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Re:  Expediente No. 00.020.443
Solicitud de patente titulada: “DERIVADOS DE RESORCINOL 4-(24-
DIHIDROXIFENIL)CICLOHEXANOL”
Solicitante: PFIZER INC. 1

RESPUESTA AL OFICIO No. 12212 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 70, DE l
FECHA 24 DE FEBRERO DE 2005, (EXAMEN DE FONDO) g

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogot4, identificado tal como aparece al pie de
mi firma, en mi caricter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo |
!

siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el articulo 45

de la Decision 486, en los siguientes términos:

1. a- El Examinador objeta las Reivindicaciones 8-10, 14-16, 18, 21, 22, 24 y 25 de la '

presente invencién, con base en el Articulo 20(d) de la Decisién Andina 486.

b- Con el proposito de superar la objecién del Examinador, me permito DESISTIR de |
las Reivindicaciones 8-10, 14-16, 18, 21, 22, 24 y 25. En consecuencia, adjunto un Capitulo !

|
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Reivindicatorio Modificado renumerado, al igual que el recibo de pago correspondiente a la tasa de

modificacion de la solicitud en tramite.

2 a- El Examinador objeta la claridad de la solicitud con base en los siguientes

argumentos:

“El término “cantidad eficaz” no delimita ni define de manera
clara la invencién que se desea proteger.

Existen muchas reivindicaciones independientes que se refieren a
un mismo objeto una composicion tdpica que contiene un

compuesto de formula (I) y un vehiculo farmacéuticamente
aceptable”

b- Con el proposito de superar la objecién del Examinador con respecto al término

“cantidad eficaz”, me permito eliminarla de las Reivindicaciones 1, 8 (Reivindicacién 11 original),

11 (Reivindicacion 17 original) 12 (Reivindicacion 19 original) y 14 (Reivindicacién 23 original).

c- Con relacién a la segunda objecion de claridad, se entiende que el Examinador se
refiere a las Reivindicaciones 1, 8 (Reivindicacion 11 original), 11 (Reivindicacién 17 original), 12
(Reivindicacion 19 original) y 14 (Reivindicacion 23 original). Dichas reivindicaciones se refieren

a una composicion topica o transdérmica, pero cada una de ellas delimita el efecto biolégico que

suministra la composicién, el cual es diferente en cada una de dichas reivindicaciones. Con base

en lo anterior, insisto en dichas reivindicaciones.

3. De acuerdo con lo anteriormente sustentado, le solicito al Examinador que evalue su
posicién y le otorgue el privilegio de patente a la presente invencién que cumple con los requisitos
de patentabilidad exigidos por el Despacho. En cualquier caso, si el Examinador no comparte las
apreciaciones del solicitante, ruego el favor de que el Despacho emita un segundo Examen de
Fondo para formular aclaraciones, efectuar limitaciones o presentar datos adicionales que sean

utiles para permitir al Despacho conceder una o mas de las reivindicaciones pendientes.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexos: Capitulo Reivindicatorio Modificado.
Recibo de pago.
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

1.

5 la piel o reducir la pigmentacién de la piel en un ser
humano, que comprende una cantidad de un compuesto de férmula
I
OH
10
] .OH
OH .
: 15
3 o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,
y un vehiculo farmacéuticamente
aceptable.
20 2 ; Composicidén segin la reivindicacidén 1, Jue

comprende ademds un protector solar.
3. Composicidén segin la reivindicacidén -1, ~“jue

comprende ademas resveratrol u otro agente activo que sea un

antioxidante.

(]
92

4. Composicién segin la reivindicacidén 1, Jue

Una composicién farmacéutica tépica para aclarar

|
|
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comprende ademds acido retinoico

retinoico.

5. Composicidén segin la reivindicacién 1, que

comprende ademds A&acido glicélico, acido tricloroacético u
otro agente exfoliante de la piel. '

6. Composicidén segin la reivindicaciéh 1, que esté en
forma de una solucién agua-alcohol, una emulsidén "aceite en

agua", una emulsidn "agua en aceite", un gel emulsionado o

un sistema bifasico.

