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Meshur, taninmis ve maruf markalarin bilinirlik diizeyinin tespitinde ilgili kesim

Asagidakileri dikkate alarak;

1)

2)

Onceki sorularda AIPPI, 1883 Paris Konvansiyonu’na (“PK”) gére tescilsiz korunan “taninmis
markalar”; Avrupa Birligi marka hukukuna gére korunan “maruf markalar” ve ABD hukukuna
gore ilgisiz Uridn alanlarinda sulandirilmaya karsi korunan “meshur markalar” gibi farkh
terminoloji ile karakterize edilen belli bazi markalarin genisletilmis korumasi ile ilgili calisma

yapmistir.

Bu calismalar sonucunda;

a) PK’nin 6. miikerrer maddesi anlaminda taninmis markalarin herhangi bir Griin yoninden
ayirt ediciligini kaybetmesine yol acan kullanimi karsisinda korunmasina iliskin ile ilgili
daha fazla ¢alisma yapilmasini 6ngdren 1960 senesi Londra Kongresi karari (Q29);

b) Yiksek bilinirlige sahip olan markalarin, farkli mal veya hizmetlere iliskin olsa dahi ve
koruma talep edilen ulkede kullanimi olmasa bile, bu markanin kullanimi veya tescili
halinde markanin sahibi zarar gorecekse, lglinci kisilerin tescil ve kullanimlarina karsi
korunmasi gerektigine isaret eden 1963 senesi Berlin Kongresi karari (Q29);

c) Tescilsiz ve taninmis markalarin (PK’'nin 6. miikerrer maddesi) ve ylksek bilinirlige sahip
markalarin korunmasina iliskin 1990 senesi Barselona Executive Committee Karari (Q100)
— ki karar sunlara iliskindir;

i. taninmis markalarin (PK’nin 6. mikerrer maddesi) korumasi bazi minimum standartlar
ile uyumlu olmalidir;

O

Taninmis marka konsepti: ilgili mallarin Gretiminde, ticaretinde ya da lretiminde
yer alanlarin genis bir kesiminde taninan ve bu mallar ile geldigi kaynak konusunda
bltlinlesmis bir marka.

Marka, korumanin talep edildigi bélgede yukaridaki anlamda taninmis olmahdir.
Ancak, bir markanin taninmis olup olmadigina karar verilirken, bu markanin
uluslararasi alanda taninmis olup olmadigini da dikkate almak dogru olacaktir.

Markanin korumanin talep edildigi bolgede kullanimi aranmamalidir.

Bu hikiimler, hizmet markalarina da gerekli degisikliler yapildiktan sonra (mutatis
mutandis) uygulanmalidir.

ii. Maruf markalar, ayirt edici karakterine veya itibarina zarar verecek durumlara karsi
korunmalidir ve



3)

iii. YUksek itibara sahip markalar (Fransizcada “marques de haute renommé”; Almancada
“beriihmte”) ayirt edici karakterine veya itibarina zarar verecek durumlari kanitlamaya
gerek kalmaksizin, kullanim veya tescile karsi korunmalidir; bu tiir markalar halkin
blyik bir kesimi tarafindan bilinen markalaridir, ki dogasi ve itibari geregi bu
markalarin baskalari tarafindan kullanilmasi ve tescili icin mesru bir gerekce yoktur. Bu
tir markalar halkin biyik kismi tarafindan bilindigi icin ayrica PK’'nin 6. mikerrer
maddesi anlaminda taninmis markadir.

a) 2010 senesi Paris Kongresi Karari (Q214) (“Markanin ayirtedici karakterinin zedelenmesine

(sulandiriimaya) karsi korunmasi”);

i.  markanin sulandiriimasinin geleneksel marka hukukunun (markalarin sadece
kullanildig1 veya tescilli oldugu mallar ve hizmetler bakimindan korundugu) 6zguliuk
prensibinden (specialty principle) ayrik oldugu disinilerek;

ii.  bulandirma (markanin ayirt ediciliginin yitirilmesi veya azalmasi) ve lekeleme
(markanin itibarina zarar vermek) sureti ile markanin sulandiriimasinin taninmasi
¢agrisinda bulunularak ve

iii.  bazi markalarin asagidaki sartlar kapsaminda mal ve hizmetlerin ayniyeti, benzerligi
veya farkhligina bakilmaksizin sulandirilmaya karsi korunmasi gerektigini belirterek:

