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PATENT VE FAYDALI MODELLER

Fikri Milkiyet alanindaki yetkinligimizi endustri ve sektér bilgisi ve dava tecribemiz ile
birlestirerek, basta tescil islemleri, dava ve danismanlik hizmetleri olmak lzere patent ve faydali
model ile ilgili tim konularda, ayrica patent haklarinin rekabet hukuku, diizenleyici islemler

ve idari alandaki veri korumasi disiplinlerini ilgilendiren yénlerinde mivekkillerimize hizmet

sunmaktayiz.

Muvekkillerimize, farmakolojik trlnler, kimyasallar, tibbi cihazlar, tiketici elektronigi, tekstil,
aydinlatma, optik teknolojiler, elektrikli aletler, makineler, lazer teknolojisi, otomotiv ve yazilim
gibi bircok endustri dalindaki bulugsal faaliyetleri ve patent haklarina dayanan davalar ile

ilgili stratejilerinin olusturulmasinda, patent tecavizi, tecaviiziin vaki olmadiginin tespiti

ve hikiimsizlUk davalarinda ve haksiz rekabet davalarinda danismanlik ve temsil hizmetleri

vermekteyiz.

Ayrica teknigin bilinen durumunun tespiti, fikri milkiyet haklari 6n incelemesi (IP due
diligence), trinlerin fikri haklari ve 6zellikle patent haklarini ihlal etmemesi icin (freedom to
operate) 6n arastirma ve mitalaa verilmesi ve genel olarak patent ve faydali model haklarina

ve yasalarina uygunluk ve uyumluluk konularinda arastirma, dava ve savunma hizmetleri

vermekteyiz.

Ulusal ve uluslararasi patent bagvurularini ilgili patent ofisleri dniinde takip etmekte, ulusal
patent enstitileri nezdinde itirazlar yapmakta, tctinci kisilerce yapilmis olan itirazlara karsi
cevap ve savunma sunmakta ve temyiz bagvurulari yapmaktayiz. Ayni zamanda Turk Patent
Enstitlst nezdindeki islemlerde, Enstiti'nin nihai kararina karsi ihtisas mahkemeleri nezdinde

davalari muvekkillerimiz adina takip etmekteyiz.

Ayrica bu alandaki tecribelerimiz, innovasyon, patent ve faydali model konularindaki her tirli
islem ile ilgili, isbirligi, ortak AR-GE anlagmalari, isci bulus planlari ve lisans anlasmalari dahil

olmak Uzere her tirli anlasmanin yazimini ve miizakeresini de icermektedir.
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Tirkiye'de Patent Hukuku Alaninda Onemli Gelismeler ve Ongériiler

Cesitli fikri mulkiyet haklarinin diizenlenmesine iliskin farkli KHK'lari bir araya getiren Sinai Mulkiyet
Kanunu'nun ("SMK") yirirlige girmesinin Gzerinden dort yili agkin zaman gecti. Kanunun dérdiinct
kitabi, Turk patent sistemine iliskin ulusal hukuk ile Avrupa Patent Konvansiyonu'nu bir dlctide

uyumlu hale getirmekte ve goéreceli olarak yeni hiikiimler icermektedir.

Yeni Kanunun orta ve uzun vadeli etkileri henliz gériilmemisken, sinai milkiyet hukuku uygulamacilari,
en tartigmali noktanin, Kanunun uygulanmasi hususunda olduguna hemfikirdir. Tlrkiye'de sadece
fikri ve sinaf haklar alaninda uzmanlasmis bes istanbul'da, bes Ankara’da ve biri izmir'de olmak tizere
toplam 12 adet hukuk mahkemesi bulunmaktadir. Hakim atamalari ile yapilan degisiklikler sonucu,
mevcut davalarin blyik cogunlugdu, sinai milkiyet alaninda sinirl tecribesi olan hakimler tarafindan
idare edilmektedir. Hakimler teknik altyapiya sahip olmadigindan, kararlar agirlikla mahkeme
tarafindan atanan bilirkisilerin gérUslerine dayanmaktadir. Diger taraftan, Hukuk Muhakemeleri
Kanunu'nda diizenlenen iki asamali temyiz siireci sayesinde mahkemelerin is ylikinin azalmasi ve
karar kalitesinin artmasi beklenirken; istinaf degerlendirme sirecinin gittikce daha uzun strdigu,
temyiz asamasinda da sirecin kisalmadigi ve karar iceriklerinin gegmise goére fazla degismedigi
gdzlenmektedir.. Bunun yaninda; gectigimiz yilda da Bolar istisnasinin sinirlari, delil tespiti ve ihtiyati
tedbir taleplerine iliskin degerlendirmeler ile Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz veya temyiz
streglerinin ulusal mahkemeler éniinde gérilen tecaviiz ve hikimsUzlik davalarina etkisi patent

davalari alaninda en cok tartigilan konular olmustur.

Bu belge ile Turkiye'deki patent davalarinin kilit yénleri ile SMK'nin en 6nemli ve uygulamada en ¢ok

tartisma yaratan konularini ana hatlariyla ele almaktan memnuniyet duyuyoruz.

