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1. Vorwort

Dieses Ebook ist erstmals im Oktober 2009 erschienen
und erfreut sich seitdem grofer Beliebtheit. Es wurde
geschrieben fiir diejenigen, die eine Abmahnung erhal-
ten haben. Behandelt werden Abmahnungen im Wett-
bewerbsrecht und Abmahnungen wegen Verletzung von
Marken und sonstige Kennzeichen, z.B. auch Domains,
Designs/Geschmacksmustern und Abmahnungen wegen
Verletzungen von urheberrechtlichen Nutzungsrechten..

Der Erhalt einer Abmahnung ist immer unerfreulich.
Schnell werden dem Abmahnenden selbst unlaute-

re Motive unterstellt, etwa eine Missbrauchsabsicht.
Manchmal wird auch der Ernst der Lage unterschétzt.
Aussitzen lésst sich eine Abmahnung selten und die
Kosten eines verlorenen Prozesses im gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht sind hoch.

Mit dieser neuerlichen Aktualisierung wird ,,Abge-
mahnt? Die erste-Hilfe-Taschenfibel* an die neueste
Rechtsprechung aus den Jahren 2013, 2014 und erste
Rechtsprechung aus dem Jahr 2015 angepasst. Die vor-
liegende Aktualisierung enthélt gegeniiber der Version
aus dem Jahr 2012 generell mehr Rechtsprechungsnach-
weise. Sie enthdlt umfangreichere Rechtsprechung zum
Thema ,,Kernbereich einer Unterlassungsverpflichtung®,
Risiken bei der Abgabe einer ,,modifizierten Unterlas-
sungserklarung®, besonders wenn die ,,Verletzungs-
form* konkretisiert wird. Sie enthilt auerdem vertiefte
Hinweise zu rechtsmissbrauchlichen Abmahnungen.

Der Empfanger einer Abmahnung im Wettbewerbsrecht
hat nun auBlerdem die Moglichkeit, seine Abmahnung
unter http://www.rechtsmissbrauch.net

kostenlos hochzuladen. Er wird anschlie3end benach-
richtigt, wie viele vergleichbare Abmahnungen des
selben Abmahnenden der Kanzlei SEIFRIED IP bekannt
sind.

Dieses Buch beantwortet die fiir den Abgemahnten

wichtigsten Fragen:

->  Muss ich auf eine unberechtigte Abmahnung
reagieren?

- Ist die Abmahnung berechtigt oder vielleicht
rechtsmissbrauchlich?

->  Soll man eine stratbewehrte Unterlassungser-
klarung abgeben?

->  Soll man die strafbewehrte Unterlassungserkla-
rung abéndern?

- Muss man die Rechtsanwaltsgebiihren und
eventuell zusétzlich berechnete Patentanwaltsgebiih-
ren bezahlen und wenn ja, in welcher Hohe?

- Was passiert bei einem Verstol3 gegen die Unter-
lassungsverpflichtung?

->  Zahlt eine Rechtsschutzversicherung und nicht
zuletzt:

-> Kann man sich wehren?

Noch eines zum Schluss: Es geht um Recht. Hier gibt
es nur selten ausschlieBlich schwarz oder weil, richtig
oder falsch. Unterschiedliche Richter sprechen in unter-
schiedlichen Féllen unterschiedlich Recht. Die Gerichte
betonen immer die ,,Umstidnde des Einzelfalls“. Bei der
Beurteilung einer vorprozessualen Situation wie sie eine
Abmahnung schafft, geht es immer auch um die Ein-
schitzung von Wahrscheinlichkeiten. Dem getibten und
aufmerksamen Leser offenbaren sich in einer Abmah-
nung wertvolle Hinweise. Vor allem in Zusammenhang
mit einer vorformulierter strafbewehrter Unterlassungs-
erklarung erlaubt eine Abmahnung eine Einschitzung
des Abmahnenden, seiner Motive und seiner moglichen
Reaktionen und nicht zuletzt auch der Rechtskenntnis-
se seines Rechtsanwalts. Eine solche Einschétzung zu
erleichtern, ist Zweck dieses Ebooks.

Frankfurt am Main im Miarz 2015

Thomas Seifried
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2. Was ist eine Abmahnung?

Als ,,Abmahnung bezeichnet man die Aufforderung,
eine bestimmte Rechtsverletzung kiinftig zu unterlas-

sen. Die Rechtsverletzung, z.B. die Verletzung eines
Immaterialgiiterrechts (z. B. eine Marke), wird in der
Abmahnung beschrieben. Eine Rechtsverletzung kann
sich beispielsweise auch aus VerstoBBen gegen das Wettbe-
werbsrecht/Lauterkeitsrecht ergeben, etwa wenn unlauter
geworben wird. Eine ausfiihrliche Darstellung des Werbe-
rechts und besonders des Wettbewerbsrechts/Lauterkeits-
rechts findet sich in dem kostenlosen Ebook ,,Rechtssi-
cher werben* (http://www.rechtssicherwerben.de).

Der Abmahnung beigefiigt ist oft eine vorformulierte
stratbewehrte Unterlassungserklarung. Nach dieser

soll fiir kiinftige VerstoBe gegen die Unterlassungs-
pflicht eine Vertragsstrafe an den Abmahnenden bezahlt
werden. Daneben fordert der Abmahnende oft auch
noch Auskunft tiber die Herkunft und die gewerblichen
Abnehmer der angeblich schutzrechtsverletzenden
Produkte, Auskunft zur Vorbereitung der Schadener-
satzforderung, eine Verpflichtung zur Schadensersatz-
iibernahme dem Grunde nach und eine Ubernahme der
Rechtsanwaltskosten. Nicht selten wird auch noch die
Vernichtung der angeblich rechtsverletzenden Produkte
und Nachweis hierliber gefordert.

Von der Abmahnung zu unterscheiden ist die sogenannte
,Berechtigungsanfrage. Mit einer solchen fragt man ei-
nen potenziellen Rechtsverletzer, wieso er sich zu einer
bestimmten, moglicherweise rechtsverletzenden Hand-
lung, berechtigt fiihlt. Berechtigungsanfragen haben
einen grundsétzlich anderen Zweck und 16sen andere
Rechtsfolgen aus, als eine Abmahnung.

3. Kurziibersicht iiber die Begriffe
im Immaterialguterrecht

Die Immaterialgiiterrechte lassen sich einteilen in
Schutzrechte, die durch Eintragung (Registrierung)
entstehen und solche die ohne Eintragung entstehen.
Schutzrechte, die durch Eintragung bei einem Amt (z.B.
Deutsches Patent- und Markenamt - DPMA, Harmo-
nisierungsamt fiir den Binnenmarkt- HABM/OAMI,
World Intellectual Property Organization - WIPO) ent-
stehen, sind Marken, (deutsche) eingetragene Designs,

(europdische) Gemeinschaftgeschmacksmuster, Patente
und Gebrauchsmuster (,,kleine Patente®). Ein Ge-
schmacksmuster/Design kann auch ohne Eintragung nur
durch Ver6ffentlichung als nicht eingetragenes Gemein-
schaftsgeschmacksmuster entstehen. Eine Marke kann
alleine auch durch Benutzung und gewisse Bekanntheit
(Benutzungsmarke) entstehen. Die Fille sind selten.
AuBerdem nur durch Benutzung entstehen Unterneh-
menskennzeichen (z.B. Firma oder Firmenbestandteil,
Domains) und Werktitel. Eine Marke kennzeichnet ein
Produkt, also eine Ware oder eine Dienstleistung. Ein
Unternehmenskennzeichen kennzeichnet ein bestimmtes
Unternehmen oder einen Unternehmensteil. Ein Werkti-
tel kennzeichnet ein Werk, z.B. die Bezeichnung fiir ein
Bithnenwerk oder auch eine Software/App.

Ebenfalls ohne Eintragung, ndmlich allein durch Schop-
fung eines Werkes entstehen die im Urheberrechtsgesetz
geregelten Rechte. Das ist zunichst das Urheberrecht.
Dieses ist uniibertragbar. Ubertragbar sind aber die
urheberrechtlichen Nutzungsrechte, z. B. das Recht, ein
Werk zu verdffentlichen oder zu kopieren. Ebenfalls

im Urheberrechtsgesetz geregelten sind die verwandten
Schutzrechte, z.B. das Datenbankrecht.

Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel, Ge-
schmacksmuster, Patente und Gebrauchsmuster be-
zeichnet man auch als ,,gewerbliche Schutzrechte*.
Eine Verletzung dieser gewerblichen Schutzrechte

setzt immer ein Handeln im geschiftlichen, d. h. nicht-
privaten Bereich voraus. Wer z. B. privat ein Plagiat
verkauft, verletzt grundsitzlich keine Marke und auch
kein Design/Geschmacksmuster. Diese Unterscheidung
zwischen privatem und gewerblichen Bereich spielt re-
gelmiBig in den ,,eBay-Fillen* eine Rolle. Die gewerb-
lichen Schutzrechte und das Wettbewerbsrecht bezeich-
net man zusammen als ,,gewerblichen Rechtsschutz*.

Urheberrechtsverletzungen setzen kein Handeln im ge-
werblichen Bereich voraus. Die Frage, ob eine gewerb-
liche Handlung oder ein Handeln im privaten Bereich
vorliegt, spielt im Urheberrecht aber beim Haftungsum-
fang (Hohe der zu ersetzenden Abmahnkosten) und der
Strafbarkeit eine Rolle.



SEIFRIED"

Intellectual Property

4. Zweck einer Abomahnung

4.1 Keine Prozessvoraussetzung

Eine Abmahnung ist keine notwendige Voraussetzung
fiir einen Rechtsstreit. Wer in Rechten beispielsweise an
einer Marke, einem Patent oder wettbewerbsrechtlich
verletzt wird, kann ohne weiteres ohne vorherige Ab-
mahnung sofort klagen oder den Erlass einer einstwei-
ligen Verfiigung beantragen. In besonders dringenden
Fillen, etwa in Messeangelegenheiten oder wenn der
Verletzer nicht unnétig gewarnt werden soll, empfiehlt
sich dies auch.

Unnétig ist eine Abmahnung auch dann, wenn der Geg-
ner - auch ohne vorherige Abmahnung - zu erkennen
gegeben hat, dass er es auf eine gerichtliche Klarung
ankommen lassen wiirde (OLG Frankfurt v. 10.07.2014
-6 W 51/14 - Verneinung des Abmahnerfordernisses).
Wer ohne vorher abgemahnt zu haben eine einstweilige
Verfiigung erwirkt (sog. ,,Schubladenverfiigung* oder
,Pearl Harbour*), kann meistens nicht hinterher Ersatz
der Abmahnkosten verlangen. Auch wer erst nach Erlass
der einstweiligen Verfligung aber vor Zustellung der
einstweiligen Verfiigung den Gegner abmahnt (OLG
Miinchen v. 9.3.2006 - 29 U 4994/05 - Schubladenverfii-
gung), bleibt auf seinen Abmahnkosten sitzen.

4.2 Aber Prozessvermeidung

Hauptzweck einer Abmahnung ist die Vermeidung eines
Rechtsstreits. Rechtsstreitigkeiten im gewerblichen
Rechtsschutz, also im Wettbewerbsrecht, (Domain-)
Kennzeichenrecht, Markenrecht, Patentrecht, Ger-
brauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht sind teuer.
Ahnliches gilt im Urheberrecht. Wenn sich der Abge-
mahnte der Abmahnung ,,unterwirft”, also eine strafbe-
wehrte Unterlassungsverpflichtungserkldrung abgibt,
kann die Sache vergleichsweise kostengiinstig erledigt
werden.

Die von einem Abgemahnten geforderte Unterlassungs-
erklarung soll einen Streit auBBergerichtlich beenden und
zwar abschlieBend (BGH v. 1.4.1993, I ZR 136/91 — Be-
dingte Unterwerfung). Hierfiir muss dem Verletzten ein
klarer und eindeutiger Vertragsstrafeanspruch gewéhrt
werden (BGH v. 7.6.1982 — VIII ZR 139/81). Das ist
nicht der Fall, wenn durch die abgegebene Unterlas-
sungserklarung der Streit nur in ein anderes Verfahren

verlagert werden soll. (BGH v. 1.4.1993, I ZR 136/91 —
Bedingte Unterwerfung).

4.3 Sofortiges Anerkenntnis vermeiden

Ein weiterer Grund fiir eine Abmahnung ist die Vermei-
dung eines ,,sofortigen Anerkenntnisses”: Wem eine
Klage oder eine einstweilige Verfiigung zugestellt wur-
de, ohne dass er vorher Gelegenheit hatte, das von ihm
Verlangte zu tun oder zu unterlassen, kann die Klage
sofort anerkennen. Er wird dann zwar verurteilt, muss
aber keine Prozesskosten bezahlen. Abweichend vom
Grundsatz, dass derjenige einen Prozess bezahlt, der
ihn verliert, muss also hier der Gewinner des Prozesses
die Prozesskosten bezahlen. Das mdchte man mit einer
Abmahnung vermeiden.

