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von Rechtsanwalt Felix Barth

Abmahnradar: Fehlerhafte Grundpreise /
Abtropfgewicht / Fehlendes Zutatenverzeichnis /
Irrefihrende Bezeichnung: Marmelade / Marke:
EXPLORER

Grundpreise bleiben bei Abmahnern beliebt: Diesmal ging es nicht um fehlende, sondern um falsche
Grundpreise. Ansonsten steht der Lebensmittelhandel weiterhin im Fokus der Abmahner: Sei es wegen
fehlender Zutatenliste, irrefiihrender Bezeichnung als "Marmelade" oder der Verwendung des
Werbeslogans "ohne Zucker". Im Markenrecht wurde erneut die unberechtigte Verwendung der Marke
EXPLORERE abgemahnt.

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 liber 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 - i0S
= Abmahnradar - Android

Die Nutzung der App ist natiirlich kostenlos.

Und nun die Abmahnungen der Woche:

Fehlerhafte Grundpreise / Abtropfgewicht / Fehlendes
Zutatenverzeichnis

Abmahner: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es: Hier ging es mal wieder um die Preisangabenverordnung - bedeutet: Abgemahnt wurden
zum einen mal wieder die fehlerhaften Grundpreise - BezugsgroRRe falschlicherweise 1 Liter statt 1 KG.
Zum anderen wurde die fehlende Angabe des Abtropfgewichtes bemangelt.

Stichwort Grundpreisangaben - hier noch einmal Wissenswertes zu diesem Thema zusammengefasst:
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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 anndhernd 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.

Zudem ging es hier um die Lebensmittelkennzeichnung bzw. u.a. um das fehlende Zutatenverzeichnis.

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.

Geman 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 Nettoflillmenge des Lebensmittels

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

= Fiir 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.

IrrefUhrende Bezeichnung: Marmelade

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

Darum geht es: Dieser Abmahnpunkt klingt etwas ungewdhnlich: Es ging hier um die irrefiihrende
Bezeichnung als Marmelade - und damit um einen VerstoR gegen die Vorschriften der Konfitiiren-
Verordnung. Dort heiBt es in Anlage 1 lit.5 zur Begriffsbestimmung Marmelade:

Marmelade ist die streichfdhige Zubereitung aus Wasser, Zuckerarten und einem oder
mehreren der nachstehenden, aus Zitrusfriichten hergestellten Erzeugnisse: Plilpe,
Fruchtmarkt, Saft, wassriger Auszug, Schale. Die fiir die Herstellung von 1 000 g
Enderzeugnis verwendete Menge Zitrusfriichte betrdgt mindestens 200 g, von denen
mindestens 75 g dem Endokarp entstammen.

Aus der Zutatenliste geht hervor, dass keine Zitrusfriichte enthalten sind - daher ist die Bezeichnung
"Marmelade" irrefiihrend.

Lebensmittel: Werbung mit "ohne Zucker"

Abmahner: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.
Kosten: 200,00 EUR

Darum geht es: "Ohne Zucker" bzw. "Zuckerfrei" ist in der Lebensmittelbranche das neue "fettfrei" und
entsprechend beliebt. Kein Wunder, dass das auch die Abmahner auf den Plan gerufen hat: Hier wurde
nun ein Anbieter von Bonbons wegen der "zuckerfrei"-Werbung abgemahnt, nachdem sich nach
Testbestellung und Produkt-Analyse herausgestellt hat, dass durchaus Zucker in dem Produkt ist. Wenn
auch in geringen Mengen. Vorwurf: Irrefiihrung. Wie erwahnt: Derartige Abmahnungen rund um das

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/lebensmittel-kennzeichnung-herkunft-primaere-zutat-april-2020.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/ermittlung-lebensmittelverantwortlicher.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/lebensmittel.html

it-recht
kanzlel
munchen

Lieblingswort "zuckerfrei" gibt es immer wieder: Die einschlagige Lebensmittel-GesundheitsangabenVO
schreibt hierzu vor, dass dieses Schlagwort nur verwendet werden darf, wenn das Produkt nicht mehr
als 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm bzw. 100 Milliliter enthalt.

Tipp: Weitere Informationen zu diesen derzeit beliebten zuckerfrei-Abmahnungen finden Sie hier.

