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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der
Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 2 695 779

zurickgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Der Einspruch wurde in Bezug auf Anspruch 1 gestitzt
auf eine behauptete offenkundige Vorbenutzung einer
"Air Processing Unit (APU) ZB4418" auf der Grundlage

der folgenden Beweismittel:

A2: Musterfotos eines Gerats ZB4418

A3: Rechnungskopie iber die Lieferung von u. a.
246 Stlick APU 7zB4418 an HYUNDAI

Ad: Technische Zeichnung APU ZB44..

Ada: Ausschnittsvergrolerung von A4

Ab5: Eidesstattliche Versicherung von

Herrn Julio Brocca Alvarado
Im Rahmen der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung erfolgte eine Zeugeneinvernahme des
angebotenen Zeugen Herrn Julio Brocca Alvarado sowie
eine Inaugenscheinnahme eines Muster einer im September

2010 hergestellten "APU ZB4418".

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass die
Lieferung von 246 Stick des ZB4418 Gerats an die Firma
HYUNDAI keine offenkundige Vorbenutzung darstelle.

Am 6. Dezember 2021 wurde vor der Beschwerdekammer

muindlich verhandelt.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des europdischen Patents. Hilfsweise

beantragte sie eine Zurilickverweisung an die erste
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Instanz, falls die Offenkundigkeit der Vorbenutzung

anerkannt werden sollte.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurlickweisung der Beschwerde, hilfsweise die
Aufrechterhaltung des europdischen Patents auf der
Basis eines der mit Beschwerdeerwiderung wvom

2. Juli 2018 eingereichten Hilfsantrage 1 bis 5.

Das Vorbringen der Beschwerdefihrerin lasst sich wie

folgt zusammenfassen:

Die Beweisfiihrung zur offenkundigen Vorbenutzung stitze
sich auf die Vorbenutzung des Produkts "APU ZB4418" der
Einsprechenden durch einen (zumindest einmaligen)
vorbehaltlosen Verkauf an deren Kunden HYUNDAT.
Erstinstanzlich sei eine korrekte Beweiswlirdigung
hinsichtlich der vorgelegten schriftlichen
Beweismittel, einer Inaugenscheinnahme eines Musters
sowie einer Zeugeneinvernehmung erfolgt (siehe
Entscheidungsgriinde, Punkte 4 bis 6). Dabei seien
verschiedene Tatbestandsmerkmale geklart worden:

- Verkauf und Lieferung von 246 Stick ZB4418 an die
Firma HYUNDAI in 2009 sei bejaht worden,

- bei der groRen Anzahl von Produkten habe es sich
nicht lediglich um Muster gehandelt,

- das Vierkreisschutzventil der 2009 an HYUNDAI
gelieferten Luftaufbereitungsanlagen habe mit dem
in der miindlichen Verhandlung in Augenschein
genommenen Muster Ubereingestimmt.

Die Zeichnungen (Datum 2010) seien aufgrund der hoheren

Beweiskraft des gegenstandlichen, vorgelegten Musters

nicht mehr relevant gewesen.

Die Zurickweisungsentscheidung der Einspruchsabteilung

basiere allerdings auf einer rechtsfehlerhaften

Beurteilung des Tatbestandsmerkmals der Offenkundigkeit
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(Entscheidungsgriinde, Punkt 7: "HYUNDAI kann im
vorliegenden Fall nicht als Mitglied der Offentlichkeit
betrachtet werden."), welches allein bereits durch den
Verkauf von 246 Stick Serienteilen ZB4418 der Firma
KNORR-BREMSE an die Firma HYUNDAI gegeben sei.