5. Wer darf abmahnen - Aktiv-
legitimation

5.1 Verletzung von Schutzrechten

5.1.1 Schutzrechtsinhaber

Wer abmahnt muss dazu befugt sein. Dies ist die sog.
»Aktivlegitimation®: Aktivlegitimiert ist im Grundsatz
nur, wer in eigenen Rechten verletzt wird und seine
Rechtsverletzung auch geltend machen darf. Das sind
jedenfalls die Inhaber von origindren Rechten. Inhaber
von Marken, Patenten oder Designs/Geschmacksmus-
tern sind ohne weiteres aktivlegitimiert.

5.1.2 Lizenznehmer

Ob Inhaber von aus dem Schutzrecht abgeleiteten
Nutzungsrechten, also Lizenznehmer, aktivlegitmiert
sind, héngt von der Art der Lizenz und dem jeweiligen
Schutzrecht ab. Einfache Lizenznehmer kénnen Rechte
nur mit Zustimmung des Schutzrechtsinhabers geltend
machen. Bei ausschlieBlichen (,,exklusiven) Lizenz-
nehmern kommt es auf die Art des Schutzrechts an.

Der ausschlieBliche und der einfache Lizenznehmer
einer deutschen Marke ist selbst nicht aktivlegitimiert
(BGH v. 19.7.2007, 1 ZR 93/04 — Windsor Estate, Rz.
32), ebensowenig der Gemeinschaftsmarkenlizenz-
nehmer (BGH v. 13.9.2007, I ZR 33/05 - THE HOME
STORE, Rn. 46). Sowohl der ausschlieBliche, als auch
der einfache Design- oder Gemeinschaftsgeschmacks-
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musterlizenznehmer kann nur mit Zustimmung des
Rechtsinhabers ein Verletzungsverfahren anhidngig
machen (§ 31 Abs. 3 S.1 GeschmMG/Art. 32 Abs. 3 S.
1 GGV.) Der Inhaber einer ausschlieBlichen Lizenz an
einem urheberrechtlichen Nutzungsrecht ist aktivlegiti-
miert.

TIPP: Wer also in einer Abmahnung behauptet, er sei le-
diglich einfacher Lizenznehmer eines Rechts, sollte dem
Abmahnenden vor Abgabe der strafbewehrten Unter-
lassungsverpflichtungserklarung anbieten, dass er sich
unterwerfe, sobald die Zustimmung des Rechteinhabers
nachgewiesen werde.

5.2 Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht

Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht ist zunéchst der
durch die unlautere geschéftliche Handlung verletzte
Mitbewerber, aktivlegitimiert (§ 8 Abs. 3 Nr. 1 UWG).
Im ergdnzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungs-
schutz (lauterkeitsrechtlicher Nachahmungsschutz) sind
nur der Hersteller (BGH v. 11.1.2007, I ZR 198/04 —
Handtaschen) und der Alleinvertriebsberechtigte (BGH
v. 24.3.1994, 1 ZR 42/93 — Cartier-Armreif) aktivlegiti-
miert.

Ausnahmen von dem Grundsatz, dass nur Inhaber von
eigenen Rechten abmahnen kdnnen, sind im Wettbe-
werbsrecht und in dem im Markengesetz geregelten
Recht der geografischen Herkunftsangaben die Wirt-
schafts- oder Verbraucherverbinde. Diese diirfen aber
nur Unterlassungs- und Beseitigungsanspriiche geltend
machen, nicht aber auch die Folgeanspriiche, also den
schadensersatzvorbereitenden Auskunftsanspruch oder
den Schadensersatzanspruch selbst.

Verbiande miissen, um abmahnbefugt zu sein, rechts-
fahig sein (z.B. als eingetragener Verein ,,e.V.”). Sie
miissen nach der Satzung oder einem Gesetz die ge-
werblichen oder freiberuflichen Interessen Ihrer Mitglie-
der verfolgen diirfen. Die Erméchtigung, die Interessen
ihrer Mitglieder auch selbst verfolgen zu diirfen, muss
also ausdriicklich in der Vereinssatzung oder in einem
Gesetz stehen.

TIPP: Vereinssatzungen sind beim gemeinsamen
Registerportal der Lander unter http://www.
handelsregister.de gegen eine geringe Gebiihr
einsehbar.

In der Praxis recht hdufig mahnen z.B. Rechtsanwalts-
kammern zuldssigerweise Unternehmen ab, die gegen
das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) verstof3en.

Der Verband muss auch - zumindest mittelbar - eine
erhebliche Zahl an Mitgliedern haben, die zumindest
dhnliche Produkte vertreiben. Ein Verband, der nur
wenige Mitglieder hat, die aber ihrerseits selbst als
Verbiande eine erhebliche Mitgliederzahl haben, wire
abmahnbefugt (vgl. (BGH v. 16.11.2006, I ZR 218/03 -
Sammelmitgliedschaft V). Man will so verhindern, dass
Abmahnvereine nur gegriindet werden, um anschlieBend
Abmahngebiihren zu generieren. Der Verband muss
auBerdem personell und finanziell die Interessen seiner
Mitglieder verfolgen kdnnen. Er muss also ein gewisses
Vermogen, eine Geschiftsstelle und geeignetes Personal
besitzen.

Abmahnbefugt sind auch Verbraucherverbiande die ent-
weder beim Bundesverwaltungsamt oder bei der europa-
ischen Kommission in eine Liste ,,qualifizierter Einrich-
tungen‘ eingetragen sind. Aber auch hier miissen die
Gerichte die Prozessfithungsbefugnis selbst noch einmal
priifen (BGH v. 22.9.2011, 1 ZR 229/10 — Uberregionale
Klagebefugnis). Abmahnbefugt sind schlielich auch die
Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskam-
mern und die Rechtsanwaltskammern.

Verbénde diirfen fiir eine Abmahnung nur eine ver-
gleichsweise geringe Kostenpauschale erheben, die weit
unter den iiblichen Rechtsanwaltsgebiihren liegen. Die
Wettbewerbszentrale in Bad Homburg berechnet bei-
spielsweise fiir eine Abmahnung eine Gebiihr in Hohe
von € 205,00 zzgl. 7 % MwsSt.

Immer wieder tauchen als Abmahner vermeintliche Ver-
eine oder Verbiande auf, die vorgeben, Verbands- oder
Verbraucherinteressen zu vertreten. Diese Vereine haben
oft nicht die nach der Rechtsprechung erforderliche
finanzielle oder personelle Verbandsausstattung.
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Bei einem alteingesessenen Wettbewerbsverband wird
zwar widerleglich vermutet, dass er abmahnbefugt ist
(OLG Hamm v. 24.10.2006, 4 U 8/06). Ein Verband,
der aber beispielsweise schon bei der Griindung weder
einen Geschiftsfithrer noch eine Geschiftsstelle hat und
seine gesamte Tatigkeit von einer Rechtsanwaltskanzlei
ausiiben ldsst, fehlt es in der Regel an der notwendigen
Verbandsausstattung (BGH v. 26.5.1994, 1 ZR 85/92 -
V - Verbandsausstattung II). Der Verband muss viel-
mehr selbst eine eigene Geschiftstitigkeit entwickeln,
etwa den Markt iberwachen und gegebenenfalls auch
fachlich in der Lage sein, selbst abzumahnen (BGH v.
11.4.1991, 1 ZR 82/89 - Verbandsausstattung). Dass der
Verband durch Rechtsanwiélte abmahnen und Prozesse
fiithren lésst, ist fiir sich allein noch kein Indiz gegen
eine Verbandsausstattung, ebenso wenig, dass die Ab-
mahngebiihren und die Vertragsstrafeeinnahmen einen
Grofteil der Einnahmen ausmachen (OLG Diisseldorf v.
31.1.2008 - 20 U 127/07).

6. Wer kann abgemahnt werden?
Passivlegitimation

6.1 Der Tater/Verletzer

Abgemahnt werden kann grundsétzlich jeder, der selbst
fremde Schutzrechte verletzt oder gegen wettbewerbs-
rechtliche Vorschriften verstdfit. Dies ist die sog. ,,Pas-
sivlegitimation®. Passivlegitimiert ist der ,, Verletzer*
oder ,, Tater einer Rechtsverletzung. Im Wettbewerbs-
recht/Lauterkeitsrecht kann auch derjenige Téter sein,
der fiir ein fremdes Unternehmen handelt. Dieses muss
nicht notwendigerweise auch Wettbewerber des Abmah-
nenden sein.

M BEISPIEL

Eine Illustrierte, die im redaktionellen Teil eine Salbe

in einer ,,In und Out“-Rubrik anpreist, fordert den Ab-
satz des Salbenherstellers. Sie handelt wegen getarnter
Werbung selbst wettbewerbswidrig, auch wenn sie nicht
Wettbewerberin des Salbenherstellers ist (OLG Miin-
chen v. 22.3.2001, 29 U 5056/00 - Forderung fremden
Wettbewerbs).

6.2 Verletzer von Verkehrspflichten

Téter einer Rechtsverletzung ist aber auch, wer wett-
bewerbliche oder immaterialgiiterrechtliche ,,Verkehrs-
pflichten” verletzt (BGH v. 12.7.2007 - I ZR 18/04 -
Jugendgefihrdende Medien bei eBay). Es kann sich bei
solchen Verkehrspflichten um Sorgfaltspflichten oder
Priifpflichten handeln.

M BEISPIEL

Als Titer haftet der Inhaber eines eBay-Kontos fiir
Markenverletzungen seiner Ehefrau, die diese tiber
dessen Konto begeht, wenn er die Zugangsdaten nicht
ausreichend schiitzt (BGH v. 11.3.2009 - I ZR 114/06 -
Halzband).

6.3 Der Storer

Unter Umstdnden haftet auch als sog. ,,Storer*, wer an
der Verletzung eines Schutzrechts blof3 teilgenommen
und zumutbare Priifpflichten verletzt hat. Eine Haftung
als Storer setzt aber voraus, dass eine weitere Rechts-
verletzung hitte verhindert werden kénnen (BGH v.
9.11.2011, I ZR 150/09 — Basler Haar-Kosmetik, Rz.
49).

M BEISPIEL

Als Storer kann nach der Rechtsprechung bei Verletzun-
gen von Schutzrechten auch der Geschiftsfithrer einer
GmbH personlich haften (BGH v. 19.4.2012 -1 ZR
86/10 - Pelikan).

Die Haftung als Tater wegen Verletzungen von Ver-
kehrspflichten hat zumindest im Wettbewerbs-/Lauter-
keitsrecht zu einer volligen Aufgabe der Storerhaftung
gefithrt (BGH v. 22.7.2010, I ZR 139/08 — Kinderhoch-
stiihle im Internet, Rz. 48)

Anders als der Tater/Verletzer haftet der Storer aber oft
nur auf Unterlassung, also nicht auf Schadensersatz,
kann aber Ersatz der Rechtsanwaltsgebiihren schulden
(BGH v. 12.5.2010, I ZR 121/08 — Sommer unseres
Lebens, Rz. 38)
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6.4 Haftung fir fremde Handlungen

Eine Haftung ist auch fiir fremde Handlungen moglich.
Im Wettbewerbsrecht haftet der Betriebsinhaber auch
fiir Handlungen seiner Mitarbeiter und Beauftragten.
»Beauftragter kann auch ein selbstidndiger Unterneh-
mer sein, dessen Tatigkeit dem Betrieb zu Gute kommt
und auf den der Betriebsinhaber Einfluss ausiiben kann
(BGH v. 7.4.2005, I ZR 221/02 - Meifsner Dekor II).

7. Form einer Abomahnung

Eine Abmahnung braucht keine besondere Form.

Sie kann schriftlich, per Telefax, Email oder auch miind-
lich, etwa telefonisch, ausgesprochen werden. Eine
miindliche Abmahnung ist, vor allem auch, was den
notwendigen Inhalt betrifft, meist kaum zu beweisen.
Daher wird praktischerweise schriftlich abgemahnt.

8. Aufbau einer Abomahnung

Eine Abmahnung hat typischerweise den folgenden
Aufbau:

8.1 Sachverhaltsdarstellung

In der Sachverhaltsdarstellung muss die vorgeworfene
Rechtsverletzung prézise dargestellt werden. Wem also
beispielsweise ein Verstof3 gegen das Gesetz gegen den
unlauteren Wettbewerb (UWG) vorgeworfen wird, dem
muss genau beschrieben werden, durch welche Hand-
lung er gegen das UWG verstoflen haben soll. Im Fall
einer Markenverletzung muss der Abmahnende genau
wiedergeben, welches Zeichen auf welchem Produkt die
Marke verletzt haben soll.

