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Kapitel 1

Einfithrung und Streitstand

A. Problemaufriss

Eine frilhe Kontaktaufnahme, sei es durch eine Schutzrechtsverwarnung oder
eine Berechtigungsanfrage, kann mafigeblich dazu beitragen, wie auf Seiten
des Angesprochenen die Rechtslage, insbesondere das Vorliegen einer Schutz-
rechtsverletzung, eingestuft wird. Fiir Schutzrechtsverwarnungen existiert hie-
riiber eine umfangreiche Diskussion. Berechtigungsanfragen oder auch Hinwei-
se auf die Rechtslage wurden dagegen bislang eher stiefmiitterlich behandelt.!
Diese Liicke soll mit der vorliegenden Untersuchung geschlossen werden.

Berechtigungsanfragen sind in der Praxis durchaus haufig anzutreffen. Ins-
besondere zeigt sich immer wieder, dass von ihnen eine nicht zu unterschét-
zende Beeinflussung gerade Abnehmern gegeniiber ausgeht. Es erscheint be-
griindungsbediirftig, warum insoweit nur Schutzrechtsverwarnungen eine
spezifische Wirkung zukommen soll, vorprozessualen Aussagen anderer Art
aber nicht. Die Gretchenfrage, ab wann eine legitime Durchsetzung eines
Schutzrechts in eine nicht mehr gerechtfertigte Ausweitung des eigenen Be-
sitzstandes umschlégt, stellt sich bei Berechtigungsanfragen auch darum in be-
sonderer Weise, weil hier diese Grenze wesentlich schwieriger zu ziehen ist als
bei Schutzrechtsverwarnungen. Dass eine rechtliche Priifung — beispielsweise
im Patentrecht — in den wenigsten Féllen unkompliziert ist> und sich das Ergeb-
nis eines Rechtsstreits im Vorfeld nur schwer abschétzen lasst, macht die Auf-
gabe nicht leichter. Ferner gibt es schutzrechtsspezifische Besonderheiten, die
es zu beachten gilt. Design- oder Gebrauchsmusterrechte werden bei ihrer Ein-
tragung nicht gepriift. Thre Giiltigkeit bleibt mithin ungewiss und wirft in be-
sonderem MafBe die Frage auf, warum der Schutzrechtsinhaber hier {iberhaupt
einen Besitzstand beanspruchen kénnen soll.

Vor diesem Hintergrund kann eine Berechtigungsanfrage zur Kldrung der
Rechtslage hilfreich sein. Die Praxis zeigt allerdings, dass Berechtigungsanfra-

! Soweit ersichtlich gibt es lediglich eine weitere monographische Abhandlung zur Be-
rechtigungsanfrage durch Rombach, Die Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutz-
rechtsverwarnung.

2 OLG Diisseldorf, GRUR 2003, 814 (813); anschaulich auch Schickedanz, GRUR Int.
2009, 901 (902 ff.).

3 Beater, Unlauterer Wettbewerb, Rn. 1790.



4 Teil I: Stand der Diskussion und Betrachtung verwandter Institute

gen zumeist ganz anderen Zielen dienen, beispielsweise um ein Schutzrecht von
zweifelhaftem Bestand ohne Gefahr zu verwerten. Haufig besteht auch schlicht
ein Interesse daran, wettbewerbliche Vorteile daraus zu ziehen, dass die Abneh-
mer eines Konkurrenten verunsichert werden und die Reputation des angegrif-
fenen Konkurrenzprodukts in Zweifel gezogen wird.*

B. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Im Hinblick auf die jeweiligen Schutzrechte ergeben sich dabei unterschiedli-
che Probleme. Einer Vergleichbarkeit sind deshalb Grenzen gesetzt. Die vor-
liegende Darstellung ist vor allem auf die technischen Schutzrechte, das Pa-
tent- und Gebrauchsmusterrecht, ausgerichtet. Hier sind Berechtigungsanfragen
nicht nur am gebriuchlichsten,’ sie zeitigen auch die gréfiten Probleme.

