Nachschlagewerk: ja
BGHZ: Ja

BGB § 827 Ag.

maschenfester Strumpf

a) An der stdndigen Rechtsprechung, wonach eine unberech-
tigte Schutzrechtsverwarnung einen Eingriff in den
eingerichteten und ausgeilibten Gewerbebetrieb darstellt,
wird festgehalten.

b) Der Verwarner handelt nicht schuldhaft, wenn er sich
durch eine gewissenhafte Priifung und auf Grund ver-
niinftiger und billiger Uberlegungen die Uberzeugung
verschafft hat, sein Schutzrecht werde rechtsbestédndig
sein.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt WWW.p rinz.law

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 12. Juli 1973
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler und H&éufBler

fiir Recht erkannt:

Auf die Revision der Beklagten wird das
Zwischenurteil des 2. Zivilsenats des Ober-
landesgerichts Diisseldorf vom 16. Januar 1970
abgedndert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden der
Kldgerin auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Parteien sind GroBhersteller von Striimpfen,

Die Beklagte war Inhaberin ausschlieBlicher Lizenzen
an den im April und im Mai 1962 eingetragenen Gebrauchs-
mustern G WD WP uvnd B @ @B, die beide nahtlose maschen-
feste Strimpfe betrafen.

Im April 1962 kam die Kligerin mit dem maschenfesten
Strumpf "AG@EB Konstant", dessen Maschenbild dem der Figur 1
des Gebrauchsmusters ® @) WP entsprach, auf den Markt.
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Durch Schreiben ihrer damaligen Rechtsanwdlte vom
9. August 1962 verwarnte die Beklagte die Kligerin
unter Hinweis auf die beiden Gebrauchsmuster. In dem
Schreiben heifit es u. a.:

"Insbesondere hat die Mandantin festgestellt,
daB Sie nahtlose Damenstriimpfe herstellen,
anbieten und in den Verkehr bringen, deren
Bindungen von den genannten Schutzrechten
Gebrauch machen.

Wir fordern Sie daher auf, es ab sofort zu
unterlassen, rundgestrickte Damenstriimpfe
herzustellen, anzubieten und/oder zu ver-
treiben, die eine oder beide der in der An-
lage beigefiigten Merkmalgruppen aufweisen.

Fir den Fall, daf uns Ihre rechtsverbind-
liche Verpflichtungserkladrung nicht binnen
zwei Wochen zugeht, sind wir beauftragt,
Klage zu erheben. ﬁberdies machen wir Sie
auf einen ungewthnlich hohen Schaden auf-
merksam, den geltend zu machen wir ebenfalls
schon jetzt beauftragt sind."

Entsprechende Verwarnungsschreiben richtete die Beklagte
auch an Abnehmer der Kldgerin, insbesondere Kaufhauskon-
zerne,

Die Kldgerin entschloB sich, bevor sie von der Ver-
warnung ihrer Abnehmer Kenntnis erlangt hatte, auf Grund
des Rates ihrer Patentanwdlte, die Produktion ihres ma-
schenfesten Strumpfes sofort einzustellen. Dabei war ihr
bekannt, dafB die gleichfalls durch die Beklagte verwarnte
Firma Ergee inzwischen die Ldschung der beiden Gebrauchs-
muster beantragt hatte. Der Beklagten teilte sie die Pro-
duktionseinstellung nicht mit, sondern bat zunichst um
Fristverlidngerung und erkl&rte schliefllich, sie halte




die beiden Gebrauchsmuster nicht fiir rechtsbestdndig und
habe daher Loschungsklagen eingereicht.

Ende 1962 wurde das Gebrauchsmuster @B @ @ und
Ende 1963 das Gebrauchsmuster @ @ @ gelsscht. Eine
gegen die Loschung des Gebrauchsmusters @ @D @ einge-
legte Beschwerde blieb ohne Erfolg.

Am 30. Mdrz 1963 teilte die Beklagte der Kldgerin
mit, daB sie beziiglich beider Schutzrechte auf Grund
einer Anderung der Lizenzverhiltnisse die Verwarnung

fiir die Zeit nach dem 31. Mdrz 1963 nicht mehr aufrecht-
erhalte.

Die Kladgerin nimmt die Beklagte auf Ersatz des
Schadens in Anspruch, der ihr nach ihrer Behauptung
durch die Einstellung der Produktion ihres AMEl-Konstant-
Strumpfes entstanden ist. Die Verwarnung, so fiihrt sie
aus, sei rechtswidrig erfolgt, da die ihr zugrunde lie-
genden Gebrauchsmuster sich als nicht rechtsbestédndig
erwiesen h&tten., Ob ihre Loschung zu Recht erfolgt sei,
kdénne im vorliegenden Rechtsstreit nicht mehr nachgepriift
werden. DPie Beklagte habe auch schuldhaft gehandelt. Da
die Gebrauchsmuster bereits vor der Verwarnung mit Lo-
schungsantrigen angegriffen worden seien, habe die Beklagte
erkennen konnen, dafl die Rechtsbestédndigkeit ihrer Schutz-
rechte ungewif3l sei. Wenn sie gleichwohl Verwarnungen aus-
gesprochen habe, ohne zuvor ein neutrales Sachversténdi-
gengutachten einzuholen, so miisse sie fiir die Folgen ein-
stehen. - Ihr, der Kldgerin, kdnne ein Mitverschulden
nicht zur Last gelegt werden. Sie habe die Schutzrechts-
lage eingehend gepriift und sei zu dem Ergebnis gelangt,
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dal3 die Vorverdffentlichungen die Raumform der Gebrauchs-
muster nicht identisch vorweggenommen h8tten. Es sei
daher ungewiBl gewesen, ob die Loschungsantrige zum Erfolg
filhren wiirden. Im Hinblick auf die Drohung der Beklagten
mit ungewthnlich hohen Schadensersatzanspriichen und ange-
sichts der Gefahr, daB auch ihre Abnehmer von der Kl&-
gerin verklagt werden und sich mit Schadensersatzansprii-
chen an sie, die Beklagte, wenden kdnnten, kdnne aus
ihrem Entschlu3, die Produktion zun#chst einmal einzu-
stellen, kein Schuldvorwurf gegen sie hergeleitet werden.
Nach dem 31. Midrz 1963 habe sie die Herstellung des ma-
schenfesten Strumpfes wieder aufgenommen. Von dem ihr bis
zu diesem Tage erwachsenden Schaden mache sie mit der
Klage einen Teilbetrag von 500 000.- DM nebst Zinsen gel-
tend.

