Webinar Notlar: Fikri Millkiyet Hukuku ABAD Karar incelemesi — Il
Lionel Andrés Messi Cuccittini v. EUIPO — J.M. — E.V. e hijos, SRL (C-449/18 P)

Gildeniz Dogan Alkan: Herkese merhaba! Ben Av. Gildeniz Dogan Alkan. Biromuzun Fikri Mulkiyet
¢alisma grubundan sorumlu ortak avukatlardanim. Bugin U¢uncusini gergeklestirecegimiz Fikri Mulkiyet
Hukuku — Avrupa Birligi Adalet Divani (“ABAD”) Karar inceleme webinarimiza hepiniz hog geldiniz.

Moderatérligini ylritecegim webinarimizin konusmacilari Av. irem Girenes Yiicesoy.
irem Girenes Yiicesoy: Herkese merhabalar!

Guldeniz Dogan Alkan: Ve Av. Merve Cimen Sevine.

Merve Cimen Sevine: Merhaba, hog geldiniz.

Guldeniz Dogan Alkan: Her iki arkadasimizla uzun yillardir biromuzda Fikri Mulkiyet Hukuku ve agirlikh
olarak Marka ve Tasarim Hukuku alaninda birlikte ¢alisiyoruz. Ayrica burada ylizinu gérmediginiz ama
webinarin arastirma ve hazirlik bélimiinde bize ¢cok yardim eden stajyer avukat arkadaslarimizdan Tugge
Kugukali’'ye de katkilar icin tesekkir ederiz.

Bu seriye ait daha dnceki webinarlarimizda da bahsedilmisti; kisaca hatirlatmak gerekirse, Avrupa Birlidi
Adalet Divani Avrupa Birligi (“AB”) hukukuna yon veren ve hukukun birlik Ulkelerinde uyumlu olarak
uygulanmasina katki saglayan bir mahkeme. ABAD kararlari uygulamada mahkemelerimiz tarafindan da
dikkate aliniyor, uygulamacilar tarafindan da yakindan takip ediliyor. Bu ¢ercevede, Divan kararlarinin
Ulkemizde anlasiimasi, tartisiimasi ve uygulamaya aktariimasinin, hukukumuzun gelisimi bakimindan
blyldk 6nem tasidigini diistintyoruz.

Oncelikle, webinarimiza konu olan kararin ortaya ¢ikisina bir bakalhim:

Messinin marka tescil miicadelesi Lionel Messi'nin adi marka
oluyor!

Barcelona'dan once ayrilma karar alan sonra ise 1 y1lhik sozlesmesi
nedeniyle ve Katalan ekibinin bonservis talep etmesi lizerine
takimda kalan Lionel Messi'nin adi marka oluyor. iste detaylar...
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! Son Medya, (2020, Ekim 31), Messi’nin marka tescil miicadelesi. sonmedya.com.tr/haber/messinin-marka-tescil-mucadelesi-
122543.html Son Erigim Tarihi: 17.02.2021

2 Sabah, (2020, 17 Eyliil), Lionel Messi’nin adi marka oluyor! sabah.com.tr/spor/futbol/2020/09/17/lionel-messinin-adi-marka-oluyor
Son Erisim Tarihi: 17.02.2021
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AB mahkemesinden Messi karari
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Avrupa Adalet Divani, ispanya ekibi Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu
Lionel Messi'nin, adini marka olarak tescil edebilecegine karar verdi.

3

Evet, konuya iliskin haberler basina ve mansgetlere bdyle yansimigti. Simdi bu sirecin nasil gelistigini ve
hukuki arka plani gelin sizlerle birlikte gorelim.

irem, sen bize ABAD’In farkli fonksiyonlarini ve bugiin tartisacagimiz kararin hangi kategoride yer aldigini
aciklar misin kisaca?

irem Girenes Yiicesoy: Giildeniz Hanim; bugiine kadar gerceklestirdigimiz ABAD kararlarina iliskin her iki
webinarimiza konu karar, ABAD’in AB hukuk kurallar ile ilgili verdigi yorum kararlarina iligkindi. S6z konusu
kararlardan farkh olarak, buginki webinarimizda ABAD’in Avrupa Birligi Fikri Mulkiyet Ofisi'nin (“EUIPQO”)
bir kararina karsi Genel Mahkeme’de agilan davada temyiz mercii olarak verdigi karari isleyecegiz.

Guldeniz Dogan Alkan: Bu karar 2020’nin Eylul ayinda verildi ve fikri milkiyet camiasinda oldukca ses
getirdi. Merve, bildigim kadariyla kararin ingilizce versiyonu heniiz yok, peki siz bu kararla ilgili galisma
yaparken hangi kaynaklardan yararlandiniz?

Merve Cimen Sevine: Evet, kararin ingilizcesi heniiz yayinlanmadi ama biz kararin Fransizca versiyonunu
terciime ettik ve o sekilde karari inceledik. Ayrica ABAD’In internet sitesinde kararla ilgili yayinlanmis olan
ingilizce basin biiltenleri var, onlardan yararlandik. Kararla ilgili pek fazla Tirkge bir kaynak bulunmuyor,
hatta sizin de az 6nce bahsettiginiz haberlerden birinde “MASSI” markasi “MASSA” olarak yaziimig, haberi
hazirlayanlar da herhélde kararla ilgili dogru bilgiye ulagsmakta zorlanmislar.

Guldeniz Dogan Alkan: Evet Merve haklisin, ben de bile bile yanls okurken zorlandim. Webinar akisimiz
benim hazirladigim sorularla devam edecek ama sizler de asagidaki Q/A kismindan sorularinizi iletirseniz,
onlari da en son asamada cevaplandiracagiz. Simdi kararin esasina iligkin ilk sorumu sorarak webinarimiza
devam etmek istiyorum.

irem, bize karara konu olay ve EUIPO siirecini 6zetler misin?

irem Girenes Yiicesoy: Tabii Gilldeniz Hanim. ABAD'In kararina konu olay, 2011 yilinda kisaca Messi
olarak bildigimiz tinlii futbolcu Lionel Messi’nin, “MESSI” markasinin tescili icin EUIPO nezdinde bagvuru

8 Harriyet, (2020, 17 Eylil), AB Mahkemesinden Messi Karari, bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/ab-
mahkemesinden-messi-karari_1D1464343/ Son Erigim Tarihi: 17.02.2021

4 Sputnik News, (2020, 17 Eylil), Messi ‘Massa’davasini kazand: Adi artik marka olabilir,
tr.sputniknews.com/spor/202009171042866522-ab-mahkemesinden-messi-karari/ Son Erigsim Tarihi: 17.02.2021
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yapmasi ile bashyor. Basvuru; icerisinde kiyafetler, ayakkabilar ve spor ekipmanlari gibi mallarin da
bulundugu 9, 25 ve 28. siniflardaki mallar Gzerinde tescil edilmek isteniyor.

