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Vorwort

Dieses Ebook ist erstmals im Oktober 2009 unter
dem Titel ,Abgemahnt? Die erste-Hilfe-Taschenfibel
erschienen und wurde seitdem viele tausend Male
heruntergeladen. Behandelt werden Abmahnungen
im Wettbewerbsrecht und Abmahnungen wegen
Verletzung von Schutzrechten, also beispielsweise
Abmahnungen, in denen eine Verletzung von Marken,
Geschmacksmustern bzw. Designs behauptet wird.
Ich habe das Ebook urspriinglich geschrieben fiir
diejenigen, die eine Abmahnung erhalten haben und
einen ersten Einstieg in das Thema mit praktischen
Hilfestellungen benétigen. Das Ebook hat langst den
Rahmen einer ,ersten-Hilfe“ verlassen und beantwortet
inzwischen auch viele Detailfragen.

Mit dieser neuerlichen Aktualisierung wird ,, Abge-
mahnt? Die erste-Hilfe-Taschenfibel” an die am
2.12.2020 in Kraft getretenen Anderungen des Gesetzes
gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) angepasst.
Die durch das Gesetz zur Starkung des fairen Wett-
bewerbs eingefiihrten Anderungen betreffen Form
und Inhalt von Abmahnung und stratbewehrter Unter-
lassungserkldrung sowie Voraussetzungen und Folgen
eines Rechtsmissbrauchs. Auflerdem wird die neueste
Rechtsprechung aus den Jahren 2018 bis 2020 beriick-
sichtigt.

Der Erhalt einer Abmahnung ist immer unerfreulich.
Schnell werden dem Abmahnenden selbst unlautere
Motive unterstellt, etwa eine Missbrauchsabsicht.
Manchmal wird auch der Ernst der Lage unterschatzt.
Aussitzen lasst sich eine Abmahnung selten und die
Kosten eines verlorenen Prozesses im gewerblichen
Rechtsschutz sind hoch. Dieses Buch beantwortet die
tiir den Abgemahnten wichtigsten Fragen:

B st die Abmahnung berechtigt oder vielleicht
rechtsmissbrauchlich?

Bl Wie wehrt man sich gegen unberechtigte Ab-
mahnungen?

B Muss man die vorformulierte strafbewehrte
Unterlassungserklarung abgeben oder kann man
die strafbewehrte Unterlassungserklarung ab-
andern?

B Muss man die Rechtsanwaltsgebiihren und even-
tuell zusétzliche Patentanwaltsgebiihren bezahlen
und wenn ja, in welcher Hohe?

B Was passiert bei einem Verstof gegen die Unter-
lassungsverpflichtung?

B Und nicht zuletzt: Kann man sich von einer straf-
bewehrten Unterlassungserklarung wieder losen?

Noch eines zum Schluss: Es geht um Recht. Unter-
schiedliche Richter sprechen in unterschiedlichen
Féllen unterschiedlich Recht. Unbestimmte Rechts-
begriffe, wie z.B. ,irrefithrende geschiftliche Hand-
lung® werden unterschiedlich ausgelegt. Die Gerichte
betonen immer wieder die ,Umstédnde des Einzelfalls®
Bei der Beurteilung einer vorprozessualen Situation wie
sie eine Abmahnung schaftt, geht es immer auch um die
Einschatzung von Wahrscheinlichkeiten. Eine solche
Einschatzung zu erleichtern, ist auch Zweck dieses
Ebooks.

Frankfurt am Main im Dezember 2020

Thomas Seifried



1. Geschaftliches Handeln und
Handeln als ,,Privatperson*

Ausgangspunkt einer Abmahnung ist immer eine be-
stimmte Handlung, die als rechtsverletzend angesehen
wird. Ob diese Handlung dem geschiftlichen oder dem
privaten Bereich, d.h. als Verbraucher!, zuzuordnen
ist, spielt bei den gewerblichen Schutzrechten eine
Rolle. Marken, Unternehmenskennzeichen, Werktitel,
Geschmacksmuster, Patente und Gebrauchsmuster
bezeichnet 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
importiert oder verkauft, verletzt grundsatzlich keine
Marke und auch kein Design bzw. Geschmacksmuster.
Diese Unterscheidung zwischen privatem und gewerb-
lichem Bereich spielt gelegentlich bei Verkdufen auf
eBay-Fillen eine Rolle.

Urheberrechtsverletzungen wiederum setzen kein
Handeln im gewerblichen Bereich voraus. Die Frage,
ob eine gewerbliche Handlung oder ein Handeln im
privaten Bereich vorliegt, spielt im Urheberrecht aber
beim Haftungsumfang (Hohe der zu ersetzenden Ab-
mahnkosten) und der Strafbarkeit eine Rolle.

2. Was ist eine Abmahnung?

Als ,Abmahnung® bezeichnet man die Beanstandung
einer bestimmten Rechtsverletzung zusammen mit

der Aufforderung, diese Rechtsverletzung kiinftig zu
unterlassen. Die Rechtsverletzung — derer sich der
Abgemahnte héufig gar nicht bewusst ist — wird in der
Abmahnung beschrieben. Die Rechtsverletzung kann die
Verletzung eines Immaterialgiiterrechts (z. B. eine Marke,
oder ein Verstof§ gegen das Wettbewerbsrecht (Lauter-
keitsrecht) sein, etwa wenn irrefithrend geworben wird.

Der Abmahnung beigefiigt ist oft eine vorformulierte

strafbewehrte Unterlassungserklarung. Nach dieser soll
tiir kiinftige Verstofie gegen die Unterlassungspflicht eine

! Vgl.§ 13 BGB

Vertragsstrafe an den Abmahnenden bezahlt werden. Da-
neben fordert der Abmahnende oft auch noch Auskunft
Uber die Herkunft der angeblich rechtsverletzenden
Ware und die gewerblichen Abnehmer dieser Ware,
auflerdem Auskunft zur Vorbereitung der Schadenersatz-
forderung, eine Verpflichtung zur Schadensersatziiber-
nahme dem Grunde nach und eine Ubernahme der
Rechtsanwaltskosten. Nicht selten werden auch noch die
Vernichtung der angeblich rechtsverletzenden Produkte
und ein Nachweis hieriiber gefordert.

Von der Abmahnung zu unterscheiden ist die so-
genannte ,Berechtigungsanfrage® oder der ,,Schutz-
rechtshinweis®: Hier zeigt der Absender dem Adressaten
an, dass er ein eigenes Recht, etwa ein Gemeinschafts-
geschmacksmuster oder ein Patent innehat und fordert
ihn auf, ihn iiber bestimmte moglicherweise rechtsver-
letzende Tatsachen aufzukldren. Die Berechtigungs-
anfrage ist praktisch relevant bei ungepriiften oder
wenig gepriiften Schutzrechten. Zu ersteren gehort der
Patentanmelder der den Priifungsantrag noch nicht
gestellt hat, oder der Inhaber eines Gebrauchsmusters.
Auch die Inhaber von eingetragenen Designs oder ein-
getragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern gehoren
hierzu, weil diese Rechte von den Amtern grundsitzlich
nicht auf Thren Rechtsbestand gepriift werden. Erst
Recht ungepriift ist ein nicht eingetragenes Gemein-
schaftsgeschmacksmuster.

M LESEN SIE HIERZU: Priifungsumfang des DPMA
und des EUIPO - Was die Amter bei Anmeldungen
von Geschmacksmustern und Designs nur prifen.

Die Berechtigungsanfrage ist unverbindlicher als die
Abmahnung. Sie enthalt keine unbedingte Unter-
lassungsaufforderung und keine vorformulierter Unter-
lassungsverpflichtungserklarung. Im Gegenzug muss
der Absender aber dann, wenn der Adressat tatsachlich
keine seiner Rechte verletzt, auch weder Gegen-
abmahnung, noch negative Feststellungsklage oder
Schadensersatz wegen Eingriffs in den eingerichteten
und ausgeiibten Gewerbebetrieb fiirchten.



https://gewerblicherrechtsschutz.pro/marke-definition-arten-funktionen
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https://gewerblicherrechtsschutz.pro/designs-geschmacksmuster-anmelden#c5113
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/designs-geschmacksmuster-anmelden#c5113

3. Zweck einer Abmahnung

3.1 Allgemeiner Zweck

Eine Abmahnung dient dazu, eine rechtliche Aus-
einandersetzung iiber die Verletzung eines Schutzrechts
oder einen Verstof§ gegen das Wettbewerbsrecht ohne
gerichtliche Hilfe beizulegen. Sie ist gleichzeitig ein
Angebot zum Abschluss eines Unterlassungsvertrags.

Die von einem Abgemahnten geforderte Unterlassungs-
erklarung soll einen Streit auflergerichtlich beenden
und zwar abschliefSend.> Hierfiir muss dem Verletzten
ein klarer und eindeutiger Vertragsstrafeanspruch
gewahrt werden.? Das ist nicht der Fall, wenn durch die
abgegebene Unterlassungserklarung der Streit nur in ein
anderes Verfahren verlagert werden soll.*

3.2 Finanzieller Zweck: Sofortiges Anerkenntnis
vermeiden

Eine Abmahnung ist keine zwingende Voraussetzung
einer Klage oder eines Antrags auf Erlass einer einst-
weiligen Verfligung. Erhebt der Verletzte aber ohne vor-
herige Abmahnung Klage oder beantragt er den Erlass
einer einstweiligen Verfligung, kann der Verletzer den
Unterlassungsanspruch sofort anerkennen. In diesem
Fall muss meistens der Verletzte (Rechteinhaber oder
wettbewerbsrechtlich Betroffene) die Verfahrenskosten
bezahlen, auch wenn er das Verfahren gewonnen hat.®

3.3 Kostentragung trotz fehlender Abmahnung

Es gibt Fille, in denen es nicht schadet, ohne vorherige
Abmahnung ein Gericht anzurufen. In diesen Fillen
muss der Klager auch nicht die Verfahrenskosten-
bezahlen, weil er nicht vorher abgemahnt hat. In
besonders dringenden Fillen, etwa in sehr kurzfristigen
Messeangelegenheiten (selten!) oder wenn der Ver-
letzer nicht unnétig gewarnt werden soll, schadet eine
fehlende Abmahnung nicht.

BGH v. 1.4.1993, 1 ZR 136/91 - Bedingte Unterwerfung
BGH v. 7.6.1982 - VIII ZR 139/81

BGH v. 1.4.1993, IZR 136/91 - Bedingte Unterwerfung
Vgl. § 93 ZPO

(SIS Y

Unnotig ist eine Abmahnung auch dann, wenn der
Gegner - ohne vorherige Abmahnung - zu erkennen
gegeben hat, dass er es auf eine gerichtliche Kldrung an-
kommen lassen wiirde.* Wer ohne vorher abgemahnt zu
haben eine einstweilige Verfiigung erwirkt (sog. ,Schub-
ladenverfiigung®), kann meistens nicht hinterher Ersatz
der Abmahnkosten verlangen. Auch wer erst nach Erlass
der einstweiligen Verfiigung aber vor Zustellung der
einstweiligen Verfiigung den Gegner abmahnt’, bleibt
auf seinen Abmahnkosten sitzen.

4, Wer darf abmahnen?
Die Aktivlegitimation

4.1 Immaterialgiiterrecht:
Verletzung von Schutzrechten

4.1.1 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. Inhaber
von Marken, Patenten oder Designs bzw. Geschmacks-
mustern sind ohne weiteres aktivlegitimiert.

4.1.2 Lizenznehmer

Ob Inhaber von aus dem Schutzrecht abgeleiteten
Nutzungsrechten, also Lizenznehmer, aktivlegitmiert
sind, hiangt von der Art der Lizenz, dem jeweiligen
Schutzrecht und der Beziehung zwischen Schutz-
rechtsinhaber und dem Lizenznehmer ab. Einfache
Lizenznehmer konnen Rechte nur mit Zustimmung des
Schutzrechtsinhabers geltend machen. Bei ausschlief3-
lichen (,exklusiven®) Lizenznehmern kommt es auf die
Art des Schutzrechts und den erhobenen Anspruch an.

Der ausschlief$liche und der einfache Lizenznehmer
einer deutschen Marke ist fur den Schadenersatzan-

6 OLG Frankfurtv. 10.07.2014 - 6 W 51/14 - Verneinung des Abmahn-
erfordernisses
7 OLG Miinchen v. 9.3.2006 - 29 U 4994/05 - Schubladenverfiigung


https://gewerblicherrechtsschutz.pro/191/einstweilige-verfuegung/
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/191/einstweilige-verfuegung/

spruch selbst nicht aktivlegitimiert. Denn ihm steht
kein eigener Schadenersatzanspruch und auch kein
eigener schadenersatzvorbereitender (,akzessorischer®)
Auskunftsanspruch gegen den Verletzer zu.® Das gleiche
gilt fiir den Lizenznehmer einer Unionsmarke.’ Im
Geschmacksmuster und Designrecht kann iiberhaupt
nur der Inhaber des Schutzrechts eine Verletzungsklage
erheben.'” Sowohl ein ausschliellicher, als auch ein
einfacher Design- oder Gemeinschaftsgeschmacks-
musterlizenznehmer kann nur mit Zustimmung des
Rechtsinhabers (Lizenzgebers) ein Verletzungsverfahren
anhingig machen. Stimmt der Schutzrechtsinhaber zu,
kann der Lizenzgeber selbst nicht mehr klagen, sondern
nur noch dem Verfahren beitreten'.

4.2 Wettbewerbsrecht

4.2.1 Mitbewerber

Im Wettbewerbsrecht ist zundchst der durch die un-
lautere geschiftliche Handlung verletzte Mitbewerber
aktivlegitimiert.”? Der neue § 8 III Nr. 1 UWG schrankt
die Aktivlegitimation, d.h. die Anspruchsberechtigung
ein: Nicht mehr jeder Mitbewerber darf abmahnen,
sondern nur noch solche, die

B Produkte in nicht unerheblichen MafSe und

B nicht nur gelegentlich vertreiben oder nachfragen.

Diese Regelung zielt auf den typischen rechtsmiss-
brauchlich Abmahnenden, der nur zum Schein ,Waren
aller Art“ anbietet, um moglichst umfangreich ab-
mahnen zu kdnnen. Ein blof3es ,,anbieten reicht kiinftig
nicht mehr aus. Der Mitbewerber muss tatsachlich
verkaufen oder kaufen. Die Neuregelung zielt auch
auf solche Abmahnende, die gerade erst ein Gewerbe
aufgenommen haben, um Abmahnungen aussprechen
zu konnen. Fiir die Frage, ob ,in nicht unerheblichem
Maf3e“ gekauft oder verkauft wird, kommt es auf die
Zahl der tatsichlichen Verkaufe oder ahnlichem an®.

8 BGH . 19.7.2007, I ZR 93/04 — Windsor Estate, Rz. 32

®  BGHW. 13.9.2007, 1 ZR 33/05 - THE HOME STORE, Rn. 46

10§31 Abs. 3 S.1 DesignG/Art. 32 Abs. 3 S. 1 GGV.)

1 so0jedenfalls OLG Kéln v. 4.5.2018 - 1-6 U 95/17, 6 U 95/17 — Nach-
ahmung einer Pflanzenschutzhaube

12 §8Abs.3Nr. 1 UWG

Im ergdanzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungs-
schutz sind nur der Hersteller' und der Alleinvertriebs-
berechtigte' aktivlegitimiert.

4.2.2 Vereine, Verbande und Kammern

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

Verbinde miissen, um abmahnbefugt zu sein, rechtsfahig
sein, z.B. als eingetragener Verein (,e.V:). Sie miissen
nach der Satzung oder einem Gesetz die gewerblichen
oder freiberuflichen Interessen Threr Mitglieder verfolgen
diirfen. Die Erméachtigung, die Interessen ihrer Mitglieder
auch selbst verfolgen zu diirfen, muss also ausdriicklich
in der Vereinssatzung oder in einem Gesetz stehen.

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

Wirtschafts- und Wettbewerbsverbande sind dariiber
hinaus nach dem neuen § 8 III Nr. 3 UWG nur an-
spruchsberechtigt und klagebefugt, wenn sie entweder in
die beim Bundesamt der Justiz gefiihrten Liste der quali-
fizierten Einrichtungen nach § 4 des Unterlassungsklagen-
gesetzes eingetragen sind'® oder wenn sie in die neue vom
Bundesamt fiir Justiz zu fithrende Liste der qualifizierten
Wirtschaftsverbdnde'” eingetragen sind. AufSerdem wird
vorausgesetzt, dass dem Verband wie schon nach bis-
herigem Recht ,eine erhebliche Zahl von Unternehmern

Begriindung des Regierungsentwurfs vom 31.07.2019, BT-Drucksa-
che 19/12084, Seite 26

4 BGHv.11.1.2007, I ZR 198/04 — Handtaschen

1> BGHv.24.3.1994, 1 ZR 42/93 - Cartier-Armreif

16 §8IIINr. 3 UWG n.F.

17 §§ 8 III Nr. 2, 8a UWG n.F.
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angehért, die Waren oder Dienstleistungen gleicher oder
verwandter Art auf demselben Markt vertreiben'.

Diese Voraussetzung priifen die Gerichte ,von Amts
wegen”. Denn die Aktivlegitimation (Anspruchs-
berechtigung) der Wettbewerbsverbinde ermitteln die
Gerichte — anders als die sonstigen Anspruchsvoraus-
setzungen in einem Zivilprozess - selbst's. Bei dieser
Priifung der Gerichte kommt es nach Ansicht des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main" auch auf die
Qualitdt der Mitglieder an: Mitglieder mit stationarem
Geschift wiegen schwerer als ebay-Héandler. Wer tiber-
wiegend ebay-Hiandler als Mitglieder hat, bei dem kann
die Klagebefugnis zweifelhaft sein.

Die Zuwiderhandlung muss aufierdem die Interessen
ihrer Mitglieder beriihren. Die Verbande mussten
schon nach bisherigem Recht® ,nach ihrer personellen,
sachlichen oder finanziellen Ausstattung“ ihre satzungs-
gemiflen Aufgaben wahrnehmen konnen. Er musste
also ein gewisses Vermdgen, eine Geschiftsstelle und ge-
eignetes Personal besitzen. Besonders die letztgenannte
Voraussetzung ist praktisch von einem Gericht, das ja
die Klagebefugnis ,von Amts wegen® priift, kaum nach-
zuweisen. Deshalb wird nun durch das geinderte UWG
die Klarung der Frage, ob eins Verband aufgrund seiner
personellen, sachlichen oder finanziellen Ausstattung
seine satzungsgemifSen Aufgaben dauerhaft wirksam
ausiiben kann, von den Gerichten auf das Bundes-

amt fiir Justiz verlagert. Dieses fiihrt kiinftig auch fiir
Wirtschafts- und Wettbewerbsverbande eine ,Liste der
qualifizierten Wirtschaftsverbéande® und soll die Voraus-
setzungen der Anspruchsberechtigung schon bei der
Eintragung in diese Liste priifen*. Eintragungsvoraus-
setzung ist nach § 8b UWG, dass der Verband

1. mindestens 75 Unternehmer als Mitglieder hat,

2. zum Zeitpunkt der Antragstellung seit mindestens
einem Jahr seine satzungsmifSigen Aufgaben
wahrgenommen hat,

8 vgl. BGHv. 7.5.2015, 1 ZR 158/14 — Der Zauber des Nordens, Rz. 13

% OLG Frankfurt v. 2.5.2019 - 6 U 58/18 - Klagebefugnis von Wett-
bewerbsverbinden

20 §8IIINr.2 UWG a.F.

