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Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

Pronomic AB, vertreten durch d. Geschéaftsfilhrer Glenn Lindqvist, Domherrevagen 15, 19255
Sollentuna, SCHWEDEN, Schweden
- Klagerin, Berufungsbeklagte und Anschlussberufungsklagerin -

Prozessbevollméchtigte:
Rechtsanwalte Bardehle Pagenberg, Prinzregentenplatz 7, 81675 Miinchen, Gz.:

A127491VLWG/TMS/Bis/Zitiwuc

gegen

1) Expresso Deutschland GmbH, vertreten durch d. Geschéftsfiihrer Sebastian Loh, Antoni-
us-Raab-StralRe 19, 34123 Kassel
- Beklagte, Berufungsklagerin und Anschlussberufungsbeklagte -

2) Sebastian Loh, Geschéftsfiihrer der Expresso Deutschland GmbH, Antonius-Raab-Stralle
19, 34123 Kassel

- Beklagter, Berufungskiager und Anschlussberufungsbeklagter -

3) Winfried Kaiser, Geschaftsfiuhrer der Expresso Deutschland GmbH, Antonius-Raab-Stralle
19, 34123 Kassel
- Beklagter, Berufungsklager und Anschlussberufungsbeklagter -

r machti - 3
Rechtsanwalte FRITZ, Apothekerstrale 55, 59755 Arnsberg, Gz.: ST 14/040

wegen Patentverletzung

hat das Oberlandesgericht Karlsruhe - 6. Zivilsenat - durch den Vorsitzenden Richter am Ober-
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landesgericht Schmukle, den Richter am Oberlandesgericht Prof. Dr. Singer und die Richterin
am Oberlandesgericht Dr. Rombach auf Grund der miindlichen Verhandlung vom 01.02.2016 fur

Recht erkannt:

A. Auf die Berufung der Beklagten und die Anschlussberufung der Klagerin wird das Urteil
des Landgerichts Mannheim vom 21.03.2014 - Az. 7 O 100/13 im Kostenpunkt aufgeho-

ben und im Ubrigen wie folgt abgeandert:

|. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzen-
den Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00 - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu ins-
gesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 1 an de-
ren gesetzlichen Vertretern zu vollziehen ist, gegenuber der Klagerin jeweils zu un-

terlassen,

Hubwagen umfassend ein Rahmenelement (2), das einen Satz Rader (1) umfasst,
die an dem Rahmenelement (2) vorgesehen und angeordnet sind, um die Bewe-
gung des Wagens auf einer Basis zu erméglichen, einem Tragelement (13), das auf
dem Rahmenelement (2) vorgesehen ist und sich davon nach oben in eine Richtung
weg von der Basis erstreckt, und einem Hebeelement (14), das vorgesehen ist, um
einen zu hebenden Gegenstand aufzunehmen und bewegbar auf dem Tragelement
(13) vorgesehen ist, wobei das Rahmenelement (2) zwei Seitenteile (3, 4) umfasst,
die miteinander durch mindestens ein erstes Balkenelement (5), auf dem das Trag-
element (13) vorgesehen ist, und einem zweiten Balkenelement (6) verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Balkenelement (6) mit dem Trageelement
(13) verbunden und neben dem Tragelement (13) auf eine solche Weise angeordnet
ist, dass das zweite Balkenelement (6) das Tragelement (13) seitlich fragt und dass
das zweite Balkenelement (6) in einem Abstand von dem ersten Balkenelement (5)
in eine Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrichtung (N) des Hubwa-
gens und iiber dem ersten Balkenelement (5) in der Richtung senkrecht zu der nor-

malen Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens angeordnet ist,

weiter dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Balkenelement (6) im Verhaltnis zu

dem ersten Balkenelement (5) rlickwartig versetzt in die normale Bewegungsrich-
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tung (N) des Hubwagens gesehen angeordnet ist.
(Anspruch 1i.V. mit Anspruch 2 des Klagepatents EP 1 019 311 B 1)

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen

oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzufihren oder zu besitzen;

2. der Kiadgerin Auskunft zu erteilen und in einer geordneten Aufsteilung schriftiich dar-
Uber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer 1.1. bezeichneten

Handlungen seit dem 23. August 2012 begangen haben, und zwar insbesondere un-
ter Angabe

a) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse

sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesit-
zer sowie der bezahlten Preise,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschliisselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen
einschlieflich der Rechnungsnummer und den jeweiligen Typenbezeichnungen so-

wie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, einschliellich der

Verkaufsstellen, fiir die die Erzeugnisse bestimint waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlUsselt nach Angebotsmengen, - zeiten und

-preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften
der Angebotsempfanger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, deren Auflagenhdhe,
Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der

Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeitraume,

e) der nach den einzelnen Kostenfakioren aufgeschliisselten Gestehungskosten und
des erzieiten Gewinns,

wobei

von dem Beklagten zu 3 samtliche Angaben nur fir die Zeit bis zum 31. De-

zember 2014 zu machen sind;

es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Ange-

botsempfanger und der nicht-gewerblichen Abnehmer statt der Klagerin ei-



6U51/14

- Seite 4 -

nem von ihr zu bezeichnenden und ihr gegeniiber zur Verschwiegenheit
verpflichteten Wirtschaftspriifer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch
die Einschaltung des Wirtschaftspriifers entstehenden Kosten tragen und
ihn zugleich ermachtigen, der Klagerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimm-
te Angebotsempfanger oder Abnehmer in der erteilten Rechnung enthalten

sind,

und dabei die zugehorigen Einkaufs- und Verkaufsbelege (Lieferscheine oder

Rechnungen) vorzulegen sind;

3. nur die Beklagte zu 1: die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren

oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer 1.1
bezeichneten Erzeugnisse auf Kosten der Beklagten zu 1 zu vernichten oder nach
ihrer Wahl an einen von der Klagerin zu benennenden oder zu beauftragenden Ge-
richtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten zu 1 heraus-

zugeben;

. nur die Beklagte zu 1: die in der Bundesrepublik Deutschland vorstehend unter Ziffer

.1 bezeichneten, seit dem 30. April 2006 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegen-
Uber den gewerblichen Abnehmern mit Ausnahme von Endabnehmern aus den Ver-

triebswegen zuriickzurufen.

. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klagerin 1.581,69 €

nebst Zinsen hieraus in Hohe von 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz seit
08. Juli 2013 zu bezahlen. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, an die Klagerin weitere
6.326,76 € nebst Zinsen hieraus in Héhe von 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszins-
satz seit 08. Juli 2013 zu bezahlen. Die Beklagten zu 2 und 3 werden verurteilt, an
die Kiagerin jeweils weitere 632,68 € nebst Zinsen hieraus in Hohe von 5 Prozent-
punkten Uber dem Basiszinssatz seit 08. Juli 2013 (Beklagter zu 3) und 09. August
2013 (Beklagter zu 2) zu bezahlen.

ll. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der

Klagerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 29. November 2003 durch die
in Ziffer 1.1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und kinftig entstehen wird, wo-
bei sich die Schadenersatzpflicht des Beklagten zu 3 auf Handlungen beschrankt,

die in der Zeit bis zum 31. Dezember 2014 begangen worden sind.
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lll. Im Ubrigen wird die Klage, soweit der Rechtsstreit nicht {ibereinstimmend fiir erle-
digt erklart wurde, abgewiesen und die Anschlussberufung insoweit zurlickgewie-

sen.

B.Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Beklagten als Gesamtschuldner 10/68, die

Beklagte zu 1 50/68 und die Beklagten zu 2 und 3 jeweils 4/68.

C.Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar. Die Vollstreckung gemaR Ziffer A. 1. I.1 kann gegen
Sicherheitsleistung in Hoéhe von 375.000,00 €, die Vollstreckung gemaR Ziffer A. 1. 2, A. |
3 und A I. 4 kann gegen Sicherheitsleistung in Héhe von jeweils 50.000,00 € und hinsicht-
lich A. I. 5 und B. in H6he von 120% des jeweils zu vollstreckenden Betrages eingestellt
werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Héhe lei-

stet.

D. Die Revision wird nicht zugelassen.

Grunde:

Die Klagerin nimmt die Beklagten wegen behaupteter Patentverletzung auf Unterlassung,
Auskunft, Rechnungslegung, Vernichtung, Riickruf, Erstattung vorgerichtlicher Abmahnko-

sten und Feststellung der Schadensersatzpflicht in Anspruch.

Die Klagerin ist eingetragene Inhaberin des mit Wirkung auch fiir die Bundesrepublik
Deutschland eingetragenen européischen Patents EP 1 019 311 B1 (fortan: Klagepatent)

betreffend ,a lifting carriage“ (Hubwagen). Anspruch 1 und 2 haben in der englischen
Verfahrenssprache und der deutschen (gegeniber der in der Patentschrift angebotenen ge-

ringfiigig abweichenden) Ubersetzung folgenden Wortlaut:

Anspruch 1:

LA lifting carriage comprising a frame member (2), which comprises a set of wheels (1)
provided on the frame nember (2) and arranged to enable the movement oft he carriage

on a base, a carrying member (13), provided on the frame member (2) and extending up-
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wardly therefrom in a direction away from said base, and a lifting member (14), arranged
to receive an object to be lifted and displaceably provided on the carrying member (13),
wherein the frame member (2) comprises two side pieces ( 3, 4 ) connected to each
other by at least a first beam member (5), on which the carrying member (13) is provi-
ded, and a second beam member (6), characterised in that the second beam member
(6) is connected to and arranged beside the carrying member (13) in such a manner that
the second beam (6) member supports the carrying member (13) laterally, and that the
second beam member (6) is arranged at a distance from the first beam member (5)
along a direction perpendicular to the normal moving direction (N) of the lifting carriage
and above the first beam member (5) along said direction perpendicular to the normal

moving direction (N) of the lifting carriage.”

,Hubwagen umfassend ein Rahmenelement (2), das einen Satz Rader (1) umfasst, die
an dem Rahmenelement (2) vorgesehen und angeordnet sind, um die Bewegung des
Wagens auf einem Untergrund zu erméglichen, einem Tragelement (13), das auf dem
Rahmenelement (2) vorgesehen ist und sich davon nach oben in eine Richtung weg von
dem Untergrund erstreckt, und einem Hebeelement (14), das vorgesehen ist, um einen
zu hebenden Gegenstand aufzunehmen und bewegbar auf dem Tragelement (13) vorge-
sehen ist, wobei das Rahmenelement (2) zwei Seitenteile (3, 4) umfasst, die miteinander
durch mindestens ein erstes Balkenelement (5), auf dem das Tragelement (13) vorgese-
hen ist, und einem zweiten Balkenelement (6) verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
dass das zweite Balkenelement (6) mit dem Tragelement (13) verbunden und neben
dem Tragelement (13) auf eine solche Weise angeordnet ist, dass das zweite Balken-
element (6) das Trageelement (13) seitlich tragt und dass das zweite Balkenelement (6)
in einem Abstand von dem ersten Balkenelement (5) in eine Richtung senkrecht zu der
normalen Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens und Uber dem ersten Balkenelement
(5) in der Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens

angeordnet ist.”
Anspruch 2

LA lifting carriage according to claim 1, characterised in that the second beam member (6) is
displaced rearwardly in relation to the first beam member (5) seen in the normal moving di-

rection (N) of the lifting carriage.”

,Hubwagen nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Balkenelement
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(6) im Verhaltnis zu dem ersten Balkenelement (5) rickwartig versetzt in die normale

Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens gesehen angeordnet ist.”

Hinsichtlich des weiteren Inhalts der Klagepatentschrift wird auf Anlagen K 4 und K 5 ver-
wiesen. Das Patent wurde am 1. September 1998 unter Inanspruchnahme einer Prioritat
vom 1. September 1997 angemeldet; die Verdffentlichung der Patenterteilung erfolgte am
29. Oktober 2003.

Die Beklagte zu 1, deren einzelvertretungsberechtigte Geschaftsfiihrer der Beklagte zu 2 ist
und der Beklagte zu 3 bis 31.12.2014 war, vertreibt im Inland Hubwagen unter der Typenbe-
zeichnung ,Lift&Drive”, mittlerweile ohne im Hinblick auf das Klagepatent relevante kon-

struktive Veranderungen umbenannt in ,/iff2move*.

