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W Sammlung der Rechtsprechung

SCHLUSSANTRAGE DES GENERALANWALTS
MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA
vom 17. Mirz 2016

Rechtssache C-207/15 P
Nissan Jidosha KK

,Rechtsmittel — Gemeinschaftsmarke — Bildmarke mit dem Wortbestandteil ,CVTC‘ —
Teilweise Ablehnung der Verlangerung durch den Priifer”

1. Mit diesem Rechtsmittel begehrt die Gesellschaft Nissan Jidosha KK (im Folgenden: Nissan) die
Aufhebung des Urteils des Gerichts vom 4. Midrz 2015 in der Rechtssache T-572/12, Nissan
Jidosha/HABM (CVTC)? (im Folgenden: angefochtenes Urteil).

2. Mit dem angefochtenen Urteil wies das Gericht die von Nissan gegen die Entscheidung der Ersten
Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)
(im Folgenden: HABM oder Amt) vom 6. September 2012 in der Sache R 2469/2011-1 erhobene Klage
zuriick; mit der Entscheidung der Beschwerdekammer wiederum wurde die teilweise Zuriickweisung
des Antrags auf Verldngerung der Eintragung der Gemeinschaftsmarke Nr. 2188118, CVTC bestitigt.

3. In diesem Rechtsmittelverfahren geht es um die Anwendung von Art. 47 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 207/2009 iiber die Gemeinschaftsmarke®, einer Vorschrift, die bisher noch keine Auslegung durch
den Gerichtshof erfahren hat. Das sich hier stellende rechtliche Problem ist nicht nur neu, sondern

auch von allgemeiner Bedeutung fiir das Verfahren der Markenverldngerung, genauer gesagt fiir die
Klarung der dort anzuwendenden Fristen.

I — Rechtlicher Rahmen

A — Verordnung Nr. 207/2009
4. Art. 46 bestimmt:

»Die Dauer der Eintragung der Gemeinschaftsmarke betragt zehn Jahre, gerechnet vom Tag der
Anmeldung an. Die Eintragung kann geméfd Artikel 47 um jeweils zehn Jahre verlangert werden.”

5. Art. 47 lautet:

»(1) Die Eintragung der Gemeinschaftsmarke wird auf Antrag des Inhabers oder einer hierzu
ausdriicklich erméchtigten Person verldngert, sofern die Gebiihren entrichtet worden sind.

1 — Originalsprache: Spanisch.
2 — EU:T:2015:136.
3 — Verordnung (EG) des Rates vom 26. Februar 2009 (ABL L 78, S.1).
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(2) Das Amt unterrichtet den Inhaber der Gemeinschaftsmarke und die im Register eingetragenen
Inhaber von Rechten an der Gemeinschaftsmarke rechtzeitig vor dem Ablauf der Eintragung. Das
Amt haftet nicht fiir unterbliebene Unterrichtung.

(3) Der Antrag auf Verlingerung ist innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten vor Ablauf des
letzten Tages des Monats, in dem die Schutzdauer endet, einzureichen. Innerhalb dieses Zeitraums
sind auch die Gebiithren zu entrichten. Der Antrag und die Gebiihren kénnen noch innerhalb einer
Nachfrist von sechs Monaten nach Ablauf des in Satz 1 genannten Tages eingereicht oder gezahlt
werden, sofern innerhalb dieser Nachfrist eine Zuschlagsgebiihr entrichtet wird.

(4) Beziehen sich der Antrag auf Verlingerung oder die Entrichtung der Gebiihren nur auf einen Teil
der Waren oder Dienstleistungen, fiir die die Marke eingetragen ist, so wird die Eintragung nur fiir
diese Waren oder Dienstleistungen verldngert.

(5) Die Verlingerung wird am Tag nach dem Ablauf der Eintragung wirksam. Sie wird eingetragen.”
6. Art. 48 lautet:

»(1) Die Gemeinschaftsmarke darf weder wihrend der Dauer der Eintragung noch bei ihrer
Verlangerung im Register gedndert werden.

(2) Enthilt jedoch die Gemeinschaftsmarke den Namen und die Adresse ihres Inhabers, so kann die
Anderung dieser Angaben, sofern dadurch die urspriinglich eingetragene Marke in ihrem
wesentlichen Inhalt nicht beeintréchtigt wird, auf Antrag des Inhabers eingetragen werden.

(3) Die Verdffentlichung der Eintragung der Anderung enthilt eine Wiedergabe der geinderten
Gemeinschaftsmarke. Innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Verdffentlichung konnen Dritte,
deren Rechte durch die Anderung beeintrichtigt werden kénnen, die Eintragung der Anderung der
Marke anfechten.”

7. Art. 50 lautet:

»(1) Die Gemeinschaftsmarke kann Gegenstand eines Verzichts fiir alle oder einen Teil der Waren
oder Dienstleistungen sein, fiir die sie eingetragen ist.

(2) Der Verzicht ist vom Markeninhaber dem Amt schriftlich zu erklidren. Er wird erst wirksam, wenn
er eingetragen ist.

“«
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B — Durchfiihrungsverordnung (EG) Nr. 2868/95*

8. Um die Anwendung der Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke zu konkretisieren, wurde 1995
die Verordnung Nr. 2868/95 erlassen, mit der Durchfiihrungsvorschriften fiir die Verordnung
Nr. 40/94° (im Folgenden: Durchfithrungsverordnung) festgelegt wurden. In deren Regel 30
(»Verlangerung der Eintragung®) heif3t es:

»(1) Der Antrag auf Verldngerung muss folgende Angaben enthalten:
a) den Namen der Person, die die Verlingerung beantragt;
b) die Eintragungsnummer der zu verlingernden Gemeinschaftsmarke;

c) wird die Verlingerung nur fiir einen Teil der Waren und Dienstleistungen beantragt, fiir die
die Marke eingetragen ist, die Angabe der Klassen oder der Waren und Dienstleistungen, fiir
die die Verlangerung beantragt wird, oder der Klassen oder der Waren und Dienstleistungen,
fir die die Verlingerung nicht beantragt wird; zu diesem Zweck sind die Waren und
Dienstleistungen geméfl den Klassen der Nizzaer Klassifikation in  Gruppen
zusammenzufassen, ferner ist jeder Gruppe die Nummer der einschldgigen Klasse in der
Reihenfolge dieser Klassifikation voranzustellen.

(4) Wird der Verlingerungsantrag zwar innerhalb der in Artikel 47 Absatz 3 der Verordnung
vorgesehenen Fristen gestellt, sind aber die sonstigen in Artikel 47 der Verordnung und in diesen
Regeln genannten Voraussetzungen fiir den Verlingerungsantrag nicht erfillt, so teilt das Amt
dem Antragsteller die festgestellten Méngel mit.

(5) Wird ein Verldngerungsantrag nicht oder erst nach Ablauf der Frist gemafd Artikel 47 Absatz 3
Satz 3 der Verordnung gestellt oder werden die Gebiihren nicht oder erst nach Ablauf dieser
Frist entrichtet oder werden die festgestellten Mangel nicht fristgemaf} beseitigt, so stellt das Amt
fest, dass die Eintragung abgelaufen ist, und teilt dies dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke mit.

Reichen die entrichteten Gebiihren nicht fiir alle Klassen von Waren und Dienstleistungen aus, fiir die
die Verlingerung beantragt wird, so erfolgt keine derartige Feststellung, wenn eindeutig ist, auf welche
Klassen sich die Gebiihren beziehen. Liegen keine anderen Kriterien vor, so tragt das Amt den Klassen
in der Reihenfolge der Klassifikation Rechnung.

(6) Ist die Feststellung des Amtes geméfs Absatz 5 rechtskriftig, so loscht das Amt die Marke im
Register. Die Loschung wird am Tag nach Ablauf der Eintragung wirksam.

