ja jaykkid rakenteita (Hoppu 2001, s.53- 54).
Ulkoistamiseen  liittyviin  riskeihin  tulee varautua oikein suunnitelluin
sopimusehdoin. Ulkoistamisen menestyksellisyys edellyttdd, ettd seuraavat elementit

pystytddn sopimussuhteen eri vaiheissa yhdistiméan:

- Ulkoistamispéatosta tehtdessd yrityksen on oltava selvilla siitd, mitd toimintoja
ja missd laajuudessa on kannattavaa ulkoistaa

- Alihankkijaa valittaessa tulee tutkia alihankkijan kyky selvitd sitoumuksistaan.

- Hyvin tehty sopimuskaan ei turvaa yritystd, jos sen sopimuskumppanilla ei ole
vastuunkantokykya

- Sopimusta solmittaessa on pystyttivd luomaan toimiva ja joustava sopimus,
jossa osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ovat oikein méadritellyt ja joka sisdltda
tarpeelliset suojalausekkeet yrityksen aseman turvaamiseksi

- Sopimussuhteen kuluessa osapuolten tulee pystyd toiminaan yhteistyOssd ja

mukautumaan muuttuviin ulkoisiin olosuhteisiin

Suomen oikeudessa ldhtokohtana on, etti sopimus syntyy tarjouksesta ja siihen
annetusta hyvéksyvésti vastauksesta (OikTL 1 luku). Hyviksyvin vastauksen tulee
olla puhdas, ilman uusia ehtoja. Hyvéksyvé vastaus, joka siithen tehdyn asiallisesti
vaikuttavan lisdyksen, rajoituksen tai ehdon johdosta ei vastaa tarjousta, katsotaan
OikTL 6§:n nojalla kieltdvéksi vastaukseksi, johon liittyy uusi tarjous. Kiytannossi
ulkoistajan tulee kdydd ldpi useilta eri alihankkijoilta saamansa tarjoukset, tutkia
parhaimpina pitdménsd alihankkijat ja valita lopulta yksi, jonka kanssa ryhtyy

sopimusneuvotteluihin. Lihtokohtana sopimusneuvotteluissa on pidetty sité, etteivét
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sopimusneuvottelut sindnsd muodosta osapuolille sitovia velvoitteita. Osapuoli voi
milloin tahansa katkaista sopimusneuvottelut, jolloin aiheutuneet kustannukset

neuvotteluista kantavat kumpikin osapuoli omalta osaltaan (Saarnilehto 1999, s.221).

Sopimusneuvottelujen kdyminen voi kuitenkin johtaa korvausvelvollisuuteen silloin,
kun epiasiallisesti toimimalla on aiheutettu neuvottelujen aikana toiselle osapuolelle
vahinkoa (Hemmo 2003, s.208). Korvaukseen vaikuttaa rikkomuksen laatu ja se
miten pitkélle sopimuksen teossa on edistytty (KKO 1999:48). Prekontraktuaaliset
eli neuvottelumenettelyd koskevat sopimukset ovat avuksi osapuolten pyrkiessd
selventdmiin velvollisuuksiaan ja vastuitaan sopimusneuvottelujen aikana. Niiden
avulla voidaan esimerkiksi sopia kustannusten jakautumisesta seké rajoittaa oikeutta
informaation antamiseen ulkopuolisille tai oikeutta neuvottelujen kiymiseen
kolmansien kanssa. Ulkoistamisessa etenkin tietovaihdon luottamuksellisuuden
turvaaminen jo sopimusneuvottelujen aikana on tdrkedd (Saarnilehto 2001, s.357).
Neuvottelumenettelyd koskeva sopimus on erotettava aiesopimuksesta (Letter Of
Intent), joka on osapuolten laatima yksimielisyyttd osoittava dokumentti, johon ei
liity sopimussidonnaisuutta ja joka ei velvoita lopullisen sopimuksen tekemiseen

(Takki 1999, 5. 94).

Kun ulkoistamissopimus on tehty, seuraa vaihe, jonka aikana ulkoistettu toiminto
siirretddn  alihankkijan  suoritettavaksi. Tadmédn vaiheen yhteydessd  voi
ulkoistajayrityksen  henkilostdd ja  liikkeomaisuutta siirtyd  alihankkijalle.
Ulkoistamiseen liittyy usein myds immateriaalioikeuksien siirto ulkoistajalta
alihankkijalle. Silloin kun siirrettdvd oikeus kuuluu ulkoistajayritykselle, tdmi
myontdd alihankkijalle lisenssin joko ulkoistamissopimukseen otettavalla ehdolla tai
erilliselld sopimuksella. Jos lisenssin siirrettivyydestd ei ole sovittu mitdén, on
ulkoistajan sovittava lisenssinantajan kanssa lisenssin siirtdmisen ehdoista
tapauskohtaisesti (Takki 1999, s. 85). Voidaan luovuttaa myds ainoastaan
kiyttooikeus alihankkijalle, jolloin mitddn sopimusta ei siirry, vaan ainoastaan
kayttooikeuden rajoja kasvatetaan. Tilloin sovelletaan kéyttdoikeuden siirtoa
koskevia sopimusmédrityksid. Esimerkiksi Atk-alan vakioehtojen mukaan

asiakkaalla on oikeus kéyttdd ohjelmia sisdisesti ja tavanomaisessa kiytossd, kun taas
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kayttooikeuden siirto on mahdollista vain toimittajan tai tekijdnoikeuden haltijan

kirjallisella suostumuksella (Takki, 1999, s.89- 90).

Ulkoistettavan toiminnon parissa toimivien tyontekijoiden asemalle ratkaisevaa on,
milloin ulkoistaminen on katsottava liikkeen luovutukseksi. Tydsopimuslain (55/
2001 1:10 2mom) mukaan liikkeen luovutuksessa tyontekijit siirtyvit ilman eri
sopimusta uuden yrittdjan palvelukseen ja tydsuhteen ehdot sdilyvit ennallaan. Jos
ulkoistaminen ei muodosta liikkeen luovutusta, arvioidaan irtisanomisoikeutta tyon
vahentymisend (TyosopL 7§ 3 mom) mukaisesti. Tyosopimuslain (1 luvun 10§
Imom) mukaan ” Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, litkkeen, yhteison tai
sddtion tai ndiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle tydnantajalle, jos
luovutettava, pdé- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen
jilkeen samana tai samankaltaisena . Silloin kun ulkoistamisen katsotaan kuuluvan
litkkeen luovutusta koskevien sédénndsten alaisuuteen, on alihankkijalla luovutuksen
saajana oikeus irtisanoa siirtyvén tyOntekijdn tyOsopimus vain taloudellisella tai
tuotannollisella perusteella (HE 157/2000, s.105). Tilanne on toinen, jos

ulkoistamista ei katsota litkkkeen luovutukseksi.

Sekd palveluiden ettd tuotannon ulkoistamisessa luottamuksellisuus voi muodostua
keskeisen tdrkedksi ongelmaksi. Esimerkiksi tietohallinnon ulkoistamisessa
alihankkija saa usein tietoonsa ulkoistajan yrityssalaisuuksia, jotka ovat ndhtdvini
ylldpidettdvissd jéarjestelmissd. Tdmédn vuoksi ulkoistamissopimuksissa sovitaan
salassapitositoumuksista, joiden tehosteeksi madritddn rikkomisesta aiheutuva
sopimussakko. Salassapitovelvollisuuden sopiminen mahdollisimman kattavaksi on
mahdollista toteuttaa vaatimalla tyOntekijoiden henkilokohtaisesti sitoutuvan
salassapitovelvollisuuteen (Takki 1999, s.95). Sovittujen salassapitositoumusten
lisaksi salassapitoa koskee (SopMenL 4§), jossa on kielletty liikesalaisuuden
oikeudeton kédyttiminen tai ilmaiseminen. Rikoslain 30:5:ssd on kriminalisoitu
yrityssalaisuuden rikkominen. Silloin kun jo sopimusneuvotteluiden aikana
joudutaan luovuttamaan liikesalaisuuden piiriin ~ kuuluvaa tietoa, voidaan
salassapidosta sopia jo prekontraktuaalisessa salassapitosopimuksessa (Non-
Disclosure Agreement) eli NDA (Takki 1999, s.94). Ulkoistamisen yhteydessi

osapuolet tekevit usein uusia innovaatioita, joiksi voidaan lukea esimerkiksi
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keksinndt, parannukset ja tekijdnoikeudellinen materiaali. Néin syntyvén tietotaidon
ja immateriaalioikeuksien kdytostd ja luottamuksellisuudesta sopiminen on keskeinen

osa sopimusta (Haarmann 2001, s.256).

Pitkédkestoisissa  sopimuksissa osapuolet pyrkivdt varautumaan muuttuviin
olosuhteisiin ottamalla sopimukseen uudelleenneuvottelulausekkeen (Renegotiation
clause). Talld lausekkeella varaudutaan tilanteeseen, jossa muuttuneet olosuhteet
aiheuttavat  sopimustasapainon jarkkymisen (Gotanda 2004, s.4-6). Jos
sopimuskumppanit eivit pysty kehittdimédidn suhdettaan parhaalla mahdollisella

tavalla, voidaan joutua pohtimaan kysymystd sopimuksen irtisanomisesta.

Toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia koskee ldhtokohtaisesti irtisanomisvapaus.
Irtisanomisoikeus ei kuitenkaan edes toistaiseksi voimassa olevien kohdalla ole
tdysin rajaton. Esimerkiksi yleisestd shikaanikiellosta, lojaliteettiperiaatteesta ja
kohtuullistamissddnndstd seuraa, ettd irtisanominen vaatii hyviksyttdvin perusteen
tai ainakin on olemassa seikkoja, joiden vallitessa ei irtisanomista saada suorittaa
(Hemmo 1997, s.330). Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten kohdalla
noudatetaan péaédsaintdisesti kohtuullista irtisanomisaikaa. Maardaikaisen sopimuksen
irtisanomisoikeus on erityisen rajattu. Madrdajaksi voimassa olevaa sopimusta ei
voida paattaa irtisanomalla, mikili osapuolten kesken ei muuta ole sovittu (Hemmo
1997, s.329). Kéaytdnndssa ulkoistamissopimukset solmitaan usein méérdajaksi. On
mahdollista sopia vapaasti irtisanomisoikeudesta tiettyd irtisanomisaikaa noudattaen.
Voidaan my0s sopia niin sanotusta keskeytysoptiosta. Keskeytysoptio antaisi
oikeuden vetdytyd sopimuksesta ennenaikaisesti maksamalla sovittu korvaus (Takki
1999, s.80). Yleensd irtisanominen on normaali pitkdkestoisen sopimuksen
paattimismuoto, joka ei edellytd toisen osapuolen vastuulla kuuluvaa syyta.
Ulkoistamissopimuksen purkaminen sen sijaan edellyttdd ldhtokohtaisesti toisen

osapuolen olennaista sopimusrikkomusta (Hemmo 1997, s.343).

Pelkastddn se, ettd ulkoistaja on tyytyméton alihankkijan toimintaan, ei riitd
sopimuksen purkamiseen ellei alihankkijan menettelyd voida pitdd olennaisena
sopimusrikkomuksena. Oikeudettoman purkamisen seuraamus on

vahingonkorvausvelvollisuus. Osapuolet voivat sopia purkamiseen oikeuttavista
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ehdoista, noudattaen kohtuuttomien ehtojen sovittelua koskevia rajoituksia (Takki
1999, s.79- 80). Ulkoistamisen onnistumiselle on keskeistd pystyd luomaan
sopimuksilla mekanismit, joiden avulla ulkoistaja pystyy riittdvissd maérin
sdilyttdimidn kontrollinsa wulkoistettuun toimintoon ja toisaalta hyddyntdméin
alithankkijan suurempaa tehokkuutta toiminnan suorittamisessa. Kuten muissakin
sopimuksissa, myds ulkoistamissopimuksissa korostuu vaatimus lojaalisuuteen

(Halila- Hemmo 1996, 5.9-13).

3.2.3 Ulkoistajan vastuu alihankkijan kolmannelle aiheuttamasta vahingosta

Sosiaalisten suhteiden oikeudellinen sdédntely on ldhtokohtaisesti atomistiselle
kidsitykselle perustuvaa: jokainen vastaa vain omista toimenpiteistidn ja
laiminlyonneistdén. Oikeushenkil66n rinnastettavien orgaanien joukko on kuitenkin
niin pieni, ettd yritystoimintaan liittyva vastuu jdisi liian suppeaksi. Tdhén perustuu
(VahL 3:1:1): ssa sdiddetty isdnndnvastuu tyontekijoiden ja epditsendisten
pienyrittdjien aiheuttamista vahingoista. Oikeushenkilon oma vastuu ja
isdnninvastuu yhdessd muodostavat yrityksen sopimusulkoisen vastuupiirin, jonka
katsotaan lahtokohtaisesti kattavan yrityksen oman organisaation (Hemmo 2003,
s.529). Ulkoistajayrityksen vastuu alihankkijan ulkoistettua toimintoa suorittacssa
aiheuttamasta vahingosta voi médrityissd tapauksissa perustua isdnnénvastuuseen.
VahL 3:1:en sddnnoksen mukaan tyonantajan, julkisyhteison tai muun isénndnvastuu
kisittdd tuottamuksella aiheutetut vahingot silloin, kun vahingon vilittoména

aiheuttajana on:

- Tyontekijé

- Itsendinen yrittdja

-Julkisyhteison  tyOntekija tai virka- tai sithen verrattavassa
palvelussuhteessa oleva henkild; lisdedellytyksend on tiltd osin se, ettd
toiminta ei ole ollut julkisen vallan kayttdmista

- Henkild, joka viranomaisen miérdyksestd, luottamustoimeen valittuna
tai toisen pyynnOstd suorittaa laissa madrdttyd tehtdvad tai toimii

tyOsuhteessa verrattavissa oloissa olematta itsendinen yrittd;ja
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- Oppilaitoksen oppilas, kun kysymys on opetukseen liittyvasta tyosté tai
- Hoitolaitoksessa hoidettavana oleva, kun kysymys on hoitoon liittyvasté

tyostd (Hemmo 2002, 43 )

Isdnnénvastuu kattaa siis varsin monimuotoisen joukon henkilditd. (VahL 3§ 1 luvun
Imom) mukaan yritys voi joutua vahingonkorvausvastuuseen tyOntekijansi
toiminnan lisdksi tyotekijdén rinnastettavan itsendisen yrittdjan toiminnasta. Yritys ei
voi vilttdd isdnninvastuun syntymistd omaan huolellisuuteensa vetoamalla (HE
187/1973, s.16). Tarkedd on siis se, milloin alihankkija katsotaan itsendiseksi
yrittdjéksi, niin ettd ulkoistaja vastaa hdnen toiminnastaan VahL:ssa sdiddetyn
isdnndnvastuun nojalla. Isdnndnvastuun perusedellytyksend on (VahL 3§ 1,1)
mukaan, ettd yrittdjid on huomioon ottaen: toimeksiantosuhteen pysyvyys, tyon laatu

ja muut olosuhteet rinnastettava tyontekijain.

Téarkednd isdnndnvastuun edellytyksend on lisdksi, ettd vahinko on aiheutettu
tyOnantajan toiminnan tai tyon piirissi (HE 187/1973,s16). Oikeuskdytdnnossd on
katsottu, ettd ulkoistamisen jélkeisissd tilanteissa (VahL 3§ 1,1) mukainen
isdnndnvastuu ei tule kysymykseen, jos palvelun tarjoajalla on useita tyontekijoité tai
muitakin olennaisia asiakkaita kuin ulkoistaja. Jos sen sijaan tiettyd tyotehtdvid
suorittanut tyontekijd jatkaa samaa toimintaa kuin aina ennenkin, mutta vain oman

yrityksensd lukuun, isdnnin vastuu voi syntyé.

Ankarassa vastuussa koko vastuukonstruktio jésentyy toisella tavalla: joudutaan
kysymédn, kuka on tuottamuksesta riippumattoman vastuun kantava toiminnan
harjoittaja (Lakimiesliiton koulutus, Hemmo 2002). Ankaran vastuun tilanteessa ei
siis edellytetd korvausvastuun syntymiseen vahingonaiheuttajan tuottamusta.
Alueille, jossa ankara vastuu tulee sovellettavaksi, on yleistd, ettd harjoitettava
toiminta sisdltdd huomattavan vahinkoriskin (KKO 2000:72). Ankaran vastuun
tilanteissa ei voida vedota sopimusulkoisen isdnnidnvastuun rajoituksiin. Ankaran
vastuun tarkoituksena on nimenomaan turvata vahinkoa kérsineelle tehokas
korvaussuoja, minkd vuoksi vastuun tulee ankaran vastuun alaisessa toiminnassa
késittdd myds muut kuin tyontekijddn rinnastettavat itsendiset yrittdjat (Hemmo

1998, s.116- 117). Ankarassa vastuussa korvausvelvollisuuden syntyminen edellyttaa
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vahingon atheutumista ja sen syy- yhteyttd objektiivisen vastuun perustuvaan

toimintaan (Lbid, s. 117).

Sopimusulkoisen isdnnidnvastuun rajallisuus mahdollistaa joissakin tapauksissa my0s
vastuuriskien siirron. Yritys voi valttdd tietyissd riskialttiista toiminnosta aiheutuvan
korvausvastuun ulkoistamalla toiminnon itsendisen yrityksen hoidettavaksi.
Kuitenkin esimerkiksi Ympéristovahinkolain 7§:n mukainen korvausvelvollisten
maédrittely voi johtaa siihen, ettd ulkoistaminen ei lakkauta toimeksiantajan vastuuta
harjoitettavasta toiminnasta. YmpVahl 7,1§:n mukaan toiminnan harjoittaja vastaa
toiminnasta johtuvasta ympéristovahingosta silloinkin, kun vahinkoa ei ole aiheutettu
tahallisesti tai huolimattomuudesta. Ympéristovahinkolaissa on siis omaksuttu
ankaran vastuun periaate toiminnanharjoittajan vastuu (YmpVahL):n nojalla
tarkoittaa isdnndnvastuunomaista vastuuta tyontekijoisti ja  epditsendisistd
pienyrittdjistd. Vastuu voi ulottua kattamaan myds itsendisen yrittdjin aiheuttaman
vahingon (Hollo- Vihervuori 1995, s.235). Niin voi tapahtua, kun vahingon on
aiheuttanut esimerkiksi yrityksessd satunnaista tyotd, kuten huoltoa, laitetoimitusta
jne. suorittanut palveluyritys. Seuraavassa esimerkki juuri tdménkaltaisesta

tilanteesta:

KKO 2001:61

Kadun pééllystdmisen pohjatydstd syntynyt térind oli aiheuttanut rakennuksen seinin
halkeamia. Kaupunki, jonka lakisddteisiin velvollisuuksiin kadun rakentaminen
kuului, oli YmpVahL:n tarkoittamana toiminnan harjoittajana tuottamuksesta
riippumatta vastuussa vahingon korvaamisesta, vaikka tyon oli suorittanut itsendinen

urakoitsija.

Yrityksen vastuu ulkoistettujen toimintojen osalta ei voi kuitenkaan aina perustua
YmpVahl 7§:n kohtaan. YmpVahl 11§:n nojalla korvataan tietylld alueella
harjoitetusta toiminnasta aiheutuva vahinko. Huomattavaa ulkoistamisen kannalta on
YmpVahL 7,1§ 2 kohdan sddnnds, jonka mukaan tuottamuksesta riippumaton
korvausvastuu ympéristovahingosta on my®ds sillé, joka on rinnastettavissa toiminnan

harjoittajaan. Esimerkkind oikeushenkilond erillisen, mutta todellisuudessa
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epditsendisen yhteison, esimerkiksi tytdryhtion, toimiminen tosiallisesti toisen yhtion

lukuun (Kiiha 2002, s.189).

