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von Rechtsanwalt Felix Barth

Auf dem Abmahnradar:  Fehlende Grundpreise /
OS-Link / alte Widerrufsbelehrung /
Lebensmittelunternehmer / Sulfite /  fehlende
Umsatzsteuerangaben  / Bilderklau / Marken:
Mimo, Fortnite, grey eagle

Die Preisangabenverordnung - sollte man kennen. Denn diese schreibt die Angabe von Versandkosten,
Grundpreisen und der Umsatzsteuer vor. Diese Woche waren zumindest die beiden letztgenannten
Themen Grund für Abmahnungen. Zudem ging es mal wieder um den lieben Alkohol: Hier wird ja
regelmäßig wegen fehlender Angaben zum Lebensmittelunternehmer, Alkoholgehalt und der
enthaltenen Sulfite abgemahnt - in der Tat ist der Alkohlhandel eines der anspruchvollsten Güter in
wettbewerbsrechtlicher Sicht. Im Markenrecht ging es diesmal um die Marken grey eagle (Handschuhe),
Fortnite (Merchandising Game) und Mimo (Halstücher).

Vorweg ein Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei in Sachen Abmahnungen: Neben den klassischen
Abmahnfallen finden Sie im Mandantenportal auch eine ausführliches Zusammenstellung über die 
meistabgemahnten Begriffe.

Fehlende Grundpreisangaben
Wer: Wettbewerbszentrale Stuttgart

Was: Fehlende Angabe von Grundpreisen

Wieviel: 280,00 EUR

Wir dazu: Es vergeht keine Woche, in der nicht fehlende oder fehlerhafte Grundpreise abgemahnt
werden (diesmal im Bereich Textilien/Stoffe - kein Grundpreis. Übrigens derzeit auch im Bereich
Kosmetik von Frau Rebecca Hölz abgemahnt). Obwohl sich dieses Thema bei den Händlern
rumgesprochen haben sollte, ist es dennoch "meistabgemahnt". Es kann daran liegen, dass oft gar nicht
so leicht zu erkennen ist, wo und wie die Grundpreise anzugeben sind.

Hier nochmal zusammengefasst Wissenswertes über dieses Thema:

https://www.it-recht-kanzlei.de/abgemahnte-begriffe-werbung.html
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1. Wenn Sie Waren nach Gewicht, Volumen, Länge oder Fläche verkaufen, dann müssen Sie Grundpreise
angeben. Auch bspw. beim Verkauf von Abdeckplanen, Sicherheits- und Fangnetze, Luftpolsterfolie,
Klebebänder bzw. Klebebandrollen müssen Grundpreise angegeben werden.

2. Der Endpreis und der Grundpreis eines Produkts müssen auf einen Blick wahrgenommen werden
können. Das gilt selbstverständlich auch für "Cross-Selling-Produlte", "Produkte des Monats" etc., die
häufig auf der Startseite von Online-Shops beworben werden.

3. Beim Verkauf über eBay ist darauf zu achten, dass der Grundpreis in der eBay-Artikelüberschrift
angegeben werden muss - und zwar am Anfang. Nur so kann derzeit beim Verkauf über die eBay-
Plattform gewährleistet werden, dass die Grundpreise

in unmittelbarer Nähe des Endpreises stehen und
überhaupt in der eBay-Kategorieansicht dargestellt werden.

Schon nicht mehr ausreichend ist es,

den Grundpreis in der zweiten (kostenpflichtigen) eBay-Artikelüberschrift zu nennen
erst in der eBay-Artikelbeschreibung auf den Grundpreis hinzuweisen.
alleine das von eBay zur Verfügung gestellte Grundpreisangabefeld zu nutzen.

4. Auch bei "Google-Shopping" und anderen Online-Preissuchmaschinen und/oder
–Produktsuchmaschinen müssen grundpreispflichtige Produkte zwingend mit einem Grundpreis
versehen sein.