4 — Verordnung der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchfithrung der Verordnung Nr. 40/94 (ABL L 303, S. 1), zuletzt
gedandert durch die Verordnung (EG) Nr. 355/2009 der Kommission vom 31. Mirz 2009 (ABL L 109, S. 3). In EurLex steht eine
konsolidierte Fassung zur Verfiigung.

5 — Vorgingerregelung der Verordnung Nr. 207/2009 (ABL. 1994, L 11, S. 1).
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9. Die mit der Verordnung 2015/2424° (angenommen am 16. Dezember 2015’) erfolgten Anderungen
der Verordnung iiber die Gemeinschaftsmarke sind im vorliegenden Fall ratione temporis nicht
anwendbar.

II — Vorgeschichte des Rechtsstreits

10. Nach den im angefochtenen Urteil zum Sachverhalt getroffenen Feststellungen reichte Nissan am
23. April 2001 einen Antrag auf Eintragung einer Gemeinschaftsmarke beim HABM fiir das folgende

Bildzeichen ein:
VTC

11. Die Waren, auf die sich diese Marke beziehen sollte, unterfielen den Klassen 7%, 9° und 12" nach
dem Abkommen von Nizza tiber die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen fiir
die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 .

12. Am 29. Oktober 2003 trug das HABM die streitgegenstdandliche Marke fiir diese drei Warenklassen
ein.

13. Am 27. September 2010 teilte das HABM Nissan als der Inhaberin des Markenrechts zum Zweck
einer eventuellen Verlingerung mit, dass der Ablauf der Eintragung ihrer Marke demnéchst bevorstehe
(23. April 2011).

14. Am 27. Januar 2011 reichte Nissan den Antrag auf Verldngerung ihrer Marke ein, der sich nur auf
die Klassen 7 und 12 bezog.

15. Mit Schreiben vom 9. Mai 2011 teilte das HABM Nissan zum einen mit, dass die Verldngerung der
Marke (am 8. Mai 2011) fiir die Waren der Klassen 7 und 12 im Register eingetragen worden sei; zum
anderen wies das Amt darauf hin, dass es die Waren der Klasse 9 aus der Eintragung dieser Marke
gestrichen habe.

16. Mit Schreiben vom 14. und vom 22. Juli sowie vom 1. August 2011 beantragte Nissan beim
HABM, die Waren der Klasse 9 in die Verlingerung ihrer Marke aufzunehmen.

17. Am 26. August 2011 wies das Amt diesen Antrag zuriick. Die Abteilung Markenverwaltung
bestdtigte diese Entscheidung, indem sie am 28. September 2011 den von Nissan dagegen
eingereichten Nichtigkeitsantrag zuriickwies.

6 — Verordnung (EU) 2015/2424 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Anderung der Verordnung (EG)
Nr. 207/2009 des Rates iiber die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission, zur Durchfithrung der
Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates tiber die Gemeinschaftsmarke und zur Authebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission
iiber die an das Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebiihren (ABL L 341, S. 21).

7 — Ihre Vorschriften treten erst am 23. Mirz 2016 in Kraft. Sie beinhalten aber jedenfalls keine wesentlichen Anderungen der fiir die
Entscheidung dieses Rechtsstreits einschlédgigen Vorschriften.

8 — Klasse 7 enthédlt: Maschinen und Werkzeugmaschinen; Motoren (ausgenommen Motoren fiir Landfahrzeuge), Kupplungen und
Vorrichtungen zur Kraftiibertragung (ausgenommen fiir Landfahrzeuge), nicht handbetétigte landwirtschaftliche Maschinen, Brutapparate fiir
Eier und Verkaufsautomaten.

9 — Klasse 9 enthilt: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wage-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs-
und Unterrichtsapparate und -instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Speichern, Regeln und
Kontrollieren von Elektrizitit; Gerdte zur Aufzeichnung, Ubertragung und Wiedergabe von Ton und Bild; Magnetaufzeichnungstriger,
Schallplatten; CD, DVD und andere Trédger digitaler Aufzeichnungen; Mechaniken fiir geldbetdtigte Apparate; Registrierkassen,
Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgerate und Computer; Software und Feuerloschgerite.

10 — Klasse 12 enthilt: Fahrzeuge und Apparate zur Beforderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.

11 — Das Abkommen wurde am 28. September 1979 geédndert.
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18. Nissan focht die Entscheidung vom 28. September 2011 mit Schreiben vom 25. November 2011
vor der Beschwerdekammer des HABM nach Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 an.

19. Die Beschwerdekammer wies mit Entscheidung vom 6. September 2012" die Beschwerde von
Nissan zuriick, da ihrer Auffassung nach der (erste) Antrag auf Verlingerung der Marke fiir Waren
der Klassen 7 und 12 einen ausdriicklichen und unmissverstandlichen teilweisen Verzicht im Sinne von
Art. 50 der Verordnung Nr. 207/2009 auf die Verldngerung fiir Waren der Klasse 9 beinhalte, der seit
seinem Eingang beim HABM fiir die Markeninhaberin wirksam sei.

20. Die Beschwerdekammer war gleichfalls der Auffassung, angesichts der Verzichtserklarung, die fiir
die Markeninhaberin bindend sei, sei die in Art. 47 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehene
sechsmonatige Nachfrist nicht anwendbar. In Anbetracht der Eintragung der teilweisen Verldngerung
und der auf diese erfolgten Mitteilung an die Antragstellerin sowie angesichts der Wirkung beider
Rechtsakte erga ommnes entschied die Beschwerdekammer, dass Nissan aus Griinden der
Rechtssicherheit ihre Entscheidung, die Marke fiir bestimmte Waren nicht zu verldngern, auch nicht
mehr widerrufen konne.

III — Angefochtenes Urteil

21. Nissan erhob am 21. Dezember 2012 Klage vor dem Gericht, mit der sie die Aufhebung der
Entscheidung der Beschwerdekammer beantragte. Sie stiitzte ihre Klage auf einen einzigen
Klagegrund, namlich die Verletzung von Art. 47 und Art. 50 der Verordnung Nr. 207/2009.

22. Mit seinem Urteil vom 4. Mairz 2015 wies das Gericht die Klage ab. Obwohl die
Beschwerdekammer seiner Auffassung nach einen Rechtsfehler begangen hatte, indem sie das Fehlen
eines Verlingerungsantrags fiir die Marke mit einer Verzichtserklirung gleichgesetzt habe®, hob das
Gericht die angefochtene Entscheidung nicht auf, da nach seiner Wiirdigung' die Anwendung von
Art. 47 der Verordnung Nr. 207/2009 zu derselben Losung wie derjenigen fiithrte, zu der das HABM
gekommen war und die die Beschwerdekammer bestitigt hatte.

23. Nach Auffassung des Gerichts kommt der in Art. 47 Abs. 3 vorgesehenen zusitzlichen Frist (d. h.
den auf das Ende der Schutzdauer folgenden sechs Monaten) " im Verhiltnis zur urspriinglichen Frist
Ausnahmecharakter zu. Weder der Wortlaut noch die Systematik von Abs. 3 sihen die Moglichkeit
vor, sukzessive Teilverldngerungsantriage zu stellen. Insbesondere sei wegen des Ausdrucks ,a falta de
ello® [in der Fassung der Verfahrenssprache Englisch ,failing this“; ohne Entsprechung in der
deutschen Sprachfassung der Bestimmung, wortlich: ,geschieht dies nicht“] davon auszugehen, dass
die Ausnahmefrist nicht anwendbar sei, wenn bereits innerhalb der ordentlichen Frist ein
Verlangerungsantrag gestellt worden sei. In Anbetracht der Wirkung erga ommnes der Teilverlingerung
vom Tag nach Ablauf der Schutzdauer an, stehe der Grundsatz der Rechtssicherheit einer weiteren
Ergénzung von Verldngerungsantrigen entgegen.