Bu basvuruya kars! bir ispanyol bisiklet sirketi tarafindan dnceki tarihli “MASSI” markalarina dayanilarak
karistiriima ihtimali gerekgesi ile itiraz edilmis. “MASSI” markalari da “MESSI” marka bagvurusunun tescil
edilmek istendigi 9, 25 ve 28. siniflarda tescilli. itiraza gerekge “MASSI” markalarindan biri 1996, en yenisi
ise 2003 yilinda basvurusu yapilmis olan markalar.

ITIRAZA GEREKCE DAVA KONUSU
MARKALAR BASVURU
000414086 sayill EUTM : '
MASSI
003436607 sayili EUTM M=SSi
010181154 sayil EUTM

Yani Messi’nin 1987 dogumlu oldugunu dikkate alirsak aslinda Messi heniiz 9 yasinda iken belki de sokakta
futbol oynuyorken “MASSI” markasi vardi diyebiliriz.

itiraz 6ncelikle EUIPO’nun itiraz Kurulu tarafindan incelenmis. 2013 yilinda itiraz Kurulu “MESSI” ile
“MASSI” markasi arasinda karistiriima ihtimali bulundugunu belirterek itirazin kabuliine ve “MESSI” marka
basvurusunun reddine karar vermis.

Messi’nin bu karara itiraz etmesi tzerine konu bu kez EUIPO’nun Temyiz Kurulu tarafindan incelenmis.
Temyiz Kurulu da 2014 yilinda yine markalar arasinda karistiriima ihtimali bulundugunu belirtmis ve Lionel
Messi’nin karara itirazinin reddine karar vermis.

Guldeniz Dogan Alkan: Sirecin devaminda; Genel Mahkeme ve ABAD, EUIPO kararindan farkl yénde
mi karar vermis peki?

Merve Cimen Sevine: Evet Guldeniz Hanim, farkli yonde karar vermisler.

Messi, Temyiz Kurulu’nun kararinin iptali icin Genel Mahkeme’de dava a¢cmis. Genel Mahkeme 2018
yilinda, diinyaca unli bir futbolcu olan Messi’nin sahip oldugu inii dikkate alarak “MESSI” ve “MASSI”
markalari arasinda karistiriima ihtimali bulunmadigini belirtmis ve EUIPO’nun kararini iptal etmis.

Mahkeme’nin bu kararina karsi EUIPO ve “MASSI” markasinin sahibi olan sirket temyiz basvurusunda
bulunmus ve konu bu sekilde ABAD’In dniine gelmis. ABAD, 17 Eylul 2020 tarihli kararinda Genel
Mahkeme’nin kararinin dogru oldugunu belirtmis ve temyiz basvurularinin reddine karar vermis. Boylece
“MESSI” markasinin tescil edilmesinin 6nii aciimis.

Bu arada iremcim, Messi aslinda 5 yasinda futbola baglamis ve 8 yasindayken de bir sehir takiminda
oynuyormus. Hani adam olacak ¢ocuk kugukliginden belli olur derler herhalde burada da ¢yle olmus.

Guldeniz Dogan Alkan: Gercekten de dyle olmus Merve, atasdzleri bosuna sdylenmemis. Peki, somut
olayda karigtiriima ihtimali bakimindan EUIPO ne tiir degerlendirmeler yapmis kararinda?



irem Girenes Yiicesoy: EUIPO itirazi incelerken aslinda her uyusmaziikta oldugu gibi markalarin ve
mallarin benzerligine bakmis.

ITIRAZA GEREKCE DAVA KONUSU
MARKALAR BASVURU
000414086 sayill EUTM : '
MASSI
003436607 sayili EUTM M=SSi
010181154 sayii EUTM

Gorsellerinden de gérebileceginiz Uizere, Messi’nin tescil ettirmek istedigi marka “MESSI” kelimesi ve
figuratif bir M harfinden olusan bir marka. itiraz sahibinin “MASSI” markasi da herhangi bir sekil unsuru
barindirmayan bir kelime markasi. EUIPO bu markalarin esas unsurlarinin “MESSI” ve “MASSI” kelimeleri
oldugunu, bu kelimelerin de goérsel ve isitsel olarak neredeyse ayni oldugunu belirtmis.

EUIPO kavramsal agidan yaptigi incelemede “MESSI” ve “MASSI” markalarinin birlik tlkelerinde yer alan
tim tiketiciler nezdinde ortak bir anlami bulunmadigini ve farkh dillerde farkli gagrisimlar yaratabilecegini
belirtmis. Lionel Messi’nin Unlu bir futbolcu olmasindan kaynaklanabilecek bir kavramsal farkliigin ise ilgili
tlketici kesiminin yalnizca bir kismi yani burada -sadece futbolla veya genel olarak sporla ilgilenen kismi-
tarafindan algilanabilecegini belirtmis. Bir bitln olarak yaptigi inceleme sonucunda da markalar arasinda
karistiriima ihtimali bulundugu sonucuna ulasmis.

Guldeniz Dogan Alkan: ABAD’In bu kararindaki karistiriima ihtimali ile ilgili agiklamalari, diger
kararlarindaki agiklamalarindan daha farkli 6neme sahip. Bize bunu biraz acar misin Merve?

Merve Cimen Sevine: Evet Gildeniz Hanim, Genel Mahkeme’nin ve ABAD'In bu kararda 6zellikle de
kavramsal farkliik bakimindan énemli degerlendirmeleri olmus.

Genel Mahkeme oncelikle, EUIPO kararinda oldugu gibi Messi’nin marka basvurusunun, “MASS/”
markasina gorsel ve isitsel olarak benzer oldugunu belirtmis. Ama kavramsal agisindan EUIPO’nun tam
tersi yonde karar vermis. Mahkeme Messi’nin, herkesin televizyonda gorebilecegi, sirekli hakkinda
konusulan, ¢ok taninmig, kamuya mal olmus bir kisi oldugunu sdylemis. Dolayisiyla, ilgili tiketici kesiminin
yalnizca bir kisminin degil; énemli bir kisminin “MESSI” markasini, futbolcu Messi ile iligkilendirecegini
belirtmis.

