it-recht
kanzlel
munchen

von Rechtsanwalt Felix Barth

Abmahnradar: UVP/ Bilderklau/
Geschmacksmuster / Marke: Mercedes, MO

Es ging diese Woche vermehrt um das Thema unberechtigte Bildnutzung, Geschmacksmusterverletzung
und natirlich das Markenrecht. Hier hat sich die Daimler AG hervorgetan.

Vorweg ein Tipp flir Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Neben den klassischen Abmahnfallen finden Sie
im Mandantenportal auch eine ausfiihrliches Zusammenstellung iiber die meistabgemahnten Begriffe.

IDO: WRB / Lieferzeit / Vertragstextspeicherung /
weltweiter Versand ohne Versandkosten / Rechtswahl/ OS-
Link

Wer: IDO Interessenverband fiir das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V.

Was: keine Telefonnummer in WRB, Lieferzeitangaben, Vertragstextspeicherung, keine Versandkosten
weltweiter Versand, unverbindliche Angebote, OS-Link

Wieviel: 232,05 EUR

Wir dazu: IDO ist vermutlich der abmahnstarkste Verband auf dem Markt - das zeigt sich jede Woche
aufs neue. Wir haben wieder zahlreiche Abmahnungen vorgelegt bekommen, so dass wir die
abgemahnten Themen zusammenfassen:

Rechtswahlklausel: Geriigt wurde die Klausel:
" Es gilt deutsches Recht".

Eine derartige Formulierung zur Rechtswahl sei unzulassig, da sich die Angebote in deutscher Sprache
an Verbraucher aus Deutschland, Osterreich und Schweiz richten. Sofern ein vertrag mit einem at- oder
ch-Kunden geschlossen wiirde, waren diesen die Vorschriften des Heimatlandes entzogen. das ist
unzulassig - es bedarf hier dringend noch eines klarstellenden Zusatzes, der die zwingenden
Vorschriften des Heimatlandes ausnimmt.

Weltweiter Versand auf Anfrage: Im Online-Handel muss der Verbraucher klar und deutlich informiert
werden. Dazu zahlt auch die deutliche Angabe iliber moglich anfallende Versandkosten in ihrer genauen
Hohe. Diese Pflicht gilt mittlerweile nicht nur fiir innerdeutsche Lieferungen, sondern auch fiir
Lieferungen ins Ausland. Der Hinweis, die genauen Versandkosten werden auf Anfrage berechnet, stellt
einen Wettbewerbsverstol} dar.

Online-Handler, die ihren Kunden auch die Moglichkeit bieten, ins Ausland zu liefern, sollten die
Versandkosten fiir samtliche Lieferlander explizit angeben, um einer eventuellen Abmahnung
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vorzubeugen. Wer etwa bei eBay verkauft, hat mittlerweile die Moglichkeit unter ,Versand &
Zahlungsmethoden” alle Versandkosten fiir mogliche Lieferlander einfach und zuverlassig anzugeben.

Link zur Online-Streitbeilegung (0S-Link): Wir fassen das Thema nochmal kurz zusammen - ein
Dauerthema.lImmernoch:

Online-Handler miissen seit dem 09.01.2016 auf die EU-Plattform zur Online-Streitbeilegung verlinken.
Stellen Sie also nachfolgenden Text mitsamt anklickbarem Link auf die OS-Plattform direkt unterhalb
Ihrer Impressumsangaben dar (ohne die Anfiihrungszeichen):

»Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: www.ec.europa.eu/consumers/odr"

Nach jiingster Rechtsprechung muss der Teil der Information "www.ec.europa.eu/consumers/odr" als
anklickbarer Hyperlink ausgestaltet sein. Eine bloRe Verweisung unter Nennung des URL der 0S-
Plattform reicht zur Erfiillung der Informationspflicht nicht aus!

