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von Rechtsanwalt Felix Barth

Auf dem Abmahnradar: Werbung mit
"bekommlich" / Verpackungsgesetz: Fehlende
Registrierung / Irrefihrende Werbung: GOTS /
Fehlende Grundpreise / Durchlauferhitzer:
Fehlende Energieeffizienzklassen / Marken: Odins
Krieger, tado

Die Wettbewerbsvereine waren diese Woche ziemlich aktiv - dabei ging es bei den Abmahnungen um
ganz unterschiedliche Themen: Die Werbung mit dem Schlagwort "bekommlich" fiir Alkohol, die
irrefiihrende Verwendung der Bezeichnung GOTS oder die fehlenden Angaben zu den
Energieeffizienzklassen. Zudem ging es wie fast jede Woche um die fehlende Registrierung im Sinne des
Verpackungsgesetzes oder um das Anbieten von einem Hande-Desinfektionsmittel. Letzteres ist als
Arzneimittel anzusehen und unterliegt damit besonderen gesetzlichen Reglementierungen. Im
Markenrecht ging es um die Marken Odins Krieger und tado....

Vorweg ein Tipp fiir Mandanten der IT-Recht Kanzlei in Sachen Abmahnungen: Sie finden im
Mandantenportal unter der Rubrik Abmahnradar neben den klassischen Abmahnfallen auch eine
ausfiihrliche Zusammenstellung iiber die meistabgemahnten Begriffe in der Werbung und im
Markenrecht.

Und iibrigens: Die IT-Recht Kanzlei informiert liber eine eigene App mittels Push-Nachrichten iliber
wichtige Abmahnthemen. So gibt's wirklich keine Ausreden mehr. Hier kann die Abmahnradar-App
bezogen werden:

= Abmahnradar - 10S
= Abmahnradar - Android

Die Nutzung der App ist natiirlich kostenlos.

Und nun die Abmahnungen der Woche:
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Alkohol: Werbung mit "bekommlich”

Abmahner: Deutscher Konsumentenbund e.V.
Kosten: 321,30 EUR

Darum geht es: Auch diese Woche ging es um das Schlagwort (gut) "bekdmmlich" (diesmal fiir
Wintersecco = Alkohol). Das Thema ist nicht ganz unbekannt - und wurde in der Vergangenheit nicht nur
im Zusammenhang mit Kaffee, sondern auch Bier oder Wein abgemahnt. Die Grundsatze gelten aber fiir
den gesamten Nahrungsmittelbereich. Wer hier versucht mit Wirkweisen zu werben, der steht schon mit
einem Bein in der Abmahnung -zumindest wenn der wissenschaftliche Beleg fehlt und damit
irrefithrend geworben wird, weil eine Wirksamkeit vorgetauscht wird. Insbesondere darf fiir Getranke
von mehr als 1,2 Volumenprozent mit gesundheitsbhezogenen Angaben iiberhaupt nicht geworben
werden darf.

Stichwort Health-Claims-Verordnung: Die hier einschlagige sog. Health-Claims-Verordnung (Verordnung
(EG) Nr.1924/2006) verfolgt zwei Ziele:

= Zum einen soll ein hohes Schutzniveau fiir den Verbraucher gewahrleistet werden, was heiflen soll,
dass in Zukunft »Gesundheitsversprechen« nur noch dann zuldssig sind, wenn sie auch eingehalten
werden.

= Zum anderen soll eine europaweit einheitliche Regelung den freien Warenverkehr gewahrleisten,
indem gleiche Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden. Damit stellt die Verordnung umgekehrt
aber auch Rechtssicherheit fiir die Unternehmen her.

Fiir gesundheitsbezogene Angaben gilt gemaR Artikel 10 Abs. 1 der Health-Claims-Verordnung das so
genannte ,Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt:Artikel 10 Abs. 1 der Health-Claims-Verordnung
schreibt das Folgende vor:

"(1) Gesundheitsbezogene Angaben sind verboten, sofern sie nicht den allgemeinen
Anforderungen in Kapitel Il und den speziellen Anforderungen im vorliegenden Kapitel
entsprechen, gemdyf dieser Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen
Angaben gemdf3 den Artikeln 13 und 14 aufgenommen sind."