5. Auch bei Waren-Sets bzw. Produktkombination (sog. Bundles) sind Grundpreisangabe notwendig,
wenn der Wert der unterschiedlichen Produkte nicht annähernd gleichwertig ist (Wertverhältnis von
Hauptware zur kombinierten Ware beträgt 90%:10% oder mehr). Entscheidend ist, ob die zur Hauptware
zusätzlich gelieferte Ware vom Verbraucher als unerhebliche Zugabe angesehen wird.

6. Zu beachten ist letztlich auch, dass bei festen Lebensmitteln in Aufgussflüssigkeiten (z.B. Obst oder
Gemüse in Konserven oder Gläsern), die neben der Gesamtfüllmenge auch das Abtropfgewicht
ausweisen, der Grundpreis auf das jeweilige Abtropfgewicht zu beziehen ist.

Einen brauchbaren Überblick speziell über die Abmahnthemen rund um die Grundpreise finden Sie
auch in diesem Beitrag. Und wer mehr über die Besonderheiten speziell für Meterware im Textilbereich
wissen will, findet hier einen Beitrag.

https://www.it-recht-kanzlei.de/grundpreise-haeufige-fehler.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/textilkennzeichnung-grundpreise-meterware.html
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Angabe Lebensmittelunternehmer, Alkoholgehalt, Sulfite
Wer: Verbraucherschutzverein gegen den unlauteren Wettbewerb e.V.

Was: Fehlende Angaben des Lebensmittelunternehmer, Alkoholgehalt, Sulfite

Wieviel: 243,95 EUR

Wir dazu: Die abgemahnten Punkte: fehlende (oder falsche) Angaben zum Lebensmitteilunternehmer,
die fehlende Angabe des Alkoholgehalts und der enthaltenen Sulfite sind immer wieder Gegenstand
von Abmahnungen. Eigentlich nichts neues: Sulfite sind bereits seit dem 13.12.2014
kennzeichnungspflichtig. Beim Verkauf von Alkohol, hier: Wein, scheint es immer noch große
Wissenlücken bei den Händlern zu geben.

Was den Lebensmittelunternehmer betrifft - wir haben uns hier ausführlich mit dem Thema beschäftigt.

Und hier finden Sie einen Ratgeber beim Verkauf von Wein - und übrigens hier zum Verkauf von Bier.

Urheberrecht: Unberechtigte Bildnutzung - Illustration
Wer: Isabel Christensen

Was: Unberechtigte Nutzung einer Illustration

Wieviel: 4.525 EUR samt Schadensersatz

Wir dazu: Hier ging es um die Verwendung einer Illustration, also diesmal kein klassisches Produktfoto.
Natürlich sind nicht nur Fotos urheberrechtlich geschützt, sondern laut § 2 UrhG:

“ (1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere:
1.
Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme;
2.
Werke der Musik;
3.
pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst;
4.
Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten
Kunst und Entwürfe solcher Werke;
5.
Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden;
6.
Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden;
7.
Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten,
Skizzen, Tabellen und plastische Darstellungen.

https://www.it-recht-kanzlei.de/ermittlung-lebensmittelverantwortlicher.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/wein-leitfaden-internet-verkauf.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/bier-leitfaden-internet-verkauf.html
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”
(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen.

Fehlt die Erlaubnis des Urhebers bzw. Rechteinhabers des betroffenen Werkes stellt dies grds. eine
Verletzung der Rechte des Urhebers/Rechteinhabers des geschützten Materials dar und löst
entsprechende urheberrechtliche Ansprüche aus, die dann in einer Abmahnung durchgesetzt werden
können. 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 Überblick zum Thema Bilderklau.

IDO:  Alte Widerrufsbelehrung / keine
Datenschutzerklärung / technische Schritte
Wer: IDO Interessenverband für das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V.

