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1. Vorwort

Dieses Ebook richtet sich an den Adressaten einer
Abmahnung. Geschrieben fiir die Praxis aus der
Sicht eines erfahrenen Praktikers im gewerblichen
Rechtsschutz soll es dem Abgemahnten helfen. Auf
juristische Akrobatik wird ebenso verzichtet wie
auf das Zitieren von Paragrafen. Behandelt werden
Abmahnungen wegen Verletzung von gewerblichen
Schutzrechten (Marken und sonstige Kennzeichen,
Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster), Ver-
letzungen von urheberrechtlichen Nutzungsrechten
und Abmahnungen wegen Verstdf3en gegen das
Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht.

Der Erhalt einer Abmahnung ist zunéchst einmal
unerfreulich. Schnell werden dem Abmahnenden
selbst unlautere Motive, unterstellt, etwa eine Miss-
brauchsabsicht. Manchmal wird der Ernst der Lage
unterschitzt. Aussitzen lisst sich eine Abmahnung in
den wenigsten Fallen. Die Kosten eines verlorenen
Prozesses im gewerblichen Rechtsschutz und Urhe-
berrecht sind hoch.

Dieses Buch beantwortet die fiir den Abgemahnten
wichtigsten Fragen: Was ist eine Abmahnung?
Warum werde ich abgemahnt? Ist die Abmahnung
berechtigt oder vielleicht rechtsmissbrauchlich?
Soll ich eine strafbewehrte Unterlassungserklérung
abgeben? Kann ich die Unterlassungserklédrung
abandern? Muss ich die Rechtsanwaltsgebiihren be-
zahlen und wenn ja, in welcher Hohe? Was passiert
bei einem Versto3 gegen die Unterlassungsverpflich-
tung? Muss ich auf eine unberechtigte Abmahnung
reagieren? Zahlt meine Rechtsschutzversicherung?

Kann ich mich wehren?

Das Buch orientiert sich ausschlieBlich an der
neueren obergerichtlichen oder hochstrichterlichen
Rechtsprechung. Nur diese ist fiir die Praxis re-
levant. Meinungen von Rechtslehrern oder der
hochstrichterlichen Rechtsprechung widerspre-
chenden Urteilen unterinstanzlicher Gerichte sind
nicht beriicksichtigt, mdgen diese dogmatisch auch

zutreffender sein.

Der Anhang enthilt eine Musterabmahnung im
Wettbewerbsrecht. Die einzelnen Bestandteile einer
Abmahnung sind dort farblich gekennzeichnet. Die
Farben entsprechen den Farben im folgenden Text.

Noch eines zum Schluss: Es geht um Recht. Hier
gibt es nur selten schwarz oder weil3, richtig oder
falsch. Unterschiedliche Richter sprechen in un-
terschiedlichen Féllen unterschiedlich Recht. Die
Gerichte betonen immer die ,,Umstinde des Einzel-
falls*. Bei der Beurteilung einer vorprozessualen
Situation wie sie eine Abmahnung schafft, geht es
immer auch um die Einschitzung von Wahrschein-
lichkeiten. Es geht letztlich um die Frage: Wie wird
der Gegner reagieren? Um das zu beantworten spie-
len Faktoren eine Rolle wie dessen finanzielle Lei-
stungsfahigkeit, seine Situation auf dem Markt, das
Interesse seiner Lizenzgeber ebenso wie die Féhig-
keiten und Hartnickigkeit seiner Rechtsanwilte und
nicht zuletzt eben auch die Rechtslage. Zumindest
was den letzten Faktor angeht, soll dieser Leitfaden
eine erste Hilfe sein. Dass schlieBlich auch derjeni-
ge, der selbst eine Abmahnung verfassen mochte,

in diesem Ebook den einen oder anderen wertvollen
Hinweis finden kann, folgt aus der Natur der Sache.
Dies auszuschlieBen ist ausdriicklich nicht Absicht
dieses Ebooks.
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2 Was ist eine Abmahnung?

Als ,,Abmahnung’ bezeichnet man im Immaterial-
giiterrecht und im Wettbewerbsrecht die Aufforde-
rung, eine bestimmte vermeintlich rechtsverletzende
Handlung kiinftig zu unterlassen. Immaterialgiiter-
rechte sind eingetragene und nicht eingetragene (d.h.
Benutzungs-) Marken und sonstige (nicht eingetra-
genen) Kennzeichen, Patente, Gebrauchsmuster, ein-
getragene und nicht eingetragene Geschmacksmuster
und urheberrechtliche Nutzungsrechte.

Fiir kiinftige Verstof3e wird in der Abmahnung eine
Vertragsstrafe verlangt. Daneben fordert der Ab-
mahner oft auch noch Auskunft, Verpflichtung zum
Schadensersatz und Ubernahme der Rechtsanwalts-
kosten.

Von der Abmahnung zu unterscheiden ist die soge-
nannte ,,Berechtigungsanfrage* oder der ,,Schutz-
rechtshinweis®. Diese sind lediglich Anfragen an
einen potenziellen Rechtsverletzer, wieso er sich
zu einer bestimmten, mdglicherweise rechtsverlet-
zenden Handlung, berechtigt fiihlt. Berechtigungs-
anfrage oder Schutzrechtshinweis haben einen
grundsétzlich anderen Zweck und 16sen andere
Rechtsfolgen aus, als eine Abmahnung. Néheres
hierzu unten unter > 8. Abgrenzung zu Berechti-
gungsanfrage/Schutzrechtshinweis.

3 Zweck einer Abmahnung

3.1 Keine Prozessvoraussetzung
Eines vorweg: Eine Abmahnung ist keine notwen-
dige Voraussetzung fiir einen Rechtsstreit. Wer in

Rechten beispielsweise aus einer Marke, einem
Patent oder wettbewerbsrechtlich verletzt wird, kann
ohne weiteres ohne vorherige Abmahnung sofort ge-
richtliche Schritte einleiten. Der Verletzte kann also
sofort klagen oder den Erlass einer einstweiligen
Verfiigung beantragen. In besonders dringenden
Fillen, etwa in Messeangelegenheiten oder wenn der
Verletzer nicht unnétig gewarnt werden soll, emp-
fiehlt sich dies auch. Wer ohne vorher abgemahnt

zu haben eine einstweilige Verfligung erwirkt (sog.
,»Schubladenverfiigung* oder ,,Pearl Harbour®), kann
allerdings nicht hinterher Ersatz der Abmahnkosten
verlangen. Wer erst nach Erlass der einstweiligen
Verfiigung aber vor Zustellung der einstweiligen
Verfiigung den Gegner abmahnt (OLG Miinchen
GRUR-RR 2006, 176 - Schubladenverfiigung),
bleibt auf den Abmahnkosten sitzen.

3.2 Aber Prozessvermeidung

Hauptzweck einer Abmahnung ist die Vermeidung
eines Rechtsstreits. Rechtsstreitigkeiten im gewerb-
lichen Rechtsschutz, also im Wettbewerbsrecht, (Do-
main-)Kennzeichenrecht, Markenrecht, Patentrecht,
Gerbrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht
sind ausgesprochen teuer. Ahnliches gilt im Urhe-
berrecht. Wenn sich der Abgemahnte der Abmah-
nung ,,unterwirft®, also eine stratbewehrte Unterlas-
sungsverpflichtungserkldrung abgibt, kann die Sache
vergleichsweise kostengiinstig erledigt werden.

3.3 Sofortiges Anerkenntnis vermeiden
Ein weiterer Grund fiir eine Abmahnung liegt im
Zivilprozessrecht. Er heil3t ,,sofortige Anerkennt-
nis*: Wem eine Klage zugestellt wurde, ohne dass
er vorher Gelegenheit hatte, das von ihm Verlangte

zu tun oder zu erkldren, das zu unterlassen, was ithm
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gerichtlich verboten werden soll, kann die Klage
sofort anerkennen. Er wird dann zwar antragsgeméf
verurteilt, muss aber keine Prozesskosten bezahlen.
Abweichend vom Grundsatz, dass der einen Prozess
bezahlt, der ihn verliert, muss also hier der Gewin-
ner des Prozesses die Prozesskosten bezahlen. Das

mochte man gerne vermeiden.

4 Wer darf abmahnen - Die
Aktivlegitimation

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
oder abgeleiteten Rechten: ,,Popularklagen®, also

die Wahrnehmung fremder Interessen in eigenem
Namen, sind im deutschen Zivilrecht sehr selten. Oft
ist es der Inhaber des Immaterialgiiterrechts selbst,
der abmahnt. Wer Inhaber einer Marke, eines Patents
oder eines Geschmacksmusters ist, ist ohne weiteres
aktivlegitimiert.

