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|. Einleitung

Der erste Teil® dieses Aufsatzes befasst sich im Kern mit der Frage, unter welchen Voraussetzungen von einer
bdsglaubigen Markenregistrierung bzw. einer unzulassigen Ausiibung des formalen Zeichenrechts ausgegan-
gen werden kann. Im Folgenden werden die materiell-rechtlichen Anspruchsgrundlagen und die verfahrens-
rechtlichen Méglichkeiten eines Vorgehens gegen bdsglaubige Markenanmelder sowie gegentber Schutz-
rechtsauslibungen aus bésglaubig registrierten Markenrechten oder anderen gewerblichen Schutzrechten auf-
gezeigt. In der kennzeichenrechtlichen Praxis ist die unberechtigte Verwarnung aus einem (vermeintlichen)
Kennzeichenrecht gegenuber den Abnehmern eines Herstellers oder Lieferanten von groRer Bedeutung. Denn
fir den Verwarnenden ist die Schutzrechtsverwarnung in finanzieller, zeitlicher und organisatorischer Hinsicht
einfach auszusprechen und hat gegentiber dem Verwarnten (Hersteller, Abnehmer oder Lieferanten) die gréft-
mogliche Wirkung.

Seit dem Inkrafttreten des neuen UWG 2004 sind in § 12 Abs. 1 UWG Begriff und Zweck der Abmahnung ge-
setzlich normiert. In der amtlichen Begriindung zum Begriff der Abmahnung wird sie definiert als die ,Mitteilung
eines Anspruchsberechtigten an einen Verletzer, dass er sich durch eine genau bezeichnete Handlung wettbe-
werbswidrig verhalten habe, verbunden mit der Aufforderung, dieses Verhalten in Zukunft zu unterlassen und
binnen einer bestimmten Frist eine strafbewehrte Unterlassungserkléarung abzugeben*.*

Far den Bereich der gewerblichen Schutzrechte wird der Begriff der Schutzrechtsverwarnung benutzt. Sie liegt
vor, wenn ein Hersteller und/oder Abnehmer eines Produkts wegen einer Verletzung von Ausschlief3lichkeits-
rechten wie gewerblichen Schutzrechten (z.B. Patenten, Gebrauchsmustern, Geschmacksmustern, Marken),
Urheberrechten oder nach §§ 3, 4 Nr. 9 UWG geschiitzten Leistungspositionen® ernstlich und endgiiltig zur Un-
terlassung aufgefordert wird.® Die Schutzrechtsverwarnung ist von der bloRen Berechtigungsanfrage abzugren-
zen, die dadurch gekennzeichnet ist, dass im Rahmen eines der Rechtswahrung dienenden Meinungsaus-
tauschs das Bestehen eines Rechts behauptet wird.” Bei der Schutzrechtsverwarnung ist zwischen der Verwar-
nung gegeniiber dem Hersteller oder Lieferanten eines Produkts einerseits und gegentiber dem Abnehmer an-
dererseits zu unterscheiden. Da die Abnehmer eines (vermeintlich) schutzrechtsverletzenden Produkts in der
Praxis regelmaRig eher bereit sind, sich dem Verlangen des Verwarnenden zu beugen und auf eine andere



Marktquelle auszuweichen, wird vertreten, dass der Verwarnungsbegriff dem Rechnung tragen misse, und
statt eines ernsthaften und endgultigen Unterlassungsbegehrens die erzielte Wirkung entscheidend sei. Als Ab-
nehmerverwarnung sei danach jede erkennbare Bezugnahme auf ein fremdes Produkt unter Hinweis irgend-
welcher Art auf eigene Schutzrechte zu qualifizieren.® Der BGH hat sich dem jedoch zu Recht nicht ange-
schlossen und fordert weiterhin ein ernsthaftes und endgiiltiges Unterlassungsbegehren.®

Die Schutzrechtsverwarnung ist unberechtigt, wenn entweder das behauptete Recht nicht, noch nicht oder
nicht mehr besteht oder wenn es besteht, aber nicht verletzt wurde oder wenn die behaupteten Anspriiche aus
dem verletzten Recht nicht hergeleitet werden kénnen. Entscheidend ist die objektive Rechtslage; auf den gu-
ten Glauben des Verwarnenden kommt es insoweit nicht an.'®

Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist schliellich abzugrenzen von der unberechtigten wettbewerbs-
rechtlichen Abmahnung,"" die grundsétzlich weder einen Eingriff in den Gewerbebetrieb noch eine unlautere
gezielte Mitbewerberbehinderung darstellt, da von der Verwarnung aus Schutzrechten in der Regel Produktion
und bzw. oder Vertrieb betroffen sind, bei der Abmahnung von reinen Wettbewerbsverstolien dagegen nur die
Werbung.'?
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[l. Anspruchsgrundlagen und Anspruchsvoraussetzungen aus
BGB und UWG

1. Eingriff in den Gewerbebetrieb, § 823 Abs. 1 BGB

a) Anwendbarkeit von § 823 Abs. 1 BGB

In der Rechtsprechung ist seit der Entscheidung ,Jutepliisch*'® des Reichsgerichts vom 27. 2. 1904 anerkannt,
dass ein Recht am eingerichteten und ausgeibten Gewerbebetrieb als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1
BGB geschitzt ist, und dass die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung als ein tatbestandlicher Eingriff in die-
ses Recht angesehen werden kann. In dem Rechtsstreit, der dem Urteil des Reichsgerichts zugrunde lag, ver-
langte der Klager von der Beklagten Schadensersatz fur die Einstellung der Produktion des namensgebenden
Jutepliischs und die Einwilligung in die Léschung dreier Gebrauchsmuster, aus denen zuvor die Beklagte den
Klager verwarnt hatte. Bereits in dieser Entscheidung fasste das Reichsgericht in bis heute glltiger Weise zu-
sammen, dass derjenige, dem die Rechtsordnung ausschlieBliche gewerbliche Schutzrechte zum Schutz der
eigenen Produktion zur Verfliigung stellt, zum Ausgleich fiir diese bevorzugte Stellung auch die Gefahren tra-
gen muss, die mit der Behauptung solcher ausschlieRlichen Rechte verbunden sind.™

Auf diese Entscheidung des Reichsgerichts aufbauend hat der BGH daran festgehalten, dass dem von einer
unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Betroffenen gegen den Verwarnenden ein Unterlassungs- und Scha-
densersatzanspruch aus § 823 Abs. 1 BGB aufgrund des ,rechtswidrigen Eingriffs in den Gewerbebetrieb* bzw.
nach neuerer Terminologie wegen ,Eingriffs in das Unternehmen* zusteht."®

Gegen die Anwendung von § 823 Abs. 1 BGB und der Rechtsfigur des Eingriffs in das Unternehmen ist zuneh-
mend Kritik in der Literatur'® und der obergerichtlichen Rechtsprechung'” geduRert worden. Diese Kiritik griff
der I. Senat des BGH in seinem Beschluss vom 12. 8. 2004 auf und legte dem GroRen Senat fiir Zivilsachen
beim BGH die Rechtsfrage zur Entscheidung vor, ob eine unbegriindete Verwarnung aus einem Kennzeichen-
recht bei schuldhaftem Handeln als rechtswidriger Eingriff in den eingerichteten und ausgelibten Gewerbebe-
trieb gemall § 823 Abs. 1 BGB zum Schadensersatz verpflichtet oder sich eine Schadensersatzpflicht, falls
nicht § 826 BGB eingreift, nur aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs, §§ 3, 4 Nr. 1, 8, 10, 9 UWG
ergibt.’® Der GroRe Senat beantwortete die Vorlagefrage im Sinne der ersten Variante.'®



Dem Vorlagebeschluss des |. Senats des BGH?° |ag eine Verwarnung der Klagerin gegen die beklagte Wettbe-
werberin aus ihren Klagemarken zugrunde. Die Beklagte verweigerte die Abgabe einer Unterlassungserklarung
und betrieb beim DPMA erfolgreich die Ldschung der Klagemarken. Die Klagerin nahm die inzwischen anhan-
gige Klage auf Unterlassung und Feststellung der Schadensersatzpflicht nach Loschung der Klagemarken zu-
rick, so dass nur noch Uber die Widerklage der Beklagten auf Ersatz der ihr im Ldschungsverfahren entstande-
nen Kosten zu entscheiden war. Der |. Senat wollte an der durch die Entscheidung ,Juteplisch* des Reichsge-
richts begriindeten sténdigen Rechtsprechung nicht langer festhalten, wonach eine unberechtigte Schutz-
rechtsverwarnung, mit der ein ernsthaftes und endgultiges Unterlassungsverlangen verbunden ist, einen Ein-
griff in das Recht am Gewerbebetrieb des Verwarnten darstellen kann. Statt dieser sollten nur § 826 BGB oder
die Vorschriften aus dem Recht des unlauteren Wettbewerbs in §§ 3, 4 Nr. 1, 8 und 10, 9 UWG in Betracht
kommen.

Ausgangspunkt fiir den |. Zivilsenat des BGH war die Uberlegung, dass neben der gerichtlichen Geltendma-
chung unberechtigter Anspriiche aus vermeintlich verletzten gewerblichen Schutzrechten die unberechtigte au-
Rergerichtliche Geltendmachung solcher Anspriiche im Vorfeld einer Klage grundsatzlich nicht rechtswidrig
sein kann. Ebenso wie im gerichtlichen Verfahren bei subjektiver Redlichkeit derjenige nicht rechtswidrig in ein
geschutztes Rechtsgut seines Verfahrensgegners eingreife, dessen Begehren sachlich nicht gerechtfertigt sei,
musse dies auch fur die vorgelagerte Abmahnung gelten. Denn diese gehe der Klageerhebung als regelmaRig
scharfster Form der Abmahnung voraus.?’

Der GroRRe Senat halt dem entgegen, dass sich aus der Rechtfertigungswirkung des gerichtlichen Verfahrens
gegeniber dem Verfahrensgegner keine Folgerungen flir einen grundsatzlichen Ausschluss der Haftung flr
eine vorgerichtliche unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ergeben. Obschon der Vorlagebeschluss nicht auf
die Unterschiede zwischen unberechtigter Herstellerverwarnung und unberechtigter Abnehmerverwarnung ein-
geht, stellt der Grolde Senat darauf entscheidend ab. Denn insbesondere im Fall der Abnehmerverwarnung sei,
so der GroRe Senat, der Hersteller einem moglicherweise existenzgefahrdenden Eingriff in die Geschéaftsbezie-
hungen zu seinen Abnehmern ausgesetzt. Gegen diesen kon-
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ne der Hersteller sich nur durch das Institut der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung mit Erfolg zur Wehr
setzen. 22 Dariiber hinaus wiirde bei Gleichstellung von Klage und Abmahnung eine fahrlassig unberechtigte
Schutzrechtsverwarnung im Ergebnis sanktionslos bleiben. Gerade bei aullergerichtlichen Abmahnungen sei
aber das Bedirfnis nach einer Sanktion groRRer als in Klageverfahren. Im Gegensatz zur Klage gehe der
Schutzrechtsinhaber namlich mit der Abmahnung in finanzieller, zeitlicher und organisatorischer Sicht nur ein
geringes Risiko und einen geringen Aufwand ein.?