Ein Gegenstand gelte als der Offentlichkeit durch
Benutzung dann zuganglich gemacht, wenn nicht zur
Geheimhaltung verpflichtete Mitglieder der
Offentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhielten
und diese frei verwerteten oder verbreiteten (siehe
Richtlinien RiLi G-IV, 7.2.1), beispielsweise wenn eine
Sache bedingungslos an ein Mitglied der Offentlichkeit
verkauft werde. Beim Verkauf handele es sich stets um
ein Inverkehrbringen einer Sache. Es werde verwiesen
auf die Entscheidungen T 462/91 (Punkt 2. der Grinde:
Offenkundigkeit gegeben durch einzigen Verkauf ohne
Geheimhaltung und reine Moglichkeit der Einsichtnahme
beim Kunden) und T 1416/10 (Waschmaschine hergestellt
und vertrieben), wonach es allein auf die Moglichkeit
der Kenntnisnahme (und nicht auf den Nachweis, dass die
Einsichtnahme tatsachlich erfolgt sei) und eine
Beurteilung anhand der Lebenserfahrung ankomme. Dies
gelte fiir sogenannte unbeschrankte Lieferungen in Folge
von vorbehaltlosen Verkaufen von Waren, was laut
standiger Rechtsprechung hinreichend sei. Auch im
gleichgelagerten Fall der T 1309/07 sei fir eine
Serienlieferung von Kfz-Teilen an einen Kfz-Hersteller
(laut Abschnitt 3.2.2: bei vorbehaltlosem Verkauf von
Kolben als Mitglied der Offentlichkeit anzusehen) eine
offenkundige Vorbenutzung bejaht und (ab Lieferung der
Kolben flir die Serienproduktion, Abschnitt 3.2.3 a))
auch keine stillschweigend vereinbarte Geheimhaltungs-
pflicht unterstellt worden. Die Vorinstanz habe eine
falsche Beurteilung aus der gelieferten Quantitat

gezogen, da es nur auf einen einzigen Verkauf ankomme.
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Auch wenn in T 1309/07 aus Lieferscheinen {iber einen
Zeitraum von 2 Monaten auf eine Serienlieferung
geschlossen worden sei (siehe Abschnitt 3.2.3 b)),

reiche ein einziger Lieferschein als Beleg aus.

Ebenso sei laut "Schulte - Patentgesetz mit EPU" (§ 3,
Rn 23, 24) die o6ffentliche Zuganglichkeit gegeben, wenn
ein unbegrenzter Personenkreis die Mdglichkeit des
Zugangs bzw. der Kenntnisnahme gehabt habe. Es sei als
Bewertungsmabstab auf die Lebenserfahrung abzustellen,
wonach die nicht zu entfernte Moglichkeit erdffnet
worden sei, dass beliebige Dritte (nicht die breite
Offentlichkeit) eine zuverldssige, ausreichende
Kenntnis von der neuheitsschadlichen Tatsache
erhielten. Die Zuganglichkeit einer Benutzung sei
bereits zu bejahen (Rn 62) durch einen einzigen Verkauf
eines erfindungsgemdBen Erzeugnisses (siehe T 482/89,

T 953/90, T 1464/05), die Lieferung eines Gegenstands
an Dritte oder zur Weiterverarbeitung fir Dritte (BGH,
deutsche Rechtsprechung), oder bei Verkauf eines KFZ-
Teils an KFZ-Hersteller trotz Anpassung bzgl.

Dimensionen an Winsche des Herstellers (T 1510/06).

Vorliegend habe auf Basis der Kunde-Lieferant-Beziehung
zwischen den Firmen HYUNDAI als LKW-Hersteller und der
Firma KNORR-BREMSE als Lieferant von Bremssystem-
Komponenten der vorbehaltlose Verkauf der Bauteile
ZB4418 stattgefunden, wie durch die vorgelegten
Beweismittel belegt. Mit vollzogenem Verkauf hétten die
Bauteile die Macht- und Einflusssphéare des Verkdufers
KNORR-BREMSE verlassen, der anschlieRBend willentlich
keinen Einfluss mehr auf den Personenkreis gehabt habe,
der hiervon Kenntnis erlangen konnte. Allein dieser
Umstand sei hinreichend, um im rechtlichen Sinne
Offenkundigkeit zu bejahen. Als Ausnahme konne nur eine