Im Designrecht/Geschmacksmusterecht wiederum sind
sog. ,,Merkmalsanalysen* aus strategischen Uberlegun-
gen beliebt. Hierin wird die Eigenart des Designs/Ge-
schmacksmusters und der Unterschied zum vorbekann-
ten Formenschatz in Worten beschrieben. So wird oft
moglichen Zweifeln an der ,,Neuheit” und ,,Eigenart*
des angeblich verletzten Musters entgegengewirkt.

8.2 Rechtliche Wiirdigung
Eine rechtliche Wiirdigung des Sachverhalts ist notwen-
dig. Denn ohne die Nennung wenigstens derjenigen Ge-

setze, die verletzt sein sollen, wird eine Bestimmung des
Streitgegenstands kaum moglich sein. Wer beispielswei-
se die rechtsverletzende Benutzung eines Zeichens be-
anstandet, muss nicht nur angeben, ob das Zeichen eine
Marke oder ein Unternechmenskennzeichen verletzt (sie-
he BGH Beschluss v. 24.03.2011 — 1 ZR 108/09 — TUV I
und Urteil vom 17.08.2011 — TUV II). Er muss auch den
rechtlichen Grund (z. B. Verwechslungsgefahr nach § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG oder Bekanntheitsausnutzung §
14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG) angeben (BGH a.a.0. TUV I).
Die Bestimmung des Streitgegenstands ist auch fiir die
Hohe der zu erstattenden Abmahnkosten entscheidend,
wenn die Abmahnung nur teilweise berechtigt ist-

8.3 Fristsetzung

Die Fristen bis zum Eingang der strafbewehrten Unter-
lassungs- und Verpflichtungserklarung werden tiblicher-
weise knapp bemessen. Damit soll zum einen Druck
auf den Verletzer ausgeiibt werden. Zum anderen muss
besonders im Wettbewerbsrecht die ,,Dringlichkeit*

fiir den Erlass einer einstweiligen Verfligung im Auge
behalten werden: Wer nach Kenntnis einer Rechtsverlet-
zung mehr als einen Monat abwartet, bis er eine einst-
weilige Verfligung beantragt, dem droht allein deshalb
die Zuriickweisung des Verfiigungsantrags. Diese Dring-
lichkeitsfrist variiert zwischen den Oberlandesgerichts-
bezirken. Grob gesagt gibt es ein Nord-Siid-Gefille:
Oberlandesgerichte im Siiden halten u. U. ein ldngeres
Warten als einen Monat schon fiir dringlichkeitsschad-
lich. Beim Hanseatischen Oberlandesgericht in Ham-
burg schaden hingegen u. U. auch drei Monate nicht.

Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht werden iiblicher-
weise flinf bis sieben Tage gewihrt. Bei Markenrechts-

verletzungen sind sieben Tage bis zwei Wochen {iiblich.

Im Designrecht/Geschmacksmusterrecht diirften oft ein
bis zwei Wochen angemessen sein.

Eine zu kurz bemessene Frist ist fiir den Abmahnenden
an sich ungefahrlich. Denn eine zu kurz bemessene Frist
setzt eine angemessene Frist in Lauf. Wer allerdings
nach einer zu kurzen Frist schon gerichtliche Malinah-
men beantragt, dem droht der Verlust des Prozesses,
wenn der Abgemahnte erst nach Ablauf dieser zu kurzen
Frist, aber immer noch innerhalb einer angemessenen
Frist eine strafbewehrte Unterlassungserkldarung abgibt.
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8.4 Die Anlage: Vorformulierte Unterlassungs-
und Verpflichtungserklarung

Ublicherweise enthilt eine Abmahnung als Anlage eine
vorformulierte strafbewehrte Unterlassungs- und Ver-
pflichtungserklarung. Das muss aber nicht so sein. Der
Abmahner kann den Adressaten genauso gut auffordern,
von sich aus eine strafbewehrte Unterlassungsverpflich-
tungserklarung zu formulieren. Das kommt praktisch
kaum vor. Denn ein Abmahnender wird den strategi-
schen Vorteil einer selbstformulierten Erklarung nutzen.

An der vorformulierten Unterlassungserkldrung erkennt
der erfahrene Praktiker, ob der gegnerische Rechts-
anwalt sein Handwerk versteht und ob er sorgfiltig
gearbeitet hat. Wahrend die ,, Verletzungshandlung* die
Sachverhaltsdarstellung im Anschreiben der Abmah-
nung ist, handelt es sich bei der ,,Verletzungsform* um
dasjenige, was der Abmahnende fiir die Zukunft unter-
lassen haben mochte. Fiir die Formulierung dieser Ver-
letzungsform gelten im Prinzip das Gleiche, wie fiir die
Formulierung eines gerichtlichen Unterlassungsantrags
(vgl. BGH v. 17.7.2003 - 1 ZR 259/00 — Paperboy).

8.4.1 Unterlassungsverpflichtung: ,Verletzungs-
form* und ,Verletzungshandlung”

Die Unterlassungsverpflichtung ist in aller Regel die
erste vorformulierte Verpflichtung der Anlage. Es ist die
in die konkrete Verletzungsform gegossene Verletzungs-
handlung. Hier muss der Abmahnernde genau beschrei-
ben, welche Handlung des vermeintlichen Rechtsverlet-
zers er kiinftig verbieten mdchte.

Um sich nicht der Gefahr einer negativen Feststellungs-
klage auszusetzen, muss er aullerdem sein Verbot auf
solche kiinftigen Handlungen beschrinken, die nach
dem Gesetz auch verboten sind, allerdings erweitert um
Handlungen, die ,,im Kern gleichartig sind.

Der Unterlassungsanspruch ist der wichtigste und
wegen des hohen Gegenstandswerts mit Abstand der
teuerste Anspruch. Er setzt kein Verschulden voraus.
Besonders gerne unterschitzt wird vom Abgemahnten
dabei der Umfang seiner Unterlassungsverpflichtung:
Die Rechtsprechung dehnt seine Unterlassungsver-
pflichtung fast immer {iber den konkreten Fall hinaus
auf ,,im Kern* vergleichbare Handlungen aus. Unter-
lassungserklarungen konnen daher ohne Weiteres auch
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dann im ,,Kern gleichartige® Handlungen umfassen,
wenn Sie sich auf die konkrete Verletzungsform be-
ziehen (BGH v. 9.11.1995 - 1 ZR 212/93 — Wegfall der
Wiederholungsgefahr).

Oft ist die vom Abmahnenden vorformulierte Verlet-
zungsform dennoch zu weit gefasst. Viele Abmahnende
mochten damit einen umfangreicheren Unterlassungs-
anspruch durch Vertrag erhalten, als ihnen durch Gesetz
zustehen wiirde. Der Zweck: Der Abmahnende soll
kiinftig auch fiir solche Handlungen eine Vertragsstra-
fe bezahlen, die nach dem Gesetz gar nicht verboten
wiéren.

M BEISPIELE

Wer tiber Peer-to-Peer-Tauschborsen widerrechtlich
beispielsweise mp3-Dateien zum Upload anbietet, von
dem wird haufig verlangt, es kiinftig zu unterlassen, alle
Werke des Abmahnenden anzubieten. Oder aber von
demjenigen, der unerlaubt geschiitzte Designs anbietet,
wird verlangt, es kiinftig unterlassen, alle Designs des
Schutzrechtsinhabers anzubieten. Derart weit muss sich
der Abgemahnte nicht unterwerfen. Denn weder hat er
im - ersten Fall - alle Werke des Schutzrechtsinhabers
zum Download, noch - im zweiten Fall - alle geschiitz-
ten Designs des Schutzrechtsinhabers angeboten. Erst
recht nicht muss eine Unterlassungserkldrung Verstofe
gegen Schutzrechte umfassen, die im Zeitpunkt der Ab-
mahnung noch gar nicht entstanden waren (vgl. BGH v.
3.4.2014 - 1ZB 42/11 - Reichweite des Unterlassungs-
gebots, Rz. 13).

Unterwirft sich der Abgemahnte unter solch eine weit
gefasste Verletzungsform, so ist grundsétzlich ein wirk-
samer Unterlassungsvertrag zu Stande gekommen. Fiir
einen kiinftigen Versto3 des Abgemahnten kommt es
dann nur noch darauf an, ob der Verstof3 eine Handlung
betrifft, zu deren Unterlassung der Abgemahnte sich
verpflichtet hat. Ob diese Handlung rechtswidrig ist,
spielt dann keine Rolle mehr. So kann der Abmahnende
dann auch beispielsweise fiir kiinftige BagatellverstoB3e
Vertragsstrafen verlangen (BGH v. 10.6.2009 - 1 ZR
37/07 - Unrichtige Aufsichtsbehdrde)

Umgekehrt soll nach Ansicht des OLG Koln (Beschluss
v. 20.5.2011 — 6 W 30/11) der nichtgewerbliche Emp-
fanger (d. h. Verbraucher) einer Abmahnung mit zu weit
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gefasster Unterlassungserkldrung auch noch im Prozess
ohne Kostengefahr den Anspruch sofort anerkennen
konnen. In dem Fall wurde nur ein Werk das abmahnen-
den Rechteinhabers iiber eine Peer-to-Peer-Tauschborse
angeboten. Der Abgemahnte sollte sich aber verpflich-
ten, es zu unterlassen, alle geschiitzten Werke des
Unterlassungsglaubigers {iber das Internet anzubieten.
Auflerdem wurde der Abgemahnte davor gewarnt, die
Unterlassungserklarung einzuschranken. Das OLG K&ln
legte in dem anschlieBenden Verfiigungsverfahren dem
Rechteinhaber die Verfahrenskosten auf, obwohl der
abgemahnte Rechteverletzer auf die Abmahnung nicht
reagiert hatte. Die Begriindung: Der Abgemahnte habe
keinen Anlass zur Klage gegeben. Denn der Zweck

der Abmahnung als Prozessvermeidung konnte nicht
erreicht werden. Vielmehr habe die zu weit gefasste
Unterlassungserklarung und die Warnung vor einer
Abanderung der Unterlassungserkldrung den geschifts-
unerfahrenen Empfanger der Abmahnung von der Un-
terzeichnung der Unterlassungserkldrung abgehalten.

Weil vorformulierte Unterlassungserklarungen oft zu
weit gefasst sind, muss der Abgemahnte also seine
Unterlassungspflicht in einer eigenen Unterlassungs-
erklarung (,,modifizierte Unterlassungserklarung*)
eingrenzen.

8.4.2 Unterlassungsverpflichtung und ,kerngleiche
Handlungen“

Eine Unterlassungserkldrung muss auch diejenigen
Handlungen umfassen, die ,,im Kern gleichartig* sind.
Sonst lésst sie die Wiederholungsgefahr nicht entfallen.

M BEISPIELE

Eine Unterlassungserkldrung wegen VerstoBBes gegen
die Buchpreisbindung, die sich ausdriicklich nur auf den
konkreten Buchtitel bezieht, lasst die Wiederholungsge-
fahr nicht entfallen (OLG Frankfurt v. 31.5.2011 - 11 W
15/11). Ebensowenig ldsst eine Unterlassungserkldrung
wegen Zusendung unverlangter Emailwerbung (Spam)
die Wiederholungsgefahr entfallen, wenn sie ausdriick-
lich auf die betroffene Emailadresse beschrinkt wurde
(OLG Celle v. 15.5.2014 - 13 U 15/14 - Unterlassungs-
erkldrung bei unverlangter Emailwerbung).
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8.4.3 Die Vertragsstrafeverpflichtung
Ublicherweise als zweite Verpflichtung enthilt die
vorformulierte Unterlassungs- und Verpflichtungserkla-
rung das Versprechen, im Fall eines VerstoBes gegen
die Unterlassungspflicht eine bestimmte Vertragsstrafe
zu bezahlen. Ohne eine solche Verpflichtung wird die
Wiederholungsgefahr in aller Regel nicht ausgerdumt.
Wer sich also nicht zur Bezahlung einer angemessenen
Vertragsstrafe verpflichtet, muss mit einer gerichtli-
chen Maflnahme - einer Klage oder einer einstweiligen
Verfiigung - rechnen. Anders bei der sog. ,,Erstbege-
hungsgefahr. Hier ist kein Vertragsstrafeversprechen
erforderlich. Es reicht aus, wenn der Abgemahnte das
beanstandete Verhalten ganz einfach unterlésst.

RegelméBig findet man in der vorformulierten Vertrags-
strafezahlungsverpflichtung die Formulierung ,,unter
Verzicht auf die Einwénde des Fortsetzungszusammen-
hangs* oder eine dhnliche Formulierung. Diese sollte
immer gestrichen werden. Der Verzicht auf die Einrede
des Fortsetzungszusammenhangs ist zur Beseitigung der
Wiederholungsgefahr nicht nur nicht erforderlich. Wenn
er systematisch gefordert wird, kann sogar ein Rechts-
missbrauch anzunehmen sein (BGH NJW 1993, 721 -
Fortsetzungszusammenhang).

