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Tescil sonrasi patent takip islemlerinde kovusturma tarihgesinin kullanimi

AIPPI
Asagidakiler dikkate alinarak:

1) Tescil sonrasi patent islemlerinde bir patentin kovusturma tarihgesinin kullanimi, gesitli Glkelere ve
bolgelere gore degisen cesitli uygulamalarin mevcut oldugu bir alan olarak kalmaktadir.

2) Bu konuya, Q142 (“istemlerin genisligi, tarifname ile destek ve patentlerin koruma kapsam/”) ve
Q175 (“Patent korumasinin kapsaminin tanimlanmasinda denkliklerin ve kovusturma tarihgesinin
rolii”) sorularinda oldugu gibi AIPPI'in 6nceki calismalarinda deginilmistir.

3) 1998’deki Rio de Janeiro Kongresinde, Q142 baglaminda asagidakilere karar verilmistir:

5. Tarifnamedeki spesifik ifsaatlarin istemlerinde herhangi bir genellemeyi dogrulamak igin inceleme
esnasinda ya da “inter parte” islemleri esnasinda tevdi edilen materyal:

a) tevdi edilen patent basvurusunun ifsaatinin kapsami lizerinde hicbir etkiye sahip olmayacaktir;
b) patentin bir pargasini teskil etmeyecektir;

c) tevdi edilen tarifnamedeki hicbir yanhshgi giderme islevi gérmeyecektir.

4) Kovusturma tarihgesi konusu Q175’in baglaminda da diisiinilmistiir ancak 2003’te Lucerne icra
Komitesinde ulasilan karar, denklikler baglaminda kovusturma tarihgesinin kullanimiile sinirh
olmustur ve asagidaki gibidir:

Bir unsurun bir denklik olarak dikkate alinmasina ragmen, bir patent isteminin sagladigi koruma
kapsami asagidaki durumlarda denkligi kapsamayacaktir: {....)

¢) patent sahibinin, bir énceki teknik itirazinin listesinden gelmek igin ilgili patentin kovusturmasi
esnasinda istemden bariz ve agik bir sekilde harig¢ tutulmasi.

5) Q229 hakkindaki mevcut kararin baglaminda, “kovusturma tarihgesi” asagidaki anlamlara
gelecektir:

a) istemlerde, tarifnamede ve sekillerde yapilan degisiklikler dahil olmak lizere inceleme
asamasinda patent basvurusunda yapilan degisiklikler; ve



b) inceleme asamasinda inceleme uzmanina sunulan arglimanlar ve basvuru sahibi tarafindan
benimsenen pozisyonlar

ilk tevdi edilen basvuruda yapilan beyanlar ve tanimlar, “kovusturma tarihgesi” olarak dikkate
alinmayacaktir. “inceleme asamasi” ilk inceleme ve herhangi bir miiteakip inceleme, itiraz ya da
yeniden inceleme anlamina gelecektir ve ancak mahkeme islemlerini hari¢ tutmaktadir. ilave
aciklamalar igin, aksi ifade edilmedikce, “kovusturma tarihgesi” terimi yabanci kovusturma tarihcesini
icermez.

6) Q229 hakkindaki mevcut kararin baglaminda “tescil sonrasi islemler” bir patent isteminin koruma
kapsaminin tespit edilmesindeki 6zellikle asagidaki islemler olmak lzere biitlin islemleri icerecektir:

a) 6rnegin asagidakiler dahil bir patent mercisi nezdindeki islemler
i) yeniden inceleme ya da yeniden tescil;
i) itiraz; ve
iii) iptal islemleri; ve
b) 6rnegin asagidakiler dahil bir mahkeme nezdindeki islemler:
i) ihlal etmeme beyanlari dahil ihlal
i) iptal ve/veya

iii) ifsaatin desteklenmesi/yeterliligi.

Asagidakiler g6z 6niine alinarak:

1) Hemen hemen bitiin hukuki sistemler, bir patent hakkinin ihlal edilmesiyle suclanabilen tgiinci
sahislar icin hukuki belirsizligin sagladigi ¢ikari kabul etmektedir.

2) Bircok hukuki sistem, bir patent sahibinin kovusturma tarihcesinde ve tescil sonrasi takip
islemlerinde tutarsiz pozisyonlar almasindan yararlanmasini 6nlemeye ¢alisan tizik hikiimlerine,
ictihatlara ve/veya yasal doktrinlere sahiptir.

3) Hukuki belirsizligin sagladigi ¢ikara, istemlerin yorumlanmasi esnasinda kovusturma tarihcesi
kullanilarak el verilip verilmedigi ya da alternatif olarak, tarifnamenin ve cizimlerin isiginda
yorumlanmis olarak ancak kovusturma tarihcesi ile ilgili olmayarak istemlerin anlatiminin kesin olmasi
gerekip gerekmedigi konusunda soru isareti olusmaktadir.