Geheimhaltungsvereinbarung gelten, die hier aber auch
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nach Auffassung der Einspruchsabteilung nicht vorliege.
Bei der geltend gemachten Konstellation eines zumindest
einmaligen vorbehaltlosen Verkaufs sei die Annahme

eines Geheimverkaufs nur als Ausnahmetatbestand

einzustufen und vorliegend (laut Zeuge: Serienlieferung
ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung) nicht zu bejahen.
Ab dem Ereignis des vorbehaltlosen Verkaufs habe daher
zumindest die Moglichkeit bestanden, dass Dritte
(Personen, die nicht durch eine arbeitsvertragliche
Treuepflicht an eine Geheimhaltung gebunden seien und
nicht zur Macht- und Einflusssphare von KNORR-BREMSE
gehdrten) technische Kenntnisse iUber die Bauteile
erhalten konnten (Wareneingangspriifer und spater die
Monteure). Ein zumindest einmaliger "vorbehaltloser
Verkauf" erfulle das Tatbestandsmerkmal der
Offenkundigkeit, welche (bei sachgerecht und fair
anzusetzendem BeweismaRstab) zu bejahen sei, wenn die
Beweisfiihrung keine Anhaltspunkte fiir berechtigte
Zweifel biete. Vor diesem Hintergrund sei ein Nachweis
entbehrlich, dass die gelieferten ZB4418 keiner
Geheimhaltung unterlagen. Nur in der ersten Phase einer
eventuell gemeinsamen Entwicklung koénne iUblicherweise
per-se von Geheimhaltung ausgegangen werden, nicht aber
beim nachfolgenden Stadium einer Serienlieferung.
Absprachen idber Funktionen bzw. Anforderungen des
Zulieferbauteils seien keine gemeinsame Entwicklungen,
sondern produktgestaltende Malnahmen bei der
Herstellung, die keine Geheimhaltung bedingten, wenn
der Gegenstand fiir eine unbeschridnkte Offentlichkeit
vorgesehen sei, und zwar von dem Zeitpunkt an, wo
dieser Gegenstand ohne weitere Beschrankung geliefert
werde. Demzufolge sei lediglich von Bedeutung, dass die
georderte hohe Stiickzahl keine beschrankte
Einzellieferung gewesen sei, sondern fiir den

Serieneinbau eingesetzt worden sei.
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Es sei somit entbehrlich nachzuweisen, in welchen
Produkten von HYUNDAI die Bauteile ZB4418 eingebaut und
an wen diese Endprodukte dann verkauft worden seien.
Denn auf die Endkunden von Konsumprodukten komme es
nicht an, sondern allein auf Personen ("Dritte"), die
nicht zur Macht- und Einflusssphare von KNORR-BREMSE
(also deren Kunden) gehorten. Der Verkauf von

Fahrzeugen von HYUNDAI sei vorliegend unerheblich.

Der Kernpunkt sei vorliegend, dass es sich nicht um
eine Musterlieferung gehandelt habe, fir die im Rahmen
einer gemeinsamen Entwicklung der Lebenserfahrung nach
von einer Geheimhaltung auszugehen sei. Eine
Geheimhaltungsvereinbarung wahrend der Entwicklungs-
phase werde nicht bestritten. Diese gelte aber nicht
fiir die Phase, wenn die Entwicklung abgeschlossen sei
und eine Serienlieferung erfolge. Der gehdrte Zeuge
selbst habe bestatigt, dass es sich um eine Serie und
keine Muster gehandelt habe. Auch Anlage 3 lege eine
normale Serienlieferung nahe. Da eine hohe Anzahl an
Zulieferteilen (246 Stick APU ZB4418 im Kontext von
insgesamt ca. 1.500 Teilen) geliefert worden sei, sei
nicht mehr davon auszugehen, dass dies lediglich fir
Versuchszwecke im Rahmen eines geheimzuhaltenden
gemeinsamen Entwicklungsprojekts erfolgt sei. Fir Tests
vorgesehene Teile wadren im Rahmen eines Sonderpakets
eine eigene Lieferung gewesen (siehe auch Anlage 5).
Auch wenn nur eine Rechnung fir eine Lieferung
vorgelegt worden sei, habe es weitere Lieferungen
gegeben. Seite 5 der Anlage 3 spreche zudem von normal
"gelieferter Ware" gemal den "Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen (AGB) von Knorr-Bremse". Es fehle ein
Hinweis wie "gemaB Entwicklungsvertrag" (der u. U.
abweichend eine Geheimhaltung regele), und es gebe auch

