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)] Ulkelerdeki asli hukukun durumu

1) Gruplar, ulusal hukuklarinda ticari markalarin ihlali, taklitciligi ve korsanliginin farkl
tirleri arasinda ayrim yapilip yapiimadigi ve bu farkli ihlal, taklitcilik ve korsanlk
tirleri ile ilgili ytktumlilik kosullarinin neler oldugunu 6zetle belirtmeye davet
edilmislerdir.

Gruplar ayni zamanda, bu cesitli ticari marka haklarinin ihlal tiirlerinin, ticari marka
hak sahibine tedarik edilecek parasal tazminat lizerinde bir etkiye sahip olup
olmadigini da belirtmeye davet edilmiglerdir.

Tuarkiye'de ticari marka haklarinin korunmasina iliskin ulusal kanun yani 556 Sayili Kanun
Hikminde Kararname (bundan boéyle “5656 Sayili KHK” olarak anilacaktir) ticari markalarin
ihlali, taklitgiligi ve korsanhginin farkh turleri arasinda higbir ayrim gdézetmemektedir. Ticari
marka i¢tihat hukukunda da konuyla ilgili higbir acik ve kesin ayrim bulunmamaktadir.

Ticari marka tecavizunu acgiklayan 556 Sayili KHK’nin 61. Maddesine gére asagidaki fiiller
marka hakkina tecavuz sayilmaktadir:

- Marka sahibinin izni olmaksizin markayi veya ayirt edilemeyecek derecede benzerini
kullanmak suretiyle markay taklit etmek, tecaviiz yoluyla kullanilan markayi tasiyan
urtnleri satmak, dagitmak veya bir baska sekilde ticaret alanina gikarmak veya bu
amaglar icin ithal etmek veya ticari amagla elde bulundurmak,

- Yukarida yazih fiillere istirak veya yardim veya bunlari tesvik etmek veya hangi sekil
ve sartlarda olursa olsun bu fiillerin yapilmasini kolaylastirmak,

- Marka sahibi tarafindan sdzlesmeye dayal lisans yoluyla verilmis haklarn izinsiz
genisletmek veya bu haklari G¢lncu kisilere devir etmek,

- Kendisinde bulunan ve baskasi adina tescilli bir markayr veya ayirt edilmeyecek
derecede benzerini tagiyan urinin veya ticaret alanina c¢ikarilan malin nereden
alindigini veya nasil saglandigini bildirmekten kaginmak.

2) Gruplardan, ticari marka haklarinin ihlal edilmesi durumunda tazminatlarin
tespiti icin ilgili yargi sistemlerindeki hukuki teorileri bir 6zet halinde sunmalari
istenmektedir.

Tescilli bir ticari markanin ihlali durumunda:

556 Sayili KHK'nin 62., 64., 66., 67., 68. Maddelerine gore, hukuki bir ticari marka ihlal
davasinda temel olarak, maddi zararlarin, manevi zararlarin ve ticari markanin taninmighgina
zarar veren kullanimdan kaynaklanan zararlarin tazminati olmak Uzere (¢ cesit zarardan



bahsetmek mumkindur. 556 Sayilli KHK'nin 62. Maddesinin b fikrasi, haklar tecavize
ugrayan ticari marka sahibi meydana gelen zararlardan dolayr mahkemeden maddi ve
manevi tazminat hikmi icgin talepte bulunabilir. Maddi zararlar, tecavizden kaynaklanan
mevcutffiili zarar ve gelir kaybini kapsayacaktir. 556 Sayili KHK’'nin 67. Maddesine gore,
ticari markanin Grintin ekonomik degerine buylk oranda katki sagladiginin mahkeme
tarafindan hikmedilmesi durumunda, mahkeme makul bir ekstra meblagi ekleme yetkisine
sahip oldugu i¢in tecavizden kaynaklanan dolayli zararlarin talep edilmesi mimkuindur.

Ayni KHK’nin68. Maddesi, marka hakkina tecaviiz eden tarafindan ticari markanin uygun
olmayan bir sekilde kullanilmasi sonucunda markanin itibarinin zarar gérmesi halinde marka
sahibine, ek tazminat talep etme hakki vermektedir.

Tescilli olmayan ticari markalarin ihlali durumunda:

Herhangi bir tescil korumasi olmadan kullanilan ticari markalar, Turk Ticaret Kanunu’nun
haksiz rekabet hikimlerine gore korunabilir. Tirk Ticaret Kanunu’nun 58. Maddesi, bu
durumlarda manevi ve maddi tazminat talep etme hakkini vermektedir.

Gerek tescilli gerekse tescilsiz bir ticari markaya tecaviiz haksiz fiil olarak kabul edildigi igin,
ticari marka hak sahibinin meydana gelen zararlar igin Borglar Hukukunun hikimlerine gére
tazminat talebinde bulunmasi teorik olarak mimkundur.

Yukarida atifta bulunulan talepler bir hukuk davasi kapsaminda yapilabilir. Davalinin bir
tescilli markay kullanmasi durumunda, mahkemenin tazminat karari vermeyi reddedecegine
dikkat edilmesi de buylk 6nem arz etmektedir, ¢lnkl yerlesik ictihada goére, tescilli bir
markanin kullanimi marka tecavizu teskil etmemektedir ve bu ylzden, tescilin bir mahkeme
karari ile iptal edilmesine kadar higbir yukimlalik dogurmayacaktir.

a) Tazminatin tespiti haksiz fiil gerekgesine mi ya da esya hukuku gerekgesine mi
yoksa baska gerekcelere mi dayanmaktadir?

Ticari marka ihlaline dayanan tazminat 556 Sayili KHK'daki belirli hukdmler ile
Ongoruldugunden, ticari marka hakkinin ihlal edilmesinin egya hukuku ihlali gerekcesine
dayandigi dusunulebilir.