Das Gleiche gilt nach der Rechtsprechung aber auch
fiir den Inhaber eines ausschlieBlichen (,,exklusi-
ven*) Nutzungsrechts (,,Lizenz*) an einem Patent
oder Gebrauchsmuster, einem Geschmacksmuster
oder einem urheberrechtlichem Nutzungsrecht.
,,AusschlieBSlich* heilit dabei: Unter Ausschluss

auch des Rechteinhabers, also beispielsweise des
Geschmacksmusterinhabers oder des Urhebers. Wer
als Lizenznehmer einer Marke oder als Inhaber einer
nur einfachen Lizenz an sonstigen Rechten Ansprii-
che geltend machen will, braucht immer die Erméach-
tigung des Rechteinhabers.

TIPP: Wer also in einer Abmahnung behauptet,
er sei Lizenznehmer einer Marke oder lediglich
einfacher Lizenznehmer eines sonstigen Rechts,
sollte dem Abmahnenden vor Abgabe der strafbe-
wehrten Unterlassungsverpflichtungserklirung
erkliren, dass er sich unterwerfe, sobald die
Zustimmung des Rechteinhabers nachgewiesen
werde.

Ausnahmen von dem Grundsatz, dass nur Inhaber
von eigenen Rechten abmahnen kdnnen, sind im
Wettbewerbsrecht und in dem im Markengesetz ge-
regelten Recht der geografischen Herkunftsangaben
die Wirtschafts- oder Verbraucherverbénde. Diese
diirfen aber nur Unterlassungs- und Beseitigungsan-
spriiche geltend machen, nicht aber auch die Fol-
geanspriiche, also den schadensersatzvorbereitenden
Auskunfts- oder den Schadensersatzanspruch.

Verbinde miissen, um abmahnbefugt zu sein, rechts-
fahig sein (z.B. als eingetragener Verein ,,e.V.*). Sie
miissen nach der Satzung oder einem Gesetz die
gewerblichen oder freiberuflichen Interessen Ihrer
Mitglieder 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 fiir jeden beim
gemeinsamen Registerportal der Linder unter
http://www.handelsregister.de gegen eine geringe
Gebiihr einsehbar.

In der Praxis recht hdufig mahnen z.B. Rechtsan-
waltskammern zuldssigerweise Unternehmen ab, die
gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz verstofien.

Der Verband muss auch - zumindest mittelbar - eine
erhebliche Zahl an Mitgliedern haben, die zumin-
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dest dhnliche Produkte vertreiben. Ein Verband, der
nur wenige Mitglieder hat, die aber ihrerseits selbst
als Verbédnde eine erhebliche Mitgliederzahl haben,
wire abmahnbefugt. Man will so verhindern, dass
sich einige wenige zu einem Abmahnverein zusam-
mentun konnen, nur um anschlieend recht einfach
Abmahngebiihren zu generieren. Der Verband muss
auerdem personell und finanziell die Interessen
seiner Mitglieder verfolgen konnen. Er muss also ein
gewisses Vermogen, eine Geschiftsstelle und geeig-
netes Personal haben.

Abmahnbefugt sind auch Verbraucherverbinde die
entweder beim Bundesverwaltungsamt oder bei der
europdischen Kommission in eine Liste ,,qualifi-
zierter Einrichtungen® eingetragen sind. Abmahnbe-
fugt sind schlieBlich auch die Industrie- und Han-
delskammern und die Handwerkskammern.

Verbinde diirfen fiir eine Abmahnung nur eine
vergleichsweise geringe Kostenpauschale erheben,
die weit unter den iiblichen Rechtsanwaltgebiihren
liegen. Die Wettbewerbszentrale in Bad Homburg
berechnet beispielsweise derzeit fiir eine Abmah-
nung eine Gebiihr in Hohe von € 195,00 zzgl. 7 %
MwsSt.

Immer wieder tauchen als Abmahner vermeintliche
Vereine oder Verbédnde auf, die vorgeben, Verbands-
oder Verbraucherinteressen zu vertreten. Diese
Vereine haben oft nicht die nach der Rechtsprechung
erforderliche finanzielle oder personelle Verbands-

ausstattung.

Bsp: Bei einem alteingesessenem Wettbewerbsver-

band wird zwar widerleglich vermutet, dass er ab-

mahnbefugt ist (OLG Hamm, BeckRS 2006, 14607).
Ein Verband, der aber beispielsweise schon bei der
Griindung weder einen Geschdfisfiihrer noch eine
Geschdftsstelle hat und seine gesamte Tdtigkeit
einer Rechtsanwaltskanzlei iibertragen hat, fehlt

es in der Regel an der der notwendigen Verbands-
ausstattung (BGH GRUR 1994, 831 - Verbands-
ausstattung I1). Der Verband muss vielmehr selbst
eine eigene Geschdftstitigkeit entwickeln, etwa den
Markt iiberwachen und gegebenenfalls auch fachlich
in der Lage sein, selbst abzumahnen (BGH GRUR
1991, 684 - Verbandsausstattung). Dass der Verband
durch Rechtsanwdlte abmahnen und Prozesse fiihren
ldsst, ist fiir sich allein aber noch kein Indiz gegen
eine Verbandsausstattung; ebenso wenig, dass die
Abmahngebiihren und die Vertragsstrafeeinnahmen
einen Grofsteil der Einnahmen ausmachen (OLG
Diisseldorf BeckRS 2008, 06843).

S Wer kann abgemahnt wer-
den? Die Passivlegitimation

5.1. Der Téter/Verletzer

a. Abgemahnt werden darf grundsétzlich jeder, der
selbst fremde Rechte verletzt oder gegen wettbe-
werbsrechtliche Vorschriften verstof3t. Dies ist der
sog. ,,Passivlegitimation®. Passivlegitimiert sind der
., Verletzer” oder ,, Téter* einer Rechtsverletzung. Im
Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht kann auch derje-
nige Téter sein, wer flir ein fremdes Unternehmens
handelt. Dieses muss nicht notwendigerweise auch

Wettbewerber des Abmahnenden sein.

Bsp: Eine lllustrierte, die im redaktionellen Teil fiir

eine Salbe in einer ,, In und Out “-Rubrik anpreist,
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fordert den Absatz des Salbenherstellers. Sie handelt
wegen getarnter Werbung selbst wettbewerbswidrig,

auch wenn sie nicht Wettbewerberin des Salbenher-
stellers ist (OLG Miinchen NJW-RR 2001, 1549).

5.2 Verletzer von Verkehrspflichten
Téter einer Rechtsverletzung ist aber auch, wer
wettbewerbliche oder immaterialgiiterrechtliche
Verkehrspflichten verletzt (BGH GRUR 2009, 597

- Halzband; BGH GRUR 2007, 890 - Jugendgefzhr-
dende Schriften bei eBay). Es kann sich bei solchen
Verkehrspflichten um Sorgfaltspflichten oder Priif-
pflichten handeln. Zugangsdaten fiir ein eBaykonto,
tiber das markenverletzende Ware angeboten wird,
nicht geheim zu halten, kann dabei schon ausrei-

chen.

Bsp.: Als Titer haftet beispielsweise der Inhaber
eines eBay-Kontos fiir Markenverletzungen seiner
Ehefrau, die diese tiber dessen Konto begeht, wenn
er die Zugangsdaten nicht ausreichend schiitzt (BGH
GRUR 2009, 597 - Halzband).

5.3 Der Storer

Unter Umstidnden haftet auch als sog. ,,Storer*, wer
an einer Rechtsverletzung eines anderen blof teil-
genommen hat und zumutbare Priifpflichten verletzt
hat. Diese ,,Storerhaftung® hat aber durch die Urteile
des BGH zur Téterhaftung wegen Verletzung von
Verkehrspflichten (s.0.) praktisch an Bedeutung

verloren.

Bsp.: Als Storer haftet in der Regel nach der Recht-
sprechung auch der Geschidftsfiihrer einer GmbH

personlich.

Anders als der Verletzer von Verkehrspflichten haftet

der Stdrer aber nur auf Unterlassung!

5.4 Haftung fiir fremde Handlungen
Eine Haftung ist auch fiir fremde Handlungen mog-
lich. Im Wettbewerbsrecht beispielsweise haftet der
Betriebsinhaber auch fiir Handlungen seiner Mitar-
beiter und Beauftragten. ,,Beauftragter” kann sein,
wer dem Betrieb nutzt und auf den der Betriebsinha-
ber Einfluss ausiiben kann (BGH GRUR 2005, 864
- Meifiner Dekor II).

