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von Rechtsanwalt Felix Barth

Auf dem Abmahnradar: OS-Link/
Verpackungsgesetz / Werbung: Bekommlich /
Werbung mit Original / ebay-Garantie /
vergleichende Werbung / AGB-Klauseln / Marke:
Gaya

Diese Woche war alles mal dabei: Ein bisschen Garantiewerbung in Form der ebay-Garantie und der
fehlenden Infos einer bestehenden Herstellergarantie. Dann der VerstoR gegen das neue
Verpackungsgesetz - mithin gegen die bestehende Registrierungspflicht. Ebenfalls wieder gern
abgemahnt: Die Werbung mit dem Zusatz "Original". Oder im Bereich Alkoholwerbung mit dem Zusatz
"bekdmmlich". Weitere Themen: Falsches Impressum, fehlerhafte AGB und privates Handeln trotz
tatsachlicher Gewerblichkeit. Im Markenrecht ging es im Bereich Schmuckwaren um die Marke Gaya.

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

Nicht klickbarer OS-Link

Wer: T. & D. Versand GbR

Wieviel: 887,02 EUR

Wir dazu: Online-Handler miissen ja seit dem 09.01.2016 auf die EU-Plattform zur Online-
Streitbeilegung verlinken. Daher: Stellen Sie also nachfolgenden Text mitsamt anklickbarem Link auf
die 0S-Plattform direkt unterhalb lhrer Impressumsangaben dar (ohne die Anfiihrungszeichen):

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

Nach gangiger 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 OS-
Plattform reicht zur Erfiillung der Informationspflicht nicht aus!

Und: Entgegen oft anderslautender Meinungen, die sich hierzu im Internet finden: Dieser Link muss
nicht zusatzlich noch in den AGB hinterlegt sein.
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Exkurs: Und wie setzt man bei den unterschiedlichen Plattformen den klickbaren Link im Impressum
um?
Hier die Handlungsanleitung fiir die Plattformen Amazon, eBay, Hood, eBay-Kleinanzeigen, Etsy,

Palundu. Und fiir die neue DIY-Plattform Dohero findet sich das ganze hier.

Verpackungsgesetz: Verstofd gegen Registrierungspflicht

Wer: Lothar Fiirst
Was: VerstoB gegen Registrierungspflicht
Wieviel: 334,75 EUR

Wir dazu:Wiedermal eine Abmahnung im Bereich Verpackungsgesetz. Riickblick: Seit dem 01.01.2019 gilt
das neue Verpackungsgesetz. Offensichtlich ist ein GroBteil der Onlinehandler den neuen Pflichten, va.
der Registrierungspflicht aber bislang noch nicht nachgekommen - jedenfalls ist das der Punkt, der hier
abgemahnt wurde. Uber das Register kann recht leicht nachvollzogen werden, ob ein Handler registriert
ist - so wollte es das Gesetz: Transparenz! Wie die Gerichte diese Sachverhalte tatsachlich bewerten
werden, miissen wir noch abwarten.

Was jetzt? Tipps fiir die nachsten Schritte, ua. die Registrierung finden Sie in diesem Beitrag. Mehr zum
Thema Verpackungsgesetz ganz allgemein gibts in diesem ausfiihrlichen Leitfaden oder in Sachen
Registrierung ganz konkret hier.

Wein-Werbung: Bekommlich, gesund, zutraglich oa.

Wer: Verbraucherschutzverein gegen den unlauteren Wettbewerb e.V.
Was:Werbung mit "bekommlich" & co.
Wieviel: 243,95 EUR

Wir dazu: Es ging um: Gesundheitsbezogene Werbung mit dem Zusatz "bekdmmlich", "gesund",
"zutraglich", "leicht verdaulich".Wer in diesem Bereich versucht mit Wirkungsweisen bzw. krankheits-
und gesundheitsbezogen zu werben, der steht schon mit einem Bein in der Abmahnung - zumindest
wenn der wissenschaftliche Beleg fiir die Wirkung fehlt.

Nach Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 - so genannte "Health-Claims-
Verordnung" - sind fiir Getranke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 Volumenprozent
gesundheitsbezogene Aussagen generell unzuldssig (vgl. hierzu auch dieses Urteil des BGH.