Bu belgede asagidaki konu basliklari ele alinmistir:

e Kullanim Beyani ve Zorunlu Lisans

e Yurt Disindan ilag Temini ve Patent Haklari

e Patentin Dolayl Kullaniminin Onlenmesi Hakkinda ihtiyati Tedbir Karari

e Calisan Bulusu Karsiligi Makul Bedelin Tespiti Hakkinda Tahkim Yargilamasi

e Delil Tespiti Talepleri ve Bolar Istisnasinin Kapsami

e Avrupa Patent Ofisi Streclerinin ve Avrupa Patent Konvansiyonu Hikimlerinin Ulusal

Patent Davalarina Etkisi
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Kullanim Beyani ve Zorunlu Lisans

6769 sayili yeni SMK ile birlikte; 551 sayili
Hakkinda

Kanun Hikminde Kararname'nin patentler

Patent Haklarinin  Korunmasi

bakimindan getirdigi “kullanma zorunlulugu”
ve "kullaniminispatina” iligkin hikimlerimilga
edilmistir. Simdiki haliyle Kanun, patentler
icin getirilen kullanim gerekliliklerine Zorunlu

Lisans hikmu kapsaminda odaklanmaktadir.

Buna gore; patent sahibinin  patentin
verilmesi kararinin Resmi Bilten’de (“Bilten”)
yayimlanmasindan itibaren Ug yil veya patent
basvurusu tarihinden itibaren dért yil icinde,
hangisi daha gec¢ sona eriyorsa, patentli
bulusu  kullanmasi  zorunludur.  SMK'nin
Uygulamasina  Dair  Yonetmelik  madde
117/(8) uyarinca Kanunda belirtilen sire
icinde hakkinda kullanildigina iliskin beyan
sunulmayan patentler Biltende yaymlanir.
Bulten bir tir duyuru yayini olup, bir patentin
ne zaman kullanilmadigini gosterir. Ugiincii
taraflar buna gére ilgili patent Uzerinde lisans

isteminde bulunabilirler.

Fiili ‘kullanim” degerlendirilirken; pazar sartlari
ve ruhsatlandirma, standartlara uygunluk,
degisik  alanlarda  yeni  uygulamalarin
yapilmasina ihtiyag duyma gibi patent
sahibinin kontroli disinda bulunan kosullar
g6z  oninde  bulundurulur.  Ongériilen
stirelerin sonunda, ilgili herhangi bir kimse
patentli bulusun kullaniimadigr veya patentli

bulusun  kullanilmasina yonelik ciddi ve

gercek girisimlerde  bulunulmadigi  veya
mevcut  kullanimin  ulusal pazar ihtiyacini
kargilayacak duzeyde olmadigi gerekcesiyle
zorunlu lisans verilmesini talep edebilir. Bir
patentin  kullanimina herhangi bir makul
sebep olmaksizin U¢ yildan uzun sureyle ara

verildiginde de ayni durum gecerlidir.

Patent sahiplerinden TURKPATENT &niinde
patente iliskin  bir kullanim  beyaninda
bulunmalari istenmektedir. Kanunun
Uygulanmasina Dair Yonetmelik uyarinca bir
patentin kullanimina iliskin beyan, kullanimin
gerceklestirilmesi icin 6ngorilen ayni yasal
siirelere tabi olarak TURKPATENT'e ibraz
edilmelidir. 2020  yilinda  TURKPATENT
cevrimigi sisteminde patentin kullanildigi veya
kullanilmadigi  butonunun isaretlenmesini
bildirimi

basitlestirmistir. Bu slre zarfinda kullanimlarina

saglayarak soz konusu

iliskin - bildirimde bulunulmayan patentler
Bilten'de yayimlanmaktadir. Ancak patentin
yayimlanmasi dogrudan herhangi bir yarar
veya olumsuz sonu¢ dogurmaz. Bir patent,
kullanilmayan patentler listesinde yer almasa
dahi Gglincl bir taraf patentin kullaniimadigi
veya patentli bulusun kullanilmasina yénelik
ciddi ve gercek tedbirlerin alinmadidi veyahut
mevcut  kullanimin  ulusal pazar ihtiyacini
karsilayacak dizeyde olmadigi gerekcesiyle
zorunlu lisans verilmesini talep edebilir. Patent
listede yer almasi, tek basina zorunlu lisansin

verilecedi anlamina gelmemektedir.



Zorunlu lisans verilmesi talep edilirken
izlenmesi  gereken bir mahkeme sireci
mevcuttur  ve  TURKPATENT  nezdinde
sunulacak olan patent kullanm beyani
yalnizca patentin kullanildiginin bir gdstergesi
olabilmektedir. ~ S6z  konusu  beyanda
bulunulmamis  olmasi, mahkeme surecini
etkilemeyecektir  zira kullanim  yargilama

surecinde de kanitlanabilecektir
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Yurt Disindan ilag Temini ve Patent Haklari

ilaclarin yurt disindan ilag temini programi
yoluyla tedarik edilmesi, ilaclar i¢in 6ngdrilen
istisnai ithalat rejimlerinden biridir. Bir ilacin
Turkiye'de
yahut ruhsath olmakla birlikte piyasada

ruhsatlandirilmamis oldugu

bulunamadigi ancak hastalarin séz konusu
ilaca ihtiyag duydugu durumlarda, hekim
talebi ile ilacin bu o6zel ydntemle tedarik
edilmesi mumkin olmaktadir. Yurt digindan
ilag temini kapsaminda ilaclarin ithal edilmesi
hususunda yetkili olan kurumlar Uluslararasi
Saglk Hizmetleri AS. ("USHAS"), Tirk
Eczacilar Birligi Iktisadi isletmesi (“TEB")
ve /veya Sosyal Guvenlik Kurumu (“SGK")
biinyesindeki ibn-i Sina Saglik Sosyal Giivenlik
Merkezidir..

