BESCHWERDEKAMMERN BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAISCHEN THE EUROPEAN PATENT
PATENTAMTS OFFICE

Interner Verteilerschliissel:
(A) [ ] Verdffentlichung im ABI.
) [ 1 An Vorsitzende und Mitglieder
(C) [X] An Vorsitzende
) []

(D Keine Verteilung

ENTSCHEIDTUNG

vom 25. Oktober 2005
Beschwerde-Aktenzeichen: T 0920/03
Anmeldenummer: 94810690.1
Ver6ffentlichungsnummer: 0657264
IPC: B29C 37/00
Verfahrenssprache: DE

Bezeichnung der Erfindung:

CHAMBRES DE RECOURS
DE L’OFFICE EUROPEEN
DES BREVETS

3.2.05

Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung einer Kontaktlinse

Patentinhaber:
Novartis AG

Einsprechender:
Johnson & Johnson Vision Care, Inc.

Stichwort:

Relevante Rechtsnormen:
EPU Art. 54, 56

Schlagwort:

"Neuheit und erfinderische Tatigkeit (ja)"

Zitierte Entscheidungen:

Orientierungssatz:

EPA Form 3030 06.03



0

Europaisches
Patentamt

European
Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Aktenzeichen: T 0920/03 - 3.2.05

ENTSCHEIDTUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.2.05

Beschwerdefiihrerin:
(Einsprechende)

Vertreter:

Beschwerdegegnerinnen:
(Patentinhaberinnen)

Vertreter:

Angefochtene Entscheidung:

Zusammensetzung der Kammer:

W. Moser
W. Widmeier

Vorsitzender:
Mitglieder:

vom 25. Oktober 2005

Johnson & Johnson Vision Care, Inc.
7500 Centurion Parkway, Suite 100
Jacksonville, Florida 32256 (US)

Mercer, Christopher Paul
Carpmaels & Ransford
43-45, Bloomsbury Square
London WC1A 2RA (GB)

Novartis AG
Lichtstrasse 35
CH-4056 Basel (CH)

Novartis-Erfindungen Verwaltungsesellschaft m.b.H

Brunner Strasse 59
A-1235 Wien (AT)

Stellbrink, Axel
Vossius & Partner
Siebertstrasse 4
D-81675 Mlinchen (DE)

Entscheidung der Einspruchsabteilung des

Europdischen Patentamts, die am 17. April 2003

zur Post gegeben wurde und mit der der
Einspruch gegen das europdische Patent

Nr. 0657264 aufgrund des Artikels 102 (2) EPU

zurickgewiesen worden ist.

W. R. Zellhuber



-1 - T 0920/03

Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

IV.

0148.D

Die Beschwerdefihrerin (Einsprechende) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der der
Einspruch gegen das europaische Patent Nr. 0 657 264

zurlckgewiesen worden ist, Beschwerde eingelegt.

Am 25. Oktober 2005 fand eine mlndliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europaischen Patents Nr. 0 657 264 in vollem Umfang.

Die Beschwerdegegnerinnen (Patentinhaberinnen)

beantragten, die Beschwerde zurlckzuweisen.

Die unabhdngigen Ansprlche 1 und 6 des Streitpatents in

der erteilten Fassung lauten:

"1l. Verfahren zur Herstellung von Kontaktlinsen, bei
welchem Verfahren ein polymerisierbares Kontaktlinsen-
material in eine Formhalfte (1) dispensiert wird,
anschliessend die Form mittels der zweiten Formhalfte (2)
geschlossen wird, und dann das zwischen den beiden
Formhalften in der Formkavitat (12) befindliche Material
polymerisiert und so eine noch unhydratisierte
Kontaktlinse (CL) geformt wird, wobei die formgebende
Flache von einer der beiden Formhdlften (1,2) vor ihrer
Verwendung mittels Coronaentladung so vorbehandelt wird,
dass beim Oeffnen der Form die Kontaktlinse (CL) an der
vorbehandelten Formhdlfte (1,2) haftet, dadurch
gekennzeichnet, dass die formgebende Flache von einer