Alihankkijat ovat tietyissd tilanteissa miédradvéan yrityksen kontrolloitavissa olevia
riippuvaisia yhtiditd, ja tdlloin ulkoistaja- alihankkija suhde muistuttaa hyvin paljon
emo- ja tytdryhtion vilistd suhdetta, poikkeuksena ettei riippuvuus perustu
omistukselle vaan sopimukselle (Kiiha 2002, s.192). Kéytinnossd vastuusuhteet
saattavat verkostoituneessa yritystoiminnassa olla hyvin monimutkaisia. Yksi
alihankkija on esimerkiksi useimmiten sopimussuhteessa usean ulkoistajan kanssa,
alihankkijalla voi olla omia alihankkijoita jne. N&in yrityksen asettaminen aina
omasta tuottamuksestaan riippumattomaan vastuuseen kayttdmiensd itsendisten
yrittdjien aiheuttamasta vastuusta johtaisi vastuusuhteiden hdmértymiseen ja
yrityksen riskienhallinnan vaikeutumiseen. Ympdaristovahinkolain 7,2§ vahinkoa
lukuun ottamatta tuote- ja ympéristovastuun osalta kansainvilisesti tunnettu keino
siirtdd riskialtis toimintomuoto itsendisen yrityksen kannettavaksi on ulkoistaminen.
Jos tillaista keinoa kdytetddn, varmistauduttava on siit, ettd ulospéin syntyy oikea ja
yksiselitteinen kuva siitd, mikd yhti0 vastaa tietystd toiminnasta tai tuotannosta.
Omistuspohjan ja johdon erillisyys toimeksiantajaan ndhden ovat tietenkin eduksi

téllaisessa tilanteessa (Lakimiesliiton koulutus, Hemmo, 2002).

3.2.4 Ulkoistajan sopimusvastuu

Monesti ulkoistajan suoritus sopimuskumppaniaan kohtaan on ollut virheellinen ja
virheen syy on ollut ulkoistettua toimintoa hoitavan alihankkijan suorituksessa.
Talloin ulkoistaja voi joutua vahingonkorvausvelvolliseksi sopimuskumppaniaan
kohtaan, Kauppalakia sovellettaessa néihin tilanteisiin, vastuuperuste on riippuvainen
syntyneen vahingon lajista. Vailittomissd vahingoissa vastuuperusteena on
kontrollivastuu ja vélillisissd vahingoissa tuottamusvastuu (KL 27§ ja 40§).KUVA
10:
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Sopimus Sopimus

«— Vahingonkorvausvaatimus

Jos virhe on aiheutunut alihankkijan toiminnasta, on ulkoistajalla mahdollisuus ajaa
regressiokannetta tdtd vastaan, mikéli heiddn vilisistd vastuunrajoitusehdoista ei
muuta ilmene. Sopimusoikeudessa velkojalla on kéytossdin monia muitakin
oikeussuojakeinoja vahingonkorvauksen lisdksi: pidittyminen omasta suorituksesta,
luontoissuoritusvaatimus, virheen korjaus, hinnanalennus, sopimuksen purkaminen,
sopimuksen irtisanominen, rikkojaisraha, kdsirahan menetys jne. riippuen osapuolten
sopimuksesta. Oikeussuojakeinot ovat kéytettdvissd yrityksen sopimuskumppanilla
samanlaisina riippumatta siitd, onko yrityksen suoritushdirid aiheutunut yrityksen
oman organisaation sisdlld vai ulkoistetusta toiminnosta (Hemmo 1997, s.208).
Normaalisti sopimusriidat késitellddn yleisessd tuomioistuimessa, mutta jos riitaa ei
haluta viedd tuomioistuimeen, on toisena vaihtoehtona asian késittely
vélimiesoikeudessa. Tdma edellyttdd kirjallista vilityssopimusta. Vélimiehid voi olla
yksi, mutta yleensd kolme. Vilimiehet ovat tietyn alan asiantuntijoita kuten
esimerkiksi professoreja, KKO tuomareita, asianajajia, diplomi- insinooreja, KHT-

tilintarkastajia jne. riitaisesta alasta riippuen (Hoppu- Hoppu, 2003, s.146- 147).

Yritys voi joutua vahingonkorvausvastuuseen sopimuskumppaniaan kohtaan
kontrollivastuun perusteella, kun heidén véliseensid sopimussuhteeseen sovelletaan
kauppalakia. Vahingonkorvausvelvollisuus perustuu kontrollivastuuseen myyjén
viivastyksen (KL 27,1§) ja tavaran virheen (KL 40,1§) osalta. Kontrollivastuu
perustuu ajatukselle, jonka mukaan myyjén tulee vastata vaikutuspiiriinsd kuuluvista
odottamattomistakin tapahtumista. Jos suorituksen virhe on osapuolten kontrollipiirin
rajojen sisélld, ei hdn voi vapautua vastuusta edes osoittamalla itse toimineensa
huolellisesti (HE 93/ 1986, s.29). Myyjé voi vilttda kontrollivastuuseen perustuvan
korvausvastuun, mikéli kaikki (KL 27,1§):ssd sdddetyt vastuuperusteet ovat

osoitettavissa:
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1.Tavaran luovuttamiselle oikeaan aikaan on ollut este

2.Este on ollut myyjédn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella

3.Myyjan ei ole kohtuudella voitu edellyttdd ottaneen estettd huomioon
kaupantekohetkelld ja

4. Myyja ei olisi kohtuudella voinut vilttdd eikd voittaa esteen seurauksia.

Kontrollivastuussa vastuuvapaus edellyttdd, ettd vapautumisperuste koskee
suoritusvelvollista ja hénen kéyttdmiddn tdytdntoonpanoapulaisia (Lakimiesliiton
kustannus, Hemmo, 2002). Olennaisen tirkedd on pystyd ndyttimdin, ettd este on
ollut yrityksen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Hemmo on tutkinut
kysymystd, kuuluuko yrityksen tietojdrjestelmdssd ilmenevd hiirid yrityksen
vaikutusmahdollisuuksien piiriin. Esimerkkind tietokoneviruksen aiheuttama hiirio,
joka on perdisin usein ulkoisesta ldhteestd, vaikka ilmenee organisaation sisilld.
Virustorjunnan hankkiminen kuuluu aina yrityksen vaikutusmahdollisuuksien piiriin,
mutta jos virus varotoimista huolimatta saastuttaa yrityksen tietojarjestelmén, voisi
kyseessd olla vastuusta vapauttava este. Vallitsevan kannan mukaan tosin yrityksen
itse hoitama tietohallinto kuuluu aina yrityksen kontrollipiiriin (Hemmo 1999, s.57-

58).

Yrityksen sopimusvastuu on melko laaja ulkoistamisen yhteydessd. Kauppalain
27,2§ nojalla ulkoistaja vastaa alihankkijansa virheestd. Ulkoistajan on (KL 27,2§):n
mukaan vastuusta vapautuakseen kyettdvd osoittamaan ns. kaksinkertaisen
suoritusesteen olemassaolo: sekd ulkoistaja ettd alihankkijan tulee tdyttdd KL
27,1§:ssd sdddetyt vastuuvapausperusteet (Kiiha 2002, s.203). Lisdksi ulkoistajan on
ndytettdvd oman esteensd johtuvan alihankkijan virheestid. Ulkoistajan kauppalain
mukainen kontrollivastuu alihankkijasta muodostuu siten huomattavan ankaraksi.
Epédselvdd on, kattaako KL 27,2§ myos palveluita suorittavat alihankkijat, kuten
tavarantoimittajat, suunnittelijat jne. Tdméa ei ole koskaan noussut kovin nikyvésti
esille juridiikassa; kauppalain taustalla oleva ajattelu on melko kielteistd tédllaisen
laajennetun vastuuvapausmahdollisuuden suhteen. Silloinhan olisi mahdollista, etti
yritys voisi ainakin joskus vedota vapautumisperusteena sellaisen apulaisensa

virheeseen, joka on ldhinnd yrityksen yleisen infrastruktuurin tuottaja esimerkiksi
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energian toimittaja, telelaitos, ohjelmistotoimittaja tai vastaava (Lakimiesliiton
koulutus, Hemmo, 2002). Yhteenvetona  kontrollivastuun  késittdvan

ulkoistajayrityksen vastuista:

- Organisaationsa hallinnasta (KL 27,18)

- Sopimusjérjestelyistd: kayttdminsd alihankkijan toiminnasta (KL 27,2§) ja
omasta toiminnastaan ulkoistamissopimuksen hallinnassa (KL 27,1§) seka
Hallittavista  ulkoisista  tekijoistd: ulkoistajan  vaikutusmahdollisuuksien
ulkopuolisista seikoista, mikéli ulkoistaja olisi kohtuudella voinut:

1. Ottaa sopimustekohetkelld huomioon esteen
2. Vilttda esteen tai sen seurausten toteutumisen tai

voittaa ilmaantuneen esteen tai sen seuraukset

Yrityksen vastuu ulkoistamissopimuksen hallinnasta voidaan jakaa kolmeen osaan,
joiden hyvidksyttdvd suorittaminen on edellytys ulkoistajan mahdollisuudelle

vapautua vahingonkorvausvastuusta:

1. Alihankkijan valinta
2. Ulkoistetun toiminnon laadusta ja laajuudesta aiheutuvat erityisvaatimukset

3. Alihankkijan toiminnan valvominen

Kauppalain 27,4§:ssd on sdddetty korvausvastuu vilillisistd vahingoista, joka on
tuottamusvastuuta. Sopimusperusteisessa tuottamusvastuussa ldhdetddn siité, ettd ns.
ekskulpaationdyton tulee koskea myos apulaisia, jos virhe tai viivdstys on sieltd
1ahtoisin (Lakimiesliiton koulutus, Hemmo, 2002). Vastuupiiri
sopimusoikeudellisessa tuottamusvastuussa ulottuu laajemmalle kuin
sopimusulkoinen  isdnndnvastuu.  Samoin  yleisten  sopimusoikeudellisten
periaatteiden mukainen, esimerkiksi palveluita koskeviin liikesopimuksiin
sovellettava vahingonkorvausvastuu perustuu tuottamukselle. Yleensd myyjén
sopimusoikeudellisen vastuupiirin todetaan padsddntoisesti ulottuvan kaikkiin nithin
1998, s.118- 119). Ulkoistajan tuottamus voi ilmetd omana huolimattomuutena

alihankkijan valinnassa, ohjaamisessa ja valvonnassa. Ulkoistaja vastaa myos
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alihankkijansa huolimattomuudesta. Tuottamus on padsdantdisesti
ekskulpaatiovastuuta. Eli vahingonkorvausta vaativan velkojan ei télldin tarvitse
osoittaa velallisen tuottamuksen olemassaoloa. Velallisella on mahdollisuus vapautua
korvausvastuusta ainoastaan, mikdli hin pystyy ndyttdimdin toimineensa
huolellisesti. Jos virhe johtuu alihankkijan tai muun tiytintéonpanoapulaisen
toiminnassa  tapahtuneesta  virheestd, vastuusta vapautuminen edellyttdd
ekskulpaationdyton esittdmisté niin velallisen kuin kyseisen taytéintdonpanoapulaisen

osalta (Hemmo 1997, 5.262).

Yleisesti siis ulkoistaja vastaa apulaistensa toiminnasta samaan tapaan kuin
omastaan. Normaalisti asiakkaan kannalta onkin merkityksetontd, miltd osin
suorituksen tekeminen tai siind avustaminen on delegoitu ulkopuolisille, eiké téta
tyonjakoa voida myoskddn kdyttdd argumenttina  asiakkaan  esittdmada
sopimusrikkomusperusteista vaatimusta vastaan. Ulkoistaja voi kuitenkin vahventaa
asemaansa apulaisilta perdisin olevien hédirididen aiheuttamissa tilanteissa ottamalla
sopimukseen vastuuta rajoittavia ehtoja. Voidaan esimerkiksi mairitelld, ettd tietyt
alihankkijoiden tai muiden apulaisten viivéstykset tai virheet ovat suoritusvelvollisen
kannalta vastuusta vapauttavia ylivoimaisia esteitd. Liian kohtuuttomia ehtoja ei
voida tehdd, koska silloin ulkoistaja ei vastaisi miltddn osin alihankkijansa
toiminnasta. Vastuuvapausehdoissa ylivoimaisiksi esteiksi voidaan maiéritelld
esimerkiksi alihankkijan toimitushdiriot, raaka-aineen saannin vaikeudet, konerikot
tai avainhenkilon poissaoloon liittyvédt ongelmat. Kansainvilisesti vakiintuneen
periaatteen =~ mukaan  vastuunrajoitukset = menettdvdit  sitovuutensa,  jos

sopimusrikkomus on tahallinen tai térkeén huolimaton (Hemmo, 2002, s.20 ja 28).

3.2.5 Immateriaalioikeudet ja salassapito ulkoistamishankkeessa

Ulkoistamisessa tulee ottaa huomioon monia seikkoja liittyen
immateriaalioikeuksiin. Yrityksen liiketoiminnasta riippuen ulkoistamisessa on
otettava huomioon teollisoikeuksia, tekijdnoikeuksia ja ldhioikeuksia. Myos
(SopMenL ja RL):ssa sdddetyt tietotaidon- ja yrityssalaisuussuoja tulee muistaa

ulkoistamiseen ryhdyttidessd. Jos ulkoistavan yrityksen tuote ja varallisuusarvo
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muodostuu esimerkiksi ohjelmasta tai ohjelmistosta, tulee kyseeseen ldhinnd
tekijdnoikeudet tai patentit ulkoistamishankkeessa. Ulkoistavan yrityksen on tirkeda

tehda selvidksi muutamia kysymyksid ennen ulkoistamisen aloittamista:

- IPR- tase ennen ulkoistamista: Mitd olemassa olevia oikeuksia liittyy yhtion
tuotteisiin, tuotekehitykseen tai muuhun osaamiseen?

- Mité osaamista siirtyy henkildston mukana toimittajalle?

- Mitd palveluiden tuloksiin liittyvid oikeuksia tdytyy siirtyd ulkoistavalle
yritykselle?

- Mihin palveluiden tuloksiin ulkoistava yritys tarvitsee toimittaja yritykseltd ”
Kaikki oikeudet tai yksinoikeudet ”? ja,

- Miten turvataan ulkoistavan yrityksen IPR- asema sopimuksen pééttyessi?

(Lakimiesliiton koulutus 2003, Tarkela)

Kun ldhdetddn ulkoistamaan, niin ensimmaiisend asiana ainecttomiin oikeuksiin
liittyen tulisi selvittdd molempien yritysten IPR- tase eli médritelld kummankin
osapuolen olemassa olevat oikeudet ja aineistot. Ulkoistamissopimuksessa tulee ottaa
huomioon tarvittavat rajaukset eli ammattitaito, itse kehitetyt ideat sekd muut "IPR”
médritelmdt: “toimittajan teknologia”, “asiakkaan teknologia”, “Toimittajan IPR”,
”Asiakkaan IPR”, ”Sallittu kdytt6”, Tulosaineisto” jne. Yleisesti ulkoistamisessa ei
siirry IPR- omistuksia, ellei sopimuksessa nimenomaisesti toisin mééréta (Lbid). Jos
toisen osapuolen IPR: iin myonnetddn lisenssejd eli kdyttdoikeuksia tulee sopia
ovatko ne asiallisia, alueellisia, ajallisia sekd yksinomaisia vai ei- yksinomaisia.
Lisenssit myOnnetddn yleisesti madradamattomiksi ajaksi tai toistaiseksi voimassa
oleviksi (Takki 1999, s.137). Lisensoinnissa huomioitavaa on juuri sen laajuus,
korvausvelvollisuus sekd toimitusvastuut jotka tulee sopimuksessa huomioida.
Tarkedd lisenssisopimuksien kohdalla on my6s sopimuksen purkamisen vaikutukset.
Salassapitovelvollisuus on myos erittiin tarkedd ulkoistamisessa.
Salassapitomddridysten osalta on ulkoistamissopimuksissa vastattava ainakin

seuraaviin kolmeen kysymykseen:

1. Millaiset tiedot ovat luottamuksellisia ja salassapidettivia?

2. Miten kauan salassapitovelvollisuus kestda? Ja
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3. Mité salassapitovelvollisuuden rikkomisesta seuraa (Takki 1999, s.91)

Salassapitosddnnokset kuuluvat kaupallisten sopimusten vakioehtoihin. Tietoa ei

yleensa pidetd salassapitosdénnosten alaisena seuraavissa tilanteissa:

1. Julkinen tieto tai julkiseksi tuleva tieto tai,
2. Itselld jo olemassa oleva tieto tai itse kehitetty tieto

3. Muulta saatu tieto (Rahnasto 2001, s.86).

Ennen varsinaista sopimusta voidaan my0s tehdi erillinen salassapitosopimus (Non-
Disclosure Agreement, NDA) tai esi- tai aiesopimus. Jos tdllaisiin sopimuksiin on
siséllytetty esimerkiksi lauseke ” Luottamuksellista tietoa ei saa hyodyntdd muutoin

2

kuin tidmén sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ”, voi osapuoli pyrkid estiméin
lausekkeen nojalla neuvotteluissa paljastuneen tiedon kéyttimistd, vaikka hanke

olisikin jéényt toteutumatta (Takki 1999, s.94).

Salassapito on monesti periaatteessa ainoa keino suojata ideoita. Know How,
tutkimussuunnitelmat, liikkesuunnitelmat ja ideat ja muut saattavat jiddd wvaille
tekijdnoikeudellista tai teollisoikeuden antamaa suojaa, ja tdimé tulee muistaa my0s
ulkoistamissopimuksia harkitessa (Tarkela 1998, s.45). SopMenL 4§:n mukaan

litkesalaisuudet voivat saada suojaa kolmessa eri tilanteessa:

1. Yritysvakoilussa: kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittdd hankkia tietoa
litkesalaisuudesta eiké kdyttdd tai ilmaista ndin hankkimaansa tietoa (SopMenL 4§
Imom)

2. Elinkeinoharjoittajan palveluksessa olevan salassapitovelvollisuus: tietoon saatua
litkesalaisuutta ei ole lupa palvelusaikana oikeudettomasti kiyttdd eikd ilmaista
(SopMenL 4§ 2mom)

3. Toimeksiantojen kuten konsulttien, lakimiesten ja myds omien tyontekijoiden
salassapitovelvollisuus: toimeksiantojen yhteydessa tiedoksi saatua litkesalaisuutta ei
ole lupa kéyttdad eikd ilmaista. Salassapitovelvollisuus jatkuu  my6s

toimeksiantosuhteen paityttydkin (SopMenL 4§ 3mon)
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Tyotekijd joutuu siis usein sitoutumaan siihen, ettei tydsopimuksensa pdittymisen
jilkeenkddn siirry kilpailijan palvelukseen tai aloita omaa toimintaa (Kdhkonen
1994, s.248) Tyontekijin vapautta valita tydpaikkansa ei saa kohtuuttomasti
kuitenkaan rajoittaa. Tyosopimuslain mukaan tyOntekijad ja tyOnantaja voivat sopia,
ettei tyontekijd vaihda tydpaikkaa kuuden kuukauden aikana tydsuhteen
paittymisestd ja jos tyontekijd saa erillisen korvauksen, voi kilpailukiellon
voimassaoloaika olla yksi vuosi (TSL 16§). Kilpailukiellon asettamiselle on oltava
erityinen, perusteltu syy, kuten toistuvasti tyOntekijin tietoonsa saamat

litkesalaisuudet (TSL 163).

KKO: 2005/ 50 Kilpailukielto

Kauppahuonetoimintaa harjoittaneen yhtion palveluksessa olleen tuotepédillikon
tyosopimukseen liittyi  kilpailukieltosopimus. Liikkeenluovutuksen johdosta
tuotepdéllikko siirtyi toisen yhtion palvelukseen. Vaikka alkuperéiselld tyonantajalla
oli ollut kilpailukieltosopimuksen tekemiseen tydsopimuslain 16 a §:ssd (724/1990)
edellytetty erityisen painava syy, sopimus oli seuraajaan nihden péteva vain, mikéli
myds silld oli sopimuksen voimassa pitdmiseen mainitussa sddnnoksesséd edellytetty

erityisen painava syy.

Uudistetun tydsopimuslain 55/ 2001 3 luvun 4§:n mukaan tyontekijin kielto kayttda
hyddykseen tai ilmaista muille tyOnantajan ammatti- tai liikesalaisuuksia lakkaa
tyosuhteen piittyessd, ellei tietoja ole saatu oikeudettomasti (Takki 2003, s.282).
Myos liikesalaisuuksia voidaan lisensoida. Lisenssimaksua vastaan yritys saa silloin
kiyttoonsd toisen yrityksen liikesalaisuuksia. Puhutaan tdlloin Know How-

lisensseistd (Haarmann 2001, s.257).