Uriiniin yurt disindan ilag temini programi icin
onaylanmasi halinde, iriinler Tirkiye ilag ve
Tibbi Cihaz Kurumu'nun (“TITCK") Yurt Disi
ilag Listesi'ne eklenmekte ve giliniimiizde
cogunlukla  TEB ile SGK tarafindan
yurtdisindan ilag temini esasina dayanilarak
ithal edilmektedir. ilgili Griiniin SGK tarafindan
geri 6denmesine karar verildigi takdirde, Griin
SGK'nin Saglik Uygulama Tebligi'nin EK-4/C

listesinde yayinlanmaktadir.

Bu istisnai tedarik yontemi, Turkiye'de
patent haklarinin korunmasi ve kullaniimasi
hususunda  birtakim  sorunlara  neden
olmaktadir. Kendisi de yurt digindan ilag temini
programi kapsaminda patentli GrintnG tedarik
eden patent sahibi, patenti ihlal edebilecek

olan rakip Urlnun varligindan, Grindn Yurt

Disi Ilac Listesi'ne dahil edilmesiyle haberdar

olmaktadir.

Patent ihlalinin varliginin slpheli ya da
kacinilmaz oldugu durumlarda, patent sahibi
yasal haklarini kullanmak istemekte ancak
kamuyla acik olarak paylasiimayan tedarikgi
bilgisine erisememektedir. Patent sahibinin
haberdar oldugu tek muhatap, ihlale yol
acan Urlnlerin  ithalatgisi  konumundaki
TEB veya SGK olmaktadir. Yargitay'n bir
kararinda; mutecaviz Urinin yurt disindan
ilag temini yoluyla tedarik edilmesi halinde
Grintn ithalatgisi olan Tirkiye'deki alicinin,
ilgili olay 6zelinde TEB'in, patent tecavizi
davasinin  potansiyel taraflarindan  biri
olabilecegine isaret edilmektedir. Ancak
ilgili kurumlar, hélihazirda Urin tedarik eden
patent sahibinin  ¢dzim ortaklari  olmasi
sebebiyle kurumlar aleyhine dava acilmasi
tercih  edilmeyebilmektedir. ~ Uygulamada
TITCK, TEB ve SGK: ihlal tehlikesi yaratan
Urininitin tedarikgisinin kim oldugu bilgisini
paylasmamaktadir.  Patent haklarinn  bu
alanda etkin olarak kullanilmasinin saglanmasi
icin Yurt Disi ilag tedarigi ve geri édeme
stireclerinin daha seffaf bir sekilde yuritilmesi

gerekmektedir.
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Patentin Dolayli Kullaniminin Onlenmesi Hakkinda ihtiyati Tedbir Karari

2020yilinin en dikkat ceken gelismelerinden bir
tanesi, SMK'nin 86.maddesinde dizenlenen
“Bulugun Dolayli Kullaniminin = Onlenmesi”
hikmintn uygulanmasi neticesinde verilen
bir ihtiyati tedbir karardir.

Her ne kadar “Bulusun Dolayli Kullanimi”
ifadesi, siklikla “Patente Dolayli Tecaviz”
kavrami ile karistirilsa da esasen hukukumuzda
dolayli  patent tecavizii net olarak
dizenlenmemistir. Zira bilindigi tizere SMK'nin
141.maddesi patent tecaviizl teskil eden fiilleri
sinirl sayma usulline gére siralamaktadir. Bir
patentin “dolayli” tecaviziini olusturan veya
tesvik etme, yardim etme, tecavize katkida
bulunma fiilleri, madde 141'de belirtilenler
arasinda yer almamaktadir. Bununla birlikte,
SMK'nin 86.maddesinde, 1977 tarihli ingiliz
Patent Kanunu'nun (The Patents Act 1977) 60
(2) béliminde diuzenlenen “dolayli tecaviiz”
hikmune ve Alman Patent Kanunu'nun (PatG)
10. béliminde dizenlenen “patentin dolayli
kullaniminin énlenmesi” hikmune benzer bir

hikim bulunmaktadir.

Farkli hukuklarda " contributory infringement”
veya  “indirect  infringement”  olarak
tanimlanabilen bu husus, SMK'da “Bulusun
dolaylikullaniminin dnlenmesi” baslikli madde
86'da, asagidaki sekilde diizenlenmektedir:

"Patent sahibinin, patent konusu bulusun
uygulanmasini mimkin kilan ve bulusun
esasini teskil eden bir kismi ile ilgili unsurlarin
veya araglarin Gglncu kisiler tarafindan, patent

konusu bulusu kullanmaya yetkili olmayan

kisilere verilmesini 6nleme hakki vardir. Bu
hikmin uygulanabilmesi i¢in séz konusu
Gglinct kisilerin, bu unsurlarin veya araclarin
bulusu uygulamaya yeterli oldugunu bilmeleri
ve bu amagla kullanilacagini bilmeleri veya bu

durumun yeterince acik olmasi gerekir.”

