it-recht
kanzlel
munchen

von Rechtsanwalt Felix Barth

Abmahnradar: Garantiewerbung / Versicherter
Versand / Kaffeewerbung: Bekommlich /
Bilderklau / Marken: EXPLORER, Inbus u.a.

Das geht ja gut los: Kaum hat das neue Jahr begonnen, geht der Abmahnreigen weiter. Neben den
wettbewerbsrechtlichen Themen wie der fehlenden Registrierung iSd. Verpackungsgesetzes oder der
Kaffeewerbung mit "bekommlich" war die hohe Anzahl von urheberrechtlichen Bildabmahnungen
auffallend. Auch im Markenrecht wurde wieder vermehrt abgemahnt - diesmal ging es u.a. um die
Marken Inbus und EXPLORER.

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 liber
wichtige Abmahnthemen. So gibt's wirklich keine Ausreden mehr. Hier kann die Abmahnradar-App
bezogen werden:

= Abmahnradar - i0S
= Abmahnradar - Android

Die Nutzung der App ist natiirlich kostenlos.

Und nun die Abmahnungen der Woche:

Garantiewerbung / versicherter Versand

Abmahner: Verein gegen Unwesen
Kosten: 245,18 EUR

Darum geht es: In dieser umfangreichen Abmahnung ging es u.a. um die Garantiewerbung ("3 Jahre
Garantie") - DAS alte Top-Thema der Abmahner, in diversen Varianten:

Fehlende Angaben zur Handler- oder Herstellergarantie (wie hier abgemahnt): Wer als Handler mit dem
Begriff ,Garantie” wirbt, muss zwingend Folgendes beachten:
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Es muss auf die gesetzliche Rechte des Verbrauchers (Mangelrechte nach den §§ 437 ff. BGB) sowie
darauf hingewiesen werden, dass diese Rechte durch die Garantie nicht eingeschrankt werden,

Es muss iiber den Namen und die Anschrift des Garantiegebers informiert werden,

Es muss tiber die Dauer der Garantie informiert werden,

Es muss iiber den raumlichen Geltungsbereich der Garantie informiert werden,

Es muss iiber den Inhalt und die Bedingungen der Garantie sowie alle wesentlichen Angaben, die fiir
die Geltendmachung der Garantie erforderlich sind, informiert werden (was letztlich nur durch die
Darstellung entsprechender Garantiebedingungen erfolgen kann).

Auch gerne abgemahnt wird:

- Einschrankung der Garantie: Auch die Einschrankung einer Garantie ist mit Vorsicht zu genieBen -
siehe hier.

- Verschweigen einer bestehenden Herstellergarantie: Denn nach § 312d Abs. 1 in Verbindung mit Art.
246a § 1Abs. 1S. 1 Nr. 9 EGBGB ist der Verkaufer ja gerade verpflichtet, den Verbraucher iiber das
Bestehen einer Garantie und deren Bedingungen zu unterrichten. Diese Normen sehen also eine aktive
Pflicht zum Erwahnen einer bestehenden Garantie und zur Information liber deren Bedingungen vor.
Wird eine fiir ein Produkt bestehende Garantie also verschwiegen, stellt dies einen abmahnbaren
Wettbewerbsverstol} dar.

Einen ausfiihrlichen Beitrag zu den Abmahnvarianten im Zusammenhang mit der Garantiewerbung
finden Sie hier.

Tipp fiir Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir stellen Ihnen Anleitungen zur Verfiigung, die die
notwendigen Inhalte der Handler-Garantie und Hersteller-Garantie auffiihren.

Zudem ging es hier um die Werbung mit einem versicherten Versand - es ging um folgende
Formulierung:

J.versicherter Versand..."

Die standige Rechtsprechung geht davon aus, dass die Werbung mit "versicherten Versand" im Online-
Handel eine Werbung mit Selbstverstandlichkeiten und damit unzulassig ist, weil das Transportrisiko
bei Verbrauchsgiiterkaufen schon per Gesetz den Unternehmer trifft. Der Verkaufer tragt stets das
Risiko des zufalligen Untergangs, der Beschadigung oder des Verlusts der Ware. Macht ein Online-
Handler in seinem Angebot insofern auf diese gesetzliche Bestimmung der Risikolibernahme in einer
Weise aufmerksam, die dem Kunden suggeriert, er erhalte eine zusatzliche, vom Verkaufer gewahrte
(besondere) Serviceleistung, stellt dies grds. eine unlautere geschaftliche Handlung dar, die in die Irre
flihren kann.
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Irrefihrung: Gewerblich statt privat

Abmahner: absoluts - bikes and more - GmbH & Co. KG
Kosten: 1.501,19 EUR

Darum geht es: Eine klassische Abmahnung eines scheinbar privat handelnden Verkaufers, der aber
eigentlich gewerblich handelt - ganz offensiv hatte dieser Handler mit einem Haftungssauschlusses
wegen Privatverkauf geworben. Und das obwohl ein Impressum angegeben war. Die Widerrufsbelehrung
und der Hinweis zur Gewahrung von Mangelrechten sowie AGB fehlten allerdings.

