Webinar: Fikri Miilkiyet Hukuku ABAD Karar incelemesi - I: Sky v SkyKick (C-
371/18)

Ugur Aktekin: Merhaba! Ben Ugur Aktekin. Bliromuzun Fikri Milkiyet galisma gruplarindan
sorumlu avukatlardanim. Bugun ilkini yapmakta oldugumuz Fikri Milkiyet Hukuku — Avrupa
Birligi Adalet Divani (“ABAD”) karar inceleme webinarimiza hos geldiniz.

Moderatorliigiini yapacagim webinarimizin konusmacilari Av. Berrin Dinger Ozbey ve Av. Dilan
Sila Kayalica. Her iki arkadasimiz da uzun yillardir biromuzda Fikri Mulkiyet hukukuyla ilgili
galisma gruplarinda, agirlikli olarak da Marka ve Tasarim Hukuku c¢alisma grubunda
calismaktalar.

Bu webinar serisini neden baslatiyoruz?

ABAD, Avrupa insan Haklari Mahkemesi ve Birlik tlkelerinin ulusal Anayasa Mahkemeleri ile
birlikte Ggll yapi olarak Avrupa temel haklar mimarisini olusturuyor. ABAD verdigi kararlar ile AB
hukukuna yon veriyor ve hukukun birlik Glkelerinde uyumlu olarak uygulanmasina katki saghyor.

ABAD’In yetkisine hukukun farkli alanlarindan minhasir ve sinirli dava turleri girmekte olup
webinarlarimizda fikri mulkiyet hukuku alaninda inceleyeceg@imiz kararlar olacak ve bunlari temel
olarak iki kategoride gorebileceksiniz.

Bunlardan ilki ABAD’In AB hukuk kurallari ile ilgili verdigi yorum kararlari. Uygulamada, Birlik
uyesi bir mahkemede devam eden davada AB dizenlemelerindeki kurallarin yorumlanmasinda
mahkeme tereddiite diserse bu durumda ABAD’dan goris alabiliyor. Bu durumda mahkeme
yargilamayi durdurup ABAD’a ilgili hukukun nasil yorumlanmasi gerektigi ile ilgili soru(lar)
sorabiliyor. Sonra, ABAD’In konuyla ilgili, sorularinin cevabini da igeren, yorum kararindaki
tespitleri dikkate alarak yargilamaya devam edip kararini veriyor. Bunlar temel olarak yorum
kararlarini olusturuyorlar.

ikinci kategoride ise AB kurumlarinin (EUIPO) kararlarina karsi Genel Mahkeme'de agilan
davalarda temyiz merci olarak verdigi kararlar yer aliyor. Bunlara 6rnek olarak, marka tescil
otoritesi EUIPO’nun verdigi kararlara karsi agilan davalarda, Genel Mahkeme’nin
incelemesinden sonraki asamada ABAD’In temyiz mahkemesi olarak inceleyip karara
baglamasini verebiliriz.

AB duzenlemeleri (direktif ve tuzukleri) fikri mulkiyet hukuku alaninda bizim dnceki KHK’lar ve
sonrasinda pek ¢cok hiikmi aynen muhafaza edilen SMK yéniinden mehaz kanun niteligindedir.
ABAD kararlarinin uygulamada mahkemelerimiz ve Yargitay’imizca da kurallari yorumlarken
dikkate alindigini gértyoruz. Bu nedenle ABAD kararlarinin tlkemizde uygulamacilar tarafindan
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anlasiimasi, tartisiimasi ve uygulamaya aktarilmasi, hukukumuzun gelisimi bakimindan énem
arz ediyor. Nitekim uygulamada ABAD kararlarinin gevirilerinin yayinlandigini ve Kkararlar
hakkinda makaleler yazildigini gortiyoruz. Bizler de bu sirece ABAD karar inceleme webinar
serimizle katkida bulunabilmeyi timit ediyoruz.

Webinarlarimizin biraz da metodolojisinden bahsetmek isterim. Oncelikle karara konu dava ve
yorumlanmasi gereken kurallarin neler oldugunu ortaya koyacagiz. Sonrasinda bu kurallar ile
ilgili ABAD’In yorum kararini ayrintil olarak inceleyip, paralel olarak hukukumuzdaki ilgili
duzenlemeleri ve bizde bunlarin ne sekilde yorumlanabilecegini konusacagiz. Son olarak da
kararin AB hukukundaki yansimalarini ve hukukumuza olasi yansimalarini hep birlikte
tartisacagiz. Aramizda bir gérev dagilimi da yaptik. Ben moderat6rligu Ustlenirken, Sila daha
¢ok AB kararinin analizini yapacak, Berrin de bizim hukukumuzdaki ilgili dizenlemeleri ve kararin
hukukumuza olasi yansimalarini degerlendirecek.

Webinarimiz 40 dakika civari strecek, sonrasinda da soru/cevap kismi olacak. Soru sormak
isterseniz webinar sirasinda, video konferans uygulamasi Uzerinden Q&A bdliminden
sorularinizi iletebilirsiniz. Bunu tercihen, soru akliniza geldiginde olusturup yazmaniz daha
uygun olacaktir. Biz konusmamizin sonuna geldigimizde bunlari toparlayip hep birlikte
cevaplayacagiz.

Buglin bu yilin basinda FM c¢evrelerinde oldukga ses getiren, ABAD'In “Sky — SkyKick”
davasinda verdigi karari inceliyoruz. Bu bir yorum kararidir.

ilk sorum Sila’ya. Bu karara konu ingiliz Mahkemesi’nde gériilen davay! kisaca ézetleyebilir
misin? ingiliz Mahkemesi ABAD’a hangi sorulari yéneltmig?

Dilan Sila Kayalica: Tesekkiirler Ugur Bey, dncelikle ingiliz Mahkemesi éniindeki davanin
taraflarindan bahsedeyim. Davaci yan, Birlesik Krallik ve irlanda’da hizmet veren, temel faaliyet
alani da televizyon yayinciligi olan, “SKY TV” kanallariyla bildigimiz “Sky Grup Sirketleri”: “SKY”
markalarini koruma konusunda 6zellikle cok yogun gaba sarf ettigi bilinen bir firma. Davali ise,
Microsoft blinyesinde galismis iki yazilimci tarafindan kurulan ve bulut tasima - bulut depolama
hizmetlerine odaklanan bir yazihim firmasi olan “SkyKick Sirketleri”; markalari da “SkyKick”.

Uyusmazligin sebebi tahmin edebilecegimiz Gizere, davali sirketin kullanmakta oldugu “SkyKick”
markasinin davacinin tescilli “Sky” markasini da aynen icermesi ve taraflarin markalarinin tescil
kapsamindaki bazi hizmetlerin de ortuismesi. Dolayisiyla asil davamizin konusu, Sky’'in
SkyKick’e kars1 agmis oldugu marka ihlal davasi.



SkyKick’in Sky’a agmis oldugu karsi dava ise, taraflarin faaliyet alanlarinin aslinda 6zinde farkh
olduguna dikkat geken ve Sky’in sahip oldugu marka tescillerini kendi faaliyeti disinda bir alanda
kullanmaya galismasini sorgulamamiza yol agan marka hikimsuizltik davasi.

Bu, sizin de belirttiginiz gibi, ingiltere’de yerel diizeyde baslayan bir uyusmazlik ve dolayisiyla
dncelikle ingiliz Mahkemesi bir degerlendirme yapiyor. ingiliz Hakim, uyusmazhidi ele alip ok
detayli degerlendirmeler iceren oldukg¢a uzun bir karar veriyor. Okuma sansi olanlar igin faydali
olacagini distntyorum bu kararin. Cok uzun oldugu igin biz buglin burada bunu ele
alamayacagiz ancak bu karar gercekten énemli tespitler iceriyor. ingiliz Mahkemesi kendi
degerlendirmesini yaptiktan sonra, 6zellikle SkyKick'in karsi davada 6ne sirdiigu bazi iddialarini
ABAD’a sorarak onun yorumunu talep ediyor.

ingiliz Mahkemesi’nin ABAD’a yénelttigi bes soru var. Bunlardan besincisi, Birlesik Krallik'taki bir
yerel bir hukuk kuralinin AB muktesebatina uygun olup olmadigina iliskin oldugu icin onu bu
webinarimizda ele almayacagiz. Kalan sorulari ise konu butinligl agisindan, Divan da iki
parcaya bolerek ele aldidi i¢in, biz de iki baslik altinda ele almayi uygun gérdik.

