wiywy cuestalawyers. com

Q%

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERC  SUPERINTENDENSIA DE INDUSTRIA ¥ COMERGID

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES mm““ll ““““!“]
Na., nsm‘ul:!!g- -00016-0000

E. = g : ASCR
"_ " Faqha: 20711-09-12 421906 Dep. 2020 DIR.NUEV.
e 11 PATENTEIYI Ev: 379 FASENACIONALI
Act 44 RESPUESTAREQUE  Foiios: 10

Asunto : No. de Radicacién 05-020.368
Tramite : Patente de Invencidn 014
Evento : Registro 379
Actuacién : Respuestaa
Requerimiento
Articulo 45,

Oficio : 09754
Folios 10

JUAN CARLOS CUESTA QUINTERQ, identificado con C.C 79.335.809, y titular de la
tarjeta profesional No. 43.273 del Consejo Superior de la Judicatura, obrande como
apoderade de la sociedad BIOMOR ISRAEL LTDA, para la creacién denominada
‘COMPOSICION FUNGICIDA QUE CONTIENE ACE'TE DE ARBOL DE TE", por
medio de este documento doy respuesta en tiempo oportuno al Cficio Na, 09754, da
conformidad con 1o establecide en el arficulo 45 de |a Deacision 486 de 1a Comunidad
Andina de Nacionas, en |os siguientes términos.

1. Me refiero al auto dictade por ese Despacho notificads por fijacién en lista de 17
de Junig de 2011.

2. £n este nueve requerimierito, el Examinador insiste que la presente invencion
carece de nivel inventivo con base en los documenios JP 2145502 (D3}, JP 4041407
(D6), JP 4112801 (D7), y US 2512435 (D8).

Nuevamente, se han revisado los argumentos esgrimides por el Examinador en su
tercer concepto técnico sobre el analisis de nivel inventivo con base en astos nuavos
documentos, Teniendo en cuenta totfos ios conceplos técnicos emitidas por &l
Examinadar, es clarc gue el punto en discusion recae sobre el nivel inventivo de la
presente invencion, dado gue el mismo examinador reconoce que existen diferancias
antre las invenciones bajio estudio. En este orden de ideas, reiferamos al Seflor
exarninador que el analisis del nive| inventivo se debe supeditar a la consideracién de
la obviedad de dichas diferencias. Sin embarge, nuevamenta realizamos un analisis
exhaustive de los documentos ahora citados (D6, DT y D8) junto con los argumentos
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del Examinador, pero definitivamente el Solicitante no estd da acuerdo con estas
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conclusionas, dado gue no existe ninguna forma de que |la presente invencion pueda
ser derivada de manera ocbvia por cuaiguier persoha versada en la materia que tenga
access a [as ensefianzas de estos nuevos documentos. Llama la atencién ef hecho de -
que e examinador insista en la citacién del documento D3 sin dar crédito a los 2
argumentos expuestos en el memerial anterior en e que claramente se demostrd que
dicho documento tampoce puede hacer obvia 1a presente invencidn, No obstante, nos
permitimas axponer nueslios argumentos para demostrar que dichos documentes
¢citados no pueden de ninguna manara afectar el nivel inventivo de la presente
invencian.

Nuevamente desec llamar la atencion del sefior Examinador a considerar cual es el
obijeto de la presente invencion para poder comprender cuales son los aspectos
caracteristicos que no pueden ser derivados de ninguna manéra de (as ensefanzas de
los documentos citados. Es asi como la nueva reivindicacion 1 de la presente
invension protege una emulsién antimicdtica, segura para plantas, caracterizada
porque contiene: (i} agua, (il) acelte del arbol_de té y (i) un_compuesto

sglecclonado de sales de alcall y amonio de un Acido graso _orgdnico
seleccionado el grupo que consiste de (a) dcidos carboxilicos de alquile de

cadena Cyy y superlores, y {b) acldos de aceite de talol, dcidos nafténicos, 4dcidos
resinicos, dcido laurice, acide miristico, cido palmitlco, acido estedrico, acido
araquidica, acide beheénico, Aacitdo lignocérico, Acido decenoico, Acido
dedecenoico, acido palmitoleico, acide ocleice, acido linolelco, Aacido
undeciiénico, d¢ido sdrbico, dcido ricinoleics ¥ mezZelas de tales sales.

Cualquiera de 'os documentos citados en este nuevo reporte téchico debe sugerir, o @
indicar al menos cualquiera de (os aspectos caracteristicos subrayados anteriorments,
pero en conjunta, como un “todo®, La invencidn no puedes Ser desvirtuada de manera
fragmentada. Entonces, cualguiera de los decumentos citados debe sugerir o ensefar

a una persona versada que se podria lograr una emulsién con tres (3j componertes
especificos que pueds ser aplicada a las plantas para controlar el crecimiento de

los hongos, sin generar dafio a las plantas tratadas ni matarlas, a sabiendas de
gue uno de dichos componentes es el aceite de arbol de té Nuevamente, reitero

al examinadar que es bien sabide en 8l estado de 12 téenica que el aceite de arbo] de

té mata las plantas (es fitotdxico), a pesar de que san conocidas sus pmpiedadas@

comG agente arti-fungico. Entonces, no es 1dgico gue se empleg un componeante para
preparar una emulsion que no mate las plantas, cuanda se sabe que precisamente la
naturaleza de dicho componente es la de matar las plantas. De aqui parte al aspecio
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invertive de la prasente invencidn porgue el problema presente en las composiciones
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de aceite de drbol de té era que dichas composiciones mataban las plantas tratadas
cuande eran aplicadas para matar log hongos presentes en dichas plantas. En este
orden de ideas, el solicitante se dic g ia farea de provogar un saito significative a la
regla téchica para aprovechar las propiedades anti-fingicas del aceite de arbol de té,
pero evitando que la presencia de diche componente matara 1as plantas. Este es al
punto que se debe analizar cuande se parte de las ensefianzas del estado de la
técnica {en este caso los dosumentos citados en este nuevo concepto téenico).

De esta manera, nuevaments tomando como base los componenies caracter(sticos
que conforman la emulsibén reivindicada, procederemos a evaluar si el aspecto
inventivo de |la presente invencion, materizlizado en la composicidn especifica de 1a
emuision reivindicada habria sido derivada de manera obvia ¢ no de las ensefanzas
de los documentos D3, DB, D7 y'D8. Para tal efecto, procederemos a estudiar cada
uno de dichos dogumentos y puntualizar si efectivamente la persona versada en ja
materia podria llegar o derivar la emulsidn especifica reivindicada, teniendo en cuenta
el problema técnico persistente con las composiciones convencionales de aceite de
arbol de té.

Referencia D3: JP2145502

Como bien se ha explicado al Examinador en nuestras réspuestas anteriores, se debe
teper en cuenta que D3 es simplemente un resumen de upa publicacién de patente
Japonesa que no ensena mucho, Este résumen apenas mencicna el emplao de una
forma sélida, seca, de aceite de arbol de t& (AAT) para el tratamiento de plantas. Sin
embargeo, no existe ninguna sugerencia en este resumen gue indique de manera clara
qué es este malerial sélide o come se obtiene?, Ademas, no es clarp que & matarial
sea de hecho efectivo en &l control de hongos de plantas sin matar las plantas mismas
(esto contrasta claramenta con el producte de la prasente invencidn que no es
fitotéxico a pesar de la presencia de aceite de arbol de t&). Mas importante ain, se
debe reterar que este resumen no ensefia nada acerca de ia preparacién de una
composicion de materta, mostrando solamente el uso de Ja composicion para tratar [os
hengos de las plantas. De esta manera, no es posible que D3 pueda anticipar la
presente invencion de las rejvindicaciones 1 a § una emulsidn) ni hacerla obvia

For consiguiente, el examinador puede notar que definitivamente este documento D3
ne sugiere una emulsidén antimicética, segura para plantas, caracterizada porgue
contiene: (i} agua, (ii) acejte del arbol de té y {iii) un compuesto seleccionado de
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sales de alcali y amonio de un acido graso organico seleccionade del grupo

senalado en ia reivindicacion 1.