21 Vgl.§ 8b UWG n.E.

3. auf Grund seiner bisherigen Titigkeit sowie seiner
personellen, sachlichen und finanziellen Aus-
stattung gesichert erscheint, dass er

a) seine satzungsmafSigen Aufgaben auch kiinftig
dauerhaft wirksam und sachgerecht erfiillen
wird und

b) seine Anspriiche nicht vorwiegend geltend
machen wird, um fiir sich Einnahmen aus
Abmahnungen oder Vertragsstrafen zu erzielen,

4. seinen Mitgliedern keine Zuwendungen aus dem
Verbandsvermdgen gewdhrt werden und Perso-
nen, die fiir den Verband titig sind, nicht durch
unangemessen hohe Vergiitungen oder andere
Zuwendungen begiinstigt werden.

Diese Voraussetzungen sollen verhindern, dass ein Ver-
band nur als ,,Abmahnverein® gegriindet wird. Bei der
Ermittlung der Mitgliederzahl konnen auch mittelbare
Mitgliedschaften iiber einen Verband beriicksichtigt
werden, der seinerseits Mitglied des Wirtschaftsver-
bands ist. Ein Verband, der nur wenige Mitglieder hat,
die aber ihrerseits selbst als Verbande eine erhebliche
Mitgliederzahl haben, wire abmahnbefugt.”

Abmahnbefugt sind auch Verbraucherverbéande die
bei der européischen Kommission in eine Liste ,quali-
fizierter Einrichtungen® eingetragen sind. Aber auch
hier miissen die Gerichte die Prozessfithrungsbefugnis
selbst noch einmal priifen.”* Abmahnbefugt sind
schlief$lich auch die Industrie- und Handelskammern,
die Handwerkskammern und die Rechtsanwalts-
kammern?®. In der Praxis mahnen z. B. Rechtsanwalts-
kammern zuldssigerweise Unternehmen ab, die gegen
das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG) verstofien.

Verbande 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-

22 Vgl. (BGH v. 16.11.2006, I ZR 218/03 — Sammelmitgliedschaft V
2 Nach Art. 4 11T der RL 2009/22/EG, vgl. § 8 III Nr. 3 UWG n.E.
2 BGHv. 22.9.2011, 1 ZR 229/10 - Uberregionale Klagebefugnis
%5 §8IIINr. 4 UWG



spielsweise fiir eine Abmahnung eine Gebiihr in Héhe
von € 230,00 zzgl. 7 % MwSt.

5. Wer kann abgemahnt werden?
Die Passivlegitimation

5.1 Der Tater/Verletzer

Abgemahnt werden kann grundsitzlich jeder, der selbst
fremde Schutzrechte verletzt oder gegen wettbewerbs-
rechtliche Vorschriften verst6f3t. Dies ist die sog. ,,Passiv-
legitimation®. Passivlegitimiert ist der ,Verletzer” oder
sTater” einer Rechtsverletzung. Im Wettbewerbsrecht
kann auch derjenige Téter sein, der fiir ein fremdes
Unternehmen handelt. Dieses muss nicht notwendiger-
weise auch Wettbewerber des Abmahnenden sein.

B BEISPIEL: Eine Illustrierte, die im redaktionellen
Teil eine Salbe in einer ,,In und Out“-Rubrik anpreist,
fordert den Absatz des Salbenherstellers. Sie handelt we-
gen getarnter Werbung selbst wettbewerbswidrig, auch
wenn sie nicht Wettbewerberin des Salbenherstellers ist.

5.2 AuBerdem im Wettbewerbsrecht:
Verletzer von wettbewerbsrechtlichen
Verkehrspflichten

Téter einer Rechtsverletzung ist aber auch, wer wett-
bewerbsrechtliche ,Verkehrspflichten® verletzt.”” Es kann
sich bei solchen Verkehrspflichten um Sorgfaltspflichten
oder Priifpflichten handeln.

M BEISPIELE: Als Téter haftet der Inhaber eines eBay-
Kontos fiir Markenverletzungen seiner Ehefrau, die diese
tiber dessen Konto begeht, wenn er die Zugangsdaten
nicht ausreichend schiitzt.? Wegen Verletzung von wett-

% OLG Miinchen v. 22.3.2001, 29 U 5056/00 — Férderung fremden

Wettbewerbs

BGHv. 12.7.2007 - 1 ZR 18/04 - Jugendgefihrdende Medien bei eBay
BGH v. 11.3.2009 - I ZR 114/06 — Halzband

BGH v. 18.06.2014 - I ZR 242/12 - Geschiiftsfiihrerhaftung fiir un-
lautere Wettbewerbshandlungen

27
28
29
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bewerbsrechtlichen Verkehrspflichten kann auch ein
Geschiftsfiihrer einer GmbH neben der GmbH persén-
lich haften, wenn er Wettbewerbsverstofle in seinem
Unternehmen bewusst gar nicht wahrnehmen kann, weil
er sich beispielsweise im Ausland aufhilt. Dass er von
Wettbewerbsverstofien in seinem Verantwortungsbereich
nur erfahrt, ohne diese zu verhindern, reicht aber fiir
eine Haftung nicht aus.”’

Die Haftung als Tater wegen Verletzungen von Ver-
kehrspflichten hat im Wettbewerbsrecht zu einer Auf-
gabe der sog. ,,Storerhaftung® gefithrt.*

5.3 AuBerdem bei Verletzung von Schutzrechten:
Der Storer

Als sog. ,Storer kann haften, wer an der Verletzung
eines Schutzrechts blofi teilgenommen aber zumutbare
Priifpflichten verletzt hat. Eine Haftung als Storer setzt
aber voraus, dass eine weitere Rechtsverletzung hatte
verhindert werden konnen.*

M BEISPIEL: Als Storer kann nach der Rechtspre-
chung bei Verletzungen von Schutzrechten auch der
Geschaftsfiihrer einer GmbH neben der GmbH auch
personlich haften.*

Anders als der Tater/ Verletzer haftet der Storer aber oft
nur auf Unterlassung, also nicht auf Schadensersatz,
kann aber Ersatz der Rechtsanwaltsgebiihren schul-
den.®

5.4 Haftung fiir fremde Handlungen

Eine Haftung ist auch fiir fremde Handlungen méglich.
Im Wettbewerbsrecht haftet der Betriebsinhaber auch
fiir Handlungen seiner Mitarbeiter und Beauftragten.
»Beauftragter” kann auch ein selbstdndiger Unter-

30
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32
33

BGH v. 22.7.2010, 1 ZR 139/08 - Kinderhochstiihle im Internet, Rz. 48
BGH v. 9.11.2011, I ZR 150/09 - Basler Haar-Kosmetik, Rz. 49
BGH v. 19.4.2012 -1 ZR 86/10 - Pelikan

BGH v. 12.5.2010, I ZR 121/08 — Sommer unseres Lebens, Rz. 38



nehmer sein, dessen Tétigkeit dem Betrieb zu Gute
kommt und auf den der Betriebsinhaber Einfluss aus-
tiben kann.**

6. Form, Aufbau und Inhalt einer Ab-
mahnung

6.1 Form einer Abmahnung

Das neue UWG erhoht erheblich die Anforderungen an
die Form einer Abmahnung. In der Abmahnung muss
nunklar und verstandlich angegeben werden®:

Name oder Firma des Abmahnenden sowie im
Fall einer Vertretung zusdtzlich Name oder Firma
des Vertreters,

die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung
nach § 8 Absatz 3, namlich inwieweit der Ab-
mahnende Produkte in nicht unerheblichen Mafie
und nicht nur gelegentlich vertreibt oder nach-
fragt (siehe oben)

die Rechtsverletzung unter Angabe der tatsach-
lichen Umsténde,

ob und in welcher Hohe ein Aufwendungsersatz-
anspruch geltend gemacht wird und wie sich
dieser berechnet, bzw.

dass der Anspruch auf Aufwendungsersatz aus-
geschlossen ist, wenn die Abmahnung Verstof3e
betrifft, die im elektronischen Geschaftsverkehr
oder in Telemedien (,Internet“) begangen
wurden und gesetzliche Informations- und
Kennzeichnungspflichten betreffen oder Daten-
schutzverstofie von kleinen Unternehmen oder
Kleinstunternehmen oder vergleichbare gewerb-
lich tatige Vereine.

Konsequenzen eines Verstofles gegen § 13 II UWG:
Wer eine Abmahnung ausspricht, die nicht den An-
forderungen des § 13 II UWG entspricht, hat keinen
Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten. Er muss

34
35

BGH v. 7.4.2005, I ZR 221/02 - Meifiner Dekor IT
§ 1311 UWG

11

auflerdem damit rechnen, dass der Abgemahnte
seinerseits ihm gegeniiber die Kosten seiner Rechts-
verteidigung geltend macht®. Dieser Gegenanspruch
des Abgemahnten wird zum Schutz der qualifizierten
Wirtschaftsverbande und qualifizierten Einrichtungen,
die lediglich einen vergleichsweise geringen Anspruch
auf eine Aufwendungspauschale besitzen, auf den Be-
trag dieser Aufwendungspauschale gedeckelt””. Anders
als in § 8b III UWG n.F. und anders als die bisherige
Regelung des § 8 IV UWG hat also der Empfénger einer
Abmahnung nicht nur einen Gegenanspruch auf Er-
stattung der eigenen Rechtsvereidigungskosten bei einer
missbrauchlichen Abmahnung. Er hat diesen Gegen-
anspruch vielmehr schon dann, wenn die Abmahnung
unberechtigt ist oder nicht den Anforderungen des § 13
IT UWG entspricht.

6.2 Aufbau einer Abmahnung

Eine Abmahnung hat typischerweise den folgenden
Aufbau:

B Darstellung der eigenen Rechtsposition und
Aktivlegitimation (z.B. der verletzten Schutz-
rechte)

Sachverhaltsdarstellung der behaupteten Rechts-
verletzung und Passivlegitimation

Rechtliche Wiirdigung der Rechtsverletzung

Eventuell: Vorformulierte Unterlassungserklarung

6.2.1 Darstellung der eigenen Rechtsposition und
Aktivlegitimation

Eine Abmahnung beginnt typischerweise mit der
Darstellung der eigenen Rechtsposition und der
Aktivlegitimation (Anspruchsberechtigung). Im
Wettbewerbsrecht gehort dazu das beispielsweise das
konkrete Wettbewerbsverhaltnis. Wer etwa wegen
Verletzung einer Marke abmahnt, muss darlegen, aus
welcher Marke er welche Rechte (z.B. als Inhaber oder
als ausschliefSlicher Lizenznehmer) ableitet.

36
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6.2.2 Sachverhaltsdarstellung

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

Im Designrecht wiederum ist eine sog. ,,Merkmalsana-
lyse“ aus strategischen Uberlegungen beliebt. Hierin wird

die Eigenart des Geschmacksmusters und der Unterschied

zum vorbekannten Formenschatz in Worten beschrieben.
So wird oft moglichen Zweifeln an der Eigenart des
angeblich verletzten Designs entgegengewirkt.

6.2.3 Rechtliche Wirdigung

Eine rechtliche Wiirdigung des Sachverhalts ist
notwendig. Denn ohne die Nennung wenigstens
derjenigen Gesetze, die verletzt sein sollen, wird eine
Bestimmung des Streitgegenstands kaum méglich sein.
Wer beispielsweise die rechtsverletzende Benutzung
eines Zeichens beanstandet, muss nicht nur angeben,
ob das Zeichen eine Marke oder ein Unternehmens-
kennzeichen verletzt.® Er muss auch den rechtlichen
Grund, z.B. Verwechslungsgefahr oder die Verletzung
einer bekannten Marke angeben.* Die Bestimmung
des Streitgegenstands ist auch fiir die Hohe der zu
erstattenden Abmahnkosten entscheidend, wenn die
Abmahnung nur teilweise berechtigt ist (hierzu unten).

6.3 Fristen in einer Abmahnung

6.3.1 Grund der kurzen Fristen: Die Dringlichkeit in
einstweiligen Verfigungsverfahren

Die Fristen bis zum Eingang der strafbewehrten
Unterlassungserklarung werden tiblicherweise knapp
bemessen. Damit soll zum einen Druck auf den Ver-

3 siehe BGH Beschluss v. 24.03.2011 - I ZR 108/09 - TUV T und Urteil

vom 17.08.2011 - TUV IT

letzer ausgeiibt werden. Zum anderen muss besonders
im Wettbewerbsrecht die ,,Dringlichkeit® fiir den Erlass
einer einstweiligen Verfligung im Auge behalten werden:

Wer nach Kenntnis einer Rechtsverletzung mehr als vier

Wochen abwartet, bis er eine einstweilige Verfiigung
beantragt, dem droht allein deshalb die Zuriickweisung
des Verfiigungsantrags. Diese Dringlichkeitsfrist variiert
zwischen den Oberlandesgerichtsbezirken. Grob gesagt
gibt es ein Nord-Siid-Gefille: Oberlandesgerichte im
Siiden halten u. U. ein langeres Warten als vier Wochen
schon fiir dringlichkeitsschadlich. Beim Landgericht
Hamburg wiederum schaden hingegen u. U. auch drei
Monate Warten nicht.

B Hier finden Sie eine Ubersicht iiber die
Dringlichkeitsfristen verschiedener Gerichte.

6.3.2 Angemessene Fristen im Markenrecht, Wettbe-

werbsrecht, Geschmacksmuster, Patentrecht

Im Wettbewerbsrecht werden tiblicherweise sieben Tage
gewihrt. Bei Markenrechtsverletzungen sind sieben
Tage bis zwei Wochen iiblich. Eine zu kurz bemessene
Frist ist fiir den Abmahnenden an sich ungefahrlich.
Denn eine zu kurz bemessene Frist setzt eine an-
gemessene Frist in Lauf. Wer allerdings nach einer zu
kurz bemessenen Frist schon gerichtliche Mafinahmen
beantragt, 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 ,Umstdnde des Einzel-
falls“ Im Geschmacksmusterrecht diirften oft zwei
Wochen angemessen sein. Im Patentrecht werden auch
Fristen bis zu vier Wochen gewéhrt. Hier braucht der
Abgemahnte oft linger, um den Vorwurf der Rechtsver-
letzung zu priifen.

6.4 Aufforderung, Auskunft zu erteilen

Meistens wird der Abgemahnte aufgefordert, Auskunft
tiber den Umfang der Rechtsverletzung (z.B. Her-

¥ BGHa.a.0.TUVI
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kunft der rechtsverletzenden Ware und gewerbliche
Abnehmer (selbstandiger Auskunftsanspruch) zu
geben. Aulerdem wird er typischerweise aufgefordert,
Auskunft zur Berechnung des Schadenersatzes
(»akzessorischer® Auskunftsanspruch) zu geben. Erst
nach Erteilung der Auskunft wird der Abmahnende
seinen Schaden berechnen und anschlieflend den Ab-
gemahnten zum Ersatz des ihm entstandenen Schadens
auffordern.

6.5 Aufforderung, den Schadenersatzanspruch
dem Grund nach anzuerkennen

Oft wird der Abgemahnte auch aufgefordert, den
Schadenersatzanspruch dem Grunde nach anzu-
erkennen (Schadenersatzfeststellung).

6.6 Aufforderung zur Erstattung der Rechtsan-
waltsgebiihren und evtl. Patentanwaltsge-
biihren fiir die Abmahnung

Zu guter Letzt wird meistens schon in dem Abmahn-
schreiben der Abgemahnte aufgefordert, die Abmahn-
kosten und gegebenenfalls die Patentanwaltskosten zu
ersetzen. Nicht selten werden hier entweder iiberhohte
Gegenstandswerte oder iiberhohte Gebiihrensitze (z.B.
1,5 statt 1,3) angesetzt.

6.7 Vollmacht

Einer Abmahnung liegt oft eine Vollmacht des Ab-
mahnenden bei. Es gibt immer wieder Fille, in denen
Rechtsanwilte ohne tatsdchliche Legitimation sozusa-
gen auf eigene Faust abmahnen. Ob der Abmahnung
eine Vollmachtsurkunde beigefiigt war oder nicht,

hat auf die Wirksamkeit der Abmahnung aber keinen
Einfluss.* Wird eine Unterlassungserklarung anstelle
des Schuldners von einem Rechtsanwalt unterschrieben
und legt dieser trotz Aufforderung keine Vollmachts-
urkunde vor, geht die Wiederholungsgefahr nicht
unter.*!

40 BGHv. 19.5.2010 - I ZR 140/08 - Vollmachtsnachweis
# LG Hamburg v. 17.04.2013 - 310 O 133/13

7. Die strafbewehrte Unterlassungs-
und Verpflichtungserklarung

7.1 Vorformulierte strafbewehrte Unterlassungs-
und Verpflichtungserklarung

Ublicherweise enthilt eine Abmahnung als Anlage eine
vorformulierte stratbewehrte Unterlassungs- und Ver-
pflichtungserkldarung. Das muss aber nicht so sein. Der
Abmahner kann den Adressaten genauso gut auffordern,
von sich aus eine strafbewehrte Unterlassungsver-
pflichtungserklarung zu formulieren.

Die letztere Option wird durch die UWG Reform 2020
wohl zunehmen. Denn wenn ein Abgemahnter die
neuen Anforderungen an die Formulierung der Unter-
lassungserkldrung nicht einhalt, wird nach dem neuen
§ 8c UWG ein Rechtsmissbrauch vermutet. Nach § 8¢
Nr. 4 bzw. 5 UWG wird ein missbrauchliches Geltend-
machen von Unterlassungsanspriichen gesetzlich ver-
mutet, wenn

offensichtlich iiberhohte Vertragsstrafen vereinbart
oder gefordert werden,

oder

eine vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung
offensichtlich iiber die abgemahnte Rechtsverletzung
hinausgeht,

An der vorformulierten Unterlassungserklarung muss
der Abmahnende angeben, was der abgemahnte Unter-
lassungsschuldner fiir die Zukunft unterlassen soll.

