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von Rechtsanwalt Felix Barth

Abmahnradar: Angaben
Lebensmittelunternehmer / Werbung mit
Selbstverstandlichkeiten / Marken: LEGENDADDY,
Pink Floyd

In dieser Woche ging es unter anderem um die Werbung mit Selbstverstandlichkeiten: Immer dann,
wenn eine gesetzliche Verpflichtung zu bestimmten Angaben besteht und damit geworben wird, kann es
sich um eine unzuldssige Werbung mit Selbstverstandlichkeiten handeln. Fehlt dagegen die Angabe des
Lebensmittelunternehmers beim Anbieten von Lebensmitteln, ist auch dies ein abmahnfahiger VerstoR.
Ansonsten ging es um Abmahnklassiker wie Garantiewerbung und fehlende Grundpreise. Im
Markenrecht wurde die unberechtigte Nutzung der Marken LEGENDADDY und Pink Floyd abgemahnt.

Vorweg ein Tipp fiir Mandanten der IT-Recht Kanzlei in Sachen Abmahnungen: Sie finden im
Mandantenportal in der Infothek unter 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:

Fehlendes Impressum

Abmahner:WebLegal Check GmbH
Kosten: n.n.

Darum geht es: Seit Wochen fallt es auf: Hier scheint ein Unternehmen, das sich die Rechtssicherheit im
Online-Handel auf die Fahnen geschrieben hat, die Abmahnung als Instrument der Akquise entdeckt zu
haben. Es wurde zwar abgemahnt, ob aber eine Aktivlegitimation fiir eine solche Abmahnung besteht,
wurde nicht dargelegt und muss bezweifelt werden - jedenfalls wurde nicht im Namen eines
Mitbewerbers gehandelt und es handelte sich auch nicht um einen abmahnfahigen
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Wettbewerbsverband. Jedenfalls ist an der Sache natiirlich etwas dran: Wer eine geschaftsmaRige
Internetprasenz betreibt, benotigt ein Impressum. Nach § 5 TMG trifft die Impressumspflicht alle
Diensteanbieter, die geschaftsmaRige, in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien bereithalten.
Damit fallen nahezu alle Angebote im Internet unter den Telemedienbegriff und alle Anbieter unter die
Impressumspflicht.

Tipp: Wer mehr zum Thema Impressum wissen mochte: Die IT-Recht Kanzlei stellt hier eine
umfangreiche FAQ zur Impressumspflicht zur Verfligung.

Fehlende Grundpreise / fehlende Angaben
Lebensmittelunternehmer/ fehlende Widerrufsbelehrung
Abmahner: Verband Sozialer Wettbewerb e.V.

Kosten: 238,00 EUR

Darum geht es: Eine umfangreiche Abmahnung: Zunachst ging es um die fehlenden Grundpreise - ein
Klassiker soweit.

Hier noch einmal alles Wissenswertes zum Thema Grundpreisangaben:

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 Gldsern), die neben der Gesamtfiillmenge auch das Abtropfgewicht
ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.

Tipp: Hier gibt es zur Vermeidung solcher Abmahnungen Tipps fiir die bereits seit Mai 2022
bestehenden Regelungen zu den Grundpreisangaben.

Weiterer Abmahnpunkt: Die fehlenden Angaben zum Lebensmittelunternehmer:

Beim Handel mit alkoholischen Getranken sind Informationen zum verantwortlichen
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Lebensmittelunternehmer (Name oder Firma und dessen Anschrift) zu erteilen. Konkret bedeutet dies,
dass es nicht ausreicht, nur Name oder Firmenbezeichnung des verantwortlichen
Lebensmittelunternehmers anzugeben. Vielmehr muss auch dessen vollstandige Anschrift genannt
werden (z.B.: ,Mustermann GmbH, MusterstraRe 1, 12345 Musterstadt”). Nicht ausreichend ist, wenn z.B.
StraBe und Hausnummer fehlen. Sitzt der Lebensmittelunternehmer im Ausland, ist auch das Land bei
der Anschrift anzugeben.

Ferner ist zu beachten: Sitzt der Produzent des Lebensmittels nicht in der Europaischen Union, ist als
verantwortlicher Lebensmittelunternehmer nicht der Produzent anzugeben, sondern der Importeur, der
das Lebensmittel in die Europaische Union einfiihrt.

Tipp: In diesem Beitrag finden Sie alle wichtigen Informationen zu den Pflichtangaben im
Lebensmittelhandel.

Abmahnpunkt: Keine ordnungsgemaBe Widerrufsbelehrung/ fehlendes Widerrufsformular: Wir fangen
nochmal ganz am Anfang an: Ein Unternehmer hat den Verbraucher im Fernabsatz rechtzeitig vor
Abgabe von dessen Vertragserklarung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel
entsprechenden Weise klar und verstandlich auf das Bestehen oder Nichtbestehen eines
Widerrufsrechts sowie die Bedingungen und Einzelheiten der Ausiibung aufzuklaren. Sprich: Es muss
eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Widerrufsbelehrung auf der Website/Prasenz des
Handlers hinterlegt sein. Das sollte soweit bekannt sein.