Die Klagerin sieht darin eine Verletzung des Klagepatents. Sie mahnte die Beklagten mit
Schreiben vom 21.05.2013 ab und forderte diese jeweils unter Fristsetzung zur Abgabe
entsprechender strafbewehrter Unterlassungserklarungen wegen einer Verletzung des Kla-
gepatents auf. Hinsichtlich des Inhalts der Abmahnschreiben wird auf Anlagenkonvolut K 3

Bezug genommen.
Die Klagerin hat zuletzt beantragt:
l. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines fir jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzen-
den Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu ins-
gesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den gesetzlichen Vertretern der

Beklagten zu vollziehen ist, gegeniiber der Klagerin jeweils zu unterlassen,

Hubwagen umfassend ein Rahmenelement (2), das einen Satz Rader (1) umfasst,
die an dem Rahmenelement (2) vorgesehen und angeordnet sind, um die Bewe-
gung des Wagens auf einer Basis zu ermdglichen, einem Tragelement (13), das auf
dem Rahmenelement (2) vorgesehen ist und sich davon nach oben in eine Richtung
weg von der Basis erstreckt, und einem Hebeelement (14), das vorgesehen ist, um
einen zu hebenden Gegenstand aufzunehmen und bewegbar auf dem Trageele-
ment (13) vorgesehen ist, wobei das Rahmenelement (2) zwei Seitenteile (3, 4) um-

fasst, die miteinander durch mindestens ein erstes Balkenelement (5), an dem das
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Trageelement (13) vorgesehen ist, und einem zweiten Balkenelement (6) verbunden
sind, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Balkenelement (6) mit dem Trage-
element (13) verbunden und neben dem Trageelement (13) auf eine solche Weise
angeordnet ist, dass das zweite Balkenelement (6) das Trageelement (13) seitlich
tragt und dass das zweite Balkenelement (6) in einem Abstand von dem ersten Bal-
kenelement (5) in eine Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrichtung (N)
des Hubwagens und lber dem ersten Balkenelement (5) in der Richtung senkrecht

zu der normalen Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens angeordnet ist,
(Anspruch 1 des Klagepatents EP 1 019 311 B 1)

in der Bundesrepublik Deutschland herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen

oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzufiihren oder zu besitzen;

. der Klagerin Auskunft zu erteilen und in einer geordneten Aufstellung schriftlich dar-

Uber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die unter Ziffer .1. bezeichneten
Handlungen seit dem 29. November 2003 begangen haben, und zwar insbesondere

unter Angabe

der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse
sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesit-

zer sowie der bezahiten Preise,

der einzelnen Lieferungen, aufgeschliisselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen
einschliellich der Rechnungsnummer und den jeweiligen Typenbezeichnungen so-

wie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

der einzelnen Angebote, aufgeschlisselt nach Angebotsmengen, - zeiten und
-preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften

der Angebotsempfanger,

der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, deren Auflagenho-

he, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlusselten Gestehungskosten und

des erzielten Gewinns,

wobei es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Ange-

botsempfanger und der nicht-gewerblichen Abnehmer statt der Klagerin einem von
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ihr zu bezeichnenden und ihr gegeniber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirt-
schaftspriifer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch die Einschaltung des Wirt-
schaftsprifers entstehenden Kosten tragen und ihn zugleich ermachtigen, der Kia-
gerin auf Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Angebotsempfanger oder Abnehmer in

der erteilten Rechnungslegung enthalten sind,

und dabei die zugehorigen Einkaufs- und Verkaufsbelege (Lieferscheine oder

Rechnungen) vorzulegen;

3. nur die Beklagte zu 1: die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren
oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer 1.1
bezeichneten Erzeugnisse auf Kosten der Beklagten zu 1 zu vernichten oder nach
ihrer Wahl an einen von der Klagerin zu benennenden oder zu beauftragenden Ge-
richtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten zu 1 heraus-

zugeben;

4. nur die Beklagte zu 1: die in der Bundesrepublik Deutschland vorstehend unter Ziffer
I.1 bezeichneten, seit dem 30. April 2006 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegen-
Uber den gewerblichen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich festgestellten
patentverletzenden Zustand der Erzeugnisse mit der verbindlichen Zusage zuriick-
zurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Trans-
portkosten sowie mit der Rickgabe verbundene Zoll- und Lagerkosten zu (iberneh-
men und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen aus den Vertriebswegen zu-

rickzurufen.

5. Die Beklagten werden jeweils verurteilt, der Klagerin jeweils 12.024,- € nebst Zinsen
hieraus in Hohe von 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz seit Rechtshangig-

keit der Klage zu bezahlen.

Il. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der
Klagerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 29. November 2003 durch die
in Ziffer 1.1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und kiinftig entstehen wird, wo-
bei sich die Schadenersatzpflicht des Beklagten zu 3 auf Handlungen beschrankt,

die in der Zeit bis zum 31. Dezember 2014 begangen worden sind.
Die Beklagten haben beantragt,

die Klage abzuweisen.
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hilfsweise, den Rechtsstreit bis zur rechtskraftigen Entscheidung der gegen den
deutschen Teil des Klagepatents erhobenen Nichtigkeitsklage auszusetzen.
Sie sind der Ansicht, der angegriffene Hubwagen mache von der technischen Lehre des

Klagepatents keinen Gebrauch, weil es ihm an ,Balkenelementen” fehle.

Mit dem angefochtenen Urteil, auf welches hinsichtlich der Einzelheiten verwiesen wird, hat
das Landgericht der Klage im Wesentlichen statigegeben. Dabei hat es im Unterlassungs-
tenor das Wort ,an” in ,an dem Trageelement vorgesehen” durch ,auf’ ersetzt. Den auf Aus-
kunft hinsichtlich der Einkaufspreise gerichteten Antrag hat das Landgericht auf den Zeit-
raum ab dem 1. September 2008 beschrankt. Ferner hat es den auf Erstattung der Ab-
mahnkosten gerichteten Klageantrag teilweise abgewiesen. Das Landgericht hat ausge-
fuhrt: Die angegriffenen Hubwagen machten von der technischen Lehre des Klagepatents
Gebrauch. Die Seitenteile bei dem angegriffenen Hubwagen wirden durch ein aus mehr-
fach verkanteten Blechen zusammengesetztes Gehause verbunden, an dem das Trageele-
ment angeordnet sei. Dieses Gehause bilde, wie die Klagerin zutreffend aufgezeigt habe,
ein patentgemafies erstes und zweites Balkenelement aus, wobei das Tragelement auf
dem ersten Balkenelement vorgesehen sei und von dem zweiten, Uber dem ersten Balken-
element in eine Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrichtung des Hubwagens

angeordneten Balkenelement, mit dem es verbunden sei, seitlich getragen werde.

Bei der maligeblichen, am technischen Sinngehalt des Anspruchswortlauts orientierten Pa-
tentauslegung flihre es entgegen der Ansicht der Beklagten nicht aus dem Schutzbereich
des Klagepatents heraus, dass die Balkenelemente durch die zusammengesetzten Bleche
des Gehauses gebildet und - als Bestandteile des Gehauses - miteinander verbunden sei-

en.

Auf die von der Beklagten zu 1 gegen den deutschen Teil des Klagepatents erhobene Nich-
tigkeitsklage hat das Bundespatentgericht - nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils - mit
Urteil vom 18.06.2015 (Az. 1 Ni 20/14) u.a. den den Gegenstand der Klage in erster Instanz
bildenden urspriinglichen Anspruch 1 des Klagepatents mit Wirkung flir das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig erklart. Dagegen hat die Klagerin Berufung ein-
gelegt. Die Beklagte zu 1 hat mit Schriftsatz vom 26.08.2015 (Anlage BB 8) eine zweite
Nichtigkeitsklage (Az. 1 Ni 13/15 [EP]) eingereicht, mit welcher sie den nunmehr von der

Klagerin geltend gemachten Patentanspruch 2 angreift.
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Die Beklagten machen geltend, das Landgericht habe bereits den Sachverhalt nicht zutref-
fend festgestellt. Es habe die detaillierte Abbildungen der Anlagen B 6 a bis d nicht heran-
gezogen. Aus diesen Darstellungen sei gut zu erkennen, dass jedes Blech mit einem ande-
ren Blech verbunden sei. Teilweise seien einzelne Bleche auch mehrfach mit anderen Ble-
chen verbunden. Bei dem Gehausekasten handele es sich um eine komplexe Konstruktion.
Diese Konstruktion kénne nur durch diese spezielle Anordnung und Verbindung der Bleche
zueinander und untereinander die fiir einen Hubwagen ausreichende Stabilitat erzeugen.
Die Bleche seien nur in ihrer speziellen Form und in ihrer verbundenen Gesamtheit trag-
und stitzfahig. Darauf hétten die Beklagten in erster Instanz bereits hingewiesen und Be-
weis hierfir angeboten. Das Landgericht habe stattdessen die Abbildung aus der Klage-
schrift Gbernommen (LU S. 12), um anhand dieser Darstellung zu erldutern, welche Berei-
che des Gehéausekastens das erste und zweite Balkenelement ausbilden sollten. Die dort
schraffierten Bereiche kénnten keine patentgemaflen Balkenelemente sein. Bei genauer
Betrachtung seien die schraffierten Flachen nichts anderes als der Querschnitt durch einen
Luftraum innerhalb eines bestimmten Bereichs des Gehausekastens. Mit dieser ungenauen
Festlegung eines Bereichs des Gehadusekastens habe die Klagerin die Auseinanderset-
zung mit der Frage vermieden, welche Abschnitte von welchem Blech diese Balkenelemen-
te bilden sollten und ob diese Balkenabschnitte Uberhaupt als Balkenelemente geeignet
seien. Diese unzulassige Darstellung habe das Landgericht kritiklos (ibernommen. Die An-
nahme des Landgerichts, die vermeintlichen Balkenelemente leisteten einen wesentlichen
Beitrag dazu, die vom Tragelement ausgehenden Lasten zu tragen, sei unrichtig und kei-
neswegs offenkundig im Sinne von § 291 ZPO. Es sei auBerdem im Wortsinnbereich eines
Patents unzuladssig, ein Merkmal ausschlieBlich {iber die Funktion auszulegen, wenn diese
Auslegung nicht mehr mit dem raumlich-korperlichen Merkmal ,Balkenelement® in Uberein-
stimmung zu bringen sei. Die Klagerin habe dieser Kritik an dem landgerichtlichen Urteil in
der Berufungserwiderung nicht widersprochen. Sie é@ndere vielmehr ihren Vortrag, indem
sie die Bereiche, welche das erste und das zweite Balkenelement bilden soliten, neu defi-
niere. Die Klagerin erlautere dabei nicht, warum sie die Balkenelemente in der gewahlten
Art definiere. Der neue Vortrag offenbare eine grolRe Schwache in der Argumentation der
Klagerin. Sie miisse den bisherigen Bereich der Balkenelemente erweitern, um iberhaupt
eine Tragfahigkeit behaupten zu kénnen. Sie gehe aber bei dieser Erweiterung nur so weit,

dass einige Schraubverbindungen eingeschlossen werden. Richtigerweise mussten jedoch
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samtliche Bleche einbezogen werden, da die Tragfahigkeit nur durch die Kombination aller
Bleche und aller Schraubverbindungen hergestellt werden kdnne. Es komme hinzu, dass

die neu ausgewahlten Bereiche die erforderlichen Lasten nicht tragen konnten.

