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Regeste
Rechnungslegung

Erwagungen

E.1
C&E Fein GmbH, Hans-Fein-Strasse 81, DE-73529 Schwabisch Gmund-Bargau,

E.2

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gemass
Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO, mindestens aber CHF 5’ 000 gemass Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO,
sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu
verpflichten, innerhalb von 60 Ta- gen nach Rechtskraft des Urteils Auskunft zu erteilen
und Rechnung zu le- gen Uber: « Die Namen und vollsténdigen Adressen der gewerblichen
Abnehmer der Sageblétter gemass Rechtsbegehren Ziff. 1; « sdmtliche Rechnungen (mit
Lieferzeiten, -mengen und —preisen) fir S& geblatter gemass Ziff. 1.

E.2.20

73.00 160.60 Harterel Bronschhofen AG 17.12.2019 2.53 1' 252.71 3'169.36 Erne Surface
AG 08.10.2019 2.53 1'547.72 3'915.73 Erne Surface AG 28.06.2019 2.53 1'665.13
4'212.78 Erne Surface AG 25.04.2019 2.53 1' 124.30 2' 844.48 Erne Surface AG
20.12.2018 2.50 1'213.72 3'034.30 Erne Surface AG 02.10.2018 2.50 1'237.25 3'093.13
Erne Surface AG 04.07.2018 2.50 1'118.55 2' 796.38 Erne Surface AG 16.04.2018 2.50
904.59 2'261.48 Erne Surface AG Tabelle 3: Zusammenstellung der Rechnungen fur das
Brunieren, erstellt durch das Gericht. 48. Mit einer Ausnahme beim ersten Briiniervorgang
bei der Harterei Bronschhofen AG hat das Brinieren pro Kilogramm immer mindestens
CHF 2.50 gekostet. In dieser Hohe ist der Preis pro Kilogramm fur Brinie- ren
ausgewiesen. Die Beklagte macht gestiitzt auf ihr Informationssystem ein Gesamtge- wicht
der patentverletzenden Sageblétter von 10° 096 Kilogramm geltend. Dieses Gewicht ist nach
Uberzeugung des Gerichts trotz der klagerischen
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Zolldo- kumente verwendet werden, wie der Zeuge Severin Klaas bestétigt hat. Ausserdem
macht es in technischer Hinsicht Sinn, die zusammenge- schweissten Hinter- und
Vorderteile durch das Hinterteil auf eine Stange zu ziehen, um sie so in das Brunierbad zu
tauchen. Entsprechend werden Kosten fur das Brinieren von CHF 25 240 (= CHF 2.50 x
10’ 096) zum Abzug vom Bruttoerl6s zugel assen. Dass diese Berechnung im Wesentlichen
zutrifft, zeigt eine zu Kontroll- zwecken durchgefiihrte Schétzung gestiitzt auf Art. 42 Abs.
2 OR. Aus den Rechnungen der Harterei Bronschhofen AG ist die Anzahl der brinierten
Teile ersichtlich. Die Beklagte hat zwischen dem 31. Dezember 2019 und dem 31. August



2021 insgesamt 434’ 168 Sagebl dtter zu einem Preis von CHF 26° 975 briiniert. Ausgehend
von 415’ 000 verkauften S& geblattern (E. 41) betriigen die Kosten fir das Briinieren
schétzungswei- se CHF 25' 784 (= CHF 26'975/ 434’168 * 415'000). Fir das Harten

E.3

Nach der Auskunftserteilung und Rechnungslegung gemass Rechtsbegeh- ren Ziff. 2 und
fUr den Zeitraum, bis das Verbot geméass Rechtsbegehren Ziff. 1 rechtskréftig ist und von
der Beklagten eingehalten wird, sei die Be- klagte zu verpflichten, den Kl&gerinnen: « den
Schaden aus entgangenem Gewinn zu ersetzen, zuzuglich Zins zu 5% seit dem jewelligen
Schadensdatum; ¢ den mit den S&agebléttern gemass Rechtsbegehren Ziff. 1 erzielten Net-
togewinn herauszugeben, zuztglich Zins zu 5% seit der Erzielung des Gewinns;  eine
angemessene Lizenzgebihr fur die unberechtigte Nutzung des Klagepatents zu bezahlen.

E.4

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’000 pro Tag gemass
Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO, mindestens aber CHF 5’ 000 gemass Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO,
sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu
verpflichten, innerhalb von 30 Ta- gen nach Rechtskraft des Urteils samtliche Besténde von
Sagebléttern ge- méss Rechtsbegehren Ziff. 1, die sich zum Zeitpunkt der Rechtskraft des
Urteils direkt oder indirekt in ihrem Besitz oder unter ihrer Kontrolle befin- den, auf eigene
Kosten zu zerstéren und dem Gericht sowie den Klagerin- nen den schriftlichen Nachweis
zu erbringen, dass samtliche entsprechen- den S&geblatter zerstort wurden, unter Angabe
des Zeitpunkts und des Or- tes der Zerstérung sowie der zerstérten Modelle und Mengen.

E.4.16
10" 818.65 515.899 3'926 4.75 18'648.50 1.1088

E.5

Die Beklagte sei unter Androhung einer Ordnungsbusse von CHF 1’ 000 pro Tag gemass
Art. 343 Abs. 1 lit. ¢ ZPO, mindestens aber CHF 5’ 000 gemaéss Art. 343 Abs. 1 lit. b ZPO,
sowie der Bestrafung ihrer Organe nach Art. 292 StGB mit Busse im Widerhandlungsfall zu
verpflichten, innerhalb von 30 Ta
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ge- mass Rechtsbegehren Ziff. 1, die von ihr bereits an gewerbliche Abnehmer geliefert
wurden, von diesen gewerblichen Abnehmern zurlickzurufen, in- dem letztere schriftlich
auf die patentverletzende Natur der entsprechenden Sageblatter hingewiesen werden und
ihnen zugesichert wird, dass samtliche bereits gel el steten Zahlungen fir die entsprechenden
Sageblatter ein- schliesslich Verpackungs-, Transport- und Lagerkosten sowie sonstige Ge-
buhren vollumfanglich von der Beklagten zuriickerstattet werden.

E.5.27

20'677.46 115’ 702.12 Tabelle 2: Umrechnung in Schweizer Franken gemass den
Wechselkursen der Beklagten, vom Gericht erstellt. Weitere Materialkosten fur Vorderteile
sind nicht ausgewiesen. Um weite- re Kosten rechtsgentiglich darzulegen, hétte die
Beklagte das tber die maRoc GmbH bezogene Rohmaterial einzeln aufschllisseln und
darlegen missen, dass sie dieses zu marktiblichen Preisen erworben hat. Die Be- klagte
kann sich daher nicht auf eine Beweiserleichterung und Schéatzung nach Art. 42 Abs. 2
berufen, da der exakte Beweis fir die weiteren Kosten
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wére.48 Fiur das Brunieren 46. Die Beklagte macht Kosten fiir das Brinieren49 der
Vorderteile geltend. Da sie samtliche Sageblatter und nicht nur die patentverletzenden
brinierte, kdnne sie die Kosten nur anhand der gesamthaften K osten heruntergebrochen
berechnen. Das Briinieren habe CHF 2.50 pro Kilo- gramm gekostet und das
Gesamtgewicht der verkauften Sagebldtter be- trage 10096 kg, womit fir das Brinieren
insgesamt CHF 25’ 240 angefal- len seien. Die Gewichtsangaben in ihrem
Informationssystem seien kor- rekt, schliesslich wirden diese Angaben auch fur die
Zolldokumente ver- wendet. Weil im Zeitpunkt des Brinierens die Vorder- bereits mit den
Hin- terteilen verschweisst seien und die zusammengesetzten Sagebl&tter durch die
Offnungen der Quick-Aufnahme auf eine Schiene aufgezogen und dann zusammen in das
Brunierbad getaucht wirden, sei das Ge- samtgewicht fr die Berechnung der Kosten des
Brunierens massgebend. Die Kl&gerinnen wenden ein, dass die Beklagte weder die
Gesamtkosten des Briinierens noch das Gewicht der Quick-Sagebl&tter noch die Anzahl der
verkauften Quick-Sagebl&tter substanziiert habe, weshalb keine Kos- ten fur das Brinieren
zuzulassen seien. Danur die Vorder- nicht aber die Hinterteile briniert worden seien, konne
nicht auf das Gesamtgewicht abgestellt werden. Die Vorderteile hdtten nur etwa einen
Anteil von 37% am Gesamtgewicht. Ausserdem zeigten die neu eingereichten Rechnun-
gen, dass der Preis nicht immer CHF 2.50 pro Kilogramm betragen habe.

E.6

Die gegen das Teilurtell vom 30. August 2021 eingerei chte Beschwerde wurde vom
Bundesgericht mit Urteil 4A_511/2021 vom 11. Februar 2022 abgewiesen, soweit darauf
einzutreten war.
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E.7

Mit Schreiben vom 16. Februar 2022 wurden die Parteien darauf hinge- wiesen, dasses sich
beim vorliegenden Verfahren um die Fortsetzung des Verfahrens 02019 012 handle.
Gleichzeitig wurde der Beklagten Frist zur Auskunft und Rechnungslegung gemass
Dispositivziffer 2 des Teilurteils vom 30. August 2022 angesetzt.

E.8

Mit Eingabe vom 12. Mai 2022 erstattete die Beklagte Auskunft, legte Rechnung und stellte
folgende Rechtsbegehren: «1. Rechtsbegehren 3 sai vollstandig abzuweisen; 2. Unter
Kosten und Entschadigungsfolgen zulasten der Kl&gerinnen.»

E.81
— «Resonanzetikette I11», in: sic! 2009, 39 ff.; BSK OR-I-OSER/WEBER, Art. 423 N 14.
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10'973.65 seit dem 31. Januar 2019
20'100.28 seit dem 28. Februar 2019
21'328.00 seit dem 31. Méarz 2019
50'323.13 seit dem 30. April 2019
37'597.07 seit dem 31. Mai 2019



21'879.51 seit dem 30. Juni 2019
25'336.38 seit dem 31. Juli 2019
48'082.53 seit dem 31. August 2019
65 687.83 seit dem 30. September 2019
29'386.71 seit dem 31. Oktober 2019
44 971.16 seit dem 30. November 2019
35'782.40 seit dem 31. Dezember 2019
33'731.54 seit dem 31. Januar 2020
55'424.33 seit dem 29. Februar 2020
24'700.24 seit dem 31. Mé&rz 2020
20'195.15 seit dem 30. April 2020
29'345.33 seit dem 31. Mai 2020
49'972.77 seit dem 30. Juni 2020

43 378.06 seit dem 31. Juli 2020
35'530.12 seit dem 31. August 2020
46' 219.42 seit dem 30. September 2020
72 365.39 seit dem 31. Oktober 2020
60 884.68 seit dem 30. November 2020
36'168.58 seit dem 31. Dezember 2020
52'522.02 seit dem 31. Januar 2021

60" 948.69 seit dem 28. Februar 2021
72 266.11 seit dem 31. Marz 2021
57'927.34 seit dem 30. April 2021
62'297.69 seit dem 31. Mai 2021
88'683.56 seit dem 30. Mai 2021

107 247.61 seit dem 31. Juli 2021
75'129.60 seit dem 30. August 2021
44’ 695.88 seit dem 31. August 2021
40'965.63 seit dem 30. September 2021
40'965.63 seit dem 31. Oktober 2021
40'965.63 seit dem 30. November 2021
40'965.63 seit dem 31. Dezember 2021
40'965.63 seit dem 31. Januar 2022
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40'965.63 seit dem 28. Februar 2022
40'965.63 seit dem 31. Mérz 2022
40'965.63 seit dem 30. April 2022
40'965.63 seit dem 31. Mai 2022

40’ 965.63 sait dem 30. Juni 2022 Sie macht einen Gesamtbetrag von CHF 2 136° 879
geltend. Nachdem die Beklagte der Kl&gerin CHF 1’ 369’ 268 herauszugeben hat und die
Diffe- renz nicht in der Abweisung einzelner Betrage begrindet ist, sondern in Faktoren,
die den gesamten Zeitraum betreffen, rechtfertigt sich eine an- teilsméssige Kiirzung der
jeweiligen monatlichen Betrége, auf denen Zins geschuldet ist. Der Klagerin sind 64 % der
geforderten Betrage zuzuspre- chen. Somit verringern sich die Betrage, auf denen Zins
geschuldet ist ebenfalls auf 64 % der geforderten Betrdge. Die Beklagte schuldet mithin
Zins zu 5% gemass der nachstehenden Aufstellung: auf (gefordert) Faktor auf
(gutgeheissen) seit 13'576.93 0.64 8 689.24 30. April 2018 13'301.30 0.64 8'512.83 31.
Mai 2018 23'569.85 0.64 15’ 084.70 30. Juni 2018 23'534.33 0.64 15’ 061.97 31. Juli 2018
15'006.61 0.64 9'604.23 31. August 2018 19'479.43 0.64 12'466.84 30. September 2018
23'756.09 0.64 15'203.90 31. Oktober 2018 36'914.72 0.64 23’ 625.42 30. November 2018
17'109.54 0.64 10'950.11 31. Dezember 2018 10’ 973.65 0.64 7'023.14 31. Januar 2019
20'100.28 0.64 12’ 864.18 28. Februar 2019 21’ 328.00 0.64 13'649.92 31. Mérz 2019
50'323.13 0.64 32'206.80 30. April 2019 37'597.07 0.64 24’ 062.12 31. Mai 2019
21'879.51 0.64 14’ 002.89 30. Juni 2019 25'336.38 0.64 16’ 215.28 31. Juli 2019

