
it-recht 
kanzlei 
münchen

Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

von Rechtsanwalt Felix Barth

Abmahnradar: Biozid-Produkte: Warnhinweis /
Irreführung: Wirkweisen / eBay: Widerrufsfristen /
Marken: SAM, TOI TOI

Marken spielten in dieser Woche eine wichtige Rolle. Zum einen wurde eine wettbewerbsrechtliche
Abmahnung wegen des Verkaufs von Plagiaten ausgesprochen. Zum anderen gab es verschiedene
Markenabmahnungen - betroffen waren unter anderem die Marken SAM oder TOI TOI. Aber natürlich
darf in einer Abmahnwoche auch das Thema widersprüchliche Widerrufsfristen oder Wirkungsaussagen
bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht fehlen.

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

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

Abmahnradar - iOS
Abmahnradar - Android

Die Nutzung der App ist natürlich kostenlos.

Und nun die Abmahnungen der Woche:

Biozid-Produkte: Fehlender Warnhinweis
Abmahner: Verband sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es:  Die Biozid-Abmahnungen sind nicht ganz neu: Zuletzt wurde in diesem Zusammenhang
übrigens auch die irreführende Werbung mit dem Schlagwort "antibakteriell" abgemahnt. Nun ging es
um Desinfektions- und Reinigungsmittel und den fehlenden Warnhinweis - und das gleich mehrfach:

https://www.it-recht-kanzlei.de/Portal/uebersicht_leitfaeden.php?group=140
https://apps.apple.com/de/app/abmahnradar/id1479707491?ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goodbarber.itknative1
https://www.it-recht-kanzlei.de/abmahnungen-antibakteriell-kleidung-recht.html
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"Biozid-Produkte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation
lesen."

Wichtig ist, dass sich dieser Hinweis deutlich von der eigentlichen Werbung abhebt und gut lesbar ist.
Eine Möglichkeit ist, das Wort „Biozid-Produkte“ durch einen eindeutigen Hinweis auf die beworbene
Produktart (hier: „Insektenspray“) zu ersetzen.
Der Warnhinweis ist selbstverständlich nicht nur bei Angeboten im eigenen Online-Shop erforderlich,
sondern auch bei Angeboten über Verkaufsplattformen wie Amazon.de oder eBay.de.

Tipp: In diesem Beitrag erfahren Sie mehr zur Bewerbung und Kennzeichnung von Biozid-Produkten.

Nahrungsergänzungsmittel: Irreführende Werbung mit
Wirkweisen
Abmahner: Verband sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es:  Abgemahnt wurde das Angebot eines Nahrungsergänzungsmittels ("Redfood
Nattokinase Kapseln"), das u.a. mit dem Schlagwort "Herzgesundheit Unterstützung / Unterstützung für
Herz-Kreislauf" beworben wurde.

Vorwurf: Irreführung, da die beworbene Wirkung dem Produkt nicht zukommt, jedenfalls nicht
wissenschaftlich nachgewiesen ist. Wer mit gesundheitlichen Wirkungen von Produkten wirbt, muss
besonders strenge Anforderungen an die Richtigkeit, Eindeutigkeit und Klarheit der Aussagen erfüllen.
Lässt sich eine gesundheitsfördernde Wirkung nicht hinreichend wissenschaftlich belegen, ist die
Werbung zur Täuschung der Verbraucherinnen und Verbraucher geeignet und damit irreführend.

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

Zum einen soll ein hohes Schutzniveau für den Verbraucher gewährleistet werden, was heißen soll,
dass in Zukunft »Gesundheitsversprechen« nur noch dann zulässig sind, wenn sie auch eingehalten
werden.
Zum anderen soll eine europaweit einheitliche Regelung den freien Warenverkehr gewährleisten,
indem gleiche Wettbewerbsbedingungen hergestellt werden. Damit stellt die Verordnung umgekehrt
aber auch Rechtssicherheit für die Unternehmen her.

Für gesundheitsbezogene Angaben gilt gemäß 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:

https://www.it-recht-kanzlei.de/biozide-internet-kennzeichnung-werbung.html
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"(1) Gesundheitsbezogene Angaben sind verboten, sofern sie nicht den allgemeinen
Anforderungen in Kapitel II und den speziellen Anforderungen im vorliegenden Kapitel
entsprechen, gemäß dieser Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen
Angaben gemäß den Artikeln 13 und 14 aufgenommen sind."