Im Anspruch sei die Rede von einem ersten ,Balkenelement® und einem zweiten ,Balken-
element’. Das zweite ,Balkenelement® solle in einem Abstand zum und Uber dem ersten
,Balkenelement‘ die Funktion erfillen, Platz zu schaffen fir die FilRe des Bedieners. Das
Merkmal ,Abstand zwischen Balkenelementen® bedeute ,Freiraum zwischen Balkenelemen-
ten“. Das Merkmal ,Abstand“ erfordere somit, dass zwischen den Balkenelementen nichts
vorhanden sei, das den Freiraum eingrenzen kdénne. Das Landgericht habe bei seiner Aus-
legung auch Ubersehen, dass das vermeintliche zweite Balkenelement nicht mit den beiden
Seitenteilen verbunden sei. Das vermeintliche zweite Balkenelement sei ausschlieBlich mit
den Deckeln des Gehausekastens verbunden. Eine Verbindung zu den Seitenteilen, also

den Holmen mit den Radern, bestehe nicht.

Die Klagerin begrinde die behauptete Benutzung des Anspruchs 2 mit dem Hinweis auf
die erst in der Berufungserwiderung gezeigte Darstellung. Das werde bestritten, da die
Darstellung keine Balkenelemente zeige. Der Vortrag sei als neu und verspatet zuriickzu-
weisen. Es sei mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen, dass Anspruch 2 fiir
nichtig erklart werde. Der Gegenstand des Anspruchs 2 sei einem Fachmann am Prioritats-
tag nahegelegt gewesen und beruhe daher nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Der Gegen-
stand des urspringlichen Anspruchs 2 ergebe sich aus einer naheliegenden Kombination
der Entgegenhaltungen US 2558535 (Anlage B 2 = NiKla 6) und US 5145311 (B 3 = NiKla
7). Das Bundespatentgericht habe in seiner Entscheidung vom 18.06.2015 auf3erdem An-
spruch 2 inzidenter mitgeprift. Die Klagerin habe fur den Fall, dass Anspruch 1 fir nichtig
erklart werde, Hilfsantrag Il gestellt, der vorgesehen habe, dass das Trageelement auf einer
Oberflache des ersten Balkenelements stehe. In diesem Fall kénne das zweite Balkenele-
ment nicht vertikal Uber dem ersten Balkenelement angeordnet sein, denn dort erstrecke
sich das Trageelement. Das zweite Balkenelement kdnne bei fachmannischer Betrachtung
dann nur in der normalen Bewegungsrichtung des Hubwagens betrachtet, hinter dem Trage-
element angeordnet sein. Ferner sei Anspruch 2 gegenuber der Entgegenhaltung JP
63302846 nicht neu. Jedenfalls sei der Anspruch 2 nicht erfinderisch gegeniiber einer Kom-

bination der Dokumente JP 63302846 (Anlage NiKla 13) und DE 3504972 A 1 (Anlage Ni-
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Kla 10).

Im Termin zur mindlichen Verhandlung vor dem Senat haben die Beklagten behauptet, die

geforderte Auskunft sei bis zum 31.10.2014 vollstéandig erteilt.
Die Beklagten beantragen:

1. Unter Abanderung des am 21.03.2014 verkiindeten Urteils des Landgerichts Mannheim,
Aktenzeichen 7 O 100/13, wird die Klage abgewiesen.

2. Hilfsweise: der Rechtsstreit wird bis zur rechtskréaftigen Erledigung der gegen den deut-

schen Teil des Klagepatents EP 1 019 311 B1 erhobenen Nichtigkeitsklage ausgesetzt.
Die Klagerin beantragt zuletzt:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts
Mannheim vom 21. Marz 2014, Az. 7 O 100/13 wird mit der MaRgabe zurlickgewiesen,

dass der Urteilausspruch des Landgerichts die folgende Fassung erhalt:
l. Die Beklagten werden verurteilt,

1. es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzen-
den Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00 - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu ins-
gesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshatft hinsichtlich der Beklagten zu 1 an de-
ren gesetzlichen Vertretern zu vollziehen ist, gegenuber der Klagerin jeweils zu un-

terlassen,

Hubwagen umfassend ein Rahmenelement (2), das einen Satz Rader (1) umfasst,
die an dem Rahmenelement (2) vorgesehen und angeordnet sind, um die Bewe-
gung des Wagens auf einer Basis zu ermdglichen, einem Tragelement (13), das auf
dem Rahmenelement (2) vorgesehen ist und sich davon nach oben in eine Richtung
weg von der Basis erstreckt, und einem Hebeelement (14), das vorgesehen ist, um
einen zu hebenden Gegenstand aufzunehmen und bewegbar auf dem Trageele-
ment (13) vorgesehen ist, wobei das Rahmenelement (2) zwei Seitenteile (3, 4) um-
fasst, die miteinander durch mindestens ein erstes Balkenelement (5), auf dem das
Trageelement (13) vorgesehen ist, und einem zweiten Balkenelement (6) verbunden

sind, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Balkenelement (6) mit dem Trage-
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element (13) verbunden und neben dem Trageelement (13) auf eine solche Weise
angeordnet ist, dass das zweite Balkenelement (6) das Trageelement (13) seitlich
tragt und dass das zweite Balkenelement (6) in einem Abstand von dem ersten Bal-
kenelement (5) in eine Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrichtung (N)
des Hubwagens und Uber dem ersten Balkenelement (5) in der Richtung senkrecht

zu der normalen Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens angeordnet ist,

weiter dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Balkenelement (6) im Verhaltnis
zu dem ersten Balkenelement (5) rlickwartig versetzt in die normale Bewegungs-

richtung (N) des Hubwagens gesehen angeordnet ist.
(Anspruch 1i.V. mit Anspruch 2 des Klagepatents EP 1019 311 B 1)

in der Bundesrepublik Deutschiand herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen

oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzufihren oder zu besitzen;

2. der Klagerin Auskunft zu erteilen und in einer geordneten Aufstellung schriftlich so-
wie in elektronischer Form dariiber Rechnung zu legen, unter Beifiigung der Aus-
kunft in elektronischer Form als Excel-Tabelle (xis-Datei), in welchem Umfang sie
die unter Ziffer 1.1. bezeichneten Handlungen seit dem 29. November 2003 began-

gen haben, und zwar insbesondere unter Angabe

a) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse
sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesit-

zer sowie - fur die Zeit ab dem 30. April 2006 - der bezahlten Preise,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen
einschliellich der Rechnungsnummer und den jeweiligen Typenbezeichnungen so-
wie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, einschlie3lich der Ver-

kaufsstellen, fur die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlusselt nach Angebotsmengen, - zeiten und
-preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften

der Angebotsempfanger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetréagern, deren Auflagenhéhe,
Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der

Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeitrdume, und bei direkter Wer-
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bung, wie Rundbriefen, den Namen und Anschriften der Empfanger,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten Gestehungskosten und

des erzielten Gewinns,

wobei

f) von dem Bekiagten zu 3 samtliche Angaben nur fiir die Zeit bis zum 31. Dezember

2014 zu machen sind;

g) es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsemp-

fanger und der nicht-gewerblichen Abnehmer statt der Klagerin einem von ihr zu
bezeichnenden und ihr gegeniiber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschafts-
prifer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch die Einschaltung des Wirtschafts-
prifers entstehenden Kosten tragen und ihn zugleich ermachtigen, der Klagerin auf
Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Angebotsempfanger oder Abnehmer in der erteil-

ten Rechnung enthalten sind,

und dabei die zugehdérigen Einkaufs- und Verkaufsbelege (Lieferscheine oder

Rechnungen) vorzulegen;

3. nur die Beklagte zu 1: die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmittelbaren

oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer 1.1
bezeichneten Erzeugnisse auf Kosten der Beklagten zu 1 zu vernichten oder nach
ihrer Wahl an einen von der Klagerin zu benennenden oder zu beauftragenden Ge-
richtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten zu 1 heraus-

zugeben;

. nur die Beklagte zu 1: die in der Bundesrepublik Deutschland vorstehend unter Ziffer

.1 bezeichneten, seit dem 30. April 2006 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegen-
Uber den gewerblichen Abnehmern mit Ausnahme von Endabnehmern aus den Ver-

triebswegen zuriickzurufen.

. Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klagerin 1.581,69 €

nebst Zinsen hieraus in Héhe von 5 Prozentpunkten Uber dem Basiszinssatz seit
08. Juli 2013 zu bezahlen. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, an die Klagerin weitere
6.326,76 € nebst Zinsen hieraus in Hohe von 5 Prozentpunkten (iber dem Basiszins-

satz seit 08. Juli 2013 zu bezahlen. Die Beklagten zu 2 und 3 werden verurteilt, an
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die Klagerin jeweils weitere 632,68 € nebst Zinsen hieraus in Héhe von 5 Prozent-
punkten lber dem Basiszinssatz seit 08. Juli 2013 (Beklagter zu 3) und 09. August
2013 (Beklagter zu 2) zu bezahlen.

. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der

Klagerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 29. November 2003 durch die
in Ziffer 1.1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und kuinftig entstehen wird, wo-
bei sich die Schadenersatzpflicht des Beklagten zu 3 auf Handlungen beschrankt,

die in der Zeit bis zum 31. Dezember 2014 begangen worden sind.

hilfsweise:

Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts

Mannheim vom 21. Marz 2014, Az. 7 O 100/13 wird mit der Maf3gabe zuriickgewiesen,

dass der Urteilsausspruch des Landgerichts die folgende Fassung erhalt:

|. Die Beklagten werden verurteilt,

1.

es bei Meidung eines fur jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzen-
den Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 € - ersatzweise Ordnungshaft - oder Ord-
nungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu ins-
gesamt zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft hinsichtlich der Beklagten zu 1 an de-
ren gesetzlichen Vertretern zu vollziehen ist, gegeniiber der Klagerin jeweils zu un-

terlassen,

Hubwagen umfassend ein Rahmenelement (2), das einen Satz Rader (1) umfasst,
die an dem Rahmenelement (2) vorgesehen und angeordnet sind, um die Bewe-
gung des Wagens auf einer Basis zu ermdglichen, einem Tragelement (13), das auf
dem Rahmenelement (2) vorgesehen ist und sich davon nach oben in eine Richtung
weg von der Basis erstreckt, und einem Hebeelement (14), das vorgesehen ist, um
einen zu hebenden Gegenstand aufzunehmen und bewegbar auf dem Trageele-
ment (13) vorgesehen ist, wobei das Rahmenelement (2) zwei Seitenteile (3, 4) um-
fasst, die miteinander durch mindestens ein erstes Balkenelement (5), auf dem das
Trageelement (13) vorgesehen ist, und einem zweiten Balkenelement (6) verbunden
sind, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Balkenelement (6) mit dem Trage-
element (13) verbunden und neben dem Trageelement (13) auf eine solche Weise

angeordnet ist, dass das zweite Balkenelement (6) das Trageelement (13) seitlich
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tragt und dass das zweite Balkenelement (6) in einem Abstand von dem ersten Bal-
kenelement (5) in eine Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrichtung (N)
des Hubwagens und uber dem ersten Balkenelement (5) in der Richtung senkrecht

zu der normalen Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens angeordnet ist,
(Anspruch 1 des Klagepatents EP 1 019 311 B 1)

in der Bundesrepublik Deutschiand herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen

oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzufiihren oder zu besitzen;

2. der Klagerin Auskunft zu erteilen und in einer geordneten Aufstellung schriftlich so-
wie in elektronischer Form darliber Rechnung zu legen, unter Beifligung der Aus-
kunft in elektronischer Form als Excel-Tabelle (xls-Datei), in welchem Umfang sie
die unter Ziffer 1.1. bezeichneten Handlungen seit dem 29. November 2003 began-

gen haben, und zwar insbesondere unter Angabe

a) der Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse
sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesit-

zer sowie - fir die Zeit ab dem 30. April 2006 - der bezahlten Preise,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschliisselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen
einschliellich der Rechnungsnummer und den jeweiligen Typenbezeichnungen so-
wie der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer, einschliefilich der

Verkaufsstellen, fir die die Erzeugnisse bestimmt waren,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschllsselt nach Angebotsmengen, - zeiten und
-preisen und den jeweiligen Typenbezeichnungen sowie die Namen und Anschriften

der Angebotsempfanger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlisselt nach Werbetragern, deren Auflagenhohe,
Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet, im Falle von Internet-Werbung der
Domain, den Zugriffszahlen und der Schaltungszeitrdume, und bei direkter Wer-

bung, wie Rundbriefen, den Namen und Anschriften der Empfanger,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlisselten Gestehungskosten und

des erzielten Gewinns,
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wobei

h) von dem Beklagten zu 3 samtliche Angaben nur flr die Zeit bis zum 31. Dezember

2014 zu machen sind;

es den Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der Angebotsemp-
fanger und der nicht-gewerblichen Abnehmer statt der Klagerin einem von ihr zu
bezeichnenden und ihr gegenliber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschafts-
prifer mitzuteilen, sofern die Beklagten die durch die Einschaltung des Wirtschafts-
prifers entstehenden Kosten tragen und ihn zugleich ermachtigen, der Klagerin auf
Anfrage mitzuteilen, ob bestimmte Angebotsempfanger oder Abnehmer in der erteil-

ten Rechnung enthalten sind,

und dabei die zugehdrigen Einkaufs- und Verkaufsbelege (Lieferscheine oder Rech-

nungen) vorzulegen;

3. nur die Beklagte zu 1: die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem unmitteibaren

oder mittelbaren Besitz oder ihrem Eigentum befindlichen, vorstehend unter Ziffer 1.1
bezeichneten Erzeugnisse auf Kosten der Beklagten zu 1 zu vernichten oder nach
ihrer Wahl an einen von der Klégerin zu benennenden oder zu beauftragenden Ge-
richtsvollzieher zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten zu 1 heraus-

zugeben;

. nur die Beklagte zu 1: die in der Bundesrepublik Deutschland vorstehend unter Ziffer

[.1 bezeichneten, seit dem 30. April 2006 in Verkehr gebrachten Erzeugnisse gegen-
uber den gewerblichen Abnehmern mit Ausnahme von Endabnehmern aus den Ver-

triebswegen zurlckzurufen.