Demgegeniber stellt der I. Senat des BGH zur Begriindung seiner Rechtsmeinung auch auf die Unterschiede
zwischen unberechtigten Verwarnungen aus Patentrechten und Gebrauchsmusterrechten im Gegensatz zu der
Abmahnung aus Kennzeichenrechten ab. Bei ersteren sei die Verwarnung fur den Verwarnten besonders ein-
schneidend, weil die Beurteilung der Rechtslage Zeit erfordere und schwierig sei. Dagegen seien die Auswir-
kungen bei unberechtigten Verwarnungen aus Kennzeichenrechten fiir den Betroffenen typischerweise nicht so
einschneidend.?* Im Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung zwischen dem Verwarnenden und dem Ver-
warnten konnten diese Erwagungen die Rechtsprechung zur Haftung fir eine fahrlassig unberechtigte Schutz-
rechtsverwarnung aus Kennzeichenrechten nicht rechtfertigen.

Mit Recht wendet sich der Grof3e Senat gegen die vom |. Zivilsenat angedachte Differenzierung zwischen un-
berechtigten Verwarnungen aus Kennzeichenrechten einerseits und aus technischen Schutzrechten anderer-
seits. Hierzu betont er die grundséatzliche Gefahrlichkeit der Abonehmerverwarnung und verweist im Ubrigen auf
die Mdglichkeit, im Rahmen des § 254 BGB in geeigneten Fallen das Mitverschulden des Schadensersatzbe-
rechtigten anspruchsmindernd zu beriicksichtigen.?> Die Annahme des Vorlagebeschlusses, die Verwarnung
aus Kennzeichenrechten sei typischerweise weniger einschneidend, ist ohnedies durch nichts belegt. Werden
etwa die inlandischen Abnehmer (Gro3- und Einzelhandler) eines erfolgreichen auslandischen Bekleidungsher-
stellers aus einer im Inland bdsgldubig angemeldeten identischen oder verwechslungsfahigen Bekleidungs-



marke abgemahnt und stellen darauf hin die Lieferbeziehung zu dem auslandischen Hersteller ein, so kann
dies fiir letzteren die Sperrung des gesamten inlandischen Absatzmarktes zur Folge haben. Hat es der bos-
glaubige Markenanmelder aufgrund einer konsequenten Aussprache von unberechtigten Schutzrechtsverwar-
nungen aus einer in wettbewerbswidriger Sperrabsicht registrierten inlandischen Marke erst einmal geschafft,
dem auslandischen Hersteller den Zutritt bzw. den weiteren Vertrieb im Inland zu sperren, so findet ein mitunter
existenzgefahrdender Verdrangungswettbewerb statt. Entgegen der Auffassung des I. Zivilsenats in seinem
Vorlagebeschluss kann die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aus Kennzeichenrechten — namentlich in
der Konstellation der Abnehmerverwarnung — einschneidende Konsequenzen fir den durch sie betroffenen
Hersteller von Markenartikeln zeitigen. Es kommt hinzu, dass gerade bei der Abnehmerverwarnung, auch der-
jenigen aus Kennzeichenrechten, der betroffene Abnehmer oft nicht prifungswillig und der betroffene Lieferant
aufgrund fehlender Faktenkenntnis zur Wahrnehmung seiner Rechte nicht in der Lage ist. Weil die Beurteilung
der Rechtslage regelmaRig rechtlich schwierig ist,?® besteht hier die Gefahr, dass es dem Schutzrechtsinhaber
gelingt, mit Hilfe der Schutzrechtsverwarnung seine unberechtigten Schutzbereichsvorstellungen durchzuset-
zen.?’

Die Entscheidung des GroRen Senats zur Anwendbarkeit von § 823 Abs. 1 BGB in Fallen der unberechtigten
Schutzrechtsverwarnung ist auch deswegen folgerichtig, weil sie dem betroffenen Hersteller oder Lieferanten
im Fall der Abnehmerverwarnung die Moglichkeit erhalt, sich gegen die rechtswidrige Verwarnung wirksam zu
verteidigen, insbesondere durch die Erwirkung einer ihn umgehend schiitzenden Unterlassungsverfiigung vor
den ordentlichen Gerichten.

b) Betriebsbezogenheit des Eingriffs

Im Fall der unberechtigten Herstellerverwarnung, bei der ein vermeintlich Berechtigter aus einem Schutzrecht
einen mit ihm konkurrierenden Hersteller oder Lieferanten abmahnt, liegt ein betriebsbezogener Eingriff in das
Unternehmen des Herstellers bzw. Lieferanten unmittelbar vor. Hiergegen wurde zwar zuweilen eingewandt,
dass die Willensentscheidung des Verwarnten, sich zu beugen, den schadigenden Erfolg herbeifiihre und nicht
die Verwarnung.?® Gleichwohl nimmt der BGH in diesen Fallen trotz gewisser dogmatischer Bedenken zu
Recht einen unmittelbaren Eingriff in den Gewerbebetrieb an, weil er Haftungsliicken zugunsten des grob fahr-
lassigen Schutzrechtsinhabers verhindern will.?°

In der unberechtigten Abnehmerverwarnung, die der vermeintlich Verletzte nicht gegen Hersteller oder Liefe-
ranten, sondern gegeniiber deren Abnehmern ausspricht, erblickt die Rechtsprechung folgerichtig einen unmit-
telbaren tatbestandlichen Eingriff in das Unternehmen des Abnehmers und zugleich auch einen betriebsbezo-
genen Eingriff in das Unternehmen des davon betroffenen Lieferanten oder Herstellers.>® Denn zum geschiitz-
ten Gegenstand des eingerichteten und ausge-
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libten Gewerbebetriebes gehort dessen Kundenstamm.®! Ein unmittelbarer Eingriff in den Kundenstamm des
Lieferanten oder Herstellers liegt gerade bei der Abnehmerverwarnung vor, weil dadurch die Gefahr geschaffen
wird, dass der Abnehmer aufgrund der Verwarnung die Geschaftsbeziehung zum Lieferanten oder Hersteller
aufgibt, um sich keinem Haftungsrisiko auszusetzen. Auch erfahrt der Hersteller oft zunachst nichts von der
Verwarnung seiner Abnehmer und kann daher auch keine Gegenmalnahmen treffen.>?

Bei der Abnehmerverwarnung kann die Reichweite der unmittelbaren Betroffenheit dann fraglich sein, wenn die
Entscheidung Uber eine Fortsetzung des angegriffenen Verhaltens ausschliellich beim Verwarnten liegt. Zur
Frage der Betriebsbezogenheit des Eingriffs hat das OLG Kéln durch Urteil vom 21. 12. 2007 Anspriiche u. a.
aus § 823 Abs. 1 BGB mit der Begriindung versagt, dass kein betriebsbezogener Eingriff in den Gewerbebe-
trieb der Antragstellerin vorgelegen habe. Denn die Verwarnende habe die Abnehmerin des Zulieferers ohne
Behauptung einer eigenen Schutzrechtsverletzung des Zulieferers abgemahnt.>® In der Sache bezog sich die
Schutzrechtsverwarnung nicht auf die vom Zulieferer gelieferten Zubehorteile. Die Kundenbeziehung zwischen
Zulieferer und Abnehmer ist daher nicht absolut geschitzt.



Vor dem Hintergrund der Entscheidung ,Klarsichtverpackung*®* hat der BGH in der Sache ,Funkuhr 113 einen
Eingriff in den Gewerbebetrieb der Klagerin durch die unberechtigte Abnehmerverwarnung der Beklagten ab-
gelehnt. Zur Begriindung verwies er darauf, dass die Klagerin die Zulieferin des Herstellers war, der in einer
Lieferkette zu dem abgemahnten Abnehmer stand. Eine Rechtsverletzung durch den Schutzrechtsinhaber ge-
genuber den Parteien der Lieferkette vom Hersteller bis zum Abnehmer hielt der BGH fur mdglich, weil diese
das vermeintlich patentverletzende Erzeugnis in den Verkehr gebracht hatten. Anspriiche wegen unberechtig-
ter Schutzrechtsverwarnung stiinden aber demjenigen nicht zu, der nur den angeblichen Schutzrechtsverletzer
beliefert habe, ohne selbst nach der in der Verwarnung zum Ausdruck gekommenen Rechtsauffassung des
Verwarnenden als Rechtsverletzer zu erscheinen. Fir unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen haftet somit,
wer unberechtigt ein Ausschlielichkeitsrecht in Anspruch nimmt. Dagegen muss der Abmahnende nicht fiir die
darin liegende Gefahrdung der Marktchancen weiterer Beteiligter einstehen.3® Im Ergebnis ist daher der Um-
fang der Inanspruchnahme des Ausschlielichkeitsrechts durch den Verwarnenden der Malstab fir die Reich-
weite der Betriebsbezogenheit des Eingriffs in den Gewerbebetrieb.3’

c) Rechtswidrigkeit des Eingriffs

Eine Unterlassungspflicht des Verwarnenden begriindet die Schutzrechtsverwarnung bereits dann, wenn sie
objektiv rechtswidrig ist. Denn ein rechtswidriger Eingriff schafft eine tatsdchliche Vermutung fir die Wiederho-
lungsgefahr, §§ 823, 1004 BGB analog.®® Im Fall der Abnehmerverwarnung geht die Rechtsprechung davon
aus, dass insoweit per se eine Rechtswidrigkeit des Eingriffs in den Gewerbebetrieb anzunehmen ist, d.h. die
Rechtswidrigkeit der Schutzrechtsverwarnung wird durch die TatbestandsmaRigkeit indiziert.2® Die Rechtswid-
rigkeit entfallt nach friiher standiger Rechtsprechung*® auch dann nicht, wenn der Verwarnende gutglaubig vom
vermeintlichen Bestand seines Schutzrechts ausgeht. An dieser Spruchpraxis ist vielfach Kritik gelibt worden.
MafRgebliche Stimmen in der Literatur schlagen vor, bei der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, wie bei
den ubrigen Fallgruppen des Eingriffs in den Gewerbebetrieb auch, die Rechtswidrigkeit des Eingriffs im Rah-
men einer Interessenabwéagung positiv festzustellen.* Im Rahmen der Priifung eines Eingriffs in das Unterneh-
men wird die Interessenabwégung entweder bereits zur Definition des Schutzbereichs benutzt*? oder im Rah-
men der Frage der Rechtswidrigkeit angesprochen.*3 Der Grund fiir die Interessenabwagung im Einzelfall wird
darin gesehen, dass es bei der Verletzung des Rechts am Unternehmen, wie bei der Verletzung des allgemei-
nen Persdnlichkeitsrechts, an einem konkreten gesetzlichen Tatbestand fehle, aus dem die Rechtswidrigkeit
entnommen werden kénne. Teplitzky** weist darauf hin, dass im Rahmen einer Interessenabwégung den Be-
sonderheiten des Einzelfalls besser Rechnung getragen werden kdnne, namentlich bei der Unterscheidung
zwischen Herstellerverwarnung und Abnehmerverwarnung. Im Ergebnis ist nach seiner Ansicht die unberech-
tigte Verwarnung des Herstellers im Regelfall eher als rechtmafig, die unberechtigte Verwarnung des Abneh-
mers dagegen eher als rechtswidrig anzusehen. Ebenso kdnne die unterschiedliche Gefahrlichkeit der Schutz-
rechtsverwarnung jeweils nach Art des Schutzrechts angemessen bericksichtigt werden. Auch der BGH
scheint an seiner bisherigen Rechtsprechung nicht langer festhalten zu wollen. In seiner Entscheidung ,Unbe-
griindete Abnehmerverwarnung“?® hat er die Frage offen gelassen, ob die Rechtswidrigkeit als Ergebnis einer
Abwagung im Einzelfall positiv festgestellt werden muss. In seinem auf den Beschluss des Grof3en Senats fir
Zivilsachen ergangenen Urteil hebt der |. Zivilsenat hervor, dass die
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Rechtswidrigkeit eines Eingriffs in das Recht am eingerichteten und ausgetibten Gewerbebetrieb nicht indiziert,
sondern in jedem Einzelfall unter Heranziehung aller Umsténde zu priifen sei.*6