- bu tir markalar ilgili kesimin énemli bir kisminda bilinirlige ve (ine sahip markalar
olarak tanimlanir. Bu bilinirlik ve Unln tespitinde, etkili tim faktorler dikkate
alinacaktir, 6rnegin markanin kullaniminin sikligi, cografi alani ve siresi, bu marka
altinda gerceklestirilen satis miktarlari, isletme tarafindan markanin reklami ve/veya
tanitimi icin yapilan yatinnmin blyukligli ve markanin sahip oldugu pazar payi, ki
genelgecer marka hukuku prensiplerine goére ayirt edicilik de zorunlu bir sart
olacaktir;

- markanin taninmislik veya tGniini belirlenirken dikkate alinacak olan ilgili kesim, s6z
konusu mal ve hizmetlere bagh olacaktir, 6rnegin, bir markanin kapsaminda yer alan
mal ve hizmetler ile ilgili kesim (“niche”), ki bu sinirh bir Girin pazari olabilir.

kabul edilmistir.

Ancak, Paris’'teki Q214 calisma komitesinde, ilgili kesim konusunun daha fazla calisma
gerektirdigi ve ayri bir sorunun konusu olmasi gerektigi anlasiimis ve bu Q234 ortaya ¢ikmistir.

Asagidakileri g6z 6niinde bulundurarak; ;

1)

2)

3)

Bu konunun giderek cesitlenen terminolojisi ve hukuki tarihi oldukca karmasiktir, llkeden
tlkeye gore degismektedir ve bu konuda ortak bir dil belirlemeyi zorlastirmaktadir. Ancak, bazi
markalara iltibas/yanilma temelli korumanin Gtesinde genisletilmis bir koruma verilmesi ve
korumanin saglandigi llkede tescil edilen veya kullanilan markalara uygulanabilen 6zgillk
kurali konusunda yaygin bir fikir birligi vardir. Bu genisletilmis koruma, markanin tescil
edilmedigi veya kullanilmadigi tGlkede, aynisinin veya benzerinin izinsiz kullanimi veya tesciline
karsi koruma seklinde olabilecegi gibi ve/veya markanin ilgili olmadigi mal veya hizmetler
alaninda kullanimi veya tesciline karsi bir koruma seklinde de olabilir (sulandiriima);

Genisletilmis korumadan yararlanabilecek oldugu distnilen markalara, farkh Ulkelerde ve
farkli s6zlesmelerde, “linlt marka”, “taninmis marka” ve “itibar sahibi marka” terimlerini iceren
ve fakat bunlarla sinirli olmayan isim ve nitelendirmelere tabi tutulmaktadir., ve taninmis
marka sifatina sahip olma sartlari, bu tir genisletilmis korumanin kapsami ve bir markanin
genisletilmis korumadan yararlanip yararlanma niteliginde olup olmadigini belirleyecek olan

ilgili tuketici kesimi ¢ok cesitlilik gostermektedir,

Paris Sozlesmesi'nin 6. mikerrer maddesi,



4)

5)

6)

“Birlik Ulkeleri, tescilin talep edildigi tlkenin yetkili makaminca, s6z konusu llkede bu
sozlesmeden yararlanacagi kabul olunan bir kisiye ait oldugu, ayni veya benzeri mallar i¢gin
kullanildigi iyi bilinen taninmis bir markanin herhangi bir karisikliga yol acabilecek
benzerinin, taklidinin veya aslina yakin bir sekilde degistirilmesini iceren bir markanin
kullanilmasini mevzuatlari izin verdigi takdirde re'sen, yoksa ilgilinin istegi Uzerine
yasaklamayi ve basvuruyu reddetmeyi veya tescili iptal etmeyi taahht ederler.

Bu hikim herkesce bilinen bir markanin esash unsurunun cogaltiimasi veya iltibasa
sebebiyet verebilecek taklidi markalar icin de uygulanir.”

hikmunt haizdir.

