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von Rechtsanwalt Felix Barth

Abmahnradar: Irrefuhrung: Gewerblich statt
privat / VerpackungsG: Fehlende Registrierung /
Marke: Mensch argere Dich nicht

Die gewerbliche Tatigkeit liber einen privaten eBay-Account ist immer wieder Gegenstand von
Abmahnungen - wegen des Vorwurfs der Irrefiihrung. Ebenso die fehlende Registrierung im Sinne des
Verpackungsgesetzes oder die Werbung mit Wirkungsweisen bei Nahrungserganzungsmitteln. Im
Markenrecht ging es diesmal wieder um die Marke "Mensch drgere Dich nicht".

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:

IrrefUhrung: Gewerblich statt privat

Abmahner: iOcean UG (haftungsbeschrankt)
Kosten: 1.798,69 EUR

Darum geht es: Ein bekannter Abmahner, ein bekanntes Abmahnthema und ein bekannter
Abmahnanwalt (Kanzlei Sandhage): Die 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. In dem besonderen Fall wurde dem Abmahner folgendes angeboten: Entweder einen
Vergleich annehmen und 750 EUR zahlen und den Handel liber den Privataccount beenden oder wie
gewohnlich bei Abmahnungen eine Unterlassungserklarung abgeben und 1.798,69 EUR zahlen.
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Aber wann wird eigentlich aus einem privaten ein gewerblicher Verkaufer? Hier gibt es zahlreiche
Urteile (und leider ganz unterschiedliche Meinungen), die sich mit dieser Thematik beschaftigt haben:

Wir haben das in diesem Beitrag mal zusammengefasst.

Rucksack: Wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz

Abmahner: Fenix Outdoor Gruppe
Kosten: 2.000 EUR pauschal

Darum geht es: Hier ging es um den relativ beliebten und bekannten Kleinrucksack Kanken. Der
Abgemahnte hatte ein ganz ahnliches Exemplar angeboten. Da es offensichtlich keinen Marken- oder
Designschutz gab,. musste der Abmahner auf den wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz
zuriickgreifen.Die Nachahmung von Waren und Dienstleistungen von Mitbewerbern ist aus Sicht des
Lauterkeitsrechts grundsatzlich erlaubt, es sei denn, es kommen besondere Unlauterkeitsumstande
hinzu, wie eine Herkunftstauschung oder eine Ausnutzung der Wertschatzung des nachgemachten
Produkts.

Hierflir muss aber immer auch eine gewisse ,wettbewerbliche Eigenart des nachgeahmten Produkts
vorliegen, grob gesagt also eine gewisse Besonderheit, die in der Praxis haufig nicht ausreicht bzw.
nicht hinreichend sicher festgestellt werden kann. Der Abmahner berief sich natiirlich darauf.

Wir haben uns in diesem Beitrag mal mit einem aktuellen Fall dazu auseinandergesetzt.

Gesundheitsbezogene Werbung: Gerstengras-Extrakt

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

Darum geht es: Hier ging es um ein Nahrungserganzungsmittel (Gerstengras-Extrakt - beworben u.a. als
"gesiindestes Nahrungsmittel"). Es handelt sich dabei um eine gesundheitsbezogene Angabe - und
diese ist weit lGibertrieben und nicht belegt.

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

Gesundheitshezogene Angaben sind also grundsatzlich verboten, sofern sie nicht

den in Art. 3 bis 7 der Verordnung geregelten allgemeinen Grundsatzen und

den in Art. 10 bis 19 der Verordnung festgelegten speziellen Anforderungen an gesundheitsbezogene
Angaben entsprechen,

gemaR der Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemaR den Art. 13 und
14 der Verordnung aufgenommen sind.

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.

- ,Zur Unterstiitzung der optimalen Leistungsfahigkeit” /,,...erhoht die Ausdauer und Leistungsfahigkeit®, /
»Zur Vorbeugung gegen natiirlichen Haarausfall / ,,Zur unterstiitzenden Vorbeugung gegen
Wassereinlagerungen” ,Unter anderem unterstiitzt dieser Vitalpilz die Neubildung von gesundem
kraftigem Haar" - "Der Collagen-Lift-Drink versorgt den Organismus mit reinem Collagenhydrolysat.
Dieser Stoff kann die korpereigene Synthese von Collagen stimulieren, einem EiweiRkorper im
Bindegewebe, der unter anderem die Haut glatt und fest macht sowie die Spannkraft der Sehnen
unterstiitzt." - Das Produkt X wirke "entschlackend". -"B® Gelenke plus ultra enthalt eine hoch dosierte
Vitalstoff-Kombination zur Versorgung stark beanspruchter Gelenke und zum Erhalt einer gesunden
Gelenkfunktion." - "Gelenkaktive Vitalstoffe zu einem Gelenk-Aktiv-Komplex* - ,,750 mg Glucosaminsulfat
unterstiitzen die Festigkeit und Elastizitat der Gelenkknorpel.“ (vgl. LG K6ln, Urteil v. 07.07.2011, Az. 310
11910). / ,, 100 mg Chondroitinsulfat tragen zur Geschmeidigkeit der ,Gelenkschmiere’ bei."

