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Tobit Softrvare AG . I . Netproof GmbH

Sehr geehrte Frau Harms,
sehr geehfter Hen Cameiro,

wir zeigen an, dass wir die rechflichen Interessen Tobit Softrryare AG, Parallelstraße 41,
Ahaus, vertreten. Eine entsprechende Vollmacht wir Ihnen als Anlage 1 im

Namens und in Vollmacht unserer Mandantin haben Ihnen das fulgende mitzuteilen:

Wie Ihnen bekannt ist, ist unsere Mandantin anderem Inhaberin der
000954784 ,Tobif' (eingetragen in den Klassen 9,

,.DaviÖ (eingetragen in den Klassen 9, 38 und 42

und 42 am 05.01.2000) und Nr.

29.11.2000) sowie der deutschen
LL57O77,,Tobit' (eingetragen in der Klasse 9 am 05, .1e90).

Unsere Mandantin musste bereib vor geraumer feststellen, dass Sie ihre
Markenrechte verleEen, indem Sie auf Ihrer unter der URL www.

aufführten. Zudem verwendeten

zu bewerben, ohne deutlich zu

0E894?861 I I 40052467201
I SWIFT.CODE GENODEMl RHD

diese
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dass es sich um geschÜtzte Marken unserer Mandanfin handelt. Aus diesem Grund forderte
Mandantin Sie mit anwalUichem Schreiben

Sie mit Datum vom 24

unserer Mandantin zurücksendeten
entsprechende Kopie dieser Erklärung überreichen wir Ihnen als Anlage 2. Der Inhalt
Erklärung lautete unter anderem wie folgt:

,,(.-.) es zu unterlassen

1, In den MeE-Tags von rnternetseiten, in delen waren und/der Diensleistungen dem
Bereich der Datenverarbeitung angefuten vferden, die Begiffe *Tobif' und zu
verwenden;

2. Die Bqritre,,Tobit" und,,David' zu verwen{en, ohne darauf hinzuweise4 dass es
gesch üffie Marken handelt;',

Kürzlich erlangte unsere Mandantin die Kenntnis, dass sie die gleichen

erneut begehen. Entgegen der von Ihnen abgegeber'len Unterlassungsverpflichtung Sie

der
die Begriffe ,,Tobif' und ,,David" erneut innerhalb de$ Quellcodes Ihrer Webseite sowohl
URL www.tobit2exchange.de, als auch unter def uRL www.tobit2groupwise.de.
verwendeten Sie diese Begriffe auch erneut sichtbar puf der Webseite im Rahmen der
Ihrer Softwareprodukte, ohne kenntlich zu machen, dass es sich um geschützte Marke
Mandantin handelt und keinerlei Verbindungen zwisphen Ihrem Unternehmen und dem
Mandantin bestehen.

1 P .Oö2 /O13

2007

Eine

ngen

der

und

Darüber hinaus meldeten sie am 30.11.2001, also kurze zelt nach l
Unterlassungsverpflichtungserklärung, die Wortmarke ,l,tobitzexchange" beim Deutschen
Markenamt zur Eintragung für die Klassen 9, 35 und ftZ an. Die entsprechende Eintragung
schlieBlich am 29.04.2008 unter der Registernummer N777Tg6.

II. Rechtstfge
1. verstoß gegen rhre unterrassungsverpfrichtu{gserklärung
Indem sie die mit anwartlichem schrfeiben vom 15,05.2007
Unterlassungsverpflichtungserklärung unterzeichnet und zurückgesendet haben, nahmen

-2-
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Angebot unserer l{andantin auF Abschluss eine$ unterlassungweftrages äfi, so

entsprechender Unterlassungweftrag zwischen Ihnen und unserer Mandantin zustande

ist.

Durch die vorstehend dargelegten Handlungen haben Sie mehrfach gegen Ihre pflichten aus

unterlassungsvertrag verstoBen, Indem sie emeut {ie Begriffe ,Tobit* und ,,David.