Bu hilkme gére taninmis marka korumasindan yararlanmak icin bu markanin koruma altinda
oldugu (lkede tescil edilmis olmasina gerek yoktur. Ayrica, markanin bu tlkede kullaniimasi da
sart degildir. PK’'nin 6. mikerrer maddesinde 6ngorilen bu tiir genisletilmis korumanin zorunlu
olmasi amagclanmistir, ancak yine de tescilin ait oldugu sinifla 6zgllik prensibi (specialty
principle,) ile sinirhdir.

TRIPS’in 16. maddesi, PK’'nin 6. milkerrer maddesine Ug¢ agidan atif yapmaktadir:

a) 2. paragrafina gore ilgili 6. mikerrer madde, uygun distigli Olclide hizmetlere de
uygulanacaktir.

b) ayni paragraf “Uye dlkeler, bir markanin taninmis olup olmadigini tespit ederken,
markanin tanitimi sonucunda kazanilan bilinirlik durumu da dahil olmak Gzere, ilgi sektor
tarafindan bilinme durumunu dikkate alacaklardir.” seklindedir;

c) 3. paragraf uyarinca ise ilgili 6. mikerrer madde, “markanin tescil edildigi mal veya
hizmetlere benzemeyen mal veya hizmetlere de, gerekli degisiklikler yapilmis olarak
uygulanacaktir, ancak su kosulla ki, markanin bu mal veya hizmetlerle ilgili kullanimi, bu
mal veya hizmetlerle tescilli markanin sahibi arasinda bir baglanti oldugunu gostermeli ve
bu kullanim sekli nedeniyle tescilli ticari marka sahibinin menfaatlerinin zarar gérme
olasiigi mevcut olmalidir.” hikminli o6ngormektedir. Boylece, PK'nin 6. mikerrer
maddesinde dilizenlenen taninmis markalarin zorunlu asgari korumasi, markanin
sulandirilmasina karsi da genisletilmistir.

NAFTA’nin (1992), 1708(6). maddesi de bahsi gecen 6. mikerrer maddeyi icermekte ve “Hicbir
taraf, markanin taninmishginin, ilgili mal ve hizmetlere iliskin ilgili sektoriin 6tesine gecmesini
gerekli kilamaz .” hiikm{n haizdir.

WIPO Genel Kurulu ve Paris Birligi tarafindan kabul edilen 1999 tarihli Taninmis Markalarin
Belirlenmesine iliskin WIPO Ortak Tavsiye Karari’nda,

a) 2(2)(a) maddesinde, bir markanin taninmis olup olmadiginin tespitinde, markanin
toplumun ilgili kesiminde bilinme ve taninmislk derecesi dikkate alinirken, en azindan
asagida bulunan Ug kategori “toplumun ilgili kesimi” olarak disinulecektir:

i. markanin kapsaminda olan mal ve/veya hizmet tirlerinin varolan ve/veya
potansiyel tiketicileri;

ii. markanin kapsaminda olan mal ve/veya hizmet tirlerinin dagitim kanallarinda yer
alan kisiler

iii. markanin kapsaminda olan mal ve/veya hizmet tirleri ile ilgilenen is cevreleri.

Ayrica 2(3)(a)(iii) maddesi, Uye Devletlerin, bir markanin taninmis olup olmadiginin
tespit ederken, markanin Uye Devlet’in biiyiik kesimi tarafindan taninmis olma sartini
aramayacaklarini belirtmektedir.



7)

8)

9)

Ortak Tavsiye Karari ayrica 2(2)(b) maddesinde, “bir markanin Uye Devletler'den
birinde toplumun en az bir ilgili kesimi tarafindan taninmis marka oldugu tespit
edildiginde, diger Uye Devletler tarafindan da bu marka taninmis marka olarak kabul
edilecegi” belirtilmistir.

