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Asunto: Radicacion: 10-42703- -6

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 2570

Folios: 10
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2008/078096
Fecha de Presentacion Internacional 29/09/2008

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 9 a 23 17/Abril/2010
Reivindicaciones: Folios 24 a 29 17/Abril/2010
Prioridad: US 11/865,202 01/Octubre/2007

2. Andlisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

Titulo de la solicitud: “Pirocatecoles anti-bacterianos y métodos relacionados”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar
agentes antibacterianos para el cuidado oral.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto
de férmula (1):
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El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61K31/05,C07C39/19,A61P31/04,A61011/00.

4. Excepcioén a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 20 - 25, que se refieren a métodos de tratamiento, no
es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo comprende materia exceptuada de patentabilidad como son los métodos de
tratamiento. Se sugiere hacer la correccién necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio no es conciso, ni esta sustentado en la descripcion porque no
hay suficientes ejemplos que demuestren que se hayan obtenido los compuestos de
formula (I) con los sustituyentes tal como se encuentran alli definidos. Se encuentra
gue los compuestos obtenidos por el solicitante corresponden a los que comprenden
los siguientes sustituyentes: R es alquilo C;-C4; R* y R son H, m es 0 o 1. Se solicita
restringir la solicitud a una razonable generalizacion del tipo de compuestos que ha
sido sintetizado 6 probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacién de la

solicitud de prioridad 01 de octubre de 2007 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién*
Oral care composition comprising a
D1 W02006/060145 phenolic compound and antioxidant 08 de junio de 2006
vitamins and vitamin derivatives
. Antioxidant activity of Piper betel leaf
D2 Articulo® ot A s eont ot 26/0ctubre/2006
The Influence of the p-Alkyl
Substituent on the Isomerization of o-
D3 Articulo? Quinones to p-Quinone Methides: Junio/1995
Potential Bioactivation Mechanism for
Catechols
D4 JP2000/169846 Antioxidantes y material cosmético 20/Junio/2000
D1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?

CC=WO&NR=2006060145A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20060608&DB=worldwide.e
spacenet.com&locale=en_EP, divulga el compuesto 4-alil-catecol y composiciones
orales que lo comprenden. (abstract, parrafos 24 y 41).

D2 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf061679e, divulga el compuesto 4-alil-catecol y
composiciones que lo comprenden (abstract, tabla 1).

1 Jitesh S. Rathee, et al; Antioxidant Activity of Piper betel Leaf Extract and Its Constituents, J. Agric.
Food Chem., 2006, 54 (24), pp 9046-9054.

2 Suzanne L. lverson, et al; The Influence of the p-Alkyl Substituent on the Isomerization of 0-Quinones to
p-Quinone Methides: Potential Bioactivation Mechanism for Catechols; Chem. Res. Toxicol., 1995, 8 (4),
pp 537-544.
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D3 http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/tx00046a007, divulga el compuesto 4-alil-
catecol y composiciones que lo comprenden (abstract, pag. 538, col. 2).

D4 da a conocer los compuestos 5,5'-di(prop-2-en-1-il)bifenyl-2,2',3,3'-tetrol y 5,5'-
dipropilbifenyl-2,2',3,3'-tetrol (col. 4, parrafos 0018 y 0020),

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacién 1 consiste en un compuesto de formula (1):
8 L & J m(|)

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2 D3 D4
Compuesto de férmula I: oH OH OH
o " i HO | 2 HO | e HO | e ] 1y
o, UH / / / HO_ ! % OH
2 7 R ‘ |
i "’ " R; | | | (col. 4,
: L Jm (parrafo 24) (abstract) (abstract) parrafos 0018 y
0020)
mesOo1l 0 0 0 1
R estructura de hidrocarburos de Alilo Alilo Alilo Pronilo o alilo
1 a 50 atomos de carbono P
R'y R*son H H H H H

Las caracteristicas esenciales del compuesto de la reivindicacion 1 habian sido
divulgadas previamente en los documentos D1, D2, D3 y D4, los cuales ensefian los
compuestos 4-alilcatecol (D1: péarrafo 24, D2: abstract; D3: abstract) y 5,5'-di(prop-2-
en-1-il)bifenyl-2,2',3,3'-tetrol y 5,5'-dipropilbifenyl-2,2',3,3'-tetrol (D4: col. 4, parrafos
0018 y 0020), respectivamente.

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en los
documentos D1, D2, D3y DA4.

Las reivindicaciones dependientes 2 — 19 no mencionan alguna caracteristica que haga
nueva a la composicion de la reivindicacién 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

8. Conclusioén

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02006/060145 1-19 Novedad
D2 Articulo 1-19 Novedad
D3 Articulo 1-19 Novedad
D4 JP2000/169846 1-19 Novedad
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-02-19

Elabord: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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