Ulkoistamissopimus on erittdin tirkedssd roolissa ulkoistushankkeessa ja sen
tekemiseen tulee uhrata resursseja, koska silld sddstdd paljon uudelleenneuvottelu
kustannuksissa ja mahdollisissa oikeudenkdyntikuluissa. Vain huolellisella
valmistelulla ja hyvilldi sopimuksilla varmistetaan onnistunut ulkoistus
(Lakimiesliiton koulutus, Taipale, 2002). Jokainen ulkoistamissopimus edellyttda

useiden juridiikan osa-alueiden tuntemusta. Monesti ulkoistamiseen liittyy laaja
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sopimuspaketti, johon sisdltyy esimerkiksi palvelusopimuksia sekd litketoiminnan
arvioitavaksi myds esimerkiksi yhteisyrityksen perustaminen, osakassopimukseen,
kilpailuoikeuteen tai muuhun lainsédadantoon liittyvid seikkoja. Se miti sopimuksia ja
seikkoja tulee huomioida, riippuu ulkoistamismallin valinnasta yrityksissa.
Esimerkiksi jos péétetddn ulkoistaa yhteisyritysmallilla (Joint Venture), niin
huomioon tulee ottaa salassapitosopimukset (NDA), aiesopimukset, kauppakirjan

laatimiset, osakassopimukset ja palvelusopimukset.

KUVA 11:
YHTEISYRITYSMALLI IT-liiketoiminnan siirto/ kauppakirja
(Palvelusopimus)
T
Toimittaja . Yhteisyritys . Ulkoistaja
- =
Oy Oy
Oy
Osakassopimus

Jos taas péadtetddn ulkoistamisvaihtoehdoksi kumppanuusmalli (Partnership), niin
laadittava on NDA- sopimus, aiesopimus, kauppakirja ja palvelusopimus (Tarkela,

2003, Lakimiesliiton koulutus)

KUVA 12:
KUMPPANUUSMALLI
IT-liiketoiminnan siirto/ kauppakirja
Toimittaja Palvelusopimus Ulkoistaja
Oy Oy
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3.3 Teollisoikeussalkun ulkoistaminen

3.3.1 Immateriaalioikeuksien markkinat

Immateriaalioikeuksien markkinat ovat tdlld hetkelld vield melko alkeelliset.
Yritykset luoda  hyvid  markkinapaikkoja  immateriaalioikeuksille  ovat
epdonnistuneet. Vaikka immateriaalioikeuksilla on suuri taloudellinen arvo, etenkin
jos mukaan luetaan yritysten arvo vihennettyni aineellisen varallisuuden arvolla, on
ndiden markkinat kehittyméattomat. Tarkasteltaessa yksin sinéllddn laajaa patenttien,
tietokoneohjelmien, musiikin ja elokuvien lisensointia, markkinat ovat laajat ja

toimivat.

Monet yritykset luoda hyvid markkinapaikkoja immateriaalioikeuksille ovat
epdonnistuneet. Yksi esimerkki tdstd on PL-x, (Patent and Licence Exchange,
www.pl-x.com), jonka liikeidea perustui siithen, ettdi immateriaalioikeudet
muodostavat numeerisesti mitattuna valtavat markkinat. Huolimatta sindnsa
toimintakelpoisesta Internet-markkinapaikasta kauppa ei koskaan noussut
volyymiltaan merkittdvédksi. Kaksi syytd PL-x:n kuten muidenkin vastaavien
yritysten epdonnistumiseen ovat se, etti tilastoissa ilmenevésti arvostaan huolimatta
immateriaalioikeuden kaupasta merkittivd osa on yritysten sisdistd kauppaa ja se,
ettd immateriaalioikeudet ovat voimakkaasti yksilollisid. Edes suuri IBM:n
lisenssimarkkinapaikka ei muuta asiaa, koska markkinat koostuvat vain yhden
yrityksen patenteista, ja se palvelee samalla yrityksen omana tietoldhteend niiti, joita
tietyt tekniikat kiinnostavat ja jotka todistetusti ovat tietoisia IBM:n patenteista

(Jarvenoja, 2004, s.1).

Jos vertailemme esimerkiksi rahoitusmarkkinoita, immateriaalioikeuksien kaupan
rakenteet ovat yksinkertaisia. Rahoitus- ja osakemarkkinoille on kehittynyt
jatkuvasti uusia instrumentteja riskienhallintaan. Tarjolla on esimerkiksi optioita,
swappeja ja niin edelleen. Immateriaalioikeuksien ongelma on niiden arvottaminen:
miten arvioida ainutlaatuisia yksinoikeuksia. Kuitenkin jotakin myds IPR-

alueellakin on tehty. Vuonna 1997 laskettiin liikkeelle yhteensd 55 miljoonan
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dollarin kymmenvuotinen bondi, jonka vakuutena ovat 25:n ennen vuotta 1990
julkaistun David Bowie- albumin tekijdnoikeuksien rojaltit. Liikkeellelaskijan
kannalta olennaisinta on saada etukiteen kerralla nettoarvo kymmenen vuoden
tuloista. Ostajille puolestaan liikkeellelasku tarjosi mahdollisuuden tuottoisaan
sijoitukseen ja riskiin, jonka suuruutta ainakin joillakin saattoi olla Bowieta

paremmat mahdollisuudet arvioida (Jarvenoja, 2004, s.2)

Musiikin  tekijdnoikeusmaksut jo julkaistuista teoksista ovat vakiintuneita
esimerkkejd vastaavanlaisista bondeista. Suomessa Teosto ry valvoo musiikin
tekijoiden oikeuksia. Tekijét joilla on yksinoikeus johonkin teokseensa luovuttavat
Teostolle oikeutensa ja Teosto kdy ndilld oikeuksilla kauppaa. Eli siis musiikin
tekijoiden immateriaalioikeussalkku on ulkoistettu Teosto ry:lle. Teosto edustaa
sekd koti- ettd ulkomaalaisia séveltdjid, sanoittajia, sovittajia ja musiikin kustantajia.
Musiikin  kdytostd kerddamét rahat Teosto ohjaa edustamilleen tekijoille ja
kustantajille. Kerétyistd korvauksista 87 prosenttia menee suoraan tekijoille,
kustantajille ja kotimaisen musiikin edistdmiseen ja loput noin 13 prosenttia menee
toiminnasta aiheutuneiden kulujen kattamiseen (www.teosto.f1). Teosto periaatteessa
hoitaa siis musiikin tekijoiden ja muiden asiakkaidensa immateriaalioikeussalkun

hallintaa.

Vaikka bondien tai muiden immateriaalioikeusperusteisten instrumenttien
litkkeellelaskusta ei ole tullut ainakaan vield suurta innostusta, kysymys kuuluu,
onko hyvid syitd, miksei immateriaalioikeuksia voisi kohdella kuten muitakin
varallisuuserid tai tulonldhteitd, joihin liittyvid riskejd tai tuloja voi muuttaa
arvopapereiksi? Nykyisin esimerkiksi patentit eivit kelpaa sijoitusinstrumenteiksi.
Syitd arvopaperistamiseen on kuitenkin useita. Yksi ndistd on juuri tulojen ajoitus
Bowie- tapauksen kuvaamalla tavalla. Myods monelle teknologiayritykselle, jolle
johonkin teknologiaan investoimisesta on tullut vakiintunut tulovirta,
arvopaperistaminen tarjoaa yhden uuden rahoitusvaihtoehdon. Erityisesti tilanteissa,
joissa jokin patentti tai jokin patenttipooli on standardoitu, nimé patentit saavat
merkittdvid institutionaalista tukea. Arvopaperistamisen peruste voi olla myos
tiettyjen vakiintuneiden ja muita varmempien tulojen eriyttimisen myotd saatava

parempituottoinen rahoitus. Ndiden edelld mainittujen syiden liséksi teknologioiden
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taustalla immateriaalioikeuksien arvopaperistamiseen voi olla muitakin syita.
Esimerkiksi jos yritykselld on tosiallisesti varaa investoida vain toiseen kahdesta
kilpailevasta teknologiasta, joista ainoastaan toisen voidaan odottaa saavuttavan
aseman standardina, tima on sopiva paikka riskienhallinnan instrumenteille. Joskus
myo6s ulkopuolisilla, esimerkiksi jotakin teknologiaa tukevan tai sille rakentavan
toisen teknologian toimittajalla, voi olla parempaa tietoa teknologian
mahdollisuuksista. Télloin arvopaperistaminen tarjoaa paremman ja herkemmén

mittarin markkinoille tiettyjen teknologioiden merkityksestd (Jarvenoja, 2004, s.2).

Kirjanpitovaatimukset ja verotus voivat maasta ja kdytdnnostd riippuen kohdella
arvopaperistamista eri tavoin, jolloin tulojen tai taseen merkintédtavalla yhtion tulos
saadaan ndyttdméén erilaiselta kuin muutoin (Jarvenoja, 2004, s.2). Nykyisen IFRS-
standardin mukaan porssiyhtididen on pakko merkitd tietty aineeton omaisuus
taseeseen. Esimerkiksi patentit ovat vaihto-omaisuutta, joilla voidaan periaatteessa
kdydd kauppaa. Ostamalla patentti itselle, jalostamalla sitd ja myymadlld se sen
jilkeen pois, voidaan saada aikaan merkittdvidkin kassavirtoja. Koska taseeseen
merkitddn immateriaalioikeuden kdypd arvo, niin kdytdnnossd timid kiypd arvo
voidaan hyvin pitkélle itse maééritelld. N&in tdméd johtaa siihen, ettd
immateriaalioikeuden arvo on taseessa liikuteltavissa halutessa korkeammaksi tai
alhaisemmaksi. Ndin IFRS- standardin myotd listatuille yhtidille IPR:n arvon

keinottelu on yksi tyokalu huolelliseen verosuunnitteluun.

Jarvenojan mukaan erids tulevaisuuden visio on, ettd teknologiamarkkinat eivit enda
merkitse vain kykyd tuottaa ja valmistaa teknologioita ja suojata nditd
immateriaalioikeuksin, vaan etti ndiden rinnalla markkinoilla on varsin vapaa
mahdollisuus arvottaa suoraan eri teknologioihin liiittyvid immateriaalioikeuksia ja
siten vilittdd tietoa eri teknologioiden arvosta tutkimukselle ja kehityspéddtoksille.
My®ds arvopaperistamisen ohella optioilla tulee olemaan huomattavaa kéyttoarvoa.
Riskienhallinnan kannalta optiot tietyn teknologian hyodyntdmiseen tarjoavat
tehokkaan keinon turvata mahdollista omaa tuotekehitystd tai tuotantoa ja

tasapainottaa kilpailevaan teknologiaan liittyvai riskid (Jarvenoja, 2004, s.3).

103



Arvopaperistaminen vaatii yleisesti hyviksyttdvid due diligence-menettelyja
paljastamaan mahdolliset patenttien piteméttdomyyteen vaikuttavat tekijét,
luovutussopimusten olemassaolon ja pétevyyden sekd muut vastaavat seikat
(Jarvenoja, 2004, s.3; Wilkman, 2004, s.3) Rojaltipotentiaalin kohdalla,
arvopaperistaminen edellyttdd hyvéksyttdvien lisensointiechtojen- ja ohjelmien
luomista ja tehokasta tiytdntoonpanoa. Nykyisilli arvopapereilla on monesti
erilaisia arvoa suojaavia mekanismeja, ja myds immateriaalioikeuksien osalta

tallaisten mekanismien tarve olisi kieltimattd suuri (Jirvenoja, 2004, s.3).

3.3.2 Teollisoikeussalkun yhteys pddomasijoittamiseen

Padomasijoittaminen (Venture Capital) on sijoitusten tekemistd listautumattomiin
yrityksiin, joilla on hyvét kehitysmahdollisuudet. Kommandiittiyhtiomuotoisten
padomasijoitusrahastojen miirdaika on yleensd 10 vuotta, mutta paddomasijoittajan
tavoite on kerdtd uusi rahasto 2-5 vuoden vélein. Alun perin Yhdysvalloista alkanut
paddomasijoittaminen on 1990-luvun lopulla muodostunut erittdin tarkedksi ja usein
ainoaksi rahoituskanavaksi uusille teknologiayrityksille ja innovaatioihin perustuville
kehityshankkeille.  Kyse on puhtaasti  innovaatioiden  kaupallistamisen
mahdollistamisesta  riskirahoittajien  investoinneilla.  Pd&omasijoittaja  usein
mahdollistaa innovaation kaupallistamisen, koska muuta rahoitusta ei ole saatavilla
ilman vakuuksia (Lauriala, 2004, s.13- 15). Suomen padomasijoitusyhdistyksen
kerdamien tilastojen mukaan Suomalaisten vuonna 2004 tekemit sijoitukset olivat
arvoltaan yhteensd 369 miljoonaa euroa ja sijoituksia tehtiin yhteensd 419 kappaletta,
joista suurin osa kohdistui Life Sciences- sekd ICT-sektoreille. Pddomasijoitukset
kasvoivat vuodesta 2003 12,5 prosentilla. Suomaisten pddomasijoittajien hallinnoima

padoma oli vuoden 2004 lopussa yhteenséd 3129 miljoonaa euroa (www.fvca.fi).

Immateriaalioikeuksilla suojattujen teknologioiden kaupallinen hyddyntiminen on
laajentunut myos teknologiayhtididen merkittaviksi litketoiminnaksi.
Immateriaalioikeudet ovat monesti innovaatioyhtididen kaupallisen potentiaalin
perusta. Kohdeyhtion kilpailuedut ja osaaminen taytyy olla oikeudellisesti suojattu ja

juridisesti vahvalla perustalla, jotta varmistetaan, ettd kohdeyhtion tuotekehitykseen
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tehdyilld investoinneilla saavutetaan toivottu tulos. Pddomasijoittajat kiinnittdvit
erityistd huomiota yrityksen immateriaalioikeuksiin, etenkin due diligence- vaiheessa
ennen sijoittamista yhtioon, koska immateriaalioikeuksilla on suora yhteys yrityksen

arvoon (Lauriala, 2004, s.191).

Immateriaalioikeuksien tutkimisen jidlkeen péadomasijoittajat selvittdviat yhtion
mahdollisuuksia  ylldpitdd oikeudellisia  suojamekanismeja  tulevaisuudessa.
Esimerkiksi millaisia oikeudellisia ongelmia voi olla odotettavissa, mikili suojaukset
pidetddn nykyiselld tasolla, ja ennen kaikkea, millaisia kustannuksia tai muita riskeja
litketoiminnalle voi aiheutua riitaisuuksista kuten patenttioikeudenkiynneista.
Padomasijoittajat pyrkivét sijoittamaan kohdeyhtioihin, jotka ovat huolellisesti
selvittdneet oman immateriaalioikeus eli IPR- statuksensa vahvuudet ja heikkoudet ja
tehneet suunnitelmia heikkouksien parantamiseksi ja vahvuuksien hydodyntidmiseksi.
Kohdeyhtiot, jotka laiminlyovdt huolellisen IPR- suunnittelun, lisddvit

epdonnistumisen riskid sijoittajan kannalta huomattavasti (Lauriala 2004, s.192).

Teknologiansiirto on vaihtoehtoinen liiketoimintamalli kohdeyhtion omalle
tuotekehitykselle. Monet menestyvét innovaatioyhtiét ovatkin minimoineet pitkén
tuotekehityksen mukanaan tuomia riskejd lisensoimalla immateriaalioikeuksiaan,
lahinnd patentteja ja nithin liittyvid tutkimustietoja kolmansille osapuolille.
Pddomasijoittajan  kannalta immateriaalioikeuksien ja osaamisen lisensointi
kohdeyhtion strategisena vaihtoehtona on kaksiterdinen miekka: vaikka toiminta
tuokin yhtidlle kassavirtaa, se vie yhtioltd niukkoja resursseja, joita se tarvitsee
pitkdn tdhtdimen kehitystydssddn. Pahimmillaan kohdeyhtion fokus hajoaa ja

tuotteiden kehitys vaarantuu resurssipulan vuoksi (Lbid, s.195).

Patenteilla ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattujen teknologioiden sekd
suojaamattoman salaisen tietotaidon kohteena olevien teknologioiden hankkiminen ja
niihin liittyvien kdyttdoikeuksien luovuttaminen on mahdollista useilla eri tavoilla.
Yritysten oman kehitystyon lisdksi esimerkiksi yritysostot ja  yritysten
yhteenliittymét (fuusiot) toimivat teknologiahankintojen apuvélineini. Monessa
piddomasijoittajan irtaantumisessa on tosiallisesti kyse kohdeyhtion suojatun

avainteknologian ja ydinosaamisen kaupasta. Teknologioiden hankinnassa kéytetdan
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merkittdvissi madrin  lisenssisopimuksia.  Lisenssisopimuksiin  sisdllytetddn
normaalisti my0s teknologiaan kohdistuvien suojaoikeuksien hakemista, ylldpitoa
sekd  loukkaustilanteita  koskevia ~ sopimusehtoja. =~ Varsinkin  alkavan
teknologiayrityksen kehittdminen ja kasvu vaatii lihes poikkeuksetta yrityksen
ulkopuolista rahoitusta. Mitd riskipitoisempaa liiketoimintaa tavoitellaan, sen

ilmeisempéd on pddomarahoituksen tarve (Lauriala 2004, s.197)

3.3.3 Teollisoikeussalkun hankinnan ja ylldpidon ulkoistaminen

Etenkin teollisoikeudellisiin kysymyksiin liittyvéd palveluntarvetta on kysynnén
myoOtd syntynyt tyydyttdmddn vain ndihin kysymyksiin keskittynyt asiamieskunta.
Asiamieskunta jakautuu patenttiasiamiehiin ja tavaramerkkiasiamiehiin. Patentti- ja
tavaramerkkiasiamiesten ~ perinteiseen  tehtdvinkuvaan kuuluu avustaminen
asiakkaiden keksintdjen tai tunnusten suojaamisessa ja osallistuminen heidin
oikeuksiensa puolustamiseen mahdollisissa oikeudenkdynneissd. Asiamiesten
toimenkuva on aikaa mydten laajentunut erityisesti immateriaalioikeuden
kansainvalistymisen ja kauppapoliittisen kehityksen seurauksena, mikd on asettanut
uusia vaatimuksia alalla toimivien asiantuntemukselle. Suomessa on arviolta 400

teollisoikeudellisia asiamiestehtivid hoitavia henkil6itd (KTM 9/2004, s.11).

Immateriaalioikeussalkun ~ suojaaminen on  merkittdivd osa  nykypdivin
yritysstrategiaa. Eri suojaoikeuksien perinpohjainen tuntemus on valttimitonta, jotta
suojan hakija voi valita parhaat suojamuodot ja saamaan niistd parhaan mahdollisen
hyodyn. Asiamiesten toimenkuva on laajentunut kattamaan my0s muun muassa
yritysten IPR- strategian suunnittelun. Yritysten IPR- strategia tulee aina sopeuttaa
vallitseviin olosuhteisiin, mikd vaatii sekd kansallisen ettd kansainvilisen

markkinatilanteen ja lainsdidannon jatkuvaa seurantaa.

Patenttiasiamiehiltd edellytetddn teknistd tietimystd, jonka perusteella he voivat
arvioida keksinndn patentoitavuusmahdollisuudet ja pystyvdt huolehtimaan
patenttihakuprosessista kokonaisuudessaan. Patenttiasiamiechet vastaavat myos

tarvittavien kdédnnosten laatimisesta. Asiamiehilld on oltava perusteellinen tuntemus
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patenttilainsdddédnnostd. Euroopan patenttisopimusta uudistettiin  vuonna 2002.
Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan l&hiaikoina, ja siksi my6s Suomen kauppa- ja
teollisuusministerid asetti tyoryhmén vuonna 2003 selvittimddn uusien muutoksien
vaikutuksia. Uudistamissopimuksen tidrkeimpié lisdyksid on asiamiehen ja asiakkaan
vidlisen kirjeenvaihdon salassapitovelvollisuutta koskeva soveltamissddnnos 101a
“attorney evidentiary privilege”. Sddnnon mukaan kaikki asiakassuhteeseen liittyvi
kirjeenvaihto asiamiehen sekéd asiakkaan tai kenen tahansa muun henkilon vililld on
pysyvisti salassapitovelvollisuuden alaista, ellei asiakas ole sellaisesta oikeudesta

luopunut (KTM, 9/2004, s.22).

