4
CUESTA & ARDCIADOS, ABOGANDS f)i
Calle T2 810207 O 603
Fhone 2103057 Fax o 2504535
Fopotd, R, Tolomrka

wiww. cuestalawyers. com
RESSUES A HEOUERIMIENTO ART. 45
EXF: Go-0rlies

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMFDA™ 0 o5rei0

- ENDENGIA BEIND
DIVISION DE NUEVAS CREACIO[ supcriIENDE y
n 0e0
E. S, D AR 20368~ -00011 -ﬂzn NUECREACION
oaan 450637 Dep 2020 oL CIONALY
poora: OO U Se B IR
e P spuEsTAREQUE  FORS
.

Asunto : No. de Radicacidn a5 — 020368
Tramite : Patente de Modelo da

Utilidad 011
Evento : Registro 379
Actuacién : Respuesta a 430
Requerimiento
Oficio : 9804
Follos : 14

JUAN CARLOS CUESTA QUINTERQ, mayor de edad, vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadania No. 79.339.808 de Bogotd, abogado en
gjercicio con Tarjeta Profesional No. 43.273 del C.5.J., obrando en mi calidad de
apoderado de la sociedad BIOMOR ISRAEL LTDA, por medio de este documento
doy respuesta en tiempo oportunoe al Oficio No. 9904 del 27 de agosto de
2009 proferide por ese Despacho, notificade por fijacion en lista el dia 28 de
agosto de 2009, en |os siguientes términos:

1. Me refiero al Oficio No. 9904 dictado por ese Despacho y notificade por
fijacion en lista del dia 28 de Agosto de 2009,

2. En su Concepto Técnico No. 2428, el Examinador establece que “La
reivindicacion 1 es ambigua y poco clara. Los componentes de la
emision de interés”

Sobre este particular, atentamente me permito manifestar al sefor
Examinador que atendiendo su sugerencia, s& ha modificado levemente |a
reivindicacion 1 con el fin de definir de manera mdas clara y precisa los
componentes que caracterizan la emulsién reivindicada.

El sustento para la modificacién de esta reivindicacion se puede encontrar
en la descripcién detaliada de las paginas 4 (ditimo parrafo) v 5 de las

especificaciones de la solicitud original.
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3. De otra parte, el Examinador sefiala que la frase: "en fa gque f3
concentracion del producto es de 1%” en 1a reivindicacidon 6 carece de
claridad y no especifica la proporclon; y en la reivindicacién 7 al parecer
falta la palabra “concentracion”.

Sobre este particular, también me permito manifestar al sefior Examinador
que se ha meodificado levemente la reivindicacion 6 para establecer de
manera clara cuales son las proporcicnes de! producto alli relacionadas. De
hecho, el solicitante ehcontrd necesaria esta modiflcacidn con base en los
siguientes hechos;

{i} La reivindicacion 1 ¥ los ejemplos 1 a 5, y 6 {ver el (ltimo pérrafo) se
refieren a la composlcién principal de una composicidon estable de
agua en aceite que contiene aceite del arbol del té a distintas
cancentraciones que van del 33% Ehﬁm

(ii)Cuandn se prepara esta corqpusicién para su aplicacién contra
enfermedades de las plantas, se convierte en una e:_n_ulaciﬁn estable
de aceite en agusa con rangos de aplicacion que van _d&sde 0,001% a
2%. Los ejemplos demuestran: {1) ejemplos 1 y 2 indican la fase
siguiente de la dilucién y la formacion de la emulsion de aceité en
agua; {2) ejemplos 6 a 9 demuestran el rendimiento y fa
concentracién de la emulsibn dilvida aplicada efectivamente sobre
plantas infectadas y sus enfermedades.

En conexién con lo anterlor, el soficltante agradece respetuosamente al
Examinador por haberle hecho notar esta falia de claridad, vy por ende, ha
modificado las reivindicaciones 4 a & para presentar |os detalles necesarios

de forma clara y correcta, tal como se expone a continuacion:

(1) Las reivindicaciones 4 a & se han modificade para que indiguen
correctamente la concentracion de los materiales referidos en cada frase de
la emulslén del arbol del té (composicion de agua en aceite segin la
reivindicacidn 1 y composicidn de aceite en agua dlluida a 'a cual se referian
las reivindicaciones originales).
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(ii}) En la Reivindicacion 6 y en las reivindicacicnes precedentes vy
subsiguientes se ha eliminado la palabra "producto” ¥ se han definide los
alcances de la limitacion, de manera tal gue se comprenda que el alcance

observado se refiere a la emulsion de aceite del drbol del té diluldo.

(iii} Por lo tanto, la nueva relvindicacién & refarmulada es la siguiente:
“La emulsidn estable de acelte en agua de aceite del drbol def té sequin las
reivindicaciones 4 o 5, donde la concentracién de aceite del arbo! del té es
de 0,1% 2 1,5%, y donde la concentracidn de la mencionada emulsion
estable diluida ¢s de 0,1% a 2%, y donde el resto es agua”.

De otra parte, el solicitante guisiera sefialar que se ha maodificado la
reivindicacidon 7 para atender la sugerencia del Examinador para incluir ia
palabra ‘“concentracién” y para corregir la dependencia de las
refvindicaciones a las que se refiere 1a reivindicacién 7, ya que hacen de
referencia de manera incorrecta a las reivindicaciones "2 & 7, en lugar de

las reivindicaciones "2 a 6",

Ahora bien, el Examinador entenderd que las anteriores modificaciones
realizadas en las reivindicaciones no amplian el alcance de la invencion,
dado que solamente obedecen a atender sus sugerencias para definir de
manera clara y precisa el objeto que se desea broteger., Por consiguiente,
atentamente le solicito se sirva aceptar las modificaciones propuestas,

4, De otra parte, el Examinador objeta la novedad y el nivel inventive de
la presente invencidon con base en la existencia de los documentos US
5.449.517 (D1), US 5.610.189 (D2), Jp 2145502 (D3), US 2002/0001601
(D4} ¥ US 6.197.305 {D5). Sin embarge, ningune de dichos documentos
es suficiente para destruir la novedad y el nivel inventivo como me permito
demostrario @ continuacin.