02022_002 Seite 60 48'082.53 0.64 30" 772.82 31. August 2019 65'687.83 0.64 42’ 040.21
30. September 2019 29'386.71 0.64 18'807.49 31. Oktober 2019 44'971.16 0.64 28 781.54
30. November 2019 35’ 782.40 0.64 22'900.74 31. Dezember 2019 33' 731.54 0.64
21'588.19 31. Januar 2020 55'424.33 0.64 35'471.57 29. Februar 2020 24’ 700.24 0.64
15'808.15 31. Mérz 2020 20’ 195.15 0.64 12 924.90 30. April 2020 29' 345.33 0.64
18'781.01 31. Mai 2020 49'972.77 0.64 31'982.57 30. Juni 2020 43’ 378.06 0.64 27’ 761.96
31. Juli 2020 35'530.12 0.64 22’ 739.28 31. August 2020 46’ 219.42 0.64 29 580.43 30.
September 2020 72’ 365.39 0.64 46'313.85 31. Oktober 2020 60’ 884.68 0.64 38'966.20 30.
November 2020 36’ 168.58 0.64 23’ 147.89 31. Dezember 2020 52' 522.02 0.64 33 614.09
31. Januar 2021 60'948.69 0.64 39'007.16 28. Februar 2021 72’ 266.11 0.64 46’ 250.31 31.
Mérz 2021 57'927.34 0.64 37'073.50 30. April 2021 62'297.69 0.64 39’ 870.52 31. Mai
2021 88'683.56 0.64 56’ 757.48 30. Juni 2021 107’ 247.61 0.64 68’ 638.47 31. Juli 2021
75'129.60 0.64 48'082.94 30. August 2021 44’ 695.88 0.64 28’ 605.36 31. August 2021
40'965.63 0.64 26" 218.00 30. September 2021 40’ 965.63 0.64 26’ 218.00 31. Oktober 2021
40'965.63 0.64 26' 218.00 30. November 2021

02022_002 Seite 61 40°965.63 0.64 26’ 218.00 31. Dezember 2021 40'965.63 0.64
26'218.00 31. Januar 2022 40°965.63 0.64 26’ 218.00 28. Februar 2022 40' 965.63 0.64
26'218.00 31. Mé&rz 2022 40'965.63 0.64 26’ 218.00 30. April 2022 40’ 965.63 0.64
26'218.00 31. Mai 2022 40’ 965.63 0.64 26’ 218.00 30. Juni 2022 Tabelle 6: Berechnung
Zins, erstellt vom Gericht. Kosten und Entschadigungsfolgen 63. Die Klagerin obsiegt im
Grundsatz, ihr werden aber nur rund 64% des ge- forderten Betrags zugesprochen (E. 62).
Dieses Uberklagen ist aber so- wohl auf gerichtliches Ermessen (E. 41) als auch auf die
grundsétzliche Schwierigkeit der Bezifferung der Forderung zuriickzufihren, die auch
dadurch begriindet ist, dass der Aktenschluss fur die Beklagte in dem Zeitpunkt, in dem die
Kl&gerinnen ihre Forderung beziffern mussten, noch nicht eingetreten war (E. 25). Die



Beklagte konnte daher nach Bezifferung noch weitere abzugsféhige Gestehungskosten
geltend machen, was sie mit der Eingabe vom 12. September 2022 auch getan hat. Die
Prozess- kosten sind daher in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO vollum- fanglich
der Beklagten aufzuerlegen. Mit der letzten Bezifferung machen die Kl&gerinnen eine
Forderung Gber CHF 2' 136’879 geltend. Von diesem Streitwert ausgehend ist die Ge-
richtsgebihr auf CHF 80’ 000 festzusetzen (Art. 1 Abs. 1 KR-PatGer) und mit dem
Kostenvorschuss der Klagerinnen zu verrechnen (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der Fehlbetrag
wird von der Beklagten nachgefordert (Art. 111 Abs. 1 ZPO). Fir die berufsméssige
rechtsanwaltliche Vertretung ist die Entschadigung antragsgeméss ebenfalls auf CHF

80’ 000 festzusetzen (Art. 5 KR- PatGer). 64. Die Klagerinnen machen notwendige
Auslagen fur die Unterstiitzung durch ihre Patentanwdlte in Héhe von EUR 43’ 650 geltend
und begriin- den diese damit, dass sie die patentanwaltliche Beratung insbesondere
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lungsprozess und auch bel der Frage der Bosglaubigkeit der moglichen Einschrankungen
gebraucht hétten. Die Beklagte bestreitet, dass fur die zweite Stufe patentanwaltliche Bera-
tung notwendig gewesen sai, da es um rein finanzielle Aspekte gegangen sei. Man habe
Rechnungen, die Buchhaltung und Quittungen anschauen missen. Auch beim
Herstellungsprozess seien keine speziell patentrecht- lichen Fragen aufgetaucht. Den
Kl&gerinnen seien daher keine Auslagen fir die Patentanwélte zuzusprechen. 65. Die
Auslagen fur patentanwaltliche Unterstiitzung im Prozess kdnnen praxisgemass als
notwendige Auslagen erstattet werden (Art. 32 PatGG i.V.m. Art. 3 lit. aKR-PatGer;
entspricht Art. 95 Abs. 3 lit. aZP0O).59 Die Auslagen fur die patentanwaltliche
Unterstiitzung missen aber notwendig und angemessen sein. Vorliegend war in der zweiten
Stufe nur Gber finanzielle Wiedergutma- chungsanspriiche zu entscheiden. Esist zwar nicht
ausgeschlossen, dass in der zweiten Stufe patentanwaltliche Beratung notwendig ist, im zu
beurteilenden Fall ist eine solche Notwendigkeit aber nicht ersichtlich. Neben der
eigentlichen Abrechnung standen rein rechtliche Fragen wie die Bosglaubigkeit, der
Einwand rechtmassigen Alternativverhaltens und die Faktorenanalyse im Mittel punk.
Technische Fragen, fur die patentan- waltliche Beratung vonnéten waren, stellten sich
nicht. Ob der von der Beklagten behauptete Herstellungsprozess plausibel ist, konnten die
Kl& gerinnen, die selber Sageblatter produzieren beziehungsweise produzie- ren lassen,
ohne patentanwaltliche Beratung beurteilen. Hinsichtlich des Herstellungsprozesses stellten
sich denn auch keine technischen Fragen, sondern bloss die Frage, ob der geltend gemachte
Aufwand je Ferti- gungsschritt angemessen sai. Auch ist keine patentanwaltliche Beratung
notwendig, um die Behauptung zu entkraften, dass viele Einschran- kungsmaoglichkeiten im
Streitpatent die Bosgléubigkeit ausschldssen. Die Auslagen fur die patentanwaltliche
Beratung in der zweiten Stufe waren daher nicht notwendig und kdnnen nicht auf die
Beklagte Uberwal zt wer- den.

59 BPatGer, Urteill 02016 009 vom 18. Dezember 2018, E. 64 — «Durchflussmessfihlers;
Urteil S2018 001 vom 23. Mai 2018, E. 5; Urteil 02015 009 vom 21. Mé&rz 2018, E. 11.2;
Urteil 02012 43 vom 10. Juni 2016, E. 5.5.
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Das Bundespatentgericht beschliesst:

E.9



Mit Eingabe vom 6. Juli 2022 bezifferten die Klagerinnen ihre Forderung und stellten
folgende Rechtsbegehren: «1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte ihre Pflichten zur
Auskunftsertei- lung und Rechnungslegung gemass Dispositiv Ziff. 2 des Teilurteils vom
30. August 2021 nicht erfllt hat und es sei der Beklagten zur ergdnzenden
Auskunftserteilung und Rechnungslegung eine Nachfrist von héchstens zwei Wochen
anzusetzen. 2. Es sei ein Gutachten tUiber den Umsatz der Beklagten mit den Werkzeugen
gemass Dispositiv Ziff. 1 des Teilurteils vom 30. August 2021 einzuholen, und a. es sei die
Beklagte anzuweisen, mit der vom Gericht bestimmten sachverstandigen Person zu
kooperieren und ihr samtliche Urkunden auszuhandigen, die die sachversténdige Person zur
Erstellung des Gutachtens von ihr verlangt, b. es sei die sachversténdige Person den
Kl&gerinnen und dem Gericht gegentiber zur Verschwiegenheit zu verpflichten, mit
Ausnahme des Gegenstands der Rechnungslegung gemass Ziff. 2 des Teilurteils vom 30.
August 2021. Der sachverstéandigen Person sei zusétzlich zu gestatten, sich gegentber dem
Gericht zur Kooperation seitens der Beklagten gemass Ziff. 2 a zu dussern. 3. Es sei das
Departement fur Finanzen und Soziales des Kanton Thurgau (DFS), General sekretariat,
Regierungsgebaude, 8510 Frauenfeld zu ersu- chen, die Kantonale Steuerverwaltung des
Kantons Thurgau anzuweisen, dem Gericht eine schriftliche Auskunft i.S.v. Art. 190 Abs. 1
ZPO betref- fend die Steuerfaktoren (steuerbarer Gewinn) der Beklagten in den Steu-
erveranlagungsperioden 2018, 2019, 2020 und 2021 zukommen zu las- sen.
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gemass Rechtsbegehren Ziff. 3 der Klage vom 19. September 2019 bzw. der Rep- lik vom
20. Mai 2020 abzunehmen und nach erfolgter Rechnungslegung gemass Ziff. 1, nach
Erstattung des Gutachtens gemass Ziff. 2 und nach Erstattung der schriftlichen Auskunft
gemass Ziff. 3 neu anzusetzen. 5. Eventualiter sei die Beklagte zu verurteilen, den
Kl&gerinnen CHF 1’654’ 961.96 zu bezahlen, zzgl. Zins zu 5% auf CHF

13'576.93 seit dem 30. April 2018
13'301.30 seit dem 31. Mai 2018
23'569.85 seit dem 30. Juni 2018
23'534.33 seit dem 31. Juli 2018
15'006.61 seit dem 31. August
19'479.43 seit dem 30. September 2018
23'756.09 seit dem 31. Oktober 2018
36'914.72 seit dem 30. November 2018
17109.54 seit dem 31. Dezember 2018
10'973.65 seit dem 31. Januar 2019
20'100".28 seit dem 28. Februar 2019
21'328.00 seit dem 31. Mé&rz 2019
50'323.13 seit dem 30. April 2019
37'597.07 seit dem 31. Mai 2019
21'879.51 seit dem 30. Juni 2019



25'336.38 seit dem 31. Juli 2019
48'082.53 seit dem 31. August 2019
65 687.83 seit dem 30. September 2019
29'386.71 seit dem 31. Oktober 2019
44’ 971.16 seit dem 30. November 2019
35'782.40 seit dem 31. Dezember 2019
33'731.54 seit dem 31. Januar 2020
55'424.33 seit dem 29. Februar 2020
24'700.24 seit dem 31. Mé&rz 2020
20'195.15 seit dem 30. April 2020
29'345.33 seit dem 31. Mai 2020
49'972.77 seit dem 30. Juni 2020
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43 378.06 seit dem 31. Juli 2020
35'530.12 seit dem 31. August 2020
46' 219.42 seit dem 30. September 2020
72 365.39 seit dem 31. Oktober 2020
60 884.68 seit dem 30. November 2020
36'168.58 seit dem 31. Dezember 2020
52'522.02 seit dem 31. Januar 2021

60" 948.69 seit dem 28. Februar 2021
72 266.11 seit dem 31. Marz 2021
57'927.34 seit dem 30. April 2021
62'297.69 seit dem 31. Mai 2021
88'683.56 seit dem 30. Mai 2021

107 247.61 seit dem 31. Juli 2021

44’ 695.88 seit dem 31. August 2021

2'869.08 seit dem 3. September 2021 6. Unter Kosten- und Entsché&digungsfolgen zulasten
der Beklagten.»

E. 10

Mit Verfigung vom 7. Juli 2022 wies der Prasident Rechtsbegehren Nr. 1 der Eingabe vom
6. Juli 2022 ab.

E.11

Mit Noveneingabe vom 14. Juli 2022 reichten die Kl&gerinnen neue Rechtsbegehren ein.
Neu forderten sie in Rechtsbegehren Nr. 5, dass die Beklagte zur Zahlung von CHF



1’8157 955.34 zzgl. Zins zu 5% zu ver- pflichten sei. Sie erganzten um folgende Betrége,
zzgl. Zins: «40'965.63 seit dem 30. September 2021 40’ 965.63 seit dem 31. Oktober 2021
40'965.63 seit dem 30. November 2021 40’ 965.63 seit dem 31. Dezember 2021

E.12

Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 9. September 2022 Stellung und beantragte die
vollumfangliche Abweisung der klagerischen Rechtsbe- gehren.
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E. 13

Mit Noveneingabe vom 26. September 2022 forderten die Klagerinnen in Rechtsbegehren
Nr. 5 neu, dass die Beklagte zur Zahlung von CHF 2061’ 749.12 zzgl. Zins zu 5% zu
verpflichten sei. Sie erganzten um folgende Betrége, zzgl. Zins: «40'965.63 seit dem 31.
Januar 2022 40°965.63 seit dem 28. Februar 2022 40’ 965.63 seit dem 31. Mérz 2022
40'965.63 seit dem 30. April 2022 40'965.63 seit dem 31. Mai 2022 40'965.63 seit dem 30.
Juni 2022»

E.14

Die Beklagte nahm dazu mit Eingabe vom 10. Oktober 2022 Stellung und hielt an der
vollumfanglichen Abweisung der klégerischen Rechtsbegeh- ren fest.

E.15

Am 8. Februar 2023 fand eine Instruktionsverhandlung statt, an der die Parteien keinen
Vergleich schlossen.

E. 16

Mit Eingabe vom 8. Mérz 2023 hielten die Kl&gerinnen an ihren Rechts- begehren fest und
stellten folgenden prozessualen Antrag: «1. Die Beilagen act. 17 40 bis 46, sowie act.

17 48 und 49 seien aus dem Recht zu weisen und bei der Berechnung des
Gewinnherausgabeanspruchs nicht zu berticksichtigen.»

E. 17

Am 28. Méarz 2023 reichten die Klagerinnen die vorlaufige Beurteilung der
Beschwerdekammer 3.2.07 des EPA im Einspruchs- bzw. Beschwerde- verfahren gegen die
Erteilung von EP 3 027 362 ein.

E. 18

Die Beklagte nahm mit Eingabe vom 21. April 2023 zur Eingabe der Kl& gerinnen vom 8.
Mérz 2023 Stellung und beantragte die Abweisung des prozessualen Antrags der
Klagerinnen.

E. 19
Mit Noveneingabe vom 21. April 2023 forderten die Kl&gerinnen in
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2'136'878.72 zzgl. Zins zu 5% zu verpflichten sai. Sie ergénzten um folgenden Betrag,
zzgl. Zins: «75 129.60 seit dem 30. August 2021»

E. 20



Mit Beweisverfigung vom 24. April 2023 verfugte der Président unter an- derem, dass
Severin Klaas und Stephan Kessler als Zeugen der Beklag- ten einvernommen werden.