Kauppa- ja  teollisuusministerion  asettama  tyoryhmid  ehdottaa,  etti
salassapitovelvollisuus koskisi rekisterdityja patentti- ja tavaramerkkiasiamiehid seké
heiddn apulaisiaan. He eivdt saisi luvatta ilmaista mitddn, mitd he ovat
toimeksiannossaan saaneet tietda pddmieheltddn patenttiasioiden,
hyodyllisyysmalliasioiden, tavaramerkkiasioiden tai mallioikeusasioiden osalta.
Kielto koskisi sekd suullista ettd kirjallista tietoa (KTM, 9/2004, s.23). Tami uusi
”asiamiesprivilegi” on siis merkittdvd muutos patenttiasiamiesten luottamukselliseen
toimintaan ndhden. Aikaisemmin Suomessa ei ole ollut maédrayksiad
patenttiasiamiehen ja asiakkaan vélisen kirjeenvaihdon salassapidon osalta. Erillinen
aloite kyseisen salassapitovelvollisuuden kayttdonottamiselle on tullut pddosin
patenttiasiamiehiltd. Pohjoismaisen patenttiasiamieskongressin péaitoslauselmassa

vuonna 2002 todettiin asiamiesprivilegin merkitys ja tarve (Lbid, s.67).

Patenttitoimistojen perinteinen liiketoiminta on koostunut teollisoikeuksien
hakemisesta toimeksiantoina. Toiminta on péddosin rajoittunut esimerkiksi
patenttihakemuksen laatimiseen ja toimittamiseen Patentti- ja rekisterihallitukseen.
Nykyisin patenttitoimistojen toimenkuva on muuttunut. Palvelu ei rajoitu pelkéstién
esimerkiksi patenttihakemuksen laatimiseen ja vuosimaksujen maksamiseen
asiakkaan puolesta. Esimerkiksi Papula-Nevinpat tarjoaa teollisoikeuksien
hakemisen lisdksi my0s konsultointia ja neuvontaa esimerkiksi ongelmatilanteissa
(loukkaukset tms.), teollisoikeuksiin liittyvissd kysymyksissd (hakuprofiilit- ja

strategiat) sekd idean suojattavuuden arvioinnissa. Papula-Nevinpatin palveluihin
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kuuluvat myo6s teknologiaselvitykset, kuten teollisoikeussalkun arvonmaédritykset,

kilpailija- analyysit ja -seurannat sekd tunnetun tekniikan kartoitukset.

TyOni empiirisessd osassa selvitin voisiko patenttitoimistojen toimenkuva vield
laajentua 1dhinnd patenttisalkun rakentamisen ja hallinnan osalta. Patentti- ja
rekisterihallituskin on vihdoin siirtymissd sdahkoisiin palveluihin, ja tima helpottaa
huomattavasti esimerkiksi patenttitoimistojen asiointia sielld ja luo samalla uusia
mahdollisuuksia. Yksi mielenkiintoinen kysymys on: Voisiko patenttitoimistojen
kautta patentti-insin6orin tehtdvid ulkoistaa? Monilla yrityksilld sihteeri- ja
hallinnoimisty6td on ulkoistettu kyseisten palveluiden tarjoajille, mutta miksi
yritykset eivit ulkoista tdtd patenttisihteerien tyOtd patenttitoimistolle, joka on
erikoistunut juuri patenttiasioidenkésittelyyn? Tulevan “asiamiesprivilegin” eli
salassapitovelvollisuuden my06td patenttiasiamiesten ja asiakkaan vilinen
luottamussuhde vahvistuu ja yhd enemmin voidaan antaa wuusinta tietoa
patenttiasiamiehille jo tuotekehitysvaiheessa. Tamé patenttiasiamiehen mukaantulo
jo esimerkiksi heti keksinnon syntyessd mahdollistaa parhaat tiedot asiamiehelle
koko patenttihakuprosessin aikana. Tdmid voisi johtaa siihen, ettd yritykset
ulkoistaisivat patentti-insindorinsd patenttitoimistolle, joilla on paras asiantuntemus
siitd voidaanko keksintdd edes patentoida, minne patentoida, milloin ja milld

kustannuksilla?

Monilla pienilld yrityksilld ei ole omaa pelkdstddn IPR:std vastaavaa henkildd, ja
tillaisissa yrityksissd keksinnon suojaaminen jétetddnkin jo heti alkuvaiheessa
ulkopuolisen palveluntarjoajan hoidettavaksi. Tarkoitus on tutkia olisiko myds
yritykset, joilla on teollisuusoikeusvastaava palveluksessaan, valmiita ulkoistamaan
tdmén henkilon tai koko IPR- osaston patenttitoimistolle, koska se voisi tuoda seka
kustannus- ettd ajankiyttosddstdjd molemmille osapuolille ja néin yritykset voisivat
keskittyd =~ omiin  ydinosaamisiinsa. = Seuraavassa  yleisluontoinen  kuva

patentinhakuprosessista yrityksessd, jossa on oma patentti- insindori. KUVA 13:
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Keksintd

Patentti-insindori

[ Analyysi ]

_[ Haku ]

_[ Haun analyysi ]

_[ Kasitys/Tulos Patentoitavuudesta ]

Paitos

)

Kuten kuvasta ilmenee niin ensin keksintd-ilmoitus menee yrityksen omalle patentti-
insindorille, joka analysoi keksinndn, tekee varsinaisen patenttihaun, haun analyysin
ja tdmén uutuustutkimuksen jdlkeen tekee péddtoksen patentin hakemisesta. Tdmédn
kaltainen prosessi on siis niilld yrityksilld, joilla on oma patentti-insinddri, joka tekee
uutuustutkimuksen ja muut patenttihakuprosessin ennakkovalmistelut ennen kuin
kaytetddan ulkopuolista palvelun tarjoajaa. Seuraavassa kuvassa on kuvattuna
prosessinkulku patentin hakemisesta, silloin kun yritys kdyttdi heti keksinnon tultua

ilmi patenttitoimiston palveluita hyvikseen. KUVA 14:
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[ Keksintd ]

[ Patenttitoimisto ] [ Patentti-insinoori ]
1 I_I
1
[ Analyysi ] [ Kommentti ]
_[ Raportti ] _[ Paatos haetaanko patenttia ]
Patentti-insin6o6ri ]
Kommentti ]

_[ Piitos haetaanko patenttia ]

Kuten kuvasta ilmenee, niin keksinnon tultua ilmi saa samanaikaisesti sekd patentti-
insindori ettd patenttitoimisto tiedot siitd. Kayttdmélld patenttitoimiston apua patentin
analyysissa, raportoinnissa, kustannusselvityksissd ja muissa esiselvityksissd, yritys
voisi sddstdd sekd aikaa ettd parantaa patentin esiselvitysten laatua. Varmistamalla
patenttitoimiston kautta keksinnén suojaamismahdollisuudet, yritys saa varmuutta
my0s strategisiin  [PR-  péétoksiinsd. Jattdméllda keksinnon  esiselvitykset
ulkopuoliselle palvelun tarjoajalle, yritys voi paremmin keskittyéd ydintoimintoihinsa.
Patenttitoimiston asiantuntijoilla on varmasti paras tieto siitd voiko keksintd saada
suojaa ja toisaalta tdmin kaltaisessa mallissa ulkopuolinen asiantuntijataho voisi

paremmin antaa konsultaatiota IPR- asioissa.
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3.3.4 Teollisoikeussalkun omistussuhteiden muuttuminen

Tutkielman empiirisessd osuudessa kysytddn lisdksi: olisivatko yritykset valmiita
ulkoistamaan koko teollioikeussalkkunsa ulkopuoliselle? Talld tarkoitetaan sité, ettd
myos teollisoikeuksien omistussuhde muuttuisi. Koska tutkielman aihepiiri rajaa
tdmén prosessin tarkemman tutkimisen, niin tutkielmassa keskitytdéin ainoastaan
kysyméddn yritysten késityksid ja  mielipiteitd koko teollisoikeussalkun
ulkoistamisesta. Yleisesti immateriaalioikeuksien siirtdmiseen liittyy monenlaisia
ongelmia, kuten verotus, kirjanpito ja hinnoittelu. Monet syyt voivat vaikuttaa siihen,
ettd esimerkiksi kansainviliset konsernit siirtdvit peitellysti voittoa yksikostd toiseen
niin sanotun siirtohinnoittelun avulla. Tyypillinen tilanne on sellainen, ettad
yhtidveron taso vaihtelee huomattavasti eri maissa. Talloin konserni pyrkii
ndyttdmédn voittoa siind maassa, jonka verokanta on alhaisin. Toinen motiivi voi olla
tuloksen tasaus konsernin eri yksikdiden vililli. Nidissd molemmissa malleissa

voidaan immateriaalioikeuksia kayttdd apuvilineind verosuunnitteluun.

Jos teollisoikeudet omistava esimerkiksi konsernin tytéryhtio sijaitsee halvan
verokannan omaavassa valtiossa, voi syntya suuriakin veroetuja esimerkiksi lisenssin
kayttdjdlle. Konsernissa lisenssin ostajat eli korkean verokannan maassa olevat yhtiot
maksavat verovidhennyskelpoista korvausta IPR:dn hyodyntdmisestd, ja tilldin
oikeudet omistava yhti0 tulouttaa ndméd korvaukset halvan verokannan maassa

(Helminen, 2001,s). Seuraavassa esimerkit tillaisten jirjestelyjen veroeduista:

Esimerkki 1:

Konsernin immateriaalioikeusyhtio sijaitsee valtiossa A, jossa verokanta on 8 %.
Immateriaalioikeutta kéyttdvat yhtiot sijaitsevat valtioissa B, C ja D, joissa verokanta
on 29 %. IPR:istd maksetaan korvaus yhteensd 1 000 000 euroa. Verosddstoksi
kertyy tdlloin yhteensd 210 000 euroa (1000000%(29 % -8 %)) verrattuna

tilanteeseen, jossa IPR olisi kehitetty valtioissa B, C tai D.
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Esimerkki 2:

Ajatellaan tilanne, jossa Amerikkalainen konserni K haluaa Euroopan markkinoille
ja ostaa alan suurimman yhtion, englantilaisen konsernin E:n. Hankinta pditetddn
suorittaa seuraavalla tavalla: vasta perustettu K:n hollantilainen tytiryhti¢ ostaa E:n
immateriaalioikeudet ennen kuin amerikkalainen konserni K ostaa englantilaisen E:n.
Immateriaalioikeuksien ostamiseen allokoitiin hollantilaiseen tytiryhtioon 296
miljoonaa dollaria ja englantilaisen konsernin E:n ostoon 74 miljoonaa dollaria.
Jarjestelyn jélkeen tarkoituksena oli, ettd englantilainen E konserni maksaa rojalteja
hollantilaiselle tytaryhtidlle IPR:n kdytostd. Ndin maksettavat rojaltit pienentdvit E:n
tulosta. Hollantilainen tytdryhtid puolestaan pienentdd verotettavaa tuloansa
tekemilld poistoja ostamiensa immateriaalioikeuksien arvosta. Hollantilainen yhtid
maksaa kerddménsd voiton osinkoina Yhdysvaltoihin K konsernille ja tdmén
konsernirakenteen ansiosta maksetaan hyvin vdhédn veroja. Ndin kaikille osapuolille

syntyy ns. win-win- tilanne. (Verlinden, Smits, Lieben, 2002, s.144- 146).

Patenttilain 1§:std kdy ilmi, ettd oikeuden voi siirtdd toiselle. Luonnollinen henkild
tai henkil6t, jotka ovat tehneet keksinndn, voivat siirtdd keksinnon eteenpdin
esimerkiksi apporttina tai kaupalla yhtidlle. Rekisterdityd keksintdd eli patenttia
hallussaan pitdvé yhtid voi luovuttaa oikeutensa joko kokonaan tai myontda tietylle
taholla kéyttdoikeuden eli lisenssin keksinndn teolliseen hyddyntdmiseen
(Haarmann, 2001, s.119). Tavaramerkin haltija voi vapaasti luovuttaa
tavaramerkkioikeutensa kolmannelle. Luovutus on vapaamuotoinen oikeustoimi ja
merkki voidaan luovuttaa joko kokonaan tai osittain (Salmi, Hékké&nen, Oesch,

Tommila, 2001, s.146).

Yleisesti immateriaalioikeudet voidaan siirtdéd useilla eri tavoilla. Oikeudet voidaan
lahjoittaa tai myydé, jolloin siirretddn kaikki oikeudet tai vaihtoehtoisesti niihin
voidaan myontdd kayttdoikeus eli lisenssi, jolloin alkuperdinen omistaja sidilyttda
edelleen oikeutensa immateriaalioikeuteen. Luovutettaessa immateriaalioikeus, voi
luovuttajayhtiolle maksettava korvaus olla kertaluontoinen, jaksotettu korvaus tai
rojalti. Immateriaalioikeuden kokonaisluovutuksesta saatava tulo ei ole rojaltia.
Rojalti on ldhtokohtaisesti korvausta vain kidyttdoikeuden luovutuksesta, jolloin

luopuminen kaikista oikeuksista on verotuksellisesti luovutusvoittoa (Helminen,
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2001, s.103). Luovutusvoiton méédrd lasketaan arvostamalla immateriaalioikeus
kdypddn arvoon ja vdhentdmilld voitosta oikeuden poistamaton hankintameno.
Yritysten maksama immateriaalioikeuksien kéyttokorvaus on
verovidhennyskelpoinen.  Yhtididen, joille kéyttdoikeus lisensoidaan, on
tosiasiallisesti kédytettdvd immateriaalioikeutta ja saatava siitd jotain hyotyé tai etua.
Muutoin korvaus ei ole vidhennyskelpoinen verotuksessa. My0s tavaramerkin

kayttooikeudesta maksettava korvaus on padsaintdisesti vihennyskelpoista.

Yhtioissd voi olla olemassa olevia immateriaalioikeuksia ennen kuin néiden
omistusta aletaan keskittimddn tiettyyn yhtioon. Nididen jo olemassa olevien
oikeuksien siirtdminen voi olla hyvin kallista, silld luovutushetkelld ne arvostetaan
kdypddn arvoon, jolloin yhtion on maksettava veroa kiyvin arvon ja
immateriaalioikeuden  hankintamenon erotuksesta. Tdmédn kdyvdn arvon
midrittimiseen voidaan kdyttdd monia eri menetelmid. Ndin immateriaalioikeuksien
siirto matalan verokannan valtioon voi osoittautua liian kalliiksi vaihtoehdoksi. Niin
yritysten tulee laskea oikeuksien siirtdmisestd aiheutuva kustannus verrattuna
matalan  verokannan  valtiossa  tulevaisuudessa  syntyvddn  verosdastoon.
Immateriaalioikeuksien siirto voi olla mahdollista, jos omistavalla yhtiolld on
riittdvasti vahvistettuja tappioita tai muu yhtion toiminta tuottaa tappiota. Joissakin
tilanteissa immateriaalioikeuksien siirto matalan verokannan valtioon voi olla hyva

tapa kayttdd yhtion vanhentumassa olevat tappiot hyvaksi.

Silloin kun immateriaalioikeuksien siirto ei ole mahdollista, voidaan oikeudet
lisensoida matalan verokannan valtiossa sijaitsevaan yhtioon. Immateriaalioikeutta
kiyttavdt yhtiot joutuvat maksamaan rojaltia immateriaalioikeudet omistavalle
yhtiolle. Suomessa rojaltimaksujen vdahennyskelpoisuutta tarkastellaan EVL 7§:ssé.
Sen mukaan vdhennyskelpoisia ovat elinkeinotoiminnassa tulon hankkimisesta tai
sdilyttimisestd aiheutuneet menot. Niin silld, mihin valtioon yhtid6 maksaa
rojaltimaksuja, ei ole merkitystd, jos rojaltia on maksettu vastineeksi sellaisesta
immateriaalioikeuden kéytosté, joka on edistdnyt yhtion liiketoimintaa. Konsernissa
immateriaalioikeuksien omistus on syytd keskittdd matalan verokannan omaavaan
valtioon. On huomioitava, ettd konsernissa IPR:en siirto on mahdollista vain

poikkeustilanteissa, koska siirrettivd immateriaalioikeus arvostetaan kdypéén arvoon
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ja ndin aiheuttaa veroseuraamuksia, ellei yhtiolld ole kaytettdvissd tappioita. Néin
ollen IPR:en kehittdminen on konserneissa syytd keskittdd valtioon, jossa on
matalaverokanta. Rojaltimaksun védhennyskelpoisuus ei ole ainoa syy tdmén
kaltaiseen jdrjestelyyn, vaan lisdksi muun muassa vdhennyskelpoiset tutkimuskulut
jne. tulee ottaa huomioon. Tietenkin my0s tyontekijoiden alhaisemmat palkat,

sivukulut ym. tuovat monesti vield lisdetuja halpamaita kéytettdessa.
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4. EMPIIRINEN KATSAUS TEOLLISOIKEUSSALKUN
ULKOISTAMISEEN

4.1. Yleista

Empiirinen osa tutkielmasta toteutettiin 14hettdmailla aiheeseen liittyva kysely 180:1le
teollisoikeuksia omistavalle yritykselle sekd haastattelemalla 15:sta valittua IPR-
asiantuntijaa. Kysely ldhetettiin patenttitoimisto Papula-Nevinpatin tietokannasta
valittuihin yrityksiin. Yritykset valittiin niin, ettd ne edustavat laajasti sekd toimialan
ettd yritysten suuruuden suhteen. Kyselyyn annettiin vastausaikaa 14 paivaa.
Kokonaisvastaajamddrd oli 67 eli vastausprosentiksi kertyi 37,2 %. Kyselyiden
ohella my0s teemahaastatteluja tehtiin yhteensd 15 henkil6lle. Namé haastattelut
ajoittuvat 5.9.2005-18.10.2005 viliselle ajanjaksolle. Haastateltavat henkil6t valittiin
Papula-Nevinpatin tietokannasta kerddmistd yritysten teollisoikeuksista vastaavista
henkil6istd. Haastatellut 15 eri yritysten teollisoikeusasiantuntijaa edustavat monia
eri toimialoja sekd kokoja. Haastattelurunko oli tehty avointen kysymysten muotoon
(liite 3). Haastattelujen alussa haastateltaville pidettiin lyhyt esitys tutkimuksen
aiheesta. Muuten haastattelut etenivdt ennalta laaditun teemarungon mukaisesti.
Haastattelut kestivdt haastattelusta riippuen 20 minuutista 60 minuuttiin ja ne
suoritettiin joko puhelinhaastatteluna tai Papula-Nevinpatin / kohdeyrityksen kokous

tms. tiloissa.

4.1.1 Aineiston kisittely

Kyselyn vastausprosentiksi kertyi 37,2 % eli vastauksia tuli yhteensd 67 eri
yrityksestd. Né@mé vastaukset analysoidaan ja tulkitaan empiirisessd osuudessa
padpiirteittdin. Kyselyja késitellddn tutkielmassa nimettomind. Keskeisimmisti
kyselyn vastauksista on piirretty kuvat avuksi selkeyttdmddn tulosten késittelya.
Teemahaastattelut nauhoitettiin, kuunneltiin useaan kertaan ja purettiin kirjalliseen

muotoon. Myds néitd teemahaastatteluja késitelldén tutkielmassa nimettomina.
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4.1.2 Haastattelu- ja kyselyrunko

Haastattelurunko koostuu avoimista kysymyksistd teollisoikeuksien hallinnan
ulkoistamiseen liittyen. Kohdehenkil6t ovat pddosin yrityksen IPR pééllikoita,
lakimiehid, toimitusjohtajia, patentti-insindoreja jne. My0Os kyselyyn vastanneet
henkil6t ovat vastaavanlaisessa asemassa edustettavassa yrityksessd. Tavoitteena
sekd kyselyissd ettd haastatteluissa oli, ettd niiden perusteella pystytdén selvittdmaian
ovatko yritykset halukkaita ulkoistamaan omaa teollisoikeussalkkuaan ulkopuoliselle
asiantuntijayritykselle. Keskeistd oli selvittdd miten pitkélle yritykset ovat valmiita
ulkoistamaan esimerkiksi patenttien hankintaa ja ylldpitoa sekd selvittdd mitd uhkia

yritykset yleisesti kokevat IPR:n ulkoistamisprosessissa.