Bu iliskilendirme nedeniyle de kavramsal farkliligin olusacagini, bu farkhligin da gorsel ve isitsel benzerligi
etkisizlestirecegini sdylemis. Dolayisiyla markalar arasinda karistiriima ihtimali bulunmadigi sonucuna
varmis.

Tabii burada aslinda Mahkeme futbolcu Messi'yi bilmeyen tiiketicilerin de olabilecegini degerlendirmis. Ama
markalarin kapsaminda spor ekipmanlarinin ve giysilerin de yer aldigini dikkate alarak, 6zellikle bu mallarin
tuketicileri tarafindan, futbolcu Messi’nin bilinmemesi gibi bir durumun ¢ok da mimkin olmadigini séylemis.



Bu arada aslinda itiraz stirecinde Messi, sahip oldugunu Un ileri siirerek karistiriima ihtimali olmaz demis
ama bu iddiasini destekleyecek bir delil sunmamig, buna ragmen Genel Mahkeme, bu yonde bir delil
olmamasina ragmen Messi'nin diinyaca Unla bir kisi olmasini kendiliginden dikkate almis.

Hatta bu konuyla ilgili ABAD, karistiriima ihtimali incelemesinde nasil ki 6nceki tarihli markanin Gini dikkate
aliniyorsa, kendi adini marka olarak tescil ettirmek isteyen Kisilerin de olasi Uniiniin dikkate alinacagini
soylemis. Cunkd bu kiginin Und, tuketicilerin o markayla ilgili algisina etki edecektir demis.

Yani sonu¢ olarak Messi karari; hangi durumlarda kavramsal farklilik olusabilir, 6zellikle kisi isimleri
bakimindan bu durum karistiriima ihtimaline nasil etki eder, onu gdrebilecegimiz 6rnek bir karar oldu.

Gildeniz Dogan Alkan: Gercekten enteresan bir karar. Ama bildigim kadariyla kisi isimleri ile ilgili
kavramsal farkhlik konseptinin tartisildigi ilk ABAD karari Messi karari degil. Bizi izleyenlere ABAD’in bu
konuya iliskin ge¢gmis kararlarindan bazi érnekleri hatirlatir misin Merve?

Merve Cimen Sevine: Evet, ABAD'In Kisi isimleri ile ilgili bagka kararlari da var. Bu konuda ABAD’In en
bilinen kararlarindan biri de 2006 tarihli Picasso karari.

ONCEKI TARIHLI MARKA SONRAKI MARKA

BASVURUSU

PICASSO PICARO
000614867 sayill EUTM 000927764 sayili EUTM

Bu karara konu olayda, bir sirket “PICARO” markasinin 12. sinifta “tasitlar’ Uzerinde tescili icin marka
basvurusunda bulunmus. Bu marka basvurusuna Unli ressam Pablo Picasso’nun mirasgilari, yine 12.
sinifta tescilli “PICASSO” markasina dayanarak, karistirilma ihtimali gerekgesiyle itiraz etmis. itirazin reddi
Uzerine, konu dnce Genel Mahkemeye ardindan da ABAD’in 6niine gelmis.

Mahkeme bu kararinda markalar arasinda gdrsel ve isitsel agidan disik derecede benzerlik oldugunu,
kavramsal agidan da markalarin farkh oldugunu sdylemis. Kavramsal bakimdan, “PICASSO” markasinin
ilgili tlketici kesimi tarafindan Unli ressam Pablo Picasso’nun ismi olarak algilanacagini belirtmis ve bu
nedenle karistiriima ihtimali bulunmadidi sonucuna varmis.

Mahkeme bu kararinda kavramsal farklilik ile ilgili genel bir agiklama da yapmis. Buna gore, kavramsal
farkliigin, bazi durumlarda, markalar arasindaki isitsel ve gorsel benzerlikleri etkisiz kilabilecegini belirtmis
ve bunun i¢in, markalardan birinin ilgili kesim tarafindan dogrudan algilanabilecek acik ve belirli bir
anlaminin olmasi gerektigini sGylemis.

Genel Mahkeme’nin bu agiklamalari ABAD tarafindan da kabul edilmis ve Picasso’nun mirascilarinin temyiz
basvurusu reddedilmis.



Dolayisiyla Picasso karari 6nemli bir karar. Hatta Messi kararinda, Genel Mahkeme Picasso kararini emsal
karar olarak uygulamis. Ama “MASSI” markasinin sahibi sirket, temyiz basvurusunda bulunurken Genel
Mahkeme’nin Picasso kararini yanlis yorumladigini ileri sirmis. Cunkd hatirlarsaniz Picasso kararinda
anlt bir kigiyi akla getiren marka, dnceki tarihli marka ama Messi kararinda sonraki tarihli marka Unla bir
kisiyi akla getiriyor. Ama ABAD bu konuda; markalarin agik ve belirli bir anlama sahip olup olduguna iligkin
inceleme, hem 6nceki markaya hem de sonraki markaya iliskin olabilir demis. Dolayisiyla Messi davasinda
Picasso kararinin bir emsal olarak uygulanabilecedini belirtmis.

Guldeniz Dogan Alkan: Picasso diinya sanat tarihine mal olmus ve gergekten ilging bir 6rnek, peki baska
ornekler var mi? Taninmis kisilerin isimleriyle ilgili baska emsaller bulabildin mi?

Merve Cimen Sevine: Evet, yine bir kiginin sahip oldugu tniin kavramsal farklilik incelemesinde dikkate
alindigi hatta Messi kararina da oldukca benzeyen 2010 tarihli bir ABAD karari var.

ONCEKI TARIHLI MARKALAR  SONRAKIi MARKA BASVURUSU

BECKER ONLINE PRO
1823228 sayill EUTM BARBARA BECKER

BECKER 002939072 sayih EUTM

1944578 sayill EUTM

Bu kararda, Alman asilli Amerikali tasarimci ve oyuncu Barbara Becker, kendi isminin ve soy isminin yani
“‘BARBARA BECKER” markasinin 9. sinifta tescili icin marka basvurusunda bulunmus. Bu bagvuruya karsi
onceki tarihli “BECKER ONLINE PRO” ve “BECKER” markalarina dayanilarak itiraz edilmis. itiraz EUIPO
tarafindan reddedilmis, Genel Mahkeme tarafindan bu karar bozulmus ve en son konu ABAD’Iin 6niine
gelmis.