Gesundheitsbezogene Angaben sind also grundsatzlich verboten, sofern sie nicht

= denin Art. 3 bis 7 der Verordnung geregelten allgemeinen Grundsatzen und

= denin Art. 10 bis 19 der Verordnung festgelegten speziellen Anforderungen an gesundheitsbezogene
Angaben entsprechen,

= gemal der Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemaR den Art. 13 und
14 der Verordnung aufgenommen sind.
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Exkurs: Und hier einige weitere Beispiele fiir Werbung, die von den Gerichten bereits als
gesundheitsbezogen eingestuft wurden und mit Vorsicht zu genieBen sind:

- "Praebiotik® zur Unterstiitzung einer gesunden Darmflora"

"Unterstutzung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter Darmbakterien"

Aussagen, dass bestimmte Nahrungserganzungsmittel geeignet seien, dem Verwender zu einer
miihelosen Raucherentwohnung zu verhelfen

"Granatapfelpulver hilft bei der Regeneration der Haut und ist ein hochwirksames Antioxidans,
welches Umweltgifte bindet, die die Hautalterung antreiben."

»Mit probiotischen Kulturen

"Produkt X: Empfehlenswert fur schone Haut und Haare und zudem gut fiir Zahne und Knochen"

- "Starkt die Blasen- und die Prostatafunktion" / "Durch diese Nahrstoffkombination starken Sie die
Blasenmuskulatur, deren Funktionsfahigkeit fiir die geregelte Entleerung der Blase von entscheidender
Bedeutung ist" / "Beim Mann unterstiitzen die Vitalstoffe des

Kiirbissamens zusatzlich die Gesunderhaltung der Prostatafunktion"

- "Reinigt ihren Organismus", "Verlangsamt den Alterungsprozess" / "(Produktname) - das gesunde
Friihstiick", "(Produktname) - mit gesunden Ballaststoffen" / "Hilft Inrem Korper, besser mit Stress
fertig zu werden" / "Tragt zu einem ausgeglichenen Stoffwechsel bei" / "Mit (Produktname) lebst du
gesund" / "Gut fiir die Gesundheit von Bergsteigern" / "Empfehlenswert fiir die Gesundheit von
Sportlern"

- Werbung fiir Kindermilch: "Unterstiitzung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter
Darmbakterie"

- ,Erhalt der kognitiven Funktion“
- ,Fitness fiir die grauen Zellen"

- ,Ginkgo Biloba unterstiitzt die periphere Mikrozirkulation des Blutes und die normale Blutzirkulation,
die mit der Hirnleistung verbunden ist", ,Ginkgo Biloba enthalt natiirliche Antioxidanzien.
Antioxidanzien helfen lhnen, sich vor zellschadigenden freien Radikalen zu schiitzen. Sie schiitzen Ihre
Zellen und Gewebe vor oxidativen Schaden und unterstiitzen lhre korpereigene Abwehr*

- "Probiotik®: mit natiirlichen Milchsaurekulturen, die urspriinglich aus der Muttermilch gewonnen
werden”

- "Die X enthalten ... Echinacea und Holunderbliiten, die dafiir bekannt sind, die natiirlichen
Abwehrkrafte unterstiitzen zu konnen"

- Produkt X "halt fit im Alter und beugt vorzeitigem Altern vor"

- Einnahme eines Produkts konne aufgrund des darin enthaltenen Vitamin B 12 einem Vitamin-
B12-Mangel entgegenwirken
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Hinweis: Weiterfiihrende Informationen zum Thema Health-Claims kdnnen Sie in unserem GroRbeitrag
zur Health-Claims-Verordnung nachlesen!

Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

Abmahner: Thomas Babel
Kosten: 818,20 EUR

Darum geht es: Es vergeht keine Woche ohne derartige Abmahnungen - diesmal von einem neuen
Abmahner. Aber wie dem auch sei: Diese Art Abmahnung sind definitiv schon ein Klassiker. Schon seit
dem 01.01.2019 gilt das "neue" Verpackungsgesetz. Offensichtlich ist ein GroRBteil der Onlinehandler den
neuen Pflichten, v.a. der Registrierungspflicht, aber bislang noch nicht nachgekommen.