Gewohnlich fassen die Gerichte bei Verstdfien gegen
eine Unterlassungserkldrung mehrere dhnliche Versto-
Be zu einem oder zumindest weniger als den geltend
gemachten Verstolen zusammen. Mit der beschriebenen
Formulierung ist einem Gericht das Zusammenfassen
mehrerer VerstoBBe grundsitzlich verwehrt. In einem Fall
(BGH GRUR 2009, 181 - Kinderwdrmekissen) konnte
der BGH eine Vielzahl von Vertragsstrafen in Hohe von
insgesamt € 53.680.000,00 nur noch aus Billigkeitsgriin-
den auf € 200.000,00 reduzieren.

Als Hohe der Vertragsstrafe haben sich zwei Formulie-
rungen durchgesetzt. Entweder wird ein fester Betrag
je VerstoB3 gefordert, z.B. wegen der Streitwertzustin-
digkeit der Landgerichte € 5.001,00. Oder es wird eine
Vertragsstrafe nach dem sog. ,,modifizierten Hamburger
Brauch* gefordert: Fiir jeden VerstoB3 soll der Verletzer
eine vom Gléaubiger festzusetzende angemessene Ver-
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tragsstrafe bezahlen, deren Angemessenheit im Streitfall
von dem zusténdigen Gericht zu iiberpriifen ist. Die
Hoéhe der Vertragsstrafe darf allerdings nicht vom Ge-
richt festgesetzt werden. Das Gericht darf lediglich eine
vom Glaubiger festgesetzte Vertragsstrafe iiberpriifen
(BGH GRUR 1978, 192 - Hamburger Brauch).

ACHTUNG: Wer eine Vertragsstrafe nach (modifizier-
tem) Hamburger Brauch verspricht, muss sich im Klaren
sein, dass die Vertragsstrafeforderung bei jedem neuen
Verstof ansteigen kann

Einmal abgegeben werden Unterlassungsverpflich-
tungen vom Abgemahnten gerne auch verdrangt oder
vergessen. Neuerliche VerstoBe erst Jahre nach Abgabe
der Unterlassungsverpflichtungserklarung kommen in
der Praxis vor.

WICHTIG: Wer eine Unterlassungsverpflichtungserkla-
rung unterschrieben hat, sollte umgehend dafiir sorgen,
dass die rechtsverletzende Handlung sofort unterlas-
sen und eingestellt wird. Wird z.B. eine irrefithrende
Werbeaussage auf einer Website beanstandet, sollte sie
nicht nur diese, sondern unbedingt auch alle dhnlichen
Aussagen auf der betreffenden Website entfernt werden.

Unbedingt sollten auch die Mitarbeiter instruiert wer-
den. Auch fiir deren VerstoBe haftet ndmlich der Ver-
tragsstrafeschuldner.

8.4.4 Auskunft, Rechnungslegung

a. Auskunft als Schadensersatzvorbereitung

Die dritte vorformulierte Verpflichtung betrifft ty-
pischerweise die Auskunft des Verletzers. Dieser
Auskunftsanspruch dient der Vorbereitung des Scha-
densersatzanspruchs. Ublicherweise berechnet der
Verletzte eines Immaterialgiiterrechts (Markenrecht,
Kennzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht,
Geschmacksmusterrecht, Urheberrecht) seinen Schaden
nach der Lizenzanalogie oder nach dem Verletzerge-
winn. Hierflir braucht er die Angaben des Verletzers.
Der Abmahner muss hier angeben, fiir welche Handlung
und welchen Zeitraum er Auskunft verlangt. Wenn er
zusétzlich auch Rechnungslegung verlangt, muss er
angeben, welche Rechnungen vorgelegt werden sollen.
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Wenn der Verletzte nur seinen eigenen konkreten
Schaden ersetzt verlangt, muss keine Auskunft gegeben
werden. Denn diesen Schaden kann der Verletzte ja
selbst beziffern.

Erst wenn der Abgemahnte die Auskunft {iber den Um-
fang der Rechtsverletzung gegeben hat, kann er seinen
Schaden berechnen. Wie der Schadensersatzanspruch
besteht der schadensersatzvorbereitende Auskunftsan-
spruch nur bei einer schuldhaften Rechtsverletzung des
Abgemahnten.

b. Wie detailliert muss Auskunft gegeben werden?
Grundsitzlich muss der Verletzer {iber alle beanstande-
ten Rechtsverletzungen Auskunft geben. Eine zeitliche
Begrenzung ab der ersten nachgewiesenen Verlet-
zungshandlung gibt es seit der Entscheidung ,,BGH v.
19.7.2007 - 1 ZR 93/04 - Windsor Estate* nicht mehr
(zuletzt BGH v. 30.4.2009 - Elektronischer Zolltarif).

Der Abgemahnte muss auch grundsétzlich seine Vorlie-
feranten und seine gewerblichen Abnehmer angeben.
Diese Auskunft ist fiir den Abmahner in der Regel
besonders interessant. So kann er sich Schritt fiir Schritt
beispielsweise zum Hersteller eines Plagiats vorarbei-
ten. Oft erhoht auch die anschlieBende Abmahnung wei-
terer Glieder der Lieferantenkette die au3ergerichtliche
Einigungsbereitschaft.

Der Abgemahnte muss grundsétzlich auch Rechnungen
und sonstige iibliche Unterlagen vorlegen iiber seine
Einnahmen und Ausgaben, die die rechtsverletzenden
Produkte betreffen. Wie detailliert der Abgemahnte
Rechnung legen muss, richtet sich nach dem Einzelfall,
insbesondere auch nach der Art des Unternehmens des
Verletzers. Ein reines Vertriebsunternehmen muss -
anders als der Hersteller eines Plagiats - in aller Regel
beispielsweise keine Angaben zu den Herstellungskos-
ten machen. Seit dem 1.10.2009 muss der Verletzer, der
im gewerblichen Ausmal fremde Schutzrechte verletzt,
auch geeignete von Bank-, Finanz- und Handelsunterla-
gen vorlegen. Ein ,,gewerbliches Ausmal}* wird bei ei-
ner Verletzung der gewerblichen Schutzrechte (Marken,
sonstige Kennzeichen, Domains, Geschmacksmuster,
Gebrauchsmuster und Patente) in aller Regel vorliegen.
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Denn hier ist ein gewerbliches Handeln ohnehin Vor-
aussetzung fiir die Anspriiche. Gemeint sind insbeson-
dere Kontoausziige, Buchhaltungsunterlagen, Vertrige
und Korrespondenz mit Lieferanten und Kunden, soweit
diese tatsichlich die Rechtsverletzung oder deren Um-
fang nachweisen konnen.

TIPP: Um zu vermeiden, dass der Abgemahnte dem
Abmabhner, der zugleich sein Konkurrent ist, seine Kun-
den offenbaren muss, kann der Abgemahnte einen sog.
»Wirtschaftspriifervorbehalt™ fordern.

Der Umfang der Auskunft hingt schlieBlich auch davon
ab, nach welcher Art der Verletzte seinen Schaden be-
rechnen will Zum andern begrenzen Geheimhaltungsin-
teressen der VerhiltnismaBigkeitsgrundsatz den Umfang
des Auskunftsanspruchs (BGH v. BGH v. 6.10.2005, 1
ZR 322/02 — Noblesse, Rz. 14).

Bei der sog. ,,Drittauskunft sind bei offensichtlicher
Rechtsverletzung oder nach Klageerhebung auskunfts-
pflichtig unter Umstdnden auch beispielsweise Spedi-
teure, Lagerhalter oder die Betreiber von Onlineplattfor-
men.

c. Was passiert bei falscher Auskunft™?

Kann der Verletzte nachweisen, dass der Verletzter eine
falsche Auskunft gegeben hat, kann er den Verletzer
zwingen lassen, erneut Auskunft zu geben und die Rich-
tigkeit seiner Auskunft nun an Eides Statt zu versichern.
Eine erneute Falschauskunft wére dann strafbar.

8.4.5 Schadensersatzfeststellung

Gewohnlich als nichste vorformulierte Klausel wird die
Verpflichtung zum Schadensersatz verlangt. Im Unter-
schied zum verschuldensunabhingigen Unterlassungs-
anspruch ist dieser Anspruch grundsétzlich von einem
Verschulden des Verletzers abhéngig. Der Abgemahnte
muss also vorsétzlich oder fahrlédssig gehandelt haben.
Kein Verschulden ist erforderlich, wenn der Verletzte
seinen Schaden nach der sog. ,,LLizenzanalogie* berech-
net. Hier kann er ndmlich Herausgabe der verschulden-
sunabhdngigen ungerechtfertigten Bereicherung verlan-
gen.

Da der Verletzte die Hohe des Schadens noch nicht
berechnen kann, weil er hierfiir die Auskunft des Abge-
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mahnten braucht, verlangt er hier nur die Verpflichtung
zum Schadensersatz dem Grunde nach.

Hat der Abgemahnte Auskunft gegeben iiber den Um-
fang der Rechtsverletzung, kann der Abmahner, der

aus einem gewerblichen Schutzrecht (Marke, sonstiges
Kennzeichen, Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacks-
muster) oder einem urheberrechtlichen Nutzungsrecht
vorgeht, nach drei verschiedenen Methoden seinen
Schaden berechnen: Er kann Herausgabe des Verlet-
zergewinns verlangen. Das ist grob gesagt, was der
Abgemahnte durch die Rechtsverletzung verdient hat.
Er kann auch entgangenen Gewinn verlangen, also das,
was ihm durch die Rechtsverletzung an Gewinn entgan-
gen ist.

Die in der Praxis mit Abstand haufigste Berechnungs-
methode im Immaterialgiiterrecht (Markenrecht,
Kennzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht,
Geschmacksmusterrecht, Urheberrecht) und im wettbe-
werbsrechtlichen ergénzenden Leistungsschutz (,,kleines
nicht eingetragenes gewerbliches Schutzrecht®) ist die
,Lizenzanalogie®“. Hier wird vermutet, der Verletzer
habe das verletzte Recht lizenziert. Es wird also eine
fiktive Lizenz (z.B. Umsatzlizenz, Stiicklizenz, zeit-
abhéngige Lizenz) zu Grunde gelegt und so getan,

als wire der Verletzer der Lizenzvertragspartner des
Verletzten.

Diese Berechnungsmethode hat zum einen den Vorteil,
dass der Verletzte vergleichsweise wenig auf die oft
unzuverldssigen Informationen des Verletzers zuriick-
greifen muss. Aulerdem erfordert dieser Anspruch kein
Verschulden des Verletzers (s.u.). Auch der unwissent-
liche Verletzer haftet nach dieser Berechnungsmethode
auf Herausgabe der ersparten Lizenzzahlungen.

8.4.6 Bereicherungsanspruch

Wenn der Verletzte seinen Schaden nach der Lizenzana-
logie berechnet, kann er vom Verletzter seine (fiktiven)
entgangenen Lizenzzahlungen auch nach den Grundsét-
zen der ungerechtfertigten Bereicherung verlangen. Fiir
diesen Anspruch kommt es ebenso wenig wie fiir den
Unterlassungsanspruch auf ein Verschulden an. Unge-
rechtfertigt bereichert ist der Verletzer um die ersparten
Lizenzgebiihren (BGH GRUR 2001, 1156 - Der griine
Punkt).
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8.4.7 Abmahnkosten: Rechtsanwaltsgebihren,
Patentanwaltsgeblhren

a. Abmahnung berechtigt: Kostenerstattung

Ist die Abmahnung berechtigt, muss der Abgemahnte
die Rechtsanwaltsgebiihren bezahlen. Alleine mit Ab-
gabe einer Unterlassungserklarung erkennt der Abge-
mahnte aber weder automatisch den Unterlassungsan-
spruch, noch den Kostenerstattungsanspruch an (BGH v.
24.9.2013 - Medizinische Fufpflege). Als liblicherweise
letzte Verpflichtung ist deshalb die Rechtsanwaltskos-
tenerstattung vorformuliert.

TIPP: Diese Verpflichtung sollte immer gestrichen
werden. Aus einfachem Grund: Wird diese Verpflich-
tung nicht gestrichen, hat der Abgemahnte mit dem
Abmahnenden einen Vertrag iiber die Erstattung der
Rechtsanwaltsgebiihren geschlossen. Dieser vertragliche
Anspruch ldsst sich leicht einklagen: Der Abmahner
muss im Prozess nur die unterschriebene Unterlassungs-
erklarung mit der Verpflichtung zur Gebiihrenerstattung
vorlegen. Darauf, ob die Abmahnung berechtigt war,
kommt es nicht mehr an.

Streicht der Abgemahnte diese Verpflichtung, muss der
Abmahner nach Ansicht der meisten Gerichte am Wohn-
oder Geschiftssitz des Abgemahnten die Gebiihren
einklagen. In diesem ,,kleinen Gebiihrenprozess® muss
der Abmahner nun vortragen und beweisen, dass die Ab-
mahnung berechtigt war. Angesichts des im Vergleich
zum urspriinglichen Gegenstandswert ausgesprochen
geringen Streitwerts (gestritten wird ja nur noch um die
Rechtsanwaltsgebiihren, nicht mehr um den urspriing-
lich hohen Unterlassungsgegenstand) werden sich die
meisten Rechtsanwiélte auf eine Verhandlung der Ge-
biihren einlassen.