Birinci soru, bir marka tescilinin kapsaminda bulunan mal ve hizmetlerin yeterli aciklik ve
kesinlikte olmamasi, o markanin kismen ya da tamamen hikimsuizIigu igin gerekge olabilir mi?

ikincisi ise, markanin kapsamindaki mal ve hizmetler bakimindan kullanim niyeti olmadan tescil
edilmis olmasi, kotl niyet sebebiyle kismen ya da timden markanin hikimsiz kilinmasini
gerektirir mi?

Ugur Aktekin: Tesekkurler Sila. Ve bdylelikle dosya ABAD o6nilne geliyor. ABAD eger dnline
gelen konu karmasik ise bir hukuk s6zcusu atiyor ve hukuk sdzcusu bir gorus hazirliyor ve daha
sonra Divan, o gorusu hazirlayan hukuk sézcusunin katiimadigi bir panelde kararini veriyor.
Bizim inceledigimiz davada da bir hukuk s6zcuslu atanmis ve sdzcu bir gorus hazirlamis.

ingiliz Mahkemesi’nin ABAD’a yonelttigi ilk soru ile ilgili hukuk sézcisiiniin gériisii ne olmus ve
ABAD nasil karar vermis? Bunu dinleyelim senden Sila.

Dilan Sila Kayalica: “SkyKick”, “Sky” markalari kapsaminda bulunan “bilgisayar yazilimlari, veri
depolama” gibi bazi mal ve hizmetler igin, bunlarin yeterli aciklik ve kesinlikte olmamalari
sebebiyle davacinin markalarinin hukimsuz kilinmasi gerektigini iddia ediyor. Bu karsi iddiadan
hareketle ingiliz Mahkemesinin az énce belirttigimiz gibi ABAD’a ilk sorusu, “mal ve hizmetlerin



yeterli agiklik ve kesinlikte olmamasi o markanin kismen ya da tamamen hikimsuzlGga igin
gerekge olabilir mi” sorusu.

Hukuk sodzciist bu noktada, marka hikimsuzlGgu sebeplerinin sinirli olarak sayildigini, tahdidi
olarak sayildigini ve bunlarin arasinda mal ve hizmet listesinin yeterli agiklik ve kesinlikte
olmamalarinin bulunmadidini séyliyor. Bunun daha ziyade, tescil dncesinde incelenip dikkate
alinmasi gereken bir tescil engeli oldugunu belirterek bu iddianin éniinl kesiyor.

Peki agiklik ve kesinlik gerekliligi, bu sinirli sayida olan hikimsuzlik gerekgelerinden birisiyle
bagdastirilabilir mi? Sézcii bunu irdeliyor ve aslinda ingiliz Mahkemesi'ne ve SkyKick’e bir
¢6zUm yolu, bir ¢ikis yolu sunmaya galigiyor.

Hukuk sézclisii ingiltere Mahkemesi'nin zaten ABAD’In yorum kararini talep etmeden yapmig
oldugu kapsaml degerlendirmeye katildigini belirtiyor ve diyor ki, “bilgisayar yazilimlari” gibi
genis kapsamli mal ve hizmetler lzerinde marka tescili kamu yararina aykiri olur. Clnki bu
sekilde genis tanimlamalar, aslinda tglncu kisilerin markalarinin piyasaya girisine dogrudan ya
da dolayli engel yaratabilir ve bu da tekellesen markalarin drinlerinin fiyatinin artmasina sebep
olabilir, dolayisiyla kamu yararina aykiri bir durum ortaya gikar.

Hukuk sézcisunin de gortstini dikkate alan ABAD, mal ve hizmet kapsaminin yeterli agiklik ve
kesinlikte olmamasinin bir hikimsuzlik sebebi olmadigi yénindeki degerlendirmeye katilsa da;
hukuk s6zclsunin aslinda SkyKick’e bir ¢gikis yolu olarak sundugu kamu yarari kavramina iligkin
olarak, ilgili AB dliizenlemelerinde bahsedilen kamu diizeni/kamu yarari konseptinin daha ziyade
tescil edilmek istenen isaretin kendisiyle ilgili oldugunu, tescil kapsamindaki mal ve hizmetin
ifade edilis bigimiyle ilgili olmadigini séyliyor ve hukuk sézcistniin bu dnerisini reddediyor.

Sonug olarak diyebiliriz ki Divan’in ilk soruya verdigi yanit; mal ve hizmetlerin yeterli agiklik ve
kesinlikte olmamasinin, markanin huikimsuzlik gerekgesi olarak dikkate alinamayacagi.

Ugur Aktekin: Tesekkirler Sila. Bu noktada Berrin’e donlp sormak istiyorum; bir marka
kapsamindaki mal ve hizmetlerin yeterli aciklik ve kesinligi kavrami ile ilgili bizim hukukumuzda
dizenleme nasil? Kamu yararina iligkin diizenlemenin markanin kendisi ile ilgili olmasi hususuna
iliskin bizim hukukumuzda durum nasil? Son olarak da ABAD kararina konu dava bizde olsa
mahkeme nasil karar verirdi?



Berrin Dinger Ozbey: Tesekkir ediyorum Ugur Bey. Burada, uygulama kismina gegmeden
Once, yasal dizenlemeden biraz bahsetmek istiyorum. Bizde, Sinai Mulkiyet Kanunu’nun agik
atflyla mal ya da hizmetlerin dizenlenmesine iligkin bitin hukuki dizenlemeler Yonetmelik
icerisinde yer aliyor. Sinai Miulkiyet Kanunu'’nun Uygulanmasina Dair Yoénetmelik'in 9.
maddesinde ise tam olarak az 6nce Sila’nin anlattigi konuyla ilgili bir diizenleme var. Yénetmelik
maddesi diyor ki, eger bir mal ya da hizmet listesi genel tabirler igeriyorsa ya da Kurum tarafindan
aciklanmasi gerekli gorulen bir listeye sahipse o zaman Kurum tarafindan basvuru sahibine
ulasihir, iki ay icinde bu genel tabirin dizeltiimesi istenir, eger dizeltme islemi yapilirsa buna
bagl olarak tescil islemlerine devam edilir; eger dizeltme yapilmazsa, genel tabir icerisinde
gOrulen bu mal ve hizmetler kapsamdan cikarilarak kalanlar igin tescil islemleri stirer, deniyor.

Bizde Yonetmelik metninde “kesinlik ve agiklik” gibi ikili bir ayrim yok ama “genel tabir” ifadesi
ya da “Kurum’un ihtiya¢ duydugu durumlar” gibi ifadeler, aslinda AB’de tartisilan hususa denk
geliyor diyebiliriz. Tescil ayaginda bu uygulama ile sik karsilasildigini goriyoruz. Ornegin
uluslararasi bagvurular dedigimiz, Diinya Fikri Miilkiyet Orguitii aracih@iyla yapilan bagvurularda
35. sinif bakimindan bu uygulamayla karsilasiyoruz. Bildigimiz gibi, bizde artik yerlesmis bir
uygulama olarak, 35. siniftaki perakendecilik hizmetleri seklinde 6zetledigimiz “musterilerin
mallari elverigli bir sekilde gérmesi ve satin almasi igin gesitli mallarin bir araya getirilmesi
hizmetleri” artik “cesitli” gibi genel bir tabirle kabul gérmuyor. Bu perakendecilik hizmetlerinin
hangi mallara 6zgllendiginin muhakkak suretle belirtimesini ariyor TURKPATENT.