De acuerdo ¢on lo anterior, el Examinador establece que (i) Ja Invencién
reivindicada no es novedosa si se toman en consideracién cuatro
publicaclones de patentes estadounidenses, v (ii) la invencidn reivindicada

gs obvia si se toman en consideracidn esas publicaciones y una publicacidn

3
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japonesa, ya que éstas ensefian que el aceite del drbol dei té tiene ciertas
propledades como biocida. Tal como se explicd anteriormente, estas
publicaciones no demuestran novedad ni obviedad scbre [a presente

solicitud,
{1 Referencia D1: US5449517

En el decumento US5449517, no se demuestra novedad o actividad
inventiva sobre la presente invencion, dado que la composicidon que alli se
divulga es diferente a la composicion que se divulga en la presente solicitud
debido a cuatro razones distintas. En primer lugar, en US5449517 no se
divilga una emulsidn. Sin embargo, en la presenta solicitud, [a
composicién es una emulsion,  En segundo lugar, en U$S5448517 no s¢
divulga la inclusion de sales de dcldos carbox(licos de cadenas largas. Sin
embargo, en la presente Invencidn, la composicién ensefia el uso de sales
de acidos carboxilicos de cadenas largas. £n tercer lugar, en US5449517
se divulga una formulacion de “aceite en agua”, pero en la presente
solicitud, en cambio, la compasicion es una emulsion concentrada de “agua
en aceite”. Mds aun, la presente invencidn divulga una emulsion estable de
agua en aceite que, cuando se la sigue diluyendo, forma una emulsion
estable de aceite en agua; propiedad que no se divulga en US5449517,
Por lo tanto, basandose en estas cuatro distinciones, la presente invencion
divulga una composicién sustancialmente distinta a la composicién que se
divulga en US5449517, aunque ambas utilicen aceite del arbol del té. Par

lo tanto, ta presente invencién cumple los requerimientos de novedad.

Con raspecto a la obviedad o la anticipacion, a la luz de las diferencias en
tas composiciones, US5449517 no convierte en obvia a la presente
invencion. En consecuencia, una persona experta en el campo no hubiera
podido desarroltar la composicion de la presente invencion basandase an lo
que se divulga en US$5449517. Esto es cierto por diversas razones.

En primer lugar, |a aplicacién en US5449517 =stad dirigida especialmente a
matar pulgas, que son insectos parasitos que viven en otros animales,
pero la presente invencién estd dirigida a2 matar hongos, presentes en la

planta. Se habla de diferentes reinos de agentes patogenos {pulgas vs.

4
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hongos) ¥ de distintos huéspedes {animales y plantas). Por lo tanto, no
hubiera sido aparente considerar esta composiciébn sl se buscaba una
composicidn eficaz como antimicdtico.

En segundo (ugar, la compasicidn en US5449517 no esta indicada para su
uso en agricultura y no demuestra eficacia como tal; esta dirlgida solamente
a matar pulgas en animales y, por lo tanto, contiene una cantidad
substancial de gel de aloe vera (columna 2, lineas 36 a 43) para aliviar los
efectos irritantes de las pulgas y especialmente del aceite del arto! del té
en la piel de los animales tratados. Sin embargo, en la presente solicitud la
intencién es aplicar la composicién a uses agricolas debido a la no
fitotoxicidad de la invencidn. Por lo tanto, JS5449517 no hubiera servido
como procedimiento instructivo para gue una persona experta en €l campo

prepare ta compaosicion de la presente solicitud,

Por lo tanto, el proceso de preparacién, los ingredientes y el uso en si son
distintos. Mas aun, una persona experta en el campo no hublera podido
ensayar una emulsion antimicdtica y no fitotéxica gue contenga aceite del
arbol del té con lo expuesto en US5449517 sin excesiva experimentacién.

(i) Referencia D2: US5610189

En US5610189 no se divulgan composiciones gue estén dentro del alcance
de la presente Invencidn, Hay tres distinclones claras.

En primer lugar, en US5610189%9 no se divulga una emulsion. Como se vio
anteriormente, esta diferencla es critica. En cambio, se habla de

‘soluciones’,

En segunde lugar, divulga mezclas que contienen, entre otros, una
‘solucién’ acuosa de aceite del arbol del té en una ‘solucién’ de sales de
amonic o alcalinas de varios mono-, di vy tridcidos organicos, incluido el
acido butirico, que es un acido graso de cadena corta, no larga. Por lo
tanto, la composicion que se divulga es distinta de la emulsidn que se
describe en |a presente Invencion, que, entre otras cosas, ensefia el use de
acidos de cadena larga.

/7

P

vV



GUESRTA & ASOCIADOS ARDGADDS

Oal T2 0 - 07 O 403

Fhones 2510057 Fax o 20E4500 .
Beaots, DO Coinmbia

winw, Cuestalawyvers.com
HESFUESTS REGUEFSMNTNTO A 45
A S N T

Y en tercer lugar, en USB&10189 no se ensefia el use de acidos grasns’d/re
cadena mas larga. En la presente invencich, la composicién ensefia una
emulsion que usa acidos grasos de cadena farga tales coma los dcidos tall
oil ¥ el acido nafténico, los acidos grasos saturados tales como el acide
estearico y acidos grasos no saturados como el 4cido oleico.