Bei der sog. Erstbegehungsgefahr miissen unter Um-
standen keine Abmahngebiihren erstattet werden. Im
Gegensatz zur Wiederholungsgefahr, die durch eine be-
reits begangene Rechtsverletzung widerleglich vermutet
wird, steht bei der Erstbegehungsgefahr eine Rechtsver-
letzung erst noch bevor. Der Abmahner macht hier einen
sog. ,,vorbeugenden Unterlassungsanspruch® geltend.
Ob hierfiir Abmahnkosten erstattet werden miissen,
beurteilen die Gerichte von Fall zu Fall unterschiedlich.
Jedenfalls wer nicht als Téter, sondern als Storer auf
Unterlassung in Anspruch genommen wird, muss fiir die
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Erstabmahnung keine Abmahnkosten erstatten (OLG
Hamburg v. 4.2.2009 - 5 U 167/07 - Mettenden).

Der Abmahnende kann auch dann Erstattung von
Anwaltskosten verlangen, wenn er eine eigene Rechts-
abteilung hat (BGH v. 8.5.2008 - I ZR 83/06 - Abmahn-
kostenersatz).

Wer selbst abmahnt und zwar ohne Hinzuziehung eines
Rechtsanwalt, kann grundsitzlich keine Rechtsanwalts-
gebiihren erstattet verlangen. Auch wer zuerst selbst ab-
mahnt und anschliefend das Gleiche noch einmal durch
einen Anwalt tun lasst — und diesmal zusétzlich eine
strafbewehrte Unterlassungserklarung fordert — soll die
Anwaltskosten dieser zweiten Abmahnung nicht ersetzt
verlangen konnen (OLG Frankfurt v. 10.01.2012 - 11 U
36/11). Ebenso wenig kann auch ein Rechtsanwalt, der
eine eigene Rechtsverletzung abmahnt (sog. ,,Selbstauf-
trag*), beispielsweise einen Wettbewerbsversto3 wegen
eines Verstofles gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz
(RDQG), seine Kosten geltend machen (BGH v. 6.5.2004
-1ZR 2/03 - Selbstauftrag).

b. Mehrere Abmahnungen mit vergleichbaren Inhalten
Auch wenn ein Anwalt mehrere Abmahnungen an
mehrere Gegner versendet, kann der unter Umstdnden
dennoch nur einmal eine Gebiihr verlangen, wenn es
sich gebiihrenrechtlich um eine diesselbe Angelegenheit
(§ 15 Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz - RVG) handelt.
Das liegt umso néher, je identischer die Abmahnungen
sind und je néher der mit den Abmahnungen beabsich-
tigte Erfolg zusammengehort, selbst wenn es sich bei
den wegen eines Presseartikels abgemahnten Personen
beispielsweis um den Autor, den Verlag, den Domainin-
haber und den Betreiber eines Onlineangebots handelt
(vgl. BGH v. 19.10.2010 - VI ZR 237/09).

c. Abmahnung teilweise berechtigt:

Teilweise Kostenerstattung

Abmahnkosten einer nur teilweise berechtigten Abmah-
nung sind nur teilweise zu ersetzen (BGH v. 10.12.2009
- Az. 1 ZR 149/09 - Sondernewsletter). In dem Fall
waren nur zwei von drei beanstandeten Werbeaussagen
auch tatsdchlich wettbewerbswidrig. Der BGH hatte
also auch nur 2/3 der Abmahnkosten als erstattungsféhig
angesehen.
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M BEISPIEL (nach BGH v. 19.03.2014 - | ZR
185/12 - Geld-Zuriick-Garantie lll, Rz. 16):

Der Abmahnende beansprucht eine 1,3-Gebiihr aus
einem Gegenstandswert von € 65.000,00, nach aktueller
RVG-Gebiihrentabelle also € 1.642,40. Die Abmahnung
ist wegen Anspriichen aus Gegenstandswerten von ins-
gesamt € 40.000,00 berechtigt. Zu erstatten wéren also
40/65 aus € 1.642,40, mithin €1.010,71.

d. Ausnahme: Verbande

Verbinde konnen ihre (vergleichsweise geringen) Kos-
tenpauschalen aber auch dann in voller Hohe geltend
machen, wenn die Abmahnung nur teilweise berechtigt
ist (BGH v. 10.12.2009 - Az. I ZR 149/09 - Sondernews-
letter).

e. Hohe der Gebuhren

Streit gibt es immer wieder iiber die Hohe der zu erstat-
tenden Gebiihren. Hier spielen mehrere Faktoren eine
Rolle: Der Gegenstandswert, der angesetzte Gebiihren-
satz, die berechnete Umsatzsteuer und die Mitwirkung
eines Patentanwalts.

Der wichtigste Faktor fiir die Berechnung der Rechtsan-
waltsgebiihrenhohe ist der Gegenstandswert. Er berech-
net sich nach dem ,,Interesse des Abmahnenden an der
zu unterlassenden Handlung. Die Gegenstandswerte

im Folgenden betreffen nur den (teuersten) Unterlas-
sungsantrag. Die giinstigeren Folgeanspriiche werden
meistens nur mit einem Bruchteil des Gegenstands des
Unterlassungsantrags angesetzt. Die Abmahnkosten
wiederum erhohen den Gegenstandswert gar nicht.

Im Wettbewerbsrecht sind Gegenstandswerte ab

€ 25.000,00 die Regel. Eine 1,3-Gebiihr nach der Tabel-
le zu § 13 RVG hieraus wéren - inklusive zu erstattender
Telekommunikationspauschale - Rechtsanwaltskosten
in Hohe von € 1.044,40 zzgl. MwSt. Geringere Gegen-
standswerte wird man nur bei lokalen Wettbewerbern
mit kleinem Geschéft ansetzen. GroBere Gegenstands-
werte als € 500.000,00 wird man bei gro3en Unterneh-
men annehmen.

Im Markenrecht und sonstigen Kennzeichenrecht sind
Gegenstandswerte unter € 50.000,00 selten. Hier sind
unter Umsténden bei groen Unternehmen und bekann-
ten Marken auch Gegenstandswerte tiber € 1.000.000,00
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angemessen. In Geschmacksmusterstreitigkeiten werden
dhnliche Gegenstandswerte angesetzt..

Die Gegenstandswerte im Urheberrecht schwanken
stark. Fiir die Verwendung eines Stadtplanausschnitts
werden von den Gerichten bisweilen € 10.000,00 als
Streitwert angesetzt. Fiir einfache Félle kann der Ab-
mahner im nichtgeschéftlichen Bereich aber unabhingig
vom Gegenstandswert nur € 100,00 Abmahnkosten er-
stattet verlangen. Wer ein Album auf einer Peer-to-Peer-
Tauschborse zum Download anbietet, kann sich nach
der Rechtsprechung aber nicht auf einen einfachen Fall
berufen. Hier werden von den Gerichten als Streitwerte
auch € 10.000,00 angesetzt.

Wer unverlangt Werbeemails, ,,Spams®, oder Werbefa-
xe versendet hat, muss mit Gegenstandswerten ab

€ 3.000,00 rechnen. Wenn dies ein Konkurrent abmahnt,
gelten die oben beschriebenen Gegenstandswerte im
Wettbewerbsrecht.

Der Gebiihrensatz fiir die anzusetzende Geschiftsge-
biihr betrdgt oft nur 1,3 (grundlegend BGH v. 11.7.2012
- VIII ZR 323/11; fir Marken- und Kennzeichenstrei-
tigkeiten: OLG Frankfurt v. 8.11.2012 - 6 U 208/11

und LG Diisseldorfv. 27.11.2013 - 2a O 42/13; fiir
Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusterstreitigkeiten
BGH v. 13.11.2013 - X ZR 171/12 - Einkaufskiihita-
sche)

Umsatzsteuer ist nur zu erstatten, wenn der Abmahnen-
de nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

TIPP: Findet sich auf seinen Geschiftspapieren oder
seiner Website beispielsweise eine Umsatzsteueriden-
tifikationsnummer (z.B. DE212 109 457), so ist der
Abmahner zum Vorsteuerabzug berechtigt und die Um-
satzsteuer muss nicht erstattet werden.

Kosten eines hinzu gezogenen Patentanwalts sind nur
dann zu erstatten, wenn dies erforderlich war. Musste
also z.B. der Verletzte zunéchst einen Patentanwalt mit
einer Recherche zum Registerstand oder zur Benutzung
des Schutzrechts beauftragen, so sind diese Kosten auch
vom Verletzer zu erstatten (BGH v. 24.02.2011 — 1 ZR
181/09 — Kosten eines Patentanwalts II) und zwar auch
im Wettbewerbsrecht (OLG Frankfurt v. 12.10.2010 - 6
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W 132/10). Nicht zu erstatten sind Kosten eines Pa-
tentanwalts jedenfalls dann, wenn der Abmahnende nur
lapidar vortragt, der Patentanwalt habe eine Marken-
recherche durchgefiihrt und zudem ein Rechtsanwalt
mit Erfahrung im Markenrecht (z.B. ein Fachanwalt

fiir gewerblichen Rechtsschutz) mitgewirkt hat (BGH
v. 10.05.2012 - I ZR 70/11 - Kosten des Patentanwalts
1V). Ebensowenig sind Patentanwaltskosten zu erstatten,
wenn der Patentanwalt eine Abmahnung entwirft und
diese anschlielend von einem Rechtsanwalt priifen und
absenden lasst. Hier ist nur die Geschéftsgebiihr des
Anwalts erstattungsfahig (OLG Frankfurt v. 05.01.2012
— 6 U 107/10 — Erstattungsfihigkeit von Patentanwallts-
kosten fiir kennzeichenrechtliche Abmahnung).

Rechtsschutzversicherungen gewéhren in aller Regel
fiir Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz und
Urheberrecht keine Deckung. Diese Rechtsgebiete sind
in den Versicherungsbedingungen der allermeisten Ver-
sicherungen vom Versicherungsschutz ausgenommen.

8.5 Vollmacht

Es gibt immer wieder Fille, in denen Rechtsanwilte
ohne tatséchliche Legitimation sozusagen auf eigene
Faust abmahnen. Ob der Abmahnung eine Vollmachts-
urkunde beigefiigt war oder nicht, hat auf die Wirk-
samkeit der Abmahnung aber keinen Einfluss (BGH
v. 19.5.2010 — Vollmachtsnachweis). Wer allerdings
Zweifel an einer Bevollméchtigung des Rechtsanwalts
hat, sollte die Abgabe einer strafbewehrten Unterlas-
sungserkldarung von der Vorlage einer Vollmacht abhén-
gig machen.

TIPP: Bei berechtigten Zweifeln an der Bevollméchti-
gung des abmahnenden Rechtsanwalts sollte man bei
einer berechtigten Abmahnung erwidern, dass man sich
erst unterwirft, wenn eine Vollmacht vorgelegt wird.

Wird eine Unterlassungserkldrung von einem Rechtsan-
walt abgegeben und legt dieser trotz Aufforderung keine
Vollmachtsurkunde vor, geht die Wiederholungsgefahr

nicht unter (LG Hamburg v. 17.04.2013 - 310 O 133/13)
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9. Berechtigungsanfrage/
Schutzrechtshinweis

Keine Abmahnung ist die sog. ,,Berechtigungsanfrage*
oder der ,,Schutzrechtshinweis: Hier zeigt der Absen-
der dem Adressaten an, dass er ein eigenes Recht, etwa
ein Patent oder ein Geschmacksmuster hat und fordert
ihn vorsichtig auf, ihn {iber bestimmte moglicherweise
rechtsverletzende Tatsachen aufzukldren. Die Berech-
tigungsanfrage ist praktisch relevant, im Patentrecht,
wenn sich etwa der Patentinhaber seiner Rechtsposition
noch nicht sicher ist. Auch fiir die Inhaber (noch) nicht
gepriifter oder nicht registrierter Rechte spielt sie eine
Rolle. Zu ersteren gehort der Patentanmelder, der den
Priifungsantrag noch nicht gestellt hat, der Inhaber eines
Gebrauchsmusters oder eines Geschmacksmusters.

Die Berechtigungsanfrage ist unverbindlicher als die
Abmahnung. Sie enthilt keine unbedingte Unterlas-
sungsaufforderung und keine vorformulierter Unter-
lassungsverpflichtungserkldarung. Im Gegenzug muss
der Absender aber dann, wenn der Adressat tatsdchlich
keine seiner Rechte verletzt, auch weder Gegenabmah-
nung, noch negative Feststellungsklage oder Schadens-
ersatz wegen Eingriffs in den eingerichteten und ausge-
iibten Gewerbebetrieb fiirchten.

