25. SAYI

MAKALELER

Giildeniz Dogan Alkan *
AIPPI Tiirkiye / Fikri Miilkiyet Haklari Koruma Dernegi Uyesi
Cansu Evren **

AIPPI Tiirkiye / Fikri Miilkiyet Haklari Koruma Dernegi Uyesi

Yargitay’a Gore Kétii Niyetin ispatt Miimkiin Mii?

Yakin zamanda Yargitay'in denetiminden gecen Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi nezdinde goériilen
bir davada, davacinin ayni zamanda ticaret unvaninin kék unsuru olan taninmis markasinin birebir aynisi
olan bir markaya karsi acilmis olan hiikiims{izliik davasinin timden kabuliine karar verilmistir.

S6z konusu kararda davacinin, uyusmazlik konusu markadan énce Tiirkiye'de olmasa da Avrupa Birligi Fikri
Miilkiyet Ofisi nezdinde ayni sinifta yer alan marka tescili ve davacinin markasinin ytiksek ayirt ediciligi goz
oniline alindiginda, davalinin ayni markayi tesadiifen yaratma ihtimalinin olmadigina deginilmistir. Bunun
da o6tesinde davalinin sadece dava konusu taninmis markanin aynisini degil, ayni zamanda Tirkiye'de
taninmis olan veya taninma potansiyeli olan baska markalari da kendi adina tescil ettirmis olmasi da onun
kotl niyetinin bir kaniti olarak kabul edilmistir. Bu sebeplerle yerel Mahkeme davalinin, davaciya ait
markanin taninmishgindan haksiz fayda saglama kastinin olduguna ve bu nedenle de koéti niyetli olduguna
karar vermistir. Sonug olarak yerel Mahkeme, Turk Medeni Kanunu'nun “Herkes haklarini kullanirken ve
borcglarini yerine getirirken dlirtistliik kurallarina uymak zorundadir. Bir hakkin acikga kétliye kullaniimasini
hukuk diizeni korumaz.” hiikkm geregince sanigin koti niyetli davranisinin korunmamasi gerektigine karar
vermistir.

Davali tarafindan yerel Mahkemenin kararinin Bélge Adliye Mahkemesi 6niine getirilmesi ve Bolge Adliye
Mahkemesi tarafindan da istinaf talebinin reddedilmesinin ardindan davali, temyiz basvurusunda
bulunmustur. Temyiz basvurusunun incelenmesi neticesinde Mayis 2022'de Yargitay, Bolge Adliye
Mahkemesi'nin istinaf talebinin reddine karar veren kararini bozmustur. Yargitay, kararinda bozma
gerekgesi olarak;

- Davacl tarafindan markasinin taninmisligina iliskin sunulan delillerin, uyusmazlik konusu markanin
tescil tarihinden sonraki tarihlere iliskin oldugundan ve uyusmazlik konusu markanin tescil
tarihinde davaci markasinin taninmis olduguna iliskin belge sunmadigindan bahisle davacinin
taninmishk iddiasini kanitlayamadigini,

- Yargitay 11. Hukuk Dairesi’'nin yerlesik ictihatlari uyarinca benzer markalarin tescilinin talep
edilmesinin kotl niyetin kaniti olmadigini,



- Ulkesellik ilkesi geregince yurtdisinda yapilmis olan tescillere benzer birden fazla marka tescil
basvurusunda bulunmanin da kéti niyet olusturmayacagini belirtmistir.

