Pressemitteilung vom 5. Juni 2023

BARDEHLE PAGENBERG erneut am
Oberlandesgericht Karlsruhe fiir RANPAK gegen
STOROPACK erfolgreich — nun Schadensersatzklage
auf Zahlung von EUR 122 Mio. erhoben (gerundet)

RANPAK Corp. (im Folgenden ,RANPAK*“) (NYSE: PACK) ist als globales
Unternehmen im Bereich nachhaltiger, papierbasierter
Verpackungslosungen fiir den Online-Handel sowie fiir industrielle
Versorgungsketten fithrend und ist unter anderem Inhaberin einiger EP-
und US-Patente auf diesem Gebiet. Eines dieser Patente, der deutsche Teil
des europiischen Patents EP 0 776 760 B2 (im Folgenden: ,das Patent“)
schiitzte ein innovatives Design einer Polsterumformungsmaschine zum
Umformen von Ausgangsmaterial aus Papier in ein Papier-Polsterprodukt.
Die geschiitzte Lehre ermoglicht die Herstellung von Papierpolstern
verschiedener Lingen und insbesondere die automatische,
bedarfsgesteuerte Herstellung eines Papierpolsters bei Entfernen des

vorherigen Polsters aus dem Ausgang der Maschine.

RANPAK reichte am 18. September 2019 aufgrund der Verletzung von Anspruch 1 des
Patents durch STOROPACKSs Polsterumformungsmaschinen PAPERplus® Classic und
Classic? beim Landgericht Mannheim Patentverletzungsklage gegen die

Storopack GmbH & Co. KG (im Folgenden: ,,STOROPACK®) ein (Gerichts-Az.:

2 0 112/19). Das Landgericht verkiindete am 3. August 2021 seine Entscheidung und
stellte eine Verletzung von Anspruch 1 des Patents durch STOROPACKSs Maschinen
PAPERplus® Classic und Classic? fest. Da das Patent im Juli 2015 abgelaufen war,
bestand zwar keine Grundlage mehr einen Unterlassungsanspruch durchzusetzen, doch
STOROPACKSs Haftung auf Schadensersatz und Rechnungslegung beziiglich aller
Verletzungshandlungen zwischen September 2009 und dem Ablauf des Patents bestand
fort und wurde festgestellt. AuBerdem wurde STOROPACK unter anderem im Hinblick
auf den Vertrieb von Verbrauchsmaterialien fiir diese Maschinen, wie beispielsweise den
Vertrieb des STOROPACKSs Papier PAPERplus®, zur Rechnungslegung und

Schadensersatzhaftung sogar fiir den Zeitraum nach dem Ablauf des Patents verurteilt.
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STOROPACK legte am 1. September 2021 Berufung gegen die Entscheidung des
Landgerichts ein (Gerichts-Az.: 6 U 245/21). Mit Entscheidung vom 22. Februar 2023
wies das Oberlandesgericht STOROPACKSs Berufung weitgehend zuriick. Wie schon das
Landgericht stellte auch das Oberlandesgericht die Verletzung von Anspruch 1 des
Patents durch STOROPACKSs Maschinen PAPERplus® Classic und Classic2 fest und
bestatigte, dass STOROPACK aufgrund der Verletzungshandlungen wihrend der Laufzeit
des Patents auf Schadensersatz und Rechnungslegung haftet — einschlieBlich der
Verbrauchsmaterialien und der nach dem Ablauf des Patents erzielten Umsatze. Lediglich
im Hinblick auf Letzteres lieB das Oberlandesgericht die Revision zum Bundesgerichtshof

Zu.

Am 27. Marz 2023 reichte RANPAK beim Landgericht Miinchen I eine
Schadensersatzklage gegen STOROPACK ein und beantragte die Zahlung von

Schadensersatz in Hohe von EUR 122 Millionen (gerundet).

In einem parallelen Verfahren von RANPAK gegen STOROPACKs Komplementirin, die
Storopack Hans Reichenecker GmbH, hatten das Landgericht Mannheim (Gerichts-Az:

7 O 210/14, Urteil vom 4. Dezember 2015) und das Oberlandesgericht Karlsruhe
(Gerichts-Az: 6 U 9/16, Urteil vom 10. Marz 2021) bereits dhnliche Entscheidungen
erlassen, welche die Verletzung von Anspruch 1 des Patents durch STOROPACKSs
Maschinen PAPERplus® Classic und Classic? einschlieflich der Haftung fiir Umséatze mit
Verbrauchsmaterialien und der nach dem Ablauf des Patents erzielten Umsétze
feststellten. STOROPACKSs Revision lieB der Bundesgerichtshof hinsichtlich Letzterem zu
(Gerichts-Az.: X ZR 30/21). Das Revisionsverfahren dauert an, die miindliche

Verhandlung wurde auf den 14. November 2023 anberaumt.

In einem vorangegangenen von der Storopack Hans Reichenecker GmbH angestrengten
Nichtigkeitsverfahren hatte das Bundespatentgericht das Patent in erster Instanz fiir
nichtig erklart (Gerichts-Az: 3 Ni 12/16 (EP)), wohingegen der Bundesgerichtshof das
Patent nach RANPAKSs Berufung (Gerichts-Az: X ZR 26/17) durch seine rechtskriftige
Entscheidung vom 7. Mai 2019 vollumfanglich aufrechterhielt. STOROPACK reichte am
23. Februar 2022 eine zweite Nichtigkeitsklage vor dem Bundespatentgericht ein
(Gerichts-Az: 8 Ni 14/23 (EP)). Diese zweite Nichtigkeitsklage ist noch anhéngig, jedoch
hat das Bundespatentgericht bereits am 3. Februar 2023 den sog. qualifizierten Hinweis
erteilt, wonach die zweite Nichtigkeitsklage nach vorlaufiger Einschitzung abzuweisen

sein wird.
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Vertreter der RANPAK Corp.:

BARDEHLE PAGENBERG (Miinchen):

(Federfiihrender Rechtsanwalt, Fachanwalt fiir
Gewerblichen Rechtsschutz, Wirtschaftsmediator (MuCDR), Partner)

(Federfithrender Patentanwalt, European Patent Attorney, Partner)

(Rechtsanwalt, Counsel)

(Patentanwalt, European Patent Attorney, Counsel)
(Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator (MuCDR), Counsel)

Vertreter der Storopack Deutschland GmbH & Co. KG:
Hoyng ROKH Monegier (Diisseldorf)
Dr. Mirko Weinert (Federfithrender Rechtsanwalt, Partner)

Dr. Beatrix Kuhlmann (Rechtsanwiltin, Senior Associate)

DREISS Patentanwilte (Stuttgart)
Dr. Thomas Knapp (Patentanwalt, Partner)

Oberlandesgericht Karlsruhe, 6. Senat

VorsRiOLG Andreas VoB (Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht)
RiOLG Christoph Lehmeyer (Richter am Oberlandesgericht)

RiLG Benjamin Stihler (Richter am Oberlandesgericht)

BARDEHLE PAGENBERG vereint die Fachkompetenz von Rechtsanwilten,
Patentanwilten, zugelassenen Vertretern vor dem Europdischen Patentamt, Fachanwalten
fiir Markenrecht und qualifizierten technischen Beratern. Unsere Beratung ist auf die
individuellen Bediirfnisse unserer Mandanten und die besonderen Umstidnde des

jeweiligen Falls zugeschnitten.
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