E.21

Am 9. Mal 2023 erfolgen weitere Stellungnahmen der Klagerinnen und der Beklagten. Am
14. Juli 2023 und am 26. Juli 2023 reichten die Kl&age- rinnen zuerst den unbegriindeten,
dann den begrindeten, Entscheid der Beschwerdekammer im Einspruchsverfahren gegen
die Erteilung von EP 3 027 362 ein, geméass dem das Patent EP 3 027 362 im erteilten Um-
fang aufrechterhalten wurde.

E. 22

Die Hauptverhandlung fand am 14. September 2023 statt. Prozessuales Aktenschlussin der
zweiten Stufe

E. 23

Die Klé&gerinnen machen geltend, dass die Urkunden 4046, 48 und 49 zur Stellungnahme
der Beklagten vom 12. September 2022 verspétet eingereicht worden und daher nicht zu
beachten seien. Sie begrinden ih- ren Antrag damit, dass das Gericht die Beklagte mit
Verfligung vom 16. Februar 2022 dazu aufgefordert habe, innerhalb der fur die Auskunft
und Rechnungslegung angesetzten Frist auch etwaige Gestehungskos- ten zu substanziieren
und mit beweiskraftigen Urkunden zu belegen. Die Urkunden 4046, 48 und 49 zur
Stellungnahme der Beklagten vom 12. September 2022 seien bereits vor Ablauf der Frist
zur Auskunft und Rechnungslegung entstanden. Daher hétte die Beklagte sie bereits mit ih-
rer Stellungnahme vom 12. Mai 2022 einreichen mussen. Die Beklagte behaupte denn auch
nicht, dass sie diese Urkunden bei zumutbarer Sorg- falt nicht schon friher ins Recht hétte
legen konnen. Der Bewel's abzugs- fahiger Kosten obliege der Beklagten. Die
abzugsfahigen Kosten stiinden in einem direkten Zusammenhang mit den von der
Beklagten a's Glaubi-
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einflussten. Es sal fur die Bezifferung der Forderung unabdinglich, dass die Beklagte
alfdlige abzugsfahigen Kosten mit der Auskunft und Rech- nungslegung herausgeben
musse. Somit entfielen die Kosten unter Rechtsbegehren Nr. 2, das bereits Gegenstand der
ersten Stufe gewesen sei. Ausserdem sehe die ZPO auch im ordentlichen Verfahren nicht
zwin- gend einen zweiten Schriftenwechsel vor, womit die Beklagte dazu ver- pflichtet
werden konnte, die Gestehungskosten mit der Auskunft und Rechnungslegung zu
substanziieren und zu belegen. Das Bundespatent- gericht habe auch keinen zweiten
Schriftenwechsel angeordnet, womit die nach dem 28. April 2022 eingereichten Urkunden
nur unter den Vo- raussetzungen von Art. 229 ZPO beachtlich wéaren. Die mit Eingabe vom
9. September 2022 eingereichten Urkunden erfiillten diese Anforderun- gen nicht, womit
sie nicht zu beachten seien. Die Beklagte hélt dagegen, dass der Aktenschluss nach der
ersten Stufe nur fur jene Tatfragen eingetreten sei, die Gegenstand des ersten Verfah-
rensteils waren. Die Auskunfts- und Rechnungsl egungsbegehren hétten sich bezogen auf
die von der Beklagten als Glaubigerin ausgestellten Rechnungen gegen gewerbliche
Abnehmer patentverletzender Sagebl&t- ter und nicht etwa auf Rechnungen, die die Beklage
im Rahmen der Be- triebsfiihrung als Schuldnerin zu begleichen hatte. Die Novenschranke
sei fur die nach Art. 125 lit. a ZPO zunéchst zuriickgestellten und nicht thematisierten
Fragen noch nicht gefallen.



E.24

Nach nunmehr gefestigter Rechtsprechung haben die Parteien im or- dentlichen Verfahren
zweimal unbeschrankt die Méglichkeit, sich zur Sa- che zu aussern und namentlich neue
Tatsachen in den Prozess einzufuih- ren. Danach haben sie nur noch unter den
eingeschrankten Vorausset- zungen von Art. 229 Abs. 1 ZPO das Recht, neue Tatsachen
und Be- weismittel vorzubringen.1 Das Gericht kann zur Vereinfachung des Prozesses das
Verfahren auf einzelne Fragen oder auf einzelne Rechtsbegehren beschranken (Art. 125 lit.
aZPO). In diesem Fall kann das Gericht die beklagte Partel auffordern, die Klageantwort
auf einzelne Fragen oder einzelne Rechts- begehren zu beschrénken (Art. 222 Abs. 3 ZPO).
Ordnet das Gericht eine

1 BGE 146 111 55 E. 2.3.1 — «Durchflussmessf tihl ers.
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und allfalige Sumnisfolgen nur auf das eingeschrankte Prozessthema.2 Bei der
Stufenklage verbindet die Klagerin einen materiellrechtlichen Hilfsanspruch auf
Rechnungslegung mit einer unbezifferten Forderungs- klage.3 Das Gericht kann in diesem
Fall das Verfahrenin einer ersten Stufe auf den vom Hauptanspruch unabhangigen
Auskunfts- und Rech- nungslegungsanspruch beschranken.4 Die Bezifferung des Hauptan-
spruchs erfolgt dann nach der Auskunft und Rechnungslegung in der zweiten Stufe.
Beschrankt das Gericht das Verfahren bei einer Stufenklage nicht i.S.v. Art. 125 ZPO, tritt
der Aktenschluss nach Art. 229 ZPO fir sdmtliche Pro- zessthemen spatestens an der
Hauptverhandlung ein.5 Im umgekehrten Fall tritt der Aktenschluss nur fir das
eingeschrankte Prozessthema ein. Die Parteien kdnnen sich also unbesehen vom
Aktenschluss in der ersten Stufe zu Tatsachen oder Rechtsbegehren der zweiten Stufe
insgesamt zweimal unbeschrankt aussern.

E. 25

Im vorliegenden Verfahren hat das Gericht nach Eingang der Klageschrift gestitzt auf Art.
125 lit. a ZPO das Verfahren mit Verfigung vom 3. Okto- ber 2019 einstweilen auf die
Frage der Unterlassung, Auskunft, Rech- nungslegung, Vernichtung und Rickruf
beschrankt. Damit wurde das Ver- fahren in der ersten Stufe auf die Rechtsbegehren Nr. 1,
2, 4, 5 und 6 be- schrankt. Mit Teilurteil 02019 012 vom 30. August 2021 verpflichtete das
Gericht die Beklagte mit Dispositivziffer 2 dazu, Auskunft zu erteilen und Rechnung zu
legen Uber: die Namen und vollstandigen Adressen der ge- werblichen Abnehmer der
Sagebl dtter gemass Dispositivziffer 1 sowie samtliche Rechnungen fir Sagebldtter gemass
Dispositivziffer 1. Mit pro- zessleitender Verfigung vom 16. Februar 2022 wies der
Prasident die Parteien darauf hin, dass es sich beim zweiten Teil der Stufenklage um die
Fortsetzung des Verfahrens 02019 012 handelt, dass kein Anspruch auf einen weiteren
doppelten Schriftenwechsel besteht und dass die Par- teien alle tatséchlichen Behauptungen
und Beweismittel zur Hohe der fi-

2 BK ZPO-KILIAS, Art. 222 N 28. 3BGE 140 |11 409 E. 4.3. 4 BOPP/BESSERICH, in:
Sutter-Somm/Hasenbdhl er/L euenberger (Hrsg.), Kommen- tar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3. Aufl. Zurich 2016, Art. 85 N 16; BAECHLER, Die
Stufenklage, in: sic! 2017 S. 1, S. 9. 5BAECHLER, aa0., S. 9.
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ein- reichen. Das Gericht hat den Prozessin der ersten Stufe u.a. auf das Rechtsbe- gehren 2
beschrankt, mit dem die Klagerinnen beantragten, dass die Be- klagte zur Auskunft und



Rechnungslegung zu verpflichten sei. Mithin stand die Frage im Zentrum, ob die
Kl&gerinnen einen Anspruch auf Aus- kunft und Rechnungslegung haben. Davon unberiihrt
ist die Frage der Bezifferung der Forderung nach erfolgter Auskunft und Rechnungslegung.
Erst bei der Prifung von Rechtsbegehren 3, mit dem die Klagerinnen fi- nanzielle
Wiedergutmachung begehren, ist die Forderung in der vorlie- genden Konstellation zu
beziffern. Damit ist der Aktenschluss fur Tatsa- chenbehauptungen, die zur Beurteilung von
Rechtsbegehren 3 dienen, in der ersten Stufe noch nicht eingetreten. Mit Verfligung vom
16. Februar 2022 hat das Gericht die Beklagte zur Auskunft und Rechnungslegung
aufgefordert und das Verfahren hinsichtlich Rechtsbegehren 3 fortgesetzt. Die Beklagte hat
sich mit der Stellungnahme vom 12. Mai 2022 erstmals zur Bezifferung der mutmasslichen
Forderung der Kl&gerinnen gedussert und Gestehungskosten geltend gemacht. Mit der
Stellungnahme vom 12. September 2022 dussert sich die Beklagte zum zweiten Mal zur
Bezif- ferung der Forderung. Im Zeitpunkt der Stellungnahme vom 12. Septem- ber 2022
war der Aktenschluss fir Behauptungen, die sich auf die Hohe der finanziellen
Wiedergutmachungsanspriiche auswirken (konnen), da- her noch nicht eingetreten und die
Beklagte konnte, ohne die V orausset- zungen von Art. 229 ZPO erfillen zu missen, neue
Tatsachen behaupten und neue Beweismittel einreichen. Der prozessuale Antrag der
Kl&gerin- nen vom 8. Méarz 2023 ist somit abzuweisen. Das Argument der Klagerinnen,
wonach das Gericht keinen zweiten Schriftenwechsel angeordnet habe, &nderte nichts an
diesem Ergebnis, weil der Aktenschluss dann in der Hauptverhandlung eintreten wiirde
(Art. 229 Abs. 1 ZPO). Auch der Verweis der Kl&gerinnen auf das Urteil 02015 _018 vom
15. Juni 20186 geht fehl. Zwar trifft es zu, dass der Aus- kunftsanspruch auch die
Quantifizierung des Schadenersatzes und der vom Verletzer erzielten Gewinne bezweckt.
Gegenstand des Auskunfts- anspruchs sind aber die von der Beklagten als Glaubigerin an
ihre Kun- den gerichteten Rechnungen. Davon nicht erfasst sind ihre Gestehungs-

6 BPatGer, Urteill 02015 018 vom 15. Juni 2018, E. 58 — «instrument d’ écriture».
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geltend machen will.7 Dem Risiko des Uberklagens, das entsteht, wenn die Beklagte erst
nach der Bezifferung durch die Klagerinnen Gestehungskosten geltend macht, ist durch
Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. a ZPO zu begegnen. Einvernahme von Severin Klaas
als Partei oder Zeuge

E. 26

Ist eine juristische Person Partei in einem Zivilverfahren, so werden ihre Organeim
Beweisverfahren wie eine Partel behandelt (Art. 159 ZPO). Faktische Organe sind
Personen, die tatsachlichen Organen vorbehalte- ne Entscheide treffen oder die eigentliche
Geschéftsftihrung besorgen und so die Willensbildung der Gesellschaft mitbestimmen.8

E. 27

Die Klagerinnen machen geltend, dass der von der Beklagten aufgerufe- ne Zeuge Severin
Klaas nicht al's Zeuge einvernommen werden konne. Severin Klaas sei ein leitender
Angestellter der Beklagten und von der Beklagten als einer von zwei |eitenden Personen,
die Uber die Streitsache orientiert und zum Abschluss eines Vergleichs befugt sind, an eine
nicht 6ffentliche Instruktionsverhandlung delegiert worden. Severin Klaas sei Uber die
Positionen der Parteien bestens informiert und wisse, welche Aussagen der Beklagten am
besten helfen wirden. Er sei daher ein fakti- sches Organ und nur als Partel zu befragen.
Schliesslich kénne eine Per- son, die an einer nicht 6ffentlichen Verhandlung teilgenommen



habe, in der gleichen Sache nicht als Zeuge einvernommen werden. Eventualiter sei seine
Na&he zur Beklagten im Rahmen der freien Beweiswirdigung zu berticksichtigen. Die
Beklagte entgegnet, dass Severin Klaas zwar an der Instruktionsver- handlung
teilgenommen habe, aber nur Marco Steiger, Geschaftsfiihrer und Inhaber der Beklagten,
zum Abschluss eines Vergleichs berechtigt gewesen sei. Weiter andere der Umstand, dass
Severin Klaas ein wichti- ger Arbeitnehmer der Beklagten ist, nichts an der M6glichkeit,
ihn als Zeugen einzuvernehmen. Herr Klaas habe keine Befugnis, Geschéaftsent-
scheidungen alleine zu treffen. Einzelzeichnungsberechtigt fir die Beklag-

7BGE 134 111 306 E. 4.1.2 — «Resonanzettikette». 8 BGE 141 [11 159 E. 1.2.2.
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nur beratend tdtig und an die Weisungen von Marco Steiger gebunden.

