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Por la cual sexdenfega una patente de invencién
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EL SUPERINTENbENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facuitades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011 y

"CONSIDERANDQ: ,

i

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8§ de
Septiembre de 2006, con el nimero 06-090323-00000-0000, por la doctora Dilia
Maria Rodriguez D Aleméan, en su calidad de apoderada de Sun Chemical
Corporation, entré a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“TINTAS O BARNICES OFFSET DE BAJA MIGRACION, BAJO OLOR", que
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2005/008504 del 14 de marzo de
2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el articulo 39
de la Decision 486 de la Comision de [a Comunidad Andina, en concordancia con
el Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordené publicar
el extracto sin que se hubieran presentado cposiciopes por parte de terceros.
| {

TERCERO: Que realizado €l examen de patentabilidad se encontrd que la
invencién no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 45 de la Decision. 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se
requirid a la solicitante mediante Oficio No. 04343, notificado el 26 de marzo de
2010; Oficio No. 112885, notificado el 3 de sepuembre de 2010 y Oficio No. 11534,
notificado el 22 de julioc de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud, en cuanto a 'la carencia de nivel inventivo, de acuerdo a
las exigencias del articulo 18 de la Decision 486 mencionada.’

CUARTO: Que la solicitante mediante escritos radicados el 24 de junio de 2010,
29 de diciembre de 2010 y 27 de septiembre de 2011, atendid oportunamente 10s
requerimientos formulados y presenté aclaraciones. Finalmente, se allegé un
nuevo capitulo reivindicatorio (F1.95), el cual se ajusta a las prescripciones
establecidas en el articulo 34 de la mencionada Decision 486 y con base en el
cual se adoptara la presente decis n.
I ' t

QUINTO: Que segin lo dispueste en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comision de la Comunida | Andina se otorgaran patentes “(...) para las
invenciones, sean de. producro o Te procedlmfento en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nue ‘as, tengan mve! inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial",

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10, contenidas en el folio 95, carecen de
nivel inventivo. Lo anterior, de acut rdo con las siguientes consideraciones:
. _1

6.1. Objeto de la invencién ;

-
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El objeto de la invencién se refiere a tintas de baja migracion, de bajo olor
novedosas para impresion litografica offset, espemalmente impresidn litografica
offset.

6.1.1. Problema técnico que resuelve la invencién

El problema planteado en esta-solicitud es evitar que la tinta de un empaque o el
olor de la tinta migren hacia el producto

6.1.2. Solucidn al problema tecmco

R

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un barniz o
tinta para impresion offset, caracterizada porgue el solvente comprende al menos
un ester de un acido policarboxilico insoluble en agua que tiene mas de 2 grupos
de acido carboxilico, con un alcohol monchidrico que tiene al menos 4 atomos de
carbono. : -'

!
i

6.2, Determinacion del estado de la técnica
6.2.1. Fecha determinante para el analisis comparativo

La fecha para determinar el estado de la técnica eé el 12 de marzo de 2004, que
corresponde a la fecha de fa prioridad invocada respecto de la solicitud GB No.
0405658.6.

La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad,
segun obra a folio 91 del expediente en estudio.
A

6.2.2. Documentos del estadoyde la técnica :
Consultadas las fuentes de ihformacién con que -se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos:

No. Documento Titulo ¢ Fecha de
: publicacién

D1 IP2002121452 Ink comppc;risr:ttlicr)]r;for.oﬁset 23-04- 2002

D2 i Specialtes Citrofol® 2007
Jungbunzlauer

6.2.3. Informacidn derivada del antecedente ;_
La anterioridad titulada “Ink composition for offset printing”, (de aqui en adelante

1
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denominada denominada D1') da a conocer la obtencidn de una tinta para
impresion offset, teniendo excelentes propiedades tal como  brillo de las
superficies impresas o propiedades de secado en la impresion offset. La tinta
comprende: a) un colorante b) un barniz para la impresion offset que se prepara
por medio de una reaccion térmica de una mezcla compuesta por una resina
aglomerante que tiene grupos: hidroxilo y un compuesto de isocianato como un
agente de entrecruzamiento :3) al menos un compuesto seleccionado de un
monoéster de &cido graso, “un diester de un acido dibasico alifatico que es
insoluble en agua. (abstract) °

La informacién de la pagina web, (de agui en adelante denominada D2%) da a
conocer un producto comercial denominado CITROFOL el cual esta constituido
por ésteres del acido citrico, estos ésteres se han.tenido disponibles por mas de
50 afios en la industria y se han utilizado en diversas aplicaciones. Inicialmente se
utilizaron como plastificantes en polimeros, tales como polivinilcloruro y derivados
de celulosa. Otra aplicacién que se ha dado a este producto es como aditivo en la
industria de alimentos ya que se ha empleado como portador de sabores. En tintas
para impresion de empaques que tengan contacto con alimentos, este compuesto
se ha empleado como agente humectante en nitrocelulosa. Adicionalmente en D2,
se presenta que existen diferentes ésteres los cuales corresponden a diversos
compuestos, de tal manera que: Triethyl citrate= CITROFOL® Al; Acetyltriethyl
citrate= CITROFOL® All; Tri n-butyl citrate= CITROFOL® BI; Acetyltri n-butyl
citrate= CITROFOL® BIl; Acetyl 2-ethylhexyl citrate= CITROFOL® AHIL.