S6z konusu karar ile, karara konu olaya uygulanan 556 sayili KHK'nin 35. maddesinde diizenlenen kotii
niyetint, Yargitay tarafindan oldukca dar bir sekilde yorumlandigi goérilmektedir. Markalarin benzerligi
veya ayniyetinin tek basina dogrudan koti niyetin kaniti olmadigl, bu hususun ek delillerle desteklenmesi
gerektigi Avrupa Birligi Adalet Divani (ABAD) kararlarinda? da gorilmektedir. ABAD'In dikkate aldigi bazi
Olcitlerden birincisinin, taraf markalarinin ayni ya da karistirilacak derecede benzer olmasi, ikincisinin,
marka sahibinin 6nceki markanin kullanimindan haberdar olmasi ve Uclinclinlin ise, slibjektif sart olarak
bahsedebilecegimiz marka sahibinin dirUstlige aykiri niyeti oldugu ortaya konmaktadir®. Stibjektif sartlar
bakimindan ise markasal kullanim amaci olmaksizin markayi tescil ettirmek, Gclinct kisilerin ticaretini
haksiz olarak engelleme niyeti, kullanim ispati kiilfetini bertaraf etmek icin tekrar eden basvurular yapma,
marka sahibinin gecmis eylemleri ya da kéti niyetli eylemlerinin tekrarlayan niteligi, marka sahiplerinin
onceye dayanan is iliskisi, olaylarin tarihsel akisi, marka tescilinin arkasinda yatan ticari mantik ya da
mantiksizlik, marka ticareti icin ticari ¢coziim teklifleri, satis teklifi ve free-riding olarak bahsettigimiz haksiz
yararlanma amaci gibi durumlarda, ABAD'In verdigi 6nceki kararlar isiginda, genellikle kétli niyete
hilkmedilebilecegi goriilmektedir®. Ulkemizde de sadece markalarin benzer olmasinin kétiiniyetin
ispatlandigi anlamina gelmedigi ancak bu unsurla birlikte sayilan stibjektif unsurlardan birinin varlg
halinde koti niyete hiikmedilen pek cok karar bulunmaktadir.

Somut olayda da davali ayirt edici ve taninmis bir yaratim markasini aynen taklit etmekle kalmamis, ayni
zamanda dava disi sirketlerin de markalarini taklit etmek suretiyle basvurulara konu etmistir. Yurtdisinda
tescilli ve/veya taninmis bir marka ile ayni marka basvurusunda bulunulmasinin tesadif olamayacagi ve
basvuru sahibinin iyi niyetli sayilamayacag Yargitay’in da bircok kararinda kabul edilmektedir. Ornegin
Yargitay 11. Hukuk Dairesi’'nin 2014/15654 Esas, 2015/1254 Karar sayili kararinda “kobi niteliginde
isletmenin 28 adet markanin tamamini kullanacagi gerekcesiyle tescil ettirmis olmasi miimkiin olmadigi
gibi, bu tescillerin bir cogunun sektérde diinyaca (inlii ... gibi markalarin logolarinin benzerleri olmasinin da
davalinin kétiiniyetini ortaya koydugu...”; yine 2021/2276 Esas, 2022/6374 Karar ve 27.09.2022 tarihli
kararinda Bélge Adliye Mahkemesince yapilan “kétliniyetli tescil nedenine dayali hiikiimsiizliik yéniinden
ise, davali adina 38/41/43. sinifta tescilli 44 adet farkli marka kaydi bulundugu, marka tescilinin davaci
alan adi tescili ve gazete haberinden hemen sonra yapildigi, davali adina 38/41. siniflarda farkli farkl bircok
marka tescil ettirildigi ve davalinin markalarin tescil edildigi siniflarda kullanildigina yénelik delil
sunulmadigindan davalinin markayi yedekleyerek baskalarinin tescil ve kullanimina engel olmak amaciyla,
kétiiniyetle tescil ettirdigi” degerlendirmelerinin yerinde oldugu belirtiimekle onanmasi gerektigine karar
verilmistir.

LKG6tl niyet 6769 sayili Sinai Milkiyet Kanunu kapsaminda 6/9. maddede ret gerekgesi olarak diizenlenmektedir.

2 Avrupa Birligi Adalet Divani Genel Mahkemesi’'nin 01.02.2012 tarih, T-291/09 sayili karari Avrupa Birligi Adalet
Divani Genel Mahkemesi'nin 06.07.2022 tarihli T-250/21 sayili karari.

3 Fikri Miulkiyet Hukuku ABAD Karar incelemesi - | Sky v SkyKick (C-37118) Webinari,
https://gun.av.tr/tr/goruslerimiz/makaleler/webinar-notlari-fikri-mulkiyet-hukuku-abad-karar-incelemesi-I-sky-v-

skykick-c-37148 (Erisim Tarihi: 18.04.2022)
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Gorildigi tzere basvuru sahiplerinin taninmis markalarin aynilari/benzerlerini tescil ettirmek suretiyle
portfoy olusturmak seklinde nitelendirilebilecek davranislari Yargitay'in giincel kararlarinda dahi koti
niyetli sayllmaktadir. Diger yandan, davacinin markasinin ayirt edici bir yaratim markasi oldugu ve her ne
kadar Yargitay tarafindan basvuru tarihinde taninmis oldugunun ispatlanamadigi belirtmisse de, taninmis
oldugu g6z 6niinde bulunduruldugunda, benzeri durumlarda basvuru yapilmasinin da kéti niyetli sayildig
Yargitay kararlari mevcuttur.

