Marka Tescil Bagvurularina Ait Mal ve Hizmetlerin Siniflandiriimasina iliskin Tebligin
35inci Sinif 6ncl Paragrafinda Belirtilen “Mdasterilerin mallari elverisli bir sekilde gormesi
ve satin almasi igin “...” * bir araya getirilerek sunulmasi hizmetleri’ni ihtiva Eden
Marka Tescil Bagvurularina iliskin Uygulama Esaslari

1. Giris

Uluslararasi Nice Siniflandirmasi’nin 35 inci sinifinda yer alan ve BIK/TPE 2007/2 sayilh Marka
Tescil Bagvurularina Ait Mal ve Hizmetlerin Siniflandiriimasina iliskin Tebli§’de “Musterilerin
mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve satin almasi icin cesitli mallarin bir araya getirilmesi
hizmetleri” seklinde ifade edilen hizmetlerin, piyasa kosullari, diinyadaki gelismeler, ilgili mahkeme
kararlari, Tirkiye’deki marka sahipleri ve marka vekilleri tarafindan bildirilen goris ve
degerlendirmeler cercevesinde Tiirk Patent Enstitlisii (Enstitl) tarafindan yeniden degerlendirilmesi
sonucunda, bu alanda basvuru sahiplerine daha genis kapsamli bir tercih hakki sunulmasi igin
Enstitlinan ilgili hizmetlere iliskin uygulamalarinda degisiklige gidilmesi karari alinmistir.

2. Hizmetin Niteligi

“Muisterilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve satin almasi icin cesitli mallarin bir araya
getirilmesi hizmetleri, tuketicilerin farkh mallar arasindan kendisine en uygun olani secip satin
almasi i¢gin cesitli mallarin bir arada satisa sunulmasi hizmetini ifade etmektedir. Bu hizmet, nitelik,
Olcek ya da ortam itibariyle birbirinden farkli satis noktalarinda (stipermarket, hipermarket, katalog,
internet, vb.) sunulabilmektedir. Bu hizmet esas olarak c¢esitli mallarin ““tlketiciye sunum”
hizmetinden olusmakta, mallarin satisi islemini ifade etmemektedir. Dolayisiyla, belirtilen hizmeti
““satis hizmeti”” olarak adlandirmak hizmetin gercek niteligini ifade etmemektedir.

Avrupa Topluluklari Adalet Divani (ATAD) 7 Temmuz 2005 tarihli Praktiker Kararinda, bizzat satis
isleminin kendisinin “Musterilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve satin almasi icin gesitli
mallarin bir araya getirilmesi hizmetleri’’nin konusu olmadigini, ilgili hizmetin asil islevinin
“mallarin tiketiciye sunumu amaciyla cesitli mallarin bir araya getirilmesi”” oldugunu kabul
etmektedir. ATAD ilgili kararinda ayrica, hizmetin kapsaminin anlasiimasi i¢in sunuma konu mallarin
veya bu mallarin genel itibariyla ait olduklari sektérlerin hizmet tanimina eklenmesi gerektigini ifade
etmektedir.

WIPO Nice Siniflandirmasi Uzmanlar Komitesi “Musterilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve
satin almasi igin cesitli mallarin bir araya getirilmesi hizmetleri’ni “mallarin tiketiciye sunumu
amaciyla cesitli mallarin bir araya getirilmesi’’ olarak degerlendirmekte ve satis isleminin kendisini
tescil edilebilir bir hizmet olarak kabul etmemektedir. ilgili hizmetlerin “malin ya da mallarin satisi
hizmeti”” olarak degerlendirilemeyecegi, belirtilen hizmetin “tliketicilere perakende satis ortamlarinda
mallarin sunumu hizmeti”” olarak kabul edilmesi gerektigi yonundeki goriis Enstiti tarafindan da
benimsenmektedir.

3. Mevcut Uygulamada Gerceklestirilen Degisiklikler

A_saélda ver alan de@erlendirmeler 19 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanan
BIK/TPE: 2007/2 sayili Tebligin yurdrlik tarihinden itibaren yapilan basvurular bakimindan

uygulanacaktir.

Enstitiinin 1999 yilindan giinimiize kadar devam eden uygulamasinda, 35 inci sinifta yer verilen ve
“Mausterilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve satin almasi icin gesitli mallarin bir araya
getirilmesi hizmetleri seklinde ifade edilen “‘cok sayida farkli sektdre ait mallarin bir araya
getirilmesi hizmetleri” tescile uygun olarak kabul edilmesine ragmen, “belirli bir sektor, mal veya mal
grubunun belirtildigi hizmet tanimlar1” tescil edilebilir nitelikte bulunmamistir.