Das Urheberrecht weist demgegeniiber eine starke personlichkeitsrechtliche
Komponente sowie eine unterschiedlich gelagerte Interessenabwigung auf,
weshalb es bereits im Ausgangspunkt nicht ohne weiteres mit anderen — ge-
werblichen — Schutzrechten vergleichbar ist.® Es bleibt darum ausgeklammert.

Auch ist eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Kennzeichenrecht nicht
moglich. Das Kennzeichenrecht nimmt 6konomisch eine andere Funktion war
als die technischen Schutzrechte. Auch wenn dort beispielsweise Kreativitét in
einem gewissen Sinn gefordert wird, so liegt der Schwerpunkt des Kennzei-
chenrechts darin, dass Marken und sonstige Kennzeichen — verkiirzt umschrie-
ben — einen Kommunikationskanal zum Abnehmer er6ffnen.” Mittels der ver-
schiedenen Funktionen einer Marke wird die Produktdifferenzierung gestarkt
und so der Wettbewerb der verschiedenen Anbieter in den Vordergrund ge-
riickt.® Mit der damit einhergehenden groBBeren Markttransparenz soll der faire
Wettbewerb gefordert werden.” Der Ausgangspunkt ist damit ein grundlegend
anderer als bei den technischen Schutzrechten, weshalb das Kennzeichenrecht
mithin auch als (spezieller) Ausschnitt des allgemeinen Wettbewerbsrechts auf-

4 BGH, GRUR 2009, 878 (Rn.22) — Frasautomat; OLG Diisseldorf, Urteil v. 15.9.2011,
2 W 58/10, Juris, Rn. 59 — brasilianische Patente; LG Diisseldorf, Urteil v. 12.06.2014, 4a O
21/14, Juris (Rn. 41).

5 Erdmann/Rojahn/Sosnitza/Retzer, Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Kap.6,
Rn. 1130.

¢ Vgl. Ohly, in: Innovation und Recht I, 2008, S.279 (297); zum englischen Recht Law
Commission, Patents, Trade Marks and Design Rights: Groundless Threats, Consultation
Paper No 212, 2013, Einf. Rn. 19, abrufbar unter http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/
uploads/2015/03/cp212_patents_groundless_threats.pdf (zuletzt abgerufen am 2. Febru-
ar 2018).

7 Ohly, in: Wettbewerb und Geistiges Eigentum, 2007, S.47 (53); Jenny, Die Nach-
ahmungsfreiheit, S. 98 f.

8 Landes/Posner, The Economic Structure of Intellectual Property Law, S. 166 ff.

9 Menell/Scotchmer, in: Handbook of Law and Economics, 2007, S. 1473 (1536).
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gefasst wird.!? Eine einheitliche Betrachtung ist dariiber hinaus auch deshalb
schwierig, weil Innovationen im technischen Bereich tendenziell von Verbes-
serungen handeln und damit auf die Losung eines Problems konzentriert sind,
wihrend kreative Innovationen wie neue Marken zwar ebenfalls auf vorhande-
nem Wissen aufbauen, dann aber in andere Richtungen weiterentwickelt wer-
den.!! In praktischer Hinsicht sind schlieBlich Fragen des Schutzumfangs und
des Rechtsbestands zwar auch im Kennzeichenrecht nicht einfach zu beant-
worten, aber doch nicht mit der gleichen Ungewissheit behaftet wie beispiels-
weise im Patentrecht. Darum spielen Berechtigungsanfragen in der marken-
rechtlichen Praxis auch eine wesentlich geringere Rolle.!? Fiir die vorliegende
Untersuchung bleiben deshalb spezifisch markenrechtliche Besonderheiten
ausgeklammert. Gleichwohl werden Literatur und insbesondere Formularmus-
ter auch zum Markenrecht ausgewertet. Gleiches gilt aus Platzgriinden fiir das
Designrecht, wo lediglich Literatur und Rechtsprechung ausgewertet werden,
ein Eingehen auf die schutzrechtsspezifischen Besonderheiten aber nicht in al-
len Einzelheiten erfolgen kann. Eingetragene Designs bzw. Gemeinschafts-
geschmacksmuster dienen vorliegend vor allem als weiteres Beispiel filir nicht
gepriifte Schutzrechte.

