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YONETIM KURULUNDAN

Degerli Uyelerimiz,

22-25 Ekim tarihleri arasinda istanbul'da yapilacak olan ve yillardir dért gézle bekledigimiz AIPPI
Dinya Kongresi'ne geri sayimin basladigi ve diinyanin dort bir yanindan gelecek olan Fikri Mulkiyet
camiasini agirlamaya tim hizimizla hazirlanmaya devam ettigimiz ginlerdeyiz!

2023 istanbul Kongresi'ne hazirlik maratonu hem AIPPI Uluslararasi hem de Ulusal grubumuzda son
hiz devam ederken, sadece bizlerin degil, tim Fikri Milkiyet camiasinin bu kongre icin sabirsizlandi-
gini gormek bizleri her gecen gin daha da cok heyecanlandiriyor ve motive ediyor. Bu esnada Istanbul
Kongresi yuksek sayida kayit almaya devam ediyor.

Bu sayidaki acilis yazimizda kisaca, Kongre calismalarinin geldigi son asama ve Kongre programinin
icerigi ile ilgili olarak Yonetim Kurulu olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

2023 istanbul Diinya Kongresi, Hilton istanbul Bomonti Oteli & Konferans Merkezi'nde gerceklesecek.
Dernegimizin resmi gorisind temsil edecek olan yonergelerimizi olusturmak tzere bu sene lizerinde
calisacagimiz konu basliklari séyledir; “Doctrine of Equivalents” (Patents), “Proving Trade Mark Use”
(Trademarks), “Collecting Societies” (Copyright) ve “Responsibility of Online Marketplaces for Online
Infringement” (General). Yonergelerin olusturulmasi icin yapilacak olan calismalarin yani sira akade-
mik program iceriginde |IP alanindaki sicak gelismeler ve tartismali konular gozetilerek secilmis 20'yi
askin panel, konulu 6gle yemekleri (“IP Lunches”), “AIPPI Cafe” etkinlikleri ve UPC konulu kurgusal
durusma da yer alacaktir. Bunun yani sira 2024 yili calisma sorularinin tanitimi yapilacak, ExCo’lar
kapsaminda calisma komiteleri raporlarini sunacak ve Dernegin idaresi ile ilgili konularda oylamalar
yapilarak kararlar alinacaktir.

Akademik program disinda elbette katilimcilari sosyal etkinlikler bakimindan da son derece zen-
gin bir program beklemektedir. Kongre'nin ilk sosyal etkinligi olan Baskanlar Yemegi (“Council of
President’s Dinner”] etkinliginde, 65 iilkenin ulusal grup baskanlari Istanbul Bogazi iizerindeki es-
siz konumu ve 17. yiuzyila dayanan tarihiyle Osmanli Imparatorlugu’'na ait tek saray olan Ciragan
Sarayi'nda diizenlenecek olan aksam yemeginde agirlanacaklar.

Kongre'nin resmi acilisi ise Hilton Bomonti Otel’'de yapilacak olan Acilis Toreni ve Hos Geldiniz
Resepsiyonu (“Opening Ceremony” ve “Welcome Reception”] ile gerceklesecek. Acilis gecesinde
acilis konusmalarinin yani sira Turk kdltirint tanitmak amacli sovlar ve muzik dinletileri de yer
alacak. Diinya Kongrelerinin her sene heyecanla beklenen Kiiltiirel Gecesi (“Cultural Evening”) ise
Binbirdirek Sarnici’'nda gerceklesecektir. Yerebatan Sarnici'ndan sonra Istanbul’un ikinci biytk su
haznesine sahip olan ve kiltirel ve sanatsal 6neme sahip olan Binbirdirek Sarnici veya eski adiyla
Filoksenos Sarnicinin tarihi 4. ylzyillara dayanmaktadir. Essiz mimarisi, zengin tarihi gecmisi ve bi-
yulu atmosferi ile katilimcilara unutulmaz bir Tirk gecesi yasatacagini distiniyoruz.
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Kadin IP profesyonellerini bir araya getiren “Women in AIPPI” etkinliginin ise bu sene teknede ger-
ceklestirilmesine karar verilmistir. Etkinlik kapsaminda kadin profesyoneller Istanbul’'un nefes ke-
sen guzelligini denizden deneyimleme firsatini yakalayacaktir. Etkinlik kapsaminda sadece kadinlara
yonelik olan bir oryantal dans kursu da verilecektir. “Young AIPPI Forum” olarak adlandirilan ve
Dernegimizin geng Uyelerine hitaben hazirlanan etkinlik ise hem yerli hem yabanci kaynaklarda sik-
likla Istanbul'un en iyi mizik mekanlari arasinda sayilan ve bir zamanlar “bira fabrikasi” olan ikonik
mekan Babylon'da gerceklesecektir.

Hilton Bomonti Otel’de diizenlenecek olan Kapanis Yemeginde (“Closing Dinner”) biyild bir Osmanli
atmosferi esliginde katilimcilara Osmanli kiltirindn ihtisami ve zenginligi yasatilacaktir. Osmanli te-
mali kapanis yemeginin partisi icin ise Babylon'a gecilecek ve kongrenin sosyal etkinlikleri bu sekilde
son bulacaktir.

2023 istanbul Kongresi'nin, Tiirk grubumuzun uluslararasi platformda goriiniirligii ve temsil kabili-
yeti bakimindan da cok onemli gelismelere sahne olacagi siiphesiz. Bu sebeple Kongre calismalarina
emek veren uyelerimize sonsuz tesekkirlerimizi sunarken, tim Uyelerimizi son derece donanimli ve
dinamik bir ekipten olusan ulusal grubumuzu temsil ederek uluslararasi Fikri Milkiyet camiasina
tanitmak uzere 2023 Istanbul Diinya Kongresi'ne bekliyoruz.

Saygilarimizla,

AIPPI Turkiye Yonetim Kurulu
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GUNDEMDEN HABERLER

TURKPATENT ten Siirelerin Uzatilmasina iliskin Aciklama

Ulkemizde 06.02.2023 tarihinde yasanan ve pek cok ili etkileyen deprem sebebiyle TURKPATENT tara-
findan 14.04.2023 tarihinde uzatilan sirelere ve sirelerin uygulama esaslarina iliskin tablo yayinlan-
mistir. Ilgili aciklamaya gore; 11.02.2023 tarihli ve 120 sayili Cumhurbaskanligi Kararnamesi uyarinca
sinai mulkiyet basvurularina iliskin belli bolgelerde sureler durdurulmustur. Kurum tarafindan Resmi
Bultenlerde ilan edilen basvurularla ilgili itiraz ve goruslere iliskin son tarihlere ve duran siirelere
iliskin  https://www.turkpatent.gov.tr/duyurular/resmi-bultenlerde-yayimlanan-sinai-mulkiyet-bas-
vurulariyla-ilgili-itiraz-ve-gorus-sureleri adresinde bulunan tablo duyurulmustur.

AIPPI Tiirkiye Genel Kurulu Gerceklesti

27 Mart 2023 tarihinde AIPPI Turkiye Genel Kurul toplantisi gerceklestirilmistir. Toplantida yeterli
katilim sayisi saglanmis ve glindem akisina uygun olarak sirasiyla, Yonetim Kurulu Faaliyet Raporu,
Saymanlik Raporu, Denetleme Kurulu Raporu, Disiplin Kurulu Raporu sunulmus; Yonetim Kurulu ibra
edilmis, ardindan Tuzik ve Yonetmelik degisiklikleri oylamaya sunulmus ve son olarak da aidat artiri-
mina yonelik teklif oylamaya sunulmus ve kabul edilmistir. Ayrica kapali oylama ile Dernek Tlzugi'ne
uygun olarak secimler yapilmis ve secim sonuglari sonucunda yeni Yonetim ve ldari Kurullar tegkil
edilmistir. Yonetim ve Idari Kurullar'in giincel hali https://www.aippiturkiye.org/idari-kurullar/ adre-

sinde yer almaktadir.


https://www.turkpatent.gov.tr/duyurular/resmi-bultenlerde-yayimlanan-sinai-mulkiyet-basvurulariyla-ilgili-itiraz-ve-gorus-sureleri
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“AIPPI Spring Meeting” Ve “AIPPI Trilateral Meeting (IT-FR-ES)” Venedik'te
Gerceklesti

AIPPI tarafindan ilk defa Bahar Toplantisi (Spring Meeting) yapilacagi ve bu toplantinin ¢ ulusal
grubun diizenledigi Uclii Toplanti (Trilateral Meeting) ile art arda getirilecegi kisa siire 6nce duyurul-
mustu. Kisa siire once yapilan duyuruya ragmen, Venedik'teki bu iki glinliik etkinlik ylizden fazla AIPPI
Uyesini bir araya getirmeyi basardi. 30 Mart 2023 tarihinde Bahar Toplantisi ile baslayan etkinlikte,
ozellikle genc Uyelerin de katiiminin onemsedigi birbirinden degerli workshoplar gerceklestirildi.
“Global Landscape of IP, Looking Forward to the Istanbul Congress” baslikli workshopta da tilkemiz-
den de yer alan katilimcilar ile birlikte Istanbul’da gerceklesecek diinya kongresi dncesi, kongrede
tartisilacak konularla ilgili girizgahlar yapildi. Etkinligin ikinci gliniinde ise Italya, Fransa, Ispanya
ulusal gruplarinin diizenledigi tcli toplantida ise spor/moda/tasarim sektorleri lizerinden farkli otu-
rumlarda fikri ve sinai haklarin cesitli konulari tartisildi.

MARQUES Bahar Toplantisi Frankfurt'ta Gerceklesti

Yiz elliden fazla fikri sinai haklar alaninda calisaninin katildigi 2023 MARQUES Bahar Toplantisi Mart
ayl basinda Frankfurt'ta gerceklesti. Yalnizca Calisma Komisyonlarina tye olan Dernek Uyelerinin
katilimina acik olan Bahar Toplantisi'nda MARQUES catisi altinda calismakta olan 20 calisma komis-
yonunun Uyeleri toplanarak yeni donemde calisacaklari konular ve etkinlikler Gzerinde gorismeler
yapti. Icinde bir atolye calismasinin da yapildigi toplantida EUIPO’daki yenilikler hakkinda bilgi edinildi
ve istisareler gerceklestirildi. MARQUES'In yeni Baskani Antony Douglass’in uyelere takdim edildigi
toplantida David Goldring Gonulli Odiili'ni alan Peter Wild, Kay Uwe Jonas Memorial konusmasini,
“Insan Haklari ve Fikri Miilkiyet” konusu tizerine gerceklestirdi. Konusmasinda, dort husus lzerine
duran Wild; temel haklardan biri olan milkiyet hakki olarak fikri mulkiyet, fikri haklarin korunmasi
ve ifade 0zgurligl dengesi; markali uUrlinlerin tedarik zinciriyle baglantili insan haklari meseleleri ve
bagimsiz yargi ve yargi sirecine given konularini vurguladi. MARQUES'In bir sonraki Bahar Toplantisi
2024 yiinda Amsterdam’da yapilacak.

145. INTA Yillk Toplantisi Singapur'da Gerceklesti

Nisan 2020°de Singapur’a gerceklestirilmesi planlanan, ancak kiiresel COVID-19 pandemisi nedeniyle
ertelenen INTA yillik toplantisi bu yil 16-20 Mayis tarihlerinde Singapur’da gerceklestirildi.

WIPO’'DAN HABERLER

Diinya Fikri Milkiyet Giinii Kutlandi

2023 yilinda temasi “Kadin ve Fikri Miilkiyet: inovasyonu ve yaraticiligi hizlandirma” olarak belirlenen
Dinya Fikri Milkiyet GUnu her yil oldugu gibi bu yil da 26 Nisan'da kutlandi. WIPO, temayi su cimle-
lerle aciklandi: “2023'te, diinyanin dort bir yanindaki kadin mucitlerin, yaraticilarin ve girisimcilerin
“yapabilirim” tutumunu ve cigir acan calismalarini kutluyoruz.” Kadinlarin hayal giicleri, yaraticiliklari
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ve calismalari sayesinde dinyayi sekillendirmelerine ragmen, kaynak ve desteklere erismede gozle
gorilur sekilde zorluklarla karsilastiklari vurgulandi. Turkiye ve Diinya'da da 26 Nisan pek cok panel
ve konusma ile kutlandi.

WIPO 2022 Yili Basvuru istatistiklerini Aciklandi

Aciklanan istatistiklere gére; Patent Ishirligi Anlasmasi (PCT) araciligiyla yapilan uluslararasi patent
basvurulari, 2022°'de %0,3 artarak 278.100 basvuruya, WIPO'nun Enddstriyel Tasarimlarin Uluslararasi
Tescili icin Lahey Sistemi kapsamindaki uluslararasi basvurularin tasarim sayisi %11,2 artarak
25.028'e ve yapilan toplam uluslararasi marka basvurusu sayisi yaklasik 69.000 olmustur. Ayrintili
istatistiklere https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2023/article_0002.html adresinden ulasi-
labilir. Ayrica Tiirkiye ise Gll kapsaminda 37. Ulke olmustur. Ayrintili analize https://www.wipo.int/
edocs/pubdocs/en/wipo_pub_2000_2022/tr.pdf ulasilabilir.

WIPO’nun Kalkinma Giindemi Ve Fikri Miilkiyet Komitesi (CDIP) Kapsaminda
Cevrimici Katilimlari Olan Konferanslar

Konferans, WIPO Genel Merkezi'nde veya cevrimici bir platform araciligiyla tim katiimcilara acik.
Konferans iceriginde, sirdirilebilir tarim icin yeniligin onemine ve fikri milkiyet araclarinin nasil
destekleyebilecegine iliskin olarak uluslararasi organizasyonlarin, STK’larin, hiikimetlerin, akademi
ve ozel sektorden konusmacilari bir araya getirmistir. 24 Nisan 2023 tarihinde diizenlenen konferans
ile ilgili bilgilere https://www.wipo.int/meetings/en/2023/ip-development-conference.html adresin-
den kayit olmak mimkdn.

WIPO Madrid Sistemi - 2023 Bahar Webinar Programlari Basladi

Yedi farkli dilde interaktif webinar seminerleri baslamistir. Seminerlerde eMadrid’in sundugu tim
cevrimici hizmetleri kesfetme imkani taninmaktadir. Madrid Sistemi ile uluslararasi marka basvuru-
su yaparken yaygin hatalardan kacinmak icin seminerler takip edilebilir.

EUIPO’'DAN HABERLER

Avrupa Birligi Fikri Miilkiyet Ofisi (EUIPO), 2018’den 2022’ye Kadar Olan Ana
Basarilarini Vurgulayan Bir Rapor Yayinlandi

Pandeminin, ekonomik belirsizligin ve jeopolitik gerilimlerin zorluklarina ragmen, EUIPO ve AB Uye
Devletleri IP Ofisleri, AB vatandaslari ve isletmeleri icin olumlu sonuclar elde eden daha giicld bir glc
olarak ortaya ciktigi raporda vurgulanmistir. Ayrica EUIPO Dinya Marka Incelemesi tarafindan 2017,
2018, 2019 ve en son olarak 2021 yilinda diinyanin en yenilikci IP ofisi olarak taninmistir. Ilgili rapora
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_eui-
po/the_office/ED-report_Steady-platform-for-IP.pdf adresinden ulasilabilir.
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2021 Yilinda 18.726 Adet Yesil AB Ticari Markasi (EUTM) Basvurusu Yapildi

Avrupa Birligi Fikri Miilkiyet Ofisi (EUIPO) tarafindan yapilan bir arastirmaya gore, Arastirma, uz-
manlar tarafindan “yesil” olarak tanimlanan 900'den fazla terim listesindeki en az bir terimi iceren
tim EUTM basvurularinin mal ve hizmet ozelliklerinde yer alan yaklasik 70 milyon terimi tarayan bir
algoritma araciligiyla bulunan yesil EUTM’leri temel almaktadir. Konu hakkindaki arastirmaya ht-
tps://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_Llibrary/observatory/documents/
reports/2023_Green_EUTM_report_update_2022/2023_Green_EUTM_report_2022_update_FullR
en.pdf adresinden ulasilabilir.
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STARBUCKS

Unlii kahve zinciri Starbucks, iic akademisyen arkadas Jerry Baldwin, Zev
Siegel ve Gordon Bowker tarafindan 1971 yilinda Seattle’da bir liman ken-
tinde acildi. Bu donemde yalnizca ylksek kalite kahve cekirdekleri satan
Starbucks’in kelime markasi, Herman Melville'in Moby Dick romaninda,
karadaki hayatin ozlemini kuran ve ayrica kahveyi cok seven lkinci Kaptan
Starbuck’tan esinlenilerek secildi. Boylece Starbucks kelime markasinin acik
denizleri ve kahve ticaretinin ilk donemlerini cagristiracagi disinilmusti.

Starbucks’in sekil markasi ise yine deniz temasindan ve ilk acildigi liman
kentinin ruhundan esinlenilerek iki kuyruklu mitolojik bir denizkizi olan siren
olarak secildi. Yunan mitolojisinde denizin vahsi, tehlikeli ama bir o kadar da
cekici dogasini temsil eden siren kizlari, karsi konulmaz giizel sesleriyle sar-
ki soyleyerek denizcileri bastan cikaran ve onlari kendilerine ceken deniz ya-
ratiklaridir. 1971 yilinda sadece kahve cekirdegi satmak amaciyla kurulmus
sirketin 2022 yilinda 26,57 milyar dolar kar etmesine ve ginimuzde sirketin
yalnizca ABD’de 15.873 subesi diinya capinda 84 llkede ise 35.000°den fazla
subesi bulunmasina bakilarak, siren kizinin Starbucks kahvelerinin cekicili-
gini basarili sekilde yansittigi rahatlikla soylenebilir. Yillar icinde gorinim
olarak ufak degisimler gecirse de Starbucks icin siren kizi oyle ikonik bir
hale geldi ki; 2011 yilindan itibaren sekil markasi olarak Starbucks adi yer
almadan yalnizca siren kizi gorseli kullanilmaktadir.

IKEA

IKEA 1943 yilinda kiiciik bir isvec kasabasi olan Agunnaryd’da Ingvar Kamprad
isimli 17 yasinda bir genc tarafindan kuruldu. Kamprad, birikimi ve ailesinden
aldigr borcla kurdugu sirketi IKEA'da, ilk yillarda tikenmez kalemden cora-
ba her tirld Grind satiyordu. 1948°de ise ulkede o yillarda cok pahali olan
ve liks olarak gorilen mobilya isine girmeye karar verdi. Bu sektorde di-
stk maliyetlere sik tasarim mobilyalar Gretmek ve onlari yine piyasaya gore
cok uygun fiyatlara satmayi hedefledi. Hedefine basariyla ulasan Kamprad,
ilk olarak 1950’lerde bugiinku klasik IKEA magazalarina benzer showroom
iceren magazalar acti ve musterilerin urlnleri satin almadan once bizzat
tecriibe etmelerini sagladi. 1960’larda bir ABD seyahati sonrasinda ise “Ode
ve Tasl” sistemini IKEA'ya uyguladi. Buna gore musteriler Grinleri aldiktan
sonra kendileri evlerine tasiyor ve montajini da kendileri gerceklestiriyor-
lardi. Boylece Kamprad sirketin maliyetleri iyice disirdi. Ayrica insanlarin
mobilyalari kendileri montajlamayi sevdiklerini ve bu durumun miusterinin
urine baglanmasina sebep oldugunu fark etti.

Basarili stratejileri sonucu Isvec'te basariyi yakalayan IKEA 6nce Norvec'e,
sonra Avrupa’ya ve ginuimuzde 40 uzeri Ulkeye yayilarak sektorinin en bi-
yuk ve basarili sirketlerinden biri haline geldi.

IKEA kelime markasi ise kurucusu olan Ingvar Kamprad'in ad ve soyadinin ilk
harfleri ile beraber, Kamprad'in biyidugi Elmtaryd ve Agunnaryd sehirleri-
nin ilk harflerinden olusuyor.
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UYELERIMIZDEN YAYINLAR

Eser ismi: Karsilastirmali Hukuk Bakimindan Marka Hukukunda Sessiz
Kalma Yoluyla Hak Kaybi

Yazar: Cansu Catma Bilen

\RKA HUKUKUNDA Avukat Cansu Catma Bilen tarafindan kaleme alinan ve ylksek lisans tezi ola-
il el rak savunulan eser Aralik 2022'de yayinlanmistir. Kitapta; sessiz kalma yoluyla
hak kaybi kavrami, farkli hukuk dizenleri bakimindan karsilastirmali olarak

incelenmistir.

Eser ismi: Robotlar Tanrisi

Yazar: Baris Atalay

Uyelerimizden Baris Atalay’in kurgu eseri Robotlar Tanrisi; insanlarin inter-

nete baglanmak icin masa ya da diz Usti bilgisayarlara, iletisim icin telefonla-
g oy MR ra ihtiyac duymadigi; saglik durumlari dahil her tir veriye aninda erisip iklimi
RobotTar ve her tirlu degiskeni kontrol edebildigi bir zamanda geciyor. Teknolojinin bu

L

Tanrisi denli hizla ilerledigi, yapay zeka ve getirdiklerinin tartisildigi bir zamanda bu
barag Aaiar 1y distopik eser okuyucusu icin son derece carpici tespitler iceriyor.
SEKTORDEN YAYINLAR

Eser ismi: Dijital Piyasalarda Yer Saglayicilarin Hukuki Sorumlulugu (Marka,
e e o Telif Hakki ve Haksiz Rekabet Kapsaminda)

Yazar: Filirya Yusufoglu Bilgin

Son zamanlarda oldukca one cikan konulardan olan e-ticaret sitelerinin ve yer
saglayicilarin hukuki sorumluluguna iliskin kaynak niteliginde olan eser Aralik
2022'de yayinlanmistir. Yazar, bu eserinde marka, telif hakki ve haksiz rekabet
perspektifinden yer saglayicilarin hukuki sorumlulugunu hem tlkemizdeki ka-
nuni dizenlemeler hem de Avrupa Birligi hukukuna iliskin kanuni dizenleme-
lerle son derece detayli bir bicimde incelenmistir.
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10 Soruda internet Alan Adi Uyusmazlik Céziim Mekanizmasinda TOBBUYUM

Bilindigi lizere “.tr" uzantili internet alan adlarinin ydnetimi uzun yillardir Orta Dogu Teknik Universitesi
(0DTU) biinyesindeki Nic.tr tarafindan yiiriitilmekteydi. Bu yonetime dair yetki ve gorevlerin ODTU’den
Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumu'na (BTK) devredilmesinden sonra TRABIS'in yani “.tr Ag§ Bilgi
Sistemi”nin faaliyete gecirilmesi glindeme geldi. Birbirini takip eden mevzuat ve teknik altyapi ca-
lismalarinin tamamlanmasindan sonra da TRABIS nihayet 14.09.2022 tarihinde aktif hale gelmis ve
beraberinde bircok yenilik getirmistir.

Bu yeniliklerden biri, hem ilgili taraflara daha kisa siirede ¢oziim saglayacak hem de mahkemelerin
yukinl azaltacak bir mekanizma: Uyusmazlik C6zim Mekanizmasi (UCM). Bu yazida, ilgili meka-
nizmay Turkiye'de calistiran yetkili merkez olan TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyusmazlik Coziim
Merkezi'nin faaliyetlerinden bahsetmek ve siireclere dair daha fazla bilgi edinmek istedik. TOBBUYUM
biinyesinde bu alanda gorev alan hakemlerden biri olan Sayin Ugur Yalciner ile birlikte 10 soru Uze-
rinden bu mekanizmayi ve sistemle alakali merak edilen bircok noktayl konustugumuz bir roportaj
yaptik.

1. Oncelikle kisaca TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyusmazlik Céziim Merkezi’nden bahsedelim. Bu
merkez ne zaman kuruldu, hangi konularda hizmet saglamaktadir, internet Alan Adi (IAA) uyus-
mazliklarinda uygulanan ¢oziim mekanizmasi bu yapinin neresindedir ve kimler Uyusmazlik Coziim
Mekanizmasi (UCM)’den faydalanabilir?

TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyusmazlik Céziim Merkezi, Turkiye Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB)
tarafindan is diinyasinin ve kisilerin uyusmazliklarinin ¢cozimlenmesi amaci ile 09.12.2020°de kurul-
mustur. TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyusmazlik Coziim Merkezi 2022 yilinda IAA konusunda yetkili
Kurum olan BTK tarafindan IAA Uyusmazlik Coziim Hizmet Saglayici (UCHS) olarak kabul edilmistir.
Turkiye'de alan adlari uyusmazlik ¢ézim hizmet saglayicilar; .tr uzantili alan adlari olan “com.tr”,
“org.tr”, “net.tr” ... vs. ve “.tr" ile biten tim alan adlarindan 14 Eylil 2022 tarihinde tahsis edilmis ya
da bu tarih veya sonrasinda yenilenmis tim alan adlarina iliskin uyusmazliklarin hakem yoluyla co-
zimlenmesini saglamakla gorevlendirilmistir.

“.tr” uzantili alan adlari hem Tirklere hem de yabancilara tahsis edilebilmekte, dolayisi ile uyusmaz-
Liklarda hem Tirkler hem de yabancilar taraf olabilmektedir.
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2. TOBBUYUM bir sikayet dilekcesi aldiginda, bu sikayetin hayat ddongiisiiniin nasil olacagindan,
bir baska deyisle bu sikayetin TRABiS-Kayit Kuruluslari-UCHS hakem/hakem Heyeti dortgeninde
ilerlemesinin kisaca nasil gerceklestiginden bahseder misiniz? Ayrica, ihtiyati tedbirlerin soz
konusu olabilecegi mahkeme kararlarinin UCHS nin coziim siirecinde yaratabilecegi gecikmeleri
goz ardi edersek, bir uyusmazlik ¢oziimiiniin -uygulanmasi da dahil olmak iizere- toplamda
yaklasik olarak ne kadar siirede tamamlandigini soyleyebiliriz?

Oncelikle TRABIS-Kayit Kuruluslari-UCHS-hakem/hakem Heyeti dértgenini tanimlamak gerekir.

TRABIS, “.tr" uzantili Internet Alan Adi (IAA) sisteminin ve buna ait merkezi veri tabaninin yonetilmesi,
isletilmesi, alan adlarina iliskin tahsis islemlerinin gercek zamanli olarak yapilmasini saglayan BTK
tarafindan isletilen sistemdir.

Kayit Kuruluslari (KK), alan adi tahsis basvurulari, yenileme, iptal gibi islemlerin yapilmasina aracilik
eden kuruluslardir. KK'lar alan adi tahsisi islemleri ile ilgili olarak alan adi sahipleri ile dogrudan
irtibatta olan kuruluslardir.

UCHS, internet Alan Adlari Yonetmeligi hikimlerine gore alan adlariile ilgili uyusmazliklarin ¢ozimi
icin olusturulan UCM kapsaminda BTK tarafindan usul ve esaslar kapsaminda gérev yapan ve bin-
yesindeki hakemler veya hakem heyetleri tarafindan Internet Alan Adlari Uyusmazliklarinin cozim
islemlerini ylrdten taraflardir.

Hakem/Hakem Heyeti: internet alan adlari ile ilgili uyusmazliklara céziim bulmak amaci ile UCHS
biinyesinde gorev yapan hakemlerdir.

14 Eylul 2022 tarihinde veya sonrasinda tahsis edilmis ya da yenilenmis .tr uzantili herhangi bir alan
adiile ilgili bir uyusmazlik durumunda sikayet eden UCHSye cevrimici olarak sikayet dilekgesini su-
nar. Sikayet dilekcesinin dosyalanmasindan itibaren hakem kararinin alinarak TRABISe, ilgili KK'ye
ya da KK’'lere ve taraflara bildirilmesi yaklasik 30-35 giinde tamamlanmaktadir. S6z konusu sire
sikayet edilenin 10 giin, hakemin/hakem heyetinin 5 glin ek siire istemesi durumda 45-50 giine kadar
cikabilmektedir.

Burada oncelikle belirtmek gerekir ki; IAA uyusmazlik cozimiinde uygulanan hakem sistemi,
Mahkemeler veya Tahkim usullerinden farkli olarak ve cok kisa siirede sonuclanacak sekilde kur-
gulanmistir. Bunun temel nedeni alan adlarinin “ilk gelen ilk alir” prensibi ile sadece beyana dayali
olarak, herhangi bir arastirma ve sorgulama yapilmaksizin cok kisa zamanda tahsis edilmesi, diinya-
nin her yerinden tahsisinin saglanabilmesi ve diinyanin her yerinden erisilebilir olmalari, buna bagli
olarak da uyusmazliklarin/catismalarin cok kolay ortaya cikmasi nedenleri ile uyusmazlik cziminin
de basit bir usul ile hizla saglanmasinin gerekli olmasidir. Yani kolayca tahsis edilen alan adlarin-
da ortaya ¢ikan uyusmazliklarin da ¢ok kolay ¢oziimlenmesi bir zorunluluk olarak ortaya cikmistir.
Iste bu nedenle slirec 45 giin gibi bir siirede tamamlanmaktadir. Alan adi uyusmazliklarinda hakem
sisteminin uygulanmasi, yargi yoluna basvurulmasini veya diger tahkim usullerinin uygulanmasini
engellememektedir.

