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MARKANIN iPTALI!

BU MARKA BENiIM HAKKIM!

En genel tanimiyla marka, isletmenin mal ve hizmetlerini bir baska isletmenin mal ve
hizmetlerinden ayirt etmeye yarayan isarettir.

6769 sayili Sinai Miilkiyet Kanunu’'nun (“SMK”) 4. maddesinde markanin, bir
tesebblisiin  mallarinin  veya hizmetlerinin diger tesebbislerin mallarindan veya
hizmetlerinden ayirt edilmesini ve marka sahibine saglanan korumanin konusunun acik ve

kesin olarak anlasilacak sekilde sicilde gosterilebilmesi sartiyla kisi adlari dahil sézcikler,

sekiller, renkler, harfler, sayilar, sesler ve mallarin veya ambalajlarinin bicimi olmak Gzere her

tur isaretten olusabilecegi belirtilmistir.

Markanin, kaynak gosterme, ayirt etme, reklam, yatirim ve iletisim ile beraber kalite
algisi fonksiyonlari bulunmaktadir. Tim bu fonksiyonlarin bir getirisi olarak gliniimizde
marka, ticaret hayatinin en énemli unsurlarindan biri haline gelmistir. Ornegin hepimizin ¢ok
iyi bildigi “Coca Cola” nin marka degeri sirketin diger oOzvarliklarinin 6niine geg¢mis
durumdadir.

Ticaret hayatinda bu denli yonlendirici olan “marka” unsuru, haliyle tacirlerin yeni bir
sozcuk, isaret vb. bulmak suretiyle marka Uretmelerini de zorlamaktadir. Zira seneler
icerisinde bir¢cok harf kombinasyonu yapilarak binlerce marka tescili saglanmistir. Uzun
slrecler, tasarim ¢alismalari sonucunda yeni bir markayi olusturdugunu distinen tacir, bu
calismalarin belki de markayi kullanima sundugunda o markanin ayni mal ve hizmet sinifinda
tescilli oldugunu gérmekte ve yeniden baslangi¢c noktasina donmektedir.

Olusturdugu markanin daha Once baskas! tarafindan tescil edilmis oldugunun
o6grenilmesi noktasinda, onca ¢abadan sonra vazge¢mek disindaki secenek olarak; durumu
hukuken degerlendirmek ve o6rnegin iptal nedeni tasiyip tasimadigini incelemek yoluna
gidilmesi 6nem kazanmistir. Gergekten; olusturdugunuz markanin baskasi tarafindan daha
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once tescil edilmis olmasi halinde Kanunda siralanan sebeplerden biri varsa dava ile

(10.01.2024 tarihinden sonra ise taleple)dnceden tescil edilen markanin iptali saglanabilir.

Bu yazimizda 6769 sayili SMK ve gesitli Yargitay kararlari isiginda “markanin iptali”ne

sebep olan haller ile beraber iptalin etkileri incelenecektir.

MARKANIN SONA ERME HALLERINDEN BIRi:
MARKANIN iPTALI

Marka hakkinin sona ermesi SMK’nin 25., 26. ve 28. maddelerinde diizenlenmekte olup

bu diizenlemeye goére tescil edilmis bir marka Uzerindeki hak ¢ halde sona ermektedir.

Bunlar markanin yenilenmemesi, markadan vazge¢me, markanin hiikiimsizliigiine veya

markanin iptaline karar verilmesi halleridir. Biz bu yazimizda bu hallerden belki de en ¢ok

karsilasilani olan “Markanin iptali” konusunu ele alacagz.

6769 sayili SMK’nin 26/1 maddesinde “asagidaki hallerde talep Gzerine Kurum (“Ttirk

Patent ve Marka Kurumu”) tarafindan markanin iptaline karar verilir” denildikten sonra bir

alttaki fikrada ilgili kisilerin Kurumdan markanin iptalini isteyebilecekleri diizenlenmistir.

Simdi Kanunda sayilan iptal sebeplerine bakalim;

A. MARKANIN iPTAL SEBEPLERI

Markanin Kullanilmamasi Nedeniyleiptali

Eski 556 sayil Kanun Hikminde Kararname (“KHK”) déneminde markanin
kullaniimamasi baslangigta bir hikimsuzlik nedeni iken 09.04.2014 tarihli Anayasa
Mahkemesi karari ile artik bir hikiimstzlik nedeni olmaktan ¢ikmis ve iptal sebepleri
arasina girmistir.