Die Beklagte hat ihren Klageabweisungsantrag damit
begriindet, nicht die Verwarnung, sondern Absatzschwierig-
keiten hdtten die Kldgerin zur Einstellung der Produktion
veranlaBt; diese sei auch nach dem 31. Marz 1963 nicht
wieder aufgenommen worden. Beide Gebrauchsmuster seien zu
Unrecht geldscht worden. Schon vor dem Erwerb ihrer Lizen-
zen habe sie, die Beklagte, die Frage der Rechtsbestdndig-
keit der Gebrauchsmuster unter Mitwirkung sachkundiger
Berater gepriift. Alle Beteiligten seien zu der Uberzeu-
gung gelangt, daB mindestens das Gebrauchsmuster @ @ @
Bestand haben werde. Eine nochmalige Priifung, die sie
vor Ausspruch der Verwarnung vorgenommen habe, habe zum
gleichen Ergebnis gefiihrt. Damit habe sie ihrer Sorg-
faltspflicht geniigt. Dagegen habe die Kligerin die Her-
stellung ihres Strumpfes im Hinblick auf die von dritter
Seite erhobene Loschungsklage nicht sofort einstellen
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dlirfen, zumindest aber wieder aufnehmen miissen, nachdem
sie selbst mit Loschungsantridgen gegen die Gebrauchsmuster
vorgegangen sei, Im librigen seien die geltend gemachten
Anspriiche verjéhrt. Der Schaden werde schliefBllich auch

der Hohe nach bestritten,

Das Landgericht hat die Beklagte zur Zahlung von
290 260.~ DM verurteilt und die weitergehende Klage ab-
gewiesen. Es hat die Verwarnung als widerrechtlich und
das Verhalten der Beklagten als schuldhaft angesehen,
der Kligerin aber ein Mitverschulden zugerechnet und aus
diesem Grund den von ihr geltend gemachten Schadensbe-
trag um 1/3 gemindert.

Auf die Berufung der Kligerin und die Anschluflbe-
rufung der Beklagten hat das Oberlandesgericht den An-
spruch der Klidgerin dem Grunde nach filir gerechtfertigt

erklart.

Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten,
mit der sie ihren Klageabweisungsantrag weiterverfolgt.

Die Kl&agerin beantragt, die Revision zuriickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

I. 1. Das Berufungsgericht geht davon aus, daB die
unberechtigte Schutzrechtsverwarnung einen Eingriff in
das Recht am eingerichteten und ausgelibten Gewerbebetrieb
des Verwarnten darstelle. Es beruft sich hierzu vor allem
auf das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 5. November 1962



(BGHZ 38, 200 = GRUR 1963, 255 - Kinderndhmaschinen),
mit dem der I. Zivilsenat an dieser Rechtsprechung fest-
gehalten hat.

2. Die Revision bittet um Nachpriifung, ob die bis-
herige Rechtsprechung mit dem allgemeinen Grundsatz ver-
einbart werden kann, wonach sonst bei der Beurteilung
unerlaubter Handlungen allein die Rechtslage mafBgebend
ist, die im Zeitpunkt der Vornahme der Handlung bestand,
und ob bei der Wertung der unberechtigten Schutzrechts-
verwarnung als eines Eingriffs in den eingerichteten und
ausgeilibten Gewerbebetrieb hinreichend beriicksichtigt wor-
den ist, daB der Verwarnte durch die Verwarnung keinem
Rechtszwang ausgesetzt wird, sondern freie Beurteilungs-
und EntschlieBungsmdglichkeiten hat. Zur Unterstiitzung
ihrer Bedenken weist die Revision auf mehrere Vertffent-
lichungen hin, in denen die bisherige Rechtsprechung
einer kritischen Betrachtung unterzogen worden ist.

3. Es trifft zu, daB die von der Rechtsprechung
entwickelten und von der Rechtslehre durchweg iibernom-
menen Grundsidtze filir die Beurteilung von Schutzrechts-
verwarnungen, die sich infolge nachtréglicher L&schung
oder Nichtigerklirung der ihnen zugrunde liegenden
Rechte als nicht begriindet erweisen, in der jiingeren Li-
teratur kritisiert worden sind. So hat bereits Moser
von Filseck in seiner Anmerkung zu der oben zitierten
"Kindernihmaschinen"-Entscheidung (GRUR 1963, 260) Zwei-
fel daran geduBert, ob es richtig ist, die Geltendmachung
von Anspriichen aus Schutzrechten immer schon dann als
rechtswidrig anzusehen, wenn diese Rechte nachtriglich
rickwirkend entfallen. Kuntze (WRP 1965, 7), Rogge
(WRP 1965, 40) und Horn (GRUR 1971, 442 und Disserta-




tion 1971 "Die unberechtigte Verwarnung aus gewerblichen
Schutzrechten" C, Heymanns Verlag, Schriftenreihe Band
25) haben sich dieser Kritik angeschlossen und ihren Ar-
gumenten neue hinzugefiigt. Ohl (GRUR 1966, 172) hat die
bisherige Rechtsprechung gegen solche Angriffe vertei-
digt.