C. Definition und bisherige Betrachtung der Berechtigungsanfrage

1. Begriffliche Umschreibung

Bei Berechtigungsanfragen handelt es sich um die (begriffliche) Zusammenfas-
sung unterschiedlicher Formen vorprozessualer Anfragen eines Rechteinhabers
an den vermeintlichen Verletzer. Prinzipiell kann eine solche Anfrage ebenso
wie eine Schutzrechtsverwarnung'3 auch miindlich erfolgen — Formerfordernis-
se bestehen keine.'* In der Praxis wird gleichwohl regelméBig die Schriftform
gewihlt.!> Gemeinsam ist allen Arten von Anfragen, dass das Bestehen eines
Rechts behauptet und dariiber hinaus mehr oder minder eine Verletzung bzw.
Stérung dieser Position durch den Angesprochenen als zumindest moglich dar-
gestellt wird. An die Erlduterung des Benutzungstatbestands schlieft sich tradi-

10 RGZ 120, 325 (328) — Sonnengold; Sosnitza, Félle zum Wettbewerbs- und Kartellrecht,
S. 56; ausfiihrlich Sosnitza, Markenrecht, § 10 Rn. 1 ff.

1 Menell/Scotchmer, in: Handbook of Law and Economics, 2007, S. 1473 (1483).

12 Ingerl/Rohnke, MarkenG, Vor §§ 14-19d Rn. 407; Fezer/Hirsch, Handbuch der Mar-
kenpraxis, [ 4 Rn. 1.

13 OLG Frankfurt, GRUR 1988, 32; Ohly/Sosnitza, UWG, § 12 Rn. 10.

14 OLG Diisseldorf, Urteil v. 7.8.2014, BeckRS 2014, 21949 (Rn. 48); Kiihnen, Handbuch
der Patentverletzung, Rn. C 174.

15 Vgl. insoweit zu Abmahnungen Ohly/Sosnitza, UWG, § 12 Rn. 10; K6hler/Bornkamm/
Feddersen, UWG, § 12 Rn. 1.26.
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tionell die Aufforderung an, sich zur Angelegenheit zu dulern und zu erldutern,
worin der Angeschriebene seine Berechtigung sieht.'® Zum Teil wird es aber
auch bei dem Hinweis belassen, dass die angegriffenen Produkte in den Schutz-
bereich des angefiihrten Schutzrechts eingreifen, oder es wird iiber parallele
Verfahren berichtet, in denen eine Schutzrechtsverletzung vorliege.!” Berech-
tigungsanfragen werden dabei in Aufbau und Formulierung héufig an Schutz-
rechtsverwarnungen angelehnt — lediglich die Aufforderung zur Abgabe einer
Unterlassungserklarung wird durch die Aufforderung zur Erklarung der eige-
nen Berechtigung ersetzt.'® Diese Anlehnung diirfte allerdings kein spezifisches
Charakteristikum darstellen, sondern mehr dem Umstand geschuldet sein, ei-
nen einer Schutzrechtsverwarnung anndhernden Eindruck zu erzielen. Weitere
allgemein giiltige Konkretisierungen fallen dariiber hinaus schwer. Zu vielfiltig
sind die Varianten in der Praxis. Zwingende Vorgaben, anhand derer eine Be-
rechtigungsanfrage umrissen werden konnte, gibt es nicht. Auch inhaltlich wer-
den — im Gegensatz zu Schutzrechtsverwarnungen — bestimmte Angaben nicht
ohne weiteres als erforderlich angesehen.!?