6.3. Nivel inventivo : i

Sequn lo dispuesto en el articulo 18 de la mismai Decision 486 "se considerara
que una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de
la técnica”.
)

El estado de la técnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decisién, comprende “todo Yo que haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio
antes de fa fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de fa
prioridad reconocida”. -

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito lo
siguiente:
“Este requisito, previsto por el articulo 4 de la Decision 344, que exige que la
invencion tenga nivef inventivo, presupone que la misma represente un salto
cualitativo en relacion con fa técnica existente y, ademdas de no ser obvia
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica,
debe ser siempre el resuitado de una actividad creativa del hombre, {0 que
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' £
no impide que se alcance la regla técnica propuesta ulifizando
procedimientos ¢ métodos comunes 0 ya conocidos en el area técnica
correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de
derivaciones evidentes o elementales de Io ya ex:stente para un experto
medic en esa maleria récmca

H

El estado de la técnica ai alcance del experto medio no es el mismo
comprend:do por ‘todo o que haya sido accesible al publico” que se
examina para establecer la novedad de un invento. En efecto, “con el
requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador
técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a fa invencién objeto
de estudio no se habria podido flegar a partir de los conocimientos técnicos
que existfan en ese momento dentro def estado de fa técnica (...)".}

Visto lo anterior, se advierte que la solicitud resulta obvia y se deriva de manera
evidente a partir de la informacion ensefada por el estado del arte, tal como a
continuacion se sustenta: v 3

La reivindicacion 1 consiste en: “Un barniz o, tinta para impresién Offset
caracterizada porque el soh}ente comprende al, menos un éster de &cido
policarboxilico insoluble en agua que tiene mds de 2 grupos 4cido carboxilico con
un alcohol monohidrico gue tiene al menos 4 atomos de carbono”.

El estado de la técnica més cercano a la solicitud corresponde a los documentos
D1y D2. El documento D1 cdrresponde al documento patente WO 1997/010309,
titulado “Storage-stable composition containing exogenous chemical substance
and siloxane surfactant”, que divulga una tinta .para impresion offset la cual
contiene un diester de un acido dibasico alifatico que es insoluble en agua y
también presenta un monoéster de acido graso. El diéster descrito en la
anterioridad D1 coincide con la descripcién de! éster presente en la tinta para
impresion de la solicitud.

El documento D2 corresponde a la informaci(')n: publicada en la pagina web
http://mww.jungbunzlauer.com/media/uploads/pdf/Specialties/CITROFOL_2007.pdf
Titulada: "Specialtes Citrofol® Jungbunzlauer”.

D2 reporta ésteres de acido citrico los cuales tamblén concuerdan con los ésteres
de la tinta de la soficitud. g

De acuerdo con lo anterior, en el siguiente cuadro comparativo se muestran las
caracteristicas técnicas esencnales de la mven(:lén y aquellas reveladas en el
estado de la técnica, es decir;,D1 y D2: :

!
in
3 ¢

3 PROCESO 31-1P-2011. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Junio 22 de
2011. Publicado el 16 de septlembre de 2011. _
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Caracteristicas esenciales ‘ D1 (| D2
Barniz o tinta para impresion Tinta para impresién offset | Esteres empleados en tintas
Offset .| para impresidn de empagques

diester de un acido dibasico
alifatico que es insoluble en
agua.

Solvente comprende al
menos un ésier de acido
policarboxilico gue tiene mas
de 2 grupos de acido
carboxilico. El solvente
comprende un alcohol _
monohidrico que tiene al 3
menos cuatro atomos de
carbono

LY .
o I
~ V

El ester es butil ester ) . . Esteres de acido citrico

El solvente comprende al Moneéster de acido graso .
menos un triglicérido de -
acidos carboxilicos alifaticos

Dado que la caracteristica tecnlca principal de la tmta para impresion offset, son
los ésteres presentes en ella, se puede establecer que dichos compuestos ya
habian sido revelados en las anterioridades D1y D2; por lo que para una persona
de nivel medio en el area técmca resulta evidente formuiar la tinta de la solicitud.