Gercekten Yargitay Hukuk Genel Kurulu’nun 16.07.2008 tarih ve 2008/11-501 E. 2008/507 K. sayili karari
son derece dikkat cekicidir. S6z konusu kararda “... Oncelikle, davali eyleminin kétii niyetli marka tescili
olusturup olusturmadigi hususu irdelenmelidir. Marka Hukukunda genel olarak kabul géren anlayisa gore,
tescil yoluyla saglanan marka korumasinin amacina aykiri bicimde kéttiye kullaniimasi yoluyla baskasinin
markasindan haksiz olarak yararlanmak veya gercekte kullaniimayip yedekleme, marka ticareti yapmak
amacina ya da santaja yénelik basvuru ve tesciller kétii niyetli olarak kabul edilmektedir. Kétii niyetin
varhigi her somut olayin ézellikleri g6z éntine alinarak belirlenmelidir. Dava konusu uyusmazlikta, davaci
taraf markasini 25. sinif giysiler icin 1995 yilinda mense (lilke Fransa'da tescil ettirdikten sonra, davalinin
marka basvurusu yaptigi 18.10.2001 tarihine kadar gegen stire icerisinde de, markasini 31.01.1997
tarihinde WIPO nezdinde tescil ettirdigi ve italya, ispanya, Portekiz gibi moda sektériinde son derece énemli
lilkelerde tescil ve yatirim yoluyla kullandigi, herhangi bir anlam icermeyen fantezi bir ibareden olusan
markanin benzerinin hakli bir sebep olmaksizin ayni sektorde faalivet gosteren davali tarafindan tescil
ettirilmesinin ise davaci markasindan yararlanma amacini tasimasi nedeniyle kétii niyetli tescil olarak
kabulii gerekecedi” tespitlerine yer verilmektedir. Boylece bu karar ile ayirt edici bir yarabhm markasinin,
karardaki deyisle fantezi bir ibarenin, benzeri icin ayni sektérde faaliyet gdsteren bir sahis/sirket tarafindan
basvuruda bulunulmasinin tesadif olamayacagi ve iyi niyet, diristlik kurallari cercevesinde
degerlendirilemeyecegi ortaya konmustur.

Yine Yargitay 11. Hukuk Dairesi tarafindan onanarak kesinlesen® Bolge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk
Dairesi’'nin bir kararinda “Bélge Adliye Mahkemesi'nce; davalinin basvurusunun konusu "KEPSE AL-
SHALAN" ibaresi ile davacinin "AL-SHALAN" markasinin kapsamlarinin farkh oldugu, ancak taraf markalari
arasinda gorsel ve biraktiklari genel intiba bakimindan benzerlik bulundugu, davalinin basvurusuna
konu, Tiirkiye'de kullanilmayan, anlami bilinmeyen ve fantezi bir sézciikten ibaret ibarenin birebir
aynisinin, Antakya/Hatay'da ikamet eden ve davaci ile ayni sektorde faaliyet gosteren davali yanca
benzer siniflarda ve davalinin yurt disi tescillerindeki ayni tiir siniflarda basvurusunun yapilmasinin kétii
niyetli oldugu, her ne kadar ilk derece mahkemesince, davaci markalarinin Tiirkiye'de satisinin olup
olmadigi ve taninmis bulunup bulunmadigi, 556 sayili KHK'nin 8/4, 8/3 ve 8/5. maddelerindeki kosullarinin
davaci yararina olusup olusmadigi irdelenmis ise de, esasen CTM ile AB lilkelerinin tamaminda tescilli
bulunan ve 6zgiin bir kelimeden olusan davaci markasinin, ayni sektérde faaliyet gosteren davalilarca
bilinmediginin savunulmasinin hayatin olagan akisina uygun bulunmadigi, davalilarin kétiiniyetli
basvurusunun tescil edilmesinin miimkiin olmadig1 bu durumda davaci markalarinin Tiirkiye'de satilip
satiimadiginin veya taninmis olup olmadiginin bir 6neminin de bulunmadigi, kétliniyetin yargilamanin
her asamasinda mahkemece re'sen nazara alinacagi” degerlendirmelerine yer verilmistir.