Versicherter Versand: Die standige Rechtsprechung geht davon aus, dass die Werbung mit "versicherten
Versand" im Online-Handel eine Werbung mit Selbstverstandlichkeiten und damit unzulassig ist, weil
das Transportrisiko bei Verbrauchsgiiterkaufen schon per Gesetz den Unternehmer trifft. Nach § 474
Abs. 2 Satz 2 BGB i.V.m. § 447 BGB tragt stets der Verkaufer das Risiko des zufalligen Untergangs, der
Beschadigung oder des Verlusts der Ware. Macht ein Online-Handler in seinem Angebot insofern auf
diese gesetzliche Bestimmung der Risikoiibernahme in einer Weise aufmerksam, die dem Kunden
suggeriert, er erhalte eine zusatzliche, vom Verkaufer gewahrte (besondere) Serviceleistung, stellt dies
grds. eine unlautere geschaftliche Handlung dar.

Lieferfrist: Hier wurde diese Klausel moniert:

"Die Ware wird in der Regel tdglich, aber spdtestens nach 2 Werktagen (Mo-Sa) mit der
Post....verschickt"

Der Kunde kann hier nicht ohne Schwierigkeiten die Lieferzeit berechnen, was aber gesetzlich
vorgeschrieben ist. Die Angabe von Lieferzeiten und deren Berechnung wird von vielen Handler immer
noch stiefmiitterlich behandelt.

Tipp fiir Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben einen Leitfaden zum rechtskonformen Umgang mit
Lieferzeiten zur Verfligung gestellt.

Widerrufsbelehrung: Immer noch ein Top-Thema bei Abmahnern. Hier wurde bemangelt, dass das
Widerrufsformular fehlt und dass eine Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung fehlte

Exkurs WRB/Formular: Wir klaren in diesem Beitrag ausfiihrlich um die jlingsten Wirrungen zum Thema
Telefonnummer in der Widerrufsbelehrung oder im Widerrufsformular auf.

Vertragstextspeicherung: Im elektronischen Geschaftsverkehr gegeniiber dem Verbraucher sind einige
Infopflichten hinsichtlich des Vertragsabschlusses einzuhalten. Vorliegend ging es um die
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Vertragstextspeicherung - insgesamt sind aber meist die folgenden Punkte Gegenstand von
Abmahnungen, sofern sie nicht in den AGB zu finden sind:

die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss fiihren

die Information dariiber, ob der Vertragstexte nach dem Vertragsschluss vom Unternehmer
gespeichert wird und ob er dem Kunden zuganglich ist.

Informationen liber die technischen Mittel zur Berichtigung von Eingabefehlern

Entwarnung fiir die Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Sofern Sie den Pflegeservice fiir Rechtstexte
nutzen, sind lhre AGB und Widerrufsbelehrung immer auf dem aktuellen Stand und hatten alle
abgemahnten Punkte umgehen konnen, auch und gerade in Bezug auf ebay, denn unsere Texte sind auf
die jeweiligen Anforderungen zugeschnitten. Und: Sofern Sie als Onlineshophandler die Texte iiber die
Schnittstellen zum Shopsystem nutzen erfolgt die Aktualisierung sogar vollautomatisch. Wer eine
komplette Uberpriifung seiner Angebote wiinscht, bekommt im unlimited-Paket der Kanzlei einen Rund-
um-Schutz.

Privat? Gewerblich?

Wer: PBViGoods GmbH
Was: Handeln als privater Verkaufer trotz Gewerblichkeit
Wieviel:492,52 EUR

Wir dazu: Hier wurde ein privater Anbieter auf der Plattform eBay abgemahnt, obwohl dieser
ausweislich seiner Verkaufstatigkeit eigentlich gewerblich handelt - so zumindest der Vorwurf. Neben
den steuerrechtlichen Konsequenzen hat diese Unterscheidung auch wettbewerbsrechtliche Folgen:
Denn nur der gewerbliche Handler muss die vielen Infopflichten und Vorschriften wie Impressum,
Vorhalten einer Widerrufsbelehrung oder AGB einhalten. Trefflich umstritten ist, wann genau eine
private Tatigkeit und wann gewerbliches Handeln besteht.

Tipp: In diesem Beitrag haben wir alles Wissenswerte zum Thema zusammengefasst.