AuBerdem ging es um den Punkt keine ordnungsgemaBe Widerrufsbelehrung: Fangen wir noch einmal
von vorne an: Ein Unternehmer hat den Verbraucher im Fernabsatz rechtzeitig vor Abgabe von dessen
Vertragserklarung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel entsprechenden Weise klar
und verstandlich iber das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen
und Einzelheiten der Ausiibung zu belehren. Mit anderen Worten: Es muss eine den gesetzlichen
Anforderungen entsprechende Widerrufsbelehrung auf der Website/Prasenz des Unternehmers
hinterlegt werden. Das sollte bekannt sein.

Wer nur lapidar dariiber informiert, dass ein Widerrufsrecht besteht, gentligt diesen gesetzlichen
Anforderungen natiirlich nicht. Ubrigens: Bereits seit dem 13.06.2014 muss dem Verbraucher neben der
Widerrufsbelehrung auch ein Widerrufsformular zur Verfiigung gestellt werden. Wer das 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
zurlick.
An

Musterfirma GmbH
Mustermannstr. 12
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
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Hier nochmals eine umfassende FAQ zum Thema Widerrufsrecht und -formular.

NEM: Irrefuhrende Werbung ohne wissenschaftliche
Belege
Abmahner: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00

Darum geht es: Abgemahnt wurde ein Angebot von einem Nahrungserganzungsmittel (Probio Sport) -
welches beworben wurde mit positiven Auswirklungen auf das Immunsystem, der Verdauung, die
Darmflora und und und....Vorwurfirrefithrung, da eine solch beworbene Wirkung dem Lebensmittel
nicht zukommt, zumindest ist dies wissenschaftlich nicht erwiesen. Und: Es stellt einen VerstoB gegen
das Verbot der krankheitsbezogenen Werbung dar, weil mit der Vorbeugung von Krankheiten geworben

wurde.
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 heifen 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, gemdy dieser Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen
Angaben gemdf 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"
- "Unterstiitzung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter Darmbakterien"

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

- Bezeichnung wie ,bekommlich”, verbunden mit dem Hinweis auf einen reduzierten Gehalt an Stoffen,
die von einer Vielzahl von Verbrauchern als nachteilig angesehen werden.

- "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 fiir 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"

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

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

- "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"

Hinweis: Weiterfiihrende Informationen zum Thema Health-Claims kdnnen Sie in unserem GroRbeitrag
zur Health-Claims-Verordnung nachlesen!
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Irrefuhrende Angabe: Psychotherapeut

Abmahner: Deutscher Konsumentenbund e.V.
Kosten: 499,29 EUR

Darum geht es:Hier ging es um die Werbung auf der Website eines Heilpraktikers - geworben wurde mit
dem Begriff "Psychotherapeut”. Dabei handelt es sich um einen geschiitzten Begriff - nach dem
Psychotherapeutengesetz darf eine solche Bezeichnung nur fiihren, wer die Approbation als
Psychotherapeut erworben hat. Hier wurden also irrefiihrende Angaben liber eine Person gemacht. Also
hier immer besonders aufpassen: Sobald geschiitzte Begriffe aus dem Bereich der Berufsbezeichnung
verwendet werden, immer erst priifen, ob eine Berechtigung zur Fiihrung dieser Bezeichnung besteht.

Shampoo: Verbotene Inhaltsstoffe

Abmahner: Primis SFF Handels GmbH
Kosten: 1.375,88 EUR

Worum ging es: Es ging um ein Haarshampoo - der Abmahner stellte durch ein Gutachten fest, dass der
flir Kosmetika verbotene Stoff Lilial enthalten war. Es ging um einen VerstoR gegen die relativ
exotische CLP-VO.

Tipp: Wir haben hier einen Ratgeber in Sachen CLP veroffentlicht.

Urheberrecht: Unerlaubte Bildnutzung

Abmahner: Jannik Hanne
Kosten: 800,39 EUR

Darum geht es: Hier hat der Fotograf und Urheber selbst abgemahnt. Es geht um die unerlaubte
Nutzung von geschiitzten Produktfotos - und auch um die fehlende Urhebernennung. Bei solchen
urheberrechtlichen Abmahnungen geht es dann um Unterlassung (Abgabe einer
Unterlassungserklarung), Auskunft, Schadensersatz und Kostenerstattung. Je nach Anzahl der
abgemahnten Bilder und der Nutzungsdauer konnen die Forderungen nach Schadensersatz und
Kostenerstattung durchaus hoch sein. .....