12 — Sache R 2469/2011-1.

13 — Rn. 27 bis 30 des angefochtenen Urteils. Da diese Frage im Rechtsmittelverfahren nicht mehr zu erértern ist, sei lediglich bemerkt, dass das
Gericht seine Uberlegungen auf drei Pramissen stiitzte: a) Die Markeninhaberin habe keine schriftliche Verzichtserkldrung eingereicht, wie
Art. 50 der Verordnung Nr. 207/2009 erfordere, b) das Formular zur Verlingerung enthalte keine ausdriickliche Verzichtserklirung auf die
Warenklassen, die nicht erwidhnt wiirden, und c) im Fall von Nissan sei der Verzicht dem Formular nicht zu entnehmen, da dieses von
einem Vertreter und nicht von der Rechtsinhaberin selbst ausgefiillt worden sei, was ebenfalls Art. 50 nicht entspreche.

14 — Rn. 38 bis 43 des angefochtenen Urteils.

15 — Dieser Zeitraum betrdgt nach Art. 46 der Verordnung Nr. 207/2009 zehn Jahre ab dem Datum des urspriinglichen Antrags (siehe Nr. 4 der
vorliegenden Schlussantrége).
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24. Das Gericht wies schlief3lich alle weiteren von Nissan in der Klageschrift vorgetragenen Argumente
als unbegriindet zuriick, mit denen diese Folgendes geltend gemacht hatte: a) Art. 5bis der Pariser
Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums'® und Art. 17 der Charta der
Grundrechte der Europiischen Union' seien verletzt; b) die Streichung der Waren der Klasse 9 aus
ihrem Markenrecht stelle eine unrechtmiflige Anderung dar, da sie gegen Art. 48 der Verordnung
Nr. 207/2009 verstofle; c) die Entscheidung, die Marke nur fiir Waren der Klassen 7 und 12 zu
verldngern, sei zu frith getroffen worden; d) das HABM habe bereits in fritheren Entscheidungen
sukzessive Verlingerungsantrige akzeptiert'®.

IV — Verfahren vor dem Gerichtshof und Antrige der Parteien

25. Das Rechtsmittel von Nissan ist am 4. Mai 2015 beim Gerichtshof eingegangen, die Beantwortung
durch das HABM am 19. August 2015.

26. Es ist weder eine Erwiderung noch eine Gegenerwiderung nach Art. 175 Abs. 1 der
Verfahrensordnung des Gerichtshofs eingereicht worden.

27. Nissan beantragt als Rechtsmittelfiihrerin die Aufhebung sowohl des angefochtenen Urteils als
auch der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 6. September 2012 sowie die Verurteilung
des HABM zur Zahlung der Kosten. Hierfiir stiitzt sie sich auf zwei Rechtsmittelgriinde, namlich die
Verletzung von Art. 47 der Verordnung Nr. 207/2009 einerseits und von Art. 48 dieser Verordnung
andererseits.

28. Das HABM beantragt, das Rechtsmittel zuriickzuweisen und Nissan die Kosten aufzuerlegen.

29. Eine miindliche Verhandlung hat nicht stattgefunden, da keine der Parteien dies beantragt hat.
V — Priifung des Rechtsmittels

A — Zum ersten Rechtsmittelgrund: Verletzung von Art. 47 der Verordnung Nr. 207/2009

1. Vortrag der Parteien

30. Mit ihrem ersten Rechtsmittelgrund wirft Nissan dem Gericht vor, Art. 47 der Verordnung
Nr. 207/2009 mit der Entscheidung verletzt zu haben, dass dessen Abs. 3 sukzessive
Teilverlingerungsantrage ausschliefSe. Der Inhaber einer Marke konne legitime Griinde dafiir haben,
in dieser Form vorzugehen, wie etwa: a) hinsichtlich bestimmter Arten von Waren und
Dienstleistungen, die ihn moglicherweise im Hinblick auf den Markenschutz nicht mehr
interessierten, unnétigen finanziellen Aufwand zu vermeiden, b) noch vor Ende der Nachfrist die
Marke fiir die Klassen, die er urspriinglich nicht verlingert habe, einem Dritten abzutreten,
und c) Fehler im vorhergehenden Teilverlaingerungsantrag zu korrigieren.

16 — Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. Mirz 1883, revidiert zuletzt in Stockholm am 14. Juli 1967
und  berichtigt am  28.  September  1979; eine  deutsche Fassung ist auf folgender = Website  verfigbar:
http://www.admin.ch/ch/d/sr/c0_232_04.html.

17 — Hierfir wird auf das Urteil Eurohypo/HABM (EUROHYPO) (T-439/04, EU:T:2006:119, Rn. 21) Bezug genommen.
18 — Rn. 45 bis 50 des angefochtenen Urteils.
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31. Nissan vertritt entgegen der Auffassung des Gerichts" den Standpunkt, es bestehe keinerlei Grund,
Art. 47 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen, dass sukzessive Teilverldngerungsantrage
ausgeschlossen seien. Nichts im Wortlaut dieser Bestimmung stehe der Verlingerung einer Marke
aufgrund mehrerer Antrége entgegen. Erstens beginne die Nachfrist entweder zu laufen, weil
tiberhaupt kein Verlingerungsantrag vorliege, oder deshalb, weil die Gebiihren nicht innerhalb der
ordentlichen Verliangerungsfrist entrichtet worden seien. Das Gericht habe diese zweifache
Moglichkeit nicht beriicksichtigt, als es in Rn. 38 des angefochtenen Urteils festgestellt habe, diese
Nachfrist werde nur durch das Fehlen eines Verlangerungsantrags innerhalb der urspriinglichen Frist
in Gang gesetzt.

32. Dartiber hinaus fithre die Auslegung durch das Gericht dazu, dass Markeninhaber, die sich
bemiihten, die urspriingliche Frist (Art. 47 Abs. 3 Satz 1) einzuhalten, benachteiligt und solche, die
die mit der Nachfrist verbundene Zuschlagsgebiihr entrichten kénnten, begiinstigt wiirden.

33. Zweitens vertritt Nissan die Auffassung, Antrage auf Teilverlaingerung einer Marke (fiir bestimmte
Waren) diirften nicht als Antrage auf Loschung dieser Marke fiir die iibrigen Waren behandelt werden.
Andernfalls wiirde die Teilverlingerung einem Verzicht gleichgestellt, einer Rechtsfigur, die in Art. 50
der Verordnung Nr. 207/2009 geregelt sei. Auch wenn das Gericht zu Recht verneint habe, dass in
diesem Fall ein Verzicht vorliege®, fithre seine Auslegung von Art. 47 doch zu demselben falschen
Ergebnis, nur auf einem anderen Weg.

34. Drittens ist Nissan — erneut entgegen der Sichtweise des Gerichts® - der Ansicht, dass
Markeninhaber, die klar und unmissverstindlich Teilverlangerungsantrage einreichten, keineswegs
davon ausgingen, dass infolgedessen ihre spdteren Antrdge zuriickgewiesen wiirden. Hierzu verweist
sie auf zwei Beispiele aus der fritheren Verwaltungspraxis des HABM, in denen sukzessive
Teilverlaingerungen zugelassen worden seien. Beide Beispiele stirkten das Vertrauen der
Markeninhaber in die Moglichkeit, ihre Verlangerungsantrige zeitlich aufzuteilen. Ebenso erlaube
Regel 30 Abs. 5 der Durchfithrungsverordnung, die Verldngerungsgebiihren nur fiir einen Teil der
beantragten Klassen zu entrichten. Wenn der Markeninhaber dies wiinsche, konnten danach — im
Rahmen der Nachfrist — die Gebiihren fiir die tibrigen Klassen entrichtet werden, was beweise, dass
fiir sukzessive Teilverldngerungsantriage keine Hindernisse bestiinden.