5Yargitay 11. Hukuk Dairesi’'nin 25.11.2020 tarih, 2020/1020 E. ve 2020/5420 K. sayili karari.
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Somut olayda ise Yargitay, tim bu kararlarinin aksine aynen “.. Dairemizin yerlesik uygulamalari
dogrultusunda bir markanin aynisini ya da benzerinin marka olarak tescil ettirilmesi tek basina kéttiniyetli
basvuru olarak degerlendirilemeyecegi gibi marka hukukunun lilkeselligi ilkesi nedeniyle birden fazla
yabanci markanin benzeriyle ilgili marka basvurusunda bulunulmasi ve tescil ettirilmesi tek basina
kétiiniyetli marka tescili anlamina gelmez...” seklinde tartismaya ve elestiriye acik degerlendirmelerine
yer vermistir. Somut olayda, dava konusu marka, davacinin taninmis markalarinin aynisi ve basvuru
sahibinin Turkiye'de iyi bilinen veya taninma potansiyeli olan Uclinci kisilere ait markalari ile ayni olan
baska markalarin da sahibi olmakla birlikte davacinin markasi ve basvurucunun taklit ettigi markalar 6zgiin
ve ayirt edici olup, yaygin olarak kullanilan ibareler olarak degerlendirilemeyecek niteliktedir. Bu hususlar
g6z onlinde bulunduruldugunda, yerel Mahkemenin ve Bolge Adliye Mahkemesinin degerlendirmelerinin
Yargitay tarafindan hakli bulunmasi gerekirken, Yargitay'in aksi karari beklenmedik ve 6nceki kararlari ile
celisen nitelikte bir karar olmustur.

Yargitay'in bu karardaki degerlendirmeleri, bir basvuru sahibinin diger taninmis markalar - daha net ifade
etmek gerekirse, farkl kisilere ait birden fazla marka - icin basvuruda bulunmasinin veya bunlari
kopyalamasinin, koétli niyet iddiasinin degerlendirilmesinde bir etkisinin olmayacagl anlamina
gelecektir. Zira markalarin benzerliginin veya ayniyetinin tek basina basvuru sahibinin kot niyeti anlamina
gelmeyecegini séylemek kabul edilebilir ve anlasilir olmakla birlikte, bir basvuru sahibinin farkli sahiplere
ait cok sayida taninmis markay taklit eden basvurusunun olmasini, kétli niyetinin ispat icin yeterli
olmadigini sdylemek miimkin olmamalidir.

Bu cercevede, bilindigi Gzere Yargitay'in temyiz incelemesi hukukilik incelemesi ile sinirli olup, 556 sayil
KHK'nin 8/1, 8/4 ve 35. maddelerinde sayilan sartlarin somut olayda bulunup bulunmadiginin
degerlendirilmesi kanunen Yargitay'a verilen yetkinin disinda bir degerlendirmedir. Gercekten temyiz
incelemesinde, alt derece mahkemesinin uyusmazlik hakkinda verdigi kararin sadece hukuka uygunluk
denetimi yapilir; yeniden bir inceleme yapilarak karar verilmez¢. Kanun yolu denetiminde dava degil, dava
sonucunda verilen karar (ve karar verilirken yapilan yargilama ve uygulanan hukuk) esas alinmaktadir. Bu
sebeple kanun yolunda ilk derecenin yerine gecerek adeta bir davayi inceler gibi inceleme degil, kanun
yolu asamasina gore (istinaf, temyiz) yapilmasi gereken denetim ve buna gore bir karar verilmesiyle
yetinilmelidir’.

Yargitay, incelemesini hukuka uygunluk bakimindan yapar. Maddi vakialara, yargilama kurallarinin yanhs
uygulanmasi disinda delil degerlendirmesine, alt derece mahkemesinin takdir hakki, vb. hususlara iliskin
inceleme yapamaz. Ayrica kanunda belirtilenler disinda Yargitay’'in onama ve bozma karari disinda, alt
derece mahkemelerinin yerine gecerek ya da o anlama gelecek bir karar vermesi de miumkin degildir?.
Yargitay'in yapabilecegi tek sey yanlis buluyorsa hitkmi{ bozmak ve dosyayi tekrar incelemesi icin alt derece
mahkemesine géndermektir’. Oysaki somut olayda Yargitay ilk derece Mahkemesi yerine gecerek 556 sayili

¢ Hakan Pekcanitez, Muhammet Ozekes, Mine Akkan ve Hiilya Tas Korkmaz, Medeni Usul Hukuku, (15. Basi, On iki
Levha Yayimcilik 2017) Cilt 11, sf. 2277.