Was Abgemahnte immer wieder einwenden: Die abgemahnten Bilder seien vom Hersteller der
abgebildeten Ware bezogen worden - und deshalb miisse mit dem Verkauf der Ware auch ein
Nutzungsrecht an den Bildern bestehen. Achtung: So einfach ist es nicht - denn allein der Verkauf der
Ware berechtigt nicht zur Nutzung der Bilder. *Bitte immer beim Hersteller nachfragen und eine
schriftliche Genehmigung zur Nutzung der Bilder einholen.
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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: Eine gute Ubersicht zum Thema Bilderklau finden Sie hier. Und hier alle wichtigen
Infos zu Bilddatenbanken und der richtigen Verwendung von Bildern durch den Handler.

Marke: Benutzung der Marke "EXPLORER"

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

Darum geht es: Abgemahnt wurde die Verwendung des Zeichens EXPLORER fiir Boote. Derartige
Markenabmahnungen sind fast schon ein Klassiker - der Rechteinhaber mahnt seit Jahren wegen
unberechtigter Nutzung dieser Marke ab. 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. In
solchen Fallen sollte sich der Handler immer auch an den Hersteller des Produktes wenden - oftmals
springt dieser dann ein und Gibernimmt 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. Warum wurde ausgerechnet ich abgemahnt?

Viele Markeninhaber liberwachen ihre Marken selbst oder durch einen Dienstleister. Meldet dann ein
Dritter diese Marke bei den Markenamtern an oder nutzt diese Marke offline oder online, ohne dazu
berechtigt zu sein, schlagt die Uberwachungssoftware Alarm und meldet die vermeintliche
Rechtsverletzung. Natiirlich kann es im einen oder anderen Fall auch sein, dass ein unliebsamer
Mitbewerber den VerstoB gemeldet hat oder der Markeninhaber den Abgemahnten aufgrund einer
bestehenden, aber gescheiterten Geschaftsbeziehung ohnehin auf dem Schirm hatte - wie auch immer:
Marken werden angemeldet, um iliberwacht zu werden.

2. Was ist eine Abmahnung?

Genau genommen ist die Abmahnung ein Geschenk an den Abgemahnten: Denn das Institut der
Abmahnung ermaglicht es dem Verletzer, einen Rechtsstreit ohne gerichtliche Entscheidung beizulegen
- der Abmahnende gibt dem Verletzer also die Chance auf eine auRergerichtliche Einigung - das spart
Kosten. Aber natiirlich ist eine Abmahnung erst einmal ein Hammer: Finanziell und auch tatsachlich,
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denn sie stellt einen erheblichen Eingriff in die Geschaftstatigkeit des Abgemahnten dar. Und doch ist
die Abmahnung, sofern sie berechtigt und nicht rechtsmissbrauchlich erfolgt, grundsatzlich eine
Chance.

3. Was wollen die eigentlich 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 in der Regel alle Anspriiche zu bejahen - liegt keine
Rechtsverletzung vor, folgt daraus die Abweisung aller (!) Anspriiche.

4. Was bedeutet der Unterlassungsanspruch fiir mich?

Sofern Sie eine geschiitzte Marke unbefugt benutzt haben, hat der Markeninhaber (oder ein
Berechtigter) gemaR § 14 Abs. 5 MarkenG einen Unterlassungsanspruch gegen Sie. Das bedeutet, dass
der Markeninhaber verlangen kann, dass Sie die Rechtsverletzung in Zukunft unterlassen. Um sich
abzusichern und die Ernsthaftigkeit Ihrer diesbeziiglichen Erklarung zu gewahrleisten, wird in der
Unterlassungserklarung eine Vertragsstrafe festgelegt. Nur die Abgabe einer ausreichend
strafbewehrten Unterlassungserklarung lasst den Unterlassungsanspruch entfallen - fiir den
Abgemahnten bedeutet dies: Er hat die Chance, dass durch die Abgabe der Erklarung der
Unterlassungsanspruch ausgeraumt und damit eine gerichtliche Durchsetzung vermieden werden kann.

5. Sollte die beigefiigte Unterlassungserklarung abgegeben werden?

Da die Abgabe der Unterlassungserklarung aber bei Annahme durch die Gegenseite zu einem
rechtsverbindlichen Vertrag fiihrt, sollte genau darauf geachtet werden, was in der Erklarung steht:

Die vom gegnerischen Anwalt vorformulierte Erklarung ist zwangslaufig im Interesse des
Markeninhabers formuliert und dementsprechend weit gefasst - es empfiehlt sich daher in der Regel,
diesen Entwurf zu iberarbeiten (modifizieren), damit die Erklarung so formuliert ist, dass sie den
Anspriichen des Markeninhabers geniigt, gleichzeitig aber auch den Verletzer moglichst wenig belastet.
Wie auch immer. Auf keinen Fall sollte zukiinftig gegen die Unterlassungserklarung verstoBen werden,
da ansonsten eine nicht unerhebliche Vertragsstrafe droht.