10. Rechtsmissbrauch

10.1 Anwendungsbereich: Fast nur im Wettbe-
werbsrecht

Dass abgemahnt wird, um vorwiegend an den Rechts-
anwaltsgebiihren zu verdienen - unter Umstédnden mit
einer Gebiihrenteilungsvereinbarung zwischen Ab-
mahner und dem von ihm beauftragten Rechtsanwalt,
kommt immer wieder vor. Eine solche Abmahnung ist
im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht (§ 8 [V UWG)
rechtsmissbriauchlich. Ebenso missbrauchlich ist im
Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht eine Abmahnung
in der iiberwiegenden Absicht, den Abgemahnten zu
schidigen. Rechtsmissbréuchlich sind auch sonstige
,sachfremde Motive®.
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Der Missbraucheinwand gilt auch im Markenrecht
beispielsweise in Féllen unzuldssiger Rechtsausiibung
(OLG Stuttgart v. 21.2.2002, 2 U 206/01 — Hot Chili)
oder wenn der Markeninhaber die Verletzung selbst
provoziert (OLG Frankfurt v. 27.10.2011, 6 U 179/10
— Rechtsmissbrduchliche Geltendmachung einer Mar-
kenverletzung bei Amazon). In der Praxis wird ein
Rechtsmissbrauch im Markenrecht aber nur selten
angenommen.

Im Urheberrecht gibt es den Missbrauchseinwand an
sich auch. Er fiihrt aber nur dazu, dass der Kostener-
stattungsanspruch nicht mehr geltend gemacht werden
kann, 14sst den Unterlassungsanspruch aber unberiihrt
(BGH v. 31.5.2012 - 1 ZR 106/10 - Ferienluxuswoh-
nung).

10.2 Folgen des Rechtsmissbrauch

Wer rechtsmissbrauchlich abmahnt, hat im Wettbe-
werbsrecht nicht nur keinen Anspruch auf die Erstat-
tung der Abmahngebiihren. Eine rechtsmissbrauchliche
Abmahnung flihrt hier auch dazu, dass der geltend
gemachte Unterlassungsanspruch selbst nicht besteht
(BGH GRUR 2002, 357 - Missbréiuchliche Mehrfachab-
mahnung). Eine anschlieende Klage wire unzulissig.
Selbst wenn die Abmahnung also eigentlich berechtigt
gewesen wire, verliert der Abmahner den anschlie-
Benden Prozess, wenn ihm nachgewiesen wird, dass er
tiberwiegend (nicht ausschlieBlich!) aus Gebiihreninter-
essen oder in Schiadigungsabsicht abgemahnt hat.

Im Urheberrecht hingegen kann auch trotz einer rechts-
missbrauchlichen Abmahnung der urheberrechtliche
Unterlassungsanspruch geltend gemacht werden kann
(BGH v. 31.5.2012 - 1 ZR 106/10 - Ferienluxuswoh-
nung).

10.3 Indizien fiir Rechtsmissbrauch

Ein Rechtsmissbrauch ist fiir den Abgemahnten oft
kaum oder gar nicht zu beweisen. Denn der Abgemahnte
wird meistens die Gebilihrenvereinbarungen zwischen
dem Gegner und seinem Rechtsanwalt nicht kennen.

So wird er beispielsweise iiber eine vereinbarte Gebiih-
renteilung genauso wenig wissen wie liber eine ebenso
unzuldssige erfolgsabhidngige Vergiitung. Die Recht-
sprechung hat allerdings Indizien fiir einen Rechtsmiss-
brauch entwickelt:
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- Missbrauchliche Mehrfachverfolgung: Hier
gehen entweder mehrere Verletzte, vertreten von
dem selben Rechtsanwalt, konzertiert gegen einen
Verletzer vor (wie in BGH GRUR 2002, 357 - Miss-
brduchliche Mehrfachabmahnung) oder ein Verletz-
ter geht bei einem einheitlichen Wettbewerbsverstol3
(gemeinsame Konzernrwerbeanzeige) gegen meh-
rere Verletzer (Konzerngesellschaften) unabhingig
voneinander vor und fordert von jedem jeweils die
vollen Gebiihren, obwohl er diese gebiihrensparend
als Streitgenossenschaft hétte in Anspruch nehmen
konnen (BGH v. 17.11.2005 - T ZR 300/02 - MEGA
SALE). Das Gleiche gilt bei mehreren dhnlichen
Wettbewerbsverstoen zwischen den selben Parteien
(BGH v. 22.4.2009 - 1 ZR 14/07 - 0,00 Grundgebiihr,
Rz. 20). Keine missbriauchliche Mehrfachverfolgung
liegt jedenfalls bei jeweils unterschiedlichen Beweis-
situationen vor (BGH v. 22.10.2009 - I ZR 58/07 -
Klassenlotterie).

- Systematisches Geltendmachen eines pauscha-
len Schadensersatzes (OLG Hamm BeckRS 2009,
19341). Dies ist besonders in den Filesharing-Féllen
recht beliebt.

->  Missbrauch des fliegenden Gerichtsstands: Sys-
tematisches Verklagen an entfernten Gerichtsstanden,
zu denen keine der Parteien einen Bezug hat (OLG
Hamm v. 19.5.2009 - 4 U 23/09; KG v. 25.1.2008 - 5
W 371/07 - Missbréiuchliche Gerichtsstandswahl).
Dadurch sollen die Kosten des Gegners in die Hohe
getrieben werden. Oft ist dies auch ein Indiz fiir eine
Massenabmahnung. Denn dadurch wird die Masse
der Fille auf viele Gerichte verteilt, ohne dass man
bei einem einzelnen Gericht iibermafBig auftillig und
damit gerichtsbekannt (OLG Hamm v. 29.6.2010 -
I-4 U 24/10) wird (vgl. auch LG Braunschweig v.
8.8.2007 - 9 O 482/07 - Massenabmahner).

->  Zahlreiche Abmahnungen: Einige Gerichte
nehmen inzwischen schon allein deswegen einen
Rechtsmissbrauch an, weil der Abmahner viele
Abmahnungen versendet hat (LG Braunschweig v.
8.8.2007 - 9 O 482/07 - Massenabmahner; LG Miin-
chen I 33. Zivilkammer (Beschluss v. 29.8.2006 - 33
O 14925/06 - Media-Mdrkte ). Anderer Ansicht sind
die Kammern fiir Handelssachen des LG Miinchen
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I (Urteil v. 21.9.2006 - 17 HK O 12520/06 - Preis-
suchmaschine). Auch das OLG Frankfurt am Main
ist zuriickhaltender: Es nahm auch bei 200 versand-
ten Abmahnungen und Anwaltsgebiihren, die den
Jahrsumsatz des Abmahnenden deutlich tibersteigen,
noch keinen Rechtsmissbrauch an (OLG Frankfurt v.
14.12.2006 - 6 U 129/06 - sprechender Link)

- Die Rechtsanwilte des Abmahnenden betreiben
das Abmahngeschift in ,,eigener Regie” (z.B. LG
Miinchen I v. 22.12.2014 - 4 HK O 8107/14).

- Die Rechtsanwilte werden vom Abmahnen-
den ,,pauschal und allgemein‘ beauftragt und nicht
fiir konkret festgestellte Verstdfie (LG Hannover v.
2.1.2014 - 25 O 52/13)

- Stark {iberhohte Gegenstandswerte: Bei Ver-
stoBen von unterdurchschnittlichem Gewicht (nach
Ansicht des OLG Hamm: Informationspflichten

im Rahmen der Widerrufsbelehrung werden ver-
letzt, Garantiebedingungen werden nicht erldutert
oder AGB enthalten unzuldssige Klauseln, die den
Abmahner in der Praxis nicht besonders beeintrachti-
gen) In solchen Féllen sind ,, abenteuerlich iiberhéhte
Gegenstandswert[e] “ , die ,,nicht einmal ansatzweise
gerechtfertigt sind ein besonders starkes Indiz fiir
einen Rechtsmissbrauch (OLG Hamm v. 29.06.2010
-4 U 24/10).

- Vertragsstrafe wird verschuldensunabhingig
oder unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungs-
zusammenhangs gefordert (BGH v. 15.12.2011 -1
ZR 174/10 — Bauheizgerdite)

- die vorformulierte Unterlassungsverpflichtungs-
erklarung ist so weit gefasst, dass darunter auch
ganzlich andere als die abgemahnten VerstoBe fallen
(BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 — Bauheizgerdite)

-> Die Gebiihren werden besonders nachdriicklich
gefordert (z.B. durch Fettdruck hervorgehoben) und
mit kurzer Frist gefordert (BGH v. 15.12.2011 -1 ZR
174/10 — Bauheizgerdite)
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- Unzulissige Gebiihrenabsprachen zwischen
Abmahnendem und seinem Anwalt: Erfolgsabhén-
gige Vergiitung des Rechtsanwalts oder Beteiligung
des Mandanten an von dem Abgemahnten erhaltenen
Gebiihren oder Vertragsstrafen (KG Berlin, MMR
2008, 742; KG Berlin BeckRS 2010, 19475)

- Verwandtschaft zwischen Anwalt und Mandant
(OLG Hamm v. 24.03.2009 - 4 U 211/08 - Anwalt
als Neffe des Abmahnenden)

Nicht selten stehen das von dem Abmahnende betriebe-
ne Geschift und der von diesem erzielte Gewinn au3er
Verhiltnis zum Umfang der versandten Abmahnungen.
Ein Kleingewerbetreibender mit ,,eBay-Shop®, der mas-
senhaft Abmahnungen versenden lasst, wird ein anderes
Interesse, als sich iiber vereinnahmte Gebiihren und
anschlielende Vertragsstrafen befriedigen zu wollen, oft
nicht leicht erkléren kdnnen. Deutliche Indizien fiir eine
rechtsmissbrauchliche Abmahnung sind daher auch

- Missverhiltnis zwischen Umfang des Ge-
schéftsbetriebs und Anzahl der Abmahnungen

(OLG Hamm v. 19.05.2009 - 4 U 23/09; LG Kéln v.
23.9.2014 - 81 O 14/14; LG Dresden v. 5.2.2015 - 44
HK O 1/15 EV). Oft sind es Kleingewerbetreibende
mit ,,Ebay-Shop*, die umfangreich Wettbewerbsver-
stoRe abmahnen.

- Missverhiltnis zwischen eingegangenen Kos-
tenrisiko und den geschéftlichen Einnahmen des
Abmahnenden (LG Berlin v. 6.11.2014 - 91 O 43/14)

Diese Beispiele sind lediglich Indizien und sie wiegen
unterschiedlich schwer. Bei manchen miissen mehrere
zusammenkommen, um ein Gesamtbild des Rechtsmiss-
brauchs entstehen zu lassen. Das wird z.B. bei hervor-
gehobenen Klauseln zur Gebiihrenerstattung der Fall
sein. Andere wiegen so schwer, dass sie alleine einen
Rechtsmissbrauch indizieren. Hierzu zéhlen vor allem
unzuldssige Gebiihrenvereinbarungen zwischen dem
Abmahnenden und seinem Anwalt.
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Wenn Sie unter http://www.rechtsmissbrauch.net Thre
wettbewerbsrechtliche Abmahnung hochladen, erhal-
ten Sie kostenlos und unverbindlich Informationen {iber
die Anzahl der der Kanzlei SEIFRIED IP bekannten
vergleichbaren Abmahnungen des selben Abmahnenden.
Weder durch das Hochladen, noch durch das anschlie-
Bende Ubersenden der Informationen kommt ein Man-
datsverhiltnis mit der Kanzlei SEIFRIED IP zu Stande.

11. Abgabe der strafbewehrten
Unterlassungserklarung - die Folgen

11.1 Unveranderte Abgabe

Wenn die strafbewehrte Unterlassungserklarung unver-
andert abgegeben wird, entfillt die durch den Rechts-
verstol vermutete Wiederholungsgefahr. Es wird ein
Unterlassungsvertrag geschlossen durch Riicksendung
der unverinderten vorformulierten Unterlassungserklé-
rung. Eine Annahmeerkldrung des Abmahnenden ist
nicht erforderlich.

11.2 Die ,,modifizierte Unterlassungserkla-
rung*

Auch bei Abgabe einer verdnderten (,,modifizierten)
Unterlassungserklarung geht die Wiederholungsgefahr
unter, wenn sie ,,ernstlich” versprochen wird. Eine Ab-
anderung der Unterlassungserkldrung ist dennoch stets
zu empfehlen: Eine abgeédnderte Unterlassungserklérung
muss der Abmahnende ausdriicklich annehmen. Dies
kann zwar der Abmahnende grds. ohne Einhaltung einer
Frist jederzeit tun (BGH v. 17.9.2009 - 1 ZR 217/07 —
Testfundstelle). Manche vergessen aber die Annahmeer-
klarung. Fehlt die Annahmeerklarung, geht zwar die
Wiederholungsgefahr unter. Es kommt aber kein Unter-
lassungsvertrag zu Stande. Die Folge: Der Abmahnende
wiirde eine Unterlassungsklage wegen Wegfalls der
Wiederholungsgefahr verlieren. Denn ob eine Unterlas-
sungserkldrung angenommen wird, ist fiir den Wegfall
der Wiederholungsgefahr irrelevant (BGH v. 17.09.2009
-1ZR 217/07 - Testfundstelle). Bei einem erneuten
Verstof3 kann er aber keine Vertragsstrafe fordern.