Gegenstand der gegen diese Rechtsprechung erho-
benen Bedenken ist vor allem die Frage, ob die Subsum-
tion unberechtigter Schutzrechtsverwarnungen unter den
Tatbestand des § 823 Abs. 1 BGB einer rechtlichen Nach-
priifung stand hdlt und ob fiir die Beurteilung solcher
Verwarnungen nicht mit den Bestimmungen des UWG oder -
wo ein Wettbewerbsverhdltnis nicht besteht -~ des
§ 826 BGB auszukommen sei mit der Folge, daB8 den Ver-
warner, dessen Schutzrecht riickwirkend entf&dllt, eine
Schadensersatzpflicht nur im Falle sittenwidrigen Han-
delns oder vorsédtzlicher Schadenszufiigung trifft.

Man mag dariiber streiten kdonnen, ob die unberech-
tigte Schutzrechtsverwarnung dem urspriinglichen Vorstel-
lungsgehalt des gesetzlichen Tatbestandes des § 823
Abs. 1 BGB genau entspricht; bei streng dogmatischer Be-
trachtungsweise mag insbesondere im Hinblick darauf, daB
der Verwarnte die Produktionseinstellung nur durch Ein-
wirkung auf die Willensbildung des Verwarnten herbeifiihrt,
in Frage gestellt werden konnen, ob sein Handeln als
eine unmittelbare und widerrechtliche Verletzung des
Unternehmensrechtes zu werten ist. Die Fortentwicklung
des Rechts verlangt aber nicht selten, daB auBergewthn-
liche Tatbestdnde, wie sie sich aus den Besonderheiten
der Verleihung von Ausschlieflungsrechten ergeben, deren
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Rechtsbestand auf Grund spiterer Erkenntnisse mit riick-
wirkender Kraft entfallen kann, mangels einer hierauf
abgestellten Spezialregelung im Wege der Liickenausfiil-
lung einer Vorschrift zugeordnet werden, deren Anwendung
zu einem als sinnvoll und billig erkannten Ergebnis fiihrt,
mag sie auch ihrem Wortlaut nach nicht von vornherein auf
Fdlle dieser Art zugeschnitten erscheinen. Eine solche
Rechtsfortentwicklung bedeutete es, als das Reichsgericht
erstmalig im Jahre 1904 (RGZ 58, 24 - Juteartikel) und
von da ab in stédndiger Rechtsprechung Fédlle, in denen
eine auf ein eingetragenes Schutzrecht gestiitzte Verwar-
nung den Inhaber eines Gewerbebetriebes zur Einstellung
seiner Produktion veranlaBt hatte, dem Unternehmer unter
Heranziehung des § 823 Abs. 1 BGB den Anspruch auf Ersatz
des ihm daraus erwachsenen Schadens gegen den Verwarnen-
den zusprach, dessen Schutzrecht sich als nicht rechts-
bestdndig und deshalb als von Anfang an nichtig erwiesen
hatte. Die spdtere Rechtsprechung ist dem im Grundsatz
und im Ergebnis liber viele Jahrzehnte hin bis in die Ge-
genwart nahezu einhellig gefolgt. Sie hat es als ein
Gebot der Gerechtigkeit angesehen, daB derjenige, der
durch die Ausiibung eines in Wirklichkeit sachlich nicht
gerechtfertigten Monopolrechtes eine Vermdgensschadigung
des Verwarnten verursacht, flir diesen Schaden jedenfalls
dann einzustehen hat, wenn er bei gehtriger Priifung hdtte
erkennen kénnen, dafl seine vermeintliche Monopolstellung
rechtlich keinen Bestand haben werde. Von diesem Grund-
satz abzuweichen, geben die gegen diese Rechtsprechung

im Schrifttum erhobenen Einwendungen keinen AnlafB. Solange
die von ihr aufgezeigte Gesetzesliicke nicht durch eine
Regelung geschlossen ist, die alle denkbaren F&dlle unge-
rechtfertigter und schuldhafter Schutzrechtsverwarnungen
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erfaBt - wozu die derzeitigen Bestimmungen des UWG eben-
sowenig ausreichen wie die des § 826 BGB -, kann auf die
weitere Anwendung der Grundsidtze dieser Rechtsprechung
nicht verzichtet werden. Es widre untragbar, wenn der
Schutzrechtsinhaber Dritte in ihrer Gewerbeausiibung durch
objektiv ungerechtfertigte Unterlassungsforderungen be-
hindern kénnte, ohne selbst bei grob fahrlidssiger Fehl-
beurteilung der Rechtsbestédndigkeit seines Schutzrechts
den von ihm verursachten Schaden ersetzen zu miissen. So-
weit das angefochtene Urteil diesen Grundsétzen, die zu
einer ausgewogenen Risikoverteilung fiihren, folgt, sind
seine Ausfiihrungen nicht zu beanstanden.