E. 28

Die Beklagte bezeichnet Severin Klaas als leitenden und wichtigen Mitar- beiter oder als
COO (Chief Operating Officer). Ausserdem war er an der nicht 6ffentlichen
Instruktionsverhandlung vom 8. Februar 2023 als Be- triebsleiter anwesend, ist und war
aber ausweislich des Handel sregister- auszugs nicht einzelzeichnungsberechtigt fir die
Beklagte. Nach pflicht- gemasser Berticksichtigung der Parteivorbringen, der
massgeblichen Ur- kunden und der Aussagen von Severin Klaas anlasslich seiner
Befragung an der Hauptverhandlung ist fUr das Gericht erstellt, dass Severin Klaas Uber die
Geschéftstatigkeit der Beklagten zwar bestens Bescheid weiss und in beratender Weisein
die Geschéftdeitung involviert ist. Jedoch ist nicht erstellt, dass Severin Klaas die
Willenshildung der Beklagten in «or- gantypischer Weise» beeinflusst. Da die Klagerinnen
aus der angeblichen faktischen Organstellung ein Recht ableiten — némlich den Anspruch,
ihn nicht wie von der Beklagten beantragt als Zeugen einzuvernehmen —tra- gen siedie
Beweidast fur die faktische Organstellung des Zeugen Klaas. Verblelben ernsthafte Zwelifel
an dessen Organstellung, tragen die Kl&ge- rinnen die Folgen in dem Sinne, dass Severin
Klaas antragsgemass als Zeuge einzuvernehmen ist. Weiter argumentieren die Klagerinnen,
dass Severin Klaas nicht als Zeu- ge einvernommen werden konne, well er an der
Instruktionsverhandlung teilgenommen habe und gestiitzt auf Art. 171 Abs. 4 ZPO in der
gleichen Sache nicht mehr als Zeuge einvernommen werden konne. Sie beruft sich dabel
auf eine Lehrmeinung von PHILIPPE SCHWEIZER9. An besagter Stelle verweist der
Autor auf Art. 204 Abs. 3 lit. ¢ ZPO, wonach sich der Arbeitgeber in Streitigkeiten nach
Art. 243 ZPO von einer angestellten Person vertreten lassen kann, sofern diese zum
Abschluss eines Ver- gleichs schriftlich erméchtigt ist. Jene Person kdnne nicht mehr als
Zeuge aussagen. Diese Argumentation geht aber an der Sache vorbei. Art. 171 Abs. 4 ZPO
bezweckt, eine mogliche Beeinflussung der Zeugen durch den Verfah- rensgang zu
verhindern. Bel parteinahen Zeugen, die in den Rechtsstreit oder in die Vorbereitung des
Prozessesinvolviert sind, erscheint der ganzliche Ausschluss von Verhandlungen nicht
angemessen, da die ent-

9 CR CPC-SCHWEIZER, Art. 171 N 17.
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handlung keine weiteren Informationen erlangen, als sie aufgrund ihrer Parteindhe ohnehin
besitzen. Folglich sind Aussagen eines Zeugen, des- sen Ausschluss von einer Verhandlung
nicht beachtet wurde, nicht als unguiltig zu betrachten. Dass der Zeuge Kenntnis vom
Verfahrensgang hat, ist im Rahmen der Beweiswiirdigung zu beachten.10 Severin Klaasist



daher als Zeuge einzuvernehmen und seine Aussagen sind als Zeugenaussagen zu
wurdigen. Seine unbestrittene Nahe zur Be- klagten ist aber bei der Beweiswirdigung zu
berticksichtigen. Gutachten zum erzielten Umsatz

E. 29

Die Kl&gerinnen beantragen, dass das Gericht ein Gutachten Uber den Umsatz der
Beklagten mit den Werkzeugen gemass Ziffer 1 des Teilur- teils vom 30. August 2021
einzuholen habe. Sie begrinden diesen Antrag im Wesentlichen damit, dass die Beklagte
keiner Revision unterstehe und somit die von der Beklagten gemachten Angaben nicht
durch Edition der geprtften Jahresrechnungen und Bilanzen belegt werden kdnnten, womit
sie keine Moglichkeit hétten, die Informationen der Beklagten zu tberpri- fen. Die
Beklagte bestreitet die Erforderlichkeit und Angemessenheit eines solchen Gutachtens,
wehrt sich aber nicht prinzipiell dagegen. Sie habe aber alle Unterlagen, Zahlen und
relevanten Informationen offengel egt, weshalb die Klagerinnen sehr wohl die Plausibilitét
und Korrektheit der In- formationen prifen konnten.

E. 30

Das Gericht kann auf Antrag einer Partel oder von Amtes wegen bei einer oder mehreren
Sachverstandigen Personen ein Gutachten einholen (Art. 183 Abs. 1 ZPO). Verflgt das
Gericht Uber gentigende Grundlagen fur eine sachgerechte Entscheidung, kann es auf
weitere Beweiserhe- bungen verzichten.11 So kann ein Gutachten unterbleiben, wenn sich
der Sachverhalt auch ohne dieses abklé&ren |&sst.12

10 BGer, Urteil 4A_673/2016 vom 3. Juli 2017, E. 2.1.1; BK ZPO-BRONNIMANN, Art.
159N 7. 11 BGE 130 11l 734 E. 2.2.3. 12 BGer, Urteil 5A_859/2009 vom 25. Mai 2010, E.
43.1.
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Gutachtens damit, dass sie die Angaben der Beklagten nicht Gberprifen kdnnten. In-
wiefern dies ein Gutachter besser kdnnte, begriinden sie indes nicht. So- weit die Klagerin
beflrchtet, die Beklagte habe nicht sémtliche Belege eingereicht, vermag ein Gutachten
nicht mehr Klarheit zu verschaffen, denn der Gutachter ist ebenso auf die Mitwirkung der
Beklagten ange- wiesen wie das Gericht beziehungsweise die Kl&gerinnen. Soweit die
Kl&gerinnen andeuten, die Beklagte habe nicht alle einschlagigen Rech- nungen eingereicht
und einen Teil des Umsatzes mit den patentverlet- zenden Werkzeugen «an der
Buchhaltung vorbei» erzi€lt, ist nicht ersicht- lich, wie ein Gutachter dazu weitere
Informationen erlangen kénnte. Dar- Gber hinaus kénnten die Klagerinnen — soweit sie
einen begrindeten Verdacht haben, dass die Beklagte spezifische Rechnungen nicht einge-
reicht hétte — angeblich fehlende Unterlagen mittels begriindetem Editi- onsbegehren von
der Beklagten herausverlangen. Ein Gutachten Uber den Umsatz der Beklagten vermag zur
Abklarung des Sachverhalts daher nichts beizutragen. Der Sachverhalt kann auch ohne
Gutachten rechtsgentiglich festgestel It werden, beziehungsweise, soweit der Sachverhalt
nicht zweifelsfrei erstellt werden kann, geméass Beweis- lastverteilung entschieden werden.
Folglichist auf die Einholung eines Gutachtens zu den erzielten Umsétzen zu verzichten
und der Antrag der Kl&gerinnen abzuweisen. Materielles Gewinnherausgabe nach Art. 423
OR

E.31



Nach Art. 423 Abs. 1 OR ist der Geschéftsherr berechtigt, sich die aus der Fihrung seiner
Geschéfte springenden Vorteile anzueignen, soweit diese nicht mit Riicksicht auf seine
Interessen gefuhrt wurden. Der Tatbestand der unechten Geschéftsfiihrung ohne Auftrag
setzt Bosglaubigkeit des Geschaftsfihrers voraus.13 Herauszugeben ist der Anteil des
Gewinns, der kausal auf die Fihrung des fremden Geschéfts zuriickzufthren ist.14

13 BGE 126 111 69 E. 24); 129 |11 422 E. 4; BGer, Urteil 4C.290/2005 vom 12. April 2006
E. 3.1 — «Rohrschelle»; BSK OR-OSER/WEBER, Art. 423 N 8; aM. HILTI, Die
«ungeschriebene Tatbestandsvoraussetzung» der Bdsglaubigkeit — der Anfang vom Ende
des Gewinnherausgabeanspruchs?, AJP 2006, 695 ff.; BLUMER, in:

Bertschinger/M inch/Geiser (Hrsg,), Schweizerisches und européi sches Patentrecht, Basel
2002, Rz. 17.121. 14 Statt aller SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 73 N 42.
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Ho6- he auch mit dem Verkauf patentfreier Glter hétte erzielt werden konnen (Einwand des
rechtma&ssigen Alternativverhaltens, siehe dazu E. 35 nachstehend). Dass Handlungen im
Schutzbereich eines Patents eines Dritten ohne dessen Zustimmung ein «fremdes Geschéft»
I.S.v. Art. 423 OR sind, ist unstrittig, da der Eingriff in ein fremdes absol utes Recht ohne
Zustim- mung des Rechtsinhabers immer ein fremdes Geschéft ist.15 Bosglaubigkeit

E.32

Bosglaubig ist der Geschéftsfihrer, wenn er weiss oder hétte wissen mussen (Art. 3 Abs. 2
ZGB), dass er ohne Rechtfertigungsgrund in die Rechtssphére eines anderen eingreift.16
Der Geschéftsfuhrer hat dabei die Aufmerksamkeit aufzuwenden, die nach den Umstanden
von ihm ver- langt werden durfte.17 Wird nicht die nach den Umstanden gebotene Auf-
merksamkeit aufgewendet, zieht dies die gleichen Rechtsfolgen nach sich wie tatséchliche
Bosglaubigkeit.18 Ob die nach den Umstanden gebotene Aufmerksamkeit vorliegt, hat der
Richter nach freiem Ermessen zu beur- teilen.19 In die Abwégung ist insbesondere diein
der betreffenden Bran- che herrschende V erkehrstibung einzubeziehen.20 Eine algemeine
Er- kundigungspflicht besteht nicht; nur wenn konkrete V erdachtsgriinde vor- liegen,
mussen die ndheren Umstande abgeklart werden.21 Eine Mindermeinung in der Lehre
vertritt, dass der Fremdgeschéftsfihrer den erzielten Gewinn nur herausgeben muss, wenn
er vorsétzlich oder eventualvorsétzlich ein fremdes Geschéft fuhrt.22 Fur die herrschende

15 Statt aller BSK OR-OSER/WEBER, Art. 423 N 6. 16 BGE 126 111 69 E. 2; BGer, Urteil
4A_88/2019 vom 12. November 2019, E. 3.1.1. 17 BGE 131 111 418 E. 2.3.1. 18 BGE 122
[l 1 E. 25, BGer, Urteil 5A_372/2012 vom 18. April 2013, E. 3.2.2. 19 BGE 122 |1l 1 E.
2aa; BGE 139 111 305 E. 3.2.2. 20 BGE 11311 397 E. 2b; BGE 139 111 305 E. 3.2.2. 21 BGE
122 111 1 E. 2aa; BGE 139 111 305 E. 3.2.2. 22 JENNY, die Eingriffskondiktion bei
|mmaterial giiterrechtsverletzungen, ZStP 2004, RZ 261; BURGI-WY'SS, Der
unrechtmassig erworbene Vorteil im schweizerischen Privatrecht, ZStP 2005, S. 214 f.;
ROBERTO, Schadenersatz, Gewinnabschdpfung und Berel cherungsanspruch bei
Immaterialglterrechtsver- letzungen, sic! Sondernummer 2008, S. 23 ff., 29;
HESS-BLUMER, in: Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG),
Basel 2013, Vor 6./7. Abschnitt N 81; BSK ZGB-I-FOUNTOULAKIS/HONSELL, Art. 3
N 20.
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Gewinnherausga- beanspruch gestiitzt auf Art. 423 OR zu begriinden.23 Die Formulierung
des Bundesgerichtsin BGE 129 11l 422 E. 4 ist tatsach- lich nicht vollig klar, worauf



HESS-BLUMER zu Recht hinweist.24 Das Bun- desgericht schreibt, dass der
Fremdgeschéaftsfihrer bosglaubig sein misse, also im Wissen um das absolute Recht des
Dritten in dieses ein- greife. «Ilm Wissen» kdnnte dahingehend verstanden werden, dass das
Bundesgericht tatsachliche Kenntnis der Fremdheit des Geschéftes vo- raussetzt. In neueren
Urteilen verwendet das Bundesgericht diese For- mulierung jedoch nicht mehr. Im Urteil
«Rohrschelle» wird gesagt, dass die auf Geschéftsanmassung gestuitzte Herausgabepflicht
Bosglaubigkeit voraussetze, ohne dass Bosglaubigkeit naher umschrieben wurde.25 In
einem nicht in der amtlichen Sammlung verdffentlichten Urtell aus dem Jahr 2019 schreibt
das Bundesgericht im Zusammenhang mit dem Ge- winnherausgabeanspruch gestiitzt auf
Art. 423 OR ausdriicklich, dieser setze voraus, dass der Geschéftsfuhrer bosgléaubig sei, d.h.
dass er weiss oder wissen musste, dass er ohne Rechtfertigungsgrund in die Rechts- sphére
eines anderen eingreift («l| agit de mauvaise foi s'il sait ou doit savoir (art. 3al. 2 CC) qu'il
s immisce dans la sphére d’ autrui sans avoir de motif pour le faire.»).26 Das Bundesgericht
verweist ausdriicklich auf Art. 3 Abs. 2 ZGB, gemass dessen Wortlaut derjenige, der bei der
Aufmerksamkeit, wie sie nach den Umstanden von ihm verlangt werden darf, nicht
gutglaubig sein konnte, nicht berechtigt ist, sich auf den guten Glauben zu berufen. Mit der
herr- schenden Lehre und der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist daher
derjenige, der die Fremdheit eines Geschéftes nicht erkennt, well er zumutbare
Sorgfaltsobliegenheiten nicht erfillt hat, als bdsglaubig

23 BK ZGB-HOFER, Art. 3N 109, 111; ZK OR-SCHMID, Art. 423 N 24, 36; BSK
OR-I-OSER/WEBER, Art. 423 N 8; CR PI-SCHLOSSER, Art. 73LBI N 39;
HILTI/STAUBER/KOPF/CARREIRA, Patentrecht, 4. Aufl. Bern 2021, S. 482; WALTER,
Lizenzanaogie, Verletzerzuschlag und Gewinnabschopfung im Ausglei chsmechanismus
des schweizerischen Immaterial guterrechts, in: Kunz/Herren/Cottier/Matteotti (Hrsg.).
Festschrift fir Roland von Biren, Basel 2009, S. 231 ff., 246; SCHWEIZER,
Zivilrechtliches Verschulden bel der Verletzung von Schutzrechten, in: sic! 2015 S. 1 ff., 3;
DAVID ET. AL., SIWR 1/2, RZ 423; FRITSCHI/JUNGO, in: Fischer/Luterbacher (Hrsg.),
Haftpflichtkommentar, Zirich 2016, Art. 423 OR N 20. 24 HESS-BLUMER, a.a.O., N 81.
25 BGer, Urteil 4C.290/2005 vom 12. April 2006 E. 3.1 — «Rohrschelle». 26 BGer, Urteil
4A _88/2019 vom 12. November 2019, E. 3.1.1, unter Hinweis auf BGE 129 111 69 E. 23;
Urteil 4A_594/2012 vom 28. Februar 2013, E. 2.1.1.

02022 002 Seite 23 zu betrachten.27 Direkter Vorsatz oder Eventualvorsatz wird nicht
ver- langt.

