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MARKA BA SVURULARINDA SINIFLANDIRMA

35. sinif hizmet tanimlamasiyla ilgili 19 Ekim 2011  tarihinde yururld  ge giren Enstitl tebli gi
hakkinda AIPPI Turkiye Grubu gori  su

AIPPI Turkiye Fikri Haklari Koruma Derne @i olarak 35. sinif hizmet tanimlamasi ile ilgili 19
Ekim 2011 tarihinde yurirli  ge giren Enstitl tebli i, bu tebli gin getirebilece gi uygulama
sorunlari hakkindaki gérii  glerimiz ile dnerilerimiz a gagida bilginize sunulmu  stur.

GIRIS

Mallarin satigina iligkin hizmetler NICE siniflandirmasinda 35. sinifin agiklama notunda
(explanatory note) asagidaki sekilde yer almaktadir.

“the bringing together, for the benefit of others, o f a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to convenien tly view and purchase those
goods”

Sanayi Bakanhdi tarafindan yayinlanan “Marka Tescil Bagvurularina ait Mal ve Hizmetlerin Si-
niflandiriimasina iligkin Teblig”de 19 Ekim 2011 tarihinden 6nce bu hizmete asagidaki sekilde
yer verilmistir.

“Mu sterilerin mallari elveri  sli bir sekilde gormesi ve satin almasi icin ¢e  sitli mallarin bir
araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan sati § magazalari, elekt-
ronik ortamlar, kataloglar ve benzeri di  ger yontemler ile sa glanabilir)”

19 Ekim 2011 tarihine kadar Tirk Patent Enstitiisi (TPE, Enstitl), satis amacgh olarak mallarin
sunumuna (kisaca “mallarin sunumu” ) iligkin hizmet tanimlamalarinda hizmete konu olacak
mal/mal gruplarinin belirtiimesine izin vermedigi gibi tebligde yer alan yukaridaki tanim disindaki
hizmet tanimlamalarina da izin vermemekte idi.



-'.-@--

AlIPPI
TURKEY

Belirtilen uygulamanin,

e uluslararasi basvurulara degdil de sadece yerel bagvurulara uygulanmasi,

e bir isaretin munhasir kullaniminin tim mallarin sunulmasina iligskin olarak sadece bir ki-
siye verilmesi sonucunu dogurmasi,

« birlikte var olma anlagmalari dahil ticari hareket serbestisini gereksiz olarak sinirlandir-
masi,

e bagvurularin mutlak ret nedenleri acisindan incelenmesinde “tanimlayicilik” ve “ayirt edi-
cilik” degerlendirmesini imkansiz kilmasi,

» itiraz Uzerine yapilacak 8. madde degerlendirmesini hizmetin kapsamindaki geniglik ve
belirsizlik nedeniyle zorlastirmasi veya imkansizlastirmasi,

« kullanmamaya dayali iptal davalarinda zorluklar yaratmasi,

* basgvuru sahibi tarafindan yapilan daha dar hizmet taniminin tebligdeki gibi tum mallarin
satiginl kapsayacak sekilde Enstitu tarafindan re’sen genigletiimesinin KHK'nin 37.
maddesi ile Uygulama Yonetmeligi'nin 24. maddesinde agik¢a yazili olan “mal/hizmet
kapsaminin genisletiimesi” yasagina acik¢a aykiri olmasi,

e basvuru sahiplerinin sadece genel hizmet tanimini kullanmaya zorlanmasinin hukuki bir
altyapisinin bulunmamasi,

gibi bir kismi Enstitd’'niin yeni uygulamaya yonelik bildirim ve sunumlarinda da belirttigi sakinca-
lar/sorunlar nedeniyle degistiriimesi gerekmistir.

YENI UYGULAMA — MALLARIN SATI SINA iLISKIN HiZMET TANIMLAMALARI

Yukarida agiklanan sakincalari/sorunlari kismen veya tamamen dikkate alan Enstitt, 19 Ekim
2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayimlanan ve ayni tarihte yartrlige giren Tebligi (Teblig) ile
yukarida tanimlanan uygulamada degisiklige gitmistir.

Teblig'in 2. maddesi ile mallarin sunumuna iligkin hizmet tanimlarinda bu hizmetlere konu ola-
cak mal / mal gruplarinin belirtimesine imkan taninmistir. Bu degisiklik marka tescil sirecindeki
uygulamalarin ticari hayatta yarattigi sorunlara Enstiti’'nin kayitsiz kalmadigini ve énlem alma-
ya calistigini da gostermektedir.

Teblig’in yararlige girdigi tarihten itibaren, marka basvurularinda mallarin sunumuna iligkin hiz-
metlerin tanimlamalarinda bu hizmetlere konu olacak mal ve/veya mal gruplarinin belirtiimesi
imkani dogmustur. Bu cercevede, mallarin sunumuna iliskin hizmet tanimlamalarinda hizmete
konu mal/mal gruplari belirtilebilecegi icin,

- Oncelikle yasal mevzuatta yasaklayici bir diizenleme olmamasina ragmen uygulama so-
nucunda kullanimi engellenmis olan bir hakkin kullaniminin é6ni ac¢ilmis olacaktir,

- birlikte var olma sdzlesmelerine uygun olarak belirli mal/mal gruplarinin satisa sunumu-
na iliskin hizmetler Gizerinde marka tescili mimkun olacaktir,

- yasalar ayni olmasina ragmen ulusal ve uluslararasi bagvurular arasinda yaratiimis bu-
lunan farklilik kismen ortadan kaldiriimis olacaktir,

- genel tanim (es deyigle “cesitli mallarin” ibaresini) kullanma zorunlulugu neticesi olarak
kullanmamaya dayall olarak acilan gereksiz iptal davalarinin sayisi azalacak, ve iyi bir
strateji cercevesinde marka tescili yaptiranlar bu tir davalardan kurtulacaktir,

- genel tanim kullanma zorunlulugu neticesinde kullanmamaya dayali kismen iptali mim-
kin 6l0 markalarin sayisi azalacak, ve dolayisi ile isaretlerin gereksiz olarak kullaniima-
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diklari Granlerin sunumuna iliskin hizmetler acisindan minhasir kullanima tabi tutulmala-
rinin éndine gecilmis olacaktir.