Wieviel: 232,05 EUR

Wir dazu:

Alte Widerrufsbelehrung: Geht es um eine veraltete Widerrufsbelehrung, geht es ua. um die  fehlerhafte
Mitteilung des Fristbeginns oder zur Widerrufsart (Rücksendung), falsche Regelungen zum
Nutzungsersatz und und und, sprich: Hier hat sich durch die neue Widerrufsbelehrung 2014 einfach viel
getan. Es ist schon auffällig, dass die Widerrufsbelehrung, die eigentlich zum Standard eines jeden
gewerblichen Händler im B2C Bereich gehören sollte, immer noch so oft zu Problemen führt - das ist
fast schon fahrlässig. 
Und noch was: In einem anderen Abmahnfall: (Abmahner: Anton Manuel Brandl) ging es ua. um die
fehlerhafte Darstellung der Widerrufsbelehrung. Abgemahnt wurde eine Darstellung ohne
Zeilenumbrüche. Auch dies schon gerichtlich bestätigt. Also aufpassen: Es muss nicht nur inhaltlich der
korrekte Text sein, sondern auch die Darstellung ist entscheidend...

Exkurs: Was im Zusammenhang mit Widerrufsbelehrungen alles schief gehen kann und gerne
abgemahnt wird:

Nicht korrekt formatierte Widerrufsbelehrung bzw. Muster-Widerrufsformular
Fehlende Telefonnummer in Widerrufsbelehrung
In das Muster-Widerrufsformular gehört keine Telefonnummer
Bei eBay: Widersprüchliche Angaben zu Widerrufsfrist

Tipp für Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir haben in diesem Beitrag exclusiv für unsere Mandanten
die vorgenannten Themen mal genauer beleuchtet.

technische Schritte: Im elektronischen Geschäftsverkehr gegenüber dem Verbraucher sind einige
Infopflichten hinsichtlich des Vertragsabschlusses einzuhalten - dargestellt als Teil der AGB. Vorliegend
ging es dem Abmahner um die Informationen der einzelnen technischen Schritte, die zum

https://www.it-recht-kanzlei.de/bilderklau-urheberrecht-internet.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/abmahnfallen-klassiker.html#abschnitt_609
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Vertragsschluss führen - in diesem Zusammenhang fasen wir mal die nachfolgenden Punkte auf, die
hier nicht fehlen sollten in den AGB:

die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsschluss führen
die Information darüber, ob der Vertragstexte nach dem Vertragsschluss vom Unternehmer
gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist.
Informationen über die technischen Mittel zur Berichtigung von Eingabefehlern

Das muss also unbedingt auch irgendwo zu finden sein - vornehmlich in den AGB.

Keine Datenschutzerklärung: Abgemahnt wurde hier das Fehlen einer Datenschutzerklärung - diesmal
auf der Handelsplattform eBay. Aber egal ob Plattform, Onlineshop oder bloße Webpräsenz: Die
fehlende Datenschutzerklärung war zuletzt in Sachen Abmahnfähigkeit umstritten, da hier der
Wettbewerbsbezug fehlte. Auch und gerade in Zeiten der DSGVO ist dieses Thema bei den Gerichten
heiß umstritten - es gibt hier eindeutig keine eindeutige Linie - wir haben uns in diesem Beitrag mal mit
den bisherigen Gerichtsentscheidungen zum Thema beschäftigt. 
Die Lehre aus dieser Unsicherheit sollte für jeden Händler oder Webseitenbetreiber in jedem Fall sein:
Auf Nummer sicher gehen und eine rechtskonforme Datenschutzerklärung für Onlineshops oder 
Webseitenbetreiber verwenden.

Widersprüchliche Widerrufsfristen, keine Umsatzsteuer
Wer: BeekTrade

Was: Widersprüchliche Widerrufsfristen, keine Umsatzsteuer angegeben

Wieviel: 1.358,86 EUR

Wir dazu: Inhaltlich ist hier schon was dran: Abgemahnt wurde die widersprüchliche Angaben der
Widerrufsfrist auf eBay. Ein bekanntes Problem: Denn der Händler hat hier einmal seine eigene
Widerrufsbelehrung zu beachten - und muss dann aber auch noch die ebay-Angaben im Template
hierzu angleichen. Stehen diese beiden Angaben in Widerspruch, weiß der Verbraucher nicht, was jetzt
eigentlich gilt. Ebenso klar die Angaben der Umsatzsteuer - nach der Preisangabenverordnung eine
Pflichtangabe, sofern Sie erhoben wird. Was hier aber auffällt: Die Abmahnkanzlei hat in der
Vergangenheit nicht nur positive Schlagzeilen fabriziert und man kommt nicht umhin, hier zu vernuten,
dass die wettbewerbsrechtlichen Ziele nicht im Vordergrund stehen.