der beiden Formhalften (1,2) nur ausserhalb der optisch



0148.D

-2 - T 0920/03

wirksamen Zone der Kontaktlinse (CL) vorbehandelt wird,
wobel eine Coronabehandlungseinrichtung verwendet wird,
die zwel Elektroden (4,5) aufweist, die in einem Abstand
voneinander angeordnet sind, und zwischen denen bei der
Vorbehandlung die betreffende Formhalfte (1,2)
angeordnet ist, wobei zumindest die der formgebenden
Flache der zu behandelnden Formhalfte (1,2) zugewandte
Elektrode (4) eine ringfdérmige Flache (40) aufweist, die
sich im wesentlichen Uber den zu behandelnden Bereich

(20) der Formhalfte (1,2) erstreckt."

"6. Vorrichtung zur Herstellung von Kontaktlinsen, mit
einer zweil Formhalften (1,2) umfassenden Form, wobei die
Formhdlften (1,2) jeweils eine formgebende Flache
aufweisen und in geschlossenem Zustand der Form eine
Formkavitdt (12) einschliessen, die die Gestalt der
Kontaktlinse (CL) definiert, mit einer Dispensier-
einrichtung (6) zum Zufihren eines polymerisierbaren
Kontaktlinsenmaterials in die eine Formhalfte (1), mit
einer Lichtquelle (7) zur Beaufschlagung des nach dem
Schliessen der Form in die Formkavitat (12)
eingeschlossenen Kontaktlinsenmaterials mit Licht,
wodurch das in die Formkavitdt (12) eingeschlossene
Material polymerisiert wird und eine noch
unhydratisierte Kontaktlinse (CL) erzeugt wird, und mit
einer Coronabehandlungseinrichtung zur Vorbehandlung der
formgebenden Flache von einer der beiden Formhalften
(1,2) vor ihrer Verwendung, wobei die formgebende Flache
einer der beiden Formhalften (1,2) so vorbehandelt wird,
dass beim Oeffnen der Form die Kontaktlinse an der
vorbehandelten Formhdlfte haftet, dadurch gekennzeichnet,
dass die Coronabehandlungseinrichtung zwei Elektroden
(4,5) aufweist, die in einem Abstand voneinander

angeordnet sind und zwischen denen bei der Vorbehandlung
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die betreffende Formhédlfte (1,2) angeordnet ist, wobei
zumindest die der formgebenden Flache der zu
behandelnden Formhalfte (1,2) zugewandte Elektrode (4)
eine ringfdérmige Flache (40) aufweist, die sich im
wesentlichen Uber den zu behandelnden Bereich (20) der

Formhalfte (1,2) erstreckt."

Die Beschwerde stlUtzt sich auf folgende Dokumente:

El: EP-A-0 604 176

E2: EP-A-0 472 303

E3: US-A-4 879 100

E4: DE-B-1 232 333

Die Beschwerdefiihrerin hat im wesentlichen folgendes

vorgetragen:

Dokument E1 zeige alle Merkmale des Verfahrens gemaf
Anspruch 1 und der Vorrichtung gemdfs Anspruch 6. Das
diesbezliglich strittige Merkmal beider Ansprliche, dass
eine der beiden Formhalften mittels Coronaentladung so
vorbehandelt werde, dass beim Offnen der Form die
Kontaktlinse an der vorbehandelten Formhdlfte hafte, sei
in Dokument E1 ebenfalls gezeigt, nédmlich in Spalte 5,
Zeilen 40 bis 43, wo gesagt werde, dass ein Anteil wvon
0,5% der Linsen in der vorbehandelten Formhdlfte
verbleibe, und in Spalte 5, Zeilen 52 bis 56, wo gesagt
werde, dass, abhidngig von den gewdhlten Parametern, die
Linse an der vorbehandelten Formhalfte hafte. Unabhangig
davon, ob man 0,5% als gering bezeichne oder nicht, sei

somit offenbart, dass die Linse an der durch
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Coronaentladung vorbehandelten Formhadlfte hafte. Die
Gegenstande der Ansprlche 1 und 6 seien somit nicht neu

gegeniiber Dokument E1.

