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) European

Unionin tuomioistuin antoi 19.6.2012 ratkaisunsa asiassa C-307/10, IP Translator, ja vastasi
esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

1 - Direktiivia 2008/95 on tulkittava siten, etta siina edellytetdan, etté hakija yksiloi tavarat ja palvelut, joille
tavaramerkkisuojaa haetaan, riittdvan selvasti ja tasmallisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset
toimijat voivat pelkastaan talla perusteella maarittaa tavaramerkin antaman suojan laajuuden.

2 — Direktiivia 2008/95 on tulkittava siten, etta se ei ole esteend Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden
yleisnimikkeiden kayttamiselle niiden tavaroiden ja palvelujen yksildimiseksi, joille tavaramerkkisuojaa
haetaan, edellyttéen etté kyseinen yksildinti on riittavan selvaa ja tasmallista.

3 — Kansallisen tavaramerkin hakijan, joka kayttaa kyseisen Nizzan luokituksen tietyn luokkaotsikon kaikkia
yleisnimikkeita yksiloidakseen ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkkisuojaa haetaan, on tdsmennettava,
koskeeko hanen hakemuksensa kaikkia kyseisen luokan aakkosellisessa luettelossa mainittuja tavaroita tai
palveluja vai vain tiettyja tavaroita tai palveluja. Siind tapauksessa, ettd hakemus koskee vain tiettyja naista
tavaroista tai palveluista, hakijan on tdsmennettdva, mitd mainittuun luokkaan kuuluvista tavaroista tai
palveluista tarkoitetaan.

Tama tuomio vaikuttaa Euroopan unionin kaikkien tavaramerkkivirastojen kaytantéihin ja edellyttad Nizzan
luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeiden (p@dotsakkeiden) tulkintojen lahentémista, jotta luotaisiin
varmuutta tavaramerkkijarjestelmassa ja sen kayttdjien keskuudessa. Virastot ovat yhtd mielta siita, etta
toimivaltaisille viranomaisille ja talouden toimijoille voidaan taata oikeusvarmuus vain panemalla tuomio
taytantdon yhteistydssa ja yhdenmukaisesti. Tama ei kuitenkaan vaikuta siihen, etté jokaisen viraston on
noudatettava kansallista lainsdadantda, kansallisten tuomioistuinten paatoksia ja joissakin tapauksissa
aikaisempia tiedonantoja.

Ensimmaisesta kysymyksesta todetaan, ettd Euroopan unionin tavaramerkkivirastot tekevat yhteistyéta
paastakseen yhteisymmaérrykseen tavaroiden ja palvelujen selvan ja tdsmallisen méarittdmisen vaatimuksista
rekisterdintihakemuksissa ja laatiakseen naitd koskevat yhteiset arviointiperusteet, joista julkaistaan
mydhemmin yhteinen tiedonanto.

Toisen kysymyksen osalta todetaan, ettd Euroopan unionin tavaramerkkivirastot ovat jo tarkistaneet kaikki
Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeet maarittaakseen, mitka niistd ovat riittdvan selvia ja
tasmallisia. Tarkistuksessa todettiin, ettd jéljempand mainitut 5 yleisnimikettd eivat taytd selvyyden ja
tasmallisyyden vaatimuksia, eikéd niitd siten voida hyvaksya, ellei niitd tdsmennetd. Muita yleisnimikkeita
pidetdan hyvaksyttavind. Lisaksi on tultu yksimielisyyteen perusteluista, joiden vuoksi kutakin 5 ei-
hyvaksyttavaa Nizzan luokituksen luokkaotsikon yleisnimikettd ei voida pitaa selvana ja tasmallisena.