Abmahnfalle Preisangabenverordnung: Grundpreis, Umsatzsteuer, Versandkosten - alles Angaben, die
die Preisangabenverordnung vorschreibt - und leider immer noch Gegenstand zahlreicher
Abmahnungen. Wir haben in diesem Beitrag mal die klassischen Fallen zusammengefasst.

https://www.it-recht-kanzlei.de/lg-wiesbaden-verstoss-gegen-dsgvo-nicht-abmahnbar.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/agb-starterpaket.php?partner_id=85
https://www.it-recht-kanzlei.de/Service/datenschutzerklaerung-fuer-webseiten.php
https://www.it-recht-kanzlei.de/abmahnfallen-klassiker.html#abschnitt_386
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Hinweis der Woche: Verpackungsgesetz, die 2.
Hier wollen wir gerne immer über ein bestimmtes Thema berichten - unser Ansatz: Informieren BEVOR
es zu Abmahnungen kommt. Diesmal soll es nochmals um das Verpackungsgesetz gehen:

Seit dem 01.01.2019 gilt das neue Verpackungsgesetz - wir hatten hierüber ua. auchin dieser Rubrik
berichtet. Offensichtlich ist ein Großteil der Onlinehändler den neuen Pflichten aber bislang noch nicht
nachgekommen. Jedenfalls sind nun die ersten Abmahnungen im Umlauf.  Die Sorge ist nicht ganz
unbegründet: Kommt ein Händler seinen Verpflichtungen nach dem Verpackungsgesetz nicht nach,
besteht für die von ihm verwendeten Verpackungen ein gesetzliches Vertriebsverbot - das kann in der
Tat zu Abmahnungen führen. Daher hier nochmal der Aufruf: Bitte tätig werden!

Mehr zum Thema Verpackungsgesetz allgemein finden Sie in diesem ausführlichen Leitfaden - zu einen
Überblick zur Abmahnthematik gehts hier lang.

Marke I: Game over - Markenabmahnung Fortnite
Wer: Epic Games Inc.

Was: Nutzung des Zeichens Fortnite und Motive für Merchandising

Wieviel: 3.509, 19 EUR zzgl. Schadensersatz
 
Wir dazu: Ein Abmahnneuling für uns: Fortnite - jedem gamer ein Begriff. Hier besteht eine
Markeneintragung für Deutschland und die EU. Abgemahnt wurde wegen der Verwendung des Zeichens
Fortnite und einiger Motive aus dem Spiel. Die Motive seine urheberrechtlich geschützt, so der
Abmahner - ansonsten bezieht er sich auf das Markenrecht. Die Motive/Zeichen wurden unberechtigt
für Merchandisinggegenstände genutzt. Wenn das dann aber nicht lizenzierte Merchandisingware ist,
dann bitte Finger weg. Oft wird der Fehler gemacht, dass  von populären Produkten wie Herr der Ringe,
Fortnite und Co. Motive genommen werden und diese einfach auf Waren angebracht werden. Das kann
nach hinten losgehen.