Eine Ausnahme gilt fiir die sog. ,,aufgedréngte Dritt-
unterwerfung*: Hier gibt der Abgemahnte die Unter-
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lassungserkldrung nicht gegeniiber dem Abmahner ab,
sondern gegeniiber einem Dritten, etwa einem Wettbe-
werbsverband. Hier muss der Empfénger der unverlang-
ten Unterlassungserklarung diese ausdriicklich anneh-
men, damit die Wiederholungsgefahr beseitigt wird
(OLG Frankfurt v. 9.10.2008 - 6 U 128/08).

Als Abénderung gilt beispielsweise die Herabsetzung ei-
ner zu hohen Vertragsstrafe auf ein angemessenes Maf.
Angemessen ist in aller Regel eine Vertragsstrafe von
€5.001,00. Dieser Betrag wird deswegen gerne genom-
men, weil ab € 5.000,00 auf jeden Fall die Landgerichte
zustindig sind, die solche Vertragsstrafestreitigkeiten oft
kompetenter entscheiden konnen, als die Amtsgerichte.
Eine Abénderung ist auch das Verprechen einer Ver-
tragsstrafe nach (modifiziertem) ,,Hamburger Brauch®,
wenn eine feste Vertrasgsstrafe gefordert wurde.

11.3 Risiken bei Abgabe einer ,modifizierte
Unterlassungserklarung”

Die Formulierung einer eigenen ,,modifizierten” Unter-
lassungserkldrung ist fiir den Abgemahnten eine nicht
selten heikle Gratwanderung: Formuliert er zu eng,
entfillt u.U. die Wiederholungsgefahr nicht. Er risikiert
den teueren Prozess, den er ja durch Abgabe der Un-
terlassungserklarung gerade vermeiden wollte. Formu-
liert er zu weit, risksiert er Vertragsstrafen fiir kiinftige
Handlungen, die nach dem Gesetz nicht zu beanstanden
wiéren.

Eine eigene modifizierte Unterlassungserklarung

muss aber auch ,,ernsthaft” abgegeben werden. Das ist
beispielsweise dann nicht der Fall, wenn die Unterlas-
sungserklarung ohne Anschrift des Abgemahnten abge-
geben wird und dessen Aufenthalt unbekannt ist (vgl.
LG Diisseldorf v. 7.6.2013 - 34 O 112/10).

Eine Unterlassungserkldrung muss auch ohne Be-
dingung abgegeben werden (BGH 07.10.1982 - 1 ZR
120/80 — Vertragsstrafeversprechen). Ausnahmsweise
darf eine Unterlassungserklidrung aber unter den Vorbe-
halt einer Anderung der Rechtslage abgegeben werden
(BGH v. 1.4.1993, 1 ZR 136/91 — Bedingte Unterwer-

Jung).
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12. ,Dauer” der Unterlassungs-
erklarung

Oft liest man, die Unterlassungserklarung ,,gelte” 30
Jahre lang. Das ist falsch. Mit Abgabe einer unverander-
ten Unterlassungserkldrung oder durch Annahme einer
abgednderten Unterlassungsverpflichtungserklarung
durch den Abmahner entsteht zwischen Abmahner und
Abgemahnten ein Unterlassungsvertrag. Dieser bindet
den Abgemahnten so lange, bis der Unterlassungsver-
trag beendet oder gekiindigt wird. Ein einmal abgege-
benes Unterlassungsversprechen ,,hilt* also theoretisch
ewig. Es kann im Fall einer Geschéfts- oder Firmen-
fortfithrung sogar den Erwerber des Unternehmens als
Rechtsnachfolger binden (OLG Hamm v. 18.1.1994

-4 U 125/93). Der Unterlassungsvertrag bindet den
Abgemahnten so lange, bis er beendet (schwierig) oder
er wegen verdnderter Umstande gekiindigt wird (selten
moglich).

Richtig an der immer wieder zitierten 30-Jahrefrist ist
nur, dass wer bereits vor Gericht einen Unterlassungsti-
tel (z.B. ein Urteil oder einen gerichtlich protokollierten
Vergleich) erstritten hat, hieraus 30 Jahre vollstrecken
kann. Dies hat aber mit der Unterlassungserklarung nichts
zu tun. Denn in diesen Féllen hat aber der Abgemahnte
auf die Abmahnung entweder nicht reagiert und es kam
deswegen zum Prozess. Oder der Abgemahnte hat erneut
gegen die Unterlassungsverpflichtung verstoen und die
dadurch entstandene Wiederholungsgefahr nicht durch
Abgabe einer erneuten und mit hdherer Vertragsstrafe
versehener Unterlassungserklarung ausgeraumt.

13. Beendigung des Unterlassungs-
vertrags - schwierig

Eine Beendigung eines Unterlassungsvertrags, etwa
durch Kiindigung, ist nur in seltenen Ausnahmefillen
moglich. In Frage kommen praktisch nur zwei Fille:
Eine Anderung der Rechtslage oder eine Anfechtung
des Unterwerfungsvertrags. Andert sich die Rechtsla-
ge, kommt eine Kiindigung des Unterlassungsvertrags
wegen Storung der Geschiftsgrundlage in Frage. Wenn
das Verhalten, dass der Abgemahnte nach seiner Un-
terlassungserkldrung zu unterlassen versprochen hat,
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wegen einer Gesetzesidnderung erlaubt wird, kann der
Abmahnende bei einem Verstof3 aber dennoch nicht die
Vertragsstrage fordern. Ein solches Verhalten wére eine
unzuldssige Rechtsausiibung (BGH v. 15.12.2011 -1 ZR
174/10 - Bauheizgerdt, Rz. 57).

Aussichtsreich ist manchmal eine Anfechtung wegen arg-
listiger Tduschung. Hat ndmlich der Abmahnende tiber
die Rechtslage oder den Sachverhalt getduscht, kann er
unter Umstdnden seine Willenserkldrung anfechten.

14. Strategien bei unberechtigter
Abmahnung

14.1 Ignorieren der Abmahnung

Eine Abmahnung zu ignorieren und es auf eine Klage
oder eine einstweilige Verfligung ankommen zu lassen,

ist nicht immer der schlechteste Weg. Besonders in sehr
wettbewerbsintensiven Branchen geschieht es regelméaBig,
dass der Abmahner den Abgemahnten, der sich unterwor-
fen hat, anschliefend mit stdndig steigenden Vertragsstra-
feforderungen schropft und den Kernbereich des Unter-
lassungsversprechens bis an seine Grenzen auslotet.

Besser ist es also in Féllen, in denen neuerliche iden-
tische oder dhnliche Verletzungshandlungen (z.B.
Wettbewerbsverstofle) nicht unwahrscheinlich sind, ein
Urteil gegen sich ergehen zu lassen. Im Fall eines neuen
VerstoB3es muss dann der Abmahner aus dem Urteil
zwangsvollstrecken. Die Lust, das zu tun kann ungleich
niedriger sein, als aus einem Vertragsstrafeversprechen
vorzugehen. Denn in der Zwangsvollstreckung aus dem
Unterlassungsurteil verhdngt das Gericht ein Ordnungs-
geld. Dieses erhilt aber nicht der Abmahnende, sondern
der Staat.

Auch manche Rechtsanwilte wird man bei einem
Versto3 gegen ein Unterlassungsurteil eher zum Jagen
tragen miissen. Denn daran verdienen sie lediglich eine
0,3-Gebiihr fiir eine Zwangsvollstreckung (wenn sie
nach den gesetzlichen Gebiihren abrechnen und nicht
nach einem Stundehonorar). Aber Vorsicht: Auch die
durch das Gericht im Zwangsvollstreckungsverfahren
festgesetzten Ordnungsgelder steigen von Verstof3 zu
Verstof3 an.
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14.2 Schutzschrift

Der zu Unrecht Abgemahnte kann auch bei dem vor-
sichtlich vom Abmahner angerufenen Gericht eine
Schutzschrift hinterlegen. Sie soll verhindern, dass eine
einstweilige Verfiigung ohne miindliche Verhandlung
erlassen wird. Erldsst nimlich ein Gericht ndmlich erst
einmal eine Beschlussverfiigung, ist der Weg des kiinfti-
gen Verfahrens oft vorgezeichnet. SchlieBlich entschei-
det tiber den Widerspruch der selbe Gericht, das bereits
die Beschlussverfligung erlassen hat.

14.3 Negative Feststellungsklage

Als weitere Maflnahme kommt eine negative Feststel-
lungsklage in Betracht. Mit dieser geht der Abgemahnte
quasi zum Gegenangriff {iber. Er ldsst damit gerichtlich
(zusténdig ist das Gericht des Abgemahnten) feststellen,
dass der von dem Abmahnenden behauptete Anspruch
nicht besteht. Eine vorherige Gegenabmahnung braucht
es hierfiir nicht. Der Abgemahnte kann sofort klagen
und zwar am Gericht seines eigenen Wohn- oder Ge-
schéftsortes.

14.4 Gegenabmahnung

Mit einer Gegenabmahnung kann man den Abmah-
nenden auffordern, zu erkldren, dass der behauptete
Anspruch nicht besteht. Eine solche ist vor Erhebung
einer negativen Feststellungsklage nicht nétig (s.o.) und
in aller Regel auch nicht sinnvoll. Denn die Kosten fiir
eine Gegenabmahnung muss der Gegner nur in Aus-
nahmefdllen erstatten. Das ist nur dann der Fall, wenn
die Abmahnung auf falschen Annahmen beruht und der
Abgemahnte damit rechnen kann, dass der Abmahnende
bei einer Richtigstellung seine Auffassung édndert oder
der Abmahnende entgegen seiner Ankiindigung seiner
Abmahnung léngere Zeit keine gerichtlichen Schritte
folgen lasst (BGH I ZR 233/01 - Gegenabmahnung).
Seit dem 9.10.2013 kann im Wettbewerbsrecht der zu
Unrecht Abgemahnte auch die Kosten fiir eine Ge-
genabmahnung erstattet verlangen, § 8 Abs. 4 UWG.

15. Strategien bei berechtigter
Abmahnung

Ist die Abmahnung berechtigt, sollte eine abgeénder-
te Unterlassungserklarung ,,ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht aber mit Rechtsbindungswillen abgegeben
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werden®. Mit dieser Formulierung erklart der Abge-
mahnte, dass er sich zwar unterwirft, aber nicht notwen-
digerweise die geltend gemachten Anspriiche anerkennt.
Eine solche einschrankende Formulierung ist grund-
sdtzlich unschadlich und ldsst die Wiederholungsgefahr
dennoch entfallen.

16. Nach Zustandekommen des Un-
terlassungsvertrags: Aktive Hand-
lungs- und Riickrufspflichten des
Unterlassungsschuldners?

Einen Unterlassungsvertrag muss der abgemahnte
Unterlassungsschuldner auch erfiillen. BloBes Unterlas-
sen im Sinne eines ,,Nichtwiedertun® reicht dabei nicht
immer aus. Denn manchmal muss der Unterlassungs-
schuldner aktiv werden, um die Rechtsverletzung zu
beseitigen oder eine einmal in Lauf gesetzte Kausalkette
zu unterbrechen. So muss er z. B. einen bereits erteilten
Anzeigenauftrag fiir einen beanstandeten bzw. verbo-
tenen Werbetext widerrufen, um das Erscheinen der
Anzeige zu verhindern (z. B. OLG Jena v. 16.6.2004 - 6
W 105/04 — Unterbindungspflichten des Unterlassungs-
schuldners).

Ebenso muss ein Mobelhersteller, der bereits Schrank-
elemente in den Vertrieb gegeben hatte, deren Vertrieb
ihm verboten wurden, zuriickrufen (OLG Koln v.
12.3.2008 - 6 W 21/08 — Mobelhandel). Er muss aber
grundsétzlich nur das tun, was ihm rechtlich moglich
und zumutbar ist. Eine Riickrufaktion auf bloBen Ver-
dacht hin, ist einem Schuldner aber regelméBig nicht
zuzumuten (OLG Frankfurt - 11 U 19/09 — Umfang der
Beseitigungspflicht).

17. Verstofle gegen eine Unterlas-
sungserklarung

Verstoit der Abgemahnte schuldhaft gegen die Unterlas-
sungsverpflichtung, wird die vereinbarte Vertragsstrafe
fallig. Ein Verschulden des Abgemahnten wird dabei
vermutet (BGH v. 13.11.2013 -1ZR 77/12 - Vertrags-
satrefenklausel). Das heiflt: Der Abgemahnte muss
darlegen und beweisen, dass er nicht zumindest fahrlis-
sig gegen das Vertragsstrafeversprechen verstoflen hat.
AuBerdem lebt die Wiederholungsgefahr wieder auf,
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die nur bei erhdhtem Vertragsstrafeversprechen wieder
untergeht. Es ist also eine neue Abmahnung mit erhdhter
Vertragsstrafeforderung moglich.