Fiir die Formulierung der ,Verletzungsform® der vor-
formulierten Unterlassungserklarung gilt im Prinzip das
Gleiche, wie fiir die Formulierung eines gerichtlichen
Unterlassungsantrags.*

B Muster strafbewehrter Unterlassungserklarungen im
Wettbewerbsrecht, Markenrecht und Geschmacksmus-
terrecht bzw. Designrecht finden Sie in der Anlage.

42 ygl. BGH v. 17.7.2003 — 1 ZR 259/00 — Paperboy
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7.2 Zweck einer strafbewehrten Unterlassungs-
erkldrung

Verpflichtet sich der Abgemahnte in einer straf-
bewehrten Unterlassungsverpflichtungserkldrung zur
Zahlung einer angemessene Vertragsstrafe, entfallt die
fiir den Unterlassungsanspruch notwendige Wieder-
holungsgefahr: Eine Unterlassungsklage oder ein Antrag
auf Erlass einer einstweiligen wére unbegriindet. Ob der
Abmahnende die Unterlassungserklarung annimmt oder
nicht, spielt fiir den Wegfall der Wiederholungsgefahr
keine Rolle. Der Wegfall der Wiederholungsgefahr und
damit die Vermeidung einer teuren gerichtlichen Aus-
einandersetzung ist der eigentliche Zweck der Abgabe
einer strafbewehrten Unterlassungserklarung.

7.3 Typischer Aufbau einer strafbewehrten
Unterlassungserklarung

Einer Abmahnung ist iiblicherweise eine strafbewehrte
Unterlassungserkldarung beigefiigt. In ihr sind meistens
Anspriiche auf Unterlassung, Auskunft, Schadenersatz-
feststellung, Ersatz der Abmahnkosten und Vernichtung
der rechtsverletzenden Produkte vorformuliert.

7.4 Die Unterlassungsverpflichtung - ,Verlet-
zungsform* und ,,Verletzungshandlung*

Die Unterlassungsverpflichtung ist in aller Regel die
erste vorformulierte Verpflichtung der Anlage zu einer
Abmahnung. Sie beschreibt die in eine ,Verletzungs-
form* gegossene Rechtsverletzung. Hier muss der
Abmahnende genau beschreiben, welche Handlungen
der vermeintliche Rechtsverletzer kiinftig unterlassen
soll. Wahrend die ,Verletzungshandlung® also den
(vergangenen) Sachverhalt darstellt, handelt es sich bei
der ,Verletzungsform® um dasjenige, was der Abmahner
in Zukunft unterlassen haben mochte.

Der Unterlassungsanspruch ist fiir den Abmahnenden
- neben dem Auskunftsanspruch - oft der wichtigste
und wegen des hohen Gegenstandswerts mit Abstand
der teuerste Anspruch. Er setzt — ebenso wenig wie der

4 OLG Kaéln, Beschluss v. 20.5.2011 - 6 W 30/11
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nichtakzessorische Auskunftsanspruch - kein Ver-
schulden voraus. Ob der Verletzer sich der Rechtsver-
letzung bewusst war oder nicht, spielt daher keine Rolle.

Oft ist die strafbewehrte Unterlassungserklarung in der
Abmahnung zu weit gefasst. Der Abmahnende soll so
kiinftig auch fiir solche Handlungen eine Vertragsstrafe
bezahlen, die nach dem Gesetz gar nicht verboten
wiren. Hat sich der Abgemahnte bis unter eine zu weit
gefasste Verletzungsform unterworfen, so ist grundsatz-
lich zwar ein wirksamer Unterlassungsvertrag zu Stande
gekommen. Nach dem neuen § 8 ¢ II Nr. 5 UWG ist es
aber rechtsmissbrauchlich, eine Unterlassungserklarung
vorzuschlagen, die offensichtlich {iber die abgemahnte
Rechtsverletzung hinausgeht. Nach der Rechtsprechung
kann derjenige, der mit einer Vertragsstrafeforderung
eines rechtsmissbrauchlich Abmahnenden konfrontiert
wird, dem Abmahnenden den Einwand unzuléssiger
Rechtsausiibung entgegenhalten (hierzu unten).

Nach Ansicht des OLG Koln* soll der nichtgewerbliche
Empfanger (d. h. Verbraucher) einer Abmahnung mit
zu weit gefasster Unterlassungserklarung aufSerdem
auch noch im Prozess ohne Kostengefahr den Anspruch
sofort anerkennen konnen. In dem Fall wurde nur ein
Werk des abmahnenden Rechteinhabers iiber eine Peer-
to-Peer-Tauschborse angeboten. Der Abgemahnte sollte
sich aber verpflichten, es zu unterlassen, alle geschiitzten
Werke des Unterlassungsgldubigers iiber das Internet
anzubieten. Aulerdem wurde der Abgemahnte davor
gewarnt, die Unterlassungserkldrung einzuschranken.
Das OLG Koln legte in dem anschlieflenden Verfahren
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
Unterlassungserkldrung und die Warnung vor einer
Abénderung der Unterlassungserklarung den geschfts-
unerfahrenen Empfanger der Abmahnung von der
Unterzeichnung der Unterlassungserklarung abgehalten.

* Vgl. BGH, Urteil vom 19.03.1992 — I ZR 166/90 — Auslindischer

Inserent
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7.5 Die Vertragsstrafeverpflichtung

Ublicherweise als zweite Verpflichtung enthilt die
vorformulierten Unterlassungs- und Verpflichtungs-
erklarung das Versprechen, im Fall eines Verstoles gegen
die Unterlassungserklarung eine bestimmte Vertrags-
strafe zu bezahlen. Ohne eine solche Verpflichtung wird
die Wiederholungsgefahr nicht ausgerdumt. Wer sich
also nicht zur Bezahlung einer angemessenen Vertrags-
strafe verpflichtet, muss mit einer gerichtlichen Maf3-
nahme - Klage oder einstweilige Verfiigung - rechnen.

7.5.1 Ausnahme 1: Erstbegehungsgefahr

Etwas anderes gilt nur bei der sog. ,Erstbegehungs-
gefahr®. Hier ist kein Vertragsstrafeversprechen
erforderlich. Die Erstbegehungsgefahr wird vielmehr
schon dadurch ausgerdumt, dass der Abgemahnte
erklért, das beanstandete Verhalten zu unterlassen.*

7.5.2 Ausnahme 2: Notarielle Unterlassungser-
klarung

Auch die notarielle Unterlassungserklirung wird ohne
Vertragsstrafe abgegeben. Sie ist sozusagen ein Zwitter-
wesen zwischen Vertrag und gerichtlichem Titel und ist

mit Vorsicht zu genief3en.

B Hier gibt es mehr Informationen zur notariellen
Unterlassungserklarung.

7.6 Abgestufte Regelungen fiir Vertragsstrafen:
Ausschluss, feste Grenze, Begrenzung auf das
Angemessene durch § 13a UWG neuer Fassung

Auch bei der Festlegung von Vertragsstrafen sieht das
neue UWG Einschriankungen vor: In einem abgestuften
Modell ist die Vereinbarung einer Vertragsstrafe ent-
weder ausgeschlossen (§ 13a II UWG), auf € 1.000,
begrenzt (§ 13a III UWG) oder auf eine angemessene
Hohe begrenzt (§ 13a V UWG) und zwar auch dann,
wenn der Abgemahnte eine feste Vertragsstrafenhche

5 Vgl. z.B. BGH v. 26.2.2009 - I ZR 163/06 - Dr. Clauder’s Hufpflege;

OLG Karlsruhe v. 18.12.2015 - 4 U 191/14 - Seifenblasenfliissigkeit
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versprochen hat (§ 13a IV UWG). Was als Vertragsstrafe
angemessen hoch ist, bestimmt sich grundsitzlich nach
§ 131 UWG nach

1.
2.

Art, Ausmafd und Folgen der Zuwiderhandlung,

Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und bei
schuldhafter Zuwiderhandlung die Schwere des
Verschuldens,

GrofSe, Marktstiarke und Wettbewerbsfahigkeit
des Abgemahnten sowie

wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten an
erfolgten und zukiinftigen Verstof3en.

Diese Kriterien hatte die Rechtsprechung bereits in der
Vergangenheit zur Festlegung einer angemessenen Ver-
tragsstrafenhohe herangezogen®. Die Mitarbeiterzahl
kann auch hier nach § 23 Absatz 1 Satz 4 Kiindigungs-
schutzgesetz ermittelt werden (siehe oben).

7.6.1 Keine Vertragsstrafe bei VerstoRen nach § 13
IVUWG n.F.

Fiir Verstofle gegen Informations- und Kennzeichnungs-
pflichten im Internet und datenschutzrechtliche
Informationspflichten nach der DSGVO und BDSG

von Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern
kénnen Mitbewerber kiinftig keine Vertragsstrafen mehr
vereinbaren. Dadurch soll verhindert werden, dass
Abmahnende - wenn sie sich schon nicht durch die Ab-
mahnkosten befriedigen konnen, sich jedenfalls durch
Einnahmen iiber kiinftige Vertragsstrafen finanzieren
und so das Verfolgen derartiger Verstof3e letztendlich
dennoch attraktiv bleibt.

7.6.2 Obergrenze von € 1.000,00 fir einfache
VerstolRe

Fiir einfache Verstofie diirfen Vertragsstrafen € 1.000,00
nicht tibersteigen (§ 13a Il UWG). Das Gesetz nennt Ver-
stofle, die ,angesichts ihrer Art, ihres AusmafSes und ihrer
Folgen die Interessen von Verbrauchern, Mitbewerbern
und sonstigen Marktteilnehmern in nur unerheblichem
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MafSe beeintrichtigt. Dies gilt auch fiir Verstof3e gegen
Informationspflichten, die auf Unionsrecht beruhen
(Verordnungen) oder die aufgrund Unionsrecht (Richt-
linien) in nationales Recht umgesetzt wurden.*

7.6.3 Reduzierung der Vertragsstrafenhéhe auf das
Angemessene, auch bei fester Vertragsstrafe

Wenn der Abgemahnte eine unangemessen hohe Ver-
tragsstrafe versprochen hatte, kann nach § 13a IVund V
UWG dennoch deren Hohe auf eine angemessene Hohe
reduziert werden. Dies gilt nicht nur, wenn die Hohe
der Vertragsstrafe nach neuem Hamburger Brauch
versprochen wurde (§13a V UWG), sondern auch dann,
wenn eine feste Vertragsstrafenhohe versprochen wurde.
Dies ist bisher wegen § 348 HGB nicht méglich.

7.6.4 ,Verzicht auf den Fortsetzungszusammen-
hang“

Immer wieder findet man in der vorformulierten Ver-
tragsstrafeverpflichtung die Formulierung ,unter Ver-
zicht auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs®
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 gefordert wird, ist dies ein Indiz fiir einen
Rechtsmissbrauch* und kann sogar einen anschliefSend
geschlossenen Unterlassungsvertrag unwirksam machen
(siehe unten).

7.7 Feste Vertragsstrafe oder ,Hamburger
Brauch“?

Bei der Bestimmung der Vertragsstrafenhohe haben
sich zwei Formulierungen durchgesetzt. Entweder wird
ein fester Betrag je Verstof3 gefordert, z.B. € 5.001,00.
Oder es wird eine Vertragsstrafe nach dem sog. ,modi-
fiziertem Hamburger Brauch® gefordert: Fiir jeden
Verstofd soll der Verletzer eine vom Glaubiger festzu-

46

che 19/12084, Seite 34
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Begriindung des Regierungsentwurfs vom 31.07.2019, BT-Drucksa-

(BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 - Bauheizgerdt; fiir systemati-
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setzende Vertragsstrafe bezahlen, deren Angemessenheit
im Streitfall von dem zustandigen Gericht zu iiber-
priifen ist. Die Hohe der Vertragsstrafe darf allerdings
nicht vom Gericht festgesetzt werden. Das Gericht darf
lediglich eine vom Glaubiger festgesetzte Vertragsstrafe
Uberpriifen.” Nach dem neuen § 8c UWG wird bei
einer offensichtlich iberh6ht vorformulierten Vertrags-
strafe ein Rechtsmissbrauch gesetzlich vermutet.

Einmal abgegeben werden Unterlassungsverpflichtungen
vom Abgemahnten gerne auch verdrangt oder ver-
gessen. Verstof3e nach Abgabe einer Unterlassungsver-
pflichtungserklarung sind in der Praxis aber nicht selten.

B WICHTIG: Wer eine Unterlassungsverpflichtungs-
erklarung unterschrieben hat, sollte umgehend dafiir
sorgen, dass die rechtsverletzende Handlung sofort un-
terlassen und eingestellt wird. Wird z. B. eine irrefithren-
de Werbeaussage auf einer Website beanstandet, sollte sie
nicht nur diese, sondern unbedingt auch alle &hnlichen
Aussagen auf der betreffenden Website entfernt werden.

Unbedingt sollten auch die Mitarbeiter instruiert
werden. Auch fiir deren Verstofie haftet ndmlich der
Vertragsstrafeschuldner.

8. Verpflichtung zur Auskunft und
Rechnungslegung

8.1 Unselbstidndige (akzessorische) Auskunft als
Schadensersatzvorbereitung

Die dritte vorformulierte Verpflichtung betrifft typi-
scherweise die Auskunft des Verletzers. Dieser unselb-
standige Auskunftsanspruch dient der Vorbereitung des
Schadensersatzanspruchs. Ublicherweise berechnet der
Verletzte eines Immaterialgiiterrechts (Markenrecht,
Kennzeichenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht,
Geschmacksmusterrecht, erganzender wettbewerbs-

sches Bestehen, auf die Einrede des Fortsetzungszusammenhangs
zu verzichten: BGH NJW 1993, 721 - Fortsetzungszusammenhang).

4 BGH GRUR 1978, 192 - Hamburger Brauch
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rechtlicher Leistungsschutz) seinen Schaden nach der
Lizenzanalogie oder nach dem ,Verletzergewinn® Das ist
der Gewinn, den der Rechtsverletzer durch die Rechts-
verletzung erzielt hat. Hierfiir braucht er die Angaben
des Verletzers. Der Abmahner muss hier angeben, fiir
welche Handlung und welchen Zeitraum er Auskunft
verlangt. Wenn er zusitzlich auch Rechnungslegung ver-
langt, muss er angeben, welche Rechnungen vorgelegt
werden sollen. Erst wenn der Abgemahnte die Auskunft
iiber den Umfang der Rechtsverletzung gegeben hat,
kann er seinen Schaden berechnen. Wie der Schadens-
ersatzanspruch besteht der schadensersatzvorbereitende
Auskunftsanspruch nur bei einer schuldhaften Rechts-
verletzung des Abgemahnten. Wenn der Verletzte nur
seinen eigenen konkret entstandenen Schaden ersetzt
verlangt, muss keine Auskunft gegeben werden. Denn
diesen Schaden kann der Verletzte ja selbst beziffern.

8.2 Selbstiandiger Auskunftsanspruch

Bei der Verletzung von Schutzrechten (z. B. Marken,
Geschmacksmuster/Designs) und beim ergénzenden
wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz gibt es auch

den selbstdndigen Auskunftsanspruch. Dieser soll es
dem Verletzen ermdglichen, die Herkunft und die
Vertriebswege der rechtsverletzenden Produkte zu ver-
schlieflen. Der selbstindige Auskunftsanspruch ist oft
auch im Wege der einstweiligen Verfiigung durchsetzbar.
Der Abgemahnte muss auch grundsitzlich seine Vor-
lieferanten und seine gewerblichen Abnehmer angeben.
Diese Auskuntft ist fiir den Abmahner in der Regel
besonders interessant. So kann er sich zum Hersteller
eines Plagiats vorarbeiten.

8.3 Wie detailliert muss Auskunft gegeben
werden?

Grundsitzlich muss der Verletzer iiber alle be-
anstandeten Rechtsverletzungen Auskunft geben. Eine
zeitliche Begrenzung ab der ersten nachgewiesenen
Verletzungshandlung gibt es nicht mehr.* Die Aus-

kiinfte miissen so genau und vollstdndig sein, dass der
Abmahnende die Hohe des Schadens berechnen und die
Richtigkeit der Rechnung nachpriifen kann.*® Wer z. B.
als Handelsvertreter eines Unternehmens Auskunft tiber
altere Bestellungen schuldet und auf Informationen

zu diesen Bestellungen bei dem Unternehmen keinen
Zugrift mehr hat, muss notfalls gegen das Unternehmen
selbst auf Auskunft klagen.”!

Auskiinfte, die fiir die Berechnung des in Frage kom-
menden Schadens unbrauchbar sind, miissen nicht er-
teilt werden.*> Dariiber hinaus kann eine Verpflichtung
zur Rechnungslegung® bestehen, der nach ,den
Umstdnden des jeweiligen Falles“ einen verschiedenen
Inhalt haben kann.* Wie detailliert der Abgemahnte
Rechnung legen muss, richtet sich nach dem Einzelfall,
insbesondere auch nach der Art des Unternehmens des
Abgemahnten. Der Abgemahnte muss grundsatzlich
auch Rechnungen und sonstige iibliche Unterlagen
vorlegen iiber seine Einnahmen und Ausgaben, die

die rechtsverletzenden Produkte betreffen. Ein reines
Vertriebsunternehmen muss — anders als der Hersteller
eines Plagiats — beispielsweise meistens keine Angaben
zu den Herstellungskosten machen. Der Verletzer,

der im gewerblichen Ausmaf$ fremde Schutzrechte
verletzt, muss auch geeignete Bank-, Finanz- und
Handelsunterlagen vorlegen. Ein ,gewerbliches Aus-
maf3“ wird bei einer Verletzung der gewerblichen
Schutzrechte (Marken, sonstige Kennzeichen, Domains,
Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster und Patente) oft
vorliegen. Gemeint sind insbesondere Kontoausziige,
Buchhaltungsunterlagen, Vertrage und Korrespondenz
mit Lieferanten und Kunden, soweit diese tatsachlich
die Rechtsverletzung oder deren Umfang nachweisen
kénnen.

B TIPP: Um zu vermeiden, dass der Abgemahnte dem
Abmahner, der zugleich sein Konkurrent ist, seine Kun-
den offenbaren muss, kann der Abgemahnte einen sog.
JWirtschaftspriifervorbehalt” fordern.
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BGH v. 12.2.1987, 1 ZR 70/85 — Vier-Streifen-Schuh
in § 259 BGB vorausgesetzt
BGH a.a.O - Kreuzbodenventilscicke IT
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Der Umfang der Auskunft hiangt schlieflich auch davon
ab, nach welcher Art der Verletzte seinen Schaden
berechnen will. Zum andern begrenzen Geheim-
haltungsinteressen der Verhaltnismafligkeitsgrundsatz
den Umfang des Auskunftsanspruchs.”

