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1 Introduccion

Como resultado de la transposicién de la Directiva 2015/2436 (en lo sucesivo, la «<DM») a las legislaciones
nacionales y la aplicaciéon del Reglamento 2017/1001 (en lo sucesivo, el <cRMUE»), y con el fin de mejorar la
facilidad de uso y la accesibilidad, la presente Comunicacién comun tiene por objeto consolidar las practicas
comunes existentes relacionadas con la aceptabilidad de los términos de la clasificacién y las indicaciones
generales de los titulos de clase de la Clasificacién de Niza, que siguen siendo pertinentes y aplicables a la
luz de la DM/del RMUE.

2 Antecedentes

El 19 de junio de 2012, el Tribunal de Justicia dictdé sentencia en el asunto C-307/10 «IP Translator», en el
gue dio respuesta a las cuestiones relacionadas con el uso de las indicaciones generales de los titulos de
clase de la Clasificacién de Niza. En particular, dos de las tres cuestiones formuladas al Tribunal y las
respuestas facilitadas fueron:

1. En el contexto de la [Directiva 2008/95], ¢ es necesario que los diversos productos o servicios para
los que se solicita una marca sean identificados con un grado concreto de claridad y precision, y si
es asi, cuél es ese grado?

«La Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que exige que los productos o los servicios para los
gue se solicita la proteccién de la marca sean identificados por el solicitante con suficiente claridad y precision,
de modo que permita a las autoridades competentes y los operadores econdmicos determinar sobre esa Unica
base la amplitud de la proteccién conferida por la marca.»

2. En el contexto de la [Directiva 2008/95], ¢ es admisible el uso de los términos generales de los titulos
de clase de la [Clasificacién de Niza] a efectos de identificar los diversos productos o servicios para
los que se solicita una marca?

«La Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la utilizacién de las indicaciones
generales de los titulos de clases de la Clasificacion de Niza, a fin de identificar los productos y servicios para
los que se solicita la proteccién de la marca, siempre que esa identificacion sea suficientemente clara y
precisa.»

Dada la repercusion de la sentencia en la practica de clasificacién europea en aquel momento, estaba claro
gue una interpretacion armonizada de la sentencia por parte de las Oficinas de Propiedad Intelectual de los
Estados miembros, la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux y la Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unién Europea (en lo sucesivo denominadas conjuntamente «OPIl») aportaria una mayor transparencia,
previsibilidad y seguridad juridica tanto para las autoridades competentes como para los operadores
economicos. Las OPI y las asociaciones de usuarios expresaron su voluntad de colaborar en dicha iniciativa
y llevaron a cabo una serie de reuniones y debates fructiferos que abarcaron los diferentes dmbitos de la
sentencia.

El gran esfuerzo realizado por las OPI y las asociaciones de usuarios dio lugar a lo siguiente:

e Préactica comun relativa a la aceptabilidad de los términos de la clasificacién v1.0, una practica
comin que contiene un conjunto de directrices para ayudar a identificar cuando un término de la
clasificacién es suficientemente claro y preciso. Proporciona orientacion sobre la respuesta a la primera
cuestion de la sentencia supra.
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Como ayuda en la busqueda e identificacion de términos aceptables se dispone de herramientas como
TMclass. Un término de la clasificacién que se solicite sera afiadido a la base de datos armonizada
siempre que éste cumpla los criterios establecidos en las directrices. Los términos restantes que queden
en la base de datos armonizada se revisaran para determinar si cumplen las directrices. Las directrices
podran servir de ayuda ademas para motivar la aceptacién o desestimacion de los términos que se
soliciten.

e Practicacomun relativaalas indicaciones generales de los titulos de las clases de la Clasificacion
de Niza v1.2, utilizando las directrices relativas a la aceptabilidad de los términos de la clasificacién, esta
practica comun incluye una lista de indicaciones generales no aceptables, asi como el razonamiento de
la no aceptabilidad. Proporciona orientacion sobre la respuesta a la segunda cuestion de la sentencia
supra.

Con arreglo al articulo 39, apartado 3, de la DM/articulo 33, apartado 3, del RMUE,
«...podran utilizarse las indicaciones de caracter general que figuran en los titulos de las clases de la
Clasificacion de Niza u otros términos generales, a condicion de que se ajusten a los niveles exigidos de
claridad y precision establecidos en el presente articulo.»

y articulo 39, apartado 4, de la DM y articulo 33, apartado 4, del RMUE,
«La oficina rechazara las solicitudes correspondientes a indicaciones o términos poco claros o imprecisos
en caso de que el solicitante no proponga una formulacién aceptable en un plazo de tiempo que fijara la
oficina a tal efecto.»