Ancak s6z konusu degisiklik yukarida bir kismi sayilan iyilestirmeler getirmekle birlikte mevcut
problemleri tamamen ortadan kaldirmayacagi gibi anilan tebligin kendisinden kaynakl yeni
problemlerin yanisira uygulamasina yonelik Enstitl tarafindan yapilan duyuru ve sunumlar ger-
cevesinde daha once uygulamada gorilmeyen yeni problemleri ortaya c¢ikarabilecedi disunal-
mektedir.

Bu problemler, tebligin kendisinden kaynaklanan problemler ve uygulanmasindan kaynaklana-
cak problemler olarak asagida iki ayri baglik altinda incelenecektir.

A. Tebli gden Kaynaklanmasi Beklenen Problemler,

1. Genel ve Ozel Hizmet Tanimlamalarinin AYNI TUR H IZMET Olarak Kabul Edilme-_
mesi

19 Ekim 2011 tarihinde yururluge giren tebligin 5. maddesinde “... Ek 35 inci sinif kapsaminda,
farkh tirden mal, mal grubu ya da sektor belirtilerek ifade edilen mallarin bir araya getirilerek
sunulmasi hizmetleri, birbiri ile ve bunlar belirtimeden ifade edilen hizmetler ile ayni ya da ayni
tur olarak kabul edilmez ...” hilkmi bulunmaktadir.

Fakat 03 Aralik 2011 tarihinde, Turk Patent Enstitisiinden yapilan bir duyuruya goére 19
Ekim’den 6nce 35. sinifin anilan alt sinifinda “cesitli mallar” olarak yapilan tescillerde yukarida
aciklanan kuralin uygulanmayacagi acikca dile getirilmistir. (EK-15) is bu duyurudan; 19 Ekim
sonrasinda 35. sinifin satis amagli olarak mallarin sunumuna iligkin alt sinifinda yapilan tescil
basvurulari icin (her ne kadar duyuruda verilen linkte, yayinlanan tebligle aciklanan uygulamaya
atif varsa da) yukaridaki paragrafta yer alan kuralin aynen uygulanacagi anlagiimaktadir.

Herhangi bir mal/mal grubu belirtimeden ifade edilen mallarin sunumuna iligkin hizmetler (genel
tanim) ile belirli mal/mal grubunun belirtildigi mallarin sunumuna iligkin hizmetlerin (6zel tanim)
AYNI olmadiklari, teblig digsinda Enstiti’'ntin degisiklige iligkin bildirimlerinde ve sunumlarinda da
belirtiimektedir.

Genel tanim seklinde ifade olunan hizmetlere 1-34 sinifta yer alan istisnasiz tim mallarin konu
oldugu bir gercektir. Bu gercek NICE Siniflandirmasinin sz ve ruhuna da uygun bulunmakta-
dir. Ayrica gelismis Ulkeler tarafindan da kabul edilmektedir. Bu gercedin baska turli anlasiima-
sI ve yorumlanmasi da mimkin degildir.

AB’nin marka tescil organi olan OHIM, herhangi bir mal/mal grubu belirtimeden ifade edilen
satiga iliskin hizmetlere 1-34 sinifta yer alan istisnasiz tum mallarin konu oldugunu kabul etmek-
tedir. Mesela;

10.06.2010 tarih ve B 1537250 sayili OHIM _itirazlar Kurulu (OHIM Opposition Board) kara-
rinda Kurul, itiraz sahibinin “retail services in shops and through computer worldwide networks”
hizmetinin itiraza konu bagvuruda bulunan “retail and wholesale sales services for goods in
classes 18 and 25, including selling on the internet and online selling on a computer network
(electronic commerce)” tanimli hizmeti ICERDIGINE ve dolayisi ile hizmetlerin AYNI olduguna
karar vermistir. Kararin bir 6rnegi EK-1 adiyla bu dilekge ekinde sunulmaktadir.
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30.09.2011 tarih ve B 1743494 sayili OHIM _tirazlar Kurulu karari _nda Kurul, itiraz sahibinin
“retail store services; commercial retailing of products via worldwide computer network” hizmeti-
nin itiraza konu bagvuruda bulunan “retail and wholesale services, in particular by mail order
and via the internet, in relation to ...” tanimli hizmeti ICERDIGINE ve dolayisi ile hizmetlerin
AYNI olduguna karar vermigtir. Kararin bir 6rnegi EK-2 adiyla bu dilekge ekinde sunulmaktadir.

14.07.2010 tarih ve B 1537276 sayili OHIM _itirazlar Kurulu karari _nda Kurul, itiraz sahibinin
“retail services in shops and through computer worldwide networks” hizmetinin itiraza konu bas-
vuruda bulunan “retail and wholesale sales services for goods in classes 18 and 25, including
selling on the internet and online selling on a computer network (electronic commerce)” tanimli
hizmeti ICERDIGINE ve dolayisi ile hizmetlerin AYNI olduguna karar vermistir.Kararin bir ornegi
EK-3 adiyla bu dilek¢e ekinde sunulmaktadir.

Yukaridakilere ilave olarak belirtmek gerekir ki, herhangi bir mal/mal grubu belirtiimeden ifade
edilen mallarin sunumuna iligkin hizmetlerle belirli mal/ mal grubunun belirtildigi mallarin sunu-
muna iliskin hizmetlerin AYNI olduklari gercegi OHIM'in itiraz inceleme Kilavuzu'nda da
(Opposition Guideline) acik¢ca yazilmaktadir. EK-4 adiyla bu dilek¢ce ekinde yer alan kilavuzun
48. sayfasinin 8. paragrafinda “...retail services not limited in the specification to the sale of
particular goods are identical with or similar to retail services in general or related to the sale of
specific goods “ tespiti yer almaktadir. Belirtilen ftiraz inceleme Kilavuzu, EK-4 adiyla bu dilekge ekin-
de sunulmaktadir.