6. Was kostet das jetzt?
Markenabmahnungen sind teuer - sagt der Volksmund. Und das stimmt - vor allem im Markenrecht:

Wer eine Markenverletzung begeht, veranlasst den verletzten Markeninhaber, einen Anwalt mit der
Abmahnung zu beauftragen - der Anwalt kann und wird dafiir ein Honorar verlangen. Da die Ursache fiir
diese Beauftragung in der Markenrechtsverletzung zu sehen ist, hat der Markeninhaber nach standiger
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Rechtsprechung einen Kostenerstattungsanspruch. Dariiber hinaus steht dem Markeninhaber wegen
der Verletzung seiner Marke auch ein Schadensersatzanspruch zu - der Abgemahnte wird also doppelt
zur Kasse gebeten.

Und wie berechnet sich der Zahlungsanspruch?

Die Hohe des Kostenerstattungsanspruchs richtet sich nach dem der Abmahnung zugrunde liegenden
Gegenstandswert - dieser ist gemaR § 3 ZPO vom Gericht zu bestimmen. MaRgeblich fiir die Hohe dieses
Wertes ist das Interesse des Abmahnenden an der Verfolgung der Verletzungshandlung. 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 (sog. ,Angriffsfaktor”). Im Markenrecht hat sich in der
Rechtsprechung ein sogenannter Regelstreitwert von 50.000 Euro durchgesetzt, der im Einzelfall
natirlich Giber- oder unterschritten werden kann. So sind etwa die Dauer und Intensitat der
Markenverletzung, die erzielten Umsatze, die Bekanntheit und der Ruf der Marke zu beriicksichtigen
und fiir jeden Einzelfall gesondert zu bewerten.

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

es ist der Gewinn zu ersetzen, den der Verletzer infolge der Markenverletzung verloren hat, oder
der vom Verletzer erzielte Gewinn ist herauszugeben (sog. Gewinnabschopfungsanspruch) oder
vom Verletzer die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebiihr verlangt werden kann (sog.
Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie).

7. Warum muss ich Auskunft erteilen?

Im Verletzungsfall hat der Rechteinhaber gemaR § 19 MarkenG einen Auskunftsanspruch - dieser dient
in erster Linie dazu, den Schadensersatz berechnen zu konnen. Denn der Rechteinhaber hat keine
Kenntnis liber den Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft ist dabei wahrheitsgemaf und
vollstandig zu erteilen - gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht - in
diesem Fall sind samtliche Belege, die im Zusammenhang mit der Verletzungshandlung stehen,
vorzulegen.

8. Und der Vernichtungsanspruch?

Auch den gibt es - nach § 18 MarkenG. Er spielt vor allem in Plagiatsfallen eine groBe Rolle - hier hat der
Markeninhaber ein Interesse daran, dass die Plagiate ein fiir alle Mal vom Markt verschwinden und
vernichtet werden. Dies kann entweder selbst in Auftrag gegeben werden oder die Ware wird dem
Markeninhaber zur Vernichtung libergeben.

9. Und warum ist bei Markenabmahnungen oft ein Patentanwalt beteiligt?

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

Neben den Rechtsanwaltskosten sind dann regelmaBig auch die Kosten fiir die Einschaltung des
Patentanwalts zu erstatten - die Kostenbelastung verdoppelt sich. Diese Praxis ist in der
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Rechtsprechung inzwischen heftig umstritten. Einige Gerichte halten die Einschaltung eines
Patentanwalts bei einfachen Markenverletzungen fiir nicht erforderlich und lehnen daher einen
Erstattungsanspruch ab. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof (Urteil vom 10.05.2012, Az.: i ZR 70/11)
hierzu ausgefiihrt:

"Aus dem Umstand, dass es im konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der
Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu beauftragen, folgt nicht, dass es auch
erforderlich ist, einen Patentanwalt mit der Abmahnung zu beauftragen. Ist ein
Rechtsanwalt aufgrund seiner kennzeichenrechtlichen Kenntnisse allein in der Lage, den
Fall rechtlich zu beurteilen und den Verletzer abzumahnen, ist die zusdtzliche Einschaltung
eines Patentanwalts nicht erforderlich. Es bedarf daher grundsdtzlich einer gesonderten
Priifung, ob es erforderlich war, neben einem Rechtsanwalt auch einen Patentanwalt mit
der aufergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung zu beauftragen."

Es sollte also genau gepriift werden, ob die Einschaltung eines Patentanwalts notwendig war.

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