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von Rechtsanwalt Felix Barth

Auf dem Abmahnradar: Uhren: Keine
Registrierung iSd. ElekroG / Fehlendes
Zutatenverzeichnis und keine Angaben zum
Lebensmittelunternehmer / Verpackungsgesetz:
Fehlende Registrierung / Unzulassige E-Mail-
Werbung / Marke: COCO BLANCO

Und wieder ging es vermehrt um Wanduhren - und damit um den Vorwurf der fehlenden Registrierung
iSd. Elektrogesetzes. Und nochmal die fehlende Registrierung - diesmal im Zusammenhang mit dem
Verpackungsgesetz. Zudem wurde mal wieder im Bereich Lebensmittel abgemahnt - es ging hierbei um
das fehlende Zutatenverzeichnis und die fehlenden Angaben zum Lebensmittelunternehmer. Und
Achtung: Unzulassige E-Mail-Werbung ist weiterhin ein Thema. Im Markenrecht ging es um die Marke
COCO BLANCO.

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 iiber
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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Uhren: Keine Registrierung iSd. ElektroG

Abmahner: Juwelier Chronotage GmbH
Kosten: 208,25 EUR

Darum geht es: Hier geht es um einen VerstoB gegen die Vorschriften des Elektrogesetzes - im
Zusammenhang mit Wanduhren (hier Marken: ThumbsUp, Kogan-Suvenirs). Diese sind als Elektrogerate
einzustufen. Das Gesetz schreibt vor, dass der Hersteller vor Inverkehrbringen von Elektrogeraten
verpflichtet ist, sich bei der zustandigen Behorde mit der Gerdteart und Marke registrieren zu lassen.
Dieses Register der zustandigen Stiftung EAR ist 6ffentlich einsehbar. Stellt sich heraus, dass sich der
Hersteller nicht oder falsch registriert hat, hat auch der anbietende Handler ein Problem. Denn das
Anbieten von Elektrogeraten nicht registrierter Hersteller stellt ein abmahnbares Verhalten des
Handlers dar.

Tipp: Diese Abmahnungen sind nichts Neues - wir haben uns in diesem Beitrag mit dem Thema
(batteriebetriebene) Uhren und ElektroG schon mal auseinandergesetzt.

Lebensmittel: Fehlendes Zutatenverzeichnis und keine
Angaben zum Lebensmittelunternehmer

Abmahner: Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Kdln e.V.
Kosten: 100,00 EUR

Darum geht es: Hier ging es um die Lebensmittelkennzeichnung bzw. u.a. um das fehlende
Zutatenverzeichnis. Die Abmahnungen sind nichts Neues, aber sie sind billiger geworden.

Online-Handler, die vorverpackte Lebensmittel durch Einsatz von Fernkommunikationstechniken (z.B. E-
Mail, Katalog, Internet) zum Verkauf anbieten, sind (schon seit dem 13.12.2014) verpflichtet, dass
Verbrauchern noch vor dem Abschluss eines Kaufvetrages bestimmte Pflichtinformationen verfiigbar
gemacht werden.

GemaR Artikel 9 EU-Lebensmittelinformationsverordnung handelt es sich dabei neben der
Zutatenverzeichnis um folgende Angaben:

= Die Bezeichnung des Lebensmittels

= Das Verzeichnis der Zutaten

= Alle in Anhang Il aufgefiihrten Zutaten und Verarbeitungshilfsstoffe sowie Zutaten und
Verarbeitungshilfsstoffe, die Derivate eines in Anhang Il aufgefiihrten Stoffes oder Erzeugnisses
sind, die bei der Herstellung oder Zubereitung eines Lebensmittels verwendet werden und -
gegebenenfalls in veranderter Form - im Enderzeugnis vorhanden sind und die Allergien und
Unvertraglichkeiten auslosen.

= Die Menge bestimmter Zutaten oder Klassen von Zutaten

= Die Nettofiillmenge des Lebensmittels
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Gegebenenfalls besondere Anweisungen fiir Aufbewahrung und/oder Anweisungen fiir die
Verwendung

Der Name oder die Firma und die Anschrift des Lebensmittelunternehmers* nach Artikel 8 Absatz 1
Das Ursprungsland oder der Herkunftsort, wo dies nach Artikel 26 vorgesehen ist.