Aungue es cierfo que este documento JP2145502 revela que &l material revelado
vontiene aceite del arbo! del t&, también es claro que este documento no aborda =l
problema de fitotoxicidad generado por el mismo aceite de arbol de t&. Y esto se @

explica porque dicho dogumento ne sugiers & la persona versada en la materla
gue se puedan agregar los componentes especificos (i) v (iiil en_dicha
composicidon para llegar a la_composicion_de la_presente invencidn que si
solucionan sl problema de fitotoxicidad del componente {ii) aceite de arbol de t6.

M
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En conclusibh, &5 clarp que una persona versada en la majeria no estaria motivada de‘\ w ¥
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ninguna manera a emplear las ensefianzas del documento D3, y llegar a disafiar una &

emulsion liquida estable que contenga aceite del drbol del 18 para al tratamignto de
hongos en las plantas, sin dafiar las mismas plantas. Por consiguiente, sin estas
ensefianzas, el documento D3 no es en 1o absoluto relevante para afectar el nivel
imnvertivo de la presente invancién,

Referencia D§: JF 4041407

Come bien lo puede notar el Examinador, aste documenty D6 es un resumen de otra
publicacion japonesa. Este resumen también es totalmente irrelevante para desvirtuar
el nivel inventivo de la emulsién reivindicada, toda vez que nada en este documenito
ensefia o sugiers 8l aspecto inventive de la presente invensian. Este resumen ensefa
la obtencion de un extracto mediante la vaporizacion de hojas de “Malaleuca
altaniffolia®, disolver este extracto en 300-600 veces de mucha agua (esto es, una
concentracion de0.333% — 0.0167%), y aplicar la solucidén a un sustrato para controlar
el cregimiento de microbios en el mismo, De acuerdo ton el resumen, el sustrato
pueda ser {1; ol 1alle ds una flor de corte, @l cual puede ser puesto en la golucidn gue
confiene 2! extracto; (2) un vegetal que ya ha sido sembrado, que puede ser lavado
con la solucion, & {3)a) una cosecha de campa o (3jb} césped, que puede ser
aspersado con Ia solucion,

&i el Examinador compara detenidamente el objeto de la presente invencién con este
resumen podra notar que existen varias diferencias significativas entre lo revelado an
dichos documentos, y gue no habrian podide ser obwias para cualguier persona
yersada,
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Primero, las actuales reivindicacionss emplean aceite de arboi de té, el cual como se
explico en la descripcién es obtenido de Melaleuca alternifolia. Por el contrario, este
documents D6 revela el empleo de aceite obtenido de "fMalaleuca-aitanifioiia”,

Sequndo, el aceite de arbol de té no es soluble en agua, mientras que el aceite

empleado en este documanto DE gs claramente soluble en agua. Entonces, como
mas podtia D& describir 1a preparacién de una solucidn del aceite en agua?. De esta

manera, si existe alguna duda de que este documento D6 hace referencia un aceite
diferente, este segundo punic soportaria la conclusidn de gue dicho decumento
emplea efectivamente un aceite diferente.

Esto nos conduce al tercer punto, y propiamante es que las reivindicaciones 1 a 6 de
fa_presente solicitud estdn dirigidas A UNA EMULSION, NC A UNA SOLUCION,
como se reveja en este documento DB. Pero si el aceite en DB es soluble en agua,

por qué s¢ desearia preparar una emulsidn de aceite en agua? Preparar una emulgion
reguiere mas esfuerza, y D8 no proporciona un indicic de (a) por qué $e desearia
sustituir aceite de arbol de t& por el aceite empleado en DB, ni (b} por qué se desearia
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preparar una emulsidn mas que una solucién, si el aceite es scluble en agua, ni (¢)

come s& podria preparar tal emulsidn que contiene aceite de arbol de &, de tal forma
que su aplicacion sobre hlantas vivas mataria el crecimiento de hongos en las plantas
sin matar las mismas plantas. De hecho, adn si llegasemos a considerar, en aras de
aceptar los argumentos del examinador, gue el aceite empleado en D8 es aceite de
arbel de e, entonces dicho documento DE no explicaria por qué sa desearia preparar
una emulsidn Mas que una solucion, ni como se podria preparar dicha emulsidn,
quedanda solamente por mencionar el emulsificants alli revelado (sales alcalinas y de
amonic de un &cido graso organico seleccionado del grupo sefialado en la
reivindicacion 7 de la presente invencion), lo cual tampoco es el caso.

Cuarto, de los cuatro sustrates mencionados en DB al cual se aplica dicha solucion,
dos son plantas que han sido cortadas, equivalente a urma far de carte, ¥ un vegetal
sembrado, y el tercer sustrato es césped. Las plantas de corte son efectivamente
muertas. Entonces, el interroganta con respecto a una flor de corte es qué tante se
podria mantener desde el secado vy perder su ¢olor?; v 1a pregunta con respecto a un
vegetal sembrado es que tanto se puede almacenar sin perder su sabor, textura y
valor nutricicnal? En ningln ¢aso existe interés por mantener el crecimiento de la flor
o del vegetal sembrade, porque después de ser cortados el crecimiento es algo que
esta claramente fuera de discusion.



G

\

Wi CLEStalawyers . com

Este documento DB hace una uUnica mencion del empleo de fa solucién alli preparada
para &l tratamiento de una planta en crecimiento viviente y es la afirmacién de que una
solucion puede ser "empleada.. . . mediante la aspersion de la solucion diluida sobre \
un campo de cosecha...”. Perp a diferencia de los ofros fres susiralos, sobre (os
cuales DS establece que tiene un efecto positive (prolongacién de la vida de las flores
de corte, la esterilizacién del césped y la retencién de |a frescura del vegsatal®), dicho
documento DG no establece nada sobre si continta o no creciendo el campo de
cosecha sobre el cual es aspersada la solucion allf revelada. Pero en este caso de
campos de cosecha, cualquier perscha versada sszbe muy bien que este es el
parametro mas critico, puesto que si al aspersar la solucion sobre el campo de
cosecha se mata |a cosecha, © adn si apenas s& impide su crecimiento v se reduce el
rendimiente, entonces es indeseable el emplen de esa solucidn para tratar los campos
de cosecha. Ahora bien, teniendo en cuenta que el aceite de arbol de té& era conocido
por ser fitotdxico, entonces aun si el aceite empleado en D6 fuera aceite de arbol de t&
— gue ya se demosird anieriormente, no es- diche documento DS no proporciona
indicios ¢ sugerencias de gue la solucidn alli empleada no es fitotéxica. De manera
contraria, el hecho de que D8 menciona sl resultads positivo de emplear |z solucién

para tratar los otros tres sustratos, pero no campos de cosecha, sugiere que en efecto
la solucibn mata no solamente los microbios sinc también el crecimiento de las
cosechas, lo cual irffa en contravia de lo que resuelve la emuision de la presente
irnvencién,

Cuinto, otra diferencia es que gste documento D6 esta dirigido a una selucién de un

aceite para matar microbinos, esto es bactetias, ho hongos. De manera contraria,

las emulsiones reivindicadas sn la presente solicitud son fungicidas, esto es,
matan hongos. Mas aln, si en aras de argumentar se asumiera que este documenta

D& revela una solucidn que contiene aceite de arbol de té, es claro tambiéh que nada
en dicho documento D& indica que el emplec de la solucion alli revelada resultaria
efectivo para matar hongos en ¢osechas sin dariar las mismas.