Quellcodes lhrer webseite unter der URL www.to$it2exchange.de und www
verwenden, verstoBen Sie gegen Ziffer 1. der Unt$rlassungwerpflichtungserklärung, Ein

gegen Tiffer 2. der Unterlassungsverpflichtungserklärfrng ergibt sich daraus, dass Sie diese
auch emeut sichtbar auf der webseite im Rahnien der Bewerbung lhrer
venruenden, ohne darauf hinzuweisen, dass es sicl]r um geschüEte Marken unserer
handelt' Durch die Hinzuftigung eines Copyright-Zeichpns erftillen Sie diese pflicht nicht
Ein derartiges Zeichen weist den Verkehr auf Urheberrpchte und nicht auf Markenrechte hin.

Nach dem woftlaut des vertrages sind sie verpflicftet, für jeden Fall der
vertragsstrafe in Höhe von 5.500,00 € an unsere Mqndantin zu zahlen. Da es sich

mindestens zwei Einzelverstöße handelt, ergibt sich bomit eine Gesamtvertragsstmfe in

11.000,00 €.

2. Unterlassungsanspruch wegen identischer Verstöße
Aufgrund der vorbezeichneten Verletzungen hat unsQre Mandantin als Inhaberin der unter
aufgefühften Marken zudem einen Unterlassungsansp{uch gem. S 14 Abs. 2 MarkenG bzw.
I UMV gegen sie. Begeht der schuldner nach Abgabq einer strafbewehften u
mit der die Wiederholungsgefahr beseitigt wurde, Qinen identischen Rechtsverstoß,

neuer Unterlassungsanspruch. Die damit neu begnjnpete Wiederholungsgefahr kann

allenfalls durch eine weitere Unterlassungsertlärung mit einer gegenüber der ersten
höheren Strafbewehrung ausgeräumt werden (OLG Köln, Urteil vom 05,12,2014, Az. 6 U sTlt

3. Darüber hinausgehender U nterlassungsa nsprgch
Daniber hinaus verletzen Sie die Rechte unserer Maridantin aus ihrer deutschen und
Marke ,,Tobit", indem Sie Ihre Softvvareprodukte unter der Bezeichnung ,jF

,,Tobit2GroupWise" vertreiben.

Diesbezüglich können Sie sich nicht darauf berufenl die Bezeichnung ,,Tobif. in einem
beschreibenden Sinn gem. 5 23 MarkenG zu gebrauchEn, Gem. S 23 Nr. 3 MarkenG ist es Rn

-3-
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im Ersatzteil- und Zubehörgexhäft zwar gestattet

unter der hiefür eingetragenen Ma*e zu veltreiben.

die Ware stamme von dem Hersteller der

Verwendungszweckangabe, bei der aber klar und

die Herstellermake allein beschreibend zur Kla

Eine damit verbundene Anlehnung an den Ruf und

darüber hinaus nur hinzunehmen, wenn die

Verwendungszweck des ErsaE- oder Zubehörteils

in den Grenzen des Erfordedichen halten (vgl. OLG

139/98; BGH GRUR 1996, GRUR t996,78t *

Uber eine hiernach unbedenkliche Benutzung geht

Bestandteil der ProduKbezeichnung weit hinaus.

MarkenG liegt insbesondere dann nicht mehr vor,

fremden Kennzeichen wie mit einem eigenen

Selbst wenn man in der Bezeichnung ,,Tobif im

23 Nr. 3 sehen würde, verstieße die BenuEung

Sitten, da Sie damit die Weftschätzung der Marke ,,

ausnutzen. Das Merkmal der guten Sitten im Sinne

Art. 6 Abs. 1 MarkenRL verwendeten Begriff der

Handel. Der Sache nach darf der Dritte den

unlauterer Weise zuwiderhandeln (vgl. EuGH GRUR

GRUR 2007, 971 Rn. 33 und 35 - Celine). Derjenige,

muss alles getan haben, um eine

Moglichkeit zu vermeiden (vgl. BGH GRUR

Gesamtwürdig u ng aller relevanten Umstä nde des

Der Dritte handelt unter anderem dann den

unlauterer Weise zuwider, wenn er die

ausnutzt (vgl. EuGH, GRUR 2005, 509 Rn. 41 und 43

ist auszugehen, wenn sich der Dritte in den Bereich

von ihrer Anziehungskaft, ihrem Ruf und ihrem

Gegenleistung und ohne dafür eigene

Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung Aufrechterhaltung des Images dieser