7 s Composicidn segln -la reivindicacidén 1, que esté en

forma de una locidén, crema, leche, gel, jalea, pasta,

ungliento, pomada, mascarilla, microesferas, nanoesferas o una

dispersidén vesicular.

Una composicidén farmacéutica tdpica para inhidir

la tirosinasa en un ser humano, que cowmprende una cantidad

de un compuesto de férmula I

OH

OH

OH

o0 una de las sales farmacéuticamente aceptables del mismo,

o un derivado del Aacidoe
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y un vehiculo

farmacéuticamente aceptable.
9. Composicién segin la reivindicacién 8, que esta
en forma de una solucidén agua-alcohol, una emulsidén "aceite

en agua", una emulsién "agua en aceite", un - gel emulsionado

o un sistema bifésico.

10. Composicién segin la reivindicacién 8, que esta

en forma de una locidén, crema, leche, gel, jalea, pasta,
unguento, pomada, mascarilla, microesferas, nanoesferas o una

dispersidn vesicular.

11. Una composicién farmacéutica tépica para aclarar
la piel o reducir la pigmentacién de la piel de un ser
humano, que comprende una cantidad de un compuesto de férmula

I

OH ’

OH

OH

o una de las sales farmacéuticamente aceptables del mismo,
y un vehiculo

farmacéuticamente aceptable.
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12. Una composicién farmacéutica tdpica o transdérmica
para tratar un trastorno inflamatorio o caspa en un mamifero,

que comprende una cantidad de un compuesto de férmula I

OH

_OH

OH

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo,
y un vehiculo

farmacéuticamente aceptable.
13. Composicién seglin la reivindicacidén 12, en la que
el trastorno inflamatorio es psoriasis, dermatitis o acné.
14. Una composicidén farmacéutica tdpica o transdérmica
para tratar un trastorno inflamatorio en un ser humano, que

comprende una cantidad de un compuesto de fdérmula I

OH

OH

OH

o una de las sales farmacéuticamente aceptables del mismo,

y un vehiculo

farmacéuticamente aceptable.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invencion N° |
00 20443, realizado segun el articulo 48 de la decision 486 de la comision de la

Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

. Descripcién: folios 35-54
. Ejemplos: folios 54-60
. Capitulo reivindicatorio estudiado: folios 96-99

. Se reivindica prioridad presentada en Estados Unidos, el 22.03.99, bajo el numero

60/125553

Objeto de la invencién

Segun las reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud, se refiere a derivados de
ciclohexanol de resorcinol y composiciones farmacéuticas que lo contienen.

Clasificacién internacional de patentes A 61 K 31/045

]

Claridad de la solicitud

El art. 30 de la Decisién 486 establece que "Las reivindicaciones definiran la materia que

se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcion”

Gracias al nuevo capitulo reivindicatorio enviado y teniendo en cuenta [o anterior, la

presente solicitud cumple con el requisito de claridad, de acuerdo con el art. 30 de la
Decisidn 486.

Evaluacion de la unidad de invencion

El Art. 25 de la decisidn 486 dicg="La solicitud de patente sélo podra comprender una

invencion o un grupo de invenc:br?é‘é relacionadas entre si, de manera que conformen un
Gnico concepto inventivo” >

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad de
invencion, contemplado en el art125 de la Decision 486.

Y
.




Es una invencion

El objeto de la presente solicitud si puede ser considerado una invencion, de acuerdo al
art. 15 de la Decision 486.

Excepciones a la patentabilidad
Teniendo en cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio enviado, el contenido de Ias!
reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud no se encuentra comprendido dentro de
las excepciones a la patentabilidad consideradas dentro del art. 20 de la Decision 486. .