Finalmente, la presente solicitud ensefa como emplear aceite de arkol de t& para
tratar cosechas y matar los hongos empleandc emulsiones gque  tengan
concentraciones de aceite de arbol de t& que puedan ser significativamente superiores
que aquellas reveladas en este documento D6, lo cual nuevamente demuestra que lo
que se reivindica en la presente solicitud es diferente y ne resulta obvio a partir de lo
ensefiado en dicho documento 06,
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Los anteriores Cinco puntos demuestran sin lugar a dudas que no existen indicios para
que una persona versada en |a materia pudiera derivar de manera obvia la presente
invencidn a partir de las ensefianzas de el documento DE.

Referencia D7: JF 4112801
El Examinador puede notar que este resumen es similar al resumen del documento

D&, en el cual se revela una solucidn que contiene un aceite que es diferents del
aceite de arbol de té, excepto que DY limita_la aplicacién de la solucion a flores de

corte solamente, las cuales, como es el caso de las flores de corle de D8, son

colocadas en |a solucidén.  Este documente agrega que la solucidn contiene un
dispersante aceite de castor endurecido con polioxigtieno. Esto, sin embargo, es
completamente diferente a los emulsificadores sefialados en la reivindicacién 2 de la
presente invencién, y en cualquier evento D7 identifica e material obtenide como una

solucidn, no cama una emulsién como se requiere en la presente invencion.

Ademas, la solucion gue contiene €l dispersante en este documento DY es mucho mas
diluida que la selugidn revelada en el documenta D8,  En efecto, diche documento DY
revela que el aceite es diluido dos veces en 300-600, esto &s, entre 90,000- y 380,000
veces, lo cual es equivalente a una concentracion de 0.000278% - 0.001%. Esto es
significativameante muche mas bajo que inclusive |a concentracidn mas baja recitada
en cualquiera de las reivindicaciones 4, 5 o & de |la presente invencién. Por

consiguiente, no existe nada en este documento D7 que ensefie o sugiera a una

persona versada que una emulsidon que contieng aceite de arbol de t&, como la
reivindicada en las reivindicaciones 2 a 6 de la presente invencidn, seria
particularmente Uil para cualguier cosa, guedande solamente como una emulsién
fungicida no fitotéxica para uso en cosechas,

Referencia D8: US 2512435

Finalmente, quiero llamar la atencion del sefior examinader al hecho de que este
documento D8 fue presantada en &l afio 1948 con prioridad del afio 1947, Aungue &%
cierto que constituye parte del estado de |a técnica, es claro también que el campo de
los fungicidas ha evolucionado muchisimo teenoldgicaments durante los dltimos afies.

Por_consiguiente, este documente  solamente  ensefia  aspectos generales que

consideramos irrelevanies para sl analisis del nivel inventive de la presente invencidn.
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De hecho, este documente revela emulsiones que contienen como ingrediente
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esancial uno o mas suifatos yfo sulfonatos orgdnicos solubles en agua seleccionados
de un grupo especifico alli listado, pero es claro que dicho documento no mencicna
nada acerca de la presencia del aceite de Arbol de t&, sobre al cual recae el aspecty
inventivo de la presente invencién.

Es evidente que la citacidn de este documento se justifica para intentar desvirtuar la
presancia del tercer componente de 1a emulsion de la presente invencidn en cuanto a
las sales de los &cidos grasos. Sin embargo, esto no es un argumento admisible para
afectar el nivel inventive de una invencidn que fue concebida como un "tedo” para
solucionar un problema existente en el estado de Ia técnica. No se entiende cémo una+
persona versada en la materia podria derivar la presente invencién del documento D8
que ni siguiera menciona la presencia del aceite de arbol de té y sus implicaciones en
el tratamiento de hongos o sus inconvenientes de matar las plantas mismas. Asl 1as
cosas, este eés el documento mas irrelevante de todos los citados en este nuevo

reporte técnico.

3. ARGUMENTOS DEL EXAMINADOR

El Examinador considera que "las emuisiones fungicidas son bien conocidas en el
estado de /a técnica. La literatura generaf ensefia gue los dcidos grasos son una
huena emuision. De esta manera, cualquier persona versada con conocimientos
generales sobre esta materia podria deducir una composicién fungicida que
contenga aceite de arbol de té que no mate las plantas...."

Sobre este paricular, es claro gque no solamente tal afirmacidn es incorrecta e {}
injustificada, sino que constituye un clare caso de “hindsight', como se explicd
previamente an las respuestas anteriores, en donde ! Examinador solamente hace
esta afirmacion en razén de la propia revelacién del solicitante en la presente salicitud.

Las reivindicaciones 1 a 6 no relvindican emulsiones gque contengan acidos
grasos. Mas gue eso, reivindican emulsiones que contianen aceite de rbol de té ¥

un grupo particular de sales de acidos grasos. Si el examinador considera que &l ]
uso de estas sales especificas de acidos grasos es como emulsificadores bien f "
conocidos, entonces respetucsamente solicito al examinador se sirva mostrar |a > (L
evidencia que sustenta tal afirmacion.

Ademas, si el Examinador considera que seria obvic el empleo de tales sales de
acidos grasos como emulsificadores estaria negando las propiedades fitotoxicas del
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aceite de arbol de te, lo que permitiria asl que dicho aceite de 4rbol de t8 sea aplicado
directamente a las plantas. Por consiguiente, respetucsamente le solicito al

Examinador gue cite una referencia o antecedente gque enserie tal afirmacién. Es claro

gue, a menos gue el Examinador pueda hacer esto, no_existe forma de ageverar gue

lag emuisiones reivindicadas son obvias.

Asl las cosas, no se entiende cdmo una persona versada en la materia llegaria de
manera cbvia a la solucion propuesta en la presente invencion a partir de ensefianzas
totalmente irrelevantes. MNuevamente me permito reiterar al sefior Examinador que

aquello que &3 obvio implica que proviene de lo evidente vy dos principios gue san
ppuestos o puaden ser considerades come ockwios, En los documentos citados existe

una clara contradiceion técnica con respeacto a fo revelado en la presante invencidn,

Reitero que el solicitante no esta proporcionando una simple disposicién aleatoria de
componentes convaencionales, tales como el aceite de arbol de té o sales alcalinas de

acidos grasos, sino que tai disposicidn especifica de dichos componentes pearmite
lograr los resultados descrilos en los ejemplos de la_presente invencién gue se

traducan en ventajas ¥ mejoras para el control de hongos en las plantas, sin matar las

mismas plantas. Dichos resultados resultan altaments sorprendentes en el estado de
la técnica, dado que nunca antes se habia previsto que se pudiera seguir empleando
el aceite de arbol de té sin dafiar las plantas. El encontrar la solucion dada por ¢
solicitante como algo evidente, sclamente puede ser el resultado de un andlisis de tipo
“Windsight”, de acuerdo con el cual la invencién resulta obvia cuando se tigne I1a
sofucion a la mano en el momento actual, v no en el momente en que |a invencién fue
concebida como una solucién a un problema existente en diche momento.