Bununla birlikte, ticari marka tecaviizii davalarinda yaygin olarak uygulanmamasina ragmen,
ayni zamanda bir haksiz fiil teskil eden ticari marka tecavizi karsisinda hak sahibinin Borglar
Kanununun 42. ve 49. Maddelerine dahi dayanilarak maddi ve manevi tazminat talep etme
hakki bulunduguna dikkat edilmelidir. Bu yizden, ticari marka tecavizinden kaynaklanan
zararlarin ayni zamanda teorik olarak bir haksiz fiil ydoninin bulundugu da belirtilebilir.

2) Gruplardan, zararlarin tespit edilmesinde hangi etkenlerin gbz éniine alindigi ve
bu degerlendirmede ticari marka dederinin nasil kullanildigini aciklamalari
istenmigtir.

Maddi tazminat talebinde bulunulmasi igin, 556 Sayili KHK ticari marka sahibine, sadece
mevcut zarar karsiligi icin degil ayni zamanda tecavuz fiilinin neden oldugu gelir kaybi icin de
tazminat talep etme hakkini vermektedir.

Davaci, tecavuze ugramig bir ticari markanin, imajinin tamir edilmesi icin reklam giderleri ya
da bir tecaviiz sonucunda hak sahibinin ambalajini degistirmek icin yaptig1 harcamalar gibi,
doktrinde tecavuz fiilinin piyasada neden oldugu zararlar olarak kabul etti§gi mevcut zararlar
karsiliginda tazminat talep etme hakkina sahiptir. Tirk Hukuk Muhakemeleri Kanununa gore



ispat ylkl davaci tarafta oldugu icin, mahkeme bu tip zararlarin yazili delillerle ispatlanip
ispatlanmadidi sartini arayacaktir.

Ticari marka hak sahibi, 556 Sayii KHKnin 66. Maddesinde belirtilen asagidaki
seceneklerden birine gore, ticari marka haklarinin tecaviiziinden kaynaklanan gelir kaybi igin
de talepte bulunabilir:

i Marka hakkina tecaviz edenin rekabeti olmasaydi, marka sahibinin elde
edebilecedi muhtemel gelire gére

i. Marka hakkina tecaviiz edenin, markay! kullanmak yoluyla elde ettigi kazanca
gore

iii.  Marka hakkina tecaviz edenin, markayi bir lisans anlagsmasi ile hukuka uygun
sekilde kullanmis olmasi halinde édeyecegi 6rnek lisans bedeline gore.

66. Maddeye gore, gelir kaybinin hesaplanmasinda, mahkeme 6zellikle, markanin ekonomik
degeri, tecaviz fiilinin gerceklestigi anda marka hakkinin gecgerlilik siresi ve tecaviz
sirasinda markaya iligkin verilmemis lisanslarin sayisi ve c¢esidi gibi benzer etkenleri g6z
onlinde tutmahdir. Bu hikimde yer alan “gibi benzer etkenler” terimi, doktrinde kabul edildigi
gibi, mahkemenin, 6rnedin ticari markanin yerel ya da uluslararasi alanda kullanilip
kullaniilmamasi, kullanimin kapsami ve tecaviz fiilinin gergeklestigi alani igeren davanin belirli
sartlari gibi diger etkenleri de géz dnline alma 6zgurligd oldugunu belirtmektedir.

Ayni zamanda suna dikkat edilmesi de 6nemlidir ki, davaci gelir kaybinin hesaplanmasi icin
yukarida atifta bulunulan segeneklerden (66. Madde) herhangi birini segmisse, 556 Sayili
KHK’'nin 66. Maddesine goére, mahkemenin ticari markanin trtintiin ekonomik degerine blylk
bir katki sagladigina kanaat getiriimesi halinde makul bir meblagda bir ek tazminata karar
verebilir. Ticari markanin Grdndn ekonomik degerine katkisinin degerlendiriimesi, sadece,
urun talebinin buyidk oranda ticari markadan kaynaklandiginin dogrulanmasi gerekgesine
dayandiriilmis sayilacaktir.

Ticari marka hak sahibi, markasini ihlal eden tarafin ticari markanin taninmighgina zarar
veren nitelikteki kullanimindan kaynaklanan zararlarin tazminatini talep edebilir. Ticari
markayi ihlal eden tarafin ticari markanin taninmishigina zarar veren kullanimin kosullarini,
tecavuze ugrayan ticari markanin taninmishgini ve bu taninmislik yoluyla piyasada kazandigi
itibar1 birlikte gbéz 6nune alacaktir. Bu tirden bir tazminat talebi manevi tazminat olarak ele
alinmaktadir.

Son olarak, manevi tazminat talebinde bulunmak mimkindir. Mahkemenin, bir bilirkisi
gorusu/degerlendirmesine bakmadan manevi tazminat miktari UGzerinde karar vermesi
tamamen kendi takdirindedir. Mahkemeler, markay! ihlal edenin hatasi, tecavizin ticari
marka sahibine etkisi, tecavize ugrayan markanin kullanim kapsami, dava agilmadan once,
hak sahibinin uyarilarina ragmen ticari markanin ihlal eden tarafindan israrla ve sik sik
kullaniimasi gibi her bir davanin kendine 6zgu kosullarini géz 6nune alacaktir. Bir Yargitay
kararinda (Yargitay 11. Dairesi, 06.02.2001, Esas No0.2000/9741, Karar No. 2001/88),
Yargitay, manevi tazminatin tespit edilmesi icin, tecavizun, ticari markanin piyasada
meydana getirdigi imaj uzerindeki etkisini g6z onune almisgtir.

a) Mahkemeler, bir markanin ne kadar gli¢lii oldugunu hem markanin kendisinden
dogan ayirt edicilik hem de kullanim ve tanitim vasitasiyla edinmis oldugu
popdlilerligi bakimindan degerlendiriyor mu?