To:O41716s354O 30/oa/2016

auch unter dem Namen des

datf jedoch nhht der Eindruck

Originalware. Zulässig ist lediglich

erkennbar gemacht werden

des Verwendungvwecks

das Ansehen einer fremden

zur Aufl<lärung des Verkehrs

geboten sind und sich nach Art

Düsseldorf, Ufteil vom 09.11.1999,

Verwendung der Bezeichnung /
bloße Bestirnmungsangabe i.S.d g

das ProduK des Dritten selbst

wird (IngerflRohnke, 5 23 Rn. 11

Fall eine Bestimmungsangabe i

der ProduKbezeichnung gegen

f' unserer Mandantin in unlauterer

$ 23 MarkenG enBpricht inhaltlicfr

C'epflogenheiten in

Interessen des Markeninhabers

Int. 1999, 438 Rn. 61 - BMWDeenik;

sich auf die privilegierte Benutzung

der Interessen des

163 - Aluminiumäder). Hierfür

erforderlich.

Interesrn des

einer bekannten Marke in unlauterer

Gillette; BGHZ 181, 77 Rn. 32 - DAX).

Sogwirkung der bekannten Marke

zu profitieren, und ohne

machen zu müssen die

P.OO4/O13

und

eine

dass

wird.

ist

den

MaB

20u

als

Nr. 3

dem

).
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nach
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ausnuEt (vgl. EuGH, GRUR 2009, 756 Rn. 49 - L'Oreaf/Bellure). Im Rahmen der Schutzschra

$ 23 Nr, 3 MarkenG kommt es dabei auch mafJgeblifh auf die Aufmachung an, in der die$ 23 Nr, 3 MarkenG kommt es dabei auch mafJgeblifh auf die Aufmachung an, in der die I

Marke zur Angabe der Bestimmung der eigenen Pro{ukte verwendet wird (vgl. EuGH GRUR

234 Rn. 26 - Gerolsteiner Brunnen; BGH WRfl 2005, 496

benicKichtigen sind auch Begleitumstände, die außerfralb der eigenHichen Zeichengestaltung

Die fremde Marke darf nicht für Werbezwecke einges{tzt werden, die über die mit der notwr

Leistungsbestimmung einhergehende Werbewirkung hinausgehen.

insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass der Naine des Softrruareproduktes unserer Ma

,,David" lautet. ,,Tobit" bezeichnet dagegen das Ufrternehmen unserer Mandantin ats

Ausreichend und damit zulässig i.S.d. $ 23 Nr.3 MarJkenG wäre es im vorliegenden Fall

wenn Sie dem Kunden innerhalb der ProduKbescltrreibung mitteilen, dass Ihr entsp

Softr,vareprodukt auf das softrrrrareprodukt unseref Mandantin zugeschnitten

Zusammenhang müssten Sie allerdings durch geeigirete Hinweise sicherstellen,

erkennt, dass es sich um Produkte von zwei verschieddnen Unternehmen handelt.