Determinacion del estado de la técnica:

Consultadas las fuentes de informacién con que cuenta este despacho, no se encontraron
documentos, anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud - 22.03.99-,i
relacionados con la materia de la presente solicitud -

Evaluacion de los requisitos de patentabilidad: ‘

El articulo 14 de la decision 486 de la comision de la comunidad andina establece que:
"Los paises miembros otorgarén patentes para las invenciones, sean de producto o de '
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan

nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial'

En cumplimiento del articulo 14 de la decisidn 486 de la comision de la comunidad andina,
se procedio a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial con
el fin de establecer la patentabilidad de la invencién reivindicada en la solicitud en !
estudio. ‘

Evaluacion de la NOVEDAD ‘

El articulo 16 de la decision 486 establece "una invencion se considerara nueva cuando
no esta comprendida dentro del estado de la técnica”

Se realizd el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la presente !
solicitud, no se encontraron composiciones iguales a las de la presente solicitud, por lo
tanto las reivindicaciones 1 a 14 cumplen con el requisito de novedad de acuerdo con el !

A

art. 16 de la decisién 486. g

Evaluacion del NIVEL INVENTIVO |

El articulo 18 de la decision 486 dispone "Se considerara que una invencion 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"”

i
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, |
El estado de la técnica revela composiciones que contienen derivados de resorcinol para
el aclarar la piel, pero no las composiciones de la presente solicitud que contienerﬁ
derivados de ciclohexanol de resorcinol, 1o cual constituye una solucién inesperada y

nada obvia para una persona versada en la materia respecto a esta clase de
composiciones. |

‘_
En conclusion, las composiciones de las reivindicaciones 1 a 14 de la presente solicitud
cumplen con el requisito de nivel inventivo, segln el art. 18 de la decision 486. 1

Evaluacion de la aplicacion industrial |

El art. 19 de la Decisién 486 dispone "Se considerara que una invencién es susceptible de1
aplicacion industrial, cuando su objeto pueda ser producido en la industria” ]

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de apllcamonl
industrial, de acuerdo con el art. 19 de la Decision 486. \

|
En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda CONCEDER ell
privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-14 (folios 96-99) de la presente solicitud.

|
|
|

CONCEPTO TECNICO

EXAMINADOR TECNICO
NUumero 0872

|
Jefe de la Division Nuevas | Codigo 202024 |
|

creaciones

Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambia el titulo a “COMPOSICION |
FARMACEUTICA TOPICA QUE CONTIENE 4- -(2,4-DIHIDROXIFENIL) CICLOHEXANOL” |

|
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N ' Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA E COLOMBIA ,
SUPERINTENDENCIA DE 1M JSTRIA'Y COMERCIO f

i
i A !
RESOLUCION 14575 |
Por la cual se otcrga una p:a’ta:ente;‘ de invencion ‘

CERTIFICADO 28289 |
Rad. N° 00-20443

EL SUPERINTENRENTE Dz INDUSTRIA Y COMERCIO '

en ejerCIClO de sus facultades Iega ns en especial de las que se confirieron en el artlcu!d
4, numetci 5 del gecretn 2153 de 1992, y :

l

x

CONSIDERANDO:

l
PRIMERO: Que mediante escritc radicace en esta Superintendencia con 2! name 6
00020443 del dia 22 de marzo dei 2000, se so'icits conceder patente para la invenc \nj\
contenida en el expediente de la referencia

SEGUNDO: Que efectuado el examen de fcrma y cumplidas las exigencias legales, SJ::
ordend publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones. |

TERCERO: Que realizado el examen de foiido se reguirio al solicitante en los términos dél
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de: la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observacicnes de caracter técnico visicles a folios 92 a 93 del cuadernd
administrativo, relacionadas con la patenabibdad o cumplirmiento de los requu%‘*o$
kestableCIdos por esta Decision, pers ia concesion de lg patente.