z. B. keine Anmerkung "Achtung Musterlieferung".
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Unter Betrachtung der Gesamtumstande sei mit
hinreichender Uberzeugung sowohl fiir KNORR-BREMSE als
auch flir HYUNDAI von einer Serienlieferung auszugehen,
die einen beschrankten Personenkreis verlassen habe.
Die Geheimhaltung sei spéatestens gefallen mit dem
exemplarischen vorbehaltlosen Verkauf gemdRl Rechnung
laut Anlage 3 unter den normal geltenden AGB. Damit sei
der Eintritt in die Serienlieferung erfolgt. Die
Beschwerdefihrerin habe nach Treu und Glauben durch den
Nachweis eines einmaligen vorbehaltlosen Verkaufs das
Notigste getan und miisse nicht weitere Lieferungen
belegen. Der anzusetzende BeweismaBstab sei von der

Rechtsprechung gesetzt.

Die Beschwerdegegnerin entgegnete dem wie folgt:

Es liege bei der Einsprechenden lickenlos nachzuweisen,
dass eine offenkundige Vorbenutzung stattgefunden habe
(T 472/92), was nicht erfolgt sei. Zur Offenkundigkeit
werde nur ein Verkauf der Firma KNORR-BREMSE an die
Firma HYUNDAI geltend gemacht. Laut Zeugenaussage
(Seite 36/37) habe es zwischen den Firmen eine
Geheimhaltungsvereinbarung gegeben. Diese gelte laut
Zeugenaussage (Seite 37/38) bis das Produkt in Serie
sei, wenn also HYUNDAI das Produkt fiur seine Produktion
benutze und dann an Kunden verkaufen konne. Es sei
nicht erkennbar und auch nicht vorgebracht, dass die
geringe Stickzahl von Mehrkreis-Schutzventilen (246
Stick) fir den sofortigen Einsatz bzw. Serienstart
vorgesehen gewesen oder als Charge in Serie gebracht
worden seien. Ungeachtet des Hinweises auf die AGB auf
Seite 5 der Anlage 3 (der auf jeder Rechnung stehe) sei
diese Lieferung noch unter Geheimhaltung erfolgt und
nicht offenkundig. Die Einsprechende hé&tte nachweisen
missen, dass weitere Teile geliefert worden seien. Ein

Hersteller wie HYUNDAI habe kein Interesse an einer
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Verdffentlichung seiner Fahrzeuge bzw. deren

Bestandteilen vor dem Serienstart.

Der in T 1309/07 dargelegte Fall sei nicht mit dem
vorliegenden Fall vergleichbar, da Konstruktions-
zeichnungen sowie ein veroffentlichter Produktkatalog
(0ffentlich zuganglich, verdffentlicht vor dem
Prioritadtstag des Streitpatents) vorlagen, wobei der
Produktkatalog einen wesentlichen Anteil zur Bejahung
der offenkundigen Vorbenutzung beigetragen habe. Zudem
war die Stickzahl (17.520 Kolben) der verkauften
Produkte deutlich groBer, was auf eine Serienlieferung
zum normalen Einsatz in der Serienproduktion hindeute.
Vorliegend sei die Stilickzahl hingegen deutlich begrenzt
und einzig auf Basis von Rechnungen und Zeugenaussagen
eine offenkundige Vorbenutzung konstruiert worden, ohne
dass Zeichnungen vorgelegen hatten. Es liege kein
vorbehaltloser Verkauf vor. Auch wenn die gelieferten
246 Stick fir die Serie "vorgesehen" seien, bedeute

dies nicht, dass sie von HYUNDAI verbaut worden seien.

Bei den beiden Entscheidungen T 462/91 und T 1416/10
sei es um den vorbehaltlosen Verkauf eines fertigen
Produkts an einen Endkunden gegangen. Der in T 1416/10
beschriebene Verkauf einer Waschmaschine von einem
Hersteller an einen Handler (idblicherweise ohne
Geheimhaltung) sei nicht vergleichbar mit einer
Lieferung von Bauteilen fir die Erstellung eines
Fahrzeugs an einen Kunden. Wie vom Zeugen bestatigt,
sei ein Bauteil (Vierkreisschutzventil), welches in
Zusammenarbeit zwischen der Einsprechenden und dem
Kunden entwickelt worden sei, zur Herstellung eines
Endprodukts (Nutzfahrzeug) ausgeliefert worden, wobei
eine solche Zusammenarbeit Ublicherweise unter
Geheimhaltung erfolge. Der Kunde (HYUNDAI) prufe und