II. 1. Zur Frage des Verschuldens der Beklagten hat
das Berufungsgericht ebenfalls auf die Ausfiihrungen des
"Kinderndhmaschinen"-Urteils verwiesen und dann weiter
ausgefiihrt: Da es filir den Bestand des Schutzrechts nicht
auf die Auffassung des Verwarners, sondern derjenigen
Instanzen ankomme, die iliber die Nichtigkeits- oder Lo-
schungsklage zu entscheiden hdtten, werde der Verwarner
nicht so sehr darauf abstellen diirfen, was er selbst von
der Schutzfdhigkeit der betreffenden Rechte hdlt, sondern
vielmehr darauf, wie diese von den betreffenden Instanzen
voraussichtlich beurteilt werden, Bei einer zweifelhaften
Rechtslage miisse er auch damit rechnen, daB sich diese
Instanzen méglicherweise seinem wohlbegriindeten Stand-
punkt verschlieflen und sich der Auffassung des Gegners
anschlieflen konnten. Im vorliegenden Fall sei danach zu
priifen gewesen, ob die Beklagte damit habe rechnen miissen,
da3 die beiden Gebrauchsmuster, auf die sie die Verwar-
nung gestiitzt habe, auf Grund der Loschungsklagen der
Firma Ergee geldscht werden wilirden. Dabei komme es nicht

S a
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darauf an. ob die Loschungsentscheidungen des Patentamts
und des Bundespatentgerichts materiell richtig seien.
Entscheidend sei vielmehr, ob die Beklagte mit einem
solchen Ausgang beider Verfahren habe rechnen miissen.
Das sei der Fall, da sie ohne weiteres habe erkennen
konnen, dafl die Maschenbilder der Figuren 1 der Gebrauchs-
muster Nr. @ @0 @P und Nr. @@ @D nit dem Maschen-
bild der Figur 35 der ihr bekannten US-~Patentschrift

Nr. I- @@ veitgehend iibereinstimmten. Da vor der
von ihr ausgesprochenen Verwarnung eine Priifung der
Gebrauchsmuster in einem Loschungs- oder parallelen Pa-
tenterteilungsverfahren nicht stattgefunden habe, sei
sie zur erhthten Sorgfalt verpflichtet gewesen. Nach
allem habe die Beklagte, als sie die Kl&gerin verwarnte,
schuldhaft, und zwar mindestens leicht fahrlé&dssig ge-
hanaelt.

2. Diese Ausfiihrungen des Berufungsgerichts halten
den Angriffen der Revision nicht stand.

a) Diese riigt mit Recht, das Berufungsgericht habe
hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen an die Sorgfalts-
pflicht des Schutzrechtsinhabers einen zu scharfen MaSi-
stab angelegt, wenn es verlange, dafl dieser sich, bevor
er eine Verwarnung ausspreche, nicht nur durch sorgfial-
tige Priifung eine eigene Uberzeugung von der Bestands-
fahigkeit seines Schutzrechts verschaffen, sondern dariiber
hinaus in Rechnung stellen miisse, dal die zur Entscheidung
berufenen Instanzen sich "seinem wohlbegriindeten Stand-
punkt verschlieflen und sich der Auffassung des Gegners
anschlieflen konnten."
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Eine solche Forderung wiirde im Ergebnis darauf
hinauslaufen, daB der Schutzrechtsinhaber auch dann von
der Verwarnung eines vermeintlichen Verletzers absehen
miiBte, wenn er sein Schutzrecht nach gehoériger Priifung
objektiv zutreffend als materiell rechtsbestdndig an-
sieht, eine falsche Entscheidung hieriiber aber nicht fiir
ausgeschlossen h&lt. Das geht in der Tat zu weit und be-
deutet eine erhebliche Uberspannung der billigerweise
zu fordernden Sorgfaltspflicht. Es wlrde zu einer be-
denklichen Entwertung der Schutzrechte fiihren, weil
deren Auslibung durch Verwarnung oder Klageerhebung dann
mit einem fiir den Schutzrechtsinhaber untragbaren Risiko
belastet wiirde. Dabei ist zu beriicksichtigen, daB dieses
Risiko hther einzuschédtzen ist als das des Verletzers,
dessen Schadensersatzpflicht sich in vorausberechenbaren
Grenzen, im allgemeinen né&mlich im Rahmen einer Lizenz
und allenfalls des aus der Verletzungshandlung gezogenen
Gewinnes hdlt, wdhrend die Schadensfolgen der auf eine
Verwarnung oder Klageerhebung hin erfolgenden Produk-
tionseinstellung filir den Verwarner uniibersehbar sein
und unabhidngig davon eintreten kdnnen, ob die Ausschal-
tung des Konkurrenzproduktes dem Schutzrechtsinhaber
einen Vorteil eingetragen hat oder nicht. Untragbar wére
ein solches Risiko jedenfalls dann, wenn es dem Schutz-
rechtsinhaber, der gegen den Verletzer erst nach sorg-
faltiger Priifung der Schutzrechtslage vorgegangen ist,
als Verschulden angerechnet werden kénnte, daB er ’ eine
spdtere, von dem durchaus vertretbaren Ergebnis seiner
Priifung abweichende Entscheidung nicht vorausgesehen
oder nicht in Rechnung gestellt hat. Diese Erwigungen
diirfen auch bei Verwarnungen aus ungepriiften oder vor-
laufigen Schutzrechten, die an sich einer strengeren
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Prifungspflicht unterliegen, nicht auBer acht gelassen
werden, weil das Gesetz auch sie mit den vollen Schutz-
rechtswirkungen ausgestattet hat, eine Uberspannung der
an ihre Ausilibung geknilipften Sorgfaltspflicht sie aber
weitgehend wertlos machen und damit der Absicht des Ge-
setzgebers, erfinderische Leistungen durch Verleihung
solcher Rechte zu fordern, entgegenwirken wiirde.

b) Die Frage, welche Uberlegungen ein Schutzrechts-
inhaber anstellen und welche Madnahmen er treffen mufl,
um sich im Falle der Verwarnung oder Erhebung einer Ver-
letzungsklage nicht dem Vorwurf schuldhaften Handelns
auszusetzen, ist in der Rechtsprechung des Reichsgerichts
allgemein dahin beantwortet worden, daf3 den Verwarner
kein Verschulden treffe, wenn er sich seine Uberzeugung
... "durch gewissenhafte Priifung gebildet ..." (RGZ 94,
271, 276 - Sprechmaschine) oder wenn er sich bei seinem
Vorgehen von “verniinftigen und billigen Uberlegungen"
habe leiten lassen (RG GRUR 1931, 640, 641).

