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SEKIL MARKASI OLARAK TESCIL EDILEN BiR MARKA TESCIL KAPSAMINDAKi MALLAR UZERINDE
DESEN OLARAK KULLANILIRSA TEKNIK BIR iSLEV GORMUS OLUR MU?

AB ADALET DiVANI C-818/18, C-6/19P SAYILI BIRLESTIRILMIiS DAVA KARARI INCELEMESi

Avrupa Adalet Divani, 3 Haziran 2021 tarihinde C-818/18 ve C-6/19P sayili birlestirilmis davalarda kararini verdi ve
teknik bir sonucu elde etmek icin zorunlu olan sekilleri miinhasiran iceren markalarin incelenmesine iliskin yeni
yorumlarda bulundu.

Bilindigi tizere, 6769 s. SMK’'nin 5/1(e) bendi uyarinca “Malin dogasi geregi ortaya cikan seklini ya da baska bir 6zelligini
veya teknik bir sonucu elde etmek icin zorunlu olan veya mala asli degerini veren sekli ya da baska bir ézelligini
mlinhasiran iceren isaretler marka olarak tescil edilemez.” Bir isaretin 6769

s. SMK’'nin 5/1(e) bendi kapsaminda redde konu olabilmesi icin gerekli olan “teknik bir sonucu elde etmek icin
zorunlu sekil” degerlendirmesinde sekil tanimindan kast edilen sadece ti¢ boyutlu markalar degildir; ayni zamanda Griiniin
kendi formundan olusan sekiller?, iki boyutlu sekiller ve (ic boyutlu sekillerin iki boyutlu gésterimleri de 5/1(e)
bendi anlaminda sekil kabul edilebilmektedir. Avrupa Adalet Divani’'nin son karari, sekil markasinin teknik bir sonucu
elde etmek icin gerekli olup olmadigl konusunda taraflarin ileri stirdiikleri argimanlarin incelenmesi ve daha da
onemlisi tescil edilen bir sekil markasinin tescile konu mallar (izerine tatbik edilmesiyle ortaya cikan netice (izerinden
yapilan teknik bir islev degerlendirmesine konu olmasi nedeniyle bu yazi kapsaminda ele alinacaktir.

DAVANIN OZETi g ggg’@@ﬁ

Pirelli Tyre SpA (Yazinin devaminda “Pirelli” olarak anilacaktir.), 23 Temmuz {;
2001 tarihinde yukarida gorseli bulunan sekil markasi icin 12. Sinifta yer alan “dolgu "’;
lastikler, pnématik ve yari pnématik lastikler, her tiirlii arag tekerlekleri icin jantlar ve Y
kapaklar, her tiirlii arag tekerlekleri, ic lastikler, jantlar, her tiirlii arac tekerlekleri 3

icin parcalar, aksesuarlar ve yedek parcalar’ mallari icin basvuru yapar ve basvuru \
2002 yilinda 2319176 sayi ile AB markasi olarak tescil edilir. 1

2012 yilinda Yokohama Rubber Co. Ltd. (Yazinin devaminda “Yokohama” olarak anilacaktir.), 2319176 sayi ile
tescilli isaretin “dolgu lastikler, pnématik ve yari pnématik lastikler, her tiirlii arac tekerlekleri” mallari icin ayirt
edici nitelikten yoksun bir sekil oldugu (40/94 sayili Tizlk'tn 7/1 (b) bendi) veya tescilin miinhasiran teknik
sonucu elde etmek icin zorunlu sekilden olustugu (40/94 sayili Tuzuk'an 7/1 (e)-(ii) bendi) gerekceleri ile
hiikiimsuzltgiine karar verilmesini talep etmistir. EUIPO iptal Birimi, “dolgu lastikler, pnématik ve yari pnématik
lastikler, her tiirlii arac tekerlekleri” mallari yaninda talepte yer almamasina ragmen “her tiirlii arac tekerlekleri icin
jantlar ve kapaklar” emtialarini da Tiiziik’Gn 7/1 (e)-(ii) bendi geregince hiikimsUz kilar. Pirelli bu karara itiraz eder
ve itiraz EUIPO Temyiz Kurulu tarafindan incelenir. EUIPO Temyiz Kurulu, “dolgu lastikler, pnématik ve yari
pnématik lastikler, her tiirlii arac tekerlekleri” acisindan iptal Biriminin kararini onar ancak hiikiimsiizI(igi talep
edilmeyen mallar olan “her tiirlii arac tekerlekleri icin jantlar ve kapaklar” icin verilen hilkiimsuzlik kararini bozar.