NETICE OLARAK; herhangi bir mal / mal grubu belirtimeden ifade edilen mallarin sunumuna
iliskin hizmet tanimlarinin 1-34 sinif icerisindeki her bir malin sunumu hizmetini kapsadigi, ve
dolayisi ile herhangi bir mal / mal grubunun sunumuna iligkin hizmetleri de kapsadigi bir gergek-
tir. Netice olarak bu hizmetler ayni olup sonraki bagvurunun 7/1 (b) hukmu cercevesinde ret
edilmesi gerekir. Bu cercevede sonraki basvurunun 7/1 (b) hikmi cercevesinde ret edilmeye-
ceginin belirtiimesi, 7/1 (b) hukmunin Yasa Koyucu yerine gegilerek kismen ortadan kaldiriima-
sindan baska bir sey olmayacaktir.

Diger taraftan herhangi bir mal / mal grubu belirtimeden ifade edilen mallarin sunuma iligskin
hizmetler ile belirli mal/mal grubunun belirtildigi mallarin sunumuna iliskin hizmetlerin AYNI ol-
madiklari varsayimi ile birbirlerine karsi 7/1 (b) korumasindan mahrum birakilmalari tescilli mar-
kaya Yasa ile saglanan korumay! kismen ortadan kaldiracaktir. Anlatilan durumun yaratacag|
problemler, Enstitu tarafindan yapilan 03.12.2011 tarihli duyuru vasitasiyla 19 Ekim tarihinden
onceki tesciller ya da basvurular bakimindan 6nlenmis bulunmaktadir. Fakat yukarida izah
edilmeye calisilan nedenlerle ayni sorunlar, 19 Ekim tarihinden sonra herhangi bir mal / mal
grubu belirtiimeden ifade edilen mallarin sunuma iligkin hizmetler ile belirli mal/mal grubunun
belirtildigi mallarin sunumuna iligkin hizmetler bakimindan yapilacak tescil bagvurulari bakimin-
dan gecerli olmaya devam edecektir. Bu durumun yukarida anilan nedenlerle uygulamada cesit-
li sorunlara yol acacagi kanaatinde oldugumuzu belirtmek isteriz.

2. Genel Tanimlama iceren Yeni Ba svurularin Kabul Ediimeye Devam Edilmesi
Teblig'in 2. maddesi ile marka bagvurularinda mallarin sunumu hizmetine konu olacak belirli
mal/mal gruplarinin belirtiimesine izin verilirken, belirli mal/mal gruplarinin belirtiimedigi genel

tanimlamalarin da kabul edilmeye devam edilecegi belirtiimektedir.
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Uygulama degisikligine iliskin Enstitl duyuru ve sunumlarinda da degisikligin gerekceleri ara-
sinda gosterilen C-418/02 sayili Avrupa Adalet Divani - AAD (European Court of Justice — EJC)
kararinda (Praktiker karar olarak bilinir) mallarin sunumu hizmetine konu olacak mal / mal grupla-
rinin belirtiimedigi genel tanimlamalarin kabul ediimemesi gerektigi, ¢ciinkil bu hizmet tanimla-
malarinin markalarin AYIRT EDICILIK ve TANIMLAYICILIK degerlendirmeleri ile kullanmamaya
dayali iptal davalarinin incelenmesini zorlastirdigi tespitleri bulunmaktadir.

Avrupa Adalet Divani'nin belirtilen kararindan sonra OHIM, mallarin sunumu hizmetine konu
mal/mal gruplarinin belirtiimedigi hizmet tanimlamalarini uluslararasi bagvurular disinda kabul
etmemektedir.

Enstitli, genel tabir kullanilan hizmet tanimlamalarinin kabul edilmesine devam edilmesine ge-
rekce olarak da uluslararasi basvurular yoluyla Turkiye'ye yonlendirilen basvurularda bu tir ta-
nimlarin kabul edildigini, ve dolayisi ile ayni imkanin dogrudan yapilan basvurular icin de bu-
lunmasi gerektigini ileri sirmektedir.

Mal / hizmet tanimlamalari acisindan ulusal ve uluslararasi basvurular arasinda fark bulunma-
masina 6zen gdstermek kesinlikle dogru bir yaklasim olmakla beraber genel tanimlamalarin
kabul edilmeye devam edilmesinin, bazilari yukarida bahsi gegcen AAD kararinda da ortaya ko-
nulan sakincalari ortadan kaldirmadigi da bir gercektir. Bu nedenle Enstiti’'nin 19 Ekim tarihin-
den sonra 35. sinifin mallarin sunumu ile ilgili alt sinifinda “¢esitli mallarin” ibaresinin kullanila-
rak genel tanimla yapilacak basvurulara izin vermemesi, bununla beraber bahsi gecen ayni alt
sinifta birden fazla sektor ya da mal / mal grubu belirten basvurulari “cesitli mallar” seklinde ge-
nel tanim olarak kabul etmemesi gerektigi kanaatindeyiz. Keza Enstiti’'niin de 19 Ekim tarihli
tebligde belirttigi “herhangi bir mal/mal grubu belirtimeden ifade edilen mallarin sunumuna ilig-
kin hizmetler (genel tanim) ile belirli mal/mal grubunun belirtildigi mallarin sunumuna iligkin hiz-
metlerin (6zel tanim) AYNI olmadiklarinin kabul edilecegi” seklindeki kararinin da basvuru sa-
hiplerini 35. sinifin anilan alt sinifinda genel tanim vasfinda basvurularda bulunmalarindan cay-
dirmak amaciyla alindigi kanaatini tagimaktayiz.