E.33

Die Beklagte macht geltend, nachdem das Bundespatentgericht das Streitpatent im
Massnahmeverfahren wie ertellt fir nichtig beurteilt ha- be,28 habe sie bis zur
Urtellser6ffnung im ordentlichen Verfahren am 2. September 2021 davon ausgehen diirfen,
dass sie nicht in ein gultiges Schutzrecht der Kl&gerinnen eingreife. Folglich mangle es bis
zu diesem Zeitpunkt an der Bosglaubigkeit, jedenfalls aber bis zur letzten Ein- schrankung
des Streitpatents durch die Klagerinnen am 21. September 2020. Das Streitpatent umfasse
26 Patentanspriiche, die ihrerseits zahl- reiche teilweise voneinander unabhangige
bevorzugte und/oder alternati- ve Ausfihrungsformen umfassten. Dadurch ergében sich
hunderttausen- de M 6glichkeiten, den unabhangigen Patentanspruch einzuschrénken. Der
Beklagten sei es vor diesem Hintergrund unméglich und jedenfalls nicht zuzumuten, fr
samtliche denkbaren Einschrankungen die Rechts- besténdigkeit der resultierenden
Anspriche zu prifen. Sie habe sich auf die Einschdtzung ihres Patentanwalts Sascha



Tamada verlassen durfen, wonach das Streitpatent in der erteilten Fassung nichtig sei. Ein
schriftli- ches Gutachten zur Rechtsbestandigkeit bote keine gréssere Sicherheit, zumal das
Patent wie erwahnt auf nicht vorhersehbare Weise einge- schrankt werden konnte. Im
letztlich gewahlten Anspruchskomplex seien sechs Anspriiche zusammengelegt und daraus
acht Merkmal e verandert worden. Wenn die Kl&gerinnen selbst erst nach mehr as 20
Anlaufen mit der Stellungnahme zu den Dupliknoven eine Anspruchsfassung gefunden
hétten, die vom Gericht als gultig erachtet wurde, kdnne der Beklagten nicht vorgeworfen
werden, wenn sie dies nicht schon von Anfang an er- kannt habe. Die Kl&gerinnen wenden
ein, die ursprunglich erteilte Fassung des Streit- patents sei nie rechtskraftig fir ungultig
erklart worden; die Gultigkeit sei nur in einem Massnahmeverfahren a's nicht glaubhaft
angesehen wor- den. Weiter habe die Beklagte nie geltend gemacht, dass sie die Rechts-
bestandigkeit des Streitpatents durch einen unabhangigen Dritten habe Gberprifen lassen
und die Sageblatter gestiitzt auf das Vertrauen in die- ses Gutachten weiter hergestellt und
vertrieben hétte. Sodann sei das

27 So implizit bereits BPatGer, Urteil O2013_007 vom 19. Mérz 2014, E. 4.3 -
«Netzstecker». 28 BPatGer, Urteil S2018 007 vom 2. Mai 2019.

02022_002 Seite 24 Streitpatent im Hauptverfahren auf abhangige Anspriiche
eingeschrankt und es seien lediglich optionale Merkmale gestrichen worden. Diese sei- en
der Beklagten bekannt gewesen. Ausserdem gentige es aus Sicht des potentiellen Verletzers
zu wissen, was der kleinste Wertebereich sei, der den V erletzungsgegenstand noch abdecke.

E.34

Die Kl&gerinnen haben die Beklagte mit Schreiben vom 7. November 2017 erstmals
abgemahnt und darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Werkzeuge mit der «Q-Aufnahme»
Gebrauchsmuster DE 20 2013 006 900, DE 20 2013 006 901 und DE 20 2013 006 920
verletzten. Nachdem die Beklagte mit Schreiben vom 24. November 2017 antwortete, dass
sie eine Verletzung anhand des geschilderten Sachverhalts nicht erértern kénne, liessen die
Klagerinnen mit Schreiben vom 5. Februar 2018 weite- re Ausfihrungen folgen und
informierten die Beklagte Uber die Erteilung des EP 3 027 361 B1 und die bevorstehende
Erteilung des Streitpatents mit der Anmeldenummer EP 14747835.8. Mit Schreiben vom 1.
Mérz 2018 antwortete die Beklage unter anderem, dass ihr zum Streitpatent Stand der
Technik vorliege, der dieses zu Fall bringen wrde, fihrte dies aber nicht ndher aus. Das
Streitpatent wurde am 11. April 2018 erteilt und veroffentlicht. Die Beklagte hatte damit
seit dem 11. April 2018 tatséchliche Kenntnis vom Streitpatent. Stellt sie nun Werkzeuge
her, die bei zumutbarer Sorg- falt nur als patentverletzend (ausgehend vom erteilten, breiten
An- spruch 1) betrachtet werden kénnen, handelt sie grundsétzlich bosgléau- big. Als
gutglaubig kann sie nur gelten, wenn sie bel Anwendung pflichtge- mésser Sorgfalt davon
ausgehen durfte, dass das Streitpatent in allen Fassungen, die von den von ihr hergestellten
Werkzeugen verletzt wer- den, nicht rechtsbestandig ist. Sie behauptet zwar, dassihr
Patentanwalt ihr bestétigt habe, dass das Streitpatent ungultig sei, und ruft dafir Pa-
tentanwalt Sascha Tamada as Zeuge an. Eine Urkunde, aus der die Ab- kléarungen des
beauftragten Patentanwalts hervorgehen wirden, hat die Beklagte indes nicht eingereicht.
Ein Ausfuhrungsfreiheits- oder Verlet- zungsgutachten kann nur dann belegen, dass der
Verletzer die angemes- sene Sorgfalt aufgewendet hat, wenn das Gutachten dem Gericht im
Voll- text vorgelegt wird. Sonst kann das Gericht nicht Uberprifen, ob das Gut- achten von
einer unabhéngigen und zuverlassigen Fachperson erstellt und diese vollumféanglich
informiert wurde, sie einen unbeschrankten
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der vom Gericht zu beurteilenden Handlung tibereinstimmt.29 Die Zeugen- aussage von
Sascha Tamada kann die Vorlage seines Gutachtensim Volltext nicht ersetzen. Von seiner
Befragung sind daher keine sachdien- lichen Erkenntnisse zu erwarten, weshalb auf diese
verzichtet werden kann. Mangels Vorlage des vollsténdigen Gutachtens vermag die angeb-
liche patentrechtliche Beurteilung durch Patentanwalt Sascha Tamada nicht zu belegen,
dass die Beklagte sorgféltig gehandelt hat. Weiter habe das Bundespatentgericht mit
Massnahmeurteil S2018 007 vom 2. Mai 2019 das Streitpatent fur voraussichtlich ungltig
erkannt, wobei sich die Unguiltigkeit auch auf das Patent insgesamt, auch auf alle
abhéangigen Anspriiche, bezogen habe. Die Beklagte habe auf diese Ein- schdtzung eines
spezialisierten Gerichts vertrauen durfen. Tatsachlich hat das Bundespatentgericht in E. 20
des Massnahmeurteils festgehalten, dass aus der voraussichtlich fehlenden
Rechtsbestandigkeit der unabhangigen Anspriiche folge, dass auch die abhéngigen Anspri-
che nichtig seien, weil kein Antrag vorliege, diese mit einem der unab- héngigen Anspriiche
zu kombinieren. M.aW. wurde das Streitpatent nur deshalb als voraussichtlich insgesamt
nichtig beurteilt, well es die Kl&ge- rinnen im Massnahmeverfahren, aus welchen Grinden
auch immer, un- terlassen hatten, eingeschrénkte Anspriiche zu formulieren. Eine Aussa- ge
dahingehend, dass sich die erteilten Anspriiche nicht so einschranken liessen, dass sie
maoglicherweise gultig sind, kann dem Massnahmeurteil nicht entnommen werden. Die
Beklagte musste erkennen, dass das Streitpatent Riickzugsmaoglich- keiten bietet und das
Massnahmeurteil kein Freibrief ist, zumal sieim Zeitpunkt des Massnahmeurteils durch
einen Schweizer Rechtsanwalt und einen européi sch zugel assenen Patentanwalt beraten
war. Es hilft der Beklagten in diesem Zusammenhang auch nicht, dass es eine Vielzahl
maoglicher Riickzugs- und Kombinationsméglichkeiten gab und die Klégerin selbst erst mit
der Replik die letztlich rechtsbesténdige Merkmal skombination formuliert hat.30
Entscheidend ist, dass das Streit- patent eine Riickzugsméglichkeit bot, die von den
angegriffenen Sage- blé&ttern verletzt wird und dass dies fir einen Patentanwalt erkennbar
war.

29 JENNY, a.a.0., RZ 207 und 209; SCHWEIZER, a.a.0., S. 8. 30 In der Stellungnahme
zu den Dupliknoven hat sie einen offensichtlichen Fehler korrigiert, Teilurtell 02019 002
vom 30. August 2021, E. 8.

02022_002 Seite 26 Unbeachtlich ist, welche Riickzugsmoglichkeit die Kl&gerin
schlussend- lich gewahlt hat. Der sorgféltige Unternehmer (beziehungsweise seine
patentrechtlichen Berater) hétte erkennen missen, dass das Streitpatent in einer
eingeschrankten Form rechtsbestandig sein kénnte und die an- gegriffenen Ségeblatter das
eingeschrankte Streitpatent verletzen kénn- ten. Esliegt hier nicht der Fall vor, dassein
Anspruch mit Merkmalen aus der Beschreibung ergénzt wurde.31 Der letztlich als glltig
erachtete An- spruch ergibt sich aus der Kombination abhéngiger Anspriiche mit dem
erteilten unabhangigen Anspruch 1, wobei die Merkmale der abhangigen Anspriiche 3, 4, 7,
8 und 13 in den unabhéngigen Anspruch aufgenom- men und optional e (bevorzugte)
Merkmale gestrichen wurden. Der Zweck abhangiger Anspriiche ist es gerade, dem
Patentinhaber Ruickzugsmdg- lichkeiten zu bieten, wenn er mit neuem Stand der Technik
konfrontiert wird.32 Die Aufnahme von Merkmalen aus den abhéangigen Anspriichen in den
unabhangigen Anspruch ist daher nicht Uberraschend, sondern zu erwarten. Optionae
Merkmale beschranken den Schutzbereich ohnehin nicht, so dassihre Streichung keine
Auswirkungen hat. Unter den Um- stdnden musste die Beklagte bei Anwendung



pflichtgemasser Sorgfalt davon ausgehen und die Mdglichkeit prifen bzw. prifen lassen,
dass es rechtsbestandige Fassungen des Streitpatents geben konnte. Weiter habe die
Einspruchsabteilung des Européischen Patentamts mit ihrer vorléufigen Einschétzung vom
12. Januar 2021 festgehalten, dass keiner der vorliegenden Antrage die Erfordernisse des
EPU zu erfilllen scheine und das Patent wahrscheinlich zu widerrufen sein werde, was
ebenfalls die Gutglaubigkeit der Beklagten begriinde. Zunachst handelt es sich dabel um
eine vorlaufige Beurteilung. Zudem lag in dem Zeitpunkt der vorlaufigen Beurteilung
bereits das Fachrichtervotum im ordentlichen Verfahren 02019 012 vor, gemé&ss dem eine
inter partes eingeschrankte Fassung des Streitpatents rechtsbestandig sei. Die Beklagte
durfte sich daher nicht in entschuldbarer Weise auf die vorlaufige Beurteilung der
Einspruchsabteilung des EPA verlassen. Zusammenfassend war die Beklagte mit Erteilung
des Streitpatents am 11. April 2018 bdsglaubig. Diese Bosglaubigkeit entfallt nicht durch
das Massnahmeurteil vom 2. Mai 2019, geméss dem die unabhangigen An- spriiche in der
erteilten Fassung voraussichtlich nicht rechtsbestandig sind.

31 Andersalsin BPatGer, Urteil S2013_009 vom 18. Mérz 2015, E. 7.3. 32 BPatGer, Urteil
S2019 002 vom 15. August 2019, E. 40 — «Herzklappe».

02022_002 Seite 27 Einwand des rechtméssigen Alternativverhaltens

E.35

BGE 122 111 229 E. 5a) ad); zur dogmatischen Einordnung des Einwands des rechtméssigen
Alternativverhaltens siehe FREI, Der rechtlich relevante Kausalzusammenhang im
Strafrecht im Vergleich mit dem Zivilrecht, Zurich 2010, RZ 507 f.

E. 36
BGE 131111 115E. 3.3.

E. 37

In BPatGer, Urteil 02020 008 vom 4. Januar 2022, E. 15, wurde das rechtméssige
Alternativverhaten im Zusammenhang mit der Haftung fir Zollhilfemassnahmen
angesprochen.

E. 38

SPITZ, Uberlegungen zum entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich
des gewerblichen Rechtsschutzes, sic! 2007, S. 795 ff., 810.
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Ver- letzungszeitraum tatsachlich nicht zur Verfligung stand, sei fur die Beur- teilung der
mit der Benutzung des Schutzrechts verbundenen Marktchan- cen in diesem Zeitraum und
damit fUr die Bestimmung des herauszuge- benden V erletzergewinns unerheblich
(Leitsatz). Der den Zusammenhang zwischen dem pflichtwidrigen Verhalten und dem
eingetretenen Erfolg unterbrechende Bewel's des rechtméssigen Al- ternativverhaltens muss
von dem Einwand unterschieden werden, nach dem nicht der gesamte mit dem
angegriffenen Produkt erzielte Umsatz auf die Patentverletzung zuriickzufUhren ist. Zwar
beschlagen beide Ein- wande das Verhéltnis zwischen dem Verhalten des Verletzers und
dem Eintritt des Schadens beziehungsweise der Gewinnerzielung, womit bel beiden
Einwanden Uberlegungen zur Kausalitét anzustellen sind. Das Verhéltnis zwischen
Geschaftsanmassung und Gewinnerzielung ist also doppelt zu prifen: Einmal unter den
strengen V oraussetzungen an den hierflr zu erbringenden Beweis im Rahmen des



Rechtswidrigkeitszu- sammenhangs und einmal, sobald der Anspruch auf
Gewinnherausgabe feststeht, im Rahmen der Faktoranalyse bei der Bemessung der
finanziel- len Wiedergutmachung (hinten E. 58). 36. Die Beklagte macht geltend, dass sie
in der Lage sai, nicht- patentverletzende Sagebldtter herzustellen, die mit dem
Starlock-System der Kl&gerinnen kompatibel seien. Die Kompatibilitét der vom Dispositiv
des Teilurteils vom 30. August 2021 erfassten Werkzeuge mit dem Star- lock-System konne
zwar zum Verkaufserfolg dieser Sageblatter beigetra- gen haben, aber die Patentverletzung
sei nicht natirlich kausal fir den kommerziellen Erfolg der fraglichen Produkte. Sie liesse
sich wegdenken, ohne dass der kommerzielle Erfolg entfiele und sei daher keine conditio
sine qua non fur den erzielten Gewinn. Die Kl&gerinnen bestreiten, dass die von der
Beklagten a's patentfreie, mit dem Starlock-System kompatib- e, angepriesenen
Sagebl&tter mit einer Aufnahme mit einer ungeraden Anzahl Ecken Uberhaupt patentfrel
seien. Das Streitpatent liesse sich auch auf diese Vorrichtungen lesen, und im Ubrigen
besassen die Kl&ge- rinnen weitere Schutzrechte, die zweifelsfrel die Werkzeuge der
Beklag- ten mit ungerader Anzahl Ecken erfassten.