Auch wird eine Berechtigungsanfrage nicht von einem Hinweis auf ein
Schutzrecht unterschieden, sondern beide synonym als eine Kategorie verstan-
den.?® Das gilt freilich nicht fiir alle Arten von ,Hinweisen‘, andernfalls konn-
te man darunter auch klassische Werbung mit einem Schutzrecht oder einer
Schutzrechtsanmeldung, mithin jede Art der Schutzrechtsberiihmung verste-
hen.2! Ublicherweise werden allerdings unter Schutzrechtsberiihmungen ledig-
lich Verwendungen wie die Beschreibungen ,,zum Patent angemeldet*,?> ent-

16 OLG Diisseldorf, Urteil v. 15.9.2011, 2 W 58/10, Juris (Rn. 10) — brasilianische Patente;
Kiihnen, Handbuch der Patentverletzung, Rn. C 170; Schulte/Vof3, PatG, § 139 Rn. 189; Rom-
bach, Die Berechtigunganfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 127 f.; Nieder,
Die Patentverletzung, Rn.202; Miinchener Prozessformularbuch/Mes, C.1. Anm. 1; Oster-
rieth, Patentrecht, Rn. 1064; Erdmann/Rojahn/Sosnitza/Braitmayer, Handbuch Gewerblicher
Rechtsschutz, Kap.2, Rn.435; Giinther/Beyerlein, DesignG, §42 Rn. 120; jurisPK UWG/
Miiller-Bidinger, §4 Nr.4 Rn.215; MiiAnwaltsHdB Gewerblicher Rechtsschutz/v. Gerlach,
§45 Rn. 115f1.

17-So im Fall des OLG Diisseldorf, Urteil v. 29.03.2012, I-2 U 1/12, wo eine parallel aus-
gesprochene Schutzrechtsverwarnung in Kopie tibersandt wurde.

18 Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt, Wettbewerbsrecht, §57 Rn.178; vgl. auch
Eichmann/v. Falckenstein/Kiihne, DesignG, §42 Rn. 52.

19 OLG Diisseldorf, Urteil v. 7.8.2014, BeckRS 2014, 21949 (Rn. 48); Urteil v. 24. Januar
2002, 2 U 115/01, Diisseldorfer Entscheidung Nr. 117.

20 Vel. Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt, Wettbewerbsrecht, § 57 Rn. 177; gebriuch-
lich ist auch die Bezeichnung Hinweisschreiben, siche beispielsweise Miinchener Prozessfor-
mularbuch/Mes, C. 1. Anm. 1; Mes, PatG, § 139 PatG Rn. 263; einschrinkend Rombach, Die
Berechtigungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 128, der Schutzrechts-
hinweise lediglich als Teil einer Berechtigungsanfrage begreift.

2l In diese Richtung fiir Schutzrechtsverwarnungen Benkard/Ullmann/Deichfuf, PatG,
§ 146 Rn. 38 (deutlicher noch in der Vorauflage).

22 Vgl. OLG Hamburg, GRUR 1974, 398 (399); OLG Diisseldorf, NJWE-WettbR 1997, 5
(6); Benkard/Ullmann/Deichfufs, PatG, § 146 Rn. 35 ff. m. w. N.
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sprechende Abkiirzungen?? oder die Bezeichnung in anderen Sprachen (z.B.
., patented”; ,, patent-pending “)** diskutiert.?> Wenngleich im Einzelfall durch-
aus Uberschneidungen bestehen, weil auch in Berechtigungsanfragen Angaben
iiber das Schutzrecht gemacht werden, so sind doch beide Gruppen von ,Hin-
weisen‘ zu trennen. Gerade im Hinblick auf die rechtliche Bewertung besteht
der entscheidende Unterschied darin, dass Berechtigungsanfragen und in die-
se Richtung verstandene Hinweise auch einen Verletzungsvorwurf zum Ge-
genstand haben. Es besteht hier ein Bezug zu einem Konkurrenzprodukt, wah-
rend bei der Werbung mit Schutzrechten der Schutz lediglich als Eigenschaft
des eigenen Produkts hervorgehoben wird, ohne dass eine konkrete Beeintrach-
tigung dieses Rechts gerade durch den angesprochenen Adressatenkreis im
Raum stehen wiirde.26 Ahnlichkeit hat eine Berechtigungsanfrage vielmehr mit
der Schutzrechtsverwarnung. Inhaltlich wird dementsprechend als Berechti-
gungsanfrage auch jede ,weichere® Formulierung betrachtet, die nicht mehr als
Schutzrechtsverwarnung einzuordnen ist.?” Eine Definition hidngt mithin maf-
geblich von der Berechtigungsanfragen beigemessenen Funktion sowie der Ab-
grenzung zur Schutzrechtsverwarnung ab.