B. Degisikli gin Uygulanmasi Sirasinda Kar silagiimasi Beklenen Problemler,
19 Ekim 2011 tarihinde Resmi Gazete’'de yayimlanan ve ayni tarihte ydrirlige giren Tebligin
nasil uygulanacagina yonelik Enstitl tarafindan vekillere bildirimlerde bulunulmus ve bu amacla

bilgilendirme toplantilari yapiimistir.

Enstitii degisiklige iliskin Uygulama Esaslarini belirlemis ve sitesinde yayinlamistir. /gili belgenin
bir érnegi bu dilekce ekinde EK-5 adiyla sunulmustur.

Yine Enstitl, degisiklige iliskin Ankara’da Enstitl binasinda bir bilgilendirme toplantisi diizenle-
mis, ve bu toplantilarda degisiklige iliskin bir sunum yapmistir. isteyen katilimcilara da gonderilen
bu sunumun bir 6rnedi bu dilek¢ce ekinde EK-6 adiyla sunulmustur.

Bu bildirim ve toplantilarda Enstitii tarafindan ortaya konulan bilgiler géstermektedir ki, teblig ile
getirilen degisiklik olumlu olsa da uygulamasi beraberinde bir kisim problemleri de getirecektir.

Bu problemlerin neler olacagl asagida ortaya konulmustur;

1. Mallarin Sunumuna iliskin Hizmet Tanimlamalarinin Bélinmemesi
5
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Bu dilekce ekinde EK-5 adiyla sunulan ve degisiklige iliskin uygulama esaslarinin belirtildigi
Enstitii yazisinin son sayfasinda “Onceki Markalarin Durumu ” adh bélimde “... genel ifade ile
tescil edilmis ya da tescil bagvurusu yapilmis bulunan markalarin ilgili hizmet listelerinin belirli
bir mal, mal grubu ya da sektor adi belirtilerek degistiriimesi yonundeki talepler, ilgili hizmetler
birbirinden farkli hizmetler oldugu icin, her ne islem adi altinda olursa olsun kabul edilmeyecek-
tir’ seklindeki ifade ile genel tanimlamalarin bélinmeyecegi ifade olunmaktadir.

Yine dilekge ekinde EK-6 adiyla sunulan Enstiti Sunumu’nun 21 ve 22. sayfalarinda benzer
sekilde mallarin sunumuna iligkin hizmet tanimlamalarinin bélinemeyecegi ifade olunmaktadir.
21. sayfada, “Teblig'in yurrlik tarihinden énce tescil edilmig veya tescil i¢in bagvurusu yapilmis
markalarda calisma konusu hizmetlere iligkin olarak genel ifadenin 6zellegtiriimesi amaciyla
yapilacak hicbir diizenleme talebi, her ne islem adi altinda yapiimis olursa olsun (6rne gin hiz-
met _listesinde sinirlandirma, kismi_iptal, hizmet listesinde diizenleme, diuzeltme, vb.) Enstitl
tarafindan kabul edilmeyecektir.”

Enstitd, mallarin sunumuna iligkin hizmet tanimlarinin itirazlarda da bdlinmeyecegdini, mallarin
sunumuna konu mal / mal gruplarindan sadece bir veya bir kismi dahi benzer olsa hizmetin ta-
maminin ret edilecegini belirtmektedir. EK-6 adiyla sunulan Enstiti Sunumu’nun 15. sayfasinda
bu durum acik bir sekilde yer almaktadir.

Enstitii bu uygulamasina temel olarak iki gerekce ortaya koymakta, ve bu gerekcelerini EK-6'da
sunulan sunumunda belirtmektedir (bkz. EK-6, s. 22).

Bu gerekgeler asagidaki gibidir;

Birinci gerekce; “...mal / sektér adi belirtilerek 6zellestiriimemis perakendecilik hizmetleri (her tir
arinun satildigi perakendeci — stipermarket, hipermarket, vb.) ile mal / sektér adi belirtilerek
Ozellestiriimis perakendecilik hizmetlerinin (6zel Griin grubunun - gruplarinin satisina yonelik
perakendeci) aslen farkli nitelikte hizmetler oldugu yéniindeki 6n kabul ...”

Ikinci_gerekge; “Enstitli, 7/1-(b) bendi kapsaminda re’sen benzerlik incelemesi yapmaktadir.
Onceden genel ifadelerle tescil edilmig ¢alisma konusu hizmetin herhangi bir sekilde mal / sek-
tor adi belirtilerek 6zellestiriimesine izin verilimesi durumunda, sinirlandirma islemi 7/1-(b) bendi
incelemesinin yeniden yapilmasini gerektirecektir (6rn.: sonraki tarihli 6zellestirilerek tescil edil-
mis bir marka varken, genel ifadelerle dnceki tarihte tescil edilmis bir markanin benzer bir 6zel-
lestirme talep etmesi durumu). Enstitinin hizmet listesinin sinirlandirilmasini esasa iliskin ola-
rak inceleme yetkisi bulunmadigindan ve 6neri cercevesinde genel ifade ile 6zellestiriimig ifade-
lerin aslen farkli nitelikte hizmetler oldugu kabul edildiginden, calisma konusu hizmetlerin basvu-
rudan sonra herhangi bir agsamada, herhangi bir islem adi altinda mal / sektér adi belirtilerek
Ozellestiriimesine izin verilmeyecektir”

Bu gerekcelerden her ikisi de ticari ihtiyaclar ve gelismis tlke uygulamalari ile uyumlu gérin-
memektedir.

ilk_olarak, bagvurunun geri cekilmesi ve tescilli markadan kismen feragat yasal bir haktir. Bu
hak, KHK'nin 38 ve 46. maddeleri ile Uygulama Yonetmeligi'nin 25 ve 26. maddelerinde acikca
yazili bir haktir. Yasal bir hakkin idari bir uygulama ile ortadan kaldiriimasi hukuka aykiri olacak-
tir.
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ikinci olarak, genel tabirli hizmet tanimi bu dilekcede A. 1. baslig altinda ortaya konuldugu gibi
her turli mahin sunumuna iligkin iken 6zel tabirli hizmet tanimi bunlardan bir veya bir kisminin
sunumuna iliskindir. Dolayisi ile sunulan hizmetin niteligi farkli olmayip tamamen ayni oldugu
gibi hizmete konu mallar da ortaktir. Dolayisl ile sunuma konu mallardan bir kisminin ¢ikariimasi
miamkin olmahdir.