Bununla birlikte, piyasa kosullari, buna paralel olarak gelisen marka sahipleri ve marka vekillerinin
goris ve oOnerileri, ATAD’In yukarida belirtilen Praktiker Karari ve Avrupa Birli§i uygulamalari
dikkate alinarak Enstitintn ilgili uygulamasinin yeniden degerlendirilmesi ihtiyact dogmustur.
Yapilan degerlendirme sonucunda, “gok sayida sektdre ait mallarin bir araya getirilerek
sunulmasi”’ndan olusan mevcut uygulamanin yani sira sektér, mal ya da mal grubu belirtmek suretiyle
“bir veya birkac sekttre ait mallarin bir araya getirilmesi hizmetlerinin’ de tescil edilebilir nitelikte
oldugu kabul edilmis ve hizmetlerin bu sekilde ifade edildigi marka basvurularinin kabul edilmesi
karari alinmstir.

Bu cercevede BIK/TPE:2007/2 sayih Tebligin ek listesinde 35 inci sinifin 6 nci paragrafinda yer alan
hizmet grubu;

Musterilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve satin almasi icin *“...” * bir araya getirilerek
sunulmasi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satis magdazalari, elektronik ortamlar,
kataloglar ve benzeri diger yontemler ile saglanabilir).

* Bu boliimde hizmetin gerceklestirilecegi mal, mal grubu ya da sektor adini belirtiniz. Hizmetin
mal ve sektdrlerin tamamini kapsamasi durumunda “cesitli mallarin ifadesini kullaniniz. seklinde
degistirilmistir. Bu paragrafin “...” b&limiinde hizmetin gerceklestirilece§i mal, mal grubu ya da
sektor adinin belirtilmesi, ilgili hizmetin, mal ve sektérlerin tamamini kapsamasi durumunda ise
“cesitli mallarin” ifadesinin kullaniimasi gerekmektedir.

Enstitii tarafindan tesciline izin verilen ve “cok sayida sektdre ait mallarin bir araya getirilerek
sunulmasi”ni ifade eden;

(i)“Musterilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve satin almasi icin gesitli mallarin bir araya
getirilmesi hizmetleri” ile,

“sadece belirli bir sektére veya bazi sektdrlere ait mallarin bir araya getirilerek sunulmasi’ni ifade
eden 6rnegin;

(if) “Musterilerin mallari elverigli bir sekilde gormesi ve satin almasi igin ‘tekstil’ sekttrlne ait
mallarin bir araya getirilmesi hizmetleri”

ayni ya da ayni tiirden olmayan hizmetler olarak de@erlendirilecektir.

Enstitll kabul ettigi bu yeni uygulama ile érnegin “Musterilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve
satin almasi igin ‘tekstil’ sektorline ait mallarin bir araya getirilmesi hizmetlerinin tesciline de izin
verecektir. Kabul edilen bu yeni uygulamaya gore, cok sayida farkl sektdre ait mallarin bir araya
getirilerek sunuldugu blyik ya da kiglk olgekli perakende magazalarinin sundugu hizmetler ile
sadece belirli bir sektére veya birkag sektdre ait mallarin (6rnegin tekstil; veya parfiimeri; veya
kirtasiye) bir araya getirilerek sunuldugu biyiik ya da kiiciik 6lcekli perakende magazalarinin sundugu
hizmetler 556 sayil KHK'nin 7/1(b) maddesi anlaminda ayni tlrden hizmetler olarak
degerlendirilmeyecekdir.

Bununla birlikte, 556 Sayili KHK'nin 8 inci maddesi cercevesinde, cesitli gerekcelerle markalar ile
mal ve/veya hizmetler arasinda iliskilendirilme ihtimali bulundugu iddialariyla yapilacak itirazlarin
degerlendirilmesinde her olayin kendi &zel kosullari dikkate alinacaktir.

“Praktiker” kararinda ve ilgili OHIM Baskanlik Genelgesinde ¢alisma konusu hizmetlere iligkin olarak
mal, mal grubu ya da sektor adi icermeyen ifadelerin kabul edilmemesi gerektigi ifade edilmekle
birlikte, mevcut OHIM uygulamalarinda mal, mal grubu ya da sektér adi belirtilmeden yapilan
basvurularin kabul edilmekte oldugu, ayrica bu uygulamanin uluslar arasi basvurular igin WIPO



tarafindan da benimsendigi, bu sekilde diizenlenmis ¢ok sayida uluslar arasi basvuru igin Glkemizin de
belirlendi§i gorilmektedir. Uluslar arasi uygulamalarla uyum ve ulusal marka basvurulari ile
uluslararasi yolla yapilan marka basvurularina esit muamele saglanmasi Enstitiniin bu alandaki
calismasinin  6nemli hedeflerinden oldugu hususu dikkate alindiginda, OHIM ve WIPO
uygulamalarina paralel olarak, mal, mal grubu ya da sektor adi belirtilmeden yapilan basvurularin
tescile uygun kabul edildigi mevcut uygulamanin da muhafazasi gerekli gorilmistir. (OHIM
uygulamalari igin bkz. OHIM inceleme Kilavuzu - Béliim M - Uluslararasi Markalar s. 26).