Uusi kaytdntd pannaan taytantdon* kolmen kuukauden kuluessa tdman yhteisen tiedonannon
julkaisemisesta. Poikkeuksellisesti tatd méaaraaikaa voidaan pidentéa kolmella kuukaudella.
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Virastot ovat sopineet, ettd tuomiota ei sovelleta taannehtivasti siten, ettd viran puolesta tulisi muuttaa
sellaisia taman tiedonannon taytantdonpanoa edeltavia rekisterdinteja, jotka sisaltavat yhden tai useamman
naista 5 ei-hyvaksyttavista yleisnimikkeista.

Hyvaksyttavien nimikkeiden hakuun ja yksilGintiin on kaytettavissa apuvalineita, kuten TMclass-tietokanta.

Kolmannen kysymyksen osalta todetaan, ettd "Yhteisessd tiedonannossa IP Translator -tuomion
taytantddnpanosta” esitetddn yleiskatsaus siihen, miten Euroopan unionin tavaramerkkivirastot kasittelevat
tuomion taytantdonpanoon liittyvia kysymyksia.

Euroopan unionin tavaramerkkivirastot toistavat sitoutuvansa jatkamaan yhteisty6ta 1&hentymisohjelman
puitteissa tarkoituksena lis&td entisestdan avoimuutta ja ennustettavuutta. Tastd on hyotyd seka
viranomaisille etta kayttajille.

EUROOPAN TAVARAMERKKIEN JA MALLIEN VERKOSTO

* Liitteena on kunkin viraston tarkka taytantdonpanopaivamaara. Luettelo taytantddnpanevista virastoista:

AT, BG, BX, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NO, OHIM, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, UK

3/6



HYVAKSYTTAVAT JA EI-HYVAKSYTTAVAT NIZZAN LUOKITUKSEN LUOKKAOTSIKOIDEN YLEISNIMIKKEET

Yleisnimikkeet ovat ilmauksia, jotka on erotettu luokkaotsikoissa puolipisteilld; esimerkiksi luokkaan 13
sisaltyy nelja yleisnimikettd: “tuliaseet;”, "ammukset ja ampumatarvikkeet;”, ‘réjahdysaineet;” ja
"llotulitusvalineet”.

Kaikki Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden 204 yleisnimiketta tutkittin sen maarittamiseksi, tayttavatkd ne
selvyyden ja tasmallisyyden vaatimukset. Nimikkeistd 5 ei ollut riittavan selvid ja tasmallisia, jotta niiden
perusteella voitaisin maarittdd tavaramerkin antaman suojan laajuus. Naita yleisnimikkeitd ei siis voida
hyvaksya, ellei niita tasmenneta. Ne on lihavoitu alla olevassa luettelossa.

e |luokka 7 — Koneet

e Luokka 37 — Huolto ja korjaus

e Luokka 37 — Asennuspalvelut

e Luokka 40 - Aineiden ja esineiden kasittely

e Luokka 45 — Muiden tarjoamat henkilokohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksiloiden tarpeiden
tayttamiseksi

Joissakin tapauksissa tiettya yleisnimikkeen osaa voidaan yksindan kéytettynad pitaa riittdvan selvana ja
tasmallisena. Esimerkiksi yleisnimikkeen "Koneet ja konetyOkalut” osa “konetyokalut’ on sellaisenaan
hyvaksyttava, koska se maarittelee tietyn tavaralajin. Tallaiset yleisnimikkeiden hyvaksyttavat osat on esitetty
luettelossa harmaalla. Tama ei kuitenkaan koske fraasia "jotka eivat sisally muihin luokkiin.”.