Bilindigi kadariyla Madde 86 ilag sektdrinde;
patent sahibinin, (X) ve (Y) etken maddelerinin
bir kombinasyonunu agiklayan ve koruma
kapsami,  séz  konusu kombinasyon
partnerlerinin ayni farmasétik form icinde ve/
veya bir arada bulunmasini gerektirmeyen
veya baska herhangi bir benzer sinirlama
icermeyen bir patentin dolayl kullaniminin
tespiti ve 6nlenmesini talep ettigi davada
ilk defa uygulanmistir. Patent sahibi, devam
eden kullanimi ve artan zararlan da g6z
dnline alarak, ayrica ihtiyati tedbir talebinde

bulunmustur.

Davanin temelini, davalinin pratikte (X) etken
maddesinin (Y) etken maddesi ile birlikte
recete edilecegini, kullanilacagini ve ticari
faaliyetlere konu edilecegini kesin bir sekilde
bildigi ve buna givendigi icin yalnizca (X)
etken maddesini iceren bir ilag Uretmesi ve
pazarlamasi  olgulari  olusturmaktadir.  Bu
suretle davali, tim pazarin %95'ini olusturan
kombinasyon pazarini hedeflemektedir. Yani,
davali, ilgili hasta popdlasyonu bakimindan
yalnizca (X) etken maddesinin kullanildigi bir
tedavinin uygulanmadigini ve hatta (X) etken
maddesini kullanan hasta popllasyonunun

sadece %5 civarinda oldugunu bilmektedir.



Gin + Partners

Dolayisiyla; yalnizca (X) etken maddesini
iceren bir ilacin Uretimi ve pazarlanmasi icin
yeterli ticari motivasyonu saglayan faktor, séz
konusu ilacin (Y) etken maddesi ile birlikte
kullanilacak olmasidir. Acilan davadadavali,
yalnizca (X) etken maddesini iceren bir ilag
Urettigi ve pazarladidi icin, (X) ve (Y) etken
maddelerinin  kombinasyonunu  koruyan
patenti dolayli olarak kullanmadigi ve patent
sahibi, (X) etken maddesini koruyan molekdl
patentinin sona ermesinden sonra davayi
actigi icin patent haklarini kdtlye kullandigi
gibi iddialar ile davanin reddini talep etmistir.
Mahkeme, davanin  konusunun  koruma
sliresi sona eren etken madde patenti dedil,
kombinasyon patenti oldugunu yerinde bir
sekilde tespit ederek toplanmasi gereken
delillere patent sahibinin erismesinin baska
bir yolu olmamasi sebebiyle delilleri toplamayi
kabul etmistir  Bu baglamda mahkeme;
SGK ve Turkiye'nin en buylk U¢ hastanesine
davalinin yalnizca (X) etken maddesini iceren
ilacinin (Y) etken maddesi ile birlikte kullanilip
kullaniimadigini, regete edilip edilmedigini ve/
veya geri ddenip 6denmedigdini mahkemeye
bildirmelerini  talep eden miuzekkereler

gdndermistir.

SGK ve hastanelerden gelen tim cevaplar,
davalinin ilacinin (Y) etken maddesi ile birlikte
kullanildigi/recete  edildigi/geri  6dendigini
teyit etmistir. Ozellikle SGK: 234 hasta arasinda
sadece 43'Une yalnizca (X) etken maddesinin

recete edildigini ve 113'Une davalinin (X)

etken maddeli ilacinin (Y) etken maddesi ile

birlikte recete edildigini vurgulamustir.

SGK ve hastanelerden gelen cevaplar
neticesinde; patent sahibi, davalinin s6z
konusu hikim kapsaminda Uclincli bir kisi
olarak kombinasyon patentinin esasli unsurunu
olusturan (X) etken maddesini iceren jenerik
UrinG yetkisiz/izinsiz taraflara sattigi/ticarete
konu ettigi/sagladigi ve patentin eczacilar,
ilag depolar gibi yetkisiz kisiler tarafindan
uygulanmasina  yol actigi  gerekgesiyle
86. maddenin tim gerekliliklerinin yerine
getirildigini ileri sGrmustir. Sonug¢ olarak,
patent  sahibi, mahkemeden, davalinin
ilacinin (Y) etken maddesi ile birlikte recete
edildigi durumlarda SGK tarafindan geri
ddenmesini dnlemek icin bir ihtiyati tedbir
karari vermesini talep etmistir. Patent sahibi;
davalinin ilacinin  (Y) etken maddesi ile
birlikte recete edilmedigi, kullanilmadidi veya
pazarlanmadigi durumlarda geri édenmesini
(veya herhangi bir sekilde kullanilmasini,
pazarlanmasini vs.) engelleyen bir tedbir talep

edilmedigini acikca ifade etmistir.