Werbung mit UVP

Wer: Noel Gutmann
Was: Werbung mit UVP (Unverbindliche Herstellerverkaufspreisempfehlung)
Wieviel: 1.239,40 EUR

Wir dazu: Die Werbung mit einer Preisersparnis gegenliber einer unverbindlichen Preisempfehlung des
Herstellers (UVP) ist ein beliebtes Werbemittel. Sollten Sie mit einer UVP werben, miissen Sie die
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Aktualitat und Hohe der UVP unbedingt liberpriifen und laufend aktuell halten! Ein Hinweis auf eine
ehemaligen unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers ist dann nicht irrefiihrend, wenn diese als
solche kenntlich gemacht wird (durch Verwendung des aufklarenden Hinweises "ehemalige UVP") und
friiher auch diese unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers tatsachlich bestanden hat.

LKniillerpreise®, ,Superpreise” und ,Dauertiefpreise” ziehen Kunden magisch an. Doch viele Handler sind
unsicher, wie sie ihre Warenpreise bewerben diirfen. Die Grenze zur wettbewerbsrechtlichen

Irrefiihrung ist schnell erreicht und damit die Gefahr, dass umgehend eine Abmahnung ins Haus flattert.
Ist es etwa beim Start eines neuen Online-Shops zulassig, ,,Eroffnungspreise” anzubieten? Wie sieht es
bei Rabatten vom ,Listenpreis” oder ,Katalogpreis* aus?

Die IT-Recht Kanzlei hat hier Giber 30 Preiswerbungsschlagworter zusammengetragen — und schatzt fiir
Sie das jeweilige Abmahnrisiko ein.

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung

Wer: Timo Hiigel
Was: Unberechtigte Bildnutzung
Wieviel: 650,34

Wir dazu: Hier ging es um die Verwendung von Produktfotos auf einem Onlineshop im Bereich
Kabelhiillen - abgemahnt wurde im Namen des Fotografen. Sowas kommt aber in allen Branchen vor,
da Produktfotos im Allgemeinen sehr begehrt, weil aufwendig in der Herstellung, sind. Fehlt die
Erlaubnis des Urhebers bzw. Rechteinhabers des betroffenen Bildes, stellt dies grds. eine Verletzung
der Rechte des Urhebers/Rechteinhabers des geschiitzten Materials dar und lost entsprechende
urheberrechtliche Anspriiche aus, die dann in einer Abmahnung durchgesetzte werden kdnnen. Neben
Unterlassung und Auskunft hinsichtlich der Nutzung droht Schadensersatz, der sich bei fehlender
Urhebernennung auch verdoppeln kann - allerdings nur wenn auch der Urheber dieses Recht geltend
macht.

Sie finden hier einen guten Uberblick zum Thema Bilderklau.

Exkurs eBay Produktbilder: Zum 01.02.2018 wird die Handelsplattform eBay ihre Allgemeinen
Geschaftsbedingungen fiir gewerbliche Verkaufer dahingehend anpassen, dass diese verpflichtet
werden, samtliche von ihnen auf der Plattform verwendeten Produktabbildungen zum Zwecke der
Weiternutzung an eBay zu lizenzieren. Die IT-Recht Kanzlei stellt ihren Mandanten ab sofort zwei
Musterschreiben bereit, mit denen beim Bildrechteinhaber unter Hinweis auf die neue eBay-Richtlinie
um eine Erweiterung des Nutzungsrechts mit Unterlizenzierungserlaubnis gebeten werden kann - den
kompletten Beitrag hierzu finden Sie hier.

P.S.: Ein sehr beliebtes Thema unter Abmahnern: Auch die T&D Versand GbR hat eine angebliche
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Bildverletzung diese Woche abgemahnt.

Geschmacksmuster

Wer: Daimler AG
Was: Verletzung von eingetragenem EU-Geschmacksmuster
Wieviel: 3.728,90 EUR

Wir dazu: Es ging um Kfz-Felgen, die angeblich das eingetragene Geschmackmuster des Abmahnenden
verletze, den die Felgenform war geschiitzt. Ein Geschmacksmuster ist ein gewerbliches Schutzrecht fiir
die zweidimensionale oder dreidimensionale Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines
Teils davon, die sich insbesondere aus den Merkmalen der Linien, Konturen, Farben, der Gestalt,
Oberflachenstruktur oder der Werkstoffe des Erzeugnisses selbst oder seiner Verzierung ergibt. Das gilt
also grds. auch fiir Nachtkonsolen - aber: Das Muster muss neu sein und Eigenart besitzen. Das wird
zwar beim Eintragungsverfahren nicht gepriift, aber im Verletzungsverfahren muss es vorliegen. Das
hier die Daimler AG auftritt geht es naturgemaR um viel Geld (Gegenstandswert: 400.000 EUR).