E. 39
BGH, Urtell X ZR 51/11 vom 24. Juli 2012, RZ 35 — «Flaschentrager».
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da- rauf beruft, dass der Schaden auch bei rechtméassigen Alternativerhaltens eingetreten
ware, dies strikt zu beweisen. Die Beklagte musste also nachweisen, dass sie, wenn sie
patentfreie mit Starlock kompatible S& gebléatter angeboten hétte, gleich viel Umsatz erzielt
hétte als mit den tat- séchlich angebotenen Sagebléttern, die gemass Teilurteil vom 30.
August 2021 patentverletzend sind. Die Beklagte nennt daftir noch nicht einmal
Beweismittel. Tatsachlich ist dieser Beweis eines hypothetischen Sach- verhalts kaum zu
erbringen. Die Anwendung der sténdigen Rechtspre- chung des Bundesgerichts zum
Einwand des rechtméssigen Alternativ- verhaltens fuhrt daher dazu, dass dieser Einwand
bel der Bemessung des gestiitzt auf Art. 423 OR herauszugebenden Gewinnsin der Praxis
kaum je erfolgreich sein wird. Ob der Einwand bereits aus grundsétzli- chen Uberlegungen
nicht zuzulassen ist, kann unter den Umstanden of - fenbleiben. Mangels Nachwel ses, dass
die Beklagte denselben Umsatz wie mit den patentverletzenden Sageblattern auch mit
patentfreien Sageblattern er- zielt hétte, ist der Einwand rechtméssigen Alternativverhatens
nicht er- folgreich. Bemessung des herauszugebenden Gewinns 37. Stitzt sich der
Anspruch auf Herausgabe des aus der Patentverletzung erzielten Gewinns auf Art. 423 OR,
ist der Geschéftsherr berechtigt, die sich aus der Fihrung seiner Geschéfte entspringenden
Vortelle anzueig- nen. Der Gewinn besteht in der Differenz zwischen dem tatséchlichen
Vermdgen des Verletzers und dem Wert, den es ohne die Patentverlet- zung aufweisen
wurde. Der Gewinn kann in einer Zunahme der Aktiven oder in einer Abnahme der
Passiven bzw. einer Verlustverminderung be- stehen. Vom Bruttoerl 6s, der mit
patentverletzenden Produkten erzielt worden ist, sind die Kosten abzuziehen, die dem
Verletzer fur die Erzie- lung dieses Ertrags erwuchsen.40 Abzugsfahig sind alle Kosten, die
direkt mit der Herstellung und dem Vertrieb des patentverletzenden Produktsin
Zusammenhang stehen, d.h. solche Kosten, die sich @ndern, wenn mehr oder weniger des
Produkts verkauft wird. Kosten, die unabhéngig von der

E. 40
BGE 134 111 306 E. 4.1.1 — «Resonanzetikette | 1.
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nicht, auch nicht anteilsmassig, in Abzug gebracht werden.41 Der Geschéftsherr tragt die
Beweidlast fur den durch die Fuhrung des fremden Geschéfts erzielten Bruttoerl6s; der
Geschéftsfuhrer hat seine dafUr erbrachten Aufwendungen zu beweisen.42 Eine Schétzung
des herauszugebenden Gewinnsist in analoger Anwen- dung von Art. 42 Abs. 2 OR
zul&ssig.43 Die beweishel astete Partei, die sich auf diese Erleichterung beruft, muss alle
Umstande, die fur die Erzie- lung eines Gewinns oder fur dessen Verminderung sprechen,
soweit mdglich und zumutbar behaupten und beweisen. Vermag der Verletzer behauptete
Gestehungskosten mangels einer gehorig gefiihrten Buchhal- tung nicht zu beweisen, so
verbleibt kein Raum fur eine Schétzung.44 Von der nicht gehorig gefiihrten Buchhaltung zu
unterscheiden ist eine gehdrig gefuhrte Buchhaltung, die nicht geeignet ist, die Stiickkosten
der Herstellung eines patentverletzenden Produkts zu belegen. Eine gesetzli- che Pflicht zur
Fihrung einer derartigen Buchhaltung besteht nicht, und es ist anzunehmen, dass die
meisten gehorig gefuhrten Buchhaltungen nicht geeignet sind, diesen Beweis
rechtsgentglich zu erbringen. Kosten, deren Existenz im Grundsatz, wenn auch nicht in der
genauen Hohe, un- bestreitbar sind, sind unter diesen Umstanden nach Art. 42 Abs. 2 OR zu
schétzen. Dazu gehoren insbesondere Materialkosten und Lohnkosten der direkt in die
Herstellung involvierten Personen. Wird hier ein zu stren- ger Massstab angel egt, besteht
die Gefahr, dass der herauszugebende Gewinn zu einem eigentlichen Straf schadenersatz
verkommt. Bruttoumsatz 38. Ausgangspunkt fir die Gewinnberechnung ist der vom
Geschéftsfuhrer mit den patentverletzenden Produkten erzielte Bruttoerl 6s.

E. 41

BGE 134 111 306 E. 4.1.4 — «Resonanzetikette |1»; krit. HESS-BLUMER, in:
Calame/Hess-Blumer/Stieger (Hrsg.), Patentgerichtsgesetz (PatGG), Basel 2013, Vor 6./7.
Abschnitt N 77 ff.

E.42

BGE 134 111 306 E. 4.1.2 — «Resonanzetikette.
E.43

BGE 133 111 153 E. 3.3 — «Patty Schnyder>.

E. 44

BGE 134 111 306 E. 4.3 — «Resonanzetikette |1».; vgl. auch BGer, Urteil 4A_128/2020 vom
3. September 2020, E. 4.2.3.
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zwi- schen dem 11. April 2018 und dem 3. September 2021 einen Gesamtum- satz von CHF
2'599' 18045 erzielt, wovon CHF 1’641’ 900 auf die patent- verletzenden Quick-Sagebl étter
entfielen. Die Kl&gerinnen zweifeln die Rechnungslegung mit Eingabe vom 6. Juli 2022 an.
Sie machen geltend, dass Rechnungen wegen fehlender Adres- sen oder
Rechnungsnummern nicht zugeordnet werden konnten, es LU- cken bel den
Rechnungsnummern gebe und Produkte mit «Q-Nummern» geschwarzt worden seien. Weil
die Beklagte mehr Hinterteile eingekauft als Sageblatter verkauft habe, sei es zweifelhaft,
dass sie samtliche Um- sdtze angegeben habe. Unter Berticksichtigung dieser Umstande
betrage der Bruttoerl6sin Anwendung von Art. 42 Abs. 2 OR CHF 1’895’ 367. Mit
Noveneingabe vom 14. Juli 2022 reichen die Kl&gerinnen Rechnungen der Beklagten an die
Schwaiger Ges.m.b.H. zwischen dem 16. Septem- ber und 1. Dezember 2021 ein. Die



Beklagte habe auch nach Zustellung des Teilurteils vom 30. August 2021 weiterhin
patentverletzende S&ge- blétter verkauft und dieser Umsatz sei zu berticksichtigen. Mit
einer weite- ren Eingabe vom 26. September 2022 reicht sie zusétzliche Rechnungen ein,
die belegen sollen, dass die Beklagte bis Juni 2022 patentverletzen- de Ségebltter verkauft
habe, was bei der Gewinnberechnung zu bertick- sichtigen sei. Entscheidend sei, dass die
patentverletzenden Sageblétter in der Schweiz hergestellt und dann exportiert worden seien,
unabhangig davon, ob der anschliessende Verkauf aus einem aus @ndischen Lager unter
Schweizer Patentrecht relevant sei. Mit Eingabe vom 9. September 2022 raumt die Beklagte
technische Feh- ler beim Schwérzungsprozess ein, die zu einem um CHF 8 457 hoheren
Bruttoumsatz, d.h. total CHF 1’650’ 358, fuhrten. Andererseits seien CHF 826 vom
deklarierten Bruttoumsatz abzuziehen, dairrtimlich ge- wahrte Rabatte nicht berticksichtigt
worden seien. Die Licken in den Rechnungsnummern seien auf die verwendete Software
zurckzufihren. Bei den angeblich nicht berlicksichtigten Produkten mit «Q-Nummern»
handle es sich nicht um Sageblé&tter, sondern um Multitool-Produkte, die nicht unter das
Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 fielen. Die Differenz zwischen den
eingekauften Hinterteilen und verkauften Sage- bléttern sei auf Produktionsfehler
zuruckzufihren. Ausserdem habe die Beklagte nach dem 3. September 2021 keine

Sagebl dtter mehr aus der Schweiz heraus verkauft, sondern ab ihrem Lager in Konstanz.
Lieferun-

E. 45
Alle Zahlen gerundet auf die letzte Stelle vor dem Komma.
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August 2021 erfasst und daher nicht zu berticksichtigen. Ausserdem habe sie ab dem 1.
Januar 2022 nur noch das Nachfolgemodell mit einer ungeraden Anzahl Ecken hergestel It
und per 17. Januar 2022 ausgelie- fert. Dieses Nachfolgemodell falle nicht unter das
Teilurtell vom 30. Au- gust 2021. Das Verbringen der S&geblétter nach Deutschland habe
kei- nen Einfluss auf Aktiva oder Passiva der Beklagten oder der Klagerin, weshalb dieser
Vorgang vorliegend nicht relevant sei. Mit Eingabe vom 21. April 2023 macht die Kl&gerin
geltend, die Beklagte habe insgesamt 395’ 208 Hinterteile von der Kaspar Humbel AG,
Meilen, Kanton ZUrich, bezogen. Die Beklagte habe also 16’ 770 Hinterteile nicht
angegeben und es sei davon auszugehen, dass sich dadurch die Anzahl der verkauften
Sagebl dtter spiegelbildlich erhdhe. Nach dem 3. Septem- ber 2021 seien die Hinterteile an
die ebenfalls von Marco Steiger kontrol- lierte maRoc GmbH verrechnet worden. Die
Beklagte halt dagegen, dass der Einkauf von Hinterteillen keinen Riickschluss auf den
erzielten Gewinn zulasse. Vielmehr sei der Ein- kaufspreis vom Gewinn as
Gestehungskosten abzuziehen. 39. Die Angaben der Parteien klaffen erwartungsgemass
welt auseinander. Wahrend die Beklagte im massgebenden Zeitraum einen Bruttoerl6s von
CHF 1' 649 531 zugesteht, machen die Klagerinnen, teilweise gestiitzt auf Art. 42 Abs. 2
OR, einen Nettoerl6s von CHF 2' 136’ 879 geltend. Aus den eingereichten Belegen ergibt
sich folgendes: « Vom 12. April 2018 bis zum 2. September 2021 hat die Beklagte
mindestens 366’ 257 patentverletzende Sageblétter fir mindestens CHF 1’649’ 531 verkauft.
* Die Beklagte hat der Schwaiger Ges.m.b.H. gemass den Rech- nungen vom 16. September
2021, 24. September 2021, 6. Okto- ber 2021 und 1. Dezember 2021 insgesamt 3' 720
Sageblatter mit Q-Nummer fur EUR 12’ 318 verkauft. « Die Beklagte hat der Witte
Metalwaren GmbH & Co. KG geméss den Rechnungen vom 7. September 2021, 16.
September 2021, 21. Januar 2022, 15. Februar 2022, 9. Mérz 2022, 24. Méarz 2022, 6. April



2022, 20. April 2022, 10. Mai 2022, 10. Juni 2022 insge-
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Kl&gerin macht zu diesen Rechnungen geltend, dass sie ab dem 17. Januar 2022 nur noch
das Nachfolgemodell mit 7-seitiger Aufnahmevorrichtung ausgeliefert habe. « Gemass
Rechnungen vom 13. Juni 2018 bis 15. Juli 2021 hat die Beklagte 378 438 Hinterteile fur
die Quick-Sageblatter von der Kaspar Humbel AG eingekauft. « Gemass Auszug aus der
Buchhaltung der Kaspar Humbel AG verkaufte diese vom 11. April 2018 bisam 3.
September 2021 ins- gesamt 395’ 208 Hinterteile an die Beklagte, wobei Rechnungs-
nummern in der Aufstellung der Beklagten teilweise fehlen. « Zwischen dem 6. Januar 2022
bis 17. Februar 2022 wurden 33’ 050 6-eckige Hinterteile von der Kaspar Humbel AG
bezogen und der maRoc GmbH verrechnet. 40. Zunéchst ist zu prifen, ob die Verk&ufe und
Lieferungen ab dem Lager in Konstanz zu berticksichtigen sind. Die Beklagte macht
geltend, dass der Schaden in einer Vermehrung der Passiven, einer Verminderung der
Aktiven oder in entgangenem Gewinn bestehen konne. Weil die Ausfuhr ins Lager in
Konstanz keine Verande- rung von Aktiva oder Passiva nach sich ziehe und weil danach
mangels Verkaufs aus der Schweiz kein zu berticksichtigender Gewinn anfalle, seien die
Verkaufe ab Konstanz fur den vorliegenden Sachverhalt irrele- vant. Zum Bruttoumsatz
gehdrt im Patentrecht auch der Umsatz aus Verkaufen ins Ausland.46 Die Ausfuhr der
patentverletzenden Produkte ist eine ei- genstandige Verletzungshandlung und dem
Patentinhaber vorbehalten (Art. 8 Abs. 2 PatG).47 Die Beklagte raumt ein, dasssie
patentverletzende Sageblatter nach Deutschland ausfiihrte und dann vom Lager in Konstanz
aus an Kunden in Europa verkaufte. Es trifft zwar zu, dass die blosse Ausfuhr der patent-

E. 46
SHK PatG-SCHWEIZER, Art. 73 N 38.

E. 47

Die Klagerin bestreitet nicht, dass die Kosten fir das Brinieren fur die Er- zielung des
Bruttoerl 6ses objektiv erforderlich waren. Sie macht vielmehr geltend, die Beklagte habe
diese Kosten nicht rechtsgentiglich bewiesen.