Davalinn  bu duruma kargl savunmasi
ise  SMK'nin  86.maddesinin  2.fikrasinda,
birinci fikrada s6zi edilen unsurlar veya
araglarin piyasada her zaman bulunabilen
Urlnler olmasi halinde, Uclnci kisilerin s6z
konusu yetkili olmayan kisileri belirtilen
fiilleri yapmaya tesvik etmedigi takdirde,
birinci fikra hikminin uygulanmayacaginin

dizenlendigi olmustur. Buna gore, davali,



(X) etken maddesinin her zaman piyasada
bulunabilecek bir bulus unsuru oldugunu ve
davalinin (X) etken maddesini kullanarak bulusu
uygulamak icin kimseyi tesvik etmedigini ileri
sUrmUstlr. Ne yazik ki Turkiye'de, bir patentin
hangi unsurlarinin, her zaman piyasada
bulunabilecek unsur olarak kabul edilecegini
yorumlayan bir ictihat bulunmamaktadir.
Bununla birlikte, patent sahibi, Alman ve
ingiliz ictihat hukukuna dayanmistir. Alman
Hukuku'nda “piyasada her zaman bulunabilen
Grin”  kavramindan anlasilmasi  gerekenin
genellikle stokta tutulan, glinlik kullanimi haiz
her cesitten temel ihtiya¢c malzemeleri oldugu
ictihat edilmektedir. Yine Alman Hukuku
kapsaminda bir musterinin; kisisel veya ticari,
daimi temel ihtiyaclarinin bir pargasi olan ve
bircok farkli sekilde kullanilabilen baska bir
deyisle 6zel bir amag ile tanimlanmayan ve
herhangi bir musteriyle iliskilendiriimeksizin
blylk miktarda Uretilen toplu, ginlik ve ¢cok
sayida malin da s6z konusu Urlnlerden oldugu
kabul edilmektedir.

Bununyaninda ingilizHukukunda da “piyasada
her zaman bulunabilen Grin” kavramindan
anlasilmasi  gerekenin = "her giin ihtiyac
duyulabilecek ve genellikle elde edilebilecek
Grinler” oldugu, ayrica “genellikle ticari
olarak cesitli kullanimlar icin tedarik edilen bir
Griin" olmasi gerektigi kabul edilmektedir. Bu
kapsamda, ingiliz mahkemeleri “piyasada her
zaman bulunabilen Urinleri “hammaddeler”

anlamina da gelecek sekilde “temel ticari
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Urinler” adi altinda degerlendirmektedir.
Dolayisiyla ingiliz  hukuku  doktrin  ve
ictihatlarinda da farmasétik  bir  bilesigin
temel ticari Grin olarak distinilmesi mimkiin

bulunmamaktadir.

Bu ictihatlara atifta bulunan patent sahibi,
somut olayda yalnizca regete edilmesi
durumunda eczanelerden temin edilebilen
ve spesifik hastaliklarin iyilestirilmesi icin
kullanilan  (X) etken maddeli Uranlerin,
piyasada her zaman bulunabilen temel

Uriinlerden olamayacagini iddia etmistir.

Mahkeme, dosya Uzerinden yaptigi hukuki
degerlendirme sonucunda dosyayr bilirkisi
incelemesine géndermeksizin ve teminat talep
etmeksizin ihtiyati tedbir karar vermistir. S6z
konusu ihtiyati tedbir karari, davalinin ilacinin
(Y) etken maddesi ile birlikte recete edildigi
durumlarda geri 6demesinin  6nlenmesini

kapsamaktadir.

Esasa iligkin tecaviz davasi halihazirda devam
etmekte olup, sonuclandirldiginda SMK'nin
86. maddesine 1gik tutmasi acisindan énemli

bir katki saglayacaktir.
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Calisan Bulusu Karsiligi Makul Bedelin Tespiti Hakkinda Tahkim Yargilamasi

2020 yilinda c¢alisan bulusuna iliskin bedel
talebi hakkinda bir tahkim yargilamasi ISTAC
seri tahkim usulline gére gorilmuis olup, bu
olay bilindigi kadariyla, calisanlarin buluslari
ile ilgili bedel tarifesini ve uyusmazlik halinde
izlenecek tahkim usulini belirleyen Calisan
Buluslarina,  Yiksekégretim  Kurumlarinda
Gerceklestirilen Buluglara ve Kamu Destekli
Projelerde Ortaya Cikan Buluslara Dair
Yoénetmelik'in (“Yonetmelik”) uygulandigr ilk
ve pilot dosya niteligindedir.

S6z konusu uyusmazlik kapsaminda, calistigi
sirket  bunyesindeki Ar-Ge calismalarina
destek veren calisanin buluscusu oldugu
patente iligkin isveren sirket tarafindan tam
hak talebinde bulunulmus, calisan ise, tam
hak talebi tarihinde yurirlikte bulunan milga
551 sayili KHK madde 22, 24, 25 ve 6769
sayilll Kanun madde 115 uyarinca kendisine
buluscusu oldugu patentler icin hakkaniyete
uygun bir bedel édenmesini usuline uygun

olarak talep etmistir.

Calisan tarafindan makul bedelin 6denmesine
iliskin yapilan sozli ve yazili talepler ve
gonderilen  ihtarname isverence dikkate
alinmamis ve nihayetinde calisanin belirsiz

streli is sozlesmesi feshedilmistir.