4. Tescile Uygun Olmayan Tanimlamalar

Ticari hayatin dogal bir sonucu olarak her isletme tarafindan zorunlu bir sekilde gergeklestirilen, “satis
hizmetlerine dogrudan atif yapan”, acik bir sekilde mal ya da sektdre degil sinif numarasina atifta
bulunan:

« Satis hizmetleri

* Perakende satis hizmetleri

* (Mal grubu veya sektor) “...” perakende satisI hizmetleri

« 9 ve 11. siniflara dahil mallarin perakendeciligi hizmetleri

 Tm mallarin perakendeciligi hizmetleri

o Mausterilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve satin almasi icin 24 ve 25. siniflara dahil
mallarin bir araya getirilerek hipermarketlerde sunulmasi hizmetleri

seklindeki ifadeler, yeteri derecede belirli, acik ve anlasilir olmadigi igin tescile uygun
bulunmamaktadir.

5. 556 Sayili KHK, Madde 7/1(b) Acisindan Ayni Tur Hizmet Degerlendirmesi

A§aé|da yver alan dederlendirmeler 19 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanan
BIK/TPE: 2007/2 sayili Tebligin yurdrlik tarihinden itibaren yapilan basvurular bakimindan

uygulanacaktir.

Calisma konusu hizmetlerle ilgili olarak 556 Sayili KHK, madde 7/1(b) kapsaminda yapilacak
inceleme, hizmetin niteligi ve ifade edilis tarzi itibariyla yarattigi genel izlenim dikkate alinarak
asagidaki belirtilen genel ilkeler cercevesinde yapilacaktir:

(i) Mallarin, mal gruplarinin ya da sektorlerin belirtilmedigi ifadeler ile mallarin, mal gruplarinin,
sektorlerin belirtildigi ifadeler; ilke olarak birbirleri ile ayni ya da ayni tiirden hizmet olarak kabul
edilmeyecektir.

(ii) Ayni ya da ayirt edilemeyecek derecede benzer marka basvurularinda, ayni tiirden veya benzer
mal, mal grubu ya da sektdr adi ile ifade edilen hizmetler ayni tirden hizmet olarak kabul edilecektir.
(iii) Ayni ya da ayirt edilemeyecek derecede benzer marka basvurularinda, birbirinden tamamen farkli
mal, mal grubu ya da sektdr adi ile ifade edilen hizmetler ayni ya da ayni tiirden hizmet olarak kabul
edilmeyecektir.

(iv) Mal, mal grubu ya da sekt6r adi belirtilmesine ragmen, kapsami ve yarattigi izlenim itibariyla cok
sayida sektore ait mallarin bir araya getirilmesi hizmetine esdeger nitelikte ““genel kapsamli” bir
algilama yaratan hizmetler, ¢ok sayida sektdre ait mallarin bir araya getirilmesi hizmetleri ile ayni
tirden hizmet olarak kabul edilecektir.

6. Onceki Markalarin Durumu

19 Ekim 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayimlanan BIK/TPE: 2007/2 sayili Tebligin yirirlik
tarihinden o6nce tescil edilen veya tescil icin basvuruda bulunulan markalarin kapsaminda yer
alan, “Musterilerin mallari elverisli bir sekilde gbérmesi ve satin almasi icin ¢esitli mallarin
bir araya getirilmesi hizmetleri’’, 35 inci sinif kapsaminda farkli tirden mal, mal grubu ya da
sektor belirtilerek ifade edilen mallarin bir araya getirilerek sunulmasi_hizmetleriyle de ayni
tur olarak degerlendirilecektir.




Daha 6nceden “Musterilerin mallari elverisli bir sekilde gérmesi ve satin almasi igin cesitli mallarin
bir araya getirilmesi hizmetleri” seklinde 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
degistirilmesi yonundeki talepler her ne islem adi altinda olursa olsun kabul edilmeyecektir.

7. Hizmet Sunum Yontemindeki Farkliliklar

ilgili hizmetlerin perakende satis magazalari, toptan satis magazalari, internet tizerinden elektronik
satis ortamlari, telefonla satis yontemleri, katalog tizerinden satis yontemleri gibi farkl yontem ve
araclarla sunulmasi mimkin olup, bu tir farkliliklar hizmetin asil niteligini degistirmez. Bu nedenle,
mallarin bir araya getirilerek sunulmasi yontemindeki farkliliklar, ayni tir hizmetin belirlenmesine
esas olan degerlendirme ilkelerini etkilemeyecektir.