A la luz de los cambios en la DM y el RMUE, se llevé a cabo una evaluacién de la pertinencia de las practicas
comunes de la CP1. Se lleg6 a la conclusion de que la DM y el RMUE estan en consonancia con la sentencia
«IP Translator» y, por consiguiente, las directrices sobre la aceptabilidad de los términos de la clasificacion
siguen siendo pertinentes y beneficiosas a la luz del articulo 39, apartado 3, de la DM y del articulo 33,
apartado 3, del RMUE. Del mismo modo, la lista de indicaciones generales no aceptables de los titulos de las
clases de la Clasificacion de Niza sigue siendo valida a la luz del articulo 39, apartado 4, de la DM y del
articulo 33, apartado 4, del RMUE.

Lista de las oficinas que han implementado
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https://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/EUIPN/CP1/CP1%20Overview%20of%20implementations.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/EUIPN/CP1/CP1%20Overview%20of%20implementations.pdf
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Capitulo 1: Practica comun relativa a la aceptabilidad de los términos de la
clasificacion

Objetivo de la presente practica comun
Esta practica comun contiene una serie de directrices para ayudar a determinar si un término de la clasificacién
es suficientemente claro y preciso.

Estas directrices serviran de ayuda para evaluar, en el marco del flujo de trabajo armonizado, si se afiaden a
la base de datos armonizada nuevos términos de la clasificacion. Podran ayudar ademéas a motivar la
aceptacion o desestimacion de cualquier término de la clasificacién que se solicite.

Notas explicativas

La Clasificacion de Niza es un sistema de clasificacion en «clases» de los productos y servicios que pueden
encontrarse en el mercado global. Se basa en el Arreglo de Niza relativo a la clasificacion internacional de
productos y servicios para el registro de las marcas, que es administrado por la OMPI. Consta de una lista de
clases, unas notas explicativas y una lista alfabética de productos y servicios. La lista de clases de la
Clasificacion de Niza, las directrices, las notas explicativas y las observaciones generales sobre la practica
de la clasificacion publicadas por la OMPI son la fuente principal de interpretacién de la aceptabilidad de los
términos de la clasificacién.

Existen 34 clases de productos y 11 clases de servicios. Los titulos de clase son indicaciones generales
relativas a los ambitos a los que pertenecen, en principio, los productos y servicios. Las indicaciones generales
de los titulos de clase de la Clasificacién de Niza son las expresiones que aparecen en los titulos de las clases
entre punto y coma; por ejemplo, la clase 13 estd compuesta por cuatro indicaciones generales: «Armas de
fuego;», «municiones y proyectiles;», «explosivos» y «fuegos artificiales». El nimero de clase puede aportar
mas aclaraciones, pero no es un factor decisivo.

Como ayuda en la basqueda e identificacion de términos aceptables se dispone de herramientas como
TMclass.

Resumen de las directrices
Se ha establecido una serie de tres directrices que describen los criterios para examinar la claridad y precisién
(o la falta de los mismos) de un término.

Esa serie es la siguiente:

I. Explicacién de si una designacion de los productos y servicios es suficientemente clara y precisa
Il. Ejemplos de factores que pueden afadir claridad y precision suficientes

[ll. Especificacion de términos en varias clases
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Directrices:

I. Una designaciéon de los productos y servicios es suficientemente clara y precisa cuando, a
partir de su significado natural y habitual, puede comprenderse el alcance de la proteccion.

II. Si no puede comprenderse el alcance de la protecciéon, puede conseguirse la claridad y
precision suficientes mediante laidentificacion de factores como las caracteristicas, la finalidad
o el sector del mercado identificable (1). Entre los elementos que pueden ayudar a identificar el
sector del mercado cabe citar los siguientes:

* los consumidores o los canales de venta
* las cualificaciones y conocimientos técnicos que deban usarse u obtenerse

* las capacidades técnicas que deban usarse u obtenerse.

Ejemplos

de la Harmonjsed Database)

- . Elementos de construccion metalicos (cl. 6)
Productos metalicos no comprendidos en

otras clases (cl. 6)

Materiales de edificacion metalicos (cl. 6)

Maquinas agricolas (cl. 7)

Maquinas para el tratamiento de plasticos

Maquinas (cl. 7) (. 7)

Maquinas de ordefio (cl. 7)

Productos de metales preciosos o chapados

t tal [ l. 14
(cl. 14) Obras de arte de metales preciosos (cl. 14)

Productos de papel y cartn (cl. 16) Materiales filtrantes de papel (cl. 16)

Productos de caucho, gutapercha, goma,

amianto y mica (cl. 17) Anillos de caucho (cl. 17)

Productos de estos materiales [cuero e

. Maletines [articulos de cuero] (cl. 18
imitaciones de cuero] (cl. 18) [ I )