35. Viertens schliefllich sei auch die Berufung auf die Rechtssicherheit als Hindernis fiir sukzessive
Teilverlingerungen nach Annahme und Eintragung des ersten Verlingerungsantrags (Rn. 40 des
angefochtenen Urteils) nur dann relevant, wenn das HABM wie in diesem Fall seine Entscheidung
tiber den Antrag auf die Teilverlingerung treffe und eintrage, noch bevor die Nachfrist abgelaufen sei.
Damit wiirden derartige Antriage erneut einem teilweisen Verzicht auf die Marke gleichgestellt.

36. Nach Ansicht des HABM ist das Rechtsmittel hingegen unbegriindet, denn das Gericht habe die
Art. 47 und 48 der Verordnung Nr. 207/2009 richtig ausgelegt und angewendet.

37. Es vertritt — in Ubereinstimmung mit Rn. 38 des angefochtenen Urteils — die Auffassung, der
Verldngerungsantrag miisse im Normalfall wihrend des Laufes der ordentlichen Frist von sechs
Monaten vor Ende des Markenschutzes eingereicht werden, und zwar nach Art. 47 Abs. 3 Satz 1
und 2. Ein Verlangerungsantrag, der innerhalb der Nachfrist von weiteren sechs Monaten eingereicht
werde, stelle eine Ausnahme dar.

19 — Rn. 38 und 39 des angefochtenen Urteils.

20 — Zu den Voraussetzungen fiir die Annahme eines Verzichts gehort insbesondere, dass der Inhaber seine Absicht, sein Recht aufzugeben,
schriftlich erklart hat.

21 — Rn. 49 des angefochtenen Urteils.
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38. Fiir diese Auslegung des auflerordentlichen Charakters der Verldngerung wahrend des Laufes der
Nachfrist spreche erstens der Aufbau von Art. 47, der dem dialektischen Binom von allgemeiner Regel
und Ausnahme folge. Zweitens enthalte der Wortlaut der Vorschrift am Beginn des letzten Satzes den
Ausdruck ,a falta de ello“”, drittens sei die Verlingerung innerhalb dieser Frist mit einer
Zuschlagsgebiihr in Hohe von 25 % der Gebiihr bis zur Obergrenze von 1500 Euro® verbunden, und
viertens habe die Zulassung von Teilverlaingerungen innerhalb der Nachfrist aufgrund der
Riickwirkung der Eintragung® negative Folgen fiir das europiische Markensystem, da die Eintragung
in diesen Fillen den Umfang des Markenschutzes nicht verldsslich wiedergebe, was zu
Rechtsunsicherheit fiihre.

39. Vor diesem Hintergrund ist das HABM der Ansicht, das angefochtene Urteil verletze Art. 47
Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht. Das Gericht habe die Vorschrift richtig angewandt, als es
ausgefithrt habe, ein vollstindiger Verldngerungsantrag, der klar und unmissverstandlich innerhalb der
ordentlichen Frist nach Abs. 3 Satz 1 und 2 eingereicht werde, schliefle die Anwendung von Satz 3 der
Vorschrift aus. Dasselbe miisse gelten, wenn die Verldngerung nur fiir einige der von der Marke
geschiitzten Waren und Dienstleistungen beantragt werde: Ein Antrag dieser Art lasse sich nicht
unter Satz 3 subsumieren, da dieser Fall einem volligen Fehlen eines Antrags (,a falta de ello”
[geschieht dies nicht]) nicht gleichgestellt werden konne.

40. Nach Ansicht des HABM ist gemafS Art. 47 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 die Verlangerung
der Marke nur fiir die Waren oder Dienstleistungen moglich, die in dem entsprechenden Antrag
angegeben seien. Aus dieser Regel folge, dass der Markeninhaber dann, wenn er die Verldngerung nur
fiir einige dieser eingetragenen Waren und Dienstleistungen beantrage, ausdriicklich oder konkludent
erkliare, den Schutz nicht mehr auf die iibrigen erstrecken zu wollen. Diese Schlussfolgerung bedeute
aber nicht, Teilverlangerungsantriage wie einen Teilverzicht im Sinne von Art. 50 der Verordnung
Nr. 207/2009 zu behandeln.

41. Erfille ein Antrag die in Art. 47 Abs. 3 Satz 1 und 2 der Verordnung Nr. 207/2009 festgelegten
Voraussetzungen, so verpflichte Abs. 5 Satz 2 dieser Bestimmung das Amt zur Eintragung der
Verldngerung, ohne den Ablauf der Nachfrist abzuwarten. Aus Griinden der Rechtssicherheit konne
man weder von den zustdndigen Behdrden noch vom Rechtsverkehr verlangen, eine eventuelle weitere
Erstreckung einer bereits teilweise verlingerten Marke auf andere Waren und Dienstleistungen
vorherzusehen, fiir die die Verlangerung bis dahin nicht beantragt worden sei.

42. Abschliefiend erklart das HABM, die von Nissan angefithrten Griinde dafiir, dass ein Interesse des
Markeninhabers daran bestehen konne, den Verlingerungsantrag fiir bestimmte Waren und
Dienstleistungen zuriickzuhalten, seien fiir die Auslegung der Vorschrift irrelevant.

2. Priifung des Rechtsmittelgrundes

a) Vorbemerkungen und Aufbau

43. In diesem Rechtsmittelverfahren, in dem es um die Beurteilung der Moglichkeit von sukzessiven
Teilverlangerungen nach Art. 47 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 geht, stehen sich zwei
unterschiedliche Auffassungen vom Verldngerungsverfahren fiir Gemeinschaftsmarken gegeniiber.

22 — Das HABM nimmt auch auf andere Sprachfassungen der Verordnung Bezug, in denen sich dieser Aspekt zeigen soll, konkret die englische
und die franzésische.

23 — Das HABM verweist hier auf Art. 2 Abs. 16 der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 iiber die an das
Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebiihren (ABL L 303, S. 33).

24 — Nach Art. 47 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009.

8 ECLILEU:C:2016:190



SCHLUSSANTRAGE VON HERRN CAMPOS SANCHEZ-BORDONA — RECHTSSACHE C-207/15 P
NISSAN JIDOSHA / EUIPO

44. Der erste dieser beiden Ansitze, den das HABM vertritt und den auch das Gericht gutgeheifien
hat, legt dieses Verfahren in einer Weise aus, die ich als ,streng” bezeichnen wiirde. Nach dieser
Auffassung kann der Inhaber einer Marke, die kurz vor dem Ablauf steht, diese nur in einem einzigen
Schritt verldngern, indem er ein einziges Formular ordnungsgemif} ausfiillt und es innerhalb der
Verlangerungsfrist (sei es der urspriinglichen Frist oder der Nachfrist) an das HABM schickt.
Auflerdem muss er die hiermit verbundenen Gebiihren entrichten. Hat er diese Schritte
unternommen, trigt das HABM den Verlingerungseintrag fiir die auf dem Formular angegebenen
Waren und Dienstleistungen ein.