Por lo tanto, en definitiva, en US5610189, no se divulaa la composicion

divulgada en 12 presente invencidn.

Mds aun, la invencién divulgada en US5610189 no podria haber ensefiado
a un experto en el campo a producir la composicidn de la presente
invencion. Esta es cierto por diversas razones, La aplicacién de US5610189
estd pensada para ser utilizada como desinfectante para el hogar, en
particular, para telas del hogar muy sucias 0 majadas. Sin embargo, en la
reivindicacién 1, la dnica reivindicacidén independiente en US5610189, se
divulga que la composicion tiene “unc o mas tensivactivos con accion
biocida” y "uno ¢ mas biocldas def tipo donante de protones” ademas de
los terpenos; por ejemplo, en el ejemplo & {columna 7, lineas 25 a 35), la
formula se modifica con el agregado de 0,25 porcentaje en peso de
Fungaflor GradeR27 180. En US5610189, no hay evidencia de actividad
biocida de los terpenos solos; tampc;co de gue tengan ninguna actividad
independiente que sea suficiente por si misma para utilizarla con el

propdsito establecido de desinfectante por si misma ¢ como medio.

De hecha, los biocidas donantes de protones son componentes integrales de
la composicién que se divulga en US5610189, mientras gue la presente
invencidn ensefia la actividad antimicética dependiente sdélo del aceite del
arbol del té como (nico y suficlente ingrediente activo. Por ejemplo, como
en el ejemplo 7 {pagina 10} de la presente invencién, donde la emulsién
que contiene aceite del drbol dal té inhibe de manera eficaz y dependiente
de la dosis la infeccidn por |a incidencia de oidios, presentes en &l 4rea de la
hoja.

Por lo tanto, el procese de preparacién, los ingredientes y el uso en si son
distintos. Mas aun, una persona experta en el campe ne hubjera podido

6
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ensayar una emulsién antimicdtica y no fitotéxica que contenga aceite del

arbol del té con lo expuesto en US5610189 sin excesiva experimentacién.
(i} Referencia D3: JP2145502

En JP2145502, no se demuestra novedad o actividad inventiva sobre la
presente invencidn. En }P2145502, se divulga una “preparacién granular
0 en polvo... utilizada tal como se presenta o con un tela o papel para que el
polve vuele, mientras que la preparacion del tejido se cotta en partes de un
tamafio apropiado”. Por el contrario, la presente solicitud comprende una
“..emulsién antimicética compuesta por aceite del drbol del té vy una
emulision de agua en aceite donde e! emulsionante es una sofucién de agua
en aceite de un producto de reaccién salina de un acide graso orgdnico de
alta mase molecular que comprende cadenas fineales y ramificadas de
stomos de carbong, donde fos 4cidos grases mencionados se seleccionan de
al menos unc de los siguientes grupos...” que se describen en la aplicaclén,
gue entra en contacto directo con la planta vy el patdgeno micdtico y que
inhibe eficazmente la actividad micdtica sin causar fitotoxicidad. Las dos

sy

invenciones no son iguales, a pesar de que la prepar_q»_:lqn JP2145502

Mads aln, en lo que respecta a la obviedad, dado que el proceso de
preparacion y la forma de uso son distintps, una persona experta ¢n of
campe no hubiera podido ensayar una emulsion liguida estable v no
fitotéxica que contenga aceite del Arbol del té con o expuestc en
JP2145502 sin investigacién, trabajo de desarrollo y -ggpé}-ir?n'eﬁtacién
asociada excesivos. o

(iv} Referencia D4: US2002/0001601

En US2002/0001601, no se demuestra novedad o actividad inventiva
sobre |a presente invencién. En US2002/0001601, se divulga una
emulsidn que puede contener ceras, aceites o0 emulsionantes entre otros
ingredientes para formar una composicién viscosa y no acuosa que contiene
aceite del arbol del té y que resiste |a separacién bajo condiclones de uso
cotidianas cuando se la embala en un tubo flexible,

Ll
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La composicidn de |a presente invencidn es diferente va que divulga que “ef :
emulsionante es una solucion acuopsa de un producto de reaccidon saling de
un dcido graso organico de alta masa meolecular que comprende cadenas
alguif lineales o ramificadas de atomos de carbono, donde los dcidos grasos
mencionados se seleccionan de al menos uno de fos grupos”,
f.
S

En US2002/0001601, no se incluyen sales de é&cidos grasos|y, a
diferencia de ia presente Invencion, depéndé de ceras y de que se las
embale en tubos flexibles, mientras que ninguno de estos elementos se ;

incluye en la presente invencion.

Ademas, el uso de ceras es también muy especifico y comprende un paso |
|

|
1

relevante para la misrma, que describe un proceso de formulacidn simple y |
]

de calentamiento especifico para generar la composicion que se define,
Ninguno de estos elementos se encuentra en la presente invencidén ni es

estable que no requiere medios termo fisicos especiales.

y

A ia luz de estas diferencias significativas, |as composiciones no scn iguales /
y, en US2002/0001601, no se divulga ¢ demuestra novedad sobre |a
presente invencion.