Eine Gebrauchsanleitung, falls es schwierig ware, das Lebensmittel ohne eine solche angemessen zu
verwenden.

Flir Getranke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent die Angabe des
vorhandenen Alkoholgehalts in Volumenprozent.

Faustregel fiir die Onlinekennzeichnung: Orientieren Sie sich an der Produktverpackung! Hier finden Sie
alles Wissenswerte zum Thema Onlinekennzeichnung.

Fehlende Angaben zum Lebensmittelunternehmer: Auch dies wurde moniert. Was den
Lebensmittelunternehmer betrifft haben wir uns hier ausfiihrlich mit dem Thema beschaftigt.

Einen guten zusammenfassenden Uberblick iiber die Pflichten beim Verkauf von Lebensmitteln finden
Sie in diesem Beitrag.

Nachahmung Produktaufmachung

Abmahner: Rocket Empire GmbH
Kosten: 1.375,88 EUR

Darum geht es: Der Fall spielte diesmal auf Amazon - hat aber natiirlich im gesamten Onlinehandel
Relevanz: Abgemahnt wurde eine Produktaufmachung, die dem "Original" angeblich sehr ahnlich sei. Es
gibt zwar richtigerweise auch im Wettbewerbsrecht einen Nachahmungsschutz, aber hierfiir muss
erstmal bei dem nachgeahmten Produkt eine wettbewerbliche Eigenart vorliegen. Daran diirfte es
oftmals scheitern, weil eben nicht jedes Produkt eine solche Eigenart aufweise - es miissen
Gestaltungsmerkmale vorliegen, die zu einer Widererkennung fiihren.

Wie wird sowas von den Gerichten entschieden? In Sachen wettbewerbliche Eigenart verweisen wir
hierzu etwa auf diese Entscheidung.

Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

Abmahner: SSD UG
Kosten: 280,60 EUR

Darum geht es: Keine Woche ohne derartige Abmahnungen. Daher ist dies mittlerweile schon ein
Klassiker: Dabei geht es meist um die gleiche Abmahnkanzlei und immer unterschiedliche Abmahner
(Wetega UG, iOcean UG, Juwelier Chronotage GmbH u.a.). Das Besondere hieran:

Der abmahnende Rechtsanwalt fordert nicht direkt eine Unterlassungserklarung, sondern nur den
Nachweis der Registrierung. Gleichwohl wird ein Kostenerstattungsanspruch geltend gemacht, falls der
Registrierungsnachweis nicht erbracht werden kann. Das ist also nicht die klassische Abmahnung mit
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Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklarung...

Inhaltlich ist davon abgesehen natiirlich was dran: Schon seit dem 01.01.2019 gilt das "neue"
Verpackungsgesetz. Offensichtlich ist ein GroBteil 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 ab Juli diesen Jahres novelliert - Infos zu den aktuellen
Anderungen finden Sie in diesem ausfiihrlichen Beitrag.

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

Unzulassige E-Mail-Werbung

Abmahner: v. GoBler
Kosten: 367,23 EUR

Darum geht es: Hier ging es um die klassische E-Mail-Werbung - ohne Einwilligung des Adressaten. Ein
bekanntes Problem, das immer wieder auf dem Abmahnmarkt aufpoppt: Sei es, dass einfach gar keine
Einwilligung vom Shopbetreiber bei Versendung von E-Mail-Werbung eingeholt wurde. Oder sei es, dass
im Rahmen des Anmelde-Verfahrens nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine wirksame
Einwilligungserklarung fiir E-Mail-Werbung erfiillt wurden.