ABAD yaptidi incelemede, soyadin ada gére daha ayirt edici bir unsur oldugu ve Becker soyadinin da
aslinda ¢ok yaygin bir soyadi oldugunu belirtmis. Ama yine de adini ve soyadini birlikte tescil ettirmek
isteyen kisiler bakimindan, o kisinin bilinen bir kisi olup olmadiginin da kanstirima ihtimali
degerlendirmesinde dikkate alinmasi gerektigini, ¢linkll bu durumun o markanin ilgili kesim nezdinde
algisini etkileyecegini belirtmis.

Dolayisiyla ABAD, Barbara Becker'in Unll bir kisi olmasi dahil tim faktorlerin incelemede dikkate alinmasi
gerektigini sdylemis ve Genel Mahkeme’nin kararini iptal ederek, dosyayr Mahkeme'’ye geri géndermis.

Toparlamak gerekirse, ABAD’In Picasso ve Becker kararlarindan aslinda sunu anliyoruz: Markalardan biri
Unli bir kisiyi akla getiriyorsa, kavramsal farkhlik ortaya c¢ikar ve karistirlma ihtimali incelemesinde bu
durum dikkate alnir.

Giildeniz Dogan Alkan: irem, seni unutmadim biraz sonra sana Tirk hukukunda olayimiza uyan emsalleri
soracagim, sen onlari kafanda toparlarken Merve'ye son bir sorum daha var ama. Bu emsallerden



gercekten kavramsal farklihgin karistiriima ihtimalini bertaraf ettigini anliyoruz. Bu her zaman bdyle midir
Merve? Yoksa aksi yonde kararlar da var mi?

Merve Cimen Sevine: Gildeniz Hanim, kavramsal farklilik her zaman karigtiriima ihtimali olugsmasini
engeller seklinde bir genelleme yapmamak gerekir. ABAD’In; kavramsal farklilik olmasina ragmen,
karistiriima intimalinin bulundugu sonucuna vardigi pek ¢ok karari var. Ozellikle marka, kisi ismi degilse bu
yonde kararlara rastliyoruz. Hatta Messi kararindan 6 ay once verilen Black Label karari var ve bu
durumlara bir 6rnek.

ONCEKI TARIHLI MARKA SONRAKI MARKA BASVURUSU

IR No: 1079410 013576616 sayih EUTM

Bu kararda ABAD gordigimaz iki markanin kavramsal olarak farkl oldugunu belirtmis ama buna ragmen,
bu iki marka arasinda karistiriima ihtimali vardir demis.

Hatta ABAD bu kararinda kavramsal farklilik nedeniyle karistiriima ihtimalinin olusmayacagi durumlarin,
istisnai bazi durumlar oldugu belirtilmis. Messi karari da bu karardan kisa bir stire sonra verildigi i¢in aslinda
bu kararda bahsedilen istisnai durumlardan birinin Messi kararindaki durum oldugu yorumunu yapabiliriz.

Giildeniz Dogan Alkan: irem, simdiye kadar AB hukuku emsallerine goz attik. Peki, bizim hukukumuzda
Unlu kisilerin ismiyle ilgili kavramsal farkhligi vurgulayan herhangi bir ictihada rastladin mi?

irem Girenes Yiicesoy: Giildeniz Hanim: tabii ki kavramsal farklilik, bizim tilkemizde de karistirilma ihtimali
incelemesinde dikkate alinan bir konu. Ama sadece kavramsal farkliliktan dolayi, karistiriima ihtimalinin
olugsmayacagdi sonucuna varilan ve ayni zamanda kisi ismi ile ilgili olan emsaller olduk¢a az sayida.

Aragtirmalarimiz sirasinda buldugumuz emsallerden biri, TURKPATENT'in bir marka basvurusuna
yapilmig olan itiraza iliskin verdigi karara karsi agilmis bir karar iptal davasi.

Dava konusu uyusmazlikta, taninmis bir moda tasarimcisi olan Dorothee Schumacher, isim ve soy
isminden olugan “DOROTHEE SCHUMACHER” markasi icin TURKPATENT nezdinde bir bagvuru yapmis.



ONCEKI TARIHLI MARKA SONRAKiI MARKA BASVURUSU

DOROTHEE
Schumacher SCHUMACHER

'y

Basvuru No: 97/019231 Basvuru No: 2015/54990

Bu basvuruya karsi énceki tarihli “SCHUMACHER” markasina dayanilarak itiraz ediimis. TURKPATENT,
bu markalar arasinda karistiriima ihtimali bulundugunu belirterek itirazin kismen kabullne karar vermis.

Konu ilk derece mahkemesinin énune geldiginde, mahkeme tipki ABAD’In Messi kararinda oldugu gibi
sonraki tarihli “DOROTHEE SCHUMACHER” marka bagvurusunun ¢ok taninmis bir moda tasarimcisi olan
Dorothee Schumacher’i isaret ettigini ve hangi mal ve hizmetle ilgili kullanilirsa kullanilsin, ytksek bir ayirt
edicilik tagidigini belirtmis. Dolayisiyla ortalama tuketicilerin, “DOROTHEE SCHUMACHER” markasinin,
onceki tarihli “SCHUMACHER” markasindan farkh bir marka oldugunu algilayabilecedi ve markalari
karistirmayacagi sonucuna variimis. Yargilama sonucunda, davayi kabul ederek TURKPATENT kararinin
iptaline karar vermis.

ilk derece mahkemesinin bu karari ayni zamanda istinaf ve temyiz incelemesinden de gecerek kesinlesmis.

Bu karar diginda dogrudan kisi ismi ile ilgili olmasa da kavramsal farklilik bakimindan dikkat ¢ekici oldugunu
diistindigimiiz, 2007 tarihli bir TURKPATENT karari var.