El Problema Técnico Objetivo de la solicitud consiste en evitar que la tinta de un
empaque o el olor de la tinta-'migren hacia el producto; esta aplicacion especifica
ya se habia divulgado en la.anterioridad D2; ya que el compuesto comercial
denominado citrofol logra este efecto, adicionalmente la tinta revelada en D1
muestra como una de sus principales propiedades; tener 6ptimas condiciones de
secado lo que conduce a una baja migracion de la tinta desde el empaque hasta el
producto. '; .
Dado que el compuesto comercial citrofol presenta esta caracteristica y tal
compuesto corresponde a un éster de acido policarboxilico que tiene mas de 2
grupos de Acido carboxilico, ‘se esta llegando a la misma solucién del problema
técnico en la solicitud. Cabe resaltar que el Citrofol Bll es un éster de acido
tricarboxilico (acido citrico) y un alcohol butilico (alcohol monohidrico que tiene al
menos 4 atomos de carbono). Por lo tanto, el éster {al menos uno) que define el
producto de la solicitud ya era conocido en el estado de la técnica. Para cualquier
técnico medianamente versado en la materia es claro que si el éster es un citrato,
éste proviene del acido citrico.cuya férmula ¥

De tal manera que gracias a las ensefianzas présentadas en las anterioridades
D1 y D2 un técnico de nivel medio versado en la materia puede derivar la tinta de
la solicitud de manera evidente y adicionalmente resuelve el problema técnico
planteado, por lo que la solicitud carece de Nivel Inventivo.

pdiew -

En consecuencia, la materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel
inventivo y, por ende, no cumple lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisi6n 486.
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6.4. Sobre la respuesta de la solicitante

En relacién con los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la
notificacién de fondo, se determina que:

6.4.1. Sobre la objecion de nivel inventivo de la solicitud
La solicitante argumenta que: -'-'

“Como se puede observar el Citrofol es derivado, de! acido citrico, el cual es
un écido policarboxilico soluble en agua, por io que la reivindicacion 1 esta
claramente excluyendo el Citrofol Bil,

Aunque en la descripcion se menciona el uso del Citrofol B! y B, este
solamente se menciona en lintas que tienen baja migracion y poco olor,
pero estas tintas no cumplen ef requisito de ser tintas insolubles en agua
como las que se reclaman en la reivindicacién 1 arriba mencionada. Por otro
fado, el experto medio en la materia sabe que la simple adicién de Citrofo! Bl
y o Bll a la composicién de la anterioridad D1 no la vuelve automéaticamente
una composicién con baja migracién y poco olor, esencialmente porque fas
anterioridad D1 no ensefia una tinta para impresion offset convencional sino
una tienta para impresién offset que tiene buenas propiedades de secado y
otras caracteristicas relacionadas con su aplicacion”.

Es preciso aclarar que tal como se presenta la reivindicacién 1, también es
posible interpretar que se hace referencia al éster de un acido policarboxilico
insoluble en agua y no al. acido policarboxilico. Adicionalmente el término
“insoluble en agua” es demasiado ambigio y no define un compuesto quimico, ya
que la solubilidad en agua es una propiedad de los_todos los compuestos pero no
define guimicamente el compuesto. Teniendo en cuenta que en los ejemplos de la
solicitud se presenta el citrofol como uno de los componentes principales de las
tintas reclamadas y este componente se comercializa; resulta obvio para una
persona de nivel medio versada en la materia obtener las tintas propuestas en ia
solicitud.

Vale la pena aclarar, que en:la reivindicacion la (nica caracteristica técnica gue
se presenta para las tintas es el hecho de ‘contener un ester de &cido
policarboxilico insoluble en agua, entonces sobre: este compuesto recae el nivel
inventivo de la solicitud, lo gue indica que precusamente dicho compuesto es el
que proporciona las caracteristicas de baja migracion y ausencia de olor. Por lo
tanto, se debieron presentar ensayos en los cuales se demostrara que las tintas
de la solicitud presentaban un efecto mejorado o sorprendente frente a las tintas
reportadas en la solicitud.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las,objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el
Superintendente de Industria y Comercio,

i

F
H
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| RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Deneghr la patente de invencién a la creacion titulada
“Tintas o barnices para offset de baja migracién, bajo olor".

ARTICULO SEGUNDO: Notmcar personalmente” ‘el contenido de la presente
resolucion a la doctora D|I|a Maria Rodriguez D'Aleman, en su calidad de
apoderada de Sun Chemlcal Corporation, o0 a quien haga sus veces,
entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso
de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser
interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los 5 dias habiles
siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 28 Feb 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

ADO’[F'O—/EdN VARELA SANCHEZ

f
*

' !

I e e

Doctora
DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ ALEMAN

Carrera 11 No.86-53. Piso 6. :
Bogotd, D.C.

Elabord: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ¥
Revisd: Carlos Daniel Lemus Giraldo ©
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥

Agrobé: Jose Luis LondofNo Fernandez ¥ N
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