Tipps fiir die Umsetzung der Vorschriften des Verpackungsgesetzes in Sachen Registrierung finden Sie
in diesem aktuellen Beitrag. Mehr zum Thema Verpackungsgesetz ganz Allgemein gibt's in diesem
ausfiihrlichen Leitfaden.

Ubrigens: Das Verpackungsgesetz wird seit Juli diesen Jahres novelliert - Infos hierzu finden Sie in
diesem ausfiihrlichen Beitrag. Ganz aktuell geht es darum.

Tipp fiir Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wer bereits lizenzierte Verpackung verwendet, sollte sich
absichern - hier finden Sie ein Muster fiir eine entsprechende Vereinbarung.

Werbung mit GOTS-Zertifizierung

Abmahner: Global Standard Gemeinniitzige GmbH (GOTS)
Kosten: 3.020,34 EUR

Darum geht es: Abgemahnt wurde hier wegen der irrefiihrenden Bewerbung/Nutzung der GOTS-
Zertifizierung. Der GOTS ist ein Textilsiegel, mit dem seit 2008 solche Produkte gekennzeichnet werden
konnen, deren gesamte Herstellung bestimmten okologischen und sozialen Standards entspricht.
Zusatzlich ist das Zeichen als Wort und Wort-/Bildmarke geschiitzt. Die Werbung mit dem GOTS-Siegel -
etwa auf der Website eines Herstellers oder eines Handlers, oder durch Aufdruck auf dem Produkt
selbst (,Labelling”) - ist nur dann zuldssig, wenn die von der Working Group on Organic Textile Standard
aufgestellten Bedingungen eingehalten werden. Vorliegend war dies beim abgemahnten Handler wohl
nicht der Fall. Geltend gemacht wurden marken- und wettbewerbsrechtliche Anspriiche.
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Durchlauferhitzer: Fehlende Angaben zur
Energieeffizienzklasse und zum Starkstrombetrieb /
fehlende Widerrufsbelehrung

Abmahner: Verein gegen Unwesen in Handel & Gewerbe Koln e.V.
Kosten: 208,25 EUR

Darum geht es: Es ging um das Angebot eines Durchlauferhitzers - ohne dass dabei die
Energieeffizienzklasse und das Spektrum der Effizienzklassen angegeben wurde. Grund ist eine EU-
Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung. Wir haben hierzu hier berichtet, iibrigens auch, dass
hier immer wieder abgemahnt wird.

Stichwort Energieeffizienzklassen: Wenn es hier um die fehlenden Angaben zur Energieeffizienzklasse
geht, so sollte in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen werden, dass es in 2021 ja eine Reform
der Energieverbrauchskennzeichnung gab - mehr dazu sehen Sie in diesem Beitrag.

Zudem ging es um einen weiteren delikaten Punkt: Den Starkstrombetrieb des Durchlauferhitzers.
Bemangelt wurde, dass auf die eingeschrankte Verwendbarkeit eines mit Starkstrom betriebenen
Durchlauferhitzers nicht hingewiesen wurde. Denn bei solchen Geraten muss die Installation durch den
Netzbetreiber bzw. einen eingetragenen Installateur bewerkstelligt werden. Darauf muss hingewiesen
werden, weil es sich um eine wesentliche Information handelt....

Zudem wurde vorgeworfen keine ordnungsgemaBe Widerrufsbelehrung/ fehlendes Widerrufsformular
verwendet zu haben: Wir fangen nochmal ganz am Anfang an: Ein Unternehmer hat den Verbraucher im
Fernabsatz rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklarung in einer dem eingesetzten
Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar und verstandlich auf das Bestehen oder
Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen und Einzelheiten der Ausiibung
aufzuklaren. Sprich es muss eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Widerrufsbelehrung
auf der Website/Prasenz des Handlers hinterlegt sein. Das sollte soweit bekannt sein.

Wer nur lapidar dariiber informiert, dass ein Widerrufsrecht besteht, genligt diesen gesetzlichen
Anforderungen natiirlich nicht. Und: Seit dem 13.06.2014 muss zusatzlich zu einer Widerrufsbelehrung
auch noch ein Widerrufsformular dem Verbraucher vorgehalten werden. Wer dies vergisst, riskiert
ebenfalls eine Abmahnung.