Kyselylomake késitti 23 kysymystd (liitteessd 2 on kyselylomake). Ensimmaisten
kysymysten tarkoitus oli selvittdéd yritysten omistaman IPR- salkun kokoa ja sithen
kaytettdvdd rahamédrdd ja tdmin rahan jakautumista eri sektoreille. Kyselyn
loppupuolella olevien kysymysten tarkoitus oli selvittdd yritysten nykyistd
ulkoistamistilannetta  immateriaalioikeuden alueella ja  halukkuutta lisatd
ulkoistamista kyseiselld alueella (kysymykset 13- 23). Kyselylomakkeessa oli myos
kaksi avointa kysymystd, joista saatuja vastauksia esitetddn tutkielmassa

nimettomina.

4.2 Toteutus

Tutkimuksen empiirisessd osuudessa kéytetddn sekd kvantitatiivista ettd
kvalitatiivista tutkimusmenetelmédd. Tutkimusaineisto kerdttiin  kyselyiden ja
haastatteluiden avulla. Kyselyiden kéyttd on tyypillinen menetelméd kvantitatiiviselle
(méaaralliselle) tutkimukselle (Hirsijarvi, Remes, Sajavaara, 2005, s.131).
Teemahaastattelu taas on tyypillinen aineistonkeruutapa kvalitatiivisessa eli
laadullisessa tutkimuksessa. Kyselyn avulla pyritddn antamaan vastaus tutkimuksen
ongelmaan, ovatko suomalaiset yritykset halukkaita ulkoistamaan teollisoikeuksiensa

hankintaa ja ylldpitoa enemmin? Téamin lisdksi kyselylld/ haastatteluilla pyrittiin
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selvittiméddn yritysten teollisoikeussalkun kokoa, sen hankintaan kéytettyd

rahamaéairad sekda mahdollisuutta ulkoistaa koko teollisoikeussalkku.

4.2.1 Kysely

Kysely suoritettiin internet ympiristossd sahkopostin vilitykselld Webrobol Oy:n
tarjoaman Realtime Analyzer -ohjelman avulla. Kysely ldhetettiin 180 yrityksen
teollisoikeuksista vastaaville henkildille henkil6kohtaisella linkilla séhkopostiin.
Kyselyyn pystyi tdimén henkilokohtaisen linkin kautta kukin vastaamaan vain yhden
kerran. Kyselylomakkeen laadinnassa kiinnitettiin huomiota kysymysten selkeyteen
ja kysymysten loogiseen etenemiseen. Kyselylomakkeen mukaan liitettiin saatekirje,
jonka tarkoituksena oli selvittdéd kyselyn aihepiiri. Saatekirje on tutkimuksen liitteeni
1 ja kyselylomake liitteend 2. Vastausaikaa annettiin 14 paivdd. Kyselylomakkeen
palautti aluksi 48 eri yrityksen henkil6t. Tamén jdlkeen tehtiin muistutus sahkopostin
avulla niille, jotka eivit olleet vield kyselyyn vastanneet. Vastauksia tuli timén
jilkeen vield 19 yritykseltd. Niin lopulliseksi vastaajaméérdksi tuli 67 ja

vastausprosentiksi kertyi 37,2 %.

4.2.3 Tutkimusaineiston kasittely

Tutkimusaineisto jirjestettiin havaintomatriisiksi tulosten laskemista varten. Kun
kdytetddn valmiita tilasto-ohjelmia, kuten SPSS (Statistical Package For Social
Sciences) tai taulukkolaskentaohjelmia, voidaan  uudelleenluokitukset,
summamuuttujat ja muunnokset tehdd niiden avulla (Jarvenpédd, Kosonen, 1996,
s.33). Tissd tutkimuksessa on kéytetty pddosin Excel-taulukkolaskentaohjelmaa.
Keskeisimmistd kyselyn tuloksista on piirretty Excel- ohjelman avulla kuvat

selkeyttdmédin vastausten analysointia.
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4.2.4 Kyselylomakkeen laadinta

Kyselylomakkeen kysymykset voidaan jakaa kolmeen osaan. Ensimmadisen osan
kysymysten avulla selvitettiin vastaavan yhtion perustiedot. Toisessa osassa kysyttiin
yhtididen tdmédn hetkistd immateriaalioikeussalkun kokoa ja sithen kaytettdvaa
rahaméardd. Kolmannen osan kysymysten avulla selvitettiin yhtididen halukkuutta
ulkoistaa enemmédn IPR-  sektorilla. Tdmdn lisdksi  kysyttiin  kaksi

mielipidekysymysti liittyen teollisoikeuksien hankintaan.

Lomakkeessa oli yhteensd 23 kysymystd. Suurin osa kysymyksistd oli
monivalintakysymyksid ja kaksi kysymyksistd oli avoimia kysymyksid. Avoimista
kysymyksistd saadut vastaukset pisteytettiin. Pisteytyksessd kiinnitettiin huomiota
tiedon sdilymiseen mahdollisimman muuttumattomana. Ensimmdiseksi kysyttiin
yrityksen nimed, vastaajan asemaa yrityksessd, henkiloston madrdd ja liikevaihtoa.
Yrityksen nimed Kkysyttiin, koska kyselyyn vastanneille ldhetettiin heiddn niin
halutessaan yhteenveto tutkimuksen keskeisimmistd tuloksista. Vastaajan asema
haluttiin selvittdd, jotta voitiin varmistua siité, ettd vastaajan voidaan olettaa tuntevan

kohdeyrityksen immateriaalioikeusasiat riittdvén hyvin.

Kyselylomakkeen toisen osion tarkoituksena oli selvittid mikd on vastaavan
yrityksen tdménhetkinen teollisoikeussalkun koko, siihen kéytetty rahamddrd ja
miten tdmi sijoitettu raha jakautuu kahden eri sektorin vélilld (ulkopuoliselle-
yrityksen sisélle). Aluksi kysyttiin mitd immateriaalioikeuksia kohdeyritys omistaa,
kuinka paljon niistd on patentteja ja kuinka paljon tavaramerkkejd? Tdmén jdlkeen
kysyttiin onko yritykselld IPR- strategiasta vastaavaa henkil64 ja jos on, niin kuinka
monta? Téssd yhteydessd kysyttiin  yritysten rahaméérdistd panostusta
immateriaalioikeuksien hankintaan ja ylldpitoon sekd kuinka paljon téstd
rahamairasta kdytetddn yrityksen sisille (palkat tms.), ja kuinka paljon ulkopuoliselle
palvelutarjoajalle? Tédmédn osion kysymysten avulla selvitettiin myods, kuinka

tirkedksi yritykset yleisesti kokevat immateriaalioikeudet nykyéén.

Kolmannessa osiossa késiteltiin yritysten ulkopuolisen asiantuntijan kayttod IPR-

sektorilla télla hetkelld sekd mitd mahdollisia ongelmia yritykset ovat siind kokeneet.
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Kolmannen osion tidrkein tavoite oli saada selville yritysten halukkuus ulkoistaa
patentti-insinddrinsd tai koko IPR- osastonsa henkilokunnan ulkopuoliselle kyseistad
palvelua tarjoavalle taholle. Tétd osiota voidaan pitdd tutkimuksen teoreettisen
viitekehyksen kannalta keskeisimpind. Tdmén osion vastausten perusteella voidaan
tutkia ovatko suomalaiset yritykset mahdollisesti halukkaita ja valmiita ulkoistamaan
enemmén teollisoikeuksiensa hallintaa ulkopuoliselle asiantuntijalle, seké toisaalta
mitd ongelmia yritykset kokevat tdmédn kaltaisessa ulkoistamisprosessissa?
Tutkimuksen haastattelukysymykset (liite 3) on laadittu kyselylomakkeen vastausten

perusteella tismentdmaén vield keskeisid asioita.

4.2.5 Reliabiliteetti ja validiteetti

Reliabiliteetin ja validiteetin huomioon ottaminen ja niihin vaikuttavat tekijét tulee
ottaa huomioon tdmin tutkimuksen kaltaisissa kysely/haastattelu tutkimuksissa, jotta
tutkimuksen tuloksia voitaisiin pitdd mahdollisimman luotettavina. Tutkimuksen
luotettavuuden arvioinnissa voidaan kéyttdd monia erilaisia mittaus- ja

tutkimustapoja (Hirsijérvi, Remes, Sajavaara, 2005, s. 216).

Reliabiliteetti

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Mittauksen ja
tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa siis sen kykyi antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia.
Reliabiliteetti on sitd suurempi, mitd vdhemmaén tuloksissa on sattumanvaraisuutta
(Lbid, s. 216). Henkilokohtaisilla helposti muuttuvilla seikoilla on myods merkitysta
tutkimuksen reliabiliteettiin. Téllaisia seikkoja ovat esimerkiksi henkilon mielentila,
viasymys jne. Tietenkin kyselyssd tdllaisiin seikkoihin on mahdotonta vaikuttaa.
Mittausvilineet vaikuttavat my0s olennaisesti reliabiliteettiin. Tutkimuksen
kysymyslomakkeen kysymykset pyrittiin laatimaan selkeiksi. Lomakkeissa pyrittiin
vilttdmddn harvinaisia termejd tai sanoja, jotka olisi voitu tulkita vddrin. Myos
tutkimuksen kyselyaineiston vastausten analysointi vaiheessa tehtyjd erehdyksid
pyrittiin minimoimaan. Kysely- ja haastatteluosioista saatujen tietojen tallennuksessa

suoritettiin useita tarkastuksia, jotta inhimillisid virheitd ei syntyisi.
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Validiteetti

Toinen tutkimuksen arviointiin liittyvd késite on validius (pétevyys). Validius
tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmin kykyd mitata juuri sitd, mitd on
tarkoituskin mitata (Hirsijarvi, Remes, Sajavaara, 2005, s.216). Reliabiliteetilla on
vaikutusta validiteettiin. Mitd alhaisempi on reliabiliteetti, sitd alhaisempi on myos
validiteetti. Kéédntden tdmd ei pidd paikkaansa, koska mittari voi antaa hyvin
luotettavia tuloksia, mutta ei siitd mitd pitdisi mitata. Tutkimuksen luotettavuus
kisittelee tutkimuksen laatua: miten hyvin tutkimus suoritettiin, kysyttiinkd oikeita
asioita, olivatko kysymykset selkeitd, miten aineiston laatu varmistettiin? Tassé
tutkimuksessa kyselylomakkeen kysymykset rakennettiin seki kirjallisuuskatsauksen
ettd osittain myos tutkielman rahoittajan tarpeiden mukaisesti. Haastattelujen
kysymysrunko on laadittu kyselylomakkeen vastausten perusteella. Tutkijan mielesta

tutkimuksessa kysyttiin oikeita asioita liittyen teollisoikeussalkun ulkoistamiseen.

Validiutta voidaan arvioida eri ndkokulmista, jolloin puhutaan ennustevalidiudesta,
tutkimusasetelmavalidiudesta ja rakennevalidiudesta (Lbid, s.186- 187). Téssd
tutkimuksessa ennustevalidiutta voitaisiin arvioida kokonaisuudessaan vasta silloin
kuin yritykset olisivat ulkoistaneet teollisoikeussalkkunsa. Tutkimuksessa yritysten
halukkuutta ja valmiutta ulkoistaa teollisoikeussalkkuaan voidaan mitata vain
kyselyiden ja haastatteluiden avulla. Ongelmallisuutta lisdd se, ettd vastaavia

tutkimuksia ei téstd aihepiiristd ole syntynyt.

Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistd huomiota sisdllon validiuteen laadittaessa
tutkimusongelmaa ja kyselyaineiston kysymyksid. Tutkimusongelma jaettiin
alaongelmiin, joiden avulla etsittiin vastausta péddongelmaan. Alaongelmat
muodostettiin niin, ettd ne tukisivat mahdollisimman paljon pddongelmaa. Téssd
tutkimuksessa tutkimustulokset olivat suurelta osin ennakoituja sekd intuitiivisesti
johdonmukaisia, joten tutkimuksen johtopédédtoksid voidaan pitdd uskottavina.
Tutkimuksen ndakdkulma oli “etsivd”, joten 10ydettyjen vastausten ja johtopéddtdosten
validisuutta ei sinéllddn asetettu kyseenalaiseksi, vaan tutkija on ainoastaan pyrkinyt

korjaamaan aineiston pohjalta tehdyt havainnot ja johtopéitokset. Tutkimuksen
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ulkoinen validisuus kisittelee tutkimuksen yleistettdvyyttd: voidaanko tutkimuksen
tuloksia yleistdd, miten tulokset vertautuvat aikaisempiin tutkimuksiin ja teoriaan,
onko tutkimuksen aineisto riittdvan laaja? Tdmidn tutkimuksen tuloksia ei voida
yleistdd, silld haastattelu- ja kyselytutkimuksen otos ei ollut riittivin laaja.
Kasitevalidiuteen liittyvit tutkimuksessa kiaytetyt keskeisimmait késitteet. Tdmén
tutkimuksen keskeisid kasitteitd ovat aineettomat oikeudet, patentti, tavaramerkki ja

ulkoistaminen.

4.3 Kysely ja -haastatteluaineiston tulokset

Tutkimustuloksia kdyddan 1api noudattaen kyselylomakkeessa toteutettua jérjestysta.
Keskeisimmistd kyselylomakkeen vastauksista on tehty kuvat selkeyttdmaén lukijan
havainnointia. Teemahaastatteluista saatuja mielenkiintoisia kommentteja on myos

lainattu suoraan téssa kappaleessa.

4.3.1 Yleista

Kysely ldhetettiin Papula-Nevinpatin tietokannasta valittuihin yrityksiin, jotka
omistavat teollisoikeuksia. Kysely meni perille yhteensd 180 yritykseen ja
kokonaisvastaajamédrd oli 67 eli vastausprosentiksi tuli 37,2 %. Kyselyyn

vastanneiden yhtididen liikevaihto vaihteli 50 000 eurosta 30 miljardiin euroon.
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TAULUKKO 1
Liikevaihtojakauma (vuoden 2004 tiedot)

0 - 100000 euroa 2 yritystd
100000 - 1 miljoona euroa 7 yritysti
1 miljoona - 50 miljoonaa euroa 24 yritysti
50 miljoonaa - 200 miljoonaa euroa 9 yritystd
200 miljoonaa - 1 miljardi euroa 7 yritystd

1 miljardi - 10 miljardia euroa

13 yritystd

yli 10 miljardia 2 yritystd
Yhteensi 64
KUVA 15
Liikevaihtojakauma (vuoden 2004 tiedoin)
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Kyselyyn vastanneiden yhtididen tyOntekijoiden madrd vaihteli 2 tyontekijistd yli

30 000 tyontekijadn. Eli kyselyyn vastanneissa yrityksissd on mukana sekéd todella

pienid yrityksid ettd myos suuria konserneja.

122



TAULUKKO 2
Tyontekijagjakauma (vuoden 2004 tiedot)

1 - 5 henkilod 5 yritystd

6 - 20 henkilod 5 yritysti
21 - 100 henkiloa 14 yritysti
101 - 500 henkil6a 11 yritysta
501 - 3000 henkiloa 12 yritystd
3001 - 10000 henkiloa 9 yritysta
10001 - 30000 henkiloa 8 yritysté
yli 30001henkil6a 1 yritys

Yhteensd 65

KUVA 16

Tyontekijagjakauma (vuoden 2004 tiedot)

16 14

12
10 2

(0¢]

OoON PO
[
e

Yritysten lukumaaré per luokka

Teemahaastatteluja  tehtiin ~ yhteensd 15, joista suurin osa toteutettiin
puhelinhaastatteluna, mutta muutama myods henkilokohtaisella tapaamisella.
Teemahaastattelujen haastattelurunko oli avoimien kysymysten muodossa ja vaihteli
hieman haastateltavasta riippuen. Haastattelut suoritettiin 9.9.2005 - 18.10.2005

vilisend aikana.
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4.3.2 Yritysten immateriaalioikeussalkku

Kysymykseen immateriaalioikeussalkun sisdllostd vastanneista 66 yrityksestd 89,4 %
on omistuksessaan patentteja, 68,2 % tavaramerkkejd, 42,4 hyodyllisyysmalleja tai
mallioikeuksia ja 12,1 % my6s muita kuin edelld mainittuja immateriaalioikeuksia

omassa salkussaan. KUVA 17:

Yhtion immateriaalioikeussalkku sisaltia:

Kysymykseen vastanneet: 66

(5.1) Patentteja e 1 89,4% 59
(5.2) Tavaramerkkeja |—_ | 68,2% 45
(5.3) Hyodyllisyysmalleja, Malleja |= | 42,4% 28
(5.4) Muita,- mit4? [ | 12,1% 8

Patenttiperheiden lukumiddrdd kysyttdessd (61 vastannutta yritystd) 60,7 % (37
yritystd) ilmoitti omistavansa 1-10 patenttiperhettd, 18 % (11 yritystd) 10- 50
patenttiperhettd, 6,6 % (4 yritystd) 50-100 patenttiperhettd ja 14,8% (9 yritystd)
omistavansa yli 100 patenttiperhettd. Tavaramerkkejd puolestaan 61 vastanneesta
yrityksestd 42,6 % (26 yritykselld) oli 0-3 tavaramerkkid, 11,5 % (7 yritystd) 3-5, 1
yritykselld 5-7, 3 yritykselld 7-10 ja mikd huomioitavaa jopa 39,3 % eli 24 yritystd

ilmoitti omistavansa yli 10 tavaramerkkia.

4.3.3 IPR-sektorin ulkoistamishalukkuus

Kysyttdessd onko yrityksilld IPR- strategista vastaavaa henkilod yrityksessd 43
yritystd eli 65,2 % ilmoitti, ettd heilld on talossa IPR- strategiasta vastaava henkild ja
23 yritystd eli 34,8 % vastasi, ettd ei ole. Tahdn kysymykseen vastasi kyselyssd
yhteensd 66 yritystd. KUVA 18:
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Onko yrityksessidnne IPR- strategiasta vastaavaa henkildd/henkil6itd?

Kysymykseen vastanneet:66

N 65,2
(8.1) Kylla [— | % 43
(82) Ei —— POPE
0

Yhteensé 14 yritykselld, joilla ei ole IPR- strategiasta vastaavaa henkildd, litkevaihto
on alle 8 miljoonaa euroa vuodessa. Joten siis yli 60 % niistd yrityksistd, joilla ei ole
IPR- strategista vastaavaa henkildd, litkevaihto on melko pieni suhteessa kyselyyn
vastanneiden liikevaihdon keskiarvoon. Kun verrataan ndiden yritysten, joilla ei ole
IPR- strategiasta vastaavaa vastauksia kysymykseen 17, saadaan mielenkiintoista

tietoa.

17. Olisitteko valmiita ulkoistamaan patentti-insindorin tehtdvid ulkopuoliselle

palveluntarjoajalle? TAULUKKO 3:

Kylla Mahdollisesti  Ei

On IPR vastaava 17,1 % 46,3 % 36,6 %
7 yritysta 19 yritysté 15 yritystd

Ei IPR Vastaavaa 45,5 % 31,8 % 22,7 %
10 yritystd 7 yritystd S yritystd

Kuten kuvasta ndkyy niistd yrityksistd, joilla ei ole IPR- strategista vastaavaa
henkil6d, vain 5 yritystd vastasi "EI" kysyttéessd patentti-insindorin ulkoistamisesta.
Tamaén ristiintaulukoinnin perusteella voidaan todeta, ettd suurin osa yrityksisté (45,5
%), joilla ei ole IPR- strategista vastaavaa henkil6d palveluksessaan, olisivat valmiita
ulkoistamaan patentti-insindoriensd tehtdvid. Huomioitavaa on myos se, ettd vain 7

yritystd, joilla on IPR- strategiasta vastaava henkild, ruksasi "Kylld" tdhén
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kysymykseen. Toisaalta tdmd tulos tuntuu luonnolliselta, koska suurin osa
yrityksisti, joilla ei ole IPR- vastaavaa ovat suhteellisen pienid. Tarkalleen ottaen 23
yrityksestd, joilla ei ole IPR- strategiasta vastaavaa, 14:llatoista yritykselld
litkkevaihto on alle 8 miljoonaa euroa vuodessa. Témén ristiintaulukoinnin perusteella
voidaan pédételld, ettd ne yritykset, joilla ei ole IPR- vastaavaa, ovat halukkaampia
ulkoistamaan patentti- insindorin tehtdvid. Eli voidaan todeta, ettd pienemmit
yritykset ovat halukkaampia ulkoistamaan patentti-insindorin tehtdvid, kuin ne
todennédkoisesti suuremmat yritykset, joilla on oma IPR- strategiasta vastaava
henkild palkattuna. Silld onko yrityksilld IPR- strategiasta vastaavaa henkil6a,
ndyttdisi olevan vaikutusta myds muiden kysymysten vastauksiin. Seuraavassa kuvat

havainnollistamaan titi (kysymykset 20 ja 21):

Kysymys 20.Teollisoikeuspalveluiden tarjoajat ovat muuttumassa yhd enemmén
sdahkoisyyteen  palveluissaan.  Olisiko  yrityksenne  valmis  ulkoistamaan
patenttisihteerin tehtdvid ulkopuoliselle palveluntarjoajalle turhan paperityon

minimoimiseksi? TAULUKKO 4:

Kylla Mahdollisesti  Ei
11,9 % 64,3 % 23,8 %
On IPR vastaava 5 yritysti 27 yritysti 10 yritysta
45,5 % 36,4 % 18,2 %
Ei IPR Vastaavaa 10 yritystd 8 yritysté 4 yritystd
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Kysymys 21. Voisiko yrityksenne koko patenttisalkku/ tavaramerkkisalkku olla
ulkoistettu asiantuntijalle, jolloin salkunhoitajan vastuulla olisi salkun rakentaminen,

ylldpito, loukkauksien seuranta, mahdollinen kaupallistaminen ja arvonmaaritykset?