Con respecte a la obviedad, en US2002/00016D1, no sa& ensefa a un
experto en el campo cémo hacer la composicion divulgada en |a presente
solicitud. En primer {ugar, la emulsidon divulgada en US2002/0001601
contiene cera y el aceite del arbol del té se incorpora en la emulsién a
través de un proceso de calentamiento y enfriado de la emulsidn de cera
para hacer disminuir la velocidad a la que los terpenos se evaporan y para
praducir una erﬁulsién estable. En la presente invencion, la emulsién estabie
de aceite del arbol del té se obtiene por otros medios y sus constituyentes
son substancialmente diferentes. En el ejemplo 1 {pdgina 7) establecido en
la presente invencidn, el acido nafténico se mezcla con hidrdxido de sodio
en el agua durante 60 minutes a una temperatura de 70°C, el acelte dei
arbol del té se mezcla con el producto de reaccién revolviendo hasta que se
cbtlene una homogeneizacldn completa y, entonces, se obtiene la emulsién

mezclandola con mas agua.
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Debe notarse que la temperatura mencionada en este ejemplo es el
resultade de [a reaccidon exotérmica del acide nafténico y el hidréxido de
sodlo para formar las sales de acidos grasos y, de ninguna manera, es un
requerimiento de! proceso para obtener la emulacién estable, a diferencia
de lo que se divulga en US2002/0001601, Las temperaturas de los
ejemplos 1 a 5 de la presente invencion son exclusivamente para controlar
la temperatura de las reacciones exgtérmicas generadas cuando los
compenentes de la emulsion se combinan. También seria posible formar las
mismas emulsiones sin controlar la temperatura y dentro de un rango
amplic de temperaturas cuando se mezclan las sales de acidos grasos con el
aceite del arbol del té y, por lo tanto, el pardmetro de calentamiento no s
un factor en la formulacién de la emulsion y su estabilidad.

En los ejemplos establecidos en US200270001601 (pagina 3, parrafo
D033), se mezclan una combinacién de emulsionantes y otros ingredientes
como cera de abejas, cera ozoquerita o aceite de germen de irigo entre
otros y se los calienta a 80°C. Luego, la mezcla se enfria a 50°C o menos
antes de agregar mas ingredientes como la vitamina E o el aceite del arbel
del té. El procesc de calentamiente y sus pardmetros especificos son un

elemento clave en la formaclén de la emulsién descripta,

En segundo lugar, en US2002/0001601, |a concentracidn de aceite del
&rbol del té es mayor que 20% expresada en términos ponderables; mucho
mayor gue la concentracldn del 0,01% a 10% gue se ensefia en la presente
invencién y que es Gtil para la aplicacion de |a emulsién diluida en agua
sobre los hongos. Mas aun, en la presente solicitud, la composicidén es un
concentrado de una emulsién de “agua en aceite”. De hecho, la presente
[vencién divulga una emulsién de agua en aceite que, cuando se la sigue
diluyendo, forrma una emuisién estable de aceite en agua; propiedad que no
se divulga en US2002/0001601,

En tercer lugar, en US2002/0001601, se divulga un articulo
manufacturado que, de acuerdo con fos ejemnlgs que se presentan, estd
indicado para uso medicinal o cosmetico en los humanos. La presente

invencidén establece ejemplos de una emulsién estable de aceite del arbol

=
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del té adecuada para su usc como antimicotico eficaz sin fitotoxicidad, que
no se describe en el trabajo de US2002/0001601.

Por lo tanto, el proceso de preparacian, los ingredientes y €l uso en si son
distintos, Mas aln, una persona experta en el campo no hubiera podido
ensayar una emulsidn antimicstica y no fitotéxica que contenga aceite del
arbol del té con lo expuesto en US2002/0001601 sin experimentacidn

axcesiva,
(v} Referencia D5: US6197305

En US6197305, nc se demuestra novedad u obviedad sobre la presente
solicitud, Un hecho de importancia es que las preparaciones descriptas en
US6197305 no son emulsiones, mientras que la presente solleltud divulga
una emulsion. En cambio, en US6197305, se habla de una preparacién
adecuada para ser incorporada a diferentes vehiculos farmacéuticos para la
administracién en forma tépica como {columna S, linea 61 a columna 10,
linea 2) “fociones, ungiientos, geles, cremas, supositorios, gotas, lfguidos,
gerosoles y polvos. Vehiculos farmacéuticos convencionales, agentes
espesantes acuosos, aceitosos, en poivo ¢ similares pueden ser hecesarios o
deseables” y en forma oral como... "pastas dentifricas, cremas, ungientos,
geles, sojuciones acuosas u olras foclones o soluciones liquidas. También se
pueden emplear tabletas masticables...”.

En US6197305, se establece que su comtposicidn es una combinacion de
aceltes esenciales dentro de un extracto de hierbas. Los aceites esenciales
se preparan mediante un proceso de destilacidn (columna 4, {ineas 63 a
65), mientras que los extractos de hierbas se preparan preferentemente
coma tinturas {columna 5, lineas 3% a 60), donde se combinan materiales
boténicos macerados con solvente y, luego, las particulas sélidas se filtran v
descartan antes de que se haga contacto aproplado.

Como alternativa, se puede preparar la tintura filtrande el solvente y el
material boténico junto. En US6197305, el solvente que se utiliza para
preparar la tintura de extracto de hierbas es preferentemente aleohdlico o

hidroalcohdlico ¥y puede tener algun tipo de actividad antimicética por si

10
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mismo. Por lo tanto, en el ejemplo 5 de USG619730%, se describe en la
Tabla 3 (coelumna 11, tineas 45 a 60)-un buche antimicético adecuado para
la cavidad bucal, que contiene agua, propilenglicol, alcohol etllico,
polisorbate 80, extracto de Plantago, extracto de Hipérico, extractc de
Echinacea, extracto de propdleo, aceite de canela y sal sddica de sacarina.
En este ejemplo, no se menciona ninguna emulsidén ni aceite del arbol del

té.