6 Form einer Abmahnung

Eine Abmahnung braucht keine besondere Form.
Sie kann schriftlich, per Telefax, Email oder auch
miindlich, etwa telefonisch, ausgesprochen werden.
Eine miindliche Abmahnung ist, vor allem auch
was den notwendigen Inhalt betrifft, meist kaum zu
beweisen. Daher wird praktisch fast ausschlieBlich

schriftlich abgemahnt.


http://www.prs-law.de

7 Aufbau einer Abmahnung

Eine Abmahnung hat typischerweise den folgenden
Aufbau:

7.1 Sachverhaltsdarstellung

In der Sachverhaltsdarstellung muss die vorgewor-
fene Rechtsverletzung genau beschrieben werden.
Wem also beispielsweise ein Verstof3 gegen das
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWGQG)
vorgeworfen wird, dem muss genau beschrieben
werden, durch welche Handlung er gegen das UWG
verstoB3en hat.

7.2 Rechtliche Wiirdigung

Eine rechtliche Wiirdigung des Sachverhalts ist
tiblich aber kein notwendiger Bestandteil einer
Abmahnung. Ublich ist es, etwa den Sachverhalt
als Markenrechtsverletzung oder Verstof3 gegen das
Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht zu beschrei-
ben. Gewohnlich werden auch die entsprechenden
Paragrafen zitiert, aus denen sich die jeweiligen
Anspriiche gegen den Abgemahnten (Unterlassung,
Auskunft, Schadensersatz, evtl. ungerechtfertigte
Bereicherung oder Vernichtung, Gebiihrenerstattung)
ergeben (z.B. §§ 14, 15 MarkenG, 3 ff., 12 Abs. 1 S.
2 UWG, 242 BGB, 97 Abs. 1 S. 1 UrhG).

7.3 Fristsetzung

Die Fristen bis zum Eingang der strafbewehrten
Unterlassungs- und Verpflichtungserklarung wer-
den tiblicherweise knapp bemessen. Damit soll zum
einen Druck auf den Verletzer ausgeiibt werden.

Zum anderen muss besonders im Wettbewerbsrecht

die ,,Dringlichkeit* fiir den Erlass einer einstwei-
ligen Verfiigung im Auge behalten werden: Wer nach
Kenntnis einer Rechtsverletzung mehr als vier Wo-
chen abwartet, bis er eine einstweilige Verfiigung be-
antragt, dem droht allein deshalb die Zuriickweisung
des Verfligungsantrags. Diese Dringlichkeitsfrist
variiert zwischen den Oberlandesgerichtsbezirken.
Grob gesagt gibt es ein Nord-Siid-Gefille: Ober-
landesgerichte im Siiden halten u.U. ein ldngeres
Warten als vier Wochen schon fiir dringlichkeits-
schédlich. Beim Hanseatischen Oberlandesgericht in
Hamburg schaden hingegen u.U. auch drei Monate
nicht.

Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht werden
iiblicherweise fiinf bis sieben Tage gewéhrt. Bei
Markenrechtsverletzungen sind sieben Tage bis zwei
Wochen {iiblich. Eine zu kurz bemessene Frist ist fiir
den Abmahner an sich ungeféhrlich. Denn eine zu
kurz bemessene Frist setzt eine angemessene Frist
in Lauf. Wer allerdings nach einer zu kurz bemes-
senen Frist schon gerichtliche Maflnahmen bean-
tragt, dem droht der Verlust des Prozesses, wenn

der Abgemahnte sich nach Ablauf der zu kurzen,
aber innerhalb einer angemessenen Frist unterwirft.
Was angemessen ist bestimmen die ,,Umstinde des
Einzelfalls“. Sieben Tage sind im Wettbewerbs-
recht und Markenrecht meistens nicht zu wenig. Im
Geschmacksmusterrecht diirften oft zwei Wochen
angemessen sein. Im Patentrecht werden auch Fri-
sten bis zu vier Wochen gewéhrt. Hier braucht der
Abgemahnte oft ldnger, um den Vorwurf der Rechts-

verletzung zu priifen.
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7.4 Die Anlage: Vorformulierte Unter-

lassungs- und verpflichtungserklirung
Ublicherweise enthélt eine Abmahnung als Anlage
eine vorformulierte strafbewehrte Unterlassungs-
und Verpflichtungserklarung. Das muss aber nicht
so sein. Der Abmahner kann den Adressaten genau
so gut auffordern, von sich aus eine strafbewehrte
Unterlassungsverpflichtungserkldrung zu formu-
lieren. Das kommt praktisch aber kaum vor. Denn
der Abmahner wird den strategischen Vorteil einer
selbstformulierten Erkldrung nutzen.

Das Beispiel einer Unterlassungs- und Verpflich-
tungserklarung im Wettbewerbsrecht in einem
einfachen Fall ist in der Anlage dargestellt. Die
Farben in der Gliederung entsprechen dem jewei-
ligen Bereich der Musterunterlassungserklarung in
der Anlage.

An der vorformulierten Unterlassungserklérung
erkennt der erfahrene Praktiker, ob der gegnerische
Rechtsanwalt sein Handwerk versteht und ob er
sorgfiltig gearbeitet hat. In der vorformulierten Un-
terlassungserklarung - in der Regel ist dies die erste
vorformulierte Verpflichtung der Unterlassungs- und
verpflichtungserklarung - muss der Abmahnende die
Verletzungshandlung so beschreiben, dass sie einem
Unterlassungsantrag in einem Prozess entspricht.
Wihrend die ,, Verletzungshandlung® also die Sach-
verhaltsdarstellung im Anschreiben der Abmahnung
ist, handelt es sich bei der ,, Verletzungsform* um
dasjenge, was der Abmahner in Zukunft unterlassen

haben mochte.

7.4.1 Unterlassungsverpflichtung: Die in
die Verletzungsform gegossene Verlet-

zungshandlung

Die Unterlassungsverpflichtung ist in aller Regel die
erste vorformulierte Verpflichtung der Anlage. Es

ist die in die konkrete Verletzungsform gegossene
Verletzungshandlung. Hier muss der Abmahner
genau beschreiben, welche Handlung er kiinftig vom
Abgemahnten unterlassen haben mochte. Um sich
nicht der Gefahr einer negativen Feststellungskla-
ge auszusetzen, muss er auflerdem sein Verbot auf
solche kiinftigen Handlungen beschrénken, die nach
dem Gesetz auch verboten sind.

Der Unterlassungsanspruch ist fiir den Abmahner der
wichtigste und wegen des hohen Gegenstandswert
mit Abstand der teuerste Anspruch. Er setzt kein
Verschulden voraus. Ob der Abgemahnte die Rechts-
verletzung kannte oder hétte kennen miissen, spielt
daher keine Rolle!

Oft ist die Verletzungsform in der Abmahnung zu
weit gefasst. Viele Abmahner mochten damit einen
viel weiteren Unterlassungsanspruch durch Vertrag
erhalten, als ithnen durch Gesetz zustehen wiirde.
Der Zweck: Der Abmahnende soll kiinftig auch fiir
solche Handlungen eine Vertragsstrafe bezahlen, die
nach dem Gesetz gar nicht verboten wéren.

Bsp.: Wer iiber Peer-to-Peer-Tauschborsen ohne
Lizenz beispielsweise mp3-Dateien anbietet, von
dem wird hdufig verlangt, es kiinftig zu unterlassen,
alle Musikstiicke des Abmahnenden anzubieten.
Ebenso oft soll derjenige, der unerlaubt geschiitzte

Muster oder Designs anbietet, es kiinftig unter-


http://www.prs-law.de

lassen, alle Muster des Abmahnenden anzubieten.
Derart weit muss sich der Abgemahnte aber nicht
unterwerfen. Denn weder hat er im - ersten Fall -
alle Musikstiicke des Abmahnenden zum Download,
noch - im zweiten Fall - alle geschiitzten Muster des
Abmahnenden angeboten. Er muss sich nur zur Un-
terlassung derjenigen Handlungen verpflichten, die
er tatsdchlich auch rechtswidrig vorgenommen hat.
Dass eine abgegeben Unterlassungserkldrung nach
der Kernbereichsrechtsprechung in der Regel auch
alle gleichartigen Handlungen umfasst (siehe unter
> [5. Verstof3 gegen die Unterlassungserkldarung),
dndert daran nichts.

Unterwirft sich der Abgemahnte unter solch eine
weit gefasste Verletzungsform, so ist grundsétzlich
ein wirksamer Unterlassungsvertrag zu Stande ge-
kommen. Die Verletzungsform so einzugrenzen, dass
sie der vom Gesetz verbotenen Verletzungshandlung
entspricht, ist daher die wichtigste Aufgabe des
Abgemahnten.

Viele vorformulierte Unterlassungserklarungen ent-
halten eine allgemeine Umschreibung einer gesetz-
lich verbotenen Handlung mit einer anschliefenden
Konkretisierung durch einen ,,Insbesondere“-Teil.
Darin wird dann die Verletzungshandlung beschrie-
ben. Solche Formulierungen sind in aller Regel

vor dem ,,Insbesondere‘*-Teil zu unbestimmt. Die
Streichung des ,,Insbesondere‘-Zusatzes wére eine
teilweise Klageriicknahme (OLG Miinchen BeckRS
2009, 23375).