teste das mit ihm zusammen entwickelte Produkt unter
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einer Geheimhaltungsvereinbarung und baue es spater
ggf. in Fahrzeuge ein, welche iber Handler an Endkunden
weiterverkauft wlirden. Erst Herstellung und Vertrieb
des gesamten Fahrzeugs sei eine offenkundige
Vorbenutzung, die aber nicht substantiiert worden sei.
Verkauf und Lieferung von Fahrzeugen durch HYUNDAI
stelle eine andere Handlung dar als die erstinstanzlich
geltend gemachte Lieferung von Luftaufbereitungsanlagen
von KNORR-BREMSE an den Kunden HYUNDAT.

Die von der Beschwerdefiihrerin mit dem Schriftsatz wvom
8. November 2021 vorgebrachten Argumente seien als

verspatet zurlckzuweisen.

Entscheidungsgrinde
1. Offentliche Zugdnglichkeit der behaupteten Vorbenutzung

1.1 Die Beschwerde richtet sich ausschlieBlich gegen die
Beurteilung des Tatbestandsmerkmals der Offenkundigkeit
hinsichtlich des Verkaufs von 246 Stick "APU ZB4418"
durch die Firma KNORR-BREMSE als Beschwerdefiihrerin an
die Firma HYUNDAI und die diesbeziigliche Feststellung
unter Punkt 7 der angefochtenen Entscheidung:

"HYUNDAI kann im vorliegenden Fall nicht als
Mitglied der Offentlichkeit betrachtet werden."

Der Nachweis einer mdglicherweise erfolgten Montage der
"APU ZB4418" in Nutzfahrzeuge von HYUNDAI und deren
Verkauf durch HYUNDAI an ihre Endkunden sei laut
Beschwerdefiihrerin unerheblich und damit entbehrlich.
Eine moéglicherweise dadurch erfolgte &6ffentliche
Zuganglichmachung der "APU ZB4418" ist somit weder
behauptet noch substantiiert worden und somit nicht
Gegenstand des Beschwerdeverfahrens (siehe auch Punkt 8

der angefochtenen Entscheidung) .
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Vorliegend ist damit nur zu entscheiden gewesen, ob
eine O0ffentliche Zugédnglichkeit der von der
Beschwerdefihrerin verkauften und an die Firma HYUNDAI
gelieferten 246 Stick "APU ZB4418" (unstrittig
nachgewiesen insbesondere durch die Anlage 3 und die
Zeugeneinvernahme), die von KNORR-BREMSE gemal den
Anforderungen von HYUNDAI entwickelt wurden, als

erwiesen betrachtet werden kann.

Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
genigt ein einziger Verkauf, um der Offentlichkeit den
verkauften Gegenstand im Sinne von Art. 54 (2) EPU
zuganglich zu machen, sofern der Kaufer nicht zur
Geheimhaltung verpflichtet wurde. Es braucht nicht
nachgewiesen werden, dass andere tatsachlich Kenntnis
von diesem Gegenstand hatten, d. h es genigt allein die
Mbéglichkeit der Kenntnisnahme zum Nachweis der
Offenkundigkeit (siehe T 482/89, ABl. 1992, 646; auch
z. B. T 462/91). Das eigene Personal einer Firma ist
normalerweise nicht als Offentlichkeit im Sinne des
Art. 54 (2) EPU anzusehen (siehe z. B. T 1085/92).

Allerdings ist davon auszugehen, dass in Situationen,
in denen der Empfanger von Zulieferteilen seinerseits
an der Entwicklung eines Produktes arbeitet, ein
vitales Interesse an der Geheimhaltung seiner eigenen
Plane fir eine Serienfertigung besteht. Insofern
entspricht es nach Auffassung der Kammer den
brancheniiblichen Gepflogenheiten, dass Zulieferer, die
Teile fiir ein in der Entwicklung befindliches

(End-) Produkt eines Kunden liefern, zur Geheimhaltung
verpflichtet sind.