Bu gelismelerin akabinde, calisan tarafindan
makul bedelin tespiti ve tazmini icin belirsiz
alacak ve tespit davasi acilmigtir. Her ne kadar
calisanin davasinin dayanagi olan SMK'nin

115/(11)  maddesinde vyer alan “calisan

buluslari ile ilgili bedel tarifesi ve uyusmazlik
halinde izlenecek tahkim usull yénetmelikle
belirlenir” diizenlemesinin lafzindan kanunen
zorunlu  bir tahkim yolu d6ngérilmedigi
anlasilsa da, yargilamay yiiriiten istanbul Fikri
ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, yargilama
sirasinda yurirlige giren ve calisan buluslarina
iliskin uyusmazliklarda ve bedel tarifesine
iliskin olarak zorunlu tahkim usulini éngdéren
Yonetmelik hikiimlerini dikkate alarak davanin

usulden reddine karar vermistir.

istanbul  Fikri ve Sinai Haklar Hukuk
Mahkemesi'nin séz konusu karar Uzerine,
tahkim yoluna gitmekten baska bir yolu
kalmayan calisan tarafindan ISTAC nezdinde
bir  tahkim

Uyusmazligin  ¢ézimi icin atanan Hakem

yargilamasi  baglatilmistir.
tarafindan makul bedelin belirlenmesinde
mevcut dlzenlemeleri iceren Yonetmelik'in

uygulanmasina karar verilmistir.

Sirecin  devaminda  Hakem tarafindan
yaptirilan bilirkisi incelemesi sonucu hazirlanan
raporda; calisanin buluscu oldugu, hukuken
tazminata hak kazandidi, calisanin bulusu
olmasaydi isverenlerin Urininin  piyasaya
cikamayacagi, patentin ekonomik degerinin
yuksek oldugu, isverenlerin cok ylksek oranda
karllik ile GrinG sattiklari ve bulustan... milyon
TL degerinde, cok yuksek faaliyet kar elde
ettikleri tespit edilmistir. Ancak kazuistik bir
anlayisla hazirlanan Yonetmelik'te yer alan
son derece karisik bedel tespit kriterlerinin

somut olaya uygulanmasi sonucunda calisanin



hak kazanacagi tazminatin tahkim yargilamasi
giderlerini  dahi kargilayamayan bir tutar

oldugu tespit edilmistir.

Tahkim  yargillamasini  yiriten  Hakem;
Yénetmelik uyarinca belirlenen tutarin hicbir
sekilde SMK m. 115/5, 6 ve 7 hikimlerinin
lafzi ve ruhuna uygun olmadigi, somut olayin
tim kosullari dikkate alindiginda Yonetmelik
tarafindan SMK'da belirlenen “makul bedel”
ifadesive tanimina uygun dismeyen, tamamen
sekli bir hesaplama ydntemi belirlendigi ve
adeta SMK'da 6ngérilen makul bedel hakkini
anlamsizlastirmis  oldugu yoniinde kanaat
getirmistir. Bu kapsamda, Hakem ortaya cikan
bedelindavaliigverenlerin patentten elde ettigi
kar ile orantili olmamasinin yani sira hakkin
elde edilmesi icin dava yoluna basvurulmasi
strecinde gereken asgari diizeydeki emek ve
masraf ile de orantili olmadigini da belirterek,
Yonetmelik'in uygulanmasi ile tespit edilen
bedeli hakkaniyet ilkesi geregince, bes
kati arttirmistir. Bir diger ifade ile Hakem
mevcut uyusmazhgin ¢ézimine uygulanacak
Yénetmelik  hikimlerinin - calisan  buluscu
sayesinde yiksek kazanglar elde eden
sirketler kargisinda buluscuya ¢ok dlstik
tutarlarda tazminata yol actigini fark ederek

bu uygulamayi hakkaniyetli bulmamistir.

Giin + Partners
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Delil Tespiti Talepleri ve Bolar istisnasinin Kapsami

Delil tespiti talepleri, 6100 Sayih Hukuk
Muhakemeleri Kanunu kapsaminda 6zel olarak
dlzenlenmistir. Delil tespiti, gorlilmekte olan
bir davada henlz inceleme sirasi gelmemis
yahut ileride acilacak davada ileri surilecek
bir vakianin tespitini saglama amacina hizmet

etmektedir.

Bu noktada Turk medeni hukuk sisteminde,
ABD ve ingiltere sistemlerinden farkli olarak,
tam ve acik bir ifsa prosediri olmadigni
belirtmekte fayda bulunmaktadir. Baska bir
deyisle, taraflar hangi belgeleri mahkemeye
sunacaklari veya sunmayacaklari konusunda
takdiren karar verebilecek olup, tim bilgileri
ifsa etme yUkimlultkleri bulunmamaktadir.
Bu nedenle, mahkeme araciligiyla, Uglinci
kisilerin elindeki delillerin tespit edilmesi
son derece oSnemlidir. 6100 Sayili Hukuk
Muhakemeleri Kanunu'nun 400. maddesi,
delillerin  tespitini isteyen tarafin  hukuki
yarari bulunmasi gerektigini  ve Kanunda
acikca ongorilen héller disinda  delillerin
kaybolmasi ya da hemen tespit edilmedigi
takdirde daha sonra o delilin ileri strilmesinin
onemli Slclide zorlasmasi ihtimal déahilinde
bulunuyorsa hukuki yararin var sayilacagini

dizenlemektedir.