Aus denselben Gninden stellt auch die BenutzrJng der Domain ,,tobit2exchange.dd.

fobit2GroupWise.de" und die Anmeldung der Marke.,S'bit2exchange', eine Rechtsverlekung

Diese unlautere Ausnutzung des Rufes der Marke unperer Mandantin stellt im übrigen

einen wettbewerbswidrigen Verstoß gegen S 6 Abs. Z fiür. a UWG dar,

Auch in Bezug auf diese vorbezeichneten {erleEung hat uns€re Mandantin

Unterlassungsanspruch gegen Sie. Dieser Unterlassur{rgsanspruch kann nur durch eine von
schriftlich abgegebene Unterlassungserklärung erfüllt'iruerden. Wir weisen Sie darauf hin,

höchstrichterlicher Rechtsprechung (vgt, BGH $nun 1996, zgo, zgt wegfa
Wiederholungsgefahr I) nur eine strafbewehrte Erklär{rng die Wiederholungsgefahr in
Weise ausschließt.

wir fordern sie daher auf, in Bezug auf die in diesedn schreiben gerügten

eine rechtsverbindliche und ausreichend strafbewehrte Unterlassungserklärung spätestens bis

-5-
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raten

Sie in

wir

532

Abs.

darauf hin, dass auch die übersendung des Originals pforderlich ist (vgt. BGH GRUR 1990,

- Unterwerfung durch Fernschreiben).

4. Auskunfts- und Schadensersatzanspruch

Des Weiteren steht unserer Mandantin Ihnen gegenüper ein SchadensersaEanspruch aus g

6 MarkenG zu, da Sie wie vorstehend beschriebened, die Rechte unserer Mandantin verk
Kennzeichen vorsäDlich und damit schuldhaft r{erwenden, bewerben und veftn
Vorbereitung, Bezifferung und DurchseEung dieses Sfhadensersatzansprud]s hat unsere
gemäß $ 19 MarkenG auch einen Anspruch auf Ar]rskunft daniber, in welchem Umfang
gena n nten schutzrechtsverletzenden Handl u ngen vorgF nom men ha ben.

Ebenfalls bis zum oben genannten Datum, fordern wir Sie daher auf, Auskunft zu erteilen über

' den Zeitraum des Veftriebs der Produkte 
"Tobif2Exchangd' und ,Tobit2GroupWise.,,

Namen und Anschrift der gewerblichen Abnehfner und Verkaufsstellen, für die diese

bestimmt waren und

- die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erlhatenen oder bestellten produkte sowie
- über die Preise, die für die betreffenden produkte b€zahlt wurden.

Ferner gem. 5s 242, 259 BGB darüber Rechnung zu iegen, in welchem umfang sie die
bezeichneten Handlungen begangen haben, und zw{r unter Vorlage eines Verzeichnisses
Angabe der Herstellungsmengen und -zeiten sowie de1'einzelnen Lieferungen unter Angabe

uefermenge, der Typenbezeichnung, der Lifferzeiten, der Lieferpreise und
Anschriften der Abnehmer,

Zur

die

-6-
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der Gesamtkosten unter Angabe der Kostenfaktoren sowie des erzielten

und unter Angabe der einzelnen Angebote der Werbung sowie der Nennung

der Angebotsmengen/ der Typenbezeich der Artikel-Nummer, der

Angebotspreise sowie der Namen und der Angebotsempfänger,

bitten Sie

€, mithin

'l P.oo7lo13

dieser

eines

-RVG)

uf die

auf

iesen

der einzelnen Werbeträger, deren

Verbreitungsgebiets.

des

genannten

Eine genaue

Ihren

Zudem sind sie nach ständiger Rechtsprechung (BGt-i GRUR 1990, t0z4 - Aufiruendu

Demnach berechnen sich die Rechtsanwaltskosten wi{ foet:

Gegenstandswert: 261.000,00 €

1,5 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 W RVG 3.559,50 €

20,00 €Auslagenpauschale gem, Nr, 7002 W RVG

Gesamtbetrag 3.579,50 €

Eine entsprechende Kostennote ist diesem schreiben als Anlage 4 beigefrigt. wir
Betrag zusammen mit der verwirkten vertragsstrafe in Höhe von 11,000,00
Gesamtbetrag in Höhe von l4.SZgrSO €, bis spätestehs zum

7-

ernen
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auf unser unten angegebenes Fremdgeldkonto

5. Venicht auf die Marke otobitllexchang€"
Des Weiteren fordern wir Sie im Namen unserer

beim DPMA durch Vezicht gem. S 48

"bbitZexchange" zu beantragen. Zur Wahrung der

entspredrenden Vetzichtserklärung. Sollte die Frist

eine entsprechende Löschungsklage erheben.