7 Pekcanitez, Ozekes, Akkan Tas-Korkmaz,(n 9), Medeni Usul Hukuku, Cilt IIl, sf. 2170-2171.

8ibid 2297.

? ibid 2298.



KHK'nin 8/1, 8/4 ve 35. maddelerinde sayilan sartlardan birinin ilgili olayda bulunup bulunmadigini
incelemis ve adeta bir ilk derece Mahkemesi gibi hikim kurmustur. Hal boyle olunca, Fikri ve Sinai
Haklar Hukuk Mahkemesi kararinda direnmesi gerekirken Yargitay'in karari ile bagli kalmis ve Yargitay’'in
isbu kararina uyma mecburiyeti hissetmistir.

Yargitay'in bu cercevede bir incelemeye girismesi, istinaf basvurusu yapilmasi halinde ilk derece
Mahkemelerinin kararlarinin yerindelik ve hukukilik denetimini yapmaya, maddi vakialari ve delilleri tekrar
inceleyerek yeni bir karar tesis etmeye yetkili olan Bélge Adliye Mahkemelerinin yetki ve gorevini ortadan
kaldirdigi ya da etkisiz hale getirdigi degerlendirmesi uygulayicilar arasinda da hakim goristedir°. Sayet
hukukilik denetimi, isin esasinin da incelenmesi olarak algilanacaksa, bir diger deyisle, Yargitay tarafindan
hukukilik denetimi kapsaminda vakialara da odaklanilacaksa ve Yargitay esasa iliskin hatal bir karar
verildigi dislincesindeyse, kanaatimizce bu durumda yapilmasi gereken, alt derece Mahkemelerinin hangi
hukuk kuralini ne sekilde yanlis uyguladigini ve aslinda ne sekilde uygulanmasi gerektigini belli bir 6lclide
ortaya koyan ve hakimin takdir yetkisini ortadan kaldirmayan sekilde bozma kararlari verilmesidir*?.

Gelinen noktada, Yargitay’in bu hatali bakis acisinin benzer davalar icin emsal haline gelmemesini umut
ediyoruz. Gercekten de gerek 556 sayili KHK madde 35 ve SMK madde 6/9'da viicut bulan kéti niyete
dayali nispi hiikimsiizlik sebebinin, gerekse de Yargitay'in denetim yetkisinin tatbiki noktasinda
Yargitay'in bahse konu kararinin yerlesik ictihat haline gelmemesinin Kanunlarin 6éziine uygunlugu
bakimindan 6nem arz ettigi kanaatindeyiz. Yargitay’in isbu kararinin yerlesik uygulama halini almasi
durumunda, kéti niyetli tescillerin 6niinlin acilmasi, bunun bir sonucu olarak haksiz yararlanma, taninmis
ve/veya ayirt edici markalarin sulanmasi gibi durumlar ortaya cikabilecektir, ki esasen bu durum, SMK
madde 6/9 ile miilga 556 sayil KHK madde 35'in diizenlenme amacina aykirilik teskil etmektedir. Yine
Yargitay'in isbu kararinin yerlesik uygulama haline gelmesi durumunda, bir markanin kotiniyetli
sayllabilmesi icin aranabilecek kriterler belirsiz hale gelecek ve kanunun tatbiki askida kalacaktir. Tim
bunlara ilaveten, bu karar Yargitay ve Bolge Adliye Mahkemeleri arasinda yetki ve denetim kapsami
farklarini belirsiz hale getirmekte ve yine kanunlarin 6ziine aykirilik ortaya cikarmaktadir. Tim bu
sebeplerle, s6z konusu kararin marka hukukunun temel prensiplerine aykiri olmasi sebebiyle,
tekrarlanmayacak bir ictihat olmasini diliyoruz.

* Ortak Avukat, Giin + Partners, guldeniz.dogan @gun.av.tr
** Kidemli Avukat, Giin + Partners, cansu.evren @ gun.av.tr
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