4) Bu sorulara, farkl hukuk sistemlerinde farkli yanitlar gelmistir.



5) Kovusturma tarihgesinin tescil sonrasi takip islemlerinde kullanilmasi baglaminda, patent sahibi icin
adil bir korumanin saglanmasi gerektigi dikkate alinarak ihlalle suglanan ti¢clinci sahislarin ve patent
sahibinin ¢ikarlari arasinda bir denge kurulmasi zorunludur.

6) Gercekten mimkiinse, istem olusturulmasi baglaminda kovusturma tarihgesinin kullanilmasina,
siklikla itiraz hakkinin diismesi, hakkin yitirilmesi, haklarin terki ya da haksiz muamele kanunlari gibi
farkli genel medeni ya da misterek hukuk doktrinleri bazinda farkli hukuk sistemlerinde farkh
sekillerde hitap edilmesi bakimindan, AIPPI, spesifik olarak patent hukuku baglaminda kovusturma
tarihgesinin kullanimi hakkinda belirli ilkeleri harmonize etmek istedigini ifade etmektedir.

Asagidakilere karar verilmigtir:

1) Kavusturma tarihgesi mimkin oldugunca kamuya acik olarak ve tercihen internet vasitasiyla
olmak lzere seffaf ve kolayca erisilebilir bir sekilde yapilmahdir.

2) Patent korumasinin kapsaminin tespit edilmesi icin birincil kaynak, tarifnamenin ve gizimlerin
1Isiginda, istemlerin anlatimlari olacaktir ¢linkl bu sozcukler ilgili teknikte uzman bir kisi tarafindan
anlasilacaktir. inceleme asamasinda, bir istemin kapsaminin sinirlandirilmasi anlamina gelen inceleme
asamasinda verilen beyanlar, miimkiin oldugunca, istemlere sinirlamalar olarak ilave edilmelidir ya da
uygun olan yerlerde tarifnamede ya da cizimlerde feragat olarak ilave edilmelidir.

3) Belirli sartlar altinda ve is burada ortaya koyulan belirli sinirlamalari dikkate alarak, kovusturma
tarihgesi, kamuya agik olmasi sartiyla tescil sonrasi islemlerde hesaba katilacaktir.

4) Kovusturma tarihgesi, bir tescil sonrasi takip isleminin taraflarinca gerekce gosterilebilmelidir.
Ancak, kavusturma tarihgesi sadece taraflardan birinin bunu gerekce géstermesi sartiyla tescil sonrasi
islemlerde dikkate alinacaktir.

5) Kovusturma tarihgesi, patentin icindeki tarifname ve cgizimler isiginda istemlerin anlami tarafindan
dogrulanandan daha genis bir sekilde, bir istemin bir yorumlamasi icin destek islevi goremez.

6) Kovusturma tarihgesi, teknikte uzman kisiler tarafindan anlasilacagi gibi, belirsiz olarak anlatilan
istem 6zelliklerinin anlamini tesis etmek amaciyla tescil sonrasi takip islemlerinde hesaba katilabilir.

7) Kovusturma tarihgesinin, basvuru sahibi tarafindan ya da adina verilen bir agik ve celiskisiz (ve
patentin tescile baglanmasindan 6nce geri ¢ekilmemis) beyani icerdigi ve bundan basvuru sahibinin
baska tirli dahil edilecek olan koruma kapsamindan feragat ettigi ya da bunu terk ettigi sonucunun
cikarildig yerlerde, koruma kapsami, tescil sonrasi takip islemlerinde buna uygun olarak
sinirlandirilacaktir.



8) inceleme siirecinde bir dnceki asamadan alinan kovusturma tarihgesinden gelen belirli bir
degisikligin ya da argiimanin, tescil sonrasi takip islemlerinde hesaba katilmasinin gerekli olup
olmadiginin dikkate alinmasinda,

a) ilk inceleme esnasinda ya da inceleme siirecindeki daha sonraki bir asamada belirli bir
degisikligi ya da s6z konusu argimanin yapilip yapilmadigi;

b) belirli degisikligin ya da argiimanin istemler, tarifname ya da sekillerle ilgili olup olmadigi;
yada

c) degisikligin ya da argiimanin yapildigi islemin tiirt

fark etmeyecektir.

9) ispatlayici degerine halel getirmeksizin, bir birinci tilkedeki bir inceleme siirecinden gelen takip
tarihgesi, ikinci bir tilkedeki tescil sonrasi islemlerde hesaba katilabilir.