Die an und von der Rechtsprechung geduflerte Kritik an der Annahme einer Rechtswidrigkeit ,per se“ ber-
zeugt nicht. Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist und bleibt ein rechtswidriger Eingriff in den Gewer-
bebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB. Der Eingriff beruht darauf, dass der Verwarnende objektiv den Schutzbe-
reich seines Schutzrechts (iberschreitet; die Verwarnung ist in diesen Fallen immer unberechtigt.#” Mit der bis-
herigen BGH-Rechtsprechung ist davon auszugehen, dass dadurch die Rechtswidrigkeit des Eingriffs indiziert
wird. Letztlich kommen auch die Kritiker an der Rechtsprechung fir den in der Praxis wichtigen Fall der Abneh-



merverwarnung zu keinem anderen Ergebnis, wenn sie letztere aufgrund ihrer Gefahrlichkeit fiir den Betrieb
des Herstellers als grundsatzlich rechtswidrig einstufen.*® Wiirde man die Rechtswidrigkeit von einer zusatzli-
chen Interessenabwagung abhangig machen, hieflde dies, den Unterlassungsanspruch gegen weitere — gege-
benenfalls erst drohende — Verwarnungen aus dem vermeintlichen Schutzrecht zu erschweren, wahrend der
Schadensersatzanspruch noch dem Korrektiv des Verschuldens unterliegt.*® Das kann nicht sein.

d) Sorgfaltsmalistab und Verschulden

Zum Schadensersatz verpflichtet eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, z.B. aus einer bdsglaubig regis-
trierten Marke, dann, wenn sie schuldhaft erfolgt.50

Die Rechtsprechung des BGH ging zunéchst von einem sehr strengen VerschuldensmafRstab aus.?' So entlas-
teten selbst Gutachten von Patentanwalten, die zu einem falschen Ergebnis gekommen waren, den Verwar-
nenden nicht.5? Die neuere Rechtsprechung wendet diesen strengen VerschuldensmaRstab aber nicht mehr
an. Bestehen Zweifel am Bestand des Schutzrechts oder in Bezug auf die Verletzung des gewerblichen
Schutzrechts, missen sie einen konkreten Bezugspunkt haben, den der Verwarnende héatte beachten kénnen
und miissen, um einen Verschuldensvorwurf zu begriinden.>3

Nunmehr gilt unter Beriicksichtigung der Entscheidungen ,Maschenfester Strumpf* und
,SpritzgieRmaschine“>® Folgendes: Der Verwarnende handelt nicht schuldhaft, wenn er nach sorgfaltiger Prii-
fung und der Einschaltung von erfahrenen Beratern wie Rechts- oder Patentanwalten annehmen durfte, dass
eine Schutzrechtsverletzung durch den Verwarnten vorliegt. In den Entscheidungen ,Brombeerleuchte®® und
,Chinaherde*®’ differenziert der BGH hinsichtlich des anzuwendenden SorgfaltsmaRstabs zwischen gepriiften
und ungepruften Schutzrechten sowie zwischen der Verwarnung des Herstellers und des Abnehmers. Bei un-
gepruften Schutzrechten und Abnehmerverwarnungen sei eine besonders sorgfaltige Priifung der Rechtslage
erforderlich, um der gebotenen Abwagung der Interessen des Verwarnenden und des Herstellers gerecht zu
werden.®® Bei der Abnehmerverwarnung wiirden es die Abnehmer haufig vorziehen, sich aus dem Streit zwi-
schen Verwarnendem und Hersteller herauszuhalten und deshalb auf Konkurrenzprodukte ausweichen. Die
Gefahren aus diesem Verhalten der Abnehmer flir den Hersteller lagen auf der Hand. Den Verwarnenden treffe
bereits die allgemeine Rechtspflicht, sich bei der Verfolgung seiner Rechte unter Beriicksichtigung der Belange
des vermeintlichen Schadigers auf die hierzu notwendigen Mittel zu beschranken. Es sei deshalb geboten, zu
der risikotrachtigen Abnehmerverwarnung erst dann zu schreiten, wenn die Herstellerverwarnung erfolglos ge-
blieben sei. Ausnahmsweise kdnne bei verstandiger Abwagung der besonderen Umstande des Einzelfalles die
Herstellerverwarnung unangebracht erscheinen. Dann musse aber der Verwarnende bei vorausgegangener
sorgfaltiger Prifung der Rechtslage unter objektiver Betrachtungsweise liberzeugt sein, dass seine Anspriiche
berechtigt sind.%®

In der neueren Entscheidung ,Abnehmerverwarnung“®® geht der BGH fiir die Verwarnung aus einem Patent je-
doch nicht auf einen Vorrang der Herstellerverwarnung vor der Abnehmerverwarnung ein, sondern spricht rich-
tigerweise von Wahlfreiheit des Verwarnenden.

Die Grundsatze der Rechtsprechung zum Verschuldensmalistab bei § 823 Abs. 1 BGB werden von Brandi-
Dohrn' zutreffend dahin gehend zusammengefasst, dass am ehesten bei einer Herstellerverwarnung aus ei-
nem gepriften Schutzrecht der Verwarnende nicht schuldhaft handelt. Der Sorgfaltsmalstab, dem der Abmah-
nende unterliegt, ist strenger, wenn er aus einem nicht gepriiften Schutzrecht verwarnt,%2 und noch strenger bei
der Abnehmerverwarnung aus einem nicht gepriiften Schutzrecht.®® Fiir die eingetragene Marke gilt, dass der
Inhaber regelmaRig davon ausgehen kann, dass der Rechtsbesténdigkeit der Marke keine absoluten Schutz-
hindernisse wie die mangelnde Unterscheidungskraft entgegenstehen.® Das Vertrauen auf den Bestand des
Schutzrechts ist jedoch nicht geschiitzt bei Fallen, die dem Prifer nicht erkennbar sind wie insbesondere bei
der Vornahme von wettbewerbswidrigen Markenanmeldungen, bei denen der Anmelder regelmafig die Um-
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stande genau kennt, die das Schutzhindernis des § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG begriinden.®®

In der Beratungspraxis dienen dem Berater die Anforderungen an die Sorgfaltsprifung dazu, dem vermeintli-
chen oder berechtigten Schutzrechtsinhaber die Entscheidung Gber Risiken und Erfolgsaussichten der Beru-
fung auf sein Schutzrecht deutlich zu machen.®®

e) Mitverschulden des Verwarnten

Soweit das Gericht im Rahmen der Interessenabwagung im Einzelfall zu dem Ergebnis gelangt, dass eine un-
berechtigte Schutzrechtsverwarnung vorliegt, kann das Verhalten des Verwarnten im Rahmen des Mitverschul-
dens nach § 254 BGB beim Schadensersatzanspruch anspruchsmindernd beriicksichtigt werden.®” Bei der Ab-
nehmerverwarnung kann der Verwarnende ein Mitverschulden des Abnehmers aber nicht dem Hersteller ent-
gegenhalten, da der Abnehmer nicht Erfiillungsgehilfe des Herstellers ist.®® Im Rahmen der Bewertung des
Grades des Mitverschuldens berticksichtigt die Rechtsprechung, dass derjenige, der fahrlassig zu Unrecht ein
Ausschlief3lichkeitsrecht geltend macht und damit schuldhaft ohne Berechtigung mit den einschneidenden
Rechtsfolgen droht, die das Gesetz zugunsten des Inhabers eines solchen Rechts vorsieht, ,ndher dran® ist,
den daraus resultierenden Schaden zu tragen als derjenige, der, wenn auch fahrlassig, nicht erkannt hat, dass
das AusschlieRlichkeitsrecht zu Unrecht geltend gemacht worden ist.% Hat der zu Unrecht Abgemahnte aber
das abgemahnte Verhalten vorschnell aufgegeben und z.B. die Produktion eingestellt, ohne die Berechtigung
des Abmahnenden mit der gebotenen Sorgfalt geprift zu haben, so kann der Schadensersatzanspruch wegen
Mitverschuldens nach § 254 Abs. 1 BGB gekiirzt werden.’® Eine Kiirzung ist auch méglich, wenn der Ver-
warnte die Produktion nicht wieder aufnimmt, nachdem er von der mangelnden Berechtigung des Verwarnen-
den erfahren hat.”’!

2. Kreditgefahrdung und sittenwidrige Schadigung, §§ 824, 826 BGB

In den meisten Fallen der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung haben die Kreditgefahrdung nach § 824
Abs. 1 BGB und die sittenwidrige vorsatzliche Schadigung nach § 826 BGB aufgrund der besonderen Anforde-
rungen an den objektiven und subjektiven Tatbestand kaum Bedeutung erlangt. Fur die Falle der unberechtig-
ten Schutzrechtsverwarnung aus bdsglaubig bzw. in wettbewerbswidriger ,Sperrabsicht® registrierten Marken
kommt § 824 BGB als Haftungsnormen aber in Betracht, wenn die Verwarnung zugleich als AuRerung kredit-
schadigender Tatsachen zu bewerten ist.”?> Eine vorsatzliche sittenwidrige Schadigung nach § 826 BGB liegt
nur vor, wenn der Verwarnende bei einer objektiv unberechtigten Schutzrechtsverwarnung im Zeitpunkt der
Verwarnung in positiver Kenntnis seiner mangelnden Berechtigung gehandelt hat.”® Aufgrund der im Vergleich
zu § 11 Abs. 1 UWG langeren Verjdhrungsfristen kénnen die Vorschriften des BGB im Einzelfall durchaus Be-
deutung fiir den zu Unrecht Verwarnten haben.”