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

8.4 Was passiert bei falscher Auskunft?

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

8.5 Schadenersatzfeststellung

Gewdohnlich als néchste vorformulierte Klausel wird
die Verpflichtung zum Schadensersatz verlangt. Im
Unterschied zum verschuldensunabhingigen Unter-
lassungsanspruch ist dieser Anspruch grundsatzlich
von einem Verschulden des Verletzers abhangig. Der
Abgemahnte muss also vorsatzlich oder fahrldssig
gehandelt haben. Kein Verschulden ist erforderlich,
wenn der Verletzte seinen Schaden nach der sog.
»Lizenzanalogie“ berechnet. Hier kann er namlich
Herausgabe der verschuldensunabhingigen ungerecht-
fertigten Bereicherung verlangen.

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

% BGH v. BGH v. 6.10.2005, I ZR 322/02 — Noblesse, Rz. 14
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8.6 Berechnung des Schadenersatzes:
Drei Schadensberechnungsmethoden

8.6.1 Verletzergewinn

Hat der Abgemahnte Auskunft gegeben {iber den Um-
fang der Rechtsverletzung, kann der Abmahner, der
aus einem gewerblichen Schutzrecht (Marke, sonstiges
Kennzeichen, Patent, Gebrauchsmuster, Geschmacks-
muster), einem urheberrechtlichen Nutzungsrecht
vorgeht, nach drei verschiedenen Methoden seinen
Schaden berechnen: Er kann Herausgabe des Ver-
letzergewinns verlangen. Das ist grob gesagt, was der
Abgemahnte durch die Rechtsverletzung verdient hat.
Zur Berechnung des Verletzergewinns kann der Ab-
mahnende Auskunft verlangen (hierzu oben unter 8.1
Unselbstandiger Auskunftsanspruch).

8.6.2 Entgangener Gewinn

Der Verletzte kann auch den eigenen entgangenen
Gewinn ersetzt verlangen. Das ist das, was ihm durch
die Rechtsverletzung an Gewinn entgangen ist. Diese
Berechnungsmethode kommt in der Praxis kaum vor,
weil sich der durch die Rechtsverletzung konkret ent-
gangene Gewinn meistens nicht beziffern lasst.

8.6.3 Lizenzanalogie

Die dritte Berechnungsmethode im Immaterialgiiter-
recht (Markenrecht, Kennzeichenrecht, Patentrecht,
Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht,
Urheberrecht) und im ergdnzenden wettbewerbsrecht-
lichen Leistungsschutz ist schliefSlich die , Lizenzana-
logie. Hier wird vermutet, der Verletzer habe das ver-
letzte Recht lizenziert. Es wird also eine fiktive Lizenz
(z.B. Umsatzlizenz, Sticklizenz, zeitabhédngige 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 abgemahnten Ver-
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letzers zuriickgreifen muss. Auflerdem erfordert dieser
Anspruch kein Verschulden des Abgemahnten (s. u.).
Auch der unwissentliche Verletzer haftet nach dieser
Berechnungsmethode auf Herausgabe der ersparten
Lizenzzahlungen.

8.6.4 Bereicherungsanspruch

Wenn der Verletzte seinen Schaden nach der Lizenz-
analogie berechnet, kann er vom abgemahnten Ver-
letzter seine (fiktiven) entgangenen Lizenzzahlungen
auch nach den Grundsitzen der ungerechtfertigten
Bereicherung 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.*

9. Abmahnkosten: Rechtsanwaltsge-
biihren, Patentanwaltsgebiihren

9.1 Kostenerstattung nur bei berechtigter
Abmahnung

Nur die Rechtsanwaltskosten einer begriindeten und
berechtigten Abmahnung sind erstattungsfahig. Das
heifit: Dem Abmahnenden muss gerade der geltend
gemachte Anspruch zugestanden haben.”” Dabei ist
eine Abmahnung schon dann in vollem Umfang be-
rechtigt, wenn der Unterlassungsanspruch nur unter
einen von mehreren Gesichtspunkten begriindet ist.*®
Ist die Abmahnung berechtigt, muss der Empféanger der
Abmahnung also Rechtsanwaltsgebiihren bezahlen,
nicht notwendigerweise aber in der geforderten Hohe.
Fordert der Abmahnende Rechtsanwaltsgebiihren aus
einem unangemessen hohen Gegenstandswert, ist dies
nach dem neuen § 8c II Nr. 3 UWG nun ausdriicklich
missbrauchlich. Alleine mit Abgabe einer straf-
bewehrten Unterlassungserklarung erkennt der Ab-
gemahnte aber weder automatisch den Unterlassungs-
anspruch, noch den Kostenerstattungsanspruch an.”

56
57
58

BGH GRUR 2001, 1156 — Der griine Punkt
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9.2 Kostenerstattung nach unterschriebener
Unterlassungserklarung

Wird die Unterlassungserklarung mit der Verpflichtung
zur Erstattung der Anwaltskosten unterschrieben, lassen
sich die Kosten leicht einklagen: Der Abmahnende muss
im Prozess nur die unterschriebene Unterlassungser-
klarung mit der Verpflichtung zur Gebiihrenerstattung
vorlegen. Streicht der Empfinger der Abmahnung

aber diese Verpflichtung, muss der Abmahnende die
Gebiihren einklagen. In diesem Gebiihrenprozess

muss der Abmahnende nun vortragen und eventuell
beweisen, dass die Abmahnung berechtigt war. Bei einer
Abmahnung wegen Verletzung einer Marke muss er
beispielsweise alles vortragen und beweisen, was er im
Markenverletzungsprozess vortragen miisste (Marke,
Kennzeichnungskraft, Verletzung der Marke, Aktiv-
legitimation, Passivlegitimation etc.).

Angesichts des im Vergleich zum urspriinglichen
Gegenstandswert ausgesprochen geringen Streitwerts
(gestritten wird ja nur noch um die Rechtsanwalts-
gebiihren, nicht mehr um den teuren Unterlassungs-
anspruch) werden sich viele Rechtsanwilte auf eine
Verhandlung der Gebiihren einlassen. Denn wirtschaft-
lich verniinftig lassen sich derartige Prozesse fiir den
Abmahnenden oft nicht fiithren.

B TIPP: Die typischerweise vorformulierte Verpflich-
tung zur Erstattung von Rechtsanwaltsgebiihren oder
Patentanwaltsgebiihren sollte daher immer gestrichen
werden.

9.3 Kostenerstattung bei teilweise berechtigter
Abmahnung

Abmahnkosten einer teilweise berechtigten Abmahnung
sind nur teilweise zu ersetzen. Teilweise berechtigt ist
eine Abmahnung, wenn von mehreren Unterlassungs-
anspriichen nicht alle begriindet sind.*
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M BEISPIEL:®" 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 Gegen-
standswerten von insgesamt € 40.000,00 berechtigt. Zu
erstatten waren also 40/65 aus € 1.642,40, mithin

€ 1.010,71.

9.4 Kostenerstattung bei Erstbegehungsgefahr

Bei der sog. Erstbegehungsgefahr miissen unter Um-
stinden 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 missen,
beurteilen die Gerichte von Fall zu Fall unterschiedlich.
Jedenfalls wer nicht als Tater, sondern als Storer auf
Unterlassung in Anspruch genommen wird, muss fiir die
Erstabmahnung keine Abmahnkosten erstatten.*

9.5 Kostenerstattung bei eigener Rechtsabteilung

Der Abmahnende kann grundsitzlich auch dann Er-
stattung von Anwaltsgebiihren verlangen, wenn er eine
eigene Rechtsabteilung hat.®

9.6 Keine Abmahnkostenerstattung fiir formell
oder inhaltlich unzureichende Abmahnung

Trotz an sich berechtigter Abmahnung gibt es Fille,
in denen der Abmahnende dennoch keinen Anspruch
auf Ersatz der Abmahnkosten hat. Das ist der Fall,
wenn die Abmahnung grob mangelhaft ist. Um ihren
Zweck zu erfiillen, muss namlich in einer Abmahnung
die begangene rechtsverletzende Handlung genau
angegeben und der darin erblickte Verstof§ so klar
angegeben sein, dass der Abgemahnte erkennen kann,

61 Nach BGH v. 19.03.2014 - I ZR 185/12 — Geld-Zuriick-Garantie III,

Rz. 16
OLG Hamburg v. 4.2.2009 - 5 U 167/07 — Mettenden
BGH NJW 2008, 2651 — Abmahnkostenersatz
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was ihm vorgeworfen wird und er eine wirksame
Unterlassungserklarung abgeben kann. Insbesondere
muss der Abmahnende auch die Aktivlegitimation
ausreichend darlegen. Abmahnungen, die diesen
Mindestanforderungen nicht geniigen, stellen eine vollig
unbrauchbare Dienstleistung dar, fiir die eine Kosten-
erstattung nicht gefordert werden kann.*

M BEISPIEL: Eine Abmahnung wegen Verletzung eines
urheberrechtlich geschiitzten Fotos wird damit begriin-
det, der Abgemahnte habe ,,in unzuldssigerweise Weise
fiir kommerzielle Zwecke ein urheberrechtlich geschiitztes
Lichtbild meines Mandanten® benutzt. Der Abgemahnte
fragt nach, wie der urheberrechtliche Schutz denn besta-
tigt werden konne. Er bittet um Ubersendung einer ent-
sprechenden Bestitigung, ohne eine strafbewehrte Unter-
lassungserklarung abzugeben. Der Abmahnende erhebt
Klage. Der Abgemahnte erkennt die Klage sofort an und
beantragt, dem Abmahnenden die Kosten des Rechts-
streits aufzuerlegen. Das OLG Frankfurt tat das auch.®®
Die Begriindung: Der abmahnende Klager hatte vor Kla-
geerhebung seine Rechtsinhaberschaft darlegen miissen.

Dies folgt nun auch unmittelbar aus dem Gesetz:
Wer eine Abmahnung ausspricht, die nicht den An-
forderungen des § 13 II UWG entspricht, hat keinen
Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten.

Wer eine Abmahnung ausspricht, die nicht den Anfor-
derungen des § 13 II UWG entspricht, muss aufierdem
damit rechnen, dass der Abgemahnte seinerseits ihm
gegeniiber die Kosten seiner Rechtsverteidigung geltend
macht (vgl. § 13 V UWG). Dieser Gegenanspruch

des Abgemahnten wird in einem neuen Satz 2 zum
Schutz der qualifizierten Wirtschaftsverbande und
qualifizierten Einrichtungen, die lediglich einen ver-
gleichsweise geringen Anspruch auf eine Aufwendungs-
pauschale besitzen, auf den Betrag dieser Aufwendungs-
pauschale gedeckelt.
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§ 13 II UWG fordert von einer Abmahnung, dass in ihr
klar und verstidndlich angegeben wird:

B Name oder Firma des Abmahnenden sowie im Fall
einer Vertretung zusdtzlich Name oder Firma des
Vertreters,

die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung
nach § 8 Absatz 3, namlich inwieweit der Abmah-
nende Produkte in nicht unerheblichen MafSe und
nicht nur gelegentlich vertreibt oder nachfragt
(siehe oben)

die Rechtsverletzung unter Angabe der tatsdch-
lichen Umstinde,

ob und in welcher Hohe ein Aufwendungsersatz-
anspruch geltend gemacht wird und wie sich dieser
berechnet, bzw.

dass der Anspruch auf Aufwendungsersatz aus-
geschlossen ist, wenn die Abmahnung VerstofSe
betrifft, die im elektronischen Geschidftsver-
kehr oder in Telemedien (,Internet“) begangen
wurden und gesetzliche Informations- und
Kennzeichnungspflichten betreffen oder Daten-
schutzverstofse von kleinen Unternehmen oder
Kleinstunternehmen oder vergleichbare gewerb-
lich titige Vereine.

Anders als in § 8b III UWG n.F. und anders als die bis-
herige Regelung des § 8 IV UWG hat also der Empfan-
ger einer Abmahnung nicht nur einen Gegenanspruch
auf Erstattung der eigenen Rechtsvereidigungskosten
bei einer missbrauchlichen Abmahnung. Er hat

diesen Gegenanspruch vielmehr schon dann, wenn

die Abmahnung unberechtigt ist oder nicht den An-
forderungen des § 13 II UWG entspricht.

9.7 Keine Abmahnkostenerstattung bei Versto-
Ren gegen Informations- und Kennzeich-
nungspflichten im Internet und gegen Daten-
schutzrecht

Um den Abmahnmissbrauch einzudammen, gewahrt
der neue § 13 IV UWG den Mitbewerbern bei Ver-
stof8en, die in der Vergangenheit typischerweise von
rechtsmissbrauchlich Abmahnenden geriigt wurden,
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kiinftig keinen Anspruch mehr auf Ersatz der Ab-
mahnkosten. Typischerweise abgemahnt wurden in
der Vergangenheit Verstofie gegen Informations- und
Kennzeichnungspflichten im Internet, die einfach zu
finden waren, auch durch den automatisierten Einsatz
von Crawlern. Dazu zéhlt beispielsweise die Pflicht
zur Angabe des ,,Impressums® (§ 5 TMG), zu voll-
standigen Preisangaben oder Versandkosten (312 d
BGB und PAngV), oder zur Angabe der Widerrufs-
belehrung. Das gleiche gilt fiir Verst6f8e gegen daten-
schutzrechtliche Informationspflichten (DSGVO und
BDSG) gegentiber Unternehmen mit weniger als 250
Mitarbeitern. Solche Verstofle konnen zwar auch kiinftig
abgemahnt werden, aber nur auf eigene Kosten des
Abmahnenden, soweit er Mitbewerber ist. Verbande
haben auch kiinftig Anspruch auf Erstattung einer
Kostenpauschale.

Nach dem neuen § 13 IV UWG ist der Anspruch auf Er-
satz der erforderlichen Aufwendungen fiir Mitbewerber
ausgeschlossen bei

B im elektronischen Geschiftsverkehr oder in Tele-
medien begangenen VerstifSen gegen gesetzliche
Informations-und Kennzeichnungspflichten

Solche Verstofie sind beispielsweise Verstofle gegen § 5
TMG (,,Impressumspflicht®), Die Pflicht zur Widerrufs-
belehrung oder Verstofle gegen die Preisangabenver-

ordnung (PAngV).

Keine Abmahnkosten gibt es auflerdem fiir Ab-
mahnungen, die

B sonstige VerstifSe gegen die DSGVO und das
Bundesdatenschutzgesetz durch Unternehmen
sowie gewerblich titige Vereine, sofern sie in der
Regel weniger als 250 Mitarbeiter beschdftigen

betreffen. Die Mitarbeiterzahl kann insbesondere nach
§ 23 Absatz 1 Satz 4 Kiindigungsschutzgesetz ermittelt
werden. Danach sind teilzeitbeschiftigte Arbeitnehmer
mit einer regelmiafligen wochentlichen Arbeitszeit von
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30
Stunden mit 0,75 zu beriicksichtigen.


https://gewerblicherrechtsschutz.pro/mitbewerber-konkretes-wettbewerbsverhaeltnis
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/824/preisangabenverordnung-pangv
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/824/preisangabenverordnung-pangv

9.8 Keine Abmahnkostenerstattung bei Eigenab-
mahnung und Selbstauftrag

Wer selbst abmahnt und zwar ohne Hinzuziehung eines
Rechtsanwalts, kann grundsitzlich keine Rechtsanwalts-
gebiihren erstattet verlangen. Auch wer zuerst selbst
abmahnt und anschlieflend das Gleiche noch einmal
durch einen Anwalt tun ldsst — und diesmal zusdtzlich
eine strafbewehrte Unterlassungserklarung fordert — soll
die Anwaltskosten dieser zweiten Abmahnung nicht
ersetzt verlangen konnen.®

Ebenso wenig kann auch ein Rechtsanwalt, der eine
eigene Rechtsverletzung abmahnt (sog. ,Selbstauftrag®),
beispielsweise einen Wettbewerbsverstofl wegen eines
Verstofles gegen das Rechtsdienstleistungsgesetz (RDG),
seine Kosten geltend machen.®

9.9 Keine Kostenerstattung bei ,,Abwehrklausel
auf der Website des Abmahnenden

Nicht selten findet man Auf einer Website Klauseln wie

»Keine Abmahnung ohne vorherigen Kontakt.

Die zeitaufwdindigere Einschaltung eines Anwaltes
oder Abmahnvereins zur Erwirkung einer fiir uns
kostenpflichtigen Abmahnung entspricht aus-
driicklich nicht dem tatsdchlichen oder mutmafs-
lichen Willen unsererseits und wird daher nicht
akzeptiert und ggf. fiir denjenigen, der dies nicht
beachtet, kostenpflichtig anwaltschaftlich zuriick-
gewiesen.”

Nicht nur sind solche Klauseln selbst rechtlich
wirkungslos. Wer eine solche Klausel nutzt, hat - wenn
er selbst abmahnt — wegen Verstofies gegen Treu und
Glauben nach § 242 BGB auch keinen Anspruch auf
Erstattung der Rechtsanwaltsgebiithren.®®

66
67
68

OLG Frankfurt v. 10.01.2012 - 11 U 36/11

BGH v. 6.5.2004 - I ZR 2/03 - Selbstauftrag

OLG Diisseldorf v. 21.9.2017 - 1-20 U 79/17 - Widerspriichliches
Verhalten; OLG Hamm, Urt.v.31.1.2012 — 4 U 169/11 - Ausschluss
des Kostenersatzes fiir berechtigte anwaltliche Abmahnung

9§ 15 Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz - RVG

22

9.10 Geringere Kostenerstattung bei weiteren
Abmahnungen mit demselben Ziel

Auch wer mehrere Abmahnungen an mehrere Gegner
versendet, kann unter Umstdnden dennoch nur einmal
eine Gebiihr verlangen, wenn es sich gebiihrenrechtlich
um eine dieselbe Angelegenheit handelt.®” Das liegt
umso niher, je identischer die Abmahnungen sind und
je ndher der mit den Abmahnungen beabsichtigte Erfolg
zusammengehort, selbst wenn es sich bei den wegen
eines Presseartikels abgemahnten Personen beispiels-
weise um den Autor, den Verlag, den Domaininhaber
und den Betreiber eines Onlineangebots handelt.”
Auch das getrennte Vorgehen gegen den Betreiber einer
Internetseite und einen Verlag, die beide einen person-
lichkeitsverletzenden Artikel verdffentlichen, ist eine
einzige Angelegenheit.”