Diese Sichtweise der Kammer ist im Einklang mit der
gangigen Rechtsprechung: Allein der Auftraggeber des
Entwicklungsprojekts als Kunde des Zulieferers, an den

Teile geliefert werden, entscheidet dariber, ob, wann
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und wie er die unter Geheimhaltung entwickelten Teile
Dritten zugadnglich machen mdchte (siehe dazu auch

T 1847/12, Grinde 3.2). Ein vorbehaltloser Verkauf
liegt erst vor, wenn der Kaufer als Mitglied der
Offentlichkeit anzusehen ist (siehe z. B. T 1168/09,
Grinde 4.2.2).

Eine Geheimhaltungsvereinbarung wadhrend der
Entwicklungsphase zwischen KNORR-BREMSE und HYUNDAI
wurde nicht bestritten und wird durch die Aussage des
einvernommenen Zeugen bestdatigt (siehe Seiten 36/37 der

Niederschrift tUber die Beweisaufnahme) .

Die Beschwerdefiilhrerin behauptet, es ldge ein
vorbehaltloser Verkauf vor, denn die Geradte waren
bedingungslos an die Firma HYUNDAI als ein Mitglied der
Offentlichkeit verkauft worden und h&dtten die Macht-
und Einflusssphare der KNORR-BREMSE verlassen. So
beweise die Anlage 3 eine normale Serienlieferung, da
eine hohe Anzahl an Zulieferteilen (246 Stick "APU
ZB4418" im Kontext von insgesamt ca. 1.500 Teilen)
geliefert worden sei. Fur Versuchszwecke vorgesehene
Teile im Rahmen eines geheimzuhaltenden Entwicklungs-
projekts waren (auch laut Anlage 5) gesondert geliefert
worden. Zudem habe der Zeuge bestatigt, dass es sich
nicht um Muster, sondern um eine Serienlieferung ohne
Verpflichtung zur Geheimhaltung gehandelt habe. Dafir
spreche auch der Verweis auf "normal gelieferte" Ware
gemal den "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
(AGB) " ohne weitere, auf eine Geheimhaltung hindeutende

Hinweise auf Seite 5 der Anlage 3.

Hierzu stellt die Kammer zundchst fest, dass ein
Unterschied besteht zwischen einer Serienlieferung von
KNORR-BREMSE an HYUNDAI und einem Einbau der

gelieferten Teile in eine Serie beim Empfanger HYUNDAT.
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Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass es sich bei
der Lieferung von 246 Stick "APU ZB4418" um eine
Serienlieferung gehandelt hat. Dies bedeutet, dass die
246 Stick APU 7ZB4418 (maschinell) mit Serienwerkzeugen
auf Serienproduktionsanlagen und mit einem auf eine
grbBere Stlickzahl ausgelegten Logistik-, Produktions-
und Qualitatssicherungsprozess - und eben nicht als
Muster in kleiner Stiickzahl - hergestellt wurden. Der
Zeuge hat damit die Qualitat der Teile oder Gerdte auf
Seiten des Herstellers KNORR-BREMSE charakterisiert.
Offen bleibt, ob der Empfanger HYUNDAI diese Teile
ebenfalls in eine Serie eingebaut und diese verkauft
hat.

Eine Verwendung durch den Kunden fiir dessen
Serienproduktion - z. B. im vorliegenden Fall bestimmte
Fahrzeuge - erfolgt typischerweise erst dann, wenn
durch Tests beim Kunden nachgewiesen ist, dass die
gelieferten Teile "in Serienqualitat" auch fir die
Verwendung in einem Serienprodukt auf Kundenseite

geeignet sind (sogenannte Serienfreigabe).

Ab diesem Zeitpunkt sind die Teile fiur die
Serienproduktion auf Kundenseite bestimmt, und es kann
nach Auffassung der Kammer nach allgemeiner
Lebenserfahrung kein gemeinsames Interesse an einer
Geheimhaltung mehr angenommen werden (siehe auch

T 1512/06, Grinde 4.2.5.a). Die Geheimhaltung erlischt
also mit der Lieferung fiir eine Serienproduktion, "weil
ab diesem Zeitpunkt die Teile dazu bestimmt sind, in
Fahrzeuge fir den Verkauf eingebaut zu werden und damit
der Offentlichkeit zugidnglich gemacht zu werden" (siehe
T 1168/09, Grinde 4.2.3). Ab dann kann davon
ausgegangen werden, dass die Teile den Bereich der

gemeinsamen Entwicklungssphare verlassen haben und die
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Moglichkeit der Einsichtnahme fiir Dritte im Sinne der
von der Beschwerdefiihrerin angefihrten Rechtsprechung
bestand.