45. Der zweite Ansatz, der von Nissan vertreten wird (und anscheinend vom HABM in einigen
fritheren Fillen zugelassen wurde)®, geht davon aus, dass keine rechtlichen Hindernisse dafiir
bestehen, Teilverlingerungsantréige zu unterschiedlichen Zeitpunkten einzureichen, solange dies im
Rahmen der gesetzlich festgelegten Fristen und unter Entrichtung der Gebiihren geschieht. Nach
diesem Ansatz erlaubt Art. 47 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 eine ,dynamischere Auslegung,
indem er dem Inhaber der Marke eine gewisse Flexibilitit bei der Entscheidung einrdumt, ob er den
Registerschutz fiir sein Warenzeichen fiir alle oder nur fiir einige der zuvor geschiitzten Waren und
Dienstleistungen verlingern mochte. Diese Entscheidung konne er durch zwei oder auch mehrere
aufeinanderfolgende Antrige innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist treffen.

46. Folglich kommt dem Gerichtshof die Aufgabe zu, die Reichweite der umstrittenen Norm
aufzuzeigen und sich dabei fiir einen der beiden widerstreitenden Ansitze zu entscheiden. Da das
Rechtsproblem neu ist, muss es ohne Hilfe von Priazedenzfillen durch die Anwendung der klassischen
Auslegungskriterien in ihrer sich aus dem Unionsrecht ergebenden Nuancierung gelost werden.

47. Fir eine ordnungsgeméfSe Behandlung des von Nissan eingelegten Rechtsmittels ist es unerldsslich,
die beiden Grundpfeiler der Argumentation des Gerichts eingehend zu untersuchen, ndmlich 1. den
Ausnahmecharakter der Nachfrist, der ein Hindernis fiir die Einreichung von ergénzenden
Verldngerungsantridgen darstellen soll, und 2. die Notwendigkeit, nach der Eintragung des ersten
Antrags die Rechtssicherheit zu schiitzen. Meine Priiffung folgt diesem argumentativen Aufbau.

b) Zum Verlangerungsverfahren, insbesondere zum Ausnahmecharakter der Nachfrist

48. Nach Ansicht des Gerichts® ist aus dem Wortlaut von Art. 47 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 207/2009, konkret dem Ausdruck ,a falta de ello” [geschieht dies nicht], zu schliefien, dass nach
Ablauf der urspriinglichen Frist eine Verlingerung nur beantragt werden konne, wenn wihrend deren
Laufzeit kein entsprechender Antrag eingereicht worden sei. Die Verlingerung miisse daher
grundsitzlich innerhalb der urspriinglichen Frist beantragt werden, wahrend dies innerhalb der
Nachfrist nur ausnahmsweise zuldssig sei. Diese letzte Moglichkeit bestehe folglich nur, wenn
innerhalb der urspriinglichen Frist kein Antrag eingereicht worden sei.

49. Nissan beanstandet diese Ausfithrungen des Gerichts und dies, wie ich meine, zu Recht.
50. In einer am Wortlaut orientierten Auslegung der Vorschrift hebt das Gericht den Ausdruck ,a falta

de ello“ hervor, der nach seinem Verstindnis als Tatbestandsmerkmal von Abs. 3 impliziert, dass
innerhalb der ,ordentlichen” Frist kein Antrag eingereicht worden sei.

25 — Das Gericht geht in Rn. 50 des angefochtenen Urteils auf die Existenz dieser Prizedenzfille auf der Verwaltungsebene ein, um anschlieflend
zu erkldren, dass es durch diese nicht gebunden sei.

26 — Rn. 38 des angefochtenen Urteils.
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51. Die Heranziehung dieses Auslegungskriteriums basiert allerdings nur auf einigen Sprachfassungen
von Art. 47 der Verordnung Nr. 207/2009 und bezieht sich nicht auf das Gesamtbild, das sich aus der
Betrachtung der in den anderen Amtssprachen der Union verwendeten Formulierungen ergibt. Der
Ausdruck ,a falta de ello“ oder dhnliche Ausdriicke erscheint in der franzésischen”, der englischen®,
der spanischen® und der italienischen® Fassung, fehlt aber als solcher zumindest in der deutschen?®,
der portugiesischen® und der niederlindischen® Fassung.

52. Nach der wohlbekannten Rechtsprechung des Gerichtshofs kann aber ,die in einer der
Sprachfassungen einer Vorschrift des Unionsrechts verwendete Formulierung nicht als alleinige
Grundlage fiir die Auslegung dieser Vorschrift herangezogen werden oder insoweit Vorrang vor den
anderen sprachlichen Fassungen beanspruchen. Die Bestimmungen des Unionsrechts miissen ndamlich
im Licht der Fassungen in allen Sprachen der Union einheitlich ausgelegt und angewandt werden.
Weichen die verschiedenen Sprachfassungen einer Vorschrift des Unionsrechts voneinander ab, so
muss diese nach dem Zusammenhang und dem Zweck der Regelung ausgelegt werden, zu der sie
gehort.“*

53. Damit geniigt dieser Umstand allein nicht, um zu entscheiden, ob das Gericht einen Rechtsfehler
begangen hat. Nach der in Nr. 52 angefithrten Rechtsprechung nimmt die Feststellung, dass der
Wortlaut der umstrittenen Vorschrift eines rechtssetzenden Aktes der Union in den verschiedenen
Sprachfassungen Unterschiede aufweist, der grammatikalischen Auslegung im konkreten Fall ihren
Nutzen®, so dass auf die systematische und die teleologische Auslegung zuriickzugreifen ist.

54. Da das Gericht den Ausnahmecharakter der zweiten Verldngerungsfrist im Verhdltnis zur ersten
aus dem Ausdruck ,a falta de ello® geschlossen hat, machen es die genannten
Formulierungsunterschiede schon durch ihre blofle Existenz unmoglich, aufgrund des Wortlauts von
Art. 47 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 davon auszugehen, dass diese zweite Frist
»Ausnahmecharakter” hat.

55. Zudem hat der Ausdruck in den oben erwdhnten Sprachfassungen (u. a. Franzosisch, Spanisch,
Englisch und Italienisch) weder eindeutig den Wortsinn, den ihm das angefochtene Urteil zu geben
scheint, noch erlaubt er es ohne eine Uberdehnung des Wortsinns, aus ihm zu folgern, dass die zweite
Frist zur ersten in einem Alternativverhaltnis steht.

56. Selbst wenn Art. 47 Abs. 3 die Einreichung des Verlingerungsantrags wahrend der ersten
Sechsmonatsfrist als ,Regel” hitte einfithren wollen, enthielte die Regelung der Nachfrist doch keine
Bedingung, anhand deren die Fille zu bestimmen wéren, die diese zu einer Ausnahme machen
wiirden. Das die beiden Fristen wirklich unterscheidende Merkmal besteht allein in der
Zuschlagsgebiihr, die mit der zweiten Frist verbunden ist.

27 — LA défaut”.

28 —
,Failing this“.
29 —
»A falta de ello”.
30 —
,In caso contrario”.
31 — ,Der Antrag und die Gebithren kénnen noch innerhalb einer Nachfrist von sechs Monaten ... eingereicht oder gezahlt werden ...“
32 — ,0 pedido pode ainda ser presentado e as taxas pagas num prazo suplementar de seis meses ...“
33 — ,De indiening van de aanvrage en de voldoening van de taksen kunnen nog binnen een extra termin van zes maanden ...“

34 — Urteile Institute of the Motor Industry (C-149/97, EU:C:1998:536, Rn. 16), Kurcums Metal (C-558/11, EU:C:2012:721, Rn. 48) und GSV
(C-74/13, EU:C:2014:243, Rn. 27).

35 — Dies wire die in Nr. 46 erwdhnte Nuancierung aufgrund der Besonderheiten des Unionsrechts.
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57. Insgesamt kann aus den Sprachfassungen, die den Ausdruck ,a falta de ello“ oder Ahnliches
enthalten, nicht mit absoluter Klarheit geschlossen werden, dass sukzessive Teilverlingerungsantréige
automatisch abzulehnen sind. In der umstrittenen Bestimmung ein Verbot dieser Art zu erkennen,
legt vielmehr den Verdacht nahe, dass diese Sichtweise eher das Ergebnis einer moglicherweise
unbewussten Projektion des oben dargestellten ,strengen Ansatzes auf den Gesetzeswortlaut als eine
logische Schlussfolgerung aus diesem Wortlaut ist.