Ninguno de los ejemplos anteriores describe la composicion que se divulga
en la presente invencién; por Io tanto, en US6197305, no se incluye la

COMpPOSICion que se ensefia en la presente invencién.

Por dltimo, el examinador cita a US6197305 como una anticipacién a la
presente invencién en términos de obviedad, En US6197305, la
reivindicacién 1 divulga una composicién para la higiene oral que sirve para
tratar una Infeccién micdtica, en la cual los constituyentes principales son
extractos de hierbas, incluidos el extracto de praopdleo y el extracto de
Echinacea entre otros, presentes en cantidades de aproximadamente 1% a
10% vy una mezcla de aceites esenciales entre {0s que se encuentra el aceite
de tomillo y el aceite de lavanduia en cantidades de aproximadamente 0,2%
a 2% por peso y un vehiculo farmacéuticc como un enjuague bucal, una
tableta o una pasta dentifrica. En las relvindicaciones dependientes 5 y & de
US6197305, se divulga también que la composicion puede comprender
tambien el aceite esenclal Melaleuca alternifolia (aceite del arbol del té)
también en una cantidad de aproximadamente 0,2% a 2%. En
US6197305, Jos ingredientes principales son extractos de hierbas,
mientras que los aceites esenciales estdn presentes para actuar en la
sinergia con los extractos de hierbas _para producir una composicien
antimicética que también es eficaz como agente antiinflamatorio o
antibacteriano. Mas audn, mientras que ambas composiciones tienen
propiedades antimicoticas, los ejemplos divulgados en la presente invencion
ensefian una composicion antimicética eficaz para combatir les hongos de
las plantas sin fitotoxicidad, mientras que, en US6197305, se ensefia una
composiclon antimicética para uso tépico en humanos en una variedad de

medios, que incluyen la piel, la cavidad oral v los drganos con mucosas.

11
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En la presente solicitud, la composicidn es un concentrado de una emulsién
de “agua en aceite”. Mas aln, la presente invencién divulga una emulsion
de agua en aceite que, cuando se la sigue diluyendo, forma una emulsién
estable de aceite en agua; propiedad que no se divulga en US6197305. No
‘existe evidencia de que la composicidn descripta en US6197305 sea eficaz
para uso agricola y no se ¢itan ejemplos de su eficacia como antimicotico no
fitotéxico para plantas. Por lo tanto, el proceso de preparacién, los
ingredientes y el uso en si son distintos. Mds alin, una persona experta en
el campo no hubiera pedido ensayar una emulsidn antimicotica ¥ ho
fitotéxica gue contenga aceite del darbol del té con lo expuesto en
US6197305 sin investigacion y experimentaciéon excesivas.

Respetuosamente, remitimos la siguiente tabia para facilitar las referencias

acerca de lo menclonado anteriormente.

Tabla 1: Diferencias entre |a presente invencién y el estado de la técnica

citado por el Examinador.

PCT/ALO3S D1 D2 D3 ] Dd D5
00717 -
Aceite del Si 1| 51 Si | Opcional
drbod del té
Rango de Bi Si Mezcla de Desconoci No Concentagion
concentracidn Terpeno: 5i do total de aceites
para 50 esenciales: 0.2-
aplicacidn en el 2%
contral  eficaz
de Ia
enfermedad
entre 0,01% ¥
155
Constituyentes Producte de | Aloevera, | Tensioactives | Desconoci | Emulsiona | Extractos de
adiciongles reaceidn salina ge], Con accidn do nte (aceite | hierbas en tinturas
de dcidos AgIE biocida, de germen | que
BTasos biocida de trigo}, | preferentementes
UTEANICOS ¥ un donante de ceraque | contengan alcohol
conmpuesto de protones, sal tequisre o hidroaicohol,
AMONIc o de dcidos calentamie | vehlculo
alealing, agua aromiticos o nto ¥, farmacdutico
mono-, di- o fuego,
trihidrox enfriamient
alifiticos o antes de
- agregarle el
aceite del
arbol del t&
Emulsion Si No {an el Solucion Preparaci¢ | Si No
mejor de acuosa estable | o granular!
los casos, plva
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Uso Antimicdtice | Redoceldn | Composicion | Agente Emulsidn | Compsicion para
ne fitotdxico | © desinfectante | para el {', de aceite la higiene bucal
para uso sobre | eliminacié | para uso control defi’| del arbol | parael
el tejido de las | n de pulgas | principal en los del té enun | tratamiento de
plantas en perros Y | hogares cultivos en | almacenaje | infecciones

OLros particular, | flexible micdticas
animales los hongos | para uso
domésticos como le meédieo o
con piel podredum | cosmético
bre marrdn
qué no €3
iica para
les
humanos

Comeo bien puede observar el Examinador en la Tabla 1, solo la presente
invencion es una emulsidn que contlene aceite del arbol del té y que es
no fitotdxica y antimicética, y ninguna de las referencias citadas
presenta una composicién, propiedades o usos similares. Debido a las
razones expuestas anteriormente, el solicitante respetugsamente sostiene
que {a presente invencién no puede ser consideradas no novedosa u obvia
con respecto a las referencias citadas y que las objeclones del Examinadar a
las reivindicaciones 1 a 7 son infundadas.

Para contribuir 2 aclarar aln mas, después de revisar los comentarios dei
Examinader, el solicitante ha medificade los términes de las reivindicaciones
con el fin de obtener mayor claridad, tal como el Examinador lo sclicitd,
como asi se corrobora en las reivindicaciones modificadas que se adjuntan
al presente escrito, El solicitante sostiene que las modificaclones hechas a
las reivindicaciones estdn basadas en las incorporacionas y los ejemplos
presentados en la seccldn de especificaciones de la solicitud original. Por lo
tantc, el sclicitante respetuosamente solicita que se acepten las nuevas

reivindicaciones 1 g 7 modificadas.

