Arzu Bekem”

AIPPI Tiirkiye Mevzuat ve Ictihatlari Izleme ve Derleme Calisma Grubu
Moderatorii

10 Ocak 2022 Tarihli “5.Yas Giiniinde Sinai Miilkiyet Kanunu ve Uygulamasina iliskin
Sorunlar ve Oneriler” Etkinligi Ciktilarinin Degerlendirilmesi

AIPPI Tirkiye tarafindan tyelerin katilimina acik olarak diizenlenen ve serbest kiirsii formatinda gerceklestirilen
etkinlik ile Sinai Milkiyet Kanunu’nun (SMK) uygulamaya girdigi glinden bu yana ortaya cikan gelismelere iliskin
olarak uygulamacilarin degerlendirmelerini iceren metin asagida sunul- maktadir:

1- idari iptal Siirecinin Baslamasina Yalnizca iki Yil Kalmis Olmasi Ve Buna iliskin Belirsizlikler

Bes yil evvel SMK icin yapilan calismalar sonucunda ortaya cikan tiim cikti Avrupa Birligi mevzuati ile de
uyumlu olmasi sebebiyle uygulamada pek ¢ok olumlu sonuclar vermistir. Markalarin iptali yetkisi 2024 yilinda
mahkemelerden Tiirk Patent ve Marka Kurumu’'na (TURKPATENT) devredilecektir. Bu derece 6nemli bir
yetkinin idareye gecmesi gercek anlamda bir hazirlik gerektirmektedir. Ancak yalnizca iki yillik bir stire kalmis
olsa da, iptal talepleri kuruma iletildiginde Markalar Dairesi ve Yeni- den inceleme ve Degerlendirme Kurulu
olarak iki asamall bir degerlendirme mi yapilacak yoksa tek asamali bir degerlendirme mi yapilacak; buna iliskin
Ucret politikasi nasil olusturulacak gibi hususlar hentiz netlestirilmemistir. Diizenlemenin ytiriirlige girmesi ve
TURKPATENT in iptal kararlari verme- si ile birlikte SMK’ye gére kararlarin iptali talepleri, idari islemin iptali
davasi olarak gorileceginden kesin yetkili mahkemeler Ankara Mahkemeleri olacak ve daval sifati
TURKPATENT e ait olacaktir. Dolayisi ile tiim Tiirkiye’deki kullanmama nedeniyle iptal davalari Ankara
Mahkemeleri nezdinde toplanip bu davalarin muhatabi TURKPATENT olacaktir. idarenin {izerindeki yiikiin bir
de TURKPATENT ve Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemeleri bakimindan yargisal yiik boyutu olacaktir.
Sonug olarak daha fazla Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin acilmasi beklenmektedir. Tim bu acik-
lamalar cercevesinde uygulamacilarin bir kisminin olasi tahmini kanun maddesinin yartrlGgindn
ertelenmesi olarak goriilmektedir.

2- Calisan Buluslari ile ilgili SMK Maddeleri ve Yonetmelik’in Uygulanmasi ile Ortaya Cikan Olumlu Gelismeler
ve Gri Alanlar

Yonetmeligin yayinlanmasi ile sirketlerin bulusculara 6deme yapmaya basladigi bilinmekte olup bu acidan
olumlu gelismeler s6z konusudur. Ancak Yonetmelikte net olan kavramlar olmakla beraber bir o kadar da net
olmayan hususlar mevcuttur. Ornegin, cok uluslu sirketlerde birden fazla {ilkedeki Ar-Ge calisanlari ayni proje
Gzerinde farkli yerlerden calistiginda farkl Glke hiikimlerine tabi olduklar icin farkli 6deme miktarlari ile
karsilasabilmektedir. Bu sadece bizim tlkemiz icin degil diger llkeler bakimindan da bir gri alan olarak yerini
korumaktadir. Tlrkiye'de ise asagida bahsi gecen gri alanlar netlestirilmesi gereken alanlardan bazilaridir:

- “Ogrenci Tanimi” muglakligini koruyan hususlardan birisi olup, Yiiksek Ogrenim buluslarinda Yiiksek
Ogrenim Kurumu mensubu olarak égrenciler de kabul edilmistir. Bunlarin arasinda lisans, yiiksek lisans
ve doktora 6grencileri de bulunmakta ve bu kisiler egitim hayatlarinin her asamasinda sirketlerde de
calisabilmektedir. Ozellikle sirketin calisma konusu olan bir alanda tez konusu belirlemis bir &grencinin bir
bulusa katki saglamasi halinde bunun ne kadarlik bir oraninin Yiiksek Ogrenim Kurumuna ne kadarlik bir
boliiminiin Sirkete ait olacagl sorunsall ortaya cikmaktadir. Ogrenci her iki kuruma da bildirimde
bulunmali ve bu durumda sirketin ve Universitenin slrecleri farkli hizda ilerleyebilir. Bu halde bedel
6demesinin hangi kurum tarafindan nasil yapilacagi da muglaktir.