E. 48
BGE 134 111 306 E. 4.1.2 — «Resonanzetikette».

E. 49

Die Beklagte macht geltend, dass sie jene Vorderteile, die aus einem Bi- metall bestehen,
bei externen Firmen hat hérten lassen. Da sie so auch nicht-patentverletzende Sagebl &tter
gehértet habe, kdnnten die Kosten nur anhand der gesamthaften Kosten fir das Harten
heruntergebrochen auf die einzelnen verkauften Quick-Sageblatter berechnet werden. Sie
habe die Bimetall-Sagebl dtter zunachst bel der Firma Listemann AG zu einem Preisvon
CHF 3'500 pro Charge a 34’ 000 Sageblétter und ab dem 4. Dezember 2020 bei der Firma
Rheintal Hartetechnik zu einem Preis von CHF 1’400 pro Charge a 18’ 000 Ségebl atter
hérten lassen. Sie habe 128’ 210 Sageblatter bei der Listemann AG fur CHF 13'189.09 und
75 734 S&geblétter bel der Harterel Rheintal AG fur 6'058.72 hérten lassen. Die
Gesamtkosten fur das Harten beliefen sich auf CHF 19'256. Bel den Kos- ten fur das
Harten handle es sich nicht um Fixkosten, zumal sie daftr keine eigene Infrastruktur
verwende und die Kosten spezifisch fur die vom Verbot betroffenen Sageblatter angefallen
seien. Well sieim fragli- chen Zeitraum tberwiegend patentverletzende Sagebl atter



hergestellt habe, sei nicht davon auszugehen, dass ohne patentverletzende Produk- tion
ghnliche Kosten fiir die Ofen angefallen wéren und sie hétte diese nicht quasi leer betreiben
lassen.
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Gesamtkosten der Quick-Sageblatter aus Bimetall, noch die Anzahl der Quick- Sagebl dtter
aus Bimetall, noch den Preis pro Charge substanziiert habe. Ausserdem seien die Kosten fur
das Harten «Fixkosten», dadie Kosten pro Charge gleich hoch geblieben waren,
unabhangig davon, ob die Be- klagte weniger Sageblétter (z.B. nur die
nicht-patentverletzenden) in die Harterel geschickt hétte. Die Kosten fur das Harten seien
daher nicht ab- zugsfahig. Es sei insbesondere nicht davon auszugehen, dass die Be- klagte
die nicht-verletzenden Sageblatter so lange gesammelt hétte, bis sie eine volle Charge
zusammen gehabt hétte. Somit sei davon auszuge- hen, dass die Beklagte auch ohne
patentverletzende Ségebl dtter gleich- viele Chargen bei nicht voll ausgelasteten Ofen hitte
bezahlen miissen.

E. 50

BK ZPO-RUETSCHI, Art. 178 N 3; DIKE ZPO-MULLER, Art. 178 N 5; WEIBEL, in:
Sutter-Somm, Hasenbohler, Leuenberger (Hrsg.), Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3.
Auflage 2016, Art. 178 N 5f., mit Verweisauf BGE 132 111 140 E. 4.1.2.
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Abbildung 3: Auszug aus der Stellungnahme der Beklagten vom 21. April 2023. Die
Beklagte hat also dargelegt, dass sie 203’ 944 Quick-Sageblatter aus Bimetall harten liess.
Diestat sie bis zum 4. Dezember 2020 als Teil von funf Chargen a CHF 3'500 zu je 34° 000
Stiick bel der Listemann AG fur 128210 S&geblétter und hiernach fir die restlichen 75734
Sageblétter bei der Rheintal Hartetechnik als Teil von finf Chargen a CHF 1’440 zu je
18'000 Stuick. Die Beklagte macht dem entsprechend CHF 19’ 256 fir das Harten geltend,
dieser Betrag ist abzuziehen. Um Fixkosten handelt es sich dabei nicht, da die Grosse einer
Charge zwar fix ist, aber weniger Chargen gehértet werden missen, wenn weniger
Sageblatter produziert werden. Fur die Lohne der Produktionsmitarbeiter 51. Die Beklagte
macht geltend, dass die Produktion der Sageblétter halbau- tomatisch erfolge und folgende
Arbeitsschritte beinhalte: Stanzen, Schweissen, Aufstangeln (Aufhéngen der der S&agebl étter
fUr die Weiter- verarbeitung und den Transport), Putzen, Tamponieren und Verpacken. Die
Arbeitsschritte seien fir alle Sageblatter gleich, nicht nur fir die Quick-Sagebl atter,
weshalb die Beklagte den Arbeitsaufwand fur die Pro- duktion fr die Quicksageblatter nur
anhand der gesamthaften Personal- kosten fur die Produktion heruntergebrochen auf die
verkauften Quick-
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lung eines Arbeitsschritts pro Stunde, der Anzahl verkauften Sageblatter sowie des
durchschnittlichen Stundenlohns die Personalkosten der Pro- duktion errechnen.

Abbildung 4: Aufstellung Personakosten durch die Beklagte. Die Klagerinnen
argumentieren, dass es sich bei einem Tell der Lohnkos- ten um Gemeinkosten handle, da
diese Mitarbeiter auch angestellt gewe- sen wéren, wenn die Beklagte die
patentverletzenden Sageblatter nicht hergestellt hétte. Ausserdem seien die geltend
gemachten Kosten nicht substanziiert dargelegt, weshalb keine Personal kosten abgezogen
wer- den konnten. Da die Beklagte keine Angestellten entlassen musste, nachdem sie die
Produktion der patentverletzenden Sageblatter einge- stellt habe, seien gar keine



L ohnkosten nur und ausschliesslich im Zu- sasmmenhang mit den patentverletzenden
Sageblattern angefallen. 52. Dass jemand die Maschinen bedienen muss, die die
patentverletzenden Sagebl&tter herstellt, ist offensichtlich und entspricht der allgemeinen
Le- benserfahrung. Kosten fur die Anstellung von Produktionsmitarbeitenden
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pa- tentverletzenden Sageblatter anfallenden Personalkosten konkret nach- weisen kann.
Die Anforderungen daran durfen nicht Uberspannt werden. Hier geht es nicht darum, dass
die Beklagte versucht, die Kosten fur die Gehélter von Geschéftsfihrer, Marketingmanager
oder Personalverant- wortlichem, die der Herstellung patentverletzender Produkte nicht
direkt zugeordnet werden kdnnen, abzuziehen. Hintergrund der Praxis, nur der Herstellung
und dem Vertrieb der patentverletzenden Produkte direkt zu- rechenbare Kosten
abzuziehen, ist die Uberlegung, dass dem Verletzer ein Deckungsbeitrag zu seinen
Fixkosten verbliebe, wenn ihm uneinge- schréankt gestattet wére, von seinen Erlsen einen
Gemeinkostenanteil abzusetzen. Diesen Deckungsbeitrag hétte der Geschéftsherr bei
Einsatz des eigenen Unternehmens fur die Herstellung und den Vertrieb zu sei- nen
Gunsten erwirtschaften kénnen, weshalb er Anspruch darauf hat.51 Diese Gefahr besteht
beim anteilsmassigen Abzug der Lohnkosten fur Mitarbeiter, die in der Produktion
angestellt sind, nicht. Ein konkreter Nachweis, welcher Arbeitende wann welchen
Arbeitsschritt fur die Herstellung welchen Produkts durchgefihrt hat, kann kaum je ein
Unternehmen erbringen. Zwar beschlégt der Nachweis der angefallenen Personalkosten den
V erantwortungsbereich der Beklagten und sie hétte die Folgen der Unmoglichkeit dieses
Nachweises zu tragen.52 Die Un- mdglichkeit des Nachwei ses griindet vorliegend aber
nicht auf einer nicht gehdrig gefiihrten Buchhaltung oder der Nichtaufbewahrung eines Be-
weismittels, sondern auf dem Umstand, dass die Beklagte ihre Arbeit- nehmenden nicht
minutids Protokoll Uber die von ihnen durchgefihrten Arbeitsschritte fihren liess. Anders
alsbei externen Arbeitskréften, wo die Arbeit regel massig mittels Regierapporten oder
Ahnlichem protokolliert wird, sind solche Nachweise bei eigenen
Produktionsmitarbeitenden in der Industrie nicht dblich. Aus diesem Grund kann die
Unmoglichkeit des Nachweises der auf die patentverletzenden S&gebl dtter entfallenden Per-
sonalkosten der Beklagten nicht zum Nachteil gereichen und esist eine Schatzung nach Art.
42 Abs. 2 OR vorzunehmen. Die Beklagte hat gemass Aussage von Zeuge Severin Klaas
bis Februar 2020 sieben und seither sechs Vollzeitangestellte, die alle im Fixlohn an-
gestellt sind. Davon seien vier Mitarbeiter zu 100% in der Produktion an-

51 Vgl. BGH, Urteil | ZR 246/98 vom 2. November 2000, E. Il (2) — «Gemein-
kostenanteil». 52 Vgl. BGer, Urtell 4A_128/2020 vom 3. September 2020, E. 4.2.3.
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4’200 bis CHF 5500 brutto, zzgl. 13. Monatslohn, verdient. Dass sich die Anzahl der
Mitarbeiter in der Produktion nach Einstellung der Herstellung der S&gebltter, die vom
Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 erfasst werden, nicht verringert hat, kann
dadurch erklart werden, dass die Beklagte anschliessend ein Starlock-kompatibles Werk-
zeug hergestellt hat, dasihrer Auffassung nach — die von den Kl&gerinnen nicht geteilt wird
— nicht von den Schutzrechten der Klagerinnen erfasst wird. Esist daher kein Beleg dafr,
dass die Lohnkosten der Mitarbeiter in der Produktion sich nicht als Funktion der Anzahl
hergestellter patentver- letzender Sageblétter andern. Die Beklagte reicht nur fur drei
Mitarbeiter einen Lohnausweis ein. Fir den vierten Produktionsmitarbeiter wird gestiitzt
auf die Zeugenaussage von Severin Klaas auf ein Bruttogehalt von CHF 4’ 200 abgestellt.



Vom April 2018 bis und mit Februar 2020 waren von der Beklagten vier Pro-
duktionsmitarbeiter angestellt, hiernach noch deren drei. Der hohe Lohn des im Februar
2020 ausgeschiedenen Produktionsmitarbeiters kann da- her nicht fur die gesamte Dauer
herangezogen werden. Die nachfolgende Tabelle beriicksichtigt ausserdem die

L ohnentwicklungen geméss den Lohnausweisen: T aT abel l e

Tabelle 4: Ubersicht Lohne der Produktionsarbeiter der Beklagten, vom Gericht erstellt.
Gewichtet nach der Zeitdauer (Anzahl Monate) |asst sich ein durch- schnittlicher
Monatslohn von brutto CHF 5’ 043 errechnen. Ausgehend von einer 42-Stundenwoche
betrégt der massgebende durchschnittliche Stundenlohn folglich CHF 27.67 (= CHF 5043/
21.7/ 8.4). Die von der Beklagten geltend gemachten Arbeitsstunden sind substanzi- iert
und insgesamt iiberzeugend. Die geltend gemachte Lohnsumme be- tragt im Ubrigen
weniger als 8 Prozent der durch die Lohnausweise be- legten Lohnkosten fur die Jahre 2018
bis 2021 fir die drei Produktions- mitarbeiter. Folglich sind die Erfahrungswerte der
Beklagten der Schét- zung zugrunde zu legen. Zeitraum Monate Lohnausw. 3 Lohnausw. 4
Lohnausw. 6 Arbeiter 4 Mittelwert 1/13 Lohn Apr.-Dez. 2018 9 67° 956 72' 150 74’ 750
54’600 67’ 364 5182 Jan.-Dez. 2019 12 70’ 200 72' 150 74’ 750 54’600 67’ 925 5' 225
Jan.-Feb. 2020 2 66’ 259 69’930 75’ 138 54’ 600 66'482 5’ 114 Mér.-Dez. 2020 10 66’ 259
69930 54’ 600 63'596 4’892 Jan.-Sept. 2021 9 60’ 653 72’ 540 54’ 600 62’ 598 4’ 815
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Lohn- volumen von CHF 61’ 328.12. Umgerechnet auf den massgebenden
durchschnittlichen Stundenlohn von CHF 27.67 betragt das auf die Her- stellung der
patentverletzenden Sageblétter zurtickgehende Lohnvolu- men rund CHF 54'000 (= CHF
61'328.12/ 31.70 * 27.67). Dieser Betrag ist vom Bruttoerl 6s abzuziehen. Fur die Léhne
der leitenden Angestellten 53. Die Beklagte macht CHF 669 492.67 fir die Lohne ihrer
leitenden Ange- stellten Severin Klaas und Marco Steiger geltend, da das Geschéft insge-
samt ohne die patentverletzenden Sagebl&tter nicht hétte betrieben wer- den kdnnen. Die
Kl&gerin bestreitet diese Kosten und argumentiert neben fehlender Substanziierung, dass
die Beklagte nicht geltend macht, dass die leiten- den Angestellten ausschliesslich mit der
Herstellung der patentverletzen- den S&gebldtter beschaftigt gewesen seien. Es handle sich
daher um nicht abzugsfahige Fixkosten. 54. Die Beklagte tragt die Beweislast daflr, dass
die abzuziehenden Kosten konkret fir die Herstellung der patentverletzenden Sagebl atter
angefallen sind. Die Beklagte macht den gesamten Lohn ihrer leitenden Angestellten im
massgebenden Zeitraum a's abzugsféhige Kosten geltend und fuhrt le- diglich aus, dassdie
Beklagte ohne die patentverletzenden S&gebl&tter nicht existiert hétte. Damit scheitert sie
bereits an der mangelnden Sub- stanziierung. Aber auch inhaltlich ist nicht zu Gibersehen,
dass es sich bei den Lohnen der leitenden Angestellten um jene Gemeinkosten handelt, die
gerade nicht abzugsféhig sind, weil dem Verletzer kein Deckungsbeitrag aus der
Patentverletzung fur seine Gemeinkosten verbleiben soll, der ohne Pa- tentverletzung dem
Schutzrechtsinhaber zugefallen wére. Fur die Maschinenmiete 55. Die Beklagte macht
monatliche Mietkosten von CHF 10' 000 fir ihren Ma-
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pa- tentverletzenden Quick-Sageblatter verwendeten Maschinenpark von der maRoc
GmbH. Dieser umfasse: 4 Stanzmaschinen, 2 Schweissmaschi- nen, 1 Putzstrasse, 2
Tamponiermaschinen und 1 Blistermaschine. Weiter fuhrt sie aus, fir welche
Produktionsschritte die Maschinen gebraucht wiirden und dass sie sich hinsichtlich der
Marktublichkeit des Mietzinses von ihrem Treuhénder habe beraten lassen. Prozentual