An diesen Grundsdtzen ist festzuhalten. Wenn im
"Kinderndhmaschinen"-Urteil in bezug auf die zuletzt
zitierte Formulierung des Reichsgerichts gesagt worden
ist, sie sei filir die Abgrenzung der Schuldfrage "zu un-
scharf", so kommt darin nur zum Ausdruck, daB mit ihr
allein im Hinblick auf die zuvor dargelegten besonderen
Umsténde des Falles, der zur Entscheidung stand, nicht
auszukommen sei, sondern daB sie der Interpretierung
bedlirfe; diese schlieBt sich demn auch sogleich in der
Feststellung des folgenden Satzes an, daB eine "billige"
Uberlegung jedenfalls das Erfordernis einschliefle, dafB
der Verwarner den ihm bei Anwendung der erforderlichen
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Sorgfalt zuginglichen Stand der Technik vollstdndig
beriicksichtigt, was der Kldger im damaligen Fall nicht
getan habe.

c) Die Rechtsprechung hat sich bemiiht, im Rahmen
der oben angefiihrten Grundsidtze bestimmte Kriterien fiir
die Beurteilung der Verschuldensfrage herauszuarbeiten,
von denen dem "Kindern&dhmaschinen"-Urteil die folgenden
zu entnehmen sind:

aa) Fir die Annahme eines Verschuldens geniigt
nicht die - in Streitigkeiten des gewerblichen Rechts-
schutzes stets gegebene - Moglichkeit, daB das Schutz-
recht keinen Bestand haben ktnnte. Die moglichen Zweifel
an der Rechtslage miissen vielmehr einen konkreten Be-
ziehungspunkt haben, der vom Verwarner h#dtte beachtet
werden konnen.

bb) Bei Gebrauchsmusterverwarnungen mufl von dem
Verwarner ein hoheres MaB an Nachpriifung verlangt wer-
den als bei einem Vorgehen aus gepriiften Schutzrechten.

cc) Um einen Schuldvorwurf zu begriinden geniigt es,
wenn der Verwarner in vorwerfbarer Weise den Stand der
Technik nur unvollstadndig berilicksichtigt oder falsch
gewlirdigt, oder wenn er vorwerfbar die Erfordernisse
des Fortschritts oder der Erfindungshthe falsch einge-
schdtzt oder die Verletzungsform zu Unrecht als unter
sein Recht fallend eingeordnet hat. Dabei ist allerdings
eine irrige Wertung, die sich allein auf die Frage der
Erfindungshthe beschrankt, weniger streng zu wiirdigen.

i A
S ¥ 4
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dd) Es widerspricht nicht dem im Birgerlichen
Recht geltenden objektiven Sorgfaltsbegriff, wenn be-
stimmte, eine gesteigerte Sachkenntnis bedingende Um-
stdande, wie sie sich etwa aus den langjédhrigen Erfahrun-
gen eines bedeutenden Unternehmens ergeben kdnnen, bei
der Bemessung der Sorgfaltspflicht beriicksichtigt werden.

Der Senat sieht in keinem dieser Kriterien ein Ab-
weichen von dem oben wiedergegebenen Grundsatz des
Reichsgerichts, wonach dem Vorgehen des Verwarners eine
"gewissenhafte Priifung" und "verniinftige und billige
Uberlegungen" vorausgehen miissen, um seine Haftung aus-
zuschlieflen, Hinweise dieser Art konnen allerdings die
Entscheidung iiber die Verschuldensfrage im Einzelfalle
zwar erleichtern, aber nicht ersetzen. So wird auch in
der zitierten Entscheidung im Zusammenhang mit den dort
aufgefiihrten Forderungen, die in bezug auf die Beriicksich-
tigung und Wertung des Standes der Technik zu stellen
seien, ausdriicklich darauf abgestellt, ob hierbei zutage
getretene Unvollstédndigkeiten oder Fehleinschatzungen
"in vorwerfbarer Weise" zustande gekommen sind oder nicht.
Darin kommt zum Ausdruck, daB die Frage, ob der Verwarner
bei der Priifung der Rechtsbestdndigkeit seines Schutz-
rechts gewissenhaft vorgegangen ist und die ihm billiger-
weise zuzumutende Sorgfalt hat walten lassen, nicht
- auch nicht anhand der autgezeigten Kriterien - generell,
sondern stets nur unter Beriicksichtigung der besonderen
Gestaltung des Einzelfalles beantwortet werden kann.

3. Da - wie oben zu 2 a) dargelegt - das Berufungs-
gericht seinen Feststellungen zur Frage des Verschuldens
der Beklagten einen unrichtigen BeurteilungsmafBstab zu-
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grundegelegt hat, beruht die angefochtene Entscheidung
auf einem Rechtsfehler. Der Senat ist auf Grund der vom
Berufungsgericht getroffenen tatsdchlichen Feststellun-
gen und des unstreitigen Sachverhalts selbst in der Lage,
die Verschuldensfrage abschlieBend zu beurteilen (§ 565
Abs. 3 Nr. 1 ZPO).

Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts recht-
fertigen die besonderen Umsté@nde des vorliegenden Falles
es auch unter Berilicksichtigung des Umstandes, daB die
Verwarnung auf ungepriifte Schutzrechte gestlitzt und des-
halb ein hohes MaB an Sorgfalt zu fordern ist, nicht,
gegen die Beklagte den Vorwurf fahrlidssigen Handelns zu
erheben.

a) Auszugehen ist von der Tatsache, daB es sich bei
beiden Parteien um bedeutende Unternehmen auf dem Gebiet
der Strumpfherstellung handelt, und dafl daher alle Erwa-
gungen, die fiir die Verschuldensfrage aus einem etwaigen
wirtschaftlichen Ubergewicht oder groBerer technischer
oder patentrechtlicher Erfahrungen der einen oder der an-
deren Seite hergeleitet werden kénnten, entfallen. - Fer-
ner ist zu berilicksichtigen, daB - anders als in der Mehr-
zahl vergleichbarer Falle - die Kl&dgerin von dem Vorgehen
der Beklagten nicht iliberrascht worden ist. Denn nach den
Feststellungen des Berufungsgerichts war der Klagerin
ebenso wie der gesamten deutschen Strumpfindustrie spid-
testens seit dem 18. Februar 1962 auf Grund einer von
der Beklagten an diesem Tage auf der Frankfurter Messe
abgehaltenen Pressekonferenz bekannt, dafi fiir ihren dort
gezeigten Strumpf Schutzrechte vor der Eintragung stan-
den. Dennoch, und obgleich die Eintragung der beiden
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Gebrauchsmuster am 19, April und am 10, Mai 1962 tat-
sdchlich erfolgte, war die Kldgerin ihrerseits mit
diesen Gebrauchsmustern entsprechenden maschenfesten
Striimpfen auf den Markt gekommen. Ihr war auch bekannt,
daB eine andere Strumpfherstellerin, die sich ebenfalls
iiber die Schutzrechte der Beklagten hinweggesetzt und
derartige Strimpfe produziert hatte, bereits von der
Beklagten verwarnt worden war. Unter diesen Umst&dnden
konnte die an sie gerichtete Verwarnung sie nicht unvor-
bereitet treffen. Die Kligerin hat librigens auch selbst
vorgetragen, sie habe bereits Anfang Juli 1962 den Ein-
gang eines Verwarnungsschreibens der Beklagten erwartet.
Der Beklagten kann also nicht der Vorwurf gemacht werden,
sie habe die Kldgerin durch die Verwarnung iiberrascht
und durch die mit ihr verbundene Fristsetzung in unange-
messener Weise bedridngt.

b) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts
hat die Beklagte, bevor sie die Kldgerin verwarnte, zwei-
mal unter Beteiligung fach- und rechtskundiger Berater
eingehende Untersuchungen iiber die Schutzfihigkeit der
beiden Gebrauchsmuster vorgenommen., Die erste, bereits
vor Erwerb der Lizenzen durchgefiihrte Priifung hatte er-
geben, daB die Schutzfdhigkeit beider Gebrauchsmuster zu
bejahen sei; erst daraufhin hatte die Beklagte sich zum
AbschluBl der Lizenzvertridge entschlossen. Die zweite
Priifung war erfolgt, als die Kl&dgerin die Verwarnung
der Konkurrenz ins Auge fafBte, nachdem sie hatte erken-
nen miissen, daB ihre Schutzrechte nicht respektiert wur-
den. Nach dem insoweit unbestrittenen Vortrag der Be-
klagten wurde diese Priifung unter Mitwirkung ihrer be-
sonders erfahrenen Patent- und Rechtsanwidlte durchgefiihrt,
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die sich zu diesem Zweck mehrere Tage lang im Betrieb

der Beklagten von mafigeblichen Mitarbeitern iiber alle
Einzelheiten des Herstellungsverfahrens und der verschie-
denen Bindungen unterrichten lieflen. Die erneute Prii-
fung ergab Ubereinstimmung dariiber, daB jedenfalls das
Gebrauchsmuster @ @D @ sich als rechtsbestindig er-
weisen werde.

c) Angesichts dieser aus doppeltem AnlaB durchge-
fiihrten eingehenden Priifungen ist der Revision zuzuge-
ben, daB die Beklagte alles ihr billigerweise Zumutbare
getan hat, um zu einer obJjektiv richtigen Beurteilung
der Schutzrechtslage zu gelangen. Bei dieser Wertung
hat der Senat insbesondere auch die Tatsache beriicksich-
tigt, daB die Beklagte sich nicht auf ihr eigenes Urteil
verlassen, sondern den Rat erfahrener Rechts- und Patent-
anwdlte eingeholt hat. Soweit die Rechtsprechung gele-
gentlich die Meinung vertreter hat, auf den Rat ihres
eigenen Patentanwalts dlirfe sich die Schutzrechtsinha-
berin nicht verlassen, sondern miisse in zweifelhaften
Fédllen das Gutachten eines erfahrenen neutralen Spezia-
listen einholen (so u. a. das dem Kinderndhmaschinen-
Urteil zugrunde liegende Berufungsurteil, dem die Revi-
sionsinstanz insoweit ohne eigene Begriindung gefolgt ist
(aa0 S. 259 r.Sp.; vgl. hierzu auch Moser v. Filseck aaO
S. 262 1i. Sp.), vermag der Senat dem jedenfalls dann
nicht beizutreten, wenn das Schutzrecht ein Gebiet be-
trifft, das - wie das hier der Fall ist - in technischer
Hinsicht iiberschaubar ist und von einem Patentanwalt
oder einem patentrechtlich erfahrenen Rechtsanwalt er-
faBt und beurteilt werden kann. An der Objektivitédt des
Anwalts bei der Beratung seines Auftraggebers zu zweifeln,

