Tiirk Marka Hukuku Kapsaminda Itiraz islemlerinde Mal / Hizmet Benzerliginin Tespiti

Bu makale, Tiirk Patent ve Marka Kurumu (“TURKPATENT”) nezdinde bir marka
basvurusuna itiraz durumunda mal ve hizmetlerin benzerligi konusunu tartismay:
amaclamaktadair.

Sinai Miilkiyet Kanunu'nun 6/1-b maddesinde! “Tescil basvurusu yapilan bir markanin, tescil
edilmis veya dnceki tarihte basourusu yapilmis marka ile aymiligr ya da benzerligi ve kapsadigr mal
veya hizmetlerin aynihi§r ya da benzerligi nedeniyle, tescil edilmis veya dnceki tarihte basvurusu
yapilmis marka ile halk tarafindan iliskilendirilme ihtimali de dahil karigtirilma ihtimali varsa itiraz
tizerine bagvuru reddedilir” diizenlemesi yer almaktadir.

Karistirilma ihtimali; markalarin ayniyeti veya benzerligi, mallarin ve/veya hizmetlerin
ayniyeti veya benzerligi, markalarda bulunan unsurlarin ayirt edici niteligi, ilgili sektore
ozgu kosullar ve ortalama tiiketicilerin dikkat dtizeyi gibi farkli unsurlar esas almarak
degerlendirilebilir. Karistirilma ihtimalinin degerlendirilmesinde bu unsurlarin tamami
birlikte goz oniinde bulundurulmalidir; diger yandan bu unsurlardan biri konuyu
degerlendirecek Kurum’un takdirine bagh olarak daha fazla 6nem tasiyabilir.

Ihtilafa konu markalarin kapsaminda bulunan mallar ve/veya hizmetler sebebiyle markalar
arasinda karistirllma  ihtimali yaratacak bir benzerligin bulunup bulunmadig:
degerlendirilirken, markalarin tescili i¢in kullanilan Nice Simiflandirmas: veya ilgili tilkeler
veya bolgelerdeki smiflandirma sistemi -bu sistemler yalnizca markalarin tesciline hizmet
ettiginden- dikkate alinmamalidir.

Mallar ve / veya hizmetler arasindaki benzerlige karar vermek igin ¢ok daha kapsamli bir
degerlendirme yapilmalidir. Bu degerlendirme bakimindan piyasa algisi, hedef tiiketiciler,
benzer ihtiyaclar1 karsilama, birbiriyle ikame edilebilme ve rekabet olasiligi, kullanim amaci,
birbirini tamamlama, ortak dagitim kanallar1 ve kullanim yontemleri gibi diinya ¢apinda
kabul edilmis faktorler bulunmaktadir ve bu faktorlerden birkacinin ortiismesi mallar
ve/veya hizmetler arasinda karistirlma ihtimaline yol agacak bir benzerlik
yaratabilmektedir.

Farkli smiftaki mal veya hizmetlerin benzer bulundugu Tiirk Marka ve Patent Kurumu
kararlar1 mevcut olup, Kurum'un yaklasimma gore, hangi mal veya hizmet smifinin
hangilerine benzeyecegine dair hentiz bir yénerge bulunmasa ve kararlarda her bir durumun
kendi ©zel kosullar1 altinda degerlendirildigi belirtilse bile, itiraza konu markalar bir
dereceye kadar benzerse, 18. ve 25. simiflar, 3. ve 5. siiflar, 29. ve 43. siflar gibi bazi
smiflardaki mal ve hizmetlerin benzerligi genel kabul goren bir goriis haline gelmektedir.

Turkiye'de Yargitay ve Fikri ve Smai Haklar Mahkemeleri, Kurum nezdinde itiraz
stireclerinin sonlanmasinin ardindan ele aldiklar1 davalarda genellikle, markalarin smniflar
yerine, ilgili mal ve hizmetlere iliskin olarak markalar arasinda fiili bir karistirilma ihtimali
olup olmayacagmi degerlendirmektedir. Bununla birlikte, TURKPATENT halen zaman
zaman, itiraz dosyalarinda, 6zellikle de 6zellikle de marka uzmanlar: tarafindan itirazlarin

! Bumadde iptal edilen 556 Sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hiitkmiinde Kararname'nin 7/1 (b)
maddesinde ayni sekilde diizenlenmis ve Sinai Miilkiyet Kanunu'nda muhafaza edilmistir.



ilk degerlendirmesi sirasinda, mallarin ve / veya hizmetlerin benzerligi degerlendirilirken
siniflarda yer alan alt gruplari dikkate alabilmektedir. Diger yandan, TURKPATENT
nezdinde bir iist inceleme merci olan Yeniden Inceleme ve Degerlendirme Kurulunun
ozellikle son yillarda vermis oldugu kararlarinda daha kapsamli bir inceleme gerceklestirdigi
ve mal ve hizmetlerin benzerligini degerlendirirken yukaridaki faktorlerin dikkate alindig:
kararlar verdigi goriilmektedir.