Das schaut dann so aus:

Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fiillen Sie bitte dieses Formular aus und senden es
zuriick.
An

Musterfirma GmbH
Mustermannstr. 12
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80333 Miinchen

Fax:
E-Mail:

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag iiber den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*¥) | erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

Hier nochmals eine umfassende FAQ zum Thema Widerrufsrecht und -formular.

IDO: Fehlende Grundpreise

Abmabhner: IDO Interessenverband fiir das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-
Unternehmen e.V.

Kosten: 232,05 EUR

Darum geht es: DER Abmahnverein schlechthin - wir sind gespannt, ob sich das nach Umsetzung der
Schonfrist des neuen Gesetzes gegen den Abmahnmissbrauch Ende des Jahres andern wird. Denn dann
gelten die strengen Massstabe fiir Wettbewerbsvereine in Sachen Aktivlegitimation. Schon jetzt wird ist
die Abmahntatigkeit deutlich ruhiger geworden - auch diese Woche wieder.

Diese Woche ging es u.a. um:
Fehlende Grundpreise: Auch diese Woche ging es wieder gegen die Grundpreise.

Unsere Tipps zum Thema Grundpreise:

1. Wenn Sie Waren nach Gewicht, Volumen, Lange oder Flache verkaufen, dann miissen Sie Grundpreise
angeben. Auch bspw. beim Verkauf von Abdeckplanen, Sicherheits- und Fangnetze, Luftpolsterfolie,
Klebebander bzw. Klebebandrollen miissen Grundpreise angegeben werden.

2. Der Endpreis und der Grundpreis eines Produkts miissen auf einen Blick wahrgenommen werden
konnen. Das gilt selbstverstandlich auch fiir "Cross-Selling-Produkte", "Produkte des Monats" etc., die
haufig auf der Startseite von Online-Shops beworben werden.
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3. Auch bei "Google-Shopping" und anderen Online-Preissuchmaschinen und/oder
—-Produktsuchmaschinen miissen grundpreispflichtige Produkte zwingend mit einem Grundpreis
versehen sein.

4. Auch bei Waren-Sets bzw. Produktkombination (sog. Bundles) sind Grundpreisangabe notwendig,
wenn der Wert der unterschiedlichen Produkte nicht annahernd gleichwertig ist (Wertverhaltnis von
Hauptware zur kombinierten Ware betragt 90%:10% oder mehr). Entscheidend ist, ob die zur Hauptware
zusatzlich gelieferte Ware vom Verbraucher als unerhebliche Zugabe angesehen wird.

5. Zu beachten ist letztlich auch, dass bei festen Lebensmitteln in Aufgussfliissigkeiten (z.B. Obst oder
Gemiise in Konserven oder Glasern), die neben der Gesamtfiillmenge auch das Abtropfgewicht
ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.

Allgemeine Infos zum Thema Grundpreis finden Sie hier.

Abmahnfalle Preisangabenverordnung: Grundpreis, Umsatzsteuer, Versandkosten - alles Angaben, die
die Preisangabenverordnung vorschreibt und regelt. Und dies ist leider oft Gegenstand zahlreicher
Abmahnungen. Wir haben in diesem Beitrag exklusiv fiir unsere Mandanten die klassischen
Abmahnfallen diesbeziiglich zusammengefasst.

Hande-Desinfektionsmittel: Fehlende Registrierung im
Versandhandels-Register

Abmahner: Sachse Vertriebs GbR
Kosten: 453,86 EUR

Darum ging es: Hier wurde mal wieder und gleich mehrfach (von der relativ bekannten Abmahnkanzlei
Sandhage) der Verkauf von Hande-Desinfektionsmittel abgemahnt (Marke Sterillium). Der
rechtskonforme Verkauf von Desinfektionsmittel ist sehr anspruchsvoll. Auch weil der Bedarf
krisenbedingt hoch war, mehrten sich die Abmahnungen dazu. Diesmal ging es um folgenden Vorwurf:
Desinfektionsmittel ist als Arzneimittel einzustufen - und der Verkauf wird damit durch die strengen
Vorschriften des Arzneimittelgesetzes reglementiert. Der anbietende Onlineshop muss danach in einem
Versandhandels-Register eingetragen sein und ein sog. EU-Sicherheitslogo fiihren, mit der die
Verkaufsberechtigung des Onlineshops iiberpriift werden kann. Das fehlte hier dem abgemahnten
Verkaufer.....

