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MARKA INCELEMESINDE MUTLAK RET NEDENLERI *

I- TANIMLAR ve GIRIS:

Mutlak Ret Nedenleri (absolute grounds for_refusal): Mutlak ret nedenleri basvurusu
yaptlan kelimenin / seklin kendisinden (anlam, gériiniim, vs.) kaynaklanan ret nedenleridir.
Ofis tarafindan resen incelenecek ret nedenleri anlamina gelmez.

Nispi Ret Nedenleri (relative grounds for refusal): Basvurusu yapilan kelimenin / seklin
uclnci kisilerin 6nceki marka haklariyla ¢atismasi durumunda ortaya ¢ikan ret nedenleridir.
Farkli tlkelerin farkli mevzuatlarina gére resen ya da ilana itiraz tizerine incelenebilir. Ilana
itiraz Uzerine incelenecek ret nedenleri anlamina gelmez.

Cornish, mutlak ve nispi ret nedenleri arasindaki farki takip eden bicimde aciklamaktadir:

*“...(ret nedenleri) iki kategoriye ayrilmaktadir:

a) mutlak nedenler, ayirt edicilige iligkin olarak isaretin kendisinden kaynaklanan (inherent)
uygun bulunmama hallerine ve kamu yarari ile ilgili belirli uygun bulmama hallerine
iligkindir; ve

b) nispi nedenler, bagka bir tacirin veya sahibin (isaretle) catisan 6nceki haklara sahip
olmasi durumunda ortaya ¢ikar.” *

Bainbridge ise, mutlak ve nispi ret nedenleri arasindaki farki asagidaki bicimde ifade
etmektedir:

“...mutlak ret nedenleri acisindan reddedilen markalar, belirli istisnalar hari¢ olmak Uzere,
kendiliginden tescil edilemez niteliktedir. Nispi nedenler acisindan, basvurulan marka ve
onceki markalar veya onceki diger haklar arasindaki iligki 6nemlidir. Nispi ret nedenleri
tescilli markalara tecaviiziin séz konusu oldugu durumlarla yakin paralellik icermektedir.”” 2

Genel Yanhs Algilama / Bilgi: Tirkiye’de akademide, literatiirde yer edinmis énemli bir
yanlis algilama / bilgi s6z konusudur. Mutlak ret nedenleri Ofis tarafindan resen incelenecek
ret nedenleri olarak algilanmakta, nispi ret nedenleri ise ilana itiraz Uzerine incelenecek ret
nedenleri olarak degerlendirilmektedir. Bu bilgi yanhistir.

Marka ofisleri, nispi ret nedenlerini resen, ilana itiraz (izerine ya da hem resen hem de ilana
itiraz Gzerine iki asamali olarak inceleyebilir. Nispi ret nedenleri bakimindan énemli olan
husus, basvurusu yapilan kelimenin veya seklin tgiincu kisilerin énceki marka haklariyla

* Calisma igeriginde atifta bulunulan Yargitay kararlari, Dr. Hakan Karan — Mehmet Kilig’a ait Markalarin
Korunmasi 556 sayill KHK Serhi ve lgili Mevzuat (Turhan Yayinevi, 2004) adli kitap s.100 ila 194’den
derlenmistir.

! W.R. CORNISH, Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Alleged Rights (Third Edition),
Londra, Sweet & Maxwell, 1996, s. 584-585.

2 David | BAINBRIDGE, Intellectual Property (Fifth Edition), Harlow, Pearson Education Limited, 2002, s. 556.



(aynihik, ayirt edilemeyecek derecede benzerlik, Karistirilabilecek, iliskilendirilebilecek
derecede benzerlik, eskiye dayali kullanim, taninmishlik, vb.) catisma icerisinde olmasi
durumudur.

Mutlak ret nedenlerinde degerlendirmede esas olan basvuruyu olusturan kelimenin / seklin
kendisinden (anlamindan, gorinimden, biraktigi baskin izlenimden) kaynaklanan ret
durumudur. Mutlak ret nedenleri Gglinci kisilerin onceki haklariyla bir catisma olmasi
durumunu kapsamaz. Bununla birlikte, mutlak ret nedenleri de ilana itiraz (zerine veya
ilandan sonra Ggtncl Kisi gorust prosediri dogrultusunda incelenebilmektedir. 556 sayili
Kanun Hikmiinde Kararname (KHK)’nin 35inci maddesi hiikmiine gore “Tescil basvurusu
yaptimig markanin 7 nci ve 8 inci madde hikimlerine gore tescil edilmemesi gerektigine
iligkin itirazlar ile bagvurunun kotl niyetle yapildigina iliskin itirazlar ilgili kigiler tarafindan
marka bagvurusunun yayinindan itibaren Gc¢ ay igerisinde yapilir.” Yani 7nci madde
kapsamindaki ret gerekceleri ilana itiraz (izerine de degerlendirilebilir. Ayni KHK’nin 34inci
maddesi kapsaminda diizenlenen tgiincu Kisilerin gorisleri muessesesi de benzer bir yaklagim
icermektedir. HUkim takip eden sekildedir: “Marka bagvurusunun yayinindan sonra,
herhangi bir gercek veya tizel kisi veya herhangi bir grup veya hizmetleri temin edenler,
ureticiler veya imalatcilari temsil eden bir organ, tacir veya tiketiciler, 7nci maddeye gore,
markanin tescil igin yeterli nitelikleri tagimadigini belirten yazili gorugslerini Enstitlye
sunabilir. Ancak bu Kigsiler, Enstitli nezdinde islemlere taraf olamaz.”

Aciklandigl ve goraldigli Gzere, mutlak ret nedenleri kategorisinin resen incelenecek ret
nedenleri anlami ile, nispi ret nedenleri kategorisinin ise ilana itiraz Gzerine incelenecek ret
nedenleri anlami ile ilintisi bulunmamaktadir.

Yanlis Algilama / Bilginin_Gerekgesi: Yanlis bilginin gerekgesi 556 sayili KHK’nin 7nci
maddesi i¢in secilen baslkla maddenin igerigi arasindaki uyumsuzluktur. 7nci madde “mutlak
ret nedenleri” bashgini tasimasina ragmen 7/1-(b) bendi 6nceden tescilli veya basvurusu
yaptimis markalarla ayni tir mallari/hizmetleri kapsayan ayni ya da ayirt edilemeyecek
derecede benzer markalarin reddedilecegi hikmini icermektedir. Dolayisiyla 7/1-(b)
bendinde sayilan hal t¢unci Kkisilerin dnceki haklariyla ¢atismayi igceren bir durumdur ve nispi
bir ret nedenidir. Ancak, 7/1-(b) bendi nispi bir ret nedeni olmasina ragmen mutlak ret
nedenleri basligini tastyan 7nci madde kapsaminda sayilmistir. Bu durumun yol actigl sonug
ise, Turkiye’de mutlak ret nedeni teriminin gercek anlamini yitirerek resen incelenen ret
nedenleri olarak algilanmasi ve nispi ret nedenlerinin de gercek anlamini kaybederek itiraz
uzerine incelenen ret nedenleri gibi bir anlam kazanmasidir. Kazanilan bu anlamlar yanlistir,
ancak bu yanlshk KHK’dan kaynaklanarak akademik metinler dahil bircok kaynaga yansimig
durumdadir. Bahsedilen yanhislik yeni Marka Kanunu Tasarisinda duzeltilmis ve yanls
basliklar terk edilmistir.

Mutlak Ret Nedenleri ve Kamu Yararli

Mutlak ret nedenleri ulusal ve uluslararasi literatiirde kamu yarar ilkesi ile iliskilendirilmekte
ve mutlak ret nedenleri kapsamina giren isaretlerin tescil edilmemesi suretiyle kamu yararinin
korundugu kabul edilmektedir.

Arkan, mutlak ret nedenleri ile kamu yarar iliskilendirmesini “...mutlak ret nedenleri,
toplumun cikarlariyla yakindan ilgili olup, TPE tarafindan resen dikkate alinir.” * ifadesi ile

® Sabih ARKAN, Marka Hukuku Cilt I, Ankara, Ankara Uni. Hukuk Fakiiltesi Yayinlari No: 520, 1997, s. 71.



yaparken; Tekinalp ayni iliskilendirmeyi *““Mutlak ret nedenleri marka olarak secilmis
bulunulan isaretin niteliginden kaynaklanan itirazlardir...ltiraz  dayanagini  kamu
menfaatinde, hatta diizeninde bulur. Bu kategori icine giren isaretlerin, baska bir kisiye ait
olduklari veya uzerlerinde tglincu kigilerin haklari bulundugu igin degil; aksine — dini veya
ahlaki sebeplerle veya herkesin kullanimina acik tutulmalari geregi dolayisiyla ya da ayirt
etme gucine sahip olmamalari gibi nedenlerle — tizerlerinde hi¢ kimse hak iddia edemeyecegi
icin, marka olarak tescilleri reddedilmektedir.” * ifadesi ile yapmustir.

Mutlak ret nedenleri ile kamu yarari ilkesinin baglantisi Avrupa Topluluklari Adalet Divani
(ATAD) kararlarinda da kurulmustur. ATAD, “Libertel” kararinda tanimlayicilik gerekcesini
kamu vyarari prensibi ile takip eden bigimde iliskilendirmistir: *““Avrupa Topluluklari
Andlagmasi’nin kurmaya ve surdirmeye calistigi bozulmamis rekabet sisteminde marka
haklarinin asli bir unsur oldugu yerlesmis bir ictihat niteligindedir. Markalarin sahiplerine
sagladigi haklar ve yetkiler bu amacin 1siginda degerlendirilmelidir. Direktif Madde 5(1)
cercevesinde marka, sahibine tescil kapsamindaki mallara ve hizmetlere iliskin olarak, tescil
edilen igaret icin sinirsiz bir sire boyunca tekel kurmasina izin verecek, minhasir haklar
saglamaktadir. Bir markanin tescil edilmesi imkani, kamu yararina iliskin gerekcelerle
sinirlandirilabilir. Bu nedenle, Direktifin glinci maddesinde yer alan marka tescili ret
nedenleri, her birinin temelini olusturan kamu yarari isiginda yorumlanmalidir. Direktif
Madde 3(1)(c) ile ilgili olarak, Mahkeme bu hikmdn, tescilin talep edildigi mallara ve
hizmetlere iligkin olarak tanimlayici olan igsaretlerin ve unsurlarin herkes tarafindan
serbestge kullaniimasinin saglanmasi yoluyla kamu yararina bir amaci yerine getirdigi
go6rustindedir.” °

ATAD “Eurohypo” kararinda ise 40/94 sayili Topluluk Marka Tizigl Madde 7(1)(b)’de yer
alan ayirt edici nitelikten yoksunluk gerekgeli ret gerekgesini kamu yarari ilkesi cergevesinde
asagidaki bicimde agiklamaktadir: ““Adalet Divani ret nedenlerinin her birinin ret nedeninin
temelini olusturan kamu yarari dikkate alinarak yorumlanmasi gerektigini dnceden agik
olarak belirtme firsatini bulmugstur. Ret gerekgelerinin her birinin incelenmesinde dikkate
alinan kamu vyarari, inceleme konusu ret gerekcesinin kendisinden kaynaklanan farkl
yaklagimlari yansitabilir veya mutlaka yansitmahdir. Bu baglamda, 40/94 sayili Tiziuk Madde
7(1)(b)’nin temelini olusturan kamu yarari ilkesinin kesinlikle bir markanin asli
fonksiyonundan (markal Griinlin veya hizmetin tuketicisinin veya son kullanicisinin, mal veya
hizmetin kaynagini, farkli kaynaktan gelenlerle karistirmasi ihtimaline izin vermeksizin, ayirt
etmesini garanti altina almak) ayri bicimde distnilemeyeceginin alti cizilmelidir.” 6

Kamu vyarari ilkesi ve mutlak ret nedenleri iligskilendirmesi, 556 sayili KHK’da yer alan
mutlak ret nedenleri agisindan asagidaki bicimde kategorilere ayirilabilir:

1- Marka olma 0zelligine sahip olmayan isaretlerin marka olarak tescil edilmelerini
engelleyerek kamu yararina hizmet eden ret nedenleri (5inci madde kapsaminda sayilan
marka olabilecek isaretler kapsamina girmeyen isaretlerin reddedilecegi diizenlemesini iceren
556 sayili KHK 7/1-(a) bendi).

* Unal TEKINALP, Fikri Miilkiyet Hukuku (Dérdiincii Baski), istanbul, Arikan, 2005, s. 376.
> ATAD, Case C-104-01 sayil — 6 Mayis 2003 tarihli karar, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau.,
paragraflar: 48-52.

6 ATAD, Case C-304-06 sayili — 8 Mayis 2008 tarihli karar, Eurohypo AG v. Office for Harmonization in the
Internal Market (Trademarks and Designs)., paragraflar: 55-56.



2- Tescil talebinin konusu mallar / hizmetler bakimindan ayirt edici nitelige sahip olmayan
veya tanimlayicl, ticaret alaninda herkes tarafindan kullanilabilir nitelikte olan, mala asli
degerini veren kelime veya sekillerin marka olarak tescil edilmesini engelleyerek ve bu tip
isaretlerin ticaret alaninda ortak kullanima agik bicimde kalmasini saglayarak kamu yararina
hizmet eden ret nedenleri (556 sayili KHK 7/1-(a),(c),(d),(e) bentleri).

3- Kamu duzenine, genel ahlaka aykiri olan veya tescil kapsaminda bulunan mallarin /
hizmetlerin dogasina, kaynagina iliskin olarak yaniltici nitelikte olan veya dini, tarihsel,
kilturel degerler bakimindan topluma mal olmalari nedeniyle bir kisi adina marka olarak
tescili uygun bulunmayan isaretlerin tescil edilmesini engelleyerek kamunun genel yararini
koruyan ret nedenleri (556 sayili KHK 7/1-(f),(h),(j),(k) bentleri.

4- Tirkiye'nin taraf oldugu Paris SOzlesmesi uyarinca marka olarak kullanimi yasaklanan
devlet, hukimranlik amblemlerinin, bayraklarin, vs. marka olarak tescil edilmesini engelleyen
ret nedeni (556 sayili KHK 7/1-(g) bendi).

5- Yukarida sayilan bentler disinda kalan 7/1-(b) ve (1) bentleri kanaatimizce aslen dnceki hak
sahiplerinin onceki haklarinin korunmasina yonelik hikumler igerdiginden (ve bu nedenle
mutlak degil nispi ret nedenleri olduklarindan) dogrudan kamu yarari ile iliskilendirilebilir
nitelikte degildir. Eger, halkin malin / hizmetin kaynagina iliskin olarak ayni / benzer
markalarin ayni kaynaktan geldigini distinecegi ve bu nedenle bu tir markalarin tescilinin
engellenmesinin dogrudan kamu yarari ile ilintili oldugu 6ne sirtilecekse, kanaatimizce ayni
amaca yonelik 8inci madde kapsamindaki tim nispi ret nedenlerinin de dogrudan kamu
yararina hizmet ettigi kabul edilmelidir. Yazarin gorusa, 7/1-(b),(1) bentleri ve 8inci madde
kapsaminda diizenlenen ret nedenlerinin ana amacinin dnceki hak sahiplerinin dnceki tarihlere
dayanan (farkli sekillerde ortaya ¢ikan) onceki haklarinin korunmasi oldugu, bu tip haklarin
kamu yarari ile iligkisinin dogrudan olmadigi, 7/1-(b),(1) bentleri ve 8inci madde kapsaminda
halkin markalari karistirmasinin engellenmesinin kamu yararina hizmet ettigi 6ne surilecekse
dahi kamu yarari ile baglantinin dogrudan degil, dolayli olarak ortaya ¢iktigidir.