En efecto, para el Examinador puede resultar obvia la presente invencién, si limita su
analisis al hecho de que ya existen en el estado de la técnica composiciones de aceite
de arbol de té o sales te dcidos grasos. Sin embarge, gl Examinador tampoco puade
desconocer gue |a disposicion de tales elementos para |ograr un resultado gue no

habia sido posible hasta el momento results completamente novedosa, innovadora e
inventiva. De hecho, nunca se habia sugerido qgue se pudiera aplicar una composicién

de aceite de arbol de t& para el tratamiento de hongos en las plantas, sin matar las
mismas plantas tratadas. Sin estas sugerencias, es claro que la presante invencion si
constituye un salto cualitative a la regla téenica.

En consecugancia, s claro que |a presente invencidén cumple con el requisita de NIVEL
INVENTIVO requerido sobre las ensefianzas de las referencias citadas D3, D6, B7 y

”@Q,@TI
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D&, toda vez que ninguno de dichos documentos permitiria a una persona versada an
la materia llegar de manera evidente a la materia objeto reivindicada en !a presente
solicitud, con las caracteristicas técnicas esenciales que brindan una solucién efectiva
al prohblema técnico propueste.

4, En vista de lo anterior, ruego a usted estudiar nuevamente la solicitud con base
en argumentos expuestos y proceder de conformidad.

De Usted,

Sefio

I..
/

s

fuperi ntendante,

JUAN CARLOS CUESTA Q.

C.C. 79.339.809 de Bogota
T.P. 43.273 del C.S..
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Abogade
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Radicacion 05020368

Patente de Invencién [x] Patente de Modelo de Utilidad L]
Vla Nagional D

WVia PCT {fase nacional) Cap. | D Cap. |l E]

Mo, Sol. Internacional; PCT/LO3/00717
Fecha de Presentacion Internacional; 2003-00-01

Como resultado del Examen de Fondo realizadn, con fundamento en el Articulo
48 de la Decision 486 de la Comisian de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripectan: Folios 19 a 38 y 42 2005-03-04
Reivindicaciones: Folios 39 a 41 2005-03-04
Folio 56 2005-03-29
Folios 93 a 84 2008-11.12
Folic 114 2010-08-30
Respuecsta del solicitante:  Folios 78 a 91 2008-1112
Folios 102 2 113 2010-08-30
Folios 128 4 133 2011-08.12
Frioridad: IL 151504 Folio 1 2002-09-04

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién de prioridad porque ésta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 8 D 488) y su contenido técnico comaesponds
con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de ia invencion

Titule de la soficitud: Composicion fungicida que confiene aceite de arbol de te.
Folio 1.

Objefo de fa invencion: Bl objeto de |a presente solicitud de patente de invencicn
se refiere & una emulsion acuosa que comprende aceite esencial del arbol de te
un compuesto seleccionado se sales de alcali y amonio de un acido graso
OFgANIco. '
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Segin |a descripcién de esta solicitud, en el estado de la técnica se ha
demostrade que el aceite de &rbol de té tiene propiedades antifiingicas vy se
conoce su aplicacidn en el tratamiento de humanos y animafes; mientras que en
el tratamiento de plantas se ha observado fitotoxicidad en |as plantas tratadas,
Por lo tanto ¢l problema tecnico planteado en esta solicitud radica en la necesidad
de disefiar una composicidon adapiada para el tratamiento de patdgenos
fungicidas de plantag, sin generar dafio a las plantas tratadas n matarias.

Para solucionar este problema técnico |a solicitud plantea una emulsidn fungicida
acuosa de costo efectivo gue comprende aceite del arboi de ta.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): AQ1IN 85/00.

4. Determinacidn del Estado de la Técnica
Considerando gque la fecha de la soblud prioritaria 2004-07-23 se realizd la

bisqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos
relacionados a continuacion que anticipan el objeto de esta salicitud:

N Documento Tiulo Fecha de
publicacidn
D3 JP2145502 Agent for coniroliing crop diseases 1990-06-05
D4 JPA041407 Antimicrobial agent for plant 1992-02-12
Da US 25712435 Ermuisions T950-04-20

£ soficitanie podrg consuiiar ag documentos silrdos st fas siguientes LRL'S

O3 Rl dworldeicle. espacenet compubicationDelaisbibio P0G =EPSC QCa = Shadiacent=truedoealo=gn Gb-&F T=08 date
=1 8006056 00 = PN 2 1455024 8K C=A

Da-filtp derpdctaede @ 3nacenal. o 18 fizaanhata)
= 19202 28 O 0= PENE= 40414 0T ARMT=A

D o arichiviche g alerenel ook nDeraisianigingiDocumenf v oC= SRS 2E 12T 5A AN C= A8 FT= DS daka = 1050
A620&08=EFQO0 Calocalasen gh

s diocaienan qhEE

El documento JPZ 1455002 {resumesn) hace referencia a una preparacion granuiar
o &n polvo queé contiene como fungicida aceite de &rbol de té.

El documento JP4041407 (resumen) hace referencia a una solucidn acuasa utii
para inhibir el crecimiento de hongos, la cual contiene aceite de Malaleuca.

El documento US2512435 {columna 4, linea 685- columna 5, linga 25, columna 7 -
columna B) hace referencia a emulsiones estables que tienen multiples
aplicaciones

5. Examen de Patentabilidad {Art 14 D436}
Nivel Inventivo (Art18 D436}

La presente Solicitud de Patente en su relvindicacién 1 divulga una emulsion
antimicética, segura para plantas, caracterizada porgue contiene: () agua, {ii)
aceite de arbol de té y {iil) un compuesto seleccionado de sales de dleali y amonio
de un acido graso organico seleccionado de! grupo gue consiste de: (a) acidos
carboxilicos de alguilo Gz ¥ superiores, y {b) acidos de aceite de talol, acidos
nafténicos, dcidos resinicos, dcide laurico, acide miristico, acido paimitico, acido
estadnco, &0do araguidico, acido behénico, acido lignocefica, ackio decenoico,
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4cido dodecenoico, acido palmitoléico, acido oleico, acido linoleico, acido
undecilénico, acido sorbico, acido ricinoléico y mazclas de tales sales.

Comparacion de lag caracteristicas tbcnicas esenciales, con fas def Estado de la Tacnica

. . Caracteristeas Caracteristicas | Cavacteristicas
rac % . .
Ca te:iﬁ?‘;ﬁu dt gcnicas 1éenicas téonicas técnicas
D3 I D3
Emulsiones estaliles
Paolva o granulado Soluridn acwsa pot ejemplo
Emnlsidn antimicdtics, segura paca plantas para el contral de | antimicrobiana fungicidas
liangos en plantas seglira para plantas (col 5, 13,
Cnl 7, 15-300
M : oL 153 ui
Agna o hace referencia Agr Ag
v v
. . Aceite de drhol de té | Aceite de Avbol de té
‘Dol .
Aceite de drbol de té - (ATT) (ATT) Nu lo incluye
(A1) N p
¥
sates de aleall y amonio de un dcido graso |
oreinico seleccionado de; sales de dleali ¥
[a) dcides carbomilicns due algaita © ¥ superioves, n amnopio de un dcido
(k) deldns de aceite de talol, deidas nzfténicns, gras0 OUEALLICS
dpiges resiuieos, dofdo atiog, dokin griciztico. seleopionads de
acichy palmitico., jeido estedrico, deido arogquidics, o hace referencia N¢ hace referencia actd 503, Acid
avicks behénicn, deido lignocéries, acide deceigica, ﬂ‘?s’ LI e .Idu
deido dodeeennico, dcida palmitaléioo, deida na =heo, a"_m,m, £
lere, dvids aalefen, deide nndecilénico, feido talod, aceite risinico,
l setckiies, S eineldion ¥ mpgelas e tales sabes. Col 4, 6575

Los docurnentos D3, D& y D8 se consideran el estado de Ia técnica cercanc a 12
invencion definida en 1a reivindicacion 1 porgue:

El documento D3 divulga un agente para el control de enfermedades de cuitivos,
por gjemplo, podredumbre parda (moho causado por hongos), por medio del uso
de aceite de arbol de t&, como un ingrediente activo de a preparacion.