TAULUKKO 5:
Kylla Mahdollisesti  Ei
4,8 % 38,1 % 57,1 %
On IPR vastaava 2 yritystd 16 yritysta 24 yritysta
31,8 % 36,4 % 31,8 %
Ei IPR Vastaavaa 7 yritystd 8 yritystd 7 yritysti

Mielenkiintoista on se, etti kysymykseen 21 "KYLLA" vastanneista 7:114 yritykselld
yhteensd 9:sti "KYLLA" vastanneesta ei ole IPR- strategiasta vastaavaa henkildi
ollenkaan. Tami tarkoittaa sitd, ettd n. 78 %:lla koko patenttisalkun/
tavaramerkkisalkun ulkoistamiseen "KYLLA" vastanneilla ei ole IPR- strategiasta
vastaavaa henkilod yrityksessddn. Toisaalta yritysten, joilla ei ole IPR- vastaavaa
vastaukset jakautuvat hyvin tasaisesti eri vaihtoehtojen vilille. Patenttisihteerin
tehtdvien ulkoistamisesta kysyttdesséd (kysymys 20) vastaukset ovat samansuuntaisia,
eli suurimmalla osalla (66,7 %) "KYLLA" vastanneista ei ole IPR- strategiasta
vastaavaa henkild yrityksessdin. Myos kysyttdessd koko IPR osaston henkilokunnan
ulkoistamishalukkuudesta (kysymys 22) "KYLLA" vastanneista 75 %:lla ei ole IPR-
strategista vastaavaa henkil6d. Niistd vertailuista on péételtavissd, ettd ne yritykset,
joilla ei ole IPR- strategiasta vastaavaa henkil6d, ovat halukkaampia ulkoistamaan
sekd patenttisihteerien tehtdvid ettd myods koko teollisoikeussalkkunsa ja IPR-

osastonsa ulkopuoliselle.

Tehtyjen teemahaastatteluiden perusteella voidaan sanoa, ettd yritykset kokevat
"talon sisdlld" olevan IPR- strategiasta vastaavan henkilon térkeédksi, ja tdmi on

keskeisin syy miksi monet yritykset eivdt halua esimerkiksi ulkoistaa patentti-
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insin0oriensd  toitd kokonaan ulkopuoliselle. Erds suuren yrityksen IPR-
koordinaattori tulkitsi asian ndin: "Ainakin yksi henkild on oltava firman sisilld
ostamassa palvelua ulkopuoliselta. Ei meidén strategista tyotd IPR- asioissa voida
ulkoistaa kokonaan". Lihes kaikki haastateltavat kertoivat, ettd ainakin joku henkilo
tulee olla omassa yrityksessd linkkind ulkopuoliselle teollisoikeuspalveluja
tarjoavalle yhteisolle. Tdmd kuulostaa aivan luonnolliselta ja kéytdnnossd néin

monesti ulkoistamisen tullessa kysymykseen onkin.

YRITYSTEN RAHANKAYTTO IMMATERIAALIOIKEUKSIIN

Kyselyssd kysyttiin myos kuinka paljon yhtiot kayttdvdat rahaa vuodessa
immateriaalioikeuksiensa ~ hankintaan  ja  ylldpitoon  kokonaisuudessaan.
Kysymykseen vastanneista 65 yrityksestd 30,8 % eli 20 yritystéd kdyttdad rahaa yli 100
000 euroa vuodessa ja vastaavasti 24,6 % eli 16 yritystd kertoi kdyttdvinséd vain 0-

5000 euroa vuodessa.

KUVA 19:

Kuinka paljon yhtionne kdyttdd rahaa vuodessa immateriaalioikeuksien hankintaan ja
ylldpitoon kokonaisuudessaan?

Kysymykseen vastanneet: 65

24,6

(11.1) 0-5000 euroa — | o 16
o
15,4

(11.2) 5000-10 000 euroa e |0/ 10
0
18,5

(11.3) 10 000-50 000 eurod " |0/ 12
0
[ 10,8

(11.4) 50 000100 000 euroa | |0/ 7
0

(11.5) yli 100 000 euroa |30,8 20
VuOdCSS& | VA

Suurin osa tdstdi IPR:n hankintaan kédytetystd rahasta menee ulkopuoliselle
palveluntarjoajalle. Kysyttédesséd kuinka tdma IPR:n hankintaan kdytetty raha jakautuu
yrityksen sisdlle/ ulkopuoliselle suhteessa, kysymykseen vastanneista 63 yrityksesta

40,7 % eli 24 yritystd ilmoitti, ettd 75- 100 % rahasta menee ulkopuoliselle
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palveluntarjoajalle. Vain pieni osa eli 9 (16,1 %) ilmoitti, ettd 75- 100 % kéytetysta

rahasta kuluu yrityksen sisélle muun muassa palkkakustannuksiin.

Kuinka [PR:n hankintaan kdytetty raha jakautuu eri sektoreille?
Kysymykseen vastanneet: 63 , TAULUKKO 6:

75-100%  50-75% 25-50% 10-25% 0-10%

(arvo: 1) (arvo: 2) (arvo:3) (arvo:4) (arvo5

Yrityksen  sisdlle(Palkat

tms.) 16,10 % 8,90% 21,40% 35,70% 17,90%
9 5 12 20 10
Ulkopuoliselle
palveluntarjoajalle 40,70 % 28.80% 18,60% 8,50% 3,40 %
24 17 11 5 2

Verrattaessa yritysten panostusta immateriaalioikeuksiin muiden kysymysten
vastauksiin saadaan mielenkiintoisia tuloksia. Yritysten immateriaalioikeuksiin
kaytettdvan rahamidirdn suuruus ndyttdisi olevan yhteydessé sithen onko yritykselld
IPR- strategiasta vastaavaa henkilod. 0-5000 euroa vuodessa kayttivistd yrityksistd
vain 12,5 % on IPR- strategiasta vastaava henkild kun taas yli 100 000 euroa
kayttavistd kaikilla yrityksilli on IPR- strategiasta vastaava henkilo. Seuraavassa
kuvassa on verrattu yritysten IPR:n hankintaan kdytetyn rahamidirdn suuruutta

patentti-insinddrien ulkoistamishalukkuuteen:
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Olisitteko  valmiita ulkoistamaan patentti-insin0orin  tehtdvid ulkopuoliselle
palveluntarjoajalle? TAULUKKO 7:
Yritysten rahankdyttd
[PR:n hankintaan ja
ylldpitoon/vuodessa Kylld Mahdollisesti Ei
0-5000 euroa 33,3 % 40 % 26,7 %

5 yritysti 6 yritysti 4 yritystd
5000- 10 000 euroa 20 % 60 % 20 %

2 yritystd 6 yritysti 2 yritystd
10 000- 50 000 euroa | 45,5 % 36,4 % 18,2 %

5 yritysti 4 yritystd 2 yritystd
50 000- 100 000 euroa |42,9 % 14,3 % 42,9 %

3 yritysti 1 yritysti 3 yritysti
yli 100 000 euroa
vuodessa 15,8 % 42,1 % 42,1 %

3 yritysti 8 yritysta 8 yritysti

Kuvasta ilmenee, ettdi mitd enemmidn yritykset kayttdvat rahaa IPR:d4n sitd
vihemmin he ovat kiinnostuneita ulkoistamaan patentti-insindorin tehtdvia.
Toisaalta yhteensi 18:sta "KYLLA" vastanneesta viisi yritystd on luokassa 0-5000
euroa ja viisi yritystd on luokassa 10000- 50000 euroa. My®ds ristiintaulukoidessa
yritysten panostusta immateriaalioikeuksiin ja kysymyksen 21 (Voisiko yrityksenne
koko patenttisalkku/tavaramerkkisalkku olla wulkoistettu jne.) vastauksia, on
havaittavissa kiinnostavia seikkoja. Kysymykseen koko patentti/tavaramerkkisalkun
ulkoistamisesta "KYLLA” vastaajista 33,3 % kiyttdd 10- 50 000 euroa vuodessa
immateriaalioikeuksien hankintaan ja ylldpitdmiseen. Kukaan yli 100 000 euroa
panostava ei ole vastannut "KYLLA” tihiin kysymykseen, mutta niisti paljon
panostavista 75 % on vastannut “EI”. Vastauksista on todettavissa, ettd mitd
enemmdn yritys panostaa immateriaalioikeuksien hankintaan ja ylldpitoon sitd
kiinnostunut  ulkoistamaan  koko

vihemmén  yritys on patentti-  tai

tavaramerkkisalkkuaan.
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PATENTTI-INSINOORIN ULKOISTAMISHALUKKUUS

Kyselylomakkeessa kysyttiin (kysymys 17) olisiko yritykset valmiita ulkoistamaan
patentti-insinoorin tehtdvid ulkopuoliselle palveluntarjoajalle? Kysymykseen vastasi
yhteensd 64 yritystd. Vastanneesta joukosta, 18 yritystd vastasi kylld, 26
mahdollisesti ja 20 yritystd vastasi ei.

KUVA 20:

17.0lisitteko valmiita ulkoistamaan patentti-insinddrin  tehtdvid ulkopuoliselle
palveluntarjoajalle?

Kysymykseen vastanneet: 64

(17.1) Kylla — 128,1%
(17.2) Mahdollisesti — 1 40,6%
(17.3) Ei —— 131,3%

Kysymykseen "KYLLA" vastanneista kahdeksalla yritykselld liikevaihto on alle 3,5
miljoonaa euroa vuodessa. Eli yhteensd 18:sta "Kylld" vastanneesta yrityksestd, 44,5
%:lla liikevaihto on suhteellisen pieni. Tosin "Kylld" vastanneiden joukossa on myos
todella suuria yrityksid, joiden liikevaihto on yli 500 miljoonaa euroa vuodessa.
Tamén perusteella ei siis voida pditelld, ettd vain liikevaihdoltaan pienet yritykset
olisivat valmiita ulkoistamaan patentti-insinddrien tehtdvid. Suurin osa "Kylld"
vastanneista vastasivat myos koko patenttisalkun/ tavaramerkkisalkun ja koko IPR-

osaston ulkoistamiskysymyksiin "Kyll4".

Tehdyistd yhteensd 15 teemahaastattelussa ldhes kaikissa (kahdessa ei) kysyttiin
patentti-insin6drin ulkoistamismahdollisuutta. Haastateltavista 4 kertoi, ettei nikisi
mitddn ongelmia patentti-insindorin ulkoistamisessa. Yhden ndistdi kommentti
oli:"Miksi ei voisi olla ulkoistettu. Meilld patenttisalkku ei tosin ole kovin suuri,
mutta juuri patentti-insindérimme ja oikeastaan koko salkku voisi olla ulkoistettu, jos
16ydetddan sopiva ulkopuolinen alamme asiantuntijataho". My0s erddn toisen
yrityksen toimitusjohtaja kertoi: " Talld hetkelld meilld ei ole varsinaista patentti-
insindorid, mutta ollaan mietitty semmoisen hankkimista firman koko ajan kasvaessa.
En nde mitddn ongelmaa miksi tdmi tuleva patentti-insindori ei voisi olla firman

ulkopuolinen henkild, tosin ehkd patenttien uutuustutkimuksen kohdalla saattaisi
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tulla hankaluutta. Ehkd suhtaudun hieman skeptisesti siihen, toimisiko
uutuustutkimuksen tekeminen ulkopuoliselta, mutta titd patentti-insindorin
hankkimista ulkopuoliselta tullaan varmasti harkitsemaan". Ndma kaikki 3
myonteisesti patentti-insindorin ulkoistamiseen vastannutta henkil6d tydskentelevit
litkkevaihdoltaan melko pienissd yrityksissd, joten tdméd puhuisi sen puolesta, ettd
kynnys ldhted ulkoistamaan tdmin kaltaista on sitd pienempi mitd pienempi yritys

on.

Lopuista 13 haastatellusta, joilta asiaa kysyttiin, 5 kertoi ettd patentti-insin6orin
ulkoistaminen voisi onnistuakin, ainakin osittain, mutta muutamia keskeisid
kysymyksié nousi esille haastatteluissa. Haastatelluista yritysten IPR- asiantuntijoista
loput neljd henkil6d olivat sitd mieltd, ettd patentti-insindorin ulkoistaminen ei
onnistuisi. Erds haastatelluista kertoi seuraavaa "Néen ettd patentti-insin0ori voisi
olla vaikea ulkoistettava, koska siihen liittyy esimerkiksi ns. capture- prosessi, jossa
saadaan otettua talteen organisaatiossa tehtyjd innovaatioita, jotka meilld on laitettu
suoraan tuotekehitysprosessin osaksi. Siind tdytyy olla jatkuvasti yhteydessd R&D
organisaation osaan kiintedsti ja  mielellddn paikan pddlld  tietyissd
tarkistuspalavereissa, joissa kdydddn ldpi myds muita kuin IPR:&4n suoranaisesti
liittyvid asioita. Téllaisen capture- prosessin osalta tuntuu siis hiukan vaikelta" Ne
haastateltavista, jotka kertoivat patentti-insindorin ulkoistamisen olevan ainakin
osittain mahdollista, tarkoittivat ldhinnd patentteihin liittyvien arkistointien ja
tietokantojen selaamisen ulkoistamista. L&hes kaikissa haastatteluissa, joissa
kohdehenkil6t epérdivit tai sanoivat suoraan tdimén kaltaisen ulkoistamisen olevan
mahdotonta, tuli esille strategiakysymys. "Strateginen paédtoksenteko patenttiasioissa
tdytyy pysya talon sisélld". Voidaan siis ehdottomasti tehdd johtopéétds, ettd tirkein
syy miksi patentti-insindorid ei haluta wulkoistaa kokonaan on strategisen
paitoksenteon sdilyttdmisenhalu yrityksen sisélld. Tdssd tulee tosin huomioida se,
ettd yleensd patentti-insindori ei ole strategisten pditdstentekijd yrityksissd. Toinen
keskeinen ulkoistamishalukkuutta vihentdva asia on se, etti ei ole selkedd toimivaa
mallia miten kiytdnnossd patentti-insindorin ulkoistaminen toimisi ja toisiko se

todellisuudessa kustannussist6ja?
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PATENTTIEN UUTUUSTUTKIMUKSEN ULKOISTAMINEN

Yksi sekd kyselyiden ettd myOs haastatteluiden perusteella selvisti erottuva
ulkoistamishalukkuus on patenttien uutuustutkimuksen ulkoistaminen. Kyselyssé oli
kysymys voisiko patenttien uutuustutkimus olla ulkopuolisen asiantuntijayrityksen
tekemd? 64 vastaajasta 60,9 % eli 39 yritystd vastasi kylld, 34,4 % eli 22 yritystd
mahdollisesti ja vain 4,7 % eli 3 yritysté vastasi ei. KUVA 21:

OEi

4,7% (3 yritystga)

B Mahdollisesti
34,4% (22 yrity|sta)

mKylla

60,9% (39 yritysta)

0 10 20 30 40 50 60 70

% vastanneista

Myos teemahaastatteluissa kaikilta 15 haastateltavalta kysyttiin uutuustutkimuksen
ulkoistamismahdollisuutta ja ndistd kaikki kertoivat sen olevan mahdollista. Mika
tastd kysymyksestd tekee mielenkiintoisen on se, ettd todellisuudessa kovin monet
yritykset eivit ole ulkoistaneet patenttien uutuustutkimusta. Erds haastateltavista
kertoi ndin " Uutuustutkimus on térked, mutta yhta tirkeé ellei jopa tirkedmpi on niin
sanottu freedom to operate- tutkimus. Ndmid molemmat ovat sellaisia, jotka
ulkopuolinen voisi meille tehdd ja tdtd ollaan mietitty ulkoistettavaksi". Osa
haastateltavista kertoi, ettd uutuustutkimukset tehdaén tilla hetkelld itse, mutta se on
tyOlastd ja semmoista mitd ei haluta tehdd, joten ulkoistaminen sen kohdalla

kiinnostaa paljon.
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KOKO TEOLLISOIKEUSSALKUN ULKOISTAMINEN

Kyselylomakkeen lopussa kysyttiin  yritysten halukkuutta ulkoistaa koko
patenttisalkku/ tavaramerkkisalkku ulkopuoliselle, joka hoitaisi salkun rakentamisen,
ylldpidon, loukkausten  seuraamisen, arvonmaddritykset ja  mahdollisen
kaupallistamisen? Tdhdn kysymykseen vastasi yhteensd 65 yritystd, joista 9 yritystd
(13,8 %) vastasi KYLLA, 25 yritysti (38,5 %) MAHDOLLISESTI ja 31 yritysti
(47,7 %) vastasi EI. KUVA 22:

Voisiko yrityksen koko
patenttisalkku/tavaramerkkisalkku olla ulkoistettu,
jolloin salkunhoitajan vastuulla olisi salkun
rakentaminen, yllapito, loukkauksien seuranta,
mahdollinen kaupallistaminen ja arvonmaaritykset?

kylla
mahdollisesti
ei |
: : : ! ! !

4.3.4 Mahdollisia ongelmia teollisoikeussalkun ulkoistamisessa

IPR- OSASTON ULKOISTAMINEN

Webrobol- kyselyssd kysyttiin, olisiko yritykset valmiita ulkoistamaan koko IPR-
osastonsa (henkilokunnan) ulkopuoliselle palveluntarjoajalle? Kysymykseen vastasi
yhteensd 63 yritysti, joista 8 (12,7%) vastasi kylld, 15 (23,8%) mahdollisesti ja 40
(63,5%) yritystd vastasi ei.
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KUVA 23:

Olisitteko valmiita ulkoistamaan koko IPR- osaston (henkilokunnan) ulkopuoliselle
palveluntarjoajalle?

Kysymykseen vastanneet: 63

N 12,7
Kylla | | | I
Mahdollisesti | | | 3/3,8

0
i 63,5
Ei r— o,

Tamin jélkeen kysyttiin, ettd miksi yritykset eivit olisi valmiita ulkoistamaan koko
IPR- osastoaan ulkopuoliselle? Tdhén kysymykseen saatiin varsin mielenkiintoisia
vastauksia. Néistd vastauksista voidaan yleisesti tulkita tirkeimméksi syyksi sen, ettd
"peldtddn strategisen padtoksenteon IPR- asioista karkaavan yrityksen ulkopuolelle".
Toinen hyvin keskeinen syy on se, ettd ulkopuolinen ei tunne ulkoistavan yrityksen
tuotteita ja toimialaa riittdvasti. Lisdksi tdhdn toimialaan ja tuotteisiin
perehdyttiminen aiheuttaisi kustannuksia ja olisi tarkasti arvioitava tulisiko timén
tyyppinen ulkoistaminen yhtdén kustannustehokkaaksi. Erds vastaajista totesi etti "
Sithen miksi ei haluta on monta syytd, mutta etenkin strategiset asiat, kuten
ristilisensointi halutaan hoitaa itse ja ulkopuolinen ei piise perille tirkeistd asioista,
mika vaikuttaa tyon laatuun ilman valvontaa yrityksessd". Yksi vastaajista taas totesi
"Ulkopuolisen palveluntarjoajan pitéisi kyetd tekeméédn esimerkiksi uutuustutkimus
itsendisesti. Sithen tarvitaan erityisalan tietimystd, joka on periaatteessa
hankittavissa, mutta edellyttdd huomattavaa panostusta. Halutaan myds pitdd IPR-
vastaava talossa. Patentti- insindori voitaisiin hyvinkin ulkoistaa, jos 1dydetddn

henkild, joka tuntee firman toimialan riittdvalla tarkkuudella”.