(}) El sector del mercado describe un conjunto de empresas que compran y venden productos y servicios similares que
compiten directamente entre si.
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http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=construction%2Belements%2Bof%2Bmetal&niceClass=6&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Building%2Bmaterials%2Bof%2Bmetal&niceClass=6&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=agricultural%2Bmachines&niceClass=7&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Machines%2Bfor%2Bprocessing%2Bplastics&niceClass=7&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Machines%2Bfor%2Bprocessing%2Bplastics&niceClass=7&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Milking%2Bmachines&niceClass=7&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Works%2Bof%2Bart%2Bof%2Bprecious%2Bmetal&niceClass=14&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Filtering%2Bmaterials%2Bof%2Bpaper&niceClass=16&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Rings%2Bof%2Brubber&niceClass=17&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Briefcases%2B%5Bleather%2Bgoods%5D&niceClass=18&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
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Productos de madera, corcho, cafia, junco,
mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, Accesorios de puertas hechos de plastico
concha, &mbar, nacar, espuma de mary (cl. 20)

sucedaneos de todos estos materiales o de
materias plasticas, no comprendidos en otras
clases (cl. 20)

Figuritas de madera (cl. 20)

Reparacion de calzado (cl. 37)

Reparacion (cl. 37)
Reparacion de hardware (cl. 37)

Instalacién de puertas y ventanas (cl. 37)

Servicios de instalacion (cl. 37)
Instalacién de alarma antirrobo (cl. 37)

Tratamiento de residuos toxicos (cl. 40)

Tratamiento de materiales (cl. 40)
Purificacion del aire (cl. 40)

Investigacion de antecedentes personales

Servicios personales y sociales prestados por (cl. 45)

terceros para satisfacer necesidades
individuales (cl. 45)

Compras personales para otros (cl. 45)

Servicios de agencias de adopcion (cl. 45)

lll. Un término puede formar parte de la designacion de los productos y servicios de varias
clases; puede ser claro y preciso en una clase concreta sin mas especificaciones. Por ejemplo,
Mobiliario (cl. 20), Prendas de vestir (cl. 25).

Si se solicita protecciéon para una categoria especializada de productos y servicios 0 para un
sector de mercado especializado perteneciente a una clase diferente, puede ser necesaria una
especificacion adicional del término. Por ejemplo, Mobiliario especial para fines médicos (cl. 10),
Mobiliario especial para laboratorios (cl. 9), Ropa de proteccién (cl. 9), Ropa especial para quiréfano
(cl. 10), Ropa para animales de compafiia (cl. 18).

Se dispone de herramientas como TMclass para determinar si la categoria concreta de productos y
servicios necesita 0 no mas especificaciones.
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http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Door%2Bfittings%2C%2Bmade%2Bof%2Bplastics&niceClass=20&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Door%2Bfittings%2C%2Bmade%2Bof%2Bplastics&niceClass=20&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Figurines%2Bof%2Bwood&niceClass=20&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Shoe%2Brepair&niceClass=37&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Repair%2Bof%2Bcomputer%2Bhardware&niceClass=37&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Installation%2Bof%2Bdoors%2Band%2Bwindows&niceClass=37&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Installation%2Bof%2Bburglar%2Balarms&niceClass=37&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Treatment%2Bof%2Btoxic%2Bwaste&niceClass=40&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Air%2Bpurification&niceClass=40&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Personal%2Bbackground%2Binvestigations&niceClass=45&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Personal%2Bbackground%2Binvestigations&niceClass=45&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Personal%2Bshopping%2Bfor%2Bothers&niceClass=45&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Adoption%2Bagency%2Bservices&niceClass=45&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=furniture&niceClass=20&size=25&page=1&officeList=EM&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=relevance
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=clothing&niceClass=25&size=25&page=1&officeList=EM&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=relevance
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Furniture%2Bespecially%2Bmade%2Bfor%2Bmedical%2Bpurposes&niceClass=10&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Furniture%2Bespecially%2Bmade%2Bfor%2Blaboratories&niceClass=9&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Protective%2Bclothing&niceClass=9&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
http://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Clothing%2Bespecially%2Bfor%2Boperating%2Brooms&niceClass=10&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
https://tmclass.tmdn.org/ec2/search/find?language=en&text=Clothing%2Bfor%2Bpets&niceClass=18&size=25&page=1&officeList=MT%2CIE%2CEM%2CGB&searchMode=WORDSPREFIX&sortBy=niceclass
https://tmclass.tmdn.org/ec2/?lang=es
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Indicaciones generales de los titulos de clase de la Clasificacién de Niza

Capitulo 2: Practica comun relativa a las indicaciones generales de los titulos de las
clases de la Clasificacion de Niza

Las indicaciones generales son las expresiones que aparecen en los titulos de clase entre los signos de punto
y coma,; por ejemplo, la clase 13 estd compuesta por cuatro indicaciones generales: «Armas de fuego;»,
«municiones y proyectiles;», «explosivos» y «fuegos artificiales».