Somit stellt sich hier die Frage, ob die von der
Beschwerdefilhrerin angefihrten Beweismittel einen
Serieneinsatz bei HYUNDAI nachzuweisen in der Lage

sind.

Fir die Kammer kann die Behauptung der
Beschwerdefiithrerin, der Zeuge habe ausgesagt, dass es
sich bei der Lieferung von KNORR-BREMSE an HYUNDAI um
eine Serie und keine Muster gehandelt habe, nicht
Uberzeugen, da der Zeugenaussage unzweifelhaft zu
entnehmen ist (Seite 37/38 der Niederschrift), dass die
Geheimhaltungsvereinbarung gelte, bis das Produkt in
Serie sei und es von HYUNDAI fiir seine Produktion
benutzt werde. Damit hat in Ubereinstimmung mit der
Auffassung der Kammer (siehe oben, 1.6) der Zeuge damit
allenfalls den Wegfall der Geheimhaltungspflicht
bekundet, sobald ein Einsatz der Teile in der
Serienproduktion des Kunden erfolgte. Eine Aussage zum
Einsatz in einer Serie bei HYUNDAI hat der Zeuge

jedenfalls nicht gemacht.

Auch der Kontext der Lieferung kann nicht nahelegen,
dass es sich bei den 246 Stick "APU ZB4418" um Teile
flir eine Serie bzw. den Serieneinbau bei Hyundai
gehandelt haben muss, wie es die Beschwerdefiihrerin
behauptet.

Wie Anlage 3 zeigt, finden sich in den gelieferten
Positionen neben 246 Stick "APU ZB4418" (Position 120)
auch Produkte, die in kleinsten Mengen geliefert
wurden, z. B. 5 Stick "SENSOR SPEED" (Position 4) oder
auch 1 Stiick "Air Disc Brake" (Position 30), die keinen

Beleg flir einen Einsatz in der Serienproduktion bei
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HYUNDAI darstellen. Die eidesstattliche Versicherung
gemal Anlage 5 liefert dazu auch keine weitere
Erkenntnis und bestatigt lediglich die Herstellung und
Lieferung von 246 Stiick APU ZB4418 gemaBl der Rechnung
nach Anlage 3.

SchlieRBlich konnen auch die Anmerkungen auf Seite 5 der
Anlage 3 ("Knorr-Bremse behdlt sich das Eigentum an
gelieferter Ware bis zur vollstdndigen Bezahlung vor";
"Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Liefer-
bedingungen (AGB) von Knorr-Bremse") im Gegensatz zu
der Behauptung der Beschwerdefiihrerin nicht belegen,
dass fir die gelieferte Ware in jedem Fall eine
Geheimhaltung auszuschlieBen ist. Der Inhalt der AGB
wurde in diesem Verfahren nicht kundgetan, auch weitere
Absprachen zwischen den Parteien (z. B. die in der
Anlage 3 erwahnte "Email by Ms JEONG") sind nicht
bekannt.

Die Beschwerdefiihrerin hat zur Stiitzung ihrer Argumente

friilhere Entscheidungen der Beschwerdekammern angefihrt:

Der Fall in T 1309/07 ist nach Auffassung der Kammer
nicht gleichgelagert, wie von der Beschwerdefilhrerin
behauptet. Dort wurde (Grinde 3.1.3) eine Lieferung von
17.520 Stick Kolben an den Kfz-Hersteller Renault
festgestellt. Die mit diesem Fall befasste Kammer hatte
auch die Frage zu klaren (Grinde 3.2), ob keine Pflicht
zur Geheimhaltung bestand, da bei einem vorbehaltlosen
Verkauf der Kolben der Kfz-Hersteller Renault als
Mitglied der Offentlichkeit anzusehen sei. Dies wurde
bejaht, da eine deutlich hdéhere Stiickzahl von mehr als
17.000 Kolben geliefert wurde und zudem Kolben dieser
Art in einem vorverOffentlichten Ersatzteilkatalog
angeboten waren. Damit lag auf jeden Fall ein weiteres