1l. Funktionelle Betrachtung
1. Risikolose Sachverhaltsermittlung

Bedeutung haben Anfragen vor allem im gewerblichen Rechtsschutz, weniger
im Wettbewerbsrecht.?® Sinn und Nutzen von Berechtigungsanfragen soll in der
Sachverhaltsermittlung sowie im Austausch und in der Erorterung rechtlicher
Standpunkte liegen.?” Gerade im Patentrecht bestehen gelegentlich Schwierig-
keiten, technische Einzelheiten von aulen eindeutig erkennen und juristisch be-

2 Vgl. Ullmann, in: FS Schilling, 2007, 385 (392) m. w. N.; Kéhler/Bornkamm/Fedder-
sen, UWG, §5 Rn. 4.132.

24 Vgl. OLG Diisseldorf, NJWE-WettbR 1997, 5 (6); Mes, PatG, § 146 PatG Rn. 17 m. w. N.

25 Vgl. zu weiteren Beispielen Ohly/Sosnitza, UWG, §5 Rn. 573 ff.; K6hler/Bornkamm/
Feddersen, UWG, § 5 Rn. 4.128 ff.

26 Insoweit milsste wohl besser mit dem LG Frankfurt a. M., GRUR-RR 2007, 377 (378) —
BERODUAL® N, von ,, Hinweise[n] auf die Verletzung von Ausschlieflichkeitsrechten* ge-
sprochen werden, indes hat sich dies bisher nicht durchgesetzt, sondern es wird gemeinhin
schlicht von einem Schutzrechtshinweis gesprochen, vgl. Mes, PatG, § 139 PatG Rn.263;
Benkard/Scharen, PatG, Vor §§9-14 Rn. 14; Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt, Wett-
bewerbsrecht, § 57 Rn. 177; vgl. auch BGH, GRUR 1975, 315 (317) — Metacolor.

27 Vgl. Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt, Wettbewerbsrecht, § 57 Rn. 177; Staudin-
ger/Hager, BGB, Neubearbeitung 2017, §823 Rn. D 51.

28 Wobei Anfragen nach Goldbeck, Der ,,umgekehrte* Wettbewerbsprozess, S.32f., auch
hier durchaus gebriuchlich sind.

29 Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt, Wettbewerbsrecht, § 57 Rn. 178; Rombach, Die
Berechtigunganfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 143 f.; Rademacher, Die
gerichtliche Durchsetzung von Patent- und Markenanspriichen in Deutschland, Japan und den
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werten zu konnen,?® denkt man nur an moglicherweise patentverletzende Ver-
fahren, zu denen der Konkurrent regelmafig keinen Zugang haben wird.?' Ohne
das Fundament einer hinreichenden Tatsachengrundlage fiir Verletzungen eige-
ner gewerblicher Schutzrechte ist aber ein entsprechender Anspruch auf Vorlage
und Besichtigung (z. B. § 140c PatG) nicht durchsetzbar. Der Schutzrechtsinha-
ber hat mithin ein Informationsinteresse. Berechtigungsanfragen sollen inso-
weit der Aufklidrung des Sachverhalts dienen und den Angeschriebenen ver-
anlassen, Umsténde oder Griinde zu nennen, die sein Handeln berechtigen.3?
Gleichwohl liegt der Schwerpunkt fiir die Versendung von Berechtigungs-
anfragen meist auf dem weitergehenden Aspekt, dass eine Schutzrechtsverwar-
nung wegen des Risikos einer Haftung fiir unberechtigte Schutzrechtsverwar-
nung aus § 823 Abs. 1 BGB als zu risikoreich angesehen wird — insbesondere bei
einem Vorgehen aus einem ungepriiften Schutzrecht.?? Gerade in diesen Féllen
soll eine Berechtigungsanfrage ein zulédssiges Mittel bieten, durch welches noch
kein Zwang auf die andere Seite ausgelibt, aber dennoch ein Kontakt und Dia-
log begonnen werden konne:3* Aus der weichen Formulierung folge, dass nur
eine Meinung dargestellt und — wohl noch wichtiger — der Adressat lediglich
zu einem Meinungs-** oder Gedankenaustausch?® aufgefordert werde. Darum
werde auf ihn kein (unmittelbarer) Druck ausgeiibt.?” Hierdurch soll eine Al-

USA, S. 84; Goldbeck, Der ,,umgekehrte Wettbewerbsprozess, S.31f.; vgl. auch Mes, PatG,
§ 139 PatG Rn. 263.