Seuraavassa esitetddn perustelut sille, miksi kyseiset Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden 5
yleisnimiketta eivat ole selvia ja tasmallisia.

e Luokka 7 - Koneet ja konetyokalut - Ottaen huomioon selvyyden ja tdsmallisyyden vaatimuksen
yleisnimike "koneet’ ei ilmaise selvasti, mitkd koneet se kattaa. Koneiden ominaisuudet tai
kayttotarkoitukset voivat olla erilaiset, niiden tuotanto ja/tai kéyttd voi edellyttdd hyvin eritasoisia
teknisia valmiuksia ja taitotietoa, ne voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, niita voidaan myyda
eri myyntikanavia pitkin ja ne kuuluvat néin ollen eri markkinasektoreille.
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Luokka 37 — Huolto ja korjaus - Ottaen huomioon selvyyden ja tasmaéllisyyden vaatimuksen tama
yleisnimike ei ilmaise selvasti, mité palveluita se kattaa, koska siind todetaan ainoastaan, etté kyse
on huolto- ja korjauspalveluista, mutta ei mitd huolletaan tai korjataan. Koska huollettavien ja
korjattavien tavaroiden ominaisuudet voivat olla erilaiset, on huolto- ja korjauspalveluja tarjoavilla
palveluntarjoajilla keskendan eritasoiset tekniset valmiudet ja taitotieto. Palvelut voivat ndin ollen
kuulua eri markkinasektoreille.

Luokka 37 — Asennuspalvelut — Ottaen huomioon selvyyden ja tdsmallisyyden vaatimuksen tama
yleisnimike ei ilmaise selvasti, mité palveluita se kattaa, koska siind todetaan ainoastaan, etté kyse
on asennuspalveluista, mutta ei mitd asennetaan. Koska asennettavien tavaroiden ominaisuudet
voivat olla erilaiset, on asennuspalveluja tarjoavilla palveluntarjoajilla keskendén eritasoiset tekniset
valmiudet ja taitotieto. Palvelut voivat ndin ollen kuulua eri markkinasektoreille.

Luokka 40 —_Aineiden ja esineiden kasittely - Ottaen huomioon selvyyden ja tasmallisyyden
vaatimuksen tdma yleisnimike ei iimaise selvasti, mitd palveluita se kattaa. Itse késittelyn samoin
kuin kasiteltavien aineiden ja esineiden luonne on epaselva. Téllaiset palvelut kasittavat laajan
valikoiman erilaisia toimintoja, joita erilaiset palveluntarjoajat suorittavat ominaisuuksiltaan erilaisille
aineille ja esineille ja jotka edellyttavat hyvin erilaisia teknisia valmiuksia ja taitotietoa. Palvelut voivat
nain ollen kuulua eri markkinasektoreille.

Luokka 45 — Muiden tarjoamat henkilokohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksildiden tarpeiden
tayttamiseksi - Ottaen huomioon selvyyden ja tdsmallisyyden vaatimuksen tdma yleisnimike ei
iimaise selvasti, mitd palveluita se kattaa. Nama palvelut kasittdvat laajan valikoiman eri
palveluntarjoajien tarjoamia erilaisia toimintoja, jotka edellyttdvat hyvin erilaista osaamista ja
taitotietoa. Palvelut voivat néin ollen kuulua eri markkinasektoreille.
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NIZZAN LUOKKAOTSIKOIDEN HYVAKSYTTAVIA JA EI HYVAKSYTTAVIA YLEISNIMIKKEITA KOSKEVAN YHTEISEN

KAYTANNON TAYTANTOONPANON PAIVAMAARAT

Kansallinen virasto Taytantoonpanon paivamaara
AT 01.01.2014
BG 20.02.2014
BX 20.11.2013
(4 20.11.2013
Ccz 01.05.2014
DE 01.02.2014
DK 01.01.2014
EE 20.02.2014
ES 20.02.2014
Fl 01.01.2014
FR 21.11.2013
GR 01.05.2014
HR 01.01.2014
HU 20.02.2014
IE 16.01.2013
IT 20.05.2014
LV 01.01.2014
LT 20.02.2014
MT 20.02.2014
El 01.02.2014
OHIM 02.12.2013
PL 20.11.2013
PT 21.11.2013
RO 01.02.2014
SE 01.01.2014
Sl 01.12.2013
SK 20.11.2013
UK 05.08.2013
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