D3 indica gue el aceite del arbol del t& es un aceite esencial que s& chtieng por
destilacion por arrastre con vapor de ias hojas y ramitas de las plantas de
Melaleuca. Su composicidn se presenta en forma de polve o preparacidn granular.
Es decir que D3 muestra que el aceite de arbol de t8, posee actividad fungicida y
va habia sido utilizado como fungicida en plantas (tiles, sin causarles ningun
dafio.

Asi entonces, la diferencia de D3 con la invencidn definida en ta reivindicacion 1
consiste en la presentacién final del producto o en otras palabras en la presencia
de agua y sales de alcali y amonio de un acido graso grganico.

Paralelamente consideremos el documento DB, el cual divulga un agente
antimicrobiand gue comprende como ingrediente activo, aceite de Melaleuca,
obtenido por destilacion con vapor de las hojas de Mefaleuca-sftaniffolia y que se
e=mplea como un agente antimicrobiano para los cultives de plantas de campo.

El documento D8 utiliza su producto diluido en agua (de 300-800 veces) y
aplicado sobre flores cortadas, vegetales cortado o campos de cultivo o césped.
En cualguier casq, e agente antimicrablana mata a los microbios y prolonga la
vida de las flores cortadas, esteriliza el campo de cultivo y mantiene la frescura de
las verduras. Por ditimo se indica que el agente es sequro para el personal y las
plantas y los ambientes circundantes,

En otras palabras el aceite esencial obtenido de la planta Melalsuca-alfaniffolia
(aceite de arbol de té) mata microbios eficazmente, sin alterar los mismaos cuitives.
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Y de la misma forma, ia diferencia de D86 con la invencion definida en |a
reivindicacién 1 consiste en la presentacién final del producto o en otras palabras
en la presencia de sales de alcali y amenio de un &cido graso organico.

(er tabla comparativa)

Por su parte D8 divulga metodos para la obtencion de emulsionss vy [as mismas
emulisiones. Especificamente en la columna 4, linea 65- columna &, linea 25 y en
la columna 7—columna 8, ensefia |a utilizacidon de emulsificantes del tipo sales
de &lcali y ameonio de acidos grasos orgdnicos, tales como acidos grasos, acido
nafténico, aceite de talol y aceite de ricinc y agua .En los ejemplos se ilustran
diversos metados para la obtencidn de emulsiones.

Asi entonces, la diferencia de D8 con la invencign definida en la reivindicacion 1
consiste en que dicho documento no hace referencia a una emulsién con incluya
aceite de arbol de té.

Ahora, el efecto que logra el incluir un emulsificante, tal comoe, sales de alcali v
amoenio de un acido graso organico y agua, es que se obliene una nueva
presentacién, en este caso una emulsion,

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion
se puede formular asi: "¢cdmo modificar los agentes conocidos en arte, en
presentaciones de polve o solucidn acucsa para obtener una presentacién en
emulsion.

En consecuenciz, la persona del oficio medianamente versada en la materia,
incluiria emulsificantes del tipo sales de alcali y amonic de un &cido graso
grganico y agua, es decir formulaciones en emulsion como io presenta D8, en
composiciones que comprenden aceite de arbol de té como ingrediente active,
como en D3 o D8, para cbtener una presentacién en emulsion del acesite de arbol
de te y asi para llegar al objeto de |a reivindicacion 1 de esta solicitud. Por lo cual
s considera obvia.

En este punto es importante resaltar que los resultados de los estudios
presentados en el capitulo descriptivo demuestran gque las composiciones de
aceite de arbol de t& (AAT) tienen actividad fungicida. Sin embargo dicha
ohservacién ya estaba demostrada desde cualguiera de los documento D3 o D&,
Ahora bien, la observacidn de que las composiciones que contienen AAT son
seguras en plantas, es decir no afectan negativamente las plantas tratadas,
tambign ya estaba reportada en cualquiera de los documentos D3 ¢ DG Dichos
documentos indican claramente que el aceite de arbel de te, puede ser utilizado
para ef control de hongos en plantas (tiles, evidentemente sin afectarlas de forma
negativa. En consecuencia el objeto de la presente invencidn no proporciona un
salto cualitativo en ia técnica pues no mostrd ningan efecte sorprendente c©
inesperade y carece de nivel inventivo.

Conclusién:
La reivindicacion 1 cumple el requisitc de novedad (Art. 18}, pero no cumple con
&l requisite de nivel inventiva (Art. 18).
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6. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

__ltem Documanto Relvindicaciones afectadas Requisito que afecta
D3 1P2145502 o 1-4 __Nivel [nventive
Dé JP4041407 1-4& Mivel Inventive
&3 o Us 2512435 1-4 Nivel inventive

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante inicia su argumento indicando cual es el objeto de su invencion, asi:

(..} La relvindicacién 1 de la presente invencidn protege una emulsisn antimicotica, segura
para plamtas, caracterizada porque contiene; (i) agus. (i) aceite del arbof da 4 y () un
compuesto selaccionads de sales ois alcali v amomio de un doido grase organico, ..

Cualquiera de los documentas cltados en este nuevn reparts téonice debe sugerlr, o indicar al
menos sralyuiera 08 a8 asgacios caracterisiions subrayados anteriormeante, pero an corunto,
coma un "odat La invencidn no pueds ser desvirtuada ds manera fragmentada. Entences,
cualguiera de log documentos citados debe suganr o anssflar & Ung persona versada que se
podria lograr Una emidsion can tres {3 componentes especlficos que puede ger aplicada a las
planfas para conlrolar of crecimiento de los hongos, sin generar dafio o las piantss trafadas ni

matarias, a sebisndas de gue uno de dichns componentes es el aceite de arbnl de 187

Sobre estos argumentos introductorios se aclara que para esta oficina es claro el
obieto de la invencidn y en ese punto coincide con el solicitante,

Sin embarge, vale la pena aclarar que esta oficina no compare el argumento
expuesto en relacion a que la invencién fue desvirtuada de forma fragmentada,
porque el andlisis de patentabilidad realizado, consistio en un anélisis de nivel
inventivo, aplicando el método problema-solucion y teniendo en cuenta &l objeto
de la invencién como un todo. Alll ¢claramente se demuestra que la combinacidn
de las ensefanzas de los documeantos considerados como estado de |a técnica
cercanc (D3 v D8) o {D6 y D8} permiten a la persona del oficic medianamente en
ia materia derivar de manera obvia el objeto de la presente solicitud,

Ahora bign, contrario a lo que afirma el solicitante no es cierto que un solo
documento deba sugerir ¢ indicar los aspectos caracteristicos de upa invencion,
para gue pusda ser considerado en un analisis de nivel inventivo, Justaments se
utilizan dos documentos porgue existe una diferencia entre la solicitud y el primer
documento considerado y es labor del examinador evaluar si esa diferencia
provoca un salto cualitativo en 1a técnica y al mismo evaluar si esa diferencia no
era obvia. Para este caso se encontiré que diferencia no solo era obvia sino que
ademas no provocaba un salto cualitative en la técnica, simplemente se estaba
planteando una forma de presentacién de producto alternativa,