KHK’nin 7nci maddesinde sayilan ret hallerinden 7/1-(a),(c),(d),(e),(f) bentleri ile 7/2
fikrasinda yer alan kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik istisnasi bu calismada
aciklanmaya calisilacaktir. KHK kapsaminda dizenlenmis diger mutlak ret nedenleri
calismanin batinliginian ve amaca uygunlugunun saglanmasi endiseleriyle calisma kapsami
disinda tutulmustur.

Mutlak ret nedenlerinin icerigine gegmeden 6nce KHK’da sayilan mutlak ret nedenlerinin
kaynaklari konusunda bilgi verilmesi kanaatimizce yerinde olacaktir.

II- 556 SAYILI KHK’DA DUZENLENMIS MUTLAK RET NEDENLERININ
KAYNAKLARI

A- SINATI MULKIYETIN KORUNMASINA DAIR PARIS SOZLESMESI

Sinai mulkiyetin korunmasina dair ilk uluslararasi sézlesme niteliginde olan 1883 tarihli Paris
Sozlesmesi’nin marka korumasina iliskin maddelerinde sozlesmeyi imzalayan Paris Birligi
uyesi Ulkelerin hangi durumlarda marka basvurularini reddedebilecekleri genel ilkeler
anlaminda hikme baglanmistir.

Sozlesme’de belirtilen temel ilkeler asagidaki sekilde 6zetlenebilir:



1- Markanin basvuru ve tescil kosullari her (lke tarafindan kendi ulusal mevzuatinca
belirlenecektir (madde 6).

2- Hicbir marka mense Ulkesinde tescilli olmamasi veya iptal edilmis olmasi gerekce
gosterilerek birlik tyesi baska bir tlke ofisi tarafindan reddedilmez (madde 6).

3- Paris Sozlesmesi’nin birinci mukerrer 6nci maddesi anlamindaki taninmis markalar tye
ulkenin mevzuatinin ¢izdigi sinirlar baglaminda resen veya ilgili tarafin itirazi (zerine
reddedilecektir.

4- Uye ulkeler, ilgili otoritelerce yetki veya izin verilmeden basvurusu yapilan ve markayi
veya markanin bir unsurunu olusturan devlet amblemleri, bayraklari, uluslararasi ¢rgut adlari,
resmi isaretler, vb. tirde basvurulari reddedecektir (ikinci mikerrer 6nci madde hikmd).

5- Doérdunct mikerrer 6nci madde A paragrafina gére mense Ulkesinde usulline uygun olarak
tescil edilmis markalar Birlik Gyesi diger Ulkelerde de, ayni maddede belirtilen istisnalar sakli
kalmak kosuluyla, korunacaktir. Ret nedeni olarak kabul edilebilecek istisnalar ayni maddenin
B paragrafinda belirtilmistir. Istisnalar anahatlariyla asagidaki sekilde 6zetlenebilir:

i- Korumanin talep edildigi Glkede tglinct kisilerin haklari ile ihtilaf ¢ikartabilecek
nitelikteki markalar reddedilebilir.

ii- Ayirt edici nitelige sahip olmayan, ticaret alaninda cins, gesit, miktar, amag, deger,
mensei, Uretim zamani bildiren markalar veya ticaret alaninda herkes tarafindan
kullanilabilir nitelikte olan markalar reddedilebilir.

iii- Yaniltici nitelikte olan veya kamu diizenine, genel ahlaka aykiri olan markalar
reddedilebilir.

B- TICARETLE BAGLANTILI FIKRI MULKIYET HAKLARI ANLASMASI (TRIPs)

Diinya Ticaret Orgitii Kurulus Antlasmasi’nin eki olan Ticaretle Baglantili Fikri Mulkiyet
Haklari Anlasmasi (TRIPs), Paris Sozlesmesi ile getirilen ilkeleri korumakla birlikte daha
ayrintil sayilabilecek bazi hukiimler getirmistir. Buna gore:

1- Uye ulkeler tescil kosulu olarak basvurusu yapilan markanin gérsel olarak algilanabilir
olmasi gerektigi (grafik gosterimin saglanmasi) sartini getirebilirler (madde 15 paragraf 1).

2- Basvurusu yapilan markanin ilgili mallar / hizmetler icin kendiliginden (inherently) ayirt
edici nitelige sahip olmamasi durumunda dye Ulkeler “kullanim sonucu kazanilmis ayirt
edicilik” yoluyla tescile izin verebilir (madde 15 paragraf 1).

3- Basvuru kapsamindaki mallarin / hizmetlerin niteligi markanin tesciline engel olamaz
(madde 15 paragraf 4).

C- 89/104 SAYILI MARKA KANUNLARININ UYUMLULASTIRILMASI AMACLI
AB DIREKTIFi

Avrupa Birligi tyesi Ulkelerin marka kanunlarinin uyumlulastiriimasi amagl 89/104 sayili
Direktif 1989 yilinda kabul edilmistir. Direktif, iceriginde esasa iliskin bir degisiklik
yaptlmaksizin 2008 yilinda yenilenmis ve 2008/95 sayisini almistir. Calisma iceriginde yer



alan ATAD kararlarinda atiflar eski 89/104 sayisina yapilmis oldugundan ve her iki direktifte
esasa iligskin farklihk bulunmadigindan, ¢alismanin bitinligunin bozulmamasi igin marka
kanunlarinin uyumlulastirilmasi amagl AB Direktifi ¢alisma iceriginde 89/104 sayili Direktif
olarak antlmistir.

Uye tlkelerin marka kanunlarinin tamamen ayni hale getirmek Direktifin amaci degildir.
Direktifle getirilen dizenlemelerle gldilen amag, marka mevzuatlarinda yer alip, i¢ pazarin
isleyisini dogrudan etkileyen hukimlerin uyumlu hale getirilmesidir (bkz. Direktifin giris
boluma).

Bu amag¢ cergevesinde, Direktif icerik bakimindan ana hikiimleri diizenleyecek, daha dogru
deyisle genel esaslari belirleyecek sekilde sinirli tutulmustur. Ornegin, tye lkelerin
mevzuatlarinda yer verebilecekleri marka basvurusu ret nedenlerinin bir bélimu, kanunlarda
mutlaka yer alacak sekilde zorunlu tutulmus (s6z konusu ret nedenleri tye tlkelerin tamami
bakimindan zorunlu olarak kanunlarinda yer alacaktir), bir kismi ise ret nedeni olarak tercihen
secilebilecek hikiumler olarak belirlenmistir (bu nitelikteki ret nedenlerini Gye Ulkeler
kanunlarina ekleyebilirler ya da tercihe bagli olarak eklemeyebilirler). Dolayisiyla, bir lye
ulke zorunlu ret nedenlerine mevzuatinda yer vermek yikimluligundedir; tercihen
benimsenebilecek ret nedenlerinin bir kismina veya tamamina mevzuatinda yer verebilir ya da
tercihi ret nedenlerinin hi¢ birisini mevzuati kapsamina almayabilir.

Direktif, Sinai Milkiyetin Korunmasina iliskin Paris Sozlesmesi hukumleri g6z o6nune
alinarak hazirlanmisgtir ve Sozlesme ile tamamen uyumludur. Kaldi ki, AB uyesi ulkelerin
tamami da Paris Sozlesmesi’ne taraftir.

Direktif; basvuru, tescil usulleri ve diger prosedirel konulara iliskin hicbir dizenleme
getirmemektedir. Temel amag belirtildigi Uzere i¢ pazarin isleyisini dogrudan etkileyecek
esasa iliskin konularda marka korumasinin ana catisinin kurulmasidir. Ana cati tim Gye
ulkeler bakimindan uyumlu bigimde kurulduktan sonra, usul, prosedir veya diger konulardaki
duzenlemeleri belirlemekte tye Glkelerin kendi yapilanmalari, tercihleri belirleyici olacaktir.

Tirk marka korumasi sistemini dizenleyen temel metin olan 556 sayili Kanun Hikminde
Kararname (KHK) hazirlanirken Paris Sozlesmesi, TRIPs Antlasmasi gibi baglayici
nitelikteki uluslararasi sdzlesmelerin yani sira 89/104 sayih Topluluk Marka Direktifi de esas
alinmistir. Bu cercevede, 556 sayili KHK 6zelinde Turk marka korumasi sistemi, AB’nin
89/104 sayili Direktif’le 6ngordiigli ana c¢atlya uygun olarak hazirlanmistir. Bu baglamda,
mevcut marka mevzuatimizin konu hakkindaki AB miktesebati ile uyumlu oldugunu
soylemek yanlis olmayacaktir.

89/104 sayili Topluluk Marka Direktifi’nde yer alan mutlak ret nedenleri asagida sayiimistir:
a) Uye (lkelerin marka mevzuatinda yer verilmesi zorunlu olan ret / hilkiimsiizliik nedenleri:

- Marka olamayacak isaretler tescil edilemez. (556 sayih KHK’daki karsthgi 7/1-(a)
bendi)

- Higbir ayirt edici nitelige sahip olmayan markalar tescil edilemez. (556 sayili
KHK’daki karstligl 7/1-(a) bendi)

- Ticaret alaninda cins, cesit, vasif, kalite, miktar, amac, deger, cografi kaynak belirten
veya mallarin uretildigi, hizmetlerin yapildigi zamani gosteren veya mallarin ve
hizmetlerin diger karakteristik 0Ozelliklerini belirten isaret ve adlandirmalari



minhasiran iceren markalar tescil edilemez. (556 sayili KHK’daki karsiligi 7/1-(c)
bendi)

- Ticaret alaninda herkes tarafindan kullanilan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret
grubuna mensup olanlari ayirt etmeye yarayan isaret ve adlari minhasiran iceren
markalar tescil edilemez. (556 sayili KHK’daki karsihigi 7/1-(d) bendi)

- Malin 6zgiin dogal yapisindan ortaya ¢ikan seklini veya bir teknik sonucu elde etmek
icin zorunlu olan, kendine malin seklini veya mala asli degerini veren sekli iceren
isaretler tescil edilemez. (556 sayili KHK’daki karsihgi 7/1-(e) bendi)

- Kamu diizenine ve genel ahlaka aykiri markalar tescil edilemez. (556 sayil KHK’daki
karsiligl 7/1-(k) bendi)

- Mal veya hizmeti niteligi, kalitesi veya Uretim yeri, cografi kaynag gibi konularda
halki yaniltacak markalar tescil edilemez. (556 sayili KHK’daki karsiligi 7/1-(f) bendi)

- Yetkili mercilerden kullanmak icin izin alinmamis ve dolayisiyla Paris S6zlesmesinin
2 nci mukerrer 6 nci maddesine gore reddedilmesi gerekli markalar. (556 sayili
KHK’daki karsilhigi 7/1-(g) bendi)

b) Uye iilkelerin mevzuatlarinda tercihen yer verebilecekleri (mutlak) ret nedenleri:

- Uye lilkelerin veya toplulugun marka kanunu disinda kalan diger kanunlarina goére
kullanimi yasaklanabilecek markalar.

- Sembolik degeri yiksek isaretleri iceren markalar, 6zellikle dini sembolleri iceren
markalar. (556 sayili KHK’daki karstligl 7/1-(j) bendi)

- Paris SOzlesmesi’nin ikinci mukerrer 6 nci maddesi kapsami disinda kalan, kamuyu
ilgilendiren ve ilgili mercilerin tescil izni vermedigi armalari, amblemleri veya
nisanlari iceren markalar. (556 sayih KHK’daki karsiligi 7/1-(h) bendi)

- Kotu niyetle yapilmis tescil basvurulari.

I11- 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE
KARARNAME CERCEVESINDE DUZENLENEN MUTLAK RET NEDENLERIi

556 sayill KHK’nin 7nci maddesi “marka tescilinde red icin mutlak nedenler” basligini
tasimaktadir. Maddenin birinci fikrasinda 11 adet ret nedeni sayillmistir. Maddenin ikinci
fikrasi ise bazi ret nedenlerinin uygulanmasini ortadan kaldirir “kullanim sonucu kazanilmis
ayIrt edicilik” istisnasini diizenlemektedir.

Birinci fikrada sayilan ret nedenlerinden (a),(c),(d),(e),(f) bentleri ve ikinci fikrada
dizenlenmis kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik istisnasi bu calisma kapsaminda
aciklanmaya calisilacaktir.

Ret nedenleri hakkinda acgiklamaya ge¢cmeden énce marka tescil ofislerine verilen inceleme
yetkisinin ATAD tarafindan Topluluk Marka Direktifi ekseninde ne sekilde anlasildiginin ve
yorumlandiginin belirtilmesi yerinde olacaktir. ATAD’In konu hakkindaki yorumu igin
“Libertel” ve “Das Prinzip der Bequemlichkeit” kararlarindan takip eden alintilar yaptimistir:

“Komisyon gorustnde, belirli isaretlerin (ortak) kullanima agik kalmasi ve bu nedenle
korumadan yararlanmalarina izin verilmemesi gerektigi ilkesinin Direktif Madde 2 ve 3’ten
ziyade Madde 6°da ifade buldugunu belirtmektedir. Bu argiman kabul edilebilir degildir.
Direktif Madde 6 markanin tescil edilmesinin ardindan saglayacagi haklarin sinirlari ile
ilgilidir. Komisyon’un tescil basvurusunun Direktif Madde 3’te yer alan ret nedenleri
bakimindan incelendigi asamada incelemenin minimal diizeyde gerceklestirilmesi anlamina



gelen arglimani, inceleyicilerin serbest kalmasi (tescil edilmemesi) gereken belirli isaretlerin
tescilini uygun bulmasi riskinin, tescilli markanin sagladigi haklardan avantajin elde edildigi
asamadaki sinirlari ortaya koyan Madde 6’yla ortadan kaldirilmis oldugu temeline
dayanmaktadir. Bu yaklagim, Direktif Madde 3’te yer alan ret nedenlerinin
degerlendirilmesinin markanin tescil edildigi asamada yetkili olan otoriteden alinip,
markadan kaynaklanan haklarin fiilen kullanilmasinin saglanmasi yetkisine sahip
mahkemelere devredilmesiyle esanlamhdir. Belirtilen yaklasim, tescil sonrasi asamada
inceleme (zerine degil, tescil 6ncesi inceleme Gzerine kurulu Direktif yapisina uygun degildir.
Direktifte Madde 6’nin bu yoénde bir sonuca vardigini gosterir hicbir sey (hikim) yoktur.
Tersine, Direktif Maddeler 2 ve 3’te diizenlenen ret nedenlerinin ¢ok sayida ve detayli icerikte
olmasi ve ret durumunda kullanilabilir telafi yontemlerinin genis olmasi, tescil bagvurusunun
degerlendirilmesi asamasinda yapilan incelemenin minimal (alt) dizeyde olmamasi
gerektigini isaret etmektedir. /nceleme uygun olmayan markalarin tescil edilmesinin
engellenmesi amaciyla siki ve tam bir inceleme olmahdir. Mahkemenin daha 6nceden
belirttigi gibi, mahkemeler tarafindan kullanimlari engellenebilecek olan (gecerlilikleri iptal
edilebilecek, hikumsiz kilinabilecek) markalarin, hukuki belirlilik ve iyi yonetim ilkeleri
cercevesinde tescil edilmemelerinin saglanmasi gerekmektedir.” *

*“...bagvuru sahibi Erpo tarafindan 6ne surilen, 40/94 sayih Tlzik Madde 12(6)’nin yeterli
rekabetci korumayi saglayarak daha serbest bir tescil politikasi olusturdugu, bu yolla stpheli
durumlarda (in cases of doubt) bagvuru konusu markalarin tescil edilmesine izin verildigi
yonlndeki argiman da reddedilmelidir. Bu yondeki bir argiiman Adalet Divani tarafindan
onceden, tescil bagvurularinin incelenmesi, uygun olmayan ve mahkemeler nezdinde iptal
edilebilecek markalarin tescil edilmesinin engellenmesi amaci ¢ercevesinde minimal (alt)
diizeyde yapilmamali, tersine inceleme siki ve tam olmalidir gerekgesiyle reddedilmistir.” °

A- 7/1-(a) bendi

7/1-(a) bendinde duizenlenen ret gerekgesi ayni KHK’nin 5inci maddesine atif yaparak; “5 inci
madde kapsamina girmeyen isaretler”in marka olarak tescil edilemeyecegini hikme
baglamaktadir. KHK’nin 5inci maddesi ise asagida yer verildigi tzere markanin tanimini
icermektedir:

“Marka, bir tesebblsiun mal veya hizmetlerini bir baska tesebblsiin mal veya hizmetlerinden
ayirt etmeyi saglamasi kosuluyla, kisi adlari dahil, dzellikle sozclkler, sekiller, harfler,
sayilar, mallarin bicimi veya ambalajlari gibi ¢izimle gérintilenebilen veya benzer bicimde
ifade edilebilen, baski yoluyla yayinlanabilen ve cogaltilabilen her turli isaretleri igerir.”

