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) European

Am 19. Juni 2012 erlieB der Gerichtshof ein Urteil in der Rechtssache C-307/10 ,,IP Translator* und
gab folgende Antworten auf die Vorlagefragen:

1 — Richtlinie 2008/95 ist dahin auszulegen, dass die Waren oder Dienstleistungen, fiir die Markenschutz
beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig anzugeben sind, dass die zustandigen Behérden und die
Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den Umfang des Markenschutzes bestimmen kénnen.

2 - Richtlinie 2008/95 st dahin auszulegen, dass sie der Verwendung der Oberbegriffe, die in den
Klassenlberschriften der Nizzaer Klassifikation enthalten sind, zur Angabe der Waren und Dienstleistungen,
fir die der Schutz der Marke beantragt wird, nicht entgegensteht, sofern diese Angabe hinreichend klar und
eindeutig ist.

3 — Der Anmelder einer nationalen Marke, der zur Angabe der Waren oder Dienstleistungen, fir die
Markenschutz beantragt wird, alle Oberbegriffie der Uberschrift einer bestimmten Klasse der Nizzaer
Klassifikation verwendet, muss klarstellen, ob sich seine Anmeldung auf alle oder nur auf einige der in der
alphabetischen Liste der betreffenden Klasse aufgefiihrten Waren oder Dienstleistungen bezieht. Falls sie
sich nur auf einige dieser Waren oder Dienstleistungen beziehen soll, hat der Anmelder anzugeben, welche
Waren oder Dienstleistungen dieser Klasse beansprucht werden.

Dieses Urteil hat Auswirkungen auf die Praxis aller Marken&dmter der Européischen Union und verlangt im
Interesse der Eindeutigkeit im Rahmen des Markensystems und fiir seine Nutzer bei der Auslegung der in
den Klassentiberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe mdglichst ibereinstimmende
Auffassungen. Unbeschadet der Tatsache, dass jedes Amt an die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften, die
einzelstaatliche Rechtsprechung und in einigen Fallen auch an vorherige Mitteilungen gebunden ist, wird
allgemein anerkannt, dass nur durch Zusammenarbeit im Hinblick auf eine harmonisierte Umsetzung dieses
Urteils sowohl den zustandigen Behdrden als auch den Wirtschaftsteilnehmern Rechtssicherheit gegeben
wird.

Was die erste Frage betrifft, so bemihen sich die Markenamter der Europaischen Union gemeinsam um die
Herausbildung eines einheitlichen Verstandnisses der Erfordernisse der Klarheit und der Eindeutigkeit bei der
Angabe der Waren und Dienstleistungen bei der Anmeldung einer Eintragung und um die Entwicklung
einheitlicher Kriterien, die Gegenstand einer spateren Gemeinsamen Mitteilung sein werden.

Was die zweite Frage betrifft, so haben die Markenadmter der Europadischen Union bereits alle in den
Klassenlberschriften der Nizzaer Klassifikation enthaltenen Oberbegriffe geprift, um festzustellen, welche
Oberbegriffe ein hinreichendes Maf an Klarheit und Genauigkeit aufweisen. Aus dieser Prifung ging hervor,
dass die nachstehend genannten 5 Oberbegriffe nicht klar und genau sind und somit nicht ohne eine weitere
Spezifizierung zulassig sind. Die (brigen Oberbegriffe gelten als zuldssig. Des Weiteren legten die
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Markenamter fir jeden dieser 5 unzuldssigen Oberbegriffe der Nizzaer Klassenlberschriften fest, aus
welchen Grlinden diese nicht fur klar und genau befunden werden.

Die Anwendung® erfolgt binnen 3 Monaten nach dem Verdffentlichungsdatum dieser Gemeinsamen
Mitteilung. In Ausnahmeféllen kann dieser Zeitraum um weitere 3 Monate verlangert werden.

Die Marken@mter sind tbereingekommen, dass das Urteil nicht riickwirkend gelten und somit das Register
nicht von Amts wegen im Hinblick auf Eintragungen, die vor der Anwendung dieser Mitteilung einen oder
mehrere dieser unzulassigen 5 Oberbegriffe enthielten, geandert werden soll.

Tools wie TMclass unterstiitzen die Suche nach und die Identifikation von zulassigen Begriffen.

Zu der dritten Frage bietet die ,Gemeinsame Mitteilung zur Anwendung von IP Translator* eine Ubersicht
dariiber, wie die Markenamter der Europaischen Union mit spezifischen Themen im Zusammenhang mit der
Umsetzung des besagten Gerichtsurteils umgehen.

Die Marken@mter der Européischen Union bekréftigen ihren Willen zur Fortsetzung der Zusammenarbeit im
Rahmen des Konvergenzprogramms, um im Interesse der Prifer wie auch der Nutzer die Transparenz und
Berechenbarkeit weiter zu verbessern.

EUROPAISCHES NETZWERK FUR MARKEN UND GESCHMACKSMUSTER

* Eine Ubersicht iiber die genauen Daten fiir die Umsetzung in den einzelnen Amtern ist beigefiigt.

Liste der Amter, die das Urteil umsetzen:

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
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ZULASSIGE UND UNZULASSIGE OBERBEGRIFFE DER NIZZAER KLASSENUBERSCHRIFTEN

Bei den Oberbegriffen handelt es sich um die durch Strichpunkte getrennten Ausdriicke in den
Klassen(berschriften. Bei Klasse 13 sind dies beispielsweise die vier Oberbegriffe ,Schusswaffen;, ,Munition
und Geschosse;*, ,Sprengstoffe;”, ,Feuerwerkskorper*.