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


https://www.it-recht-kanzlei.de/handlungsanleitung-link-os-plattform.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/handlungsanleitung-rechtstexte-bei-dohero-de-richtig-einbinden.html#abschnitt_20
https://www.it-recht-kanzlei.de/registrierungspflicht-laeuft-ab-verpackungsgesetz.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/verpackungsgesetz.html
https://www.it-recht-kanzlei.de/markenangabe-registrierung-verpackungsgesetz.html
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/werbung-bier-bekoemmlich-verbot.html

it-recht
kanzlel
munchen

Weitere Beispiele aus der Praxis:

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) ist etwa gegen folgende Werbeaussagen vorgegangen:

~Wer moderat Alkohol genieRt, ist im Alter weniger gefahrdet, an Demenz zu erkranken.”

~Wer maBig Alkohol trinkt, verringert die Gefahr, an Alters-Diabetes zu erkranken um rund 30
Prozent.”

,Bier ist reich an Vitaminen und arm an Kalorien, es regt den Stoffwechsel und die Durchblutung an,
starkt die Knochen und mindert das Herzinfarktrisiko. Manchen Inhaltsstoffen des Hopfens wird
sogar nachgesagt, sie konnten das Krebsrisiko mindern.”

»Eine simple Mdglichkeit die Knochen zu starken und zu erhalten ist: jeden Tag ein Glas Bier trinken
[...]. Das ist vor allem fiir Frauen interessant: Osteoporose, einer Schwachung des Knochenbaus, von
der verstarkt Frauen in den Wechseljahren betroffen sind, kann durch Bier vorgebeugt werden.
Verantwortlich fiir diese Wirkung des Bieres ist die Gerste, in der das mineralische Silizium
enthalten ist.“

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

Achtung neu - Kennzeichnungsvorschriften Wein: Mit Wirkung ab dem 14.01.2019 hat die Europaische
Kommission durch die Verordnung Nr. 2019/33 die geltenden Kennzeichnungsvorschriften fiir
Weinerzeugnisse abgeandert. Zwar regeln die neuen Vorschriften grundsatzlich nur die physische
Verpackungskennzeichnung von Weinerzeugnissen und richten sich so primar an Hersteller und
Abfiiller. Aber: Durch die Lebensmittelinformationsverordnung (LMIV) werden sie allerdings auch in den
Fernabsatz projiziert und verpflichten Online-Handler so dazu, auf ihren Produktdetailseiten fiir
Weinerzeugnisse die Pflichtangaben einzufiigen.

Tipp: Achtung passen Sie hier fiir den Fall einer Abgabe einer Unterlassungserklarung gut auf, dass alle
VerstoBe auch beseitigt sind - dieser Verein schaut nach unserer Erfahrung genau hin und wartet nur
auf einen vertragsstrafenbewehrten VerstoR.

Privat statt gewerblich: Kein Impressum / keine WRB / keine
Umsatzsteuerangaben / keine DSE etc.

Wer: Stephan Schulze
Wieviel: 1.171,67 EUR

Wir dazu: Eine klassische Abmahnung eines scheinbar privat handelnden Verkaufers, der aber
eigentlich gewerblich handelt. Natiirlich fehlt dem Privatverkaufer das Impressum, die
Widerrufsbelehrung und der Hinweis zur Gewahrung von Mangelrechten sowie AGB ohnehin, der Link
zur Streitschlichtungsplattform und und und - weil er es als Privatverkaufer alles nicht braucht.
Problem nur, wenn es sich vom Tatigkeitsumfang tatsachlich um einen gewerblichen Verkaufer handelt.
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Aber wann wird aus einem privaten ein gewerblicher Verkaufer? Hier gibt es zahlreiche Urteile, die sich
mit dieser Thematik beschaftigt haben. Wir haben das in diesem Beitrag mal zusammengefasst.