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klagerin 1.581,69 €
nebst Zinsen hieraus in Hohe von 5 Prozentpunkten Uiber dem Basiszinssatz seit
08. Juli 2013 zu bezahlen. Die Beklagte zu 1 wird verurteilt, an die Klagerin weitere
6.326,76 € nebst Zinsen hieraus in Héhe von 5 Prozentpunkten (iber dem Basiszins-
satz seit 08. Juli 2013 zu bezahlen. Die Beklagten zu 2 und 3 werden verurteilt, an
die Klagerin jeweils weitere 632,68 € nebst Zinsen hieraus in Héhe von 5 Prozent-
punkten Uber dem Basiszinssatz seit 08. Juli 2013 (Beklagter zu 3) und 09. August
2013 (Beklagter zu 2) zu bezahlen.
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Il. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der
Klagerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr seit dem 29. November 2003 durch die
in Ziffer 1.1 bezeichneten Handlungen entstanden ist und kiinftig entstehen wird, wo-
bei sich die Schadenersatzpflicht des Beklagten zu 3 auf Handlungen beschrankt,

die in der Zeit bis zum 31. Dezember 2014 begangen worden sind.
Hilfsweise tritt die Kldgerin dem Aussetzungsantrag der Beklagten entgegen.

Im Termin zur mindlichen Verhandlung vor dem Senat haben die Parteien die streitgegen-
standlichen Auskunftsanspriiche fir den Zeitraum bis einschlieflich 22.08.2012 in der

Hauptsache fir erledigt erklart.

Die Klagerin tragt vor, die angegriffenen Ausfiihrungsformen machten von den Merkmalen

des Anspruchs 1 und Anspruch 2 Gebrauch. Hinsichtlich der Benutzung des Anspruchs 1

verteidigt die Klagerin das landgerichtliche Urteil unter Wiederholung und Vertiefung ihres
urspringlichen Vortrags. Wie die Klagerin bereits in erster Instanz vorgetragen habe, be-
stlinden das erste und zweite Balkenelement aus zwei gewinkelten und miteinander ver-
schraubten Metallblechen. Diese seien mithilfe von Schrauben derart miteinander verbun-
den, dass sie auch als isolierte Bauteile dazu geeignet waren, das Trageelement zu stiit-
zen. Sie konnten wie ein Balken sowohl in Langsrichtung als auch in Querrichtung Krafte
aufnehmen. Weder der Abstandsbegriff selbst noch der Wortlaut des Anspruchs 1 oder die
Beschreibung des Klagepatents lielen den Fachmann darauf schlielen, dass der Schutz-
bereich des Anspruchs darauf zu beschranken sei, dass zwischen den Balkenelementen
ein Freiraum bestehen miisse. Anspruch 1 erlaube auch, dass die Balkenelemente mitein-
ander verbunden seien. Die Beklagten behaupteten erstmals in ihrer Berufungsbegriindung,
dass die Verletzungsgegensténde keine Seitenteile aufwiesen, die jeweils durch das erste
und das zweite Balkenelement miteinander verbunden seien. Dieser Tatsachenvortrag sei
verspatet. Unabhéngig davon wiesen die angegriffenen Ausfiihrungsformen jeweils ein Sei-
tenteil auf, das aus mehreren Teilen bestehe, namlich ein erstes unteres Teil, an dem die
Réader befestigt seien und ein zweites oberes Teil, welches vertikal nach oben gerichtet und
direkt mit dem ersten und zweiten Balkenelement verbunden sei. Das Teil, welches sich ver-
tikal nach oben erstrecke, sei mittels Schrauben mit dem ersten und zweiten Balkenelement
verbunden. Es liege jedenfalls eine dquivalente Benutzung durch die Verletzungsgegenstan-

de vor.
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Der Vortrag der Beklagten zur Aussetzung des Berufungsverfahrens auf Grundlage der
zweiten Nichtigkeitsklage sei unbeachtlich. Der Gegenstand des gegenwartigen Klagean-
trags sei vollstandig im Gegenstand des urspriinglichen Klageantrags enthaiten gewesen.
Die Beklagten hatten deshalb von Anfang an Gelegenheit und Veranlassung gehabt, diesen
Gegenstand bereits mit der ersten Nichtigkeitsklage anzugreifen. Alles andere sei Verzoge-
rungstaktik, die zu nichts anderem diene, als eine Entscheidung des Senats hinauszuz6-
gern, bis das Bundespatentgericht nach Ablauf von voraussichtlich zwei weiteren Jahren
(also kurz vor Ablauf des Klagepatents) eine Entscheidung lUber die Rechtsbestandigkeit
von Anspruch 2 treffe, obwohl diese Entscheidung ohne weiteres bereits auch im Rahmen

des ersten Nichtigkeitsverfahrens hatte getroffen werden kdnnen.

Hinsichtlich des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schriftsatze

sowie auf die Sitzungsniederschrift Bezug genommen.

Die Berufung hat keinen Erfolg. Die im Berufungsverfahren geanderte Klage ist im Wesent-
lichen begriindet. Ohne Erfolg riigt die Beklagte, der nunmehr geltend gemachte Unterlas-
sungsantrag sei wegen Verspatung prakludiert. Denn Sachantrage sind nicht Angriffsmittel
im Sinne des § 531 Abs. 2 ZPO (HeRler in Zdller, ZPO, 31. Aufl. § 531 Rn. 22). Es kommt
vielmehr darauf an, ob der zugehorige neue Tatsachenvortrag nicht mehr berticksichtigt

werden darf. Die Klageanderung ist auch sachdienlich.

1. Die Erfindung gemaflt dem Klagepatent betrifft einen Hubwagen mit Radern, die an ei-
nem Rahmenelement vorgesehen sind. Weiterhin ist ein Tragelment am Rahmenele-
ment angeordnet, das nach oben ragt und ein Hubelement umfasst. Dieses ist so ange-
ordnet, dass es einen zu hebenden Gegenstand aufnimmt. AuRerdem ist es beweglich
an dem Tragelement angeordnet. Das Rahmenelement umfasst zwei Seitenteile, die
miteinander verbunden sind. Solche Hubwagen waren im Stand der Technik bereits
bekannt. Nach einem im Stand der Technik liblichen Baukonzept umfasst das Rahmen-
element zwei Querbalken, die die Seitenteile verbinden und im Wesentlichen auf einer
gemeinsamen senkrechten Ebene angeordnet sind, die sich quer zur normalen Bewe-
gungsrichtung des Hubwagens erstreckt (Abs. [0002]). Dies zeigt die nachfolgend wie-
dergegebene Figur 2 der in der Patentschrift gewurdigten Schrift US-A - 5051056.
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Bei dieser Konstruktion ist es wichtig, dass die Seitenbalken sich riickwértig vom Trag-
element erstrecken, damit sie ein Umkippen des Hubwagens nach riickwarts verhindern.
Diese Ausgestaltung fiihrt nach der Beschreibung des Klagepatents dazu, dass die hin-
ter dem Trageelement liegenden Querbalken den zuganglichen Platz fiir die FliRe des
Bedieners reduzieren. Vor diesem Hintergrund hat die Erfindung gemal dem Klagepa-
tent die Aufgabe, eine kompakte Bauweise des Hubwagens zur Verfligung zu stellen, die
die genannten Nachteile verhindert. Diese Aufgabe wird durch einen Hubwagen mit fol-

genden Merkmalen gemaR den Anspriichen 1 und 2 geldst:

1. a lifting carriage comprising

Hubwagen, umfassend:

2. a frame member (2), which comprises a set of wheels (1) provided on the fra-
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me member (2) and arranged to enable the movement of the carriage on a
base/

ein Rahmenelement (2), das einen Satz Rader (1) umfasst, die an dem
Rahmenelement (2) vorgesehen und angeordnet sind, um die Bewegung
des Wagens auf einem Untergrund zu ermdglichen,

3. a carrying member (13) provided on the frame member (2) and extending up-
wardly therefrom in a direction away from said base, and

ein Tragelement (13), das auf dem Rahmenelement (2) vorgesehen ist
und sich vom Rahmenelement nach oben in eine Richtung weg von dem
Untergrund erstreckt,

4. alifting member (14) arranged to receive an object to be lifted and displaceab-
ly provided on the carrying member (13),

ein Hebeelement (14), das vorgesehen ist, um einen zu hebenden Gegen-
stand aufzunehmen und bewegbar auf dem Tragelement (13) vorgesehen
ist,

5. wherein the frame member (2) comprises two side pieces (3,4) connected to
each other by at least a first beam member (13)

wobei das Rahmenelement (2) zwei Seitenteile (3, 4) umfasst, die miteinan-
der durch mindestens ein erstes Balkenelement (5) und ein zweites Balken-
element (6) verbunden sind,

5.a [first beam member] on which the carrying member is provided

auf/an (s.u.) dem ersten Balkenelement (5) ist das Tragelement (13) vorge-
sehen,

5.b the second beam member (6) is connected to and arranged beside the car-
rying member (13) in such a manner that the second beam member sup-
ports the carrying member (13) laterally,

das zweite Balkenelement (6) ist mit dem Tragelement (13) verbunden und
neben dem Tragelement (13) auf eine solche Weise angeordnet, dass das
zweite Balkenelement (6) das Tragelement (13) seitlich tragt,

5.c the second beam member is arranged in distance from the first beam mem-
ber (5) along a direction perpendicular to the normal moving direction (N) of
the lifting carriage

das zweite Balkenelement (6) ist in einem Abstand von dem ersten Balken-
element (5) in eine Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrichtung
(N) des Hubwagens vorgesehen,

5.d the second beam member is arranged above the first beam member (5) along
said direction perpendicular to the normal movement oft he lifting carriage
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das zweite Balkenelement (6) ist (iber dem ersten Balkenelement (5) in eine
Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens
angeordnet,

5.e the second beam member (6) is displaced rearwardly in relation to the first
beam member (5) seen in the normal moving direction (N) oft he lifting carria-

ge.

das zweite Balkenelement (6) ist im Verhaltnis zu dem ersten Balkenelement
rickwartig versetzt in die normale Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens
gesehen angeordnet.

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 1 und 2 zeigen ein Ausfihrungsbeispiel der

Klagepatentschrift.