Aber wann wird eigentlich aus einem privaten ein gewerblicher Verkdufer? Hier gibt es zahlreiche
Urteile, die sich mit dieser Thematik beschaftigt haben. Wir haben das in diesem Beitrag mal
zusammengefasst.

Kaffee: Werbung mit "bekommlich"

Abmahner: Verband sozialer Wettbewerb e.V.
Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es: Die gute, alte "bekommlich-Abmahnung" mal wieder, und das gleich mehrfach - diesmal
wiederum im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kaffee. Solche nahrwert- oder
gesundheitsbezogenen Angaben wie "bekommlich” sind {ibrigens nicht nur bei Kaffee unzulassig,
sondern etwa auch bei Alkohol. Ein Gesundheitsbezug liegt immer dann vor, wenn die Werbung
impliziert, dass die negativen Auswirkungen in diesem Fall fehlen oder geringer ausfallen.

Exkurs: Ebenso gerne abgemahnt im Zusammenhang mit dem Verkauf von Kaffee:
Fehlende Warnhinweise bei Getranken mit Koffeingehalt iiber 150 mg/l

Das KG Berlin (Az. 5 U 185/16) urteilte, dass Getranke (mit Ausnahme derjenigen, die auf Kaffee, Tee bzw.
Kaffee- oder Teeextrakt basieren und bei denen der Begriff ,,Kaffee“ oder ,Tee” in der Bezeichnung
vorkommt) einer besonderen Hinweispflicht hinsichtlich des Koffeingehalts unterliegen, sofern die
Getranke liber 150 mg/l Koffein enthalten und zum Genuss in unverarbeitetem Zustand bestimmt sind.

Das bedeutet also:

Warnhinweis erforderlich bei Getranken mit erhohtem Koffeingehalt oder Lebensmittel mit Zusatz von
Koffein

Art. 10 Abs. 1i.V. mit Anh. [LL Nr. 4.1, Art. 13 Abs. 1 LMLV schreibt bei Getranken mit erhohtem
Koffeingehalt oder Lebensmittel mit Zusatz von Koffein Folgendes vor:

Bei Getranken mit Ausnahme derjenigen, die auf Kaffee, Tee bzw. Kaffee- oder Teeextrakt basieren und
bei denen der Begriff ,Kaffee” oder ,Tee” in der Bezeichnung vorkommt, die
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zur Aufnahme in unverarbeitetem Zustand bestimmt sind und Koffein aus beliebiger Quelle in einer
Menge enthalten, die 150 mg/l libersteigt, oder

konzentriert oder getrocknet sind und nach der Rekonstituierung Koffein aus beliebiger Quelle in
einer Menge enthalten, die 150 mg/| libersteigt

muss folgender Warnhinweis im selben Sichtfeld wie die Bezeichnung des Getranks erscheinen, direkt
gefolgt von einem deutlich und gut lesbar angebrachten Hinweis in Klammern auf den Koffeingehalt,
ausgedriickt in mg je 100 ml:

~Erhohter Koffeingehalt. Fiir Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen”

Tipp: Weitere Informationen zu den wenig bekommlichen Kaffee-Abmahnungen finden Sie hier.

Werbung: LGA gepruft
Abmahner: Verein gegen Unwesen in Handel und Gewerbe Koln e.V.
Kosten: 255,00 EUR

Darum geht es: Hier wurde mit dem Slogan "LGA gepriift" geworben. Wann immer mit Priifzeichen oder
Warentests geworben wird, gelten besonders strenge Regeln. Denn hier ist die Aufmerksamkeit der
Verbraucher besonders hoch.

Wir haben in diesem Beitrag mal die wichtigsten Infos zum Thema zusammengefasst.

Exkurs: Werbung mit Testergebnissen - wir haben hier die wichtigsten Entscheidung der
Rechtsprechung in diesem Zusammenhang zusammengefasst.

Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

Abmahner: iOcean UG
Kosten: 250,00 EUR

Darum geht es: Um diese Abmahnungen wurde es zuletzt etwas ruhiger - nun sind sie wieder da:
Eigentlich fast schon ein Klassiker: Es ging hier um Angebote auf eBay. Natiirlich gelten die Vorschriften
des Verpackungsgesetzes auch auf Plattformen.

Nochmal zur Erinnerung: Schon seit dem 01.01.2019 gilt das "neue" Verpackungsgesetz. Offensichtlich ist
ein GrofRteil 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
ausfihrlichen Leitfaden.

Ubrigens: Schon seit dem 01.07.2022 gilt die Registrierungspflicht auch fiir nicht lizenzierungspflichtige
Verpackungen - siehe hierzu unseren Beitrag.
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Tipp fiir Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wer bereits lizenzierte Verpackung verwendet, sollte sich
absichern - hier finden Sie ein Muster fiir eine entsprechende Vereinbarung. Und ganz aktuell zum
Jahresbeginn: Hier finden Sie eine Ubersicht zu den Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz fiir
2023.

Fehlerhafte Grundpreise

Abmahner: Verband sozialer Wettbewerb e.V.
Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es: Hier ging es wiederum um die fehlerhaften Grundpreis und damit einen VerstoR
VerstoB gegen die Preisangabenverordnung. Konkret ging es um die fehlende Berlicksichtigung des
Abtropfgewichtes - wir haben uns in diesem Beitrag mit dem Thema mal genauer auseinandergesetzt.

Hier nochmal zusammengefasst Wissenswertes liber das 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.

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.

Brauchbare Tipps zum Thema Grundpreise gerade auch in Bezug auf die neuen gesetzlichen
Anforderungen finden Sie in diesem Beitrag.
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Urheberrecht I : Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: dpa Picture-Alliance GmbH
Kosten: 270,16 EUR

Darum geht es: Diesbzgl. liegen uns mehrere Abmahnungen vor: Hier wurde wegen der angeblich
unberechtigten Nutzung u.a. von geschiitztem Bildmaterial abgemahnt. Wobei: Abmahnung ist hier
eigentlich der falsche Ausdruck: Denn es werden nur Schadensersatzanspriiche geltend gemacht, auf
Unterlassungsanspriiche bzw. die Abgabe einer Unterlassungserklarung wird ausdriicklich verzichtet.
Hier muss jeder Abgemahnte selbst priifen, ob das Zahlungsangebot attraktiv ist und/oder ggf. besser
vorbeugend eine Unterlassungserklarung abzugeben ist und dann maglicherweise ins streitige
Verfahren gewechselt werden soll.

Urheberrecht II: Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: Dinotech e.K.
Kosten: 819,91 EUR incl. Schadensersatz

Darum geht es: Und nochmal die unberechtigte Bildnutzung - diesmal als klassische Abmahnung (von
denen es iibrigens diese Woche von ganz unterschiedlichen Abmahnern einige gab): Hier hat der
Fotograf und Urheber selbst abgemahnt. Es geht um die unberechtigten Nutzung ua. von geschiitztem
Produktfotos wegen der fehlenden Urhebernennung. Bei derartigen Urheberrechtsabmahnungen geht
es dann um die Unterlassung (Abgabe einer Unterlassungserklarung), Auskunft, Schadensersatz und
Kostenerstattung. Je nach Anzahl der abgemahnten Bilder und Nutzungsdauer konnen die
Zahlungsanspriiche in Sachen Schadensersatz und Kostenerstattung durchaus hoch sein.....

Was immer wieder von Abgemahnten eingewendet wird: Die abgemahnten Bilder seien vom Hersteller
der abgebildeten Ware bezogen worden- und daher miisse beim Verkauf der Ware auch ein Recht zur
Nutzung der Bilder bestehen. Vorsicht: So einfach ist das nicht - denn alleine der Verkauf der Ware
berechtigt nicht zur Bildnutzung. Hier bitte immer den Hersteller anfragen und eine schriftliche
Einwilligung zur Nutzung auch der Bilder einfordern.

Tipp fiir Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir stellen unseren Mandanten hier ein Muster fiir
Nutzungsvertrage fiir Bild und Text zur Verfiigung.