IDO: Keine Garantiewerbung / ebay-Garantie

Wer: IDO Interessenverband fiir das Rechts- und Finanzconsulting deutscher Online-Unternehmen e.V.
Wieviel: 232,05 EUR
Wir dazu: DER Abmahnverein schlechthin - diesmal ging es um:

ebay-Garantie: Die Abmahnung wegen unzuldssiger Garantiewerbung (Hersteller- und Handlergarantie)
wird ja, auch vom IDO, rauf und runter abgemahnt. Relativ neu ist nun diese weitere Variante: Ein eBay-
Verkaufer, der die sog. "eBay-Garantie" nutzt, verwendet eine standardmaRige Widerrufsbelehrung, die
ein Widerrufsrecht nur fiir Verbraucher einraumt. Zugleich aber wirbt eBay selbst fiir die ,eBay-
Garantie“ mit einem ,bedingungslosen“ Widerrufsrecht (= also nicht beschrankt auf Verbraucher). Es ist
wohl leider hier davon auszugehen, dass die widerspriichlichen Werbeaussagen seitens eBay dem
jeweiligen eBay-Handler zuzurechnen sind.

Um es vorweg zu nehmen: Uns ist derzeit keine Moglichkeit auler der Verzicht auf die ,,eBay-Garantie”
bekannt, um ein Abmahnrisiko insoweit auszuschlieBen. eBay-Verkaufer, die die ,,eBay-Garantie” nutzen
mochten, sollten sich daher direkt an den Verkauferservice von eBay wenden und auf das Problem
hinweisen, in der Hoffnung, dass eBay hier endlich nachbessert.

Zu den Hintergriinden informieren wir hier.

Keine Garantiewerbung: In letzter Zeit sicherlich DAS Top-Thema: Diesmal ging es um folgende
Variante: Abgemahnt wurde wegen fehlender Informationen iiber eine fiir die Ware bestehende
Herstellergarantie und deren Bedingungen. Es werden also allemoglichen Handler abgemahnt, die
Waren anbieten, ohne bereits online iiber eine bestehende Herstellergarantie und deren Bedingungen
zu informieren. Diese Abmahnungen gab es zwar schon mal - in der Masse ist das aber neu. Und ist das
rechtens? Ja, Onlinehandler sind gesetzlich verpflichtet, Verbraucher liber das Bestehen und die
Bedingungen von Herstellergarantien zu informieren, und zwar bereits vor der Abgabe der
Vertragserklarung durch den Verbraucher (im Onlinehandel also bereits im Rahmen der
Onlinedarstellung der Produkte).

Achtung: Das Argument, als Verkaufer nichts von einer bestehenden Herstellergarantie gewusst zu
haben, ist juristisch unerheblich. Handler miissten sich vor einem Anbieten des jeweiligen Produkts
informieren, ob eine solche Herstellergarantie besteht und wie deren Bedingungen aussehen.

Tipp: Umfangreiche rechtliche Informationen zum Thema finden Sie in diesem Beitrag und hier.
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Exkurs: Die GARANTIE-Falle

Wer unseren Radar aufmerksam verfolgt, der wird gemerkt haben, dass die Abmahnungen rund um das
Thema Garantie ein Dauerbrenner sind - darum gehts dann meistens:

Fehlende Angaben zur Handler- oder Herstellergarantie: Wer als Handler mit dem Begriff ,Garantie”
(dazu reicht schon die Erwdahnung des Wortes ,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 iiber den Namen und die Anschrift des Garantiegebers informiert werden,

Es muss tiber die Dauer der Garantie informiert werden,

Es muss iiber den raumlichen Geltungsbereich der Garantie informiert werden,

Es muss iiber 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).

Einschrankung der Garantie: Auch die Einschrankung einer Garantie ist mit Vorsicht zu genieBen - siehe
hier.

Weitere Fallstricke in diesem Zusammenhang:

Fallstrick 1: Ubernahme von Werbetexten der Hersteller bzw. Lieferanten

Fallstrick 2: Beschreibung des Lieferumfangs

Fallstrick 3: Auf Produktbildern erkennbare Garantiewerbung

Fallstrick 4: Exotische Garantieformen wie etwa Geld-zuriick-Garantie

Fallstrick 5: Bei der Bereinigung auch auf Bilder / Banner achten

Fallstrick 6: eBays Katalogdaten/ Artikelmerkmale

Fallstrick 7: Sonderfall Amazon - keine Kontrolle tiber Inhalte der Artikelbeschreibung

Einen ausfiihrlichen Beitrag zu den Fallstricken im Zusammenhang mit der Garantiewerbung finden Sie
hier.