3. Uyusmazlik ¢dziimii hizmeti almak iizere bagvuruda bulunan (sikayet eden) taraflarin bilmesi
gerekenler kisaca nelerdir? Ozellikle kanit yiikiimliiliigii bulunan lic sarttan bahseder misiniz?

Uyusmazlik coziimu icin dosyalanacak sikayet dilekcesinde sikayet edenin asagidaki lic sartin bir ara-
da var oldugunu ispatlamasi gerekmektedir.
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al Ihtilaf konusu alan adinin, sahip olunan ya da ticarette kullanilan marka, ticaret unvani,
isletme adi ya da diger tanitici isaretlerle benzer ya da ayni olmasi,

bl Alan adini tahsis ettiren tarafin bu alan adi ile ilgili yasal bir hakki ya da baglantisinin olma-
masil,

c) Bu alan adinin alan adi sahibi tarafindan kot niyetle tahsis ettirilmesi veya kullanilmasi

Sikayet edenin bu Uc¢ sartin varligini ispat edecek tim bilgi ve delilleri sikayet dilekcesinde ve eklerin-
de UCHS’ye sunmasi gerekmektedir.

Yukaridaki (a) bendinde belirtilen birinci sartin ispati icin sikayet edenin,
e Marka tescil bilgi ve belgeleri
e Ticaret sicil bilgi ve belgeleri
o lIsletme adi sicil bilgi ve belgeleri
e Onceki sahip oldugu alan adlarina iliskin bilgileri
e Ticaret alaninda kullanim kanitlari
e ..Vs.

Sikayet dilekcesinde ayrintili bicimde aciklayip, bunlari kanitlayici dokiimanlari da ek olarak UCHS'ye
sunmasi gerekmektedir.

Yukaridaki (b) bendinde belirtilen ikinci sartin (yasal bir hak ya da baglantisinin olmadiginin) ispati
sikayet eden acisindan son derece zordur. WIPO ictihatlarinda, menfi bir durumu kanitlamanin sikayet
eden icin gic oldugu degerlendirilmekte, sikayet eden tarafindan sikayet edilenin ihtilafli alan adi
tuzerinde hak veya mesru menfaatlerden yoksun oldugunu ilk bakista (prima facie) hakli gorilen dava-
da acikca gostermesi halinde, ispat yukinin sikayet edilene gectigi kabul edilmektedir.

Yukaridaki (c) bendinde belirtilen Gciinci sart olan “uyusmazlik konusu alan adinin sikayet edilen
(alan adi sahibi) tarafindan koti niyetle tahsis ettirilmesi VEYA kullanilmasi”ni ispatlayacak delillerin
de sikayet dilekcesine eklenmesi gerekmektedir.

4. Sikayet edilen tarafin savunma yaparken dikkat etmesi gereken seyler nelerdir?

Sikayet edilen tarafin ise yukarida belirtilen l¢ sarttan en az birinin gerceklesmedigini ispatlamasi
gerekmektedir.

Ozellikle ikinci sart ile ilgili olarak kendisine ait s6z konusu alan adi ile ilgili olarak varsa, marka tescil
bilgi ve belgeleri, ticaret sicil bilgi ve belgeleri, isletme adi sicil bilgi ve belgeleri, 6nceki sahip oldugu
alan adlarina iliskin bilgileri, ticaret alaninda kullanim kanitlari ... vs. gibi aciklamalari ve delilleri
dilekcesinde ve eklerinde sunmasi gerekmektedir.

Kotu niyet ile ilgili olan Gclnciu sart bakiminda da alan adinin tahsisinin ve kullaniminin kotd niyetli
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olmadigini kanitlayacak bilgi ve delilleri dilekcesinde ve eklerinde sunmasi gerekmektedir.

Burada bilinmesi gereken, taraflarin mahkemelerde veya diger tahkim usullerinde mevcut olan rep-
lik ve duplik dilekceleri sunmalari yolunun kapali oldugudur. Her ne kadar taraflar ek dilekceler ve
deliller sunabiliyor olsalar da sonradan sunulan ek dilekceler ve belgelerin dikkate alinip alinmamasi
hakem veya hakem heyetinin takdirindedir.

5. TOBBUYUM’un websitesinde yayinlanan kararlara goz attigimizda bircogunda sikayet edilenin
sikayete cevap vermedigini ve yapilan degerlendirmeler sonucu sikayetin hakli bulundugunu
goriiyoruz. Ayrica, ilgili mevzuata gore, sikayet edilen tarafa hakem secmek ve ek siire talebinde
bulunmak icin bir is giinii taninmakta. Bu siirecte, sikayet edilenin sikayetten kesinlikle haberdar
oldugundan emin olahilmek icin tebligat ne sekilde gerceklesiyor ve sizce sikayet edilen tarafa
taninan siireler yeterli mi?

Yukarida da belirttigim Uzere alan adi tahsisleri cok kolay yapilmaktadir. Alan adinin tahsisi
asamasinda alan adini tahsis ettiren kisi Kayit Kurulusu (KK] ile bir s6zlesme imzalamaktadir.
Bu Sozlesmeye gore alan adini tahsis ettiren kisi,

e KK'ye tam ve dogru bilgiler verecegini, bu bilgilerde meydana gelebilecek degisiklikleri
derhal KK’ye bildirecegini,

o Uciincii kisilerin haklarini ihlal etmeyecegini,
e IAA'yi hukuka aykiri bir sekilde kullanmayacagini,

e IAAya iliskin bir ALTERNATIF UYUSMAZLIK COZUM SURECI baslamasi durumunda buna
KATILACAGINI,

e Basvuru esnasinda bildirdigi e-posta adresine yapilan bildirimlerin kendisine yapildigini,

kabul, beyan ve taahhit eder. Bu nedenle kendisine e-posta yoluyla yapilan bildirim dogrudan kendi-
sine yapilmis sayilir ve e-postanin gonderilmesi ile sikayet edilenin sikayetten haberdar oldugu kabul
edilir. Uyusmazlik cozimuinin kisa sirede tamamlanmasini temin icin de kisa sireler ongorulmius
olup, sadece sikayet edilene verilen 10 giinlik siireye ek olarak 10 glinlik ek siire, hakem veya hakem
heyetine de 15 gunlik karar suresine ek olarak 5 guinlik ek sire verilebilmesi ongorulmustir.

6. Tiirkiye’de cok fazla sayida tahsis edilen ancak aktif olarak kullanilmayan iAA mevcut. Bu tip
tahsislerin liciincii soruya verdiginiz cevapta bahsettiginiz kotii niyet kapsaminda degerlendirilmesi

miimkiin mii? Hakemler kotii niyetin var olup olmadiginin degerlendirmesini nasil yaparlar?

Tiirkiye'de yiriirliikte olan IAA Yonetmeligi hikimlerine gore 3. sart olan koti niyetin tespitinde, bun-
larla sinirli olmamak Uzere, yol gosterici olarak asagidaki durumlar listelenmistir.

a) Sikayet konusu IAA'nin, ticaret veya hizmet markasi, ticaret unvani, isletme adi veya kisi adi ya
da diger tanitici isaretin sahibi olan sikayetciye veya sikayetcinin ticari olarak rekabette bulundugu
tarafa, bu IAA'nin belgelenmis tahsis masraflarini ve yatirrm maliyetini asan miktardaki bir meblag
karsiliginda satma veya devretme amaciyla tahsis ettirilmis olmasi,

b) Sikayet konusu IAA'nIN, ticarette kullanilan marka, ticaret unvani, isletme adi ya da diger tanitici
isaretin sahibinin, bu marka, unvan, ad ya da isareti IAA’da kullanmasini engellemek amaciyla tah-
sis ettirilmis olmasi,
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c) Sikayet konusu IAA'nin, esasen ticari rakiplerin islerine ya da faaliyetlerine zarar vermek amaciy-
la tahsis ettirilmis olmasi,

c) ihtilaf konusu IAA'nIN, ticari kazanc elde etmek amaciyla, sikayetcinin sahibi oldugu ticarette kul-
lanilan marka, ticaret unvani, isletme adi ya da diger tanitici isareti ile benzerlik saglayarak karisik-
ik meydana getirmek suretiyle internet kullanicilarinin Internet Alan Adi Sahibi'nin (IAAS) internet
sitesine veya herhangi bir internet sitesine yonlendirilmesi amaciyla bu IAA'nin kullanilmasi.

Yukarida belirttigimiz 3 sart ile ilgili olarak WIPO tarafindan hazirlanmis, “Secilmis UDRP
Sorulart ile ilgili WIPO Idari Hakem Goruslerinin WIPO Degerlendirmesi, Uciincu Baskisi

("WIPO Degerlendirmesi 3.0") isimli dokiiman WIPQO web sitesinde https://www.wipo.int/amc/
en/domains/search/overview3.0/ adresinde yer almaktadir. 56z konusu dokiiman hem sikayet
edenler hem de sikayet edilenler tarafindan dilekcelerin hazirlanmasinda dikkate alinmakta-
dir. WIPO Hakemleri ve TOBB UYUM Hakemleri de bu dokiimandan yararlanmaktadir.

7. Siz TOBBUYUM’da iAA UCM yiiriiten bir hakem olarak, Tiirkiye’deki UCM ile WIPO uygulamalarini
kiyasladiginizda, Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu (KVKK) hiikiimleri nedeniyle alan adi
sahiplerinin tespitinde yasanan sorunlarin neler oldugunu diisiiniiyorsunuz? Bu sorunlarin asilmasi
icin yapilan bir calisma var mi?

Sikayet edenin sikayet dilekcesini hazirlarken uyusmazliga konu alan adi sahibinin 6nceden tespitinde
Tirkiye'de KVKK yurtdisinda da Global Data Protection Regulation (GDPR) ile ilgili sorunlar yasan-
maktadir. Zira, 2018 yilindan itibaren Uluslararasi gTLD Whois veri tabanlarinda alan adi sahibinin
ismi ve iletisim bilgileri yayinlanmamaktadir. Turkiye'de ise Whois veri tabanlarinda; gercek kisi alan
adi sahibinin ismi ve iletisim bilgileri yayinlamamakta, tuzel kisi alan adi sahibinin sadece ismi ya-
yinlanmakta, yenileme tarihleri ise yayinlanmamaktadir. WIPO'da sikayet eden alan adi sahibini bil-
meden sikayeti KK'ye yonlendirerek yapmaktadir. Turkiye'de ise alan adi sahibi tizel kisi ise, sikayet
eden sikayeti dogrudan alan adi sahibine yonlendirmekte, alan adi sahibi gercek kisi ise sikayeti sika-
yet edilenin adi belirtilmeksizin UCHSye sunmaktadir.

WIPO uygulamasinda bu sorun asagidaki sekilde cozilmustir.

e Sikayet eden, en azindan KK ve varsa ulasilabilen kaynaklardan edinilen sahip adini belir-
terek sikayet dilekcesini WIPQO'ya sunar,

e WIPO ilk 6nce KK'dan, alan adi sahibinin bilgilerini edinerek sikayet edene bildirir ve sika-
yetini dizeltmesi icin sire verir,

e Sikayet eden sikayetini dizeltir veya dizeltmez,

e WIPO sikayeti sikayet edilene bildirir,

e Sikayet edilen cevabini WIPQ’ya bildirir,

e WIPQ, sikayet edilenin cevabini sikayet edene bildirir,

e Dosya hakeme/hakem heyetine iletilir, hakem/hakem heyeti kararini verir.
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Turkiye'de ise durum cok farklidir.

e Sikayet eden, varsa ulasilabilen kaynaklardan edinilen sahip adini belirterek ya da sikayet
edileni hic belirtmeden sikayet dilekcesini TOBB UYUM’a sunar,

e TOBB UYUM sikayeti KVKK nedeniyle sikayet edenin ismini gizleyerek sikayet edilene bil-
dirir,
e Sikayet edilen sikayet edeni bilmeksizin cevabini TOBB UYUM'a bildirir,

e Dosya hakeme/hakem heyetine iletilir, hakem/hakem heyeti kararini verir.

Gorildigl Uzere Turkiye'de alan adi uyusmazlik cozim islemleri, taraf teskili yapilmaksizin
baslatilir ve devam ettirilir ve sonucta elde ne varsa ona gore karar verilir.

8.Su an 20 adet KK ve TOBBUYUM biinyesinde 10 hakem bulunmaktadir. Yakin donemde bu sayilarin
arttirilmasina yonelik bir istek ve calisma var midir?

Mevzuat hikimleri geregi Tirkiye'de bir UCHS de en az 10 hakem bulunmasi sarttir. Bu nedenle su
anda TOBBUYUM biinyesinde 10 hakem bulunmaktadir. Sikayet sayilarinin artmasi durumunda ha-
kem sayilarinin da artmasi zorunlu olacaktir. Ozellikle 14 Eyliil 2023 tarihinde “.tr" uzantili alan adla-
rinin da belgesiz olarak tahsise acilacak olmasinin o tarihten itibaren uyusmazlik sayisinda cok ciddi
artislar getirecegi tahmin edilmektedir. Bu nedenle hakem sayilarinin arttirilmasina yonelik istek ve
calisma soz konusudur.

9. Simdiye kadarki edinilen tecriibelerden yola cikarak, mevcut sistemde karsilastiginiz ve
iyilestirilmesi gerektigini diisiindiigiiniiz noktalar, aciklar veya eksikler var mi, eger varsa ilgili
mevzuatta degisiklik yapilmasi gerektigini diisiiniiyor musunuz?

Yakin zaman 6nce (14 Eyliil 2022 tarihinde) Tiirkiye'de uygulamaya koyulan IAA UCM sisteminde ma-
alesef ciddi sorunlar bulunmaktadir. Sorunlari kisaca asagidaki sekilde listeleyebiliriz.

e Oncelikle alan adi tahsis ve uyusmazlik céziim mekanizmasinin kanun ile hiikiim altina
alinmasi gerekmektedir. Turkiye'de yeni kurulan sistem yonetmelik ve tebligler ile hikim
altina alinmistir.

e Tirkiye'de KVKK nedeniyle whois kayitlarinda alan adi sahiplerinden gercek kisilerin
isimleri gizlenmektedir. Oysa patent, faydali model, marka, tasarim, cografi isaret gibi
sinai haklara iliskin Tiirk Patent ve Marka Kurumu'nun (TURKPATENT) web sitesinde
hak sahiplerinin isimleri gercek veya tiizel kisi olup olmadigina bakilmaksizin yayinlan-
maktadir ve hukuki bir islem gerektiginde marka ve patent vekilleri TURKPATENT EPATS
sisteminden taahhiitname imzalayarak hak sahibinin adres bilgilerini TURKPATENT ten
kolayca alabilmektedir. Ayni sistemin alan adi whois kayitlarinda da uygulanmasi onemle
gerekmektedir.

e Tirkiye'de whois kayitlarinda alan adinin en son yenileme tarihi belirtilmemektedir. Oysa
yenileme tarihi, uyusmazlik ¢c6zim mekanizmasinin uygulanip uygulanmayacaginda belir-
leyicidir.
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e Sikayet edenin sikayet dilekcesi sikayet edilene iletilirken, sikayet edenin adi gizlenmekte-
dir. Bu durum sikayet edilenin savunma hakkini ciddi bicimde etkilemektedir. Nasil mah-
kemelerde veya tahkim usuliinde taraflar birbirlerini bilmekte ise alan adi uyusmazlikla-
rinda da taraflarin birbirlerini bilmesi sarttir.

e Buginki uygulamaya gore sikayet dilekceleri TOBB UYUM'a yabanci dilde de sunulabil-
mektedir. Bu yol kapali degildir. Boyle bir durumda hakem karari hem Tirkce hem de
yabanci dilde yazilmaktadir. Siirecte kullanilacak dilin sadece Tirkce olmasi ve verilen
kararin sadece Turkce yazilmasi uygun olacaktir.

e Hakem kararlari UCHS nin web sitesinde taraf isimleri gizlenerek yayinlanmaktadir. Oysa
WIPO’da taraf isimleri gizlenmeden tim kararlar yayinlanmaktadir.

o IAA Yonetmeligi ve ilgili tebliglerde belirtilen siireler bazi yerlerde “giin” bazi yerlerde de
“is glint” olarak tanimlanmistir. Timinin ayni bicime (“is gini”) getirilmesi uygun ola-
caktir.

e UCM Tebligi'nin 15. Maddesinde hakem kararinin bildiriminden itibaren 10 is glinG iceri-
sinde konu hakkinda ihtiyati tedbir kararinin alindiginin UCHS ye BILDIRILMEMESI halinde
KARAR UYGULANIR. 10 is glinu sire icinde Mahkemeden bir ihtiyari tedbir kararinin
alinmasi neredeyse imkansizdir.

e Hakem kararlarina karsi yargi yolu acik olmakla birlikte mevzuatta gorevli ve yetkili mah-
keme tanimlanmamistir.

10. Son olarak, marka ve patent vekillerinin, TOBBUYUM nezdinde miivekkillerinin sikayet
islemlerini takip etme yetkisi var mi? Bu konudaki mevcut veya varsa gelecekteki diizenlemeler

nelerdir?

WIPO uygulamasinda sikayet eden ve edilen vekil ile temsil edilebilmektedir. Vekilin avukat olmasi
sart degildir. WIPO'daki alan adi uyusmazlik siireclerinde Marka vekilleri ve avukat olmayan kisiler de
vekaleten islem yapabilmektedir.

Tiirkiye'de IAA Yonetmeligi ve UCM Tebligi'nde sikayet eden ve edileni temsil edecek kisinin avukat,
marka vekili veya bir baska kisi olup olmayacagina iliskin bir hiikiim bulunmamaktadir. Ancak genel
hikimler kapsaminda yorumlandiginda, sikayet eden ve edilen adina sadece avukatlarin vekaleten
islem yapabilecegi yorumlanmaktadir.

Tim bu aciklayici ve aydinlatici cevaplar icin Sayin Ugur Yalciner'e tesekkir ediyoruz. Umuyoruz ki,
halen cok yeni diyebilecegimiz bu uyusmazlik c6zim mekanizmasi ile internet alan adlarinin tahsisin-
de ve sonrasinda yasanan belli sorunlar hizli bir sekilde c6ziime ulasmaya ve sistem hak sahipleriicin
verimli bir bicimde calismaya devam eder.

* Patent ve Marka Vekili, WIPO ve TOBB UYUM Alan Adi Uyusmazlik Cézim Hakemi, Yalciner Patent, ugur@yalciner.com.tr

** Marka Vekili, Juniper IP Consultancy esra(@juniper-ip.com
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Dr. Ogr. Uyesi Eda Giray*

Alan Adi Uyusmazliklari Coziim Hizmet Saglayici Kararlarinin Baglayiciligi

Bilindigi lizere, Bilgi Teknolojileri ve iletisim Kurumu(BTK), Elektronik Haberlesme Kanunu cerceve-
sinde verilen yetkiyi kullanarak uyusmazlik c6zim mekanizmasini kurmus, saglayicilarini belirlemis'
ve 19.08.2022 tarihli duyurusu? ile “Internet Alan Adlari Yénetmeligine®” uygun olarak TRABIS [.tr Ag
Bilgi Sistemi) 14.09.2022 tarihinde faaliyete gececegini duyurmustur. TRABIS'in 14.09.2022 tarihinde
devreye girmesi ile bircok soru da glindemde yerini almistir. Alan adi uyusmazliklarinda uyusmazlik
¢6zim mekanizmasinin (UCM)* dava yoluna basvurmayi engelleyip engellemedigi, uyusmazlik ¢c6zim
hizmet saglayici (UCHS) tarafindan verilen hakem kararlarinin baglayiciligi, temyiz veya iptal siirecle-
rinin bulunup bulunmadigi, hakem kararlarinin kesin hiikiim niteliginde olup olmadigi, ayni uyusmaz-
Uk ile ilgili olarak uyusmazlik ¢coziim hizmet saglayicisina tekrar basvurmanin mimkin olup olmadigi
cevaplanmasi gereken sorular arasinda yerini almistir.

TRABIS'in faaliyete gectigi tarihin diger bir 6nemi ise Internet Alan Adlari Yonetmeligi®, internet Alan
Adlari Tebligi¢ ve Internet Alan Adlari Uyusmazlik C6zim Mekanizmasi Tebligi'nde(Uyusmazlik Teb-
lig'i)” yer alan ve daha once yurirlige girmemis olan maddelerin yirirlige girmis olmasidir. Bu
kapsamda da sistem degismis “net.tr”, “org.tr” ve “com.tr” uzantili alan adlarinin tahsisi “ilk gelen
alir” ilkesi kapsaminda herhangi bir belge talep edilmeden, zaman acisindan 6ncelikli basvuru sirasi-

1 Uyusmazlik Cozim Hizmet Saglayicilari Bilgi Teknolojileri ve internet Guvenligi Dernegi (BTIDER) ve TOBB UYUM Arabu-
luculuk ve Uyusmazlik Coziim Merkezi olarak belirlenmistir.

2 https://www.btk.gov.tr/duyurular/trabis-in-14-09-2022-tarihinde-faaliyete-baslamasina-iliskin-duyuru
3 RG. 07.11.2010 S.27752.

4 “Mekanizma” kelimesi internet Alan Adi Uyusmazlik Mekanizmasi Teblig'i basliginda ve diizenlemeler icinde yer almakta
olup, terminoloji olarak mevzuata sadik kalinmistir. Ancak kanaatimiz “mekanizma” kelimesi yerine “sistem” kelimesinin
daha uygun oldugu seklindedir.

5 Yénetmeligin 13. md. TRABiS'in faaliyete gegmesinden Ug yil sonra, 14.,15. ve 24. maddeleri ile Gegici Madde 1'i yayimi
tarihinde, Gecici Madde 3'i TRABIS'in faaliyete gecmesinden on iki ay sonra, diger maddeleri TRABIS'in faaliyete gectigi ta-
rihten itibaren yurirlige girmistir. Dolayisiyla Yonetmeligin 13. Maddesi ve Gecici 3. Maddesi heniiz yirirlige girmemistir.

6 RG.21.08.2013 S. 28742; Tebli§'in 4 lncd, 5 inci, 6 nci, 9 uncu, 10 uncu, 13 incd, 20 nci ve 37 nci maddeleri ile Gegici 1
inci, Gecici 3 Uinci ve Gecici 4 incli maddeleri yayimi tarihinde, diger maddeleri TRABIS'in faaliyete gectigi tarihten itibaren
ylrdrluge girmistir.

7 RG. 21.08.2013 S. 28742. internet Alan Adlari Uyusmazlik Coziim Mekanizmasi Tebligin bazi maddeleri “Internet Alan Ad-
lari Uyusmazlik Céziim Mekanizmasi Tebliginde Degisiklik Yapilmasina Dair Tebli§ (RG. 30.12.2021, S. 31705)" ile degisiklige
ugramistir. Teblig'in 5 inci, 6 nci, 10 uncu, 21 inci, 23 Uncli maddeleri yayimi tarihinde, diger maddeleri TRABIS'in faaliyete
gectigi tarihten itibaren yirirlige girmistir.
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na gore gerceklesmeye baslamistir®. Calismamizin kapsaminda mevzuatin 14.09.2022 tarihi itibariyle
ylrirlige giren maddeleri cercevesinde diizenlenen uyusmazlik ¢c6zim mekanizmasina iliskin usuli
konular incelenecektir.

I. ALAN ADI UYUSMAZLIGI ¢0ZUM MEKANIZMASINA BASVURU ZORUNLU MUDUR?

Uyusmazlik c6ziim mekanizmasina (UCM) iliskin mevzuatta “tahkim” kelimesinin siirece iliskin olarak
gecmemesine’ ragmen, kullanilan “uyusmazlik ¢6zimi”, “hakem”, “hakem karari” benzeri ifadelerin
siirecin tahkim sireci olarak nitelendirilip nitelendirilemeyecegini giindeme getirmistir. Bilindigi tze-
re tahkim Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK] ve Milletlerarasi Tahkim Kanunu (MTK] kapsaminda
taraflarin serbestce tasarruf edebilecekleri 6zel hukuk uyusmazliklarinin kanun veya taraf iradelerine
uygun olarak mahkemeler yerine hakem/hakemler vasitasiyla ¢cozilmesini ifade etmektedir. Genis
anlamda tahkim, uyusmazligin ¢cozimiindn kanun veya taraf iradeleri ile hakemlere birakilmasidir.

Alan adi uyusmazliklarina iliskin mevzuatta Internet Tahsisli Sayilar ve Isimler Kurumu (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers-ICANN)'”e yapilan atiflar, ICANN tarafindan akredi-
tasyonu saglanan kuruluslar tarafindan uyusmazliklarin ¢oziilmesi, alan adi uyusmazliklarina iliskin
mevzuatta uyusmazligin mahkemelere alternatif sekilde hakemler tarafindan ¢oziimlenmesi kanaati-
mizce slrecin ihtiyari tahkim olarak nitelendirilmesini gerekli kilmaktadir. Ancak siireci HMK tahkim
sozlesmesinden ve tahkim siirecinden ayirmak gerekmektedir.

Internet Alan Adi Yonetmeligi md. 23'de siirecin “alternatif” oldugu belirtilmistir.

(1) Alan adlari ile ilgili ihtilaflar alternatif olarak UCHS ler tarafindan isletilen uyusmazlik ¢ézim
mekanizmasi vasitasiyla coziiliir. Uyusmazlik céziim mekanizmasinin isletilmesine iliskin usul ve
esaslar Kurum tarafindan diizenlenir.”

Her ne kadar Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (RUDRP])" md. 18 diizen-
lemesindeki “basvuru yapilmadan dnce veya hakem yargilamasi sirasinda dava acilabilecegi” yéniindeki
ifadeler kadar acik olmasa da Tirkiye 'de de UCHS tarafindan yuritilen sirecin zorunlu olmadigi, mah-
kemelerin yetkisini kaldirmadigr anlasilmaktadir.

Ayrica BTK tarafindan 19.08.2022 tarihinde yapilan duyuruda ¢ozim hizmet saglayici tarafindan yuri-
tilen sirecin yargiya alternatif olarak diizenlendigini acikca belirtilmistir.

8 Bu kapsamda “.tr" uzantili alan adlarinin tim islemleri 14.09.2022 tarihi itibariyle yalnizca https://www.trabis.gov.tr/page/2
adresinde yer alan Kayit Kuruluslari aracilifiyla gerceklestirilecektir. “www.nic.tr” internet sitesi izerinden ydnetilen alan
adlari TRABIS-KK (https://www.trabis.gov.tr/page/7 ] sistemine aktarilmistir.

9 Uyusmazlik Tebli§g'inde sadece UCHS iliskin olarak “UCHS basvuru [Degisik ibare:RG-30/12/2021-31705 2.Miikerrer]sahibi
Tiirkiye Cumhuriyeti mevzuatina uygun olarak kurulmus olmalidir. UCHS basvuru sahibinin uluslararasi kurulus olmasi durumun-
da Tirkiye Cumhuriyetince taninan ve fikri milkiyet hukuku, uyusmazlik hukuku veya tahkim hukuku konusunda uzman ulusla-
rarasi kuruluslardan olmasi ve Tiirkiye Cumhuriyeti mevzuatina uygun olarak kurulmus bir temsilciliginin bulunmasi gerekir.”
seklinde diizenleme yer almaktadir.

10 ICANN, 24 Ekim 1999 tarihinde “Alan ismi Anlasmazliklarinin Halli icin Yeknesak Politikalar (The Uniform Domain Name-
Dispute Resolution Policy-UDRP) kabul etmis, 29 Kasim 1999 tarihinde, ilk servis saglayici kurum olarak WIPO onaylanmis
ve politikalar 1 Aralik 1999'da uygulamaya konmustur.

11 Alan Adi Uyusmazlik Cézim Politikasi Usul Kurallari-Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, https://
www.icann.org/resources/pages/udrp-rules-2015-03-11-en
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Dolayisiyla her ne kadar internet alan adi tahsisi sirasinda basvurucu Internet Alan Adlari Teblig'i
md. 14/2-a-4 geregince “IAA’ya iliskin bir alternatif uyusmazlik cézim sirecinin baslamasi durumunda
buna katilacagini” kabul, beyan ve taahhit edilmis olsa da UCM, HMK md. 407 vd. anlaminda taraflari
baglayici bir tahkim sozlesmesi olarak algilanmamali ve alan adina iliskin uyusmazliklarda tarafla-
rin uyusmazlik ¢ozim hizmet saglayiciya basvurusunun zorunlu oldugu sekilde yorumlanmamalidir.
Ancak kayit kuruluslari ile tahsis sirasinda imzalanan bu belgelerin konumuz acisindan iki 6nemli so-
nucu bulunmaktadir. Bunlardan birincisi kayit kuruluslarinin uyusmazlik ¢cozim hizmet saglayici ka-
rarlarini uygulayacaklari ve digeri ise uyusmazlik ¢oziim hizmet saglayiclya basvurulmasi durumunda
sikayet edilenin sireci acikca onaylamasindan ve savunma hakkini kullanmasinda bagimsiz olarak ha-
kem kararinin verilecegidir. Bu climle bir tespit niteliginde olmakla birlikte, sikayet edilenin aleyhine
verilen hakem karari sonrasi hukuki yollarinin neler olabilecegdi asagida incelenecektir.