T~— 12

3 §

Dadurch, dass das Tragelement am ersten Balkenelement vorgesehen ist (Merkmal 5a),

wird ausweislich der Beschreibung (Abs. [0004]) vermieden, dass wesentliche Teile des
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Balkenelements sich von dem Tragelement nach hinten oder nach vorn erstrecken und in
den Bereich hineinragen, der jeweils hinter und vor dem Balkenelement zur Verfligung
steht. Dadurch dass die Seitenteile auch durch ein zweites Balkenelement verbunden
sind (Merkmal 5) und dieses in einem Abstand vom ersten Balkenelement in eine Rich-
tung angeordnet ist, die zur normalen Bewegungsrichtung des Hubwagens senkrecht ist
(Merkmal 5c), wird nach der Beschreibung des Klagepatents (Abs. [0005]) erreicht, dass
das zweite Balkenelement so weit oberhalb des ersten Balkenelements positioniert wer-

den kann, dass es nicht in den FuRraum des Bedieners hineinragt.

2. Die angegriffenen Ausflhrungsformen verwirklichen die Merkmale des Anspruchs 1 und
2 des Klagepatents. Dies steht fiir die Merkmale 1 bis 4 zwischen den Parteien zu Recht

aufder Streit, gilt aber auch fiir die Merkmalsgruppe 5.

a) Nach der Vorgabe in Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPU wird der Schutzbereich eines Patents
durch die Patentanspriche bestimmt. Damit diese Bestimmung so erfolgen kann, dass
die Ziele des Artikels 1 des Auslegungsprotokolls erreicht werden, ist zunachst unter Be-
ricksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen der technische Sinngehalt zu ermit-
teln, der dem Wortlaut des Patentanspruchs aus fachmannischer Sicht beizumessen ist
(BGHZ 189, 330 Rn. 23 - Okklusionsvorrichtung). Zwar ist ein buchstabliches Verstand-
nis der Patentanspriiche nicht zur Erfassung des geschitzten Gegenstands geeignet, an-
dererseits darf der Schutzgegenstand aber auch nicht durch Verallgemeinerung konkre-
ter, im Anspruch angegebener Lésungsmittel erweitert werden (BGHZ 189, 330 Rn. 23 -
Okklusionsvorrichtung). Insbesondere darf ein engerer Patentanspruch nicht nach MaR3-
gabe einer weiter gefassten Beschreibung interpretiert werden. Der Patentanspruch hat
vielmehr Vorrang gegenuber der Beschreibung (BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004,
1023 - bodenseitige Vereinzelungseinrichtung; BGHZ 171, 120 = GRUR 2007, 410 -
Kettenradanordnung I; BGHZ 172, 88, 97 = GRUR 2007, 778, 779 - Ziehmaschinenzu-
geinheit [; BGH, GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung; BGHZ 189, 330 Rn. 22 - Okklusi-
onsvorrichtung). Fur das Versténdnis eines Merkmals ist zumindest im Zweifel die Funk-
tion entscheidend, die das einzelne technische Merkmal fiir sich und im Zusammenwir-
ken mit den Ubrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeifiihrung des erfin-
dungsgemalfen Erfolgs hat (BGHZ 194, 107 Rn. 27 - Polymerschaum).

b) In Anwendung dieser Grundsatze hat das Landgericht zu Recht angenommen, die ange-
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griffenen Ausfuhrungsformen weise mindestens ein erstes Balkenelement (first beam
member) und ein zweites Balkenelement (second beam member) im Sinne des Merk-
mals 5 des Klagepatents auf, welche jeweils mit zwei Seitenteilen verbunden sind. Nach
dem Verstéandnis des hier zustandigen Fachmanns, eines Maschinenbauingenieurs mit
Hochschulabschluss und langjahriger Erfahrung in der Konstruktion von Hubwagen
(BPatG, Urt. v. 18.06.2015 - 1 Ni 20/14 [EP] Rn. 17), handelt es sich nach allgemeinem
Fachwissen bei einem ,beam member® bzw. Balkenelement um einen Bestandteil einer
Gesamtkonstruktion (,member“), welcher senkrecht zu seiner Langsachse belastet wird
und Kréfte in Lédngs- und Querrichtung aufnehmen kann (vgl. Wikipedia-Auszug Anlage K
13). Dieser Sinngehalt ergibt sich auch aus der funktionalen Betrachtung der Patent-
schrift. Den beiden Balkenelementen soll die Funktion zukommen, die den beiden Quer-
balken (,cross-beams”) nach dem (iblichen bzw., herkdmmlichen Baukonzept zukamen
{(vgl. Abs. [0002]). Sie sollen die beiden Seitenteile verbinden (Merkmal 5). Dar{iber hin-
aus sind sie Teile der Gesamtkonstruktion und tragen im Zusammenwirken mit den ande-
ren Teilen zu einer kompakten Konstruktion des Hubwagens (,compact construction®)
bei, durch die der Hubwagen flexibel und sicher zu betatigen ist (,which make it possible
to handle the lifting carriage in a flexible and safe way“ [Abs. [0003]). Beiden Balkenele-
menten kommt eine Tragefunktion zu (vgl. auch BPatG, Hinweis nach § 83 Abs. 2 Satz 1
PatG v. 27.03.2015, Anlage BB 9 S. 7). Das erste Balkenelement tragt das Tragelement
und das zweite Balkenelement stitzt dieses seitlich ab (Merkmal 5a und Merkmal 5b).
Abweichend von der herkbmmlichen Ublichen Bauweise sind die beiden Balkenelemente
nicht mehr im Wesentlichen auf einer gemeinsamen senkrechten Ebene quer zur norma-
len Bewegungsrichtung des Hubwagens angeordnet (Abs. [0002]), sondern das zweite
Balkenelement ist in einem Abstand vom ersten Balkenelement in einer Richtung ange-
ordnet, die zur normalen Bewegungsrichtung des Hubwagens senkrecht ist (Merkmal

5d).

Wie aus den nachfolgend wiedergegebenen Abbildungen ersichtlich ist, enthalt die ange-
griffene Ausflihrungsform ein aus fiinf mehrfach verkanteten Blechen zusammengesetztes

Gehause, an dem das Tragelement angeordnet ist (vgl. auch LU S. 11).
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Abbildung | ' Abbildung Il

In der nachfolgenden Abbildung sind die fiinf verschiedenen Bleche in der von der Beklag-

ten gewahlten Reihenfolge (Anlage BB 1) dargestellt:

{1.und 2 Blech, da
Fweirmal varhanden)

' slimsciipe Doskel

4. Blech

Blach l

Abbildung IlI

Dieses Gehduse weist, wie nachstehend verdeutlicht, ein patentgemales erstes und zwei-

tes Balkenelement auf.
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Abbildung IV i o > Abbildung V

Dass die so identifizierten Balkenelemente ein balkenférmiges Profil aufweisen, stellen die
Beklagten zu Recht nicht in Frage. Sie raumen vielmehr ein, dass die Klagerin Bereiche
ausgewahlt habe, die einem Balken angenahert seien (Berufungsbegriindung S. 18, AS |l
89). Sie machen jedoch ohne Erfolg geltend, die so definierten Bereiche kénnten die auftre-
tenden Lasten nicht tragen, also die Tragefunktion alleine nicht erfillen. Vielmehr kdnnten
nur sdmtliche Elemente gemeinsam die Funktion erflilien. Es reicht ndmlich, dass die Bal-
kenelemente einen Beitrag hierzu leisten. Wie sich bereits aus dem Anspruchswortlaut er-
gibt {,at least” bzw. mindestens), kénnen neben den zwei Balkenelementen weitere Balken-
elemente - also Elemente, die senkrecht zu ihrer Ldngsachse belastet werden - vorgesehen
werden, die dann gemeinsam mit dem ersten und zweiten Balkenelement die auftretenden
Lasten tragen. Daraus ergibt sich, dass die beiden Balkenelemente nicht zwingend dazu
geeignet sein mussen, alleine samtliche Lasten aufzunehmen. Es kann dahinstehen, ob -
wovon das Bundespatentgericht ausgegangen ist (Hinweis Anlage BB 9 S. 8) - es sich bei
den weiteren versteifenden Querrippen um weitere Balkenelemente im Sinne des Klagepa-
tents handelt. Denn auch wenn dies nicht der Fall ware, fihrte dies nicht aus dem Schutzum-
fang des Klagepatents hinaus. Denn die Ubrigen Bereiche der Gesamtkonstruktion haben
zumindest auch die Funktion, die beiden Balkenelemente abzustlitzen. Auch ein Balken, der
eine Abstitzung durch eine Stutze erfahrt, erflllt seine Tragefunktion. Ohne Erfolg berufen
sich die Beklagten fir ihre gegenteilige Auffassung auf das Urteil des Oberlandesgerichts
Dusseldorf vom 21.02.2013 (Az. I-2 U 68/11 juris). Die Entscheidung betraf ein Patent, wel-
ches einen Beschlag zur Befestigung einer Riickwand einer Schublade an Schubladentei-
len zum Gegenstand hatte und beschaftigt sich naturgemaf nicht mit der hier allein mageb-

lichen Auslegung der Klagepatentanspriiche.
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Dass beide so definierten Balkenelemente grundsatzlich geeignet sind, einen Beitrag zur
Abstiitzung des Trageelements leisten, stellen die Beklagten, nachdem die Klagerin unwi-
dersprochen vorgetragen hat, dass innerhalb des ersten Balkenelements und des zweiten
Balkenelements die Bleche durch Schraubverbindungen wie folgt miteinander verbunden
und stabilisiert sind, zu Recht nicht mehr in Abrede. Denn sie tragen insoweit vor: ,Nur die
Anordnung aus dem Blechmantel, den Fortsatzen und der Schraubverbindung kann Uber-
haupt geeignet sein, die Funktion eines ersten Balkenelements zu erflillen und nur die An-
ordnung des Blechmantels und der Schraubverbindung kann geeignet sein, die Funktion

des zweiten Balkenelements zu erfiillen” (Berufungsreplik S. 5, AS 11 201).

Verletzungsgegenstand: Erstes Ralkenelement

,. ‘
B

Verletnungsgegenstamd: Zweltes Balkenelentent

Abbildung VI

Zwar sind die Bleche 3 und 4 (vgl. Abbildung II} jeweils Bestandteil des ersten und des
zweiten Balkenelements. Dies hindert jedoch die Identifizierung der jeweiligen Profilab-
schnitte als erstes und zweites Balkenelement nicht, da diese durch ihr Balkenprofil und
ihre Lage identifiziert werden kénnen. Der Klagepatentschrift iasst sich nicht entnehmen,
dass das jeweilige Balkenelement lediglich mit den Seitenteilen verbunden sein darf. Es
kann damit auch mit einem anderen Bauteil verbunden sein. Insbesondere kénnen die

beiden Balkenelemente miteinander verbunden sein. Gegenteiliges ergibt sich insbeson-
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dere nicht aus Merkmal 5c), wonach das zweite Balkenelement in einem. Abstand von
dem ersten Balkenelement in eine Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrich-
tung (N) des Hubwagens vorgesehen ist. Denn durch dieses Merkmal soll lediglich si-
chergestellt werden, dass das zweite Balkenelement so weit oberhalb des ersten Bal-
kenelements und des FuBbodens positioniert werden kann, dass es nicht in den FuR-
raum fiir die den Hubwagen bedienende Person hineinragt. Der Fachmann erkennt, dass
dies auch im Falle einer Verbindung der beiden Balkenelemente méglich ist. Es liegt im
Rahmen fachlblichen Handelns, Bauteile entsprechend den Stiickzahlen und Fertigungs-
mdglichkeiten anzupassen. So ist es lblich, Bauteile auch aus Einzelteilen aufzubauen
und diese Bestandteile miteinander zu verbinden (vgl. BPatG, Urt. v. 18.06.2015 Az. 1 Ni
20/14 Rn. 14).