En consecuencia, el solicitante respetuosamente sostiene que, a a luz de

los argumentos y comentarios presentados anteriormente vy  las

13
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madificaciones hechas, se considere a |a presente invencidn como novedosa

¥ Sin

5.

cbviedad, y con actividad inventiva sobre las referencias cltadas.
Me permito presentar como Anexos los siguientes documentos:

(N Recibo No. 09- QSJHL] gue acredita el page de las

modificaciones realizadas;

(i) Copia de nuevas paginas 21 y 22 del fextc de las
reivindicaciones gue reemplazan Jas que se encuentran actualimente
bajo estudio, en las cuales se han realizade las modificaciones

expuestas anteriormente.

En vista de lo anterior, ruego a usted estudiar nuyevamente la

solicitud con base en las modificaciones realizadas y proceder de
conformidad.

NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Calie
72 No. 10 - 07 oficing §03, de Bogota D.C., Colombia.

Cel sefioplels, respetuosarments,

JUAN CARL

sl )

c'C. 79.339.809 de Bogots
TP. 43.273 del C.S.J.

AFGO
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REIVINDICACIONES

1. Unaemulsién antimicdtica, no fitotdxica, que cgnt_ienﬂlﬂ_ggi_t_@_dﬁl_ arbol del té}r
una emulsién de agua en aceite'donde el cmulsiunaﬁ_i} s una solucién de agua
en aceite de un producto de reaccién salina de un 4cido graso organico de alta
masa molecular que comprende cadenas lingales o ramificadas de dtomos de
carbono, donde los dcidos grasos mencionados se seleccionan de al menos uno
de los grupos; e

a. deidos .ité.ll “oil,\dcidos nafténicos, Acidos resinicos o cualquier
combinacién de éilus;

b. acidos grasos saturadeos seleccionados de entre el grupo de acido
laurico, actdo miristico, Acido palmitico, 4cido estedrico, Acido
araquidico, acido behénico, dcido lignocérico o cualquier combinacion
de ellos;

¢, 4cidos grasos no saturados seleccionados de entre el grupo de acido
decenoico, acido dodecenoico, dcido palmitoleico, dcido cleico, 4cido
lingleico, &cido undecilénico, &cido sorbico, acido ricinoleico o
cualguier combinacion de ellos;

y un compuesio de amonio ¢ alealino, donde los compuestos de amenio o

alcalings se seleccionan entre sodic, potasio yfo hidroxidos de amonio,

carhonatos, hicarbonatos o cualguier mezcla de ellos.
2. La emulsion segfin 1a reivindicacion 1 contiene ademds aceite etérico. .

3. La emulsion segin la reivindicacién 2, donde el aceite etérico adicional se
selecciona entre aceite de lavanda, aceite de pino, aceite de Manuka, aceite de
eucalipto, aceite de bergamota, aceite de clavo de olor, aceite de limdn, aceite

de hierba de 1imén, aceite de romero o aceite de geranio.



g )

. La emulsion estable de agua en aceite que contiene aceite del drbol del té
segin las reivindicacjf I a 3, donde la concentracion del aceite del drbol
del t€ estd entre 10% y 70%'y donde después de la disolucion y conversidn en
una emulsién diluida y estable de aceite en agna, ésta es Gtil para la aplicacidn

sobre los hongos, tiene una concentracion de aceite del drbol del té que ﬂscilwaﬁlh

desde D,01% hasta 10%. |
|

-

. La emulsién estable de agua en aceite que contiene aceite del arbol del té
segln Ja reivindicacién 4, dande la concentracion del aceite del 4rbal del té en

la emulsion diluida y estable de aceite en agua es til para la aplicacion sobre ___,
los hengos, tiene una concentracidn de aceite del drbol del té que oscila entre
0,126 v 1,5%.

. La emulsion estable de aceite del arbol del t& segin las reivindicaciones 4 o 5,
donde la concentracion de aceite del arbol del té es de 0,1% a 1,5%, y donde la ™~{..
concentracién de la mencionada emulsién estable diluida es de 0,1%% a 2%, ¥

donde ¢l resto es agua.

. La emulsidn estable de agua en aceite que contietie aceite del arbol del té
segln cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, donde la concentracion de los
aceites etéricos adicipnales en la emulsion diluida y estable de aceite en agua

il para la aplicacion sobre 10s hongos oscila entre 0,01% v 2%.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA ¥ COMERCIO
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Abogado
JUAN CARLOS CUESTA Q.
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Tramite 011
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Oficio Eorn
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Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad ]
Via Nacionai D

Via PCT (fase nacional) Cap.| [ ] Cap. Il

No. Sol. Internacional: PCT/ILO3/00717
Fecha de Presentacion Internacional; 2003-09-01

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1.

2.

Documentos estudiados

Capitulo descriptivo: Folios 18 a 38 y 42 tal y como fueron presentados,

Capitulo reivindicatorio: Folios 39 a 41 tal y como fueron presentados.
Folio 56 reivindicaciones modificadas.

Pricridad. Folio 1 IL 151594 2002-09-04

Fesnuesta del solicitante: Folios 78 2 81.

Nuevo capitulo reivindicatorio: Folios 93 a 94,

Objeto de la invencion

Titulo de fa soficitugd: Composicion fungicida que contiene aceite de arbot de té.