Tipp: Wir haben uns in diesem Beitrag mit den rechtlichen Anforderungen und den bisherigen
Abmahngriinden im Zusammenhang mit dem Verkauf von Desinfektionsmittel intensiv
auseinandergesetzt.
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Marke I: Benutzung der Marke "Odins Krieger"

Abmahner: Thomas Kohnke
Kosten: 2.002,41 EUR

Darum geht es: Hier ging es um Schmuckware und deren Bewerbung mit den Worten Odin UND Krieger.
Geschiitzt ist die Marke Odins Krieger - u.a. fiir Schmuckwaren. Also eine fast identische Nutzung der
geschiitzten Marke. Die Besonderheit hier: Es handelt sich bei den begriffen Odin und Krieger um
gebrdauchliche Worter, die beschreibend genutzt werden konnen. Ein MarkenverstoB setzt aber immer
eine markenmaRige Nutzung voraus, also die Nutzung eines Zeichens als Marke. In derartigen
Konstellationen sollte also bei Verteidigung der Abmahnung diesbzgl. genauer hingeschaut werden.

Marke II: Benutzung der Marke "tado”

Abmahner: tado GmbH
Kosten:2.584,09 EUR

Darum geht es: Hier geht es um die Thematik selektives Vertriebssystem. Vorgeworfen wurde
Originalware anzubieten, obwohl der abgemahnte Handler nicht zu dem erlauchten Kreis der selektiven
Vertriebspartner gehorte. Dieses Verhalten zieht zum einen markenrechtliche Anspriiche nach sich, da
die Markenrechte des Rechteinhabers nicht erschopft sind bei einem derartigen Vertrieb. Zum anderen
geht es auch um wettbewerbsrechtliche Anspriiche - wegen einer gezielten Behinderung durch den
vorgeworfenen Schleichbezug.

Tipp: In diesem Beitrag geben wir einen Uberblick iiber die wichtigsten Entscheidungen im
Zusammenhang mit Vertriebsbeschrankungen.

Tipp fiir die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: In unserer Blacklist fiihren wir die in letzter Zeit am
haufigsten abgemahnten Markenbegriffe auf und geben damit einen guten Uberblick iiber die no-go-
Zeichen - zudem weisen wir in diesem Beitrag auf die klassischen Markenfallen hin.

Nachfolgend finden Sie nochmal die Antworten zu den die gangigsten Fragen im Zusammenhang mit
Markenabmahnungen:

1. Wieso wurde gerade ich abgemahnt?

Viele Markeninhaber liberwachen Ihre Marken oder lassen dies durch einen Dienstleister erledigen.
Meldet dann ein Dritter diese Marke bei den Markenamtern an oder nutzt diese Marke off- oder online,
ohne hierzu berechtigt zu sein, schlagt die Uberwachungssoftware Alarm und meldet die angebliche
Rechtsverletzung. Natiirlich kann das ein oder andere Mal auch ein ungeliebter Mitbewerber
dahinterstecken, der den VerstoR gemeldet hat oder der Markeninhaber hatte den Abgemahnten
aufgrund einer bisher bestehenden aber gescheiterten Geschaftsbeziehung ohnehin auf dem Schirm -

Copyright © | IT-Recht Kanzlei Miinchen | Alter Messeplatz 2 | 80333 Munchen | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360


https://www.it-recht-kanzlei.de/wichtige-entscheidungen-vertriebsbeschraenkungen.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/Portal/muster.php?_rid=120
https://www.it-recht-kanzlei.de/abmahngruende-markenrecht.html

it-recht
kanzlel
munchen

wie dem auch sei: Marken werden eingetragen, um liberwacht zu werden.