Markanin kendisinden dogan ayirt edicilik tek bagina, tazminatin tespit edilmesinde bir kriter
teskil etmemektedir. Kullanim ve tanitim yoluyla popdulerlik kazanmis olan ticari markanin



belirli bir stire boyunca yogun reklamlar vasitasiyla kamu nezdinde taninmislk kazanan,bir
ticari markaya atifta bulundugunu varsayarsak, grubumuz, bu sekilde kisa vadeli bir
populerlik ile kazaniimig ayirt ediciligin mahkeme tarafindan g6z onine alinabilecegine
inanmaktadir.

b) Mahkemeler, ticari marka hak sahibinin ticari markasina taninmislik kazandirmak
icin yaptigi yatirimi géz éntine aliyor mu?

Madde 3/a’da atifta bulunuldugu gibi, ekonomik deger mahkeme tarafindan géz énline alinan
kriterlerden biridir.

Cc) Mahkemeler, tecaviiz fiilinin ticari marka hak sahibinin karlihg: lzerinde ne gibi
dogrudan bir etkiye sahip oldugunu g6z éntine aliyor mu? Aliyorsa, nasil?

556 Sayili KHK'nin 66. Maddesine goére, ticari marka hak sahibinin gelir kaybinin, diger
seceneklerin yani sira, ihlal eden tarafin rekabeti mevcut olmasaydi ticari marka hak
sahibinin yapacagi olasi kara gore hesaplanmasi istenebilir. Bdyle bir durumda, genellikle,
mahkeme tarafindan atanacak olan bilirkisi kurulu tarafindan incelenmek ve
degerlendiriimek Uzere ticari marka hak sahibinden, resmi ticari ve muhasebe kayitlarini
ibraz etmesi ve bu sekilde gelir kaybini kanitlamasi istenir.

Bununla birlikte, ticari marka hak sahibi, Ozellikle tecaviz ve gelir kaybi arasindaki
nedensellik badi konusundaki ispat sorunlari nedeniyle olasi gelir kaybini hesaplama
gucligu cekebilir.

d) Mahkemeler fiyat erozyonunu hesaba katarlar mi? Katarlarsa, nasil?

Mahkemeler dogrudan fiyat erozyonunu hesaba katmazlar. Ancak, bu durum, ihlal eden
tarafin rekabeti mevcut olmasaydi, ticari marka hak sahibinin kazanacad: olasi gelirin
hesaplanmasi segenegine gore kriter olarak degerlendirilebilir. Uygulamada, ticari marka hak
sahipleri, ihlal eden tarafin ticari markanin kullanimindan kaynaklanan gelir kaybini talep
etme egilimindedir, ¢linkl bu segenek, ihlal eden tarafin kayitlarinin taklit edilen Grtnlerin
uretim ve/veya satigini dogru ve eksiksiz olarak yansitmasi sartiyla, mahkeme emriyle ihlal
eden tarafin ticari ve muhasebe kayitlarinin incelenmesi olanagini saglar ve zararin davaci
lehine kanitlanmasinda bir avantaj teskil eder.

e) Mahkemeler, mevcut kayip satiglar (6rnegdin, ihlal eden tarafin rekabeti mevcut
olmasaydi ticari marka hak sahibinin yapacagi olasi satig) ve ihlal eden tarafin
yaptigi tiim satislar arasinda ayrim yapar mi? Yaparsa, hangi satig 6nemlidir?

Yukarida madde (3)’te atifta bulunuldugu gibi, mahkeme, gerceklestirimemis satislar ile ihlal
eden tarafin yaptigi satislar arasinda ayrim yapabilir. Ticari marka hak sahibi mahkemeden
kendisi tarafindan gergeklestiriememis satislari ya da ihlal eden tarafindan yapilan satiglari
g6z 6nune almasini acikca istemelidir yoksa mahkeme bu sekilde bir ayrimi resen yapmaz.

f) Mahkemeler paralel ithalata farkli mi muamele eder? Oyleyse, bu farkliigin
hukuki dayanagi nedir?

556 Sayili KHK’nin 13 Maddesi bir ticari marka hakkindan dogan haklarin tiketiimesine atifta
bulunmakta ve asagidakileri 6n gérmektedir:



Tescilli bir markanin tescil kapsamindaki mal Uzerine konularak, marka sahibi
tarafindan veya onun izni ile Tlrkiye’de piyasaya sunulmasindan sonra, mallarla ilgili
fiiller marka tescilinden dogan hakkin ihlalini teskil etmez.

Marka sahibinin, birinci filkra hikmine girmesine ragmen, malin piyasaya
sunulmasindan sonra, uglncu kigiler tarafindan degistirilerek veya kotullestirilerek ticari
amagl kullanmalarini 6nleme yetkisi vardir.

556 Sayili KHK’nin ifadesi, haklarin ulusal tuketimine atifta bulunmaktadir ancak Yargitay
uluslararasi tukenmeyi de dizenlemek icin 556 Sayilh KHK’'nin 13. Maddesini yorumlayan ve
uygulayan kurallar da koymustur. Bu ylzden, hikmin kelimesi kelimesine anlami ve
Yargitayin ictihati arasindaki muhalefeti gz 6nune alarak, haklarin tikenmesi ile ilgili olarak
tutarl ve yerlesik bir uygulamadan bahsetmek zordur.

Diger yandan, paralel ithalatin destekledigi zararlarin tazminatiyla ilgili olarak higbir belirli
hadkim bulunmamaktadir ancak Turk Grubu, ticari marka ihlaliyle ilgili hukumlerin,
mahkemenin ticari marka hak sahibinin paralel ithalat iddiasi igin dayanak istedigi davalara
benzer sekilde uygulanabilecegine inanmaktadir.