Dolayisiyla alan adi Gzerinde hak sahibi oldugu iddiasinda olan kisi ilgili mevzuat cercevesinde uyus-
mazlik ¢cozim mekanizmasina basvurabilecegi gibi, UCHSye basvurmaksizin alan adina iliskin dava
yoluna da basvurabilecektir'.

Konu TRABIS'in devreye girmesinden once ICANN tarafindan akredite edilmis tahkim kuruluslari ta-
rafindan verilmis hakem kararlarina iliskin giindeme gelmistir.

Istanbul Bolge Adliye Mahkemesi (BAM) 44. Hukuk Dairesinin 27.01.2020 tarihli kararina™ konu olay-
da davali “itirazlarin ICANN tarafindan akredite edilmis tahkim kurullarinda gorilmesi gerektigini, tahkim
kuruluna basvurmadan mahkemeye basvurulmasinin hukuka aykiri oldugunu” iddia etmis olsa da, BAM;

“...tarafindan ilan edilen UDRP (Yeknesak Alan Adi Uyusmazlik Cézimi Politikasi) kurallarinin
18.maddesinde tahkim siirecinden énce dava acilmis olmasinin yargilamaya etkisi diizenlenmistir.
Buna gére, tahkim siirecinden énce veya tahkim siireci devam ederken dava acilmis olmasi halinde
hakem heyeti ara verme, devam etme veya yargilamayi sona erdirme yetkisine sahiptir. Anlasila-
cagi Uzere ... tahkim usuli ulusal mahkemelerin yargilama yetkisini ortadan kaldirmamaktadir.”
seklinde karar vermistir.

Muhtemelen benzer talepler, diizenlemelerin acik olmasina ragmen TRABIS sonrasi UCHS tarafindan
verilen hakem kararlari icin de glindeme gelecektir.

Il. DAVA SURECININ UYUSMAZLIK COZUM HiZMET SAGLAYICI TARAFINDAN YURUTULEN SURECE
ETKISI

Yukarida belirtildigi Gzere, UCHS’ye basvurmak yerine mahkemelerde dava yoluna gidilmesi mim-
kundur. Ayrica UCHS tarafindan yirdtulen sirecin herhangi bir asamasinda da dava yoluna basvurul-
masinin onidnde bir engel bulunmamaktadir. Ancak siirec devam ederken, taraflarinca dava acilma-
sinin sireci nasil etkileyeceginin lzerinde durulmasi gerekmektedir.

12 Ancak Uyusmazlik Coziim Tebliginin Gecici md 3 geregince TRABIS'in faaliyete gecmesinden dnce tahsis edilmis olan
alan adlari icin, alternatif uyusmazlik coziim mekanizmasina basvuru yapilamayacagini hatirlatmak gerekmektedir. TAR-
BiS'in devreye girdigi 14.09.2022 tarihinden 6nce hak sahibi olan kisiler, sonraki tarihte belgesiz bir sekilde tahsis edilen ve
hak ihlali olusturduklari disiinllen alan adlarina karsi sadece dava yoluna basvurabilirler. Bu kisiler alan adlarina iliskin
TRABIS faaliyete gectikten sonra yenileme islemi yaptirirlarsa, uyusmazlik ¢ziim mekanizmasina basvuru yapma hakkina
sahiptir.

13 istanbul BAM 44. Hukuk Dairesi E. 2020/37, K. 2020/149, T. 27.01.2020
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Konu hakkinda, mevzuatimizin mehaz diizenlemeler olarak kabul edilen UDRP™ ve RUDRP ile ayni
hikimlere yer vermedigini soylemek gerekir. RUDRP md 18 geregince siirecin herhangi bir asama-
sinda dava acilmasi durumunda, hakem heyeti siirece ara verme hatta siireci sona erdirme yetkisine
sahipken; Uyusmazlik Coziim Tebli§'i md 15/2'de kismen farkli bir hiikiim diizenlenmistir. Oncelikle
hikmin anlasilmasi guc bir diizenleme oldugunu belirtilmelidir. Maddenin kenar basliginin “Kararin
Uygulanmasi” olmasina ragmen, hakem kararinin verilmesinden once, siirec icerisinde ihtiyati ted-
bir karari alinmasinin siireci nasil etkileyecegi de diizenlenmistir. Madde “uyusmazlik ¢6ziim meka-
nizmasi slrecinin daha dnceki bir asamasinda konu hakkinda ihtiyati tedbir kararinin alindiginin UCHSye
bildirilmesi halinde uyusmazlik c6ziim mekanizmasi slirece devam eder ancak hakem ya da hakem heyeti
karari uygulanmaz. Bu durumda dava siirecinin tamamlanmasi beklenir ve mahkeme kararinin geregi
ilgili KK ve UCHS tarafindan TRABIS e iletilmek suretiyle derhal yerine getirilir.” seklindedir. Dolayisiyla
dava acilmasi veya ihtiyati tedbir karari alinmasi durumunda da hakem tarafindan siirece devam edil-
mekte ve karar verilmektedir'®. Dava siirecinin, ihtiyati tedbir kararinin alinmis olmasi sartiyla hakem
yargilamasi Uzerindeki tek etkisi, kararin uygulanmasini dava sonuna kadar ertelemesi veya mahke-
me tarafindan farkl bir karar verilmesi durumunda mahkeme hikmune Ustinlik taninmasidir.

Ayrica Uyusmazlik Tebli§g'in md. 15'de yer alan “ihtiyati tedbir” ifadesi dnemlidir. Goruldigu Uzere
RUDRP “dava acilmasini” durumunda hakem heyetine takdir yetkisi vererek hakem siirecinin durmasi
icin yeterli gortirken, Uyusmazlik Teblig'i kararin uygulanmasi acisindan “ihtiyati tedbir” karari alin-
masini gerekli gormis, ne dava acilmis olmasinin ne de tedbir kararinin alinmis olmasinin hakem
sureci ve dolayisiyla hakemin karar vermesini engellemeyecegini acikca dizenlemistir. Tekrar ile
UDRP md. 4/k ve RUDRP md. 18’den farkli olarak mevzuatimiz sadece dava acilmasini yeterli gorme-
mis, uyusmazlik coziim sirecinin sonucunda verilecek hakem kararinin uygulanmamasi icin ihtiyati
tedbir kararinin alinmasi gerektigini dizenlemistir. Hakem/hakem heyetinin karar verme sireci hizli
bir slirectir', bu kadar kisa sirede konu hakkinda ihtiyati tedbir karari alinmasi Tirk yargi sistemi
icinde oldukca zordur.

Hemen burada UCHS siireci devam ederken dava yoluna basvurmanin miimkiin olmasi yaninda Uyus-
mazlik Teblig'i md. 7/3 geregince sikayetcinin, basvuruda bulundugu UCHS tarafindan kendisine karar
bildirilene kadar ayni sikayet konusunda baska bir UCHS'ye basvuruda bulunamayacagini belirtmek
gerekir. Ancak kararin verilmesinden sonra ayni uyusmazLlga iliskin yeni delillerin olusmasi ihtima-
linde tekrar UCHS’ye basvurmasinin oniinde bir engel gorilmemektedir.

. UYU$MAZL!I§_C620M SAGLAYICILAR TARAFINDAN VERILEN HAKEM KARARLARININ KESIN
HUKUM NITELIGI

UCHS tarafindan verilen hakem kararindan sonra dava acma imkaninin oldugu, hatta tekrar UCHS

14 Alan Adi Uyusmazlik C6zim Politikasi (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy- UDRP), https://www.icann.org/
resources/pages/policy-2012-02-25-en

15 Ayrica Uyusmazlik Tebli§'i md. 14/4 geredince “Karar alinmadan dnce sikéyetci ve sikdyet edilenin aralarinda anlasarak
uyusmazlik céziim siirecinin sona erdirilmesini talep etmeleri halinde hakem veya hakem heyeti calismasini sonlandirir”. Bu
ifadenin de anlasilmasi giic olup, taraflarin uyusmazligin son erdirmek konusunda anlasmalari olarak anlamak gerekmek-
tedir. Zira maddenin son fikrasinda sikayetcinin sikayetinden tek tarafli vazgecmesi durumunda dahi siirece devam edip
etmeyecegdi hakem/hakem heyetinin kararina baglidir.

16 Uyusmazlik Teblig'i md. 14 “"Hakem veya hakem heyeti, 9 uncu maddede belirtilen siirecin tamamlanmasini miiteakip onbes
gln icinde Yénetmeligin 27 nci maddesinin birinci fikrasi cercevesinde karar verir. Bu siire icerisinde karar verilememesi du-
rumunda hakem ya da hakem heyeti bes giine kadar ek siire kullanabilir. lgili taraflarin bilgilendirilmesini teminen bu durum
UCHS'ye bildirilir"
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basvurulmasinin mimkin olmasi karsisinda, calismamiz kapsaminda mahkemenin veya ayni uyus-
mazliga bakan UCHS hakem/hakem heyetinin 6nceden verilmis hakem karari ile bagli olup olmadigini
degerlendirmesi gereken konular arasindadir.

Mevzuatimizda UDRP ve RUDRP diizenlemelerine benzer sekilde hakem kararlarina iliskin iptal veya
temyiz prosedirine yer verilmemistir. Basvuru dncesi veya hakem siireci sirasinda dava yoluna bas-
vurmaya engel bir hikim bulunmadigr gibi hakem karari sonrasinda dava yoluna basvurulmasinin
onunde de bir engel bulunmamaktadir.

Uyusmazlik Teblig'i 15/2 geregince,

“Kararin taraflara génderilmesinden sonra on is gini icinde veya ....konu hakkinda ihtiyati tedbir
kararinin alindiginin UCHS ye bildirilmesi halinde ..... hakem ya da hakem heyeti karari uygulan-
maz. Bu durumda dava slrecinin tamamlanmasi beklenir ve mahkeme kararinin geregi ilgili KK
ve UCHS tarafindan TRABIS e iletilmek suretiyle derhal yerine getirilir. KK ve UCHS konu hakkinda
ilgili taraflari bilgilendirir”

seklindeki acik hikmi ile mahkeme kararina Ustinlik tanindigi belirtilmistir.

Yargitay 11 Hukuk Dairesi'’, davacinin WIPO tarafindan verilen hakem kararinin iptalini talep ettigi
davada, ilk derece mahkemesi soz konusu hakem kararlarinin iptalinin istenemeyecegi, hakem kara-
rinin milli mahkemelerin yetkisini kaldirmadigi, hakem kararindan sonra 10 giin icinde acilan davanin
hakem kararinin uygulanmasini durdurdugu, mahkeme kararina oncelik tanindigi yoninde verdigi

“davaci tarafindan iptali istenilen hakem heyeti kararinin Milletlerarasi Tahkim Kanunu cerce-
vesinde verilmis bir karar olmadigi gibi hakem heyetinin karara yonelik esasa dair inceleme ya-
pilamayacagi, hakem heyetinin verdigi kararda uyguladigi UDRP'de iptale dair bir diizenlemenin
bulunmadigi, bu nedenle hakem kararinin iptalinin Tiirk mahkemelerinden istenilmeyecegi”

seklindeki kararini onamistir.
Burada ayrica dosyaya konu WIPO Tahkim ve Aracilik Merkezi tarafindan verilen kararda;

“Kurul takdir hakkini, taraflarin bu idari islemde sonuctan memnun olmamalari halinde davalarini
devam ettirmelerine engel olmayacaginin bilincinde olarak karar olusturma seklinde kullanmakta”

oldugunun acikca ifade edildigini belirtmek isteriz.

Istanbul BAM 16 Hukuk Dairesinin karari'® da oldukca énemlidir. Kararda davaci, davali tarafindan
“WIPOQ Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafindan davali tarafa tesciline karar verilen www......com uzan-
tili alan adi hak sahipliginin mivekkiline ait oldugunun tespitine karar verilmesini” talep etmistir. Mah-
keme:

“Alan adinin aidiyeti ile ilgili uyusmazlik hakkinda daha énce WIPO Tahkim ve Arabuluculuk
Merkezi tarafindan atanan hakemce karar verilmis ise de, davacinin bu davayr acmasi nedeniy-
le, ICANN [Corporation for Assigned Names and Number] Tizigine (Rules for Uniform Domain
Name Dispute Resolution Policy] gére hakemin kararina karsi yetkili mahkemede itiraz davasi
acilmasi halinde, uyusmazligin hem ilgili uluslararasi hukuk hem de ulusal hukuk bakimindan

17 Yargitay 11 Hukuk Dairesi 2014/7335, K. 2014/14804, T. 29.09.2014
18 istanbul BAM - 16. Hukuk Dairesi, E. 2017/3753, K. 2020/163, T. 27.01.2020
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degerlendirilmesi gerektigi, WIPO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi tarafindan verilen hakem ka-
rarlarinin yerel mahkemelerin yetkisini kaldirmadigi anlasilmaktadir. Ilk derece mahkemesince
taraflarin delillerinin toplanarak iddia ve savunmalarinin degerlendirilmesi gerekirken, davalinin
«...." ibaresi tzerinde, éncelikli hak sahipligi bulundugu gerekcesiyle davanin reddine karar verdigi
anlasiliyorsa da; davalinin cevap dilekcesi ekinde sundugu marka tescil kayitlarinin getirtilmedigi,
davaci alan adi ve davali adina tescilli alan adlarinin tescil tarihleri iizerinde inceleme yapilmadigi,
delillerin toplanmadigi, eksik inceleme ile karar verildigi anlasilmakla, davaci vekilinin istinaf bas-
vurusunun kabuliine” karar vermistir.

Dolayisiyla UCHS tarafindan verilen hakem kararlarinin maddi hukuk anlaminda kesin hikim olarak
nitelendirilemez.

Ayrica hakem kararinin sikayetcinin aleyhine verilmesi durumunda, uyusmazlik ¢ozim saglayiciya
tekrar basvurulmasi éniinde de bir engel bulunmamaktadir. Ayni uyusmazUuga iliskin tekrar UCHSye
basvurulmasi durumunda, Uyusmazlik Teblig'i md. 7/ 6-e geregince ayni sikdyet konusu ile ilgili ola-
rak daha once baska bir UCHS’ye basvuruda bulunup bulunmadiginin ve alinmis herhangi bir karar
olup olmadiginin bildirilmesi zorunludur. UCHS hakem yargilamasinda ictihat hukuku uygulanma-
maktadir. Bu nedenle yeni hakem/hakem heyeti onceki tarihli hakem karari ile bagli degildir. An-
cak kanaatimiz, slirece glivenin saglanmasi acisindan kararlar arasinda yeknesakligin saglanmasinin
onemli oldugu, yeni delillerin ortaya cikmasi ve/veya siirec icerisindeki hatalarin varligi durumu ile
sinirli olarak hakem kararinin degisebilecegi yonundedir.

IV. SONUC

Goruldugl Uzere sirec hakkinda degerlendirilmesi gereken bircok soru bulunmaktadir. Yukaridaki
calismamizda bu sorulardan sadece birkacini degerlendirme firsati bulabildik. Bunun haricinde UCHS
tarafindan sirecin yiritilmesi sirasinda sikayet edilenin alan adinin dondurulmasi' karsisinda, bu
slirecte dava acilmasi ve tedbir karari alinmasinin, sikayet edilenin alan adi Gizerindeki haklarini nasil
etkileyecegi incelenmelidir. Yine sikayet edilenin aleyhine verilen hakem kararinin tebligi?® sonrasi,
sliresinde alinamayan tedbir karari nedeniyle sikayet edilenin alan adinin iptal edilmesi ihtimalinde,
sonradan sikayet edilen tarafindan lehe alinan mahkeme hiikminiin nasil icra edilecegine de bu
calismamizda deginilmemistir. Son olarak kanaatimizce idari bir siirec olarak degerlendirilmesi ge-
reken UCM ve kararlarinin uygulanmasinin idare hukuku anlaminda da incelenmesi gereken konular
arasinda bulunmaktadir.

Bitin bu konular ve daha fazlasi hakkinda baska bir yazida goriismek dilegiyle...

* Marmara Universitesi Ogretim Uyesi, edagiray@pekdincer.av.tr

19 Uyusmazlik Teblig'i md. 7/9 "UCHS, basvuruyu kabul etmesini miiteakip uyusmazliga konu olan IAA’yi derhal TRABIS e ve ilgili
KK'ya bildirir. UCHS tarafindan konu ile ilgili olarak internet sayfasinda duyuru yapilir ve IAA dondurulur.”

20 internet Alan Adi Teblig'i md 14/2-a-8 “Basvuru esnasinda bildirdigi e-posta adresine yapilan bildirimlerin kendisine yapil-
digini” seklindedir.
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Mutlu Yildirim Kose* Beglim Soydan Sayilkan**
AIPPI Tiirkiye / Fikri AIPPI Tiirkiye / Fikri
Miilkiyet Haklari Koruma Miilkiyet Haklari Koruma
Dernegi Uyesi Dernegi Uyesi

Yargitay Marka Hakkina Tecaviiz Ve Haksiz Rekabet Hilkiimlerinin Kiimulatif
Olarak Uygulanmasina Dair Ictihadini Degistirdi

Yargitay giincel bir kararinda, markalarin kendi 6zel yasasi niteligindeki Sinai Milkiyet Kanunu (SMK)]
hikidmleriyle korunmasi karsisinda, marka hakkina tecaviiz teskil eden eylemlerin ayni zamanda
haksiz rekabet teskil ettigine dair eski ictihatlarini sirdirme imkani kalmadigina karar vermistir.

Uyusmazligin Gecmisi

Ilac sektoriinde faaliyet gosteren taraflar arasinda gorilen bir davada, davaci tescilli markasinin
iltibasa sebebiyet verecek derecede benzerinin davali tarafindan 05. sinifta yer alan ayni ve benzer
mallar Uzerinde kullanildigini iddia etmis; marka hakkina tecaviiz ve haksiz rekabetin tespitini, onlen-
mesini ve sonuclarinin ortadan kaldirilmasini talep etmistir. Davaci ayni zamanda davalinin mitecaviz
eylemlerinin dava kesinlesinceye kadar onlenmesi icin mahkemeden ihtiyati tedbir karari verilmesini
talep etmistir.

Ilk derece mahkemesi davanin basinda davacinin talebini kabul ederek davalinin davaya konu markaya
iliskin mitecaviz kullanimlarinin dava kesinlesinceye kadar tedbiren onlenmesine karar vermistir.
Yapilan yargilama sonucunda ilk derece mahkemesi, ayni eylemden otird kimdulatif uygulama
yapilamayacagi gerekcesiyle marka hakkina tecaviz bakimindan davanin kabuliine, haksiz rekabet
bakimindan ise davanin reddine karar vermistir.

Taraflarca karara karsi istinaf yoluna basvurulmasi tzerine, Bélge Adliye Mahkemesi tarafindan da-
vacinin istinaf basvurusunun kabulline, davalinin istinaf basvurusunun reddine karar verilerek, dava-
Lnin Grin ambalajlari tzerinde kullandigi markanin daha once davacinin tescilli markasi ile iltibas
yaratacak derecede benzer olmasi nedeniyle reddedildigine iliskin Tirk Patent ve Marka Kurumu
kayitlarinin bulundugu, bu durumda davalinin eyleminin ayni zamanda Tirk Ticaret Kanunu uyarinca
duristlik kurali ile bagdasmayan haksiz rekabet teskil eden eylemler kapsaminda bulunmasi nede-
niyle ayni zamanda haksiz rekabet de teskil ettigine hilkmedilmistir. Bu karara karsi davali tarafindan
temyiz yoluna basvurulmustur.

Yargitay karari

Yargitay 11. Hukuk Dairesi 14.03.2022 tarih, 2019/5189 E. ve 2022/1852 K. sayili karari ile, markalarin
kendi 6zel yasasi niteligindeki 6769 sayili SMK [miilga 556 sayili Marka KHK] hiikiimleriyle korundugu,
marka hakkina tecaviiz eylemlerinin milga 6762 sayili TTK'nin (eski TTK] ilgili hilkimleri dogrultu-
sunda kimulatif olarak korunmakta oldugu, 6102 sayili Tirk Ticaret Kanunu'nun (yeni TTK) 55/1-a-4
bendinin “Baskasinin mallari, is trinleri, faaliyetleri veya isleri ile karistirilmaya yol acan onlemler al-
mak” fiillerini haksiz rekabet olarak kabul ettigi ancak “ad, unvan ve marka” kavramlarina bilincli bir
sekilde yeni diizenlemede yer verilmedigi, markalarin SMK kapsaminda korunmasi sebebiyle bunla-
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rin bir kez de yeni TTK'nin haksiz rekabet hiikiimleriyle korunmasinin gereksiz oldugu gerekcesiyle
Bolge Adliye Mahkemesi kararinin bozulmasina karar vermistir.

Yargitay'in bozma karari lUzerine dosya Bolge Adliye Mahkemesi'ne gonderilmis, Bolge Adliye
Mahkemesi bozmaya uyulmasina karar vermis ve bu karara karsi taraflarca temyiz yoluna basvurul-
madigindan karar yakin zamanda bu sekilde kesinlesmistir.

Degerlendirmeler

Yargitay'in uzun yillardir siregelen ictihadini yukarida aciklanan gerekce ile degistirmesi sasirtici
bir karar olmustur. Zira Yargitay bahse konu kararinda markalarin kendi 6zel yasasi niteligindeki
SMK ve milga KHK hikimleriyle korunmakta oldugunu ve yeni TTK'de diizenlenen haksiz rekabet
hikimlerinde eskisinden farkli olarak “ad, unvan ve marka” kavramlarina yer verilmedigini bu ne-
denle de kimidlatif korumaya gerek olmadigini ve bu konudaki eski ictihatlarini sirdirme imkani
kalmadigini belirtmekte ise de, yeni TTK 2012 yilindan bu yana yirirliktedir ve Yargitay o zamandan
beri gerek milga KHK gerekse de SMK uyarinca gorilen benzer nitelikteki davalarda, marka hakki-
na tecaviiz ve haksiz rekabet hikimlerinin kiimilatif olarak uygulanacagini kabul etmistir. Kaldi ki,
yururlikteki mevzuat kapsaminda Yargitay'in bu konudaki kararlarini etkileyecek veya degistirecek
baska herhangi bir giincel degisiklik de yasanmamistir.

Yargitay'in yakin zamanda kesinlesmis olan bu kararinin derdest davalar Uzerinde biyuk bir etkisi
olacaktir. Nitekim ilk derece mahkemelerinin bir kisminin benzer sekilde marka hakkina tecaviiz ve
haksiz rekabetin bir arada one sirildigl davalarda halihazirda davacilarin haksiz rekabete iliskin
iddialarini, Yargitay'in giincel karari dogrultusunda kiimilatif uygulamanin artik mevcut olmadigi ge-
rekcesiyle reddetmeye basladigi gorilmektedir.

Kanaatimizce bu kararin marka hakkina tecaviiz ve haksiz rekabetin bir arada dne sirildigu davala-
rin tamami bakimindan uygulanmasi mimkuin degildir ve her ne kadar Yargitay kararinda yer almasa
da bu hususta bir ayrim yapilmasi gerekmektedir.

Tescilli bir markanin ihlal teskil eden bir kullaniminin mevcut oldugu ancak bunun haricinde, 6rnegin
driin ambalajinin hak sahibinin markasini kullandigi Grin ambalajlari ile benzer olmadigi bir durum-
da, bahse konu mitecaviz kullaniminin SMK hikiumleriyle engellenmesi gerekmekte olup yalnizca
marka hakkina tecaviiz iddiasina dayanilmasi yeterli olacaktir. Boyle bir durumda haksiz rekabet de
iddia edilirse, bu iddianin Yargitay'in glincel karari dogrultusunda reddedilmesi muhtemeldir.

Ancak tescilli bir markanin ihlal teskil eden bir kullanimina ek olarak, davalinin benzer bir ticari su-
num kullandigi, davaciyi, davacinin trinlerini, faaliyetlerini veya ticari islerini kotiledigi veya bunlar
hakkinda gercek disi veya yaniltici aciklamalarda bulundugu durumlardan herhangi birinde, kanaa-
timizce marka hakkina tecaviz hikimlerinin yani sira haksiz rekabet korumasinin da hak sahipleri
bakimindan hala ayrica mevcut olmasi gerekmektedir. Zira bu eylemler TTK uyarinca haksiz rekabet
teskil eden haller arasinda sayilmaktadir.

Bu nedenle de, marka hakkina tecaviz ve haksiz rekabete dayali bir hukuk davasi acmadan evvel,
somut olayda TTK uyarinca haksiz rekabet eylemi olarak ele alinabilecek ek unsur(lar) olup olmadigi-
nin dikkatlice incelenmesi ve bu eylemin halihazirda SMK kapsaminda diizenlenip dizenlenmediginin
degerlendirilmesi gerekmektedir.

* Ortak Avukat, Gun + Partners, mutlu.yildirim@gun.av.tr

** Kidemli Avukat, Giin + Partners, begum.soydan(@gun.av.tr
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Simge Sahin*

AIPPI Tiirkiye / Fikri Miilkiyet Haklari Koruma Dernegi Uyesi

“INN” ibaresinin ilac Markalari Bakimindan Ayirt Ediciligi incelemesi”

Uluslararasi tescilli olmayan isimler (INN’ler), farmasotik maddeleri veya aktif farmasoétik bilesenleri
tanimlar ve Diinya Saglik Orgiitii (WHO) tarafindan atanir. INN sisteminin bir sonucu olarak, her bir
madde, ilaclarin net bir sekilde tanimlanmasina, givenli recetelenmesine ve dagitilmasina yardimci
olan benzersiz ve kiresel olarak kullanilabilir bir adla taninabilir. Ayrica saglik profesyonelleri ara-
sinda iletisim ve bilgi alisverisini kolaylastirir. INN’ler kamu mali oldugu icin serbestce kullanilabilir.

Diinya Saglik Orgiiti'niin kiimiilatif INN listesinde simdiye kadar 8.000'den fazla INN yayinlanmis
olup, her yil daha fazlasi eklenmektedir. Artan INN sayisi ile birlikte, son yillarda ticari markalar ve
INN’ler arasinda catisma olasiligr artmistir.

INN’lerin amacina uygun olarak, ilac firmalari bir ilac markasi olustururken INN ile karistirilabilecek
bir isaret secmekten kacinmalidir. Ancak uygulamada, ilac firmalarinin INN'den tiretilmis veya INN’e
benzer bir isaret secmeleri cok yaygindir.

Turk Fikri ve Sinai Milkiyet Hukuku'nda ilac markalarinin INN’lere karsi incelenmesi icin 6zel bir
dizenleme bulunmamaktadir. Tirk Patent ve Marka Kurumu, ilac markalari icin de ayirt edicilik,
tanimlayicilik, yanilticilik ve 6nceki bir marka ile ayni veya ayirt edilemeyecek kadar benzer olma gibi
mutlak gerekcelere dayanarak re'sen inceleme yapar. TURKPATENT, olagan incelemeye ek olarak,
basvurulan isaretin bir INN ile ayni veya karistirilacak derecede benzer olup olmadigini da deger-
lendirir. Ancak, TURKPATENT in INN ile benzerlik konusundaki degerlendirmesi cok katidir. Kurum,
hedeflenen ilac tiiketicilerinin tip/eczacilik egitimi almis ve ylksek dikkat diizeyine sahip profesyo-
neller (yani doktorlar ve eczacilar) oldugu distnildiginden neredeyse INN ile ayniyet aramaktadir.
Yerlesik bir uygulama olmamasina ve vaka bazinda degerlendirilmesine ragmen, Fikri ve Sinai Haklar
Hukuk Mahkemesi ve Bolge Adliye Mahkemesi son donemde vermis oldugu kararlarinda daha genis
bir yaklasim uygulamistir.

llac markalari ile INN’lerin benzerligi konusunda Turk otoritelerinin yaklasimina isik tutan onemli
bir davada TURKPATENT, “VORTEXIN" marka basvurusuna karsi “VORTIOXETINE” INN ile benzer-
lik nedeniyle yapilan itirazi reddetmistir. S6z konusu olayda, marka basvurusu ile “VORTIOXETINE”
INN arasindaki benzerligin yani sira, “VORTEXIN” ibaresi ile s6z konusu INN’in koki olan -oxetine’
arasindaki benzerlik de karistirilma ihtimali yaratacak olciide ylksektir. Neredeyse ayniyet arayan
Kurum, “VORTEXIN” marka basvurusunun “VORTIOXETINE” INN veya onun kokiyle ayni veya cok
benzer olmadigi sonucuna varmistir.