Ancak WIPO’da hala genel bir bagvuru yapilmasi sansi var. Dolayisiyla uluslararasi basvuru
kanaliyla gelen bu tarz basvurularda, genellikle Kurum tarafindan ilgili hizmetlerin agiklanmasi
isteniyor bu kapsamda. Ancak bu yalnizca hizmetler bakimindan sdz konusu degil. Ornegin
SkyKick kararindakine benzer olarak, bizde 9. sinifta, bu karar kapsaminda tartisilan “bilgisayar
yazilimlar’” genel bir tabir olarak kabul edilmiyor ama 6rnegin “bilgisayar aksesuarlar1” gibi
icerisine tam olarak hangi mallarin girdigi net olarak anlagilamayan durumlarda, yine uzmanlar
basvuru sahiplerine ya da vekillerine ulagarak, bu yonetmelik maddesini uygulayarak agiklama
talep ediyorlar. Bununla birlikte benzer durumlarda tescil islemlerinin devam ettirildigi de oluyor
dolayisiyla tam anlamiyla yeknesak bir uygulama oldugundan bahsetmek ¢ok mimkun degil. Bu
durum uzmanin ilgili madde hikmunU uygulayip uygulamama kararina gére degisebiliyor.

HUkumsuzluk gerekgesi olarak bakildijinda ise esasen bizim gsimdiye kadar gordugumuz
davalarda bu taleple acilmis bir hikimsuzlik davasi yok, biz uygulamamizda béyle bir davayla
karsilasmadik. Ama bdyle bir dava agilsaydi ABAD’In SkyKick kararinda vardigi sonucun Turk
Hukuku bakimindan da paralel olacagini ve Turk Mahkemeleri’'nin de paralel bir karar verecegini
sOylemek mumkin. Zira SMK’da da hukimsuzlik hallerini dizenleyen 25. Madde, ayni kanunun
5 ve 6. maddelerine agik bir atifta bulunuyor ve ilgili maddeler kapsaminda hangi sartlarda
markanin hikimsizliginin talep edilebilecedi tahdidi olarak sayiliyor. Dolayisiyla Tuirk
Mahkemeleri nezdinde marka tescili kapsaminda yer alan mal veya hizmetlerin agik
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olmamasindan bahisle bir hikimsuizlik davasi agilsa, bu davanin hikimsuzlik gerekgelerini
dizenleyen madde kapsamindaki hicbir diizenleme ile ortlismediginden bahisle hukuki sebep
yoklugu nedeniyle davanin reddedilecegini distntyorum.

Kamu yarari bakimindan degerlendirdigimizde ise Tirk Mahkemeleri’'nin de yine ABAD’In
kararina paralel bir karar verecegini disuntyorum. Cinkl SMK’nin 5. maddesi “kamu diizenine
ve ahlaka aykirilik” hali olarak saydigi mutlak ret sebebi yine “isaretleri” kapsiyor ve mal ve
hizmetler bakimindan bir diizenleme icermiyor. Dolayisiyla bdyle bir dava Ulkemizde agilsaydi,
kamu yarari bakimindan da yine mahkeme hukuki sebep yoklugundan davanin reddine karar
verirdi diye dusunutyorum.

Ugur Aktekin: Tesekkirler. Bdylece yorum kararindaki ilk konuyu irdelemis oluyoruz. Simdi
ikinci konuya gegmek istiyorum. ingiliz Mahkemesinin yénelttigi ikinci soru ile ilgili ABAD hukuk
sdzcusunun gorust ne olmus ve ABAD nasil karar vermis? Sila’dan bunu incelemesini rica
edecegim. Bu kisim daha ¢ok kétl niyetle ilgili. Sila sen bu vesileyle kéti niyete iliskin olarak
oldukga genis bir calisma da yaptin, konu ile ilgili ABAD'In yaklasimini diger kararlara da atif
yaparak anlatabilirsen cok memnun oluruz.

Dilan Sila Kayalica: Tabii Ugur Bey. ingiliz Mahkemesi’nin ABAD’a yénelttidi ikinci soruyu
hatirlamak gerekirse, markanin, kapsamindaki mal ve hizmetler bakimindan kullanim niyeti
olmaksizin tescil edilmis olmasinin, kotu niyet sebebiyle kismen ya da timden markanin
hikimsuz kilinmasini gerektirip gerektirmeyecegdi konusu.

Hukuk sézciist diyor ki, ingiliz Mahkemesi'nin tespitine gére davaci Sky, kullanim niyeti olmadan
ve potansiyel olarak uglncu kisilerin kullanimini engellemek amaciyla bilingli bir sekilde
markasini tescil ettirmistir ve bu k6t niyetlidir; ginkl bu tam olarak marka sisteminin suiistimali
niteligindedir. Evet, AB marka sisteminde ve bizim sistemimizde oldugu gibi, kullanim sarti
aranmaksizin marka tescil edebilmenin énemli avantajlari var; fakat bu kolaylik sayesinde marka
sahipleri ¢cok kolay ve ¢ok genis kapsamli tesciller edindiginde, otomatik olarak, tglinci kisilerin
ticarete girisi zorlasiyor ve bu da piyasada fiyatlarin artmasi bigciminde tiketicilere yansimaktadir.
Dolayisiyla burada kurulmasi gereken bir denge oldugundan séz ediyor.

Bu noktada bir parantez acarak, ABAD’in gegcmis kararlari isiginda kotl niyete nasil yaklastigini
biraz anlatmak istiyorum.



AB’nin dzellikle Birlik icinde bozulmamis rekabet kavramina ¢ok dnem verdigini ve bu prensibe
aykiri olabilecek davranislari kot niyet olarak addettigini gériiyoruz. Ornegdin bu cercevede,
2009 yilinda Divan’in vermis oldugu Lindt kararinda, kotl niyet icin basit bir tanim getirilmis ve
denmis ki, kabul edilen etik davranis ilkelerinden ayrilan veya durlst ticari uygulamalardan
uzaklasan tirde davraniglar kotu niyetli olarak degerlendirilebilir.

Bu webinar igin hazirlanirken incelemis oldugum Divan kararlarinda, ABAD'in dikkate aldigi
temel bazi dlgutler oldugunu soéyleyebiliriz. Birincisi; taraf markalarinin ayni ya da karistirilacak
derecede benzer olmasi. ikincisi, marka sahibinin énceki markanin kullanimindan haberdar
olmasi. Ugiincii de, slibjektif sart olarak bahsedebilecegimiz marka sahibinin dristlige aykiri
niyeti. Ozellikle bu siibjektif sart altinda konu biraz daha dallanip budaklaniyor. Ciinkii Divan’in
vermis oldugu kararlara gore, birgok davranis tipi bu stibjektif sart kapsaminda kéti niyete isaret
edebilir. Ornegin bunlar somut olayimizda da oldugu gibi markasal kullanim amaci olmaksizin
markay! tescil ettirmek, yine bu kararda oldugu gibi tglncU kigilerin ticaretini haksiz olarak
engelleme niyeti, kullanim ispati kilfetini bertaraf etmek igin tekrar eden bagvurular yapma
durumu (Monopoly kararinda oldugu gibi), marka sahibinin gegmis eylemleri ya da kétu niyetli
eylemlerinin tekrarlayan niteligi, marka sahiplerinin 6nceye dayanan is iliskisi, olaylarin tarihsel
akisi, marka tescilinin arkasinda yatan ticari mantik ya da mantiksizlik, marka ticareti icin ticari
¢6zum teklifleri, satis teklifi ve free-riding olarak bahsettigimiz haksiz yararlanma amaci... Bu
gibi durumlarda, ABAD’In verdigi ©nceki kararlar 1sidinda, genellikle Kkoti niyete
hikmedilebilecegini goriiyoruz. Bunlar elbette 6rnek olup, ABAD’in verdigi kararlarda farkh
durumlarda da kétl niyete hikmedilebilecegini gériyoruz. Bunlar ¢odunlukla, tek basina kéti
niyeti ispata yeterli olmayip, somut olayin tim kosullari gozetilerek bir sonuca varilmasi gerektigi
s@ylenen durumlar.

incelemekte oldugumuz SkyKick kararinda da hukuk sézciisii, yine yakin gecmiste verilen ve
son dénemin en 6nemli kararlarindan olan Koton kararina atifta bulunuyor ve marka sahibi AB
marka sisteminden haksiz avantaj saglamaya galigiyorsa, bu noktada Koton kararinda belirlenen
test uygulanir ve marka sahibinin kétl niyetli olup olmadigina karar verilebilir diyor. Koton
kararina gore, “ilgili ve tutarh deliller, bir marka bagvurusunun rekabete adil bicimde katilmak
yerine, durustlik kuralina aykiri sekilde, Gglncu kisilerin ¢ikarlarina zarar vermek veya belli bir
grubu veya kisiyi hedef almadan genel olarak, markanin iglevine aykiri bigimde, bir tekel hakki
kazanmak istedigini gosteriyorsa, kot niyet sebebiyle marka hikimstiz kilinabilir” diyor.