Tanima bakildiginda iki temel kosula yer verildigi gortlmektedir:
1- Ayirt etmeyi saglama,

2- Cizimle goruntllenebilme, baski yoluyla yayinlanabilme, ¢ogaltilabilme.

" ATAD, Case C-104-01 sayili — 6 Mayis 2003 tarihli karar, Libertel Groep BV v. Benelux-Merkenbureau.,
paragraflar: 57-59.

8 ATAD, Case C-64-02 sayill — 21 Ekim 2004 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market
(Trademarks and Designs) v. Erpo Mobelwerk GMBH, paragraf: 45.



Dolayisiyla ortaya ¢ikan tanima gore baska bir tesebbiisiin mallarindan / hizmetlerinden ayirt
edilebilmeyi saglayabilecek nitelikte olmak kosuluyla grafik gésterimi mimkin olan, baski
yoluyla yayinlanabilen ve ¢ogaltilabilen her tir isaret marka olabilme niteligine sahiptir.

TPE’nin 7/1-(a) bendi kapsaminda ayirt edici nitelikten yoksunluk gerekgesiyle reddettigi
marka tescil basvurularina karsi yapilan itirazlarda genellikle alti ¢izilen konu basvuruyu
olusturan kelime veya seklin 5inci madde kapsamindaki marka olabilecek isaretler arasinda
bulundugu, dolayisiyla 7/1-(a) bendi kapsaminda reddedilemeyecegidir. Ancak, daha dnce de
belirtildigi Uzere, 5inci maddedeki marka tanimi iki farkli unsur icermektedir:

1- Grafik gosterimi mimkun olan isaretler marka olabilir,

2- Bunlarin marka olabilmesinin kosulu, s6z konusu isaretin basvuru kapsamindaki mallarin /
hizmetlerin diger tesebbislerin mallarindan / hizmetlerinden ayirt edilebilmesini saglamasidir.

Yani, grafik gosterimi mimkin olsa da bazi isaretler basvuru kapsamindaki mallara /
hizmetlere iliskin olarak ayirt edici nitelik tasimadigindan reddedilebilir.

Markanin asli fonksiyonunun bir tesebbistin mallarinin / hizmetlerinin diger tesebbdslerin
mallarindan / hizmetlerinden ayirt edilmesini saglamak oldugu bilinmektedir. Ayirt edicilik
fonksiyonu olarak adlandirilan hususun isaret ettigi sonug, ayirt edicilige sahip olmayan
isaretlerin marka olarak asli fonksiyonlarini yerine getiremedikleri ve bunlarin tescili
yonundeki taleplerin reddedilmesi gerektigidir.

2006-M-1949 sayili Yeniden inceleme ve Degerlendirme Kurulu (YIDK) karari yukarida
bahsedilen hususa iliskin degerlendirmeler icermektedir. Karara konu basvuru bir cakmak
seklinden olusmaktadir ve Markalar Dairesi Baskanligi’nca 7/1-(a) bendi cergevesinde
reddedilmistir. Basvuru sahibi vekili karara itiraz etmekte, basvurunun 5inci madde
kapsaminda marka olabilecek isaretlerden oldugunu belirtmekte, basvuru hakkindaki ret
kararinin kaldiriimasini istemektedir. Karara itiraz neticesinde verilen YiDK Karari asagidaki
iceriktedir:

*“... bagvurunun 556 Sayili Kanun Hikminde Kararname'nin 7/1-(a) bendi uyarinca reddine
yonelik karara kargi yapilan itiraz incelenmistir. Oncelikle belirtilmesi gereken, basvurunun
uc boyutlu bir gekillerin marka olamayacagi gerekgesi ile degil, seklin ayirt edici nitelikte
bulunmamasindan dolayi reddedildigidir.

Bu cercevede, degerlendirme, bagvurusu yapilan ibarenin ayirt ediciligi acisindan
yaptimigtir. Sekil, piyasada bir¢ok Uretici tarafindan Uretilen ortalama cakmak bigciminden
cok farkh olmadigindan reddedilmistir. Bu anlamda Kurul'a gore de bu yaklagim
yerindedir...”

Grafik gosterim sartl ise basvurusu yapilan isaretin iki boyutlu gosteriminin basvuru ile
birlikte sunulmasi sarti anlamina gelmektedir. Grafik gosterim sarti, geleneksel markalar
olarak adlandirilabilecek kelime, sekil, vb. markalar bakimindan sorun teskil etmemekle
birlikte U¢ boyutlu markalar, ses markalari, koku markalari, vb. tarzda geleneksel olmayan
marka tdrleri séz konusu oldugunda inceleme, degerlendirme kriterleri yoninden sorunlara
yol agmaktadir. Bu sorunlar sadece Tirkiye’ye 6zgu degildir, geleneksel olmayan marka
tirlerinin degerlendirilmesi diinyanin birgok tlkesinde problematik bir konudur.



5inci maddede yapilan marka tanimina donulecek olursa, ayirt ediciligi saglamalari kosuluyla,
grafik gosterimi mimkiin olan yeni marka turlerinin marka olarak kabuli zorunluluk olarak
ortaya ¢ikmaktadir. Bu nedenle geleneksel olmayan marka turleri bakimindan énemli olan
husus hangi tir gosterimin grafik gosterim sartini karsiladiginin tespit edilmesi ve takiben
kabul edilen grafik gosterimin ayirt ediciligi saglayip saglamadiginin belirlenmesidir.

Avrupa Topluluklari Adalet Divani (ATAD)’nin Sieckmann karari geleneksel olmayan marka
tirlerinde grafik gosterim sartinin hangi kriterlere gore degerlendirilmesi gerektigi konusunda
acikhk getirmektedir. Davada “Hafifce tar¢ini andiran balsamik meyve kokusu” olarak
tanimlanan ve kimyasal formili grafik gosterim olarak iceren basvurunun grafik gosterim
sartini yerine getirip getirmedigi tartisiimis ve geleneksel olmayan marka turlerinin grafik
gosterimi konusunda temel kriterler olusturulmustur. ATAD Sieckmann kararinda gorsel
olarak algilanmayan isaretlerin; sekiller, cizgiler veya yazim karakterleri araciligiyla gorsel
olarak betimlenmeleri ve bu betimlemenin acik, kesin, neyi ifade ettigini iceriginde kapsar,
kolaylikla erisilebilir, anlasilir, kalici, herkesce ayni sekilde anlasilir olmasi durumunda
Topluluk Marka Direktifince kapsandigl yorumunu yapmistir. °

Buna gore, herkesce ayni sekilde algilanabilme, acik, kesin, neyin korundugunu igeriginde
ihtiva etme, erisilebilme, anlasiima sartlarini yerine getiren grafik gosterime sahip olan
geleneksel olmayan marka turleri korunabilir niteliktedir. Ses markalari nota anahtari Gzerinde
vurus, ritme iliskin detaylari, notalari belirtir grafik gosterime sahip olmalari durumunda tescil
edilebilir durumdadir (ses markalarinin grafik gosterimi konusunda bkz. ATAD - Shield
Mark karar1). TPE de ses markalarinin grafik gosterimi konusunda benzer yaklasimi kabul
etmistir ve ilan / tescil edilen ses markalari bulunmaktadir (TPE ayni zamanda tescili istenen
sese iliskin ses kaydini ve marka tarifnamesini talep etmektedir). Ancak, durumun koku
markalari bakimindan ayni olmadigi belirtilmelidir. AB’de koku markalarinin mevcut grafik
gosterim metotlariyla (kimyasal formal, kokunun niteliginin kelimelerle ifade edilmesi, vb.)
yukarida sayilan Sieckmann kriterlerini yerine getirmedigi kabul edilmekte ve koku markalari
grafik gosterim sartini yerine getirmediklerinden marka olarak tescil edilmemektedir.
Gecmiste tescil edilen birka¢ koku markasi ise bu durumun istisnasidir ve iptal edilme riskini
tasimaktadir. Bununla birlikte, koku markalarinin Sieckmann kriterlerini uygun sekilde yerine
getirebilen yeni grafik gosterim yoéntemlerinin bulunmasi halinde tescili 6nunde engel
bulunmamaktadir.

Nota anahtari Uzerinde detaylari (vurus, ritm, notalar, vb.) belirtilmis ses markalarinin 556
saylll KHK anlaminda grafik gosterim sartini yerine getirebildikleri tespitini iceren 2007-M-
5778 sayili YIDK karari takip eden iceriktedir:

“...basvuru numarali nota anahtari Uzerinde yer alan notalar ve muziksel isaretlerden
olusturulmus basvurunun 556 Sayili Kanun Hikmunde Kararname' nin 7/1-(a) bendi
kapsaminda reddedilmesi kararina kargi yapilan itiraz incelenmistir. /nceleme sonucunda
Kurul agagidaki yargilara varmistir:

1- Bagvuru dilekgesinde belirtildigi Gzere, basgvuru bir ses markasidir.

2- Ses markalari ¢izimle gorintilenebilme (grafik gosterim) sartini yerine getirebilirler.
Incelenen bagvurunun grafik gosterimi nota anahtari iizerinde belirtilmis notalar ve
isaretlerdir.

® ATAD, Case C-273-00 sayili — 12 Aralik 2002 tarihli karar, Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt,
paragraf: 55.
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3- Bagvuru sahibi itiraz asamasinda tescili talep edilen sesi iceren elektronik kaydi ve
marka tarifnamesini Enstitl'ye iletmistir.

4- Grafik gosterim, ses kaydi ve tarifnamenin birlikte degerlendirilmesi sonucu Kurul,
basvurunun 556 sayili Kanun Hukminde Kararname'nin 5inci maddesinde belirtilen
marka olabilme ve ayirt edicilik saglama kogsullarini yerine getirdigi kanaatine
varmistir.

5- Bu baglamda, ret kararindan déniilmesi gerekmistir.”

Uygulamada en ¢ok karsilasilan geleneksel olmayan marka tirt ise ¢ boyutlu markalardir.
Uc boyutlu markalarin grafik gosterimi konusunda sorun bulunmamaktadir; TPE (¢ boyutlu
markalarin iki boyutlu (cizim, fotograf niteligindeki) gosterimlerini grafik gosterim sartini
yerine getirir nitelikte gosterim olarak kabul etmektedir. Bazi tlkeler iki boyutlu gosterimin
yani sira tescili talep edilen i¢ boyutlu seklin numunesi (specimen) ve marka tarifnamesini de
talep etmektedir. Ug boyutlu markalara iliskin yaygin olarak yasanan sorun marka olabilirlik
(grafik gosterimin mimkin olup olmamasi) kriteriyle ilgili degil, ayirt ediciligin saglanmasi
kosuluyla ilgilidir. Bu noktada tekrar yukarida bahsedilen 2006-M-1949 sayili YIDK
kararinda yer alan ve TPE’nin U¢ boyutlu markalara iliskin degerlendirmesinin asli yénunu
olusturan “Oncelikle belirtilmesi gereken, basvurunun ¢ boyutlu bir sekillerin marka
olamayacagi gerekgesi ile degil, seklin ayirt edici nitelikte bulunmamasindan dolayi
reddedildigidir.” ifadesinin hatirlanmasi gerekmektedir.

Ozellikle sise, ambalaj, Griin sekli vb. tarzda sekillerin tescili talepleri sirasinda sorunlarla
karsilasiimaktadir. Tescili talep edilen sekil; o tip trtinlere iliskin standart Grtin biciminden ne
derece uzaksa markanin ayirt edici bulunmasi olasiligi artmakta; tersine sekil o tip Grunlerin
standart, herkesce kullanilir sekline ne derece yakinsa markanin reddedilmesi riski o denli
artmaktadir.

Marka tescil basvurusunun kapsadigi mallar / hizmetler dikkate alinarak, s6z konusu mallar /
hizmetler bakimindan ayirt edici nitelige sahip olmayan ibarelerin / sekillerin reddedilmesinin
(6rnegin, nakliye hizmetleri icin “nakliyat”, “transport” ibareleri ya da parfiimeri Grtnleri igin
“parfim” ibaresi) yani sira marka olarak algilanmasi mimkin olmayan standart karakterlerde
(marka olarak algilanmalarini saglayacak 6zel bicim verilmemis) yazilmis tek harfler, tek
basamakl sayilar da hichir mal / hizmet icin tescil edilmemektedir.

Kelime unsuru tek bir harften olusan basvurularin tescil edilebilirligi ve koruma kapsamlari
ile Enstiti yaklasimi 2010-M-1049 sayili Yeniden Inceleme ve Degerlendirme Kurulu
kararinda takip eden bicimde 6zetlenmistir: ““Kurul, tek harflerden olugsan bagvurularin
(mlnhasiran standart karakterlerden olugmayan) stilize bigimdeki yazimlarinin, bagvurulara
marka olarak tescil edilebilir derede ayirt edicilik kazandirdigi, ancak bu tip markalarin
stilize yazim bicimlerinde Ust diizeyde benzerlik, ayniyet olmadigi siirece, ayni tek harfin
farkhi bicimlerde stilize yazimindan olusan baska markalarla karistirlimayacagi
kanaatindedir. Kisaca, stilize yazim bigimine sahip tek harflerden olusan basvurular, Kurul'a
gore tescil edilebilir nitelikte, ancak farkli markalarla karistirilmaya yol acabilme
bakimindan ayirt edici gugcleri gorece zayif markalardir.”

Uygulamada ayirt ediciligin degerlendirilmesi konusunda tartismalara yol acan bir diger konu
ise sloganlarin ayirt edici niteligidir. TPE uygulamasinda KHK’nin diger ret nedenleri
bakimindan sorun olmadigi siirece sloganlar ayirt edici bulunmakta ve tescil engeli ile
karsilasmamaktadir. Ornegin; vasif, stiinlik belirten bir slogan olmasi nedeniyle

FRETT

“Insaatcilikta en iyi” slogani “insaatcilik hizmetleri” icin 7/1-(c) bendi geregince

11



reddedilecektir; ancak “Sen her seyi bilirsin”, “Lezzet ustalari bu adreste”, vb. tarzda
sloganlar ayni / ayirt edilemeyecek derecede benzer sloganlar baskalari adina tescilli olmadigi
strece 7nci madde incelemesinde reddedilmeyecektir.