Ucuincti olarak, 03.12.2011 tarihinde duyurusu yapilan degisiklikle 19 Ekim 2011 tarihinden 6n-
ce tescil edilen veya tescil icin bagvuruda bulunulan markalarin egya listesinde yer alan "muste-
rilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve satin almasi i¢in ¢esitli mallarin bir araya getirilmesi
hizmetleri" ile "sadece belirli bir sektére veya birka¢ sektore ait mallarin (6rnegin tekstil veya
parfimeri veya Kkirtasiye) bir araya getirilerek sunulmasi hizmeti"nin (kanimizca olmasi gerektigi
gibi) ayni tirden hizmet olarak degerlendirilecegi belirtiimistir. Bu dogrultuda, re’sen inceleme
asamasinda, 19 Ekim 2011 tarihinden dnce (belirli bir mal/mal grubu/sektor adi belirtilerek tescil
elde edilemedigi icin) “cesitli mallar” kapsaminda elde edilen ayirt edilemeyecek kadar benzer
veya birebir ayni bir marka tescilinin mevcudiyeti sebebiyle 7/1(b) maddesi hikimleri uyarinca
reddedilen “belirli bir mal/mal grubu/sektor adi belirtilerek” yapilmis bir basvurunun sahibine,
farklh sektérde perakendecilik hizmeti verecek olsa bile, markasini tescil ettirebilme imkani sag-
lanmayacaktir. Bu sartlar altinda, marka sahiplerinin kendi aralarinda yapacaklari bir anlasma
neticesinde redde mesnet gosterilen markanin sahibine tescilinin kapsamini kisitlama imkani
verilmesi ve dolayisiyla farkli alanda perakendecilik hizmeti verecek olan basvuru sahibinin
markasini tescil ettirebilmesini saglamak, Enstiti'nin Teblig ile amacladigi degisikligi gercekles-
tirme firsati yaratacaktir.

Dordiuncu olarak, mallarin sunumuna iliskin hizmetler (genel veya 6zel) AB’de sinirlandirilabil-
mekte olup, bu taleplere karsi Enstiti’'nin ileri surdiigi sekilde bir cekince de ileri strilmemek-
tedir.

Mesela 6166763 numarali ve 03.08.2007 tarihli CTM bagvurusu 35. sinif altinda “electronic
commerce services namely network sale; mail order sales; retail services provided in TV shop-
ping; electronic shopping services namely network shopping; retail services provided in super-
market; retail services relating to cosmetics; retail services relating to electronic articles; ...”
mallari icin yapilmistir. Bagvuruya iliskin OHIM’e sunulmusg olan basvuru formu 6rnegi EK-7 adiyla ekte
sunulmustur.

Basvuru sahibi, 27.09.2007 tarihinde OHIM’e bagvurarak 35. sinif dahilindeki hizmetlerin “elect-
ronic commerce services namely network sale connected with massage apparatus and
sports articles ; mail order sales connected with massage apparatus and sports article S;
retail services provided in TV shopping connected with massage apparatus and sports
articles ; electronic shopping services namely network shopping connected with massage
apparatus and sports articles ; retail services provided in supermarket connected with mas-
sage apparatus and sports articles " seklinde sinirlandirilmasini istemistir. Basvuru sahibi tara-
findan satiga iliskin hizmetlerin bazi mallara iliskin olarak sinirlandiriimasi amaciyla OHIM’e sunulmug
olan dilekg¢enin bir 6rnegi EK-8 adiyla ekte sunulmusgtur.

Basvuru sahibinin talebi dogrultusunda OHIM, satisa iliskin genel tanimli hizmetlerin bazi malla-
ra iligkin olarak sinirlandiriimasi talebini kabul ederek hizmetleri sinirlandirmig ve sicile kaydet-
mistir. OHIM'in konuya iligkin basvuru sahibine yazdigi yazinin bir 6rnegi EK-9 adiyla ekte sunulmustur.

Besinci olarak, sunuma konu hizmetin bolinmesi (basvurunun kismen geri ¢ekilmesi, marka
hakkindan kismen feragat, ve diger islemlerle), hicbir sekilde 7/1 (b) incelemesi gerektirmemek-
7
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tedir. Clnkl bolinme ile basvuruda zaten yer alan hizmetler bolinmekte olup basvuruya yeni
bir hizmet ilave edilmemektedir.

Asagida ortaya konulacagi gibi tim gelismis Ulkelerde benzer hizmetler bélinebilmekte olup
bolinmeden sonra ne mutlak ret nedenleri incelemesi yapilmakta, ne de hizmet degisti gerek-
cesiyle 3. kigilere itiraz hakki taninmaktadir.