Somut olayda da, baslangi¢ aninda, kullanim niyeti olmayan bazi mal ve hizmetleri de tescil
kapsamina almasi tek basina ve basli basina bir kétli niyet gerekgesi olarak gérilmese de;
¢ogunlukla sonradan ortaya ¢ikan birtakim davranisglarla, marka sahibinin asil amacinin Gg¢lncu
kisilerin gikarlarina zarar vermek ya da kendisine haksiz bir tekel hakki kazanmak oldugu
anlasilirsa, bu durumda ko6t niyet oldugu sonucuna varilabilir diyor sézcti. Tekrar etmekte fayda
var; aslinda kotu niyet hali yine baslangigta, basvuru aninda var, ancak kéti niyet sibjektif bir
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hal oldugu icin, bunu ancak sonradan ortaya g¢ikan birtakim davraniglarla somutlastigi zaman
anlamak mumkin oluyor. Bizim incelemekte oldugumuz SkyKick kararinda, bu sonradan ortaya
¢ikan davranig, Sky’in SkyKick’'e karsi, aslinda kullanmadigi mal ve hizmetler Gzerindeki
tesciline dayanarak ihlal iddiasinda bulunmasi ve bu sekilde Uglncl kigilerin ticaretini haksiz
sekilde engellemeye galismasi ve ticaretten men etmeye galismasi olarak degerlendiriliyor.

ABAD da hukuk sézcusunin goruslerine katiliyor. AB hukukunda bozulmamis rekabet sistemini
surdirme amacini animsatip, her marka sahibinin kendi mal ve hizmetlerinin kalitesiyle
musterileri ¢cekmesi gerektigini, Gc¢lncu kisilerin markalari ya da mal ve hizmetleriyle
karistinimaksizin ticaretini sirdiirmesi gerektigini hatirlatiyor ve bu sistemi bozan, suistimal eden
girisimlerin koéta niyetli sayilacagini bildiriyor. Aslinda az evvel bahsettigim Koton kararindan da
asina oldugumuz bir degerlendirmeyi, 6lgitl strdirdigind goériyoruz Divan’in.

Aslinda marka basvurusunun arkasinda yatan ticari gerekgeyi ve marka bagvurusuna giden
yoldaki olaylar silsilesini bir butiin olarak géz 6éniinde bulundurmamiz gerektigini anliyoruz bu
karardan. Genel olarak yine diyebiliriz ki ABAD marka sistemini kotilye kullanmaya calisan,
sistemdeki bosluklari kullanarak kendisine haksiz ticari fayda saglamaya galisan girisimleri kot(
niyetli addediyor.

Sonug olarak 6zetlemek gerekirse, tescil kapsamindaki mal ve hizmetler bakimindan kullanim
niyeti olmaksizin markanin tescil edilmis olmasi tek basina bir k6t niyet hali olmamakla birlikte,
marka sahibinin durustlik kuralina aykiri sekilde, Gglncu kigilerin ¢ikarlarina zarar vermek veya
belli bir grubu veya kisiyi hedef almadan genel olarak, markanin islevine aykiri bigimde, bir tekel
hakki kazanmak istedigine dair emareler gosterdigi durumda kéta niyetli olarak kabul edilebilir
diyor ABAD.

Yine kétl niyet meselesine bagli olarak deginmemizde fayda bulunan bir diger énemli boyutu
var bu kararin. ingiliz Mahkemesi, kullanim niyetinin yalnizca bazi mal ve hizmetler bakimindan
olmadigi hallerde kétl niyet sebebiyle kismen hikimsuzlik yaptirimi olabilir mi diye soruyor
ABAD’In yorum kararini talep ederken. Bu noktada hem hukuk s6zclsu hem de ABAD, oturmus
ictihattan biraz farklilasarak, kétu niyetin bu tip durumlarda bélinerek degerlendirilebilecegini ve
kotu niyet sebebiyle markanin kismen hikimstz kilinabilecegini séyliyor. Diger deyisle, aslinda
Sky’in kullanma niyeti olmaksizin tescil ettirdigi ve haksiz bir sekilde tecaviiz iddiasina gerekge
gosterdigi mal ve hizmetler bakimindan, markalarinin kismen hikimsuz kilinabilecegini isaret
ediyor ABAD’in bu karari. Bu yonuyle, kota niyeti bolinebilir bir kavram olarak ele aldidi igin
SkyKick karari ayrica cok 6nemli diyebiliriz.



Ugur Aktekin: Cok tesekkiirler Sila. Ozellikle koti niyet kavraminin ABAD uygulamasinda nasil
evrildigini gérmek ilging. Bu baglamda mal ve hizmet listesi genis kapsamli olan marka
tescillerinin sorun yasayabilecegi goriliyor. Ben bu noktada Berrin’e dondp, bizim hukukumuz
yénunden degerlendirmesini istiyorum.

Bizim hukukumuzda bir marka tescili kapsamindaki mal ve hizmet listesinin bagvuru yapilirken
genis tutulmasi ve ilgili ya da ilgisiz mallar icin marka tescili yapilmasi, basl basina koti niyet
gerekgesi olabilir mi, markanin bu sekilde agilan bir davada hikimsuiz kilinmasina neden olabilir
mi?

Berrin Dincer Ozbey: Tesekkir ediyorum Ugur Bey. Ben de Sila’nin yaptigi gibi dncelikle
Tarkiye’de su anda uygulamacilar olarak neredeyiz, Yargitay hangi asamada ona deginmek
istiyorum.

Hepimizin bildigi gibi aslinda KHK déneminde yerlesik ictihatlarla SMK déneminde ise kanun
metnine girmesiyle beraber koti niyet bir hilkiimsuzlik gerekgesi olarak kabul ediliyor. Kanun
metninde hangi hallerde kétl niyetin kabul edilecedi sayilmadigi icin biz hala KHK déneminde
yol gosterici olan HGK kararlarina bakiyoruz atifta bulunurken aslinda. Bu sayilan durumlar da
ABAD’In kabul ettigi koti niyet halleriyle paralel nitelikte diyebiliriz. Birkag 6rnek saymak
gerekirse, 6rnegin tescil yoluyla saglanan bir hakkin, daha sonra baska marka hakki sahiplerine
karsi onlarin markalarindan haksiz yarar saglamak amaciyla, onlara kargi kullanilmasi kotu niyet
olarak kabul ediliyor. Yine, gercekte kullanimi olmadigi halde yedekleme, marka ticareti yapma,
yani ileride baskalarina satmak amacina yonelik tesciller ve ayrica santaja yonelik tesciller kotu
niyetli olarak kabul ediliyor, Yargitay’in yerlesik i¢tihadina gore.