3. Geschaftsfuhrung ohne Auftrag, §§ 683, 670, 677, 678 BGB

Fir die unberechtigte Abmahnung wegen eines Wettbewerbsverstol3es, der nicht im Zusammenhang mit einer
vermeintlichen Schutzrechtsverletzung steht, kann der Abgemahnte keine Ersatzanspriiche wegen seiner Ver-
teidigungskosten geltend machen.”® Der zu Unrecht aus einem gewerblichen Schutzrecht Verwarnte kann
seine Aufwendungen fir die Abwehr der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung, insbesondere seine An-
walts- und Patentanwaltskosten fur die Prufung der Rechtslage und die Beantwortung des Verwarnungsschrei-
bens, nicht nach §§ 683, 670, 677 BGB im Rahmen einer Geschéftsfiihrung ohne Auftrag ersetzt verlangen.
Denn der Verwarnte fiihrt mit der Abwehr unberechtigter Verwarnungen kein Geschaft des Verwarnenden, son-
dern nimmt ausschlieRlich eigene Interessen wahr.”® Auch entspricht eine unberechtigte Verwarnung nicht dem
mutmaBlichen Willen des Abgemahnten nach § 683 BGB."’

Davon zu unterscheiden ist eine mdgliche Schadensersatzhaftung des Verwarnenden im Fall einer unberech-
tigten Schutzrechtsverwarnung aus § 678 BGB auf Ersatz der Kosten eines zur Abwehr der Verwarnung einge-
schalteten Rechts- oder Patentanwalts. Dieser Schadensersatzanspruch ist in seinen Voraussetzungen ver-



gleichbar mit dem bereits oben erdrterten Anspruch bei rechtswidrigem und schuldhaftem Eingriff in den Ge-
werbebetrieb aus § 823 Abs. 1 BGB. Danach sind die Kosten der vom Verwarnten bei einer unberechtigten und
schuldhaften Schutzrechtsverwarnung hinzugezogenen Rechts- und Patentanwalte ersatzfahig.”® Der zu Un-
recht aus einem Schutzrecht Abgemahnte hat grundsatzlich aus § 678 BGB einen Schadensersatzanspruch
gegen den Abmahnenden, wenn erkennbar war, dass die Abmahnung nicht dem Willen des Abgemahnten ent-
sprach.”® Der Ersatzanspruch aus § 678 BGB kommt nicht nur dann in Betracht, wenn der unberechtigt Ver-
warnende schuldhaft gehandelt hat, sondern auch, wenn
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das Verhalten als Ubernahme der Geschéaftsfiinrung gegen den fiir den Geschéftsfiihrer nach § 678 BGB er-
kennbaren Willen des Geschéaftsherrn, d.h. des Verwarnten, verstanden werden kann.8 Kennenmiissen nach
§ 678 BGB bedeutet, dass der Verwarnende den entgegenstehenden Willen infolge von Fahrlassigkeit nicht er-
kannt hat.®" Fahrlassigkeit liegt jedoch nicht vor, wenn der Geschéftsfiihrer die Ubernahme der Geschéftsfiih-
rung nach verniinftiger Uberlegung als gerechtfertigt ansehen durfte, was auch noch der Fall ist, wenn die
Rechtslage zweifelhaft ist.82

4. Verschulden bei Vertragsverhandlungen, § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB

Ein Verschulden bei Vertragsverhandlungen liegt nicht in der ungerechtfertigten Aufforderung zum Abschluss
eines Unterwerfungsvertrages.®® Zwar ist die Verwarnung mit einem Angebot zum Abschluss eines Unterlas-
sungsvertrages verbunden, aber § 311 Abs. 2 Nr. 1 BGB erfasst nur Schaden aus der Verletzung von Sorg-
faltspflichten, die der Aufnahme von Vertragsverhandlungen zeitlich nachfolgen.®* Eine Haftung kann dagegen
begriindet sein, wenn der Verwarnende nach Ausspruch der Verwarnung und vor Abgabe einer Unterlassungs-
erklarung Tatsachen erfahrt, denen er entnehmen muss, dass die Schutzrechtsverwarnung unberechtigt sein
kénnte.®5 Es kommt auch eine Haftung aus Unterlassen nach § 823 Abs. 1 BGB in Betracht. Soweit eine unbe-
rechtigte Schutzrechtsverwarnung zu einem rechtswidrigen Eingriff in den Gewerbebetrieb flhrt, begriindet sie
die Verpflichtung des Verwarnenden aus vorangegangenem Tun, die Verwarnung zu widerrufen, wenn das be-
anstandete Verhalten keine Schutzrechtsverletzung darstellt.®

5. Anspruchsgrundlagen aus dem UWG, insbesondere §§ 3, 4 Nrn. 10, 8,
7 und 1 UWG

Die Schutzrechtsverwarnung ist eine Wettbewerbshandlung nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 UWG, weil sie zumindest
auch dazu dient, den eigenen Absatz zu férdern. Es kommen daher auch wettbewerbsrechtliche Anspriiche in
Betracht. Fir die Konkurrenz zwischen den oben diskutierten Anspruchsgrundlagen des BGB und den wettbe-
werbsrechtlichen Vorschriften des UWG gilt der Grundsatz, dass letztere als spezielle Gesetze Vorrang
haben.®” Die Rechtsprechung verlangte fiir die Anwendung der wettbewerbsrechtlichen Vorschriften nach § 1
UWG a. F. die Kenntnis der die Sittenwidrigkeit begriindenden Umsténde.® Unter der Geltung der Begriffe der
.Unlauterkeit” und der ,Wettbewerbshandlung“ im neu gefassten § 3 UWG hat die Rechtsprechung fir den Teil-
bereich der unlauteren Zuwiderhandlung gegen Marktverhaltensregelungen die subjektiven Elemente aufgege-
ben,®® soweit nicht spezielle gesetzliche Tatbesténde subjektive Tatbestandsmerkmale verlangen.° Es wird da-
her vertreten, die Rechtsprechung zur Haftung wegen unberechtigter Schutzrechtsverwarnung statt auf § 823
Abs. 1 BGB auf der Grundlage des Lauterkeitsrechts weiter zu fiihren.®' Dies ist jedoch wegen der zu kurzen
Verjahrungsfrist des § 11 UWG bedenklich.%?

Im Anschluss an die Entscheidung des Grofien Senats des BGH gehen der |. Senat des BGH in der Entschei-

dung ,Unbegriindete Abnehmerverwarnung“®? und ein Teil der Literatur® von einer Anspruchskonkurrenz der
wettbewerbsrechtlichen Anspriiche im Verhaltnis zu burgerlich-rechtlichen Anspriichen aus. Die Entscheidung

wird aber auch so verstanden, dass allein § 823 Abs. 1 BGB eingreifen soll.%® In Ermangelung einer abschlie-



fenden Stellungnahme des Grolten Senats zu der Konkurrenzfrage ist das Verhaltnis zwischen den birgerlich-
rechtlichen Anspruchsgrundlagen und denjenigen des UWG noch nicht abschlieRend geklart. %

a) § 4 Nr. 10 UWG (gezielte Behinderung)

GrolRe Bedeutung fiir die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung hat im Rahmen des UWG die gezielte Mitbe-
werberbehinderung nach § 4 Nr. 10 UWG erlangt. Die Vorschrift erfasst tatbestandlich ohne Weiteres die Falle
der Herstellerverwarnung und der Abnehmerverwarnung, weil der Verwarnende mit der unberechtigten Schutz-
rechtsverwarnung, z.B. der Verwarnung aus einem Kennzeichenrecht, im geschaftlichen Verkehr zu Zwecken
des Wettbewerbs handelt und ein Wettbewerbsverhaltnis zum Verwarnten besteht.®” Die Rechtsprechung® for-
dert jedoch, dass der Verwarnende Kenntnis von den Umstanden hat, welche die Unlauterkeit begriinden, so
dass fiir eine Fahrlassigkeitshaftung kein Raum bleibt.?® Rechtsansichten wie die von Lindacher,'? die die Auf-
gabe der Tatumstandskenntnis zugunsten einer objektiven Finalitat fordern, haben sich in der Rechtsprechung
nicht durchgesetzt. Im Fall der bdsglaubigen Markenregistrierung bzw. dem wettbewerbswidrigen Einsatz der
Sperrwirkung des formalen Zeichenrechts spielt dieser Streit in der Praxis wohl keine grof3e Rolle, da bereits
fur den Nachweis der Bésglaubigkeit die Kenntnis bzw. ein Kennenmissen des Ab-
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mahnenden von den Umstanden vorausgesetzt wird, die den Unlauterkeitsvorwurf der bésglaubigen Marken-
anmeldung oder den der zweckfremden Ausiibung des Kennzeichenrechts tragen.’' So nimmt der BGH in
Fallen der bdsglaubigen Markenanmeldung in wettbewerbswidriger Behinderungsabsicht und des sittenwidri-
gen Einsatzes der Sperrwirkung einer Marke in standiger Rechtsprechung eine unlautere, gezielte Mitbewer-
berbehinderung nach § 4 Nr. 10 UWG an.'% Die wettbewerbswidrige Behinderung liegt hier in der Anmeldung
und Eintragung einer verwechslungsfahigen Marke zu Stérzwecken in Kenntnis der in- oder auslandischen Vor-
benutzung des verwechslungsfahigen Kennzeichens oder eines Besitzstandes, den sich der Vorbenutzer an
dem Kennzeichen aufgebaut hat. Die Zeichenregistrierung durch den bdsglaubigen Markenanmelder erfolgt
hier regelmafig zu unlauteren Behinderungszecken, ndmlich um einem Mitbewerber den Marktzutritt zu sper-
ren oder diesem den weiteren Vertrieb zu erschweren.%3

b) § 4 Nr. 8 UWG (Anschwarzung)

Da § 4 Nr. 8 UWG nur AuRerungen Uber Dritte erfasst, kommt die Vorschrift nur fiir die Abnehmerverwarnung,
nicht aber fiir die Herstellerverwarnung in Betracht.'®Sack'%® sieht in Abnehmerverwarnungen, welche die Be-
hauptung implizieren, die streitgegensténdlichen Produkte seien von Herstellern oder Lieferanten schutzrechts-
verletzend hergestellt oder gekennzeichnet worden, Tatsachenbehauptungen tber Dritte nach § 4 Nr. 8 UWG
und § 824 BGB, deren Wahrheit gerichtlich nachpriifbar und beweisbar sei. Dagegen differenziert Ullmann'®
zwischen unrichtiger Sachverhaltsdarstellung und unzutreffender rechtlicher Bewertung Uber das Vorliegen ei-
ner Schutzrechtsverletzung. Die tatbestandliche Tatsachenbehauptung kann in der mit der Schutzrechtsverwar-
nung verbundenen Behauptung gesehen werden, dass der Hersteller oder Lieferant im Falle der Abnehmerver-
warnung ein Schutzrecht des Abmahnenden dadurch verletze, dass er schutzrechtsverletzende Ware geliefert
habe bzw. der Abnehmer dadurch, dass er die Ware vertreibe.'®” So hat der BGH bereits im Fall ,Kindernh-
maschinen“'%8§ 14 Abs. 1 UWG a. F., die Vorlaufervorschrift des heutigen § 4 Nr. 8 UWG, als Anspruchsgrund-
lage fur ein Vorgehen gegen unberechtigte Schutzrechtsverwarnungen konkret in Erwagung gezogen. Daran
ankniipfend hat der BGH jiingst im Fall ,Unbegriindete Abnehmerverwarnung“'®® die Anwendung des Tatbe-
standes der Anschwarzung gemal § 4 Nr. 8 UWG fiir mdglich erachtet, weil gerade bei Abnehmerverwarnun-
gen die in Rede stehenden Tatsachenbehauptungen in Bezug auf den Lieferanten des verwarnten Abnehmers
gegeben sein konnen. Ein Vorgehen des zu Unrecht Abgemahnten nach § 4 Nr. 8 UWG unter dem Gesichts-
punkt der Anschwarzung setzt allerdings voraus, dass die zugrunde liegende Schutzrechtsverwarnung und die
dazu getroffenen Aussagen in der Abmahnung ihrem Kern nach als unrichtige Tatsachenbehauptungen qualifi-
ziert werden koénnen."0 Letzteres ist aber nur dann méglich, wenn der Sachverhalt vom Abmahnenden unrich-



tig dargestellt wird, z.B. der Abmahnende behauptet, Inhaber einer eingetragenen Marke oder einer Verkehrs-
geltungsmarke zu sein, wahrend dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Wird dagegen in dem Verwarnungs-
schreiben der Sachverhalt in objektiver Hinsicht korrekt wiedergegeben, ist aber die rechtliche Bewertung, d.h.
die Subsumtion, unzutreffend, liegt ein bloRes Werturteil vor und damit eine Meinungsaufierung, die nicht nach
§ 4 Nr. 8 UWG angreifbar ist.""