Bunun lizerine itiraz sahibi firma, TURKPATENT'in kararina kars! iptal davasi acmistir. Ankara 2.
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Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi davayi kabul ederek kararin iptaline ve konu markanin 5. si-
nifin 1. alt sinifindaki mallar icin hikiimsuizligine karar vermistir. Mahkeme, dava konusu markanin
VORTIOXETINE INN’in bazi harflerinin cikarilmasiyla olusturuldugunu, yani INN'den tiretildigini ve
cogunlugunun ayni harflerden olusmasi nedeniyle marka ile INN arasinda onemli 6lclide benzerlik
oldugunu vurgulamistir. Mahkeme ayrica, hedeflenen tiketicilerin cok bilgili kisiler oldugunu ve ayirt
edici bir ek olmasi kosuluyla INN veya hastalik ismine dayali bir marka olusturulmasina izin verildigini
de eklemistir. Bununla birlikte, Mahkeme, VORTEXIN markasini VORTIOXETINE INN'den ayirmak icin
farkliliklari yeterli bulmamistir.

Davalinin temyizi izerine bu kez Bolge Adliye Mahkemesi (BAM] dosyayi incelemis ve temyiz talebini
reddederek ILk Derece Mahkemesi'nin kararini takip etmistir. BAM, INN’lerin benzerlerinin dahi her-
hangi bir kisi veya kurulusun miilkiyetine verilemeyecegini ve VORTEXIN markasi ile VORTIOXETINE
INN arasindaki benzerlik diizeyi dikkate alindiginda, s6z konusu markanin 5/1 sinifi icin tescil edile-
meyecedini belirtmistir.

Dosya su anda Yargitay 11. Hukuk Dairesi nezdinde temyiz incelemesi altindadir. Yargitay'in karari
onamasi halinde karar kesinlesecek ve gelecekteki davalarda INN'lerin daha genis bir yaklasimla
korunmasina isik tutacaktir. Bu karar ayni zamanda TURKPATENT e bir INN ile benzerlige dayali iti-
razlarin degerlendirilmesi icin de yol gostermektedir. Genel izlenim olarak bir INN’e benzeyen bir ilac
markasinin neredeyse ayniyet aranmaksizin daha genis bir perspektiften bakarak tescil edilmesine
izin verilmemesi INN sisteminin amaclarina hizmet etmektedir. Ayrica, ilac firmalarinin INN’lerden
veya bunlarin koklerinden tlireyen markalar olustururken, tciinci kisilerin itirazlari/davalari sonu-
cunda ret veya hukimsuzluklerle karsilasmamak icin cok hassas davranmalari gerekmektedir.

* Avukat, NSN Avukatlik Birosu, simge.sahindnsn-law.com
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Guldeniz Dogan Alkan* Cansu Evren**
AIPPI Tiirkiye / Fikri AIPPI Tiirkiye / Fikri
Miilkiyet Haklar1 Koruma Miilkiyet Haklar1 Koruma
Dernegi Uyesi Dernegi Uyesi

Yargitay’a Gore Kotii Niyetin ispati Miimkiin Mii?

Yakin zamanda Yargitay'in denetiminden gecen Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde
gorilen bir davada, davacinin ayni zamanda ticaret unvaninin kok unsuru olan taninmis markasinin
birebir aynisi olan bir markaya karsi acilmis olan hikimsizlik davasinin timden kabuliine karar
verilmistir.

S0z konusu kararda davacinin, uyusmazlik konusu markadan once Tirkiye'de olmasa da Avrupa
Birligi Fikri Mdlkiyet Ofisi nezdinde ayni sinifta yer alan marka tescili ve davacinin markasinin yiksek
ayirt ediciligi goz onine alindiginda, davalinin ayni markayi tesadifen yaratma ihtimalinin olmadigi-
na deginilmistir. Bunun da otesinde davalinin sadece dava konusu taninmis markanin aynisini degil,
ayni zamanda Turkiye'de taninmis olan veya taninma potansiyeli olan baska markalari da kendi adina
tescil ettirmis olmasi da onun kotd niyetinin bir kaniti olarak kabul edilmistir. Bu sebeplerle yerel
Mahkeme davalinin, davaciya ait markanin taninmistigindan haksiz fayda saglama kastinin olduguna
ve bu nedenle de kotl niyetli olduguna karar vermistir. Sonuc olarak yerel Mahkeme, Tiirk Medeni
Kanunu'nun “Herkes haklarini kullanirken ve borglarini yerine getirirken diristlik kurallarina uymak
zorundadir. Bir hakkin acikca kétiye kullanilmasini hukuk dizeni korumaz.” hikmu geregince sanigin
kotl niyetli davranisinin korunmamasi gerektigine karar vermistir.

Davali tarafindan yerel Mahkemenin kararinin Bolge Adliye Mahkemesi oniine getirilmesi ve Bolge
Adliye Mahkemesi tarafindan da istinaf talebinin reddedilmesinin ardindan davali, temyiz basvurusun-
da bulunmustur. Temyiz basvurusunun incelenmesi neticesinde Mayis 2022'de Yargitay, Bolge Adliye
Mahkemesi'nin istinaf talebinin reddine karar veren kararini bozmustur. Yargitay, kararinda bozma
gerekcesi olarak;

- Davaci tarafindan markasinin taninmistigina iliskin sunulan delillerin, uyusmazlik konusu
markanin tescil tarihinden sonraki tarihlere iliskin oldugundan ve uyusmazlik konusu marka-
nin tescil tarihinde davaci markasinin taninmis olduguna iliskin belge sunmadigindan bahisle
davacinin taninmislik iddiasini kanitlayamadigini,

- Yargitay 11. Hukuk Dairesi'nin yerlesik ictihatlari uyarinca benzer markalarin tescilinin talep
edilmesinin kot niyetin kaniti olmadigini,

- Ulkesellik ilkesi geregince yurtdisinda yapilmis olan tescillere benzer birden fazla marka
tescil basvurusunda bulunmanin da kotd niyet olusturmayacagini belirtmistir.

S0z konusu karar ile, karara konu olaya uygulanan 556 sayili KHK'nin 35. maddesinde diizenlenen
kotl niyetin', Yargitay tarafindan oldukca dar bir sekilde yorumlandigi gorilmektedir. Markalarin

1 Kotl niyet 6769 sayili Sinai Miilkiyet Kanunu kapsaminda 6/9. maddede ret gerekcesi olarak diizenlenmektedir.
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benzerligi veya ayniyetinin tek basina dogrudan kot niyetin kaniti olmadigi, bu hususun ek delillerle
desteklenmesi gerektigi Avrupa Birligi Adalet Divani (ABAD) kararlarinda? da gérilmektedir. ABAD'In
dikkate aldigi bazi olciitlerden birincisinin, taraf markalarinin ayni ya da karistirilacak derecede ben-
zer olmasi, ikincisinin, marka sahibinin onceki markanin kullanimindan haberdar olmasi ve lcin-
clinlin ise, subjektif sart olarak bahsedebilecegimiz marka sahibinin diristlige aykiri niyeti oldugu
ortaya konmaktadir®. Siibjektif sartlar bakimindan ise markasal kullanim amaci olmaksizin markayi
tescil ettirmek, Uclincd kisilerin ticaretini haksiz olarak engelleme niyeti, kullanim ispati kilfetini ber-
taraf etmek icin tekrar eden basvurular yapma, marka sahibinin gecmis eylemleri ya da kotu niyetli
eylemlerinin tekrarlayan niteligi, marka sahiplerinin dnceye dayanan is iliskisi, olaylarin tarihsel aki-
si, marka tescilinin arkasinda yatan ticari mantik ya da mantiksizlik, marka ticareti icin ticari ¢cozim
teklifleri, satis teklifi ve free-riding olarak bahsettigimiz haksiz yararlanma amaci gibi durumlarda,
ABAD'in verdigi onceki kararlar i1siginda, genellikle kotl niyete hilkmedilebilecegi gorilmektedir®.
Ulkemizde de sadece markalarin benzer olmasinin kétiiniyetin ispatlandi§i anlamina gelmedigi ancak
bu unsurla birlikte sayilan sibjektif unsurlardan birinin varligi halinde koti niyete hiikmedilen pek
cok karar bulunmaktadir.

Somut olayda da davali ayirt edici ve taninmis bir yaratim markasini aynen taklit etmekle kalmamis,
ayni zamanda dava disi sirketlerin de markalarini taklit etmek suretiyle basvurulara konu etmistir.
Yurtdisinda tescilli ve/veya taninmis bir marka ile ayni marka basvurusunda bulunulmasinin tesadif
olamayacagi ve basvuru sahibinin iyi niyetli sayilamayacagi Yargitay'in da bircok kararinda kabul edil-
mektedir. Ornegin Yargitay 11. Hukuk Dairesi'nin 2014/15654 Esas, 2015/1254 Karar sayili kararinda
“kobi niteliginde isletmenin 28 adet markanin tamamini kullanacagi gerekcesiyle tescil ettirmis olmasi
mimkdin olmadigi gibi, bu tescillerin bir cogunun sektérde diinyaca (nli ... gibi markalarin logolarinin
benzerleri olmasinin da davalinin kétiniyetini ortaya koydugu...”; yine 2021/2276 Esas, 2022/6374 Karar
ve 27.09.2022 tarihli kararinda Bolge Adliye Mahkemesince yapilan “kétiniyetli tescil nedenine dayali
hiikiims(zlik yéninden ise, davali adina 38/41/43. sinifta tescilli 44 adet farkli marka kaydi bulundugu,
marka tescilinin davaci alan ad tescili ve gazete haberinden hemen sonra yapildigi, davali adina 38/41.
siniflarda farkli farkli bircok marka tescil ettirildigi ve davalinin markalarin tescil edildigi siniflarda kulla-
nildigina yénelik delil sunulmadigindan davalinin markayi yedekleyerek baskalarinin tescil ve kullanimina
engel olmak amaciyla, kétiniyetle tescil ettirdigi” degerlendirmelerinin yerinde oldugu belirtilmekle
onanmasi gerektigine karar verilmistir.

Gorildugu Uzere basvuru sahiplerinin taninmis markalarin aynilari/benzerlerini tescil ettirmek sure-
tiyle portfoy olusturmak seklinde nitelendirilebilecek davranislari Yargitay'in giincel kararlarinda dahi
kotu niyetli sayilmaktadir. Diger yandan, davacinin markasinin ayirt edici bir yaratim markasi oldugu
ve her ne kadar Yargitay tarafindan basvuru tarihinde taninmis oldugunun ispatlanamadigi belirtmis-
se de, taninmis oldugu g6z oniinde bulunduruldugunda, benzeri durumlarda basvuru yapilmasinin da
kotd niyetli sayildigi Yargitay kararlari mevcuttur.

Gergekten Yargitay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501 E. 2008/507 K. sayili karari
son derece dikkat cekicidir. S6z konusu kararda “... Oncelikle, davali eyleminin kit niyetli marka tescili
olusturup olusturmadigi hususu irdelenmelidir. Marka Hukukunda genel olarak kabul géren anlayisa gore,

2 Avrupa Birligi Adalet Divani Genel Mahkemesi'nin 01.02.2012 tarih, T-291/09 sayili karari Avrupa Birligi Adalet Divani Genel
Mahkemesi’'nin 06.07.2022 tarihli T-250/21 sayili karart.

3 Fikri Miilkiyet Hukuku ABAD Karar incelemesi - | Sky v SkyKick (C-37118) Webinari, https://gun.av.tr/tr/goruslerimiz/ma-
kaleler/webinar-notlari-fikri-mulkiyet-hukuku-abad-karar-incelemesi-l-sky-v-skykick-c-37118 (Erisim Tarihi: 18.04.2022)

4 ibid
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tescil yoluyla saglanan marka korumasinin amacina aykiri bicimde kétiye kullanilmasi yoluyla baskasinin
markasindan haksiz olarak yararlanmak veya gercekte kullanilmayip yedekleme, marka ticareti yapmak
amacina ya da santaja yonelik basvuru ve tesciller kétii niyetli olarak kabul edilmektedir. Kéti niyetin varligi
her somut olayin ézellikleri géz o6ntine alinarak belirlenmelidir. Dava konusu uyusmazlikta, davaci taraf
markasini 25. sinif giysiler icin 1995 yilinda mense Ulilke Fransa‘da tescil ettirdikten sonra, davalinin marka
basvurusu yaptigi 18.10.2001 tarihine kadar gecen sire icerisinde de, markasini 31.01.1997 tarihinde WIPO
nezdinde tescil ettirdigi ve ltalya, Ispanya, Portekiz gibi moda sektoriinde son derece dnemli llkelerde
tescil ve yatirim yoluyla kullandigi, herhangi bir anlam icermeyen fantezi bir ibareden olusan markanin
benzerinin hakli bir sebep olmaksizin ayni sektorde faaliyet gosteren davali tarafindan tescil ettirilme-
sinin ise davaci markasindan yararlanma amacini tasimasi nedeniyle kotii niyetli tescil olarak kabulii
gerekecegi” tespitlerine yer verilmektedir. Boylece bu karar ile ayirt edici bir yaratim markasinin,
karardaki deyisle fantezi bir ibarenin, benzeri icin ayni sektorde faaliyet gosteren bir sahis/sirket ta-
rafindan basvuruda bulunulmasinin tesadif olamayacagi ve iyi niyet, dirdstlik kurallari cercevesinde
degerlendirilemeyecegi ortaya konmustur.

Yine Yargitay 11. Hukuk Dairesi tarafindan onanarak kesinlesen® Bolge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk
Dairesi'nin bir kararinda “Bdlge Adliye Mahkemesi'nce; davalinin basvurusunun konusu “KEPSE AL-
SHALAN" ibaresi ile davacinin “"AL-SHALAN™ markasinin kapsamlarinin farkli oldugu, ancak taraf marka-
lar1 arasinda gorsel ve biraktiklari genel intiba bakimindan benzerlik bulundugu, davalinin basvurusu-
na konu, Tiirkiye’'de kullanilmayan, anlami bilinmeyen ve fantezi bir sozciikten ibaret ibarenin birebir
aynisinin, Antakya/Hatay’da ikamet eden ve davaci ile ayni sektorde faaliyet gésteren davali yanca
benzer siniflarda ve davalinin yurt disi tescillerindeki ayni tiir siniflarda basvurusunun yapilmasinin
katii niyetli oldugu, her ne kadar ilk derece mahkemesince, davaci markalarinin Tirkiye'de satisinin olup
olmadigi ve taninmis bulunup bulunmadigi, 556 sayili KHK'nin 8/4, 8/3 ve 8/5. maddelerindeki kosullarinin
davaci yararina olusup olusmadigi irdelenmis ise de, esasen CTM ile AB iilkelerinin tamaminda tescilli
bulunan ve 6zgiin bir kelimeden olusan davaci markasinin, ayni sektorde faaliyet gosteren davalilarca
bilinmediginin savunulmasinin hayatin olagan akisina uygun bulunmadigi, davalilarin kétiiniyetli bas-
vurusunun tescil edilmesinin miimkiin olmadigi bu durumda davaci markalarinin Tiirkiye’'de satilip sa-
tilmadiginin veya taninmis olup olmadiginin bir 6neminin de bulunmadigi, kotiiniyetin yargilamanin her
asamasinda mahkemece re’sen nazara alinacagi” degerlendirmelerine yer verilmistir.

Somut olayda ise Yargitay, tim bu kararlarinin aksine aynen “.. Dairemizin yerlesik uygulamalari dog-
rultusunda bir markanin aynisini ya da benzerinin marka olarak tescil ettirilmesi tek basina kétiniyetli
basvuru olarak degerlendirilemeyecegi gibi marka hukukunun Ulkeselligi ilkesi nedeniyle birden fazla
yabanci markanin benzeriyle ilgili marka basvurusunda bulunulmasi ve tescil ettirilmesi tek basina
katiiniyetli marka tescili anlamina gelmez...” seklinde tartismaya ve elestiriye acik degerlendirmelerine
yer vermistir. Somut olayda, dava konusu marka, davacinin taninmis markalarinin aynisi ve basvuru
sahibinin Turkiye’'de iyi bilinen veya taninma potansiyeli olan tcincl kisilere ait markalari ile ayni olan
baska markalarin da sahibi olmakla birlikte davacinin markasi ve basvurucunun taklit ettigi markalar
0zgln ve ayirt edici olup, yaygin olarak kullanilan ibareler olarak degerlendirilemeyecek niteliktedir.
Bu hususlar goz oniinde bulunduruldugunda, yerel Mahkemenin ve Bolge Adliye Mahkemesinin de-
gerlendirmelerinin Yargitay tarafindan hakli bulunmasi gerekirken, Yargitay'in aksi karari beklenme-
dik ve onceki kararlari ile celisen nitelikte bir karar olmustur.

Yargitay'in bu karardaki degerlendirmeleri, bir basvuru sahibinin diger taninmis markalar - daha
net ifade etmek gerekirse, farkli kisilere ait birden fazla marka - icin basvuruda bulunmasinin veya

5 Yargitay 11. Hukuk Dairesi'nin 25.11.2020 tarih, 2020/1020 E. ve 2020/5420 K. sayili karari.
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bunlari kopyalamasinin, kétl niyet iddiasinin degerlendirilmesinde bir etkisinin olmayacagi anlamina
gelecektir. Zira markalarin benzerliginin veya ayniyetinin tek basina basvuru sahibinin kotl niyeti
anlamina gelmeyecegini soylemek kabul edilebilir ve anlasilir olmakla birlikte, bir basvuru sahibinin
farkli sahiplere ait cok sayida taninmis markayi taklit eden basvurusunun olmasini, koti niyetinin
ispati icin yeterli olmadigini soylemek mimkin olmamalidir.

Bu cercevede, bilindigi Uzere Yargitay'in temyiz incelemesi hukukilik incelemesi ile sinirli olup, 556
sayill KHK'nin 8/1, 8/4 ve 35. maddelerinde sayilan sartlarin somut olayda bulunup bulunmadiginin
degerlendirilmesi kanunen Yargitay'a verilen yetkinin disinda bir degerlendirmedir. Gercekten temyiz
incelemesinde, alt derece mahkemesinin uyusmazlik hakkinda verdigi kararin sadece hukuka uygun-
luk denetimi yapilir; yeniden bir inceleme yapilarak karar verilmez®. Kanun yolu denetiminde dava
degil, dava sonucunda verilen karar (ve karar verilirken yapilan yargilama ve uygulanan hukuk) esas
alinmaktadir. Bu sebeple kanun yolunda ilk derecenin yerine gecerek adeta bir davayi inceler gibi
inceleme degil, kanun yolu asamasina gore [(istinaf, temyiz) yapilmasi gereken denetim ve buna gére
bir karar verilmesiyle yetinilmelidir’.

Yargitay, incelemesini hukuka uygunluk bakimindan yapar. Maddi vakialara, yargilama kurallarinin
yanlis uygulanmasi disinda delil degerlendirmesine, alt derece mahkemesinin takdir hakki, vb. hu-
suslara iliskin inceleme yapamaz. Ayrica kanunda belirtilenler disinda Yargitay’'in onama ve bozma
karari disinda, alt derece mahkemelerinin yerine gecerek ya da o anlama gelecek bir karar vermesi
de mimkiln degildir®. Yargitay'in yapabilecegi tek sey yanlis buluyorsa hiikmi bozmak ve dosyayi
tekrar incelemesi icin alt derece mahkemesine gondermektir®. Oysaki somut olayda Yargitay ilk de-
rece mahkemesi yerine gecerek 556 sayili KHK'nin 8/1, 8/4 ve 35. maddelerinde sayilan sartlardan
birinin ilgili olayda bulunup bulunmadigini incelemis ve adeta bir ilk derece Mahkemesi gibi hikim
kurmustur. Hal boyle olunca, Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi kararinda direnmesi gerekirken
Yargitay'in karari ile bagli kalmis ve Yargitay'in isbu kararina uyma mecburiyeti hissetmistir.

Yargitay'in bu cercevede bir incelemeye girismesi, istinaf basvurusu yapilmasi halinde ilk derece
mahkemelerinin kararlarinin yerindelik ve hukukilik denetimini yapmaya, maddi vakialari ve delilleri
tekrar inceleyerek yeni bir karar tesis etmeye yetkili olan Bolge Adliye Mahkemelerinin yetki ve go-
revini ortadan kaldirdigi ya da etkisiz hale getirdigi degerlendirmesi uygulayicilar arasinda da hakim
gorustedir'®. Sayet hukukilik denetimi, isin esasinin da incelenmesi olarak algilanacaksa, bir diger
deyisle, Yargitay tarafindan hukukilik denetimi kapsaminda vakialara da odaklanilacaksa ve Yargitay
esasa iliskin hatali bir karar verildigi dislincesindeyse, kanaatimizce bu durumda yapilmasi gereken,
alt derece mahkemelerinin hangi hukuk kuralini ne sekilde yanlis uyguladigini ve aslinda ne sekilde
uygulanmasi gerektigini belli bir olctide ortaya koyan ve hakimin takdir yetkisini ortadan kaldirmayan
sekilde bozma kararlari verilmesidir™'.

6 Hakan Pekcanitez, Muhammet Ozekes, Mine Akkan ve Hilya Tas Korkmaz, Medeni Usul Hukuku, (15. Basi, On iki Levha
Yayimcilik 2017) Cilt Il sf. 2277.

7 Pekcanitez, Ozekes, Akkan Tas-Korkmaz,[n 9], Medeni Usul Hukuku, Cilt Ill, sf. 2170-2171.
8 ibid 2297.
9 ibid 2298.

10 Giincel Marka ve Tasarim Hukuku Kararlari Isiginda Yargitay'in Denetim Yetkisinin Sinirlarina iliskin bir Tartisma, Av.
Gildeniz Dogan Alkan, Av. Dilan Sila Kayalica, FSHD - Cilt: 17/ sayi: 61/ Yil: 2021, s.117,132.

11 Ibid.
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Gelinen noktada, Yargitay'in bu hatali bakis acisinin benzer davalar icin emsal haline gelmemesini
umut ediyoruz. Gercekten de gerek 556 sayili KHK madde 35 ve SMK madde 6/9'da viicut bulan kot
niyete dayali nispi hikimsuzlik sebebinin, gerekse de Yargitay'in denetim yetkisinin tatbiki noktasin-
da Yargitay'in bahse konu kararinin yerlesik ictihat haline gelmemesinin Kanunlarin 6zine uygunlugu
bakimindan dnem arz ettigi kanaatindeyiz. Yargitay'in isbu kararinin yerlesik uygulama halini almasi
durumunda, kotu niyetli tescillerin oninin acilmasi, bunun bir sonucu olarak haksiz yararlanma,
taninmis ve/veya ayirt edici markalarin sulanmasi gibi durumlar ortaya cikabilecektir, ki esasen bu
durum, SMK madde 6/9 ile miilga 556 sayili KHK madde 35'in diizenlenme amacina aykirilik teskil
etmektedir. Yine Yargitay'in isbu kararinin yerlesik uygulama haline gelmesi durumunda, bir mar-
kanin kotuniyetli sayilabilmesi icin aranabilecek kriterler belirsiz hale gelecek ve kanunun tatbiki
askida kalacaktir. Tim bunlara ilaveten, bu karar Yargitay ve Bdlge Adliye Mahkemeleri arasinda
yetki ve denetim kapsami farklarini belirsiz hale getirmekte ve yine kanunlarin 6zline aykirilik ortaya
cikarmaktadir. Tim bu sebeplerle, s6z konusu kararin marka hukukunun temel prensiplerine aykiri
olmasi sebebiyle, tekrarlanmayacak bir ictihat olmasini diliyoruz.

* Ortak Avukat, Giin + Partners, guldeniz.dogan@gun.av.tr

** Kidemli Avukat, Giin + Partners, cansu.evren(@gun.av.tr
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Esra Bogtirci Siingerli* Mine Akarsu**
AIPPI Tiirkiye / Fikri AIPPI Tiirkiye / Fikri
Miilkiyet Haklari Koruma Miilkiyet Haklari Koruma
Dernegi Uyesi Dernegi Uyesi

Markanin idari islem ile iptali

10 Ocak 2017... Resmi Gazete'de yayimlanarak yirirlige giren Sinai Milkiyet Kanunu (SMK)], uzunca
siiren bekleyisin nihayet sonlandigi ve getirdigi bircok yeni pratikle Turkiye'deki fikri milkiyet haklar
ekosisteminde ciddi degisimlerin yasanacagina dair heyecan yaratan tarih olarak akillarimizda yer
etti. O tarihte, SMK'nin "MADDE 192-(1) Bu Kanunun; a) 26 nci maddesi yayimi tarihinden itibaren
yedi yil sonra,... ylrirlige girer.” bendinde ifade edilen “yedi yil” cok uzak bir siire gibi geliyordu ve
bu maddenin getirecegi yenilikler Gzerinde acikcasi ¢cok da konusulmuyordu. Okumakta oldugunuz
Fikri Gindem’in son sayisi yayimlandiginda, marka iptal taleplerinin Tiirk Patent ve Marka Kurumu
(TURKPATENT) tarafindan incelenmesi uygulamasina gecilmesi icin yaklasik yedi ay gibi bir siire
kalmis olacagini bir kenara not ederek’, uzun siiredir idari iptal streclerini yiriten Avrupa Birligi
Fikri Milkiyet Ofisi'nin (European Union Intellectual Property Office - "EUIPO”) yani sira; cok yakin
zamanda benzer bir degisimi hayata geciren yabanci iki ulusal marka ve patent ofisinin uygulama-
larina da g6z atmak istedik. Italya Patent ve Marka Ofisi (IPTO) ve Ispanya Patent ve Marka Ofisi
(OEPM)'nin yuritmeye basladigi marka iptal islemlerindeki uygulamalar ile Tirkiye'de bircogumuzun
aklini kurcalayan belirsizliklerden bazilarini inceledik. Yazimizin itk kismini, belirtilen ulusal ofislerin
uygulamalarinin karsilastirmali olarak incelemesine ayirirken; yazinin ikinci kisminda yerlesik EUIPO
uygulamasina kilavuzlardan yararlanarak yer vermeye calistik.

A. Tiirkiye ile Karsilastirmali italya Ve ispanya Uygulamasi

Markalarin idari olarak iptal edilmesine iliskin yetki, italya icin IPTO nezdinde 29 Aralik 2022 tarihinde,
Ispanya icin OEPM nezdinde 14 Ocak 2023 tarihinde yiiriirliige girdi. Bahsettigimiz karsilastirmayi ya-
parken, belirsizliklerin belirli hale gelecegini umdugumuz onimizdeki glinlerde, bu konuyla ilgili tim
taraflarin zihninde farkli Glkelerden alinan bu bilgilerin yol aydinlatici birer 6rnek olarak canlanmasini
umuyoruz. Nitekim her Uc ulusal ofis nezdinde bu dizenlemenin temel amaci, ulusal mevzuatlarini
Avrupa Birligi mevzuati ile uyumlu hale getirmektir. ilgili uyumu hedefleyen Ispanya ve italya, hem
hiikiimsiizlik hem iptal taleplerinde tescil kurumlarini yetkili kilarken, Tiirkiye'de TURKPATENT sa-
dece markalar hakkindaki iptal taleplerini degerlendirecektir. italya'daki idari iptal yetkisi mahkeme-
lere bir alternatif olarak getirilmis ve mahkemeler iptal taleplerini almaya devam ederken, ispanya ve
Tirkiye ise benzer sekilde iptal yetkisini tamamen tescil kurumlarina gecirmistir.

SMK, “26 nci madde geregince markanin iptaline karar verilmesi halinde ise bu karar, iptal talebinin

1 ilgili maddenin ylrirligi 192 madde uyarinca yayim tarihinden itibaren yedi yil sonraya birakilarak iptal yetkisinin bu tari-
he kadar mahkemeler tarafindan kullanilmaya devam edecedi gecici 4. Madde ile de diizenlenmistir. Bu dogrultuda 10 Ocak
2024 tarihinden markanin iptali talepleri TURKPATENT nezdinde incelenecektir.
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Kuruma sunuldugu tarihten itibaren etkilidir. Ancak talep Uzerine, iptal hallerinin daha onceki bir
tarihte dogmus olmasi halinde iptal kararinin bu tarihten itibaren etkili olacagina karar verilebilir.”
seklinde hikim ifade eden SMK Madde 27'nin 2.fikrasinda gecen “Ancak talep (zerine” ibaresinin
uygulamada nasil olacagi henliz netlesmemistir. Bahsi gecen talebin;

e Nasil bir talep olacagy,
e Ne sekilde Kurum’a sunulacagi,

e Bu talebin, talep eden tarafa beraberinde ispat ylki getirip getirmeyecegi (ispat yiki getire-
cekse de ne tir kanitlarin Kurum tarafindan dikkate alinacagi,

e Orijinal iptal talebinin sunuldugu tarihte Kurum’a sunulmasinin zorunlu mu olacagi yoksa ip-
tal sireci ilerlerken sonraki bir asamada da -belki de iptal talep eden tarafca elde edilecek
yeni kanitlara istinaden- sunulmasinin miimkiin olup olmayacagi gibi hususlar TURKPATENT
nezdinde iptal talebinde bulunma hazirliginda bulunan vekiller ve menfaat sahiplerinin, stra-
tejilerini belirlerken dikkate almasi gerekebilecek hususlar olarak karsimiza cikmaktadir.