4) Tazminatin ticari marka hak sahibinin yoksun kalinan karina gbére ya da
tecaviizden kaynaklanan kar miktarlarina bakilarak hesaplanmasi durumunda:

a) Temel prensipler nelerdir?

Temel prensipler 556 Sayili KHK'nin 66, 67 ve 68. Maddelerinde belirtilmistir. Yukaridaki
madde (3)te atifta bulunuldugu gibi, 66. Madde’ye gbére marka sahibinin ugradigi zarar,
sadece fiili gelir kaybinin degerini dedil, ayrica marka hakkina tecaviz dolayisiyla yoksun
kalinan kazanci da kapsar.

Yoksun kalinan kazang, zarar géren marka sahibinin segimine bagh olarak, asagidaki
degerlendirme usullerinden birine gore hesaplanir:

a. Marka hakkina tecaviz edenin rekabeti olmasaydi, marka sahibinin
elde edebilecedi muhtemel gelire goére;

b. Marka hakkina tecaviz edenin, markay! kullanmak yoluyla elde ettigi
kazanca gore ;

c. Marka hakkina tecavuz edenin, markayi bir lisans anlagmasi ile hukuka
uygun sekilde kullanmig olmasi halinde 6deyecegi lisans bedeline gore.

Mahkeme, davaci tarafindan secilen secenede goére tazminat karari verecektir, ¢lnki
mahkeme yukarida belirtilen seceneklerin higbirini resen tespit etmez. Bununla birlikte,
Yargitayin igtihat hukukuna goére (Yargitay 11. Dairesi 07.03.2002, Esas No. 2001/10185
Karar No. 2002/2000) mahkeme, dava dilekgesinde bu sekilde bir ifadenin yer almamasi
halinde gelir kaybinin hesaplanmasi igin hangi sec¢enedin segilecegini aciklamasini ya da
gorus bildirmesini davacidan isteyebilir. Yasanan zarari kanitlamak icin ispat yukumlalugu
ticari marka sabine aittir.

Tarkiye’de kullanilmasina ragmen, ticari marka tescilli degilse, Turk Ticaret Kanununun 58.
Maddesine gore, elde edilen menfaatin iadesi haksiz rekabet hikumlerine dayanilarak talep
edilebilir.

b) Kar nasil tanimlanir ve nasil hesaplanir?

Mahkemeler, maddi tazminatlarin hesaplanmasi i¢in genellikle bir bilirkisi kurulu atar.



inlal eden tarafin rekabeti mevcut olmasaydi ticari marka hak sahibinin kazanacag olasi
gelirin ispatlanmasi igin (Madde 66/a); mahkeme, ticari marka hak sahibinden ticari ve
muhasebe kayitlarini ve gelir kaybini tespit etmek icin mevcut tim diger kanitlari isteyecektir.
Ticari marka hak sahibinin gelir kaybi ihlal eden tarafin rekabetinden kaynaklaniyorsa ya da
baska bir deyisle, gelir kaybi ve ihlal arasinda bir nedensellik bagdi var ise, mahkeme bu
segenek itibariyle tazminat karari verebilir. Ancak, ticari marka hak sahibinin gelir kaybi ¢cok
saylda nedenden kaynaklanmis olabileceginden ve nedensellik bagdini kanitlamak zor
olabileceginden bu sekilde bir segenege dayanilarak bir hesaplama yapilmasinin istenmesi
zordur.

inlal eden tarafin, ticari markayi kullanimiyla elde ettigi kazanci ispatlamak icin; (Madde
66/b); mahkeme, ihlal eden tarafin ticari markayi kullanimiyla elde ettigi kazanci tespit etmek
icin ihlal eden tarafin ticari ve muhasebe kayitlarinin ibraz edilmesini isteyecektir. Bu
secgenek, ticari marka hak sahibinin, ihlal eden tarafin ticari ve muhasebe kayitlari vasitasiyla
mahkemeye kanit tedarik etmesi icin bir avantaj saglar ancak ayni zamanda, ihlal eden
tarafin uygunsuz bicimde guncellenmis kayitlari nedeniyle bir dezavantaj icerir ki ¢ogu
durumda bu kayitlarda ihlal edilen markadan bahsedilmez.

Ticari marka hakkini ihlal eden tarafin, ticari markayi yasal bir lisans sbzlesmesi altinda
kullansaydi, 6denecek olan bir lisans Ucretine gore geliri kanitlamak igin; ticari marka hak
sahibi, ticari marka i¢in Gg¢uncu sahislarla yapilan 6rnek lisans anlasmalarini mahkemeye
sunabilir.

c) Ticari marka hak sahibine ve herhangi bir lisans alana atfolunan kar paylari
nelerdir?

556 Sayili KHK’'nin hikimlerine goére, lisans alan, 6zel kosullar altinda bir davaci gibi hareket
etme yetkisine sahiptir. Kanun HiUkmunde Kararnamenin 73. Maddesine gore, anlasmada
aksi belirtiimedidi takdirde inhisari bir lisansin sahibi, ticari marka haklarinin ihlal edilmesi
durumunda, ticari markanin hak sahibine mimkdn kilinan her tarld hukuki islemleri kendi
adina baglatabilir.

inhisari olmayan lisans sahipleri, dogrudan yasal islem baglatma hakkina sahip degildir. inlal
durumunda, inhisari olmayan lisans sahibi, bir noter vasitasiyla, ticari marka hak sahibine bu
islemleri gerektigi gibi baglatmasi icin bildiimde bulunabilir. Ticari marka hak sahibinin
islemleri baglatmay! reddetmesi ya da bildirimi almasindan itibaren U¢ ay icinde islemleri
baglatmamasi durumunda, inhisari olmayan lisans sahibi hukuki islem baglatma hakkina
sahip olacaktir.