Bel der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit sei
Dokument E2 als nachstliegender Stand der Technik
anzusehen. Dieses Dokument zeige alle Merkmale des
Anspruchs 1 auf’er dessen letztes Merkmal. Dokument E2
verwende keine ringfdérmige Elektrode zur selektiven
Behandlung einer Formhalfte, sondern maskiere die nicht
zu behandelnden Teile der Formh&lfte. Dokument E2
befasse sich aber mit derselben Aufgabe wie das
Streitpatent, nadmlich mittels einer Vorbehandlung der
Form durch Coronaentladung ein selektives Haften der
Kontaktlinse an der Form zu erreichen. Dies ergebe sich
aus Seite 4, Zeilen 22 und 23, und Seite 5, Zeilen 34
bis 42 des Dokuments E2. Da ein wesentliches Element
dieser Aufgabe die Behandlung von Kunststoff durch
Coronaentladung sei, sei es flr einen Fachmann
naheliegend, auch die Dokumente E3 und E4 in Betracht zu
ziehen. Dokument E3 zeige in Spalte 2, Zeilen 61 bis 65
und Figur la, dass man die Coronaentladung mit Hilfe von
speziell geformten Elektroden durchfihren koénne.
Dokument E4 zeige in Figur 2 eine selektive
Coronaentladung durch eine nur im unteren Bereich der zu
behandelnden Tube wirksame, an die duBere Form der Tube
angepasste Elektrode 1 und eine an die innere Form der
Tube angepasste Gegenelektrode 2. Ein Fachmann erkenne
sofort, dass die Anpassung der Elektrode an die Form des
zu behandelnden Gegenstands einfacher sei als eine
Maskierung, und kombiniere daher die Dokumente E2 und E3
bzw. E2 und E4, was in naheliegender Weise zum

Gegenstand der Ansprlche 1 und 6 des Streitpatents fihre.
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Deren Gegenstande beruhten somit nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

VIII. Die Beschwerdegegnerinnen haben im wesentlichen

folgendes vorgetragen:

Dokument E1 zeige nicht, dass die Kontaktlinse an der
mittels Coronaentladung behandelten Formhdlfte haften
bleibe. Sie zeige das Gegenteil, namlich, dass das
Uberschussmaterial an der behandelten Formh&lfte hafte,
die Linse aber an der unbehandelten Formhdlfte verbleibe.
Die Tatsache, dass ein Anteil von 0,5% der Linsen nicht
an der konkaven, also der unbehandelten Formhalfte
bleibe oder falsch gewdhlte Parameter zu diesem Ergebnis
fihrten, bedeute nicht, dass die Behandlung durch
Coronaentladung die Ursache daflir sei, dass die Linsen
an der behandelten konvexen Formhadlfte festgehalten
wlrden. Dazu werde in Dokument E1 nichts gesagt.
Vielmehr handele es sich dabei um unerwlnschte
Ergebnisse, deren Auftreten zufadllig oder durch
ungeeignete Einstellungen der Prozessparameter bedingt
sei. Die Gegenstande der Anspriiche 1 und 6 des

Streitpatents seien somit neu.

Dokument E2 zeige die Behandlung der Formoberflache
durch Coronaentladung zum Zwecke des Einfarbens des
Irisbereichs der Kontaktlinse. Auf Seite 5, Zeilen 34
bis 42 dieses Dokuments sei in Verbindung mit Figur 4
gezeigt, dass der Pupillenbereich und der Randbereich
der Linse von der Behandlung durch Coronaentladung mit
Hilfe zweier Masken 9 und 11 ausgenommen wlrden, um das
Haften der Linse an der Form zu verhindern, so dass nur
der einzufarbende Bereich dieser Behandlung unterliege.

Die dem Dokument E2 zugrunde liegende Aufgabe sei also

0148.D
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das selektive Einfarben der Kontaktlinse und das
selektive Unterbinden des Haftens der Linse an der Form.
Dies habe mit der Aufgabe des Streitpatents nichts zu

tun.