gemessen am Gesamtumsatz ergdben sich fir die Maschinen abzugsfahige Kosten fir die
Herstellung der patentverletzenden Sageblatter von CHF 252'000. Die Kl&gerinnen
bestreiten diese Kosten und argumentieren, dass aus der Rechnung der maRoc GmbH an die
Beklagte vom 31. August 2018 nicht hervorgehe, um welche Maschinen es sich handle und
ob diese fur die Herstellung der patentverletzenden Produkte tiberhaupt verwendet wirden.
Ausserdem seien die Kosten nicht konkret zuordenbar und damit nicht abzugsféhig. Die
Beklagte reiche keinen Mietvertrag, sondern nur Rechnungen der mit ihr verbundenen
maRoc GmbH ein und es sei nicht nachgewiesen, dass der Mietzins marktiblich sai.
Ausserdem seien die Maschinen nicht ausschliesslich fur die Herstellung der
patentverletzen- den Sageblatter verwendet worden. 56. Die Klagerinnen bestreiten, dass
die Miete von CHF 10" 000 monatlich fir den Maschinenpark, die der Beklagten von der
maRoc GmbH in Rech- nung gestellt wird, markttblich ist. Bei der maRoc GmbH und der
Beklag- ten handelt es sich, wie bereits erwéhnt (E. 45), um verbundene Unter- nehmen mit
dem gleichen Geschéftsfuhrer. Nach Aussagen des Zeugen Kessler gehéren beide
Gesellschaften zu 100% Marco Steiger. Unter die- sen Umstanden muss die Beklagte im
Bestreitungsfall nachweisen, dass der bezahlte Mietzins marktiblich ist, d.h. auch unter
Dritten («at arm’s length») so vereinbart worden wére. Bis heute hat die Beklagte noch
nicht einmal offengelegt, welche Maschi- nen — d.h. Hersteller, Typ, Herstellungsjahr — sie
in der Produktion ver- wendet. Zum Beweis der Angemessenheit des Mietzinses ruft sie den
Zeugen Stephan Kessler an, den Treuhander, der sowohl fir die Beklagte wie fir die
maRoc GmbH den Jahresabschluss macht. Nach Aussage des Zeugen Kessler ist er von
einem Anlagenwert der Maschinen von CHF 3 Millionen ausgegangen, was auf Angaben
von Marco Steiger be- ruhe. 2017 seien die Maschinen zu einem Wert von CHF 1,6
Millionen in der Bilanz der maRoc GmbH aktiviert gewesen. Den aktuellen Marktwert
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wert hétten. Zum urspringlichen Kaufpreis kdnne er auch nichts sagen. Ausgehend von
einem Anlagenwert von CHF 3 Millionen und einer Ab- schreibungsdauer von 20 Jahren
halte er einen monatlichen Mietzins von CHF 10’ 000 fur angemessen. Da die beiden
Gesellschaften letztlich wirt- schaftlich der gleichen Person gehérten, habe das keine allzu
grosse wirtschaftliche Bedeutung. Die Steuerbehdrde hétte die Angemessenheit dieses
Mietzinses nie beanstandet. Aus den Aussagen des Zeugen Klaas ergibt sich, dassdie
Maschinen zwischen 1997 und 2012 von der maRoc GmbH angeschafft wurden, die 2012
die Produktion eingestellt hatte. Der Zeuge Klaas geht von einem Anschaffungspreis von
CHF 2,5 Millionen aus, gibt aber zu, dass er die Maschinen nicht selbst gekauft habe. Aus
dem Bewelsverfahren ergibt sich, dass die Maschinen, die angeblich zur Herstellung der
patentverletzenden Sageblétter eingesetzt wurden, heute mindestens zehn Jahre alt sind,
einige wahrscheinlich tiber 20 Jah- re. Uber den Wert der Maschinen gehen die Angaben
weit auseinander —in der Bilanz der maRoc GmbH waren sie 2017 mit CHF 1,6 Millionen
ak- tiviert, der Zeuge Kessler geht von einem urspringlichen Kaufpreis von CHF 2,5
Millionen aus, wéhrend der Treuhénder Kessler fir seine Ange- messenheitsprifung von
einem Wert von CHF 3 Millionen ausgeht, der aber ausschliesslich auf den Angaben von
Marco Steiger beruht. Um wel- che Maschinen es sich genau handelt, ist wie erwahnt
mangels entspre- chender Angaben der Beklagten bis heute unklar geblieben. Unter den
Umstanden ist nicht nachgewiesen, dass der bezahlte Mietzins von CHF 10' 000 — einen
schriftlichen Mietvertrag hat die Beklagte nie vorge- legt — zwischen zwei verbundenen
Unternehmen dem Ublichen Markt- preis entspricht. Die geltend gemachten Kosten fur die
Maschinenmiete sind daher nicht abzugsfahig.
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folgende Kosten abzuziehen:

in CHF Bruttoerl6s 1' 867 500 Hinterteile -284' 034 Vorderteile -115 702 Brinieren

-25' 240 Harten -19' 256 L 6hne Produktion -54° 000 Lohne leitende Angestellte -
Maschinenmiete - Nettogewinn 1'369' 268 Tabelle 5: Ubersicht Bruttoerl s, abzugsfahige
Kosten und Nettogewinn, vom Gericht erstellt. Als Zwischenresultat ergibt sich nach
Berticksichtigung der berechtigten Abziige ein Nettogewinn von CHF 1'369' 268. Auf die
Patentverletzung zuriickzuf ihrender Gewinnanteil («Faktorenanalyse») 58. Hat der
Fremdgeschéftsfuhrer aufgrund einer Patentverletzung den mit dem verletzenden Produkt
erzielten Gewinn herauszugeben, ist die Ge- winnerzielung in den meisten Fallen nicht nur
auf die Patentverletzung, sondern auch auf eigene Bemuihungen des Geschéftsfuhrers
zurlickzu- fuhren. Es wére unrechtmassig, den Verletzer in diesem Fall zur Heraus- gabe
des gesamten Gewinns zu verurteilen. Es muss folglich untersucht werden, welcher Teil des
Gewinns aufgrund der Patentverletzung erzielt werden konnte, d.h. direkt kausal auf die
Patentverletzung zuriickzuf iih-
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Gewinnantell ist herauszugeben.53 Die so unter dem Titel «Faktorenanalyse»
vorzunehmende Untersuchung betrifft zwar auch die Kausalitét zwischen der
patentverletzenden Hand- lung und dem erzielten Gewinn, ist aber vom «rechtmassigen
Alternativ- verhalten» zu unterscheiden, das die Kausalitét ganz unterbricht (E. 35). Bei der
«Faktorenanayse» ist nicht eine hypothetisch gebliebene Scha- denursache zu beurteilen,
sondern sie beschlagt die Schadensbemes- sung. Entscheidend fiir die Ermittlung des mit
dem verletzenden Produkt erziel- ten Gewinnesist, in welchem Mass die widerrechtliche
Nutzung der Er- findung die Kaufentscheidung verursacht oder mitverursacht hat. Esist
dabei festzustellen, welche Faktoren den Kaufentschluss beeinflusst ha- ben, und diese
Faktoren sind wertend zu gewichten. Bel Verletzung von Patentrechten durch den Verkauf
verletzender Gegenstande beruht der Verletzergewinn regelméssig nicht in vollem Umfang
auf der Nutzung des Patents. Lediglich in Ausnahmeféllen kommt dies in Betracht, wenn
z.B. die Erfindung einen vollig neuen Gebrauchsgegenstand hervorgebracht hat, der neue
Einsatzgebiete erschliesst und fir den es keine aquivalen- ten, nicht
schutzrechtsverletzenden Ausweichmdglichkeiten gibt. Haufig geht es jedoch nur um
Detailverbesserungen vorbekannter, tauglicher Vorrichtungen, weswegen sich ein
demzufolge begrenzter Schutzumfang des Patents und seine Umgehungsmdglichkeit auch
in begrenzender Weise auf den Kaufentschluss auswirken.54 Die Hohe des Anteils, zu dem
die erzielten Gewinne auf der Rechtsver- letzung beruhen, ist nach richterlichem Ermessen
zu schétzen.55 Die Grundlagen fur die richterliche Schétzung sind vom Verletzer
darzulegen und zu beweisen.56

53BGE 3511 643 E. 11, BGer, Urteil 4A_474/2012, 4A_478/2012, 4A_584/2012 vom 8.
Februar 2013, E. 4.2 — «Pneus Online»; fir das Markenrecht bereits BGE 25 11 292 E. 5 —
«Lever Brothers». 54 SCHWEIZER, SHK-PatG, Bern 2019, PatG 73 N 44; BGH, Urteil X
ZR 51/11 vom 24.07.2012 — «Flaschentréger», Rz. 7, SPITZ, Uberlegungen zum
entgangenen Gewinn und zur Gewinnherausgabe im Bereich des gewerblichen
Rechtsschutzes, sic! 2007, 802. 55 BPatGer, Urteil 02013 007 vom 19. Mérz 2014, E. 4.3
— «Netzstecker». 56 KOHLER, Berechnung des Verletzergewinns bei gut- und
bosglaubigen Immaterial glterrechtsverletzungen, sic! 2008 S. 564, 567; JENNY, a.a.O.,
Rz. 268.



02022_002 Seite 56 59. Die Beklagte argumentiert, dass sie durch die Anpassung der
Werkzeuge auf eine nichtverletzende Ausfiihrungsform das Geschéft ohne Ein-
schrénkungen weiterfiihren kénne. Da eine solche Anpassung von An- fang an hétte
erfolgen konnen, sei der auf die Patentverletzung zuriickzu- fihrende Gewinnanteil gleich
null. Die Kompatibilitét mit dem Starlock- System habe zwar zum Verkauf der Produkte
beitragen kénnen, die Pa- tentverletzung sei aber nicht nattrlich kausal fir den
kommerziellen Er- folg der fraglichen Produkte. Es seien diverse Ausfuhrungsformen denk-
bar, die mit dem Starlock-System kompatibel und nicht patentverletzend seien. Nach den
Kl&gerinnen verletzt auch die angepasste Ausfuhrungsform der Sagebldtter die Patentrechte
der Kl&gerin und sei dartiber hinaus nicht gleichwertig, weil sie die Kréfte nicht
gleichméssig verteilen konne und nur finf Ecken des Antriebsprofilsin das Starlock-Profil
eingreifen wir- den, was von der Beklagten bestritten wird. Ob eine alternative Ausfih-
rungsform hétte vertrieben werden konnen, sei fir den Gewinnherausga- beanspruch nicht
relevant. Die Motivation zum Kauf der patentverletzen- den Sageblétter sei alein die
Tatsache, dass diese mit dem Starlock- System der Klagerinnen kompatibel sei, womit der
gesamte Gewinn her- auszugeben sei. Ausserdem verleihe vorliegend erst die
Patentverletzung der V orrichtung tberhaupt einen kommerziellen Wert. 60. Die Beklagte
konnte die Sagebl&tter mit Q-Aufnahme verkaufen, weil die- se mit dem Starlock-System
der Klagerinnen kompatibel sind. Diese Kompatibilitét ist bei den hier zu beurteilenden
Ausfuhrungsformen, die vom Dispositiv des Teilurteils vom 30. August 2021 erfasst
werden, auf die Verletzung des Streitpatents zurtickzuf ihren. Dass angeblich andere
Ausfuhrungsformen denkbar wéren, die auch mit dem Starlock-System kompatibel sind und
keine Patente der Klagerinnen verletzen, ist im Rahmen der Faktorenanalyse unbeachtlich;
denn entscheidend ist vorlie- gend nicht, ob der Beklagten eine patentfreie Alternative
anzubieten mog- lich gewesen wére, sondern inwieweit den potentiellen Abnehmern mit
dem Starlock-System der Klagerinnen kompatible und nicht patentverlet- zende Sageblatter
als Alternativprodukte auf dem Markt zur Verfigung standen. Die Kompatibilitdt der
Sageblatter mit dem Starlock-System war fur den Kaufentschluss der Abnehmer, die
Zubehor zu ihrem Starlock-Multitool
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nehmer auch auf nicht patentverletzende Alternativprodukte zuriickgreifen konnten, kann
mangel s entsprechender Behauptungen und Belege der Beklagten offen bleiben. Vielmehr
ist darauf abzustellen, dass der erfin- dungsgemasse Anteil — also die Kompatibilitat mit
dem Starlock-System — fir den Kaufentschluss offensichtlich zentral war. Beim vorliegend
zweitei- ligen Produkt — es besteht im Wesentlichen aus einem Hintertell mit der
patentverletzenden Starlock-Aufnahme und einem Vorderteil mit einem S&geblatt —tritt der
Vorderteil fur den Kaufentschluss in den Hintergrund. Die Beklagte behauptet denn auch
nicht, dass sie die S&geblatter auf- grund der guten Schneidequalitdt oder anderen Faktoren
verkauft hétte, die nichts mit der Kompatibilitét mit dem Starlock-System zu tun haben. Der
Verkaufserfolg ist damit ganzlich auf die Patentverletzung zurtickzu- fihren, womit die
Beklagte den gesamten Nettogewinn herauszugeben hat.57 Verzinsung 61. Aus dem
herauszugebenden Gewinn sind Zinsen geschuldet in Hohe von 5% ab Gewinnerzielung.58
62. Die Klagerin macht den Zins jeweils monatlich ab dem letzten Tag jedes Monats
geltend. Insgesamt macht sie Zins auf folgenden Betragen in CHF geltend: 13'576.93 seit
dem 30. April 2018

13'301.30 seit dem 31. Mai 2018



23'569.85 seit dem 30. Juni 2018
23'534.33 seit dem 31. Juli 2018
15'006.61 seit dem 31. August 2018
19'479.43 seit dem 30. September 2018
23'756.09 seit dem 31. Oktober 2018
36'914.72 seit dem 30. November 2018
17109.54 seit dem 31. Dezember 2018

57 Abweichende Meinung dazu im Anhang. 58 KGer ZG, Urteil A3 2008 39 vom 29. Mai
2008, E.
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