Gesundheitsbezogene Angaben sind also grundsätzlich verboten, sofern sie nicht

den in Art. 3 bis 7 der Verordnung geregelten allgemeinen Grundsätzen und
den in Art. 10 bis 19 der Verordnung festgelegten speziellen Anforderungen an gesundheitsbezogene
Angaben entsprechen,
gemäß der Verordnung zugelassen und in die Liste der zugelassenen Angaben gemäß den Art. 13 und
14 der Verordnung aufgenommen sind.

Exkurs: Und hier einige weitere Beispiele für Werbung, die von den Gerichten bereits als
gesundheitsbezogen eingestuft wurden und mit Vorsicht zu genießen sind:

- "Praebiotik® zur Unterstützung einer gesunden Darmflora"

- "Unterstützung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter Darmbakterien"

- Aussagen, dass bestimmte Nahrungsergänzungsmittel geeignet seien, dem Verwender zu einer
mühelosen Raucherentwöhnung zu verhelfen

- Bezeichnung wie „bekömmlich“, 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 für schöne Haut und Haare und zudem gut für Zähne und Knochen"

- "Stärkt die Blasen- und die Prostatafunktion" / "Durch diese Nährstoffkombination stärken Sie die
Blasenmuskulatur, deren Funktionsfähigkeit für die geregelte Entleerung der Blase von entscheidender
Bedeutung ist" / "Beim Mann unterstützen die Vitalstoffe des
Kürbissamens zusätzlich die Gesunderhaltung der Prostatafunktion"
- Werbung für Kindermilch: "Unterstützung des Kindes von innen heraus durch Vermehrung guter
Darmbakterie"

- „Erhalt der kognitiven Funktion“

- „Fitness für die grauen Zellen"

- "Probiotik®: mit natürlichen Milchsäurekulturen, die ursprünglich aus der Muttermilch gewonnen
werden“
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- "Die X enthalten ... Echinacea und Holunderblüten, die dafür bekannt sind, die natürlichen
Abwehrkräfte unterstützen zu können"

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

Hinweis: Weiterführende Informationen zum Thema Health-Claims können Sie in unserem Großbeitrag
zur Health-Claims-Verordnung nachlesen!

Mundschutzmasken: Irreführung über Herkunftsland
Abmahner: Curt Maria Medical GmbH

Kosten: 1.295,42 EUR zzgl. Testkaufkosten

Darum geht es: Abmahnungen im Zusammenhang mit Atemschutzmasken sind nicht neu - in der
Vergangenheit ging es häufig um die [fehlende Zertifizierung] (https://www.it-recht-
kanzlei.de/bambussocken-kn95-masken-e-zigaretten-schlaftee-explorer-frida.html) bzw. die CE-
Kennzeichnung. Hier wurde nun die Bewerbung der Masken mit einer Deutschlandflagge bemängelt -
dies suggeriere die Herstellung der Masken in der BRD, so der Abmahner. Dies treffe jedoch nicht zu, da
die Produktion nachweislich in einem anderen EU-Land stattgefunden habe. Damit liege eine
irreführende Werbung vor, da über das Herkunftsland der Produktion getäuscht werde.

Exkurs: Hier finden Sie unseren FAQ-Beitrag zum Verkauf von Atemschutzmasken.

Widersprüchliche Widerrufsfristen
Abmahner: Como Sonderposten GmbH

Kosten: 627,13 EUR

Darum geht es:  Die widersprüchlichen Widerrufsfristen: Dies betrifft eBay-Händler: Die Widerrufsfrist
für den Verbraucher ist in der händlereigenen Widerrufsbelehrung anders geregelt als in den eBay-
Rückgabebedingungen (hier: einmal 1 Monat und an anderer Stelle 30 Tage). Dieser Widerspruch ist für
den Verbraucher irreführend und wird von Abmahnern gerne gnadenlos ausgenutzt - gerade derzeit.