Altinci olarak, birden ¢ok mal/mal grubunu iceren veya genel tanim seklinde tim mallarin su-
numunu kapsayan hizmet tanimlari iceren markalarin, tescil kapsaminda sunuma konu goriinen
mallarin tamami ile ilgili olarak ayni ortamda kullanilma durumu olmayabilecegi gibi boyle olma-
sina yonelik bir zorunluluk da bulunmamaktadir. Mesela a, b, ¢, d, e mallarinin satigina iliskin
olarak tescil edilmis bir marka, a ve b mallarinin satisina iliskin olarak bir ortamda, ve c, d ve e
mallarinin satisina iliskin olarak da baska bir ortamda kullanilabilir. Dolayisi ile tescil veya bas-
vuru kapsamindaki sunuma konu mallara bakarak markanin stipermarket mi, bakkal mi, nalbur
mu oldugunu farzetmek, veya bunu dikte etmek ticari hayatin olagan akisina ve ticari ihtiyaclara
uymamaktadir.

Yedinci olarak, satis hizmetinin bélinmemesini dikte etmek ticaretin degiskenligine ve dogasina
uymamaktadir. Buglinki sartlarda a, b, ¢ ve d mallarinin satigini planlayarak markasini tescil
ettiren kisinin bir stire sonra ticari gereksinimlerden dolayi ¢ malina iliskin satis hizmeti sunmak-
tan vazgec¢mesi ticari hayatta olagan bir durumdur. Dolayisi ile 0 marka sahibinin ¢ malinin sati-
sina iliskin kullanmamaya dayali iptal davalarini bertaraf etmek, ya da bagkasiyla yaptigi ¢ ma-
lina iliskin o marka altinda satis hizmeti sunmayacagina yonelik anlasmayi hayata gecirmek,
veya diger nedenlerle ¢ malini basvuru/tescil kapsamindan c¢ikarmasi dogal bir ihtiyactir.

Bu ihtiyacin giderilmesinin yasaklanmasi, ticari faaliyetleri kisitlayacagi gibi yillardir tescilli mar-
kalardan mecburen vazgecilip ayni marka icin yeni basvurular yapilmasi zorunlulugunu getire-
cektir.

Sekizinci olarak, bilindigi gibi kullanmamaya dayali iptal davalarinda mahkemeler (genel veya
6zel tanimlama farketmeksizin) mallarin sunumuna iliskin hizmet tanimlamalarini kismen iptal
etmektedirler. Mahkemeler bu kararlarda hizmetin bélinemeyecegi veya niteliginin degistigi gibi
gerekceler ileri sirmemektedirler.

Dokuzuncu olarak, bilindigi gibi uluslararasi marka basvurulari / tescilleri Madrid Protokoli’'niin 9
bis (iii) fikrasi gergevesinde mal/hizmetler acisindan sinirlandirilabilmektedir. Nasil ki Enstitu
uluslararasi bagvurulari mal/hizmetler acisindan incelemeye tabi tutmuyorsa, uluslararasi marka
bagvurulari / tescillerini de mal/hizmet sinirlamalari agisindan incelemeye tabi tutmamaktadir.
Dolayisi ile uluslararasi marka bagvurulari / tescillerinde yer alan mallarin sunumuna iligkin hiz-
metler sunuma konu mallar bakimindan sinirlandirilabilirken, ulusal marka basvurular veya
tescillerinde yer alan ayni hizmetlerin sunuma konu mallar bakimindan sinirlandirilmasina iligkin
talepler, “bu hizmetler butindur, bélinemez” seklindeki sadece Turkiye'ye 6zgu olacak bir ge-
rekce ile ret edilecektir.

Onuncu olarak, bilindigi gibi Tarkiye'ye yonlendirilen uluslararasi bir basvuruda mallarin sunu-
muna iligkin tek bir hizmet tanimi yerine birbirinden ayri ve birden ¢ok sunum hizmeti tanimla-
masl! bulunabilmektedir. Bu durumda bu hizmet tanimlarindan bir veya bir kisminin ¢ikariimasi
talepleri karsisinda bélinememe durumunun ne olacagi belirsizdir.
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Onbirinci olarak, mallarin sunumuna iligkin hizmetlerde sunuma konu mallarin degismesine yo-
nelik olarak hizmetin niteliginin degistiginin kabul edilmesi durumunda ayni durumun diger bir
¢ok hizmet acisindan da kabul edilmesi gerekir. Mesela, “egitim 6gretim hizmetleri’nin her trll
egitimi veren bir isletme i¢in oldugu kabul edilerek bélinme durumunda bunun “lniversite egiti-
mi” ya da “dersane egitimi” ya da “futbol egitimi” olacagi ve niteliginin degisecedi sonucuna vari-
lacaktir. Ayni sekilde “yiyecek icecek hizmetleri’nin her turll yiyecek ve icecegi sunan bir iglet-
meyi ifade ettigi, bélinme durumunda hizmetin “balik restorani’ni ya da “dondurmaci” olacagin-
dan niteliginin degisecegi sonucuna varilacaktir. Ayni varsayimin bir ¢ok diger hizmet icin de
uygulanmasi gerekecektir.

Yukaridakilere ilave olarak belirtmek gerekir ki OHIM, itiraz sirecinde mallarini sunumuna iligkin
hizmet tanimlarini BOLEREK kismi ret kararlari olusturmaktadir. Bu durumu gosteren ve OHIM
hirazlar Birimi tarafindan B 1 477886 sayili itirazla ilgili verilmis olan 16.06.2010 tarihli karar, B 1 329012
sayih itirazla ilgili verilmis olan 15.06.2010 tarihli karar, ve B 1 384694 sayil itirazla ilgili verilmig olan
28.05.2010 tarihli karar ekte EK-12, EK-13 ve EK-14 adlari ile sunulmusgtur.

2. Satisa lliskin Hizmet Tanimlamalarin da “sati ", “perakende sati §”, “perakendeci-
lik”, “toptan sati §”, “toptancilik” gibi bazi kelimelere izin verilmem esi

Uygulama degisikligine iliskin Enstitii duyuru ve sunumlarinda, degisiklige gerekce olarak C-
418/02 sayili AAD kararina (Praktiker karar olarak bilinir) 6zellikle atif yapilmaktadir. Kararin bir
ornegi bu dilek¢e ekinde EK-10 adiyla sunulmaktadir.