Las indicaciones generales de los titulos de clase de la Clasificacion de Niza se examinaron con respecto a
los requisitos de claridad y precisién. De estas, se considerd que cinco carecian de la claridad y la precision
necesarias para especificar el ambito de proteccién que confieren y, por lo tanto, no es posible aceptarlas sin
especificaciones adicionales (?). Estas se enumeran a continuacion, resaltadas en negrita.

e Cl. 7—-Maquinas y maquinas herramientas

e Cl. 37 —Servicios de reparacion

e CI. 37 — Servicios de instalacién

e Cl. 40 — Tratamiento de materiales

e Cl. 45— Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades
individuales

En algunos casos, puede considerarse que una parte de una indicacién general es suficientemente clara y
precisa si se utiliza por separado; por ejemplo, en la indicacidn general <cMaquinas y maquinas herramientas»,
la descripcion «maquinas herramientas» seria aceptable por si sola ya que describe un tipo especifico de
productos. En estos casos, la parte de la indicacién general se muestra en gris.

A continuacién se exponen las razones por las que cada una de las cinco indicaciones generales de
los titulos de clase de la Clasificacién de Niza no son claras ni precisas.

e CI. 7 - Maguinas y maquinas herramientas: en vista de la necesidad de claridad y precision, el
término «maquinas» no ofrece una indicacion clara sobre qué maquinas estan incluidas. Las
maquinas pueden tener caracteristicas o finalidades diferentes, pueden precisar niveles muy
diferentes de capacidades y conocimientos técnicos para ser producidas o utilizadas, pueden estar
dirigidas a diferentes consumidores, venderse a través de diferentes canales de venta vy, por lo
tanto, relacionarse con diferentes sectores del mercado.

e Cl. 37 — Servicios de reparacién: en vista de la necesidad de claridad y precisién, este término
no ofrece una indicacién clara de los servicios que se prestan, ya que simplemente indica que son
servicios de reparacién, y no qué es lo reparado. Dado que los productos que deben repararse
pueden tener caracteristicas diferentes, los servicios de reparacion se realizardn con proveedores
de servicios con diferentes niveles de capacitacion y conocimientos técnicos, y que pueden estar
relacionados con diferentes sectores del mercado.

(%) La lista original de 11 indicaciones generales se ha actualizado a cinco tras una actualizacion en la versién de la
Clasificacion de Niza (version de 2016 de la 10.2 edicién de Niza). Como resultado de la actualizacion, se eliminaron de
la Practica Comun las seis indicaciones generales siguientes: Productos metalicos no comprendidos en otras clases (cl. 6),
Productos de metales preciosos o chapados (cl. 14), Productos de papel y cartén (cl. 16), Productos de caucho,
gutapercha, goma, amianto y mica (cl. 17), Productos de estos materiales [cuero e imitaciones de cuero] (cl. 18),
Productos de madera, corcho, cafia, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, &mbar, nacar, espuma de
mar, sucedaneos de todas estas materias o de materias plasticas, no comprendidos en otras clases (cl. 20). Estas seis
indicaciones generales siguen siendo inaceptables por su falta de claridad y precision.
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e Cl. 37 — Servicios de instalacién: en vista de la necesidad de claridad y precision, este término
no ofrece una indicacidn clara sobre los servicios que se prestan, ya que solo indica que son
servicios de instalacion y no qué es lo que se instala. Dado que los productos que deben instalarse
pueden tener diferentes caracteristicas, los servicios de instalacion los llevaran a cabo
proveedores de servicios con diferentes niveles de conocimientos y capacidades técnicas que
pueden estar relacionados con diferentes sectores del mercado.

e Cl. 40-Tratamiento de materiales: en vista de la necesidad de claridad y precisién, este término
no ofrece una indicacién clara sobre los servicios que se prestan. La naturaleza del tratamiento no
esta clara, ni tampoco lo estan los materiales que se van a tratar. Estos servicios abarcan una
amplia gama de actividades realizadas por diferentes proveedores de servicios sobre materiales
de diferentes caracteristicas que requieren niveles muy diferentes de conocimiento o capacidades
técnicas, y que pueden guardar relacién con diferentes sectores del mercado.

e Cl. 45— Servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades
individuales: en vista de la necesidad de claridad y precision, este término no ofrece una
indicacion clara de los servicios que se prestan. Estos servicios abarcan una amplia gama de
actividades realizadas por diferentes proveedores de servicios que requieren niveles muy
diferentes de conocimiento y habilidades, y que pueden guardar relacién con diferentes sectores
del mercado.
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