- "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"

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



it-recht
kanzlel
munchen

- "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 entgegen wirken

- "Damit der Korper keinen Schaden nimmt kann man deshalb zusatzliches Hydrogencarbonat zu sich
nehmen. Das hilft, die liberschiissige Saure

?zu neutralisieren und den Organismus wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

?"Produkt X hilft Phasen der Schwache zu liberbriicken: Zum Beispiel vor und im Wettkampf, im Training,
im Job, im Auto, aber auch bei Krankheit.”

Hinweis: Weiterfiihrende Informationen zum Thema Health-Claims konnen Sie in unserer Serie zur
Health-Claims-Verordnung (HCVO) oder in unserem GroRbeitrag zur Health-Claims-Verordnung
nachlesen!
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Verpackungsgesetz: Fehlende Registrierung

Abmahner: Thomas Babel
Kosten: 818,20 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 GroRteil 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: Schon seit dem 01.07.2022 gilt die Registrierungspflicht auch fiir nicht lizenzierungspflichtige
Verpackungen - siehe hierzu unseren 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. Und: Hier finden Sie eine
Ubersicht zu den Verpflichtungen aus dem Verpackungsgesetz fiir 2023.

Fehlende Grundpreise

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

Darum geht es: Hier ging es mal wieder um die Preisangabenverordnung. Abgemahnt wurden diesmal
nicht der fehlerhafte Grundpreis - sondern der fehlende Grundpreis im Zusammenhang mit dem
verkauf von Alufolie.

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

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
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-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 Gldsern), 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.

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Wer: Image Professionals GmbH
Wieviel: n.n.

Wir dazu: Hier wurde wegen der angeblich unberechtigten Nutzung von geschiitztem Bildmaterial (hier:
Produktfoto) abgemahnt. Bei derartigen Urheberrechtsabmahnungen geht es dann um die
Unterlassung (Abgabe einer Unterlassungserkliarung), Auskunft, Schadensersatz und Kostenerstattung.
Je nach Anzahl der abgemahnten Bilder und Nutzungsdauer konnen die Zahlungsanspriiche in Sachen
Schadensersatz und Kostenerstattung durchaus hoch sein....Der Schadensersatzanspruch kann sich
zudem noch verdoppeln - sofern die Urhebernennung unterlassen wurde. Ein Zahlungsanspruch wurde
hier aber noch nicht geltend gemacht.

Zum Rechtslage an sich: Jedes Foto, das von einer Person erstellt wurde, ist grundsatzlich
urheberrechtlich geschiitzt, da es sich dabei um eine personliche geistige Schopfung handelt. Das
Urheberrecht schiitzt alle Werke, die eine gewisse Schopfungshohe erreichen und somit als eigene
geistige Schopfung des Urhebers anzusehen sind. Das gilt auch fiir Fotos, die beispielsweise von
Hobbyfotografen oder Amateuren aufgenommen wurden.

Das Urheberrecht gibt dem Urheber des Fotos das ausschlieBliche Recht, das Foto zu vervielfaltigen, zu
verbreiten und offentlich zuganglich zu machen.

Es gibt jedoch Ausnahmen, bei denen Fotos ohne Erlaubnis des Urhebers verwendet werden diirfen,
beispielsweise im Rahmen des Zitatrechts oder der Berichterstattung liber aktuelle Ereignisse. Auch
konnen Fotos gemeinfrei sein, wenn das Urheberrecht abgelaufen ist oder der Urheber das Werk
explizit zur Verwendung freigegeben hat.

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/abmahnung-verband-sozialer-wettbewerb-falscher-grundpreis.html

it-recht
kanzlel
munchen

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

Und Sie finden hier einen guten Uberblick zum Thema Bilderklau. Und hier alle wichtigen Infos in zu
kostenlosen Bilddatenbanken und die korrekte Verwendung deren Bilder durch den Handler.

Marke: Benutzung der Marke "Mensch argere Dich nicht”

Abmahner: Schmidt Spiele GmbH
Kosten: 833,00 EUR

Darum geht es: Dieser Rechteinhaber ist bekannt fiir eine strikte Kontrolle des Marktes, v.a. in den
letzten Wochen wieder - auch diese Woche ging es wieder um den Begriff"Mensch drgere 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.

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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