L
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besteht kein AnlaB, denn dieser erwartet von ihm gerade
eine neutrale, das heiB3t objektiv richtige Beurteilung
der Sach- und Rechtslage, weil nur eine solche ihm eine
brauchbare Grundlage fiir seine EntschlieBungen geben
kann, Auch im Hinblick darauf, daf8 fiir die Beurteilung
der Rechtsbestdndigkeit und des Schutzumfanges eines
Schutzrechtes patentrechtliche Kenntnisse und Erfahrun-
gen eine nicht minder bedeutsame Rolle spielen als ein
rein technisches Wissen, kann nicht in jedem Falle davon
ausgegangen werden, daf3 ein Spezialist des betreffenden
technischen Fachgebietes dem Schutzrechtsinhaber wert-
vollere Erkenntnisse vermitteln kdnne als der eigene
Anwalt. Erwartet werden mufl allerdings, daf3 der Schutz-
rechtsinhaber den anwaltlichen Rat nicht ohne weiteres
hinnimmt, sondern sich im Rahmen seiner Moglichkeiten
in die Priifung einschaltet und unter Einsatz seines eige-
nen fachlichen Spezialwissens an ihr mitwirkt. Das hat
die Beklagte im vorliegenden Fall getan, indem sie ihre
Anwdlte im eigenen Betrieb mit allen technischen Einzel-
heiten vertraut gemacht und mit ihnen gemeinsam alle we-
sentlichen Fragen erdrtert hat.

d) Wenn die Beklagte trotz aller dieser MafBnahmen
und entgegen der Ansicht ihrer Berater die Schutzfdhig-
keit ihrer Gebrauchsmuster unrichtig beurteilt haben
sollte, wofiir das Ergebnis der L&schungsklagen sprechen
mag, so wiirde diese Fehlbeurteilung den Vorwurf der Fahr-
ldssigkeit nur dann rechtfertigen, wenn die Beklagte be-
griindeten Anlaf3 gehabt h&tte, das Urteil ihrer Anwdlte
anzuzweifeln. Gegen eine solche Annahme spricht aber,
daf3 auch die von der Kl&gerin zur Priifung der Schutz-
rechtslage zu Rate gezogenen, ebenfalls besonders erfah-
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renen Patentanwdlte die Loschung der Gebrauchsmuster fiir
unwahrscheinlich angesehen und der Kldgerin aus diesem
Grunde zur Einstellung der Produktion des unter diese
Schutzrechte fallenden Strumpfes geraten haben, und daB
sogar die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent-
amts im spéateren Loschungsverfahren zundchst zu dem in
einem Zwischenbescheid niedergelegten Ergebnis gelangt
war, die Gebrauchsmuster seien durch keine Entgegenhal-
tung, auch nicht durch die ihnen am ndchsten kommende
US-Patentschrift 80 WP @, vorweggenommen. Die iiberein-
stimmende, auf unabhdngig voneinander durchgefiihrten Prii-
fungen verschiedener Stellen beruhende positive Beurtei-
lung der Gebrauchsmuster spricht in besonderer Weise
dafiir, daB dieses Ergebnis aus damaliger Sicht zumindest
mit guten Griinden vertretbar war und nicht auf einer
AuBerachtlassung der gebotenen Sorgfalt beruhte. Unter
diesen Umstédnden vermag der Senat die Ansicht des Beru-
fungsgerichts, die Beklagte habe die mangelnde Schutzféa-
higkeit der Gebrauchsmuster ohne weiteres erkennen konnen
und daher die Moglichkeit ihrer Loschung ernstlich in Rech-
nung stellen miissen, nicht zu teilen.

4, Zu einer hiervon abweichenden Beurteilung geben
auch die nachfolgenden Erwdgungen keinen Anlaf.

a) Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts
hat die Beklagte, bevor sie die Kl&dgerin verwarnte, zu-
sammen mit ihren Rechts- und Patentanwdlten erwogen, ob
sie sich im Hinblick auf die von der Konkurrenz auf den
Markt gebrachten maschenfesten Striimpfe aus den Lizenz-
vertridgen 1losen, oder ob sie die Konkurrenz verwarnen
sollte. Da sie beflirchtet habe, daB bei einer Auflésung
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der Lizenzvertrédge moglicherweise die Konkurrenz die
ausschlieBlliche Lizenz iibernehmen und ihr dann selbst
die Herstellung des maschenfesten Strumpfes verbieten
konnte, habe sie sich zur Verwarnung der Konkurrenz
entschlossen.