Grubun bilgileri dahilinde, bu konuda bir igtihat hukuku mevcut degildir. Bununla birlikte, hem
ticari marka hak sahibinin hem de lisans alanin ayni tecaviiz davalarinda ortak davacilar
oldugunu varsayarak, mahkeme, lisans bolgesi ve lisans anlagmasina gore mevcut zarar gibi
belirli lisans kosullarini géz 6énune alacaktir.

d) Karin paylastirinimasinda ticari markanin gdicd rol oynar mi?
Bu konuda ne bir hiikim ne de ge¢cmis bir mahkeme karari mevcuttur..

5)Maddi tazminatin bir lisans lcreti bazinda hesaplanmasi durumunda,

a) Lisans Ucreti nasil belirlenir?

Yukarida madde (4/b)de belirtildigi gibi, ticari marka hak sahibi, ticari marka i¢in Uglncu
sahislarla imzalanmis érnek lisans anlagsmalarini mahkemeye ibraz edebilir.



b) Mahkemeler, s6z konusu markanin lisans icin uygun olan ya da olmus bir
marka olup olmadigini gbéz 6niine alir mi? Alirsa, mahkemenin analizi
lizerindeki etkisi nasil olur?

556 Sayili KHK'nin 66. Maddesi, tecaviz edilen markayla ilgili olarak verilmemis lisans
sayisinin da tazminatlarin hesaplanmasinda géz 6énine alinacagini 6n goérmektedir. Bu
noktada yeterli bir hukuk igtihatt mevcut olmamasina ragmen, grup, mevcut hikumlerin
mahkemenin bu konuyu sorgulamasina engel olmadigina inanmaktadir.

6) Gruplardan, ticari marka ihlaline neden olan yasadisi faaliyetler ile ilgili olarak
parasal tazminatin seviyesini degerlendirmek amaciyla idari ya da yargisal
islemlerde ticari marka hak sahibi tarafindan ne tiir bilgilerin elde edilebilecegini
Ozetlemeleri istenmektedir.

Tirk Ticari Marka Kanunu ve Usul Hukukuna gore, ticari marka ihlaline neden olan yasadisi
faaliyetler ile ilgili olarak maddi tazminatin seviyesini degerlendirmek amaciyla iglemlerde
ticari marka hak sahibi tarafindan bilgi ediniimesinin ¢ temel yolundan bahsetmek
mumkundur.

556 Sayii KHK’nin 65. Maddesine gore, ticari marka hak sahibi, ihlal eden kisiden,
tecaviuzden kaynaklanan zararlarin hesaplanmasi amaciyla, ticari markanin kullanimi
hakkinda belgeler sunmasini isteme hakkina sahiptir.

Diger yandan, ticari marka hak sahibi, tecavizle ilgili kaniti ve gergekleri tespit etmek igin 6zel
bir dava da acabilir. Kanit ve gergeklerin tespit edilmesi icin acilan dava, bir tespit davasi ve
tek tarafli bir dava olup (mahkemenin islemlerin tek tarafli olarak yuritilimesini kabul etmesi
halinde) 556 Sayili KHK’'nin 75. Maddesinde ve Hukuk Usuli Muhakemeleri Kanununda
hikim altina alinmigtir. Bu sekilde bir dava acarak, ticari marka hak sahibi, bir ihlal
durumunun mevcut olup olmadigini tespit etmek amaciyla, ihlal eden tarafa énceden
bildirimde bulunmaksizin hakim ile birlikte ihlal eden tarafin tesis/mulkinin arastiriimasini
talep edebilir. Mahkeme gercgekleri ve kanitlarin tespit edilmesi icin, ticari marka ihlalinin
mevcut olmasiyla ilgili bir rapor hazirlayacak olan bir bilirkisi ya da bir bilirkisi kurulu atayabilir.
Lehte bir bilirkisi raporu gelmesi, zararlar i¢in tazminat talebinde bulunulabilecek olan asil
hukuki kovusturmada davaci lehine kanit teskil edebilir.

Son olarak, yargisal islemler esnasinda, ticari marka hak sahibi mahkemeden, davalinin
tecavlz faaliyetleri ile ilgili bilgi tedarik etmeleri igin ilgili mercileri sorusturmasini talep
edebilir. Ornegin, mahkeme, davali tarafindan yuritilen islemler ve tecaviz edilen Urlnlerin
ihracat ya da ithalat miktarlari hakkinda gumrik mercilerini sorusturabilir.

7) Ticari marka hak sahibi tarafindan maruz kalinan tecaviiz nedeniyle yasanan
haksiz zararlardan biri de ticari markaya taninmiglik bakimindan verilen zarardir
(kullanim hakki harig). Gruplardan bu tirden bir haksiz zararin Mahkemeler
tarafindan g6z 6niine alinip alinmamasi ve degerlendirmelerinde hangi etkenlerin
kullanildidi ile ilgili bilgi vermeleri istenmektedir.