Kyselyn vastauksista voidaan todeta, ettd koko IPR- osaston ulkoistamisen
ongelmista keskeisimpid ovat halu pitdd strateginen pédédtoksenteko yrityksessa,
tiedonkulun ongelmat, laskutusongelmat ja se, ettd yritykset eivét luota ulkopuolisen
tietdimykseen omista liiketoimialoistaan ja tuotteistaan riittdvésti. On itsestddn selvaa,
ettd laskutus- ja tiedonkulkuongelmat tulevat esille tidméin tyyppisessd
ulkoistamisprosessissa, koska ainakaan Suomessa ei ole valmista mallia tdmén

kaltaiseen ulkoistamiseen. On luonnollista, ettéd yritykset epardivit koko IPR- osaston
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ulkoistamista, koska sellaista ei ole aikaisemmin tehty ja ndin valmista laskutus tai

sopimusmallia ei ole olemassa.

KOKO TEOLLISOIKEUSSALKUN ULKOISTAMINEN

Tehdyisséd haastatteluissa kysyttiin myds tarkemmin, mitd ongelmia haastateltavat
nikisivit koko teollisoikeussalkun ulkoistamisessa? Erds haastatelluista kertoi koko
teollisoikeussalkun ulkoistamisen ongelmaksi seuraavan " Tieddn, ettd jotkut tekevit
tamén kaltaista, ainakin tavaramerkkipuolella. Toistaiseksi me ei olla tehty mitéén
tillaista. Ei tiedetd mitd hyOtyé tistd koituisi? Jos yrityksen arvo koostuu jostakin ja
ulkoistat sen, niin sinulle jad endd kuori ja minkd arvoinen se kuori endd on?".
Tarkensin tdmén jilkeen haastateltavalla, ettd voitaisiin sopia oikeuksien
omistussuhteiden sdilyvian ulkoistavalla yritykselld ja ndin omistava yritys siis
merkitsisi aineettomat oikeudet kirjanpitoonsa ja ulkopuolinen olisi vain salkun
hoitavan roolissa hallinnoiden salkkua. Tdhdn haastateltava vastasi muutaman
minuutin pohdinnan jilkeen "Mielenkiintoinen idea sindnsd, mutta kuulostaa ehka
lilan hankalaksi toteutettavaksi, toisaalta pienet yritykset voisivat juuri tdmén
kaltaista tehdédkin. Vaikeaksi siitid tekee se, ettd sun tiytyy saada se ulkopuolinen
ymmairtimaidn omaa bisnestd, tuotteita, ideoita ja toimintatapoja". Erds toinen
haastateltavista kertoi ettd " Olemme ulkoistaneet patenttihakemukset ja ylldpidon ja
osittain uutuustutkimukset, mutta koko salkun ulkoistaminen kuulostaa vieraalta.
Toisaalta en ndkisi miksei ehkd voisi onnistuakin, jos saataisiin kustannussédstoja
tastd, sekd perehdytettyd ja sovittua kaikista yksityiskohdista ulkopuolisen kanssa"
Saman haastateltavan mielestd patenttien lisensoiminen ja hyddyntdminen voisi olla
enemman ulkoistettu, mutta koko salkun ulkoistamisen ongelmaksi voisi tulla juuri
alan tietimattdmyys varsinkin, jos toimitaan ulkomailla esimerkiksi Yhdysvalloissa
tai Kanadassa, joissa aina ilmenee jotakin pientd fiksaamista patenttiasioissa ja nima

fiksaamiset tulevat monesti todella kalliiksi".

Lahes kaikki haastateltavat sanoivat, ettd koko teollisoikeussalkun ulkoistaminen
kuulostaa vieraalta ja he eivdt olleet aikaisemmin kuulleet timén kaltaisesta
prosessista. Tdma tietenkin vaikuttaa vastauksiin, koska haastatelluilla ei ole valmista

mielikuvaa miten kidytdnndssd homma toimisi. Tosin muutamalla haastateltavalla oli
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jotakin mielikuvia siitd miten koko teollisoikeussalkun ulkoistaminen voisi
tarkoittaa. Erds haastateltavista kertoi ettd " Koko salkun ulkoistaminen kuulostaa
melko oudolta, mutta ei sindnsd mahdottomalta kun ajatellaan tytdryhtid tyyppistd
rakennetta. Tieddn, ettd entisen Nesteen jdljiltd syntynyt Borealiksen patenttiasiat
hoidettiin Nesteen patenttiosastolla aina vuoteen 2001 asti. Tuona aikana
Borealiksella oli yksi Patent Manager linkkind Nesteen patenttiosastolle. Borealis
omisti siis oikeudet, mutta Neste hoiti sen IPR asiat. Koko salkun ulkoistaminen, niin
ettd myos omistusoikeudet siirtyviat kuulostaa keinolta viahentdd epidvarmuutta ja
epdvarmuuden vdhentdmien nostaa arvoa, mutta jos IPR onkin arvokasta, niin tdlloin
jaadadn vaille titd arvoa. Tuntuu, ettd ulkopuolinen ei vilttiméttd osaisi hoitaa

salkkua niin hyvin".

Kysyttdessd koko teollisoikeussalkun ulkoistamisesta, monet haastatelluista kertoivat
asian kuulostavan "vieraalta". Téhidn kysymykseen vastaamista olisi helpottanut
huomattavasti se, jos olisi ollut valmis malli miten kdytdnndssd ulkoistaminen olisi
hoidettu. Koko salkun ulkoistamista kysyttiin 12 haastateltavalta, joista nelja kertoi
sen olevan mahdollista, kolme kertoi sen olevan tietyin edellytyksin mahdollista ja
loput viisi haastatelluista epdilivdt, ettei koko salkun ulkoistaminen tulisi
onnistumaan lainkaan. Haastateltavista, jotka sanoivat timén tyyppisen prosessin
olevan mahdollista, kolme tydskentelee suhteellisen pienissé yrityksissd ja vain yksi
suuressa yrityksessd. Yleisesti haastatteluissa ilmenneitd keskeisid syitd miksi koko
teollisoikeussalkku ei voisi olla ulkoistettu, ovat halu pitdd salkun rakentamisen
kontrolli yrityksessd, omistussuhteista syntyvit ongelmat, kustannusongelmat seka
tiedonkulun ongelmat eli samantyyppisid ongelmia kuin patentti-insinddrin
ulkoistamiskysymyksissa tuli esille. Tavaramerkkisalkun ulkoistamisessa tosin moni
haastateltava ei ndhnyt ongelmia, mutta patenttien kohdalla tilanne néhtiin
erilaiseksi. Yksi mielenkiintoinen asia on se, ettd kukaan haastateltavista ei nostanut
esille esimerkiksi salassapito-ongelmia, joita etukiteen olisi kuvitellut haastateltavien

esille tuovan.
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PATENTTI-INSINOORIN ULKOISTAMINEN

Haastatteluissa ja kyselyissd tulee ottaa huomioon haastateltavan oma status
yrityksessd, koska on luonnollista, ettd esimerkiksi patentti-insindori ei ole kovin
innoissaan oman tyOpaikkansa ulkoistamisesta ja toisaalta monet haastateltavat eivit
osanneet vastata IPR- strategiaan liittyviin kysymyksiin kovinkaan hyvin. Kaikkien
teemahaastatteluiden vastausten perusteella voidaan todeta, ettd keskeisimmaiksi
ongelmaksi patentti-insindorien ulkoistamisen kohdalla yritykset kokevat tietyn
kompetenssin ja strategisen ajattelun karkaamisen ulkopuoliselle. Muita esiin tulleita
ongelmia patentti-insinddrin mahdollisessa ulkoistamisessa ovat
tiedonkulkuongelmat, laskutusongelmat seké tuotteiden ja toimialan perehdyttdmisen
ongelmat. Tosin hyvin moni haastateltavista kertoi joitakin patentti-insindorille
kuuluvia tehtdvid, joita voisi ulkoistaa. Tillaisia esiin tulleita tehtdvid ovat
uutuustutkimukset, freedom to operate- selvitykset ja muut patentteihin liittyvét
arkistointi ja informaatikon tehtdvdt. Yksi haastateltavista my6s "Toivoi
ulkopuolisen patenttiasiamiehen olevan myos ldsnd tietyissd projektikatselmuksissa,
jossa asiamies voisi jo heti olla osittain mukana strategian suunnittelussa. Tdma voisi
taata paremman lopputuloksen kuin se, ettd annetaan pelkki toimeksianto, ettd tissa

keksinto ja hae patenttia".

4.3.5 Yhteenveto

Kussakin luvussa on jo tehty yhteenvedot niiden siséllostd, joten tdssd yhteydessd ei
endd palata niiden yksityiskohtaiseen tarkasteluun. Sekd kyselyn ettd haastattelujen
perusteella voidaan sanoa, ettd tietoisuus siitd miten suomalaiset yritykset voisivat
enemmén ulkoistaa IPR- sektorilla on télld hetkelld vield kovin vdhdistd. Tdmé on
tietysti selvdd, silld tdlld hetkelld ei ainakaan Suomessa ole kdytdssd sellaista
toimintamallia, jossa yrityksen koko teollisoikeussalkku olisi ulkoistettu. Tadmén
tyyppisen ulkoistamisprosessin tarkemmasta toteutuksesta ei siis ole vield selkedd

tietoutta.
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Vastaukset yritysten teollisoikeuksien hallinnan ulkoistamishalukkuuteen ovat
luonnollisesti vastanneiden henkildiden henkildkohtaisia mielipiteitd, mutta ottaen
huomioon vastanneiden aseman yhtidissdén (toimitusjohtaja, strategiajohtaja, IPR-
manager, lakimies jne.), voidaan sanoa, ettd vastaukset antavat luotettavaa kuvaa
yhtion tietoisuudesta ja suhteesta kysyttyihin asioihin. Teoria- ja empiriaosan
yhdistdmisessd onnistuttiin lopulta varsin hyvin. Tutkielman empiirinen osuus
osoittautui  varsin monimutkaiseksi tapaukseksi. Erityisesti erilaiset I[PR:n
omistussuhteisiin  liittyvat ~ kysymykset ulkoistamisprosessissa  askarruttivat
asiantuntijatahoja. Tilannetta hankaloitti erityisesti se, ettd asiantuntijoilla ei ollut
selkedd kisitysté siitd, miten esimerkiksi timéin hetkinen verolainsdddénto suhtautuisi
aineettomien oikeuksien omistussuhteiden luovutuksiin. Yleinen késitys oli se, ettd
verolainsdddéntod tulisi ehdottomasti muuttaa, jotta joskus esimerkiksi patenteista
voisi tulla jonkin tapaisia rahoitusinstrumentteja. Patenttien ja muiden IPR:ien
mahdollinen arvopaperistamisen kysymykset eivdt ole keskeinen ongelma
tutkimuksessa, joten sen enempidd nithin ei ole syytd paneutua. Haastattelut
onnistuivat kuitenkin kaiken kaikkiaan erittdin hyvin. Keskustelut aiheen ymparilta

venyivét joskus jopa kahden tunnin mittaisiksi.

4.4 Johtopaatokset ja tutkimustulosten tarkastelu

4.4.1 Teoriaosuuden johtopédétokset

Kirjallisuustarkastelun tavoitteena oli tutkia sitd, miten yritykset voisivat ulkoistaa
teollisoikeuksiensa hallintaa. T&hidn kysymykseen vastaamiseksi tutkittiin: mitd
patentit ovat, milld tavalla patentit tuovat hyotya yrityksille, mitd tavaramerkit ovat ja
miten niitd hyddynnetddn, miten aineettomia oikeuksia arvostetaan kirjanpidossa,
mitd ulkoistaminen on sekd mitd hyotyjé/ riskeja siitd voi koitua. Lopuksi yhdistettiin
ndmai teollisoikeuksien teoriat ja ulkoistamisen teoriat sekd yritettiin selvittdd mitd
tulisi ottaa huomioon teollisoikeuksia ulkoistettaessa. Koska teollisoikeuksia voidaan
hyodyntdd monin eri tavoin, kuten rahoituksen hakemisessa, kumppani- ja
sopimusneuvotteluissa jne. otettiin  kirjallisuusosuudessa  huomioon myds
teollisoikeuksien yhteys péddomasijoittamiseen, teollisoikeuksien omistussuhteiden
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muuttuminen sekd mahdolliset immateriaalioikeusmarkkinat.

Kirjallisuusosio oli varsin mielenkiintoinen tutkimusalue. Ldhdeaineistoa kertyi
hyvin paljon ja suurin osa jouduttiin karsimaan pois tutkielman laajuuden
rajoituksien vuoksi. Immateriaalioikeuksista ja ldhinnd teollisoikeuksista 10ytyy
hyvin paljon eri tutkimusjulkaisuja ja artikkeleja. Tdmén tutkimuksen kannalta
viisainta oli jittdd ns. toissijaisldhteet pois ja keskittyd ldhinnd varsinaisten
teollisoikeusasiantuntijoiden tutkimusjulkaisuihin. Teoriaosuus keskittyy
luonnollisesti 1&hinnd patentteihin tutkielman aiheen rajauksen vuoksi, mutta myds
muita teollisoikeuksia késiteltiin lyhyesti. Vaikka teollisoikeusalan kirjallisuutta on
runsaasti, niin varsinaisia jollakin tavalla ndiden oikeuksien ulkoistamiseen liittyvid
julkaisuja ei 16ytynyt. Tadmid vaikeutti ulkoistamisosuuden ja teollisoikeusosuuden
yhtendistamisti. Toisaalta 1ahtokohtana olikin vain selvittdd lukijalle perustiedot seka

teollisoikeuksista ettd ulkoistamisesta.

Koska tutkielman yksi tavoite oli my0s tutkia koko teollisoikeussalkun siirtdmista
toiselle yritykselle omistusoikeuksineen, oli kirjallisuusosioon otettava mukaan
katsaus aineettomien oikeuksien kirjanpidollisiin kysymyksiin. Tdma osuus koskee
lahinnd uutta IFRS- tilinpddtds normistoa, joka listatuilla yhtiilld on tullut
Suomessakin vuoden 2005 alusta kayttoon. Téstd osuudesta selvitetddn aineettomien
oikeuksien arvostamistavat ja kirjapitoon merkitsemisen eri mallit. Ldhes aina
esimerkiksi yrityskauppatilanteessa siirretdin myos aineettomia oikeuksia ja niin
yritysten teollisoikeussalkun omistussuhteet muuttuvat. Tdssd kirjallisuusosion
kappaleessa on selvitetty miten néitd aineettomia oikeuksia kohdellaan esimerkiksi

litketoimintojen yhdistamistilanteissa.

Teollisoikeuksien ulkoistamisesta ei 10ytynyt aikaisempia tutkimuksia tai valmiita
sopimusmalleja ja kiytdntdja kuten esimerkiksi kirjanpidon, atkin tai
kiinteistopalveluiden ulkoistamisista on olemassa. Juuri tdmi teki ulkoistamisen
teorian yhdistdmisen teollisoikeuksiin haasteelliseksi. Teollisoikeuksien kohdalla
ulkoistamista on kéytetty tietyissd toimissa, mutta ei tutkimuksen kysymyksien
kannalta oleellisissa alueissa. My0s tédssd ulkoistamisen kirjallisuusosiossa pyrittiin

kiyttaimddan mahdollisimman laajaa ldhdeaineistoa sekd kansainviliseltd ettd
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kansalliselta tasolta. Tutkielman teoriaosasta voidaan todeta, ettd siind pyrittiin
kidyttdimddn mahdollisimman laajaa l4hdeaineistoa sekd kansainviliseltd ettd
kansalliselta tasolta. Lainsdddidntdd koskevan tarkastelun osalta ldhdeaineistona

pyrittiin kiyttdméaan mahdollisimman tuoreita julkaisuja

4.4.2 Empiriaosuuden johtopdatokset

Empiriaosuus ilmeni erittdin haasteelliseksi. Tdhdn syynd ovat tutkimuksen
ainutlaatuisuus sekéd haastateltavien henkildiden suuresti eroava tietimys aiheesta.
Haasteellisuus ndkyy ennen kaikkea siind, ettd wuseista asiantuntijatahoista
huolimatta, yritysten teollisoikeussalkun ulkoistamisen malliin ei pystytty antamaan
yhtd oikeata vastausta. Ldhes kaikki tahot kokivat tutkimusaiheen huomattavan
mutkikkaaksi, mutta samalla erittdin kiinnostavaksi. PadsdintOisesti asiantuntijat
eivit ndhneet eri ulkoistamismalleja toisiaan poissulkevina vaihtoehtoina. Tietysti
kysymys on siitd, ettd haastateltavat toimivat eri alojen yhtidissd ja tima ratkaisee
paljon millaista teollisoikeusstrategiaa yritykset kayttdvdat. Yleensd kaikkia
lausuntoja leimasi kuitenkin tietynlainen varovaisuus ja vieraantuneisuus tutkielman

kysymyksista.

Tutkielman aiheen tekee mielenkiintoiseksi se, ettd monet asiantuntijat pitivit
mahdollisena laajempaa ulkoistamista teollisoikeussektorilla. Ldhes kaikki
asiantuntijat pitivat esimerkiksi patenttien uutuustutkimuksen ulkoistamista
mahdollisena. Jo pelkistddn uutuustutkimuksen ulkoistamisen seurauksena asiamies-
asiakas-suhde voisi ldhentyd huomattavasti nykymalliin verrattuna. Patentti-
insindorien ja koko patenttisalkun ulkoistamisen kohdalla keskeiseksi ongelmaksi
koostui se, ettd asiantuntijat eivdt hahmottaneet selkedd mallia siitd, miten
ulkoistaminen kaytdnnosséd toteutuisi. Téstd on tehtdvissd johtopiétds, ettd yritysten
halukkuus ulkoistaa myds tdmdn kaltaisia toimintoja kasvaisi, jos olisi olemassa
selked toimintamalli siitd miten ulkoistaminen hoidettasiin. Néin tulisi luoda toimiva
jérjestelmd ja sopimusmalli timén kaltaisille prosesseille. Patenttisalkun kehittdmis-
ja hyodyntdmisorganisaatio on haastatelluissa yrityksissd ulkoistettu vain

patenttiteknisté ja — juridista osaamista vaativien tehtévien osalta.
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Toinen keskeinen kyselyiden/ haastatteluiden perusteella tehty johtopddtds on, ettd
yritysten  suuruudella ja  toimialalla on vaikutusta teollisoikeussalkun
ulkoistamishalukkuuteen. Tami on nédhtdvissd kyselyiden vastauksien vertaamisella
yritysten liitkevaihtoon sekd henkilostoméédrdaian. Myos haastatteluissa ilmeni se, ettd

yleisesti IPR- sektorin ulkoistamishalukkuus on pienissd yrityksissd suurempaa.