SMK ve Sinai Milkiyet Kanununun Uygulanmasina Dair Yonetmelik'te iptal taleplerinin hangi ku-
rul tarafindan incelenecegi belirtilmemistir. Bu konuyla ilgili olarak, Kurumun binyesinde yeni bir
departman mi olusturulacak yoksa mevcut kurullar mi gorevlendirilecek, heniiz bilinmemektedir.
Ispanya’da OEPM, iptal islemlerine ayrilmis yeni bir departman olusturmustur. Biri hiikiimsiizlik,
digeri iptal taleplerini degerlendirmek lzere kendi icinde iki ayri bolime ayrilmistir.

Turkiye'deki idari iptallerle ilgili bir baska belirsiz husus, verilecek iptal kararlarina itiraz asamasinin
nasil olacagidir. Ornegin, italya’da, IPTO'nun aldigi iptal kararlarina yine IPTO biinyesindeki Board of
Appeals nezdinde itiraz edilebilirken; ispanya'da ise OEPM'in verdigi kararlar, son asamada hukuk
mahkemeleri (Ticaret mahkemeleri ve yiksek mahkemeler) tarafindan incelenebilir durumdadir.

TURKPATENT nezdinde iptal taleplerine bakacak yeni ve ayri bir daire olusturulursa, bu dairenin
kararlarina SMK Madde 20 kapsaminda Yeniden inceleme ve Dederlendirme Dairesi Baskanligi biin-
yesinde mi itiraz edilebilecegi yoksa yeni kurulacak dairenin kararlarinin Kurumun nihai karari mi sa-
yilacagi ve itirazlarin dogrudan mahkemeler nezdinde mi olacagi netlesmemistir. Mahkemeler biinye-
sinde kabul edilebilecek itiraz prosediru ise, genel olarak hizlandirilmasini umdugumuz marka iptal
sureclerinin hizina ket vurabilir.

Yine pratikte mimkiin olup olmayacagini heniz bilmedigimiz bir baska konu ise iptal siireci baslayan
ve/veya tamamlanan markalarla ilgili bilgi yayininin nasil saglanacagidir. En azindan sicil kayitlarinin
goriintiilendigi kamuya acik olan alanlarda (TURKPATENT in websitesindeki marka dosya takibi ala-
ninda), iptal talebine konu olan markanin iptal siirecinin devam ettigi veya iptalinin kesinlestigine dair
acik, anlasilir ve kolayca gorundr bir sekilde not distilmesi, 6zellikle profesyonel olmayan kisilere
fayda saglayabilir.

ltalya 6rneginden hareketle, IPTO cikarmis oldugu bir yonetmelikle, kendisinin karar verme siiresini
de sinirlandirmis ve iptal dilekcesinin tarihinden itibaren (herhangi bir siire uzatma talebi olmazsa) 24
ay icerisinde iptal talebi hakkinda karar verecegini taahhiit etmistir. Benzer sekilde Ispanya Patent ve
Marka Ofisi de (0EPM) azami karar siresini 20 ay olarak belirlemistir ve bu siirenin sonunda OEPM’in
kararini vermemis olmasi durumunda iptal talebi basvurusunun idari sessizlige dayali olarak redde-
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dilmis sayilacagi belirtilmistir. Belirlenen siirenin uzun veya kisa olarak degerlendirilmesi bir yana,
karar suresinin sinirlarinin cizilmesi, iptal talebinde bulunacak veya olasi bir iptal talebine maruz
kalacak taraflarin kendilerini nasil bir stirecin icinde bulacaklarini bilmeleri ve marka haklarini koru-
maya yonelik stratejilerini buna gore belirleyecek olmalari yoninden onem arz etmektedir.

llaveten, mahkemelerde goriilen iptal davalarindaki taleplerin artik Kurum tarafindan alinacak olmasi,
iptal slreclerinin en nihayetinde daha yalin, hizli ve biitce dostu olacagi beklentisini ve izlenimini
dogurmus oldugu bir gercektir. Sayet, TURKPATENT de tipki IPTO gibi iptal talebinden itibaren ne
kadar sire icinde karar verecegi konusunda bir siire belirleme hazirligina girecekse, tim paydaslar
arasinda genel olarak vuku bulan bu beklenti ve izlenimin de dikkate almasi ve bu yeni sistemi
mahkeme slreclerine nazaran daha avantajli bir yol olarak tasarlamasi beklenmektedir.

ltalya’da IPTO'nun uygulamasina gore iptal talebi iizerine bir markayi iptal ettiren taraf lehine
masraflarin tazmini icin maksimum 600 Euro’luk sabit bir tutar belirlenmistir. Belirlenen tutar,
IPTO nun iptal talebi icin aldi§i resmi ticretlerden %20 oraninda fazladir. ispanya’da béyle bir uy-
gulama hayata gecmemistir. TURKPATENT'in ise “reimbursement” olarak da ifade edebilecedimiz
bir Ucret iadesi pratigini mimkin kilip kilmayacagi konusu merak uyandirmaktadir. Her ne kadar
mahkemeler nezdinde yapilan iptal incelemelerinde kaybeden taraf aleyhine yargilama giderle-
rine hikmedilmekteyse de idari inceleme bakimindan su anda boyle bir uygulama so6z konusu
degildir.

Iptal siireclerindeki yetkilendirme konusuna iliskin gerekliliklere gelince, TURKPATENT'in bu siirec-
ler icin taraflari temsil edecek vekillerden vekaletname talebinin olup olmayacagi da halen belirsiz
olarak bekleyen konular arasindadir. Italya ve Ispanya’da ise vekaletname zorunlu tutulmustur.

Sonuc olarak, markalarin kullanmama nedeniyle iptali hem kamu yararini hem de sinai miulkiyet
haklarinin korunmasina yonelik calisan sektor temsilcilerinin bu konuyla ilgili faaliyetlerini dogrudan
etkileyen bir husus oldugundan, yazimizda bahsettigimiz belirsizliklerin en kisa siirede netlestirilmesi
adina ilave yonetmelik veya kilavuzun yayinlanmasi beklenmektedir.

B. EUIPO Uygulamasi

EUIPO nezdinde iptalin yaninda hikiimsuizlik halleri de idari islem olarak incelenebildiginden, bazi
o hiikiimler ortaklik tasimaktadir. Ulkemizdeki diizenleme ise her ne kadar AB Uyum calismalari
kapsaminda yapilmis olsa da; idari islem bakimindan hikimsizlige izin vermemekte; hikimsizlik
davalarinin mahkemeler nezdinde incelenmesi dizenlemesini stirdirmektedir.

Avrupa Birligi Topluluk markasinin (EUTM) iptal edilmesi? (revocation) veya hikimsiz kilinmasi (in-
validity) Avrupa Birligi Fikri Milkiyet Ofisi (EUIPO) nezdinde verilebilecek bir idari karar ile mimkdin
kilinmistir. Ancak tescil sireci tamamlanmis bir EUTM markasina yapilabilecek olan bu basvuru, ilk
asamada ofisin “Cancelation Division” adi verilen Gecersiz Kilma Bolim tarafindan incelenir®.

2 European Union trade mark regulation (EUTMR) No: 2017/1001, 14.06.2017; markanin iptali kavrami icin “revocation” ifa-
desini, (m. 58] markanin hiikimsizluglu kavrami icin ise “invalidity” ifadesini (m. 59-60) kullanmaktadir. Tiiziikte “cancelati-
on” ifadesine yer verilmemesine ragmen Kilavuzda (Guidelines For Examination Of European Union Trade Marks European
Union Intellectual Property Office (EUIPQ) Part D Cancellation Section 1 Proceedings, s. 3) hem hiikiimsiizlik hem de iptal
incelemeleri icin toplu sekilde Tirkce'ye markanin gecersiz kilinmasi proseduri olarak cevirebilecegimiz “cancelation
proceedings” ifadesi kullanilmistir.

3 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 3.
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EUTM markalarinin iptal edilmesinin bir diger yolu ise Uye ilke mahkemelerinde acilan tecaviiz dava-
larinda karsi argiiman olarak ileri stirilmesidir.* Ayrica, EUTM markasina karsi yapilan itiraz slirecin-
de de iptal hallerinden yalnizca markanin kullanilmamasi hali karsi argiiman yapilabilir.® BU durumda
markanin kullaniminin ispatlanamamasi o uyusmazlik icerisinde markanin iptal edilmesi sonucunu
dogurmaz. Bu uygulama SMK madde 19/2'de diizenlenen kullanim def'i ile paraleldir.

AB Tizugi'ne gore, EUIPO'nun Gecersiz Kilma Bolimine yapilan basvuruda incelenen ilk husus ge-
rekli tcretin 6denip odenmedigidir zira lcreti 6denmeyen basvurular yapilmis sayilmaz®. Ofis, bas-
vurucuyu Ucreti 0demeye davet eder, lcreti 6denen basvurular isleme alinarak kabul edilebilirlik
incelemesi yapilirken; iicreti 6denemeyen basvurular isleme alinmaz’. inceleme sonucunda eksiklik
bulunmasi ve bunun da giderilebilir olmasi durumunda bu eksikligin tamamlanmasi icin gecersizlik
basvurusunda bulunan basvuru sahibine eksikligi gidermesi icin belirli bir siire verilir®. Bu inceleme-
de dikkat edilecek sekli hususlar EUTMDR m. 12'de sayilmistir. Sekli inceleme tamamlandiktan sonra
gecersizligi talep edilen EUTM marka basvurusu sahibine de bildirim yapilir ve ayrica markanin sicili-
ne kayit islenerek taraflarin gorislerini sunmasi icin acik hale getirilir’. Kosullari var ise ve kullanim
kaniti talebinde bulunulacaksa da marka sahibi bu asamada bu talebini iletmelidir?.

Kabul edilebilirlik incelemesinde bulunan eksiklikler sonradan giderilebilir degilse, basvuru dogru-
dan yapilmamis kabul edilir. Mutlak kabul edilemezlik sebepleri'’; hakkinda basvuru yapilan marka-
nin tescilli olmamasi, hakkinda basvuru yapilan markanin middet olmasi, ayni konuda kesin hikim
bulunmasi, talep sahibinin birden cok onceki hakki oldugu durumda ayni markanin hikimsuizligi
icin daha 6nce baska énceki haklara dayali olarak basvuru yapmis olmasi (nispi ret sebeplerine dayali
olarak hikimsizlik talep edilmesi durumundal, kullanmamaya dayali olarak talepte bulunulmasi
durumunda marka bes yildan daha az suredir markanin tescilli olmasi, basvurunun yanlis dilde yapil-
masi, iptali/hlikimsuzligu talep edilen markanin hangi marka oldugunun tespit edilememesi, hangi
iptal/hiikimsiizlik sebebine dayali olarak basvuru yapildiginin tespit edilememesi, , talepte dayanilan
onceki haklarin/markalarin tespit edilememesi olarak sayilmistir'2,

Nispi kabul edilemezlik sebepleri ise; iptal/hiikiimsiizlik talebinde bulunanin kimliginin tespit edile-
memesi, dnceki haklarin/markalarin tarih, gorinim, mal hizmet kapsami detaylarinin belirleneme-
mesi, talepte bulunan dnceki hak/marka sahibinin lisans alan ya da baska bir yetkili olmasi olarak
sayilmistir™,

4 EUTMR, m. 58/1.

5 EUTMR, m. 47/2.

6 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 4.

7 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 4 ve s. 6.
8 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 4.

9 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 4. Kilavuzda, bu esnada ofisin yaptigi bazi islemlerin itiraz asamasindaki islemlere
benzer oldugu belirtilmektedir.

10 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s 15.

11 “Absolute admissibility requirements”.

12 EUTMDR m. 12; EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 9-11.
13 EUTMDR m. 12; EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 12-13.
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Basvuru ofisin bes resmi dilinden [ingilizce, Fransizca, Almanca, italyanca, ve ispanyolca] birinde
yapilabilir™,

AB hukukuna gore, iptal basvurusunda bulunabilecek kimseler ile mutlak ret sebeplerine dayali ola-
rak hikimsuzlik basvurusunda bulunabilecek kisiler EUTMR 58. ve 59. Maddelerde ortak olarak sa-
yilmistir. Buna gore gercek veya tiizel kisiler talepte bulunabilirken; ureticilerin, servis saglayicilarin,
tacirlerin ya da tuketicilerin menfaatlerini korumak tzerine kurulmus, kendi adina dava acma ehliyeti
olan kuruluslar da talepte bulunabilirler’™. Burada onemle belirtilmesi gereken; hukukumuzdan farkli
olarak, AB hukukunda mutlak ret sebeplerine dayali olarak ya da iptal sebeplerine dayali olarak idari
iptal/hiikimsiizlik talebinde bulunuluyorsa, talepte bulunacak kisinin menfaatini gostermesine ge-
rek olmadigidir’.

Diger taraftan, nispi ret sebeplerine dayali olarak hikimsizlik talebinde bulunuluyorsa, talepte bu-
lunan kisiler EUTMR m. 46’da sayilanlardan biri olmalidir'’”. Maddeye bakildiginda nispi ret sebeple-
rine atifta bulunarak onceki marka ya da onceki hak sahiplige dayali olarak hikimsuzlik talebinde
bulunulmasi durumlarini diizenledigi gorulecektir.

Iptal/hiikiimsiizliik basvurusunun ilk incelemesi yapildiktan EUIPOQ, taraflari gerekli goriirse
goruslerini sunmasi icin davet eder ve onlara belirli bir siire verilir'®. Kilavuzda genellikle iki tur goris
alindigr ancak; taraflarin verilen iki aylik siire icerisinde goriis/delil sunmamasi ya da daha fazla yo-
rum yapilacak bir durumun bulunmamasi halinde dogrudan incelemeye gecilebilecegi belirtilmistir'.

Hikimslizlik basvurusu nispi ret sebeplerine dayali olarak yapilmissa ve kosullari da varsa marka
sahibi, basvuruda bulunandan kullanim ispati sunmasini talep edebilir?®. Taraflarin beyan ve goriis-
lerine iliskin bu kisim tamamladiktan sonra ofis, sunulan belgelerle kendi incelemesini yapmaya
baslar?'.

Hikimsuzlik/iptal talebinde bulunan kisinin iddiasini ispat etme yukimliligu altinda olmadigr tek
hal markanin kullanilmama sebebiyle iptalinin talep edilmesi halidir?2. Talep sahibi 6nce bunun disin-
da itiraz sebeplerinden birine dayandiginda iddiasini ispata yarayan tim iddia, delil ve argimanlarini
sunmalidir?®. Aksi takdirde basvuru temelden yoksun oldugundan reddedilecektir?.

14 EUTMR m. 146; Iptali/hiikiimstizliigl istenen marka sahibinin dili bunlardan biri degilse ya da terciime yapilmasi
gerekirse ayrintilar icin bkz: EUIPO Kilavuzu Part A, General Rules, Section 4, Language of Proceedings ve EUIPO Kilavuzu
Part D, Section 1, s. 7.

15 EUTMR m. 58-59; EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 5.

16 CJEU, C-408/08 P sayili, 15.10.2009 tarihli, Lancéme parfums et beauté & Cie SNC v. OHIM ve CMS Hasche Sigle karari
(www.curia.europa.eu): Kararda kisilerin ve kuruluslarin mutlak ret sebeplerine dayali olarak talepte bulunmalari halinde
kamu menfaatini ilgilendiren bir durum oldugundan sahsi menfaatlerini gostermeleri gerekmedigine karar verilmistir.

17 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. b.

18 EUTMR m. 64.

19 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 15-16.

20 EUTMR m. 64/2-64/3 ile EUTMDR m. 19/2.

21 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 16.

22 EUTMDR m. 19/1; EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 16.
23 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 17.

24 EUTMDR m. 17/3; EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 17.
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Iptali/hiikiimsiizligli talep edilen markadan, marka sahibinin vazgecmesi durumunda iptal/
hikimsdizlik talebinin ne olacagli da EUIPO uygulamasinda aciklanmis ve markanin yayinina itiraz
halinde marka basvurusunun geri cekilmesi durumuna benzer oldugu belirtilmistir?®. Kural olarak
markadan hakkinda vazgecme yapildiginda vazgecme, talebin ofise kaydedildigi tarih itibariyle hi-
kiim dogurmaktadir. Markanin hikimsuzligine karar verilmesi durumunda sonuclar gecmise etki
etmekte; marka, basvuru tarihten itibaren gecersiz olmaktadir?. Iptal talebi s6z konusu oldugunda
ise iptal talebinde bulunan taraf, iptalin kosullarinin gecmiste dogmus olmasi durumunda gecmise
etkili olarak karar verilmesini talep edebilmektedir?’. Bu diizenleme SMK madde 26 ve 27'deki diizen-
lemeye paraleldir. Bu sebeplerden dolayi, hiikiimsiizligl ya da iptali talep edilen markadan marka
sahibinin vazgecmesi durumunda da iptal/hiikiimsizlik talebinde bulunan taraf, hukuki menfaatinin
varligini ispat ederek incelemeye devam edilmesini talep edebilir?,

iptal/hUkUmsUlek talebi, talep eden tarafindan istenildigi zaman geri cekilebilir; bu durumda ofis,
marka sahibine bildirim yapar ve siireci sona erdirir?.

Iptali/hiikiimsiizligii talep edilen markanin baska bir hiikiimsiizliik veya iptal talebinin sonucu olarak
tumuyle gecersiz kilinmasi ya da bu slirec esnasinda marka hakkinin sona ermesi durumunda ise
talep sahibi bilgilendirilir®. Kismi gecersiz kilinma s6z konusu ise islemlere devam edilirken; yukari-
da marka hakkinda vazgecilmesi prosedirinde aciklandigi gibi talep sahibinin devam etmekte hukuki
bir menfaatinin oldugu ispatlanirsa incelemeye devam edilebilir®'. Inceleme sonucunda verilen karar
ile haksiz olduguna karar verilen taraf, masraflari karsilar®.

Hikimsizlik/iptal talebinde bulunan kisi, marka sahibinin kendisinin ticari temsilci oldugu ve konu
basvurunun izinsiz yapildigi iddiasinda bulunuyorsa, gecersiz kilinma talebinde bulunurken markanin
kendisine devredilmesini de isteyebilir. Bu durumda ofis, incelemesini ayni sekilde yapar ancak so-
nucta devir karari verebilir®.

EUIPO incelemesini, hem ilk asamada hem de temyiz kurulu oniinde re'sen verecegi karar ile ya da
taraflardan birinin verecegi karar ile sozli durusma icerecek sekilde yapabilir®.

AB Direktifine gore ofisin EUTMR m. 58’e gore verdigi ilk derece iptal kararlarina karsi yine kurum

25 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 22-23.
26 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 22.
27 EUTMR m. 62.

28 CJEU, C-552/09 P sayili 24.03.2011, tarihli, Ferrero SpA, v. OHIM ve Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, karari parag. 39
(www.curia.europa.eu); CJEU C-550/07 P sayili, 14.09.2010 tarihli, Akzo Nobel Chemicals Ltd ve Akcros Chemicals Ltd v.
European Commission karari. parag. 22-23. (www.curia.europa.eu).

29 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 24.
30 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 25.
31 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 25.

32 EUTMR m. 109. Masraflarla ilgili detayli bilgi icin bkz: EUIPO Kilavuzu, Part C, Opposition, Section 1, Procedural Mat-
ters, parag. 5.5 ve 5.6..

33 EUIPO Kilavuzu Part D, Section 1, s. 25; EUIPO Kilavuzu Part D, Cancellation, Section 2, Substantive Provisions. Ayni
nitelikte bir hiikiim SMK m. 10'da mevcuttur ancak uygulamada cok fazla kullanilmamaktadir.

34 EUTMR, m. 96
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nezdinde temyize basvurmak mimkiindir.®® Direktife gore temyiz kurulunun karari hatali bulmasi
durumunda temyize basvuran lehine lcret iadesi yapilmasina ragmen, tilkemiz mevzuatinda boyle bir
dizenleme bulunmamaktadir.

AB Direktifine gore EUIPO temyiz merciinin kararlarina karsi genel mahkemede (General Court] dava
acilabilir;®* TURKPATENT tarafindan iptal incelemesinin nasil yapilacagi konusundaki belirsizlige
yazimizin ilk bolimdnde de yer verilmistir.

* Marka Vekili, Juniper IP Consultancy, esra@juniper-ip.com,

** Avukat, Marka Vekili, Akarsu IP, mine(@akarsu.av.tr

35 EUTMR m. 103.
36 EUTMR m. 71, 72.
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Betiil Ozbek*

AIPPI Tiirkiye / Fikri Miilkiyet Haklari Koruma Dernegi Uyesi

Birlesik Patent Mahkemesi (UPC)

Birlesik Patent Mahkemesi (UPCJ, kurulus anlasmasi niteligindeki Birlesik Patent Mahkemesi
Anlasmasi (UPCA]'na taraf olan tiim s6zlesmeci devletlerin yargi sistemlerinin bir parcasini olusturan
uluslararasi yetkiye sahip bir mahkemedir. UPC, klasik Avrupa patentlerinin yani sira niter etkiye
sahip Avrupa patentlerine iliskin uyusmazliklar icin minhasir yetkili bir yargi organi olarak yapilan-
mistir (UPCA m. 1).

UPC tarafindan yapilan son degisiklik ile Gindogumu Siireci (Sunrise Period) tarihinin iki ay siire ile
ertelenerek 01.03.2023'de baslayacagi duyurulmustur'. Bu durumda Giindogumu Siirecinin sonlan-
masinin ardindan UPCA’in 01.06.2023 tarihinde yiiriirliige girmesi ile Uniter Patent Sistemi (UPP] ile
beraber yargi sistemi de uygulanmaya baslayacaktir. S6z konusu duyuruda UPC, hazirlik siireclerinin
yolunda gitmesi sebebi ile yeni bir ertelemenin dngorilmedigini de belirtmistir. Hazirlik calismala-
ri kapsaminda ikincil yasal diizenleme niteligindeki UPC Usul Kurallari (Rules of Procedure of the
Unified Patent Court) 08.07.2022 tarihinde Idari Komite (Administrative Committee] karari ile kabul
edilmis ve 01.09.2022 tarihinde yurirlige girmis; UPC hakimleri atanmis ve egitim sirecleri bas-
latilmis; Baskanlar Kurulu olusturulmus; Temyiz Mahkemesi ve Ilk Derece Mahkemesi Baskanlari
secilmistir. Stirecin devaminda Anlasma’nin yirirliige girmesi ile Mahkeme goreve baslayacaktir.

A. UPC Sistemi ile Hedeflenenler ve Cekinceler

UPC'nin ortak ve merkezi yapisi, mahkeme tarafindan verilen kararlarin, Sozlesme'ye taraf tlkelerin
timiinde hikim dogurma ve uygulanma kabiliyetine sahip oldugu anlamina gelmektedir (UPCA m.
34/1, m. 82/1). Sistem bu sekilde davalarin iilke bazinda degil, merkezi sekilde gorilmesini sagla-
yarak farkli ulusal mahkemelerde goriilen paralel davalarda hukuki acidan celiskili kararlarin veril-
mesini engellemeyi hedeflemektedir. Nitekim farkl ulusal mahkemelerde davalar ayni patent, ayni
taraflar ve ayni vakialarla paralel olarak yurutildigiinde bile sonuclar genellikle farklilik gostermek-
tedir. Bu durum esas olarak, ulusal mahkemelerin her birinin kendi usul ve maddi hukuk kurallarini
uygulamasindan kaynaklanmaktadir. Patentin gecerliligi ve ihlaline iliskin maddi hukuk kurallarini
olusturan ilkelerin ortak olmasina ragmen ozellikle, ihtiyati tedbir gibi gecici onlemlere ve bilirkisi in-
celemelerine iliskin ictihat ve uygulamalarin farklilik gostermesi, paralel davalarda ongoriilemezlige
yol acmakta ve goriiniste celiskili sonuclara neden olabilmektedir?.

1 https://www.unified-patent-court.org/en/news/adjustment-timeline-start-sunrise-period-1-march-2023

2 Agathe Michel Cazotte, David Holland, John Snape: “Judgment day: could UPC judges harmonise international patent
law?” Erisim Tarihi: 25.12.2023, Erisim Linki: https://www.carpmaels.com/judgment-day-could-upc-judges-harmonise-in-
ternational-patent-law/ .
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Bu sebeplerle, cesitli Uye devletlerin vatandasi olan yargiclardan olusan ortak bir mahkeme yekne-
sak uygulamalarin ve patent hukukunun uyumlastirilmasi icin 6nemli bir amaca hizmet eder. Ayrica
patent sahiplerinin Avrupa Patenti’'ne iliskin uyusmazliklarda Avrupa Patenti'nin gecerli oldugu tim
farkli yargi alanlarinda paralel olarak birden fazla dava acmasi resmi ucretler ve vekil tcretleri icin
yliksek maliyetle hukuki riski de beraberinde getirmektedir. Bu bakimdan katilimci Uye Devletler icin
ortak bir mahkeme olan UPC, hem Uniter Patentler hem de klasik Avrupa Patentleri icin davalari
merkezilestirme, yeknesak ictihatlarin olusturulmasi ve hukuki kesinligi arttirma avantajlarini ba-
rindirir. Yine tek bir davanin uluslararasi mahkemede gorilecek olmasi taraflar bakimindan onemli
maliyet avantajlari da getirebilecektir®.

Bu ortak yargi yetkisi stiphesiz ki farkli ulusal mahkemeler nezdinde goriilen davalara nazaran daha
hizli, basitlestirilmis ve efektif yargi siirecini ortaya cikaracaktir. Mahkeme kararlarinin tim tye dev-
letlerde icra edilebilme kuvvetine sahip olmasi merkezi yaptirim acisindan onemli bir etkiyi ortaya
koysa da, patentin akibetinin tek bir mahkeme karari ile tim uye devletlerde sonuc dogurmaya bagli
olmasi patent sahipleriicin riski de beraberinde getirmektedir. Bu husus mevcut Avrupa Patentleri'nin
UPC’nin yargi yetkisi kapsamindan cikarilmasi (opt-out) stratejileri bakimindan da 6nem tasir. UPC'nin
yargi yetkisinden cikarilmayan Avrupa Patentleri tek bir mahkeme karari ile gecerli oldugu tim akit
devletlerde hiikiimsiiz kilinma ihtimalini tasimaktadir. Ote yandan patent sahibi acisindan patent hak-
kinin ihlali durumunda UPC’de acilacak tek bir dava ile verilen karari patentin gecerli oldugu tum akit
devletlerinde uygulatarak ihlali durdurma avantajini da saglamaktadir.

Ayrica belirtmek gerekir ki, sistemin amaclarindan biri de yetkili mahkemelerin birden fazla llkede
bulundugu ve dolayisiyla davacinin farkli Glke mahkemeleri arasindan secim yapabilme imkaninin
oldugu durumlarda en avantajli devlet mahkemesinde davayl acmayi tercih etmesi olarak tanimla-
nabilecek’ bir milletlerarasi 6zel hukuk doktrini kavrami olan forum shopping’i engellemektir. Davaci
tarafa kendi iradesi ile en uygun gordigi yerde davayr acma veya birden cok yerde paralel davalar
acma imkani hukuken yasaklanmamakla beraber celiskili ve hakkaniyete uygun olmayan sonuclar
ortaya cikarabilmektedir.

Forum shopping’in taraflar icin ortaya cikarabilecegi risklerin engellenmesi icin UPC gibi merkezi
mahkemelerin yetkilendirilmesi 6nemli bir adim olsa da konuyla ilgili cekinceler devam etmektedir.
Zira UPC organizasyonu farkli sehirlerde konumlandirilan yerel, bolgesel ve merkezi bolimlerden
olusmaktadir ve yetki kurallari farkli bolimlerden birinde dava acilma imkanini tanimaktadir. Bu
sebeple hukukun yirirlik kaynaklari her birimde ayni oldugundan forum shopping riski stiphesiz ki
azalacak olmakla beraber tamamen ortadan kalkmayacaktir®. UPC'nin dzellikle ihtiyati tedbirler gibi
konularda farkli uygulamalar gelistiren farkli birimlere ayrilmasi durumunda, davacilarin davalari
icin en uygun paneli elde etmek veya en hizli sekilde gecici onlem kararlari aldirabilmek amaciyla
belirli birimlerde dava acmaya calistiklari bir tir forum shopping ortaya cikabilir.

Goruldugl Uzere UPC yargi sistemine iliskin pek cok beklenti ve cekince bulunmaktadir. Tartisilan
hususlar bakimindan ilk fikirler, UPC'nin uygulamaya gecmesi ile atanan yargiclarin yeknesak hare-

3 UPC licret tarifesi icin bkz.: https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_
table_of_court_fees_en_final_for_publication_clean.pdf

4 Daniel J. Dorward, “The Forum Non Conveniens Doctrine and the Judicial Protection of Multinational Corporations from
Forum Shoppping Plaintiffs”, U. Pa. J. Int'l Econ. L.[Vol 19:1 1998 ],141-168, s. 143.