Im Wettbewerbsrecht/Lauterkeitsrecht werden gerne
Gesetzesverstofle abgemahnt. Dabei wird nicht selten
tibersehen, dass langst nicht jeder Gesetzesversto3

wettbewerbswidrig ist. Im Wettbewerbsrecht ist nur
der Versto3 gegen sog. ,,wettbewerbsbezogene*
Gesetze auch wettbewerbswidrig. Das sind solche
Gesetze, die zumindest sekundér auch dem Schutz

des Wettbewerbs dienen.

Bsp.: Wettbewerbsbezogene Gesetze sind z.B. das
Rettungsgesetz NRW - RettG NRW (BGH GRUR
2009, 881 - Uberregionaler Krankentransport); §
34 1V Gewerbeordnung (GewO) (BGH GRUR 2009,
886 - Die clevere Alternative), das Rechtsdienstlei-
stungsgesetz (RDG); § 4 Gliicksspielstaatsvertrag
(GliiStV) (OLG Frankfurt am Main, BeckRS 2009,
15502 - Gliicksspiele im Internet); ebenso die ,, Ver-
ordnung iiber didtetische Lebensmittel  (DidtV) oder
Normen des ,, Lebensmittel-, Bedarfsgegenstdnde-
und Futtermittelgesetzbuchs “ (LFBG).

Im Domainrecht werden gerne sog. ,,Schlechthin-
Verbote verlangt. Hierauf besteht in aller Regel kein
Anspruch. Oft wird beispielsweise behauptet, eine
Domain wiirde eine Marke verletzen und deswegen
miisse in die Loschung der Domain eingewilligt
werden. Dabei wird oft iibersehen, dass zu einer
Markenrechtsverletzung auch die sog. ,,marken-
mafBige Benutzung* hinzukommen muss. Wird die
geforderte Einwilligung in eine Loschung einer Do-
main mit einer Markenrechtsverletzung begriindet,
so ist dies nur gerechtfertigt, wenn die Domain mit
keinem denkbaren Inhalt verwendet werden darf. Ein
Verbot ist in aller Regel nur fiir bestimmte marken-
rechtsverletzende Inhalte der konnektierten Website
gerechtfertigt. Ob das der Fall ist, richtet sich da-
nach, welche Produkte die Marke beansprucht, also
konkret fiir welche Waren und Dienstleistungen die
Marke eingetragen ist.
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Bsp.: Wenn eine Marke beispielsweise fiir Textili-
en eingetragen ist, kann aus der Marke grds. nicht
gegen eine gleichlautende Domain vorgegangen

werden, unter der Immobilien angeboten werden.

Gerne wird auch einfach der Gesetzestext wiederge-
geben. Das ist nur in Ausnahmefallen zuldssig, nam-
lich nur dann, wenn sich der Unterlassungsanspruch
sonst gar nicht formulieren lieBe, sog. ,,gesetzeswie-

derholender Unterlassungsantrag®.

In den meisten Fallen enthalt die vorformulierte
Unterlassungsverpflichtungserkldrung ein umfas-
senderes Verbot, als das Gesetz dem Abmahner
gewihren wiirde. Der Zweck der Ubung liegt auf
der Hand: Gibt der Abgemahnte die vorformulierte
Erklarung ab, ist ein Unterlassungsvertrag geschlos-
sen. Fiir einen kiinftigen Versto3 des Abgemahnten
kommt es dann nur noch darauf an, ob der Verstof3
eine Handlung betriftt, zu deren Unterlassung der
Abgemahnte sich verpflichtet hat. Ob diese Hand-

lung rechtswidrig ist, spielt dann keine Rolle mehr.

Besonders gerne unterschitzt wird vom Abge-
mahnten dabei der Umfang seiner Unterlassungsver-
pflichtung: Die Rechtsprechung dehnt seine Unter-
lassungsverpflichtung immer iiber den konkreten
Fall hinaus auf ,,im Kern‘ vergleichbare Handlungen

aus.

Einmal abgegeben werden Unterlassungsverpflich-
tungen vom Abgemahnten gerne auch verdrangt oder
vergessen. Nicht aber vom Abmahner. Neuerlicher
VerstoB3e erst Jahre nach Abgabe der Unterlassungs-
verpflichtungserklarung sind in der Praxis recht
héufig. Der im Internet hdufig zu lesende Satz, eine

Unterlassungserklarung sei ,,30 Jahre wirksam* ist
aber schlicht falsch: Ein einmal abgegebenes Unter-
lassungsversprechen halt theoretisch ewig. Es kann
im Fall einer Geschifts- oder Firmenfortfiihrung so-
gar den Erwerber des Unternehmens als Rechtsnach-
folger binden (OLG Hamm NJW-RR 1995, 608).

Richtig an der immer wieder zitierten 30-Jahrefrist
ist nur, dass wer bereits vor Gericht einen Un-
terlassungstitel (ein Urteil oder einen gerichtlich
protokollierten Vergleich) erstritten hat, hieraus 30
Jahre vollstrecken kann. Dies hat aber mit der Un-
terlassungserkldrung nichts zu tun. Denn in diesen
Fallen hat aber der Abgemahnte auf die Abmahnung
entweder nicht reagiert und es kam deswegen zum
Prozess. Oder der Abgemahnte hat erneut gegen die
Unterlassungsverpflichtung verstofen und die da-
durch entstandene Wiederholungsgefahr nicht durch
Abgabe einer erneuten und mit hoherer Vertragsstra-
fe versehener Unterlassungserklarung ausgerdumt.
Hierzu néheres unter >,,Verstofe gegen die Unterlas-
sungsverpflichtung®.

TIPP: Wer eine Unterlassungsverpflichtungser-
klirung unterschrieben hat, sollte umgehend da-
fiir sorgen, dass die rechtsverletzende Handlung
sofort unterlassen und eingestellt wird. Wird z.B.
eine irrefiihrende Werbeaussage auf einer Web-
site beanstandet, sollte sie nicht nur diese, son-
dern unbedingt auch alle dhnlichen Aussagen auf
der betreffenden Website entfernt werden (zur
Kernbereichsrechtsprechung siehe unter > 15.
Verstofle gegen die Unterlassungsverpflichtung).

Unbedingt sollten auch die angestellten und
sonstige Mitarbeiter instruiert werden. Auch fiir
deren Verstofie haftet nimlich der Vertragsstrafe-
schuldner.
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7.4.2 Die Vertragsstrafeverpflichtung
Ublicherweise als zweite Verpflichtung enthilt die
vorformulierten Unterlassungs- und Verpflichtungs-
erklarung das Versprechen, im Fall eines Verstof3es
gegen die Unterlassungspflicht eine bestimmte Ver-
tragsstrafe zu bezahlen. Ohne eine solche Verpflich-
tung wird die Wiederholungsgefahr in aller Regel
nicht ausgerdumt. Wer sich also nicht zur Bezahlung
einer angemessenen Vertragsstrafe verpflichtet, muss
mit einer gerichtlichen Mafnahme - Klage oder
einstweilige Verfligung - rechnen. Etwas anderes gilt
nur bei der sog. ,,Erstbegehungsgefahr. Hier ist kein
Vertragsstrafeversprechen erforderlich. Es reicht aus,
wenn der Abgemahnte das beanstandete Verhalten

ganz einfach unterlésst.

RegelméBig findet man in der vorformulierten Ver-
tragsstrafezahlungsverpflichtung die Formulierung
»unter Verzicht auf die Einwinde des Fortsetzungs-
zusammenhangs® 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 Rechtsmissbrauch anzunehmen
sein (BGH NJW 1993, 721 - Fortsetzungszusam-
menhang).

Gewohnlich fassen die Gerichte in Vertragsstra-
feprozessen mehrere dhnliche Verstofle zu einem
oder zumindest weniger als den geltend gemachten
VerstoBen zusammen. Mit der beschriebenen For-
mulierung ist einem Gericht das Zusammenfassen
mehrerer VerstoB3e grundsitzlich verwehrt. In einem
Fall (BGH GRUR 2009, 181 - Kinderwérmekissen)
konnte der BGH eine Vielzahl von Vertragsstrafen in

Hohe von insgesamt € 53.680.000,00 nur noch aus
Billigkeitsgriinden auf € 200.000,00 reduzieren.