Tarkiye'deki Mahkemeler, ticari markanin kotuye kullanimi ve uygunsuz kullanimi s6z
konusuysa, taninmiglik bakimindan verilen zararlari hesaba katmaktadir. 556 Sayili KHK'nin
68. Maddesinin hikimlerine uygun olarak, ticari marka hak sahibi, ticari markanin itibarina
zarar verecek sekilde ihlal eden tarafin ticari markayi kétuye kullanmasindan kaynaklanan
zararlar igin ayrica tazminat talep edebilir. Doktrinde bu tlirden tazminatlara “itibar tazminati”

adi verilmesine ragmen, Kanuna gore “itibar tazminatl”, “manevi tazminat” haricinde ayrica
talep edilebilir ve uygulamada buna, “manevi tazminatlarin” bir bolimu olarak muamele edilir.



itibar tazminatlarinin manevi tazminatlarin bir bélimi olarak degerlendirimesi esnasinda
mahkemeler agagidakileri géz dnune alirlar:

* ticari markanin kotiye kullanimi ve uygunsuz sekilde kullanimi (6rnegin ticari
markanin dusik kaliteli Griinler Gzerinde kullaniimasi)

* Tark Patent Enstitisu ticari markayi Turkiye’de taninmig bir marka olarak duyurup
duyurmadigl,

* itibara verilen zararin kargi tarafin fakirlesmesine neden olup olmadigi

Yukaridaki hususlarin degerlendiriimesi icin Davaci ticari ve muhasebe kayitlarini, son Yillik
Raporlarini, reklam giderlerini ve Urtn fiyatlarini gésteren belgeleri ve varsa bir ticari marka
degeri raporunu ibra edebilir.

8)  Gruplardan, ayni zamanda, tazminatlarin ve/veya kar hesabinin
degerlendiriimesinde ((irtinlerin ticari marka hak sahibinin kendisi tarafindan ya da
hak sahibinin rizasi olmadan markalanmasi durumunda) bir ticari marka hakkinin
ihlal edilmesinin manevi/kasti unsurunun ve 6zellikle de taklitgilik faaliyetlerinden
kazang elde etme niyetinin gbz 6niine alinip alinmadiginin belirtiimesi istenmisgtir.
Go6z oniine alinmasi halinde,,

a) Sonuglari nelerdir?

Evet, Turk Hukuk Sistemine gore, zararlarin degerlendiriimesiyle ilgili olarak bir ticari marka
hakkinin ihlal edilmesinin kasti unsuru da dikkate alinmaktadir. Madde 64/1’e uygun olarak
“Marka sahibinin izni olmaksizin, marka taklit edilerek uretilen Grinl Ureten, satan, dagitan
veya baska bir sekilde ticaret alanina ¢ikaran veya bu amaclar icin ithal eden veya ticari
amagla elde bulunduran kisi, hukuka aykiriigi gidermek ve sebep oldugu zarari tazmin
etmekle yukdmlidar.”

556 Sayili KHK’'nin 64. Maddesinin birinci fikrasina gore, taklitcilik s6z konusu oldugunda,
kabahatin ispati tazminat talebi icin bir kosul teskil etmez. Bunun nedeni, taklit¢ilikte kasti
niyetin mevcut sayilmasidir. Taklit Granleri Gretenlerin yani sira bunlarin kasti olarak ticaretini
yapanlar da kasti fiillerinin neden oldugu zararlari tazmin etmekle yikimltdurler.

Bununla birlikte, 556 Sayili KHK’'nin 61. Maddesinin c fikrasina gore, markay! veya ayirt
edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle tecaviz yoluyla kullanilan markayi
tasiyan Urlnleri satmak, dagitmak veya bir baska sekilde ticaret alanina ¢ikarmak veya bu
amaglar icin ithal etmek veya ticari amagcla elde bulundurmak, sadece markanin ihlal edildigini
bilmesi veya bilmesinin gerekli olmasi sartiyla ticari marka ihlalini tegkil eder.

Bu yuzden Madde 61/c ve Madde 64/1’in birlikte yorumlanmasi, taklit GrGnleri satan, dagitan
veya bir bagka sekilde ticaret alanina ¢ikaran veya bu amaglar icin ithal eden veya ticari
amagla elde bulunduranlarin sadece markanin ihlal edildigini bilmesi veya bilmesinin gerekli
olmasi sartiyla tazminat ile yukimlU olduklari sonucunu vermektedir. Bunun nedeni, bu fiilleri
isleyenlerin fiilleri tecaviz teskil etmezse, bu Kisilerin ticari marka tecaviizi nedeniyle
tazminatla yikimll tutulamayacak olmalaridir. (Litfen bakiniz; Yasaman Marka Hukuk, Cilt
I, sayfa 1165; Arkan Marka Hukuku Cilt Il, sayfa 242).

556 Sayili KHK’nin 64. Maddesinin 2. Fikrasina gore, taklit markay!r herhangi bir
sekilde kullanmakta olan kisi (Urlnleri mesleklerini icra ettikleri esnada kullanan
boyacilar ya da tamirciler gibi), marka sahibinin markanin varligindan ve tecaviizden
kendisini haberdar etmesi ve tecavizi durdurmasini talep etmesine ragmen tecavize
son vermezse, sebep oldugu zarari tazmin etmekle yukumludur.



Gruplardan ticari markadan haberdar olunmamasi ve/veya tecaviizden haberdar
olunmamasi durumlarinin, zararlarin tespit edilmesinde ya da kazancin
hesaplanmasinda gbéz éntine alinip alinmadiginin belirtiimesi istenmistir.

Bir ticari markadan haberdar olunmamasi mazeret olarak kabul edilmez. Bir ticari markayi
kullanmadan ©6nce, markanin kullanima ve/veya tescile miusait olup olmadiginin
arastirilmasinin gerektigi kabul edilmistir. Aksi bir fiil ihmalkarlik olarak kabul edilir. Tlrk
Hukuk Sisteminde Ticari Marka Sicili kamuya aciktir. Bu yuzden tescil edilmig bir ticari
markadan haberdar olunmamasi bir savunma olarak 6ne surtlemez.

Ayrica, Turk Ticaret Kanununa gore, tuccarlar basiretli bir tacir olarak hareket etmekle
yukUimladur. Sonug olarak, bir ticari markadan haberdar olunmamasi basiretli bir tacir olma
kosullarina aykiridir. Aksi bir fiil, ihmalkarlik yoluyla kabahat teskil eder ve zararlarin tazmin
edilmesiyle sonuclanir.