Tipp: In unseren FAQ haben wir uns mit den wichtigsten Fragen im Geschmacksmusterrecht
auseinandergesetzt.

Marke I: Benutzung der Marke "Baseline Connect”

Wer: Baseline Connect GmbH
Was: Unberechtigte Nutzung Markenname "Baseline Connect"
Wieviel:1.171,67 EUR

Wir dazu: Hier ging es um die Marke Baseline Connect im Bereich Elektronik- der Abmahner ging hier
davon aus, dass es sich um gefalschte Ware handelte, da der Markeninhaber den Abgemahnten nie
beliefert hat. Dies ist lediglich eine Vermutung. Gerichtsfest bewiesen werden kann das grds. nur durch
eine Testbestellung. Stellt sich der Verdacht als wahr heraus, liegt natiirlich ein klassischer Plagiatsfall
vor.

Marke II: Verwendung der Marke "Mercedes"

Wer: Daimler AG
Was: Nutzung des Mercedes-Sterns und des Zeichens Mercedes
Wieviel: 3.260,90 EUR

Wir dazu: Automobilhersteller iiberwachen Ihre Marken im Internet sehr akribisch - das zeigt unsere
bisherige Erfahrung va. mit VW, Audi oder BMW. Und nun auch die Daimler AG. Hier wurde der
Rechteinhaber durch den Zoll auf eine magliche Rechtsverletzung aufmerksam. In diesem Fall ging es
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um die Nutzung des Mercedes-Stern und des Zeichens Mercedes fiir Steuergerate. Gebraucht und aus
dem Ausland. Sog. Parallelimporte machen im Markenrecht immer wieder Probleme - die Markenrechte
sind dann regelmaRig nicht erschopft.

Ansonsten gilt: Ganz schon teuer! Markenabmahnungen sind wegen den gangigen hohen Streitwerten
(hier: 300.000 EUR!) meist teuer — hier muss immer auch nach Verletzungsumfang der Einzelfall
entscheiden.

Marke III: Benutzung der Marke "Mo"

Wer: FAST Fashion Brands GmbH
Was: Unberechtigte Nutzung Markenname "Mo"
Wieviel: 2.085,95 EUR

Wir dazu: Hier ging es um die Marke Mo - die Abgemahnte hatte in ihren Angeboten fiir Strickjacken das
Zeichen Mo verwendet. Eigentlich zur Bezeichnung des Materials - namlich als Abkiirzung fiir Mohair. So
jedenfalls die Verteidigung. Ob das zutrifft muss immer im Einzelfall geklart werden, da es hier sehr auf
Art und Stellung der Bewerbung ankommt. Fakt ist: Im Markenrecht gibt es einen Identitatsschutz.
Sofern also das Zeichen Mo fiir Waren der geschiitzten Klasse genutzt werden, ist das ein klassischer
MarkenverstoR.

Tipp fiir die Mandaten 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 - zur Vermeidung einer eigenen Abmahnung.

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

1. Wieso wurde gerade ich abgemahnt?

Viele Markeninhaber liberwachen Ihre Marken oder lassen dies durch einen Dienstleister erledigen.
Meldet dann ein Dritter diese Marke bei den Markenamtern an oder nutzt diese Marke off- oder online,
ohne hierzu berechtigt zu sein, schlagt die Uberwachungssoftware Alarm und meldet die angebliche
Rechtsverletzung. Natiirlich kann das ein oder andere Mal auch ein ungeliebter Mitbewerber dahinter
stecken, der den VerstoR gemeldet hat oder der Markeninhaber hatte den Abgemahnten aufgrund einer
bisher bestehenden aber gescheiterten Geschaftsbeziehung ohnehin auf dem Schirm - wie dem auch
sei: Marken werden eingetragen, um liberwacht zu werden.