58. Unter dem Blickwinkel der systematischen Auslegung der Verordnung Nr. 207/2009 komme ich
ebenfalls nicht zum Ergebnis, dass sukzessive Teilverlangerungsantrdge nicht zuldssig wiéren, eher ist
das Gegenteil der Fall. Das HABM hat fiir seine Auffassung Art. 47 Abs. 4 und 5 der Verordnung
Nr. 207/2009 herangezogen, Nissan fiir seine Position Regel 30 Abs. 5 der Durchfiihrungsverordnung.
Ich glaube allerdings, dass keines dieser Argumente geeignet ist, den Streit iber Art. 47 Abs. 3 der
Verordnung Nr. 207/2009 aus systematischer Sicht zu entscheiden.

59. Was Art. 47 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 betrifft, so besteht dessen Zweck nicht darin, die
Zahl der Verldngerungsantriage auf nur einen zu beschrianken, noch trégt er dazu bei, dass sich diese
Folge aus Abs. 3 ablesen liefle. Sein Inhalt beschrankt sich — unter Beriicksichtigung der
Parteimaxime® und des Antragsgrundsatzes® — darauf, festzulegen, dass das HABM dann, wenn der
Markeninhaber dies beantragt (und die entsprechende Gebiihr entrichtet), die Eintragung der
Verldngerung fiir die Waren und Dienstleistungen vorzunehmen hat, fiir die ein Verldngerungsantrag
eingereicht wurde. Folglich handelt es sich nur um einen gesetzlichen Hinweis, der fiir alle
Antragsteller gilt und sie dazu auffordert, ihre Verlangerungsantriage mit der gebotenen Sorgfalt und
Genauigkeit zu stellen. Gleichzeitig gibt er dem HABM das Verfahren in Bezug auf diese Antréage vor.
Nichts hiervon sagt etwas — weder im einen noch im anderen Sinne — dariiber aus, ob sukzessive
Antrége zuldssig oder unzuléssig sind.

60. Art. 47 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 verpflichtet das HABM — entgegen der von diesem
selbst vertretenen These — nicht dazu, die Eintragung der Verlangerung noch vor Ablauf der Nachfrist
vorzunehmen. Wenn diese Norm vorschreibt, dass die Verlingerung am Tag nach dem Ablauf der
Eintragung wirksam wird, wird damit lediglich zum Ausdruck gebracht, dass die Eintragung der
Verlangerung, sobald sie erfolgt ist, den Zehnjahreszeitraum der Wirksamkeit der Marke weder
verkiirzt (wenn der Antrag vor dem Datum des Ablaufs eingereicht wurde) noch in ungerechtfertigter
Weise verlangert (wenn die Eintragung, aus welchem Grund auch immer, nach diesem Datum erfolgt).
Mit anderen Worten wollte der Gesetzgeber sicherstellen, dass der Schutz der eingetragenen Marke,
gleichgiiltig, zu welchem Zeitpunkt die Verldngerung eingetragen wird, ohne Bruch der Kontinuitéit ab
dem Tag nach ihrem Ablauf erhalten bleibt.

61. Damit sorgt Art. 47 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 ausschliefllich dafiir, dass die
Schutzdauer, also zehn Jahre fiir jede Eintragung ohne Unterbrechung, genau eingehalten wird. Die
Vorschrift vermeidet so unter anderem, dass eine Verspitung bei der Bearbeitung des
Verldngerungsantrags die Kontinuitdt des Registerschutzes unterbricht. Zusammenfassend ergibt sich
hieraus fiir das HABM aber keinerlei Verpflichtung, die Verlingerung vor dem Ende der Nachfrist
einzutragen, wie das Amt behauptet.

62. Was Regel 30 Abs. 5 der Durchfithrungsverordnung betrifft, die von Nissan fiir ihre These
angefithrt wird, glaube ich nicht, dass sie ein Argument fiir oder gegen sukzessive
Teilverlangerungsantrage handelt. Diese Regel behandelt zuerst die Fille (mangelnde oder verspitete
Vorlage des Antrags nach der Nachfrist, Nichtzahlung der Gebiihren, ausbleibende Korrektur von
mitgeteilten Miangeln), in denen das HABM den Ablauf der Eintragung feststellen muss. Danach folgt

36 — Dieser Grundsatz, der beinhaltet, dass lediglich aufgrund der Antrige der Parteien entschieden werden kann, gehort zu den
charakteristischsten Merkmalen des Markenrechts.

37 — Der Kongruenz- oder Antragsgrundsatz verpflichtet das Gericht, tiber die Antrége so zu entscheiden, wie sie formuliert wurden, und nicht
iber das Geforderte hinauszugehen (ne ultra petita).
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eine Bestimmung fiir den Fall, dass die entrichteten Gebiihren ,nicht fiir alle Klassen von Waren und
Dienstleistungen [ausreichen], fiir die die Verlingerung beantragt wird®, ein Fall, bei dem das HABM
nicht den Ablauf der Eintragung auszusprechen braucht, ,wenn eindeutig ist, auf welche Klassen sich
die Gebithren beziehen“. Keine dieser Vorschriften setzt meines Erachtens eine Zuléssigkeit oder
Unzuléssigkeit von sukzessiv eingereichten Teilverldangerungsantrégen voraus.

63. Auch wenn ich die systematische Auslegung in diesem Rechtsstreit nicht fiir tberméfig
zweckdienlich halte, ist in Anbetracht der vorstehenden Ausfithrungen Art. 47 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 207/2009 vielleicht eher im Zusammenhang mit der Pflicht des HABM nach Abs. 2 dieses Artikels
zu sehen, den Markeninhaber tiber den bevorstehenden Ablauf des seinem Zeichen verliehenen
Schutzes zu informieren. Angesichts dessen, dass nach Abs. 2 der Vorschrift das HABM ,nicht fiir
unterbliebene Unterrichtung [haftet]”, erscheint es mir logisch, dass der Gesetzgeber mit der
Verdopplung der urspriinglichen Frist die Harte mildern wollte, die die Loschung von
Markeneintragungen ohne eine vorherige Mitteilung {iber den baldigen Ablauf bedeuten konnte. Die
Freistellung des HABM von der Haftung fiir das Unterlassen einer Mitteilung wiirde so in gewisser
Weise mit einer Nachfrist fiir die Markeninhaber kompensiert, die noch tiber weitere sechs Monate
verfiigten, um mit eigenen Mitteln zu erkennen, dass ihre geschiitzten Zeichen ablaufen, und
entsprechend zu reagieren.

64. Die grammatikalische und die systematische Auslegung sprechen damit in keiner Weise fiir eine
Auslegung der Vorschrift, aus der ein Verbot sukzessiver Teilverlingerungsantrage abgeleitet werden
konnte. Damit ist auf die teleologische Auslegung und die den Verliangerungsverfahren von
Gemeinschaftsmarken innewohnende Funktion abzustellen. Wenn diese beinhalten, ein bestimmtes
Vorgehen und bestimmte Fristen einzuhalten, so nicht, um den Markeninhabern schwer auszulegende
Belastungen aufzuerlegen, sondern um ihnen Gelegenheit zu geben, auf homogene und geregelte
Weise den Zeitraum zu verlidngern, in dem ihre Marken geschiitzt sind.