El solicitante finaliza su introduccidn indicando que:

f...) Nusvarmenta, reitere af examinador gue es bisn sabido en ef estade de 1a téonica que o
acelte de drhol de t& mats las plantas (es filofdwico), & pesar de que 3on conocides sus
propicdades’ como agente anti-fingico, Enfonces, o &8 logico gue se emplas un componants
para pregarar una emulsidn Gue no mate las plantas, cuahde se sabe que precisamente &
naturaleza da dicho componente es la de matar las plantas. De aqul parte & aapecto inventivo
da fa prasenia invencion porque sl problems pragante en las composicionss de ageile de sl
de t& ara que dishas composicionses malaban las plantas lratadas cuando ergn aplicadas para
matar los hongos presentss en dichas planias.
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En este orden de ideas, &l solicitante se dic a la tarea de provocar un safto significative a la
ragia tacnica gara agrovechar las propisdedas ant-fingicas del acelte de arbol de ts, pero
avitando que 3 presencia de diche componente matard fas plantas. Este 83 &l punto que se
dehs analizar cuandn se parie de las enssfianzas del sstado ds g técnica fen asts casc 1os
documentss cifados an aste nusve conceplo técnivo)... Para tal efects, procederemos a
estudiar cada uno de dichas documenios y puntualizar s efectivamente la persona versada en
ia maiefia podria fegar © dervar Ja ermulsitn espedifica relvindicada. tenionda en cuenta o
mroblama técnico persistente con las composiciones convencionales de acelte ds arbol de fe.”

Se la aclara al solicitante que esta oficina entiende el planteamiento anterior y
esta de acuerdo en gue, bajo esas condiciones, una composicidn de AAT gque
matara hongos y no plantas seria inventiva. No obstante, esta oficina encontré
documentos del estado de la tecnica (documentos D3 y D) donde se presenta al
aceite de arbol de 1& como un agente fungicida importante que puede ser utilizado
en plantas de cultivo. En otras palabras, el AAT no fue fitotdxico para plantas, en
esas dos publicaciones; por el contrario es especialmente utilizade porque no solo
controla efectivamente hongos sine porque no afecta el mismeo cultive ni el
personal gue 1o manipula.

Bajo este nuevo panorama, el planteamiento anterior pierde todo su pesc y el
llamado salto significative a & regla técnica ya no es sorprendente, mas bien y tal
como se indicd anteriormente, ia emulsion de esta solicitud surge tan solo como
una alterativa abyia que no provoca ningin efecio sorprendente 0 INESPErato.

Para finalizar este punto, esta oficina aclara que no estd de acuerdo en la
comparacion individual que se le da a esta solicitud con cada uno de los
docurmnentos citados, Es decir, el solicitante se equivoca al comparar su invencion
con cada uno de los documentos de forma independiente, pues no s& afecto la
novedad de esta invencién. Es la combinacién de ensefanzas de los documentos
citados (D3 v D8 o D& vy D8) la que es suficiente para gque un tecnico medio en la
materia plantee el objeto de esta invencidn. No obstante a continuacion se explica
cuales son las ensefianzas relevantes de cada documento que en combinacion
afectan la inventiva de esta solicitud.

Respecto a 03 el salicitante indica que:

(.} D3 as simplaments un resumean de una publicacion de patente Jeponesa gue no ensefia
mucho. Este resumen dpenas mencionz el amples de una forma solida, seca, de acale da
arbal da b8 [BAT) para of fralamierio de planfas. Sin embargo, no Xiste Mnguna sugearancia
en esle resumen gue indique de manera clara gué es este materal s6lido o coma s& obfiens.
Ademdas, ho es claro gue el material sea de hecho efactivo an &f contral de Ronges de plantas
sitt matar las plantas mismas ... Mas imporfante aun, se debe refterar que aste resumen no
&nsefia nada acerca de fa preparacion de una composicion de materfa, mostrando solamente
&l Us0 de la composicion para tratar fos hongos de fas plantas, ...

Aungue es cierta que @ste documento JP2145502 revela que ef material revelado confisne
acete del arbol del t& tambign og clarc que este documento no 2borda ef problema de
fitotoxicidad generado por &f mismo aceite de drbof de té (..}

Esta oficina aclara que si bien es cierto que solo se cuenta con el resumen del
documents D3, apenas €se resumen es suficiente para ensefiarle a la persona
medianamente versada en la materia que el AAT puede ser Utilizado en plantas
para controlar hongos. Es evidente que si se utiliza en plantas es porque no ataca
a las mismas plantas y su importancia recae sobre su actividad fungicida. De esta
manera es evidente gue D3 no haga referencia a la fitotoxicidad del AAT hacia las
nlantas, pues no habia ningun problema, de o contrario no lo hubisra utilizado.

Ahora bien respecto a 4qué es el material solido de D3 y como se obtiene? se
aclara que esa informacién no es relevante para andlisis de patentabilidad
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realizade, porgue la ensefianza fundamental de la citada anterioridad esta
relacionada con la utilizacion del AAT el plantas de cultive, sin producir
fitotoxicidad, ver folio 116,

Respecto a D6 el solicitante indica gue:

*f...) Primero, las actuales reivindicaciones emplean acelte de drbofl de 18, of cual como se exphicd
en 17 descrincidn 8 oblenido da Melaleuca altemifolia, For ef contrario, esfe dacumento D6 revels
el emglen Oz acelte oblenido de "Malaleuca-altanifiola”,

Segundo. of aceffe de bl do 18 no as soluble en agua, mianiras gue 8l aceite eampleado en este
dactmant 0§ as claramante soluble en agua. Enfehoss, odmo MEs podrie D6 desoriir
preparacion de yha sofuciin del aceite en agua?. De esfa manera, 5 oxiste alguna duda e que
este documento OB hace referencia un acelfe diferenta. esle segundo punto scportsffa la
conclusion de que dicho docurmnento emplas efectivaments un aceite diferents.”

Esta oficina aciara que el documento DB si hace referencia al mismo aceite esencia
obtenido a partir de la destilacion con vapor de partes del arbol Maateuca-aftsmifoiia. El
analisis del solicitante y su conclusién es claramente apresurada y es el resuitade de
una lectura superficial y sin tener en cuenta las especies del genero Malaleuca.

A través de una pusqueda simple’ se puede determinar qué la especie altanifiolia no
existe y no corresponde a ninguna especie det género Malaleuca. La presencia de
dicha palabra es claramente ¢l reflejo de una traduccion equivocada. Ahora bien, &l
razonamiento “ef aceite de D6 es soluble en agua, el aceite de esta solicitud no es
soluble en agua, por 1o tanto no se trata del mismo aceite” es un razonamiento
superficia! que no ha tenido en cuenta leyes basicas de las ciencias

Asi por gjemplo, se sabe por definicidn que un aceite no es soluble en agua en
condiciones normales, tal vez llegue a ser parcialmente soluble en agua después de
una modificacién quimica © en condiciones determinadas, pero definitivamente a
tfravés de una extraccion simple de aceites esenciales de plantas con vapor de agua,
dichos aceites son completamente insglubles en agua, a ko sumo forman un emulsién
coma en el caso del aceite esencial de canela.

Ahora bien, asegurar que un soluto es soluble en agua indica gue una determinada
cantidad de soluto se disuslve en agua y forma una solucidn real. No obstante |a
cantidad de soluto que se disuelva dependera en gran parte de las interacciones
intermoieculares entre solutd v solvents y [a temperatura. En este caso, la llamada
"gsolucién” de D6, corresponde a una solucion muy diluida, por io tanto se considera
una sglucion, no obstante esa ensefianza no indica qua en una congcentracion mayor
de aceite se siga obteniendo una solucién. En ofras palabras, ! documento D& no
indica que su aceite esencial sea soluble en agua en cualguier concentracion, solo
indica que se purede considerar una solucion en concentraciones muy diluidas, pero
es clare gue en concentraciones mayores de aceite no se obtendra una solucidn; es
decir el aceite no sera soluble en agua. Tal como en esta splicitud, donde se manejan
congentraciones mayores de aceite y debido a su insolubilidad &n agua se plantea
una emulsion.