2. Was ist eine Abmahnung?

Genau genommen ist die Abmahnung ein Geschenk an den Abgemahnten: Denn das Institut der
Abmahnung ermoglicht es dem Verletzer ohne eine gerichtliche Entscheidung eine Rechtsstreit
beizulegen - der Abmahner gibt dem Verletzer also die Chance auf eine aulRergerichtliche Erledigung -
das spart Kosten. Aber natiirlich ist eine Abmahnung erstmal ein Hammer: Finanziell gesehen und auch
tatsachlich, da es einen deutlichen Eingriff in die Geschafte des Abgemahnten darstellt. Und doch ist
die Abmahnung, sofern Sie berechtigterweise und nicht rechtsmissbrauchlich eingesetzt wird, grds. eine
Chance.

3. Was wollen die jetzt genau von mir?

In einer markenrechtlichen Abmahnung werden in der Regel immer die gleichen Anspriiche geltend
gemacht:

- Beseitigungsanspruch

- Unterlassungsanspruch

- Auskunftsanspruch

- Schadensersatzanspruch

- Vernichtungsanspruch

- Kostenerstattungsanspruch

Liegt tatsachlich eine Rechtsverletzung vor, sind grds. alle Anspriiche zu bejahen - liegt keine Verletzung
vor, folgt konsequenterweise die Zuriickweisung aller (!) Anspriiche.

4. Was bedeutet dieser Unterlassungsanspruch fiir mich?

Sofern Sie unberechtigterweise einen geschiitzten Markennamen verwendet haben, dann hat der
Markeninhaber (oder ein Berechtigter) einen Unterlassungsanspruch gegen Sie gem. § 14 Abs. 5
MarkenG. D.h. dass der Markeninhaber verlangen kann, dass die Rechtsverletzung zukiinftig zu
unterlassen ist. Um sich abzusichern und sich der Ernsthaftigkeit Ihrer Erklarung hierzu sicher zu sein,
wird eine Vertragsstrafe in der Unterlassungserklarung festgesetzt. Allein die Abgabe einer ausreichend
strafbewehrten Unterlassungserklarung lasst den Unterlassungsanspruch entfallen - fiir den
Abgemahnten bedeutet das: Er hat die Chance, dass durch die Abgabe der Erklarung der
Unterlassungsanspruch ausgeraumt wird und eine gerichtliche Durchsetzung hieriiber somit vermieden
werden kann.

5. Sollte die beigefiigte Unterlassungserklarung abgegeben werden?

Wie dargestellt ist die Abgabe der Unterlassungserklarung die Chance, eine gerichtliche Durchsetzung
des Unterlassungsanspruches zu vermeiden - da diese Erklarung aber bei Annahme durch die
Gegenseite zu einem rechtsverbindlichen Vertrag fiihrt, ist genau darauf zu achten, was in dieser
Erklarung steht:

Die vom gegnerischen Anwalt vorformulierte Erklarung ist denknotwendig im Interesse des
Markeninhabers formuliert und entsprechend weit gefasst — daher ist meist eine Uberarbeitung
(Modifizierung) dieses Entwurfes anzuraten, damit die Erklarung so formuliert ist, dass Sie den
Anspriichen des Markeninhabers geniigt und gleichzeitig aber auch den Verletzer moglichst wenig
belastet. Wie auch immer. In keinem Fall sollte gegen den Unterlassungsvertrag zukiinftig verstofRen
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werden, da ansonsten eine nicht unerhebliche Vertragsstrafe droht.

6. Was kostet das jetzt?

Markenabmahnungen sind teuer - so der Volksmund. Und das stimmt auch - gerade im Markenrecht:
Wer eine Markenverletzung begeht, veranlasst den verletzen Markeninhaber dazu, zum Anwalt zu
gehen, damit dieser eine Abmahnung erstellt — der Anwalt kann und wird dafiir ein Honorar verlangen.
Da die Verursachung dieser Beauftragung in der Markenrechtsverletzung zu sehen ist, hat der
Markeninhaber nach standiger Rechtsprechung einen Kostenerstattungsanspruch. Zudem hat der
Markeninhaber wegen der Verletzung seiner Marke auch einen Schadensersatzanspruch - der
Abgemahnte wird also in zweifacher Hinsicht zur Kasse gebeten

Und wie berechnen sich die Zahlungsanspriiche?