Simdiye kadar verilen Yargitay kararlarina baktigimizda, salt olarak marka tescili kapsamindaki
mal ve hizmet listesinin basvuru yapilirken genis tutulmasi nedeniyle kot niyetin tespit edildigi
bir karara rastlamiyoruz. Buna karsin gegmiste bir dosyamizda, SkyKick kararindakinin tam aksi
yonde bir karar aldigimiz olmustu, bundan kisaca bahsedebilirim. Mivekkil, plastik ve kompozit
ylzey kaplama ve ylzey koruma filmleri tzerinde markasini tescil ettirmek istiyordu. Buna
karsilik, Turkiye’de mukim ve markalarini gazli icecekler sektériinde kullanan bir sirket, 45 sinifin
tamaminda mevcut marka tesciline dayanarak muvekkilin basvurusuna itiraz etmigti.
TURKPATENT nezdindeki sure¢ muvekkil aleyhine bitti. Markalar benzer goruldi ve zaten
gerekge marka 45 sinifin tamaminda tescilli oldugu igin mal ve hizmet listeleri de 6rtismis oldu.
Dolayisiyla mivekkilin marka basvurusunun reddine karar verildi. Mivekkil bu karara karsi bir
dava yoluna gitmek yerine, kargi tarafin markalarina kargi hikiimsizliik davasi acti. itiraz
sahibinin gerekge markalarindan biri bes yilini doldurmustu digeri ise doldurmamisti. Bunun
Uzerine muvekkil bes yilini doldurmus olan markaya karsi kullanmama nedeniyle iptal; ve bes
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yihni doldurmamis olan markasina kargi da kotu niyetli olmasi gerekgesiyle, aslinda kullanimda
olmayan bir markayi salt mivekkile karsi kullanmasi/gerekge géstermesi sebebiyle hukimsuizlik
talepli bir dava agti. Burada her ne kadar ilk derece mahkemesi az 6nce saydigimiz koti niyet
hallerini gerekgeli kararinda acgikga belirtmisse de, eldeki davaya konu markalar 6zelinde bir kétl
niyet halinin olmadigina hilkmetti ve s6z konusu karar Yargitay’'in temyiz incelemesinden de
gecerek kesinlesti. Dolayisiyla her ne kadar gergekte kullaniimayip yedekleme amaciyla yapilan
basvurularin kétu niyetli oldugunu iddia etmis olsak da, Yargitay buradaki kétl niyetin ispat
edilemedigini distuindi. Dolayisiyla uygulamada su anda ne yazik ki mal ve hizmet listesinin
genis tutulmasi nedeniyle kot niyete dayali olarak bir hikimsuzlik karari verildiginden
bahsetmemiz mimkin degil.

Ugur Aktekin: Tesekkilrler Berrin. Peki sonradan ortaya ¢ikan ne tir davranislar/deliller
hukukumuzda marka sahibinin basvuru aninda kot niyetli oldugu sonucuna varilmasina yol
acabilir?

Berrin Dinger Ozbey: Esasen az énce bahsettigimiz santaj gibi, yedekleme gibi, marka ticareti
gibi kotl niyet halleri, basvuru aninda ¢ogunlukla anlayamayacagimiz ama sonradan ortaya
¢ikan davraniglarla ve aslinda en basinda, marka sahibinin basvuru aninda kotu niyetli oldugu
gOsteren davraniglar olarak siralayabiliriz. Bu konuda aslinda Yargitay’'in da sonraki
davraniglarin baglangigtaki kotu niyete isaret ettigine iligskin kararlari var.

Ornegin Yargitay 11. Hukuk Dairesi'nin 2019 tarihli bir kararinda davalinin yurtdisinda hak sahibi
olan baska bir sirket adina tescilli “MEZZO MIX” markalarinin Tirkiye'de dnceki bir tarihte tescil
ettirdigi fakat aslinda bu markanin ¢ok uluslu ve diinya ¢apinda bilinen bir sirketin Turkiye
disindaki tlkelerde kullandigi bir marka oldugunu gortiyoruz. Bunun lzerine davali sahis, gercek
hak sahibi sirketle iletisime gegerek markasini satma arzusunda oldugunu soyliyor. Mizakereler
devam ederken, Arap Ulkelerinden satin almak isteyen sirketler oldugunu, dolayisiyla eger ¢ok
uluslu sirket simdi satin almazsa, daha sonra bu markayi Arap ulkelerindeki sirketlerden almak
icin gok daha yiksek bedeller 6demek zorunda kalacaklarini ifade ediyor. Bunun izerine, aslinda
gercek hak sahibi olan ¢ok uluslu sirket, marka tescilini elinde bulunduran sahsa karsi, kotl niyet
iddiasiyla marka hukimsuzIugu talepli dava ikame ediyor. Dava sirasinda muzakere surecleri
ve sdz konusu yazismalar delil olarak gdsteriliyor. ilk derece mahkemesinin kabul kararini
takiben Yargitay, burada markanin bagka bir sirket adina diinya ¢apinda tescilli oldugunu bilirken
tescil ettirip satmaya galismanin ve baska sirketlere satmakla tehdit etmenin kétl niyet olduguna
karar veriyor ve davalinin tescilli markalarinin hikimsuzligine karar veriyor.

Yine sonradan ortaya ¢ikan kétl niyet olgusunu gésteren haller, 6érnegin taraflar arasinda is
iliskisi, distribtorlik iligkisi oldugu durumlarda karsimiza gikabiliyor. Yine 11. HD’nin 2020
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yilinda vermis oldugu guncel bir karar var. Bu kararda, Turkiye’'de distribttorlik yapan sirket,
distribGtorligini yaptigr Grinlerin markasini kendi adina tescil ettiriyor ve sonrasinda asil hak
sahibi olan sirketin bagkalariyla ticaret yapmasini engellemek amaciyla bunu gergek hak
sahibine karsi kullanmaya ¢alisiyor. Bu uyusmazlikta da ilgili marka hikimsuizIUk davasina konu
ediliyor ve Yargitay yine burada da bir koti niyet hali oldugundan bahisle markanin
hiklimsuzligune karar veriyor.

Dolayisiyla uygulamada Yargitay’'in 6zellikle taraflar arasinda ticari iligski bulundugu durumlarda,
sonradan ortaya ¢ikan davraniglarin basvuru anindaki kétt niyetin varligina bir delil olarak kabul
ettigi ve markayi bu sebeple hikimsuz kildigi kararlarla sik¢a karsilastigimizi disintyorum.

Ugur Aktekin: Tesekkirler. Bu konuda Yargitay’imizin uygulamasinin da ABAD uygulamasina
paralel oldugunu goériyoruz. Berrin sana son bir sorum daha olacak: kot niyetin mal ve
hizmetlerin bir kism1 igin kabul edilip bir kism1 igin kabul edilmemesi, yani koti niyetin bolinmesi
durumu, bizim hukukumuzda da kabul edilebilir mi?

Berrin Dinger Ozbey: Tabii. Bu noktada uygulamaya bakmadan 6nce kisaca tekrar SMK'ya
dénmek istiyorum. Aslinda biliyoruz ki SMK “kéti niyetli bagvurular itiraz Gzerine reddedilir’
seklinde genel bir ifadeye sahip. Hangi durumlarin k&t niyet olusturacagi, hangilerinin
olusturmayacagina dair agik bir dizenleme yok. Dolayisiyla uygulamada Yargitay nasil bir
yaklasim sergiliyor diye baktigimizda, Yargitay’'in kétl niyet hallerinde bittincul bir yaklagimi
benimsedigini sdyleyebiliriz. Dolayisiyla ABAD’In SkyKick kararina kadarki ictihadinda
gérdugumuz timden hukimsizlik saglanmasi, halihazirda bizde de Yargitay tarafindan kabul
edilen bir husus.

Bazen bazi dosyalarimizda, ilk derece mahkemeleri tarafindan koti niyetin tespit edildigi ve fakat
hikimsizlik kararinin kismi verildigi kararlarla kargilastigimiz oluyor. Ancak Yargitay’in temyiz
incelemesi asamasina gelindiginde, Yargitay’in bu konudaki uygulamasi ¢ok kesin ve net.
Yargitay, marka basgvurusu sahibinin tescil kapsaminda bulunan bir kisim mal ya da hizmet igin
iyi, bir kisim mal ya da hizmet i¢in kot niyetli oldugundan bahsedemeyiz; k6tl niyet ya vardir ya
yoktur diyor. Dolayisiyla Yargitay uyusmazlikta kot niyet halini tespit ediyorsa timden
hikUmsuzlUk karari verilmesi gerektigini, eger kotu niyet yoksa da davanin timden reddedilmesi
gerektigini soylliyor. Su anki uygulamanin bu sekilde oldugunu séyleyebiliriz.