7. Frcigabe der Internet-Domains

Schließlich fordem wir Sie auf, innerhalb derselben

DENIC eG, Kaiserstraße 75 - 77, 60329

,Tobit2Excha nge.de" a ls auch d ie I nternet-Dom a in,,Tr

Mit freundlichen GrüBen

Beyer, LL.M.

Rechtsanwatt

Fachanwalt für gewerblichen Rechbschutz

Fachanwalt für Informationstech nologierecht

To:O417165354O 3A/Ogt2016 16.45

auf, spätestens bis zum

dle Löschung lhrer Marke

genügt zunächst die Vorlage einer

verstreichen, wird unsere

durch Verzichtserklärung

am Main, sowohl die

freizugeben.

F.OOA/ O19
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Vol

a

a

zu auBergerichtlichen Verhandlungen zur eines Redrtsstreits;

zur Stellung eines Insolvenzantrags und

zur Vornahme und Entgegennahme von

zur Ertellung von Vollmachten an Dritte;

im Insolvenzverfahren;

zur Einsichtnahme und Vervielfältigung von und Dokumenten sowie der
Verarbeitung und Nutzung von Daten aller

a

a

zur Befragung von Personen, insbesondere . Sachbearbelter und Zeugen;

zur Entgegennahme von Zahlungen, und Urkunden .

Ahaus, aen L4.W.7OAA
Unterschrift ggf. Firmenstempel

a

a

a

a

a

ngen;

Anlagq

ienhuurs Rechf$cnwöl

Nienhaus Rechtsanwälte, vertreten durch den Rechtsanwalt Andr6 Nienhaus, und

der Kanzlei angestellten Rechtsanwälten Herrn und Herrn Klostermann, Josef.

L,46399 Bocholt wird hiermit Vollmacht zur Vertretung in der Sache:

u, Vertngstnfe)Tobit Sofrurare AG Beratung

erteilt.

Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnls

zur umfassenden Geltendmachung von

zur Begründung und Aufhebung von

des Vollmachtgebers;

Itnissen und zur Abgabe

Wlllenserklärungen, insbesondere Künd (ordenHich wie außerordentlich),

von Wahlrechten, Rücktritt, Anfechtung, ,

P.O09/ O13
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Anlage

Unterlassu n gsverpfl ic

Hiermil verpflichtet sich die NetProof GmbH. durch die Geschäftsführer Sigrid

Harms und Manuel Carneiro, Hoopter Elbdeich 7 in21423 Winsen (Luhe) gegenüber der

Tobit Soltware AG, vertreten durch den Tobias Groten, Parallelstra

41 in 48683 Ahaus, es bei Meidung einer für den all der Zuwiderhandlung an die Tobit

von 5.500,00 € unler Ausschluss derSoftware AG zu zahlenden Vertragsstrafe in
Einrede des Fortsetzungszusammenhangs zu ssen:

1.

In den Meta-Tägs von Internetseiien, in denen W{ren und/ oder Dienstleistungen aus dem

Bereich der Datenverarbeitung angeboten werderf, die Begriffe "Tobit" und "David" zu

ventrenden:

4.

Die Begriffe "Tobit" und "David" zu verwenden, ofne darauf hinzuweisen, dass es sich um

geschützte Marken handelt;

3.

Zu behaupten undloder behaupten zu lassen, zu $erbreiten und/oder verbreiten zu lassen

,,(... ) werden die Tobit David Server mehr und rnef r durch andere Mailsysterne abgetösi,"."
4.