5 Emily Collins, Thomas Hamer, Nick Bassil, Duncan Bull: “5 interesting questions asked about the UPC: Answered”, Erisim
Tarihi:17.12.2023, Erisim Linki: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=93819233-1b82-4b7c-9922-45b92ea30f50 .
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ket edebilmedeki basarisi ve verilen kararlar ile ortaya cikacaktir.
B. Uygulanacak Hukukun Yiirirliik Kaynaklari

UPC'nin verecegi kararlarda hikme esas teskil edecek yasal kaynaklar UPCA m. 24'de sayilmistir.
Ilgili hikme gore Mahkeme:

i.  Avrupa Birligi hukuku,
ii. UPCA,
ii.  Avrupa Patent Sozlesmesi (EPC),

iv.  Akit devletlerinin tamaminda baglayici nitelikte patent hukukuna iliskin diger uluslararasi
anlasmalar ve

v.  Ulusal hukuku uygulayacaktir.

Yirirlik kaynaklari hikiim amaca gore yorumlandiginda oncelige gore siralanmis olup Mahkeme'nin
oncelikle Birlik Hukuku, UPCA ve EPC'yi uygulayacagi ve ulusal hukuklarin uygulanmasindan kararin
esasl acisindan belirleyici olmadigi slirece kacinilacagi yorumu yapilabilir®.

Bu noktada Avrupa Patent Ofisi (EPO)'nun &zellikle Temyiz Kurulu (Board of Appeal] eliyle verilen ka-
rarlar ile olusturdugu ictihat hukukunun UPCA’da acikca yirdrlik kaynagi olarak sayilmamasi, UPC
yargiclarinin EPO ictihatlarindan yararlanip yararlanmayacagi veya EPC’yi EPO’dan farkli yorumlaya-
rak kendi ictihadini olusturup olusturmayacagi sorusunu gindeme getirmistir. Bu hususta UPC’'nin
hukuki ve teknik acidan nitelikli yargiclardan olusturacagi cok uluslu yargic heyetinin uygulamada
EPO Temyiz Kurulu yapisina benzerlik arz edecegi, dolayisiyla UPC tarafindan olusturulacak ictihatin,
EPO ictihatina bagli olmamakla beraber EPC hikimlerinin uygulanmasi ve yorumu bakimindan EPO
yaklasimindan onemli dlclide farklilasmayacagi tahmin edilmektedir’.

C. Mahkemenin Yapisi Ve Olusumu

UPC, ilk Derece Mahkemesi (Court of First Instance), Temyiz Mahkemesi (Court of Appeal) ve Sicil
(Registry)'den olusmaktadir (UPCA m.6). Temyiz Mahkemesi Liksemburg’da yer almaktadir. Bununla
beraber ILk Derece Mahkemesi organizasyonu kendi icerisinde Merkezi, Bolgesel ve Yerel Birim'lere
ayrilmistir (UPCA m.7/1). Merkezi Birimler Paris ve Miinih'te yer alirken (Brexit 6ncesi Anlasma met-
ninde Londra da Merkezi Birim Bélimlerinden sayilmis olup Ingiltere'nin UPC sisteminden cekilmesi
ile beraber bir lye devlette yeni bir belirleme yapilacaktir.) cesitli lye devletlerde yerel ve bolgesel
birimler yer almaktadir®.

Merkezi Birim’in gorev dagilimi, ihtilafli patentin IPC siniflarina bagli olarak konusuna gore
belirlenmistir (UPCA m.7/2, UPCA EK-2]. Bu cercevede:

6 ibid.
7 ibid.

8 UPC’nin belirli tim birimlerin yerlerini gosteren site baglantisi icin bkz: https://www.unified-patent-court.org/en/court/
locations
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i BrexitoncesiLondraolarakbelirlenenmerkez, WIPO'nunUluslararasiPatentSiniflandirmasinin
(A) Insani ihtiyaclar (ilaclarin yani sira gida maddeleri, tttin, giysi, mobilya, ayakkabi, bazi ta-
rim uygulamalari ve spor ve edlence ve daha fazlasi dahil] ve (C) Kimya (genetik mihendisligi
dahil) ve Metalurji siniflarina dahil patentlere iliskin uyusmazliklarda gérevlidir.

ii. Minih Merkez Birimi, makine mihendisligi ile ilgili IPC sinif (F) (Makine Mihendisligi;
Aydinlatma; Isitma; Silahlar; Tahrip malzemeleri) siniflarina dahil patentlere iliskin uyusmaz-
liklarda gorevlidir.

iii. Elektronik, yazilim, fizik konulari dahil diger tim patent siniflandirmalarini kapsar patentlere
iliskin uyusmazliklar Paris Merkez Biriminde gorilecek ve Paris Birimi ayni zamanda, Londra
yerine gececek Ucuncl birim onaylanana kadar bu birimin gorevi kapsaminda giren davalari
da gorecektir.

Mahkemenin patent uyusmazliklarinda deneyimli, hukuki ve teknik yetkinlige sahip ve EPO’nun res-
mi dillerinden en az birini iyi derecede bilen cokuluslu bir yargic heyetinden olusacagi ongorilmis
olup yargiclarin uygunluk kriterleri ve atanma usulleri m. 15 ve devami ile sozlesmenin eki niteli-
gindeki Tizik'de aciklanmistir. Buna gore lye devletlerden birinin vatandasi olmasi gereken hukuki
yetkinlige sahip yargiclarin Uye devletteki yargi makamina atanmak icin gerekli niteliklere sahip
olmasi; teknik olarak nitelikli yargiclarin ise Universite mezunu olmalari, teknik bir alanda kanitlanmis
bir uzmanliga, ayrica patent davalari ile ilgili medeni hukuk ve usul hakkinda bilgiye sahip olmalari
aranmistir. Teknik uzmanliga sahip yargiclar icin aranan kriterler goz oniine alindiginda, uygulamada
onemli bir kisminin Avrupa Patent Vekillerinden olacagi tahmin edilmektedir.

UPC Danisma Komitesi (Advisory Committee) yargiclik pozisyonu igin uygun adaylart liste olarak be-
lirledikten sonra Idari Komite (Administrative Committee) atamalari gerceklestirir (UPCA Ek-1 m.
3). Alti yil siire icin atanan yargiclarin gorev siireleri sona erdikten sonra yeniden atanabilmeleri de
mimkindir (UPCA Ek-1 m. 4). Ayrica UPC biinyesindeki yargiclarin timi davalarin 6zelliklerinin ge-
rektirdigi sekilde tahsis edilebilecekleri bir havuz sistemine atanirlar (Pool of Judges, UPCA m. 18).
Bu sistem yargiclari farki birimler arasinda karistirarak yeknesak uygulamalarin yayginlasmasina
yardimci olacak gticlii bir uyumlastirma mekanizmasi olarak yorumlanmistir?.

D. UPC’nin Yargi Yetkisi
1. Uluslararasi Yargi Yetkisi

UPC'nin kararlarinin tye devletlerin tamaminda hikim dogurabilmesi, uluslararasi yargi yetkisine
bagli olup, bu yetki UPCA m. 31'de temelini bulmustur. S6z konusu madde, Mahkeme’'nin ulusla-
rarasi yargi yetkisinin 1215/2012 sayili AB Direktifi"® veya uygulanabilir oldugu hallerde, hukuki ve
ticari konularda yargi yetkisi ve kararlarin taninmasi ve tenfizine iliskin Lugano Sozlesmesi ile tesis
edildigini dizenler. Bu noktada genel ve 0zel yargi yetkisi ayrimi yapilarak konunun incelenmesi
yerinde olacaktir.

1215/2012 sayili AB Direktifi'ne gore genel yargi yetkisi ilkesi, davalinin yerlesim yeri veya tiizel kisilik
s0z konusu oldugunda sirket merkezi veya sirket ana faaliyet merkezinin bulundugu mahkemede
dava acilabilecegi yonindedir.

9 Agathe Michel Cazotte ve digerleri.
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R1215&from=EN
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Bu dogrultuda UPC yargi yetkisinde ilk ve en az karmasik olasilik, davali kisinin yerlesim yeri veya
davali tiizel kisinin sirket merkezinin hem AB Uyesi hem de UPCA Uye devleti olan bir tlkede olmasi-
dir. Bu durumda genel yargi yetkisine iliskin olarak “Birlesik Patent Mahkemesi ve Beneliiks Adalet
Divani ile Ilgili Uygulanacak Kurallara Iliskin 1215/2012 Sayili AB Direktifi'nde Degisiklik Yapilmasina
Illiskin 542/2014 Sayili AB Direktifi”, AB Uye Devlet mahkemelerinin yargi yetkisine sahip oldugu yer-
lerde UPC'nin de yargi yetkisine sahip oldugunu diizenlemektedir (m.1). Bu sebeple 6rnegin Almanya
veya Fransa’da yerlesik bir sirket UPC nezdinde dava edilebilir, clinkii UPC “ortak mahkeme” ola-
rak s6z konusu Uye Devletin ulusal mahkemesi olarak kabul edilir'’. Dolayisiyla UPC’nin genel yargi
yetkisi ancak davalinin UPCA'ya Uye Devletlerden birinde (ve dolayisiyla Avrupa Birli§i'nde) ikamet
etmesi halinde uygulanabilir'2

Buna karsin AB lye devletlerinden olmasina ragmen UPCA’e taraf olmayan bir lkede ikamet eden
kisi veya sirketlere acilacak davalarda UPC’nin uluslararasi yargi yetkisi bulunmaz. Bu durumda da-
valinin yerlesim yerinin bulundugu tlkedeki ulusal mahkemelerde dava acilacaktir (1215/2012 sayili
AB Direktifi m.4/1). Ancak genel yarg: yetki kuralinin uygulanamamasi hicbir sekilde UPC nezdinde
dava acilamayacagi seklinde yorumlanamaz. Zira davanin cesidine gore 0zel yargi yetkisi kurallar
devreye girebilir.

UPCA’de ihlal davalarinda, davalinin ikamet ettigi veya ticari faaliyetinin bulundugu yerdeki yerel veya
bolgesel birimlerle beraber, ihlalin gerceklestigi veya gerceklesme ihtimali olan yerdeki bolgesel
veya yerel birimler de yetkili kilinmistir (UPCA m.33/1-a). Ornegin davalinin yerlesim yerinin Ispanya
ve Polonya gibi, AB lilkesi olan ancak UPCA uye ulkelerinden olmayan bir tilkede olmasi durumunda
UPCA’de yer alan o6zel yargi yetkisi diizenlemelerine basvurulabilecektir. Dolayisiyla ihlalin bir UPCA
Uye Devleti topraklari icerisinde gerceklesmesi durumunda, potansiyel ihlalci taraf ikametgahinin
nerede olduguna bakilmaksizin UPC’'nin uluslararasi yargi yetkisini haiz oldugu kabul edilir ve davali
UPC nezdinde dava edilebilir.

Ozel yarg yetkisi ayrica, bir davanin birden fazla davaliya karsi acilmasi durumunda karsimiza
cikabilir (UPCA m.33/1-b). Bu durumda davalilardan birinin yerlesim yeri veya sirket merkezinin veya
bunlar bulunmadigi takdirde ticari faaliyetinin bir UPCA Uye devletinde olmasi durumunda, bu yerdeki
Yerel Birim veya bagli oldugu Bolgesel Birim yetkilidir. Soz konusu yetki kurali, diger davalilardan bir
kismi yerlesim yerleri bakimindan genel yetki kurali cercevesinde dava edilemese dahi bir davalinin
kapsamda yer almasi durumunda davanin hepsine karsi acilabilmesi olanagini tanir. Ancak birden
fazla davaliya karsi dava acabilmenin on kosulu davalilar arasinda ticari iliski bulunmasi ve davanin
ayni ihlal iddiasi ile ilgili olmasidir.

2. Yargi Yetkisinin Konu Bakimindan Kapsami

UPC, Uniter Patentlerin ve gecis siiresi sona erdikten sonra, UPC’nin yarg yetkisi alanindan cikaril-
mamis, yani opt-out edilmemis Avrupa Patentlerinin gecerliligi ve ihlal iddialari bakimindan minha-
sir yargl yetkisine sahiptir. Ayrica, opt-out edilmedigi veya opt-out edilen bir Avrupa Patentine bagli
olmadigi slirece ek koruma sertifikalari (SPC’ler) tizerinde de UPC'nin yarg: yetkisi bulunmaktadir
(UPCA m. 32/1-d,e).

UPC'nin yetki kapsami disinda kalan hususlar ise, ulusal patentler ve gecis suresi sona erdikten son-

11 Emily Collins ve digerleri.

12 Nadine Westermeyer: “Jurisdiction of the Unified Patent Court”, Erisim tarihi: 17.12.2022, Erisim Linki: https://www.
lexology.com/library/detail.aspx?g=69c447d8-a108-4076-ae67-0b0479592c81.
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ra opt-out edilmis Avrupa Patentlerine iliskin uyusmazliklardir. Uye Devletlerin ulusal mahkemeleri,
UPC’nin miinhasir yargi yetkisine girmeyen bu patentler ve ek koruma sertifikalari (SPC’ler] ile ilgili
davalarda yetkili olmaya devam eder (UPCA m. 32/2). Bununla birlikte, gecis dénemi boyunca, klasik
Avrupa Patentleri ile ilgili olarak, UPC’de veya ulusal bir mahkemede dava acilabilecegdi ikili bir yargi
yetkisi 6ngorilmis olup bu hususa yazimizin “Gecis Donemi Hiikiimleri” basligi altinda yer verilecek-
tir.

Yarg: yetkisi, belirli davalar icin ongérilmis olup, UPCA m. 32/1'de Mahkeme'nin miinhasir yetkiye
sahip oldugu uyusmazlik konulari sinirli sayida sayilmistir. Buna gore UPC:

i. Patent ve ek koruma sertifikalarinin karsi fiili veya olasi ihlal fiillerine karsi acilacak davalar,

i.  Patentlerin ve ek koruma sertifikalarina tecaviz bulunmadiginin tespitine yonelik menfi tespit
davalari,

iii.  Gecici onlem, koruma onlemi ve ihtiyati tedbir taleplerine iliskin davalar,
iv.  Patent ve ek koruma sertifikalarinin hikiimsizligu talepli davalar ve karsi davalar,

v.  Yayimlanmis bir Avrupa patent basvurusu tarafindan saglanan gecici korumadan kaynaklanan
tazminat davalari,

vi.  Onceki kullanimdan kaynaklanan hakka iliskin davalar,

vii.  1257/2012 sayili AB Direktifi'nin 8. maddesi cercevesinde iclinci kisilere taninan patent Lli-
sanslarina iliskin tazminat davalari,

vii. ~ 1257/2012 sayili AB Direktifi'nin 9. maddesinde sayilan bulunulan idari gérevlerin yerine ge-
tirilmesi icin Avrupa Patent Ofisi tarafindan verilen kararlara iliskin davalar bakimindan yet-
kilidir.

3. Yargi Yetkisinin Bolgesel Kapsami

UPC'nin yargi yetkisi tim UPCA Uye devletlerini kapsamaktadir. UPC'nin kararlari tim uye devletler-
de hiikiim dogurur ve uygulanir. Uniter patentler icin bu, Uniter etki talebinin yapildigi UPC iye il-
keleri anlamina gelir. Opt-out edilmemis Avrupa Patentleri icin ise, Avrupa patentinin gecerli oldugu
ulkelerden UPCA Uye devletleri anlamina gelir (UPCA m. 34). Bu, 6rnegin, UPC kararlarinin bir Avrupa
patentinin Ingiltere, Polonya veya Ispanya (UPC tarafi olmayan Ulkeler) ulusal kismi tizerinde hichir
etkisi olmayacagi sonucunu dogurur'.

4. Yetki Kurallari

Mahkemenin uluslararasi yargi yetkisinden sonra, kendi icerisindeki yargi yetkisinin incelenmesi ge-
rekmektedir. Zira UPCA, konularina gore acilacak davalar bakimindan yetki kurallarini belirlemis
durumdadir.

13 Nadine Westermeyer, Anita Peter: “IP Expert Talk: The jurisdiction of the UPC”, Erisim tarihi: 17.12.2022, Erisim Linki:
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=42dbécdf-4043-4304-9d2d-19e0e24d91c8 .
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Oncelikle siiphesiz ki tiim davalar ilk Derece Mahkemelerinde acilacak, bu mahkemelerin verdigi
kararlar merkezi Liksemburg'da bulunan Temyiz Mahkemesi'ne temyiz talebine iliskin nihai kararin
verilmesi icin tasinabilecektir. ILk Derece Mahkemesinin kararina karsi, kararin teblig edildigi tarihten
itibaren iki ay icinde, karar kismen veya tamamen aleyhine olan herhangi bir tarafca Temyiz Mahkemesi
nezdinde talepte bulunulabilir (UPCA m. 73/1).

Patent ihlal davalari, gecici onlem, koruma onlemi ve ihtiyati tedbir taleplerine iliskin davalar ve on-
ceki kullanimdan kaynaklanan tazminat talepli davalar bakimindan yetkili mahkeme ihlalin gercek-
lestigi/gerceklesme ihtimalinin bulundugu Yerel Birim, veya bagli oldugu Bolgesel birim olabilecedgi
gibi; davalinin ikamet ettigi veya sirket merkezinin bulundugu; veya bunlar yoksa ticari faaliyetinin
gerceklestigi yerdeki Yerel Birim, veya bagli oldugu Bolgesel birim de olabilir (UPCA m. 33/1). Boyle
bir durumda davali, ihlalin gerceklestigi yerdeki birim veya davalinin ikamet ettigi veya ticari faaliye-
tinin bulundugu yerdeki birim arasinda secim yapabilecektir. Eger davalinin ikamet ettigi veya ticari
faaliyetinin bulundugu yer sozlesmeyi imzalamis Uye ulkelerin sinirlari icinde degilse, dava ihlalin
gerceklestigi yerdeki yerel/bolgesel birimde acilacaktir.

Davanin acilacagi yerdeki tye devletin Yerel Birimi bulunmamasi, bir Bolgesel Bilim'e de dahil olma-
mas! durumunda dava Merkez Birim’'de acilacaktir [UPCA m. 33/1-son). Ayrica bir Birim’'de derdest
olarak gorilen bir dava varken ayni patente iliskin ayni taraflar arasinda baska Birim'de tekrar dava
acilamaz (UPCA m. 33/2). Ayni taraflar arasinda ayni patentle ilgili bir davanin birkac farkli Birim nez-
dinde acilmasi halinde, itk davanin acildigi Birim, tim dava icin yetkili olacak ve daha sonra acilan da-
valarda diger birimler, usul kurallarina uygun olarak davayi usul bakimindan reddedecektir. Boylece
ayni anda farkli mahkemeler onlinde paralel davalar gorilmesi onlenmistir.

Hikumsuzlik talepli davalar, tecaviizin olmadigina dair menfi tespit davalari ve EPO'nun kararlarina
karsi acilacak davalar bakimindan yetkili mahkeme Merkez Birimdir. Ancak bu davalar karsi dava
olarak acilacaksa, yani ayni taraflar arasinda ayni patentle ilgili olarak bir ihlal davasi halihazirda
bir Yerel veya Bolgesel bir Birim nezdinde acilmissa, karsi dava yalnizca ayni Yerel veya Bolgesel
Birim'de acilabilir (UPCA m. 33/4). Buna karsin Merkez Birim’'de acilmis ve derdest bir hikimsuzlik
davasi varsa, ayni taraflar arasinda ayni patente iliskin bir tecaviiz davasi, tecaviiz davalarinda yetkili
kilinan Yerel ve Bolgesel Birimlerden birinde veya Merkez Birimde de acilabilecektir (UPCA m. 33/5).

UPC'nin yerel veya bolgesel biriminde acilmis derdest bir ihlal davasinin bulundugu ve ayni yerel veya
bolgesel birime hikimsuzlik icin karsi dava acilmasi durumunda, ilgili birine asagidaki kararlardan
birini vermek icin takdir yetkisi taninmistir (UPCA m. 33/3):

i.  Ihlal davasini ve hiikiimsiizliik icin karsi talebi beraber gormeye karar vererek ilk Derece
Mahkemesi Baskani'ndan madde 18/3 uyarinca ilgili teknik alanda yeterli niteliklere ve
deneyime sahip teknik acidan nitelikli bir yargic tahsis etmesini talep etme;

ii.  Hukimsulzluk icin karsi talebi merkez birime havale etme ve ihlal davasini askiya alma ya da
gormeye karar verme;

iii.  Taraflarin onayiyla, ihlal davasini ve hikumsduzlik icin karsi talebi birlikte gorilmek Uzere
merkez birime havale etme.

Bu noktada son olarak, detayli olarak incelenmeyecek olmakla beraber, UPCA’in 35. maddesi ile
anlasma kapsamina giren uyusmazlik konulari bakimindan taraflara alternatif uyusmazlik ¢6zim
mekanizmalarindan arabuluculuk ve tahkim imkaninin da getirildigini ve UPC icerisinde merkezleri

47



FIKRi GUNDEM / AIPPI Tiirkiye Biilteni Makaleler

Ljubljana ve Lizbon’da yer alan Patent Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi kuruldugunu belirtmek gere-
kir. Ek olarak taraflar yargilamanin herhangi bir asamasinda davayi uzlasma yoluyla sonuclandirabilir
ve bu uzlasma Mahkemenin verecegi karar ile onaylanir [UPCA m. 79). Ancak bir patent, arabulucu-
luk, tahkim veya uzlasma yoluyla hiikiimsiiz kilinamaz veya sinirlandirilamaz, zira patent hakkina
getirilecek bir sinirlama ancak yargi organi olan Mahkeme eliyle olabilir.

E. Taraflarin Temsili

Taraflar sozlesmeci lye devlette yargi organlari nezdinde avukatlik yapma yetkisi olan avukatlar ta-
rafindan temsil edilir (UPCA m. 48/1). Ancak alternatif olarak taraflarin EPC m. 134 uyarinca EPO
nezdinde temsile yetkilendirilmis uygun niteliklere sahip Avrupa Patent Vekilleri tarafindan temsil
edilebilmesine de imkan taninmistir (UPCA m. 48/2).

F. Yargilamanin Dili

Ilk Derece Mahkemeler nezdinde yasal islemlerin dili yerel birimin ait oldugu iiye devletin, Avrupa
Birligi resmi dillerinden biri olan resmi dili veya resmi dillerinden birisi veya bélgesel birimi payla-
san ilkelerin sectigi resmi dil veya dillerden biri olabilecektir (UPCA m. 49/1). Uye devletlere, EPO
resmi dillerinden (Ingilizce, Almanca veya Fransizca) bir veya birden fazlasini kendi yerel veya bolge-
sel bolimlerinin islem dili olarak belirleyebilme imkani da getirilmistir (UPCA m. 49/2).

Genel kurala istisna niteliginde taraflara da yargilama dili belirleme imkanlari m. 49'da taninmistir.
Bununla beraber merkez birimde yasal islemlerin dili patentin tescil edildigi prosedirel dil olacak-
tir (UPCA m. 49/5). Temyiz mahkemesinin dili Ilk Derece Mahkemesinde islemlerin yiratildiga dil
olacaktir ([UPCA m. 50/1). Ancak bu kurala da taraflarin patentin verildigi dilin yargilama dili olarak
kullanilmasi konusunda anlasmasi gibi istisnalar getirilmistir (UPCA m. 50/2,3).

G. Gecis Donemi Hiikiimleri

UPC sisteminde, UPCA'nin yirirlige girmesinden itibaren baslayacak ve gerekli goriilmesi halinde
en fazla yedi yil daha uzatilabilecek yedi yillik bir gecis dénemi belirlenmistir (UPCA m. 83/1).

Gecis donemi siresince opt-out edilmemis Klasik Avrupa Patentlerine iliskin olarak UPC’nin yar-
gl yetkisini ulusal mahkemelerle paylasacag ikili bir yargi mekanizmasi benimsenmistir. Bu sire
zarfinda, Avrupa Patentine karsi ihlal veya hikimsulzlik davalari ulusal mahkemelerde de acilmaya
devam edebilir [UPCA m. 83/1). Ayrica, gecis déneminin bitiminden dnce verilmis veya basvurusu
yapilmis bir Avrupa patentinin sahipleri veya basvuru sahipleri talep tzerine UPC nezdinde patente
iliskin gortilmekte olan bir dava bulunmadigi takdirde, UPC Siciline bildirimde bulunarak patent veya
basvurulariicin, gecis siirecinin sona ermesinden bir ay oncesine kadar UPC'nin yetkisinden cikabilir-
ler (UPCA Madde 83/3). Opt-out prosediri ve dogurdugu hiikiim ve sonuclar calismamizin konusunu
olusturmadigindan detayli olarak ele alinmayacaktir.

Bununla birlikte, gecis donemi boyunca ulusal bir mahkemede dava acma veya opt-out olasiliginin
Uniter Patentler icin mevcut olmadiginin, zira Uniter etkili Avrupa Patentleri bakimindan UPC'nin
minhasir yetkili oldugunun unutulmamasi gerekir. Gecis donemi klasik Avrupa patentleri icin
tanimlanmis olup, bu siire boyunca, ulusal mahkemeler, bu patentlerle ilgili olarak, opt-out edil-
meseler bile, ihlal ve iptal davalari ile ilgili olarak yargi yetkisine sahip olacaktir. Opt-out karari du-

14 https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/languages_en#:~:text=The%20EU%20has%2024%200ffi-
cial,%2C%20Slovenian%2C%20Spanish%20and%20Swedish.
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rumunda patent UPC yargi yetkisinden cikmis olacagindan ulusal mahkemelerin tek basina yetkili
olacagini da eklemek gerekir.

Gecis doneminde ulusal mahkemeler ile UPC arasinda ortaya cikabilecek yetki uyusmazliklari baki-
mindan 542/2014 sayili AB Direktifi m.71c/2’ye basvurulacaktir. Bu dogrultuda temel kural, mahke-
meler arasindaki yetki uyusmazliginin ilk acilan davaya bakan mahkeme lehine coziilmesi gerektigi-
dir. Dolayisiyla, geleneksel bir Avrupa Patenti UPC nezdinde edilirse ve bunun lzerine ayni patente
iliskin baska bir dava bir UPCA Uye Devletinin ulusal mahkemesi nezdinde de acilirsa, bir catisma séz
konusudur. Her iki dava da ayni talep ve ayni taraflar ile ilgiliyse, daha sonra dava acilan mahkeme,
ilk davanin acildigi mahkeme tarafindan yargi yetkisi nihai olarak belirlenene kadar yargilamalarini
resen durdurur ve ilk mahkemenin yetkisi tespit edildiginde sonraki mahkemeler davayi yetkisizlik
sebebi ile reddeder™.

H. Sonuc

Uniter Patent Sistemi ve Birlesik Patent Mahkemesi ile olusturan yargi sistemi, tartismaya acik ve
ancak sistem yirirlige girdikten ve uyusmazliklara iliskin ictihatlar olusmaya basladiktan sonra
acikliga kavusabilecek pek cok hususu icermektedir. UPC'nin kurulus anlasmasi olan UPCA ve ikincil
diuzenlemeler detayli hikimler icermekte ve yargi sistemine iliskin 6ngori olusmasini saglamakta-
dir. Patent sahipleri acisindan cazip bir firsat olmakla beraber sistemin artilari ve eksileri goz oniinde
bulundurularak verilmesi gereken stratejik kararlari da zorunlu kilmaktadir. Bu sebeple sistem yu-
rirlige girmeden 6nce Mahkeme’nin yapisi ve kurallarinin anlasilmasi énem tasir.

* Avukat, Marka Vekili, Ankara Patent, betul.ozbek(@dne-legal.com

15 Dr. Alexander Harguth: “Unified Patent Court - jurisdiction; distribution of cases between divisions & demarcation
from national courts”, Erisim Tarihi: 25.12.2022, Erisim Linki: https://s3.amazonaws.com/documents.lexology.com/d%4af-
de1-239d-4596-b196-bbb2a3esbeed.pdf?AWSAccessKeyld=AKIAVYILUYJ754JTDY6T&Expires=1671972019&Signature=nb-
bxwHGEDLOsM%2F3ghpCaltfl7Z28%3D .
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I.  GIRIS

Plausibility, asagida aciklanacagi gibi Tirkce'de makul veya akla yatkin anlamina gelmekle beraber
patent hukukunda bir bulusun icerdigi teknik veya tibbi etkinin gerceklesmesinin alaninda uzman
kisi tarafindan tarifnameye bakilarak makul ve inandirici bulunmasi olarak aciklanabilir. Bu konu-
nun esasen onemi Ozellikle spekiilatif buluslarin engellenmeye calisilmasindadir." Her ne kadar
bu kavram cok yeni olmasa da Ticaretle Baglantili Fikri Milkiyet Anlasmasi (TRIPS), Avrupa Patent
Sézlesmesi (EPC) ve Tiirk hukuku diizenlemelerinde acikca tanimlanmadigi igin doktrinde tartisil-
makta ve 6zellikle de EPO Temyiz Kurulunun ictihatlari (ve onlar isiginda 6rnegin Ingiliz mahkeme-
lerinin kararlari) ile sekillenmeye calisilmaktadir.? Nitelik olarak yeni bir patent verilebilirlik kriteri
olup olmadigr da tartisitlmaktadir. Acik bir hukuki dizenleme bulunmamasi nedeniyle kendisinin
basli basina bir patentlenebilirlik sarti olmadigi diisiinilmekle birlikte, patentlenebilirlik sartlarinin

1 Karolina Jiveback Pap, ‘An even application of plausibility? Lund Universitesi Hukuk Master Tezi, 2021, 5; Miquel Mon-
tand, ‘What's the legal basis for plausibility?’ (28 Nisan 2017) Kluwer Patent Blog, erisim yeri: http://patentblog.kluweriplaw.
com/2017/04/28/whats-the-legal-basis-for-plausibility/, erisim tarihi: 09.08.2022.