Tipp fiir Mandanten der IT-Recht Kanzlei: Wir stellen Ihnen auch hierzu Anleitungen zur Verfiigung, die
die notwendigen Inhalte der Handler-Garantie und Hersteller-Garantie auffiihren.
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Fehlerhaftes Impressum

Wer: GTBI-Gesellschaft fiir technischen betrieb im Internet mbH
Wieviel: 474,50 EUR

Wir dazu: Falsches Impressum: Das Impressum geht nun wirklich alle im Onlinehandel an. Hier wurde
abgemahnt, dass im Rahmen der Impressumsangaben der vollstandige Name des Geschaftsfiihrers
einer GmbH und das Registergericht fehlte. Beides in der Tat Angaben, die beim Impressum einer GmbH
zwingend sind. Wer wissen will wies richtig geht - der findet hier alles Wissenswerte zum Thema
Impressum und in unserem kostenlosen Impressumsgenerator fiir alle gangigen Rechtsformen die
richtigen Impressumsdaten.

AGB: technische Schritte / Vertragstextespeicherung /
keine WR-Formular / Bilderklau

Wer: Kozera GbR
Wieviel: 1.822,96 EUR
Wir dazu: Abgemahnt wurde:

technische Schritte: Im elektronischen Geschaftsverkehr gegeniiber 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
Vertragsschluss fiihren - in diesem Zusammenhang fassen wir mal die nachfolgenden Punkte auf, die
hier nicht fehlen sollten in den AGB:

= 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

Alte Widerrufsbelehrung und kein W-formular: Geht es um eine veraltete Widerrufsbelehrung, geht es
ua. um die fehlerhafte Mitteilung des Fristbeginns oder zur Widerrufsart (Riicksendung), falsche
Regelungen zum Nutzungsersatz und und und, sprich: Hier hat sich durch die neue Widerrufshelehrung
2014 einfach viel getan. Es ist schon auffallig, dass die Widerrufsbelehrung, die eigentlich zum Standard
eines jeden gewerblichen Handler im B2C Bereich gehoren sollte, immer noch so oft zu Problemen fiihrt
- das ist fast schon fahrlassig.

Exkurs: Was im Zusammenhang mit Widerrufsbelehrungen alles schief gehen kann und gerne
abgemahnt wird:
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Nicht korrekt formatierte Widerrufsbelehrung bzw. Muster-Widerrufsformular
Fehlende Telefonnummer in Widerrufsbelehrung

= In das Muster-Widerrufsformular gehort keine Telefonnummer

= Bei eBay: Widerspriichliche Angaben zu Widerrufsfrist

Bilderklau: Hier wurde wegen der angeblich unberechtigten Nutzung von geschiitztem Bildmaterial
abgemahnt. Und wegen der fehlenden Urhebernennung: Fehlt die Erlaubnis des Urhebers bzw.
Rechteinhabers des betroffenen Bildes, stellt auch dies grds. eine Verletzung der Rechte des
Urhebers/Rechteinhabers des geschiitzten Materials dar und l6st entsprechende urheberrechtliche
Anspriiche aus.

Sie finden hier einen guten Uberblick zum Thema Bilderklau. Und hier alle wichtigen Infos in Sachen
Bilddatenbanken.

Ua. fehlerhafte AGB

Wer: Ronny Krischel

Wieviel: 1.954,46 EUR
Wir dazu: Abgemahnt wurde hier ua. wegen fehlerhafter AGB:

- Gewahrleistungsfrist:

"Die Gewdhrleistungsfrist betrdgt fiir gebrauchte Fahrzeugteile 12 Monate ab Ubergabe, fiir
fabrikneue Fahrzeugteile 24 Monate"

Diese Klausel hat die Verkiirzung der gesetzlichen Verjahrungsfristen zur Folge - damit seien auch
Schadensersatzanspriiche eingenommen und also ausgeschlossen, sofern der Mangel nach mehr als 12
Monaten zu Tage tritt. Das sei unwirksam. Bei derartigen Regelungen kommt es wirklich aufs Detail an...