“Dolgu lastikler, pnématik ve yari pnématik lastikler, her tiirlti arac tekerlekleri’ mallari icin hiikiimstzliik karari
verilen Pirelli, davayi AB Genel Mahkemesine tasir.

1 AB Adalet Divani, 14.09.2010 tarihli ve C488/09 sayili “Lego Karari”, paragraf 39.



AB Genel Mahkemesi, marka 6rneginde goriilen seklin dis lastikte yer alan tek bir olugu temsil ettigini, tek
bir olugun miinhasiran redde konu mallar icin teknik islev géremeyecegi veya tek bir oluk seklinin hiikiimsiz
kilnan mallar icin ne nicelik ne de nitelik olarak 6nemli bir parcasini teskil edemeyecegi gerekceleriyle tescile
konu seklin teknik bir islev gérmesi nedeniyle reddedilemeyecegini belirtmistir. Genel Mahkeme ayrica, tek
bir oluk seklinin tescilinin Pirelli'ye, rakiplerinin ayni oluk seklini trtinlerinde farkli unsurlarla birlikte dis
lastik deseninde kullanmasini engelleme hakki bahsetmeyecegine karar vererek EUIPO Temyiz Kurulu'nun
kararini iptal etmistir.

Karara hem Yokohama hem de EUIPO itiraz etmis ve dosya AB Adalet Divani'na tasinmistir. Karar- da hiikmiin
zaman yoniinden uygulanmasi ile dava dosyasina sunulan delillerin gecerliligine iliskin degerlendirmeler olsa da
bu yazi kapsaminda belirtilen konulara deginilmeyecek, kararin seklin teknik bir sonucu elde etmek icin
zorunlu bir sekil olup olmadigina iliskin taraflarin ileri stirdigli iddialar ile Adalet Divani tarafindan yapilan
degerlendirmelere yer verilecektir.

Yokohama ve EUIPO karara degerlendirme konusu isaretin temel karakteristik 6zellikleri belirlenirken AB
Genel Mahkemesi'nin hatali degerlendirmede bulundugu ve 7/1 (e)-(ii) bendinin uygulanmasinda -teknik bir sonucu
elde etmek icin gerekli seklin incelemesinde- seklin Griiniin hem nitelik hem de nicelik olarak énemli bir
parcasini teskil etmesi gerektigine dair hatali bir sekilde sart getirildigi gerekceleriyle itiraz etmis ve dosya
nihai olarak AB Adalet Divani tarafindan incelenmistir.

Adalet Divani vermis oldugu kararda, Genel Mahkeme'nin inceleme konusu seklin lastik desenin- den
olusmadigl, tek bir oluktan olustugu, tek bir olugun miinhasiran teknik islev géremeyecegi, Yokohama
tarafindan sunulan tek oluktan olusan lastik deseninin teknik islev gérebilecegine iliskin kanitta yer alan
seklin degerlendirme konusu sekille benzer olmadigina iliskin tespitlerini onamistir. Ayrica, Pirelli’nin bu
tescile sahip olmasinin diger firmalari lastik deseninde bu sekli kullanmalarina engel olamayacagina iliskin
degerlendirmelerinde de herhangi bir hata olmadigini belirtmistir. Ayrica Adalet Divani, Genel Mahkeme'nin
seklin teknik bir islev gérmeyecegine ilis- kin “seklin Grinltin hem nitelik hem de nicelik olarak 6nemli bir
parcasini teskil etmesi gerektigi” yoniinde bir sart getirmedigini, boyle hatali bir degerlendirmede bulunsa dahi bu
hatanin davanin sonucuna etki etmeyecegi yoniinde karar vererek, nihai olarak EUIPO ve Yokohama’nin itirazlarini
ve hikiimsizllk talebini reddetmistir.

DEGERLENDIRME

Karardan anlasildigi tizere, “sekil” markasi olarak alinan bir tescil daha sonra seklin Gritine entegre edilmis hali
gbz onine alinarak teknik bir sonucu elde etmek amaciyla zorunlu bir sekil olup olmadigi gerekgesiyle
hikimsizlik degerlendirmesine konu olabilmektedir. Esas itibariyla, sekil markasi olarak tescil edilen bir
isaretin tescil kapsamindaki Grilinlerin Gzerinde tanitici isaret olarak markasal kullanima konu edilmesi
beklenir. Diger bir deyisle, ilgili sektorde firmalarin markalarini triinlerde konumlandirma geleneklerine
uygun olarak isaretin marka olarak algilanacak sekil- de konumlandiriimasi ve bu sekilde kullanilmasi esastir.
Somut olayda da degerlendirme konusu seklin lastiklerde desen olarak degil de yanak diye tabir edilen yan
ylzeyde, markalarin konumlandirildigl bolgede ticari koken gosterir sekilde kullanilmasi beklenir. Ancak bu
tarz markalarin koruma kapsaminin marka hukuku agisindan sinirlarinin net olarak cizilmesi her zaman
mimkiin olmadigindan, firmalarin zaman zaman bu tarz sekilleri marka olarak tescil etme egilimleri oldugu da
bir gercektir.