30 Miiller-Stoy, Nachweis und Besichtigung des Verletzungsgegenstandes im deutschen
Patentrecht, Rn. 10 ff.; vgl. auch OLG Diisseldorf, GRUR 2003, 814 (813).

31 Miiller-Stoy, Nachweis und Besichtigung des Verletzungsgegenstandes im deutschen
Patentrecht, Rn. 11.

32 LG Diisseldorf, Urteil v. 17.02.2009, 4a O 31/08, Juris (Rn. 33); Haedicke/Timmann/
Verhauwen, Handbuch des Patentrechts, § 12 Rn. 141.

3 So wird gerade die Risikovermeidung in den Vordergrund gestellt bei Eichmann/v. Fal-
ckenstein/Kiihne, DesignG, §42 Rn. 52; Miinchener Prozessformularbuch/Mes, C. 1. Anm. 1;
Nieder, Die Patentverletzung, Rn. 202; Miinchener Prozessformularbuch/v. Schwerin/Geschke,
D. 1. Anm. 1; Miinchener Prozessformularbuch/Gauss/Stolz, F. 1. Anm. 1, 9; MiiAnwaltsHdB
Gewerblicher Rechtsschutz/v. Gerlach, §45 Rn. 115; Haedicke, Patentrecht, Kap. 16 Rn. 4;
Rombach, Die Berechtigunganfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S.143;
Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, Bd. 1, § 14 Rn. 493; jurisPK UWG/Miiller-Bi-
dinger, §4 Nr.4 Rn. 215.

3 Vgl. BGH, GRUR 1975, 315 (317) — Metacolor; GRUR 1963, 255 (257) — Kinder-
ndhmaschinen; Beater, Unlauterer Wettbewerb, Rn. 1793; Pierson/Ahrens/Fischer, Recht des
geistigen Eigentums, S. 438; Mes, PatG, § 139 PatG Rn. 263.

35 BGH, GRUR 1997, 896 (897) — Mecki-Igel 1lI; OLG Diisseldorf, NJOZ 2008, 2742
(2745) — Sicherheits-Federspanner; LG Mannheim, NJOZ 2007, 2707 (2709) — Wasser-
injektionsanlage; Gloy/Loschelder/Erdmann/Hasselblatt, Wettbewerbsrecht, §57 Rn.177;
Schramm/Kilchert/Kaess/Schneider/Oldekop/Donle/Ebner, Der Patentverletzungsprozess,
Kap. 9 Rn. 95.

36 OLG Frankfurt, Urteil v. 06.12.2005, 11 U 28/05, Juris (Rn. 20); LG Mannheim, Urteil
v. 23.02.2007 — 7 O 276/06, Juris (Rn. 20).

37 Nieder, Die Patentverletzung, Rn. 202; Mes, PatG, § 139 PatG Rn.263; Bruchhausen,
Mitt. 1969, 286 (290); Loth/Pantze, GebrMG, §24 Rn.321; Rademacher, Die gerichtliche
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ternative zur Kontaktaufnahme zur Verfiigung stehen, bei der im Gegensatz zu
Schutzrechtsverwarnungen keine Haftung zu befiirchten sei.® Berechtigungs-
anfragen dienen mithin als Korrektiv zur scharfen Haftung fiir Schutzrechtsver-
warnungen.’® Die Intention des Versenders besteht primér in der Risikovermei-
dung,*® welche mithin das ,, wesenstypische Ziel“ einer Berechtigungsanfrage
darstelle.*!