Uriinleri kendi profesyonel kullanimlari amaciyla elinde bulunduranlar (tamirciler ve boyacilar
gibi) tarafindan zararlarin tazmin edilmesi icin tecavizden haberdar olunmamasi dikkate
alinir. Bu Kigiler sadece ticari marka hak sahibi tarafindan tecaviizden ve ticari markadan
haberdar edilmeleri halinde yukimli tutulabilirler.

b) Taklitcilik ya da korsanligin ¢api, zararlarin tespit edilmesini ve/veya kazancin
hesaplanmasini etkileyen ilave bir unsur mudur? QOyleyse, sonuclari nelerdir?

556 Sayil KHK'da bu husus hikim altina alinmamistir. TaklitGiligi ya da korsanligin capi
karin hesaplanmasinda g6z ©6nlne alinabilir ancak zararlarin tespit edilmesini ve/veya
kazancin hesaplanmasini etkileyen ilave bir unsur degildir.

9) Zararlarin tespit edilmesi, tecaviiziin ayni zamanda, &rnegin bir lisans
sézlesmesinin ihlal edilmesi gibi bir sézlesme yikimliligdndn bir ihlalini tegkil
etmesi durumunda da ayni prensiplere mi dayanmaktadir?

Tecavizin bir sézlesme yukimltligandan ihlalini teskil ettigi durumlarda, tazminatla ilgili
olarak ticari marka hak sahibi, 556 Sayii KHK, Borglar Kanunu ve Soézlesmenin
hidkimlerinden dogan alternatif taleplere sahip olacaktir. Baska bir deyisle, sézlesme
maddeleri ticari marka hak sahibini 556 Sayil KHK’dan kaynaklanan haklarindan yoksun
birakmayacaktir.

Ticari marka hak sahibi, 556 Sayili KHK’ya uygun olarak talepte bulunmayi segerse, yukarida
aciklandigi gibi, ticari marka hak sahibi tarafindan talep edilebilecek olan maddi zararlar
sadece gercek zarari degil ayni zamanda gelir kaybini da kapsayacaktir. Ticari marka hak
sahibi yine de, yoksun kalinan gelirlerin hesaplanmasi i¢in U¢ alternatif yéntemden birini
secebilir.

10) Gruplardan, ticari marka haklarinin ihlal edilmesi nedeniyle zararlarin tespit
edilmesi ve/veya kazancin hesaplanmasinda ticari marka hak sahiplerinin
karsilastigi problemleri ve uygulama glicliiklerini agiklamalari istenmektedir.

Ticari marka tecavuzinden kaynaklanan mevcut zarar ya da yoksun kalinan karin
degerlendiriimesi hukuki kovusturma esnasinda Mahkeme tarafindan atanan bilirkisiler
tarafindan yapilir. Bilirkisiler, ihlal eden tarafin ticari ve muhasebe kayitlarini inceleyerek gelir
kaybini hesaplarlar. Ancak Turkiye’de bu hesaplama ile ilgili en 6nemli zorluk genellikle
tecaviz edilen ticari markayi yansitmayan uygunsuz ve eksik ticari ve muhasebe kayitlaridir.
Ticari marka hak sahiplerinin gercek zarar ya da karin degerlendiriimesinde kargilastiklari
bagka bir zorluk da, Mahkemelerdeki birikmig isler nedeniyle mahkeme davalarinin ¢ok uzun



sturmesidir. Ticari markalarin degerinin hesaplanmasi icin yeterince deneyim sahibi
bilirkigilerin az olmasi da ticari marka sahibinin mevcut zarar ya da yoksun kalinan karin tespit
edilmesinde karsilastiklari bagka bir engeldir.

11) Bazi durumlarda, ulusal kanun, ticari marka hakkinin ihlal edilmesine karsi bir
tazminat olarak, yasa digi ibareyi iceren (irlinlerin haczedilmesini ngérebiliyor. Bu
durum kendi hukuk sistemlerinde de gegerliyse, Gruplardan bu tiir bir haczin
tazminatin tespit edilmesini etkileyip etkilemedigini ifade etmeleri istenmektedir.

Tark Ticari Marka Kanunu, ticari marka hakkinin ihlal edilmesine kargl tazminat olarak yasa
disi ibareyi iceren Urunlerin haczedilmesini d6ngérmektedir. 556 Sayili KHK Madde 62 (d)'nin
hakamleri, haklar tecaviize ugrayan ticari marka hak sahibinin haczedilen Urunler tUzerinde
mulkiyet talebinde bulunmasini dngérmektedir. Ticari marka hak sahibi, haczedilen Urunler
Uzerinde hak sahipligi talebinde bulunursa, urlnlerin degeri, verilen tazminatin degerinden
disurdlur. Uriinlerin degerinin verilen tazminatin degerinden fazla oldugu ortaya cikarsa,
ticari markanin hak sahibi fazla gelen bakiyeyi ihlal eden tarafa geri 6der.

Bununla birlikte, uygulamada Turkiye’de bu sekildeki taleplerin sayisi ¢ok azdir ve bu tirden
talepler tesvik de edilmez. Uygulama, yasa disi ibareyi tasiyan drunlerin yok edilmesi
seklindedir.

12) Gruplardan, ticari marka haklarinin ihlali icin maddi tazminatin degerlendiriimesi
hakkinda l(ilkelerindeki mahkeme ictihatlarinin yararli bir bilgi ve karsilagtirma
kaynadi olup olmadiginin belirtiimesi istenmektedir.

Bu  baglamda, Gruplardan, tazminatlarin  degerlendiriimesi  hakkinda
kanunlarindaki kesinlik derecesinden memnun olup olmadiklarinin belirtiimesi
istenmektedir.