c) § 4 Nr. 7 UWG (Mitbewerberherabsetzung)

Bei der Herstellerverwarnung fehlt der fir eine Mitbewerberherabsetzung gemafl § 4 Nr. 7 UWG erforderliche
Drittbezug; sie ist daher allein nach § 4 Nr. 10 UWG zu beurteilen.’? Im Rahmen der Abnehmerverwarnung
kann aber der Tatbestand der Mitbewerberherabsetzung (§ 4 Nr. 7 UWG) durch Rufschadigung oder Ge-
schaftsehrverletzung als Ergebnis einer Giiter- und Interessenabwégung erfiillt sein. '3

d) § 4 Nr. 1 UWG (unzulassige Beeintrachtigung der Entscheidungsfreiheit)

Der Tatbestand des § 4 Nr. 1 UWG ist bei der Herstellerverwarnung nicht einschlagig. Denn Schutzgut der Vor-
schrift ist die Entscheidungsfreiheit der Verbraucher oder sonstiger Marktteilnehmer in ihrer Eigenschaft als po-
tentielle Marktpartner im Vertikalverhaltnis zum Verwarnenden, nicht jedoch die Entscheidungsfreiheit von Mit-
bewerbern im Horizontalverhaltnis,"* wie es bei der Herstellerverwarnung besteht. In der Fallgruppe der Ab-
nehmerverwarnung kdnnen sich dagegen Anspriiche des Herstellers gegen den zu Unrecht Abmahnenden aus
§ 4 Nr. 1 UWG ergeben. Beispielsweise kann die Verwarnung der Abnehmer des Herstellers aus einer bds-
glaubig angemeldeten und eingetragenen Marke gegeniber dem Hersteller als unlautere Wettbewerbshand-
lung begriffen werden und so die Haftung des Abmahnenden begriinden.''® Eine Schutzrechtsverwarnung, die
an formalen Mangeln leidet, kann sich dariber hinaus als ein ,sonstiger unangemessener unsachlicher Ein-
fluss* darstellen.™6

Steinberg / Jaeckel: Rechtsschutz gegeniiber Verwarnungen aus bdsglaubig registrierten Markenrechten,
zugleich eine Besprechung von BGH, Urt. v. 10. 1. 2008 — | ZR 38/05 — AKADEMIKS - MarkenR 2008 Heft 9 -
373 << >>

[ll. Einwendungen und Einreden des Verwarnenden

1. Ausschluss von Schadensersatzanspruchen aufgrund von Art. 5
Abs. 1, Art. 20 Abs. 3 bzw. Art. 103 Abs. 1 GG

Im Schrifttum wird die Ansicht vertreten, dass die Schutzrechtsverwarnung in der Weise grundrechtlich ge-
schitzt ist, dass die Gewahrung von Schadensersatzanspriichen zugunsten des zu Unrecht Abgemahnten mit
den grundrechtlich geschiitzten Rechten des Verwarnenden aus Art. 5 Abs. 1 GG (Grundrecht auf Meinungs-
freiheit), aus Art. 20 Abs. 3 GG (Rechtsstaatsgarantie) sowie aus Art. 103 Abs. 1 GG (rechtliches Gehdr) un-
vereinbar ist.""” Diese Ansicht stiitzt sich auf die Entscheidung ,Colle de Cologne*,'"® wonach derjenige, der
die Wettbewerbshandlung eines Mitbewerbers als Rechtsversto abmahnt, wegen Art. 5 GG keinen rechtswid-
rigen Eingriff in den Gewerbebetrieb des Verwarnten begeht, wenn eine Rechtsmeinung gedul3ert wurde. Dar-
auf eine Schadensersatzhaftung zu stiitzen, wirde mittelbar zu einer Beschrankung der Meinungsfreiheit fih-
ren. Die Beschrankung der Meinungsfreiheit sei aber nur bei besonders schwer wiegenden Folgen einer unbe-
rechtigten Schutzrechtsverwarnung gerechtfertigt.®

Ein Ausschluss von Anspriichen aus einem Eingriff in den Gewerbebetrieb kommt wegen eines VerstolRes ge-
gen das Grundrecht der Meinungsfreiheit deshalb nicht in Betracht, weil Art. 5 GG nur die Meinungsaulierung
schutzt. Durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung will der Verwarnende aber vorrangig keine Meinung
im Sinne einer geistigen Auseinandersetzung duf3ern, sondern im eigenen wirtschaftlichen Interesse den Ver-
warnten unter Androhung prozessualen Vorgehens zu einem bestimmten Wettbewerbsverhalten



veranlassen.’® Nach der Entscheidung des GroRen Senats stehen sich im Fall der Schutzrechtsverwarnung
daher die wirtschaftlichen Interessen des Verwarnenden und des Verwarnten gegenlber. Das nach Art. 14 GG
geschutzte Interesse des Schutzrechtsinhabers, sein gewerbliches Schutzrecht geltend machen zu kénnen
und das im Rahmen der allgemeinen Handlungsfreiheit geschiitzte Interesse des Wettbewerbs, sich au3erhalb
des Schutzbereichs bestehender Rechte unter Beachtung der Gesetze frei entfalten zu kdnnen, sind in einen
gerechten Ausgleich zu bringen. Dabei ist die Freiheit des Wettbewerbs das Korrelat fir das dem Schutz-
rechtsinhaber verliehene AusschlieRlichkeitsrecht.’?' Die von Teilen der Literatur angesprochenen verfas-
sungsrechtlichen Bedenken haben weder der Gro3e Senat noch der |. Zivilsenat in seinem Vorlagebeschluss
erwahnt, was deutlich macht, dass sie diesen keine Bedeutung beimessen.

Die Rechtsprechung zur unberechtigten Schutzrechtsverwarnung und die sich daraus ergebenden Abwehran-
spriche stehen auch nicht im Widerspruch zur grundrechtlich geschitzten Rechtsstaatsgarantie und dem
Grundrecht auf rechtliches Gehoér des Verwarnenden. Grundsatzlich gilt, dass die Durchsetzung von Abwehr-
anspriichen, insbesondere des Unterlassungsanspruchs, ausgeschlossen ist, soweit sie sich gegen Auferun-
gen oder andere Verhaltensweisen richten, die ihrerseits der Rechtsverfolgung in einem gerichtlichen oder be-
hordlichen Verfahren dienen.'?2 Dieser Grundsatz wird erstreckt auf MaRnahmen oder AuRerungen, die schon
im Vorfeld eines gesetzlich geregelten Verfahrens zu dessen Vorbereitung oder Férderung erfolgen.'?3 Daraus
kann aber nicht der Schluss gezogen werden, dass damit auch fiir einstweilige Verfigungen oder Unterlas-
sungsklagen gegen Schutzrechtsverwarnungen das Rechtsschutzinteresse fehlt.'?* Der BGH hat zwar mit der
Begriindung, dass die gerichtliche Priifung eines auch nur vermeintlich bestehenden Anspruchs nicht unter-
bunden werden kann, ausgeschlossen, dass der von einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Betroffene
die gerichtliche Geltendmachung der vermeintlichen Anspriiche des Verwarnenden verhindern kann. Zugleich
hat es der BGH aber mit Recht abgelehnt, diese prozessuale Privilegierung auch auf die vorgerichtliche Ab-
mahnung wegen einer behaupteten Schutzrechtsverletzung zu erstrecken.?®

2. Verjahrung der Anspruche des zu Unrecht Verwarnten

Die Rechtsprechung geht fir das Konkurrenzverhaltnis von BGB und UWG davon aus, dass die im Vergleich
zu § 195 BGB kirzere Verjahrungsfrist von sechs Monaten des § 11 UWG eingreift, wenn die unberechtigte
Abmahnung neben dem Anspruch aus § 823 Abs. 1 BGB auch wettbewerbsrechtliche Anspriiche auslost. Tref-
fen Anspruchsgrundlagen aus dem burgerlichen Recht und dem Wettbewerbsrecht zusammen, hat die spezial-
gesetzlich kiirzer gefasste Verjahrungsregelung grundsétzlich Vorrang.'?® Der Vorrang gilt aber nur, soweit der
Anwendungsbereich der Normen des Wettbewerbsrechts reicht. Erfassen sie das beanstandete Verhalten nicht
in vollem Umfange, kann der Anspruch insgesamt auf § 823 Abs. 1 BGB gestutzt werden. So hat der BGH im
Anschluss an den Beschluss des GroRen Senats im Fall ,Unbegriindete Abnehmerverwarnung“'?” entschie-
den, dass das dortige Klagebegehren, der Beklagten zu verbieten, Anspriiche wegen Markenverletzung gegen
Abnehmer der Klagerin wegen des Handelns mit angeblich nicht erschopfter Markenware geltend zu machen,
Uber das Unterlassen einer unrichtigen Tatsachenbehauptung nach § 4 Nr. 8 UWG hinausging. Die Beklagte
hatte Abnehmer der Klagerin, namlich Parfimeriefachgeschafte, aufgrund des Vertriebs von ,Graumarktkos-
metika“ der
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Marken Davidoff, Jil Sander und Joop! zu Unrecht'?® wegen behaupteter Markenverletzung abgemahnt und auf
Unterlassung in Anspruch genommen. Die Klagerin verlangte daraufhin von der Beklagten im Klagewege, die
Geltendmachung von markenrechtlichen Ansprichen wegen des Vertriebs vermeintlich nicht erschépfter Mar-
kenkosmetika gegenuber den Abnehmern der Klagerin zu unterlassen und damit mehr als die Unterlassung
von unrichtigen Tatsachenbehauptungen.'?® Der BGH bestatigte trotz der seiner Auffassung nach vorrangig zu
prifenden wettbewerbsrechtlichen Anspriiche aus § 4 Nr. 8 UWG (,Anschwarzung®) das Urteil des Berufungs-
gerichts, welches die Verurteilung der Beklagten ohne vorherige Priifung der wettbewerbsrechtlichen Anspri-
che unmittelbar auf den Eingriff in das Recht der Klagerin am eingerichteten und ausgelbten Gewerbebetrieb
i.S.v. § 823 Abs. 1 BGB gestitzt hatte.