ATAD tarafindan verilen “Das Prinzip Der Bequemlichkeit (Konforun Ilkesi)” karari
sloganlarin ayirt edici niteligi konusunda énemli tespitler icermektedir. 8., 21. siniflara dahil
mallari kapsayan “Das Prinzip Der Bequemlichkeit” basvurusu OHIM tarafindan ayirt edici
nitelikten yoksun bir slogan olarak degerlendirilmis ve basvuru reddedilmistir. Karara karsl
yapilan itiraz son olarak ATAD’In 6niine gelmistir. ATAD kararina gore, sloganlarin ayirt
ediciligi konusunda diger isaretlere uygulanan kriterden kati uygulama benimsenmesi yerinde
degildir. Cesitli marka tirlerinin dogalarindan kaynaklanan niteliklerinden dolayi (6rnegin, tg¢
boyutlu markalar) ayirt ediciliklerinin tespit edilmesi daha zor olabilir, ancak bu zorluktan
dolay! bu tip markalara yerlesik igtihatla belirlenmis olandan daha farkli bir ayirt edicilik
kriteri uygulanmasi hakl degildir. Bu cercevede, reklam sloganlarindan olusan markalarin
ayirt ediciligi konusunda farkli ve daha kati bir uygulama benimsenmemelidir. Yerlesik
ATAD ictihadina gore, her marka, hangi marka kategorisine girerse girsin, urinun belirli bir
firmaya ait oldugunun anlasilmasini saglayabilmeli ve bu yolla Grtiniin baska bir firmalara ait
benzer drtnlerden ayirt edilmesi islevini yerine getirmelidir ki bu da markanin asli
fonksiyonunu yerine getirmesi anlamina gelmektedir. ictihada gore ayirt edicilik, ilk olarak
tescili talep edilen mallar ve hizmetler bakimindan, ikinci olarak ise basvuru kapsamindaki
mallarin / hizmetlerin makul 06l¢tide iyi bilgilenmis, gozlemci ve basiretli ortalama
tiketicilerinden olusan halkin ilgili kesiminin algisi bakimindan degerlendirilmelidir. Basvuru
kapsamindaki mallara / hizmetlere iligkin reklam sloganlarindan, kalite belirten unsurlardan,
aligverise tesvik amacli cumleciklerden olusan markalar da ayirt edicilik acisindan diger
markalara uygulanan (yukarida belirtilmis) degerlendirmeyle ayni degerlendirmeye tabii
tutulmalidir. *°

Avrupa Birligi Genel Mahkemesi (European Union General Court, eski adiyla Avrupa
Topluluklart ilk Derece Mahkemesi (CFl)) ayirt edicilik kavrami ve slogan olarak
degerlendirilebilecek kelime gruplarinin tescil edilebilirligi konusunda “Best Buy” kararinda
onemli degerlendirmelerde bulunmustur. 35., 37., 42. siniflara dahil hizmetlerin tescil

y

‘BEST
edilmesi icin yapilan basvurusu ayirt edici nitelikten yoksunluk ve
tanimlayicilik gerekceleriyle OHIM tarafindan reddedilmis ve ret kararina karsi basvuru
sahibi tarafindan yapilan itiraz nihayetinde CFI’nin 0Onlne gelmistir. CFI, “best buy”
kararinda takip eden tespitleri yapmistir: “CFI’nin dnceden belirttigi gibi, 40/94 numarali
Tuzik Madde 7(1)(b) (ayirt edici nitelikten yoksunlukla ilgili ret gerekcesi) kapsamina giren
markalar, ayni mallara / hizmetlere iliskin sonradan gerceklesen bir alim esnasinda, halkin
ilgili kesiminin olumlu sonu¢ veren bir alim deneyimini tekrarlamasini mimkin kilmayan
veya olumsuz sonu¢ veren bir alim deneyimini tekrarlamasini  engellemeyen
markalardir...Best buy kelime markasi /ngilizce diline ait unsurlardan olustugundan, ilgili
kamu kesimi Ingilizce konusan veya Ingilizce konusmasa bile Ingilizce hakkinda yeterli
kavrayisa sahip halktir...Best buy kelime markasi baglaminda Mahkeme ilk olarak kelimenin,
basvuru kapsaminda yer alan hizmetlerin fiyati ve pazar degeri arasindaki avantajl bir
iliskiyi acik olarak belirten siradan /ngilizce kelimelerden olustugunu tespit etmistir. Bu

19 ATAD, Case C-64-02 sayili — 21 Ekim 2004 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market
(Trademarks and Designs) v. Erpo Mobelwerk GMBH, paragraflar: 32, 36, 42, 43, 44.
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nedenle, (OHIM) Temyiz Kurulu tarafindan verilen kararin 17. paragrafinda belirtildigi
uzere ilgili kamu kesimi, markayi derhal, basvuru konusu hizmetlerin kendi kategorisinde en
iyi alm imkaniyla veya en iyi fiyat — kalite oraniyla sunuldugu bir promosyon climlecigi veya
bir slogan olarak algilayacaktir...Fiyat etiketinin geklinin ve renginin ilgili kamu kesimi
tarafindan algilanmasi konusuna donilecek olursa, Mahkeme (OHIM) Temyiz Kurulu’nun
ilgili kararinin 19. paragrafinda belirtildigi Gzere, renkli fiyat etiketleri her tir malin ve
hizmetin ticaretinde yaygin olarak kullaniimaktadir. Bu nedenle bagvuru sahibinin bu tip bir
etiketin halkin dikkatini cekecegi yonlndeki arglmani yersizdir...Bu nedenle basvurusu
yaptlan marka ilgili mallar ve hizmetler icin ayirt edici nitelikten yoksundur...Son olarak,
yerlesmiyg ictihata gore, Topluluk Marka rejiminin otonom bir sistem oldugu ve (OHIM)
Temyiz Kurulu’nun kararlarinin hukuka uygunlugunun yalnizca 40/94 sayili Tizuk esas
alinarak degerlendirilebilecegi hatirlatiimalidir.” **

CFI kararinda alti cizilen temel noktalar kisaca takip eden sekilde 6zetlenebilir; bir markanin
ayIrt edici karaktere sahip olup olmadigi test edilirken markanin ilgili mallar / hizmetler icin
tiketici hafizasinda iz birakir unsurlara sahip olmasi 6l¢tt olarak kullanilabilir, ayirt edici
niteligin tespitinde basvuruyu olusturan kelimelerin ait olduklari dilin profesyonel diizeyde
konusulmasi zorunlulugu yoktur, ilgili kamu kesiminin séz konusu dile iliskin belirli diizeyde
kavrayisa sahip olmasi yeterlidir, markada yer alan sekli unsurlarin veya renklerin her
durumda markaya ayirt edici nitelik kattigi kabul edilemez, bu sekillerin ticarette yaygin
olarak kullanilir olup olmadigi dikkate alinmalidir, OHIM Kkararlarinin hukuka uygunlugu
denetlenirken ilgili Tuzik hikimleri esas alinir, baska tlke ofislerinin tescile veya redde
yonelik kararlari OHIM incelemesinin hukuka uygunlugunu denetlemede 6lgut degildir.

Son olarak, satith Gzerinde tek renk veya renk kombinasyonlarindan olusan markalarin grafik
gOsterim sartini yerine getirip getirmedikleri, ayirt edicilikleri konusunda agiklamalar
yapilacaktir.

TPE uygulamasinda satih (zerinde tek renklerin veya renk kombinasyonlarinin grafik
gosterim sartini karsiladiklari kabul edilmektedir. Dolayisiyla bu tarz isaretlerin marka
olabilirlikleri konusunda tartisma bulunmamaktadir. Ancak, énemli husus bu isaretlerin ayirt
edici nitelige sahip olup olmadiklaridir.

Renk kombinasyonlari genel ilke olarak ayirt edici nitelikte bulunmakta ve diger ret
gerekceleri bakimindan sorun olmadigl surece ilan edilmektedir. Bununla birlikte renk
kombinasyonlarinin bagvuru kapsamindaki mallar / hizmetler 6zelinde ayirt edici nitelige
sahip olmadiklari 6zel durumlar ortaya ¢ikabilmektedir.

Satih Gzerinde yer alan tek renklerin genel ilke olarak ayirt edici nitelige sahip olmadiklari
kabul edilmekte ve bu nitelikteki basvurular 7/1-(a) bendi geregince reddedilmektedir.
Kullanim sonucu kazanilmighk ayirt edicilik hususu ise satih Uzerinde tek renkten ibaret
markalarin reddedilmesi uygulamasinin istisnasi niteligindedir. Bahsedilen durumu kapsayan
2008-M-1454 sayil YIDK Karari takip eden iceriktedir:

“...bagvuru numaral "... rengi"nden ibaret basvurunun 556 Sayili Kanun Hukminde
Kararname'nin  7/1 (a) bendi kapsaminda reddi karari Kurulumuzca yeniden
degerlendirilmigtir. Yapilan incelemede, su tespit ve degerlendirmelerde bulunulmustur:

1 CFI, Case T-122-01 sayili — 3 Temmuz 2003 tarihli karar, Best Buy Concepts Inc. v. Office for Harmonization
in the Internal Market (Trademarks and Designs)., paragraflar: 20, 26, 28, 33, 38, 41.
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-Kurulumuz kural olarak, 6zel bir sekilde somutlasmamis tek renklerin, tiketiciler tarafindan
marka olarak algilanmayacagini ve dolayisi ile ayirt edicilik fonksiyonuna sahip olmadigini
dustnmektedir.

....Itirazda ise, basgvuru sahibi mezkur markanin tescili talep edilen Urtnlerle ilgili olarak
yogun bir gekilde kullanildigini ve bu kullanim sonucunda isaretin ayirt edici hale geldigini
iddia etmektedir....

... Ancak itirazin kabull yani 556 SKHK.nin 7/2 fikrasi hikimlerinin isletilebilmesi agisindan,
kullanim tek bagina yeterli olmayip, isaretin bu kullanim sonucunda ayirt edici hale gelmesi,
diger bir deyigle anilan rengin "belirli bir mal veya hizmetle 6zdeslesmesi veya onu ¢agristirir
hale gelmesi gerekmektedir (Tekinalp, U.; Fikri Mulkiyet Hukuku, 1999, Beta Yayinlari,
S.336)". Bu hususun Kurulumuzca degerlendirilmesinde de;

- ... renginin, tescili talep edilen Urinler agisindan kullanimi zorunlu olmayan bir renk
oldugu,

-...Bagvuru sahibinin ... markasinin Glkemizdeki bilinirlik oraninin %90'lara ulastigi, bu
markanin ¢ogu Urtin Uzerinde ... rengi zeminde kullanildigi ve bu nedenle anilan renk ile
Ozdeslestigi, .... hususlari dikkate alinmigstir.

...Yukaridaki tum agiklamalar cergevesinde, Kurulumuz "... Rengi"nin bagvuru sahibi firma
ile 6zdeslestigi, bu firmanin "..." markalarini refleksif olarak cagristirdigl ve bu dogrultuda
yogun kullanim promosyon calismalari neticesinde anilan rengin ayirt edicilik kazandigi
kanaatine ulasmigstir. Aciklanan nedenlerle, basvurunun 556 SKHK.nin 7/2 fikrasi uyarinca
ilanina karar verilmistir.”

Kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik kavrami ayrica aciklanacagindan kararin kullanim
sonucu kazanilmig ayirt edicilik hususu ile ilgili bolimlerine yukarida yer verilmemistir.

B- 7/1-(c) bendi

556 sayill KHK’nin 7/1-(c) bendi; ‘Ticaret alaninda cins, gesit, vasif, kalite, miktar, amac,

deger, cografi kaynak belirten veya mallarin tretildigi, hizmetlerin yapildigi zamani gdsteren
veya mallarin ve hizmetlerin diger karakteristik 6zelliklerini belirten isaret ve adlandirmalari
minhasiran veya esas unsur olarak iceren markalar’in tescil edilmeyecegi hiukmini
icermektedir.

Bent kapsaminda yer alan ret durumlari doktrin ve uluslararasi literatiirde genel olarak
“tanimlayici markalar (descriptive marks)” olarak adlandiriimaktadir. Tanimlayici markalar,
tescili talep edilen mallara / hizmetlere iligskin olarak kalite, vasif, dzellik, karakteristik nitelik
bildiren kelimeler veya sekiller olarak tanimlanabilir. Tanimlayici markalar ilke olarak,
basvuruda minhasiran yer aliyorlarsa veya basvurunun esas unsurunu olusturuyorlarsa, tescil
edilebilir nitelikte degildir; ancak talep sahibi ilgili kelime veya seklin kullanim sonucu ayirt
edicilik kazandigini yani tlketicilerce kaynak gdsterme islevini yerine getirebilen bir marka
olarak algilandigini ispatlayabilirse isaret tescil edilebilir nitelik kazanir.

Tescili talep edilen isaretin tanimlayict olup olmadigi degerlendirilirken, basvuru

kapsamindaki mallar / hizmetler esas alinmak durumundadir. Ctnkd, bir mal / hizmet igin
tanimlayici nitelikte olan bir kelime, baska bir mal / hizmet i¢in tanimlayici olmayabilir.
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Ornegin; meyveler icin nitelik belirten “taze” kelimesi, elektronik cihazlar icin herhangi bir
Ozellik belirtmemektedir.

7/1-(c) bendi irdelenirken Kkarsilasilan énemli kavramlardan ikisi basvuruda minhasiran veya
esas unsur olarak yer alma durumudur. Bir markanin 7/1-(c) bendi kapsaminda
degerlendirilebilmesi i¢in tanimlayici unsurun basvuruda minhasiran yer almasi veya
markanin esas unsurunu olusturmasi gerekmektedir. Tanimlayici unsur bagvuruda tanimlayici
icerikte olmayan baska unsurlarla birlikte kullaniimissa ve tanimlayici unsur markada esas
unsur konumunda degilse ilgili markanin 7/1-(c) bendi kapsaminda degerlendirilmesi
mimkun degildir. Markanin minhasiran tanimlayict bir unsurdan veya minhasiran
tanimlayici unsurlardan olusmasi durumu gayet agik ve tespit edilmesi kolay bir hal olmakla
birlikte, markanin esas unsurunun tanimlayici olmasi halinin uygulamada tespiti ayni
derecede kolay degildir. Belirtilen halin tespiti icin Oncelikle “esas unsur” kavrami
tanimlanmali ve esas unsurun ne sekilde tespit edilebileceginin sinirlari ¢izilmelidir.

“Esas unsur” kavrami 556 sayili KHK’ya kaynak uluslararasi andlasmalarda veya AB
mevzuatinda yer alan bir kavram degildir. Tersine, ilgili metinlerde yalnizca “miinhasiran
(exclusively) tanimlayici markalar”in reddedilebilir nitelikte oldugu hikme baglanmistir. Bu
haliyle, esas unsur kavramina yer verilen 7/1-(c) ve (d) bentleri, AB mevzuatinda ayni icerige
denk gelen ret gerekcelerinden igerik ve uygulama bakimindan belirgin farklilik icermektedir.
Minhasiran tanimlayicilik halinin ve esas unsurun tanimlayici olmasi halinin birbirinden
kavramsal olarak son derece farkl oldugu agiktir. Bu cergevede, dncelikli olarak 556 sayili
KHK’ya kaynak uluslararasi andlasmalarda veya AB mevzuatinda yer almayan “esas unsur”
kavraminin  KHK kapsamina nereden alindigl tespit edilmeli ve takiben uluslararasi
kaynaklarda tanimi bulunmayan “esas unsur” kavraminin Turkiye’de ne sekilde algilandigi ve
degerlendirildigi aciklanmalidir.