Ticari markalarla ilgili ilk Tark Mevzuati 1871 tarihli “Alamet-i Farika Nizamnamesi”dir. 1965’te
“Ticari Marka Kanunu” yururlige girmistir. 1995'te Avrupa Birligine uyum kapsaminda “Ticari
Marka Kanunu’nun yerini “656 Sayili Markalarin Korunmasi Hakkinda Kanun Hukmiinde
Kararname” almistir. 556 Sayili KHK’nin halen kiig¢lk noksanlari olsa da, Turk Ticari Marka
Hukukunu cagdas bir seviyeye tasidigini sdylemek mumkindudr. 2001 yilinda, alaninda
uzman Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinin kurulmasiyla, Tlrkiye'de ticari markalarin ve
diger Fikri Mulkiyet haklarinin korunmasi igin baska bir énemli adim atilmigtir. Bununla
birlikte, grup, halen igtihat hukukun gelistiriimesi gereken ve bu baglamda bir kesinlige
ulagilmasini saglayacak bir boslugun bulunduguna inanmaktadir.

13) Gruplardan son olarak, konu baslidiyla ilgili olarak sorunun incelemesinde yararli
oldugu gériilen baska hususlar varsa acgiklamalari istenmistir.

Bu konu basliginin incelenmesi igin grubun agiklamak istedigi baska higbir husus yoktur.

Il — Gelecekteki harmonizasyon igin dneriler:

1) Gruplardan, ticari marka haklarinin ihlal edilmesi karsisinda tazminatlarin
degerlendiriimesinin uluslararasi harmonizasyona konu olup olmadigini ve bu
sekilde bir harmonizasyonun uluslararasi bir antlagma yoluyla taahhiit edilmesinin
gerekip gerekmedigini belirtmeleri istenmigtir.
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Grup, tazminatlarin degerlendiriimesi icin Kanunlarin Harmonizasyonu fikrine katiimaktadir
ancak her bir tlkede farklilagsan yerel hukuk usull muhakemeleri kanunlarinin mevcut
olmasinin uluslar arasi bir antlagsma yoluyla harmonizasyon konusunda bir engel teskil
ettigine inanmaktadir.

2) Gruplardan, kendi ulusal deneyimlerine dayanarak, ticari marka haklarinin ihlal
edilmesine kargi tazminatlarin tespit edilmesi icin harmonize edilmig bir sistemin
nasil olmasi gerektigini belirtmeleri istenmektedir.

Ulkemizdeki deneyimlerimize dayanarak ve Tirk Hukuk ve uygulamasi bakis agisina gore,
harmonize edilmis sistemin her durumda, tecaviiz faaliyetlerinin ve diger tazminat
degerlendirme yollarinin degerlendirmesini kolaylastirmasi gerektigini distiniyoruz.

Ozellikle, ticari ve muhasebe kayitlarinda kesinlik saglayan ve buradaki ticari markanin
goérinimund garanti eden bir sistemin tazminatlarin hesaplanmasinda yardimci olacag
goérusindeyiz. Birgok durumda, yoksun kalinan kazancin degerlendirmesinin, ticari marka
hakkini ihlal eden tarafin hesaplama igin dayanak kabul edilen ticari ve muhasebe
kayitlarinda ticari markadan bahsetmemek suretiyle ihlal edenin bu hatasi ya da kasti fiili
nedeniyle mimkin olamadigi g6z onune alinarak, grup, bu bakimdan standartlarin tespit
edilmesinin yoksun kalinan kazancin hesaplanmasini kolaylastiracad: goéristndedir. Ayrica,
Fikri Mulkiyet haklarinin tecaviziunden kaynaklanan zararlarin dederlendiriimesi i¢cin uzman
ve kalifiye bilirkisilerin atanmasinin esasli ve tatmin edici sonuglara ulasiimasina yardim
edecektir.

3) Gruplardan, mevcut sorunun olasi gelecek gelistirmeleri hakkinda baska dnerilerde
bulunmalari istenmektedir.

Yukarida ifade edilenler haricinde baska gorisimuaz yoktur.
OZET
Tarkiye Grubu,

(@) Ticari markalar hakkindaki 556 sayili KHK’nin, Tiark Ticaret Kanununun ve Borglar
Kanununun ticari marka tecavizine kargl tazminat talep etmek igin yeterli hukuki araglari
tedarik ettigine inanmaktadir;

(b) 556 Sayili KHK’nin, ticari marka haklarinin ihlal edilmesi nedeniyle hem mevcut zarar
hem de yoksun kalinan kazang icin maddi tazminat talep etme hakkinini sagladigini, olasi
kazang igin tazminatin Kararnamede belirtilen U¢ segenege gore hesaplanabilecedini, maddi
tazminatin yani sira, ticari marka hak sahibinin ugradigi manevi zararlar ve ticari markanin
itibarina verilen zarara karsi tazminat talep edebilecegini belirtmektedir;

(c) tazminatin degerlendirmesinde mahkemelerde tutarsizliklar oldugunu gérmektedir ve
2001 yilindan bu yana alaninda uzman Fikri ve Sinai Haklar Mahkemelerinin kurulmasinin
tutarli uygulama ve igtihat hukukuna katkida bulunacagina inanmaktadir;

(c) Ticari marka ihlal davalarinda tazminat miktarlarinin hesaplanmasinin kovusturmayi
geciktirdigini kabul etmektedir ve Fikri Mulkiyet Haklarinin ihlal edilmesinden kaynaklanan
zararlarin degerlendiriimesi icin uzman ve kalifiye bilirkisilerin atanmasinin kavusturmanin
suresinin kisaltiimasina ve tatmin edici sonuglara ulagsiimasina yardimci olacagina
inanmaktadir.
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