Markanin en 6nemli fonksiyonu yukarida da sayildigi gibi farkli isletmelere ait mal ve
hizmetleri birbirinden ayirt etmek oldugundan ancak kullanmakla bu fonksiyon yerine
getirilmis olmaktadir.? Bu nedenle markanin tescilli oldugu her bir mal ve / veya hizmet

sinifinda kullanilmasi gerekmektedir.

Kullanma kavramindan ne anlasilmasi gerektigi SMK’nin 9/2 maddesinde, markanin ayirt
edici karakteri degistirilmeden farkli unsurlarla kullanilmasi ve markanin sadece ihracat
amaciyla mal veya ambalajlarinda kullanilmasi olarak tanimlanmaktadir.? Pektabii bu
sayllan kullanma halleri sinirli sayida olmayip genisletilebilecektir. Ornegin, markanin
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medya kanallarinda (sosyal medya, TV gibi) reklaminin yapilmasi, yine tescilli markanin
faturalarda yer almasi, dergi, gazete vb. yayinlarda habere konu olmasi onun
kullanilmakta olduguna delil teskil edecektir. Ayrica Turk Patent ve Marka Kurumu
(“TURKPATENT”)’nun 2017 tarihli “Marka Kullanim ispat Kilavuzu” iceriginde de bu
bilgilerle ortlisecek sekilde marka kullanimini ispat eden taraftan, faturalar, reklam

gorselleri ve videolar, tanitim ve promosyon Urlnleri gorselleri veya videolari ve

bunlara iliskin faturalar, fuar katilimina iliskin deliller,katalog, fiyat listesi ve Grun kodlari

ile Girin, ambalaj ve tabela 6rnekleri talep edilmektedir.Boylece hem markanin ciddi bir

kullaniminin olup olmadigi hem de varsa bu kullanimin tescilli oldugu siniflar
bakimindan mi oldugu tespit edilecektir.

Bunun yani sira tescilli bir markanin ciddi bir bigimde kullaniimiyor olmasinin markanin
iptali sebebi olabilmesi i¢in bu kullanmama halinin bes yili gegmesi gerekmektedir. Yani,
kullanimsizlik dort sene on bir aydir devam etmekte ise iptal basvurusu (10.01.2024
sonrasl) veya davasinin reddedilecegi aciktir.

Burada netlestirilmesi gereken husus bes yillik slirenin baslangicinin nasil hesaplanacagi
konusudur. Yargitay 11. Hukuk Dairesi'nin 18.02.2008 tarihli kararinda bu durum acikliga
kavusturulmus ve bes senelik slirenin baslangicinin marka tescil basvurusunun yapildigi
tarih degil de marka tescil belgesinin TURKPATENT tarafindan diizenlenerek ilgiliye teblig
edildigi tarih yani tescil proseduriiniin tamamlandigi tarih olacag belirtilmistir.*

Diger yandan markanin, bes senelik siirenin _dolmasi ile iptal talebinde bulunuldugu

(10.01.2024 oncesi iptal davasi) tarih arasinda tescil edildigi mal veya hizmetler
bakimindan Tirkiye’de ciddi bicimde kullanilmis olmasi halinde IPTAL TALEBI
REDDEDILECEKTIR. Ancak iptal talebinde bulunulacagi disiiniilerek aleyhine markanin
iptali talep edilen tarafindan bir marka kullanimi gerceklesmis ise talepten 6nceki Ug¢ ay
onceki kullanimi dikkate alinmaz.

Ayrica markanin son bes senedir kesintisiz ve ciddi olarak kullaniimasinin Tirkiye’de
gerceklesmesi gerekmektedir. Bu kullanimin tim Tirkiye'yi kapsamasi gerekmemekte
olup salt izmir'de gerceklesmis olmasi da diger sartlari tasiyorsa kullanimin gerceklestigi
unsurunu tagimasina yetecektir.