Ozellikle ilag patentlerinden dogan haklarin
SMK  madde 85/(3)/c'de

dizenlenen ve uluslararasi literatlrde Bolar

kullanilmasinda,

istisnasi olarak tanimlanan istisna gerekce
gosterilerek dava agmasi engellenen patent
azindan

sahibi, delil tespiti aracini en

yasada 6ngorilen amagla kullanabilmelidir.
Ancak bazi mahkemeler kanaatimizce Bolar
istisnasini hatali yorumlamakta, jenerik Griin
piyasaya surllene kadar s6z konusu istisnanin
devam ettigineve bu sire icinde patent
sahibinin herhangi bir dava acamayacagina
hikmedebilmektedir. birlikte;

delillerin  tespiti, esasa iliskin bir dava

Bununla

olmadigi icin Bolar istisnasi kapsaminda

degerlendirilmemekle,  patent  sahibinin
tecavize iliskin delillere dnceden erigsmesine
Hukuk

Muhakemeleri Kanunu'nun 403. maddesi

yardimci  olmaktadir.  Mahkemeler,
uyarinca dngdrilen sartlarin yerine getirilmesi
halinde patent sahibinin talebi lzerine giyapta
delil tespitini de kabul edebilmektedir.. Delil
tespiti esasa iliskin bir dava olmadigindan,
buna iliskin karara karsi temyiz imkani
bulunmamaktadir. Ancak, aleyhinde tespit
talebinde bulunulan taraf, m.400 uyarinca
kosullarin  olusmadigi  gerekgesiyle,  delil
tespiti  kararina itiraz edebilmektedir. Bu
itiraz, delil tespitini gerceklestiren mahkeme
tarafindan olayin kosullarina gére incelenip

karara baglanmaktadir.
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Avrupa Patent Ofisi Siireclerinin ve Avrupa Patent Konvansiyonu Hikiimlerinin

Ulusal Patent Davalarina Etkisi
Turkiye, Patent
("EPC")
Avrupa Patentlerinin  Avrupa Patent Ofisi

Avrupa Konvansiyonu'na

taraf  oldugundan bu yana

nezdindeki itiraz/temyiz islemleri  henlz

sonuglandinlmamigken, soz konusu
patentlerin Turkiye validasyonlarindan dogan
haklarin ileri strllmesi veya mahkemelerce
hikimsuz kilinabilmesi sikga tartisilan bir konu

olmustur.

Bir Avrupa Patenti Turkiye'de valide
edildiginde, ulusal bir patent haline gelir.
Avrupa Patentleri bakimindan TURKPATENT
yetki ve gorevlerini Avrupa Patent Ofisi'ne
devretmis gibi goérlinmekte, bu nedenle
yalnizca birtakim usuli iglemleri yiriten bir

kurum gibi gérev almaktadir. TURKPATENT

hicbir ~ asamada,  Avrupa  Patentlerine
iliskin  bir inceleme  gerceklestirmedigi
gibi, patentlerin  verilmesi  sonrasindaki
itirazlarda da inceleme ve  karar mercii

degildir. SMK'da, Avrupa Patentleri ile ulusal

patentler arasinda celiski hatta ayrimc

olarak nitelendirebilecegimiz hususlar séz
Bunlardan biri, mahkemelerin,
TURKPATENT nezdindeki ulusal itiraz stirecleri

sonuglanana kadar herhangi bir hikimsuzlik

konusudur.

davasini karara baglamasi mimkin degilken;
Avrupa Patentleri bakimindan bu tir bir
dokunulmazligin  s6z konusu olmamasidir.
Diger bir husus ise, patentin verilmesi

sonrasinda patent istemlerinde degisiklik
yapilmasina yonelik bir talepte bulunulmasina

izin verilmeyecegine iliskindir.

Turkiye'de valide edilen Avrupa Patentleri,
Avrupa Patent Ofisi nezdindeki itiraz strecleri
sirasinda degisiklige ugrayabilir ve s6z konusu
degisiklik de Tirkiye'de valide edilen patente
yansitilabilir oldugu halde bu patentler, itiraz
sUreci beklenmeden dogrudan hikimsizlik
davalarina konu edilebilmekte hatta patent
sahibine istem degisikligi hakki taninmadan

karara baglanabilmektedir.

Henlz Avrupa Patent Ofisi 6nindeki itiraz
Tirkiye'deki

hikimsizlk

sureci tamamlanmadan,

mahkemelerce herhangi  bir
karari verilmesinin énline gegcmek icin Avrupa
Patenti sahiplerine  mahkemeden Avrupa
Patent Ofisi nezdindeki itiraz slreglerinin
sonucunun beklemesini istemeleri tavsiye
edilmektedir. Avrupa Patent Ofisi nezdindeki
sirecin uzun slrmesi gerekgesiyle s6z konusu

kabul
birlikte, kanun hikmindeki Avrupa Patent

talepler her zaman edilmemekle
Konvansiyonu'nun patent sahibine patenti
yasatma yoninde verdigi haklar gozetilmelidir.
m.138/3,

sirasinda

Avrupa  Patent
Turkiye'deki
Avrupa Patenti sahibinin degisiklik yapmak

Konvansiyonu
hikimsuzlik davasi
imkan

suretiyle patenti  sinirlandirmasina

tanimakta ve sinirlanan  istem  setinin

hikimsuzlik davasinin konusu  olacagini
dizenlemektedir. Bu hikim kapsamindaki
istem sinirlama proseduri mahkemeler ve
TURKPATENT yéniinden net bir siire¢ olmasa
da mahkemeler, s6z konusu talepleri inceleme
ve TURKPATENT'e patentin sinirlandiriimasi
yoniinde karar vermesi igin talimat verme