B BEISPIEL™ ZUR BERECHNUNG DER RECHTSAN-
WALTSGEBUHR BEI EINER EINZIGEN ANGELEGEN-
HEIT IM SINNE DES § 15 Il RVG:

Der Abmahnende hatte im Zeitraum von Dezember
2016 bis Januar 2017 42 gleichlautende anwaltliche Ab-
mahnungen wegen Verletzung von verschiedenen Ur-
heberrechten eines Rechteinhabers mit Gegenstands-
werten von je € 15.000,00 verschicken lassen. Einer der
Empfanger wurde wegen drei Titeln abgemahnt. Statt
€ 865,00 Abmahnkosten (berechnet aus einem Gegen-
standswert von € 15.000) waren nur Abmahnkosten in
Hohe von 3/42 aus den addierten Gegenstandswerten
(€ 630.000,00), also € 341,56 zu bezahlen.

9.11 Hohe der erstattungsfahigen Gebiihren

9.11.1 Faktoren der Gebuhrenberechnung

Streit gibt es immer wieder iiber die Hohe der zu er-
stattenden Gebiithren. Hier spielen mehrere Faktoren
eine Rolle: Ob der Abmahnende mit seinem Rechts-
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anwalt eine Gebiihrenvereinbarung getroffen
hat, der Gegenstandswert und der angesetzte Ge-
biithrensatz.

9.11.2 Abhangig vom angesetzten Gegenstandswert

Der wichtigste Faktor fiir die Berechnung der Rechts-
anwaltsgebiihrenhohe ist der Gegenstandswert. Er
berechnet sich nach dem , Interesse“ des Abmahnenden
an der zu unterlassenden Handlung. Die Gegenstands-
werte im Folgenden betreffen nur den (meist teuersten)
Unterlassungsanspruch. Die meistens giinstigeren
Folgeanspriiche (Auskunft, Schadenersatzfeststellung,
Vernichtung) werden nur mit einem Bruchteil des
Unterlassungsanspruchs angesetzt. Der Anspruch auf
Erstattung der Abmahnkosten wiederum erhéht den
Gegenstandswert gar nicht.

9.11.3 Gegenstandswerte im Wettbewerbsrecht

Im Wettbewerbsrecht sind Gegenstandswerte ab
€ 25.000,00 die Regel. Geringere Gegenstandswerte wird
man nur bei kleineren Unternehmen ansetzen.

9.11.4 Gegenstandswerte im Markenrecht
und Geschmacksmusterrecht bzw.
Designrecht

Als Gegenstandswerte im Markenrecht und sonstigen
Kennzeichenrecht kommen Betrige unter € 50.000,00
selten vor. Hier sind unter Umstdnden bei grofSen
Unternehmen und bekannten Marke auch Gegen-
standswerte tiber € 1.000.000,00 angemessen. Ahn-
liches gilt fiir das Geschmacksmusterrecht bzw. Design-
recht.

9.11.5 Der Gebuhrensatz - Grundsatz: 1,3-Geblihr

Der Gebiithrensatz fur die anzusetzende Geschafts-
gebiihr betragt oft nur 1,3.”” Auch in Marken- und
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vgl. OLG Frankfurt v. 8.11.2012 - 6 U 208/11; LG Diisseldorf v.
27.11.2013 - 2a O 42/13

BGH v. 11.7.2012 - VIII ZR 323/11

BGHv. 13.11.2013 -XZR 171/12 - Einkauﬁkiihltasche

75
76

23

Kennzeichenstreitigkeiten kann oft nur eine 1,3-Gebiihr
verlangt werden.”

Eine Erhohung dariiber hinaus, etwa auf eine 1,5- oder
eine 2,0-Gebiihr, ist nur dann méglich, wenn die Tétig-
keit des Rechtsanwalts umfangreich oder schwierig
war.”” Angelegenheiten im Designrecht bzw.
Geschmacksmusterrecht und im Gebrauchsmusterrecht
sind aber nicht per se besonders umfangreich oder
schwierig.”® Bei umfangreichen oder schwierigeren
Fillen, etwa bei Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
dem Verletzungszeitraum, der Vielzahl von Verletzungs-
handlungen und dem Fehlen gefestigter Lizenzsitze,
kann unter Umstanden auch eine 2,0-Gebiihr an-
gemessen sein.”’

9.12 Zusidtzliche Patentanwaltskosten

In Abmahnungen im Markenrecht, Design- oder
Geschmacksmusterrecht, Gebrauchsmusterrecht,
Patentrecht und manchmal auch im Wettbewerbsrecht
werden nicht selten Patentanwilte hinzugezogen. Das
verdoppelt die Hohe der mit der Abmahnung be-
anspruchten Anwaltsgebithren.

Kosten eines fiir eine Abmahnung hinzugezogenen
Patentanwalts sind nur dann zu erstatten, wenn dies
erforderlich war. Musste also z. B. der Verletzte fiir eine
Abmahnung zunichst einen Patentanwalt mit einer
Recherche zum Registerstand oder zur Benutzung des
Schutzrechts beauftragen, so sind diese Kosten auch
vom Verletzer zu erstatten ”® und zwar auch im Wett-
bewerbsrecht 7. Nicht zu erstatten sind Kosten eines
Patentanwalts jedenfalls dann, wenn der Abmahnende
nur lapidar vortragt, der Patentanwalt habe eine
Markenrecherche durchgefithrt und zudem ein Rechts-
anwalt mit Erfahrung im Markenrecht, z. B. ein Fach-
anwalt fiir gewerblichen Rechtsschutz mitgewirkt hat.®
Ebenso wenig sind Patentanwaltskosten zu erstatten,
wenn der Patentanwalt eine Abmahnung entwirft und
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diese anschliefiend von einem Rechtsanwalt priifen und
absenden ldsst. Hier ist nur die Geschiftsgebiihr eines
Anwalts erstattungsfahig.®

9.13 Umsatzsteuer

Abmahnkosten sind immer mit Mehrwertsteuer zu
berechnen. Das gilt fiir wettbewerbsrechtliche Ab-
mahnungen®, urheberrechtliche Abmahnungen®

und andere Abmahnungen wegen Verletzung von
Schutzrechten. Zahlt ein Abgemahnter aufgrund einer
Abmahnung, so sind diese Zahlungen umsatzsteuer-
rechtlich ein Entgelt im Rahmen eines steuerbaren
Leistungsaustauschs. Solche Zahlungen sind keine
(nicht steuerbaren) Schadensersatzzahlungen. Die Kon-
sequenz: Ein Abmahnender muss seine beanspruchten
Abmahnkosten vom Gegner immer mit Mehrwertsteuer
einfordern, unabhingig davon, ob der Abmahnende
vorsteuerabzugsberechtigt ist oder nicht. Aulerdem
stellen die Abmahnkosten steuerpflichtige Umsitze dar.
Im Fall einer Betriebspriifung drohen Nachzahlungen
tiir zuriickliegende Jahre.

Die Filligkeit der Abmahnkosten héngt nicht davon ab
ob der Abmahnende eine den umsatzsteuerrechtlichen
Vorschriften geniigende Rechnung ausstellt. Tut er
dies nicht, kann der Abgemahnte zwar ein Zuriick-
behaltungsrecht bis zur Erteilung der Rechnung geltend
machen. An der Filligkeit der Abmahnkosten ohne
Umsatzsteuer andert das aber nichts. Der Sinn der
Rechnungstellung liegt hierbei darin, dass der Ab-
mahnende nur durch sie in die Lage versetzt wird, die
ihm berechnete Umsatzsteuer im Wege des Vorsteuer-
abzuges geltend zu machen. Macht der Abmahnende
von dieser Moglichkeit Gebrauch, schuldet er dem
Rechtsverletzer deshalb eine ihn zum Vorsteuerabzug
berechtigende Rechnung, deretwegen der Abgemahnte
die Zahlung der Abmahnkosten zuriickhalten kann®.
Im Rechtsstreit fithrt dies zu einer Zug um Zug-Ver-

81 OLG Frankfurtv. 05.01.2012 - 6 U 107/10 - Erstattungsfihigkeit von

Patentanwaltskosten fiir kennzeichenrechtliche Abmahnung
BFH v. 21.12.2016 - XI R 27/14

BFH v. 13.02.2019 - XI R 1/17
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§ 274 Abs. 1 BGB
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urteilung des Rechtsverletzer®. Wenn der Abmahnende
dem Abgemahnten aber {iberhaupt keine Umsatzsteuer
aufgibt, sondern lediglich die Netto-Anwaltskosten
einfordert, kommt ein Vorsteuerabzug des Verletzers
von vornherein nicht in Betracht, weswegen er auch
kein berechtigtes Interesse an einer § 14 UStG ent-
sprechenden Rechnung hat.®

9.14 Rechtsschutzversicherungen

Rechtsschutzversicherungen gewéhren in den aller-
meisten Féllen fiir Streitigkeiten im gewerblichen
Rechtsschutz keine Deckung. Diese Rechtsgebiete
sind in den iiblichen Versicherungsbedingungen vom
Versicherungsschutz ausgenommen. Spezielle Rechts-
schutzversicherungen, die diese Risiken abdecken,
sind teuer.

9.15 Abmahnkostenerstattung bei Abmahnungen
durch Verbande

Wettbewerbsverbande (z. B. die Wettbewerbszentrale)
kénnen ihre - vergleichsweise geringen — Kosten-
pauschalen auch dann in voller Hohe geltend machen,
wenn die Abmahnung nur teilweise berechtigt ist.*”
Wenn aber der Wettbewerbsverband nach einer zu-
néchst selbst ausgesprochenen Abmahnung nach einer
Erwiderung des Abgemahnten einen Rechtsanwalt
einschaltet, sind dessen Kosten nicht zu erstatten, wenn
durch die Erwiderung nicht zusatzliche Schwierigkeiten
des Falls entstanden sind.*®

Fachverbinde (z.B. eine Taxivereinigung) hingegen,
die nach ihrer Satzung Wettbewerbsverstofie verfolgen,
kénnen Kosten eines eingeschalteten Rechtsanwalts
nicht erstattet verlangen. Das gilt auch dann, wenn

der Fachverband nur ausnahmsweise Wettbewerbsver-
stof8e verfolgt und kein eigenes juristisch geschultes
Personal hat.¥

8 OLG Diisseldorf v. 23.01.2020 - 2 U 13/19; ebenso OLG Stuttgart,

GRUR-RS 2019, 16939 — Ersatz von Abmahnkosten
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Vgl. OLG Frankfurtv.9.4.2019 - 6 U 13/19 - Erlduterung der Eigen-
abmahnung

BGH v. 06.04.2017 - I ZR 33/16 — Anwaltsabmahnung I
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10. Einschdatzung der Abmahnung:
Berechtigt, zweifelhaft, unberech-
tigt, rechtsmissbrauchlich?

Wie man auf eine Abmahnung im Markenrecht, Wett-
bewerbsrecht, Design- und Geschmacksmusterrecht,
Internetrecht oder Urheberrecht am besten reagiert,
héngt im Wesentlichen davon ab, ob die Abmahnung be-
rechtigt ist oder nicht oder gar rechtsmissbrauchlich ist.

10.1 Zweifelhafte Abmahnungen

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

B Der Abmahnenden hat kein verniinftiges
wirtschaftliches Interesse an der Abmahnung,
etwa weil sein Geschift derart klein und
unbedeutend ist, dass auch ein Erfolg der Ab-
mahnung ihm keinen wirtschaftlichen Vorteil
bringen wiirde. In diesen Fillen kann es sich
lohnen, einen méglichen Rechtsmissbrauch
genauer zu untersuchen, beispielsweise durch eine
Recherche nach den Bilanzen des Abmahnenden
im Unternehmensregister oder einer Kreditaus-
kunft (z.B. bei Creditreform).

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

Der behauptete Sachverhalt ist unprézise dar-
gestellt oder er passt nicht zum Geschift des Ab-
gemahnten. Das Datum der behaupteten Rechts-
verletzung wird nicht genannt. Oder es wird
beispielsweise ein Wettbewerbsverstof3 in einem
Onlineshop behauptet, obwohl der Abgemahnte
einen solchen gar nicht betreibt. Hier handelt es
sich hdufig um hastig angepasste Textbausteine
einer Massenabmahnung. Der Sachverhalt passt
dann héufig ebenso wenig zur Abmahnung wie
die behaupteten Anspriiche.
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B Die zitierten Gerichtsentscheidungen sind nur
solche aus erster Instanz, stammen also meistens
von Landgerichten. Hier gibt es entweder noch
keine gefestigte obergerichtliche Rechtsprechung
oder eine solche wird unterschlagen, weil sie die
erstinstanzliche Rechtsprechung nicht stiitzt oder
ihr gar entgegensteht.

Eine gesetzte Frist wird mehrmals verlingert. Ein
Rechtsinhaber, der sich seiner Sache sicher ist,
verlangert meist keine Fristen.

Es wird im Anschluss an die Abmahnung der
Entwurf einer Klage oder eines Antrags auf Erlass
einer einstweiligen Verfligung iibersandt. Auch
hier gilt: Ist sich der vermeintliche Rechtsinhaber

sicher, wird er seinen Anwalt in den allermeisten
Fallen sofort die Klage oder den Verfiigungsantrag
bei Gericht einreichen lassen. Umso mehr, wenn
ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Ver-
fiigung gewihlt werden soll. Alles andere wiirde
nur kostbare Zeit kosten.

Je mehr dieser Indizien in einer Abmahnung zu-
sammentreffen, desto wahrscheinlicher ist es er-
fahrungsgemaf, dass die in der Abmahnung geltend
gemachten Anspriiche entweder gar nicht oder nicht in
dem behaupteten Umfang bestehen.

10.2 Typische Zweifelsfille in den einzelnen
Rechtsgebieten

Zu beurteilen, ob der in der Abmahnung erhobene
Vorwurf rechtlich zutrifft oder nicht, wird ohne
nihere Kenntnisse des jeweiligen Rechtsgebiets und
der aktuellen Rechtsprechung hierzu kaum mdoglich
sein. Es gibt aber rechtliche Fehleinschitzungen in
Abmahnungen, die sich immer wieder finden. Im
Folgenden werden solche typischen rechtlichen Fehler
oder Zweifelsfalle in den einzelnen Rechtsgebieten
beschrieben. Die Aufzdhlung ist langst nicht ab-
schlieflend.

10.2.1 Typische Zweifelsfalle im Wettbewerbsrecht

Rechtsverstofie sind nicht ohne weiteres wettbewerbs-
widrig. Verstof3e gegen einen Vertrag sind nur selten


https://www.unternehmensregister.de
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/191/einstweilige-verfuegung/

gleichzeitig wettbewerbswidrig. Aber auch Verstofie
gegen Gesetze sind nur dann wettbewerbswidrig, wenn
es sich um ein wettbewerbsrechtlich relevantes Gesetz,
eine sog. ,Marktverhaltensregel“ handelt.

Auch Werbung mit Gewinnspielen wird regelmafiig ab-

gemahnt. Das Abwerben von Kunden oder das Abwerben

von Mitarbeitern ist nur unter besonderen Umstianden
wettbewerbswidrig. Werbung mit Rabatten, Rabatt-
aktionen oder Angeboten auf Rabattplattformen sind
wettbewerbsrechtlich zuldssig, wenn bestimmte Regeln
beachtet werden. Bei der Werbung mit Preisen wird

oft beanstandet, dass bestimmte Informationen nicht
angegeben werden.

10.2.2 Typische Zweifelsfalle im Markenrecht

Héufig wird hier iibersehen, dass Voraussetzung einer
Markenrechtsverletzung stets die ,markenméRige
Benutzung® des beanstandeten Zeichens ist.

Oft bereitet auch das nach dem ,,Erschépfungsgrund-
satz“ zuldssige Weiterverkaufen von Markenware und
die Werbung hierfiir Schwierigkeiten. Gleiches gilt fiir
die Verwechslungsgefahr. Besonders schwer ist die Ver-
wechslungsgefahr zu beurteilen, wenn sich auf beiden
Seiten Kombinationszeichen gegeniiberstehen. Das sind
zusammengesetzte Marken oder andere Zeichen, die
aus mehreren Wort- oder Bildbestandteilen bestehen.
Dass eine Wortbildmarke eingetragen wurde, heif3t
noch ldngst nicht, dass auch der Wortbestandteil isoliert
schutzfahig ist. Hiufig wird daher auch die Schutzfahig-
keit des Wortbestandeteils einer Wortbildmarke falsch
eingeschatzt. Auch bei Markenverletzungen durch die
Nutzung von AdWords kommt es darauf an, wo (in der
AdWords-Anzeige? In der angezeigten URL?) und wie
(als Keyword?) die angeblich markenrechtsverletzende
Bezeichnung benutzt wurde.

10.2.3 Typische Zweifelsfalle im Domainrecht

Bei Rechtsverletzungen durch ,,Domains“ ist genau zu
priifen, welches Recht durch Nutzung einer Domain

% Vgl. BGH v. 13.12.2012, 1 ZR 23/12 - Bolerojickchen
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verletzt sein soll. In Betracht kommen hier ein Unter-
nehmenskennzeichen oder - bei nicht konnektierten
Domains - ein Namensrecht.

10.2.4 Typische Zweifelsfalle im Geschmacksmus-
terrecht/Designrecht

Geht der Abmahnende aus einem eingetragenen
Design, einem eingetragenen Gemeinschafts-
geschmacksmuster oder einem nicht eingetragenen
Gemeinschaftsgeschmacksmuster vor, sind immer
die Neuheit und die Eigenart zu priifen.

Beim nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacks-
muster ist auflerdem manchmal zweifelhaft, ob der
Abmahnenden auch tatséchlich Inhaber des Schutz-
rechts ist oder dessen Rechtsnachfolger. Beim nicht
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster gibt
es namlich keine gesetzliche Vermutung hierfiir. Viel-
mehr muss der Kldger behaupten und gegebenenfalls
beweisen, dass er das Design entworfen hat oder als
Arbeitgeber des Designers aktivlegitmiert ist.”

11. Reaktionsmoglichkeiten auf eine
Abmahnung

Wer eine Abmahnung erhalten hat, sollte hierauf reagie-
ren. Nur selten ldsst sich eine Abmahnung ,aussitzen®.
Es gibt aber auch Méglichkeiten, zum Gegenangriff
iiberzugehen. Diese sollten gut {iberlegt sein.