Bahsi gecen karar, Alman Federal Patent Mahkemesinin (Federal Patent Court) éntndeki bir
davayla ilgili AAD’ye bagvurarak EEC 89/104'Un 2, 4/1 (b) v 5/1 (b) hukimlerinin yorumlanmasi-
ni talep etmesi Uzerinde verilmistir. Karara giden yol kisaca asagidaki gibidir;

Praktiker markasinin “retail trade (perakende ticaret) in building, home improvement and
gardening gooda for the do-it-yourself sector” hizmetleri Gzerinde tescili i¢in yapilan basvurunun
“retail trade” hizmetinin “tek basina ekonomik énemi olan bagimsiz bir hizmet olmadigi” gerek-
cesiyle Alman Patent Ofisi tarafindan ret edilmesi Uzerine bagvuru sahibi ret kararina karsi Al-
man Federal Patent Mahkemesinde dava agmistir.

Kararda AAD, asagidaki tespitlerde bulunmaktadir.
e “... perakende ticaret , mallarin tiketicilere sati sidir. Bu hizmet, hukuki sati_s islemi-

ne ilave olarak satis isleminin tamamlanmasina cesaretlendirmek icin tlccar tarafindan
yapilan her tirld aktivitedir.....” (bkz. EK-10, prgf. 34).

o “ ... Belirtilen hizmetlerin marka basvurularinda hizmet olarak kabul edilmesini engelle-
yen hicgbir hiikiim Birlik Hukuku’nda bulunmamaktadir...” (bkz. EK-10, prgf. 35).

* ‘“retail services zaten birlik icerisinde kabul edilmektedir. Bu hizmet tanimi, NICE 35. sinif
aciklama notunda yer alan tanimlamadan daha genis ve belirsiz degildir” (bkz. EK-10,
prgf. 38 & 44).

« “perakende ticaret (retail trade) ile temsil edilen énemli bir ekonomik sektér gergekliginin
varhgi yaninda retail services gibi daha dar bir hizmeti de iceren mallarin satisi ile birlikte

9
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sunulan degisik hizmet kategorileri arasindaki farkhliklar olduk¢a suni kalmaktadir” (bkz.
EK-10, prgf. 45).

e Satis amacli olarak mallarin sunumuna iliskin hizmet tanimlarinda sunuma konu mal/mal
gruplarinin belirtiimesi gerekir” (bkz. EK-10, prgf. 50).

Kararda gorulecegi Gzere mahkeme, “retail services ...” seklindeki hizmet tanimlamalarinin
marka basvurularinda kullanilmasi i¢in hicbir engelin bulunmadigdi, hizmetin 6nemi karsisinda
tanimlamalarda kullanilabilecek kelimelere 6nem atfedilmesinin suni olacagi tespitinde bulun-
mustur.

Sdzkonusu karar OHIM igin kurallar olusturmaktadir. Kararin uygulamasi i¢cin OHIM, 31 Ekim
2005 tarihinde 7/05 sayili Bagkanlik kararini yayinlamistir. Kararin bir 6rnegi bu dilekge ekinde EK-
11 adiyla sunulmaktadir.

”

Tum bunlardan sonra OHIM tarafindan tescil edilen markalara bakildiginda “retail sales ..."
“retail sale of ...”, “retailing of ...”, “wholesale services ...", “wholesale sale services of ..."”,
“wholesaling of ...” gibi hizmet tanimlamalarinin kabul edildigi gortlmektedir [bkz. CTM no.

8838591 (2008), 10321313 (2008), 9026758 (2008), 8939399 (2009)].

Enstiti de uluslararasi basvurular kapsaminda bulunan “retail sales ...” (IR-1000133, IR-
1002490), “retail services; retailing of ...; wholesaling of ... ” (IR-1004217, IR-1005896, IR-
1007332, IR-1008556), seklindeki hizmet tanimlamalarini kabul etmektedir.

Degisiklige iliskin Enstitd bildirim ve sunumlarinda, ¢ok da acik olmamakla birlikte dogrudan
yapilacak marka basvurularinda yer alacak hizmet tanimlamalarinda “sati §”, “perakende sati §”",
“perakendecilik ", “toptan sati §”, “toptancilik " gibi kelimelerin kabul edilmeyecegi anlagiimak-
tadir.

OHIM’in ve uluslararasi basvurular icin Enstiti’nin “retail services — perakende hizmetleri ",
“retail sales — perakende sati s hizmetleri ", “wholesale services — toptan sati s hizmetleri ”

gibi hizmet tanimlamalarini kabul ettikleri tartismasizdir.

Praktiker karari, OHIM uygulamalari ve uluslararasi yolla yapilan basvurularin Tarkiye'deki du-
rumu ortada iken dogrudan yapilacak basgvurularda “satig”, “perakende sati §”, “perakendeci-

lik”, “toptan sati ", “toptancilik ” gibi kelimelerle tanimlanan hizmet tanimalarinin kabul edil-
memesinin herhangi bir gerekgesi bulunmamaktadir.

Diger taraftan Praktiker kararinin 45. paragrafinda ifade olundugu lzere “satig”, “perakende
satig”, “perakendecilik ", “toptan sati §”, “toptancilik " gibi kelimelerle tanimlanan hizmet tani-
malari, “musterilerin mallarini elverigli ...” seklinde devam eden hizmet tanimlamasinin icerisin-
de yer alan ancak o tanimlamadan ¢ok daha dar tanimlamalardir. Bu ac¢idan bakildiginda bu

tanimlamalarin yasaklamak yerine dzellikle tercih ve tesvik edilmeleri gerekir.

3. Siniflandirmaya (Hizmet tanimlamalarina) ili  gkin Enstitl i glemlerinin yeniden ince-
lenmesi imkansizli gi
10



-'.-@--

AlIPPI
TURKEY

Enstitd’'nun siniflandirmaya iligkin marka tescil strecindeki uygulamalarinin bir Gst kurula nasil /
ne zaman goturilebilecegi (yeniden inceleme) hep karanlik bir nokta olarak kalmistir.