“Esas unsur” kavrami ve kisa tanimi, 556 sayili KHK 6ncesi ydrarlikte bulunan 551 sayili
eski Markalar Kanunu’nun 6nci maddesinde takip eden sekilde yer almaktadir:

“Esas unsur olarak asagida yazili hususlari ihtiva eden isaretler marka olarak tescil
edilemez:

a) Munhasiran markanin (zerine konacagl esyanin cesidi, cinsi, vasfi, miktari, kiymet ve
mengeini sevk ve tahsis olundugu yeri veya zamani gosteren isaret ve kayitlardan ibaret
bulunan markalar;

b) Ticaret aleminde herkes tarafindan kullanilan veya muayyen bir meslek, sanat yahut ticaret
grubuna mensup olanlari ayirt etmeye yariyan isaret ve adlar;

c) Belli bir tip esyayi gosteren veya esya adi haline gelmis olan isaret ve adlar.
Markanin benzerlerinden tefrikine yartyan unsurlar, markanin esas unsurlari sayilir.” *2
Goruldigu tzere, uluslararasi andlasmalarda ve AB mevzuatinda yer almayan “esas unsur”
kavrami 556 sayili KHK’ya eski marka mevzuatindan aktarilan bir kavram niteligindedir.
“Esas unsur” kavrami, tipki KHK’ya kaynak uluslararasi andlasmalarda ve AB mevzuatinda
yer almamasina ragmen 556 sayili KHK’nin 7/1-(b) bendi (ve diger bazi maddelerinde)
bulunan *ayirt edilemeyecek derecede benzerlik” kavraminin oncisiu “ilk bakista tefrik
edilemeyecek benzerlik” kavrami gibi koklerini 551 sayili eski Markalar Kanunu’ndan
almaktadir. Modern marka mevzuatlarinda yer almayan s6z konusu iki kavram (esas unsur,
ayirt edilemeyecek derecede benzerlik), modern bir kavram seti kullanilarak AB mevzuati

121965 tarih ve 551 sayili (eski) Markalar Kanunu, madde 6.
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paralelinde dizenlenmis 556 sayili KHK biinyesine aktariimistir. Bu aktarimin hangi
gerekceler gozetilerek yapildigi bilinmemekle birlikte, marka incelemesinde kritik 6neme
sahip s6z konusu iki kavram cercgevesinde 556 sayili KHK uygulamasi AB uygulamalarindan
belirgin derecede farklilasmis ve modern bir kavram seti kullanilarak olusturulmaya calisilan
556 sayili KHK’nin —tabiri yerindeyse- genetigi baslangi¢c asamasinda bozulmustur. Bununla
birlikte, yukarida yer verilen gorlsun yazarin kigisel gorisu oldugunun ve kurumsal bir bakis
acisint yansitmadiginin 6zellikle alti gizilmelidir.

“Esas unsur” kavraminin kaynaginin tespitinin ardinda, bu kavramin altinin ne sekilde
dolduruldugunun da belirtilmesi gerekmektedir. “Esas unsur” kavraminin sinirlari ¢izilirken
Yargitay ve ihtisas mahkemeleri tarafindan verilmis ti¢ 6nemli karardan bahsedilmesi yerinde
olacaktir.

Yargitay 11. Hukuk Dairesi’nin E. 2000/7590, K. 2000/9528 sayili kararinda “Markada
bilgisayar anlamindaki "Computer” ve resim anlamindaki "Bild" sozclklerinden olusan
"Computer Bild" isimleri bir unsur olup, s6zii edilen renk ve sekil kompozisyonu ise, diger
ikinci bir unsurdur. Sorun bu unsurlardan tesekkil etmis davaci markasindaki asil unsurun
"Computer" sozclgl olup olmadigidir. Bir markaya olusturan unsur, o markanin baska
markalardan ayirt edilebilmesini saglayan kelime, harf, sayi vs.den olusan sekil olup, marka
birden ziyade unsuru ihtiva ediyorsa, asil unsuru markanin btun itibariyle biraktigi izlenim,
timiine hakim olan gdrunts ve ayiriciligini vurgulayan imajda aramak lazimdir. Mahkemece,
iki sozcikten olusan yazi unsuru, markadaki sekil unsuru nazara alinmadan incelenmis,
"Computer” sgzcugii biraz daha biyuk ve kalin yazildigi gerekce gosterilerek onun asil unsur
oldugu neticesine varilmigtir. Marka sirf sozcliik unsurundan olugsa idi varilan bu netice
dogru olabilecekti. Oysa, anlatilan bu durumda soézciklerden cins bildiren "Computer”
sOzcugl asil unsur olmaktan cikmig, sozcikler Ozel ve 6zgun renk ve gsekil kompozisyonu
icinde verilmis bu nedenle de 6ne ¢ikip ayirt edici 0zellik kazanmigs ve olugan bu genel marka
sekli kabul ve tescile deger hale gelmistir.”” hususlari vurgulanmis ve bu yolla tanimlayici
unsurun buyik puntolarla yazilmis olmasinin tek basina esas unsur algilamasina yol
acmayacag! belirtilmis, markadaki esas unsurun tespiti icin markanin bitind itibariyla ortaya
cikan izlenimin, markanin battintne hakim olan gorintsin ve ayirt ediciligi vurgulayan
imajin tetkik edilmesi gerektiginin alti ¢izilmistir.

Ayrica; Yargitay 11. Hukuk Dairesi “Interaktif Bankacilik + Sekil” ibareli markanin, davaci
adina tescilli “Interaktif + Sekil” markalariyla Karistirilabilecek derecede benzerlik
gerekcesiyle hiukimsiz kilinmasi talepli davaya iliskin olarak verdigi E. 2003/11146, K.
2004/6926 sayili kararda; interaktif ibaresinin bankacilik alaninda herkes tarafindan
kullanilabilir, tanimlayici bir kelime olmasi yaklasimindan hareketle verilen, markalardaki
esas ve ayirt edici unsurun “sekiller” oldugu, sekiller arasinda benzerlik bulunmadigi
yonundeki alt mahkeme kararini yerinde bulmus ve davanin reddedilmesi kararini onamistir.

Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafindan verilen 2004/238 esas 2004/204
karar sayili “Number 1” kararinda ise takip eden 6nemli tespitler yapilmistir: “Markanin esas
unsuru markay! benzerlerinden ayirt etmeye yarayan unsurdur. Markanin asil ve yardimci
unsurlarinin belirlenmesi icin yapilacak bu tur bir incelemede; markanin bitunu itibariyla
biraktigi etki dikkate alinarak karar verilmesi gerekmektedir. Markanin bitiund itibariyla
biraktigi etki esas oldugundan, markanin parcalara boliinerek inceleme yapilmasi ve dzellikle
markalarin tek basina ayirim giici bulunmayan tasviri isaretlerden olugan kisimlarinin esas
unsur olarak kabulii dogru sonuglar vermeyebilir. Bu tir ibareler elbette ki markanin genel
gorintmune etkileri 6l¢tisunde incelemede dikkate alinabilirler. Buna kargsilik markanin esas
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unsurlarinin ayirt ediciligi saglamaya olanakli olmasina ragmen, markanin genel
goérunumiine etkisi az olan yardimci nitelikteki cins belirten unsurlarin esas unsur olarak
nazara alinmalari dogru netice vermeyecektir. Sekil (resim) + sdzcukten olusan markada
kural olarak kullanilan sozcikler nazara alinarak karar verilir. Ancak resim yahut sekil,
tamamen 6n plana gecip esas unsuru olusturuyorsa marka icerisindeki diger unsurlar
biitiinde yardimci durumunda kalacaklardir.” =3

Yukarida yer verilen kararda dikkati ceken baslica tespitler; markanin parcalara bolinerek
incelenmemesi gerektigi, markada yer alan tasviri unsurlarin esas unsur olarak kabul
edilmemesi gerektigi, ancak tasviri unsurlarin markanin genel goriinimune etkilerinin g6z
ondinde bulundurulmasi gerektigi, sekil ve kelime kombinasyonundan olusan markalarda
kural olarak sozclkler dikkate alinarak karar verilmesi gerektigi, bununla birlikte sekil unsuru
tamamen ©On plana gecip esas unsuru olusturuyorsa kelime unsurunun yardimci unsur
konumunda degerlendirilmesi gerektigi yonindedir.

OHIM marka inceleme kilavuzuna goére; tanimlayici nitelikteki bir kelime unsuru, ayirt edici
nitelige sahip bir sekli unsurla birlikte tescil edilebilir niteliktedir. Tescil edilebilirlik i¢in ayirt
edici nitelikteki sekli unsurun, markanin genelindeki baskin ve esit degerdeki baskin unsur
olmasi gerekli degildir. Kolaylikla secilebilir (recognizable) olmasi yeterlidir. Tanimlayici
unsuru farkh yazim karakterleri kullanarak yazmak, cerceve icine almak, renkli yazmak, altini
cizmek, standart stsleme bigimlerini kullanmak, ayirt edici 6zellikte olmayan sekli unsurlara
yer vermek miinhasiran tanimlayicilik durumunu ortadan kaldirmaz. **

Yabanci mevzuatlar esas unsur gibi bir kavram barindirmamakla birlikte, bunlarin bir bélimd
(6rn: OHIM (40/94 sayili Tizik Madde 37 paragraf 2), ABD, Rusya vb.) marka
basvurusunda tanimlayici unsurla birlikte ayirt edici bir unsurun yer almasi durumunda,
tanimlayici unsurun basvuru sahibine miinhasir haklar saglamadigini belirten *‘disclaimer’’
miessesine yer vermektedir. Disclaimer, kisaca markadaki tanimlayici (veya ayirt edici
nitelikte olmayan) unsurlarin basvuru sahibine markasal haklar tanimayacaginin ilanda veya
tescil belgesi Uzerinde belirtilmesi olarak tanimlanabilir. Disclaimer uygulamasi, yurtdisinda
genellikle basvuru sahibine bu yondeki karara karsi itiraz hakki veren bir kismi ret gerekgesi
olarak gerceklestirilmektedir.

556 sayili KHK’nin 5inci maddesi ikinci fikrasinda yer alan *“Marka, mal veya ambalaji ile
birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajin tescili marka sahibine mal veya
ambalaj icin inhisari bir hak saglamaz. Inhisari hak saglamayan bu tir unsurlar tescil belgesi
uzerinde agikca belirtilir." hiikminln kapsami acik olarak sadece malin sekli ve ambalajiyla
sinirh oldugundan, bu hikmin tanimlayici unsurlar iceren tum markalar bakimindan
uygulanip, koruma kapsaminin disclaimer uygulamasi 6rneginde oldugu gibi netlestirilmesi
mimkun degildir.

Enstiti’nin basvuruda yer alan kelime unsuru igin disclaimer (ksitlamali ilan) uygulamasi
yaparak ilan ettigi bir basvuru hakkinda, Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi
tarafindan verilen 2005/136 esas 2005/315 karar sayili “Turkish Cargo” kararinda konu ve
Enstitl’nun yetkisi hakkinda takip eden tespitler yapiimistir: “TPE’nin kisitlamali ilana karar
verme yetkisi yoktur...Kurumun bu uygulamayr 5194 sayili yasanin 12. Maddesi ile degisik
556 sayilh KHK’nin 5. maddesinin 2. fikrasindaki ‘‘marka, mal veya ambalaji ile birlikte

3 Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi 2004/238 esas 2004/204 karar sayili “Number 1” kararl, s. 3.
1 OHIM, Ofis Nezdindeki Islemlerle ilgili Kilavuz, Bélim B, inceleme, s. 40.
http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/legalReferences/parth _examination.pdf
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tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajin tescili marka sahibine mal veya ambalaj
icin inhisari bir hak saglamaz. Inhisari hak saglamayan bu tiir unsurlar tescil belgesi
Uzerinde acikga belirtilir." hikmine dayanarak aldigi distnulmektedir. Ancak madde metni
son derece aciktir. Hukim sadece, mal ve ambalaji ile birlikte tescil ettirilen markalardaki
mal ve ambalajin marka sahibine inhisari bir hak saglamayacagi hususunu dizenlemekte ve
sadece bunlarin kisitlayici bir hak saglamayacagina iliskin kisitlayici ibarenin tescil belgesi
Uzerinde belirtilecegini agiklamaktadir. Anilan madde hukmdindn, tim bagvurularda mal ve
ambalaj niteliginde bulunmayan sekil ve sozcuklerden bazilarinin dahi koruma kapsami
disinda birakilmasi ve bunun tescil belgesi veya sicil Gzerinde serh edilebilecegine imkan
verilecegi tarzda yorumlanmasinin mimkun olmadigi distnulmektedir...kurumun kisitlamali
ilan karari vermesinin yasal dayanagi bulunmamasi sebebiyle anilan kararin ayrica bu
nedenle de iptali gerekmistir.”” *°

Dogrudan tanimlayici nitelikte olmayan, ancak cagrisim yoluyla bazi yakistirmalarin
yapilmasina neden olabilecek nitelikteki “cagristirici markalar (suggestive marks)” tescil
edilebilir niteliktedir. Séyle ki, bu tip markalar tiketicinin zihninde yarattiklari ¢cok asamali
dislinme prosesi sonrasi ¢agrisimlara yol agmakta, ancak anlamlari veya goérinimleri
itibartyla dogrudan tanimlayici unsurlar icermemektedir. Ornegin, “kurye hizmetleri” icin
“hizli” kelimesi tiketici tercihini dogrudan etkiler, vasif belirten bir 6zellik olmasi nedeniyle
tanimlayici (tescil edilemez) bir kelimedir. Ancak, son derece hizli bir hayvanin adi olan
“leopar” kelimesi tuketici zihninde distinme sonrasi “hiz1” ¢agristirmasina ragmen, anlami
itibariyla “kurye hizmetleri’nin niteligini, 6zelligini dogrudan belirtmemesi nedeniyle tescil
edilebilir nitelikte olacaktir.

Yargitay 11. Hukuk Dairesi “saten” kelimesinin boyalar i¢in tanimlayici bir kelime olup
olmadiginin tespitinin asli 6énem tasidigi E. 2000/2921, K. 2000/3904 sayili kararinda
*“...saten sozcugl bu kanun hikma (7/1-(c) bendi) anlaminda bir boya cinsi degildir. Bu
nedenle boya markasi olarak tescil edilen kisi tarafindan kullanilmasinin ve tescilin
korunmasi gerekir.” yargisina varmistir. Yargitay’in tespiti kanaatimizce, kelimenin purizsiz
dokusu olan parlak bir kumas cinsi anlamindan hareketle, “saten” kelimesini Urettigi parlak,
pirtz birakmayan boyalar icin ¢agristirici bir marka olarak secen ve tescil ettiren, ilk tescil
sahibinin gercek hak sahipligini korumaya yoneliktir. Soyle ki, “saten” ibaresi kuvvetli
cagristirici niteligi, yaygin kullanimi nedeniyle diger dreticiler tarafindan tanimlayici icerikte
bir boya tlri olarak degerlendirilmeye baslamistir. Ancak, kelime asli anlami itibariyla
boyalar igin herhangi bir vasif, 6zellik belirtmemektedir, tanimlayici nitelikte degildir ve ilk
tescil sahibi markanin jenerik hale gelmesini engellemek icin gerekli ¢abayi géstermektedir
(ilana itiraz prosedirt yoluyla farkl kisilerin markay1 kullanmasini engellemek). Dolayisiyla,
“cagnistirict markalar” tescil edilebilir olmalarinin yani sira, tg¢unci kisilerin markalariyla
ihtilaf durumunda tescil sahibi lehine koruma saglayabilecek niteliktedir. Saglanacak
korumanin kapsami ise markanin giicll, zayif marka niteligiyle dogrudan baglantilidir.

Yargitay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6656 K. 2000/7589 sayili “Juice Plus +” kararinda;
“...markada yer alan “juice” kelimesi anlami itibariyla tasviri bir isaret olarak kabul edilse
dahi, tek bagina kullaniimadigi hallerde tescili talep edilen marka bir butin olarak
degerlendirilerek sonuca ulastimalidir. Somut olayda “juice plus + markasinda yer alan
kelimelerden birinin digerine gbére daha Ustiin bir niteligi bulunmadigi gibi, Juice kelimesi
meyve suyu olarak algilama dahi’’plus +”* kelimesinin ilavesi nedeniyle tescili istenen marka
Urin tardnl gosteren tasviri bir isaret olmaktan cikmakta ve 06zgun bir isim haline

1> Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi 2005/136 esas 2005/315 karar sayili “Turkish Cargo” karar,
s. 5.
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gelmektedir.” tespitlerini yapmis ve tanimlayici unsura yeni kelimeler ekleyerek tlretilen
kelime kombinasyonlarinin her durumda dogrudan tanimlayici markalar olarak kabul
edilemeyecegini belirlemistir.