Ancak sizin de webinarin basinda belirttiginiz gibi Yargitay, ticari uyusmazliklarda ve 6zellikle
marka hukuku uyusmazliklarinda ABAD kararlarinin yol gdsterici niteliginden siklikla
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yararlaniyor ve kararlarinda ABAD kararlarina atifta bulunuyor. Dolayisiyla SkyKick'in bu
kararinin Turkiye’de de Yargitay nezdinde 6niimuzdeki sliregte yanki bulma ihtimali olacagini ve
belki artik koéti niyet sebebiyle kismi hdkimsuzlik kararlarinin  verilmesinin - mamkin
olabilecegini distnuyorum.

Ugur Aktekin: Berrin tesekkirler. Hepimiz merak ediyoruz ABAD’In bu karari sonrasinda
ingiltere Mahkemesi ne yapti, ne yonde karar verdi? Aslinda bu karari da ok yakin bir zamanda,
temmuz ayinda verdi.

Bu noktada soru-cevap uygulamamizi hatirlatmak istiyorum. Q&A kismindan sorularinizi
yoneltebileceginizi tekrar belirtmek isterim. Sona dogru yaklasiyoruz. S6zu Sila’ya veriyorum.

Dilan Sila Kayalica: Tesekkirler Ugur Bey. ABAD'In bu karari sonrasinda ingiltere Mahkemesi,
sizin de bahsettiginiz gibi nisan ve temmuz aylarinda iki ayri karar verdi. ilk hususa iligkin olarak,
mal ve hizmet listesinin yeterli agiklik ve kesinlikte olmamasinin bir hikimsuzlik gerekgesi
olmayacagi yoéniindeki ABAD’in yorumunu aynen kabul ediyor ve SkyKick'in bu ilk karsi iddiasini
reddediyor. ikinci hususa iligkin olarak da yani kullanim niyeti olmadan tescil edilen markalarin
kétli niyet sebebiyle hiikiimsiiz kilinmasina iliskin olarak ise ingiltere Mahkemesi, Sky'in
markalarini kismen koétl niyetle tescil ettirdigi sonucuna varmis; ¢lnki “kapsamindaki birtakim
mal ve hizmete iligkin kullanim niyeti ya da ticari gerekgesi yoktu, tek amaci tgincu kisilere karsi
bir silah olarak kullanmakti” degerlendirmesinde bulunmus.

SkyKicK'in, 6zellikle bilgisayar yazilimlari teriminin genis oldugu iddiasina binaen, davaci Sky’a
bir haftalik siire vermis — aslinda bu prosediir ingiliz hukuk sisteminin bizden farkli bir prosediirii
— bu verdigi surede de ihlal iddiasina dayanak ettigi markalarin kapsamini sinirlandirmasi igin
Sky’a bir imkan vermis ve eger sinirlandirmazsan, ilgili kisim bakimindan ko6t niyet sebebiyle
hikUmsuzluk karari bakimindan ele alip bir degerlendirme yapacagim demis. Yani aslinda
kullanim niyeti olmadan tescil ettirip SkyKick’'e karsi kullanmaya calistigi mal ve hizmetler
bakimindan ihlal iddiasini geri gekmesini talep etmis. Sky da bu sireye riayet ederek ilgili mal
ve hizmetlere dayanan ihlal iddiasini kismen geri ¢ektigi icin, karsi dava, yani kotl niyete dayali
hikimsizlik istemi bakimindan mahkeme herhangi bir karar vermesine gerek kalmamis.

Sonug olarak yalnizca, SkyKick’in en basta, kapsaminin genis oldugunu iddia etmedigdi ve Sky’in
da gercekten markasini kullaniyor oldugu, dolayisiyla karsi davadaki hikimsuzlik isteminin
varligindan ya da yoklugundan etkilenmeyen, e-mail tasima hizmetleri bakimindan Sky’in ihlal
iddiasini kabul edilmis.
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Ugur Aktekin: Tesekkirler. Sila, sen bu karari siire¢ icinde yakindan takip ettin. Hatirlarsan
dzellikle hukuk sdzciisii gériis verdigi zaman biiyiik yanki uyandirdi bu durum. Ozellikle ingiliz
hukukgular bakimindan. Bu kararin AB’deki yansimalari hem karar siUrecinde hem de
sonrasinda nasil oldu bunlari paylasabilir misin bizimle?

Dilan Sila Kayalica: Sizin de bahsettiginiz gibi aslinda karar hakkinda ilgili cevrelerde yazilan
makalelere baktigimizda, bu kararin tim gelisim siireci boyunca o&zellikle de ingiliz
Mahkemesinin giindeme getirdigi ve hukuk sézcusinin de degerlendirmesinde dikkate alip
olumlu yaklastigi, mal ve hizmet listesinin yeterli acik ve kesinlikte olmamasi ve genis kapsamli
ifadelerin kullaniminin kamu yararina aykiri olup olmayacagi hususu bakimindan ses getiren bir
karar oldugunu soyleyebiliriz. Fakat glnin sonunda Divan’in bu konuda sézctnin gérusund
takip etmemesi ve kamu yararina aykirilik gerekgesinin somut olaydaki degerlendirmeye
uygulanamayacagina iligkin bir sonuca varmasi da ciddi elestirilere konu olmus.

Ote yandan, koéti niyet konusunda her ne kadar genellikle dnceki igtihadi takip ettigini séyliyor
olsak da -6zellikle de Koton kararini izleyen bir karar olsa da- bu karar kott niyeti bélinebilir bir
kavram olarak ele alinmasi ve tescil kapsamindaki bazi mal ve hizmetler igin k&tl niyet
olabilirken digerleri igin olmamasinin mimkin olmasini degerlendirmesi agisindan da yine
6nemli ve yol gosterici olmasi gereken bir karar.

Yine yakin zamanda verilen, az evvel de bahsettigim ABAD’in Monopoly karariyla birlikte dikkate
alindiginda bu karar, aslinda kétl niyetli bagvurunun kabull i¢in aranan baremin biraz daha
distiguni ve daha kolay kot niyetin kabul edildigini isaret ediyor.

Ancak genel anlamda, sizin de belirttiginiz gibi genis kapsamli mal ve hizmet listesine sahip tescil
sahipleri, s6zclinlin gorusu ile diken Ustiine diismUs olsa da Divan’in karari ile, tescil sahiplerinin
durumlarini aynen korumaya devam ettigini ve deyim yerindeyse derin bir nefes aldiklarini
soyleyebiliriz.

Ugur Aktekin: Tesekkurler. Peki Berrin, bu kararin hukukumuza olasi yansimalari neler olabilir,
bununla ilgili degerlendirmelerini paylasabilir misin?
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Berrin Dinger Ozbey: Oncelikle ABAD'In bu kararinin, Yargitay'in éniimiizdeki giinlerdeki
kararlarinda bir emsal niteligi tasimasini arzu ediyoruz. Bunun meydana gelmesi de neyi
saglayacaktir diye disundigumuzde, aslinda en énemli ve en temel hususlardan bir tanesi,
Sila’nin da biraz 6nce Monopoly kararina atifla sGyledigi gibi, kotl niyete iliskin bir karar verme
ihtimalinin kolaylasmasi. Clnkl simdiye kadarki durumda, Yargitay kétl niyet durumunda ya
hep ya hig prensibi ile yaklasiyordu, yani kotl niyete iliskin durumlarda ya markanin tamamen
hikidmsuzligune karar veriyordu ya da tamamen hikimsuzlik talebinin reddine karar veriyordu.
Ama artik boyle bir kismi hikimsuzlik yaklagimi, aslinda markanin kullanilmadigi ve fakat
Uguncu kigilere karsi ileri strtldigu durumlarda, her iki tarafin da daha rahat hareket etmesini
ve ticari hayatta daha aktif bir sekilde bulunmasini saglayacak diye disuniyorum.