Schliellich ist noch folgendes zu berlicksichtigen: Es wirde sich ein Wertungswiderspruch ergeben, wenn man
die kiirzere, 6-monatige Verjahrungsfrist nach § 11 Abs. 1 UWG auch auf Anspriiche aus § 823 Abs. 1 BGB an-
wendete. Dies hatte namlich zur Konsequenz, dass fur Anspriche aus einer nur (fahrldssigen) unberechtigten
Schutzrechtsverwarnung die Verjahrungsfrist von drei Jahren eingreift, fir Schutzrechtsverwarnungen, die in
sittenwidriger Behinderungsabsicht erfolgen, hingegen die kurze Frist von sechs Monaten nach § 11 Abs. 1
UWG. Das ist sachlich nicht gerechtfertigt. Um dieses widersprtichliche Ergebnis zu vermeiden, sind auf alle
Fallgruppen die Verjahrungsregelungen der §§ 195, 199 BGB gleichermalen anzuwenden.'3°

V. Anspruchsinhalt

Wenn die Schutzrechtsverwarnung unberechtigt und rechtswidrig ist, hat der durch eine unberechtigte Abneh-
merverwarnung Betroffene nach § 823 Abs. 1 BGB i.V.m. § 1004 BGB analog oder, soweit einschlagig, aus
UWG-rechtlichen Haftungsnormen, insbesondere aus §§ 3, 4 Nr. 10 UWG, Anspruch auf kiinftige Unterlassung
der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gegenuber seinen Abnehmern sowie gegebenenfalls auf Beseiti-
gung, d.h. auf Widerruf unrichtiger oder missverstandlicher Behauptungen in Bezug auf die Schutzrechtslage.
Die Méglichkeit eines solchen Beseitigungsanspruchs hat der BGH im Fall ,Abnehmerverwarnung“'3! erértert,
im konkret entschiedenen Fall aber mangels Erforderlichkeit abgelehnt.

Daneben kann der Hersteller oder Lieferant im Fall einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung gegentber
seinen Abnehmern von dem Verwarnenden Auskunft Uber die Adressaten der Verwarnung verlangen. Denn
der Verwarnende hat kein schitzenswertes Interesse, die Adressaten der unberechtigten Verwarnung gegen-
tiber dem Hersteller geheim zu halten.'3? Der Auskunftsanspruch ist mit der Leistungsklage durchsetzbar. Wird
die Auskunft fur die Unterlassungsverfiigung bendtigt, so ist auch der Auskunftsanspruch mit der einstweiligen
Verfiigung durchzusetzen, da er sonst wertlos ware. 32

Soweit die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung nicht nur rechtswidrig, sondern auch unter schuldhafter Ver-
letzung von Sorgfaltspflichten erfolgt, hat der Geschadigte (der Hersteller, Lieferant oder Abnehmer) zusatzlich
Anspruch auf Ersatz des dadurch entstandenen Schadens. Wie der BGH in der Entscheidung ,Abnehmerver-
warnung“ ausfihrt, kann der Betroffene einer unberechtigten Verwarnung ,als Schaden nur diejenige Vermé-
genseinbulle ersetzt verlangen, die auf den Umsténden beruht, welche die Wettbewerbswidrigkeit der Verwar-
nung begriinden, nicht jedoch jede allgemeine Vermégensbeeintréchtigung infolge der Verwarnung“."®** Zur Er-
mittlung des Schadens dient der Anspruch auf Auskunft gegen den Verwarnenden.

Als Teil des Schadensersatzes sind bei einer unberechtigten und schuldhaft veranlassten Schutzrechtsverwar-
nung dem Verwarnten grundsatzlich auch die Kosten der von ihm hinzugezogenen Rechts- und Patentanwalte
wegen eines Eingriffs in das Recht am Gewerbebetrieb (§ 823 Abs. 1 BGB) zu erstatten.'3® Daneben kann ein
inhaltsgleicher Anspruch des zu Unrecht Verwarnten auf Ersatz seiner Verteidigungskosten auch aus § 678
BGB folgen.'3® Die zur zweckgemaRen Rechtsverteidigung entstandenen Kosten fallen auch nicht aus dem
Schutzbereich des § 823 Abs. 1 BGB heraus. Es ware namlich ungereimt, dem zu Unrecht abgemahnten Un-
ternehmer, der sich der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung beugt, eine Erstattungsmaoglichkeit fiir seinen
mitunter hohen Schaden, z.B. durch Produktionsausfall, zu gewahren, nicht aber demjenigen, der zur Vermei-
dung solcher Schaden bei Rechts- oder Patentanwalten zuvor Rat sucht und die unberechtigte Verwarnung be-
rechtigterweise zuriickweist. '’

Zu berlcksichtigen ist, dass die zur zweckgemalen Rechtsverteidigung beim Verwarnten entstandenen Kosten
entsprechend den Kosten fiir die Aussprache einer berechtigten Abmahnung nicht im Wege des Kostenfestset-
zungsverfahrens geltend gemacht werden kénnen.'®® Sie miissen neben einem etwaigen Unterlassungsantrag
im Hauptsacheverfahren als Zahlungsantrag oder Freistellungsantrag als Nebenforderung eingeklagt oder ne-
ben einem Unterlassungsverfligungsverfahren gesondert
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eingeklagt werden.'®® Seit der Entscheidung des BGH vom 7. 3. 2007 ist die Geschaftsgebiihr in vollem Um-
fang im Klagewege geltend zu machen, da sich durch Anrechnung der Geschaftsgeblhr auf die Verfahrensge-
biihr nunmehr die Verfahrensgebiihr anstelle der Geschaftsgebiihr anteilig vermindert.'4°

Erfolgt die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aus einer bosglaubig eingetragenen Marke, mahnt also bei-
spielsweise der Verwarnende die Abnehmer seines Konkurrenten aus einer in Behinderungsabsicht eingetra-
genen Marke ab, um letztere aus dem Markt zu drangen, so kann der Betroffene, zumeist der Hersteller in
Konstellationen der Abnehmerverwarnung, den Verwarnenden auf Einwilligung in die Ldschung der Marke aus
§§ 3, 4 Nr. 10, § 8 UWG in Anspruch nehmen. 4

V. Prozessuale Rechtsschutzmoglichkeiten des zu Unrecht
Verwarnten

Zur Durchsetzung seiner Anspriiche stehen dem zu Unrecht Verwarnten bzw. dem von der unberechtigten Ab-
nehmerverwarnung betroffenen Hersteller oder Lieferanten die im Folgenden beschriebenen Rechtsschutz-
moglichkeiten zur Verfigung:

1. Schutzschrift und negative Feststellungsklage

Der aus einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Verwarnte kann zunachst versuchen, durch Hinterle-
gung einer Schutzschrift den Erlass einer einstweiligen Verfugung zu verhindern. Auch besteht die Méglichkeit,
zur Klarung der Rechtslage negative Feststellungsklage zu erheben, um die Rechtsanwaltskosten zur Verteidi-
gung gegen die unberechtigte Verwarnung als Prozesskosten dem Verwarnenden aufzuerlegen. Das Feststel-
lungsinteresse fir die negative Feststellungsklage entfallt jedoch, wenn der Verwarnende seinerseits Leis-
tungsklage auf Unterlassung der Handlung erhebt, deren Berechtigung Gegenstand des Feststellungsverfah-
rens ist.’? Entsprechend entfallt das Rechtsschutzinteresse des zu Unrecht Verwarnten an einer Unterlas-
sungsklage gegen den Abmahnenden, wenn dieser seinerseits Klage auf Unterlassung der abgemahnten Ver-
letzung erhebt, sich die Streitgegenstédnde der beiden Unterlassungsklagen decken und die Unterlassungs-
klage des Abmahnenden ohne Zustimmung des Verwarnten nach der ersten mindlichen Verhandlung nicht
mehr zuriickgenommen werden kann.'43

In der Regel ist bei der Verwarnung aus gewerblichen Schutzrechten Eile geboten, so dass die Feststellungs-
klage kein wirksames Mittel ist.'** Einem verwarnten Abnehmer oder Lieferanten werden oft auch die erforderli-
chen Informationen zur Schutzrechtssituation fehlen, so dass dann beide Méglichkeiten nicht weiter helfen.'4°
Die Méglichkeit der negativen Feststellungsklage ist grundsétzlich ohne eigene Gegenabmahnung gegeben.'46
Die Gegenabmahnung kann aber aus besonderen Griinden geboten sein, etwa weil der Abmahnende erkenn-
bar von einem unrichtigen Sachverhalt ausgeht, ein neuer rechtlicher oder tatsachlicher Gesichtspunkt geltend
gemacht wird oder ein Rechtsirrtum vorliegt. Die Aufwendungen fiir die Gegenabmahnung kénnen in diesem
Fall nach §§ 683 S. 1, 670 BGB erstattungsfahig sein.'’

2. Einstweilige Verfugung

a) Statthaftigkeit der einstweiligen Verfligung

Das Verfahren der einstweiligen Verfigung erlangt eine immer gréRere Bedeutung im Rahmen von Auseinan-
dersetzungen um immaterielle Schutzguter. Statt der bei Rechtsverletzungen sonst iblichen Schadensersatz-
anspriche sind fur Unternehmen die im einstweiligen Rechtsschutz sofort durchsetzbaren Unterlassungsan-
spriiche wirtschaftlich sogar wichtiger, weil der Zeitfaktor fiir ein produzierendes Unternehmen entscheidende
Bedeutung hat.'® Demgegeniiber kann eine titulierte Schadensersatzforderung, die méglicherweise erst nach
einem jahrelangen Rechtsstreit rechtskraftig und damit endguiltig vollstreckbar ist, bereits aufgrund der bean-