Tutkielmassa esitettiin  my0s vaihtoehtoisia toimintamalleja teollisoikeuksien
ulkoistamiseen. Tutkielmassahan pohdittiin myds mahdollisuutta ulkoistaa koko
teollisoikeussalkku ulkopuoliselle yritykselle, kuten patenttitoimistolle tms. Lyhyen
tarkastelun jélkeen perusteella voidaan sanoa, ettd oikeanlaisilla sopimusmalleilla
my0s tdmédn kaltainen ulkoistaminen voisi onnistua. Koko salkun ulkoistamisen
keskeiseksi kysymykseksi nousi se, kuka tdmdn prosessin jdlkeen omistaisi ndma
oikeudet? T&hdn omistussuhde kysymykseen liittyy paljon mielenkiintoisia
nidkemyksid eri asiantuntijatahoilta. Suomessa on ollut joillakin yhtiGilld jo kdytossa
tytdr- emoyhtid kaltaisia malleja, joissa tytdryhtid omistaa ja hallinnoi emoyhtion
teollisoikeuksia. Yksi vaihtoehto olisi myds ensin ulkoistaa omat teollisoikeudet ja
tdmin jdlkeen ostaa lisenssit niihin itselle. Tutkimatta timin tarkemmin téllaisia
litkketoimintamalleja, kirjanpitokysymyksid ja nithin liittyvid verotusongelmia ei
johtopéétoksid voida tehda siité, ettei myos koko teollisoikeussalkun ulkoistaminen
my0s omitussuhteiden muuttuessa, voisi olla jarkevai. Asiaa olisi siis syytd tutkia
lisdd. Kaiken kaikkiaan voidaan sanoa, ettd asiantuntijalausuntojen ongelma on siini,
ettd heiddn esittimat mallit ovat lahinnéd ehdotuksia, heiddn omia ndkemyksié, jotka
saattaisivat olla mahdollisia. Tdmén tutkielman puitteissa ei kuitenkaan ollut
mahdollista selvittdd niiden juridista taustaa. Uusien IFRS- standardien kéyttoonotto
voi myds muuttaa etenkin listattujen yritysten aineettomien oikeuksien
merkintdtapaa. Menetelmien lopullinen oikeellisuus lienee mahdollista mitata

ainoastaan ehké tulevilla esimerkiksi verottajan ennakkopaitoksilla.
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4.4.3 Tavoitteiden saavuttaminen ja tutkimustulosten luotettavuus

Tutkielmalla oli useita eri tavoitteita. Pddtavoitteena oli selvittdd ovatko yritykset
valmiita ulkoistamaan teollisoikeussalkkunsa hallintaa. Yhtend tavoitteena oli myos
kartoittaa hieman sité, voisiko immateriaalioikeuksille kehittyéd toimivia markkinoita.
Tdmidn tavoitteen osalta saatiin ldhinnd teemahaastatteluiden ja muutamien
artikkeleiden pohjalta erilaisia ndkokulmia ja ratkaisuja, jotka toimivat hyvani
pohjana mahdollisille tuleville lisdtutkimuksille kyseiseltd alueelta. Kovin
syvilliseen pohdintaan téltd osin ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta menna
tutkielman laajuuteen liittyvien rajoitteiden vuoksi. Kaikkia tutkielman tavoitteita
koskevia argumentteja pystyttiin paddsddntdisesti perustelemaan joko teoreettisilla,
lainsdddéannollisilla tai yksittéisilld asiantuntijalausunnoilla. Néin voidaan todeta, etté

tavoitteiden saavuttamisessa onnistuttiin kokonaisuudessaan hyvin.

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimustulosten validiteetin ja reliabiliteetin
osoittaminen on erittdin vaikeata. Reliabiliteetti tarkoittaa mittaustulosten
toistettavuutta. Validiteetti tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmén kykyd mitata
juuri sitd, mitd on tarkoituskin mitata (Hirsijarvi, Remes, Sajavaara, 2005, s.213).
Tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen
toteuttamisesta. On kerrottava haastattelujen olosuhteista, hdiridtekijoistd, niihin
kéytetystd ajasta jne. Téstd syystd seuraavaksi pyritddn kuvaamaan aineistonkeruu- ja

kisittelyprosessia.

Tutkielman aineistonkeruu toteutettiin hyodyntdmélla Webrobol Oy:n kehittdmaa
sdhkoistd palautejirjestelmdd ja tekemélld kyseiselldi ohjelmalla s&hkdinen
kyselylomake. Tamé kyselylomake léhetettiin henkilokohtaisella sdhkdpostilinkkina
180 eri yrityksen IPR:std vastaaville henkildille. Namé yritysten IPR- vastaavien
kontaktitiedot saatiin tutkielman rahoittajan patenttitoimisto Papula-Nevinpatin
tietokannasta. Yritykset on valittu niin, ettd ne edustavat monia eri elinkeinoaloja
sekd montaa eri kokoa. Yrityksille annettiin 14 pdivdd aikaa vastata kyselyyn.
Vastauksia kertyi yhteensd 67:sti eri yrityksestd ja ndin vastausprosentiksi tuli 37,2
%. Kysymyksid lomakkeessa oli  yhteensd 23, joista suurin osa

monivalintakysymyksid (Liite 2). Tulokset analysoitiin sekd kuvia piirtimalld ettd
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keskiarvoja ja péidtelmid tekemélld. Apuna kéytettiin ja Excel-taulukkolaskenta
ohjelmaa. Tutkimuksessa tuloksia on esitetty nimettomésti ja ainoastaan

yhteenvetojen muodossa.

Tutkielman empiirisen osuuden toinen aineistonkeruumenetelmi oli tehdyt
henkilokohtaiset teemahaastattelut aiheesta. Haastateltavat olivat eri yritysten IPR-
vastaavia tms. henkilditd. Tamé tutkielman aineistonkeruumenetelmd perustuu ns.
saturaation kisitteeseen, jolla tarkoitetaan sitd, ettd haastateltavien lukumadrdd ei
maidritelty tutkielman alkuvaiheessa tarkasti, vaan haastatteluja jatkettiin niin
pitkddn, kunnes haastatteluissa alkoi kertaantua samat asiat eri haastateltavien viélilla.
Talld pyrittiin varmistamaan se, ettei mikddn ndkokulma jdisi huomioimatta.
Kuhunkin haastatteluun varattiin riittdvésti aikaa, yleensd noin tunti. Suurin osa
haastatteluista tehtiin puhelinhaastatteluina ja niméa kestivit lyhyemmaén ajan, noin
20-30 minuuttia. Haastatteluja ei pyritty ohjailemaan voimakkaasti, vaan
haastateltaville annettiin aikaa vastata ja esittdd tarvittaessa lisdkysymyksia.
Haastatteluissa oli kuitenkin tietty perusrunko, jolla varmistettiin, ettd kaikkien
haastateltavien kanssa kidytiin 14pi samoja asioita. Haastatteluperiodin aikana
pidettiin ylld haastattelupdivékirjaa, johon kirjattiin haastatteluissa ilmenneitd uusia
asioita. Ndma4 asiat pyrittiin nostamaan esille seuraavissa haastatteluissa. Ndin niiden

tarkasteluun saatiin laajempi ndkokulma.

Haastattelut  tehtiin  joko puhelimella tai henkilokohtaisesti tapaamalla.
Haastatteluissa kdydyt keskustelut taltioitiin kokonaisuudessaan nauhuriin. Tamén
jalkeen suoritettiin haastatteluaineiston litterointi, jossa noudatettiin periaatetta, jonka
mukaan keskustelut kirjoitetaan kokonaisuudessaan ylos sanasta sanaan.
Haastatteluaineistosta tehdyt lainaukset on haluttu pitéé sanatarkkoina, puhekielising,
jotta lukija voisi saada mahdollisimman hyvin késityksen haastateltavien
nidkemyksisti ja niihin liittyvistd kdsityksistd. Ndin ei ole myoOskéén syntynyt tutkijan

taholta tulkintavirheen vaaraa, joka voisi ohjailla tutkielman vééraén suuntaan.

Yksi validointitapa on esittdd ldhteiden luotettavuus (Hirsijarvi, Remes, Sajavaara,

2005 s.189). Sekd kyselyn saaneiden valinnassa ettd haastateltavien valinnassa
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pidettiin pddasiallisena kriteerind henkilon ammattitaitoa ja asiantuntemusta
teollisoikeussektorilta. Useimmat kyselyyn ja haastatteluihin valituista ovat yritysten
IPR- piillikoitd, toimitusjohtajia, teknologiajohtajia tai patentti-insinddrejd. Néin
voidaan siis todeta, ettd kyselyyn vastanneet ja haastatellut henkilot ovat
teollisoikeusalueen asiantuntijoita. Tutkimusaineiston tarkastelussa tulee ottaa
huomioon, ettd joidenkin haastateltujen tahojen pétevyys ja osaaminen nékyi
toisinaan enemméin vahvana patenttihakuprosessin tietimyksend, kuin laajemmin
IPR-strategiatason ratkaisujen asiantuntemuksena. Néin syntyi vililla kdsiteongelmia
muun muassa terminologisia episelvyyksii, joilla saattaa olla vaikutusta tutkielman
validiteettiin. Tétd voidaan kuitenkin pitdd toissijaisena ongelmana, koska se koskee
vain hyvin pientd osaa aineistosta, eikd niinkdén tutkielman kannalta ratkaisevia
lausuntoja. Huomioitavaa on myds vastanneen henkilon toimenkuvan vaikutus
vastaukseen. Esimerkiksi kukaan vastanneista patentti-insinodreistd ei suoranaisesti
sanonut patentti-insindorin olevan tdysin ulkoistettavissa ja tdmid tuntuu aivan

luonnolliselta.

Haastatteluaineistosta on havaittavissa, ettd useampi haastateltava pdityi samaan
tulokseen, joskin myds eridvid mielipiteitd esitettiin. Téssd tdytyy muistaa, ettd
asiantuntijat eivit ottaneet kantaa ainoastaan yhteen kysymykseen, vaan niitd oli
useampi. Eli asiantuntijat saattoivat olla esimerkiksi patentti-insindorin
ulkoistamisesta yksimielisid, mutta koko teollisoikeussalkun ulkoistamisesta
hyvinkin eri mieltd. Kuitenkin valtaosa asiantuntijoiden vastauksista oli
samankaltaisia, joten tdtd voidaan pitdd osoituksena  reliabiliteetista.
Tutkimusaineistosta on havaittavissa se, etti vastaajan asemalla ja yrityksen
suuruudella on merkitystd tiettyjen kysymysten vastauksiin. Poikkeuksellisia ja
monimutkaisia tilanteita ilmenee toisinaan, joka on tullut esille tdmin tutkielman
yhteydessd. Esimerkiksi kerityistd vastauksista on selvésti erotettavissa yritykset,
jotka "eldvit" patenteilla ja yritykset, joille patentit eivéit merkitse paljoakaan. Hyvin
paljon eroa on tullut siind, kuinka paljon yritykset kokevat patenttien olevan osa

strategiaa ja tdima on havaittavissa myos toimialakohtaisesti.
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4.4.4 Ehdotuksia jatkotutkimuksille

Jatkossa mielenkiintoisia tutkimusaiheita ovat ehdottomasti myos tdmin tutkielman
yhteydessé esiin tullut patenttien mahdollinen muuttuminen sijoitusinstrumenteiksi.
Tamé patenttien arvopaperistuminen on haastava, mutta mielenkiintoinen aihepiiri
silld tulevaisuudessa patenteista voi tulla tirkeitd kaupankédynti instrumentteja sekd
niille voi kehittyd valtavat markkinapaikat. Jotta patenteista voisi kehittyd
sijoitusinstrumentteja, tulee  niiden  ympérille syntyd myds  erilaisia
riskienhallintakeinoja, kuten swappeja, futuureja jne. Toisaalta myds patenttien

arvonmadritystavat tulee kehittyd entisestian.

Toinen  mielenkiintoinen  jatkotutkimusaihe = on  erityisesti  konsernien
immateriaalioikeuksien omistuksen keskittiminen matalan verokannan omaavaan
valtioon. Téssd tutkimusaiheessa on huomioitava, ettd konsernissa IPR:ien siirto on
mahdollista vain poikkeustilanteissa, koska siirrettdvd immateriaalioikeus
arvostetaan kdypddn arvoon ja ndin aiheuttaa veroseuraamuksia, ellei yhtiolla ole
kiytettdvissd  tappioita.  Toisaalta tdmédnkaltaisen tutkimuksen tekeekin
mielenkiintoiseksi juuri se, ettd nykyisten IPFR- standardien mukaiset aineettomat
omaisuuden kdyvidn arvon madritystavat ovat alkeelliset ja niilld on mahdollisuus
saada hyodyke arvostettua taseessa tarpeen mukaan joko ylds tai alaspdin. Néin ollen
IPR:ien kehittiminen on konserneissa syytd keskittdd valtioon, jossa on
matalaverokanta. Rojaltimaksun védhennyskelpoisuus ei ole ainoa syy tdmén
kaltaiseen jdrjestelyyn, vaan lisdksi muun muassa vihennyskelpoiset tutkimuskulut
jne. tulee ottaa huomioon. Tietenkin myds tyontekijoiden alhaisemmat palkat,
sivukulut ym. tuovat monesti vield lisdetuja halpamaita kéytettdessd. Tamén
kaltainen konsernin IPR:ien jdrjestely tosin on suomalaisilla yrityksilld jo ollut
kaytossd, mutta ehkd IFRS:n mukana vield lisddntyvissd  méérin.
Jatkotutkimusaiheeksi voisi my0s ottaa patenttien uutuustutkimuksen tai muiden
ennakkoselvitysten ulkoistamisen halpamaihin kuten Intiaan tai koko patenttisalkun

ulkoistamisen johonkin halvan verokannan maahan.
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LIITE 1 Webrobol- kyselyn saatekirje

/ LAPPEENRANNAN
; ‘1‘ TEKMNILLINEN YLIOPISTO

Arvoisa vastaanottaja,

Teen Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston kauppatieteiden osastolla Pro gradu-
tutkimusta, jonka kohderyhméni on teollisoikeuksia hakevat ja nditd omistavat
yhtiot. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa yritysten halukkuudesta ulkoistaa
immateriaalioikeuksiensa hankintaa ja yllépitoa. Liséksi selvitin mahdollisuutta
ulkoistaa yritysten koko immateriaalioikeussalkku. Tydn ohjaajana toimii professori,
FT, Dos, Jukka Kemppinen ja tyon rahoittaja on patenttitoimisto Papula-Nevinpat.

Tutkimustani varten toivon, ettd vastaisitte oheisiin kysymyksiin viimeistdin
perjantaihin 26. elokuuta mennessd. Kysymyksid on yhteensd 23, joista suurin osa
monivalintakysymyksid. Tutkimukseen vastaaminen on nopeaa ja vie vain muutaman
minuutin. Vastaamalla kyselyyn teilld on halutessanne mahdollisuus saada
yhteenveto keskeisimmisté tutkimukseni tuloksista. Kaikki tiedot, joita
kyselylomakkeella saadaan, ovat tdysin luottamuksellisia. HenkilGtiedot tulevat
ainoastaan minun kdyttdoni ja vastaaminen niihin on vapaaehtoista.
Tutkimustuloksia kdytetddn nimettdmasti ja ne julkaistaan ainoastaan yhteenvetoina.

Vastaan mielelldni kaikkiin tutkimukseeni liittyviin kysymyksiin.
Yhteistyoterveisin
Antti Jaloméki, kauppat.yo

antti.jalomaki@]lut.fi
gsm. 040- 7468433
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LIITE 2 Webrobol- kyselyn kysymykset

(nelja ensimmaistd kysymystd vapaaehtoisia)

1.

2.

Yhtién nimi?

Vastaajan asema yhtiossa?

Henkiloston maara?

Liikevaihto/ euroa /vuosi?

Yhtion immateriaalioikeussalkku sisdltda?

Patentteja

Tavaramerkkeja
Hyodyllisyysmalleja, malleja
Muita, Mitd?

Montako voimassaolevaa patenttiperhettd yhtidllanne on?

1-10
10-50
50-100
yli 100

Montako tavaramerkkié yritykselldnne on?

0-3
3-5
5-7
7-10
yli 10

Onko yrityksessédnne IPR- strategiasta vastaavaa henkil6a?

Kylla
Ei

Jos on, kuinka monta?

alle 5

5-10

10-20

20-30

30 tai enemmén

. Immateriaalioikeussalkun merkitys yrityksellenne?
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Ratkaisevan térked merkitys

e o o o o
— N W A W

Merkitykseton

11. Kuinka paljon yhtiénne kéyttdd rahaa vuodessa immateriaalioikeuksien
hankintaa ja ylldpitoon kokonaisuudessaan?

a) 0-5000 euroa

b) 5000- 10 000 euroa

c) 10 000- 50 000 euroa

d) 50 000- 100 000 euroa

e) yli 100 000 euroa vuodessa

12. Kuinka tdmé IPR:n hankintaan kéytetty raha jakautuu eri sektoreille?
Yrityksen sisille (palkat tms)

75- 100%
50- 75%
25-50%
10- 25%
0- 10%

Ulkopuoliselle palveluntarjoajalle
13. Kayttaako yhtionne ulkopuolisia asiantuntijapalveluita:

a) Teollisoikeuksien hakemisprosessissa?
b) Konsultoinnissa ja neuvonnassa?

c) Teknologiaselvityksessd?

d) Valmistusestetutkimuksissa?

14. Mitd mahdollisia ongelmia ulkopuolisen asiantuntijan kdytossa
teollisoikeussalkun hankinnassa ja ylldpidossa on ilmennyt (mainitse kaksi

merkittavintd)?

15. Onko yrityksenne kiinnostunut teknologian kaupallistamisesta (esim.
lisensoimisesta, myymisesti)?

A) Kylla
B) Ei
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16.

Oletko kaivannut jotain lisdpalvelua viimeisen vuoden aikana
teollisoikeuspalvelujen tarjoajilta?

Kylla
En
Jos kylld, niin mitd palvelua?

. Olisitteko valmiita ulkoistamaan patentti-insindorin tehtivid ulkopuoliselle

palveluntarjoajalle?

Kylla
Mahdollisesti
Ei

. Voisiko patenttien uutuustutkimus olla ulkopuolisen asiantuntijayrityksen

tekem4i?

Kylla
Mahdollisesti
Ei

. Kuinka tirkedksi koette sdhkdisen arkistoinnin teollisoikeusasioissa tdni

paivana?

Erittain tarked

e 5
e 4
e 3
o 2
o 1
Merkitykseton

20. Teollisoikeuspalveluiden tarjoajat ovat muuttumassa yhi enemman

sahkoisyyteen palveluissaan. Olisiko yrityksenne valmis ulkoistamaan
patenttisihteerin tehtivia ulkopuoliselle palveluntarjoajalle turhan paperityon
minimoimiseksi?

Kylla
Mahdollisesti
Ei

. Voisiko yrityksenne koko patenttisalkku/ tavaramerkkisalkku olla ulkoistettu

asiantuntijalle, jolloin salkunhoitajan vastuulla olisi salkun rakentaminen,
ylldpito, loukkauksien seuranta, mahdollinen kaupallistaminen ja
arvonmairitykset?

Kylla
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b)
c)

22.

Mahdollisesti
Ei

Olisitteko valmiita ulkoistamaan koko IPR-osaston (henkilokunnan)
ulkopuoliselle palveluntarjoajalle?

Kylla
Mahdollisesti
Ei

. Miksi ei1?

Halutaan pitdd itselld IPR-vastaava
Ei haluta ulkoistaa télla sektorilla
Liian kallista

Muita syitd,mit4?

. Haluan yhteenvedon tutkimuksen keskeisistd tuloksista

Kylla
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LIITE 3 Haastattelurunko kysymykset

(Kysymykset vaihtelivat haastateltavasta ja keskustelun suunnasta riippuen ja aivan
kaikki eivét ole listassa)

1. Onko yrityksessédnne IPR- strategiasta vastaavaa henkil6d? Kuinka monta?
2. Kuinka paljon yrityksenne on ulkoistanut IPR:n hankintaa ja ylldpitoa?

3. Kuinka paljon yleisesti [PR-sektorilla voidaan ulkoistaa? Mitd
ongelmia/riskejé voisi olla?

4. Koetteko, ettd kattavammalla tiedonkulun jérjestelmailla ja kustannusten
erittelylld (esimerkiksi kiinted/kk hinnoittelu) olisi vaikutusta esimerkiksi

patentti-insindorien ulkoistamismahdollisuuksiin?

5. Mitd osa-alueita patenttien hankinnassa voisi enemmaén ulkoistaa? Mité
ongelmia se voisi tuoda ja toisaalta mitd hyotyja?

6. Oletteko kaivanneet jotakin lisdpalvelua viime vuosina
immateriaalioikeuspalvelujen tarjoajilta?

7. Mité patentti-insinddrinne tehtdviin kuuluu? Mité ndistd voisi ulkoistaa?

8. Voisiko yritysten koko teollisoikeussalkku olla ulkoistettu? Miksi ei? Mita
juridisia haasteita?

9. Kuinka paljon keskiméérin IPR-riita-asia tulee maksamaan yrityksille? Mité
saastdd, kun hyvin hoidettu salkku?

10. Mitka tyypillisimmat riita tilanteet IPR-asioissa?
11. Voisiko patenteista kehittyéd rahoitusinstrumentteja tulevaisuudessa?

12. Kéyttavitko konsernit tdnd pdivana paljon sisdisid IPR-omistus yhtioita?
Tytéryhtio rakennetta, jossa IPR:it keskitetty tytéryhtiolle?
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