Als Hohe der Vertragsstrafe haben sich zwei For-
mulierungen durchgesetzt. Entweder wird ein fester
Betrag je Versto3 gefordert, z.B. wegen der Streit-
wertzustandigkeit der Landgerichte € 5.001,00.
Oder es wird eine Vertragsstrafe nach dem sog.
,,modifiziertem Hamburger Brauch* gefordert: Fiir
jeden VerstoB soll der Verletzer eine vom Glaubiger
festzusetzende angemessene Vertragsstrafe bezah-
len, deren Angemessenheit im Streitfall von dem
zustiandigen Gericht zu iiberpriifen ist. Die Hohe der
Vertragsstrafe darf allerdings nicht vom Gericht fest-
gesetzt werden. Das Gericht darf lediglich eine vom
Glaubiger festgesetzte Vertragsstrafe tiberpriifen
(BGH GRUR 1978, 192 - Hamburger Brauch).

ACHTUNG: Wer eine Vertragsstrafe nach (mo-
difiziertem) Hamburger Brauch verspricht, muss
sich im Klaren sein, dass die Vertragsstrafe bei
jedem neuen Verstofl ansteigt!

7.4.3 Auskunft, Rechnungslegung

a. Auskunft als Schadensersatzvorbereitung

Die dritte vorformulierte Verpflichtung betriftt
typischerweise die Auskunft des Verletzers. Dieser
Auskunftsanspruch dient der Vorbereitung des Scha-
densersatzanspruchs. Ublicherweise berechnet der
Verletzte eines Immaterialgiiterrechts (Markenrecht,
Kennzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmuster-
recht, Geschmacksmusterrecht, Urheberrecht) seinen
Schaden nach der Lizenzanalogie oder nach dem
Verletzergewinn. Hierfiir braucht er die Angaben des
Verletzers. Der Abmahner muss hier angeben, fiir
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welche Handlung und welchen Zeitraum er Auskunft
verlangt. Wenn er zusétzlich auch Rechnungslegung
verlangt, muss er angeben, welche Rechnungen vor-
gelegt werden sollen.

Wenn der Verletzte nur seinen eigenen konkreten
Schaden ersetzt verlangt, muss keine Auskunft gege-
ben werden. Denn diesen Schaden kann der Verletzte

ja selbst beziffern.

Erst wenn der Abgemahnte die Auskunft iiber den
Umfang der Rechtsverletzung gegeben hat, kann er
seinen Schaden berechnen. Wie der Schadensersatz-
anspruch besteht der Auskunftsanspruch grundsatz-
lich nur bei einer schuldhaften Rechtsverletzung des
Abgemahnten.

b. Wie detailliert muss Auskunft gegeben werden?
Grundsétzlich muss der Verletzer iiber alle bean-
standeten Rechtsverletzungen Auskunft geben. Eine
zeitliche Begrenzung ab der ersten nachgewiesenen
Verletzungshandlung gibt es seit der Entscheidung
,,BGH GRUR 2007, 877 - Windsor Estate* nicht
mehr (zuletzt BGH GRUR 2009, 852 - Elektro-
nischer Zolltarif). Der Abgemahnte muss auch
grundsétzlich seine Vorlieferanten und seine gewerb-
lichen 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 vorarbeiten. Oft erhoht
auch die anschlieBende Abmahnung weiterer Glieder
der Lieferantenkette die aulergerichtliche Eini-

gungsbereitschaft.

Der Abgemahnte muss grundsitzlich auch Rech-
nungen und sonstige iibliche Unterlagen vorlegen
iber seine Einnahmen und Ausgaben, die die rechts-

verletzenden 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 Vertriebs-
unternehmen muss - anders als der Hersteller eines
Plagiats - in aller Regel beispielsweise keine Anga-
ben zu den Herstellungskosten machen.

TIPP: Um zu vermeiden, dass der Abgemahnte
dem Abmahner, der zugleich sein Konkurent ist,
seine Kunden offenbaren muss, kann der Abge-
mahnte einen sog. ,,Wirtschaftspriifervorbehalt“
beanspruchen.

c. Was passiert bei falscher Auskunft'?

Kann der Verletzte nachweisen, dass der Verletzter
falsch Auskunft gegeben hat, kann er den Verletzer
zwingen lassen, erneut Auskunft zu geben und die
Richtigkeit seiner Auskunft nun an Eides Statt zu
versichern. Eine erneute Falschauskunft wire dann

strafbar.

7.4.4 Schadensersatzfeststellung
Gewdohnlich als néchste vorformulierte Klausel wird
die Verpflichtung zum Schadensersatz verlangt. Im
Unterschied zum verschuldensabhéngigen Unterlas-
sungsanspruch ist dieser Anspruch grundsétzlich von
einem Verschulden des Verletzters abhéngig. Der
Abgemahnte muss also vorsétzlich oder fahrlédssig
gehandelt haben. Kein Verschulden ist erfoderlich,
wenn der Verletzte seinen Schaden nach der sog.
,»Lizenzanalogie* berechnet. Hier kann der ndmlich
Herausgabe der veschuldensunabhéngigen unge-
rechtfertigten Bereicherung verlangen: Mehr hierzu
unten unter > Bereicherungsanspruch
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Da der Abmahner die Héhe des Schadens noch nicht
berechnen kann, weil er hierfiir die Auskunft des
Abgemahnten braucht, verlangt er hier nur die Ver-
pflichtung zum Schadensersatz dem Grunde nach.

Hat der Abgemahnte Auskunft gegeben iiber den
Umfang der Rechtsverletzung, kann der Abmahner,
der aus einem gewerblichen Schutzrecht (Marke,
sonstiges Kennzeichen, Patent, Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster), einem urheberrechtlichen Nut-
zungsrecht vorgeht, nach drei verschiedenen Metho-
den seinen Schaden berechnen: Er kann Herausgabe
des Verletzergewinns 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 Rechtsverlet-

zung an Gewinn entgangen ist.

Die in der Praxis mit Abstand haufigste Berech-
nungsmethode im Immaterialgiiterrecht (Marken-
recht, Kennzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmu-
sterrecht, Geschmacksmusterrecht, Urheberrecht)
und im wettbewerbsrechtlichen ergdnzenden Lei-
stungsschutz (,,kleines nicht eingetragenes gewerb-
liches Schutzrecht®) ist die ,,LLizenzanalogie®. Hier
wird vermutet, der Verletzer habe das verletzte Recht
lizenziert. Es wird also eine fiktive Lizenz (z.B.
Umsatzlizenz, Stiicklizenz, zeitabhéngige Lizenz) zu
Grunde gelegt und so getan, als wére der Verletzer
der Lizenzvertragspartner des Verletzten.

Diese Berechnungsmethode hat zum einen den
Vorteil, dass der Verletzte vergleichsweise wenig auf
die oft unzuverldssigen Informationen des Verlet-
zers zurlickgreifen muss. AuBlerdem erfodert dieser
Anspruch kein Verschulden des Verletzers (s.u.).
Auch der unwissentliche Verletzer haftet nach dieser

Berechnungsmethode auf Herausgabe der ersparten
Lizenzzahlungen.

7.4.5 Bereicherungsanspruch

Wenn der Verletzte seinen Schaden nach der Li-
zenzanalogie berechnet, kann er vom Verletzter
seine (fiktiven) entgangenen Lizenzzahlungen auch
nach den Grundsétzen der ungerechtfertigten Berei-
cherung verlangen. Fiir diesen Anspruch kommt es
ebenso wenig wie fiir den Unterlassungsanspruch
auf ein Verschulden an. Ungerechtfertigt bereichert
ist der Verletzer um die ersparten Lizenzgebiihren
(BGH GRUR 2001, 1156 - Der griine Punkt).

7.4.6 Abmahnkosten: Welche Gebiihren
miussen erstattet werden?

a. Grundsatz: Kostenerstattung

Ist die Abmahnung berechtigt, muss der Abgemahnte
die Rechtsanwaltsgebiihren bezahlen. Als iiblicher-
weise letzte Verpflichtung ist deshalb die Rechtsan-
waltskostenerstattung vorformuliert.

Tipp: Diese Verpflichtung sollte immer gestrichen
werden. Aus einfachem Grund: Wird diese Ver-
pflichtung nicht gestrichen, hat der Abgemahnte
mit dem Abmahnenden einen Vertrag iiber die
Erstattung der Rechtsanwaltsgebiihren geschlos-
sen.

Dieser vertragliche Anspruch ldsst sich leicht
einklagen: Der Abmahner muss im Prozess nur die
unterschriebene Unterlassungserkldrung mit der Ver-
pflichtung zur Gebiihrenerstattung vorlegen. Darauf,
ob die Abmahnung berechtigt war, kommt es nicht

mehr an.
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Streicht der Abgemahnte aber diese Verpflichtung,
muss der Abmahner in der Regel am Wohn- oder
Geschiftssitz des Abgemahnten die Gebiihren ein-
klagen. In diesem ,,kleinen Gebiihrenprozess® muss
der Abmahner nun vortragen und beweisen, dass die
Abmahnung berechtigt war. Angesichts des im Ver-
gleich zum urspriinglichen Gegenstandswert ausge-
sprochen geringen Streitwerts (gestritten wird ja nur
noch um die Rechtsanwaltsgebiihren, nicht mehr um
den urspriinglich hohen Unterlassungsgegenstand)
werden sich die meisten Rechtsanwilte auf eine Ver-
handlung der Gebiihren einlassen. Denn wirtschaft-
lich verniinftig lassen sich derartige Prozesse fiir den

Abmahnenden in aller Regel nicht fiihren.