b) Ortak Tavsiye Karari, taninmis markalarin, tescilli olduklari mal ve/veya hizmetlerden
bagimsiz olarak korunmalarini 6ngérmektedir. Bu bakimdan, taninmis marka ile ihtilaf
halinde olan ¢ tiir kullanimi ayirmaktadir. ikisi icin, Uye Devletler, taninmis markanin
toplumun biyik kesimi tarafindan taninmis olmasi kriterini arayabilir: Madde 4(1)(b)
ve (c). Bu sart, bir markanin kullaniminin, haksiz bir sekilde, taninmis markanin ayirt
ediciligine zarar vermesi veya markayi sulandirmasi veya ayirt ediciliginden haksiz
kazan¢ saglayacak olmasi durumlarinda uygulanir. Ote vyandan, Uye Devletler
tarafindan getirilen bu tir sinirlamalara, bu markanin kullaniminin ihtilafli markanin
Gzerinde kullanildigi mallar (veya hizmetler) ve taninmis marka sahibi ile aralarinda
iliski kurulmasina yol agacagl durumda ve bu tir bir kullaniminin taninmis marka
sahibinin menfaatine zarar verecegi durumlarda izin verilmez.

Ortak Tavsiye Karari, bir yandan, atfedilen genisletilmis korumanin boyutu ile tir
arasinda bir baglanti 6nerirken, diger yandan da markanin bilinir/taninir oldugu toplum
kesimi taniminin, tanimis marka nitelendirilmesi ile ilgili oldugunu énermektedir.

Ulusal Gruplarin raporlarindan cikartilan karsilastirmali hukuk bakisi, bu tir bir
baglantinin bircok ulusal kanun ve davalarda bulunduguna isaret etmektedir.

c) Ancak, Ortak Tavsiye Karari, toplumun ilgili kesimi tarafindan taninirhk ve bilinirlik
derecesi de dahil olmak Uzere, 6zel olarak belirlenmis faktorlerin uygulanmamasi
durumunda dahi bir markanin taninmis marka olarak nitelendirilmesine ve kararin her
olayin kendi 6zelliklerine goére uygulanabilecek diger faktorlere dayanabilecegine izin
vermektedir: Madde 2(1) (c)'nin 4. ciimlesi ve madde 2(2)(d).

Boylece “Taninmis markalar”, Paris Sozlesmesi’'nin 6. mikerrer maddesinden kaynaklanan
hukuki bir terimdir. Ancak, ayrica geleneksel marka davalarinda “s6zlik anlaminda” siklikla
kullanilan bir terimdir ve basit olarak, 6énemli 6lciide kullanimi ve tanitimindan kaynaklanan
bilinirlik ve pazar etkisine sahip olan bir marka anlamina gelmektedir. Genisletilmis koruma
sorununu icermeyen geleneksel marka davalarinda dahi, markanin pazar etkisi ve bilinirligi ilgili
faktor olarak disinilmektedir.

“Maruf markalar” (veya “saygin markalar”) Avrupa Birligi markalar hukukunda yer alan hukuki
bir terimdir ve her ne kadar farkh ulusal hukuki rejimlerde farkh anlamlarda veya farkl
sonuglarla kullanilsa da diger bazi tlkelerde de kullaniimaktadir. AB (lkelerinin ¢ogu (ancak
hepsi degil) Avrupa Birligi Adalet Divani’nin (CJEU) General Motors/YPLON davasinda yer alan
toplumun ilgili kesimi tanimlamasini takip etmektedir. ihtiyati tedbir talepli bu davada, General
Motors, araglar lizerinde tescilli olan CHEVY markasini gerekce gostererek, deterjan ve temizlik
Grlnleri Gzerindeki CHEVY markasinin izinsiz kullaniminin durdurulmasini talep etmistir.
General Motors, iddiasini Avrupa Birligi marka hukukunda yer alan sulandirma hikimlerine
dayandirmistir. CJEU, toplumun ilgili kesiminin, dnceki tarihli marka ile iliskili olan kisilerden
olustuguna ve bunun karsiliginda bu kesimin dnceki tarihli marka altinda satilan belirli bir tir
mal veya hizmetlere bagl olduguna karar vermistir. Toplumun ilgili kesimi her olayin
ozelliklerine gore ayri ayri diisiiniilmeli ve belirlenmelidir.