Tanimlayici nitelikte iki kelimenin yan yana, pespese yazilmasindan olusturulan basvurular
7/1-(c) bendi incelemesinde sorunlara yol agcmaktadir. Her biri tanimlayici nitelikte olan
kelimelerin birlikte kullaniimasiyla olusturulan kelime kombinasyonlarinin tescil edilebilirligi
incelemesinde ATAD’in konu hakkinda verdigi kararlar degerlendirmeye yon verecek
iceriktedir. Belirtilen kararlar kisaca degerlendirilecek olursa:

Her biri tanimlayici nitelikte olan kelimelerin birlikte kullaniimasiyla olusturulan kelime
kombinasyonlarinin tanimlayiciligi konusunda degerlendirilmesi gereken baslica husus, bu
sekilde olusturulmus basvurularin birlikte tanimlayici anlama sahip olup olmadigidir. ATAD
bu konuda verdigi, tnli “baby dry” kararinda (baby-dry ibaresinin bebek bezleri icin tescili
talep edilmektedir) asagidaki tespitleri yapmistir. “Tanimlayicilik sadece her kelimenin ayri
ayri anlamina gore degil, ayni zamanda olusturduklari bitiine gore degerlendirilmelidir.
Tescili talep edilen kelime kombinasyonuyla, ilgili tuketici kesiminin mallari / hizmetleri veya
onlarin karakteristik 6zelliklerini tanimlamak icin gunluk dilde kullandiklari terimler
arasindaki belirgin farklar, kelime kombinasyonuna marka olarak tescil edilmesini
saglayacak derecede ayirt edicilik kazandiracaktir.”” ATAD’a gore; markay! olusturan
“bebek” anlamina gelen “baby” ve “kuru” anlamina gelen “dry” kelimeleri tek baslarina
ginlik dilde “bebek bezi” malinin islevi, amaci ile ilgili tanimlayici kelimeler iken, bu iki
kelimenin siradisl, sézdizimine aykiri bicimde yan yana bulunmasindan olusan kombinasyon
ingilizce’de kullanilan alisilagelmis bir kombinasyon degildir. *°

ATAD yorumu takip eden vyillarda verilen “doublemint”, “biomild”, *postkantoor”
kararlariyla “baby-dry” yorumundan yaklasim olarak farklilasmis ve tanimlayicilik halinin
sinirlart yeniden cizilmistir. Yukarida adi gegen kararlarla yeniden olusturulan cerceve
literatiirde “baby-dry”dan geri doniis (the retreat from baby-dry) olarak da anilmaktadir. *’

“Sakizlar” icin yapilmis “doublemint” (double = iki kat, iki misli; mint=nane) ibareli
markaya iliskin olarak verdigi kararda ATAD, “kelime kombinasyonun Kkarsilik geldigi
anlamlardan en az birisinin tanimlayici olmasi durumunda tescil talebinin reddedilmesi
gerektigini belirtmis ve kombinasyonun diger anlamlarinin inceleme disinda tutulacagini
belirtmistir. ATAD kararint kamu vyarari ile iliskilendirmis ve mallarin / hizmetlerin
karakteristik ozelliklerini belirten tanimlayici kelimelerin ilgili sektorde herkes tarafindan
kullanilabilir nitelikte olmasi gerektiginin altini ¢izmistir. ATAD kararinda belirtilen ilkelerin
uygulanmasi neticesinde; “doublemint” kelimesinin Grinin “iki kat daha fazla nane aromasi”
icerdigine dair dogrudan, tiketiciler tarafindan hemen algilanir bir 6zellik belirttigi, bu
oOzelligin tiketicinin alim tercihini dogrudan etkiler nitelikte olmasi nedeniyle tanimlayicilik
icerdigi sonucu ortaya ¢ikmistir. Dolayisiyla ATAD’In “doublemint” karari ile ilgili
sektordeki diger (reticiler / hizmet saglayicilarca da, 0Ozellik, vasif bildirir sekilde
kullanilabilir ibarelerin tanimlayici nitelikte kabul edilip, tescil edilemeyecegi belirtilmistir. 2

6 ATAD, Case C-383-99 sayili — 20 Eyliil 2001 tarihli karar, Procter & Gamble Company v. Office for
Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), paragraflar: 40-43.

D, KITCHIN, D. LLEWELYN, J. MELLOR, R. MEADE, T. MOODY-STUART, D. KEELING, Kerly’s Law
of Trade Marks and Trade Names (Fourteenth Edition), Londra, Sweet & Maxwell, 2005, s. 183.

8 ATAD, Case C-191-01 sayill — 23 Ekim 2003 tarihli karar, Office for Harmonization in the Internal Market
(Trademarks and Designs) v. Wm. Wrigley Jr. Company, paragraflar: 31-33.
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Tanimlayicihik uygulamasinda AB uygulamalarina kilavuz olan bir diger 6nemli ATAD karari
ise “Postkantoor” Kkararidir. Felemekcede “posta ofisi” anlamina gelen “Postkantoor”
kelimesinin  “kagit, pullar, reklamcilik hizmetleri, sigortacilik, insaat hizmetleri,
telekomunikasyon hizmetleri, ulasim hizmetleri, egitim hizmetleri, teknik bilgilendirme ve
danismanlik hizmetleri” icin tescil edilmesi amaciyla yapilan basvuru Beneliiks Marka
Ofisi’nce reddedilmis ve ret kararinin kaldiriimasi amaciyla yapilan itiraz sonucu talep
nihayetinde ATAD’In 6nune gelmistir. ATAD yorumunda takip eden genel ilkelere yer
verilmistir: “Tescil talebi kapsamindaki mallara / hizmetlere iliskin olarak her birisi
tanimlayici olan 06gelerin kombinasyon halinde bir araya getirilmesinden olusturulan
markalar, genel kural olarak tanimlayici niteliktedir ve bu nitelikteki markalar Direktifin
3(1)(c) maddesi uyarinca tanimlayicilik gerekcesiyle reddedilmelidir. Direktifin  3(1)(c)
maddesindeki kamu yarar karakteristik 6zellik bildiren isaretlerin kamuya acik tutulmasinda
(inhisari haklar doguracak bigcimde tek bir kisi adina marka olarak tescil edilmemesinde)
ortaya cikar. Bununla birlikte; markayi olusturan kelime kombinasyonunun olagandisi
yapisindan dolayl, markanin bitiin olarak biraktigi izlenim, kelimelerin tek tek tanimlayici
anlamindan uzaklasmissa ve kombinasyon kelimelerin tek tek biraktigi izlenimden farkli bir
genel izlenim ortaya ¢ikartiyorsa marka tescil edilebilir niteliktedir.” *°

Tanimlayicihk ile ilgili kilavuz niteligindeki bir diger énemli ATAD Kkarari ise “Biomild”
kararidir. “Biomild” kelimesinden olusan basvuru Benelilks Marka Ofisi tarafindan sit
urdinleri dahil gida maddeleri igin reddedilmis ve ret kararinin kaldirilmasi amaciyla yapilan
itiraz sonucu talep nihayetinde ATAD’In 06nine gelmistir. “Biomild” kararinda;
tanimlayiciligin ortaya ¢ikmasi icin basvuruyu olusturan kelimenin basvuru tarihinde
tanimlayict  bicimde kullaniimasinin  sart olmadigl, kelimenin tanimlayici  bigimde
kullanilmasi olasiliginin yeterli oldugu belirtilmistir. ATAD, yeni olusturulmus kelimeler
(neoloji) bakimindan da durumun ayni oldugunun altini ¢izmis ve tescil talebi kapsamindaki
mallara / hizmetlere iligkin olarak her birisi tanimlayici olan dgelerin kombinasyon halinde bir
araya getirilmesinden olusturulan markalarin, ortaya ¢ikan kombinasyon yeni bir kelime
(neoloji) niteliginde olsa da tanimlayici olarak degerlendirilmesi gerektigini belirtmistir. 2°

KHK’nin 7/1-(c) bendi kapsaminda reddedilecegi belirtilen bir diger durum ise cografi
kaynak belirtilmesi durumudur. Bu husus degerlendirilirken mal / hizmet listesi kapsami
oncelikli olarak dikkate alinmaktadir. Markay! olusturan cografi lokasyon ismi niteligindeki
kelimenin mal / hizmet listesi kapsamindaki mallar / hizmetler icin Un kazanmis, bilinir,
dogrudan o drdnleri / hizmetleri animsatir hale gelmis olmasi, mensei bildirmesi vb. hallerde
basvurular cografi kaynak belirtilmesi nedeniyle reddedilecektir. Ornegin, “Baltik denizi”
ibaresi balik drlinleri icin, “Edremit Korfezi” ibaresi “zeytinler, zeytinyaglari ve bdlgenin
meshur oldugu, (potansiyel veya aktif olarak) mensei bildirdigi, Gretim sahasi oldugu trinler”
icin tescil edilmez niteliktedir.

Yargitay 11. Hukuk Dairesi E. 2003/6901, K. 2004/1531 sayili kararinda, kiremitler mali icin
cografi kaynak belirttikleri gerekgesi hikimsizlukleri talep edilen “Granada”, “Valensiya”
ibarelerinin (Granada ve Valencia Ispanya’da yerlesim yeri, bolgesi isimleridir); sozii gecen
yerlesim yerlerinin kiremit dretimi ile ilgisinin bulunmamasi nedeniyle hikimsuzlik
kilinamayacaklarini belirtmistir.

¥ ATAD, Case C-363-99 sayili — 12 Subat 2004 tarihli karar, Koninklijke KPN Nederland NV v. Benelux-
Merkenbureau, paragraflar: 95-100.

% ATAD, Case C-265-00 sayili — 12 Subat 2004 tarihli karar, Campina Melkiune BV v. Benelux-Merkenbureau,
paragraflar: 38-41.
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7/1-(c) bendi konusunda belirtilecek bir diger husus ise, yabanci dillerde tanimlayici olan
kelimelerin marka olarak tescili taleplerinde yapilan degerlendirme ile ilgilidir. Belirtilen
konu Turkiye’de ve yurtdisinda yogunlukla tartisilmakta ve igerik olarak birbirinden son
derece farkl yaklasim ve degerlendirmelere konu olmaktadir.

Yabanci dillerdeki anlami dogrudan tanimlayici olan kelimeler Amerika Birlesik Devletleri
Patent ve Marka Ofisi (USPTO) tarafindan “yabanci esitler doktrini (foreign equivalents
doctrine)” kapsaminda degerlendirilmektedir. “Yabanci esitler doktrini” ¢ercevesinde USPTO
ve mahkemeler yabanci dillerdeki kelimelerin Ingilizce karsihigini dikkate alarak
tanimlayicilik degerlendirmesi yapmaktadir. Doktrinin, USPTO inceleme kilavuzunda yer
alan agiklamasi cercevesinde; munhasiran tanimlayici olan Ingilizce bir kelimenin yabanci
dildeki karsihginin tescil edilmesi ihtimali ingilizce kelimenin kendisinin tescil edilmesi
olasiligindan daha fazla degildir. Modern dillerdeki kelimeler, tanimlayicilik veya jenerikligin
tespit edilebilmesi icin ingilizceye cevrilmektedir. %

Ayni kilavuza gore tanimlayiciligin tespitinde kullanilacak olgut, tanimlayici kelimenin ait
oldugu yabanci dile asina Amerikah tlketicilerin markay! tanimlayici veya jenerik bulup
bulmayacagidir. Doktrinin uygulamasinda esas alinan ortalama (siradan) Amerikali tiiketici,
normal sartlarda altinda kelimeleri Ingilizceye cevirmesi beklenen, yabanci bir dili iyi
diizeyde bilen tiiketiciler dahil olmak tizere tim Amerikali tiiketicileri kapsamaktadir. %>

USPTO uygulamasinda, modern dillerdeki yabanci kelimeler genellikle Ingilizceye
cevrilmekle birlikte yabanci esitler doktrini kilavuz niteligindedir. Doktrin mutlak olarak takip
edilmesi zorunlu nitelikte degildir. Doktrin yukarida bahsedilen ortalama Amerikan
tiketicisinin (ilgili dili iyi bilen tuketiciler dahil olmak lzere), markayi gérdikten sonra durup
markay! Ingilizceye cevireceginin dusunildigii zamanlarda uygulanacaktir. Modern diller
kapsami disinda kaldigli kabul edilen 6lu (gunimuzde kullanilmayan) ve taninmamis
dillerdeki yabanci kelimeler yabanci esitler teorisinin kapsaminin disinda tutulmustur. 2

Konu hakkindaki ATAD degerlendirmesi ise markanin AB lyesi Ulke ofislerine yapilmis
ulusal bir basvuru olmasi veya OHIM’e yapilmis bir Topluluk Markasi basvurusu olmasi
hallerine gore farklilagsmaktadir.

ATAD, ulusal bir ofiste tescil edilmis yabanci dildeki bir kelimenin tanimlayiciliginin
tartistldigl “matratzen” kararinda (matratzen kelimesi Almancada carsaf anlamina gelmektedir
ve Ispanya’da carsaflar icin 1994 yilinda marka olarak tescil edilmistir, tescilin hiikimsiiz
kilnmasi amaciyla agilan davada ATAD’dan goris talep edilmistir) asagidaki tespitleri
yapmistir: “Uye ilkeler arasindaki dilsel, kiiltiirel, sosyal ve ekonomik farkhiliklar nedeniyle,
bir Ulkede ilgili mallar veya hizmetler bakimindan ayirt edici nitelikten yoksun veya
tanimlayici olan bir marka bagska bir Uye tlkede dyle olmayabilir. Bu nedenle, Direktif Madde
3(1)(b) ve (c) tescilin talep edildigi mallara veya hizmetlere iliskin olarak tye bir lkenin
dilinde ayirt edici nitelikte olmayan ve tanimlayici olan bir markanin bagka bir tye tlkede —

21 USPTO, Marka incelemesi Prosediirleri Kilavuzu (Altinci Baski — 2. Revizyon, Mayis 2010), Bolim
1209.03(Q), s. 1200-233. http://tess2.uspto.gov/tmshb/tmep/

22 USPTO, age s. 1200-234

2 USPTO, age s. 1200-234
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tescilin talep edildigi Ulkedeki ilgili taraflar kelimenin anlamini tanimadigi siirece - ulusal
bir marka olarak tescil edilmesini engellemez.””

Ayni Kkararin bir diger paragrafinda ise kararda bahsedilen “ilgili taraflar (relevant parties)”in
kim oldugu acikliga kavusturulmaktadir. “Ulusal bir markanin tescilin talep edildigi mallara
veya hizmetlere iliskin olarak ayirt edici veya tanimlayici olup olmadigi belirlenirken ilgili
taraflarin, yani tescil basvurusunun yapildigi bolgede tescil talebine konu mallarin veya
hizmetlerin ticaretteki ve / veya ortalama tuketicileri arasindaki makul derecede iyi
bilgilendirilmis ve makul derecede gdzlemci ve basiretli taraflarin, algisi esas alinmalidir.

Dolayisiyla, ATAD’in “ilgili taraflar” tanimi cercevesinde, yabanci dildeki tanimlayici
kelimelerin tescil edilebilirligi degerlendirilirken, yalnizca ilgili Glkedeki ortalama
tlketicilerin algisinin degil, ilgili Ulkedeki ticari aktorlerin (diger dreticiler, hizmet
saglayicilar, vb.) bilgisinin de dikkate alinmasi gerekmektedir.