spruchten Zeit wirtschaftlich weniger wertvoll sein und schlieRlich kbnnen noch Vollstreckungsprobleme hinzu-
treten, wenn der Schuldner zwischenzeitlich insolvent geworden ist. So formuliert Meier-Beck'*® anschaulich,
dass bis zu einem rechtskraftigen Urteil die Marktentwicklung langst Uber die streitgegenstandlichen Produkte
hinweggegangen sein kann. Deshalb werden viele Streitigkeiten im Zusammenhang mit tatsachlich oder ver-
meintlich unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen im einstweiligen Rechtsschutzverfahren ausgetragen.’°
Diese Praxis erfahrt weiterhin Riickendeckung durch den Beschluss des Grolien Senats, der die grundsatzli-
che Privilegierung gerichtlichen Vorgehens gerade nicht auf die vorgelagerte Abmahnung des vermeintlich be-
rechtigten Schutzrechtsinhabers erstreckt und damit dem von der unberechtigten Verwarnung Betroffenen die
Méglichkeit offen gehalten hat, sich gegen die unberechtigte Verwarnung mit der einstweiligen Verfligung zur
Wehr zu setzen.'®" Die dagegen vorgebrachte Kritik des Schrifttums,’5? ein Rechtsschutzinteresse miisse in
solchen Fallen verneint werden, weil die Verwarnung des vermeintlich Verletzten der Vorbereitung eines ge-
richtlichen Klageverfahrens diene, hat der GroRe Senat fiir Zivilsachen jedoch zuriick gewiesen.'®® Auch das
Argu-
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ment einer angeblich willkiirlichen Differenzierung zwischen der Privilegierung der gerichtlichen Geltendma-
chung von Ansprichen aus gewerblichen Schutzrechten und der Sanktionierung ihrer auf3ergerichtlichen Gel-
tendmachung durch Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche'® {iberzeugt letztlich nicht, wie ein Blick
auf die Risikoverteilung verdeutlicht: Wenn der unberechtigt Verwarnte sich nicht mit der einstweiligen Verfi-
gung gegen die unberechtigte Verwarnung wehren kann, bleibt nur die negative Feststellungsklage. Bis zu ei-
nem rechtskraftigen Urteil kann es aber Jahren dauern, so dass die erstrebte Feststellung letztlich wirtschaft-
lich weitgehend wertlos ist'>® und dem Betroffenen die Méglichkeit der Erlangung effektiven Rechtsschutzes
damit faktisch versagt wird.'*® Dies hatte zur Folge, dass der vermeintliche Schutzrechtsinhaber insbesondere
bei der unberechtigten Abnehmerverwarnung ohne wirksame Sanktion des Verwarnten seinen Vorstellungen
entsprechend kreativ den Schutzbereich des vermeintlichen Schutzrechts erweitern kdnnte. Die Abnehmerver-
warnung wird daher aufgrund ihrer Gefahrlichkeit fiir den Hersteller anschaulich als ,Faustrecht!57
,Selbstjustiz*'%® bezeichnet.

oder als

Misslich fir den Schutzrechtsinhaber ist allerdings der Fall, dass ihm eine rechtmaRige Schutzrechtsverwar-
nung auf Antrag eines Mitbewerbers (Herstellers) unberechtigterweise per Unterlassungsverfligung untersagt
wird. Klagt der Schutzrechtsinhaber in solchen Fallen direkt gegen einen Abnehmer, ohne diesen vorher abge-
mahnt zu haben, ist ein etwaig wegen § 93 ZPO entstehender Kostennachteil in Folge eines sofortigen Aner-
kenntnisses zunachst vom Schutzrechtsinhaber zu tragen.’®® Allerdings wird diese Situation dadurch ent-
scharft, dass sich die Kostenlast hier als Folge der Vollstreckung der bei berechtigter Schutzrechtsverwarnung
unberechtigten Untersagungsverfigung darstellt und den Verfligungsglaubiger somit nach § 945 ZPO zum
Schadensersatz verpflichtet.'®® Die Lésung tiber § 945 ZPO durch den BGH wird als ,génzlich fern liegende
und aulBerordentlich komplizierte Fallkonstellation* kritisiert. Denn Schutzrechtsinhaber kénnten aus Angst vor
der sie treffenden Kostenlast im Falle eines Anerkenntnisses davon abgehalten werden, ihre Schutzrechte in
berechtigen Fallen gegen Schutzrechtsverletzer (Abnehmer) gerichtlich geltend zu machen.'®" Letztlich sind
aber die Interessen des durch eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung Betroffenen héher zu bewerten als
das den Schutzrechtsinhaber mdglicherweise treffende Kostenrisiko. Wird dem betroffenen Hersteller namlich
kein einstweiliger Rechtsschutz gegenlber unberechtigten Verwarnungen seiner Abnehmer gewahrt, ware ein
Konkurrent, der etwa systematisch die Abnehmer des Herstellers aus einer sittenwidrig eingetragenen Sperr-
marke abmahnt, in der Lage, das Unternehmen des Herstellers in seiner Existenz ernstlich zu gefahrden. Das
muss mit Mitteln des einstweiligen Rechtsschutzes unterbunden werden kénnen. Die durch die Entscheidung
des GrolRen Senats im Raum stehende Mdoglichkeit der Kostenhaftung des unberechtigten Verfligungsglaubi-
gers nach § 945 ZPO fir die Prozesskosten des Schutzrechtsinhabers nach § 93 ZPO bildet auch ein ange-
messenes Korrektiv, um einen iibermaRigen Gebrauch von Unterlassungsverfiigungen zu verhindern. 62

Im Ergebnis kann daher der Hersteller im Falle der unberechtigten Abnehmerverwarnung einen Unterlassungs-
anspruch gegen den unberechtigt Abmahnenden im Wege der einstweiligen Verfligung durchsetzen. Bei einer
unberechtigten Abnehmerverwarnung aus einer (bésglaubig) eingetragenen Marke kann somit beispielsweise



dem unberechtigt Abmahnenden bei Meidung gesetzlicher Ordnungsmittel per gerichtlicher Unterlassungsver-
figung untersagt werden, Anspriiche gegen Abnehmer des betroffenen Antragstellers wegen des Vertriebs be-
stimmter vorgeblich markenrechtsverletzender Waren im Wege von Schutzrechtsverwarnungen aus einer be-
stimmten Marke geltend zu machen.'®3

b) Glaubhaftmachung der Widerrechtlichkeit der Abnehmerverwarnung

Nach § 920 Abs. 2 i.V.m. § 936 ZPO hat derjenige, der eine einstweilige Verfligung beantragt, Verfligungsan-
spruch und Verfiigungsgrund darzulegen und glaubhaft zu machen. Glaubhaftmachung beinhaltet eine Beweis-
maRreduzierung und bedeutet, dass fiir die richterliche Uberzeugung von einer Tatsache anders als bei § 286
Abs. 1 ZPO nur eine (iberwiegende Wahrscheinlichkeit erforderlich ist."®* Fiir die Darlegung und Glaubhaftma-
chung gelten die allgemeinen Regeln Uber die Verteilung der Beweislast erst ab dem Zeitpunkt, in dem der An-
tragsgegner nach Anberaumung der miindlichen Verhandlung am Verfahren beteiligt ist.'®® Zuvor hat der An-
tragsteller im Verfigungsantrag alle fiir eine ihm glinstige Entscheidung erforderlichen Umstande dazulegen
und glaubhaft zu machen und auch nahe liegende Prozesshindernisse und Tatsachen, die im Klageverfahren
nur auf Einrede des Beklagten zu berlicksichtigen waren, auszurdumen. Gelingt die Glaubhaftmachung nicht,
dass die Schutzrechtsverwarnung unberechtigt erfolgt, so ist der Verfiigungsantrag nicht abzuweisen, sondern
durch das Gericht miindliche Verhandlung anzuordnen. %6

Klageverfahren 3.

In Rechtsprechung und Literatur herrscht Einigkeit dariiber, dass es dem Hersteller bei einer unberechtigten
Abnehmerverwarnung nicht erlaubt ist, die gerichtliche Geltendmachung der vermeintlichen Anspriiche des
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Schutzrechtsinhabers gegentber den Abnehmern durch einen dagegen gerichteten Unterlassungsanspruch in
einem regularen Klageverfahren (Hauptsacheverfahren) zu verhindern. Begriindet wird dies damit, dass die
endgltige gerichtliche Prifung eines auch nur vermeintlich bestehenden Anspruchs aus einer behaupteten
Schutzrechtsverletzung nicht unterbunden werden kann.'®” Das verfahrensrechtliche ,Klageprivileg” gilt aus
den oben genannten Erwagungen jedoch nicht fir die vorgelagerte Schutzrechtsverwarnung aus Ausschlief3-
lichkeitsrechten. Dem Inhaber von Ausschliel3lichkeitsrechten, z.B. von Marken- und Patentrechten, steht kein
,Abmahnprivileg* zu.68

4. Loschungsverfahren vor dem DPMA bei bosglaubiger
Markenanmeldung

Nach § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG i.V.m. §§ 50, 54 MarkenG kann auf Antrag eines Dritten wegen absoluter
Schutzhindernisse die Eintragung einer bésglaubig registrierten Marke durch das DPMA geléscht werden. Dies
schlieBt jedoch einen vor den ordentlichen Gerichten und nicht im Loschungsverfahren vor dem DPMA zu ver-
folgenden Anspruch nach §§ 3, 4 Nr. 10 UWG auf Einwilligung in die Léschung der Marke nicht aus.'6°

VI. Zusammenfassung

1. Eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung ist per se rechtswidrig, d.h. sie ist verboten und
verpflichtet zur Unterlassung, bei Verschulden auch zum Schadensersatz. Haftungsgrundlage
ist regelmaRig das durch § 823 Abs. 1 BGB geschiitzte Recht am eingerichteten und ausgeub-
ten Gewerbebetrieb.



Der Anspruchsteller ist jedoch in materiell-rechtlicher und prozessualer Hinsicht privilegiert. In
materiell-rechtlicher Hinsicht darf er seine (vermeintlichen) Rechte aus einem gewerblichen
Schutzrecht, beispielsweise aus einer Marke, ohne weiteres gerichtlich geltend machen, ohne
befiirchten zu missen, dass sein Verfahrensgegner deswegen materiell-rechtliche Gegenan-
spriche auf Unterlassung oder Schadensersatz im Falle der Unbegriindetheit der Klage erhebt.
Das ,Klageprivileg“ gilt aber nicht fir ein vorsatzliches Vorgehen des vermeintlichen Schutz-
rechtsinhabers gegen den Verfahrensgegner. Fir nicht am Prozess Beteiligte bleibt es bei der
grundsatzlichen Haftung des Anspruchstellers, auch fiir Fahrldssigkeit, aus Eingriff in den Ge-
werbebetrieb, § 823 Abs. 1 BGB.'"° Die prozessuale Privilegierung bedeutet, dass der Verfah-
rensgegner und am Verfahren nicht beteiligte Dritte die gerichtliche Geltendmachung der An-
spriche aus einem (vermeintlichen) Schutzrecht prozessual nicht verhindern kénnen.

Fir die vorgerichtliche Abmahnung (Schutzrechtsverwarnung aus gewerblichen Schutzrechten)
gelten die materiell-rechtliche und die prozessuale Privilegierung nicht. Es gilt vielmehr der
Grundsatz, dass eine unberechtigte Schutzrechtsverwarnung aus einem vermeintlich verletzten
Schutzrecht (Marke, Patent, Geschmacksmuster etc.) rechtswidrig ist und gerichtlich untersagt
werden kann, bei Eilbedurftigkeit auch durch Unterlassungsverfiigung.

Betroffen von einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung kann in der Konstellation der Her-
stellerverwarnung der Hersteller sein und in der Konstellation der Abnehmerverwarnung der
Hersteller oder Lieferant und dessen Abnehmer. In der Praxis setzen letztere sich jedoch in der
Regel nicht gegen die Verwarnung zur Wehr, sondern unterwerfen sich und weichen auf andere
Hersteller aus. Gerade aus diesem Grund kann dagegen die Abnehmerverwarnung fiir den Her-
steller existenzgefahrdend sein.