Aus diesen Feststellungen kann nicht der Schlufl
gezogen werden, die Beklagte habe die Schutzfi@higkeit
der Gebrauchsmuster selbst bezweifelt, so dafl nicht die
Uberzeugung von deren Rechtsbesténdigkeit, sondern rein
wirtschaftliche Erwdgungen fiir den Entschlufl; Verwar-
nungen auszusprechen, ausschlaggebend gewesen seien.
Denn die Beflirchtung, andernfalls konnte eine Konkurrenz-
firma an ihrer Stelle die Lizenzen erwerben und ihr
die weitere Herstellung ihres Strumpfes verbieten, setzt
gerade voraus, dafl die von der Beklagten durchgefiihrten
Priifungen sie von der Rechtswirksamkeit der Gebrauchs-
muster iiberzeugt hatten, weil sie andernfalls deren
Geltendmachung durch eine etwaige andere Lizenznehmerin
nicht hdtte zu flirchten und sich einem auf sie gestiitz-
ten Unterlassungsbegehren nicht hdtte zu fiigen brauchen.
Dieser Schlufl wird durch ihr tats&chliches Verhalten
bestatigt, ndmlich dadurch, dafl sie sich nach AbschluB
ihrer Untersuchungen zur Geltendmachung ihrer Rechte
entschlof3, obgleich sie auf Grund deren offener MifBlach-
tung durch die Konkurrenz mit Loschungsklagen rechnen
muBlte.

b) Angesichts des Verhaltens der Konkurrenz kann
gegen die Beklagte ein Schuldvorwurf auch nicht daraus
hergeleitet werden, dall sie das Ergebnis der von einer
Mitbewerberin Ende Juni 1962 erhobenen Ldschungsklage



- 22 -

nicht abgewartet hat, bevor sie zur Verwarnung der Kli&d-
gerin schritt. Denn einmal war fiir sie nicht vorherseh-
bar, wann mit einer endgiiltigen Entscheidung iber die
Loschungsklagen wiirde gerechnet werden ktnnen, zum an-
deren war das Geschaft mit dem neuen maschenfesten
Strumpt durch ungewdhnlich hohe Anfangserfolge gekenn-
zeichnet, denen bereits nach wenigen Monaten ein erheb-
licher Riickgang und Preisverfall folgte. Bei dieser Sach-
lage war es der Beklagten nicht zuzumuten, die Geltend-
machung ihrer Rechte auf unbestimmte Zeit zurickzustel-
len.

¢) Auch Form und Inhalt des an die Kl&gerin gerich-
teten Verwarnungsschreibens der Beklagten rechtfertigen
einen Schuldvorwurf nicht. Das Schreiben enthdlt die
Behauptung einer Schutzrechtsverletzung, eine darauf
gestiitzte Unterlassungsaufforderung und - fiir den Fall
daB dieser nicht Folge geleistet werde - die Ankiindigung
einer Schadensersatzklage, wobei der Schaden als "unge-
wéhnlich hoch" bezeichnet wird. Sachliche Unrichtigkei-
ten oder Formulierungen, die geeignet sein konnten, die
Kldgerin einem Druck auszusetzen, der sich nicht ohnehin
aus der Verletzungssituation ergeben hdtte, sind dem
Schreiben nicht zu entnehmen. Bei der wirtschaftlichen
GroBe und Bedeutung der Klédgerin und im Hinblick darauf,
daB ihr alle Moglichkeiten offenstanden, die in Aussicht
gestellten Schadensforderungen nach Grund und Hohe
selbst zu beurteilen, kann auch der Hinweis auf einen
ungewdhnlich hohen Schaden nicht als ein unzuléssiger
Einschiichterungsversuch gewertet werden.



d) DaB die Beklagte nicht nur die Kl#gerin selbst,
sondern auch einen Teil ihrer Abnehmer verwarnt hat,
muf3 fiir die Verschuldensirage unberiicksichtigt bleiben,
weil die Verwarnung der Abnehmer filir den Entschluf3 der
Kligerin, die Produktion ihres AM-Konstant-Strumpfes
einzustellen und fir den daraus hergeleiteten Schaden
nicht ursdchlich geworden ist. Vielmehr hat die Kl&gerin
- wie bereits das Landgericht festgestellt und wie sie
selbst nicht bestritten hat - diesen EntschluBl auf Grund
der unmittelbar an sie gerichteten Verwarnung und zu
einem Zeitpunkt gefaBlt, an dem sie von der Verwarnung
der Abnehmer noch nichts wuBte. Dafiir, dafl sie ohne die
Verwarnung ihrer Abnehmer die Produktion eher wieder
aufgenommen hédtte als tatsdchlich geschehen, liegen
keine Anhaltspunkte vor.

e) Die Frage, ob ein Verschulden der Beklagten schon
dann entfdllt, wenn sie auch nur eines der beiden Ge-
brauchsmuster, auf die sie die Verwarnung gestiitzt hat,
fiir rechtsbestdndig halten durfte, hat das Berufungsge-
richt zutreffend mit der Begrindung bejaht, daB ein auf
zwel Schutzrechte gestiitzter einheitlicher Unterlassungs-
anspruch schon dann gerechtfertigt ist, wenn eines der
beiden Schutzrechte den Anspruch trdgt, und daB der Ver-
warnende demgemdB nicht schuldhaft handelt, solange er
auf den Rechtsbestand eines der beiden Schutzrechte ver-
trauen darf. Da die Beklagte -~ wie dargetan - auf Grund
sorgfaltiger Priifung und daher ohne Verschulden zu der
Uberzeugung gelangt war, daB jedenfalls das Gebrauchs-
muster B @ 4P sich als rechtsbesténdig erweisen werde,
kommt es nicht darauf an, ob die Beklagte mbglicherweise
h&tte erkennen konnen, daB das gleichzeitig geltend ge-
machte Gebrauchsmuster W @l @l kecinen Bestand haben
werde.
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ITI. Da nach allem ein Verschulden der Beklagten
nicht festgestellt werden kann, war die Klage abzuweisen.
Die Frage, ob der von der Kl&gerin geltend gemachte Scha-

den teilweise von ihr selbst schuldhaft verursacht worden
ist, kann danach dahinstehen.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.
Triistedt Bruchhausen Ochmann

Bendler Richter am Bundesgerichts-
hof H&uBer ist krank und
daher an der Unterschrift
gehindert.

Triistedt
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