Bei der sog. Erstbegehungsgefahr miissen unter
Umsténden keine Abmahngebiihren erstattet wer-
den. Im Gegensatz zur Wiederholungsgefahr, die
durch eine bereits begangene Rechtsverletzung
widerleglich vermutet wird, steht bei der Erstbege-
hungsgefahr eine Rechtsverletzung erst noch bevor.
Der Abmahner macht hier einen sog. ,,vorbeugenden
Unterlassungsanspruch® geltend. Ob hierfiir Ab-
mahnkosten erstattet werden miissen, beurteilen die
Gerichte von Fall zu Fall unterschiedlich. Jedenfalls
wer nicht als Téter, sondern als Storer auf Unter-
lassung in Anspruch genommen wird, muss fiir die
Erstabmahnung keine Abmahnkosten erstatten (OLG
HH ZUM-RD 2009, 317 - Mettenden).

Der Abmahnende kann grundsétzlich auch dann
Erstattung von Anwaltsgebiihren verlangen, wenn er
eine eigene Rechtsabteilung hat (BGH NJW 2008,
2651 - Abmahnkostenersatz).

Wer selbst abmahnt, also keinen Rechtsanwalt
einschaltet, kann grundsatzlich keine Rechtsanwalt-

gebiihren erstattet verlangen. Das gilt auch fiir eine
Rechtsanwalt, der eine eigene Rechtsverletzung
abmahnt, beispielsweise einen Wettbewerbsverstof3
wegen VerstoBBes gegen das Rechtsdienstleistungsge-
setz.

b. Hohe der Gebiihren

Streit gibt es immer wieder tiber die Hohe der zu er-
stattenden Gebiihren. Hier spieclen mehrere Faktoren
eine Rolle: Der Gegenstandswert, der angesetzte
Gebiihrensatz, die berechnete Umsatzsteuer und
die Mitwirkung eines Patentanwalts.

Der wichtigste Faktor fiir die Berechnung der
Rechtsanwaltsgebiihrenhdhe ist der Gegenstands-
wert. Er berechnet sich nach dem ,,Interesse* des
Abmahnenden an der zu unterlassenden Handlung.
Die Gegenstandswerte im Folgenden betreffen nur
den (teuersten) Unterlassungsantrag. Die giinstigeren
Folgeanspriiche werden nur mit einem Bruchteil des
Unterlassungsantrags angesetzt. Die Abmahnkosten
wiederum erhohen den Gegenstandswert gar nicht.

Im Wettbewerbsrecht sind Gegenstandswerte von
€ 25.000,00 die Regel. Geringere Gegenstands-
werte wird man nur bei lokalen Wettbewerbern mit
kleinem Geschéft ansetzen. GroBere Gegenstands-
werte als € 500.000,00 wird man bei grofen Unter-

nehmen mit internationalen Abnehmern annehmen.

Im Markenrecht und sonstigen Kennzeichenrecht
kommen Gegenstandswerte unter € 50.000,00 selten
vor. Hier sind unter Umstidnden bei groflen Unter-
nehmen auch Gegenstandswerte iiber € 1.000.000,00
angemessen. Ahnliches gilt fiir das Geschmacksmu-

sterrecht.
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Im Patentrecht sind Gegenstandswerte unter €
250.000,00 die Ausnahme.

Die Gegenstandswerte im Urheberrecht schwanken
stark. Fiir die Verwendung eines Stadtplanaus-
schnitts werden von den Gerichten bisweilen €
10.000,00 angesetzt. Fiir einfache Félle kann der
Abmahner im nichtgeschéftlichen Bereich aber nur
€ 100,00 Abmahnkosten erstattet verlangen. Wer
ein Album auf einer Peer-to-Peer-Tauschborse zum
Download anbietet, kann sich nach der Rechtspre-
chung aber nicht auf einen einfachen Fall berufen.
Hier werden auch € 10.000,00 angesetzt.

Wer unverlangt Werbeemails, ,,Spams®, oder Wer-
befaxe versendet hat, muss mit Gegenstandswerten
ab € 3.000,00 rechnen. Wenn dies ein Konkurrent
abmahnt, gelten die oben beschriebenen Gegen-

standswerte im Wettbewerbsrecht.

Der Gebiihrensatz fiir die anzusetzende Geschafts-
gebiihr betrigt 1,3 bis 1,5. Im Markenrecht halten
Gerichte aber auch hohere Gebiihrensitze bis zu 2,0
(LG Frankfurt am Main) bei umfangreichen und

schwierigen Fillen fiir angemessen.

Umsatzsteuer ist nur zu erstatten, wenn der Ab-
mahnende nicht zu Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Findet sich auf seinen Geschéftspapieren oder seiner
Website beispielsweise eine Umsatzsteueridentifi-
kationsnummer (z.B. DE 212 109 457), so ist der
Abmahner zum Vorsteuerabzug berechtigt und die

Umsatzsteuer muss nicht erstattet werden.

In Marken- und Patentangelegenheiten sind in aller
Regel auch die Kosten eines mitwirkenden Patent-
anwalts zu erstatten. Das gilt auch dann, wenn der
Abmahnenden nicht nachweist, dass die Mitwirkung
des Patentanwalts notwendig war (OLG HH GRUR-
RR 2008, 370).

Rechtsschutzversicherungen gewéhren in aller Re-
gel fiir Streitigkeiten im gewerblichen Rechtsschutz
und Urheberrecht keine Deckung. Weil diese Verfah-
ren sehr teuer sind, sind diese Rechtsgebiete in den
Versicherungsbedingungen der allermeisten Versi-

cherungen vom Versicherungsschutz ausgenommen.

6.5 Vollmacht

Grundsitzlich sollte der Abmahnende eine Origi-
nalvollmacht beigefiigen. Die Rechtsfolgen fiir den
Fall, dass er dies nicht tut, werden von den Ge-
richten unterschiedlich beurteilt. Einige (wenige)
Gerichte gestatten in diesem Fall, dass der Abge-
mahnte die Abmahnung zuriickweist. Die meisten
Gerichte teilen diese Ansicht nicht. Tatséchlich gibt
es aber immer wieder Fille, in denen Rechtsanwilte
ohne tatsdchliche Legitimation sozusagen auf eigene
Faust abmahnen.

TIPP: bei berechtigten Zweifeln an der Bevoll-
méichtigung des abmahnenden Rechtsanwalts
sollte bei berechtigter Abmahnung auf die Ab-
mahnung erwidert werden, dass man sich unter-
werfen werde, sobald eine Vollmacht vorgelegt
werde.
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8 Berechtigungsanfrage/
Schutzrechtshinweis

Keine Abmahnung ist die sog. ,,Berechtigungsanfra-
ge* oder der ,,Schutzrechtshinweis®: Hier zeigt der
Absender dem Adressaten an, dass er ein eigenes
Recht, etwa ein Patent oder ein Geschmacksmuster
hat und fordert ihn vorsichtig auf, ihm iiber be-
stimmte moglicherweise rechtsverletzende Tatsachen
aufzukldren. Die Berechtigungsanfrage ist praktisch
relevant, im Patentrecht, wenn sich etwa der Paten-
tinhaber seiner Rechtsposition noch nicht sicher ist.
Auch fiir die Inhaber (noch) nicht gepriifter oder
nicht registrierter Rechte spielt sie eine Rolle. Zu er-
steren gehort der Patentanmelder, der den Priifungs-
antrag noch nicht gestellt hat, der Inhaber eines

Gebrauchsmusters oder eines Geschmacksmusters.