Beweismittel vor, um letzte Zweifel iber die
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6ffentliche Zuganglichkeit auf Seiten des Kunden
auszurdumen. Vorliegend wurden abgesehen von der
Rechnung (Anlage 3) iber die Lieferung von 246 Stick
"APU ZB4418" keine weiteren Beweismittel angefihrt, die
eine vergleichbare Schlussfolgerung zulassen; wie oben
ausgefiihrt, hat sich der Zeuge zu einem Serieneinsatz
bei HYUNDAI nicht geduBert. Weder wurden weitere
Bestellungen oder Abrufe von Serienlieferungen
nachgewiesen, die auf eine Serienproduktion von
Fahrzeugen hindeuten kénnten, noch wurde eine
O0ffentliche Zuganglichkeit des Gerates "APU ZB4418"

z. B. anhand eines Katalogs oder von Angeboten an

weitere Kunden plausibel gemacht.

In T 1416/10 ging es um eine Waschmaschine, wobei
angenommen wurde, dass praktisch mit absoluter
Gewissheit darauf geschlossen werden konnte, dass
entsprechende Waschmaschinen bei Handlern zum Verkauf
angeboten und damit &6ffentlich zuganglich waren. Dies
entspricht allenfalls dem - vorliegend allerdings nicht
geltend gemachten - Verkauf von Nutzfahrzeugen der
Firma HYUNDAI (Uber H&ndler) an seine Endkunden. Auch
in T 462/91 ging die Kammer lediglich von einem nicht
zur Geheimhaltung verpflichteten Kaufer aus, ebenso in
den von der Beschwerdefihrerin zitierten T 482/89,

T 953/90 und T 1464/05.

Auch der Fall in T 1510/06 ist anders gelagert, da es
dort keinerlei Hinweise auf eine technische
Zusammenarbeit zwischen Zulieferer und Kfz-Hersteller
gab. Das entwickelte Produkt lag allein in der
Entwicklungshoheit des Zulieferers und wurde zudem an

mehrere Kfz-Hersteller geliefert.

Die Beweisfihrung der Beschwerdefihrerin kann damit die

Zweifel der Kammer an einem vorbehaltlosen Verkauf der
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246 Stiuck "APU Z7ZB4418" durch die Firma KNORR-BREMSE an

die Firma HYUNDAI nicht ausrdumen.

Im Ergebnis sieht die Kammer damit die Feststellung der
Einspruchsabteilung unter Punkt 7 der angefochtenen

Entscheidung nicht als rechtsfehlerhaft an.

Die Kammer kann in der angefochtenen Entscheidung
keinen Beleg fir die Aussage der Beschwerdefiihrerin
finden, dass "eine Geheimhaltungsvereinbarung nach
Auffassung der Einspruchsabteilung nicht vorliege".
Denn unter Punkt 7 der angefochtenen Entscheidung
findet sich die Schlussfolgerung, dass die Gerate durch
die Lieferung an HYUNDAI "in einer rein privaten
Sphire" blieben, "zu der die Offentlichkeit keinen
Zugang hatte". Damit hat die Einspruchsabteilung nach
Auffassung der Kammer den Wegfall einer Verpflichtung

zur Geheimhaltung gerade nicht ausschlieBen wollen.

Da der Vortrag der Beschwerdefilthrerin nicht zum Erfolg
fihrt, kann dahingestellt bleiben, ob - wie von der
Beschwerdegegnerin vorgebracht - Argumente der
Beschwerdefiithrerin mit Schreiben vom 8. November 2021
(die von der Kammer bericksichtigt wurden) verspatet

vorgebracht und nicht zuzulassen sind.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
werdeks

Y ‘wa\schen Pag, n
Q)Q;%s@ %‘% <

D

&

4
/:7/99”‘”"3 ani®
Spieog ¥

3 o

&
&

2
(4

A. Voyé H. Geuss

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