Ohne Erfolg machen die Beklagten geltend, das vermeintliche zweite Balkenelement sei
nicht mit den beiden Seitenteilen verbunden. Denn bei den beiden stirnseitig angebrach-
ten Blechen (Blech 1 und 2 in Abbildung lll) handelt es sich um Teile der beiden Seitentei-
le ,side pieces”. Mit diesen sind auch das erste und das zweite Balkenelement mittels
Schrauben verbunden (Berufungserwiderung S. 21, AS Il 165), was die Beklagten nicht
bestritten haben (Berufungsreplik S. 7, AS Il 205). Dies ergibt sich im Ubrigen auch aus
den in Abbildung Il gezeigten Bohrléchemn. Dass die Bohrlécher im Falle des ersten Bal-
kenelements aulerhalb dieses Balkenelements liegen, dndert nichts daran, dass eine
Verbindung vorliegt. Denn wie die Verbindung hergestellt wird, (iberlasst die Patentschrift
dem Fachmann. Wie sich aus der Beschreibung ergibt, kénnen die ,side pieces” aus
mehreren Teilen bestehen (Abs. [0012]: ,Each side piece 3, 4 consist[s] of a first, lower
part 7 and 8 [...], and a second portion 9 and 10, respectively; BPatG, Urt. v.
18.06.2015, Az. 1 Ni 20/14 (EP) Rn. 20).

c) Auf dem ersten Balkenelement ist auch das Tragelement vorgesehen (Merkmal 5a). Die
Parteien sind in erster Instanz Ubereinstimmend davon ausgegangen, dass der Fach-
mann ,provided on“ im Merkmal 5a) - anders als bei Merkmal 2 und 5b) - im Sinne von
.vorgesehen auf verstehen wird (Replik S. 12/13, AS | 112/113, wobei dem der ur-
springliche Klageantrag nicht Rechnung trug). Die Kl&gerin hat ihrer Merkmalsgliede-
rung im Berufungsverfahren nunmehr - wohl veranlasst durch einen entsprechenden Hin-

weis des Bundespatentgerichts (vgl. Anlage BB 9 S. 4) - das Verstandnis zugrunde ge-
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legt, dass ,provided on” als ,vorgesehen an* verstanden wird. Dem ist zu folgen. Es be-
steht kein Grund den Worten ,provided on“ jeweils einen unterschiedlichen Sinngehalt
beizulegen. Das in Merkmal 2 genannte ,set of wheels® kann sich nicht auf dem ,frame
member” befinden, um die Bewegung des Wagens zu ermdglichen. Mit dem Bundespa-
tentgericht ist deshalb davon auszugehen, dass hier ,provided on" nur bedeuten kann,
dass dieses ,set of wheels” an dem Rahmenelement vorgesehen ist. AuRerdem muss
der Fachmann davon ausgehen, dass die Formulierung des Merkmals 5a bewusst ge-
wahlt wurde, da sie gegeniiber Abs. [0014] der Beschreibung abstrakter gehalten ist.
Denn dort wird ausgefiihrt: ,carrying member... standing on an upper surface of the lower
beam*. SchlieRlich kommt dem englischen Wort ,on“ aligemein auch die Bedeutung ,an”
zu (BPatG, Hinweis vom 27.03.2015 - 1 Ni 20/14, Anlage BB 9, S. 5). Auch die funktiona-

le Betrachtung erfordert nicht, dass das Tragelement auf dem Balkenelement anzubrin-

gen ist. Mit Merkmal 5a soll vermieden werden, dass wesentliche Teile des Balkenele-
ments (,essential portions of the beam member) sich von dem Trageelement aus nach
hinten oder vorne erstrecken und in den Bereich hineinragen, der jeweils hinter und vor
dem Balkenelement zur Verfligung steht (Abs. [0004]). Dieses Ziel wird nicht nur erreicht,
wenn das Trageelement auf der Oberflaiche des Balkenelements angeordnet ist. Es ist

z. B. auch denkbar, dass das Tragelement in das Balkenelement integriert wird.

Selbst wenn der Fachmann ,provided on” im Sinne von ,vorgesehen auf* , verstehen
wiirde, ware Merkmal 5a) erfiillt. Denn wie sich den Abbildungen |, IV und V entnehmen
lasst, ist das Tragelement auf der Oberfliche des ersten Balkenelements angeordnet.
Entgegen der Auffassung der Beklagten steht der Verwirklichung des Merkmals 5a) nicht
entgegen, dass das Tragelement - wie die Abbildungen IV und V zeigen - lediglich an der
vertikalen Vorderseite des Gehauses angeschraubt ist. Eine Verbindung fordert dieses
Merkmal - anders als das Merkmal 5b (,is connected®) - nicht. Denn wie eine dauerhafte
Anordnung des Tragelements auf dem ersten Balkenelement sichergestellt wird, uber-
lasst die Patentschrift dem Fachmann. Da die Formulierung des nunmehr gesteliten An-
trags, nach dem ,ein erstes Balkenelement (5), auf dem das Tragelement (13) vorgese-
hen ist” die angegriffene Ausfilhrungsform damit zutreffend beschreibt, bestand auch kei-

ne Veranlassung, auf eine Anderung des Antrags der Klagerin hinzuwirken.
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d) Zu Recht hat das Landgericht auch angenommen, dass die angegriffenen Ausfilhrungs-
formen von Merkmal 5 b Gebrauch machen (LU S. 13). Das Tragelement des angegriffe-
nen Hubwagens ist mit dem zweiten Balkenelement mittels einer Verschraubung verbun-
den, was unstreitig ist und sich Abbildung V entnehmen lasst. Es ist auBerdem neben
dem Tragelement auf eine solche Weise angeordnet, dass es das Tragelement seitlich
tragt. Das Tragelement wird (zumindest auch) durch das zweite Balkenelement seitlich

abgestitzt.

e) Das zweite Balkenelement ist auch im Sinne des Merkmals 5c) in einem Abstand von
dem ersten Balkenelement in eine Richtung senkrecht zu der normalen Bewegungsrich-
tung (N) des Hubwagens vorgesehen. Ohne Erfolg riigt die Berufung, Merkmal 5 c) sei
nicht verwirklicht, weil dieses einen Freiraum zwischen den beiden Balkenelementen er-
fordert. Wie unter ll. 2b) ausgeflihrt, ist auch bei einer Verbindung der beiden Balkenele-
mente ein Abstand zwischen diesen gegeben. Erforderlich und ausreichend ist, dass das
zweite Balkenelement so weit oberhalb des ersten Balkenelements positioniert wird,

dass das zweite Balkenelement nicht in den FufRraum des Bedieners hineinragt (Abs.

[00041). Der Anspruchswortlaut lasst dabei vollig offen, wie der durch den Abstand ge-
schaffene Freiraum zwischen den beiden Balkenelementen genutzt wird. Es fiihrt insbe-
sondere nicht aus dem Schutzbereich hinaus, wenn in dem Freiraum andere Bauteile an-
gebracht werden, auch wenn damit hinsichtlich der nach der Beschreibung des Klagepa-
tents erwiinschten kompakten Bauweise (vgl. Abs. [0003]) eine Verschlechterung verbun-
den ist. Das technische Problem, das die Erfindung I6st, ist durch die Auslegung des Pa-
tentanspruchs zu entwickeln. Fir die Angaben der Beschreibung zur Aufgabe der Erfin-
dung gilt wie auch sonst fiir die Beschreibung der Vorrang des Patentanspruchs. Die
Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen darf nicht zu einer sachlichen Einen-
gung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands fiihren
(BGH, GRUR 2010, 602 Rn.27 - Gelenkanordnung).

f) Die angegriffene Ausfihrungsform verwirklicht auch Merkmal 5d). Das zweite Balkenele-
ment ist Uber dem ersten Balkenelement (5) in eine Richtung senkrecht zu der normalen

Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens angeordnet.

g) Unstreitig ist das entgegen der Auffassung der Beklagten als zweites Balkenelement an-

zusehende Bauteil auch im Verhaltnis zum ersten Balkenelement riickwartig versetzt in
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die normale Bewegungsrichtung (N) des Hubwagens gesehen angeordnet (Merkmal 5e).

3. Der Anspruch aus Unterlassung ergibt sich aus § 139 PatG i.V. mit Art. 64 Abs. 1 EPU.
Die Beklagte zu 1 hat die von der Klagerin als patentverletzend angegriffenen Vorrichtun-
gen im Inland im Sinne des § 9 S. 2 Nr. 1 PatG angeboten. Fir dieses Angebot sind die
Beklagten zu 2 und 3 als Geschaftsfuhrer der Beklagten zu 1 verantwortlich. In dieser Ei-
genschaft hatten sie dafir Sorge zu tragen, dass die von der Beklagten zu 1 angebote-
nen und in den Verkehr gebrachten Produkte keine Rechte Dritter verletzen. Da sie dies
unter Verstol} gegen die sie treffende Sorgfaltspflicht und damit fahrlassig unterlassen
haben, sind sie Mittater der von der Beklagten zu 1 begangenen Patentverletzung. Denn
als Tater einer fahrlassigen Patentverletzung hat derjenige einzustehen, der die Rechts-
verletzung durch eigenes vorwerfbares Verhalten verursacht hat. Ein vorwerfbares Ver-
halten in diesem Sinne kann auch darin liegen, dass auf die Benutzung des Patents ge-
richtete Handlungen eines Dritten pflichtwidrig nicht unterbunden werden (BGHZ 204,
114 juris-Rn. 47 — Audiosignalcodierung, unter Hinweis auf BGHZ 182, 245 = GRUR
2009, 1142 juris-Rn. 34 - MP3-Player-Import). So liegt der Fall hier. Kraft seiner Verant-
wortung fir die Organisation und Leitung des Geschéftsbetriebes und der damit verbun-
denen Gefahr, dass dieser so eingerichtet wird, dass die Produktion und Vertriebstatig-
keit des Unternehmens die fortlaufende Verletzung technischer Schutzrechte zum Gegen-
stand hat, ist der gesetzliche Vertreter einer Gesellschaft grundsatzlich gehalten, die ge-
botenen Uberpriifungen zu veranlassen und den Geschéftsbetrieb so zu organisieren,
dass die Erfullung dieser Pflicht durch dafiir verantwortliche Mitarbeiter gewahrleistet ist.
Er muss insbesondere dafir sorgen, dass grundlegende Entscheidungen Uber die Ge-
schaftstatigkeit der Gesellschaft nicht ohne seine Zustimmung erfolgen und dass die mit
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb betrauten Mitarbeiter der Gesellschaft die gebote-
nen Vorkehrungen treffen, um eine Verletzung fremder Patente zu vermeiden (BGH, Urt.
v. 16.12.2015 - X ZR 30/14, Rn. 117 - Glasfasern I, juris). Die Beklagten zu 2 und 3 ha-
ben nicht vorgetragen, ob und wie sie den ihnen obliegenden Verpflichtungen nachge-
kommen sind (vgl. BGH aaO. Rn. 120). Dass der Beklagte zu 3 mit Wirkung zum
01.01.2015 als Geschaftsflihrer der Beklagten zu 1 ausgeschieden ist, lasst die durch
die Patentverletzung begriindete Wiederholungsgefahr nicht entfallen. AuRer durch den
Ablauf des Schutzrechts kann die Wiederholungsgefahr grundsatzlich nur durch die Ab-

gabe einer unwiderruflichen Unterlassungserklarung, die mit einem ausreichenden Ver-
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tragsstrafeversprechen gesichert ist, ausgerdumt werden (vgl. BGH, GRUR 1996, 290,
292 - Wegfall der Wiederholungsgefahr).

4. Aus den zutreffenden Griinden des landgerichtlichen Urteils (LU S. 14), auf die zur Ver-
meidung von Wiederholungen verwiesen wird, kann die Klagerin in dem nunmehr geltend

gemachten Umfang auch Feststellung der Schadensersatzverpflichtung verlangen.