ONCEKIi TARIHLI MARKA ‘ SONRAKi MARKA BASVURUSU

Fe==mRg | keppanri

Bagvuru No: 97/008016 Basvuru No: 2005/39632




Bu karara konu olayda, bir Tirk tekstil firmasi tarafindan diinyaca tinlii Ferrari girketinin “FERRARI” kelimesi
icin yaptigi marka bagvurusuna itiraz edilmis. Turk firmasi, bu itirazda dnceki tarihli “FERRARO” markasina
dayanmis ve “FERRARI” marka basvurusunun “FERRARO” markasina karistiriima ihtimali yarattigini iddia
etmis.

Buradaki “FERRARI” marka bagvurusu bu arada yalnizca otomobil tiriin ve hizmetlerini degil, ayni zamanda
onceki tarihli “FERRARO” markasinin tescilli oldugu tekstil ve giyim trinleri ile ilgili mallari da kapsiyor.

Kurum burada itiraza dayanak “FERRARQO” markasi ile “FERRARI” marka bagsvurusunun benzer olmadigini
ve bu markalar arasinda karigtirima ihtimali bulunmadigini belirtmis ve Turk firmasi tarafindan yapilan
itirazi reddetmis.

Simdi bu kararda acik¢a belirtiimemis olsa da; biz burada, ABAD’In Messi kararindaki ayni prensibin
uygulandigini ve sonraki tarihli “FERRARI” markasinin yilksek seviyedeki taninmigh@i nedeniyle, bu
markanin kavramsal olarak onceki tarihli “FERRARO” markasindan farklilastigi ve markalar arasinda
karistiriima ihtimali bulunmadigi kanaatine ulagildigini dustinlyoruz. Yani TURKPATENT bu kararinda
karistiriima ihtimali degerlendirmesi yaparken sonraki tarihli markanin taninmighginin kavramsal farkliliga
olan etkisini dikkate almig ve markalar benzer degildir demis.

Giildeniz Dogan Alkan: irem, bu anlattigin kararlara konu markalar yabanci markalar. Peki, tinlii bir Turk
kisinin adiyla ilgili marka ihtilafi kararina rastladin mi?

irem Girenes Yiicesoy: Gildeniz Hanim, evet rastladik; ama genel olarak bu kararlarin tam aksi yénde
yani kavramsal farklihdin dikkate alinmadidi kararlara rastladik.

Bunlardan biri, Glkemizde gurmelidi ile cok taninan Vedat Milor tarafindan yapilan marka basvurusunailigkin
bir karar. Vedat Milor, yiyecek ve icecek urlinlerine yonelik olarak, 2012 yilinda, yalnizca soy isminden
olusan “MILOR” markasi icin bir bagvuruda bulunmus.

“MILOR” marka basvurusu, 1997 yilinda basvurusu yapilan ve 2001 yilinda 30. siniftaki sekerlemeler ve
cikolatalar tizerinde tescil edilen “MiLO” markasi ile benzer oldugu gerekgesi ile benzer mallar bakimindan
kismen reddedilmis.

ONCEKIi TARIHLI MARKA SONRAKi MARKA BASVURUSU

milor

Basvuru No: 97/014298 Basvuru No: 2012/20265




Gérillecegi lizere bu kararda, ABAD'In s6z konusu Messi kararinin aksine, “MiLOR” markasinin kavramsal
olarak unli kisi Vedat Milor’'u ¢agristirma olasiliginin tzerinde hi¢ durulmamis ve dogrudan klasik bir
benzerlik incelemesi yapilarak markalar arasinda karistiriima ihtimali oldugu kanaatine variimis.

Ancak tabii ki burada Vedat Milor'un 2012 yilindaki bilinirlik diizeyini de g6z dniinde bulundurmak gerekir.
Belki Sayin Milor ayni basvuruyu bugiin yapsa farkl bir sonug¢ olusabilirdi diye distntyorum.

Giildeniz Dogan Alkan: O zaman, buldugun tiim bu kararlar 1s1§inda sana sunu sormak istiyorum irem.
Soyle bir senaryo disinelim: Messi gibi Unli bir kisi ismini Glkemizde marka olarak tescil ettirmek istiyor;
ancak basvurusuna onceki tarihli benzer bir markaya dayal itiraz yapiliyor. Bu durumda sence bizim
Ulkemizde nasil bir sonug ortaya ¢ikar?

irem Girenes Yiicesoy: Az énce belirttigim kararlardan da anlagilacagi lizere, aslinda bu konuda yerlesmis
bir uygulama mevcut degil, dolayisiyla da kesin bir kanaatte bulunmak ¢ok zor.

Ancak unlu bir kiginin, dogrudan isim ve soy ismini birlikte icerecek sekilde degil de tek bagina ismini veya
soy ismini iceren bir marka basvurusunda bulunmasi halinde; bu tir bir markaya gelecek itirazin kabul
edilebilecegini ve az 6nceki Milor érneginde oldugu gibi karistirilma ihtimali nedeniyle bagvurunun reddi
yoninde bir karar ¢ikabilecegini distniyorum.

Ama Unla kisinin, Dorothee Schumacher 6rnegindeki gibi isim ve soy ismini birlikte icerecek sekilde basvuru
yapmasi halinde, bu markanin dogrudan o Unli kisiyi cagristiracagi belirtilip kavramsal farkhlik olugtugu ve
karistiriima ihtimali bulunmadigi yoniinde bir sonug ortaya ¢ikabilir.

Bu arada Messi 6zelinde bir cevap vermem gerekirse maalesef TURKPATENT nezdinde “MESSI” ibaresini
iceren, hatta dogrudan isim ve soy isim olarak Lionel Messi seklinde tescil edilmis, Ug¢lncu kisilere ait
markalar var. Hatta bu markalarin en eskisi 2007 yilina kadar uzaniyor. Bu nedenle Lionel Messi'nin,
“MESSI” markasi icin tilkemizde dogrudan tescil almasi biraz zor gériiniiyor diyebiliriz.

Gildeniz Dogan Alkan: Eyvah irem! Messi llkemizde markasini tescil ettirmekte zorlanacak gibi
gorunuyor.

Messi kararini bir cimlede dzetlemeye calisirsak, “MESSI” ve “MASSI” gibi gorsel ve isitsel anlamda
ylUksek benzerlik tasiyan iki ibareden bir tanesi tiketicilerin aklina Unli bir kigiyi getiriyorsa, Divan
karistiriima ihtimali olmaz demis. Her ne kadar Ulkemizde bu karara iliskin ¢ok yayina rastlamasak da
yabanci kaynaklarda yer alan bircok yazi ve makaleyi arastirmaniz sirasinda okudugunuzu biliyorum. Bu
yazilarda bu kararla ilgili ne tir yorumlar yapilmis?