11.1 Ignorieren einer berechtigten Abmahnung

Eine berechtigte Abmahnung zu ignorieren und es auf
eine Klage oder eine einstweilige Verfiigung ankommen
zu lassen, ist oft nicht ratsam. Manchmal ist das aber
nicht der schlechteste Weg. Besonders in sehr wett-
bewerbsintensiven Branchen geschieht es regelmafiig,
dass der Abmahnende den Gegner anschliefSend mit
stindigen Vertragsstrafeklagen schropft und den Kern-
bereich des Unterlassungsversprechens bis an seine
Grenzen auslotet.


https://gewerblicherrechtsschutz.pro/707/marktverhaltensregel
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/710/gewinnspiele-und-preisausschreiben-rechtliche-grundlagen-teilnahmebedingungen-und-zulaessigkeit-nach-wettbewerbsrecht
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/718/abwerben-von-kunden-zulaessig
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/717/abwerben-von-mitarbeitern-1
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/717/abwerben-von-mitarbeitern-1
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/werbung-mit-rabatten
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/werbung-mit-rabatten
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/706/werbung-mit-preisen-5a-iii-uwg/
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/markenrechtsverletzung#c999
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/markenrechtsverletzung#c999
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/464/erschoepfungsgrundsatz-im-markenrecht
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/464/erschoepfungsgrundsatz-im-markenrecht
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/markenrechtsverletzung#c4903
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/markenrechtsverletzung#c1069
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/markenrecht-informationen/marken-richtig-anmelden#c4394
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/markenrecht-informationen/marken-richtig-anmelden#c4394
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/472/adwords-markenrechtsverletzung
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/472/adwords-markenrechtsverletzung
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/443/unternehmenskennzeichen-firma
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/443/unternehmenskennzeichen-firma
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/namensrecht#c5315
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/615/eingetragenes-design/
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/615/eingetragenes-design/
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/eingetragenes-gemeinschaftsgeschmacksmuster
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/eingetragenes-gemeinschaftsgeschmacksmuster
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/nicht-eingetragenes-gemeinschaftsgeschmacksmuster
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/nicht-eingetragenes-gemeinschaftsgeschmacksmuster
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/neuheit-geschmacksmuster
https://gewerblicherrechtsschutz.pro/614/eigenart-designrecht

Besser ist es also in Fallen, in denen neuerliche identische
oder dhnliche Verletzungshandlungen (z.B. Verstofle
gegen das Wettbewerbsrecht) 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 un-
gleich niedriger als aus einem Vertragsstrafeversprechen
vorzugehen. Denn in der Zwangsvollstreckung aus dem
Unterlassungsurteil verhdngt das Gericht ein Ordnungs-
geld. Dieses erhélt aber nicht der Abmahnende, sondern
die Staatskasse. Und auch die Rechtsanwaltsgebiihren

fiir eine Zwangsvollstreckung betragen lediglich einen
Bruchteil der Gebiihren eines Vertragsstrafeprozesses.
Aber Vorsicht: Auch die durch das Gericht im Zwangs-
vollstreckungsverfahren festgesetzten Ordnungsgelder
steigen von Verstof zu Verstof3 an.

11.2 Reaktion auf berechtigte Abmahnung

Ist die Abmahnung berechtigt, muss der Empfanger
der Abmahnung die Rechtsanwaltsgebithren bezahlen.
Berechtigt ist eine Abmahnung, wenn ihr ein Unter-
lassungsanspruch zu Grunde liegt und wenn sie dem
Schuldner einen Weg weist, den Glaubiger ohne Inan-
spruchnahme der Gerichte klaglos zu stellen.”

Ist die Abmahnung berechtigt, sollte eine modifizierte
Unterlassungserklarung ,,ohne Anerkennung einer
Rechtspflicht aber mit Rechtsbindungswillen® abgegeben
werden. Auch ohne eine solche Formulierung erklart
der Abgemahnte aber nicht notwendigerweise, dass er
den Anspruch anerkennt.®

11.3 Reaktion auf unberechtigte Abmahnung

Wer eine unberechtigte Abmahnung erhilt, hat mehrere
Optionen: Er kann eine negative Feststellungsklage er-
heben, eine Gegenabmahnung aussprechen, bei Gericht
eine Schutzschrift hinterlegen oder die Abmahnung
unter Umstdnden auch einfach ignorieren. Hier kann

8 BGH GRUR 2010, 1120 - Vollmachtsvorlage; vgl. auch BGH, GRUR

2009, 502 Rdnr. 11 - pcb; GRUR 2010, 354 Rdnr. 8 — Krdutertee
BGH, Urt. v. 24.9. 2013 - I ZR 219/12 - Medizinische FufSplege
Vgl.§ 13VUWGn.E.

92
93

27

er auch Ersatz seiner eigenen Rechtsanwaltsgebiihren
verlangen®.

11.4 Negative Feststellungsklage

Als Reaktion auf eine unberechtigte Abmahnung kann
eine negative Feststellungsklage in Betracht kommen.
Mit dieser geht der Abgemahnte quasi zum Gegen-
angriff iber. Er lasst 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. Wer eine negative
Feststellungsklage erhebt, sollte sich aber absolut sicher
sein, dass die erhobenen Anspriiche tatsachlich nicht
bestehen. Manche Gerichte sehen derartige Prozesse
nicht gern, weil hier oft der Rachegedanke im Vorder-
grund steht und der Gewinner am Ende des Prozesses
aufSer einem Stiick Papier nichts gewinnt.

11.5 Gegenabmahnung

11.5.1 Gegenabmahnung als Abwehr einer unbe-
rechtigten Abmahnung

Mit einer ,Gegenabmahnung® d.h. einem Schreiben
zur Abwehr einer unberechtigten Abmahnung, kann
man den Abmahnenden auffordern, zu erklédren, dass
der in einer Abmahnung behauptete Anspruch nicht
besteht. Eine solche ist vor Erhebung einer negativen
Feststellungsklage aber nicht notig.

11.5.2 Kosten einer Gegenabmahnung zur Abwehr
einer unberechtigten Abmahnung

Manche Gerichte halten die Kosten fiir eine Gegen-
abmahnung zur Abwehr einer unberechtigten Ab-
mahnung fiir erstattungsfahig.”* Der BGH ist zuriick-
haltender. Er bejaht eine Gebiithrenerstattung nur dann,
wenn die Abmahnung auf falschen Annahmen beruht

% 7.B.OLG Miinchen, Beschluss vom 8. Januar 2008 — Az. 29 W 2738/07

fir unberechtigte markenrechtliche Abmahnung; LG Hamburg v.
22.11.2016 - 312 O 128/16 - Spring Break, fiir unberechtigte marken-
rechtliche Abmahnung; LG Kéln v. 07.02.2017 - 31 O 308/15 fiir un-
berechtigte Abmahnung wegen fehlender markenméafliger Benutzung


https://gewerblicherrechtsschutz.pro/negative-feststellungsklage

und der Abgemahnte damit rechnen kann, dass der
Abmahnende bei einer Richtigstellung seine Auffassung
andert oder der Abmahnende entgegen seiner An-
kiindigung seiner Abmahnung lingere Zeit keine ge-
richtlichen Schritte folgen lasst.”

11.5.3 Gegenabmahnung als ,Retourkutsche”

Gelegentlich wird von Anwélten empfohlen, den
Absender einer Abmahnung selbst auf ein rechtsver-
letzendes Verhalten zu untersuchen, etwa indem man
dessen Website ,,floht®. Eine anschlieflende Gegen-
abmahnung als ,Retourkutsche Der BGH hilt eine
Retourkutsche nicht per se fiir rechtsmissbrauchlich.”®

11.6 Schutzschrift hinterlegen

Der zu Unrecht Abgemahnte kann auch bei dem
voraussichtlich vom Abmahner angerufenen Gericht
eine Schutzschrift hinterlegen. Sie verhindert, dass eine
einstweilige Verfligung ohne miindliche Verhandlung
erlassen wird. Erldsst namlich das Gericht ohne miind-
liche Verhandlung eine Beschlussverfiigung, ist der
kiinftige Weg des Verfahrens oft schon vorgezeichnet.
Schliefilich entscheiden hieriiber die Richter der bereits
erlassenen (und trotz Widerspruchs gegen die einst-
weilige Verfiigung wirksamen!) Beschlussverfiigung.

11.7 Unberechtigte Abnehmerverwarnung
- Abmahnungen an die Abnehmer

11.7.1 Der Schutz vor Abmahnungen der eigenen
Kunden

Unberechtigte Abmahnungen konnen einen Eingriff in
den eingerichteten und ausgeiibten Gewerbebetrieb®”
darstellen und zwar desjenigen, der den Empfanger der
Abmahnung beliefert hat. Derjenige, dessen Abnehmer
unberechtigt abgemahnt werden, kann dann dem
Abmahnenden gerichtlich verbieten lassen, angebliche
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BGH MMR 2004, 667 - Gegenabmahnung

BGH, Urt.v.31.5.2012 - I ZR 45/11 - Missbréiuchliche Vertragsstrafe
§6 1004, 823 1 BGB

z.B. BGH v. 19.01.2006 - I ZR 217/03 - Unbegriindete Abnehmer-
verwarnung
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Rechte gegen den Abnehmer geltend zu machen (,un-
berechtigte Abnehmerverwarnung® %

B BEISPIEL: Das Landgericht Diisseldorf hatte dem
Inhaber der Marke ,SAM® verboten, Abnehmer des Kli-
gers wegen angeblicher Verletzung der Marke ,SAM® in
einer bestimmten Art und Weise abzumahnen.”

11.7.2 Schadenersatz wegen unberechtigter Schutz-
rechtsverwarnungen

Einen Schadenersatz wegen unberechtigter Schutz-
rechtsverwarnung (d.h. Abmahnungen wegen angeb-
licher aber tatsdchlich nicht bestehender Verletzung
von Marken, Geschmacksmustern, Designs, Patenten)
gewidhren die Gerichte nur in den Fillen, in denen ein-
deutig eine Rechtsverletzung nicht vorliegt."®® Nur dann
kann man von einem Verschulden des Abmahnenden
ausgehen. Wenn erhebliche Fragen in der hochst-
richterlichen Rechtsprechung allerdings noch gar nicht
geklart sind, scheiden Schadenersatzanspriiche wegen
unberechtigter Abmahnungen aus.'”

12. Rechtsmissbrauch

12.1 Anwendungsbereich: Fast nur im Wettbe-
werbsrecht

Dass abgemahnt wird, um vorwiegend an den Rechts-
anwaltsgebiihren zu verdienen — unter Umstdnden mit
einer Gebithrenteilungsvereinbarung zwischen Ab-
mahner und dem von ihm beauftragten Rechtsanwalt,
kommt immer wieder vor. Solche Abmahnungen

sind im Wettbewerbsrecht rechtsmissbrauchlich.*®?
Ebenso missbrauchlich ist im Wettbewerbsrecht eine
Abmahnung in der iiberwiegenden Absicht, den Ab-
gemahnten zu schadigen. Rechtsmissbrauchlich sind
auch sonstige ,,sachfremde Motive®

% LG Diisseldorfv. 20.12.2017 - 2a O 248/16

19 2. B. LG Diisseldorf, Urteil v. 20.12.2017 - 2a O 248/16
10 ygl. etwa LG Diisseldorf v. 13.08.2015 - 14c O 98/13 - Zentrierstift
102 ¢ 8IVUWG
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Missbrauchlicher Abmahnungen waren schon bisher in
§ 8 IV UWG geregelt. Der neue § 8c UWG erweitert die
Regelung und nennt in Regelbeispielen auch konkrete
Voraussetzungen, unter denen ein missbrauchliches
Geltendmachen von Unterlassungsanspriichen vermutet
wird. Der Abmahnenden kann diese Vermutungen
entkriften. Der Gesetzeswortlaut nimmt hier Umstdnde
auf, die die Rechtsprechung in der Vergangenheit als
Indiz fiir eine rechtsmissbrauchliche Abmahnung
angesehen hatte. Ein rechtsmissbrauchliches Geltend-
machen wird demnach vermutet, wenn

1. die Geltendmachung der Anspriiche vorwiegend
dazu dient, gegen den Zuwiderhandelnden einen
Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen oder von
Kosten der Rechtsverfolgung oder die Zahlung
einer Vertragsstrafe entstehen zu lassen,

ein Mitbewerber eine erhebliche Anzahl von
VerstofSen gegen die gleiche Rechtsvorschrift durch
Abmahnungen geltend macht, wenn die Anzahl
der geltend gemachten VerstofSe aufSer Verhdltnis
zum Umfang der eigenen Geschiiftstitigkeit steht
oder wenn anzunehmen ist, dass der Mitbewerber
das wirtschaftliche Risiko seines aufSergerichtlichen
oder gerichtlichen Vorgehens nicht selbst trigt,

ein Mitbewerber den Gegenstandswert fiir eine
Abmahnung unangemessen hoch ansetzt,

offensichtlich iiberhéhte Vertragsstrafen vereinbart
oder gefordert werden,

eine vorgeschlagene Unterlassungsverpflichtung
offensichtlich iiber die abgemahnte Rechtsver-
letzung hinausgeht,

mehrere Zuwiderhandlungen, die zusammen
hitten abgemahnt werden kénnen, einzeln ab-
gemahnt werden oder

wegen einer Zuwiderhandlung, fiir die mehrere
Zuwiderhandelnde verantwortlich sind, die
Anspriiche gegen die Zuwiderhandelnden ohne
sachlichen Grund nicht zusammen geltend ge-
macht werden.

103 vgl. zu§ 97a IV UrhG: OLG Frankfurt a. M. v. 2.12.2014 - 11 U 73/14
104 OLG Stuttgart v. 21.2.2002, 2 U 206/01 - Hot Chili
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Nach dem ausdriicklichen Gesetzeswortlaut des neuen
§ 8¢ UWG wird auch dann ein Rechtmissbrauch ver-
mutet, wenn eine ,iiberhdhte” Vertragsstrafe gefordert
wird. Nach der Gesetzesbegriindung betrifft dies nicht
nur die Fille, in denen bereits in der Abmahnung eine
deutlich tiberhdhte Vertragsstrafe fiir kiinftige Verst63e
gefordert wird. Ein Rechtsmissbrauch wird auch ver-
mutet, wenn nach Abgabe einer strafbewehrten Unter-
lassungserkldrung nach Hamburger Brauch eine deutlich
tiberhohte Vertragsstrafe gefordert wird.

Missbrauch wird auch vermutet, wenn eine vorgeschla-
gene Unterlassungsverpflichtung offensichtlich tiber die
abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht. Eine vergleich-
bare Regelung ist bereits aus dem Urheberrechtsgesetz
bekannt (§ 97a II Nr. 4 UrhG). Kiinftig werden sich daher
die Anforderungen an den Abmahnenden erhéhen:

Er muss eine klare Sachverhaltsdarstellung (,,abgemahnte
Rechtsverletzung®) und eine diesbeziigliche prazise
formulierte, moglichst auf die konkrete Verletzungsform
begrenzte, stratbewehrte Unterlassungserklarung formu-
lieren. Wenn eine vorgeschlagene Unterlassungser-
kldrung iiber den tatsdchlichen rechtlichen Anspruch
nicht hinausgeht, ist aber kein Hinweis erforderlich.'®

Der Missbrauchseinwand gilt zwar auch im Marken-
recht beispielsweise in Féllen unzulédssiger Rechtsaus-
iibung'™ oder wenn der Markeninhaber die Verletzung
selbst provoziert.'® In der Praxis wird ein Rechtsmiss-
brauch im Markenrecht aber nur selten angenommen.

Im Urheberrecht gibt es den Missbrauchseinwand an
sich auch. Er fithrt aber nur dazu, dass der Kosten-
erstattungsanspruch nicht mehr geltend gemacht
werden kann, ldsst den Unterlassungsanspruch aber
unberiihrt.!%

12.2 Folgen des Rechtsmissbrauchs

Konsequenzen eines Verstofles gegen § 8c UWG n.F.:
Ein nach § 8b UWG rechtmissbrauchliches Geltend-

105 OLG Frankfurt v. 27.10.2011, 6 U 179/10 — Rechtsmissbréiuchliche
Geltendmachung einer Markenverletzung bei Amazon
106 BGH v. 31.5.2012 - I ZR 106/10 ~ Ferienluxuswohnung
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https://gewerblicherrechtsschutz.pro/verletzungsform

machen von Anspriichen fithrt nicht nur dazu, dass
keine Abmahnkosten zu erstatten sind, sondern auch,
dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch
selbst nicht besteht '””. Eine anschlieflende Klage wire
unzuléssig. Selbst wenn die Abmahnung also eigent-
lich berechtigt gewesen wire, verliert der Abmahner
den anschlieflenden Prozess, wenn ihm nachgewiesen
wird, dass er iiberwiegend (nicht ausschlief3lich!) aus
Gebiihreninteressen oder in Schadigungsabsicht ab-
gemahnt hat.

Auferdem kann der Abgemahnte die Kosten seiner
eigenen Rechtsverteidigung geltend machen.

12.3 Rechtsmissbrauchlich abmahnende eBay-
Handler

Klassische Falle des Rechtsmissbrauchs sind eBay-
Héndler, die aufler Ihrem eBay-Konto nichts vorzu-
weisen haben.

Bl BEISPIELE:

B Ein eBay-Handler unterhilt aufler seinen eBay-Ange-
boten keinen eigenen Onlineshop und auch kein Laden-
geschaft. Er weist in seinen eBay-Angeboten selbst darauf
hin, dass er der Kleinunternehmerregelung des § 19
Abs. 1 UstG unterfallt. Seine eBay-Umséatze vom 01.01.
bis zum 14.05.2014 betragen ganze € 1.714,93. Er ldsst
drei anwaltliche Abmahnungen im Monat versenden,
insgesamt mindestens 15 Abmahnungen.'®

B FEin eBay-Héndler lisst durch einen Anwalt, der
gleichzeitig sein Onkel ist, umfangreich abmahnen,
generiert aber nur monatliche Umsétze von maximal
€200,00."”

107 BGH GRUR 2002, 357 — Missbrdiuchliche Mehrfachabmahnung

108 OLG Diisseldorf v. 24.03.2015, 1-20 U 187/14 - Warmwasserland

1 OLG Hamm, Urteil vom 24.3.2009 - 4 U 211/08 - Rechtsmissbriiuch-
liche Abmahnung eines eBay-Shops

10 OLG Miinchen v. 8.7.2017 - 29 U 1210/17

"' LG Hamburg v. 07.02.2017 - 312 O 144/16: Hier: Bonititsindex von
600 und 50 Abmahnungen

112 wie in BGH, Urteil vom 17. 1. 2002 - I ZR 241/99 - Missbréuchliche
Mehrfachabmahnung

12.4 Indizien fiir rechtsmissbrauchliche Abmah-
nungen

Die Rechtsprechung hatte bereits vor Inkrafttreten des
neuen § 8¢ UWG Indizien entwickelt, die fir einen
Rechtsmissbrauch sprechen. Diese gelten nach wie vor:

B Verschweigen einer Reaktion des Abgemahnten:

Wer versucht, den Erlass einer einstweiligen Ver-
fiigung zu erschleichen, indem er eine Reaktion
des Abgemahnten auf die Abmahnung ver-

schweigt, kann rechtsmissbrauchlich handeln.'*°

B Unverhiltnis zwischen finanziellem Abmahnri-
siko und eigener finanzieller Situation '"!