Folic 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion
se refiere a una emulsién que comprende aceite esencial del arbol de te ¥ una
emulsién acugsa, en donde & emulsificador &5 una sclucion acuosa de un
producio de reaccidn de un acido organico de alto peso molecular ¥ un compuesto
alcali ¢ de amonio.

Reivindicaciones 1a 7
Una emulsion fungicida,



£

La solicitud indica que se ha demostrado gue el aceite del arbol de té inhibe
ciertos hangos. El fratamiento es satisfactoric en humanos, mientras que en las
plantas se presenta fitotdxicidad. Por lo tanto existe la necesidad de una
composicién adaptada para el tratamiento de un amplio rango de patdgenos
fungicidas de plantas. Para sclucionar este problema tecnico la solicitud plantea
una emulsidn fungicida de costo efectivo que comprende aceite del arbol deg te y
una emulsidn acuosa.

El ohjeto de ia solicitud definide anteriormente se clasifich en la 1IPC AN 65/00,
3. De la solicitud de Patente

3.1, Relvindicaciones (arficuio 30 D 486)

E! nuevo capitulo reivindicatario continua siendo confuso, no define la materia ni el
alcance de la invencion de forma gspecifica y sigue siendo una generalizacién sin
sustento en la descripaidn,

La reivindicacion 1 indica que la emulsion de interés tieng dos componentes por
un ladeo —aceite de arbol de té—y por otro lado —una emulsidn agua en aceite.

Lo gue se puede discernir entonces es que la emulsién antimicdtica de interés es
una emulsion de agua en aceite.

Ahora bien, mas adelante se indica que "el emulsionante &s una solucién de agua
en aceite...” de lo cual se podria decir que &l emulsionante hace referencia a la
misma llamada emulsidén agua en aceite. M&s aun el emulsionant no puede ser
una solucion propiamente dicha, tal como se encuentra redactado en la
reivindicacion 1. El emulsionants es el producto de reaccion entre el acido y la sal.

De esta forma |a reivindicacién 1 ne es ¢lara y genera maltiples interpretaciones.
El solicitanta debe unificar el lenguaje e indicar especificaments los elementos de
la formuiacion de interés v las propoerciones de combinacion.

Asimismo sirvase aclarar a gue hace referencia con la expresién “reaccién salina”
pues no tampoco es especifica y genara interpretaciones.

Ahora bien el capitulo reivindicatoric es una generalizacién sin sustento en la
descripcién una vez que incluye un gran nimero de posibles acidos y bases que
evidentemente reaccionan para formar &l llamado emulsionante.

Sirvase Ymiar & alcance de Ya invencién a aquelics compuesios que se
encuentran enteramente sustentados en la descripcion. Lo mismo sucede én la
reivindicacian 3.

Ahora bien, e lamade "aceite etéiico” de la reivindicadion 2, hace referencia a
aceites esenciales. Sirvase reemplazar dicha expresidén por "aceites esenciales,
que resulta ser mas comunmente utilizada en 1a tecnica.

Sirvase suprimir la expresion “tall il" que no se encuentra an idioma espaiiol.

De ofra parte las reivindicacicnes 4 a 7 hacen referencia a otra formulacion,
Basicamente esas rejvindicaciones hacen referencia a una emulsién aceite en
agua producto de una dilucién en agua. N¢ obstante en su preambule hacen
referencia a una emulsién agua en aceite.

Mas aun la reivindicacidon 4 se encuentra mal caracterizada, no solo porgue
describe una emulsién diferente a la reclamada, sine porgue caracteriza un
producto por una etapa de proceso ¥ hace referencia a s uso.



De esta farma la frase "y donde después de la disolucién ¥ conversidon en una
emulsion diluida y estable de aceite en agua, esta es til para |la aplicacion sobre
hongos...” debe ser retirada pueas no corresponde a una caractertistica técnica de
la emulsién estable de agua en aceite.

A partir de todo lo anterior ho se entiende aun cual es el objeto de la invencién. La
emulsion aceite en agua O la emulsién agua en aceite. ;Cual de estas aporta un
salto cuslitative en la tecnica? Note por favor que la emuisidon agua en acelle que
al parecer corregponde a la mayor interés; no fue evaluada en los estudios
presentados en el capitulo descriptivo, por-lo tanto dicha emulsidén no se
encuentra enteramente sustentada en la descripcién,

Se le recomienda al solicitante que defina el objeto de la invencion, y que sea
presentado en un lenguaje unificado y claro.

En consecuencia el capitulo reivindicatoric no cumple con el requisito de claridad,
concision y sustento en la descripcion de acuerdo al art. 30 de la Decisidn 486.

4. Determinacién del Estado de la Técnica

Considerando gue la fecha de la pricridad de la solicitud internacional PCT es
2002-09-04, se realizd la busqueda en el estado de la técnica ¥y se encontraron l0s
documentos relacionados a continuacién, que pueden afectar la patentabilidad del
objeto de la presente solicitud

i

Fecha de
N Documento Titulo publicacion
iD3 JP2145502 Agent for contealling crop diseases 1990-06-05
| D4 | U52002/0001601 Tea tree nil emulsion formulations ~r 2002-01-03

5. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D488}
5.1. Nivel inventivo {artfculo 18 D486)

La presente Scliciiud de Patente en su reivindicacién 1 divulga una emuisibn
antimicitica, no fitotdxica, que contiene: aceite de arbol de t& ¥ una emulsién de
agua en aceite...en donde el emulsificador es una solucidn de agua en aceite de
un producto de reaccidn salina de un acido graso de alta masa molecular.., y
un compuesto alcall 6 de amonio...