Die Berechtigungsanfrage ist unverbindlicher als die
Abmahnung. Sie enthilt keine unbedingte Unterlas-
sungsaufforderung mit beigefiigter vorformulierter
Unterlassungsverpflichtungserklarung. Im Gegenzug
muss der Absender aber dann, wenn der Adressat
tatsdchlich keine seiner Rechte verletzt, auch weder
Gegenabmahnung, negative Feststellungsklage

oder Schadensersatz wegen Eingriffs in den einge-
richteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb fiirchten.
Néheres zu den Moglichkeiten bei einer unberech-
tigten Abmahnung unten unter > 13. Strategien bei

unberechtigter Abmahnung

9 Rechtsmissbrauch - nur
schwer zu beweisen

Dass abgemahnt wird, um vorwiegend an den
Rechtsanwaltsgebiihren zu verdienen - unter Um-
stinden mit einer Gebiihrenteilungsvereinbarung
zwischen Abmahner und dem von ihm beauftrag-
ten Rechtsanwalt, kommt immer wieder vor. Eine
solche Abmahnung ist rechtsmissbrauchlich. Ebenso
missbrauchlich ist eine Abmahnung in der iiberwie-
genden Absicht, den Abgemahnten zu schidigen

Wer rechtsmissbrauchlich abmahnt, hat nicht nur
keinen Anspruch auf die Erstattung der Abmahn-
gebiihren. Eine rechtsmissbrauchliche Abmahnung
fiihrt auch dazu, dass eine anschlieBende Klage
unzuldssig ist (BGH GRUR 2002, 357 - Missbréauch-
liche Mehrfachabmahnung). Selbst wenn die Ab-
mahnung also berechtigt wire, verliert der Abmah-
ner den anschlieBenden Prozess alleine deswegen,
wenn ihm nachgewiesen wird, dass er iiberwiegend
aus Gebiihreninteressen abgemahnt hat.

Ein Rechtsmissbrauch ist fiir den Abgemahnten aber
in aller Regel kaum oder gar nicht zu beweisen.
Denn iiber eine Gebiihrenteilung zwischen Anwalt
und Mandant wird er nichts wissen. Es gibt aller-
dings Indizien:

- Missbrauchliche Mehrfachverfolgung: Hier
gehen entweder mehrere Verletzte, vertreten
von dem selben Rechtsanwalt, konzertiert gegen
einen Verletzer vor (wie in BGH GRUR 2002,
357 - Missbrauchliche Mehrfachabmahnung)

oder ein Verletzter geht gegen mehrere Verletzer
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unabhingig voneinander vor und fordert von
jedem jeweils die vollen Gebiihren, obwohl er
diese gebiihrensparend als Streitgenossenschaft
hétte in Anspruch nehmen koénnen (BGH GRUR
2006, 243 - MEGA SALE).

- Missverhéltnis zwischen Umfang des Ge-
schiftsbetriebs und Anzahl der Abmahnungen
(OLG Hamm BeckRS 2009, 19341). Ein kleiner
Shopbetreiber, der umfangreich geringfiigige
Wettbewerbsverstofie abmahnt, diirfte rechts-

missbrauchlich handeln.

- Systematisches Geltendmachen eines pauscha-
len Schadensersatzes (OLG Hamm BeckRS
2009, 19341)

- Systematisches Verklagen an entfernten
Gerichtsstdnden (OLG Hamm BeckRS 2009,
19341)

- Vielzahl von Abmahnungen: Einige Gerichte
nehmen inzwischen schon allein deswegen einen
Rechtsmissbrauch an, weil der Abmahner viele
Abmahnungen versendet hat (LG Braunschweig
GRUR-RR 2008, 214; LG Miinchen I (Zivil-
kammer, anderer Ansicht sind die Kammern fir
Handelssachen des LG Miinchen ) GRUR-RR
2006, 416)

10 Abgabe der strafbewehrten
Unterlassungserklarung - die
Folgen

10.1 Unveranderte Abgabe

Wenn die strafbewehrte Unterlassungserkldrung
unverdndert abgegeben wird, entfillt die durch den
RechtsverstoB vermutete Wiederholungsgefahr. Es
wird ein Unterlassungsvertrag geschlossen durch
Riicksendung der unveridnderten vorformulierten
Unterlassungserkldrung. Eine Annahmeerklarung

des Abmahnenden ist nicht erforderlich.

10.2 Abinderung der Unterlassungser-
klirung

Die Abdnderung der Unterlassungserklarung ist
immer zu empfehlen: Eine abgednderte Unterlas-
sungserklarung muss der Abmahnende ausdriick-
lich annehmen. Manche Rechtsanwélte vergessen
dies. Fehlt die Annahmeerklarung, geht zwar die
Wiederholungsgefahr unter. Es kommt aber kein
Unterlassungsvertrag zu Stande. Die Folge: Der
Abmahnende wiirde eine Unterlassungsklage wegen
Wegtalls der Wiederholungsgefahr verlieren. Bei
einem erneuten Verstof kann er aber keine Vertrags-

strafe fordern.

Eine Ausnahme gilt fiir die sog. ,,aufgedréngte Dritt-
unterwerfung*: Hier gibt der Abgemahnte die Unter-
lassungserklarung nicht gegeniiber dem Abmahner
ab, sondern gegeniiber einem Dritten, etwa einem
Wettbewerbsverband. Hier muss der Empfanger der
unverlangten Unterlassungserklarung diese aus-

driicklich annehmen, damit die Wiederholungsgefahr
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beseitigt wird (OLG Frankfurt am Main BeckRS
2008 23175).

Als Abénderung gilt beispielsweise die Herabsetzung
einer zu hohen Vertragsstrafe auf ein angemessenes
Mal oder die Beschriankung der Verletzungsform
auf die tatséchlich begangene Verletzungshandlung.
Angemessen ist in aller Regel eine Vertragsstrafe
von € 5.001,00. Dieser Betrag wird deswegen gerne
genommen, weil ab € 5.000,00 auf jeden Fall die
Landgerichte zusténdig sind, die Vertragsstrafestrei-
tigkeiten oft kompetenter entscheiden kénnen, als die
Amtsgerichte.

10.3 Kaum bekannt: Die Drittwirkung
Eine einmal abgegebene Unterlassungserkldrung
beseitigt die Wiederholungsgefahr fiir die konkrete
Rechtsverletzung auch gegeniiber anderen Unter-
lassungsgldubigern. Wer fiir eine Rechtsverletzung
abgemahnt wurde und verschweigt, dass er wegen
der selben Rechtsverletzung bereits eine Unterlas-
sungserklarung gegeniiber einem Dritten abgegeben
hat, macht sich allerdings schadensersatzpflichtig.

11 ,,Dauer* der Unterlas-
sungserklirung und Beendi-
gung des Unterlassungsver-
trags

Oft ist im Internet zu lesen, die Unterlassungserkla-
rung ,,gelte” 30 Jahre lang. Das ist falsch.

Mit Abgabe einer unverdnderten Unterlassungser-
klarung oder durch Annahme einer abgednderten
Unterlassungsverpflichtungserklarung durch den
Abmahner entsteht zwischen Abmahner und Abge-
mahnten ein Unterlassungsvertrag. Dieser bindet den
Abgemahnten so lange, bis der Unterlassungsvertrag
beendet oder er wegen verdnderter Umstéinde gekiin-

digt wird.

Richtig ist allerdings, dass aus einem Unterlas-
sungstitel 30 Jahre vollstreckt werden kann. Dass
setzt aber voraus, dass der Abmahner bereits einen
Prozess gefiihrt und durch Urteil oder gerichtlichen
Vergleich erfolgreich beendet hat.
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12 Beendigung des Unterlas-
sungsvertrags - schwierig!

Eine Beendigung eines Unterlassungsvertrags, etwa
durch Kiindigung, ist nur in seltenen Ausnahmefal-
len moglich. In Frage kommen praktisch nur zwei
Fille: Eine Anderung der Rechtslage oder eine
Anfechtung des Unterwerfungsvertrags. Andert sich
die Rechtslage, kommt eine Kiindigung des Unter-
lassungsvertrags wegen Storung der Geschiftsgrund-

lage in Frage. Die Félle sind praktisch selten.

Aussichtsreicher ist manchmal eine Anfechtung
wegen arglistiger Tauschung. Hat ndmlich der Ab-
mahnende tiber die Rechtslage oder den Sachverhalt
getduscht, kann er unter Umstdnden seine Willenser-

klarung anfechten.

13 Strategien bei unberech-
tigter Abmahnung

13.1 Ignorieren der Abmahnung

Eine Abmahnung zu ignorieren und es auf eine
Klage oder eine einstweilige Verfligung ankommen
lassen ist nicht immer der schlechteste Weg. Be-
sonders in sehr wettbewerbsintensiven Branchen
geschieht es regelmiBig, dass der Abmahner den Ab-
gemahnten, der sich unterworfen hat, anschlieBend
mit sténdigen Vertragsstrafeklagen schropft und den
Kernbereich des Unterlassungsversprechens (siche
hierzu unten > VerstoB3e gegen die Unterlasungsver-

pflichtung) bis an seine Grenzen auslotet.

Dies ist besonders gefahrlich, wenn der Abgemahnte
eine Vertragsstrafe nach ,,modifiziertem Hamburger
Brauch* (Néheres hierzu unter > 7.4.2 Die Ver-
tragsstrafeverpflichtung ,,modifizierter Hamburger
Brauch®) versprochen hat. Dann steigt die Vertrags-
strafenh6he mit jedem neuen Verstol3 und kann den
Abgemahnten schnell finanziell an die Wand drii-

cken.