In Dokument E3 gehe es um eine ganzflachige Behandlung
von Automobilstofstangen und in Dokument E4 um Tuben und
deren Vorbehandlung zur Anpassung an den Tubeninhalt.
Ein Vergleich der Figur 2 des Dokuments E2 mit der

Figur la des Dokuments E3 bzw. der Figur 2 des Dokuments
E4 zeige deutlich, dass eine Kombination der Dokumente
E2 und E3 bzw. E2 und E4 nicht mdéglich sei. Die
Gegenstande der Anspriche 1 und 6 des Streitpatents

beruhten somit auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde

0148.D

Neuheit

Die Neuheit der Gegenstadnde der Ansprlche 1 und 6 des
Streitpatents wurde von der Beschwerdeflihrerin nur
gegeniiber Dokument E1 in Frage gestellt. Dieses Dokument
stellt einen Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU
fir alle im Streitpatent genannten Vertragsstaaten aufler

Griechenland dar.

Gemafy Dokument El1 wird bei der Herstellung einer
Kontaktlinse 42 beim Offnen der Form die Trennung der
Linse von dem aus der Form ausgetretenen
Materiallberschuss 44 dadurch erreicht, dass der
Randbereich 28 der konvexen Formhalfte 20 durch
Coronaentladung vorbehandelt wird, so dass beim Offnen

der Form der Uberschuss an dieser Formhdlfte haften
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bleibt und die Kontaktlinse an der nicht vorbehandelten
konkaven Formhalfte 40 verbleibt (vgl. Spalte 2, Zeilen
22 bis 41 und Figuren 2 und 4). Gemafs den Anspruchen

1 und 6 des Streitpatents wird eine der beiden
Formhalften durch Coronaentladung so vorbehandelt, dass
beim Offnen der Form die Kontaktlinse an der

vorbehandelten Formhd&lfte haften bleibt.

Der Unterschied zwischen den Gegenstanden der Anspriiche
1 und 6 des Streitpatents und Dokument E1 liegt also
darin, dass beim Streitpatent formgebende Flachen durch
Coronaentladung vorbehandelt werden und die Kontaktlinse
an der vorbehandelten Formhalfte verbleibt, wahrend bei
Dokument El1 ein Bereich einer Formh&lfte auffRerhalb der
formgebenden Flachen vorbehandelt und die Kontaktlinse
mit der anderen, nicht vorbehandelten Formhalfte

entfernt wird.

Es wird zwar in Dokument E1 darauf hingewiesen, dass
0,5% der Linsen an der vorbehandelten konvexen
Formhalfte verbleiben (vgl. Spalte 5, Zeilen 40 bis 43)
und dass zu hohe Energiewerte bei der Coronaentladung zu
einem Ausstrahlen der Vorbehandlung in den inneren
Bereich der konvexen Formhalfte und damit zu einem
Anhaften der Linsen an dieser Formhdlfte fihren (vgl.
Spalte 5, Zeilen 52 bis 56), doch dies bedeutet nicht,
dass der genannte Unterschied nicht vorhanden ist. Es
ist in Dokument E1 nicht angegeben, dass der Anteil von
0,5% der Linsen, der nicht vom Uberschussmaterial
getrennt wird, durch die Vorbehandlung formgebender
Flachen des Randbereichs der konvexen Formhalfte
verursacht wird, und der Hinweis auf zu hohe Werte bei
der Vorbehandlung darf nicht so verstanden werden, dass

eine Vorbehandlung mit diesen zu hohen Werten
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tatsachlich durchgefihrt wird. Dieser Hinweis soll

vielmehr die Einstellung falscher Parameter verhindern.

Es geht bei der Feststellung der Neuheit der Gegenstande
der Ansprlche 1 und 6 des Streitpatents gegenlber
Dokument E1 auch nicht darum, ob ein Fachmann wusste,
dass eine Vorbehandlung einer Formhadlfte durch
Coronaentladung ein Anhaften der Kontaktlinse an dieser
Formhalfte bewirkt, was sicher der Fall war, sondern
darum, ob in Dokument El1 offenbart ist, dass eine
formgebende Flache einer Formhdlfte so vorbehandelt ist,
dass die Kontaktlinse daran haftet. Der Hinweis auf
ungeeignete Parameter ist nicht als Offenbarung in

diesem Sinne zu sehen.