Bildigimiz Gzere SMK’nin en temel degisikliklerinden, yeniliklerinden biri markanin kullanimini
¢ok onemli bir kavram olarak 6ngormesiydi. Dolayisiyla érnegin kullanmama nedeniyle iptal
davalarina ek olarak, kullanim def’i geldi. Bu defi hem hiikiimsuzlik davalari, hem itirazlar, hem
de tecaviz davalari bakimindan stirece etki edebilecek nitelik kazandi. Dolaysiyla kanun koyucu
da “kanunun ruhu itibariyle, eger bir isareti marka olarak tescil ettiriyorsaniz, o markayi kullanin”
algisini ticari hayatta oturtmaya calisiyor diyebiliriz.

Dolayisiyla normal sartlar altinda, kéti niyete dayali olarak timden hikimsuzlik karari verilmesi
agir bir yaptirrmken, kanunun bu dizenlemesiyle paralel nitelikte bir kismi hikimsizIik karar
verilmesi, aslinda taraflar ve menfaatler catismasi bakimindan da lehe bir durum olusturacaktir.
Cunkd timden hukidmsizlik kararinin verilmesi, ya marka sahibinin markasini kullandigi mal ya
da hizmetlerde dahi kaybetmesi gibi, ya da aksi durumda tescilli marka sahibinin kullanmadigi
mal veya hizmetlerde dahi basvuru sahiplerinin piyasaya girememesi gibi agir yaptirnmlara
sebep oluyordu. Oysa bdyle bir kismi hikimsizlik ayrimina gidilmesi ve bu imkanin
saglanmasi, sicilin daha etkin kullaniimasi ve menfaatler gatismasinin giderilmesi anlaminda
daha iyi olacaktir diye dugunuyorum.

Son olarak, 6énemli hususlardan bir digeri de, belki daha uzun vadede bu yaklasimin yerlestigi
durumlarda, marka sahiplerinin “benim tescilde bes yilini doldurmamis bir markam var ve
dolayisiyla kapsamindaki her mal ve hizmet igin, herkese karsi dava agabilirim” seklindeki
algisini da kiracak ve bu sekilde mahkemelerin de is ylkunU azaltacaktir diye dastindyorum.

Ugur Aktekin: Cok tesekkur ediyorum ikinize de, agziniza saglik. Webinarimizin sonuna gelmis
bulunuyoruz. Simdi soru-cevap kismina gegmek istiyorum.

Bana ulasan bir soru var. ikinize birden, ama daha ¢ok Sila’ya yéneltecegim. Berrin sen de bizim
hukukumuz agisindan degerlendirmeler yapabilirsin, hatta ben de biraz katkida bulunabilirim.
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Soru soyle: Bizim sirket olarak uzun vyillardir AB’de faaliyet géstermemizden dolayi AB
markalarimiz var, biz bu markalari ilerde faaliyet gosterebilecegimiz olasi alanlari da kapsayacak
sekilde genis bicimde tescil ettirdik. Bu karardan etkilenir miyiz? Marka tescilimizin yenileme
dénemi de yaklasiyor, nasil bir yol izlemeliyiz? Genis bir soru olmus, ben Sila’yla baslamak
istiyorum.

Dilan Sila Kayalica: Tesekkurler Ugur Bey. Soru igin de tesekkir ederiz izleyicimize. Bu kararin
bize verdigi sonug, bu tip genis kapsaml tesciller igin acil bir sekilde aksiyon alinmasini
gerektirmedigi yoninde. Zaten tescilli marka sahiplerini rahatlatan bir karar oldugunu sdyledik.
Fakat, aslinda kararin verdigi alt mesaja bakacak olursa, uzun vadede, bu tip genis kapsamli
tescillerin birtakim baska kosullarla birlikte de dikkate alindiginda hikimsizlik riskiyle
karsilasabilecegini sOyleyebiliriz. Bu alt mesaj kapsaminda, kullaniimayan, kullanim niyeti
olmayan, bu yonde bir ticari planlama bulunmayan mal ve hizmetler bakimindan mimkin
mertebe, hem sicilin temiz tutulmasi, hem de olasi ataklara karsi gerekli savunmay! bir an énce
saglayabilmek adina, mal ve hizmet listesinin sinirlandiriimasinin tavsiye edilebilecegini
distntyorum.

Ugur Aktekin: Berrin senin yorumun olur mu?

Berrin Dincer Ozbey: Esasinda Sila'’nin sdyledigi seylerle paralel nitelikte Ugur Bey. Aslinda
kararin iginde de konustuk, kararda soyle bir cimle gegiyor, marka kapsaminda yer alan mal ve
hizmetlerin genis tutulmasi tek bagina bir kotu niyet hali olarak kabul edilmiyor. Dolayisiyla mal
ve hizmet kapsaminin genis tutulmasi esittir kéti niyet sebebiyle hikimsuzlik sonucunu
dogurmasi diyemeyiz. Ama aslinda AB dizenlemeleri zaten mehaz niteliginde. Bizde de ayni
durum s6z konusu. Stratejik olarak markanin zaten ticaret hayatinda kullanilan/kullanilacagi mal
ve hizmetler igin tescilli olmasi marka sahibi igin yeterli olacaktir diye distiniyorum. Dolayisiyla
bu asamada, yenileme surecinde belki bu durum dikkate alinarak, kullanilmayan mal ve
hizmetler bakimindan ileriye dénik olarak bir sinirlandiriimaya gitmek uygun olabilir.

Ugur Aktekin: Ben de katiliyorum ve sunu ilave etmek istiyorum. AB kararlarinda da
bahsediliyor. Tekrar eden bagvurular yapmamak gerekiyor. “Biz bu sahaya girebiliriz” diye
kapsam biraz genis alinabilir. Ancak o sahaya girilip girilmeyeceginin de kisa-orta vadede belli
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olmasi beklenir. Sonraki basvurularda da genis sekilde tesciller alinirsa ve 6zellikle bunlara
dayanilarak da itirazlar yapilirsa ilgisiz sahalarda, sikinti olabilir. Bu hususlara dikkat etmek
gerekir diye dusunidyorum.

Bu noktada ikinci bir soruyu ben sormak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz bes yillik hosgori stiresi
var markanin kullaniimasiyla ilgili. Kullanim muafiyeti olarak da tanimliyoruz. Bu ayni zamanda
AB’de de var. Berrin’e sormak istiyorum, bizim hukukumuz agisindan nasil yorumlanir? Markayi
aldim, bes yil boyunca kullanma zorunlulugum zaten yok, ama bir dava geliyor ve sen kétl
niyetle tescil ettirdin deniyor. Bu iki hUikim catigiyor gibi gérinebilir, bu konudaki yorumlarini
alabilir miyiz?

Berrin Dinger Ozbey: Tabi. Burada aslinda en énemli hususlardan bir tanesi, kullanim
muafiyeti, AB’de de aynen bulunan bir muafiyet. Dolayisiyla aslinda bu incelemeyi yaparken,
bunun Tirk hukukuna aykiri olacagr durumuna gelmeden evvel, bunun zaten mehaz kanunda
da aynen oldugunu ortaya koymak gerekir diye dustniyorum. Burada, kanun koyucunun
kullanim muafiyetini tacirlere, marka sahiplerine vermesinin amaci nedir, bu da 6nem tasiyor.
Burada amag¢ aslinda, ticaret hayatinda faaliyet gésterecek olan bir sirketin kisa-orta vadede
artik bu faaliyetlerini gergeklestirebilecek olmasi. Bunun igin de aslinda bes yil zaten markanin
piyasaya g¢ikmasi igin uzun bir stre diye dusinuliyor. Bu slreden sonra, kullanmama defi,
kullanmama nedeniyle iptal gibi cok daha agir yaptirimlar éngérulayor.