2 Constance Crawford ve Laura Reynolds, ‘Plausibility in patent law: an unsettled concept’ (30 Agustos 2016) 5 Pharmaceu-
tical Patent Analyst 5, 289.
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incelenmesinde bir gereklilik veya test olarak gorilebilmektedir.?

Bu gerekliligin hangi patent verilebilirlik sartlari kapsaminda incelendigi ise somut olaya gore degis-
mektedir. Bu gereklilik ozellikle ilac buluslari veya ikinci tibbi kullanim patentleri bakimindan énemli-
dir, zira yenilik veya patentlenebilirlik konularinda da cesitli tartismalarin bulundugu bu alanda teknik
soruna getirilen teknik coziimin ortaya konmasi sonucunda teknik alanda uzman kisinin siipheye
dismemesi gerekir ve yalnizca teknik beyanlarla her zaman bu tir buluslarin gercekten iddia ettigi
tibbi etkiyi veya teknige yaptigi katkiyr ortaya koyup koyamadigi anlasilamayabilmektedir.* Halbuki
bulusa patent verilebilmesi icin teknigin bilinen durumuna teknik bir katkida bulunmasi sarttir. Bu
kapsamda da, sadece tibbi kullanim degil niteligi uygun distigu olcide her tir patent ve islevsel tek-
nik 0zellik iceren kullanim istemiyle ilgili olarak plausibility veya makulliik degerlendirmesi yapilmasi
mimkin gorilmektedir.® Ne var ki uygulamanin ve tartismanin yine de heniiz ikinci tibbi kullanim
patentlerinde yogunlastigi gorilmektedir.

Asagida aciklanacak EPO ictihatlarindan da anlasilabilecegi tzere plausibility kavraminin Avrupa pa-
tent hukukunda 6nemli bir yeri oldugunu soylemek mumkindur. Her ne kadar ulkemizde bu konuda
gelismis bir ictihat bulunmasa da Turkiye'nin de EPC lyesi olmasi nedeniyle EPO kararlarinin emsal
olarak alinabilecegi disinilmektedir.® Bu nedenle bu calismada, plausibility kavraminin daha iyi an-
lasilabilmesi icin tanimi ve niteliginden bahsedilecek ve uygulamay:i sekillendirebilecek nitelikte olan
ozellikle EPO ictihatlarindan ornekler vererek konuyu biraz aydinlatmaya calisacagiz.

1. PLAUSIBILITY KAVRAMI NEDIiR VE HANGi KAPSAMDA DEGERLENDIRILMELIDIR?

Bu baslik altinda, plausibility kavramini tanimlamaya calisarak niteliginin ne oldugu ve hangi kapsam-
da degerlendirilmesi gerektigini kisaca tartisacagiz. Oncelikle, Tiirk hukukunda bu terimi tanimlayan
veya bu konu hakkinda herhangi bir aciklama getiren bir diizenleme veya ictihat olmadigindan bu kav-
ram icin bir Turk terimi bulunmadigini gormekteyiz.” Bu sebeple de kavram karmasasi yasanmamasi
ve de hali hazirda genel olarak bu konsept icin yine bu yabanci terimin kullanildigi g6z 6nine alinarak
biz de bu yazimizin konusu olan terimi “plausibility” seklinde kullanmaya devam edecegiz.

A. Plausibility Tanimi

Plausibility kelimesi, Tiirkce'de “makul olma” ve “akla yatkinlik” olarak tanimlanmaktadir.® ingilizce
karsiligi icin ise “the quality of seeming likely to be true, or possible to believe” kullanilmistir?, yani
dogru olmasi muhtemel goziiken, inanmasi mimkuin olma ozelligine isaret etmektedir. Bu anlamda,
patent hukukunda plausibility kavrami, ozellikle de spekdilatif ve sadece siire olarak fazladan koruma
saglama amaci glidebilecek basvurularin engellenmesi ihtiyaci gozetildiginde patent basvurusuyla

3 Ugur Colak, Tirk Patent Hukuku (Adalet, 2022) 223.
4 Colak (n 3) 407-408; Crawford ve Reynolds (n 2] 289.

5 Andrew J K Wells, ‘Technical contribution and plausibility: the approach of the European Patent Office and the courts of
England and Wales' (Ekim 2019]) 14 Journal of Intellectual Property Law & Practice 10, 789, 795.

6 Colak (n 3) 421.
7 Colak (n 3) 421.

8 “Plausibility” Tureng ingilizce-Tiirkce Sézliik, erisim yeri: https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/plausibility, erisim tarihi:
09.08.2022.

9 “Plausibility” Cambridge ingilizce S6zliik, erisim yeri: https://dictionary.cambridge.org/tr/sézliik/ingilizce/plausibility, eri-
sim tarihi: 09.08.2022
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getirilen teknik cozimun alandaki teknik uzman incelemesinde makul ve akla yatkin gorinmesi, bu
cozlime gercekten bu sekilde ulasilabilecegi inancini dogurmasidir.'

Bu anlamda, tarifnamede bulusun nasil calisacagina, teknik etkisine ve teknik ¢cozimin nasil ulasi-
labilir olduguna iliskin yeterli bilginin yeterli aciklikta bulunmasi gerektiginden ve plausibility gere-
gi uzmanin bu teknik etkiyi makul ve inandirici bulmasi gerektiginden, bu hususun aslinda bir nevi
dogrulama veya teyit islevi gormekte oldugu da sdylenebilir."" Her ne kadar badyle bir 6zelligi oldugu
dustnulebilse de, esasen plausibility kavraminin niteligi ve hangi kapsamda degerlendirilmesi gerek-
tigi asagidaki baslikta incelenecektir. Burada tanim bakimindan onemtli olan, plausibility kavraminin
patentler icin bulusun basvuru (veya riichan) tarihinde, teknigin bilinen durumuna alaninda uzman
teknik bir kisinin en azindan makul oldugunu anlayabilecegi bir teknik katki/etki yapmasidir ve aslin-
da, ozellikle Alman bakis acisiyla, bulusun kullanilabilir oldugunun testidir.™

B. Plausibility Niteligi

Plausibility kavrami, patent hukukunda acik hukuki diizenlemelerle tanimlanmis olmadigi ve ayri bir
patentlenebilirlik kriteri veya gerekliligi olarak hukuken acikca 6ngorilmis olmadigi icin bunun hangi
patent verilebilirlik sarti bakimindan bir inceleme konusu olabilecegi tartismalidir. Bunun esas se-
bebi de, ictihatlarla gelisen bu alanda verilen kararlarin, ayni otorite tarafindan verilse dahi, farklilik
gosterebilmesidir. S6z konusu kavram, yenilik, bulus basamagi, sanayiye uygulanabilirlik veya bulusun
aciklanmasi kapsamlarinda degerlendirilebilmektedir.™

Bilindigi gibi, aciklamanin yeterliligi, saglanan tekel hakki kapsaminda tarifnamenin bulusu alaninda
teknik uzmanin uygulayabilecegi sekilde acik ve tam olarak aciklamasi geregi zerinden degerlendiri-
lir.” Bulus basamagi incelemesi bakimindan ise teknigin bilinen durumu gozetilerek alaninda uzman
teknik kisiye gore asikar olmayan bulusun bulus basamagi icerdigi kabul edilir. Plausibility gereklili-
ginin karsilanmadigi durumlarda, bu patentlenebilirlik kriterlerinden birinin somut olayin kosullarina
gore bulunmadigi degerlendirilebilmektedir. Plausibility hususunun hangi yonden incelenecegi ve ni-
teliginin ne oldugunun 6nemi bazi noktalarda éne cikmaktadir. Zira aciklamanin yeterliligi (sufficiency)
ve bulus basamagi incelemeleri yukarida da kisaca tanimlandigi gibi farkli ilkelere dayanarak yapil-
maktadir. Aciklamanin yeterliligi kapsaminda yapilan incelemede tarifnamedeki aciklama ve patent
incelenir. Bulus basamagi incelemesi ise teknik alanda uzman kisi tarafindan patentteki aciklamalar
ve teknik ¢c6zlim bilinmeden ve g6z oniine alinmadan yapilir.™

Dolayisiyla, aslinda bulusun teknik etkisi veya céziimi (veya tibbi etki] makul olmadigi icin dogru-
dan patent basvurusu reddedilmemekte veya patent hikimsiiz kilinmamakta, fakat plausibility ya
da makulliik bulunmadig@i icin duruma gore bulusun yeterince aciklanmadigi veya bulus basamaginin
asilamadigi gibi bir sonuca varilarak ret/hiikiimsuzliik karari verilebilmektedir. Bunun sebebi, patent

10 Colak (n 3) 410.

11 Alison Slade, ‘Plausibility: A conditio sine qua non of Patent Law?" (1 Haziran 2020) Intellectual Property Law Quarterly
180-203, erisim yeri: https://ssrn.com/abstract=3908053, erisim tarihi: 09.08.2022, 180; Markus Ackermann, ‘No Need for
‘Plausibility’ in German Patent Law’, (Ocak 2021) 70 GRUR International 1, 3-10, https://doi.org/10.1093/grurint/ikaa146, 2.

12 Slade (n 10) 1; Ackermann (n 10) 5.
13 Colak [n 3] 421.

14 Crawford ve Reynolds (n 2] 290.

15 Colak (n 3] 422.
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sahibinin teknigin bilinen durumuna katkida bulunmasi gerektigi kabultidir.'® Bu nedenle, plausibility
tek basina bir hikiimsizlik nedeni degildir, ancak, teknik etkinin asikar olup olmadigini anlamakta
delile dayali bir test niteliginde oldugu degerlendirilmektedir."” Plausibility, patentin basvuru veya
richan tarihine gore incelenir.™®

lIl.  PLAUSIBILITY KAVRAMI iCIN AVRUPA YAKLASIMI

Plausibility kavraminin EPO uygulamalarina dayandigindan bahsedilmisti. Bu kapsamda, EPQ’ya lye
ulkeler kendi patent hukuku kurallari cercevesinde ve EPO uygulamalarini emsal almak suretiyle bu
kavrami farkli acilardan degerlendirebilecektir. Yine de, EPC’de olmadigi gibi burada Avrupa yoniin-
den ornek olarak alacagimiz Almanya’da ve Birlesik Krallik'ta da plausibility icin acik bir dizenleme
bulunmamaktadir ve yargi kararlari cercevesinde sekillenmektedir.” Ilk olarak, plausibility kavrami-
nin ortaya ciktigi ve ictihatlar ile en cok gelistirildigi ve diger llkelere emsal teskil eden EPO uygula-

masini, ardindan Birlesik Krallik ve Almanya uygulamalarini kisaca ele alacagiz.
A. EPO Uygulamalari

EPO inceleme Kilavuzunda ve internet sitesinde, plausibility konusuna ozellikle aciklama yetersizligi
basligi altinda deginildigi gorilmektedir. Ictihatlarda ise degisken olarak ya aciklama yetersizligi ya da
bulus basamagi kapsaminda degerlendirilmistir. EPO’'nun bulus basamagi incelemesi, sorun ¢6zim
yaklasimi (problem-solution approach) olarak da anilan, teknik sorunun belirlenmesi ve buna getirilen
teknik coziimiin tespit edilmesi yoluyla yapilir. Bir bulusun makul (plausible) olmasi icin tarifnamenin
iddia edilen teknik problemin bu bulus ile ¢ozildigl konusunda inandirici olmasi gerekmektedir.
Ayrica, istemde aciklanan teknik katkinin verilen tekel hakkini karsilar nitelikte olmasi da gerekir.?

Ozellikle tibbi kullanima dair istemler ile ilgili EPC m. 83'te yer alan kriterlere uyulmasi gerekmekte
olup buna gore basvurudaki ilgili Grinin hedeflenen tedavi icin lretilmeye uygun olup olmadigi da
teknik alandaki uzmanin anlayabilecegi sekilde aciklanmalidir. Bu aciklama ve uygulanabilirligin ka-
nitlanmasi her tirli delille yapilabilir, yeter ki basvurudaki tibbi etki ortaya konulsun.?

Aciklamanin yeterliligi cercevesinde ispat yuki kural olarak itiraz eden tarafa ait olmakla birlikte,
basvurunun yapildigi sekliyle herhangi bir 6rnek veya bulusun gerceklesebilecegine iliskin inandirici
teknik bilgilerin saglanmadigi durumlarda bu ilke uygulanmaz. Bulusun belirtildigi gibi gerceklesme
ve tekrarlanma olasiligina iliskin ciddi sipheler varsa, basari olasiligin kanitlanmasi basvuru veya
patent sahibine aittir. Buna karsilik, ornegin, rakip tarafindan gerceklestirilen s6z gelimi deneyler
patentin konusunun istenen teknik sonucu elde etmedigini gosterirse bunlar da dikkate alinacaktir.
Eger bulus, teknik alanda uzman bir kisinin bulusu gerceklestiremeyecegi kadar temel bir aciklama
eksikligine sahipse, EPC m. 83 sartlarinin karsilanamadigi sdylenecektir. Teknikte uzman kisi, bulusu
gerceklestirme talimatlarini izleyerek ya bulusun iddia edilen sonuclarinin tekrarlanamaz oldugunu

16 Colak (n 3) 409-410; Wells (n 4) 5.784-785.
17 Wells (n 4) 786-787.

18 Colak (n 3) 411.

19 Colak (n 3) 419.

20 Crawford ve Reynolds (n 2] 289.

21 EPQ Case Law of the Boards of Appeal, '7.2. Level of disclosure required for medical use - plausibility’ (Il. Patent App-
lication and Amendments - C. Sufficiency of disclosure], erisim yeri: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/
guidelines/e/f_iii_4.htm, erisim tarihi: 10.08.2022.
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ya da bu sonuclarin elde edilmesindeki basarinin tamamen givenilmez bir sekilde elde edildigini di-
siinebilir. Uzman kisinin, sinirli bir basari sansi ile bulusun sonuclarini yeniden tiretmek icin deneme
yanilma temelli bir arastirma programi yiritmesi gerekiyorsa, aciklamanin yeterliligi kabul edile-
mez. Kilavuzda bunun bir 6rnegi olarak mutasyonlar iceren mikrobiyolojik stirecler verilmistir. Ne var
ki, tekrarlanan basarili sonuclarin ortaya ciktigi ve belli oranda basarisizliklar icermis olan sirecler
bu kapsamda degerlendirilmemistir. Yerlesik fizik kurallarina aykiri oldugu icin imkansiz olan bulus-
larda, ki Kilavuzda da her zamanki gibi devridaim makinasi ornek verilmistir, istemler bunun islevine
yonelikse, buna yalnizca m. 83 degil ama ayni zamanda m. 52(1) cercevesinde bulusun sanayiye uygu-
lamaya elverisli olmamasi bakimindan da itiraz gelebilir.?

Patent hukukunda plausibility kavraminin kékeninin aslinda EPO ictihatlarina dayandigi anlasilmak-
tadir. Ilk olarak, plausible veya plausibility kelimeleri dogrudan kullanilmasa da bu kavramin/konsep-
tin degerlendirildigi ilk kararin EPO Teknik Temyiz Kurulunun T 939/92 sayili ve 1995 tarihli AgrEvo
karari oldugu dustnllmektedir (Burada “credible” kelimesi yani inandirici/glvenilir anlamina gelen
bir kelime kullanilmistir). S6z konusu kararda, bazi bilesiklerin 6zelligine dayanarak patentteki tim
bilesiklerin zararli otlari 6ldirme ozelligi oldugunun anlasilamayacagi veya dyle olmasinin yeterince
inandirici olmadigi nedeniyle bulus basamagi icermedigi, dolayisiyla da patentin hiikiimsiiz oldugu so-
nucuna varilmistir. Kullanilan bilesiklerin seciminin keyfi olmamasi gerektigi, bunlarin bir teknik bir
etkiye dayanarak digerlerinden neden ayristigi ve secildiginin anlasilmasi gerektigi de belirtilmistir.?
Bunu ortaya koyacak olan kisi de kanitlayacak kisi de patent sahibidir. Bu dosyada Kurulun aradigi
sey, bahsedilen iceriklerin gercekten teknik etki yaratip yaratmadigidir, bunun yeterince acik ifade
edilip edilmedigi degildir.%

Plausibility teriminin dogrudan kullanildigi ilk karar ise 2005 tarihli T 1329/04 sayili John Hopkins
karari olmustur. Bu kararda, teknik bir soruna coziim getiren patent basvurusundaki teknik katkinin
“en azindan makul” (at least plausible) olacak sekilde bu sorunu gercekten cézduginin aciklanmis
olmasi gerektigi belirtilmistir.?® Teknik etkinin tarifnameden anlasilmasi gerekmektedir. Kararin bir
baska 6zelli§i de, tarifnameden bulusun ve teknik etkisinin makul (plausible) oldugu anlasilamadi§in-
da basvuru sahibinin basvuruyla birlikte degil de sonradan delil sunmasinin Kurul tarafindan kabul

22 EPO inceleme Kilavuzu, ‘4. Burden of proof as regards the possibility of performing and repeating the invention” Part F,
Chapter Ill (Sufficiency of disclosure), erisim yeri: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iii_4.
htm, erisim tarihi: 10.08.2022; EPO inceleme Kilavuzu, ‘3. Insufficient disclosure’ Part F, Chapter IlI (Sufficiency of disclosu-
re), erisim yeri: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iii_3.htm, erisim tarihi: 10.08.2022.

23 Colak (n 3) 412; Montana (n 1); EPO Temyiz Kurulunun kararinda gecen ilgili kismin orijinali su sekildedir: “...this technical
problem could only be taken into account if it could be accepted as having been solved, i.e. if, in deciding the issue under Article
56 EPC, it would be credible that substantially all claimed compounds possessed this activity... In the present case, the Appellant’s
submission that the test results contained in the description show that some of the claimed compounds are indeed herbicidally
active, cannot be regarded as sufficient evidence to lead to the inference that substantially all the claimed compounds possess
this activity. The reason for this is that there is no proven common general knowledge to show that the type of substituent that
may be present in the claimed compounds would be irrelevant to the existence of the alleged herbicidal activity.”; Slade (n 10) 5;
Crawford ve Reynolds (n 2] 289.

24 Wells (n 4) 785-786.

25 Colak (n 3) 412; Montana (n 1); EPO Temyiz Kurulunun kararinda gecen ilgili kismin orijinali su sekildedir: “Accordingly,
as a significant structural feature fails to be identical in TGF-9 and the members of the TGF- Beta superfamily, and no functional
characterisation of TGF-9 is forthcoming in the application, it is concluded that the application does not sufficiently identify this
factor as a member of this family i.e. that there is not enough evidence in the application to make at least plausible that a solution
was found to the problem which was purportedly solved... The definition of an invention as being a contribution to the art, i.e. as
solving a technical problem and not merely putting forward one, requires that it is at least made plausible by the disclosure in the
application that its teaching solves indeed the problem it purports to solve.”
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gormemesidir. Kurul, bulus basamaginin basvuru tarihi itibariyle degerlendirilecegine, buna gore
somut olayda teknik etkinin bulus basamagini astiginin kanitltanamadigina karar vermistir.?

Konuyla ilgili bir baska karar olan T 609/02 sayili Salk dosyasinda EPO Teknik Temyiz Kurulu, tedaviye
yonelik bir patent basvurusunda her zaman istemdeki bilesimin sonuclarinin klinik deneylerle ortaya
konulamayacagini kabul etmistir. Yine de, bir bilesenin belli bir hastaligi tedavi ettiginin tarifnamede
yalnizca soyut yazili aciklama olarak sunulmasini da ilaca iliskin istemlerin aciklanmasi bakimindan
yeterli gormemistir. Bu anlamda ilac patentinin bazi deneysel test ve verilerle s6z konusu metabolik
mekanizmada dogrudan bir tibbi etkisi oldugunun ortaya konulmasi gerektigi kabul edilmistir. Bunun
da laboratuvar testleriyle (in vitro) saglanabilecegi, bu testlerde ortaya cikan dogrudan tibbi etkinin
teknik alandaki uzman nezdinde direkt ve siipheye diismeyecek sekilde tedaviye iliskin uygulamayi
yansittiginin anlasilabilmesi halinde yeterli goriilecegi belirtilmistir. Gorildigi Uzere burada EPO,
plausibility prensibini bulusun aciklanmasi kapsaminda ele almistir.?

Bir diger karar olan T 488/16 sayili BRISTOL-MYERS SQUIBB/Dasatinib dosyasi kapsaminda ise EPO,
1 Subat 2017 tarihinde bulus basamagi ve plausibility kavrami cercevesinde incelemede bulunmus-
tur. Bulus konusu bilesiklerin test edildigi ve ise yaradigi belirtilmekle birlikte hicbir sayisal veri
ya da bilgi saglanmamistir. Tarifnamede sadece soyut bir aciklama yer almaktadir. Basvuru aninda
bilinen genel bilgiler kapsaminda da istemdeki etki ile bilesikler arasinda baglanti kurulamamak-
tadir. Yine de Temyiz Kurulu, her zaman deneysel veri veya sonucun basvuruya eklenmesinin aran-
madigini, fakat teknik sorunun basvuru tarihinde bu bulus ile en azindan makul olarak coziilebilir
oldugunun anlasilmasinin olmazsa olmaz bir kosul oldugunu belirtmistir. Bulusun dogasinin teknik
etkiye dayandigi durumlarda bunun kendiliginden kanitlanir veya ongoriliur olmadigi veya kesinles-
mis teorik bir konsepte dayanmadigi durumlarda teknik problemin gercekten ¢oziildigini gosterir
en azindan bazi teknik delillere ihtiyac duyulabilecegi belirtilmistir. Burada sorun in vivo veya klinik
deney verilerinin bulunmamasi degil one sirilen teknik etkiyi dogrulayici herhangi bir verinin bu-
lunmamasi olarak tespit edilmistir.?® T 950/13 sayili BRISTOL-MYERS SQUIBB/Dasatinib kararinda
ise aciklamanin yeterliligi cercevesinde Temyiz Kurulu, basvurunun deneysel kanit icermedigini
fakat bunun her zaman yeterliligi ortaya koymak icin gerekli olmadigini, dzellikle de basvuru makul
bir teknik konsept ortaya koyuyor ve bu konseptin uygulanabilirligine dair ciddi bir sipheye di-
stilmiyorsa kabul edilebilecegini belirtmistir. Ne var ki patentte teknik etkiye dair hicbir aciklama
yoksa, zaten reddedilmeye mahkumdur.?

Bu kararlardan yola cikarak, bulusun belirtilen teknik etkiyi elde edebilirligi - ya da plausibility -
basvuru tarihine gore ve basvuru kapsamindaki bilgiler ve teknik alandaki uzmanin yaygin genel
bilgisi dahilinde degerlendirilir. Basvuru tarihinde makul (plausible) olan teknik kavramlar sonradan
sunulan deliller ile desteklenebilirken basvuru tarihinde makul (plausible) olmayan teknik etkiler icin
sonradan sunulan deliller yeterli gorilmemektedir. Her daim deneysel veri veya sonuc¢ sunulmak
zorunda degildir, dnemli olan teknik etkinin gerceklesebileceginin makul olarak anlasilmasidir. Sirf
teknigin bilinen durumu kapsaminda asikar degil diye teknik bir 6gretinin makul olmadigi sonucuna
da varilamaz.®

26 Wells (n 4) 787.

27 Wells (n 4) 788-789; Colak (n 3) 413-414; Crawford ve Reynolds (n 2] 290.
28 Slade (n 10) 7; Colak (n 3) 414-415.

29 Slade (n 10] 9-10.

30 Slade (n 10) 10-12.
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Onemle belirtilmesi gereken bir diger nokta da EPO’nun Genisletilmis Temyiz Kurulunun (GTK] 23 Mart
2023 tarihinde verdigi bir karara iliskindir.®’ EPC m.112(1)(a) uyarinca bir Temyiz Kurulu tarafindan
hukukun yeknesak uygulamasi icin veya bir hukuk kuralina dair asli 6nem arz eden bir hususun co-
zimunde gerektigi takdirde Genisletilmis Temyiz Kuruluna soru yoneltilebilir. Buna gore, EPO Teknik
Temyiz Kurulunun 11 Ekim 2021 tarihli bir ara karar ile T 116/18 sayili dosyada EPO GTK'ya yonelttigi
sorular, patent basvurusunun yapildigi tarihten sonra yayimlanan (post-published) delillerin bulusun
teknik etki yaratip yaratmadiginda dikkate alinip alinmayacagina dair olup plausibility konseptini de
kapsamaktadir. On goriiste, delillerin serbestce degerlendirilmesi prensibinin, karara etkisi olmasi
halinde gec sunulan delillerin de dikkate alinmasini engellemeyecegi belirtilmistir. Bulus basamagi-
nin degerlendirilmesinde dikkate alinan somut sorunun, basvuru tarihinde teknik alanda uzman kisi-
nin genel teknik bilgileri ve bulus cercevesinde iddia edilen teknik etkinin gerceklesmesiyle ilgili bir
stiphe duyup duymayacagi oldugu soylenebilir. GTK'nin s6zli durusmada taraflari dinledikten sonra
acikladigi esas gorisiinde ise plausibility hususunda 6zellikle kriter belirlemeden kacindigi ve bunun
genel bir terim olup 6zel hukuki bir konsept olusturmadigi veya bir patentlenebilirlik sarti olmadigi
kanaatinde oldugu gorilmektedir. GTK'nin sonradan sunulan delillere iliskin s6z konusu kararinda,
bulus basamagi icin sozde teknik etkiye glvenilip glivenilemeyecegini anlamak icin esas sorunun, uz-
manin dosyalandigi sekliyle basvurudan ne anlayacagi oldugu sonucuna varilmistir. Dolayisiyla, bulus
basamagi icin 6nemli olan, iddia edilen teknik etkinin, dosyalandigi sekliyle basvurunun “6gretisinin
stiphe duyulmamasi gerektigi de aciktir. Her ne kadar Teknik Temyiz Kurulu plausibility kavramini
tartismaktaysa ve GTK'ya sordugu sorular da plausibility hususunu icerse de GTK bu konuya ayni dne-
mi vererek odaklanmamistir. Hatta plausibility kavraminin “jenerik bir slogan”dan fazlasi olmadigini
bile belirtmistir. Dolayisiyla plausibility konusunda GTK'nin getirdigi farkli goriis ya da kriter bulun-
mamaktadir. Ancak yine de GTK, her ne kadar bu konsepte odaklanmasa da ve biraz soyut kalsa da,
plausibility testinin iddia edilen teknik etkiye dayanilip dayanilamayacagini degerlendirme konusunda
bir kriter olabilecegini belirtmis ve kararinda makul (plausible) kelimesinin es anlamlisi sayilacak
glvenilir/inandirici (credible) kelimesini de kullanmistir.®?

Bu anlamda plausibility konsepti, EPO Temyiz Kurullarunin tibbi kullanim gibi bazi teknik
alanlarda bulusun gercekten iddia ettigi teknik etkiyi yaratip problemi c6zdigi konusunda daha
yuksek derecede bir siphe bulundugu durumlarda bu siphenin giderilmesi icin patent sahibinin
yeterli delili sunup bulusun gerceklesebilecegini ya da teknik etkisinin makul (plausible) oldugunu
ortaya koymasi icin bulunmus bir yol olarak degerlendirilebilir. Zaten EPO nezdinde veya mah-
kemelerce plausibility hususu hichir zaman yeni veya ek bir patentlenebilirlik sarti olarak kabul
edilmis olmadigindan, GTK'nin son karari da aslinda bunun aksini ortaya koymamakta, aslinda bu
bakis acisini kabul etmekte ve desteklemektedir. Yine de plausibility acisindan bu karardan bir
cikarim yapmak gerekirse, bulus basamagi cercevesinde baslangictan yani basvurudan itibaren
basvurunun ve teknik etkisinin mantiksiz olmamasi veya inandiriciliginin bulunmasi gerektigi ve
acitklamanin yeterliligi kapsaminda ise bulusun basvuruldugu haliyle gerceklesebileceginin ve

31 EPO Genisletilmis Temyiz Kurulu'nun G 2/21 sayili ve 23.03.2023 tarihli karari; EPO, “Press Communiqué of 23 March
2023 on decision G 2/21 of the Enlarged Board of Appeal” (23 Mart 2023) EPO Websitesi, erisim yeri: https://www.epo.org/
law-practice/case-law-appeals/communications/2023/20230323.html, erisim tarihi: 27.03.2023.