Die Gegenstande der Anspriiche 1 und 6 des Streitpatents
sind somit als neu gegeniber Dokument E1 anzusehen.
Gleiches gilt flr die Gegenstande der von Anspruch 1 bzw.

6 abhangigen Anspriiche 2 bis 5 und 7 bis 10.

Die Gegenstande der Ansprliche 1 bis 10 unterscheiden
sich auch von den in den Dokumenten E2, E3 und E4
offenbarten Verfahren bzw. Vorrichtungen, so dass die
Neuheit der Gegenstande der Ansprliche 1 bis 10 auch

gegenlber diesen Dokumenten gegeben ist.
Erfinderische T4tigkeit

Als Stand der Technik gem&f Artikel 54 (3) EPU hat
Dokument E1 bei der Diskussion der erfinderischen

Tatigkeit auRer Betracht zu bleiben (Artikel 56 EPU).

Als nachstliegender Stand der Technik gemafs Artikel 54 (2)

EPU ist Dokument E2 anzusehen. Dieses Dokument zeigt ein
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Verfahren und eine Vorrichtung, von dem bzw. der sich
die Gegenstande der Anspriche 1 und 6 des Streitpatents
dadurch unterscheiden, dass die der formgebenden Flache
der zu behandelnden Formhalfte zugewandte Elektrode eine
ringférmige Flache aufweist, die sich im wesentlichen
Uber den zu behandelnden Bereich der Formhalfte

erstreckt.

Die in Dokument E2 zu lb6sende Aufgabe besteht darin,
einerseits ein effektives, selektives Einfarben der
Linse in deren Irisbereich zu ermdglichen und
andererseits zu verhindern, dass die Linse zu stark an
der Form haftet, was eine Zerstdrung der Linse beim
Abnehmen von der Formoberfldche bewirken kénnte (vgl.
Seite 4, Zeilen 11 bis 23). Diese Aufgabe wird dadurch
geldst, dass nur der Teil der Formoberfldche, der dem
einzufarbenden Bereich der Linse entspricht, einer
Behandlung durch Coronaentladung unterzogen wird,
wahrend der Rest der Formoberflache durch Verwendung
zweier Masken, die die dem Pupillen- und dem Randbereich
der Linse entsprechenden Bereiche der Form abschirmen,
von der Coronaentladungsbehandlung ausgenommen wird (vgl.
Seite 5, Zeilen 30 bis 45 und Figur 4). Es geht also bei
Dokument E2 darum, einen Teilbereich der Formoberfldche
durch Coronaentladung zu behandeln, um ein
wirkungsvolles Einfarben der Linse zu erreichen, und den
Restbereich der Form nicht durch Coronaentladung zu
behandeln, um ein zu starkes Anhaften der Linse an

diesem Restbereich zu vermeiden.

Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine
zuverlassige Haftung der Kontaktlinse an einer der
beiden Formoberfldchen zu erreichen, um eine

zuverladssige Serienproduktion zu ermdéglichen, dabei aber
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den Pupillenbereich von die Haftung verbessernden
Maffnahmen auszunehmen, um eine Beschaddigung der optisch
wirksamen Zone der Linse zu vermeiden (vgl. Absatze
[0002] bis [0006] und [0008]). Geldst wird diese Aufgabe
gemaf? den Ansprichen 1 und 6 durch eine selektive
Behandlung einer Formhalfte durch Coronaentladung
mittels einer ringfdrmigen Elektrode, so dass nur ein
entsprechender ringfdérmiger Bereich der Linse an der
Formhalfte haften kann, der optisch wirksame Bereich der

Linse aber nicht an der Form haftet.

Die Gemeinsamkeit des Streitpatents mit Dokument E2
besteht demnach darin, einen ringfdrmigen Teilbereich

einer Formhalfte durch Coronaentladung zu behandeln.