2. Was ist eine Abmahnung?

Genau genommen ist die Abmahnung ein Geschenk an den Abgemahnten: Denn das Institut der
Abmahnung ermoglicht es dem Verletzer ohne eine gerichtliche Entscheidung eine Rechtsstreit
beizulegen — der Abmahner gibt dem Verletzer also die Chance auf eine aulRergerichtliche Erledigung -

das spart Kosten. Aber natiirlich ist eine Abmahnung erstmal ein Hammer: Finanziell gesehen und auch
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tatsachlich, da es einen deutlichen Eingriff in die Geschafte des Abgemahnten darstellt. Und doch ist
die Abmahnung, sofern Sie berechtigterweise und nicht rechtsmissbrauchlich eingesetzt wird, grds. eine
Chance.

3. Was wollen die jetzt genau von mir?

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

- Beseitigungsanspruch

- Unterlassungsanspruch

- Auskunftsanspruch

- Schadensersatzanspruch

- Vernichtungsanspruch

- Kostenerstattungsanspruch

Liegt tatsachlich eine Rechtsverletzung vor, sind grds. alle Anspriiche zu bejahen - liegt keine Verletzung
vor, folgt konsequenterweise die Zuriickweisung aller (!) Anspriiche.

4. Was bedeutet dieser Unterlassungsanspruch fiir mich?

Sofern Sie unberechtigterweise einen geschiitzten Markennamen verwendet haben, dann hat der
Markeninhaber (oder ein Berechtigter) einen Unterlassungsanspruch gegen Sie gem. § 14 Abs. 5
MarkenG. D.h. dass der Markeninhaber verlangen kann, dass die Rechtsverletzung zukiinftig zu
unterlassen ist. Um sich abzusichern und sich der Ernsthaftigkeit Ihrer Erklarung hierzu sicher zu sein,
wird eine Vertragsstrafe in der Unterlassungserklarung festgesetzt. Allein die Abgabe einer ausreichend
strafbewehrten Unterlassungserklarung lasst den Unterlassungsanspruch entfallen - fiir den
Abgemahnten bedeutet das: Er hat die Chance, dass durch die Abgabe der Erklarung der
Unterlassungsanspruch ausgeraumt wird und eine gerichtliche Durchsetzung hieriiber somit vermieden
werden kann.

5. Sollte die beigefiigte Unterlassungserklarung abgegeben werden?

Wie dargestellt ist die Abgabe der Unterlassungserklarung die Chance, eine gerichtliche Durchsetzung
des Unterlassungsanspruches zu vermeiden - da diese Erklarung aber bei Annahme durch die
Gegenseite zu einem rechtsverbindlichen Vertrag fiihrt, ist genau darauf zu achten, was in dieser
Erklarung steht:

Die vom gegnerischen Anwalt vorformulierte Erklarung ist denknotwendig im Interesse des
Markeninhabers formuliert und entsprechend weit gefasst — daher ist meist eine Uberarbeitung
(Modifizierung) dieses Entwurfes anzuraten, damit die Erklarung so formuliert ist, dass Sie den
Anspriichen des Markeninhabers geniigt und gleichzeitig aber auch den Verletzer moglichst wenig
belastet. Wie auch immer. In keinem Fall sollte gegen den Unterlassungsvertrag zukiinftig verstofRen
werden, da ansonsten einen nicht unerhebliche Vertragsstrafe droht.

6. Was kostet das jetzt?

Markenabmahnungen sind teuer - so der Volksmund. Und das stimmt auch - gerade im Markenrecht:
Wer eine Markenverletzung begeht, veranlasst den verletzen Markeninhaber dazu, zum Anwalt zu
gehen, damit dieser eine Abmahnung erstellt — der Anwalt kann und wird dafiir ein Honorar verlangen.
Da die Verursachung dieser Beauftragung in der Markenrechtsverletzung zu sehen ist, hat der
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Markeninhaber nach standiger Rechtsprechung einen Kostenerstattungsanspruch. Zudem hat der
Markeninhaber wegen der Verletzung seiner Marke auch einen Schadensersatzanspruch - der
Abgemahnte wird also in zweifacher Hinsicht zur Kasse gebeten

Und wie berechnen sich die Zahlungsanspriiche?