Die Vertragsstrafe wird aber nur bei Verschulden des
Vertragsstrafeschuldners (des Abgemahnten) fillig. Der
Verletzer muss also wenigstens fahrldssig gehandelt
haben. Fiir ein Verschulden reicht ein Verschulden der
Erfiillungsgehilfen des Vertragsstrafeschuldners. Ob der
neue Versto3 vom Vertragsstrafeversprechen umfasst
wird, ist durch Auslegung des Unterlassungsvertrags zu
ermitteln, wobei besonders die bereits erwéhnte ,,Kern-
bereichsrechtsprechung® eine Rolle spielt:

Nach der Rechtsprechung umfasst eine einmal abge-
gebene Unterlassungsverpflichtung nicht nur die ur-
spriinglich beanstandete Handlung. Sie geht vielmehr
viel weiter. Erfasst werden alle ,,im Kern gleichartigen*
Verstofe. Das sind all diejenigen Verstofe, die das
charakteristische der urspriinglichen Verletzungshand-
lung beinhalten. Als Faustformel kann man sagen: Alle
Handlungen, die den Unwert der urspriinglichen Hand-
lung umfassen, gehoren zum ,,Kernbereich®. Das fiihrt
immer wieder zu unliebsamen Uberraschungen beim
Vertragsstrafeschuldner.

18. Sieben Indizien fiir zweifelhafte
Abmahnungen

Manchen Abmahnungen sieht man schnell an, dass die
geltend gemachten Anspriiche zweifelhaft sind. Hier ist
besondere Vorsicht geboten. Es gibt Indizien hierfiir:

- Der Abmahnende hat kein verniinftiges wirt-
schaftliches Interesse an der Abmahnung, etwa
weil sein Geschift derart klein und unbedeutend ist,
dass ihm auch ein Erfolg der Abmahnung keinen
wirtschaftlichen Vorteil bringen wiirde. In diesen
Féllen kann es sich lohnen, einen moglichen Rechts-
missbrauch genauer zu untersuchen.

- Der Gegenanwalt ist iiberwiegend auf ganz
anderen Rechtsgebieten titig. Dies ist hdufig ein
Indiz dafiir, dass der Gegenanwalt aus dem Freun-
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des- oder Bekanntenkreis stammt. Hier lohnt sich
immer auch ein genauer Blick auf die rechtlichen
Ausfithrungen in der Abmahnung und die vorformu-
lierte Unterlassungserklarung.

->  Der behauptete Sachverhalt ist unprizise
dargestellt oder er passt nicht zum Geschéft

des Abgemahnten. Das Datum der behaupteten
Rechtsverletzung wird nicht genannt. Oder es wird
beispielsweise ein Wettbewerbsverstof3 in einem On-
lineshop behauptet, obwohl der Abgemahnte einen
solchen gar nicht betreibt. Hier handelt es sich hiufig
um hastig angepasste Formulierungen einer Mas-
senabmahnung. Der Sachverhalt passt dann haufig
genauso wenig zur Abmahnung wie die erhobenen
Anspriichezum Sachverhalt.

- Die zitierten Gerichtsentscheidungen sind
nur solche erster Instanz, also Entscheidungen von
Amts- oder Landgerichten. Hier gibt es entweder
noch keine gefestigte Rechtsprechung oder eine sol-
che wird unterschlagen, weil sie die erstinstanzliche
Rechtsprechung nicht stiitzt oder ihr gar entgegen-
steht.

- FEine gesetzte Frist wird mehrmals verlingert.
Ein Rechtsinhaber, der sich seiner Sache sicher ist,
verldngert in aller Regel keine Fristen.

- Es wird im Anschluss an die Abmahnung der
Entwurf einer Klage oder eines Antrags auf Erlass
einer einstweiligen Verfiigung iibersandt. Auch hier
gilt: Ist sich der vermeintliche Rechtsinhaber sicher,
wird er seinen Anwalt in den allermeisten Féllen die
Klage oder den Verfligungsantrag sofort bei Gericht
einreichen lassen. Umso mehr, wenn ein zeitsensib-
ler Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung
gewihlt werden soll.

Je mehr dieser Indizien in einer Abmahnung zusammen-
treffen, desto wahrscheinlicher ist es erfahrungsgemaif,
dass die in der Abmahnung geltend gemachten Ansprii-
che entweder gar nicht oder nicht in dem behaupteten
Umfang bestehen.
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19. Typische Zweifelsfalle in den ein-
zelnen Rechtsgebieten

Zu beurteilen, ob der in der Abmahnung erhobene
Vorwurf rechtlich zutrifft oder nicht, wird ohne genaue
Kenntnisse des jeweiligen Rechtsgebiets und der aktuel-
len Rechtsprechung hierzu kaum méglich sein. Es gibt
aber rechtliche Fehleinschdtzungen in Abmahnungen,
die sich immer wieder finden. Im Folgenden werden sol-
che typischen rechtlichen Fehler oder Zweifelsfille in
den einzelnen Rechtsgebieten beschrieben.Die Aufzih-
lung ist ldngst nicht abschlieBend.

19.1 Typische Zweifelsfalle im Wettbewerbs-
recht/Lauterkeitsrecht

Rechtsverstofie sind nicht ohne Weiteres wettbewerbs-
widrig. Verstofie gegen einen Vertrag sind nur selten
gleichzeitig wettbewerbswidrig. Aber auch Verstofe
gegen Gesetze sind nur dann wettbewerbswidrig, wenn
es sich um ein wettbewerbsrechtlich relevantes Gesetz
handelt. Es muss sich um eine ,,Marktverhaltensregel*
(http://wettbewerbsrecht.gewerblicherrechts
schutz.pro/index.php?id=marktverhaltensregel4n
r1Tuwg) halten. Viele Gesetze sind das nicht. Manche
Gesetze sind wettbewerbsrechtlich ,,neutral, wie z.B. die
Textilkennzeichnungsverordnung (http://moderecht.
gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=textilk
ennzeichnungsverordnung). Hier sind nur ,,planméfi-
ge* oder auf Wiederholung angelegte VerstoB3e auch ein
Versto3 gegen das Wettbewerbsrecht.

Auch Werbung mit Gewinnspielen wird regelmafig ab-
gemahnt. (http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/
blog/2014/01/werbung-mit-gewinnspielen-worauf-
ist-zu-achten-ein-kurzuberblick-anlasslich-bgh-
urteil-v-12-12-2013-i-zr-19212-glucks-wochen).

Das Abwerben von Kunden (http://
wettbewerbsrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/
index.php?id=abwerben-von-kunden-zulaessig)
oder das Abwerben von Mitarbeitern (http://
wettbewerbsrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/
index.php?id=abwerben-von-mitarbeitern) ist nur
unter besonderen Umsténden wettbewerbswidrig.
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Werbung mit Rabatten, Rabattaktionen oder Angeboten
auf Rabattplattformen sind wettbewerbsrechtlich
zuldssig, wenn bestimmte Regeln beachtet werden (http://
www.gewerblicherrechtsschutz.pro/blog/2012/01/
rabatte-preise).

Dauerbrenner, besonders nach Gesetzesénderungen, sind
immer angeblich fehlerhafte Widerrufsbelehrungen
(http://www.gewerblicherrechtsschutz.pro/
blog/2014/06/neues-widerrufsrecht-ab-13-
06-2014-00-00-uhr-keine-ubergangsfrist-
wettbewerbsrechtliche-abmahnungen-drohen) und
fehlende oder falsche Informationen vor Abschluss des
Bestellprozesses. Derartige Verstof3e werden besonders
germne von Abmahnanwilten abgemahnt, weil sie so einfach
aufzufinden sind.

19.2 Typische Zweifelsfalle im Markenrecht
Héufig wird hier iibersehen, dass Voraussetzung einer
Markenrechtsverletzung die ,,markenméfige Benutzung*
(http://markenrecht.gewerblicherrechtsschutz.
pro/index.php?id=markenmaessige-benutzung) des
beanstandeten Zeichens ist.

Oft bereitet auch das nach dem ,,Erschopfungsgrundsatz*
(http://markenrecht.gewerblicherrechtsschutz.
pro/index.php?id=markenrechtliche-erschoepfung)
zuldssige Weiterverkaufen der gekennzeichneten

Waren und die Werbung hierfiir Schwierigkeiten.

Gleiches gilt fiir die Verwechslungsgefahr (http://
markenrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/
index.php?id=verwechslungsgefahr-marken),
insbesondere bei Zeichen, die aus mehreren Wort- und/
oder Bildbestandteilen zusammengesetzt sind.

Dass eine Wortbildmarke eingetragen wurde, heif3t

noch langst nicht, dass auch der Wortbestandteil

isoliert schutzfahig ist. Besonders schwer ist die
Verwechslungsgefahr zu beurteilen, wenn sich auf beiden
Seiten Kombinationszeichen gegeniiberstehen. Das sind
Zeichen (z.B. Marken), die aus mehreren Wort- oder
Bildbestandteilen zusammengesetzt sind. Manchmal ist
hier auch die Ahnlichkeit der sich gegeniiberstehenden
Produkte (Waren oder Dienstleistungen) schwer zu
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beurteilen, besonders wenn eine

Ahnlichkeit von Waren und Dienstleistungen (http://
www.gewerblicherrechtsschutz.pro/blog/2014/02/
bgh-i-zr-4912-otto-cap-angebot-von-otto-caps-
verletzt-bekannten-marke-otto-ahnlichkeit-von-
waren-und-dienstleistungen-und-markenmasige-
benutzung) behauptet wird.

Auch bei Marken- und Kennzeichenverletzungen

durch AdWords-Werbung (http://www.
gewerblicherrechtsschutz.pro/blog/2012/12/
adwords-rechtsprechung-bgh-urteil-vom-13-
dezember-2012-i-zr-21710-%E2%80%93-most-
pralinen-prazisiert-rechtsprechung-zum-keyword-
advertising/) kommt es darauf an, wo und wie das
Zeichen benutzt wurde.

19.3 Typische Zweifelsfadlle im Domainrecht
Bei der Verletzung einer ,,Domain* (http://
domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.
php?id=domain-rechtsnatur) ist genau zu priifen,
welches Recht an der Domain durch die konkrete
Benutzung entstanden sein soll. In Betracht kommen
hier ein Firmennamen/Unternehmenskennzeichen
(http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.
pro/index.php?id=domain-firmenname-
kennzeichen), seltener eine Marke (http://
domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/
index.php?id=domain-marke) oder - bei nicht
konnektierten Domains - ein Namensrecht (http://
domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/index.
php?id=domain-namensrecht).

Auch bei Rechtsverletzungen durch eine Domain
(http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.
pro/index.php?id=rechtsverletzung-durch-
domain) sind die angeblich verletzten Rechte, Marke
(http://domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.
pro/index.php?id=marke-gegen-domain),
Firmenname/Unternechmenskennzeichen (http://
domainrecht.gewerblicherrechtsschutz.pro/
index.php?id=firmenname-gegen-domain)
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oder ein Namensrecht (http://domainrecht.
gewerblicherrechtsschutz.pro/index.php?id=name-
gegen-domain).genau zu priifen.

19.4 Typische Zweifelsféalle im Geschmacks-
musterrecht/Designrecht

Geht der Abmahnende aus einem Design/
Geschmacksmuster (http://geschmacksmusterrecht.
gewerblicherrechtsschutz.pro/index.
php?id=geschmacksmuster-muster) vor, sind

immer die Neuheit (http://geschmacksmusterrecht.
gewerblicherrechtsschutz.pro/index.
php?id=neuheit-geschmacksmuster) und die
Eigenart (http://geschmacksmusterrecht.
gewerblicherrechtsschutz.pro/index.
php?id=eigenart-geschmacksmuster) zu priifen

Denn anders als etwa im Markenrecht muss das Gericht im
Verletzungsprozess nicht davon ausgehen, dass das Design/
Geschmacksmuster rechtlichen Bestand hat. Mangelnde
Neuheit oder mangelnde Eigenart eines Geschmacksmus-
ters kdnnen dem Geschmacksmusterinhaber daher auch im
Verletzungsprozess entgegengehalten werden.

Beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacks-
muster ist manchmal zweifelhaft, ob der Abmahnenden
auch tatsdchlich Inhaber des Schutzrechts ist. Beim nicht
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster gibt es
nimlich keine gesetzliche Vermutung hierfiir. Vielmehr
muss der Klager/Antragsteller behaupten und beweisen,
dass er das Design entworfen hat oder als Arbeitgeber des
Designer aktivlegitmiert ist (vgl. BGH v. 13.12.2012, I ZR
23/12 — Bolerojéickchen).
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