Nachdem der GrofRe Senat flur Zivilsachen die Rechtsprechungstradition zur unberechtigten
Schutzrechtsverwarnung bestétigt hat,’" ergeben sich vorrangig Anspriiche des von der Ver-
warnung Betroffenen aus dem Recht am eingerichteten und ausgelibten Gewerbebetrieb nach
§ 823 Abs. 1 BGB. Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung kann sowohl in der Konstellation
der Herstellerverwarnung als auch der Abnehmerverwarnung ein unmittelbarer und betriebsbe-
zogener Eingriff in den Kundenstamm des Unternehmens des Herstellers sein. Der Kunden-
stamm ist jedoch nicht absolut geschiitzt. Einschrankungen ergeben sich, soweit die Schutz-
rechtsverwarnung sich auf eine Lieferkette vom Hersteller bis zum Abnehmer, nicht aber auf
den Zulieferer des Herstellers bezieht, so dass der Zulieferer nicht unmittelbar betroffen ist.

Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, die tatbestandlich in das Recht am eingerichteten
und ausgetlibten Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB eingreift, ist zutreffender Weise ,per
se“ rechtswidrig, ohne dass es zur Annahme der Rechtswidrigkeit einer Abwagung der Interes-
sen von Verwarnendem und Betroffenem bedarf. In der Rechtsprechung des BGH und in der Li-
teratur gibt es aber Ansatze, eine Interessenabwagung vorzunehmen.

Zur Frage des an das Verhalten des Verwarnenden anzulegenden Verschuldensmalfistabs wird
allgemein von einem abgestuften Sorgfaltsmaflistab ausgegangen. Bei Verwarnungen aus ge-
priften Schutzrechten ist ein weniger strenger Maf3stab an den Umfang der Prifungspflichten
des Verwarnenden anzulegen, als bei Verwarnungen aus ungepruften Schutzrechten. Dieses
Verhaltnis gilt auch zwischen Herstellerverwarnung und Abnehmerverwarnung, so dass im Er-
gebnis der Verwarnende im Fall der Abnehmerverwarnung aus einem ungepriften Schutzrecht
den strengsten Sorgfaltspflichten
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unterliegt. Das Verhalten des unmittelbar Verwarnten bzw. des von einer Abnehmerverwarnung
betroffenen Herstellers in Reaktion auf die Verwarnung kann nach § 254 BGB anspruchsmin-



10.

11.

12.

13.

dernd bericksichtigt werden.

Neben dem Recht am eingerichteten und ausgelibten Gewerbebetrieb kommen als weitere An-
spruchsgrundlagen die Kreditgefahrdung nach § 824 BGB und die sittenwidrige Schadigung
nach § 826 BGB in Betracht, insbesondere fiir die im ersten Teil dieses Aufsatzes erdrterte un-
berechtigte Schutzrechtsverwarnung aus bdsglaubig registrierten Markenrechten.'’? Zu erwéh-
nen sind als burgerlich-rechtliche Anspruchsgrundlagen noch die Vorschriften Gber die Ge-
schaftsflhrung ohne Auftrag. Ein Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen des Verwarnten aus
berechtigter Geschaftsfiuhrung ohne Auftrag scheidet im Fall der unberechtigten Schutzrechts-
verwarnung ersichtlich aus. Denkbar ist aber ein Schadensersatzanspruch des Verwarnten aus
§ 678 BGB auf Ersatz der Kosten fir anwaltliche Verteidigung gegen die Verwarnung, wenn fir
den Verwarnenden erkennbar ist, dass die Verwarnung nicht dem Willen des Verwarnten
entspricht.

Unter den wettbewerbsrechtlichen Haftungsnormen des UWG sind vorrangig die gezielte Behin-
derung (§ 4 Nr. 10 UWG), die Anschwarzung (§ 4 Nr. 8 UWG), die Mitbewerberherabsetzung
(§ 4 Nr. 7 UWG) und die unzuldssige Beeintrachtigung der Entscheidungsfreiheit (§ 4 Nr. 1
UWG) jeweils in Verbindung mit §§ 3, 8 und 9 UWG zu nennen. Die Streitfrage, ob diese Vor-
schriften als speziellere Gesetze dem Recht am Gewerbebetrieb nach § 823 Abs. 1 BGB vorge-
hen, ist nicht abschlieend geklart. Nicht zuletzt die zu kurze Verjahrungsfrist nach § 11 Abs. 1
UWG spricht fir die Anwendung von § 823 Abs. 1 BGB.

Es wird insbesondere in der Literatur diskutiert, ob Schadensersatzanspriiche des Verwarnten
deshalb ausgeschlossen sein kénnen, weil sie einen grundgesetzwidrigen Eingriff in grundrecht-
lich geschitzte Rechtspositionen des Verwarnenden bedeuten. Die Vertreter dieser Ansicht be-
ziehen sich vor allem auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit (Art. 5 GG), die Rechtsstaatsga-
rantie (Art. 20 Abs. 3 GG) und das Grundrecht auf rechtliches Gehdr (Art. 103 Abs. 1 GG). Der
damit verbundene generelle Vorrang der Interessen des unberechtigt Verwarnenden gegentiber
den ebenfalls grundrechtlich geschutzten Positionen der von unberechtigten Schutzrechtsver-
warnungen Betroffenen ist unvereinbar mit einem sachgerechten Ausgleich der schutzwiirdigen
Interessen der Beteiligten. Insbesondere hat es auch der GroRe Senat des BGH abgelehnt,
dem von einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Betroffenen Unterlassungs- und Scha-
densersatzanspriiche sowie die Abwehr der Verwarnung durch Unterlassungsverfligung zu ver-
sagen.'”®

Die Einrede der Verjahrung der Anspriche des von der unberechtigten Schutzrechtsverwarnung
Betroffenen gegen den Verwarnenden kann dieser nicht auf § 11 UWG stitzen, denn auf alle
Fallgruppen der unberechtigten Schutzrechtsverwarnungen sind zutreffender Weise die Verjah-
rungsregelungen der §§ 195, 199 BGB anwendbar.

Der von einer unberechtigten und rechtswidrigen Schutzrechtsverwarnung Betroffene hat nach
§§ 823 Abs. 1 BGB und 1004 BGB analog oder nach §§ 3, 4 und 8 UWG Anspruch auf Unter-
lassung kiinftiger unberechtigter Schutzrechtsverwarnungen gegeniber seinen Abnehmern, so-
wie gegebenenfalls auf Beseitigung und Auskunft.Handelte der Verwarnende nicht nur rechts-
widrig, sondern auch schuldhaft unter Verletzung von Sorgfaltspflichten, kann der Geschadigte
Ersatz des dadurch entstandenen Schadens verlangen. Ersatzfahig sind nach § 823 Abs. 1
BGB und § 678 BGB insoweit auch die Kosten, die dem von der Schutzrechtsverwarnung Be-
troffenen durch die Verteidigung gegen die Verwarnung entstanden sind. Diese Kosten kdnnen
nicht im Kostenfestsetzungsverfahren festgesetzt werden, sondern sind gesondert
einzuklagen.Schliel3lich kann der Betroffene den Verwarnenden auf Einwilligung in die L&-
schung der Marke nach §§ 3, 4 Nr. 10, 8 UWG in Anspruch nehmen, wenn die Abmahnung in
Behinderungsabsicht aus einer bésglaubig eingetragenen Marke erfolgt.

Der aus einer unberechtigten Schutzrechtsverwarnung Verwarnte kann bei Gericht eine Schutz-
schrift hinterlegen und ohne vorherige Gegenabmahnung Klage auf Feststellung erheben, dass
die ihm gegenlber oder gegenluber seinen Abnehmern ausgesprochenen Verwarnungen unbe-



rechtigt waren. Insoweit entfallt das Feststellungsinteresse, sobald der Verwarnende seinerseits
Klage auf Unterlassung der streitgegenstandlichen Handlung erhebt. Dies gilt entsprechend fur
das Rechtsschutzinteresse bei einer Unterlassungsklage des Verwarnten. Negative Feststel-
lungsklage und Unterlassungsklage bieten jedoch fiir den Verwarnten bis zum rechtskraftigen
Abschluss des gerichtlichen Verfahrens keinen ausreichenden Schutz.

14. Einen wirksamen Schutz bietet dagegen die Unterlassungsverfiigung. Um zu verhindern, dass
der unberechtigt aus einem gewerblichen Schutzrecht Verwarnende der Reihe nach die Ge-
schaftsbeziehungen zu seinen Abnehmern zerstort, kann der von einer unberechtigten und
rechtswidrigen Schutzrechtsverwarnung unmittelbar betroffene Hersteller gegen den Verwar-
nenden seinen Anspruch auf Unterlassung kunftiger Verwarnungen gegenuber seinen Abneh-
mern im Wege der besonders wirksamen einstweiligen Unterlassungsverfligung gerichtlich gel-
tend machen. Diese Moglichkeit bleibt dem Betroffenen nach der Entscheidung des Grolien Zi-
vilsenats des BGH trotz der daran zuvor verstarkt geduBerten Kritik zu Recht ausdricklich er-
halten.'74

MarkenR 2008, 337 ff. [BGH 10.01.2008 - | ZR 38/05]

Dr. Jens H. Steinberg, LL.M. (IP) London, und Christoph Jaeckel sind Rechtsanwalte in Berlin.
Abgedruckt im letzten Heft, MarkenR 2008, 298 ff.

BT-Drs. 15/1487, S. 25.

OLG Frankfurt GRUR 1990, 642; Hefermehl/Kéhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.169.
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BGH GRUR 2004, 958, 959 [BGH 12.08.2004 - | ZR 98/02] unter IV.3 — Verwarnung aus Kennzeichenrecht.

BGH GSZ GRUR 2005, 882, 885 [BGH 15.07.2005 - GSZ 1/04] unter B.l11.2.d — Unberechtigte
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MiKo/Wagner, § 823 BGB Rn. 192.
Teplitzky, GRUR 2005, 9, 14, in Fn. 54.

Teplitzky, GRUR 2005, 9, 14.
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GRUR 1981, 679, 680; so auch: Sack, Unbegriindete Schutzrechtsverwarnungen, 2006, S. 103, 104.
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Brandi-Dohrn, GRUR 1981, 679, 680.
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Schutzrechtsverwarnung.

BGH GRUR 1979, 332, 337 — Brombeerleuchte; BGH GRUR 1997, 741, 742 f [BGH 17.04.1997 - X ZR 2/96] —
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Schutzrechtsverwarnung; Hefermehl/Kéhler/Bornkamm, UWG, § 4 Rn. 10.177, 10.181; Staudinger/Hager, BGB, § 823
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Nr. 10 Rn. 151.

9% BGH GRUR 1963, 255, 257 — Kindernahmaschinen; BGH GRUR 1995, 693, 695 [BGH 27.01.1994 - | ZR 326/91] —
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