Burada bir denge kurulmasi gerekiyor. Bir tarafin marka sahibi olmasi ve bes yillik hosgoru
suresi igerisinde olmasinin, onun higbir yaptinm ya da riskle karsilagsmadan, markasini butin
Uguncu kisi kullanimlarina karsi kullanabilece@i anlamina gelmediginin anlasiimasi gerekiyor.
ABAD’In verdigi cevap gibi, bu soruya verilecek cevap bence de hayir olmali. Bu hayir keskin bir
hayir degil. Her iste yaptigimiz gibi aslinda somut olayin 6zelliklerine detaylica bakmamiz ve
degerlendirmemiz gerekiyor. Ornegin az énce érnek olarak verdigimiz davamizda, uzun yillar
gazli igecek sektdriinde faaliyet gdsteren bir sirketin kompozit ylizey alasimlari ile ilgili bir mal
veya hizmet sunmayacagi neredeyse agik. Bu gibi durumlarda bir menfaatler dengesi kurulmasi
ve hosgoru suresiyle kotl niyet arasinda bir denge tutturulmasi gerektigini disiniyorum.
Hosgdru sdresinin varhdr bu kararin yanhs bir karar oldugu sonucunu bize vermez diye
distnityorum. Tam tersine, somut olayin dzelliklerine gére, dosya bazinda bir degerlendirme
yapilmasi gerekir.

Ugur Aktekin: Tesekkirler Berrin. Bir soru daha var. ikinizin de bunu kisaca cevaplamasini rica
edecegim. Soru soyle: Kamu yarari/kamu diizeni noktasinda markanin mal ve hizmet listesine
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degil de markanin kendisine bakilmasi gerektigini, markanin gériniminde bir kamu yararina
aykinlik varsa hikimsizligin s6z konusu olacagini belirttiniz. Peki markanin mal ve
hizmetlerinde yazan tanimlarda da kamu dizenini bozucu ifadeler varsa bu durumda ne
olacaktir? Bu durum da markanin hiikiimsizligu igin bir hukuki neden teskil etmez mi?

Yorumlarinizi rica ediyorum. Sila senden baglayalim.

Dilan Sila Kayalica: Soru icin tesekkir ederiz. Bence zaten bu gibi kamu yararina aykiri
olabilecek ifadeler iceren mal ve hizmet listesine sahip bir marka zaten tescile kadar ilerleyemez
diye distiniyorum. ilk incelemeyi yapan TURKPATENTteki uzman, bagvuru sahibine déniip,
mal ve hizmetleri diizenlenmesinin isteyecektir, ona bu yonde bir slire verecektir diye
disuntyorum. Yine de tescil olursa, bu sebeple hikimsuzligu glindeme gelebilir.

Ugur Aktekin: Tesekkurler. Berrin senin farkli bir yorumun var mi?

Berrin Dinger Ozbey: Boyle bir basvurunun yayina c¢ikma ihtimalinin diisik oldugunu
distndyorum. Bir sekilde tescil edilirse de, SMK’nin 5. maddesinde atifta bulunulan kamu dizeni
ve ahlaka aykiri isaretler kapsaminda degil de, Mahkemenin SMK 6/9 kapsaminda, ko6t niyet
hikumleri cergevesinde markanin hikimsuzligline karar verecegini distntyorum.

Ugur Aktekin: Tesekkirler. Ben de kisaca ekleme yapmak isterim. Hepsine katiliyorum.
Uygulamada bdéyle bir durum basima geldi. Kamu yararina aykiri degil ama, bir baska sirketin
markasini igeren bir mal ve hizmet listesi s6z konusu idi. Biliyorsunuz markalarin jenerik olarak
kullaniimasini Kanun kendisi yasakhyor. Béyle bir durumda da Kurum’a bagvurdugumuz zaman
o jenerik ibareyi sildi ve o Urin adinin ismini yazdi; kendiliginden bdyle bir duzeltme yapti.
Dolayisiyla Kurum’un da bdyle bir dizeltmeyi yapabilecedini dusuniyorum.

Bir sorumuz daha var, sdyle: Genis kapsamli bir markaya dayali itiraz, tecaviiz sonucunda
kismen de olsa kotl niyetin varligina karar verilebildigini anliyoruz bu karardan. Bu sonucu
dikkate aldigimizda 6zellikle tlkemizde Kurum kararlarinda “kétl niyet ispat edilememistir’
aciklamasiyla ispat ve delil arayisi ve somut delil olmadan kéti niyet iddiasinin kabul edilmemesi
hakkinda gorislerinizi almak isterim.
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Bu noktada Berrin’e dénmek isterim. Berrin ne dersin, daha ¢ok sen inceledin bu konuyu?

Berrin Dinger Ozbey: Tabi, tesekkiir ederim soru igin. Evet Kurum kararlarinda matbu olarak
“kotl niyet somut delillerle ispat edilememistir” yazisi ile siklikla karsilasiyoruz. Ama burada
somut delilin de ne olduguna birazcik bakmak gerekiyor. Somut delil, aslinda adi “somut”
olmasina ragmen, ¢ok objektif ve belirli bir kavram degil ne yazik ki.

Yargitay’in kismi olarak hikimsuzlik karari vermesini umdugumuz gibi neticede bu olumlu
degisimin ve gelismenin Kurum’a da yansiyacagini disundyorum. Yargitay tarafindan bu gibi
hallerin kabul edilmesi halinde Kurum da delilleri incelerken kismi bir ret karari verebilme
konusunda biraz daha rahatlayacaktir; ¢iinki Kurum’un bu genel ifadesinin de kot niyet igin
benimsenen ya hep ya hig ilkesinden kaynaklandigina inaniyorum. Dolayisiyla aslinda bu karar,
ileriki vadede, Kurum’un kotl niyete bakisi agisindan da lehe sonuglar doguracaktir diye
disuntyorum.

Ugur Aktekin: Tesekkirler Berrin, ben bir iki sey daha ilave edecegim. Bu son yorumuna
katiliyorum. Ozellikle, Monopoly karariyla da EUIPO’nun uyguladigdi gibi, bu kararin bir kisim mal
ve hizmet igin kot niyetin varligini kabul etme noktasinda uygulayicilari da daha rahatlatacagini
dusuntyorum. Ama sunu da ilave etmek isterim. Maalesef biz uygulayicilar da kétu niyeti her
olayda, yerli yersiz ileri sirebiliyoruz ve bu nedenle bazen kétl niyet iddiasina ¢ok dikkat
edilmeyebiliyor. Tabi ki Kurum kararlari bu konuda gok geligti. Ozellikle YIDK kararlarinda gok
dikkat ediliyor ve bizde oldukg¢a genis yorumlaniyor. Ama uygulamacilar olarak biz de dikkat
etmeliyiz ve gergekten uygulama alani olabilecek durumlarda kéti niyet iddia etmeliyiz, sans
acisindan pek mumkin gézukmuyorsa bu iddiayi eklememeliyiz diye dusunidyorum.

Evet arkadaslar tim sorulari cevapladik gibi gértiniyor. Ben son bir kere daha giincelliyorum
baska bir soru var mi diye. Genelde temenniler var, tesekkir ediyoruz katiliminiz igin. Bir sonraki
webinarimiza da bekliyoruz. Arkadaslar sizin de son s6zleriniz varsa buyurun lutfen.

Berrin Dinger Ozbey: Herkese gok tesekkiir ediyoruz. Sorulariniz da bizim igin gok 6nemliydi.
Bizim de o6zellikle Kurum nezdinde bunun nasil degerlendirilecegiyle ilgili biraz konusma
firsatimiz oldu. Herkese katilimi igin gok tesekkiir ederim, goérismek Uzere.
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Dilan Sila Kayalica: Cok tesekkurler dinlediginiz icin. Umarim agiklamalarimiz faydali olmustur.
Takip eden slregte kararlari incelerseniz ve sorulariniz olursa ya da konusmak isterseniz her
zaman bize ulasabilirsiniz, gok memnun oluruz. lyi galismalar herkese, giizel bir giin olsun.
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