Die 204 Oberbegriffe der Nizzaer Klassenuberschriften wurden hinsichtlich der Erfordernisse der Klarheit und
Eindeutigkeit geprift. 5 dieser Oberbegriffe mangelte es an Klarheit und Eindeutigkeit in Bezug auf den von
ihnen gebotenen Schutzumfang; diese sind somit nicht ohne weitere Spezifizierung zulassig. Die
betreffenden Oberbegriffe werden im Folgenden aufgefiihrt und sind in Fettschrift hervorgehoben.

e Klasse 7 — Maschinen

e Klasse 37 — Reparaturwesen

e Klasse 37 - Installationsarbeiten
e Klasse 40 — Materialbearbeitung

e Klasse 45 — von Dritten erbrachte personliche und soziale Dienstleistungen betreffend
individuelle Bediirfnisse

In einigen Fallen kann ein Teil eines Oberbegriffs als hinreichend klar und genau gelten, wenn er allein
verwendet wird. Beim Oberbegriff ,Maschinen und Werkzeugmaschinen* beispielsweise ware der Begriff
,Werkzeugmaschinen® fir sich genommen zuldssig, da er eine bestimmte Warenart beschreibt. In diesen
Fallen wird der betreffende Teil des Oberbegriffs durch graue Schriftfarbe abgehoben. Dies gilt jedoch nicht
fir den Teil ,soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind”.

Die Griinde, aus denen die 5 Oberbegriffe der Nizzaer Klasseniiberschriften nicht als klar und genau
gelten, werden nachstehend erlautert.

e Klasse 7 — Maschinen und Werkzeugmaschinen — Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der
Klarheit und Genauigkeit bietet der Begriff ,Maschinen® keine klare Angabe dariiber, welche
Maschinen abgedeckt werden. Maschinen konnen (ber unterschiedliche Merkmale verfiigen oder
unterschiedlichen Zwecken dienen, zu ihrer Erzeugung und/oder Verwendung kdnnen sehr
unterschiedliche technische Fahigkeiten und sehr unterschiedliches Know-how erforderlich sein, sie
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kénnen unterschiedliche Verbraucher ansprechen, sie kénnen Gber unterschiedliche Vertriebskanale
verkauft werden und kdnnen daher unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein.

Klasse 37 — Reparaturwesen — Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und
Genauigkeit bietet dieser Begriff keine klare Angabe dariiber, welche Dienstleistungen erbracht
werden: Er gibt nur an, dass es sich um Reparaturleistungen handelt, nicht aber, was repariert
werden soll. Da die zu reparierenden Waren Uber unterschiedliche Merkmale verfligen kénnen,
werden die Reparaturleistungen von Dienstleistern mit unterschiedlichen technischen Fahigkeiten
und unterschiedlichem Know-how erbracht und kénnen daher unterschiedlichen Marktsektoren
zuzurechnen sein.

Klasse 37 — Installationsarbeiten — Vor dem Hintergrund des Erfordemisses der Klarheit und
Genauigkeit bietet dieser Begriff keine klare Angabe dariiber, welche Dienstleistungen erbracht
werden: Er gibt nur an, dass es sich um Installationsleistungen handelt, nicht aber, was installiert
werden soll. Da die zu installierenden Waren Uber unterschiedliche Merkmale verfligen kdénnen,
werden die Installationsleistungen von Dienstleistern mit unterschiedlichen technischen Fahigkeiten
und unterschiedlichem Know-how erbracht und kénnen daher unterschiedlichen Marktsektoren
zuzurechnen sein.

Klasse 40 — Materialbearbeitung — Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und
Genauigkeit bietet dieser Begriff keine klare Angabe dariiber, welche Dienstleistungen erbracht
werden. Sowohl die Art der Bearbeitung als auch das zu bearbeitende Material sind unklar. Diese
Dienstleistungen decken eine breite Palette von Tatigkeiten ab, die von unterschiedlichen
Dienstleistern an Materialien mit unterschiedlichen Merkmalen erbracht werden, wobei sehr
unterschiedliche technische Fahigkeiten und unterschiedliches Know-how vonnoten sind, und die
unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein kénnen.

Klasse 45 — von Dritten erbrachte persdnliche und soziale Dienstleistungen betreffend
individuelle Bediirfnisse — Vor dem Hintergrund des Erfordernisses der Klarheit und Genauigkeit
bietet dieser Begriff keine klare Angabe dariiber, welche Dienstleistungen erbracht werden. Diese
Dienstleistungen decken eine breite Palette von Tatigkeiten ab, die von unterschiedlichen
Dienstleistern mit sehr unterschiedlichen technischen Fahigkeiten und sehr unterschiedlichem
Know-how erbracht werden, und kdnnen unterschiedlichen Marktsektoren zuzurechnen sein.
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UBERSICHT UBER DATEN FUR DIE UMSETZUNG DER GEMEINSAMEN PRAXIS FUR DIE ZULASSIG- UND

UNZULASSIGKEIT VON OBERBEGRIFFEN DER NIZZAER KLASSENUBERSCHRIFTEN

Nationales Amt Datum der Umsetzung
AT 01.01.2014
BG 20.02.2014
BX 20.11.2013
(4 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
NO 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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