Besser ist es also in Fillen, in denen neuerliche
identische oder dhnliche Verletzungshandlungen
(z.B. Wettbewerbsvertofie) nicht unwahrscheinlich
sind, ein Urteil gegen sich ergehen zu lassen. Im Fall
eines neuen Verstofles muss dann der Abmahner aus
dem Urteil zwangsvollstrecken. Die Lust, das zu tun
ist ungleich niedriger als aus einem Vertragsstrafe-
versprechen vorzugehen. Denn in der Zwangsvoll-
streckung aus dem Unterlassungsurteil verhdngt das
Gericht ein Ordnungsgeld. Dieses erhilt aber nicht

der Abmahner, sondern der Staat.
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Und auch manche Rechtsanwilte wird man bei
einem VerstoB3 gegen ein Unterlassungsurteil eher
zum Jagen tragen miissen. Daran verdienen sie
nichts. Die Rechtsanwaltsgebiihren fiir eine Zwangs-
vollstreckung betragen lediglich ein Bruchteil der
Gebiihren fiir einen Vertragsstrafeprozesses. Aber
Vorsicht: Auch die durch das Gericht im Zwangs-
vollstreckungsverfahren festgesetzten Ordnungs-
gelder steigen von Verstoll zu VerstoB3 an.

13.2 Schutzschrift

Der zu Unrecht abgemahnte kann auch bei dem
voraussichtlich vom Abmahner angerufenen Gericht
eine Schutzschrift hinterlegen. Sie verhindert, dass
eine einstweilige Verfiigung ohne miindliche Ver-
handlung erlassen wird. Erldsst ndmlich das Gericht
ohne miindliche Verhandlung eine Beschlussverfii-
gung, ist der Weg des kiinftigen Verfahrens oft schon
vorgezeichnet. SchlieBlich entscheiden hiertiber

die Richter der bereits erlassenen (und trotz Wi-
derspruchs gegen die einstweilige Verfiigung wirk-
samen!) Beschlussverfiigung.

13.3 Negative Feststellungsklage

Als weitere MaBnahme kommt eine negative Fest-
stellungsklage in Betracht. Mit dieser geht der
Abgemahnte quasi zum Gegenangriff tiber. Er ldsst
damit gerichtlich (zustdndig ist das Gericht des
Abgemahnten!) feststellen, dass der von dem Ab-
mahnenden behauptete Anspruch nicht besteht. Eine
vorherige Gegenabmahnung braucht es hierfiir nicht.
Der Abgemahnte kann sofort klagen.

13.4 Gegenabmahnung

Mit einer Gegenabmahnung kann man den Abmah-
nenden auffordern, zu erkliren, dass der behauptete
Anspruch nicht besteht. Eine solche ist vor Erhe-
bung einer negativen Feststellungsklage auch nicht
notig (s.0.).

Die Kosten fiir eine Gegenabmahnung muss der
Gegner aber nur in Ausnahmefallen 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 dndert oder der
Abmahnende entgegen seiner Ankiindigung seiner
Abmahnung lidngere Zeit keine gerichtlichen Schritte
folgen lasst (BGH MMR 2004, 667 - Gegenabmah-
nung)

14 Strategien bei berechtigter
Abmahnung

Ist die Abmahnung berechtigt, sollte eine abge-
anderte Unterlassungserklarung (vgl. hierzu oben
unter > 9.b.Abénderung der Unterlassungserklé-
rung) ,,ohne Anerkennung einer Rechtspflicht aber
mit Rechtsbindungswillen abgegeben werden®. Mit
dieser Formulierung erklért der Abgemahnte, dass
er sich zwar unterwirft, aber nicht notwendigerweise
die geltend gemachten Anspriiche anerkennt. Eine
solche einschridnkende Formulierung ist grundséitz-
lich unschéadlich und ldsst die Wiederholungsgefahr
dennoch entfallen.
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15 Was geschieht bei einem
Verstol} gegen die Unterlas-
sungserklirung?

Verstoft der Abgemahnte schuldhaft gegen die
Unterlassungsverpflichtung, wird die vereinbarte
Vertragsstrafe fallig. AuBBerdem lebt die Wieder-
holungsgefahr wieder auf, die nur bei erh6htem
Vertragsstrafeversprechen wieder untergeht. Es ist
also eine neue Abmahnung mit erhéhter Vertrags-

strafeforderung moglich.

Die Vertragsstrafe wird aber nur bei Verschulden
des Vertragsstrafeschuldners (des Abgemahnten)
fallig. Der Verletzer muss also wenigstens fahrlés-
sig gehandelt haben. Fiir ein Verschulden reicht ein
Verschulden der Erfiillungsgehilfen des Vertrags-
strafeschuldners. Ob der neue Versto3 vom Vertrags-
strafeversprechen umfasst wird, ist durch Auslegung
des Unterlassungsvertrags nach allgemeinen Aus-
legungsgrundsétzen zu ermitteln, wobei besonders
die bereits erwihnte ,,Kernbereichsrechtsprechung*
zu beriicksichtigen ist: Nach der Rechtsprechung
umfasst eine einmal abgebene Unterlassungsver-
pflichtung nicht nur die urspriinglich beanstandete
Handlung. Sie geht vielmehr viel weiter. Erfasst
werden alle ,,im Kern gleichartigen Verstof3e. Das
sind all diejenigen VerstoBe, die das charakterische
der urspriinglichen Verletzungshandlung beinhalten.
Als Faustformel kann man sagen: Alle Handlungen,
die den Unwert der urspriinglichen Handlung umfas-
sen, gehoren zum ,,Kernbereich®. Das fiihrt erfah-
rungsgemil immer wieder zu unliebsamen Uberra-

schungen beim Vertragsstrafeschuldner.

16 Musterunterlassungser-
klarung im Wettbewerbsrecht
wegen ,, Anschwirzung*

Die farblichen Hervorhebungen in der folgenden
Anlage entsprichen den entsprechend farblich mar-
kierten Abschnitten im vorhergehenden Text.

Die Abmahnung betrifft eine unwahre Tatsachen-
behauptung (,,Anschwirzung®) iiber Waren eines
Wettbewerbers durch den Geschéftsfiihrer selbst.
Es wurden daher sowohl die GmbH als auch der

Geschiftsfiihrer selbst in Anspruch genommen.

Wire die AuBerung durch einen Angestellten oder
Beauftragten begangen worden, hétte man den
Geschiftsfiihrer als Téter nur in Anspruch nehmen
koénnen, wenn er wettbewerbliche Verkehrspflichten
verletzt hitte. Sonst wire er nur ,,Storer* gewesen.
In diesem Fall hétte man von dem Geschiftsfiihrer
nur eine nicht vertragsstrafebewehrte Unterlassungs-
verpflichtungserkldrung verlangen kdnnen.

Um den Vorwurf des Rechtsmissbrauchs von vorn-
herein zu vermeiden, werden im Muster die GmbH
und deren Geschéftsfiihrer gebiihrensparend als

Streitgenossen in Anspruch genommen.
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Unterlassungs- und Verpflichtungserklirung

1.Firma ... GmbH
2. Herrn Geschiftsfiihrer ...
- “Schuldner* -

verpflichten sich gegeniiber der

Firma ...

- ,,Glaubigerin‘ -

1. es voneinander unabhingig jeweils als geschiftliche Handlung zu unterlassen, gegeniiber Dritten zu
behaupten, die Glaubigerin wiirde [Unwahre Tatsachenbehauptung] wenn es geschieht wie am [Datum]
gegeniiber Herrn ... geschehen;

2. jeweils voneinander unabhangig fiir jeden Fall der zukiinftigen Zuwiderhandlung gegen die unter Ziff.
1 beschriebenen Handlung unter Ausschluss der Grundsétze des Fortsetzungszusammenhangs eine Ver-
tragsstrafe von € 10.000,00 (in Worten: zehntausend Euro) an die Glaubigerin zu bezahlen und

3. gesamtschuldnerisch gegeniiber der Glaubigerin Auskunft zu erteilen iiber den Umfang der unter Ziff.
1 beschriebenen Verletzungshandlung;

4. gesamtschuldnerisch der Glaubigerin jeden Schaden zu ersetzen, der dieser durch die unter Ziff. 1
beschriebenen Verletzungshandlung entstanden ist oder noch entstehen wird;

5. die Kosten, die durch die Inanspruchnahme der Rechtsanwélte ... entstanden sind, nach MafB3gabe

einer 1,5 -Gebiihr gemaB VV 2300 zuziiglich Auslagen aus einem Gegenstandswert von € 100.000,00 zu

tragen.

(Firma ... GmbH)

e e
(Geschéftsfiihrer)
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Jeder Fall ist anders. Die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungs- und verpflichtungserklarung will wohl

iiberlegt sein. Fragen Sie im Zweifel Ihre Rechtsanwilte.
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