Die Hohe des Kostenerstattungsanspruches richtet sich nach dem der Abmahnung zugrundegelegten
Gegenstandswert — dieser ist nach § 3 ZPO vom Gericht zu bestimmen. Dabei soll maRgeblich fiir die
Hohe dieses Wertes das Interesse des Abmahnenden an der Verfolgung der Verletzungshandlung sein.
Dieses wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung von Unterlassungsanspriichen wegen
Markenrechtsverletzungen wird durch zwei Faktoren bestimmt:

Zum einen durch den wirtschaftlichen Wert der verletzten Marke und zum anderen durch das AusmafR
und die Gefahrlichkeit der Verletzungshandlung (so genannter ,Angriffsfaktor“). Im Markenrecht hat sich
in der Rechtsprechung ein sog. Regelstreitwert von 50.000 EUR durchgesetzt — der aber natiirlich im
Einzelfall Uiber — oder unterschritten werden kann. So ist etwa auf die Dauer und Intensitat der
verletzten Marke, die erzielten Umsatze, den Bekanntheitsgrad und den Ruf der Marke abzustellen und
fiir jeden Einzelfall eine gesonderte Bewertung vorzunehmen.

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

es ist der Gewinn, der dem Verletzer infolge der Markenverletzung entgangen ist, zu ersetzen oder
es ist der durch den Verletzer erzielten Gewinn herauszugeben (so genannter
Gewinnabschdpfungsanspruch) oder

es kann eine angemessene Lizenzgebiihr (so genannter Schadenersatz im Wege der Lizenzanalogie)
vom Verletzer verlangt werden.

7. Und wieso muss ich Auskunft erteilen?

Im Verletzungsfall hat der Rechteinhaber gem. § 19 MarkenG einen Auskunftsanspruch - dieser dient
vornehmlich dafiir den Schadensersatz berechnen zu konnen. Denn der Rechteinhaber hat ja keine
Kenntnis vom Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft muss dabei wahrheitsgemaR und
umfanglich erteilt werden — gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht - in
diesem Fall sind samtliche Belege, die mit der Verletzungshandlung im Zusammenhang stehen,
vorzulegen.

8. Und der Vernichtungsanspruch?

Auch der besteht - gem. § 18 MarkenG. Ein solcher spielt meist in den Plagiatsfallen eine groRe Rolle -
hier hat der Markeninhaber ein Interesse daran, das die Plagiatsware ein fiir alle Mal vom Markt
verschwindet und vernichtet wird. Das kann entweder selbst beauftragt werden oder die Ware wird dem
Markeninhaber zur Vernichtung ausgehandigt.

9. Und wieso ist bei Markenabmahnungen oft ein Patentanwalt im Spiel?

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

Neben den Rechtsanwaltskosten sind dann regelmaRBig auch die Kosten fiir die Einschaltung des
Patentanwaltes zu erstatten — das verdoppelt die Kostenlast. Diese Praxis ist in der Rechtsprechung
mittlerweile stark umstritten. Es gibt Gerichte, die eine Hinzuziehung eines Patentanwaltes bei
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einfachen MarkenverstofRen fiir nicht erforderlich halten und damit den Erstattungsanspruch ablehnen.
Der BGH (Urteil vom 10.05.2012, Az.: i ZR 70/11) hatte zuletzt hierzu ausgefiihrt:

"Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der
Abmahnung einer Kennzeichenverletzung zu betrauen, folgt nicht, dass es notwendig ist, daneben auch
noch einen Patentanwalt mit dieser Abmahnung zu beauftragen. Ist ein Rechtsanwalt nach seinen
kennzeichenrechtlichen Fahigkeiten allein dazu im Stande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den
Verletzer abzumahnen, ist es nicht notig, zusatzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf
daher grundsatzlich einer gesonderten Priifung, ob es notwendig war, zur auBergerichtlichen
Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu
beauftragen."

Es sollte also genau gepriift werden, ob die Einschaltung eines Patentanwaltes erforderlich war.

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