CUARTO: Que el solicitante, meaqia s eucrita racicade bajo el niimere 00020443 0C00CHD
del 17 de mayo del 2005, aterndio ciroriunamente el raquerimients formulade, presentan
nuevos folios 96 a 99, con el texto de las r2ivindicacices que reemplazan las originalimic: g
presentadas, atendiendo de esta mianera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. El capitulo en mencidn s= scepts, comoe Juiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decisidn «8€. g
QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articuio 14 de la Decision 486 expedida por IeL
Comision de La Comunidad Andina s otorgaran patentes *...para las invenciones sean de
producto o de procedimiento, en odos os camipos de 1a tecnologia, siempre que seaﬁ
nuevas, tengan nivel inventivn y sean suscantibies de apiicacion industrial”. i
A |
SEXTO: Que en el presente caso cimplen ios requisites indicados en el numeral anterior las
reivindicaciones 1 a 14 contenidas en los folios 396 a 89, razdn por la cual este Despacho
encuentra procedente conceder para les misrrias el orivilegio solicitado. ‘
SEPTIMO: Que de aduerdo con el cheto concedido, se hace necesario modificar el titulo ¢ dé
la invencion, el cual quedara de I» siguients manera; "“COMPOSICION FARMACEUTICA
TOPICA QUE CONTIENE 4~(2,4-DIHIDROHIFENIL CICLCHEXANOL”. |

Zede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2. 5.7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 38208410
Fax: 382 26 95. Linea 9800-310 165 .
Wely: www sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogaia D.C. - Colombia
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SUPERINTENDE}\ICIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
SESCLUCION 47 %75

] 7

|
|

Por la cual se ctorga wna patente de invencion ]

CERTIFICACO 28289 |
Rad. N° 00-20443 |
|

ARTICULO PRIMERO: Otorgar priviiegio de catente de invencion a la creacion denominada:
l

RESUELVE:

" COMPOSICION FARMACEUTICA TOPICA QUE CONTIENE 4-(2,4- ]
| DIHIDROXIFENIL) CICLOHEXANOL ™

Clasificacion IPC: A 61 K 31/045.
Reivindicacién(es): 1 a 14 Folic(s): 96 a 99.

Titular(es): PFIZER INC.

Domicilio(s): New York, New Yok, IZstados Unidos de América.

Inventor(es): Eric William Collingto.

Prioridad N°: 60/125,553 Fechia: 22 da marzo de 1689 Pais: US

v,

Vigente desde: 22 de marzo del 2000 Hasta: 22 de marzo de 2020 ]

' L4 . . . i
ARTICULO SEGUNDO: Eltitular iercira los derachos v las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la Comurnidad Ardina y su privilegio caducara en la
condiciones prescritas por las disposicic e s jegéales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO TERCERO: Entregar = tiular cupia auténtica de esta resoluciorn v el certiﬁcad$
de patente, previas las anotacione:: < I < ~16s de ragisiro. !
ARTICULO CUARTO: Notificar el monterdi ¢ & iz o oesente resohicion al doctor Cerios iR,
Olarte, 0 a quien haga sus veces, ¢+ su oaidas de asoderado de Pfizer Inc., entregannle
Sece Cento: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-810 165 .
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Bogota D.C. - Colombia I
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Industria y Comercio

REPUSLICA DE COLOMBIA |
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO :

% i £y

RESCLUCION VI Y 1
Por la cual se otorga u:na patente de invencion '

CERTIFICADO 28289 |
Rad. N° 00-20443 !
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante iel

Superintendente de Industria y Comercio, de! cual podra hacer uso al momento de Ia
notificacién o dentro de los cinco 5 dias haisiles siguientes a ella. l

NOTIFIGUESE Y CUMPLASE |
Dada en Bogota, D.C., ales ‘

g4 JUN. 2905 1

EL SUPERINTENDENTE DE INCUSTRIA Y COMERCIC,

Doctor :
CARLOS R. OLARTE

Calle 100 N° 8 A — 37 Piso 10. ' ’
World Trade Center Torre A. : '
Bogotd, D.C.ev) !
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