Die Hohe des Kostenerstattungsanspruches richtet sich nach dem der Abmahnung zugrundegelegten
Gegenstandswert — dieser ist nach § 3 ZPO vom Gericht zu bestimmen. Dabei soll maRgeblich fiir die
Hohe dieses Wertes das Interesse des Abmahnenden an der Verfolgung der Verletzungshandlung sein.
Dieses wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung von Unterlassungsanspriichen wegen
Markenrechtsverletzungen wird durch zwei Faktoren bestimmt:

Zum einen durch den wirtschaftlichen Wert der verletzten Marke und zum anderen durch das Ausmal
und die Gefahrlichkeit der Verletzungshandlung (so genannter ,Angriffsfaktor”). Im Markenrecht hat sich
in der Rechtsprechung ein sog. Regelstreitwert von 50.000 EUR durchgesetzt — der aber natiirlich im
Einzelfall Uber - oder unterschritten werden kann. So ist etwa auf die Dauer und Intensitat der
verletzten Marke, die erzielten Umsatze, den Bekanntheitsgrad und den Ruf der Marke abzustellen und
fiir jeden Einzelfall eine gesonderte Bewertung vorzunehmen.

Fiir den Schadensersatzanspruch an sich gibt es nach Wahl des Verletzten 3 Berechnungsarten:

es ist der Gewinn, der dem Verletzer infolge der Markenverletzung entgangen ist, zu ersetzen oder
es ist der durch den Verletzer erzielten Gewinn herauszugeben (so genannter
Gewinnabschdpfungsanspruch) oder

es kann eine angemessene Lizenzgebiihr (so genannter Schadenersatz im Wege der Lizenzanalogie)
vom Verletzer verlangt werden.

7. Und wieso muss ich Auskunft erteilen?

Im Verletzungsfall hat der Rechteinhaber gem. § 19 MarkenG einen Auskunftsanspruch - dieser dient
vornehmlich dafiir den Schadensersatz berechnen zu konnen. Denn der Rechteinhaber hat ja keine
Kenntnis vom Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft muss dabei wahrheitsgemaR und
umfanglich erteilt werden - gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht - in
diesem Fall sind samtliche Belege, die mit der Verletzungshandlung im Zusammenhang stehen,
vorzulegen.

8. Und der Vernichtungsanspruch?

Auch der besteht - gem. § 18 MarkenG. Ein solcher spielt meist in den Plagiatsfallen eine groRe Rolle -
hier hat der Markeninhaber ein Interesse daran, das die Plagiatsware ein fiir alle Mal vom Markt
verschwindet und vernichtet wird. Das kann entweder selbst beauftragt werden oder die Ware wird dem
Markeninhaber zur Vernichtung ausgehandigt.
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9. Und wieso ist bei Markenabmahnungen oft ein Patentanwalt im Spiel?

Bei vielen markenrechtlichen Abmahnungen wird ein Patentanwalt hinzugezogen. Das hat fiir den
Abgemahnten einen entscheidenden Nachteil:

Neben den Rechtsanwaltskosten sind dann regelmaRBig auch die Kosten fiir die Einschaltung des
Patentanwaltes zu erstatten — das verdoppelt die Kostenlast. Diese Praxis ist in der Rechtsprechung
mittlerweile stark umstritten. Es gibt Gerichte, die eine Hinzuziehung eines Patentanwaltes bei
einfachen MarkenverstoRRen fiir nicht erforderlich halten und damit den Erstattungsanspruch ablehnen.
Der BGH (Urteil vom 10.05.2012, Az.: i ZR 70/11) hatte zuletzt hierzu ausgefiihrt:

"Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der
Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht, dass es notwendig ist, daneben auch
noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen
kennzeichenrechtlichen Fahigkeiten allein dazu im Stande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den
Verletzer abzumahnen, ist es nicht notig, zusatzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf
daher grundsatzlich einer gesonderten Priifung, ob es notwendig war, zur auBergerichtlichen
Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu
beauftragen."

Es sollte also genau gepriift werden, ob die Einschaltung eines Patentanwaltes erforderlich war.

Autor:
RA Felix Barth
Rechtsanwalt und Fachanwalt fiir gewerblichen Rechtsschutz / Partnermanagement
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