AB’de yabanci dildeki tanimlayici markalar igin uye ulkelere yapilan basvurulara iligskin
yaklasim yukarida yer verilen “matratzen” karari cercevesinde iken, OHIM’e yapilan
Topluluk Markasi basvurulari igin yapilan incelemede topluluk tyesi Glkelerin dillerinin
tamami dikkate alinmaktadir. Konuya iliskin aciklama OHIM inceleme kilavuzunda takip
eden sekilde yapilmistir: “Uzmanlar markada yer alan kelimeleri Toplulugu bitun olarak
dikkate alarak degerlendirmelidir. Madde 7(2)’de belirtildigi Gzere bir mutlak ret nedeni,
Toplulugun herhangi bir pargasinda ret gerekcesinin ortaya c¢ikmasi durumunda
uygulanacaktir...Bir kelimenin anlamiyla ilgili olarak Avrupa Birligi’nin tum resmi dilleri
dikkate alinacaktir. Bu ¢ercevede, dil yoninden inceleme belirtilen tim dillerde (AB’nin tim
resmi dilleri) yapilacaktir.”” %

Enstitl uygulamasinda, ¢alismanin hazirlandigl tarinte (Eylul 2010) gecerli oldugu haliyle,
tanimlayici kelimeler, tiketiciler tarafindan marka olarak algilanmayacaklari gerekgesiyle
reddedilmelerinin yanisira, ilgili sektorde diger Ureticilerin, tacirlerin, hizmet saglayicilarin
ortak kullanimina agik serbest kelimeler olduklari icin de reddedilmektedir. Bu yaklasima
gore, tanimlayici icerikte olan yabanci dillerdeki kelimeler ticaretin (ithalat, ihracat dahil)
herhangi bir asamasinda tiim tacirlerce kullanilabilmektedir; dolayisiyla bu kelimeler Gzerinde
mutlak marka haklarinin bir Kisinin / firmanin tekeline verilmesi yerinde degildir. Buradan
hareketle Enstitli, Tlrkiye’de ve uluslararasi ticarette yaygin olarak kullanilan yabanci
dillerdeki kelimeler bakimindan da markalari tanimlayici bulabilmekte ve ret kararlari
verebilmektedir. Ozellikle; Ingilizce, Fransizca, italyanca, Almanca, Ispanyolca gibi ticarette
yaygin olarak kullanilan dillerdeki anlamlar resen dikkate alinmaktadir; bunun yanisira uzman
mal / hizmet grubunun niteligini dikkate alarak diger dillerde tanimlayici anlamlara rastlarsa
da basvurulari reddedebilmektedir. Bununla birlikte, uygulamanin yerindeliginin Enstitl
icerisinde de tartisiimakta oldugu belirtilmelidir.

Uygulamada dikkat edilmesi gereken hususlar ise TPE Marka karar kriterlerinde takip eden
sekilde saylimistir:

“Yabanci dillerde yapilan bagvurular anlamlarindan dolayi, kelimenin Turkce karstliginin;

# ATAD, Case C-421-04 sayili — 9 Mart 2006 tarihli karar, Matratzen Concord AG v. Hukla Germany SA,
paragraflar: 25-26.

* ATAD, Case C-421-04 sayili karar, paragraf: 24.

% OHIM, Ofis Nezdindeki Islemlerle ilgili Kilavuz, Béliim B, inceleme, s. 3.
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a- /lgili malin / hizmetin adi olmasl,

b- 7lgili mala / hizmete iliskin dogrudan tanimlayici nitelikte olmast,

c- KHK’nin diger maddeleri agisindan ret gerekcesi olmasi, durumlarinda
reddedilecektir.” %’

Yani, yabanci kelimelere yakistirma yoluyla dolayli anlamlar yuklenerek basvurularin
reddedilmesi TPE tarafindan uygun bulunan bir yaklasim degildir. Anlamin dogrudan
tanimlayict olmasi halinde ret karari verilecektir. Benzer icerikte yorum, yabanci dildeki
basvurularin KHK’nin 7nci maddesinin diger bentleri uyarinca reddedilecek nitelikte olmasi
halinde de gecerlidir.

Yukarida yer verilen tim agiklamalar dikkate alindiginda, mevcut Enstitli uygulamasinin
benzer icerikteki ret gerekcesini “Yabanci Esitler Doktrini” cercevesinde modern diller
bakimindan uygulayan ABD Marka Tescil Ofisi uygulamasi ile buyik Ol¢ude benzestigi
gorilmektedir.

Yargitay 11. Hukuk Dairesi yabanci bir dilde tanimlayici olan ibarelerin tescil edilebilirligi
hususunun degerlendirildigi E. 2003/2953, K. 2003/9172 sayili kararinda takip eden tespitleri
yapmistir: ““...”’Labne” sozcuglnin, Ozellikle Ortadogu Ulkelerinde ¢ok bilinen istah agici
aperatif olarak tiketilen yogurtlu bir peynir cinsi oldugu, hatta Suudi Arabistan tarafindan
standartlarinin dahi belirlenmis oldugu, dolayisiyla cins ve cesit belirten bu kelimenin bir
Kiginin inhisarina verilmesinin mimkiin olamayacagi da agiklanmigtir. Yukarida anilan
ilkeler dogrultusunda 7/c maddesi uyarinca bir kisi adina tescili mimkin olmayan davaya
konu markanin ayni kanunun 7/son maddesine gore tescil tarihinden Once miinhasiran
kullanilarak ayirt edici nitelik kazandirildigl da ispat edilememistir. O halde tescil isteminin
reddine dair davali Enstitl kararinin yerinde oldugu anlasilmig bulunmasina gore davanin
reddine karar verilmesi gerekirken yazili oldugu sekilde davanin kabuliine karar verilmesi
yerinde gorulmemistir.”

Yargitay’in ayni Dairesi E. 2000/236, K. 2000/1141 sayili kararinda da benzer yaklasimi
benimsemistir: “Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki kanitlara gore, davacinin ticari
marka olarak tescil ettirmek istedigi, CHIFFON stzclglnln Fransizca’da kumas adi oldugu,
Tlrkcge’de seffaf, ince kumas anlaminda kullanildigi, gerek kelime anlami gerekse Tirkce’de
kullanilma gsekli ile cins, cesit ve vasif ifade ettigi....gerekgesi ile davanin reddine karar
verilmigtir.....Dava dosyasi icerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararinin gerekgesine
dayanilan delillerin tartigilip, degerlendirilmesinde usul ve yasaya aykiri yon bulunmamasina
gore davaci vekilinin tim temyiz itirazlari yerinde degildir.”

C- 7/1-(d) bendi

556 sayill KHK’nin 7/1-(d) bendi; ‘Ticaret alaninda herkes tarafindan kullanilan veya belirli

bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanlari ayirt etmeye yarayan isaret ve adlari
minhasiran veya esas unsur olarak iceren markalar”in tescil edilmeyecegi hiukmini
icermektedir.

Ticaret alaninda herkes tarafindan kullanilabilir olma kavrami; ticaret alaninda ayirim
yapilmaksizin genel olarak herkes tarafindan kullanilabilir olma hususunun yani sira (6rnegin

" Tirk Patent Enstitiisii Marka Karar Kriterleri dokiimani (yayimlanmamis), tanimlayicilik balimii.
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Turk lirasi, sirket, sinai milkiyet, vb. tarzda terimler), mal / hizmet listesi kapsami goz 6niune
alinarak ilgili sektorler bunyesinde faaliyet gosteren tacirler tarafindan genel olarak
kullanilabilir olma durumunu da kapsamaktadir (6rnegin, “bistro” kelimesi gida saglanmasi
hizmetleri alaninda faaliyet gosteren herkes tarafindan kullanilabilir niteliktedir, benzeri
sekilde giyim drunleri igin “hazir giyim” ibaresi ilgili sektordeki tum tacirler tarafindan
kullanilabilir iceriktedir.)

“..bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanlari ayirt etmeye yarayan isaret ve adlar”
icerikli ret gerekgesi bakimindan da degerlendirme basvurunun kapsadigi mallar / hizmetler
dikkate alinarak yapilmaktadir. Ornegin, “basketbol kocu” terimi sportif hizmetler
bakimindan 7/1-(d) bendi kapsaminda reddedilmesi gereken bir ibare iken, ayni terimin
cikolata, kek gibi Grtnler icin tescil edilmesinin dniinde bir engel bulunmamaktadir.

D- 7/1-(e) bendi

7/1-(e) bendi uygulamada siklikla kullanilan bir ret gerekcesi degildir. Bunun nedeni bent
kapsamina girebilecek nitelikte basvurular ile siklikla karsilasilmamasidir. Bent, “Malin
0zgln dogal yapisindan ortaya ¢ikan seklini veya bir teknik sonucu elde etmek icin zorunlu
olan, kendine malin seklini veya mala asli degerini veren sekli iceren isaretler”’in tescil
edilemeyecegi hikmuni icermektedir.

Bent dikkatle okundugunda ret konusu olabilecek durumun sekillerle sinirh oldugu ortaya
citkmaktadir.

“Malin 6zgiin dogal yapisindan ortaya ¢ikan sekil” ifadesi ile kast edilen duruma “elmalar”
malinin tescili icin bir elma fotografi ile basvurulmasi durumu &érnek gosterilebilir. “..bir
teknik sonucu elde etmek igin zorunlu olan, kendine malin seklini veya mala asli degerini
veren sekli iceren isaretler” ifadesinin kapsadigi durum ise ¢ok belirgin degildir. Konu
hakkinda ATAD’In Philips v. Remington kararindan bahsetmek yerinde olacaktir.

Philips v. Remington davasi, Philips firmasinin tescil ettirdigi ¢ doner baslikli tras makinesi
sekilli markasini dayanak gostererek Remington firmasinin benzer sekle sahip tras makinesini
piyasaya surmesine karsi actigl haksiz rekabet davasina dayanmaktadir. Remington firmasi
actigl karsi dava ile Philips’in marka tescilinin iptal edilmesini talep etmistir. ATAD’a gore
ilgili bendin (556 sayill KHK’deki 7/1-(e) karsiligi bent) amaci, marka sahiplerinin teknik
cozlmler veya bir urinun islevsel 6zellikleri Gzerinde tekel kurmalarini engellemektir. Temel
Ozellikleri bir teknik islevin yerine getirilmesi olan veya o islevi yerine getirmek amaciyla
secilen sekiller herkes tarafindan kullanilabilir olmalidir, bu nedenle bendin kapsami ATAD’a
gore kamu yarari ile iligkilidir. ATAD ayni teknik sonuca ulagmak icin farkli sekillerin
kullanilabiliyor olmasinin ise bendin kapsaminda diizenlenmedigini ve bu durumun temel
Ozellikleri bir teknik islevin yerine getirilmesi olan sekillerin reddedilmesi gerekliligini
degistirmeyecegini belirtmistir. %

7/1-(e) bendinden kaynaklanan ret durumlarina uygulamada ok rastlanmamakla birlikte,
ATAD yorumundan da anlasilacagi Gzere bendin kapsami kamu yarari ile dogrudan
baglantihdir. Ozellikle koruma siiresi dolmus patentlere ait sekilleri, marka olarak tescil

% ATAD, Case C-299-99 sayili — 18 Haziran 2002 tarihli karar, Koninklijke Philips Electronics NV v.
Remington Consumer Products Ltd., paragraflar: 76-84.
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yoluyla sinirsiz korumaya tabii tutabilme cabasi bendin uygulama alani bulmasina yol
acabilmektedir.

E- 7/1-(f) bendi

7/1-(f) bendi *“Mal veya hizmetin niteligi, kalitesi veya Uretim yeri, cografi kaynagi gibi
konularda halki yaniltacak markalar”in tescil edilmeyecegi hikmunu icermektedir. Bentte
vurgu mal veya hizmete iliskin yanilticithk durumu Uzerine yapilmistir, dolayisiyla
degerlendirmenin de mal / hizmet listesi kapsami dikkate alinarak yapilmasi gerekmektedir.

Belirtilmesi gereken bir diger énemli husus ise; 7/1-(f) bendi kapsamindaki yanilticihgin
onceki haklarla ihtilaftan kaynaklanacak tiiketicilerin yanilmasi durumunu icermedigi (yani
onceden tescilli / basvurusu yapilmis markalarla aynilik / ayirt edilemeyecek derecede
benzerlik, karistirilma / iligkilendirilme olasiligi kavramlariyla ilintisi olmadigr); mallarin /
hizmetlerin niteligi, kalitesi, Uretim yeri, cografi kaynagl gibi durumlara iliskin yanilticilig
kapsadigidir.

Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafindan verilen 2005/236 esas 2005/610
karar sayili “Gipsy Jeans” kararinda (Gipsy Jeans basvurusu TPE tarafindan bazi giysilerin
jean kumasindan yapilamayacagl nedeniyle yanilticilik gerekgesiyle kismen reddedilmis ve
Enstitl karari basvuru sahibi tarafindan dava konusu edilmistir) yanilticilik konusunda takip
eden oOnemli tespitler yapilmigtir: *“...anilan madde (7/1-(f) bendi) anlaminda bir
yanilticihktan bahsedilebilmesi icin isarette yer alan asli veya yardimci bir unsur nedeniyle
tiketicinin gergekte satin almayacagi veya yararlanmayacagi bir mal ve hizmeti sirf isarette
yer alan sOzcuk veya anlatim nedeniyle satin alma veya yararlanma yoluna gitmesi
gerekmektedir...Jeans ibaresinin anilan mallar igin, aciklandigi sekilde bir yanilg
dogurmasinin olanaksizligi muhakkaktir. Zira hig kimse, sirf bagvuru konusu isarette Jeans
sOzclgl var diye, yararlanmak veya satin almak istedigi bir mal yerine, baska bir mali satin
almaz yahut Jeans almak isterken yanlishkla bir bagka mali satin almaz. Aksi, hayatin olagan
akisina aykiri oldugu gibi, normal hayat tecriibelerine gore gergeklesmesi olasi olmayan bir
ihtimal olarak goérinmektedir...” %

Yukarida yer alan karardan anlasilacagl tzere yargl yanilticilik hususunu gercek yasamda
gercekten yanilticthga yol acabilecek durumlarla sinirli bigimde degerlendirmekte ve
kurgusal, zihinlerde olusturulmus yanilticilik senaryolarini markanin yanilticiliga yol agmasi
durumu olarak degerlendirmemektedir.

Benzer yaklasimin ingiltere’de hangi gerekgelerle benimsendigi asagida agiklanmaktadir:
“Birlesik Krallik Tescil /daresi uygulamada (yanilticihk uygulamasi) degisiklige gitmistir,
buna gore 1994 (yilinda yururlige giren) Kanunu cercevesinde ret karari yalnizca, uzmanin
gorlstne gore, halkin yanilmasi icin gercekci bir olasilik olmasi durumunda verilecektir.
Bunun gerekgesi, tacirlerin markalarini sorumlu bicimde kullanacaklari, markalari yaniltici
bicimde kullanirlarsa, bolim 47 (hikumstzlik) uyarinca markalarini kaybedecekleri, ticari
ilkelere aykiri hareket edecekleri ve miisteri kaybedecekleri yoniindeki kabullerdir.””

7/1-(f) bendi degerlendirmesinde Ozellikle karsilagilan sorun; ayirt edici bir ibare ile birlikte
kullanilan ikinci tanimlayici nitelikteki ibarenin mal / hizmet listesi baglaminda yanilticiliga
yol acip agmayacagidir. Yanilticilik oldukca subjektif ve tartismaya ac¢ik bir konu oldugundan

#Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi 2005/236 esas 2005/610 karar sayili “Gipsy Jeans” karari,s. 3.
®¥ KITCHIN, LLEWELYN, MELLOR, MEADE, MOODY-STUART, KEELING age, s. 214.
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TPE uygulama kriterlerinde yukarida belirtilen hale 6zgl olarak yanilticthgin hangi
durumlarda redde yol acacagl belirlenmistir. TPE tiketicinin yaniimasinin, tuketici
bakimindan dnceden 6ngdriilemez zararlara yol agacagi veya telafi edilmesi gii¢ / mimkin
olmayan problemleri ortaya c¢ikacagli durumlarda yanilticihk gerekgeli ret nedenini
uygulamaktadir. Bu yaklasim, yanilticihgin gergekgi olmayan kurgusal hallerde uygulanmasi
durumunu disladigindan yarginin yaklasimiyla da paralellik icermektedir. Bunun yani sira,
cografi kaynaga iliskin yanilticilik da uygulamanin bir diger yonind olusturmaktadir. TPE
uygulamasinda esas alinan durumlar, TPE marka kriterlerinden alinti yapilarak asagida kisaca
belirtilmistir:

“7/f cercevesindeki malin niteliginden kaynaklanan ret asagida 6rnekler ile anlatilan
durumlar ve benzerleri gercevesinde uygulanacaktir:

- Niteligi itibariyla tehlikeli ve sakincali Grtnler agisindan;

Ahmet Health Care Products (Saglik Bakimi Uriinleri) bagvurusunun mal listesinde bocek
olduricilerin yer almasi

- Cografi kaynak bakimindan yaniltici olabilecek markalarda;
Or:  Mehmet Iskog Viskisi basvurusunun Turkiye’den yapilmasi, vb. haller

Ancak bu durumda mal listesinde “Iskog Viskisi” ifadesinin yer almasi ya da itiraz
dilekcesinde yukarida belirtilen mal kisitlamasinin yapilmasi hallerinde yayin karari
verilmelidir.