Was sonst so falsch laufen kann im Zusammenhang mit der Widerrufsbelehrung und gerne abgemahnt
wird:

Verwendung veralteter Widerrufsbelehrung
Nicht korrekt formatierte Widerrufsbelehrung bzw. Muster-Widerrufsformular
Fehlende Telefonnummer in Widerrufsbelehrung
Fehlende Faxnummer (obwohl vorhanden)  in Widerrufsbelehrung
Telefonnummer im Muster-Widerrufsformular
Rückgabe statt Widerruf

https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/health-claims-verordnung.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/Thema/health-claims-verordnung.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/corona-mundschutz-selbstgemacht-problem-loesung-faq.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/ebay-abmahnwelle-widerspruechliche-widerrufsfristen.html
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Apropos: In Sachen Widerrufsbelehrung soll sich laut Gesetzgeber in ferner Zukunft wieder einiges
ändern - Stichwort: Widerrufsbutton. Sehen Sie gerne mehr zu diesen Plänen hier.

Irreführung: Plagiatsware
Abmahner: Juwelier Chronotage GmbH

Kosten: 2.002,14 EUR zzgl. Testkaufkosten

Darum geht es:  Bei dieser Abmahnung ging es um einen Plagiatsvorwurf, nämlich den Verkauf einer
angeblich gefälschten Uhr der Marke Emporio Armani. Das Ganze wurde mit einem Testkauf belegt. Was
als markenrechtliche Abmahnung nicht ungewöhnlich wäre, ist es in diesem Fall doch: Denn abgemahnt
hat nicht der Markeninhaber, sondern ein Wettbewerber. Der bekannte Abmahner (u.a. der bekannte
Abmahnanwalt Sandhage) hält sich in der Abmahnung hinsichtlich des konkreten Verstoßes bedeckt,
dürfte aber letztlich auf eine abmahnfähige Irreführung abzielen.

Tipp: Ob ein Verstoß auch nach der neuen gesetzlichen Regelung abmahnfähig ist, ist oft gar nicht so
einfach zu beurteilen. In diesem Beitrag finden Sie alles Wissenswerte zum Gesetz gegen den
Abmahnmissbrauch.

Marke I: Benutzung der Marke "Lacoste"
Abmahner: Lacoste S.A.

Kosten: 4.734,50 EUR samt Testkaufkosten

Darum geht es: Hier ging es nicht wie üblich um gefälschte Lacoste-Bekleidung, sondern um eine sehr
ähnliche Markenanmeldung mit einem nur geringfügig ähnlichen Krokodil im Logo. Hier zeigt sich die
oft typische Vorgehensweise großer, bekannter Marken: Es wird alles abgemahnt, was auch nur in die
Nähe der Marke kommt - hier also eine scheinbar ähnliche Krokodildarstellung. Aufgrund der hohen
Streitwerte sehen sich viele Abgemahnte hier außerstande, sich zu verteidigen und geben nach. 
 - und geben nach. Fakt ist aber natürlich auch: Derart bekannte Marken haben einen weiten
Schutzumfang - es muss also genau geprüft werden, ob die Darstellung nicht doch zu nahe an der
angreifenden Marke ist.

Tipp: Ganz generell sollte von bekannten Marken ein großer Abstand gehalten werden. Lesen Sie hier
mehr zur Verwechslungsgefahr bei Marken.

https://www.it-recht-kanzlei.de/neuer-widerrufsbutton-geplant.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/faq-gesetz-abmahnmissbrauch-staerkung-fairer-wettbewerb.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/verwechslungsgefahr-marke-eintragung-north-face.html
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Marke II: Benutzung der Marke "SAM"
Abmahner: Time Gate GmbH

Kosten: 2.293,25 EUR

Darum geht es: Ein alter Bekannter ist wieder da, und das gleich mehrfach in dieser Woche. SAM wurde
hier für die Bezeichnung eines T-Shirts genutzte ("Bio T-Shirt Sam White").  Auch Vornamen können
markenrechtlich geschützt sein - das zeigt die Markeneintragung von SAM und dürfte unbestritten sein.
Allerdings ist in solchen Fällen vielmehr fraglich, ob die Marke markenmäßig oder eher als
Modellbezeichnung verwendet wird. Im letzteren Fall wäre eine Markenverletzung eher zu verneinen.
Aber Achtung: Selbst wenn "SAM" nur als Modellbezeichnung verwendet wird, kann dies immer noch als
Markenrechtsverletzung betrachtet werden, wenn es den Ruf oder die Unterscheidungskraft der
geschützten Marke beeinträchtigt oder zu Verwechslungen führen kann.