Merve Cimen Sevine: Glldeniz Hanim, Messi karariyla ilgili aslinda bircok yorum ve elestiri var. Bir kisim,
Messi gibi gercekten dinyaca Unli bir kisinin soyadini tescil ettirebilecedi sonucuna variimig olmasini
olumlu karsilamis. Ben de agikgasi bu tir kamuya mal olmus dinyaca UnlU kigilerin isimlerini veya soy
isimlerini tescil ettirebilmeleri gerektigini dusuniyorum. Bu tir markalar, hem o Unlu kisi icin hem de
gelecekte mirascilari igin ticari bakimindan da biyik énem tasiyor.

Ayrica Messi karari, kendi isimlerini tescil ettirmek isteyen Unli kisiler bakimindan kullanilabilecek, giincel
bir emsal karar oldu diyebiliriz. Hatta EUIPO suanda, Messi’ye ¢ok benzer bir itirazi inceliyor. Unlii Formula
1 pilotu Lewis Hamilton, kendi isminin ve soy isminin tescili icin marka basvurusunda bulunmus. Hamilton
markal saatlerin Ureticisi sirket de 6nceki tarihli “HAMILTON” markasina dayanarak bu basvuruya itiraz
etmis.

Messi karari, Lewis Hamilton tarafindan emsal karar olarak sunulmus. Hatta Lewis Hamilton’in avukati,
Lewis Hamilton’in diinyaca unlu bir sporcu olduguna dair olduk¢a fazla delil de sunduklarini belirtmis.
Hatirlarsaniz Messi kararinda, Messi'nin Und ile ilgili delil sunulmamisti, mahkeme bu durumu delil
olmamasina ragmen kendisi dikkate almisti ama burada Lewis Hamilton’in tintyle ilgili delil de sunulmus.
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itiraz hentiiz sonuglanamadi ama ben Lewis Hamilton’in sundugu deliller de dikkate alinarak, onun lehine
bir karar cikabilecegini dugtundyorum. Yani burada EUIPO, Lewis Hamilton'in Unini dikkate alarak
kavramsal farkllik vardir ve kanistirlma ihtimali ortaya ¢ikmaz seklinde bir sonuca varabilir diye
dastndyorum.

irem Girenes Yiicesoy: Merve, kararin olumlu yansimalarini anlatti ama kararin elestirilen yanlari da var.
Ben de onlara kisaca deginmek isterim.

e Bu elestirilerden en 6nemlisi Messi’nin kisi olarak Gnuin destekleyen herhangi bir delil sunulmamig
olmasi. Az 6nce Merve'nin de belirttigi tGzere; Genel Mahkeme kararinda futbolcu Messi’nin
taninmishdi, buna yonelik bir delil olmamasina ragmen resen dikkate alinmis. ABAD da kararinda;
Messi’'nin Gnindn bilinen bir durum oldugunu yani herkes tarafindan bilinebilecek, her kaynaktan
ulasilabilecek bir durum oldugunu, o yiizden EUIPO’nun kavramsal bakimdan yaptidi incelemede
bunu dikkate almasi gerektigini belirtmis.

e Ancak elestirilerde bu durumun, ciddi bir belirsizlige yol actigi ve “bir kisiden ne zaman und ile ilgili
delil sunmasi istenecek?”, “ne zaman o kadar Unladur ki delil sunmasina gerek yok denecek?”
seklinde sorulari giindeme getirdigi belirtilmis.

Bu yonlyle karar oldukca tartigiliyor. Ama ABAD’In bu kararindan ve ©6nceki mesela Picasso
kararindan da anladigimiz kadariyla gercekten her kaynaktan ulasilabilecek derecede, dinyaca
Unla bir taninmishktan bahsediliyorsa bu durumda delil gerekmeyecegini anliyoruz.

e Gilldeniz Hanim, kararla ilgili tartisilan/elestirilen diger bir konu da su: ABADIn konuyla ilgili
yaklasimi. Aslinda isimlerini tescil ettirmek isteyen unli kigiler bakimindan karar olumlu gériintyor.
Ama bu kisiler kendi markalarina dayanarak tciincu kigilere itiraz ettiklerinde bu sefer bu durum
onlarin aleyhine olabilir. Nitekim Picasso kararinda da dyle olmus: Picasso markasi Unli ressam
Picasso’yu akla getirdigi icin markalar arasinda karistirilma ihtimali bulunmadidina karar verilmis
ve Picasso, “PICARO” markasinin tescilini dnleyememis.

Bu durumda mesela futbolcu Messi'nin markasinin 6nceki tarihli tescilli bir marka oldugunu
distnelim ve bir sirket de bu sefer “MASSI” markasinin tescili icin bagvuruda bulunsun. Messi,
“MASSI” marka basvurusuna itiraz ettiinde, Messi’'nin Unl dikkate alinarak, “burada kavramsal
farklihk vardir bu nedenle karistirilma ihtimali bulunmaz”’ denilecek gibi goértnlyor. Yani bu
durumda Messi, “MASSI” markasinin tescilini 6nleyemeyebilir. Tabii, bu bence sadece karistiriima
ihtimaline dayali bir itiraz bakimindan yapilabilecek bir yorum. Eger Messi, karistiriima ihtimaline
degil de taninmis markanin sulanmasina dayali bir itiraz yaparsa, belki o itiraz kabul edilebilir diye
distniyorum.

e Bunlar haricinde rastladigimiz bir baska elestiri de ABAD’in bu kararinin EUIPO Marka Kilavuzu ile
celismesi. Soyle ki, EUIPO Kilavuzu’'nda karistiriima ihtimali incelemesinde sonraki tarihli marka
basvurusunun tniinin dikkate alinmayacag: belirtiliyor. Ama burada bildiginiz tzere ABAD, sonraki
markanin atif yaptidi kisinin Gnuind yani futbolcu Messi'nin Gniind dikkate alarak bu karari vermis.
Dolayisiyla karar bu yonulyle de biraz elestiriliyor.