Ferner verpflichtet sich die NetProof GmbH die K$sten der Rechtsverfolgung der Tobit

Software AG durch die Rechtsanwaltskanzlei Vedder. Christian Vedder M-8.L.-HSG aus

einem Gegenstandswert von € 35.000,00 in Höhd einer 1,3 Geschäftsgebühr. zu tragen,

NetProof GmbH, Winserr (Luhe), aery{+

30/ OA/ 2016 16:.4s

"
:9oglo.r-Et.b.delch 75 Ei4l3 Wlnsen (Luhel+:.: (04r71) 643 92 Fa)q: {0417' I aäät-iö

tvtaizoo[

(
/?. ///

1 P.OIO/O13
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Hiermit verpfl ichtet sich,

Geschäftsführerin Frau Sigrid Harms und den

von 10.000,00 € zu unterlassen, im

entsprechende Waren und/ oder

oder für sie zu werben; und/ oder

enbprechende Waren und/ oder

oder für sie zu werben; und/ oder

Oft, Datum Unterschrift

l-o:O417'165 35 4

die HetProof GmbH, Hoopter Elbdeich 75,

der Tobit Softuvare AG, Parallelstraße 41, 48683

Herrn Tobias Groten u. a., ebenda,

es bei Meidung einer für jeden Fall der schuldhaften

Computerprogrammen und/oder Dienstleistungen äus

1. die Bezeichnung ,jFobit2exchange" zu

2. die Beeichnung ,,Tobit2GroupWise" zu

3. die Bezeichnungen ,,Tobit' und/ oder

benutzen.

Anlage

423 Winsen (Luhe), veftreten

rer Herrn Manuel Carneiro, ebenda,

vertreten durch die

fälligen Vertragsstrafe Höhe

Verkehr in der europäischen mit

Bereich Datenverarbeitu ng

insbesondere unter dieser

anzubieten, in den Verkehr zu

insbesondere unter dieser

anzubieten, in den Verkehr zu

in den Meta-Tags
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folgende Kostennote zu

3.559,50 €

20,00 €

3.579,50 €

680,11 €

4.259161€

DE8942861 8l 40052467201

ßechlsonwoll And16
Fcchonwo[t iür
Fochonwoii {rir

Rechtssqlruh

Lehrbecuftrogier iür und Dolenschud

Rechlsonwqh
Fqchoiwoll lit
Fochonvcll für

Rechlsonwqlt

Beyer, LL.M.+
Rech tssch utz

Klosiermsnn:
(TUv)

Dipl.-lng. Christoph
Potentonwoh

Stondorl Bocholt
Josef-Jokob-Ploh 1

46399 Bocholt

Tel.: +49 {O) 28 7
Fox: +49 (0) 28 7

Stondort Münster
Königsslraße 43o
481 43 Mürrster
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Nienhsus Rec nwölte

Ni€ahous Rechtsanwdlte . Jorcf.Jokob-Plotz I . ,16399 Eocholt

An die
Tobit Softrrtare AG
Parallelstraße 41
D-48683 Ahaus

Bocholt, 30.08.2016 Unser Zeichen lbil,e inneronr€benj

Tobit Software AG Beratung (Markenrecht u.

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Hen Albowsky.

in vorbezeichneter Angelegenheit erlauben wir uns,

Anlage

Tel.: +49 (0) 251
Fox: +-49 (0) 251

www. nienho us-
info@nienhous-

/99
/99

118-0
il 8-10

32 70 805-5
32 70 BO5-7

VERGÜTUNGSABRECHNUNG

berechnet nach 5 2.5 13

Rechnungsnummer: 16/0598

Leistungszeihaum : 24.08.2016 - 30.08.2016

Der Rechnungsempfänger ist

Gegenstandsweft I 261,000,00 €

1,5 Geschäftsgebühr gem. Nr. 2300 W RVG

Auslagenpauschale gem. Nr. 7002 W RVG

Nettobetrag

19 o/o Umsatzsteuer gem. Nr. 7008 W RVG

Gesamtbetrag

/ SV,/IFT-CODE GTNODFM I RH[)
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Biüe überwSisen Sie den Betrag binnen l0 Tagen

a ngegebenes C*schäft skonto,

Mit fteundlidren Grüßen
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