“Meshur markalar” ABD Marka Kanunu’'nda yer alan ve sulandiriimaya karsi korunma
kategorisine girmeye elverisli markalardan biri anlamina gelen hukuki bir terimdir ve her ne
kadar farkli ulusal hukuki rejimlerde farkli anlamlarda veya farkli sonuclarla kullanilsa da bazi
diger ilke kanunlarinda da taninmaktadir. ilk olarak, davacinin markasinin “sézliik anlami” ile

Ues s p)

ini”, marka tecaviizii belirlenmesinde dikkate alinacak olan sinirlayici olmayan faktorlerin

”

standart listesinden biridir. Ancak “Un” kelimesi, bir markanin sulandiriimaya karsi



10)

11)

korunabilmesi i¢in sahip olmasi gereken ve yasada tanimlanmis 6zel bir terimdir. Buradaki
tanim, akla uygun bir tanimdir ve bu tlr genisletilmis koruma bakimindan toplumun ilgili kesimi
yasada tanimlanmistir: “Amerika Birlesik Devletlerinde tiketicilerin geneli tarafindan, marka
sahibinin mal ve hizmetlerinin kaynagina isaret edecek derecede yaygin olarak bilinen marka
meshurdur.” ABD’de markanin sulandiriimasiyla ilgili kanun Gzerinde degisiklik yapilirken, ABD
Kongresi, bir markanin sadece markanin iliskili oldugu toplumun ilgili kesimi tarafindan yaygin
olarak bilinmesi durumunda, meshur marka sayillmasina iliskin teklifi 6zellikle reddetmistir (“nis
pazar”).

Yukaridaki aciklamalardan anlasiimaktadir ki, bir markanin “meshur marka” veya “taninmis
marka” veya “maruf marka” olarak genisletilmis korumadan yararlanip yararlanamayacaginin
belirlenmesi sirasinda kullanilan toplumun ilgili kesiminin tanimlanmasinda tek bir uyumlu
rejimin olusturulmasi amacglanmamali ve her bir ulusal davada, iltibas yaratmayan marka
tecaviiziine karsi istenilen genisletilmis koruma tirt ayri ayri disinilmeli ve béyle bir tanim
her ulusal hukuki rejime gore degisen fakli sonuglara ulasiimasina yol agabilir.

Bu ylizden bu karar, oncelikle bircok Ulke tarafindan kabul edilen Paris Sozlesmesi’'nin 6.
mukerrer maddesi ve TRIPS’in 16. maddesine gore taninmis markanin s6z konusu oldugu
durumda, toplumun ilgili kesiminin tanimi izerinde ve Q234 kapsaminda olmalarina ragmen
daha c¢ok bolgesel konsept egiliminde olan “linlii markalar” ve “itibara sahip markalar” hukuki
terimleri ile ilgili bazi sinirh hususlar izerinde yogunlasmaktadir.

Su kararlar alinmigtir:

1)

2)

3)

4)

Bir markanin uygun korumayi hak edip etmediginin degerlendirilmesi sirasinda belirlenecek
olan toplumun ilgili kesimi, markanin kapsaminda bulunan mal veya hizmetler isiginda, her
zaman olayin sartlarina gore belirlenmelidir.

Toplumun ilgili kesimi belirlenirken, bunlarin marka veya markanin kapsaminda yer alan mal
veya hizmetler ile olan baglantisi, etkilesimi ve markaya maruz kalma durumu ile ilgili;

a) yas, cinsiyeti mesleki cografya, kiltiir, 6zel ilgi, egitim, entelektiellik/yetenekler, 6zel
ihtiyaclar ve tlketicinin veya kullanicinin geliri ve hedeflenen pazar; ve

b) marka veya hizmetlerin e-ticaret, interneti de iceren ancak bunlarla sinirli olmayan
tanitim, pazarlama ve satis sekilleri ve kiiresel tanitim, pazarlama ve satislarin diger
yonleri,

gibi tiim sartlar dikkate alinmalidir.

Paris Sozlesmesinin 6. Miikerrer Maddesi ve TRIPS’in 16(2) ve (3). Maddelerine gére
Taninmig Markalar

Sinai Miilkiyet Haklarinin Korunmasi icin Paris Birligi Kurulu ve Diinya Fikri Milkiyet Orgiiti
Genel Kurulu tarafindan kabul edilen Taninmis Markalarin Korunmasina iliskin Hiikiimlere Dair
Ortak Tavsiye Karari (doc. WIPO n.833), markanin ilgili ilkede taninmis olup olmadiginin
belirlenmesinde uygulanan genel yaklasimla uyumlu olmalidir (b6lim 1) ve koruma kapsami
(bolum 2) ihtilafli markaya karsi uygun olmalidir (madde 4).