Giildeniz Dogan Alkan: Merve az énce kendi gériisiinii dile getirdi. irem, senin bu karar hakkindaki kisisel
gOrusunud de merak ediyorum.

irem Girenes Yiicesoy: Giildeniz Hanim, ben Merve’'nin aksine ABAD'In bu kararini biraz elestirenler
tarafindayim. Bence isim ve soy isimlerin marka olarak tescilinde diger markalardan farkh bir kriter
uygulanmamasi gerekiyor. Ayrica Lionel Messi henliz ¢cocukken - her ne kadar Merve ¢ok erken yasta
futbola basladigini belirtmis olsa da - henliz kimse tarafindan bilinmiyorken “MASSI” markasi, tescilli bir
markaydi. Hatta Lionel Messi'nin; “MASSI” markasinin kullaniimadigi gerekcesiyle iptali talebi ile agmis
oldugu davanin heniiz kesinlesmemekle birlikte ¢cok yakin bir zamanda, 2021’in Ocak ayinda saniyorum,
reddine karar verilmis. Bence burada, markasini uzun yillar 6nce tescil ettirmis ve fillen de kullanmakta olan
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itiraz sahibi girketin, “MASSI” markasindan dodan haklarini tGglnci kisilere karsi kullanmasi hakkina
sinirlama getirilmis. ABAD’In bu sirketin markasal haklarini ¢cok da gézetmedigini disindyorum ve bu
nedenle de karari evet biraz elegtiriyorum.

Guldeniz Dogan Alkan: Webinarimizin akisi iginde unli kisilerden bahsettik. Unlii deyince, diinyanin dort
bir yanindan unli akla gelebilir tabii. Ozellikle sinema, mizik dedigimizde ilk akla gelen Amerika,
zannediyorum en ¢ok Unli ihrag eden Ulkelerden birisidir. Bu noktada biraz konumuzun disina ¢ikmis
oluyoruz ama Amerika’da unli kisilerin adiyla ilgili kavramsal farkliiga deginen herhangi bir karara tesadif
ettiniz mi arastirmanizda, merak ettim.

Merve Cimen Sevine: Gildeniz Hanim, Amerika’da Unlu kisilerle ilgili verilmis olan bazi kararlara rastladik
ama bunlarda ABAD’in Messi kararinin aksine karar verilmis.

ONCEKI TARIHLI MARKA SONRAKI MARKA BASVURUSU

KYLFEE |KYLIE JENNER

4166624 sayill USPTO markasi 4440690 sayill USPTO markasi

Ornegin dunya capinda bilinen bir model ve televizyon kisiligi olan Kylie Jenner, isim ve soy isminden
olusan “KYLIE JENNER” markasini EUIPO’'nun Amerika’'daki karsiligi olan Amerika Birlesik Devletleri
Patent ve Marka Ofisi (“‘USPTQO”) nezdinde, giyim Urtnleri Gzerinde tescil ettirmek istemis. Ama onceki
tarihli “KYLEE” markasi gerekge gosterilerek bir itiraz yapilmis ve bu itiraz Gizerine, “KYLIE JENNER” marka
basvurusunun reddine karar verilmis.

USPTO, burada “KYLIE JENNER” markasinin tnli bir model olan Kylie Jenner’i akla getirmesi durumunu
dikkate almadan, markalar arasindaki yuksek seviyedeki isitsel benzerlik tGizerinde durmus ve karistiriima
ihtimali bulundugu sonucuna varmis.

Burada ABAD’In Messi karari veya bizim Ulkemizdeki Dorothee Schumacher kararindaki prensip
benimsenmis olsaydi, Kylie Jenner markasinin dogrudan Unlu kisiyi cagristiracagi belirtilerek, kavramsal
farklilik nedeniyle karistiriima ihtimali bulunmadigi sdylenebilirdi ve bu sekilde de Kylie Jenner, markasini
tescil ettirebilirdi. Ama Amerika’da bu sekilde olmamis.

Dolayisiyla eger Messi Amerika’da bagvuru yapsaydi, pek de sansi olmayacakmis gibi gértintyor.

Guldeniz Dogan Alkan: Demek ki Messi’nin marka tescil micadelesi zorlu bir yol gercekten. Turkiye ve
Amerika’da zorlanacak, neyse ki Avrupa Birligi'nde siirecin sonunda ABAD nezdinde olumlu bir sonug elde
edebilmis.

Arkadaslar her ikinize de bitiin anlattiklariniz i¢in ¢ok tesekkir ediyorum.
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Giildeniz Dogan Alkan: Bir tane sorumuz var sanirrm. Onu okuyayim ben sizlere. ikinizden de cevap
almak isterim.

Yabanci bir dizide yan rol olan oyuncunun adi ile benzedigi belirtilen marka basvurumuza yapilan itiraz Tiirk
Patent ve Marka Kurumu tarafindan kismen kabul edildi. Dizi karakterinin adinin ayri bir tescili yok. Dizi
Amerika’da tescil edilmis. Bu karara itiraz ederken kavramsal farkliliktan yararlanilabilir mi? Ne
disundrsiniaz?

irem Girenes Yiicesoy: Bence ozellikle - tabii Messi kararina atif yapilarak - yararlanilabilir diye
disunuyorum. Sadece ¢ok fazla uUnlu degil diye anliyorum yan karakter yan rolde oynadigi i¢in. Ama yine
de bence Messi kararina - her ne kadar ¢ok fazla desteklemesem de- bu karara itirazda basvurulabilecegini
distniyorum.

Merve Cimen Sevine: Ben de kavramsal farklilik olusabilecegini distinlyorum. Ama aklima sdyle bir sey
geldi: Yan role iligkin bir telif hakkina dayanilarak itiraz edildiyse o noktada kavramsal farkhlik ise
yaramayabilir.

Giildeniz Dogan Alkan: Evet, ben de katiliyorum genel olarak bu yorumlara. Bir tane daha sorumuz var.
Onu da okuyayim.