Wir haben uns in diesem Beitrag mal insgesamt mit der markenrechtlichen Problematik im Umgang mit
Vornamen beschäftigt.

Marke III: Benutzung der Marke "TOI TOI"
Abmahner: TOI TOI & DIXI GROUP GmbH

Kosten: 4.563,11 EUR

Darum geht es: In diesem Fall hat der Abgemahnte ein ähnliches Wort-/Bildzeichen wie die
abgemahnte Wort-/Bildmarke verwendet. Im Markenrecht gibt es neben dem Identitätsschutz auch
einen Verwechslungsschutz. Das bedeutet, dass auch ähnliche Zeichen unter den Markenschutz fallen -
allerdings ist die Beurteilung einer solchen Verwechslungsgefahr oft schwierig. Letztlich geht es um
einen klanglichen, bildlichen und begrifflichen Vergleich. Aber natürlich spielt auch die
Warenähnlichkeit eine Rolle bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr.

Marke IV: Benutzung der Marken "Siegfried" und "Siegfried
Rheinland Dry Gin"
Abmahner: Rheinland Distillers GmbH

Kosten: 3.481,35 EUR

Darum geht es: Und wieder ging es um den Identitätsschutz: Die Marken würden auf eine exklusiven
Landingpage des Abgemahnten identisch verwendet. Dies würde suggerieren, dass es sich um einen
Markenauftritt des Abmahnenden handelt und über das normale Maß der Markennutzung hinausgehen.
Die Sache ist knifflig: Grundsätzlich ist die Verwendung einer Marke erlaubt, sofern es sich um die
Bewerbung von Originalware des Markeninhabers handelt.  Denn die Rechte des Markeninhabers sind
erschöpft. Hier wurde aber bemängelt, dass die Werbung so hervorgehoben war, dass sie über die
übliche werbliche Darstellung hinausging und den Eindruck einer exklusiven Vertriebspartnerschaft

https://www.it-recht-kanzlei.de/markenverletzung-vornamen.html
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erweckte - dann würden die Interessen des Markeninhabers einer Erschöpfung entgegenstehen. Die
Grenzen sind hier sicherlich fließend.

Tipp für die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: In unserer Blacklist führen wir die in letzter Zeit am
häufigsten abgemahnten Markenbegriffe auf und geben damit einen guten Überblick über die no-go-
Zeichen - zudem weisen wir in diesem Beitrag auf die klassischen Markenfallen hin.

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

1. Warum wurde ausgerechnet ich abgemahnt?

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

2. Was ist eine Abmahnung?

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

3. Was wollen die eigentlich von mir?

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

Beseitigungsanspruch
Unterlassungsanspruch
Auskunftsanspruch
Schadensersatzanspruch
Vernichtungsanspruch
Kostenerstattungsanspruch

Liegt tatsächlich eine Rechtsverletzung vor, sind in der Regel alle Ansprüche zu bejahen - liegt keine
Rechtsverletzung vor, folgt daraus die Abweisung aller (!) Ansprüche.

4. Was bedeutet der Unterlassungsanspruch für mich?

https://www.it-recht-kanzlei.de/blacklist-markenrecht-top-10.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/abmahngruende-markenrecht.html
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Sofern Sie eine geschützte Marke unbefugt benutzt haben, hat der Markeninhaber (oder ein
Berechtigter) gemäß § 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 diesbezüglichen Erklärung zu gewährleisten, wird in der
Unterlassungserklärung eine Vertragsstrafe festgelegt. Nur die Abgabe einer ausreichend
strafbewehrten Unterlassungserklärung lässt den Unterlassungsanspruch entfallen - für den
Abgemahnten bedeutet dies: Er hat die Chance, dass durch die Abgabe der Erklärung der
Unterlassungsanspruch ausgeräumt und damit eine gerichtliche Durchsetzung vermieden werden kann.