Degerlendirme konusu isaret gibi sekil markalarinda seklin tescile konu (riinlere entegre/tatbik edilmis
halinin de g6z oniline alinarak genisletici bir yorumla degerlendirmeye tabi tutulmasinin nedeni sinai
miilkiyet sisteminde sinirl koruma stiresi 6ngoérilen patent hakkinin, sinirli siireli korumaya tabi olmayan
marka korumasi seklinde tescil edilerek koruma siiresinin haksiz olarak uzatilmasinin éniine gecmek oldugu
belirtilmelidir. Her ne kadar bu saik, kamu yararini gézetse de uygulamada zaman zaman belirsizlige neden
oldugu gortlmektedir.



Somut olaydan da gorilecegi lizere oluk seklinin tek basina teknik islev géremeyecegine iliskin olarak
getirilen aciklamalar tartismaya aciktir. Genel Mahkeme tek bir oluk seklinin miinhasiran teknik islev
goremeyecegine iliskin yaptigl degerlendirmede tek basina bu desenden olusan bir Griin olmadigini, karsi
tarafin delil olarak sundugu tek desenden olusan teker deseninin ise farkl oldugunu belirtmistir. Teknik bir
sonucu elde etmek icin zorunlu olan isaret degerlendirmesinde ret icin gercekten bdyle bir Griiniin olmasi
zorunluluk mudur yoksa seklin bu islevi grme kapasitesinin olmasi yeterli mi kabul edilmelidir? Sayet
inceleme konusu seklin bir oluk sekli oldugunu kabul ediliyorsa, oluk seklinin lastiklerde gérecegi islev zaten
bellidir (frenleme performansini ve direksiyon hakimiyetini artirmak), ayrica boyle bir desenden miitesekkil
triiniin olmasinin aranmasi gerekmez. ilgili sektdrde yapilan aramalarda ézellikle motosikletlerde kullanilan
lastiklerin tek desenden olusabildigi de gorilmektedir.

inceleme konusu seklin redde konu edilmemesi gerektigine iliskin olarak getirilen bir diger acik- lama ise
tek bir oluk seklinin tescilinin Pirelli'nin rakiplerini ayni oluk seklini GirGinlerinde farkli unsurlarla birlikte dis
lastik deseninde kullanmasina engel teskil edemeyecegidir. Esas itibariyla, bu yorum da konuya aciklik
getirmekten uzaktir zira bu sekille birlikte kullanilan baska sekiller zaten biittin olarak farkl bir deseni veya
sekli olusturacaktir. Farkli bir sekilden olusan kullanim zaten tescil sahibini rahatsiz etmeyecek, rahatsiz etse
dahi sekle istinaden koruma talep edilmesi durumunda bu talep hakl bulunmayacaktir.

Ozetlemek gerekirse, 40/94 sayil Tuiziik’iin 7/1 (e)-(ii) bendi (6769 s. SMK’nin 5/1 (e) bendi) ile korunmak
istenen kamu cikarinin dar anlamda yorumlanmasinin, kamuya mal olmasi gereken sekillerin haksiz olarak
birilerinin tekeline verilmesi acisindan kamu vyararini zarara ugratacagl aciktir. Ancak, bendin genis
yorumlanmasinda da somut olayda gériildiigl Gzere muglakliklar bulundugu yadsinamaz bir gercektir. Konu hakkinda
daha fazla netlik icin Tirkiye'de ve Avrupa’da mahkemelerin yeni yorumlarina ihtiyac duyulmaktadir.
Kanaatimizce, koruma kapsaminin marka hukuku acisindan sinirlarinin net olarak cizilmesi miimkiin olmayan
marka tirleri icin (6zellikle geleneksel olmayan markalar ile somut olayda gordiiglimiiz gibi teknik islev gérme
potansiyeli olan sekil markalari) 5/1 (e) bendinin genis yorumlanmasi daha uygun olacaktir. Zira bu tarz koruma
kapsaminda muglakhk barindiran marka tescilleri, birilerinin tekeline verilmemesi gereken bir hak bahsederek,
piyasada rekabeti bozucu etkiye neden olacaktir ki béyle bir durum 5/1 (e) bendinin ihdas edilme amacina uygun
diismeyecektir.

*Sinai Mllkiyet Uzmani, Tirk Patent ve Marka Kurumu, vatanseverman@yahoo.com
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