Marke II: Benutzung der Marke "grey eagle"
Wer: Asta GmbH & Co. KG

Was: Unberechtigte Nutzung Markenname grey eagle für Handschuhe

Wieviel: 1.531,90 EUR

Wir dazu:  Ein klassischer Markenverstoß im Bereich Handschuhe. Der Markeninhaber hat die Marke
grey eagle für Schutzhandschuhe eintragen lassen - der Abgemahnte hat die Bezeichnung grey eagle für
die Bewerbung seiner Handschuhe genutzt. Was soll man sagen? Ein Markenverstoß im
Identitätsbereich. Kein Dritter darf das eingetragene Zeichen markenmäßig für die eingetragenen
Waren verwenden, außer es liegt eine Berechtigung durch den Rechteinhaber vor.

https://www.it-recht-kanzlei.de/verpackungsgesetz.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/verpackungsgesetz-abmahnungen.html#abschnitt_14
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Ansonsten gilt: Markenabmahnungen sind wegen den gängigen hohen Streitwerten (hier: 50.000 EUR,
oft noch viel mehr) meist teuer – hier muss immer auch nach Verletzungsumfang der Einzelfall
entscheiden.

Marke III: Benutzung der Marke "MIMO"
Wer: FAST Fashion Brands GmbH

Was: Unberechtigte Nutzung Markenname "MIMO"

Wieviel: 1.822,96 EUR

Wir dazu: Hier ging es um die Marke MIMO - die Abgemahnte hatte in ihren Angeboten für Tücher das
Zeichen MIMO verwendet.  Vorwurf: Verletzung Identitätsschutz. Übrigens: Im Markenrecht gibt es neben
dem Identitätsschutz und auch einen Verwechslungsschutz. Das bedeutet, dass auch ähnliche Zeichen
in den Markenschutz fallen - die Bewertung ist oft schwer. Letztlich geht es um einen phonetischen,
visuellen und begrifflichen Vergleich. Aber natürlich kommt es bei Bewertung der Verwechslungsgefahr
wechselwirkend auch auf die Warennähe an.

Tipp für die Mandaten 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 - zur Vermeidung einer eigenen Abmahnung.

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

1. Wieso wurde gerade ich abgemahnt?

Viele Markeninhaber überwachen Ihre Marken oder lassen dies durch einen Dienstleister erledigen.
Meldet dann ein Dritter diese Marke bei den Markenämtern an oder nutzt diese Marke off- oder online,
ohne hierzu berechtigt zu sein, schlägt die Überwachungssoftware Alarm und meldet die angebliche
Rechtsverletzung. Natürlich kann das ein oder andere Mal auch ein ungeliebter Mitbewerber dahinter
stecken, der den Verstoß gemeldet hat oder der Markeninhaber hatte den Abgemahnten aufgrund einer
bisher bestehenden aber gescheiterten Geschäftsbeziehung ohnehin auf dem Schirm – wie dem auch
sei: Marken werden eingetragen, 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 ohne eine gerichtliche Entscheidung eine Rechtsstreit
beizulegen – der Abmahner gibt dem Verletzer also die Chance auf eine außergerichtliche Erledigung –
das spart Kosten. Aber natürlich ist eine Abmahnung erstmal ein Hammer: Finanziell gesehen und auch
tatsächlich, da es einen deutlichen Eingriff in die Geschäfte des Abgemahnten darstellt. Und doch ist
die Abmahnung, sofern Sie berechtigterweise und nicht rechtsmissbräuchlich eingesetzt wird, grds. eine
Chance.

https://www.it-recht-kanzlei.de/Portal/muster.php?_rid=120
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3. Was wollen die jetzt genau 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 grds. alle Ansprüche zu bejahen – liegt keine Verletzung
vor, folgt konsequenterweise die Zurückweisung aller (!) Ansprüche.

4. Was bedeutet dieser Unterlassungsanspruch für mich?
Sofern Sie unberechtigterweise einen geschützten 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 zukünftig zu
unterlassen ist. Um sich abzusichern und sich der Ernsthaftigkeit Ihrer Erklärung hierzu sicher zu sein,
wird eine Vertragsstrafe in der Unterlassungserklärung festgesetzt. Allein die Abgabe einer ausreichend
strafbewehrten Unterlassungserklärung lässt den Unterlassungsanspruch entfallen – für den
Abgemahnten bedeutet das: Er hat die Chance, dass durch die Abgabe der Erklärung der
Unterlassungsanspruch ausgeräumt wird und eine gerichtliche Durchsetzung hierüber somit vermieden
werden kann.