- Uriiniin ambalaji ile yapilan marka bagvurularinda ariiniin ismine yer verilmesi halinde mal
listesinde yer alan diger mallar igin;

Or:  Mustafa Camasir Deterjani basvurusunda bagvuru Griin ambalaji ile yapilmissa,
ambalajin iizerinde yazilmig olanlarin disindaki tiriinler 7/f cercevesinde reddedilmelidir.”

Enstitd uygulamasinda, yukarida sayilan durumlar disinda kalan 6zel durumlarda da,
tiketiciler bakimindan gercek anlamda yanilticihgin ortaya cikacagl kanaatine varilirsa,
uzman basvurulari yanilticilik nedeniyle reddedebilir.

F- Kullanim Sonucu Kazanilmis Ayirt Edicilik

Kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik hususu 7nci  maddenin ikinci fikrasinda
dizenlenmistir. Fikra hikmu takip eden sekildedir: ““Bir marka tescil tarihinden ©nce
kullaniimis ve tescile konu mallar veya hizmetlerle ilgili olarak bu kullanim sonucu ayirt edici
bir nitelik kazanmis ise (a), (c) ve (d) bentlerine gore tescili reddedilemez.”

Kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik kavrami, ayirt edici nitelikten yoksunluk,
tanimlayicilik, ticaret alaninda herkes tarafindan kullanilabilir olma gibi gerekcelerle 7/1-(a),
(c), (d) bentleri kapsaminda tescil edilmesi mimkin olmayan, kendiliginden ayirt ediciligi
saglama glcu bulunmayan markalarin; yaygin, yogun kullanim sonucu ilgili tiiketici ¢evresi
tarafindan marka olarak algilanir hale geldiklerini, ayirt edicilik islevi kazandiklarini

* Tirk Patent Enstitiisii Marka Karar Kriterleri dokiimani (yayimlanmamis), yanilticilik bslimi.
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belirtmek icin kullanilan bir kavramdir. Kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik
ispatlanmasi halinde, 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsamindaki ret halini ortadan kaldirir.

7nci madde ikinci fikra hikminde agik olarak belirtildigi tGzere “kullanim sonucu kazanilmig
ayirt edicilik durumu” 7/1-(a), (c), (d) bentleri kapsaminda diizenlenmis ret hallerinin istisnasi
niteligindedir. TPE kullanim sonucu ayirt edicilik istisnasini ilgili bentler kapsaminda
reddedilmis basvurularin ret kararlarina kullanim sonucu ayirt edicilik gerekcesiyle itiraz
edilmesi durumunda incelemektedir. Yani, 7nci madde kapsaminda ilk uzman
degerlendirmesi yapilirken kullanim sonucu kazanilmig ayirt edicilik hususu TPE tarafindan
resen incelenmemektedir.

Yargitay 11. Hukuk Dairesi E. 2000/6135 K. 2000/8767 sayil kararinda takip eden ifadelerle
kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik durumunun ancak talep izerine incelenebilecegini
belirtmistir. **...dosya icindeki davaci tarafindan Patent Enstitisi’ne yaptigl basvuruda bu
hiikme (7nci madde ikinci fikra) dayali tescil talebi olmadigi gibi, anilan Enstiti’niin Yeniden
Inceleme ve Degerlendirme Kurulu’na vaki itirazinda da bu maddeye dayali bir itiraz sebebi
ileri stirilmemis bulunmasina gore, taleple sinirli olarak inceleme yapip karar vermeye yetkili
kurulun kararina karsi acgilacak davada bu talebin digindaki bir iddia ile dava acilmasi da
mumkiin bulunmadigindan....davaci vekilinin yerinde goériulmeyen temyiz itirazlarinin reddi
ile kararin onanmasli gerekmistir.”

Yukaridaki kararda dikkat gekici iki nokta bulunmaktadir:

a- TPE kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik iddiasini ancak talep tzerine inceler.
b- YIDK kararina karsl acilan davalarda mahkemeye sunulabilecek iddialar, YIDK
tarafindan incelenen karara itirazda sunulan iddialarla sinirli olmalidir.

Kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik iddiasini 6ne suren taraf asagidakileri ispatlamak
yukumlugindedir:

a- Markanin kullanildiginin  degil, markanin kullanim sonucu ayirt edici nitelik
kazandiginin ispatlanmasi,

b- Tescili talep edilen markanin tescil talebi kapsaminda bulunan mallara / hizmetlere
iliskin olarak kullanim sonucu ayirt edicilik kazandigi,

c- Kullanimin basvuru tarihi éncesine dayandigl,

d- Ayirt ediciligin Tarkiye’de kazanildigl.

Talep sahibi kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik durumunu cesitli dokiimanlar, kanitlar
One slrerek ispatlamaya calisabilir. Tuketici anketleri, yaygin reklami, yogun kullanimi
ispatlar belgeler, markanin kullanildigini gosterir faturalar, markayi tastyan mallarin satis
miktari, ibarenin marka olarak algilanmaya basladigini gosterir her tir belge bu tip kanitlara
ornektir. Ancak, en 6nemli hususun ibarenin tiketicilerce marka olarak algilanir hale geldigini
ispatlamak oldugunun alti gizilmelidir.

YIDK’nin 2008-M-1133 sayili kararinda bu husus asagidaki ifadelerle agiklanmaya
calistimistir:

“..JIkinci olarak, basvuru sahibinin kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik iddiasi

degerlendirilmigtir. ftiraz ekinde gonderilen dokiimanlar ve kanitlar, markanin kullanildigini
gostermekle birlikte, ibarenin tiketicilerce basgvuru sahibi ile Ozdeslestirildigini gosterir,
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ibarenin bagsvuru sahibine baglandigini belirtir, kisaca basvurunun genel tiketici kitlesince
kullanim sonucu marka olarak algilanir hale geldigini ispatlar nitelikte herhangi bir kanita
rastlanilmamistir. Nasil ki, 1920'li yillarda yasamis bir matematikcinin yazdigl "matematik
kitabi" adli eser, yalnizca 1920'li yillardan bu yana strekli basildigi i¢in kullanim sonucu
ayirt edicilik kazanmis olarak kabul edilip "basili yayinlar" mali i¢cin marka olarak tescil
edilemeyecekse, basgvurusu yapilan "...." ibareli basvuru da salt kullanildigi icin basvuru
sahibi adina tescil edilmeyecektir. Basvuru sahibinin ispatlamasi gereken salt kullanim degil,
kullanim sonucu kazanilmis ayirt ediciliktir ve sunulan kanitlar da bu hususu gosterir nitelikte
olmahdir. Daha acik bir deyisle, kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik istisnasini
dizenleyen 7/son fikrasinda yer alan istisna kullanilan markalara iligkin degil, kullanim
sonucu ayirt edicilik kazanmis markalara iligkindir. ftiraz sahibinin génderdigi dokiiman veya
kanitlarin hicbirisi markanin kullanim sonucu ayirt edicilik kazandigini gosterir nitelikte
degildir ve bu nedenle sz konusu iddia da hakli bulunmamigtir.”

ATAD “Windsurfing Chimsee” kararinda kullanim sonucu ayirt edicilik kavramini irdelerken
takip eden faktorlerin dikkate alinmasi gerektigini ifade etmistir: “Pazar payl; yogun, cografi
olarak yaygin, uzun sdreli kullanim; markanin tanitimi, promosyonu igin yapilan
harcamalarin miktari; ilgili sektérde yer alan Kisilerden markayi belirli bir firmadan gelen
urtin / hizmet olarak taniyanlarin orani; ticaret- sanayi odalarindan veya diger ticari —
profesyonel 6rgitlenmelerden alinan bu ydndeki beyanlar.” Buna ilaveten ayni kararda
ATAD; “Bu faktorlere bagli olarak, ilgili kesimin veya bu kesimin 6nemli bir oraninin
markayi belirli bir isletmeden gelen mallari gosterir sekilde tanimasinin - algilamasinin,
kullanim sonucu ayirt edicilik hususunun belirlenmesinde kullanilacak 6lgit olmasi
gerektigini” belirtmistir. *2

Kullanim sonucu ayirt edicilik tescili talep edilen mallara / hizmetlere iliskin olarak
ispatlanmalidir. TPE bazi mallar / hizmetler bakimindan kullanim sonucu ayirt edicilik
durumunun ortaya c¢iktigini belirleyebilir; bu tarz durumlarda talep diger mallar / hizmetler
bakimindan reddedilir. Kisaca, bazi mallar / hizmetler bakimindan kazanilmis kullanim
sonucu ayIrt edicilik, tim mallar / hizmetler bakimindan hak saglamaz.

flgili fikrada belirtildigi Gzere, kullanim basvuru tarihi (her ne kadar hikiimde tescil
tarihinden bahsedilse de bu tarih basvuru tarihi olarak algilanmalidir, ¢linkii reddedilmis
basvurunun tescil edilmesi gibi bir olasilik zaten mevcut degildir) 6ncesinde olmalidir.
Kullanimin siresi konusunda alt - st limit bulunmamaktadir; incelemede kullanimin
yogunlugu, yayginhgi, tuketicilerin marka algilamasi, kullanim siresi birbiriyle etkilesimli
hususlar bir arada degerlendirilmektedir.

ATAD “pure digital” kararinda, kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik hususunun tespit
edilmesinde basvuru tarihi 6ncesi kullanimin esas oldugu hakkinda oldukga acik
degerlendirmelerde bulunmustur. Buna gore; “40/94 sayili Tuziik Madde 7(3) ve 89/104
numarali Direktif Madde 3(3) ilk cumle huktmlerinin kelimesi kelimesine yorumlanmasi,
markanin kullanimi sonucu ortaya c¢ikan ayirt edici karakterin tescil icin bagvurunun
yapildigit  tarihten  Once  kazanilmis  olmasi  gerektigi ~ yonindeki  sonucu
desteklemektedir...Yukarida belirtilenlerin 1s1ginda, inceleme konusu markanin tescil icin

% ATAD, Case C-108-97 ve C-109-97 sayili — 4 Mayis 1999 tarihli karar, Windsurfing-Chiemsee Produktions-
und Vertriebs GMBH (WSC) v. Boots- und Segelzubehor Walter Huber ve Franz Attenberger, paragraflar: 51-
52.

28



basvurunun yapildigi tarihten énceki kullanimi neticesinde ayirt edici nitelik kazanmis olmasi
gerektigi yoniindeki CF1 karari yerinde bulunmugtur.””

Ayirt ediciligin Tlrkiye’de kazaniimis olmasi gerektigine iliskin TPE yaklasimi, takip eden
YIDK kararinda ifade edilmektedir:

“Diger taraftan incelenmesi gereken, bagvurunun 7/son hikminden yani kullanim sonucu
kazanilmig ayirt edicilik istisnasindan yararlanip yararlanmayacagidir. Bu husus hakkinda
gonderilen belgelerden markanin Turkiye'de kullanildigi anlasgiimaktadir; ancak itiraz ekinde
basvurunun kullanim sonucu Tirkiye'de ayirt edici hale geldigini gosteren herhangi bir veri
bulunmamaktadir. ftiraz ekinde yer verilen ve seklin tiketicilerin ¢ogunlugu tarafindan "..."
markasi ile 6zdeslestirildigini gosteren anket ise Fransa, ftalya, Portekiz, /rlanda, Yunanistan
ve Isveg Ulkelerinde yapilmistir; dolayisiyla bu anketin sonuclarini Tiirkiye agisindan gegerli
kabul edip, kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilige karar vermek mimkin degildir.”

Yargitay cesitli kararlarinda kullanim sonucu ayirt edicilik kazanilmasi durumunun malla /
hizmetle ilgili cevrelerde ortaya ¢ikmasi gerektigini belirtmistir. Yargitay 11. Hukuk Dairesi
E. 2002/5352, K. 2002/10729 sayili kararinin ilgili bolumu takip eden sekildedir:

.. Zira kullanim neticesi ayirt edici nitelik kazanma olgusu yerlesik ictihatlara gére o mal
veya hizmetle ilgili alici-satici (hizmet alip-veren) cevrelerde olusup algilanmalidir. Bilirkisi
kurulunda bu cevre veya cevre ile ilgili kigilerde bulundurulup, gérugsleri alinmalidir.”

OHIM uygulamasinda kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilik degerlendirmesinde esas
alinacak ilgili kamu kesimi sektor profesyonelleriyle sinirh tutulmamis, mallarin / hizmetlerin
ait oldugu sektoriin niteligi dikkate alinarak ilgili kamu kesiminin belirlenmesi gerektigi
belirtilmistir. “Kanitlar markanin hitap ettigi kamuya (kamunun ilgili kesimine) iliskin
olmalidir. Bu tespit edilirken baslangi¢c noktasi bagvurunun mal ve hizmet listesidir. Mallar
dogalari geregi uzmanlara veya sinirli bir kamu kesimine hitap etmedigi surece, mallar veya
hizmetler siradan nitelikleriyle degerlendirilir ve halkin geneline hitap ettikleri kabul edilir.
Bu cercevede, Sinif 1’de yer alan kimyasal Uriinlerin ticarete (tacirlere) yonelik oldugu kabul
edilirken, yiyecekler ve icecekler tuketicilerin geneline hitap etmektedir. Kanitlar kamunun
blyuk bir bolimianun markay! olusturan isaret hakkinda yeterli bilgiye sahip oldugunu
(kaynagin bilinmesi sart degildir) ortaya koymalidir. Bu konuda kesinlesmis ylzdeler
belirlenmesi mimkin degildir, kesinlesmis yizdeler belirlenmesi 6zellikle kamuoyu
arastirmalarinin yeterli kanit olarak kabul edilmesini sinirlayabilecektir. Uzman, sunulan tim
kanitlarin ve yapilan c¢ikarsamalarin isiginda (basvurunun kapsadigi mallar / hizmetler
bakimindan) hitap edilen kamunun ilgili kesiminin markayr bilip bilmedigini
degerlendirmelidir.” 3*

Bu cercevede, kullanim sonucu kazanilmis ayirt edicilige iliskin degerlendirmede, basvuru
kapsamindaki mallarin / hizmetlerin niteligi ve hitap ettikleri kamu kesimi mutlak surette
dikkate alinmahdir. Bir baska deyisle, halkin geneline hitap eden mallar / hizmetler
bakimindan tanimlayici bir kelimenin kullanim sonucu ayirt edicilik kazanip kazanmadigi
degerlendirilirken, mallar / hizmetler tim kamuya hitap ettiginden genel anlamda
kamuoyunun bilgisi esas alinmali, ancak uzmanlasmis tuketici grubuna hitap eden mallar /
hizmetler bakimindan malla / hizmetle ilgili cevrelerin bu isareti marka olarak bilip

¥ ATAD, Case C-542-07 sayili — 11 Haziran 2009 tarihli karar, Imagination Technologies Ltd. v. Office for
Harmonization in the Internal Market (Trademarks and Designs), paragraflar: 49, 60.
¥ OHIM, Ofis Nezdindeki Islemlerle ilgili Kilavuz, Béliim B, inceleme, s. 77-78.
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bilmediklerinin (objektif kanitlarla ispatlandigi strece) oncelikli olarak degerlendirilmesi
gerekmektedir.
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