De este modo, se demuestra que e documento 06 trata del mismeo aceite esencial
obtenido a partir del arbo! de Malaleuca Australiano, y por |0 tanto su inclusion en el
analisis de patentabilidad realizado es completamente valida.

Respecto a D6 el solicitante continta argumentando que:

1 hhipies wikinesia orofwiki/Melalauca
it -res wikipodia erofwikifAnews Esgesies ae Meld‘suds

¢ Ftoguimica Organdica, Beanng Marcanao, 2002 pag 255
Areites v rasas ingustriales, Allon Edward Bailey, 1884
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f..) tercero. .. las rewindicaciones 1 a 6 de fa presents solichtud estén difigidas A UNA
EMULSION, NO A UNA SOLUCION, coma se revels en esle documento D6, Pero si el aceite en
D& es soluble en agua, por gué se desearla preparar une emulsidn de aceite en agua? Praparsr
una emuwsitn requiers mas esfusrzo, v D8 ro proporsiona un indiclo de {a) por qué se desearla
sustituir aceite de drbol de 1 por of acaite ernpleado ent DB, ni (b} por gud se desearla preparar una
emuision mas que una solucikin, s of acelfs a5 solubls ah agua, N o) como se podra proparar fal
ernusion gue contiens aceite de Arbol de t8, da faf forma qua su aplicaciin sobre plartas vivas
mataria ef crecimiento de hongos en las plantas sin matar las mismas plantas.”

Respecto al anterior argumento, esta oficina aclara al solicitante que la ensefianza
principal del documenta DS no radica en |z forma de presentacion de producto final,
es decir esta oficina es consciente que D6 hace referencia 2 una solucion y esta
solitud a una emulsidon, maotive por el cual no se afecto la novedad de la emulsién de
interés. Nuevamente se indica que D6 es relevante porgue ensefia que el aceite de
arbol de t& puede ser utilizado en campos de cultivo para el control de microbios y no
lo afecta adversamente, ver folio 118,

Ahora bien y teniendo claro gue el aceite de D8 es el mismo aceite de esta solicitud,
un razonamiento para poder solucignar algunas de las preguntas del solicitante
podria radicar en la necesidad de aumentar la concentracion del AAT. Como ya se
dijo al aumentar la concentracion de aceite ya no se obtendra una solucion y por lo
tanto se necesitara desarrellar una emulsion para la adecuada entrega de ingrediente
activo.

Respecte a D6 el solicitante continla argumentande gue:

¥.. ) Cuarto, de log cuatr sustratos mencionados en 0F al cual 38 apfica dicha solucion, dos son
plantas qua han sido corladas, equivalente a una flor de corte, ¥ un vegetal sembrads, v of tarcer
sustrato o8 cespad. Las plantas te cone son efectvameante musertas. (..}

D6 hace una (nica mencidn del empleo de fa solucion aiii preparada para el tratamiento de
©wra planta en crecimiento viviente y es la afirmacién de gue una solucién puede ser
‘empleads mediante la aspersidn de fa solucidn diluida sobre un campo de cosecha..” Pero a
difargncia de fos ofros tres susiralos. sobre los cuales DB esfablece que tiene un efecto
positive (prolengacion de ls vids de las florss do corte, la esterilizacidn del césped v fa
refencicn de fg fresoura del vegelal'l. dichp documenio DF no establece nada socbre sf
confintia o ne creciendo ef campo de cosacha sobre of cual 85 aspersada la solucion aff
revelada (...)"

Esta oficina aclara que si bien el documente D6 utitiza su solucién para ! control
de microbios en frutas y flores ya cortadas, no hay que olvidar que tamiien indica
que la solucidn de AAT puede ser utilizada en campos de cultiva. Aungue el
documento DS incluya solo un ejemplo de gste tipo, su ensefanza no es Menos
importante y es suficiente para que una persona medianaments versada en la
materia pueda concidir que el AAT no es fitotoxico en campos de cultivo. El
solicitante plantea gue:

"Parg an aste caso de campos de cosecha, cusiguier parsona versada sabe muy bien gue. .. s
al asparsar la solucidn sohre ef campo de cosecha 5@ mafa la cosecha, 0 adn & agenas se
impide su crecimiento vy se reduce &f rendirmianio, entonces es indeseable e emplee de asa
solucion para tratar Jos campos de cosecha.”

No obstante el documento D6 en ninguna parte seflala que la aspersion de la
solucion de AAT hubiera afectado negativamente el campo de cultive, motivo por
el cual el solictante no puede asegurar que por el hecho de gue d6 no hace
referencia al campo de cultivo tratado, significa que se afects negativamente.

Paor el contraric D& ensefia que se puede utilizar una AAT an campos de cultive
sin afectarlos de forma adversa. No hay ninguna razon para pensar que &
documenta 06 nresenta informacion equivocada.
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Respecto a D& el solicitante continda argumentando que:

Quinto, otra diferencia es que sste documento DB ests dirigido a una solucidn de un aceits
para matar microbios, esto es bacterfas, no hongos De maners contraria, fas emuisiones
relvindicadas et la presente solicitud son fungicidas. esto @8, matan hongos, Wds aon, s en
aras de grgumentar se asumiera que este documento D revela una solucion que contiens
aoaile de arbol de 16, g5 claro tambign que nada en dicho documento D8 indica que of empleo
de fa sowcion alli revelada resultaria efective para matar hongos en cosechas sin dafiar fas
HSmas.

Se le aclara al solicitante que la palabra microbio s un término genérico para
hacer referencia no solo a bacterias, sino tambien a hongos u otre tipo de
microorganismos unicelulares ¢ incluso virus. Por lo tanto este argumento no es
valido, pues |a referencia a microbios en D& no desvirtia la inclusidn de hongos, y
por lo tanto no s& puede excluir la actividad fungicida del AAT,

Ast, teniendo en cuenta todos los argumentos mencionados, €l documento DB es
totalmente wvalido para el analisis de nivel inventivo realizado, porgue hace
referencia al mismo aceite esencial, sugisre su  actividad como fungicida v
ademas ensefa que puede utilizarse en campoes de cultive sin afectarlos
negativamente,

Respecto al documento D7 el selicitante indica que:

"Bl Examvinador puade nofar nue este resumen o5 simitar &l resumen del docymento DB, en &
cual sa revela una sofucion que confiena un acelte que as diferente del acefte ds drbol de 14,
axcapto gue OV fimita la aplicacion de fa solucién a flores o corte solamants, fag cuales, como
a5 el cazo de las flores de carfe de D6, son cofocadas en la sotucidn (.}

5e e aclara al solicitante que el documento DY al igual que el documento D8 hace
referencia a AAT, los argumentos expuestos anteriormente en este sentido son
igualmente validos para el documento D7. No ghstante, el documento D7 fue
gxcluida de andlisis de patentabilidad debido a que tal como lo afirma el solicitante
n¢ hace ninguna referencia a la aplicacién de su composicién en campos dei
cultive.