5. Sollte die beigefügte Unterlassungserklärung abgegeben werden?
Wie dargestellt ist die Abgabe der Unterlassungserklärung die Chance, eine gerichtliche Durchsetzung
des Unterlassungsanspruches zu vermeiden – da diese Erklärung aber bei Annahme durch die
Gegenseite zu einem rechtsverbindlichen Vertrag führt, ist genau darauf zu achten, was in dieser
Erklärung steht: 
Die vom gegnerischen Anwalt vorformulierte Erklärung ist denknotwendig im Interesse des
Markeninhabers formuliert und entsprechend weit gefasst – daher ist meist eine Überarbeitung
(Modifizierung) dieses Entwurfes anzuraten, damit die Erklärung so formuliert ist, dass Sie den
Ansprüchen des Markeninhabers genügt und gleichzeitig aber auch den Verletzer möglichst wenig
belastet. Wie auch immer. In keinem Fall sollte gegen den Unterlassungsvertrag zukünftig verstoßen
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 dafür ein Honorar verlangen.
Da die Verursachung dieser Beauftragung in der Markenrechtsverletzung zu sehen ist, hat der
Markeninhaber nach ständiger 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
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Und wie berechnen sich die Zahlungsansprüche?
Die Höhe des Kostenerstattungsanspruches richtet sich nach dem der Abmahnung zugrundegelegten
Gegenstandswert – dieser ist nach § 3 ZPO vom Gericht zu bestimmen. Dabei soll maßgeblich für die
Höhe dieses Wertes das Interesse des Abmahnenden an der Verfolgung der Verletzungshandlung sein.
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 (so genannter „Angriffsfaktor“). Im Markenrecht hat sich
in der Rechtsprechung ein sog. Regelstreitwert von 50.000 EUR durchgesetzt – der aber natürlich im
Einzelfall über – oder unterschritten werden kann. So ist etwa auf die Dauer und Intensität der
verletzten Marke, die erzielten Umsätze, den Bekanntheitsgrad und den Ruf der Marke abzustellen und
für jeden Einzelfall eine gesonderte Bewertung vorzunehmen.

Für 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
Gewinnabschöpfungsanspruch) oder
es kann eine angemessene Lizenzgebühr (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 dafür den Schadensersatz berechnen zu können. Denn der Rechteinhaber hat ja keine
Kenntnis vom Umfang der Verletzungshandlung. Die Auskunft muss dabei wahrheitsgemäß und
umfänglich erteilt werden – gelegentlich wird auch ein Rechnungslegungsanspruch geltend gemacht – in
diesem Fall sind sämtliche 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 Plagiatsfällen eine große Rolle –
hier hat der Markeninhaber ein Interesse daran, das die Plagiatsware ein für alle Mal vom Markt
verschwindet und vernichtet wird. Das kann entweder selbst beauftragt werden oder die Ware wird dem
Markeninhaber zur Vernichtung ausgehändigt.

9. Und wieso ist bei Markenabmahnungen oft ein Patentanwalt im Spiel?
Bei vielen markenrechtlichen Abmahnungen wird ein Patentanwalt hinzugezogen. Das hat für den
Abgemahnten einen entscheidenden Nachteil:
Neben den Rechtsanwaltskosten sind dann regelmäßig auch die Kosten für 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
einfachen Markenverstößen für nicht erforderlich halten und damit den Erstattungsanspruch ablehnen.
Der BGH (Urteil vom 10.05.2012, Az.: i ZR 70/11) hatte zuletzt hierzu ausgeführt:
"Aus dem Umstand, dass es in einem konkreten Fall erforderlich ist, einen Rechtsanwalt mit der
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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 Fähigkeiten allein dazu im Stande, den Fall rechtlich zu beurteilen und den
Verletzer abzumahnen, ist es nicht nötig, zusätzlich noch einen Patentanwalt einzuschalten. Es bedarf
daher grundsätzlich einer gesonderten Prüfung, ob es notwendig war, zur außergerichtlichen
Verfolgung einer Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt auch noch einen Patentanwalt zu
beauftragen."

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

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