- Bulusun sifirdan Urlin Uretimine iliskin degil de hali hazirda var olan riiniin Gzerinde yapilan
iyilestirmelere iliskin olmasi halinde (ki en ¢ok bulus tlri bu sekildedir) o Grliniin toplam satisina



katkisinin nasil hesaplanacagi gibi sorunlar ortaya cikmaktadir. Patentten elde edilen gelirin nasil
tespit edilecegi sorunu mevcuttur. Ornegin mehaz kanunun anavatani Almanya’da kanunun yaninda
sektorel bazda standardize olmus kilavuzlar (guideline) mevcuttur. Dolayisiyla bu kilavuzlarda her sektore
6zgli rakam ve oranlar yer almaktadir. Daha da 6nemlisi Alman Patent Marka Ofisi’nde bir tahkim heyeti de
mevcut ve ihtilaflar orada ¢ozilmektedir. Uygulamacilar, {ilkemizde de sekttrel bazda standardize olmus
kilavuzlarin yayinlanip, mevcut Yargi kararlarinin diizenli olarak paylasilarak, ekosistemin bu konunun
Gizerinde tartismalarda bulunmasi gerektigi ve bu gri alanlarin netlestirilmesi gerektigi gérisiindeler.

- Uygulamacilar, patent degerleme uzmanlarinin karsilarina ¢ikan endistrinin i¢c dinamiklerine yabanci
olabildigini, bu nedenle ilgili teknolojinin deger olarak ne kadar edecegini tek baslarina tespit
edemeyebilecekleri goriisiindeler. Bu gorevi veren, ilgili sektoriin icinden olan pazarlama ekipleri de dahil
olmak lizere buiylk bir heyet halinde calisiimasi gerektigi kanaatindeler. Zira patent degerlemesindeki
kabul edilebilir hata payi cok yiiksek. Tahmini alt deger ve (ist deger arasinda afaki farklar cikabilmektedir. Bu
nedenle patent degerleme uzmanlarinin yalniz birakilmamasi gerekmektedir.

- Patent portfoylerinin diizenli olarak glincellenmesi ve eski patentlerin terk edilmesi gerekebiliyor ama bu
durumda her bir buluscudan onay alinmasi gerekiyor ve bir patentte birden fazla buluscunun oldugu da g6z
online alindiginda patenti terk etme kararlarinin da kolay alinamayacagi anlamina geliyor. Bu tir zorluklar
en nihayetinde pek cok isverenin bulus yapmaktan kacinmasina sebep oluyor.

- Ozellikle biiyiik sirketlerde fazla bulus bildirimi yapildigindan ciddi is yiikii ortaya cikmaktadir. Dért ay
icerisinde arastirmak ve bulusculara doniis yapmak operasyonel anlamda ciddi sikinti olusturmaktadir.
Ozellikle sirkiilasyonun cok oldugu sirketlerde isten ayrilan buluscularin takip edilip édemelere devam
edilmesi gerektiginden ve bu tir bir takip slirecinin her zaman miimkiin olmamasindan kaynakli sorunlar
ortaya cikabiliyor. insan Kaynaklari ve Mali isler’in 6zellikle patent degerlemesi konusunda dirsek dirsege
calismasi ve uzun saatlerin harcanmasi gerekmektedir.

Sonug olarak Kanun ve Yonetmelik bulus sayisinin artirilmasini tesvik etmek lizere hazirlanmis olsa da
bir noktada isverenler bakimindan bu is ylikiiniin altina girilmek istenmemesi nedeniyle bulus sayilarinda
diisus de gorilebilmektedir.

- Ticari sir meselesinde Kanun nasil degerlendirilecek, 6demeler nasil yapilacak konusu da bir gri alan olarak
mevcudiyetini korumaktadir.

3- Onceki haklarin etkisi miiessesesi (SMK md.155)

SMK md 155 uyarinca “Marka, patent veya tasarim hakki sahibi, kendi hakkindan daha énceki riichan veya basvuru
tarihine sahip hak sahiplerinin acmis oldugu tecaviiz davasinda, sahip oldugu sinai miilki- yet hakkini savunma
gerekcesi olarak ileri stiremez.” Ancak uygulamada Mahkemelerin bu maddeyi uygularken &zellikle ihtiyati tedbir
talepli acilan davalarda tedbir karari bakimindan bazi cekinceleri oldugu goriilebilmektedir. Davalinin davaya
dayanak marka, tasarim hakkindan daha sonraki tarihli bir marka veya tasarimin varligi halinde bariz kétii niyet
tespit edilemedigi takdirde tedbir kararinin verilemedigi 6rnekler goriilmektedir. Halbuki kanun lafzinda kot
niyetin aranmadigi aciktir. Bu nedenle uygulamacilar genel olarak 155. Madde uygulanirken davaliya ait sonraki
tarihli hakkin koti niyetli olarak elde edilip edilmedigine bakilmaksizin bu maddenin uygulanmasi gerektigi
kanaatindeler.