II.  Markanin Yaygin Bir Ad Haline Gelmesi Nedeniyle iptali

SMK’nin 26/2. maddesi geregince marka sahibinin fiillerinin veya gerekli 6nlemleri
almamasinin sonucu olarak markanin tescilli oldugu mal veya hizmetler i¢in yaygin bir ad
yani jenerik haline gelmesi durumunda ilgili kisilerin talebi tzerine TURKPATENT
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(10.01.2024 &ncesi mahkemeler) tarafindan markanin iptaline karar verilir.°Ozetle, bir
markanin yaygin hale gelmesi, marka sahibinin fiilleri VEYA gerekli onlemleri
almamasinin sonucunda olusmussa ancak o zaman iptal sebebidir.

Markanin tescilli oldugu mal veya hizmetler igin yaygin hale gelmesi, markanin
tescilinden sonra kéken gésterme islevini kaybederek tescile konu mal ve hizmetler
icin cins adina doniismesi anlamina gelmektedir. Ornegin, “Asprin”, “Kot” ve
“Walkman” markalari tescilli oldugu mal veya hizmetler igin yaygin hale geldiklerin igin
tescilli olduklari Ulkelerde iptal edilmislerdir.® Bu yaygin hale gelme kriteri ise ilgili
kamuoyunun goriisiine gore belirlenir. Buna bir baska ornek olarak ise motorlu tasitlar
bakimindan “jip” ve “cip” ibarelerinin yaygin ad haline geldigi sabit goriilmekle birlikte
bu ibarelerin asil tescilli “jeep” markasindan farkli oldugundan ve potansiyel alicilarin
“jeep” ibaresini halen dahi bir ara¢ markasi olarak bildiginden “jeep” markasinin iptali
talebi reddedilmistir.”

Marka sahibinin markasinin yaygin hale gelmesine karsi 6nlem almamasiyla anlatiimak
istenen, markasinin rakipleri tarafindan dirdst kullanim kapsamina da girmeyen sekilde
cins adi olarak kullanilmasina karsi hukuki yollara basvurmamasi gibi durumlardir.
Ornegin, “idil” marka bir kagit mendil Ureticisinin “en iyi selpak idil’dir” seklindeki bir
sloganina karsi Selpak tarafindan sessiz kalinmasi. Bu drnekte Selpak tarafindan idil
sirketine karsi hukuki yollara basvurulmalidir.®

Markanin Yaniltici Hale Gelmesi Nedeniyle iptali

SMK’nin 26/1-c maddesi geregince, marka sahibi tarafindan veya marka sahibinin izniyle
gerceklestirilen kullanimsonucunda markanin, tescilli oldugu mal veya hizmetlerin
ozellikle niteligi, kalitesi veya cografi kaynagi konusunda halki yaniltmasi durumunda da
markanin iptali s6z konusu olmaktadir.

S6z konusu iptal sebebinin uygulama alani oldukga dardir.

Teknik Yonetmelige Aykiri Kullanim Nedeniyle iptali

Garanti markas! veya ortak marka®, bu marka turlerinin kullanimina iliskin usul ve
esaslari gdsteren teknik sartnameyle beraber tescil edilir. iste bu teknik sartnameye
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aykiri kullanimlar bu tiir markalar igin iptal sebebi olugturur. Teknik yonetmelige aykiri
kullanim sebebiyle iptal karari verilebilmesi igin bu kullanimin sireklilik gostermesi
gerekir.1°

B. MARKANIN iPTALI TALEBINE iLiSKiN USUL HUKUMLERI

SMK’nin 26. maddesi geregi markanin iptaline iliskin inceleme TURKPATENT tarafindan
bir idari inceleme statlislinde yapilacak olup idari karar olarak da sonuclandirilacak ve
akabinde istenirse bu karara karsi Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemeleri’'nde
dava acilabilecektir. ANCAK, BU HUKUM SMK’NIN 192/1-a MADDESI GEREGINCE
KANUNUN YURURLUGE GIRMESINDEN 7 YIL SONRAYA YANi 10 OCAK 2024 TARIHINE
ERTELENMISTIR. Su halde 10 Ocak 2024 tarihine kadar markanin iptali talepleri
mahkemelerde dava yoluyla goériilmeye devam etmektedir.