5. Die Beklagten sind der Klagerin wegen der Verletzung des Klagepatents zur Auskunft
und Rechnungslegung verpflichtet gemalk § 140 b Abs. 1 PatG und einer zu Gewohn-
heitsrecht erstarkten Anwendung von § 242 BGB. Der Anspruch ist nicht durch Erfiillung
teilweise untergegangen. Soweit die Beklagten in der miindlichen Verhandlung vor dem
Senat behauptet haben, Auskunft sei iber den 22.08.2012 hinaus bis zum 31.10.2014
vollstandig erteilt worden (AS Il 509), hat die Klagerin im nachgelassenen Schriftsatz be-
stritten, dass die Auskunft vollstédndig erteilt worden sei. Die Beklagten sind mit ihrem
gegenteiligen Vortrag beweisfallig geblieben. Allerdings haben sie mit dem nach
Schluss der miindlichen Verhandlung eingegangenen Schriftsatz vom 22.02.2016 als Be-
leg fir eine detailliert erteilte Auskunft ,beispielhaft® die Strukturstiickliste vom
29.10.2014 in Kopie vogelegt und angeboten, das ,komplette Paket” der erteilten Aus-
kunft zu tibersenden (Schriftsatz vom 22.02.20186, S. 2). Da nur das komplette Paket zum
Beweis fir eine vollstindige Auskunftserteilung geeignet ist, ware auch bei Beriicksichti-
gung dieses Schriftsatzes der Beweis nicht erbracht. Da der Schriftsatz nach Schluss
der miindlichen Verhandlung eingegangen ist, kann er im Ubrigen nicht mehr ber{icksich-
tigt werden. Griinde fiir die Wiedereréffnung der miindlichen Verhandlung geman § 156
Abs. 2 ZPO bestehen nicht. Gegen die Wiedereroffnung der miindlichen Verhandlung
spricht auch, dass die Frage der Erfiillung erstmals in der miindlichen Verhandlung vor
dem Senat angesprochen worden ist. Der Anspruch steht der Klagerin jedoch nur in
dem im Tenor wiedergegebenen Umfang zu. Im Ubrigen war die Klage - soweit sie nicht

Ubereinstimmend fir erledigt erklart wurde - abzuweisen.

a) Der Anspruch auf Auskunft Gber die Verkaufsstellen und Uber die Einkaufspreise ergibt
sich seit dem Inkrafttreten des Durchsetzungsgesetzes vom 07.07.2008 (BGBI. 2008 |
1191) am 01.09.2008 aus § 140 b Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 PatG. Da die Parteien den
Auskunftsantrag fir den Zeitraum bis einschlieRlich 22.08.2012 {ibereinstimmend fiir er-

ledigt erklart haben, kommt es auf die Frage, ob vor dem Inkrafttreten des Durchset-
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zungsgesetzes vom 07.07.2008 ein entsprechneder Anspruch bestand, lediglich im Rah-

men der Kostenentscheidung an (s.u. IV.).

b) Auch soweit die Klagerin erstmals im Berufungsverfahren die Klage dahin erweitert hat,
dass im Falle von Internetwerbung die Domain, die Zugriffszahlen und die Schaltungs-

zeitraume anzugeben sind, hat die Klage Erfolg.

(1) Zwar hat die Klagerin den Antrag erstmals mit Schriftsatz vom 25.06.2015 (AS Il 279) -
und damit nach Ablauf der bis zum 21.08.2014 gesetzten Frist zur Berufungserwiderung
gestellt. Dies hat jedoch nicht zur Folge, dass die Frist zur Einlegung der Anschlussberu-
fung nach § 524 Abs. 2 Satz 2 ZPO abgelaufen ist. Denn Voraussetzung fur den wirksa-
men Lauf der Frist ist, dass die Frist zur Berufungserwiderung wirksam gesetzt wurde,
was nur dann der Fall ist, wenn dem Berufungsbeklagten gemai § 329 Abs. 2 Satz 2
ZPO eine beglaubigte Abschrift der richterlichen Verfligung zugestellt und er Gber die
Rechtsfolgen der Versdumung der Berufungserwiderungsfrist gemaf § 521 Abs. 2 Satz
2, § 277 Abs. 2 ZPO belehrt worden ist (NJW 2015, 2812 Rn. 41). Das Vorliegen dieser
fur die Zulassigkeit einer Anschlussberufung mafigeblichen Voraussetzung ist - unge-
achtet der fehlenden Verweisung in § 524 Abs. 3 Satz 2 ZPO auf § 522 Abs. 1 ZPO -
von Amts wegen zu Uberprifen (BGH aaO. Rn. 41). Entgegen der Auffassung der Klage-
rin liegt hier allerdings keine bloRe Mitteilung der Geschéaftsstelle vor. Denn der Klagerin
ist eine gesiegelte und von der Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle unterschriebene
Ausfertigung der richterlichen Verfigung vom 10. Juli 2014 (AS Il 121, Anlage BP 4) zu-
gestellt worden (vgl. AS Il 121a). Jedoch enthélt die Ausfertigung der Verfigung nicht die
von §§ 524 Abs. 3 S. 2, 521 Abs. 2 S. 2, 277 Abs. 2 ZPO geforderte Belehrung uber die
Folgen einer Versaumung der Frist zur Einlegung der Anschlussberufung. AuRerdem
fehlt eine Belehrung darliber, dass die Berufungserwiderung durch den zu bestellenden
Rechtsanwalt bei Gericht einzureichen ist (§ 277 Abs. 2 ZPO i.V. mit § 522 Abs. 2 ZPO,
vgl. BGH, NJW 2009, 515 Rn. 6). Letzteres ergibt sich zwar aus dem der Verfiigung bei-
gefiigten Merkblatt ,Wichtige Hinweise fir die Parteien“. Auf dieses wird jedoch in der
Verfligung nicht Bezug genommen. Da die Frist nicht wirksam gesetzt worden war,
konnte die AnschlieBung noch bis zum Schluss der mundlichen Verhandlung erfolgen
(BGH, NJW 2009, 515 Rn. 7; GRUR 2012, 180 Rn. 31).

Allerdings setzt die Zulassigkeit der Anschlussberufung voraus, dass die Anschlussberu-
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fung in der Anschlussschrift begriindet wird, § 524 Abs. 3 Satz 1 ZPO. Dies hat die Kla-
gerin nach gerichtlichen Hinweis (Verfligung vom 11.01.2016 (AS Il 383) nachgeholt.

(2) Der Auskunftsanspruch ergibt sich insoweit aus § 242 BGB i.V. mit § 259 BGB (vgl. Te-
nor LG Dusseldorf Urt. v. 19.09.2013 - 4¢c O 15/13, bestatigt durch OLG Dusseldorf, Urt.
v. 17.07.2014 - 1- 2 U 75/13). Diese Angaben kénnen der Kontrolle dienen, ob samtliche
Angebote angegeben worden sind (vgl. BGH, GRUR 2012, 496 Rn. 92 - Das Boot).

c) Die Klage ist dagegen abzuweisen und die Anschlussberufung zurlickzuweisen, soweit
die Klagerin erstmals im Berufungsverfahren die Klage dahin erweitert hat, dass sie bei
direkter Werbung, wie Rundbriefen den Namen und die Anschrift der Empfanger ver-
langt. Es ist nicht erkennbar, wofiir die Klagerin diese Angaben benétigt. Soweit in der
Werbung bereits ein Angebot im patentrechtlichen Sinne enthalten ist, haben die Beklag-

ten die Angaben Uber den Empfanger ohnehin zu machen.

d) Die Klage ist auch abzuweisen, soweit die Klagerin erstmals im Berufungsverfahren die
Auskuntft in elektronischer Form unter Vorlage einer Excel-Tabelle in elektronischer Form
verlangt. Die Auskunft ist grundsatzlich schriftlich, in Gbersichtlicher, geordneter und ver-
standlicher Form zu erteilen (vgl. BGH, NJW 2008, 917; Vo in Fitzner/Lutz/Bodewig, Pa-
tentrechtskommentar, § 140b PatG Rn. 29). Eine elektronische Form ist dagegen nicht
geschuldet. Ohne Erfolg macht die Klagerin geltend, die elektronische Datei ermdgliche
es ihr, eine hinreichend zuverlassige Priifung der - umfangreich zu erwartenden Daten -
effektiv vorzunehmen. Denn eine solche Priifung wird bereits durch eine schriftliche ge-

ordnete Darstellung gewahrleistet.

6. Der titulierte Vernichtungsanspruch folgt aus § 140a Abs. 1 PatG. Dass die Vernichtung
unverhaltnismafig ware, ist auch im Berufungsverfahren weder vorgetragen noch ersicht-

lich (vgl. LU S. 15).

7. Der Anspruch auf Riickruf aus den Vertriebswegen ergibt sich aus § 140a Abs. 3 Satz 1
PatG. Der Ruckruf ist nicht unverhéltnismafig (vgl. LU S. 16).

8. Der Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten ergibt sich aus § 139 Abs. 2 PatG. Dass
mit der Abmahnung lediglich eine Verletzung des Anspruchs 1 des Klagepatents geltend

gemacht wurde, hindert die Annahme der Kausalitat der Verletzung fiir den eingetretenen
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Schaden nicht. Hatten die Beklagten die patentverletzenden Gegenstande nicht in den
Verkehr gebracht, wéare auch eine Abmahnung unterblieben. Hinsichtlich der Hohe der
Abmahnkosten wird auf die zutreffenden Ausfiihrungen im landgerichtlichen Urteil Bezug

genommen (LU S. 16 f.), welche die Beklagten insoweit auch nicht beanstanden.
Der jeweils zuerkannte Zinsanspruch ergibt sich aus § 291 BGB.
Il

Der auf Aussetzung gerichtete Hilfsantrag hat keinen Erfolg. Wegen der wortsinngeméafien
Verletzung des Klagepatents durch die angegriffene Ausflhrungsform ist die Frage, ob das
Klagepatent rechtsbesténdig ist, fir die Entscheidung des vorliegenden Verletzungsprozes-

ses vorgreiflich. Die Aussetzung steht nach § 148 ZPO im Ermessen des Senats.
1. Bei der Auslibung des Ermessens lasst sich der Senat von folgenden Mal3stében leiten:

Wegen der gesetzlichen Regelung, die fiir die Anspriiche nach Art. 69 Abs. 1 EPU, §§
139 ff. PatG lediglich ein in Kraft stehendes Patent verlangt und fir die Beseitigung die-
ser Rechtsposition nur Rechtsbehelfe zur Verfligung stellt, die in die Zustandigkeit ande-
rer Instanzen fallen, kann der Angriff gegen das Klagepatent anders als in anderen
Rechtsordnungen nicht als Einwand im Verletzungsverfahren oder durch Erhebung einer
Widerklage auf Nichtigerklarung gefihrt werden (vgl. BGH GRUR 2014, 1237 juris-Rn. 4
— Kurznachrichten). Angesichts dieser gesetzgeberischen Grundentscheidung und ange-
sichts der begrenzten Laufzeit des vom Patent gewahrten Ausschlielilichkeitsrechts, das
durch eine alizu groRziigige Aussetzungspraxis ausgehohlt wirde, sind die Verletzungs-
gerichte gegeniber einer Aussetzung des Patentverletzungsprozesses grundsétzlich zu-
rickhaltend. Andererseits gebietet der aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG)
in Verbindung mit den Grundrechten folgende und damit verfassungsrechtlich verbirgte
Justizgewahrungsanspruch, dem Verletzungsbeklagten wirkungsvolien Rechtsschutz zur
Verfligung zu stellen, wenn er sich gegen den Angriff aus dem Klagepatent mit einem Ge-
genangriff gegen den Rechtsbestand dieses Patents zur Wehr setzen will. Deshalb ist die
Aussetzung des Verletzungsstreits grundsatzlich geboten, wenn mit hinreichender Wahr-
scheinlichkeit zu erwarten ist, dass das Klagepatent der erhobenen Nichtigkeitsklage
nicht standhalten wird (BGH a.a.0.). Bei der Interessenabwagung ist hier insbesondere

nicht zu berlicksichtigen, dass die Klagerin bereits aus einem vorlaufig fir vollstreckbar
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erklarten Urteil volistrecken kann. Denn dieser Titel basiert auf dem Wortlaut des - vom
Bundespatentgericht als nicht rechtsbestandig betrachteten - Anspruchs 1, was eine Ein-
stellung einer gleichwohl durchgefuhrten Zwangsvollstreckung rechtfertigte. Bei der Er-
messensausibung ist zum Nachteil der Beklagten zu beriicksichtigen, dass diese verei-
telt haben, dass zum Zeitpunkt der Berufungsverhandlung auch hinsichtlich des Unteran-
spruchs 2 eine Entscheidung des Bundespatentgerichts vorliegt (vgl. Kiihnen, aaO.
Rn.1847). Die Beklagte zu 1 hat mit der Nichtigkeitsklage lediglich die Anspriche 1 und
die hier nicht geltend gemachten Anspriiche 3, 7, 10 und 11 angegriffen. Da die angegrif-
fenen Ausflihrungsformen unstreitig das den Unteranspruch 2 kennzeichnende Merkmal
5e verwirklichen, bestand bereits zum Zeitpunkt der Erhebung der Nichtigkeitsklage An-
lass, gegen Unteranspruch 2 vorzugehen. Dies hétte spatestens in der miindlichen Ver-
handlung vor dem Bundespatentgericht am 18.06.2015 nachgeholt werden kénnen. Hier-
zu bestand bereits deshalb Anlass, weil die Vorsitzende des Nichtigkeitssenats in der
mindlichen Verhandlung nachgefragt hat, ob sich der Antrag auf Nichtigerklarung beziig-
lich der Hilfsantrdge 1 und 2 ebenfalls auf die Anspriiche 1, 3, 7, 10 und 11 beschrénke
(vgl. Prot. Anlage PB2). Dies wurde von Beklagtenseite bejaht. Unter diesen Umstanden
scheint eine Aussetzung nur dann gerechtfertigt, wenn sich bereits bei liberschlagiger