Der Fachmann findet aber in Dokument E2 keine Hinweise
und keine Anregung, statt der Maskierung der nicht zu
behandelnden Formhalftenbereiche eine ringfdrmige

Elektrode einzusetzen.

Es kann dahingestellt bleiben, ob ein Fachmann bei der
Losung der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe
auf Dokument E3, das sich auf die Oberflachenbehandlung
von groffflachigen Teilen, wie z.B. Automobilstoflstangen,
bezieht und die Vermeidung von Verletzungen durch
Stromschlage und von Kurzschlissen (vgl. in Dokument E3
Spalte 1, Zeilen 9 bis 11 und Spalte 2, Zeilen 5 bis 8)
zum Ziel hat, oder Dokument E4, das sich auf die
Herstellung von Tuben flUr Schutzlberzugs-, Farb- oder
Klebstoffe bezieht (vgl. in Dokument E2 Spalte 1, Zeilen
1 bis 12), zugreifen wlrde. Eine Kombination der
Dokumente E2 und E3 bzw. E2 und E4 fihrt nadmlich nicht

zum Gegenstand der Ansprlche 1 und 6 des Streitpatents.
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Bei Dokument E3 wird eine an die Form der Innenflache
des zu behandelnden Kunststoffteils angepasste
Basiselektrode 1 verwendet, und die AuRBenfldche wird
Uber eine Entladungselektrode 2 einer Behandlung durch
Coronaentladung zu unterzogen (vgl. Spalte 2, Zeilen 50
bis 65 und Figur la). Dokument E3 spricht jedoch
nirgends von einer nur selektiven Behandlung dieses
Teils. Die Kombination der Dokumente E2 und E3 kann
somit nicht dazu fthren, statt der in Dokument E2
gezeigten Maskierung der nicht zu behandelnden Formteile,
eine ringfdrmige Elektrode, die nur einen Teilbereich
der Formoberfldche mit einer Coronaentladung

beaufschlagt, zu verwenden.

Bei Dokument E4 wird bei einem Ausfihrungsbeispiel der
Endbereich eines tubenfdrmigen Kunststoffkdrpers einer
Behandlung durch Coronaentladung unterzogen (vgl.

Spalte 1, Zeilen 1 bis 12, Spalte 3, Zeilen 1 bis 6 und
Figur 2). Dazu werden eine stationdre Auflenelektrode und
eine verfahrbare Elektrode im Inneren des tubenfdrmigen
Korpers benutzt. Die innere Elektrode hat zwar eine an
die konische Form des Endstlicks des tubenfdrmigen
Kbrpers angepasste konische Form, sie erstreckt sich
aber nicht Uber den zu behandelnden Bereich dieses
Korpers, da sie, um diesen zu behandeln, relativ zur
Gegenelektrode bewegt wird. Die Kombination der
Dokumente E2 und E4 kann somit nicht dazu fihren, die
Maskierung des Dokuments E2 durch eine ringfdrmige
Elektrode zu ersetzen, die sich Uber den zu behandelnden

Bereich der Formhalfte erstreckt.

Es sei aber dennoch zusatzlich angemerkt, dass beide
Kombinationen als rlUckschauende MafRBnahmen in Kenntnis

des Streitpatents anzusehen sind, da Dokument E2 dem

0148.D
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Fachmann keine Veranlassung gibt, die dort gefundene
Losung zur selektiven Coronaentladungsbehandlung durch
eine andere zu ersetzen und diese Behandlung so zu
gestalten, dass ein zuverldssiges Anhaften der

Kontaktlinse an der behandelten Formhalfte erzielt wird.

Die Gegenstande der Ansprlche 1 und 6 des Streitpatents
beruhen demzufolge auf einer erfinderischen Tatigkeit.
Gleiches gilt fir die Gegenstande der von Anspruch 1 bzw.

Anspruch 6 abhangigen Anspriiche 2 bis 5 und 7 bis 10.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.

Die Geschaftstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Dainese W. Moser
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