35. siniftaki mallarin sunumuna iligkin hizmet tanimlamalarindaki yeni uygulama gergevesinde,

- hangi tanimlamalarin ve/veya kelimelerin kullanilabilecegi,

- basvuruda bulunan bir tanimlama kabul edilmediginde ne gibi bir yolun izlenecegi (basvuru
sahibine savunma/agiklama imkant),

- sunuma konu bir¢ok mal/mal grubu bulunmasi durumunda bunlarin genel tanimlama ile degis-
tirilmesi,

gibi bir cok durumda uygulamanin nasil olacagi acik degildir.

Buglne kadarki uygulamalar géz onine alindiginda yeni uygulamada tim insiyatifin siniflan-
dirmay! yapan uzmanlara birakilacagi, ve bu uzmanlarin da, kararlari yeniden incelenemedigi
icin basvuru sahibi talepleri ve aciklamalarini dikkate alma geredi duymadan basvuru sahibi
yerine gecerek hizmet tanimlamalarini degistirecekleri seklindeki bir uygulamanin hayat bulaca-
g1 beklenmektedir.

Dolayisi ile yeni degisiklige yonelik bir cok problemin de sadece uygulamadan kaynaklanacag!
beklenmektedir.

TUm bunlar ve bunlarin disinda mevcut durum goéz 6niine alindiginda Enstiti’nin siniflandirma-
ya iligkin kararlarinin tekrar incelemeye tabi tutulabilecedi bir sistemin dngortlmesi acil bir ihti-
yac olarak ortaya ¢ikmaktadir.

ONERILER
1. Genel tanimlama iceren yeni basvurular kabul ediimemelidir.

Mallarin sunumuna iligkin hizmet tanimlamalarinda genel hizmet tanimlamasinin 6zel
hizmet tanimlamalarini kapsadigi, dolayisi ile bu hizmetlerin AYNI ya da AYNI TUR
hizmetler olduklarinin kabul edilmesi gerekirken, Teblig tarihinden sonra bagvurusu
yapilan genel hizmet tanimlamalari ile 6zel hizmet tanimlamalarinin AYNI ya da AYNI
TUR hizmetler olarak kabul edilmeyeceginin belirtimesi ve bu durumun yukarida da izah
olunmaya calisildig! Uzere yaratabilecegi sorunlar nedeniyle, “cesitli mallar’ uygulamasi
son bulmal, birden fazla sektdr veya mal/mal gruplarini kapsayan 35. sinifin mal
sunumuna dair alt sinifinda yapilan basgvurular “cesitli mallar” olarak degerlendiriimeye
tabi tutulmamalidir. Keza “cesitli mallar” olarak yapilacak degerlendirmenin hangi
kriterler baz alinarak ele alinacagi hususu da miphem olup, bdyle bir uygulamanin
yukarida arz olunan nedenler yaninda keyfi uygulamalara yol acabilmesi ihtimali de
kanaatimizce mevcuttur.

2. Mallarin sunumuna iligkin hizmetlerin bolinemeyecegdi seklinde Turkiye'yi gelismis Ulke
uygulamalari disina atacak, ticaretteki hareket alani ile uyusmazliklarin itiraz ve/veya
dava disinda sulh ile ¢d6zilme olanaklarini énemli 6lclide daraltacak bir 6n kabul ve uy-
gulamadan vazgecilmesi gerekir.

11
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Mallarin sunumuna iligkin hizmet tanimlamalarinda kabul edilemeyecek kelimeler gibi
gereksiz sinirlandirmalar olmamalidir.

. TPE basgvuru surecinde 35. Sinif tanimini son yapilan degisiklik ile uyumlu bulmaz ise, -

re’sen degisiklik yapmadan 6nce- bagvuru sahibine ya da muvekkile/vekile yazili olarak
bilgi vermeli, gerekirse dneride bulunmali ve muvekkilin/vekilin is bu yaziya karsi vere-
cegi cevabi itibara alarak konu hakkindaki nihai kararini bundan sonra vermelidir.

Enstiti’'ntn siniflandirmaya iliskin kararlarina itiraz edilmesinin ve dolayisiyla bir st ku-
rul tarafindan yeniden incelenmesinin yolu acgiimalidir.

35. sinifin mal sunumuna dair hizmetleri iceren alt sinifinda birden fazla sektér veya
mal/mal gruplarini kapsayan basvurularin, “cesitli mallar” olarak degerlendiriimeye tabi
tutulmasinin UZMAN’in takdirine birakilmasinin ve bu tanimin agik olmamasinin 6zellikle
8. madde acisindan yapilacak yayina itirazlarda dogal olarak sorunlara yol acacak olma-
sI nedeniyle bu durumlara yonelik Enstiti’den hangi krtierlerle basvurunun “gesitli mal”
olarak algilanacagina dair daha net ve somut, dngoérilebilir bir aciklama yapilmasi bek-
lenmektedir.

556 sayili KHK ile marka sahiplerine taninan 5 yil boyunca markayi kullanmama serbes-
tisine karsin 556 sayili KHK’nin 8-1/b maddesine dayanilarak yapilacak yayina itirazlar-
da markanin ilgili mal/mal gruplarinda kullanimina iliskin delil aranacaginin belirtiimesi
anilan teblig ile ilgili olarak 03.12.2011 tarihinde yapilan duyuru uyarinca 19 Ekim 2011
tarihinden sonra yapilacak yeni marka basvurulari agisindan anilan KHK'ya aykiri oldu-
gundan bdyle bir uygulama ya timuyle kaldirilmali ya da bu uygulamanin hangi yasal
temele dayandirilacagi net bir sekilde aciklanmalidir.

12