2. Lizenzanbahnung

Gleichwohl ist anerkannt, dass Berechtigungsanfragen — dhnlich Schutzrechts-
verwarnungen*? — ebenso dazu dienen, eine Kontaktaufnahme zur Anbahnung
von Lizenz- oder Abgrenzungsvereinbarungen zu ermdglichen.®® Gerade bei
Abnehmeranfragen steht die Kontaktaufnahme regelmifBig sogar im Vorder-
grund.** Abnehmern wird auf diesem Weg ein Wechsel auf das Produkt des
Schutzrechtsinhabers nahegelegt.

Daneben ist auch an Patentverwertungsunternchmen zu denken, welche
durch eine Lizenzierung Einnahmen generieren wollen und die Erzwingung ei-

Durchsetzung von Patent- und Markenrechten in Deutschland, Japan und den USA, S. 84;
Haedicke/Timmann/Verhauwen, Handbuch des Patentrechts, § 12 Rn. 141; vgl. dazu auch
Sack, Unbegriindete Schutzrechtsverwarnungen, S. 58f.; Goldbeck, Der ,jumgekehrte* Wett-
bewerbsprozess, S.32.

38 Fezer/Hirsch, Handbuch der Markenpraxis, I 4 Rn. 2; Strobele/Hacker/Thiering, Mar-
kenG, § 14 Rn. 783; Miinchener Prozessformularbuch/Mes, C. 1. Anm. 1; Nieder, Die Patent-
verletzung, Rn. 202; jurisPK UWG/Miiller-Bidinger, § 4 Nr.4 Rn. 215; Goldbeck, Der ,jumge-
kehrte” Wettbewerbsprozess, S. 31; Ruhl, GGV, Art. 88 Rn. 53; Haedicke, Patentrecht, Kap. 16
Rn. 4, Lendvai/Rebel, Gewerbliche Schutzrechte, Rn. B 229; jurisPK BGB/J. Lange, §823
BGB Rn. 42; vgl. auch Ullmann, GRUR 2001, 1027; Beck’sche Online-Formulare Prozess/
Pitz, Stand: 1.10.2017, 9.1.1.1, Anm. 2; mit Einschrankungen (,, verhdltnismdfsig risikolos )
Beck’sche Online-Formulare Prozess/Hirse, Stand: 1.10.2017, 9.3.2, Anm. 1.

3 Ullmann, GRUR 2001, 1027; Goldbeck, Der ,,umgekehrte” Wettbewerbsprozess, S.31;
Rombach, Die Berechtigunganfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S.143f;
Erdmann/Rojahn/Sosnitza/Nieder, Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Kap. 1, Rn.589;
Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, Bd. 1, § 14 Rn. 493.

40 Erdmann/Rojahn/Sosnitza/Retzer, Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Kap.®6,
Rn. 1130; MiiKo/Wagner, BGB, §823 Rn.328; Osterrieth, Patentrecht, Rn. 1064; Achilles,
in: FS Schwenzer, 2011, S.1 (9); Ekey/Bender/Fuchs-Wissemann, Markenrecht, Bd. 1, § 14
Rn. 493; jurisPK UWG/Miiller-Bidinger, §4 Nr.4 Rn. 215: vgl. auch Goldbeck, Der ,,umge-
kehrte* Wettbewerbsprozess, S.31.

41 Miinchener Prozessformularbuch/Gauss/Stolz, F. 1. Anm. 9.

4“2 BGH GSZ, GRUR 2005, 882 (885) — Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung; BGH,
WRP 1993, 240 (242) — Fortsetzungszusammenhang; GRUR 1995, 167 (169) — Kosten bei
unbegriindeter Abmahnung; Teplitzky/Bacher, Wettbewerbsrechtliche Anspriiche und Verfah-
ren, Kap. 41 Rn. 5.

43 Fezer/Hirsch, Handbuch der Markenpraxis, I 4 Rn. 1; Erdmann/Rojahn/Sosnitza/Nie-
der, Handbuch Gewerblicher Rechtsschutz, Kap. 1, Rn. 589; a.A. Rombach, Die Berechti-
gungsanfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S.201 f.