Bunun yaninda, davaliya ait hakkin daha evvel TURKPATENT nezdinde yiiriitiilen bir ihtilaf sonrasinda YiDK karar
iptal davasi siirecini de gecip tescil edilmesi halinde yine de bu kanun maddesinin uygulanip uygulanamayacagina
dair netlik bulunmamaktadir. Teoride madde uygulanabilir goriinse de uygulamada davaci ve davali arasinda daha
evvel goriilen bir YIDK karar iptal davasinin davali lehine sonuclanarak markanin tesciline karar verildigi bir
senaryoda SMK md.155'in ayni taraflar arasindaki marka tecaviizii davalarinda uygulanabilir olup olmadig
tartismalidir.

4- Kullanimin ispati icin Gerekli Kriterlerin Degerlendirilmesi



Markanin kullanimi konusunda Ulkemizdeki uygulamaya gore hak sahibinden Grinlerin fiillen kendisi
tarafindan satilmasi ve fatura sunmasi beklenmektedir. Halbuki bir sirket Grinlerini Tirkiye'de dogrudan
kendisi satmasa da Uriinleri pek cok mecrada ticlinc kisiler tarafindan satisa cikariliyor olabilir. Bu durumda bu
Urtinlerin ticari hayata sunulmasi sirf hak sahibi tarafindan gerceklestirilmedigi icin, ya da internet sitelerinden
Turkiye'ye satis imkani oldugu ispatlanabildigi halde sirf fatura sunulmadigi icin kullanimin olmadiginin iddia
edilmesi hakkaniyete aykiridir. Buna iliskin olarak da uygulamanin gelistirilmesi gerekmektedir.

5- Bilirkisilik Miiessesinde Yasanan Aksakliklar

Bilirkisilerin yasadigi sorunlar: Bilirkisilerin bir bélimintn cok ciddi bir dosya yiiki altinda oldugu aciktir.
Her gelen raporun ek rapora gitmesi sonrasinda bu yiik daha da artmaktadir. Ozellikle heyettekilerin e-imza
kullanmamasi neticesinde ve her bir bilirkisinin farkl yerlerde ikamet etmesi sebebiyle bu siirec bilirkisiler
icin ciddi yikler olusturmaktadir. Bilirkisilerin ayirdigi mesaiye gore verilecek bilirkisi ticret bedellerinin de
ozellikle son 5 yil icerisinde giderek daha da diisiik kaldigi gériilmektedir. Ozellikle patent konusunda uzman
bilirkisilerin sanayi bolgelerinde inceleme yapmalari ve mahkemeye gitmeleri beklenmektedir. Ayrica
bilirkisiler siklikla ek rapor talepleri ile karsilasmaktadir. Dolayisi ile bilirkisilik ticretleri belirlenirken bu ttr
durumlarin da dikkate alinmasi gerekmektedir. Tim bu nedenlerle pek ¢ok yetkin bilirkisi, bilirkisiliklerini
dondurmus vaziyettedir.

Bilirkisilik miiessesesi ile ilgili olarak fikri haklar ekosisteminin yasadigi sorunlar: Hakimlerin ve avukatlarin
patent ve faydali model gibi daha kompleks konularda egitim almasi gerektigi ya da hukuk hakimlerinin yaninda
teknik hakimlerin de bulunmasi gerektigi yoniinde goriisler mevcut. Ornegin Almanya uygulamasinda catalli
sistem bulunmaktadir. Tecaviiz davalarina ve hiikiimsiizliik/iptal davalarina farkli mahkemeler ele almaktadir.
Hukiimstizliik davalarinda teknik hakimlerin de gérev yaptigi bilinmektedir.

Markalar bakimindan da ézellikle uzmanlardan olusan bir kurul olan YIDK tarafindan verilen bir karara iliskin
yine ihtisas mahkemesi tarafindan yapilacak bir yargilamada ihtisas mahkemesinin (varsayimsal olarak uzman
oldugu distintilen hakimlerin yer aldigi mahkemeler) her olayda bilirkisi he- yetinden rapor almasinin yargilama
ekonomisine uygun oldugu tartismalidir. Bilirkisilik miiessesinde yasanan sorunlarin ciddi bir sekilde ele alinmasi
gerekmektedir. Bu konuda hem mahkemeler, hem bilirkisiler hem de yargilamanin taraflari ciddi sorunlar
yasamakta olup, ilkemiz yargi sisteminin kanayan yarasi haline gelmis olan bilirkisilik miiessesesine iliskin
acil diizenlemeler getirilmelidir.



*Avukat, Ozdirekcan Diindar Senocak Ak Avukatlik Ortakhigi, bekem@odsavukatlik.com
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