5. Sollte die beigefügte Unterlassungserklärung abgegeben werden?

Da die Abgabe der Unterlassungserklärung aber bei Annahme durch die Gegenseite zu einem
rechtsverbindlichen Vertrag führt, sollte genau darauf geachtet werden, was in der Erklärung steht:

Die vom gegnerischen Anwalt vorformulierte Erklärung ist zwangsläufig im Interesse des
Markeninhabers formuliert und dementsprechend weit gefasst - es empfiehlt sich daher in der Regel,
diesen Entwurf zu überarbeiten (modifizieren), damit die Erklärung so formuliert ist, dass sie den
Ansprüchen des Markeninhabers genügt, gleichzeitig aber auch den Verletzer möglichst wenig belastet.
Wie auch immer. Auf keinen Fall sollte zukünftig gegen die Unterlassungserklärung verstoßen 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 dafür ein Honorar verlangen. Da die Ursache für
diese Beauftragung in der Markenrechtsverletzung zu sehen ist, hat der Markeninhaber nach ständiger
Rechtsprechung einen Kostenerstattungsanspruch. Darüber 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 Höhe des Kostenerstattungsanspruchs richtet sich nach dem der Abmahnung zugrunde liegenden
Gegenstandswert - dieser ist gemäß § 3 ZPO vom Gericht zu bestimmen. Maßgeblich für die Höhe dieses
Wertes ist das Interesse des Abmahnenden an der Verfolgung der Verletzungshandlung. Dieses
wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung von Unterlassungsansprüchen wegen
Markenrechtsverletzungen wird durch zwei Faktoren bestimmt:

Zum einen durch den wirtschaftlichen Wert der verletzten Marke und zum anderen durch das Ausmaß
und die Gefährlichkeit der Verletzungshandlung (sog. „Angriffsfaktor“). Im Markenrecht hat sich in der
Rechtsprechung ein sogenannter Regelstreitwert von 50.000 Euro durchgesetzt, der im Einzelfall
natürlich über- oder unterschritten werden kann. So sind etwa die Dauer und Intensität der
Markenverletzung, die erzielten Umsätze, die Bekanntheit und der Ruf der Marke zu berücksichtigen
und für jeden Einzelfall gesondert zu bewerten.

Für den Schadensersatzanspruch selbst gibt es 3 Berechnungsarten nach Wahl des Verletzten:
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es ist der Gewinn zu ersetzen, den der Verletzer infolge der Markenverletzung verloren hat, oder
der vom Verletzer erzielte Gewinn ist herauszugeben (sog. Gewinnabschöpfungsanspruch) oder
vom Verletzer die Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr verlangt werden kann (sog.
Schadensersatz im Wege der Lizenzanalogie).

7. Warum muss ich Auskunft erteilen?

Im Verletzungsfall hat der Rechteinhaber gemäß § 19 MarkenG einen Auskunftsanspruch - dieser dient
in erster Linie dazu, den Schadensersatz berechnen zu können. Denn der Rechteinhaber hat keine
Kenntnis über den Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft ist dabei wahrheitsgemäß und
vollständig zu erteilen - gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht - in
diesem Fall sind sämtliche 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 Plagiatsfällen eine große Rolle - hier hat der
Markeninhaber ein Interesse daran, dass die Plagiate ein für alle Mal vom Markt verschwinden und
vernichtet werden. Dies kann entweder selbst in Auftrag gegeben werden oder die Ware wird dem
Markeninhaber zur Vernichtung übergeben.

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

Bei vielen markenrechtlichen Abmahnungen wird ein Patentanwalt eingeschaltet. Dies hat für den
Abgemahnten einen entscheidenden Nachteil:
Neben den Rechtsanwaltskosten sind dann regelmäßig auch die Kosten für die Einschaltung des
Patentanwalts zu erstatten - die Kostenbelastung verdoppelt sich. Diese Praxis ist in der
Rechtsprechung inzwischen heftig umstritten. Einige Gerichte halten die Einschaltung eines
Patentanwalts bei einfachen Markenverletzungen für nicht erforderlich und lehnen daher einen
Erstattungsanspruch ab. Zuletzt hatte der Bundesgerichtshof (Urteil vom 10.05.2012, Az.: i ZR 70/11)
hierzu ausgeführt:

“

”

"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 zusätzliche Einschaltung
eines Patentanwalts nicht erforderlich. Es bedarf daher grundsätzlich einer gesonderten
Prüfung, ob es erforderlich war, neben einem Rechtsanwalt auch einen Patentanwalt mit
der außergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung zu beauftragen."

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