Und noch ein Tipp: Sie finden hier einen guten Uberblick zum Thema Bilderklau. Und hier alle wichtigen
Infos in Sachen Bilddatenbanken und die korrekte Verwendung der Bilder durch den Handler.
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Marke I: Benutzung von Parfummarken fur Duftzwillinge

Abmahner: Coty Beauty Germany GmbH
Kosten: 3.020,34 EUR

Darum geht es: Hier ging es um das Thema Duftzwillinge: Dabei handelt es sich um No-Name-Diifte, die
bekannten Markendiiften ahnlich sind. dabei verwenden die Anbieter zur Beschreibung der Diifte oft
den geschiitzten Markennamen. Der Abmahner moniert eine Markenverletzung durch Erwahnung der
bekannten Marken in der Werbung. Im Grundsatz ist daran auch was dran - allerdings kommt es hier
noch mehr als in anderen Konstellationen darauf an, wie genau die Marke genutzt wird. In jedem Fall ist
hier anzuraten, dass eine Markennutzung so zurlickhaltend wie nur irgend maglich erfolgt.

Marke II: Benutzung der Marke "Mensch argere Dich nicht"

Abmahner: Schmidt Spiele GmbH
Kosten: 3.020,34 EUR

Darum geht es: Dieser Rechteinhaber ist bekannt fiir eine strikte Kontrolle des Marktes — auch diese
Woche ging es wieder gleich mehrfach um den begriff "Mensch argere Dich nicht" - ein beliebtes Spiel,
aber eben auch ein geschiitzter Markenbegriff (alternativ wurde in der Vergangenheit auch gerne der
Begriff "Kniffel" abgemahnt). Genutzt wurde der Begriff fiir die Bewerbung von Drittware, die nicht
lizenziert war - in der Artikelbeschreibung. Letztlich ist das Problem hier: Der Verkehr und offensichtlich
viele Handler nehmen hier teilweise an, dass es sich bei dem bekannten Spiel um einen generischen
Begriff handelt, der eine bestimmte Art von Brettspiel beschreibt. So ist das aber (leider) nicht.

Marke III: Benutzung der Marke "Inbus”

Abmahner: INBUS IP GmbH
Kosten: 2.202,41 EUR

Darum geht es: Ein alter Bekannter ist wieder da: Die Inbus-Abmahnung. Erst die schlechte Nachricht:
Inbus ist tatsachlich eine eingetragen Marke - das wissen offenbar viele nicht. Was auch nicht
verwundert, so wird dieser Begriff im Volksmund doch eher schon als beschreibender generischer
Begriff fiir eine bestimmten Schlusseltyp verwendet wird. Hier hat der Markeninhaber offensichtlich zu
lange hingewartet und gewahren lassen, so dass sich diese Marke in Richtung Allgemeinbegriff
entwickelt hat. Dennoch: Die Marke steht in Kraft und es gibt Gerichte, die hier eine klare
Markennutzung bzw. einen markenverstoR sehen, wann immer Inbus fiir nicht-original Inbus-Waren
verwendet wird. Die gute Nachricht: Diese Abmahnung kostet nichts, da Sie vom Rechteinhaber selbst
kommt.

Tipp: Die Abmahnungen wegen Verwendung vermeintlicher Gattungsbegriffe sind derzeit schwer
angesagt: Wir haben uns in diesem Beitrag mal mit dem Thema Gattungsbezeichnung vs. Marke
auseinandergesetzt.
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Marke IV: Benutzung der Marke "EXPLORER"

Abmahner: Hans Rix Handelsgesellschaft mbH
Kosten: 3.481,35EUR

Darum geht es: Abgemahnt wurde die Verwendung des Zeichens Explorer fiir Luftmatratzen. Derartige
Markenabmahnungen gibt es immer mal wieder. Die Handler nutzen den Begriff Explorer dabei meist
gar nicht mal leichtfertig - vielmehr geht es hier um Ware, die vom Hersteller selbst Explorer genannt
wurde. Konsequenterweise taucht dieser Begriff dann auch in der Artikelbeschreibung und -liberschrift
auf. In solchen Fallen sollte sich der Handler immer auch an den Hersteller des Produktes wenden -
oftmals springt dieser dann ein und iibernimmt die Abmahnung, gerade auch weil in solchen Fallen
vermutlich meist mehrere Handler abgemahnt worden sind. So oder so ist aber rein rechtlich immer
erstmal der abgemahnte Handler verantwortlich.

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 -
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
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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 Unterlassungserkldarung 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
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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 AusmaR
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 groRRe 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:
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"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, zusdtzlich
noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf daher grundsdtzlich einer gesonderten
Priifung, ob es notwendig war, zur auf3ergerichtlichen 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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