M Missbriuchliche Mehrfachverfolgung: Hier gehen
entweder mehrere Verletzte, vertreten von dem-
selben Rechtsanwalt, konzertiert gegen einen Ver-
letzer vor''? oder ein Verletzter geht gegen mehrere
Verletzer unabhingig voneinander vor und fordert
von jedem jeweils die vollen Gebiihren, obwohl
er diese gebiihrensparend als Streitgenossenschaft
hitte in Anspruch nehmen kénnen.'*?

M Missverhiltnis zwischen Umfang des Geschiifts-
betriebs und Anzahl der Abmahnungen '*

B Systematisches Fordern eines pauschalen Scha-
densersatzes '*°

M Missbrauch des fliegenden Gerichtsstands:
Systematisches Verklagen an entfernten Gerichts-
stinden, zu denen keine der Parteien einen Bezug
hat." 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 tiber-
maflig auffallig und damit gerichtsbekannt wird."*”

13 BGHv.17.11.2005 - I ZR 300/02 - MEGA SALE

14 OLG Hamm v. 19.05.2009 — 4 U 23/09 — Rechtsmissbréduchliche Ab-
mahntdtigkeit

15 OLG Hamm v. Rechtsmissbrduchliche Abmahntitigkeit, a.a. O.

16 OLG Hamm v. Rechtsmissbriuchliche Abmahntitigkeit, a.a.0.; KG
v. 25.01.2008 - 5 W 371/07 — Missbrduchliche Gerichtsstandswahl im
Lauterkeitsrecht; OLG Brandenburg v. 29.6.2009 - 6 W 100/09, Rn.10

17 OLG Hamm v. 29.06.2010 - 4 U 24/10 — Missbrduchliches Vorgehen;
vgl. auch LG Braunschweig GRUR-RR 2008, 214
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B Zahlreiche Abmahnungen: Einige Gerichte
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nehmen inzwischen schon allein deswegen einen
Rechtsmissbrauch an, weil der Abmahner viele
Abmahnungen versendet hat.'”®* Anderer Ansicht
sind die Kammern fiir Handelssachen des LG
Miinchen L.'*° Auch das OLG Frankfurt am Main
ist zuriickhaltender: Es nahm auch bei 200 ver-
sandten Abmahnungen und Anwaltsgebiihren, die
den Jahresumsatz des Abmahnenden deutlich

tibersteigen, noch keinen Rechtsmissbrauch an.'*

M Starkiiberhohte Gegenstandswerte: Bei Ver-

stoflen von unterdurchschnittlichem Gewicht (nach
Ansicht des OLG Hamm: Informationspflichten im
Rahmen der Widerrufsbelehrung werden verletzt,
Garantiebedingungen nicht erldutert oder AGB
enthalten unzuldssige Klauseln, die den Abmahner
in der Praxis nicht besonders beeintrachtigen). In
solchen Fallen sind ,,abenteuerlich iiberhohte
Gegenstandswert[e]“, die ,,nicht einmal ansatz-
weise gerechtfertigt® sind ein besonders starkes
Indiz fiir einen Rechtsmissbrauch.'!

B Unzuléssige Gebiihrenabsprachen zwischen Ab-

mahnendem und seinem Anwalt: Erfolgsabhidngige
Vergiitung des Rechtsanwalts oder Beteiligung des
Mandanten an von dem Abgemahnten erhaltenen
Gebiihren oder Vertragsstrafen'>

B Verwandtschaft zwischen Anwalt und Mandant.'?

B Die Gebuhren werden besonders nachdriick-

lich gefordert. Beispielsweise wird die Klausel
tber die Gebiihrenerstattung durch Fettdruck
hervorgehoben oder die Gebiihren werden mit
besonders kurzer Frist gefordert.*

M Die Vertragsstrafe wird verschuldensunabhingig

oder unter Ausschluss der Einrede des Fortset-
zungszusammenhangs gefordert.'®

LG Braunschweig GRUR-RR 2008, 214; LG Miinchen I GRUR-RR
2006, 416 — Media-Mdrkte

LG Miinchen I, GRUR-RR 2006, 418 - Preissuchmaschine

OLG Frankfurt, GRUR-RR 2007, 56 — Sprechender Link

OLG Hamm v. 29.06.2010 — 4 U 24/10 — Missbréiuchliches Vorgehen
KG Berlin, MMR 2008, 742; KG Berlin BeckRS 2010, 19475

OLG Hamm v. 24.3.2009 — 4 U 211/08 - Rechtsmissbrduchliche Ab-
mahnung eines eBay-Shops
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B Wenn ein Verein nach einem Verstof3 gegen
einen Unterlassungstitel (z. B. einer einstweiligen
Verfiigung) nie einen Ordnungsgeldantrag zu
Gunsten der Staatskasse stellt, kann das ein Indiz

fir einen Missbrauch sein.!?¢

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
unzulédssige Gebiihrenvereinbarungen zwischen dem
Abmahnenden und seinem Anwalt. Grundsitzlich kann
schon das Aussprechen einer einzigen Abmahnung

rechtsmissbrauchlich sein.'?’

13. Abgabe der strafbewehrten Unter-
lassungserklarung - die Folgen

13.1 Unveranderte Abgabe

Wenn die strafbewehrte Unterlassungserklarung unver-
andert abgegeben wird, entféllt die durch den Rechts-
verstofy vermutete Wiederholungsgefahr. Es wird ein
Unterlassungsvertrag geschlossen durch Riicksendung
der unverdnderten vorformulierten Unterlassungser-
klarung. Eine Annahmeerkldrung des Abmahnenden ist
nicht erforderlich.

13.2 Unwirksame Unterlassungsvertrage

Es gibt strafbewehrte Unterlassungserklarungen,

die - unverandert abgegeben — unwirksam sind. Wenn
der Abmahnende verschiedene Abmahnungen mit
vorformulierten Unterlassungserkldrungen versendet,

124 OLG Hamm v. 29.06.2010 - 4 U 24/10 — Missbréuchliches Vorgehen

125 BGH v. 15.12.2011 - 1 ZR 174/10 - Bauheizgerite

126 Begriindung des Regierungsentwurfs vom 31.07.2019, BT-Drucksa-
che 19/12084, Seite 28

127 BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 - Bauheizgerdte; LG Hamburg v.
07.02.2017 - 312 O 144/16
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handelt es sich um Allgemeine Geschiftsbedingungen.
Wenn der Abmahnende aufierdem dem Abgemahnten
zu verstehen gibt, dass eine Anderung der Unter-
lassungserkldrung negative Konsequenzen hat, liegt ein
»Stellen® im Sinne des § 305 I 1 BGB vor. Die Konse-
quenz: Die Wirksamkeit des Unterlassungserklarung
misst sich auch am AGB-Recht der §§ 305ff. BGB.

B BEISPIEL'?: Ein derart geschlossener Unterlas-
sungsvertrag, der einen Verzicht auf die Einrede des
Fortsetzungszusammenhangs enthalt, ist unwirksam.
Denn im Fortsetzungszusammenhang stehende Hand-
lungen sind nach der Rechtsprechung des BGH zu einer
Handlung im Rechtssinn zusammenzufassen.

13.3 Wirksame Unterlassungsvertrage mit
unwirksamer Vertragsstrafenregelung

Nach dem neuen § 13a IV UWG ist die Vereinbarung
einer Vertragsstrafe fiir bestimmte Verstofie von kleinen
Unternehmen ausgeschlossen. Fiir eine erstmalige
Abmahnung wegen Verst6flen gegen Informations- und
Kennzeichnungspflichten im Internet und datenschutz-
rechtliche Informationspflichten nach der DSGVO und
BDSG nach § 13 IV UWG n. F. (siehe oben unter 9.7.)
von Unternehmen mit weniger als 100 Mitarbeitern

(§ 13 a I UWG n.E.) konnen Mitbewerber kiinftig
keine Vertragsstrafen mehr vereinbaren. Dadurch soll
verhindert werden, dass Abmahnende — wenn sie sich
schon nicht durch die Abmahnkosten befriedigen
kénnen, sich jedenfalls durch Einnahmen iiber kiinftige
Vertragsstrafen finanzieren und so das Verfolgen der-
artiger Verstofie letztendlich dennoch attraktiv bleibt.

13.4 Die ,,modifizierte Unterlassungserklarung*

Auch bei Abgabe einer verdnderten (,modifizierten*
Unterlassungserkldrung geht die Wiederholungsgefahr
unter, wenn sie ,ernstlich® versprochen wird. Eine Ab-

"% OLG Frankfurt v. 23.07.2020 - 6 U 91/19 - Unwirksamkeit eines
wegen einer Markenverletzung geschlossenen Unterlassungsvertrags
wegen VerstofSes gegen § 307 II Nr. 1 BGB
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anderung der Unterlassungserkldrung ist dennoch stets
zu empfehlen: Eine abgednderte Unterlassungserklarung
muss der Abmahnende ausdriicklich annehmen. Dies
kann zwar der Abmahnende ohne Einhaltung einer
Frist jederzeit tun.'” Manche vergessen aber die An-
nahmeerkldrung. Fehlt die Annahmeerkldrung, geht
zwar die Wiederholungsgefahr unter. Es kommt aber
kein Unterlassungsvertrag zu Stande. Die Folge: Der
Abmahnende wiirde eine Unterlassungsklage wegen
Wegfalls der Wiederholungsgefahr verlieren. Denn ob
eine Unterlassungserkldrung angenommen wird, ist fiir
den Wegfall der Wiederholungsgefahr irrelevant.** Bei
einem erneuten Verstof§ kann er aber keine Vertrags-
strafe fordern.

Das in der Zusendung einer vorformulierten Unter-
lassungserklarung liegende Angebot auf Abschluss eines
Unterlassungsvertrags ist in der Regel nicht befristet.'*!
Es muss damit vom Absender der Abmahnung nicht
unverziiglich angenommen werden, sondern kann
jederzeit angenommen werden.

Eine Ausnahme gilt fiir die sog. ,aufgedrangte 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 un-
verlangten Unterlassungserkldrung diese ausdriicklich
annehmen, damit die Wiederholungsgefahr beseitigt
wird.!*

Als Abanderung gilt beispielsweise die Herabsetzung
einer zu hohen Vertragsstrafe auf ein angemessenes
Maf3. Angemessen ist bei erheblichen Verstéf3en oft eine
Vertragsstrafe von € 5.001,00. Dieser Betrag wird des-
wegen gerne genommen, weil frither die Landgerichte
sich gelegentlich fiir Vertragsstrafestreitigkeiten im
gewerblichen Rechtsschutz bis zu einem Betrag von

€ 5.000,00 fiir unzustandig erkldrt hatten. Die Amts-
gerichte wiederum haben in diesen Fillen oft keine
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BGH v. 17.9.2009 - I ZR 217/07 - Testfundstelle
BGH a.a.O. - Testfundstelle

BGH a.a.O. - Testfundstelle

OLG Frankfurt v. 9.10.2008 - 6 U 128/08



Erfahrung. Den meisten Gerichten ist aber inzwischen
klar, dass fiir Vertragsstrafestreitigkeiten unabhangig
vom Streitwert die Spezialkammern der Landgerichte
zustidndig sind.

Eine wesentliche Abanderung einer strafbewehrten
Unterlassungserkldarung ist auch das Versprechen

einer Vertragsstrafe nach (modifiziertem) ,Hamburger
Brauch, wenn eine feste Vertragsstrafe gefordert wurde.

13.5 Risiken bei Abgabe einer Modifizierten
Unterlassungserklarung

Die Formulierung einer eigenen ,modifizierten” Unter-
lassungserkldrung ist fiir den Abgemahnten eine nicht
selten eine Gratwanderung: Formuliert er zu eng, entfallt
u. U. die Wiederholungsgefahr nicht. Er riskiert den teu-
ren Prozess, den er ja durch Abgabe der Unterlassungser-
klarung gerade vermeiden wollte. Formuliert er zu weit,
riskiert er Vertragsstrafen fiir kiinftige Handlungen, die
nach dem Gesetz nicht zu beanstanden wiren.

Eine eigene modifizierte Unterlassungserklarung muss
aber auch ,ernsthaft” abgegeben werden. Das ist bei-
spielsweise dann nicht der Fall, wenn die Unterlassungs-
erkldrung ohne Anschrift des Abgemahnten abgegeben
wird und dessen Aufenthalt unbekannt ist.***

13.6 Strafbewehrte Unterlassungserklarungen
mit Bedingungen

Eine strafbewehrte Unterlassungserklarung muss ein-
deutig und hinreichend bestimmt sein und den ernst-
lichen Willen des Schuldners erkennen lassen, die
betreffende Handlung nicht mehr zu begehen und
daher durch ein angemessenes Vertragsstrafever-
sprechen abgesichert sein. Sie muss auflerdem den
bestehenden gesetzlichen Unterlassungsanspruch nach
Inhalt und Umfang voll abdecken und dement-
sprechend uneingeschrankt, unwiderruflich, unbedingt

133
134
135

vgl. LG Diisseldorfv. 7.6.2013 - 34 O 112/10

BGH v. 12.1.2017 - I ZR 117/15 - YouTube-Werbekanal

OLG Frankfurt a.M. v. 04.05.2017 - 6 W 21/17 - Beseitigung der
Wiederholungsgefahr durch Unterwerfungserklirung mit Vorbehalt
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und grundsitzlich auch ohne die Angabe eines End-
termins abgegeben werden.'**

13.6.1 Unterlassungserklarung unter der auflésen-
den Bedingung einer ,,allgemein verbindli-
chen® Klarung

Bisweilen werden Unterlassungserkldrungen abgeben

~unter der auflosenden Bedingung einer allgemein
verbindlichen, d. h. auf Gesetz oder hochstrichter-
licher Rechtsprechung beruhenden Kldrung“ des zu
unterlassenden Verhaltens.

Eine solche Unterlassungserkldrung ist nach Ansicht des
OLG Frankfurt am Main zuldssig und lasst die Wieder-
holungsgefahr entfallen. '**

13.6.2 Unterlassungserklarung unter der auflésen-
den Bedingung einer ,eindeutigen“ Klarung

Eine Unterlassungserklarung unter der auflésenden
Bedingung

»einer auf Gesetz oder hichstrichterlicher Recht-
sprechung beruhenden eindeutigen Kldrung“

des zu unterlassenden Verhaltens lasst aber die Wieder-
holungsgefahr nicht entfallen. Denn es ist unsicher, ab
wann genau die ,eindeutige Klarung® einer bestimmten
Rechtsfrage in der Rechtsprechung angenommen
werden kann, %

13.6.3 Unterlassungserklarungen mit anderen
Bedingungen

Andere Einschrankungen oder Bedingungen, als solche,
die sich auf eine Anderung des Gesetzes oder der
hochstrichterlichen Rechtsprechung beziehen, vertragen
sich grundsitzlich nicht mit dem Sinn und Zweck einer
strafbewehrten Unterlassungserklarung, namlich ohne
gerichtliche Inanspruchnahme eine klare Grundlage fiir
die Sanktion kiinftiger Verstofie zu haben.*’

136 OLG Hamburg, Urteil vom 22.01.2015 - 5 U 271/11 - partnership
37 BGH Urteil v. 07.06.1982 - VIII ZR 139/81; BGH GRUR 1993, 677
- Bedingte Unterwerfung
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Unzuléssig ist es daher, im Urheberrecht eine Unter-
lassungserkldarung abzugeben unter der

»Potestativbedingung der Urheberschaft/Aktiv-

legitimation'®

Denn im Urheberecht ist — anders als etwa bei der
Verletzung einer eingetragenen Marke - die Aktiv-
legitimation oft nicht eindeutig zu klaren. Auflerdem sei
unklar, was mit ,,Potestativbedingung“ gemeint sei.

13.7 Unterlassungsverpflichtung und ,,Kernglei-
che Handlungen“

Eine Unterlassungserklarung muss auch diejenigen
Handlungen umfassen, die ,,im Kern gleichartig”
sind. Sonst lasst sie die Wiederholungsgefahr nicht
entfallen.

B BEISPIELE: Eine Unterlassungserklarung wegen
Verstofles gegen die Buchpreisbindung, die sich aus-
driicklich nur auf den konkreten Buchtitel bezieht, ldsst
die Wiederholungsgefahr nicht entfallen."”” Ebenso we-
nig lasst eine Unterlassungserklarung wegen Zusendung
unverlangter Emailwerbung (Spam) die Wiederholungs-
gefahr entfallen, wenn sie ausdriicklich auf die betroffene

Emailadresse beschrankt wurde.'*

14. Dauer der Unterlassungsver-
pflichtung

Oft liest man, die Unterlassungserklarung ,gelte” 30
Jahre lang. Das ist falsch. Mit Abgabe einer unver-
anderten Unterlassungserklarung oder durch Annahme
einer abgednderten Unterlassungsverpflichtungs-
erklarung durch den Abmahner entsteht zwischen
Abmahner und Abgemahnten ein Unterlassungsvertrag.
Dieser bindet den Abgemahnten so lange, bis der
Unterlassungsvertrag beendet oder gekiindigt wird.

Ein einmal abgegebenes Unterlassungsversprechen
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siehe OLG Hamburg v. 16.10.2014 - 5 U 39/13

OLG Frankfurt v. 31.5.2011 - 11 W 15/11

OLG Celle v. 15.5.2014 - 13 U 15/14 - Unterlassungserklirung bei
unverlangter Emailwerbung
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»halt* also theoretisch ewig. Es kann im Fall einer
Geschifts- oder Firmenfortfiihrung sogar den Erwerber
des Unternehmens als Rechtsnachfolger binden.**! Der
Unterlassungsvertrag bindet den Abgemahnten so lange,
bis er beendet (schwierig) oder er wegen veranderter
Umstiande gekiindigt wird (selten moglich).

Richtig an der immer wieder zitierten 30-Jahrefrist

ist nur, dass wer bereits vor Gericht einen Unter-
lassungstitel (z.B. ein Urteil oder einen gerichtlich
protokollierten Vergleich) erstritten hat, hieraus 30
Jahre vollstrecken kann. Dies hat aber mit der Unter-
lassungserklarung 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 Unterlassungs-
verpflichtung verstofSen und die dadurch entstandene
Wiederholungsgefahr nicht durch Abgabe einer
erneuten und mit hoherer Vertragsstrafe versehener
Unterlassungserklarung ausgeraumt.