El docurmnente D4 divulga una emulsién que comprende aceite de arbel de t€ en
una ¢oncentracion de mas de un 20% en peso ¥ un emulsionante. Y en donde la
emulsién es estabie cuando se envasa en un tubo flexible. El documento D4
divulga claramente la formulacién dei aceite de arbol de t& en emulsion.

Aungue no hace referencia especifica a Jos acidos y bases presentados en esta
solicitud, sf sugiere Un gran nimearo de posibles emulsificantes para obtener una

emulsién estable.

Ahora bien segun lo que se indica en esta solicitud el problema técnico radica en
gue existe la necesidad de una compoesicion adaptada para el tratamiento de un
amplic rango de patégenos fungicidas de plantas. Y para sclucionar este



problema técnice la solicitud plantea una emulsién fungicida de costo efectivo que
comprends aceite del arbel de té y upa emulsion acuosa.

Mo obstante desde D4 va se conoclan emulsiones estables qus comprende como
ingrediente principal &) aceite de arbol deté.

Mas aun la anterioridad D3 va habia divulgado otras formulaciones gque
comprenden aceite de arbol de té como ingrediente principal y su aplicacion
directa como fungicida en tratamientos a plantas; sin observar fitotoxicidad.

En cansecuencia la formulacidn de esfa solicitud, se deriva de manera avidenie
del arte previo, corresponde a una alternativa obvia para un técnico medic en la
materia, no representa ningln salto cualitativo en la técnica, ni en términos de
fitotixicidad (va divulgado en D3) ni en términos de &stabilidad (ya divulgado en
D4} y definitivamente carece de nivel inventivo.

6. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante tiene razén en afirmar que esta invencidn no es igual al documento
D3 y gue esta solicitud es el resultado de investigacién, trabajo de desarrollo y
experimentacién. No obstante en el analisis de patentabilidad se esta evaluando
no & trabajo del desarrollo en si, sino el salto cualitative ¢ el aporte inesperade de
esta invencion con respecto a lo conocido en la técnica.

Ahora bien, el solicitante indica que en el documento D4 *... no se incluyen sales
de 4cidos grascs y a diferencia de esta invencion, depende de ceras y de que se
las embale en tubos flexibles, mientras que ninguno de estos elementos se
incluye en la presente invencidn.”

Para lo cual hay que aclarar que: primero el embalaje final del producto no es
relevante para la formulacion de esta solicitud, pues en ningdn parte de la
descripcion se hizo referencla a ese argumento. FPor Jo tanto, que ¢l documento
D4 haga referencia entre otras cosas, al tipo de embalaje, no aleja la emulsion
aca presentada de las sugerencias en cuanto a los elementos de la formulacidn
divulgadas en D4,

Segundo, € solicitarte afirma gque esla soliciud utiiza sales de acidos grasos, no
pbstante tal como se indica en los gjemplos de la descripcion y en [a misma
reivindicacién 1, se utilizan Acidos grasos en su forma de acido libre, los cuales,
segin los ejemplos, se hacen reaccionar c¢on una sal para formar el
carrespondiente jabén. En D4 se utilizan ne seolo ceras, sino acidos grasos y otro
tina de grasas, que eventuaimente puaden dar lugar a la formaciin de jsbanes,
No hay que olvidar gue las tecnologlas de las emulsionaes W/Q y OMW y muchos
sistemas mds, son mas conocidas en la técnica ¥ una persona medianamente
versada en la materia podria utilizar compuestos ampliamente conocidos para la
obtencién de emulsificantes y posterior aplicacidn en emulsiones OMW ¢ W/O. Aca
por ejemplo se observa la utilizacién de una de los sistemas mas sencillos, un
jabon, producte de reaccién entre un acido graso y una alcali.

Asimismo el s¢licitante argumenta que las composiciones del documento D4 no
son iguales alas de esta solicitud y cita ademas los gjemplos de D4 para
evidenciar aurl las diferencias. Para lo cual hay gue decir que el documento D4 no
afecta la novedad de esta solicitud y existen diferencias no solo de proceso sino
de elementos de la formulacién.



No obstante D4 junte con las ensefianzas de D3 llevarian a un téenico medio en
fa materia a formular una ermulsion como la de esta solicitiud. Ademas, 1a actividad
fungicida del aceite del arbol de té ya ha sido ampliamente documentada. Su
aplicacion no solo en humanos sino en plantas ya ha sido divulgada también, tal
some o demuestira D3, Y 1a oblencién de una emulsidn estabies a pantir del aceite
de arbol de te, ya ha sido tambien divulgada segdn lo demuestra B4 En
consecuencia la materia objeto de esta solicitud se deriva de manera evidente del
arte previo y carece te nivel inventivo.

Se tuvieron en cuenta ios demas argumentos del solicitante.
7. Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de Iz presente solicitud se encuentran afectados
asl:

ISIT E

N° | DOCUMENTO | REIVINDICACIONES AFECTADAs | REQUISITOQU
AFECTA

D3 [F2145502 i 1-7 Mivel Inventive

11 USZ0{32 /00016401 1-7 Mivel Inventivo

En cumpgiento de.  eulo 45 de ia Decisién 486 de la Comisién de la
ComunidagPandina, se le indica que debe dar respuesta dentro dal termino de
sesenta dias contados a partir de la fecha de noftificacion de la presente
comunicacion. En case de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para (a concesion, se
denegara la patente.

Notifiguese &l presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capituio quinto del fitulo primero de ia Circular Unica N° 10 de 2001,

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nuevas Creaciones
El anterior requerimiento fue notificado por fijacidn en lista, de fecha

30 agp 7m0

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECHICO No. 11786 N ~ Codigo No.202085