65. Die Intention der Verordnung Nr. 207/2009 geht in diesem Bereich dahin, sukzessive
Verlangerungen von bereits registrierten Unterscheidungszeichen fiir Zeitraume von jeweils zehn
Jahren zu erméglichen, und zwar aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung fiir die unternehmerische
Existenz ihrer Inhaber und aufgrund des Umstands, dass diese Eigentumsrechte an diesen Zeichen
haben. Dies erklirt besser die Einrichtung einer doppelten Frist in aufeinanderfolgenden
Zeitabschnitten und die Tatsache, dass der Unionsgesetzgeber als letztes Mittel nach Ablauf beider
Fristen (der ordentlichen und der Nachfrist) sogar noch einen weiteren Antrag des Markeninhabers
auf Wiedereinsetzung in seine Rechte zugelassen hat, wenn die Voraussetzungen von Art. 81 der
Verordnung Nr. 207/2009 vorliegen (Wiedereinsetzung in den vorigen Stand).

66. Die Auslegung von Art. 47 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ist folglich anhand des Kriteriums
vorzunehmen, dass Gemeinschaftsmarken, wann immer gesetzlich moglich, verlangerbar sein sollen.
Ebenso gilt in gerichtlichen Verfahren beim Auftreten von Auslegungsfragen im Allgemeinen der
Grundsatz der wohlwollendsten Auslegung der gestellten Antrdge. Dieser Grundsatz kann auf
Verwaltungsverfahren, in denen auf Antrag der betroffenen Partei die Verlingerung giiltiger
Registereintragungen gewiahrt werden soll, ausgedehnt werden.

67. Aus dieser Sichtweise wire der Standpunkt des HABM — dem auch das Gericht gefolgt ist — nur
vertretbar, wenn sich ohne Schwierigkeit aus Art. 47 der Verordnung Nr. 207/2009 ein Verbot
sukzessiver Teilverlaingerungsantrige ableiten liefle. Da ein solches Verbot nicht existiert, sehe ich
kein Hindernis fiir die Einreichung von zwei Antrigen, die, wie in diesem Fall, die Waren und
Dienstleistungen einzeln und nacheinander angeben, solange dies innerhalb der Fristen erfolgt und die
Gebiihren und Zuschlagsgebiihren entrichtet werden.
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68. Art. 47 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 gewihrt dem Inhaber einer bereits eingetragenen
Marke fir deren Verlingerung in Wirklichkeit insgesamt ein Jahr, bestehend aus zwei
Halbjahreszeitraumen, die sechs Monate vor dem letzten Tag des Monats, in dem der Schutzzeitraum
endet, beginnen und sechs Monate nach diesem Datum enden. Weder die Aufteilung der Frist in zwei
Zeitintervalle, deren einziger Unterschied in der Zuschlagsgebiihr besteht, die fiir im zweiten Intervall
eingehende Antrédge vorgesehen ist, noch der Wortlaut der Vorschrift oder ihre Systematik stehen der
Einreichung von sukzessiven Teilverlangerungsantridgen entgegen, insbesondere um die Waren und
Dienstleistungen zu bezeichnen, auf die sich die Verldngerung beziehen soll.

¢) Zur Rechtssicherheit im Verldngerungsverfahren

69. Nissan beanstandet die Feststellung des Gerichts®, dass die Einreichung eines
Teilverlingerungsantrags, der einen fritheren Antrag ergédnzt, der Rechtssicherheit abtraglich sei, wenn
die Eintragung des ersten Antrags im Register bereits erfolgt sei. Das angefochtene Urteil legt dagegen
in Rn. 41 eingehend dar, dass der Schutz der Rechtssicherheit in Anbetracht der Wirkung erga omnes,
die die Eintragung der Verlingerung vom Tag nach Ablauf der Marke an zur Folge habe, unerlésslich
sei.

70. Auch in diesem Punkt pflichte ich dem von Nissan eingelegten Rechtsmittel bei. Wie bereits oben
erdrtert”, enthilt Art. 47 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 kein Gebot, durch das das HABM
verpflichtet wiére, die Verlingerung vor dem Ende der Nachfrist einzutragen. Wenn — etwa wegen
formeller Fehler” oder aus anderen Griinden — eine Verzdgerung eintritt, die eine schnelle
Eintragung vor dem Ablauf der Nachfrist verhindert, muss es moglich sein, die Verlingerung durch
einen Vermerk im Register solange auszusetzen, bis das festgestellte Problem behoben ist.

71. Was die Rechtssicherheit betrifft, ist meines Erachtens auch darauf hinzuweisen, dass in
verschiedenen Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 und der Durchfiihrungsverordnung das
Interesse des Gesetzgebers daran, dass das Register fiir die Gemeinschaftsmarken und die tatsdchliche
Rechtslage iibereinstimmen sollen, in den Hintergrund tritt. Dieser Gedanke zeigt sich bei den
Mechanismen, die die Unterschiede zwischen dem tatsdchlich bestehenden Schutz, so wie ihn der
Markeninhaber wahrnimmt, und dessen Erscheinen im Register auflosen sollen. So verpflichtet Regel
30 Abs. 4 der Durchfiihrungsverordnung das HABM, den Personen, die eine Verlingerung
beantragen, die in ihren Antragen festgestellten Méngel mitzuteilen. Art. 26 Abs. 2 der Verordnung
Nr. 207/2009 erlaubt es im Rahmen bestimmter Grenzen, einen Antrag auf Eintragung einer Marke zu
andern, selbst wenn diese bereits veroffentlicht ist. Und Art. 81 dieser Verordnung sieht die — wenn
auch an gewisse Voraussetzungen gekniipfte — Moglichkeit vor, eine Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zu beantragen, wenn der Markeninhaber verhindert war, eine Frist einzuhalten.

72. Vor diesem Hintergrund erscheint mir die einzige vom Gericht angefiihrte Begriindung des Urteils
— die Erfordernisse der Rechtssicherheit — nicht tiberzeugend. Hierdurch wird im Gegenteil bestitigt,
dass es gerade die Haltung des HABM selbst war — das den Verlingerungsantrag eingetragen hat,
bevor die Nachfrist verstrichen war —, die zu der von ihm angesprochenen Situation der
Rechtsunsicherheit gefiihrt hat. Letztlich war es die ,routineméfliige“ und iibereilte Behandlung des
Antrags durch das HABM, die dafiir ursidchlich war, dass der spdtere Teilverlaingerungsantrag
abgelehnt wurde, um keine Rechtsunsicherheit zu schaffen.

38 — Rn. 40 des angefochtenen Urteils.
39 — Nr. 61 der vorliegenden Schlussantrige.
40 — Vgl. Regel 30 Abs. 4 der Durchfithrungsverordnung.
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73. Nissan behauptet dariiber hinaus®, im vorliegenden Fall schon von Anfang an die Gebiihren fiir
alle drei mit seiner Marke geschiitzten Klassen entrichtet zu haben, was das HABM eigentlich hitte
veranlassen miissen, zu priifen, ob der Antrag vollstindig war. Obwohl dieser Umstand im Rahmen
des Rechtsmittels nicht vorausgesetzt werden kann, da er im angefochtenen Urteil nicht erwéhnt ist,
ist er von der Gegenseite auch nicht ausdriicklich bestritten worden.

74. Nach allen diesen Erwidgungen greift meines Erachtens der erste Rechtsmittelgrund durch; dem
Rechtsmittel ist daher stattzugeben. Folglich ist das angefochtene Urteil aufzuheben.

75. Auch wenn sich die Priifung des zweiten Rechtsmittelgrundes eriibrigen wiirde, wenn dem
Rechtsmittel aufgrund des ersten Rechtsmittelgrundes stattgegeben wiirde, werde ich fiir den Fall, dass
der Gerichtshof diesen zuriickweisen sollte, kurz darauf eingehen, wie der zweite Rechtsmittelgrund zu
bewerten ist.