15. Nach Zustandekommen des Unter-
lassungsvertrags: Aktive Hand-
lungs- und Riickrufpflichten des
Unterlassungsschuldners

Einen Unterlassungsvertrag muss der abgemahnte
Unterlassungsschuldner auch erfiillen. Bloes Unter-
lassen im Sinne eines ,,Nichtwiedertuns® reicht dabei
nicht immer aus. Denn manchmal muss der Unter-
lassungsschuldner aktiv werden, um die Rechtsver-
letzung zu beseitigen oder eine einmal in Lauf gesetzte
Kausalkette zu unterbrechen. So muss er z.B. einen
bereits erteilten Anzeigenauftrag fiir einen be-
anstandeten bzw. verbotenen Werbetext widerrufen, um
das Erscheinen der Anzeige zu verhindern.'*

Ebenso muss ein Mobelhersteller, der bereits Schrank-
elemente in den Vertrieb gegeben hatte, deren Vertrieb

1 OLG Hamm v. 18.1.1994 - 4 U 125/93

142 7.B. OLG Jena v. 16.6.2004 — 6 W 105/04 — Unterbindungspflichten
des Unterlassungsschuldners

43 OLG Kéln v. 12.3.2008 - 6 W 21/08 — Mébelhandel



ihm verboten wurde, zuriickrufen.'** Er muss aber
grundsitzlich nur das tun, was ihm rechtlich méglich
und zumutbar ist. Eine Riickrufaktion auf blolen
Verdacht hin, ist einem Schuldner aber regelmafiig nicht
zuzumuten' ,

16. VerstoRe gegen eine Unterlassungs-
erklarung

16.1 Wird Vertragsstrafe fallig?

Verstofit der Abgemahnte schuldhaft gegen die Unter-
lassungsverpflichtung, wird die vereinbarte Vertrags-
strafe fallig. Ein Verschulden des Abgemahnten wird
dabei vermutet.!*® Das heifSt: Der Abgemahnte muss
darlegen und beweisen, dass er nicht zumindest fahr-
lassig gegen das Vertragsstrafeversprechen verstofSen
hat. Auflerdem lebt die Wiederholungsgefahr wieder
auf, die nur bei erhohtem Vertragsstrafeversprechen
wieder untergeht. Es ist also eine neue Abmahnung mit
erhohter Vertragsstrafeforderung moglich.

Die Vertragsstrafe wird aber nur bei Verschulden des
Vertragsstrafeschuldners (des Abgemahnten) fallig.

Der Verletzer muss also wenigstens fahrldssig gehandelt
haben. Fiir ein Verschulden reicht ein Verschulden der
Erfiillungsgehilfen des Vertragsstrafeschuldners. Ob der
neue Verstof3 vom Vertragsstrafeversprechen umfasst
wird, ist durch Auslegung des Unterlassungsvertrags zu
ermitteln. Dabei spielt besonders die bereits erwidhnte
»Kernbereichsrechtsprechung® eine Rolle.

16.2 Hohe der Vertragsstrafe: Obergrenze von
€1.000,00 fiir geringe VerstoRRe

Bei nur geringfiigigen Verstéfien gegeniiber Mit-
bewerbern mit weniger als 100 Beschiftigten ist § 13a
IIT UWG n.F. nur eine Vertragsstrafevereinbarung von
maximal € 1.000,00 zuldssig. Diese Regelung zielt auf
Rechtsverletzer mit nur kleiner Geschiftstatigkeit.

144 OLG Frankfurt - 11 U 19/09 - Umfang der Beseitigungspflicht
145 BGH v. 13.11.2013 - 1 ZR 77/12 - Vertragsstrafenklausel
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16.3 Reduzierung der Vertragsstrafenhohen auf
das Angemessene, auch bei fester Vertrags-
strafe

Wenn der Abgemahnte eine unangemessen hohe Ver-
tragsstrafe versprochen hatte, kann nach § 13a IVund V
UWG dennoch deren Héhe auf eine angemessene Hohe
reduziert werden. Dies gilt nicht nur, wenn die Héhe
der Vertragsstrafe nach Hamburger Brauch versprochen
wurde (§13a VUWG), sondern auch dann, wenn eine
feste Vertragsstrafenhdhe versprochen wurde. Was

als Vertragsstrafe angemessen hoch ist, bestimmt sich
grundsitzlich nach § 13 I UWG nach

1.
2.

Art, AusmafS und Folgen der Zuwiderhandlung,

Schuldhaftigkeit der Zuwiderhandlung und bei
schuldhafter Zuwiderhandlung die Schwere des
Verschuldens,

Grofle, Marktstirke und Wettbewerbsfahigkeit
des Abgemahnten sowie

wirtschaftliches Interesse des Abgemahnten an
erfolgten und zukiinftigen VerstofSen.

Diese Kriterien hatte die Rechtsprechung bereits in der
Vergangenheit zur Festlegung einer angemessenen Ver-
tragsstrafenhohe herangezogen.'* Die Mitarbeiterzahl

kann auch hier nach § 23 Absatz 1 Satz 4 Kiindigungs-

schutzgesetz ermittelt werden (siehe oben).

16.4 Der ,,Kernbereich“ einer Unterlassungs-
pflicht

Besonders gerne unterschitzt wird vom Abgemahnten
oft die Reichweite seiner Unterlassungsverpflichtung:
Die Rechtsprechung dehnt seine Unterlassungsver-
pflichtung fast immer iiber den konkreten Fall hinaus
auf ,,im Kern® vergleichbare Handlungen aus. Unter-
lassungserklarungen konnen daher ohne weiteres auch
dann im ,Kern gleichartige“ Handlungen umfassen,
wenn Sie sich auf die konkrete Verletzungsform be-
ziehen.'”

146 ygl. z.B. BGH GRUR 2009, 982 - Dr. Clauder’s Hufpflege; OLG
Karlsruhe GRUR-RR 2016, 92
47 BGH v. 9.11.1995 - 1 ZR 212/93 ~ Wegfall der Wiederholungsgefahr



Nach der Rechtsprechung umfasst eine einmal ab-
gegebene Unterlassungsverpflichtung nicht nur die
urspriinglich beanstandete Handlung. Sie geht vielmehr
viel weiter. Erfasst werden alle ,,im Kern gleichartigen®
Verstofie. Das sind all diejenigen Verstofle, die das
charakteristische der urspriinglichen Verletzungshand-
lung beinhalten. Als Faustformel kann man sagen: Alle
Handlungen, die den Unwert der urspriinglichen Hand-
lung umfassen, gehéren zum , Kernbereich® Das fithrt
immer wieder zu unliebsamen Uberraschungen beim
Unterlassungsschuldner.

B BEISPIEL 1*%: Die abgemahnte Unterlassungs-
schuldnerin vertrieb ein ,Zauberwaschmittel’, das an-
geblich Waschmittel spare. Sie gibt eine strafbewehrte
Unterlassungserklarung ab, wonach sie sich verpflichtet,
es [...] zu unterlassen, im geschdftlichen Verkehr fiir
»Zauberwaschkugeln fiir Waschmaschine und Ge-
schirrspiiler® wie folgt zu werben: ,Spart Waschmittel
Auf der Website der Unterlassungsschuldnerin war eine
Kundenbewertung zu lesen:
~Funktioniert wirklich! Durch das aufgebaute Magnet
feld verdndert sich die Struktur des Wassers und es
lagert sich weniger Kalk in der Wiische, am Geschirr
und der Waschmaschine, Sptilmaschine ab! Dadurch
bendtigt man auch eine geringere Waschmittelmenge
und man spart Geld!*
Die Unterlassungsschuldnerin wurde zur Zahlung einer
Vertragsstrafe verurteilt. Die Begriindung: Auch einge-
stellte Kundenbewertungen seien Werbung.

B BEISPIEL 2 Der abgemahnte Unterlassungs-
schuldner hatte auf dem Amazon-Marketplace Sonnen-
schirme angeboten, und dabei eine Weiterempfehlungs-
funktion im eigenen Onlineshop benutzt, aufgrund derer
Werbeemails versandt werden. Nach seiner Unterlas-
sungserkldarung verpflichtete er sich, es
»-.. ZU unterlassen, im geschdftlichen Verkehr beim
Vertrieb von Sonnenschirmen, im Internet zu Zwe-
cken des Wettbewerbs, Waren und/oder Dienstleistun
gen mittels der Zurverfiigungstellung einer Weiteremp-

148 Nach OLG Kéln v. 24.05.2017 - 6 U 161/16 - Zauberwaschmittel
49" Nach OLG Kéln v. 10.06.2016 - 6 U 143/15 — Weiterempfehlungs-
funktion
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fehlungsfunktion zu bewerben, wenn wie auf der
Plattform www. .... .de [es folgte die Internetadresse
des eigenen Onlineshops des Abgemahnten] ge-
schehen®
Der Abgemahnte nutzte danach eine entsprechende
Weiterempfehlungsfunktion auf dem Amazon-Mar-
ketplace. Dies war kein kerngleicher Verstof3 gegen die
Unterlassungsverpflichtung. Denn zwischen den Weiter-
empfehlungsfunktionen in dem eigenen Onlineshop und
der Weiterempfehlungsfunktion auf dem Amazon-Mar-
ketplace gab es erhebliche Unterschiede.

17. Kiindigung und Beendigung des
Unterlassungsvertrags

Die Beendigung eines Unterlassungsvertrags ist nur in
Ausnahmefillen moglich. In Frage kommen praktisch
nur zwei Fille: Eine Kiindigung wegen Anderung der
Rechtslage oder (noch seltener) eine Anfechtung des
Unterlassungsvertrags.

17.1 AuBerordentliche Kiindigung des Unterlas-
sungsvertrags aus wichtigem Grund

Nach der Rechtsprechung des BGH rechtfertigt der
Wegfall des dem Unterlassungsvertrag zugrunde-
liegenden gesetzlichen Unterlassungsanspruchs die
auflerordentliche Kiindigung des Unterlassungsver-
trags wegen Unzumutbarkeit.”*® Hierfiir gibt es zwei
anerkannte Fallgruppen: Eine Gesetzesdnderung
und eine Anderung der hdchstrichterlichen Rectspre-
chung:

17.1.1 Kiindigung des Unterlassungsvertrags wegen
Gesetzesanderung

Ein Unterlassungsvertrag kann gekiindigt werden,
wenn der Unterlassungsanspruch dem Glaubiger wegen
einer Gesetzesanderung unzweifelhaft nicht mehr
zusteht.'!

150 BGHZ 133, 316 [321] - Altunterwerfung [
51 BGHZ - Altunterwerfung I, .a.a.0.; BGH GRUR 2001, 85 [86] - Alt-
unterwerfung IV



17.1.2 Kiindigung wegen Anderung der Rechtspre-
chung

Einer Gesetzesinderung steht gleich, dass das dem
Schuldner untersagte Verhalten auf Grund einer héchst-
richterlichen Leitentscheidung nunmehr eindeutig
rechtmaflig ist.””> Maf3geblich dafiir ist, dass der Schuld-
ner in einem solchen Fall die Zwangsvollstreckung aus
einem entsprechenden gerichtlichen Titel im Wege
einer Vollstreckungsabwehrklage nach § 767 ZPO fiir
unzuldssig erkldren lassen kann.'*

17.1.3 Irrtum lber die Schutzfahigkeit eines Mar-
kenbestandteils mit Rechtsprechungsande-
rung vergleichbar?

Ist ein Irrtum iiber die Schutzfahigkeit eines Marken-
bestandteils mit einer Rechtsprechungsinderung
vergleichbar?

B DERFALL BGH ,,FISHTAILPARKAS*:

Der Benutzer der Bezeichnung ,fishtailparka“ gibt
gegeniiber dem Inhaber der Wortbildmarke ,fishtail-
parkas“ eine Unterlassungserklarung ab. Beide Parteien
gehen davon aus, dass der Bildbestandteil fiir die Unter-
scheidungskraft irrelevant sei. Das DPMA ist in einem
Léschungsverfahren fiir diese Marke aber anderer An-
sicht: Der Wortbestandteil sei fiir Oberbekleidung be-
schreibend und erst der Bildbestandteil mache die Marke
schutzfahig. Der Benutzer der Bezeichnung (Unterlas-
sungsschuldner) erklart darauthin die auflerordentliche
Kiindigung des Unterlassungsvertrags. Er meint, das sei
mit der Anderung eines Gesetzes oder der hdchstrichter-
lichen Rechtsprechung vergleichbar. Denn die Geschafts-
grundlage des Unterlassungsvertrags sei die Schutzfahig-
keit des Wortbestandteils der Marke gewesen.

152
153
154
155
156

BGHZ 181, 373, Rn. 17 ff. - Mescher weis

BGH v. 8.5.2014 - I ZR 210/12 - fishtailparka

BGH a.a.O. - fishtailparka

BGH v. 31.05.2012 - I ZR 45/11 - Missbriuchliche Vertragsstrafe
OLG Stuttgart v. 11.06.2015 - 2 U 136/14 — Apotheker-Domains;
LG Saarbriicken v. 01.02.2007 - 11 S 164/05, nachfolgend BGH v.
10.06.2009 - I ZR 37/07 — Unrichtige Aufsichtsbehirde
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Der BGH hat dem widersprochen: Da das DPMA die
Marke nicht gel6scht habe, hitte bei einem gericht-
lichen Titel eine Vollstreckungsabwehrklage auch keinen
Erfolg gehabt. Dass das DPMA die Schutzfahigkeit

der Markenbestandteile anders einschitze, als beide
Parteien, sei Risiko des Unterlassungsschuldners und
rechtfertige keine auerordentliche Kiindigung.'**

17.2 AuBerordentliche Kiindigung wegen miss-
brauchlicher Vertragsstrafeforderung?

Oft wendet der Unterlassungsgldubiger ein, das For-
dern der Vertragsstrafe sei rechtsmissbrauchlich. Der
BGH stellt klar, dass der Rechtsmissbrauch schon im
Zusammenhang mit der Abgabe der Unterlassungser-
klarung bestanden haben muss.'* Spatere Vertragsstraf-
eforderungen sind daher fiir die Frage des Rechtsmiss-
brauchs irrelevant.

17.3 Anfechtung der Unterlassungserklarung we-
gen Irrtums oder arglistiger Tauschung

Wenn in einer Abmahnung der Abmahnende iiber seine
Aktivlegitimation tduscht, also eine solche tatsachlich
nicht besteht, kann die darauthin abgegebene Unter-
lassungserkldrung wegen arglistiger Tauschung an-
gefochten werden.”* Ein Irrtum iiber die Wettbewerbs-
widrigkeit des abgemahnten Verhaltens rechtfertigt aber
keine Anfechtung. Denn dies ist ein unbeachtlicher

Motivirrtum.'”

17.4 Beendigung des Unterlassungsvertrags
wegen Wegfalls der Geschiaftsgrundlage

Die Aufl6sung (oder Anpassung) eines Vertrages wegen
Wegfalls der Geschiftsgrundlage muss zur Vermeidung
untragbarer, mit Recht und Gerechtigkeit schlechthin
unvereinbarer Folgen unabweislich erscheinen.'”® An die

' OLG Hamm v. 22.03.202 - 1-4 U 197/11 - EDV-Gutachten; OLG
Stuttgart v. 11.06.2015 - 2 U 136/14 — Apotheker-Domains

158 BGH v. 26.09.1996 I ZR 265/95 - Altunterwerfung I; OLG Hamm
V. 22.03.202 - 1-4 U 197/11 - EDV-Gutachten; OLG Stuttgart v.
11.06.2015 - 2 U 136/14 - Apotheker-Domains


https://gewerblicherrechtsschutz.pro/300/rechtsmissbrauch-abmahnung

Vertragsauflosung auf Grund Wegfalls der Geschifts-
grundlage sind strengere Anforderungen zu stellen als
an die auflerordentliche Kiindigung.”** Sie kommt daher
in der Praxis nicht vor. Denn auch der Wegfall der
Geschiftsgrundlage ldsst nur ein Recht zur aufSer-
ordentlichen Kiindigung entstehen und dies auch nur
dann, wenn eine Vertragsanpassung nicht zumutbar ist.
Bis zur Kiindigung besteht die Vertragsstrafeverpflich-
tung namlich fort.*®

18. Ausschluss des Vertragsstrafe-
anspruchs auch ohne Kiindigung

18.1 Ausschluss wegen Rechtsmissbrauchs

Mit Inkrafttreten des neuen § 8¢ UWG wird kiinftig

ein Rechtsmissbrauch vermutet, wenn die vor-
geschlagene Unterlassungserklarung offensichtlich

tiber die abgemahnte Rechtsverletzung hinausgeht.
Einem Abmahnenden, der aufgrund eines durch eine
missbrauchliche Abmahnung zustande gekommenen
Vertragsstrafeverpflichtung eine Vertragsstrafe fordert,
kann aber auch ohne Kiindigung des Unterlassungsver-
trags den Missbrauchseinwand des § 242 BGB entgegen-
halten, z.B., wenn der Abgemahnte alleine abmahnt, um
Vertragsstrafeversprechen zu generiert. '*!

19 BGH v. 8.5.2014 - I ZR 210/12 - fishtailparka
160 BGH v. 26.09.1996 I ZR 265/95 - Altunterwerfung I

161 BGH v. 14.2.2019 - 1 ZR 6/17 - Kiindigung der Unterlassungsverein-

barung

18.2 Ausschluss wegen Gesetzesanderung

Ebenfalls ohne Kiindigung kann einem vertraglichen
Vertragsstrafeanspruch ausnahmsweise der Einwand
unzuldssiger Rechtsausiibung entgegenstehen, wenn
der Anspruch dem Glaubiger auf Grund einer erfolgten
Gesetzesdnderung unzweifelhaft, d. h. ohne weiteres
erkennbar, nicht mehr zusteht.

B BEISPIEL: Durch Inkrafttreten des geanderten
UWG am 1.8.1994 wurde eingefiihrt, dass Verbande
eine erhebliche Anzahl von Gewerbetreibenden auf
demselben Markt haben miissen, wie der Unterlassungs-
schuldner. Wenn ein Verband diese Anzahl nicht hat und
dadurch seine Aktivlegitimation fiir den geriigten Ver-
stofd verliert, rechtfertigt dies den Einwand unzuléssiger

Rechtsausiibung.'®*

Auch wenn das Verhalten, das der Abgemahnte nach sei-
ner Unterlassungserkldarung zu unterlassen versprochen
hat, wegen einer Gesetzesinderung erlaubt wird, kann
der Abmahnende bei einem Verstof3 aber dennoch nicht
die Vertragsstrafe fordern. Auch ein solches Verhalten

wire eine unzuldssige Rechtsausiibung.'s?

162 BGH v. 26.09.1996 1 ZR 265/95 — Altunterwerfung I
163 BGH v. 15.12.2011 - I ZR 174/10 - Bauheizgerit, Rz. 57
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