Prifung ergibt, dass das Klagepatent vernichtet werden wird (Kihnen aaO.).
2. Davon kann hier nicht ausgegangen werden.

a) Nach den Ausflhrungen des Bundespatentgerichts, welche der Senat seiner Entschei-
dung zugrunde legt, geht aus der Entgegenhaltung US 2,558,525 (Anlage B 2 = NiKla 6)
ein Gegenstand mit den Merkmalen 1 bis 5¢ hervor (Urt. v. 18.06.2015 - 1 Ni 20/14 (EP),
S. 11). Dass dem Fachmann durch eine Kombination der Entgegenhaltungen US
2,558,525 (Anlage B 2 = NiKla 6) und US 5,145,311 (Anlage B 3) ein Hubwagen mit
dem Merkmal 5d) nahegelegt war, ist bereits deshalb zweifelhaft, weil beide Entgegen-
haltungen einen Hubwagen zeigen, bei dem das zweite Balkenelement jeweils (22 bei
Anlage B 2 und horizontaler Teil von 34 bei B 3) exakt iber dem ersten Balkenelement
angeordnet ist. Dies zeigen die nachfolgenden Figuren der Anlage B 2 und der Anlage B
3:
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Allerdings ergibt sich Merkmal 5 d) bei einem Austausch des U-shaped frame (10) der
Anlage B 2 durch den H-shaped base (11) der Aniage B 3. Dies setzt jedoch voraus,
dass der cross beam (13) der Anlage B 3 bei dieser Ausfiihrung im Bereich der pipe up-
rights 18 und 20 der Anlage B 2 angebracht wird und der Fachmann damit von der Offen-
barung in beiden Entgegenhaltungen abweicht, die beiden Balkenelemente ibereinan-
der anzuordnen. Hierzu hat der Fachmann keinen Anlass. Nach dem Vortrag der Beklag-
ten im Nichtigkeitsverfahren (Anlage BB 8 S. 22) soll durch die Kombination der Nachteil
des in Anlage B 2 offenbarten Gegenstandes vermieden werden, der es erforderlich
macht, ein Rohr mit den gewlinschten Radien maRhaltig zu biegen. Dies gibt dem Fach-

mann keinen Anlass, von der im Ubrigen offenbarten Konstruktion abzuweichen.

b) Ohne Erfolg machen die Beklagten geltend, das Bundespatentgericht habe in seiner Ent-
scheidung vom 18.06.2015 den Anspruch 2 bei der Prifung des Hilfsantrags |l inzidenter
mitgepriift. Mit diesem sollte dem urspriinglichen Patentanspruch 1 ein Merkmal hinzuge-
fugt werden, wonach das Trageelement so vorgesehen ist, dass ,es auf einer Oberflache
des ersten Balkenelements steht’. Entgegen der Auffassung der Beklagten ergibt sich
bei einem Gegenstand gemafl Hilfsantrag Il nicht die Notwendigkeit, dass das zweite
Balkenelement versetzt zu dem ersten Balkenelement angeordnet sein muss, wenn das

zweite Balkenelement das Tragelement seitlich stlitzen und auch die Seitenteile verbin-
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den soll. Denn dies hangt von der Dimension der Balkenelemente und der Trageelemen-

te ab.

c) Es ist auch nicht von der Neuheitsschadlichkeit der Entgegenhaltung DE 35 04 972 A 1
(NiKla 13) auszugehen. Nach dem qualifizierten Hinweis des Bundespatentgerichts (An-
lage BB 9, S. 9) offenbart diese Schrift kein zweites Balkenelement, das gemaR Merk-

mal 5b) das Trageelement seitlich tragt.

d) Das Bundespatentgericht hat in seinem qualifizierten Hinweis vom 27.03.2015 (Anlage
BB 9, S. 9) Zweifel geduRert, dass aufgrund der Kombination der Druckschriften NiKla
10 und NiKla 13 die erfinderische Tatigkeit zu verneinen sei, weil auch die NiKla 10 kein
Balkenelement zeige, das das Tragelement seitlich tragt. Zweifel an der erfinderischen
Tatigkeit ergeben sich deshalb bei summarischer Priifung auch nicht aus diesen beiden

Entgegenhaltungen.
Iv.

1. Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 ZPO i.V. mit § 92 Abs. 2 ZPO, § 91a ZPO. Bei
der Kostenentscheidung nach § 91a ZPO hat der Senat zugrunde gelegt, dass die Aus-
kunftsantrage hinsichtlich der Einkaufspreise und Verkaufsstellen auch fir den Zeitram

ab 30.04.2006 urspringlich zul&ssig und begriindet waren.

a) Soweit die Klagerin mit ihrem in der Berufungsinstanz geanderten Klageantrag Auskunft
uber die Einkaufspreise auch fir Lieferungen ab dem 30.04.2006 verlangte, handelte es
sich um eine Anschlussberufung. Denn damit beschrankte sich die Klagerin nicht ledig-
lich auf die Abwehr der Berufung, sondern griff das Urteil des Landgerichts, welches dem
Auskunftsantrag insoweit lediglich ab dem 01.09.2008 entsprochen hat, an (vgl. BGH,
NJW 2015, 2812 Rn. 27). Die Anschlussberufung war aus den unter Ii. 5.b) (1) dargeleg-
ten Griinden zul&ssig. Die Anschlussberufung war insoweit auch begriindet. Die Beklag-
ten schuldeten der Klagerin - entgegen der Auffassung des Landgerichts - auch Angaben
zu den Einkaufspreisen fiir Benutzungshandlungen, welche die Klagerin seit 30.04.2006
verlangte. Zwar sieht § 140b Abs. 3 Nr. 2 PatG erst seit Inkrafttreten des Durchsetzungs-
gesetzes vom 07.07.2008 (BGBI 2008 I, 1191) vor, dass Uber die Preise, die fiir die be-
treffenden Erzeugnisse bezahlt wurden, Auskunft zu erteilen ist. Diese Regelung gilt man-

gels besonderer Ubergangsbestimmungen zwar nur fiir Rechtsverletzungen, die vor In-
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krafttreten des Gesetzes am 01.09.2008, begangen wurden (BGH, GRUR 2009, 515,
Rn. 22 - Motorradreiniger; Kilhnen, Handbuch der Patentverletzung, 7. Aufl., Rn. 1240 und
8. Aufl,, D. IV. Rn. 380). Daraus ergibt sich jedoch entgegen teilweise vertretener Auffas-
sung (OLG Dusseldorf, Urt. v. 14.10.2010 - | - 2 U 42/09 Rn. 81 - juris; LG Mannheim,
InstGE 13, 65, 77 - UMTS-fahiges Mobiltelefon) nicht, dass die Auskunft Gber die Ein-
kaufspreise vor diesem Zeitpunkt nicht geschuldet ist. Es kann dahinstehen, ob dies fir
Benutzungshandlungen ab dem 30.04.2006 aus einer wegen Ablaufs der Umsetzungs-
frist flir die EU-Enforcement-Richtlinie 2004/2008 am 29. April 2008 gebotenen richtlini-
enkonformen Auslegung aus § 1004 BGB folgt (so Kuhnen, aaO. 7. Aufl. Rn. 1240; vgl.
fur den Rickrufanspruch: OLG Disseldorf, Urt. v. 29.01.2015 - 1-15 U 22/14 Rn. 202).
Denn ein Anspruch auf Mitteilung (iber die Einkaufspreise ergibt sich unabhangig davon
aus § 242 BGB (Kihnen aaO. 7. Aufl. Rn. 1240). Insoweit kann nichts anderes gelten als
im Fall einer Kennzeichenverletzung. Fir diese hat der |. Zivilsenat des Bundesgerichts-
hofs angenommen, dass der Auskunftsanspruch nach § 242 BGB im Allgemeinen die
Einkaufspreise widerrechtlich gekennzeichneter Waren umfasst (BGH, GRUR 2013, 638
Rn.54 unter Hinweis auf BGHZ 173, 269 Rn. 60 f. Windsor Estate). Denn bei den Ein-
kaufspreisen handelt es sich lediglich um einen Kostenfaktor der Gestehungskosten,
Uber die Auskunft zu erteilen ist. Die Klagerin ist auf die Angaben angewiesen, Uber die
sie ohne eigenes Verschulden nicht verfligt; die Beklagte wird durch die von ihr verlang-

ten Auskiinfte auch nicht unzumutbar belastet.

b) Der Anspruch auf Auskunft bestand flir den fiir erledigt erklarten Zeitraum auch hinsicht-
lich der Verkaufsstellen. Da die Klagerin die Klage insoweit erstmals im Berufungsver-
fahren erweitert hat, konnte sie eine Verurteilung lediglich im Wege der Anschlussberu-
fung erreichen (vgl. BGH, NJW 2015, 2812, 2814 Rn. 28). Die Anschlussberufung war
aus den unter Il. 5b) (1) genannten Griinden zulassig. Die Klageerweiterung ist auch
sachdienlich, § 533 Nr. 1 ZPO. Uber den Antrag kann auf der Grundlage des urspringli-

chen Prozessstoffes entschieden werden.

Die Klage war insoweit auch begriindet. Zwar sieht § 140b Abs. 3 Nr. 1 PatG eine ent-
sprechende Verpflichtung ausdriicklich ebenfalls erst seit Inkraftireten des Durchset-
zungsgesetzes vor. Jedoch ergibt sich der Auskunftsanspruch insoweit bereits aus § 140

b PatG a.F. i.V. mit § 242 BGB, da es sich bei den Verkaufsstellen um eine Kategorie
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von Abnehmern handelt, die im Rahmen der Rechnungslegung auch nach friiherer
Rechtslage zu offenbaren sind (LG Mannheim, InstGE 13, 65 Rn. 194 - juris; Kihnen
aa0. 8. Aufl,, D. IV. Rn. 380). Die Klagerin war auf die Angaben angewiesen, (ber die
sie ohne eigenes Verschulden nicht verfligte; die Beklagte wurde durch die von ihr ver-

langten Auskulnfte auch nicht unzumutbar belastet.

2. Der Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit liegen §§ 708 Nr. 11 ZPO i.V. mit
§ 711 ZPO zugrunde.

3. Grinde fiir eine Zulassung der Revision nach § 543 Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Insbe-
sondere weicht der Senat nicht von der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Diissel-
dorf ab, da dessen Urteil vom 21.02.2013 (Az. I-2 U 68/11) sich mit der Auslegung des

Klagepatents nicht befasst.

Schmukle Prof. Dr. Singer Dr. Rombach
Vorsitzender Richter Richter Richterin
am Oberlandesgericht am Oberlandesgericht am Oberlandesgericht
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