egilimindedir.
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Gectigimiz yil TURKPATENT, kendisine yapilan
basvuru lzerine EPC 138/3 hikminl bizzat
uygulayarakistemsinirlamasigerceklestiriimesi
talebini kabul etmis ve istemlerin mevcut
kapsami hakkinda devam eden davada yetkili
mahkemeyi bilgilendirerek yeni sinirli istem
setini mahkemeye géndermistir. TURKPATENT
tarafindan verilen bilgilere dayanarak, ilgili
mahkeme hikimsuzlik davasinin devaminda
sinirli istem setini dikkate almayi kabul etmis
ve bilirkisilere simnirli istem setini inceleme

gorevi vermistir.
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MEHMET GUN
ORTAK AVUKAT

Patent ve Faydali Modeller

ilag, Tibbi Cihaz ve Saglik Hukuku
Fikri Mulkiyet

Uyusmazlik Yonetimi

Sirketler, Birlesme ve Devralmalar

mehmet.gun@gun.av.tr

b |

AYSEL KORKMAZ

YATKIN
ORTAK AVUKAT

Patent ve Faydali Modeller
Fikri Mlkiyet

aysel.korkmaz@gun.av.tr

SELIN SINEM ERCIYAS
ORTAK AVUKAT

Patent ve Faydali Modeller
ilag, Tibbi Cihaz ve Saglk Hukuku
Fikri Mulkiyet

OZGE ATILGAN

KARAKULAK
ORTAK AVUKAT
Patent ve Faydali Modeller

ilag, Tibbi Cihaz ve Saglk Hukuku
Fikri Mulkiyet

ozge.atilgan@gun.av.tr selin.erciyas@gun.av.tr

MARAL SAYAN
KIDEMLI AVUKAT

Patent ve Faydali Modeller
Fikri Mlkiyet

maral.sayan@gun.av.tr

PINAR ARIKAN
DIREKTOR

Fikri Mulkiyet
Patent, Marka, Tasarim ve
FM Tescilleri

pinar.arikan@gun.av.tr

BURCU SUCUKA
KIDEMLI VEKIL

Fikri Mulkiyet
Patent ve Faydali Modeller
Patent, Marka, Tasarim ve FM Tescilleri

burcu.sucuka@gun.av.tr 13


https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/mehmet-gun
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/ozge-at%C4%B1lgan-karakulak
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/selin-sinem-erciyas
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/aysel-korkmaz-yatk%C4%B1n
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/maral-buyukkurkcu
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/p%C4%B1nar-ar%C4%B1kan
https://gun.av.tr/tr/ekibimiz/burcu-sucuka
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GUN + PARTNERS HAKKINDA

Buromuz, uluslararasi alanda, tlkemizin dnde gelen avukatlik burolarindan

birisi olarak taninmaktadir.

Merkezimiz Istanbul'da olup Ankara, izmir ve Tiirkiye'nin diger énemli ticari

merkezlerindeki burolarla isbirligi yapmaktayiz.

Buromuz, temelde Tirkce ve Ingilizce olarak hizmet vermekte olup, Almanca,

ve Fransizca dillerinde de hukuki hizmet saglamaktadir.

Muvekkillerimize, ilag, tibbi cihaz ve saglik, enerji, insaat ve gayrimenkul,
lojistik, teknoloji, medya ve telekominikasyon, otomotiv, hizl tiiketim Grinleri,
kimyasal ve savunma sektorleri basta gelmek Uzere degisik is ve ticaret

sektorlerinde hizmet vermekteyiz.

Muvekkillerimizin -~ basarisini,  kendi  basarimizdan  énde  goririz.
Muvekkillerimizin degisen ihtiyaclarina daha dogru ve etkin bir sekilde cevap
verebilmek icin onlarin faaliyet gosterdigi sektorlerdeki gelismeleri yakindan
takip eder, bu sektdrlerde sadece hukuki degdil ticari bilgileri de edinerek
bilgilerimizi derinlestiririz. Bu amaglarla ulusal ve uluslararasi mesleki ve ticari
dernek ve kuruluslarin calismalarina etkin olarak katilir, bilgi ve tecriibelerimizi

paylasarak katkida bulunuruz.

Buromuz, hizmetlerini mivekkillerimizin degisen ihtiyaclarina uygun olarak

gelistirmeye ve yenilikgi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlidir.

Bu icerikte kamuoyu ile paylastigimiz bilgi ve gérusler hukuki miitalaa veya tavsiye degildir ve bu amacla
paylasilmamaktadir. icerik, avukatlik veya danismanlik hizmeti teklifi degildir. icerikte yer alan tim eserler ve sair
fikri ve sinai mulkiyet hakkina tabii Griinler, Glin + Partners Avukatlik Birosu'na ait olup 5846 sayili Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu ve 6769 sayili Sinai Miilkiyet Kanunu ile koruma altindadir. icerigin, kaynak gésterilmeksizin
izinsiz kullanimi basta 5846 sayili Fikir ve Sanat eserleri Kanunu ve sair mevzuat kapsaminda hukuki ve/veya cezai
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yaptirimlara tabiidir.
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