Wer nur lapidar dariiber informiert, dass ein Widerrufsrecht besteht, gentigt diesen gesetzlichen
Anforderungen natiirlich nicht. Vorliegend wurden etwa keine email-Adresse und keine
Riicksendeadresse in der Belehrung angegeben. Und noch was: Seit dem 13.06.2014 muss zusatzlich zu
einer Widerrufsbelehrung auch noch ein Widerrufsformular dem Verbraucher vorgehalten werden. Wer
dies 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
zuriick.
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 (*)
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Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

ier nochmals eine umfassende FAQ zum Thema Widerrufsrecht und -formular.

Garantiewerbung / Widersprichliche Widerrufsfristen /
Werbung mit Selbstverstandlichkeiten

Abmahner: secutimetec GmbH
Kosten: 973,66 EUR

Darum geht es: Hier ging es u.a. um die Garantiewerbung ("24 Monate Garantie") - DAS alte Top-
Thema der Abmahner, das wir bereits in diversen Varianten kennengelernt haben in der Vergangenheit:

Fehlende Angaben zur Handler- oder Herstellergarantie (wie hier abgemahnt): Wer als Handler mit dem
Begriff ,,Garantie” wirbt, muss zwingend Folgendes beachten:

= 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 liber den Namen und die Anschrift des Garantiegebers informiert werden,

= Es muss liber die Dauer der Garantie informiert werden,

= Es muss lber den raumlichen Geltungsbereich der Garantie informiert werden,

= Es muss lber 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).

Zudem war hier das Problem, das irrefiihrend mit einer 2-Jahres (Hersteller-)Garantie geworben wurde,
obwohl der Hersteller nachweislich nur 1 Jahr gewahrt.

Best-Practice-Tipp:

Es gibt in Bezug auf die Vermeidung von Abmahnungen nur zwei Wege, wie mit Garantiewerbung in der
Praxis umzugehen ist.

1.Sie erfiillen bei jeder Garantiewerbung gewissenhaft die Informationspflichten nach § 479 BGB.

Die IT-Recht Kanzlei stellt ihren Update-Service-Mandanten Muster zur Realisierung einer

rechtssicheren Werbung mit einer Hersteller- oder Verkaufergarantie zur Verfligung. Damit konnen Sie
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eine rechtssichere Garantiewerbung einfach realisieren.

2.0der: Sie sorgen stattdessen konsequent dafiir, dass jede Garantiewerbung unterbleibt. Dies
bedeutet in der Praxis, dass bestehende Garantien verschwiegen werden. Dabei muss beachtet werden,
dass nicht einmal das Wort ,Garantie” Erwahnung finden darf. Problem dabei: Viele Hersteller erwahnen
bestehende Garantien in ihren Produkttexten. Werden diese also ungepriift vom Verkaufer
iibernommen, fiihrt dies nicht selten zu einer ungewollten (und meist abmahnbaren) Garantiewerbung.

Einen ausfiihrlichen Beitrag zu den Anforderungen an die Garantiewerbung, die das schon seit 2022
geltende Kaufrecht stellt, finden Sie hier.

Zudem ging es um folgendes Thema: Die widerspriichlichen Widerrufsfristen: Dies betrifft nur eBay-
Handler: Die Widerrufsfrist fiir den Verbraucher ist in der handlereigenen Widerrufsbelehrung anders
geregelt als in den eBay-Riickgabebedingungen (hier: einmal 14 Tage und an anderer Stelle 30 Tage).
Dieser Widerspruch ist fiir den Verbraucher irrefiihrend und wird [gerade jetzt] (https://www.it-recht-
kanzlei.de/ebay-abmahnwelle-widerspruechliche-widerrufsfristen.html) von Abmahnern gerne
gnadenlos ausgenutzt.

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

Verwendung einer veralteten Widerrufshelehrung

Falsch formatierte Widerrufsbelehrung oder Muster-Widerrufsformular
Fehlende Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung

Fehlende Faxnummer (obwohl vorhanden) in der Widerrufsbelehrung
Telefonnummer im Muster-Widerrufsformular

Riicksendung statt Widerruf

Ubrigens: In Sachen Widerrufsbelehrung finden Sie hier die wichtigsten Entscheidungen zum Thema.

Zudem ging es in der Abmahnung um folgende unzuladssige Werbeaussagen:

"Alle Artikel die verkRauft werden sind... ...mit CE und ROHS Zeichen versehen."

"Rechnung mit MwSt. Sie erhalten eine Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer."
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"Kauf ohne Risiko mit Widerrufsrecht!"

Dabei handelt es sich um Werbung mit Selbstverstandlichkeiten, da diesbzgl. gesetzliche
Verpflichtungen vorliegen. Sie etwa zur ausgewiesen Mehrwertsteuer diese Entscheidung.

Exkurs: Hier zeigen wir was alles beim Ausstellen einer Rechnung zu beachten ist.