B — Zum zweiten Rechtsmittelgrund: Verletzung von Art. 48 der Verordnung Nr. 207/2009

1. Vortrag der Parteien

76. Fiir Nissan stellt die vom HABM eingetragene Teilverlingerung, mit der der Schutz fiir Waren der
Klasse 9 gestrichen wurde, eine Anderung der Marke dar, die aus ihrer Sicht gegen das Verbot von
Art. 48 der Verordnung Nr. 207/2009 verstofit. Danach darf die Gemeinschaftsmarke weder wiahrend
der Dauer der Eintragung noch bei ihrer Verldngerung gedndert werden.

77. Entgegen der Ansicht des Gerichts* beziehe sich Art. 48 nicht nur auf das Kennzeichen selbst, da
die Vorschrift zum einen das Wort ,Zeichen® gar nicht erwdhne; zum anderen sei die
Gemeinschaftsmarke ein Recht an einer Angabe iiber den betrieblichen Ursprung konkreter Waren
und Dienstleistungen.

78. Das HABM hilt dem entgegen, die von Nissan vorgeschlagene Auslegung von Art. 48 verstof3e
gegen den Wortlaut von Abs. 3 der Vorschrift. Auflerdem werde die Auslegung des Gerichts durch
Art. 43 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 207/2009 bestitigt, wonach es dem Markeninhaber gestattet
sei, die Aufstellung der Waren und Dienstleistungen zu beschrianken und damit zu &ndern. Das
Gericht habe zu Recht festgestellt, dass die Eintragung einer vollstindigen Verlingerung, die zwar
innerhalb der Frist, aber lediglich fiir einen Teil der Waren und Dienstleistungen eingereicht worden
sei, die die Marke wihrend des vorigen Giiltigkeitszeitraums umfasst habe, notwendig beinhalte, dass
der Markeninhaber die Marke fiir die tibrigen Waren und Dienstleistungen nicht tiber den bald
endenden Schutzzeitraum hinaus verldngern wolle.

2. Pritfung des Rechtsmittelgrundes

79. Auch wenn ich hinsichtlich des letzten Teils des Rechtsmittelgrundes nicht mit dessen
Beantwortung durch das HABM {ibereinstimme, teile ich die Sichtweise des Amtes in Bezug auf
Art. 48 der Verordnung Nr. 207/2009. Das Verbot, die Marke wihrend der Laufzeit zu &ndern,
umfasst sowohl das Zeichen an sich als auch die Aufstellung der Waren und Dienstleistungen®.
Abs. 2 dieser Vorschrift erwdhnt lediglich ,,den Namen und die Adresse des Inhabers®, wenn diese in
der Marke enthalten sind. Diese beiden Angaben konnen geéndert werden, wenn dadurch ,die
urspriinglich eingetragene Marke in ihrem wesentlichen Inhalt nicht beeintrachtigt wird“.

41 — Nr. 2 der Rechtsmittelschrift.
42 — Rn. 48 des angefochtenen Urteils.

43 — Bender, A., ,Eintragung und Verlingerung einer Gemeinschaftsmarke” in Fezer, K. H., Handbuch der Markenpraxis, Band I —
Markenverfahrensrecht, Verlag C. H. Beck, Miinchen 2007, S. 651.
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80. Die Probleme, die Art. 48 der Verordnung Nr. 207/2009 aufwirft, haben mit denen, die sich aus
dem Tatigwerden der Verwaltung bei der Eintragung der Markenverlédngerung ergeben, nichts zu tun.
Ebenso wie eine Teilverlaingerung nach Art. 47 (z. B. bei offensichtlicher Fristwidrigkeit des ,zweiten”
Antrags) nicht bedeuten wiirde, dass das Ergebnis gegen Art. 48 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009
verstiefSe, d. h. eine verbotene ,Anderung” der Marke gegeben wire, ist Art. 48 der Verordnung auch
nicht dadurch verletzt, dass das HABM in diesem Fall Art. 47 falsch ausgelegt und lediglich eine
eingeschriankte Verlangerung gewahrt hat.

81. Das in Art. 48 der Verordnung Nr. 207/2009 niedergelegte Verbot, Gemeinschaftsmarken zu
dndern, steht der Moglichkeit nicht entgegen, bei der Verlingerung den Schutzumfang auf bestimmte
Klassen von Waren oder Dienstleistungen zu beschrinken, anstatt ihn auf all jene zu erstrecken, die
bis zu diesem Moment von ihm umfasst waren. Die Vorschrift bezieht sich ausschliefllich auf
Anderungen des Zeichens, die im Rahmen der durch die Vorschrift gezogenen Grenzen
vorgenommen werden diirfen, ohne dass sich dadurch der Charakter des Unterscheidungszeichens
verdndern darf*. Auflerdem ergibe es keinen Sinn, wenn Abs. 2 auf die Waren und Dienstleistungen
Anwendung finde, wihrend er — um es noch einmal hervorzuheben — ausschliefilich Anderungen des
Namens und der Anschrift betrifft, die von Anfang an Teil der Marke waren.

82. Sollte der erste Rechtsmittelgrund zuriickgewiesen werden, konnte der zweite somit nicht zum
Erfolg fithren, da er meines Erachtens zu verwerfen ist.

VI — Folgen der Aufhebung des angefochtenen Urteils

83. Der Erfolg des ersten Rechtsmittelgrundes fiihrt folgerichtig zur Authebung des angefochtenen
Urteils, soweit mit diesem die Entscheidung bestdtigt wurde, dem Teilverlingerungsantrag von Nissan
nicht stattzugeben.

84. Demgemadfd ist auch die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer aufzuheben. Allerdings
haben, da die Argumentation der Beschwerdekammer darauf gestiitzt war, dass die fehlende
Erwdhnung von Waren und Dienstleistungen der Klasse 9 als Verzicht auszulegen sei, die in den
Rn. 25 bis 30 des angefochtenen Urteils enthaltenen Erwidgungen, die ich fiir richtig halte, in vollem
Umfang Bestand und rechtfertigen bereits die Authebung der von Nissan beim Gericht angefochtenen
Entscheidung. Das Urteil der Kammer des Gerichtshofs, die iiber dieses Rechtsmittel entscheidet,
konnte sich diese Uberlegungen zu eigen machen bzw. sie nach Maf3gabe seiner eigenen Wiirdigung
des vorliegenden Rechtsstreits abéndern.

85. Schliefllich verpflichtet die Authebung des angefochtenen Urteils den Gerichtshof auch dazu, iiber
die Kosten des ersten Rechtszugs zu entscheiden. Nach Art. 137 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 184
Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs ist das HABM zur Zahlung der Kosten des ersten
Rechtszugs und der Rechtsmittelinstanz zu verurteilen, da es mit seinen Antrdgen unterliegt und die
Rechtsmittelfithrerin diese Kostenentscheidung im vorliegenden Verfahren beantragt hat.

VII — Ergebnis
86. Aufgrund dieser Erwdgungen schlage ich dem Gerichtshof vor,

1. das Urteil des Gerichts vom 4. Marz 2015 in der Rechtssache T-572/12, Nissan Jidosha KK/HABM,

aufzuheben;
44 — Ebd; vgl. auch Geroulakos, P., ,Titulo V: Vigencia, renovacién y modificaciéon de la marca comunitaria — Articulo 48% in Casado
Cervifio, A./Llobregat Hurtado, M.-L., Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria, Verlag La Ley, 2. Aufl,, Madrid 2000,
S. 442.
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die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts fiir den Binnenmarkt
(Marken, Muster und Modelle) vom 6. September 2010 (Sache R 2469/2011-1) aufzuheben;

das Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zur Tragung der
Kosten beider Rechtsziige zu verurteilen.
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