Respecto al documento D8 &i solicitante indica que;

*Finalmante, gitero flamar fa atencidn del ssfior examinador & Recho de gue este documesnto
08 fue presentada en &l afdio 1948 con prioridad del affto 1847, Aungue a3 clerto que constituye
parte del esfado de fz tecmica, es clarc también gue e campo de los fungicidas fa
evolucionado muchisimo tecnoldgicamente duranta los Uilimos afios. For consiguients, este
documentt solamente ensefia aspecios gensrales que consideramos frelsvantes pars el
analiisis del nival inventivo de la presente imencidn,

£a hecho, este documento revela emuisiones que confignat Como ngrediente esencial uno o
mas sulfaios y'o sulfanatos orgénicos solubles en agua seleccionados de wun grupo especifice
sl listado. pero es cfaro que dicho documento fo menciana nada acerca de la presencia del
aceile de arbol dé 14, sobre ef cual recas al aspecto invantivh de 18 presanta invencion. ..

No sa enfiende cdmo una parsona versada en 1a malteria podria derivar la prasents invencidn
dal documentc D8 que nf sigiderd menciona la presencid del sceite de &bof de 1& y sus
implicaciones en i tralamiemto de hongos 0 sus inconvanientes de matar las plantas mismas.
Asl las casas, este &5 &l dacumento mas iralavants de todos fos cltados an esta nusyvd renatte
tearico. "

Esta oficina aclara gue tal como lo indica el solicitante el documento DB hace
parte del estado de |a técnica y por [0 tanto puede claramente tenerse en cuenta
en analisis de patentabilidad de esta solicitud. Ahora bien, diche documento
revela diversas formas de preparar emulsiones mediante la combinacion de
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ciertos emulsificadores entre los cuales se revelan de forma especifica sales de
dlcall y de amonio de aceites de acidos grasos argdnicos come aceites de talol ¥
resinicos, entre otros, ver folios 120 a 122, Por lo tanto, una persona
medianamente versada en la materia, en busca de una emulsidn de AAT podria
utilizar las ensefianzas de D8 para obtenerla, tal como en el caso de esta
invencion.

Ahora bien el solicitante indica que el campeo de los fungicidas ha evolucionadao
muchisimo tecnoldgicamente durante los ultimos afios. Sin embargo, a pesar de
dichos avances tecnolégicos esta solicitud sigue utilizando tecnologia conocida
desde 1947, Lo cual confirma que la emulsion de esta solicitud es una forma
alternativa para obtener un producto que contiene AAT como ingrediente activa.

For ultimo, 1a comparacion directa que hace el solicitante. entre D8 y asta solisitud
¥ ia conclusién en t€rminos de que D8 no hace referencia al AAT comao fungicida
efectivo, demuestra una vez mas que el solicitante presenté una comparacion
dirgcta de elemento, sin tener en cuenta que esta oficina no afectd la novedad de
la solicitud sino su nivel inventive, en donde claramente se establecieron las
diferencias las cuaies resultaron ser cbvias a la luz del estado de la técnica
cercano porque Nno  proporcionan  ningun  efecto  técnico  inesperade o©
sorprendente.

Por Ultimo respecto a 103 argumentos del examinador, el solicitante indica que:

"B Examinador considara que fas emufsionas fungicidas son bian conocidas en ef estado de
s téonica. La flifaraiura general snsefiz gue fos dcidos grasos son una busna smufsidn. Ds
gsta manera, cualguier persona versads con conocimiemios ganerales sobrs esta materia
padria dedusir una composicisn fungicida que contenga acelle de arbol de té qus no mate las
planias "

Sobre este pariculgr, es clare que no snlamente tal afirmacidn s Incorracta e Injustificada,
sifo Que constituye UA claro caso de “hindsight”, Las refvindicaciones 1 a8 6 o reivindican
emuisiones que conléngan dcidos grases. MAs gue aso, reivindican emutsiones que contiensn

goeite de &rbol de fé ¥ un gruoo particilar de sales de doidns grasos.

Esta oficina aclara al solicitante que es clare el objeto de la invencién, el cual
corresponde a una emuisidn que comprende tres componentas. agua, AAT y un
grupo de sales de acidos grasos. Es decir, la invencidn hace referencia a una
emulsian y no a las sales de acidos grasos propiamente dichas.

For tal motivo, el pbjeto de la invencion fue evaluado bajo un estudio de nivel
inventivo, como se mostré en el numeral cinco del presente documents, en donde
se consideraron documentos relevantes (D3 y D8} o (D6 v D8) v la combinacién
de sus ensefianzas. Las cuales indican de forma evidente la manera de obtenegr el
objeto de la invencidn aca reivindicado, por lo que se puede concluir que no se
realizé un analisis hindsight sine simpfemente se tuve en cuenta ¢ que e revels
en las anterforidades consideradas, las cuales fueron publicadas mucho antes de
la fecha de prioridad reivindicada por la actual solicitud.

Y se continua argumentado que:

"5 gf examingdor considera que ef uso de estas sales especificgs de Acid0s Jrasns &2 como
emulsificadores bien eonocidos, enlonces respeluosamante solicito al gxaminador se Sinva
mostrar la evidensia que sustenfa tal afirmacion, Ademdas & & Examirador considera que
serfa obvic of emplen de fales safes de doidos grasos como emwisificadores asfarfa naganda
a5 propledadas fifotdxicas del acaite de arbol de 16, lo que penmitirle asf qus dicho aceite de
drbol de té sea aplicado directamsnts & fas plantas. Por consiguiente, respeiuosamente e

solicito ol Examinader gus cite une referencis o aniecedente que ensefe fat afirmacion. Es
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plare que, 8 menos que ef Sxaminador pueda hacar ssto, no existe forme de aseverar que (as
amulsiones reivindicadas son obvias.”

Se [e aclara al soficitante que la combinacidn de ensefianzas de los documentos
(D3 y D8) o (06 y D8} demuestran que por un lado el AAT no es fitotdxico en
plantas o campo de cultive {ensefianzas de D3 o BF, folias 118 y 118) ¥ que
ademas las sales de 4lcali ¥y amonic de acidos grasos son utilizadas como
emulsificadores en composiciones gque pusden contener agentes fungicidas
{ensefianzas del documento D8, folio 118 a 122). En ese orden ideas, el analisis
de nivel inventivo es completamente valido vy demuestran las afirmaciones
realizadas en este documento y la conclusién de que las emulsiones gue se
desaan proteger son cbvias y o tiene nivel inventivo.

El selicitante insiste que:

“Retare que o soicitante no esty proporcionando una simple disposicdn aleataria de
companantes convencionales, tales como ef aceite de arbof de 16 o salgs afcalinas de dcidos
grasas, sing gue -tal _disposicidn espacifica de dichos compnnentes permite lograr ios
resultados dascnios an fos slamplos de (a presente invencion gue se traducen en ventajas y
mejoras para ef conlrol de florges gn fas plantas, sin matar {as mismag plantas.
Dichos resultados resultan aftamente sorprendentes en ef estado de ta téonica, dado qus
nuncaE antes se habla previsto que sg pudiers sequir empieands of aceffe do drbof da id. sin
dafiar ias plantas.

Se le rettera al solicitante que ya se habia indicado en el estado de |a técnica (D3
o DB) gue el aceite de arbol de t&¢ no_mata pilantas {folios 116 v 118), de I
contrarito escs documentos no hubieran reportado formulaciones que contienen
como ingrediente activo AAT para el control efective de hongos y su uso en
plantas y campos de cuitive. Por 1o tanto los resultados de esta solicitud {emulsidn
que contiene AAT que controla hongos v no mata las plantas tratadas) no es
sorprendente ni inesperado y en consecuentcia sl obieto de la presente
invencion no tiene nivel inventivo.

En consecuencia y por todo lo expussto anteriormente, se recomienda negar las
reivindicaciones 1 -6  {folio 114),

Bogota, D. C.

EXAMINADOR TECNICO i
Cadigo No. 202085

Reviso: Jacoueling Alfnnso/fﬁf
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