Bir markanin “taninmis marka” olup olmadiginin belirlenmesinde dikkate alinan toplumun ilgili
kesimi, genel olarak halk degil, bu markanin kapsaminda yer alan mal ve hizmetlerle ilgili olan
genel halk kesimi olmalidir. Toplumun ilgili kesimi belirlenirken, en azindan, asagida yer alan (g
etken, somut olaya uygulanabilen biri veya daha fazlasi, dikkate alinmahdir, ancak bunlar, olaya
uygulanmasi mimkin olan diger faktorleri dislamamaktadir:

a) markanin kapsaminda olan mal ve/veya hizmet tirlerinin gercek ve/veya potansiyel
tiketicileri;



5)

6)

7)

8)

9)

10)

b) markanin kapsaminda olan mal ve/veya hizmet tlrlerinin dagitim kanallarinda yer alan
kisiler; ve

c) markanin kapsaminda olan mal ve/veya hizmet tiirleri ile ilgilenen is cevreleri.

Markanin kapsaminda yer alan mal veya hizmetler toplumun geneli tarafindan satin aliniyor,
biliniyor veya kullaniliyorsa, bu durumda toplumun ilgili kesimi toplumun geneli olmalidir.

Bir markanin, o marka kapsaminda olan mal ve hizmetlerle ilgili olan toplumun genel
kesiminde taninmis marka oldugunu belirlerken, markanin genel toplumda taninmis oldugunu
gosteren kanitlar dikkate alinmalidir.

Toplumun ilgili kesimini olusturan kisilerin sayisiyla ilgili nicel bir rakam olmamalidir.

Bu karar, Paris Sozlesmesi'nin 6. miikerrer maddesi ve TRIPS’in 16(2) ve (3) maddelerinde
tanimlanan taninmis markalarla ilgili olarak, herhangi bir tGlkede kanunla diizenlenen ve daha
genis koruma getiren hikimlere halel getirmez.

iltibas olusturmayan koruma rejimleri

Unlii markalar, taninmis markalar ve itibar sahibi markalarla ilgili degisen terminolojinin, “kéti
Gan”, “bilinirlik” ve diger terimleri kapsayan cesitliligin ve ayrica bu terimlerin farkli dillerde
degisikli gostermesinin zorlayici fakat 6nemli oldugunu kabul etmek gerekir. Bu terimler sik sik,
degisik anlamlarla veya genel hatlariyla birbirlerinin yerine kullanilmaktadir, ancak marka
hukuku yapisinda farkli anlamlari vardir.

Netlik adina, “taninmis marka” terimi yasa koyucular ve mahkemeler tarafindan Paris
Sozlesmesi'nin 6. miikerrer maddesi ve TRIPS’in 16(2) ve (3) maddelerinde tanimlanan hukuki
terim olarak ve bu hiikimlerden daha genis bir koruma atfedilen markalara zarar vermeksizin
kullanilmahdir.

Ulkeler, kendi sectikleri terimleri kullanarak, markalara uygun gordikleri genisletilmis
korumaya iliskin yasalar ¢ikarmada ve bunlarla ilgili hikim verme konusunda 6zgirdir. Bu
konudaki 6rnekler, Avrupa Birligi’'nde yer alan “maruf markalar”in iltibas yaratmayan tecaviiz
durumlarina karsi saglanan korunmasi ve Amerika Birlesik Devletleri ve diger (lkelerdeki
“meshur markalar”dir. Ulkeler ayrica, toplumun ilgili sektériinii tanimlarken bu tiir durumlarda
serbest olmalidir, 6rnegin “maruf markalar” durumunda bu mallara iliskin mal ve hizmetlerle
ilgilisi olan toplumun genel kesimi ve ABD’deki sulandirilma kanunu durumundaki toplumun
geneli.