Sizce Messi egittir Lionel Messi midir? Futbolcular genellikle soy isimleri ile anildigindan ve Messi belki de
diinyanin en bilinen futbolcusu oldugundan yanit evet olabilir ama éyle olsa da diger kigi isimleri bakimindan
belki de soy isimleri tek basina tek bir kigiye 6zgilenmeyebilir. Nasil ki Milor egittir Vedat Milor degilse,
Messi de egittir Lionel Messi degildir. Ne disiniyorsunuz bu konuda?

irem Girenes Yiicesoy: Aslinda Giildeniz Hanim, giris kisminda da belirttiginiz haber basliklarinda da
genelde hep Messi seklinde belirtilmisti. Yani Lionel Messi’den ziyade daha ¢ok soy ismi ile anildigini
g6rduk arastirmalarimiz sirasinda. Ben agikgasi Unli Kisi isimlerinin, isim ve soy isimleri ile birlikte bagvuru
yapildiginda tescil edilme olasiligini daha ytksek gériyorum. Nitekim Dorothee Schumacher de o sekilde
olmus. Ama Milor, soy ismi igin tek basina yaptigi basvuruda ayni basariyi elde edememis. Ama burada
gercekten de Lionel Messi 6zelinde - Merve burada daha ¢ok yorumda bulunacaktir eminim - ABAD’in
kararinda belirttigi tizere diinyaca Gnlii bir yilksek taninmishk s6z konusu. Ozellikle futbolcular daha ¢ok
soy isimleriyle aniliyor. Belki mag siralarinda spikerlerin o sekilde telaffuz etmesinden kaynaklaniyor olabilir.

Giildeniz Dogan Alkan: Evet, Merve senin yorumun var mi?
Merve Cimen Sevine: Ben Messi esittir Lionel Messi diyorum bir Messi taraftar olarak.
Giildeniz Dogan Alkan: Sen Messicisin.

Merve Cimen Sevine: Evet, ben Messiciyim biraz. Yani tabii ki burada suna katiliyorum: soy isimler tek
basina bir kisiye 6zglilenmeyebilir. Bu her zaman bdyle olmayacaktir ama bizim Messi olayimizda Messi'nin
surekli soy ismi ile bilinmesi ve gercekten diinyaca Unll - yani Messi'yi kime sorsak bilir seklinde - bir durum
oldugundan o yuzden bu kadar Unin oldugu durumlarda soyadinin da mutlaka o kisiye atif yapacagini, o
kisiye esit olacagini disinuyorum.

Giildeniz Dogan Alkan: Biraz da sunlar da 6nemli tim bu anlattiklarinizda: i) zamanlama. Marka
basvurusunu ne zaman yapiyor? Ne kadar Unliiyken yapiliyor? ii) Bir de gergekten Unliiliik seviyesi. Oyle
bir terim var mi bilmiyorum ama gercekten ne kadar kisi biliyor? Nasil bir alanda? Mesela futbol ve spor ¢gok
daha blyik bir cogunlugun ilgilendigi bir alan. Oysaki mesela gurmelik daha nis ve spesifik bir alan. Belki
Milor ve Messi kararlarini kiyaslarsak dyle bir farklihk da olusabilir. Her olayin kendi sarti ve kisinin tnli
olma seviyesi dikkate alinmali sanirim.

irem Girenes Yiicesoy: Giildeniz Hanim béliiyorum sizi ama. Mesela Vedat Milor'un ayni tarihlerde isim
ve soy ismi igerecek sekilde birlikte yaptigi basvurunun herhangi bir itirazla karsilagsmadan dogrudan
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tesciline karar verilmis. isim ve soy isim birlikte bagvuru yapildigini ben de o anlamda sansin daha yiiksek
olacagini dugundyorum.

Giildeniz Dogan Alkan: Bir sorumuz daha var. Onu da okuyorum.

Irem Hanim’in dedigi gibi “MASSI” heniiz Messi ¢ocukken tescilli bir marka. Fakat Messi'nin taninmigligi
tartisiimaz bir isim ve aslinda ¢ogu insanin yaptigi gibi bu taninmigligi ticarete dékmek amaciyla bu
bagvuruyu yapiyor. Herhangi bir kétiiniyeti de yok. Bu durumda Massi’nin Messi’ye itiraz etmesi iyiniyetli
bir davranig midir sizce? Hem de Ispanyol sirket, onu da vurgulayalim.

irem Girenes Yiicesoy: Yani “MASSI” ile “MESSI” arasindaki benzerlik gercekten cok yiiksek seviyede.
Lionel Messi burada dogrudan isim ve soy ismini birlikte olarak da tescil ettirebilir ve bu sekilde bir marka
korumas! saglayabilirdi. Oteki tarafta da belirttigim gibi aslinda markasini ¢ok énce tescil ettirmis, uzun
yillardir da kullanmakta olan bir sirket, tabii ki de markasindan dogdan haklari Ggtncu kisilere karsi ileri
surebilir. Burada da Massi, akabinde “MESSI” marka bagvurusu gok benzer oldudu igin bence itirazda
bulunmus olmasi kétlniyetli olarak atfedilemez diye dusinuyorum. Belki Merve’nin benden farkli bir yorumu
olabilir ama bence sonraki tarihli markanin taninmishgi da karistiriima ihtimalinin degerlendiriimesinde,
EUIPO Kilavuz'unda oldugu gibi, aslinda dikkate alinmamasi gereken bir husus. Dolayisiyla ben bu itirazin
gayet hakli oldugunu distiniyorum

Merve Cimen Sevine: Ben de acikcasi itirazi kdtuniyetli olarak degerlendirmem. Aslinda baktigimiz zaman
mahkeme de bunu séyliyor. “MESSI" ve “MASSI” benziyor. Bunu gogu kisi kabul eder herhalde. Bu kadar
bir benzerlik varken tabii ki 6nceki tarihli bir markasi olan sirket itiraz edebilir diye dislniyorum. Her
durumda ABAD’In vardidi sonucun dogru oldugunu digtndyorum.

Giuldeniz Dogan Alkan: Evet, tesekkir ederiz. Bagka bir sorumuz kalmamis. Tum sorulari cevaplandirdik.
Izleyicilerimize sorulari ve katkilari igin ¢ok tesekkir ederiz. Daha sonra da konu hakkinda herhangi bir
sorunuz olmasi halinde bize her zaman ulasabilirsiniz.

Bir sonraki ABAD karar inceleme webinarimiz nisan ayinda gerceklesecek. Onun duyurularini internet
sitemizden ve sosyal medya hesaplarimizdan takip edebilirsiniz.
Herkese iyi calismalar ve keyifli gtinler diliyoruz!

irem Girenes Yiicesoy: Cok tesekkiir ederiz bizi dinlediginiz igin.

Merve Cimen Sevine: Tesekklr ederiz, iyi gunler.
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