Und nochmal zur Gewahrleistung:

"Die Firma XY beseitigt nach eigener Wahl die erheblichen Mdngel oder Fehler durch
Nachbesserung oder Ersatzlieferung...”

Das ist schon auffalliger falsch: Denn grds. hat der Verbraucher bei der Form der Mangelbeseitigung die
Wahl.
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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 es hatten alle
abgemahnten Punkte in Sachen Rechtstexte vermieden werden konnen, auch und gerade in Bezug auf
die Anforderungen der einzelnen Plattformen. Denn unsere Texte sind auf die jeweiligen konkreten
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, der weit liber die Pflege der Texte hinausgeht.

Vergleichende Werbung

Wer: Liemke GmbH & Co. KG

Wieviel: 1.973,90 EUR

Wir dazu: Hier ging es mal um vergleichende Werbung - an sich zuldssig, aber nur in Grenzen. Gerligt
wurde die Nutzung des Namens des Produktes eines Mithewerbers in Verbindung mit dem Wort
"baugleich".

Angeblich sei das beworbenen Gerat aber gar nicht baugleich - hier kommt es immer auf den Einzelfall
an und meist gibt es Argumente pro und contra Rechtsverletzung. Eine ausfiihrliche Serie zum Thema
vergleichende Werbung finden Sie hier.

Hinweis der Woche: Registrierungspflicht Elektrogerate ab
dem 01.05.2019

Hier wollen wir gerne immer liber ein bestimmtes Thema berichten - unser Ansatz: Informieren BEVOR
es zu Abmahnungen kommt. Diesmal soll es um die neuen Vorschriften des ElektroG gehen:

Wahrend bislang rein passive Elektro- und Elektronikgerate ohne eigenstandige aktive Funktion (z.B.
Steckdosenleisten) vom sachlichen Anwendungsbereich des Elektro- und Elektronikgerategesetzes
(ElektroG) ausgenommen waren, werden auch rein passive Gerate ab dem 01.05.2019
registrierungspflichtig. Dies hat fiir Hersteller und Inverkehrbringer solcher Gerate massive
Auswirkungen.

Lesen Sie bitte zu dieser Problemstellung dringend diesen ausfiihrlichen Beitrag.
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Marke: Benutzung der Marke "Gaya"

Wer: FAST Fashion Brands GmbH
Wieviel: 1.358,86 EUR

Wir dazu: Hier ging es um die Marke Gaya - die Abgemahnte hatte in ihren Angeboten fiir
Schmuckwaren das Zeichen Gaya verwendet. Vorwurf: Verletzung Identitatsschutz. Ubrigens: Im
Markenrecht gibt es neben dem Identitatsschutz und auch einen Verwechslungsschutz. Das bedeutet,
dass auch ahnliche Zeichen in den Markenschutz fallen - die Bewertung ist oft schwer. Letztlich geht es
um einen phonetischen, visuellen und begrifflichen Vergleich. Aber natiirlich kommt es bei Bewertung
der Verwechslungsgefahr wechselwirkend auch auf die Warennahe an.

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 auRergerichtliche Erledigung -
das spart Kosten. Aber natiirlich ist eine Abmahnung erstmal ein Hammer: Finanziell gesehen und auch
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
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- 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
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.
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Dieses wirtschaftliche Interesse an der Durchsetzung von Unterlassungsanspriichen wegen
Markenrechtsverletzungen wird durch zwei Faktoren bestimmt:

Zum einen durch den wirtschaftlichen Wert der verletzten Marke und zum anderen durch das AusmaR
und die Gefahrlichkeit der Verletzungshandlung (so genannter ,Angriffsfaktor“). Im Markenrecht hat sich
in der Rechtsprechung ein sog. Regelstreitwert von 50.000 EUR durchgesetzt - der aber natiirlich im
Einzelfall iiber — 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
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
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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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