Unsere kurze Checkliste zum Thema:

Wenn Sie einen Newsletterversand anbieten mochten, dann sollten die folgenden Mindeststandards zur
elektronischen Einwilligungserklarung eingehalten sein:

freiwillige (keine vorangekreuzte Checkbox) Einwilligung,

eindeutige und bewusste (der Empfanger muss wissen, was der Newsletter beinhalten wird)
Einwilligung,

Protokollierung der Einwilligung (Logfiles),

jederzeitige Abrufbarkeit der Einwilligung (in der Datenschutzerklarung),

Hinweis auf die jederzeitige Widerrufbarkeit der Einwilligung.

Zuletzt miissen Sie daran denken, die Einwilligungserklarung beweissicher zu dokumentieren, dies
erreichen Sie durch Installierung eines ,,Double-Opt-In“-Verfahren$

Tipp fiir die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben fiir Sie noch einen umfangreichen
weiterfiihrenden Leitfaden ("E-Mail Werbung: wie agiert man rechtssicher? Ein Leitfaden")
bereitgestellt, diesen konnen Sie hier abrufen! Und hier finden Sie einige Muster bei Geltendmachung
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datenschutzrechtlicher Auskunftsanspriiche

Marke I: Markenkollision "Véo vs. noveo"

Abmahner: Richter + Frenzel GmbH & Co. KG
Kosten: n.n.

Darum geht es: Hier hat der Markeninhaber seine Marke liberwacht. Hier ging es nicht um eine
klassische Abmahnung, sondern um eine Aufforderung zur Loschung einer Klasse wegen einer
Markenkollision - und auch um die Abgabe einer Unterlassungserklarung. Was war geschehen?

Der Inhaber der Marke "Véo" hat in der ebenfalls eingetragenen Marke "noveo" eine Verletzung gesehen
- hier geht es also um den Ahnlichkeitsschutz. Wer als Markeninhaber seine Marke {iberwacht wird in
solchen Situationen dann wie vorliegend auf den vermeintlichen Verletzer zugehen und ggf. eine
Losung finden - in diesem Fall ging es um die Streichung einer Klasse. All dies zur Vermeidung eines
amtlichen Widerspruchverfahrens.

Tipp: In Sachen Markeniiberwachung und Markenanmeldung hat die IT-Recht Kanzlei attraktive
Angebote - sehen Sie dazu gerne unsere Aktion "Kostenlose Markenanmeldung”.

Marke II: Benutzung der Marke "COCO Blanco”

Abmahner: STOXI ONLINE GbR
Kosten: 2.5002,41 EUR

Darum ging es: Hier ging es um das Anhangen an Markenartikel auf der Handelsplattform Amazon.
Derartige Abmahnungen gab es immer und wird es vermutlich immer geben - gerade in einer Zeit, in
der Markeninhaber mit der Amazon-Marke weitere Vorteile nutzen konnen. Wer sich an Markenartikel
als Mitbewerber anhangt, ohne dabei Originalware liefern zu konnen, begeht grds. einen
MarkenverstoB. Was man zur Verteidigung hier aber merken kann: Nicht jede derartige Abmahnung ist
auch berechtigt - siehe hierzu etwa diese Entscheidung liber den Rechtsmissbrauch einer solchen
Abmahnung.

Exkurs: Weil das derzeit vermehrt vorkommt: Oftmals melden Anbieter auf Amazon eine mogliche
Rechtsverletzung dem Plattformbetreiber - mit der Konsequenz, dass dieser dann die Angebote
entfernt. Das ist grds. richtig und moglich, sollte aber immer gut durchdacht sein. Denn leicht kann sich
hier bei einer unberechtigten Meldung ein Schadensersatzanspruch gegen den Melder ergeben - siehe
hier unseren Beitrag.Und was eBay und das VeRi-Programm diesbzgl. betrifft: In diesem Beitrag finden
Sie auch dazu mehr.

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 liber die no-go-
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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 Verstoll gemeldet hat oder der Markeninhaber hatte den Abgemahnten
aufgrund einer bisher bestehenden aber gescheiterten Geschaftsbeziehung ohnehin auf dem Schirm -
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
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Unterlassungsanspruch ausgeraumt wird und eine gerichtliche Durchsetzung hierliber 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
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 AusmafR
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 Uiber - 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.
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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 grofRe 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.

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 regelmaBig 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 MarkenverstoBen 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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