iptal yargilamasinda davaci olabilecek / 10 Ocak 2024 tarihi sonrasinda ise
TURKPATENT’ten iptal talebinde bulunabilecek kisiler SMK’'de “ilgili kisiler” olarak
tanimlanmistir. Yasa koyucunun bu hususta kesin bir sinirlama getirmeyerek “ilgili
kisiler” seklinde bir dizenleme yapmasi ile iptal talebinde bulunabilecek kimselerin
kapsaminin genis tutuldugu séylenebilir. ilgili kisiler kavrami genis yorumlanarak iptal
talebinde bulunacak kisinin, markanin iptalinde hukuki menfaatinin bulunmasi
yeterlidir.1

Buna karsin iptal davasi ya da talebi yoneltilen tarafin kim olacagi SMK’de net bir sekilde
“TURKPATENT sicilinde hak sahibi olan kisi” seklinde belirtilmistir.

Son olarak iptal halleri, markanin tescil edildigi bir kissm mal veya hizmete iliskin
bulunuyorsa, sadece o mal veya hizmet yoninden kismi iptale karar verilirken
halihazirda tescili istenen ibareyi degistirecek bicimde de iptal karari verilemeyecektir.

C. MARKANIN iPTALININ SONUCLARI

Markanin iptaline karar verilmesi halinde, bu karar iptal tarihinden itibaren gecerlidir.
Ancak talep Ulzerine iptal hallerinin daha onceki bir tarihte dogmus olmasi halinde iptal
kararinin bu tarihten itibaren etkili olacagina karar verilebilir.1?

Fakat marka sahibinin agir ihmali veya koétlniyetli olarak hareket etmesi nedeniyle zarar
gorenlerin tazminat talepleri sakh kalmak (zere iptal kararinin geriye donik etkisi
karardan ©6nce, markanin sagladigl haklara tecaviiz nedeniyle acgillan davada verilen
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kesinlesmis ve uygulanmis kararlar ile karardan o©nce kurulmus ve uygulanmis
sozlesmeleri etkilemez. Ancak bu sbdzlesmeler uyarinca 6denmis bedelin, hakkaniyet
geregi kismen ya da tamamen iadesi istenebilir.?

Kesinlesen iptal kararlari sonrasinda ilgili marka TURKPATENT sicilinden terkin edilir ve
Biilten’de yayinlanur.

Kesinlesmis iptal kararlari herkese karsi hiikiim dogurur.

D. SONUC OLARAK;

» Markanin iptali; hikiimsuzliik, markanin yenilenmemesi ve markadan vazge¢cme ile
beraber bir marka lzerindeki hakki sona erdiren hallerdendir.

» SMK’de markanin iptali talebinin yoneltilecegi ve incelemenin yapilacagi yer her ne
kadar TURKPATENT olarak belirtiimis de olsa bu hikmin yirirliginin SMK’nin
192/1-a maddesi geregince 10 Ocak 2024 tarihine ertelenmesi nedeniyle halen dahi
iptal talepleri mahkemeler nezdinde dava yolu ile gérilmektedir.

» Bunun yani sira, “markanin iptali” streclerini hizlandirmak icin basvuru ve karar
mercii olarak TURKPATENT belirlenmis olsa da, TURKPATENT tarafindan verilen
kararlara karsi Ankara Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava agma yolu
aciktir. Hal boyle iken aslinda aleyhine karar c¢ikanin dava a¢gma ihtimalinin de
yiksek oldugu distndlince slirecin ¢cok da hizlanacagini séylemek dogru
olmayacaktir.

» Markanin iptali sebepleri, konu markanin son bes senedir Turkiye sinirlari icerisinde
tescil edilmis oldugu mal ve hizmet siniflari bakimindan kesintisiz ve ciddi bir
kullaniminin olmamasi, markanin yaygin bir ad haline gelmesi, markanin yaniltici
hale gelmesi ile garanti ve ortak markalar icin teknik yonetmelige aykiri kullanimdir.

» Kanunda sayilan iptal sebeplerinden en vyaygin olan kisaca “markanin
kullanilmamasi” sorunsalinin kanun koyucu tarafindan markanin iptali sebebi
yapilmasinin asil amaci insanlarin kullanmadiklari markalari isgal etmesinin 6niine
gecilmesidir.

» Markanin iptaline karar verilmesi (izerine ise ilgili marka TURKPATENT sicilinden
silinir ve eger sartlari tasiyorsa yeni sahiplerini bekler.
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