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1)

Esdegerler doktrini AIPPI tarafindan daha dnce Patent korumasinin kapsaminin
tanimlanmasinda esdegerlerin ve tescil ge¢misinin rolii (Lucerne 2003) konulu Q175
Yonergesi ve Tescil sonrasi patent islemlerinde tescil ge¢misinin kullanimi (Seul
2012) konulu Q229 Yonergesi kapsaminda ele alinmisti. Bu yonerge, Yonerge Q175
ve Yonerge Q229 kapsaminda dikkate alinmayan konulari ele almaktadir.

Q175 yonergesinde AIPPI tarafindan alinan karara gore, “bir unsur, asagidaki
durumlarda bir istemde talep edilen bir unsura egdeder olarak kabul edilecektir: eger

4.a) s6z konusu unsur, esas itibariyla istemde talep edilen unsur ile ayni islevi
goruyor, bu islevi esas itibariyla ayni sekilde gergeklestiriyor ve ayni sonucu
ortaya ¢ikariyorsa, ve 4.b) istemde talep edilen unsur ile s6z konusu unsur

arasindaki fark, ihlalin gerceklegtigi tarihte teknikte uzman kisinin gérisiine gére
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dnemli degilse”.

Buna karsilik, bir unsur 5.a) “teknikte uzman bir kiginin bagvuru tarihinde ilgili unsurun
koruma kapsami disinda oldugunu diistinmiis olmasi veya 5. b) sonug olarak istemin
dnceki teknigi veya onceki teknikte asikar olani kapsamasi veya 5.c) patent sahibinin,
dnceki teknige iliskin yapilan itirazlari bertaraf etmek igin s6z konusu patentin tescil
dncesi iglemler sirasinda bunu agikga ve net bir sekilde istemin diginda birakmasi
halinde”, bir unsur bir istemdeki unsura esdeger olarak kabul ediimeyecektir.
Yonerge Q229, 5¢ maddesinin hari¢ tutulmasini tekrar onaylamaktadir.

Bu Yonerge, patent hukukunda esdegerler doktrini kapsamindaki ihlal konusu ile ve
ozellikle ihlal ile gegerlilik arasindaki simetri eksikligi ile ve patent spesifikasyonunda
aciklanan (koruma talep edilmeyen) alternatif yapilandirmalarin esdegerlik yoluyla
ihlalin degerlendirilmesindeki roli ile ilgilidir.

AIPP| Ulusal ve Bélgesel Gruplarindan ve Bagimsiz Uyelerinden, bu Yénergeye
iligkin olarak ulusal ve bolgesel yasalarla ilgili ayrintili bilgi ve analizler sunan 40 adet
Rapor alinmistir. Bu Raporlar, AIPPI Genel Raportor Ekibi tarafindan incelenmis
olup, bir Ozet Rapor haline getirilmistir (asagidaki baglantilara bakiniz). Bu Raporlar,
uyumlastirmanin arzu edilir olduguna dair genis bir mutabakati bildirmektedir.

Bu Yonergenin konusu, Ekim 2023'te istanbul’da yapilan AIPPI Diinya Kongresinde
0zel bir Calisma Komitesi blnyesinde ve yine bir tam katilimli Genel Oturumda daha
detayll olarak gorUsulms ve akabinde AIPPI Yiritme Komitesi tarafindan mevcut
Yonerge olarak kabul edilmistir.

AIPPI agagidaki kararlar almigtir:

1) Bir esdegerlik doktrinine olan ihtiyag devam etmektedir. Esdegerler dokirini

uclincl kisiler agisindan hukuki kesinligi dikkate almalidir.

2)  Yonerge Q175, 4.a maddesi hari¢ olmak Uzere onaylanmis olup, 4.a paragrafinin

asagidaki sekilde tadil edilmesi gerekir:

“Bir unsur agadidaki durumlarda bir istemdeki bir unsura esdeger olarak kabul
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edilecektir:
“4.a) s6z konusu unsurun, isteme konu unsurla esas itibariyla ayni sonucu
liretmek (izere esas itibariyla ayni iglevi esas itibariyla ayni sekilde yerine
getirmesi;”

Esdegerler doktrini kapsamindaki ihlallerden, patent sahibi, onceki teknige iligkin
bir itirazin Ustesinden gelmek igin bunlari istemlerden agik ve net bir sekilde harig
tutmadigi surece, tescile kabul edilen istemlerde tam anlamiyla belirtilen ilgili
unsurun olasi alternatifleri olarak patent spesifikasyonunda agiklanan
yapilandirmalar mutlaka harig tutulmamalidir.

Esdegerler doktrini, ya bir patent bagvurusunun tescil ediimeden Once
incelenmesi sirasinda ya da bir patentin bir patent tescil makami tarafindan tescil
sonrasi yeniden incelemesi sirasinda patentlenebilirligin degerlendirilmesinde
uygulanmamalidir.

Esdegerler doktrini, bir yetkili makam tarafindan tescil edilmis bir istemin
gecerliliginin degerlendirilmesinde uygulanmamalidir.

Bir yapilandirma onceki teknikte agiklanmig ise veya onceki teknikte asikar ise,
ilgili yapilandirma esdegerler doktrini kapsaminda bir istemi ihlal edemez.
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