Unzulassige E-Mail-Werbung

Abmahner: Senmotic 1.0 OHG
Kosten: 334,75 EUR

Darum geht es: Hier ging es um klassische E-Mail-Werbung im B2B-Bereich - ohne Einwilligung des
Empfangers. Ein bekanntes Problem, das immer wieder auf dem Abmahnmarkt auftaucht und eben
nicht auf den B2C-Bereich beschrankt ist: Sei es, dass schlichtweg keine Einwilligung des Shop-
Betreibers zum Versand von E-Mail-Werbung eingeholt wurde. Oder sei es, dass im Rahmen des
Anmeldeprozesses die gesetzlichen Mindestanforderungen an eine wirksame Einwilligungserklarung fiir
E-Mail-Werbung nicht eingehalten wurden. Dariiber hinaus wurden zahlreiche datenschutzrechtliche
Auskunftsanspriiche geltend gemacht.

Unsere kurze Checkliste zum Thema:

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

freiwillige (keine vorangekreuzte Checkbox) Einwilligung,

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

Protokollierung der Einwilligung (Logfiles),

jederzeitige Abrufbarkeit der Einwilligung (in der Datenschutzerklarung),

Hinweis auf die jederzeitige Widerrufbarkeit der Einwilligung.

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

Tipp fiir die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben fiir Sie noch einen umfangreichen
weiterfiihrenden Leitfaden ("E-Mail Werbung: wie agiert man rechtssicher? Ein Leitfaden")
bereitgestellt, diesen konnen Sie hier abrufen!
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Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Abmahner: Image Professionals GmbH
Kosten: 953,40 EUR zzgl. Schadensersatz

Darum geht es: Wie fast jede Woche wird eine Urheberrechtsverletzung wegen unerlaubter Nutzung
von Bildmaterial geltend gemacht. Bei diesen urheberrechtlichen Abmahnungen geht es in der Regel
um Unterlassung der rechtsverletzenden Bildnutzung (Abgabe einer Unterlassungserklarung), Auskunft
, Schadensersatz und Aufwendungsersatz. Abhangig von der Anzahl der abgemahnten Bilder und der
Dauer der Nutzung kénnen die Forderungen nach Schadensersatz und Kostenerstattung durchaus hoch
ausfallen.

Der Schadensersatzanspruch kann sich iibrigens verdoppeln - sofern die Urhebernennung unterlassen
wurde.

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

Sie finden hier einen guten Uberblick zum Umgang mit Bilderklau-Abmahnungen.

Tipp: Dann lieber Stockfotos? Hier finden Sie alle Infos zu den gangigsten Bilddatenbanken.

Marke I: Benutzung der Marke "LEGENDADDY"

Abmahner: Pumpkin and Honey Bunny UG
Kosten: 1.682,70 EUR

Darum geht es: Hier ging es darum, dass eine Miitze unter dem geschiitzten Namen angeboten wurde,
es sich dabei aber nicht um Originalware handelte. Der Vorwurf: Verletzung des Identitatsschutzes, also
die Verwendung eines identischen Zeichens fiir identische Waren oder Verletzung des
Ahnlichkeitsschutzes.

Im Markenrecht gibt es neben dem Identitatsschutz auch einen Verwechslungsschutz. Das bedeutet,
dass auch ahnliche Zeichen unter den Markenschutz fallen - allerdings ist die Beurteilung einer solchen
Verwechslungsgefahr oft schwierig. Letztlich kommt es auf einen klanglichen, bildlichen und
begrifflichen Vergleich an. Aber natiirlich spielt auch die Warenahnlichkeit bei der Beurteilung der
Verwechslungsgefahr eine Rolle.

Exkurs: Wir haben uns in diesem Beitrag ausfiihrlich mit dem Thema der Verwechslungsgefahr im
Markenrecht beschaftigt.
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Marke II: Benutzung der Marke "Pink Floyd"

Abmahner: Pink Floyd Ltd.
Kosten: n.n.

Darum geht es: Hier ging es nicht um illegale Tontrager, sondern um das Anbieten eines Blechschildes
unter dem geschiitzten Namen - nur, dass es wohl auch in diesem Fall keine Originalware war. Der
Vorwurf hierbei wie oben: Verletzung des Identitatsschutzes.

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 iberwachen 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 iiberwacht 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 auRRergerichtliche Einigung - das spart
Kosten. Aber natiirlich ist eine Abmahnung erst einmal ein Hammer: Finanziell und auch tatsachlich,
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
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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 iiberarbeiten (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
Rechtsprechung einen Kostenerstattungsanspruch. Darliber 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 Ausmaf}
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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
natiirlich liber- 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. Gewinnabschépfungsanspruch) 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 wahrheitsgemaR 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 groRe 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 regelmaRBig auch die Kosten fiir 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 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 zusatzliche Einschaltung

eines Patentanwalts nicht erforderlich. Es bedarf daher grundsdtzlich einer gesonderten
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Priifung, ob es erforderlich war, neben einem Rechtsanwalt auch einen Patentanwalt mit
der auBergerichtlichen Verfolgung einer Markenverletzung zu beauftragen."

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

Hier gibt es mehr zur Reaktion bei Markenabmahnungen.

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