4 Vgl. BGH GSZ, GRUR 2005, 882 (885) — Unberechtigte Schutzrechtsverwarnung.
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ner Produktionseinstellung nicht priméres Ziel, sondern Mittel zur Erreichung
dieses Zwecks ist.*> Nicht zu verkennen ist allerdings auch die Befriedungs-
funktion auf diesem Weg erlangter Vereinbarungen.*® Eine vorprozessuale Kon-
taktaufnahme ist vom Gesetzgeber grundsitzlich erwiinscht,*” um einer Uber-
lastung der Gerichte vorzubeugen.

3. Nachweis der Kenntnisnahme

Eine Berechtigungsanfrage dient nicht zuletzt der Kenntnisnahme des Adres-
saten von der Moglichkeit einer Verletzung.*® Ab diesem Zeitpunkt hat er re-
gelmiBig Schadensersatzforderungen zu fiirchten.*® Praktisch ist dieser Aspekt
gleichwohl bislang von untergeordneter Bedeutung, da davon ausgegangen
wird, dass ein Unternehmen in seinem Tatigkeitsbereich eine Beobachtungs-
pflicht hat und darum bei entsprechender Sorgfalt bereits Kenntnis von dem
entsprechenden Schutzrecht erlangt haben miisste.® Nur reine Spediteure oder
Lagerhalter trifft hier grundsitzlich keine besondere Priifpflicht.’! Handels-
unternehmen wird allenfalls in einem groBziigigeren Umfang die Mdglichkeit
einer Entlastung eingerdumt,>? keine Freistellung.>® Eine Berechtigungsanfra-
ge dient deshalb regelméBig lediglich zur Absicherung einer Nachforschungs-
pflicht.

4 Im Einzelnen dazu unten Teil II, Kapitel 2.A.II1.2, S. 111 ff.

46 Jordan, Unbegriindete Abmahnungen aus Schutzrechten, S. 207; vgl. auch BGH, GRUR
2010, 257 (Rn. 17) — Schubladenverfiigung.

47 Z.B. § 121 UWG ,,sollen [...] vor der gerichtlichen Einleitung abmahnen *.

4 Haedicke, Patentrecht, Kap. 16 Rn.4; Rombach, Die Berechtigunganfrage in Abgren-
zung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 146; Heise Online-Recht/Heidrich, Stand: Februar 2008,
C.V.4.

4 Haedicke, Patentrecht, Kap. 16 Rn. 4; Sack, Unbegriindete Schutzrechtsverwarnungen,
S. 57f.; Zimmermann, Die unberechtigte Schutzrechtsverwarnung, S. 231; weiter gehend Rom-
bach, Die Berechtigunganfrage in Abgrenzung zur Schutzrechtsverwarnung, S. 146, der ab
diesem Zeitpunkt uneingeschriankt vom Nachweis der Kenntnis der Verletzungshandlung aus-
geht; a. A. wohl BGH, GRUR 1975, 315 (317) — Metacolor.

50 BGH, GRUR 1963, 640 (642) — Plastikkorb; Schulte/Vof3, PatG, § 139 Rn. 83; vgl. auch
BGH, GRUR 1958, 288 (290) — Dia-Rahmchen I; GRUR 1977, 598 (601) — Autoskooter-Hal-
le.

31 BGH, GRUR 1957, 352 (353) — Pertusin II; LG Diisseldorf, InstGE 5, 241 (Rn.4) —
Frachtfiihrer.

2. BGH, GRUR 2006, 575 (Rn.28) — Melanie; Schulte/Vof, PatG, § 139 Rn. 86; Mes,
PatG, § 139 PatG Rn. 105.

53 LG Mannheim, InstGE 7, 14 (Rn.9) — Halbleiterbaugruppe; Mes, PatG, §139 PatG
Rn. 105; vgl. auch Schulte/Vofs, PatG, §139 Rn. 86; a.A. LG Diisseldorf, GRUR 1989, 583
(585f.) — Strickwarenhandel; eingeschrankt auf Bezug von namhaften (westlichen) Herstel-
lern OLG Diisseldorf, Mitt. 2006, 428 (432f.) — Handy-Permanentmagnet; LG Diisseldorf,
NJOZ 2012, 1320 (1323).
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