32 Thorsten Bausch ve Adam Lacy, “Plausibility in G2/21: has the elephant left the room?” (29 Mart 2023) Kluwer Patent Blog,
erisim yeri: https://patentblog.kluweriplaw.com/2023/03/29/plausibility-in-g2-21-has-the-elephant-left-the-room/, erisim
tarihi: 31.03.2023.
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teknik etkisinin en azindan makul bulunmasi gerektigi soylenebilir.?
B. Birlesik Krallik Uygulamasi

Birlesik Krallik, bir EPC uyesi oldugundan, tipki Almanya ve Turkiye gibi EPO'nun Temyiz Kurullarinin
kararlarindan etkilenebilmekte ve bu kapsamda, plausibility hususunda hem EPC hem de EPO ictihat-
lari ile ayni dogrultuda kararlar verebilmektedir. Plausibility kavraminin uygulamada acikca ilk bah-
sedildigi kararin 2008 tarihli Conor Medsystems - Angiotech Pharma Inc.* oldugu sdylenebilir. Burada,
patentin etken maddenin bulusta ise yaradigini ve tibbi etkisi oldugunu gosteremedigi ve dolayisiyla
varsayima dayali olan bu patentin bulus basamagi bulunmadigina karar vermistir.*® Bu kararda Yargic
Hoffman, bir seyin denemeye deger oldugu veya bulus olarak tanimlanan seyin bazi etkileri olabilece-
gi gibi dislincelerle birine tekel hakki verilemeyecegini dile getirmis ve plausibility kavraminin man-
tigina yonelik bu ifadeleri daha sonra baska kararlarda da alintilanmistir.® Fakat belirtmek gerekir ki
daha da once, 2000 tarihinde, dogrudan plausibility konusu islenmese de mahkemenin, hali hazirda
bilinen bir aktif icerigin belirli bir hastaligin tedavisi icin hazirlanan bir ilacta kullanilabilmesi icin ta-
rifnameye ilgili teknik kisi tarafindan bakildiginda bu ilacin iddia edilen hastaligi tedavi edebilecegini
anlayabilecegi kadar yeterli materyalin saglanmis olmasi gerektigine ve tek basina iddianin yeterli
olmayacagina karar verdigi gorilmektedir.*’

ctihatlara verecegimiz bir diger 6rnek, Yiiksek Mahkemenin 2 Kasim 2011 tarihli Human Genome
Sciences Inc v Eli Lilly & Co* kararidir. Bu kararda Yiksek Mahkeme, sanayiye uygulanabilirligi ince-
lerken gerceklestirilebilir olan veya olmayan bazi hedeflerin belirsiz ve spekdlatif anlatimini yeterli
gormemistir.*” Bulus basamagi yoniinden ise Regeneron Pharmaceuticals Inc and Bayer Pharma AG v
Genentech Inc*’ ve Generics [UK] Limited trading as Mylan v Yeda Research and Development Co Ltd and
another*' dosyalarinda plausibility ele alinmistir. Ilkinde, bulusun tim istemler kapsaminda calisa-
bilecegine/isleyebilecegine dair makul ve givenilir bir 6ngérinin bulunmasi aranmaktadir. Eger bu
ongori yapilabiliyorsa, sirf patent sahibi bulusun her kosulda isleyecegini gosteremedi diye istem
yetersiz kabul edilmez. Ancak, bu 6ngori yapilamiyorsa veya bu 6ngorinin yanlis oldugu ve bulusun
istem kapsamindaki tim urlnler veya yontemler bakimindan calismadigi ortaya konursa tekel hakki
teknigin bilinen durumuna yapilan teknik katkiyr astigindan istem yetersiz kabul edilecektir. Burada
ayrica, istemin kapsaminda cok fazla hastalik bulunmasi ve bu nedenle de etkisinin makul olabilme-

33 Rose Hughes, ‘G 2/21: Is the technical effect embodied by the invention as originally disclosed?” (24 Mart 2023) /PKat,
erisim yeri: https://ipkitten.blogspot.com/2023/03/g-221-did-invention-as-originally.html, erisim tarihi: 27.03.2023.

34 [2008] UKHL 49.

35 Colak (n 3] 415-416; Wells (n 4) 789. Ancak dnemle belirtmek gerekir ki temyizde patent gecerli bulunmus olup tarifna-
me bulusun makul oldugunu gdsteriyorsa destekleyici baska verinin sunulmasinin gerekli olmadigi belirtilmis ve burada
bulusun asikar olmadigina karar verilmistir. Buna gore, plausibility bulunursa asikarlik ya da bulus basamagi incelemesine
gecilebilecektir; Crawford ve Reynolds (n 2} 290.

36 Wells [n 4] 795.

37 Wells (n 4) 789 icinde Prendergast’s Applications [2000] RPC.

38 Human Genome Sciences Inc v Eli Lilly & Co [2011] UKSC 51.

39 Wells (n 4] 790.

40 Regeneron Pharmaceuticals Inc and Bayer Pharma AG v Genentech Inc [2012] EWHC 657 (Pat], [2013] EWCA Civ 93.
41 Generics [UK] Limited trading as Mylan v Yeda Research and Development Co Ltd and another [2012] EWHC 1848 (Pat).
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si icin kapsaminin fazla genis olmasinin da bir sorun olabilecegi belirtilmelidir.#? ikincisinde Yargic
Arnold, bulusun teknik bir soruna ¢ézim getirdiginin makul olarak patentte aciklanmasi konusunda
sonradan sunulan delillerin de dikkate alinabilecegini belirtmistir. Tarifnamede bu teknik proble-
min ¢c6zimi makul (plausible) goriiniiyorsa hiikiimsiizlik icin basvuran kisinin sonraki tarihli deliller
yoluyla siiphe uyandirarak patent sahibinin lzerine bu konuda ispat yukiu yiklenmemesi gerektigi
de belirtilmistir. Bu dosyada temyiz asamasinda ise Yargic Floyd, EPO'nun bakis acisini 6zetleyerek
plausibility ve teknik etki yoninden su degerlendirmelerde bulunmustur: EPC m. 56 kapsaminda
patent sahibine verilecek tekelin patent sahibinin teknigin bilinen durumuna yaptigi katkiyla mes-
rulastirabilecegi; eger bu katki tim istemi kapsayacak bir teknik etkiye sahip degilse asikarlik ba-
kimindan degerlendirmeye alinamayacagi; bu durumda istemin ya teknik katkiyi ortaya koyan kisim
ile sinirlandirilmasi ya da tim isteme sirayet edebilecek farkli bir teknik ¢c6ziim getirilmesi gerektigi;
teknigin bilinen durumundaki keyfi olan ve teknik ozellikler ile aciklanamayacak belgelerin gercek bir
teknik ilerleme olusturmamasi nedeniyle asikar sayilacagi; patent tarifnamesinde makul (plausible)
olarak saglanmayan teknik etkinin bulus basamagi degerlendirmesinde dikkate alinamayacag; tarif-
namede makul olarak aciklanan teknik etkiyi desteklemek icin gec tarihli delillerin de ileri siirilebi-
lecegi; ve teknik etkinin makul (plausible) olarak saglandigi durumda asikarlik degerlendirmesinde,
ileri siiriilen teknik etkiye atifla daha fazla delile ihtiya¢c olmadigr kabul edilmektedir.®* Bu anlamda,
bu karar cercevesinde Ingiliz mahkemelerinin teknik katki ve plausibility hususlarinda EPO ile paralel
bir sonuca eristigi soylenebilir. Yargic, bir onceki asamada sonradan sunulan deliller ile ilgili deger-
lendirmeye ise katilmadigini, bulus basamaginin eksikligi itirazina bagli olarak bulusun gercekten bir
ilerleme kaydedip etmediginin sorgulanabilecegini belirtmistir.%

Bir dnceki kararda oldugu gibi Yargic Floyd, Warner-Lambert Company LLC v Generics (UK] Ltd t/a
Mylan and another® kararinda da bu sefer aciklamanin yeterliligi (sufficiency) perspektifinden EPO ba-
kis acisinin 6zetini Salk ve Johns Hopkins kararlarina dayanarak su sekilde vermistir: (i) Bir bilesigin
bir hastaligin tedavisinde kullanilabileceginin yalnizca belirtilmis olmasi bulusun makul oldugunu gos-
termez; (ii) tarifnamedeki aciklamanin bulusun etkililigini kesin sekilde 6ngériyor olmasi aranmaz,
laboratuvar deneyleri de yeterlidir; (i) aciklama, ilgili bilesigin metabolik sistemde dogrudan etkisi
oldugunu gosterir deneylerle desteklenebilir; (iv] yalnizca sonradan sunulan deliller bulusun makul
oldugunu gosteriyorsa (6rnegin tarifnamede buna yonelik bir aciklama yoksa) bunlar tek basina ge-
cerli kabul edilmez; (v) aciklamanin yeterliligi kosulunun amaci patent sahibini gereksiz bir yik altina
sokmak degildir. Ne var ki, bunlar 6rnek mahiyetinde olup mutlaka bu kararlardaki gibi veya bu pren-
siplerle birebir ayni sekilde makulluk degerlendirmesi yapilmak zorunda degildir.* Tarifnamedeki
bulusun teknik etkisini bircok acidan degerlendirmek mimkindir. Bulusun gerceklesebilecegini isa-
betli bicimde ongdren patentlerin cok az delil bulundugu sebebiyle hiikimstiz kilinacaginin distndle-
meyecedi, makul olarak inandirici olan teorilerin kabul edilebilecegi ortaya konmustur.*’

Yiksek Mahkemenin Warner-Lambert v Actavis® kararinda da plausibility kavrami ikinci tibbi kulla-

42 Crawford ve Reynolds (n 2) 290.

43 Wells (n 4) 790-791.

44 Wells [n 4) 791,

45 Warner-Lambert Company LLC v Generics [UK] Ltd t/a Mylan and another, [2015] EWHC 2548 (Pat), [2016] EWCA Civ 1006.
46 Wells (n 4) 792.

47 Wells (n 4] 793.

48 Warner-Lambert v Actavis [2018] UKSC 5é.
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nim istemlerinde verilecek tekel hakkinin mesrulastirilmasi icin aciklamanin yeterli olarak yapilmasi
kapsaminda (sufficiency) degerlendirilmektedir.” Bu kararda, plausibility kavraminin uygun hukuki
bir tanimi cercevesinde nasil bir degerlendirme ile yapilmasi gerektigi incelenmistir. Her ne kadar
Yiksek Mahkeme yargiclari bu karari verirken her noktada hemfikir olmasalar da plausibility konu-
sunda ispat yukinin patent sahibinde oldugu, patentin teknigin bilinen durumuna katkisinin aciklan-
masi gerektigi ve esas olarak tarifnamenin patent konusu bulus olan ilacin iddia edilen tedavi etkisine
sahip oldugunu dislindiren bazi bilimsel nedenleri icermesi gerektigi hususlarinda minimum stan-
dardi belirlemislerdir. Ne var ki, bazi bilimsel nedenlerin ne oldugu ve nasil aciklanmasi gerektigi
konusunda fikir ayriligina dismislerdir.®® Bu anlamda, yargiclardan Lord Sumption bulusun gercek-
lestirilebilecegi ve soyledigi etkiyi yaratabilecegi konusunda makul bilimsel gerekcelerin aciklanmis
olmasi halinde plausibility bulundugu kanaatindedir. Ona gore, spekiilatif buluslar teknigin bilinen
durumuna katki saglamamaktadir.” Ek olarak, bahsedilen bilimsel aciklamayi alaninda uzman teknik
kisi incelediginde bu tezin dogru olabilecegine iliskin makul bir gortnisin varligini bilimsel olarak
disiinebilecegi bir seylerin olmasini aramaktadir. Bunun icin de icerikler ile iddia edilen tibbi etki
arasinda dogrudan olmasa da gerekceler ve delillerle ortaya konulabilen bir baglantinin bulunmasi
gerekmektedir. Ne var ki, Lord Sumption kararda ayni zamanda bu etkinin tarifnamede deneysel
verilerle ortaya konmasinin aranmamasi yonindeki kanaatini de acikca belirtmistir, ona gore teorik
anlatimla ciddi bir stiphe olusmuyorsa sirf gerekcelendirme de yeterli olabilmektedir.*? Yargic Hodge
ise daha da disuk bir standart ile bulusun calismadigina/gerceklesemeyecegine iliskin delillerle des-
teklenen bir iddia yoksa patentin istemdeki tibbi etkinin makul (plausible) oldugunu ortaya koyacak
deneysel kanitlar gostermesi gerekmedigi kanaatindedir. Yargic Mance de bu dogrultuda tarifnamede
tibbi etkiye iliskin gerekcelendirme yapilmasinin aranmasini fazla yiiksek bir test olarak gormektedir.
Ona gore, eger teknik alandaki uzman kisi bulusun gerceklesebilecegine iliskin ciddi siipheye diiserse
aciklamanin yetersizligi disintlebilir.%

Benzer sekilde MSD v Shionogi** kararinda da Yargic Arnold, bulusun vaadedilen teknik etkiyi yaratti-
gini kabul etmek icin gercek sebeplerin olmasi gerektigini belirtmistir.®® Somut olayda, 27 bilesikten
10-12 tanesine dair tarifnamede aciklama ve bilgi oldugu dikkate alindiginda teknik alanda uzman ki-
sinin tim bilesiklerin metabolik mekanizmay: etkileyebilecegini diisiinemeyecegi ortadadir. Testlerin
laboratuvar ortaminda yapilmasi degil, sinirli ve eksik olmasi nedeniyle bu sonuca varilmaktadir.®
Her somut olayin kosullarina gore de plausibility varliginin kabull icin gereken ispat araci ve miktari
farklilik arz edebilecektir, dnemli olan teknik alanda uzman kisinin bulusun iddia ettigi tibbi etkiyi ma-
kul bulmasidir. Bu anlamda plausibility hususunun ortaya konulmasi icin bilimsel aciklamalar, yalniz
in vivo ve in vitro deney sonuclari degil, in silico yani bilgisayarda modelleme ve yapay zeka yoluyla ilac
tasarimindan elde edilen verinin de kabul edilmesi mimkiin gorilmektedir.?’

49 Edward Cronan, 'Plausibility after Warner-Lambert v Actavis: fantastic legal tests and where to find them’ (Temmuz 2019),
14 JIPLP 7, 552-560, doi:10.1093/jiplp/jpz051, 552; Colak (n 3) 417.
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Ingiliz hukukunda da, digerlerinde oldugu gibi, plausibility konseptinin patent sahibinin isini zorlas-
tirmak, ona ekstra bir ispat yiki yiklemek veya patentlenebilirlik icin yeni bir sart getirmek gibi bir
amaci bulunmamaktadir.® Ayni zamanda, aslinda plausibility kosullarinin ister bulus basamadgi ister
aciklamanin yeterliligi bakimindan incelensin genel olarak benzer oldugu, neden-sonuc iliskisinin
makul olarak verilmesi seklinde algilandidi belirtilebilir. Ozellikle ikinci tibbi kullanim ve aciklamanin
yetersizligi konularina dair EPO’'nun Salk karari temel alinarak, patent basvurusundan istemin etkili-
liginin gercek ve dogru olarak anlasilmasi gerektigi, plausibility kavraminin kendi basina bir gecerlilik
sarti ihtiva etmedigi ama ortaya konulmasi gereken bir standart oldugu, hatta aslinda patent basvuru-
sunun yapildigi sirada patentlenebilirlik bakimindan tibbi etkinin gosterilmesi yoninden daha yiiksek
bir standarda ihtiyac duyulmamasini saglamasi yoniinden lehe bir durum olarak nitelendirilmistir. En
nihayetinde, var olan bir bilesigin yeni bir kullanimi icin tekel saglanmasinin gerekcesi ancak bunun
teknik alana katkida bulunmasi ve bu katkinin gerceklesmesinin bilinen gercek ve bilgiler i1siginda
istemin timu bakimindan makul oldugunun ortaya konmasidir. Her somut olay kendi kosullari cerce-
vesinde degerlendirilmelidir.®

C. Almanya Uygulamasi

Konuyla ilgili acik yasal diizenlemenin bulunmadigi Almanya’da da plausibility bir patentlenebilirlik
kriteri ya da gerekliligi degildir. Bu terim, bu sekliyle ictihatlarda dahi yer almamaktadir.®® Buna
karsin, Almanca’da “Brauchbarkeit” yani ise yararlik, kullanislilik olarak tanimlanabilen uygulamaya
gore bulusun amacladigi teknik etki tarifnamedeki aciklama uygulanarak elde edilemez ise bu bulus
ise yarar veya kullanisli olarak kabul edilmez. Ayni sekilde, bu aciklama teknik olarak yanlis ise veya
ciddi sipheler doguruyorsa, s6z konusu bulusun teknik olarak amaclanan tibbi etkiyi gosterebilecegi
soylenemez. Bu durumda da s6z konusu bulus kullanilabilir olmayacaktir. Bu husus patentlenebilir-
ligi etkiledigi gibi bulusun aciklanmasi kapsaminda da degerlendirilebilmektedir.®! Olasi bir itirazda
basvuru sahibinin deneysel veri gibi deliller sunarak basta sadece beyanla ortaya konan teknik etkinin
varligini kanitlayabilmesi mimkindir. Bu durumda, bulus basvuru aninda spekiilatif olsa da geriye
donlk olarak kullanisli sayilabilir.®?

Plausibility testinin bazi durumlarda dncelik (riichan) hakkinin gecerliligini veya yeniligi degerlendir-
mek icin de onemli olabilecegi disiinilmektedir. Buna ornek olarak kimyasal bir bilesigin etkili bir
bicimde aciklanmadigi bir teknigin bilinen durumu belgesine bakarak teknik alanda uzman kisinin
bunu gerceklestirmesi mimkiin degilse belgenin elverisli olmadigi sdylenebilir ve hatta bu nedenle
de tibbi kullanim isteminin yeniligini éldirebilecek bir belge olarak degerlendirilemeyebilir. Bu an-
lamda, yeniligi oldiirecek belgenin de en azindan makul olmasi aranabilir.®®

Kullanislilik meselesinin hangi baglamda degerlendirilecegi de yine kesin degildir. Bulusun aciklan-
masinin yeterli gorilmesi icin, teknik alandaki uzmanin tarifnameye bakarak ya da ortak/yaygin genel
bilgisiyle bu bulusun uretilebilir oldugunu anlamasi gerekmektedir. Alman patent hukukunun uygu-
lanmasinda aciklamanin yeterliligine iliskin aranan kriterler cok yiksek olmamakla birlikte tibbi kul-
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lanim istemlerinin ifadesine gére gereklilikler aranabilmektedir. Ornegin tibbi kullanim istemlerinin
bazen ilac olarak kullanimi gerceklestirilebilir sekilde aciklanmasi yeterli gorilirken bazen de iste-
nen, teknik ogretinin talimatlarla aciklanmasi ve 6zellikle amaclanan terapi sonucunun verilmesidir.
Yine de mutlaka her kosulda bilimsel deneylerin saglanmasi gerekmemektedir.®* Ayrica, plausibility
kavraminin cikis nedeninin spekdlatif ve gerceklesemeyecek buluslarin onlenmesi oldugu distin-
diginde ve Alman ictihatlarina gore bulusun tanimi kontrol edilebilir dogal giiclerin ongorulebilir
bir etki elde etmek icin kullanildigi bir 6greti oldugunu géz 6niine aldiginda, Ackermann bu hususu
ortada bulusun bulunup bulunmadigi yoniinden ele almistir. Buna gore, zaten belli bir sonucu ger-
ceklestiremeyecekse (teknik bir probleme gercekten uygulanabilir teknik bir c6zim bulunamamissa)
burada plausibility gibi bir gereklilikten 6nce bulusun bulunmadigini ve basvurunun zaten bu nedenle
kabul edilemeyecegini soylemektedir. Dolayisiyla, ortada bir teknik etki veya ¢6zim yoksa zaten bulu-
sun olmadigi kabul edilmelidir. Bunun icin de teknik etkinin ne oldugu tartismali olunca ortaya daha
basit bir testin konulmasi gerekliligini de goz ardi etmemistir.®®

Almanya’daki kullanislilik kavrami ve plausibility karsilastirildiginda, Alman patent uzmanlarinin bas-
ta makul bir aciklama olmasa da gec delili kabul etmesi ilkesinin farkli oldugu sdylenebilir. Zira
Alman uzmanlara gore, teknik bir 6gretinin bulunmasi bu gercegin ne zaman belirlendiginden bagim-
siz olarak degerlendirilir. Bir islevsel teknik 6zelligin olusturdugu ya da katki sagladigi bir bulusun
ofis tarafindan karar verilmeden once her an dogrulanabilecegi kabul edilmektedir. Bunun sebebi
de EPC m. 52(1)'de bulus tanimlanmasi bakimindan hicbir sinirlama yapilmamasidir. Yine de, her ne
kadar sonradan da bulusun yapilabilirligine dair deliller sunulsa da eger bulusun talimatlari eksik
oldugu icin yapilamamasi gibi bir durum s6z konusu olursa, o zaman yetersizlik (insufficiency) séz
konusu olur. Basvuru tarihinde bulusun yeterince aciklanmis olmasi gerekir ama bulusun mutlaka
bulus sahibi veya basvuru sahibi tarafindan daha once gerceklestirilmis olmasi aranmamaktadir.%

VI. TURKIYE BAKIMINDAN PLAUSIBILITY KAVRAMI

6769 sayili Sinai Miilkiyet Kanunu (SMK] kapsaminda patent yéniinden “makul” kelimesi, “Korumanin
Kapsami” baslikli SMK m. 89/3 icerisinde, “Istemler, basvuru veya patent sahibine hakki olan korumayi
saglayacak ve uclinci kisilere de korumanin kapsami acisindan makul bir diizeyde kesinlik ifade ede-
cek sekilde yorumlanir” seklinde gecmektedir. Bunun disinda yukarida da bahsedildigi gibi, Tirk pa-
tent hukukunda, plausibility konusuna dair acik bir hukuki diizenleme veya ictihat yer almamaktadir.
Turkiye'nin EPC uye ulkesi olmasi nedeniyle, EPO ictihatlariyla sekillenen ve heniiz tlkemizde uygula-
mada rehber alinabilecek bir diizenleme veya ornek bulunmayan plausibility kavraminin ele alinmasi
gerektiginde EPO kararlari emsal olarak alinabilecektir.®” Bu anlamda yukarida bahsedilen ictihatlar
ve aciklamalar dikkate alinmalidir.

Bu cercevede, EPO uygulamasi kapsaminda Tirkiye'de patent incelemesinde emsal alinabilecek te-
mel ilkelerden ilki tarifnamede aciklanan tibbi/teknik etkinin alaninda uzman teknik kisi yoninden
makul olmasi, bulusun uygulamasi ile ortaya cikan teknik etki arasinda acik ve kanitlanmis bir ilis-
kinin bulunmasi gerekmesidir. Bu anlamda, ozellikle ikinci tibbi kullanim patentleri bakimindan hali
hazirda bir hastaligin tedavisinde kullanilan bir bilesigin baska bir hastaligin tedavisinde de kullanil-
masina patent verilebilmesi icin sadece soyut bir aciklama yeterli gorilmez. Verilecek tekel hakkinin

64 Ackermann (n 10) 3.
65 Ackermann (n 10) 4.
66 Ackermann (n 10 5.
67 Colak (n 3) 421.

61



FIKRi GUNDEM / AIPPI Tiirkiye Biilteni Makaleler

mesrulastirilmasi yoninden iddia edilen teknik etkinin uygun deliller ve bilimsel gerekcelendirmeler-
le makul ve inandirici bicimde aciklanmis olmasi ve teknik alanda uzman kisinin patenti incelediginde
gerek sunulan aciklama ve delillerden gerekse de teknigin bilinen durumu ve alandaki ortak/yaygin
genel bilgiden bu tibbi etkinin gerceklesebilecegini distinebilmesi gerekmektedir.®® Aksi halde, yani
sunulan bulusun belirlenen teknik probleme makul, givenilir ve inandirici bicimde teknik bir ¢c6zim
getirdigi bilimsel aciklamalar veya gerekirse cesitli deneylerle ortaya konulamamissa ve bu husus
genel teknik bilgilerle dahi anlasilamiyorsa TURKPATENT patent basvurusunu reddedebilir. Nitekim
bir sekilde tescil edilmisse de sonradan hiikiimsiizligiine karar verilebilir.¢

Konu SMK cercevesinde incelendiginde, acikca bunu diizenleyen bir madde olmasa da, yukaridaki
aciklamalar ve EPO bakis acisi da gozetilerek konunun teknik etkinin yeteri kadar aciklanmasiyla
ilgili oldugu veya bulus basamagi ile ilgili oldugu degerlendirilebilir. Bu kapsamda, SMK m. 92/1 ve
m. 138/1-b cercevesinde bulus incelenebilir. Bulus, o6zellikle de ikinci tibbi kullanima dair deney-
sel calisma sonuclari ve bilimsel bilgilerle teknik uzman nezdinde yeterince aciklanmamis olursa
aciklamanin yetersiz olmasi nedeniyle hikimsuz kilinabilir. Ayrica, bulusun aciklamalara gore bulus
basamagini asamadigi da degerlendirilebilir. Hatta istemdeki teknik etkinin yeterince aciklandigi ve
makul olduguna karar verilse dahi bulus basamagi asilamamis olabilir (Yukarida bu iki gerekliligin
degerlendirmesinin farkli yapildigindan bahsetmistik]. Boyle bir durumda basvuruya patent belgesi
verilmeyebilir veya patent SMK m. 138/1-a uyarinca hikimstiz kilinabilir. Ancak kural olarak, Tirk
hukukunda plausibility bir zorunluluk olmadigi gibi patent sahibinin de bu nedenle en bastan bulusun
calisabilecegine dair ayrica bir ispat ylikiimliiligi bulunmamaktadir. Yine de, TURKPATENT bulustaki
teknik etkinin makul bicimde ortaya konulup konulmadigini inceleyebilir ve ortada istemdeki teknik
etkinin gerceklesecegine yonelik bir siphe bulunmasi halinde bunun ispatlanmasinin istenmesi
mumkin olabilir. Kural olarak ispat hukukuna gore iddia sahibi iddiasini ispat eder. Dolayisiyla, eger
ornegin itiraz surecinde boyle bir iddia 6ne sirulirse itiraz sahibi bu iddiasini ispat etmelidir, megerki
bu hususta bir karine s6z konusu olsun.

VI. SONUC

Plausibility kavrami kisaca, patente konu bulusun ortaya koydugu ve teknik probleme ¢cozim getiren
teknik etkinin makul olup olmadigi ve gerceklesebileceginin inandirici olup olmadiginin degerlen-
dirmesidir. Bu degerlendirme basli basina bir patentlenebilirlik kriteri olmadigi gibi farkli zaman ve
kosullarda farkli patentlenebilirlik kriterleri cercevesinde degerlendirmeye konu olarak destekleyici
bir inceleme araci olarak kullanilmaktadir. Ilgili uluslararasi ve ulusal mevzuatta heniiz acikca ve tam
olarak karsiligi bulunmamakla birlikte 6zellikle patent ofisleri ve mahkemelerin kararlari vasitasiyla
sekillenmektedir. Bu kavram degerlendirilirken, bunlarla sinirli olmamakla birlikte genellikle daha
cok aciklama yetersizligi ya da bulus basamagi kapsaminda ele alindigi gorilmektedir.

EPO ve Birlesik Krallik kararlarinda plausibility kavrami dogrudan yer almaktadir. Alman patent oto-
riteleri ise, kullanislilik adi altinda patentteki islevsel teknik 6zelligin ya da tibbi kullanim istemlerin-
deki tibbi etkinin uygulamaya koyulabilir oldugunu veya belirli bir sonucun elde edilebilir oldugunu
aramaktadir.”' Bu acidan, Almanya ve EPO ile Birlesik Krallk bakis acilarinin biraz farkli oldugu
gorilebilmektedir. Bunun sebebinin de Almanya’'daki bulus basamagi incelemesinin EPO’nun sorun
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c6ziimu yaklasimindan (problem-solution approach) farkli bir sekilde yapilmasi, 6rnegin teknik etki-
nin takdirinde en yakin teknigin bilinen durumunun kullanilmamasi ve buna eklenen bir yarar/katki
seklinde algilanmamasi, oldugu soylenebilir. Bu nedenle de plausibility kosulunun EPO’nun bulus
basamagi incelemesinin bir sonucu olabilecegi soylenmektedir.”

Son olarak Tirk patent hukukunda ise yine dizenleme bulunmamakla beraber uygulama ve icti-
hat yonuinden de bahsedilen diger llke ve kurumlardan daha az veri oldugu gorilmektedir. Yine de,
Tirkiye de bir EPC Uye Ulkesi oldugundan EPO uygulamalari gerektiginde emsal teskil edebilecektir.
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