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DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 5
ACT: 519 PRESENTACION

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FECHA: 2013-05-16 13:22:53
EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicacion: 11-112586- -2
Tramite: 11
Evento: 379
Actuacion: 519
Oficio: 8828
Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11 X
No. Solicitud Internacional PCT/US2009/039140
Fecha de Presentacion Internacional 01/04/2009
1. Documentos estudiados
Descripcion: Radicacion 11-112586-00000 01/Septiembre/2011
Reivindicaciones: Radicacion  11-112586-00000. | 01/Septiembre/2011
Como se presentaron

originalmente.
Radicacion 11-112586-00000
modificadas articulo 34 del PCT.

2. Andlisis de la Prioridad
La solicitud no presenta prioridad.
3. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Titulo X de la Circular Unica
para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la tasa pagada por
el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
adicionales, por tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 20.

Titulo de la solicitud: “Compuestos carbonatos de anti-pelicula para su uso en
composiciones de cuidado oral”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de desarrollar una
composicién oral que inhiba la placa dental, caries y formacion de bio-pelicula
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asociado al crecimiento de Actinomyces naeslundii.
Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
composicién de cuidado oral que incluye una cantidad terapéuticamente efectiva de

un compuesto carbonato de la formula | y por lo menos un excipiente que inhibe la
formacién de bio-peliculas mediante la inhibicion de la deteccién de quérum y/o

actividad bactericida.
0 o
R1/ \[.r "'*-..Rz

0

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61K 31/265 // A61P31/02

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art. 14 D 486)

La reivindicacion 1 y 20 no son patentables de acuerdo con el Art. 14 D 486 toda vez
que definen un producto por referencia a un uso.

5. Excepcion a la Patentabilidad (Art. 20 D 486 literal d)

El objeto de las reivindicaciones 14 a 19 no es patentable de acuerdo con el articulo
citado.

6. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 1 no es concisa porque las definiciones de R1 y R2 son géneros
funcionales, por ejemplo “radical arilo no sustituido”, se sugiere restringir la solicitud
a una razonable generalizacion del tipo de compuestos que ha sido sintetizado 0
probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

7. Determinacioén del Estado de la Técnhica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion

internacional: abril 01 de 2009, y se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud.

item Documento Titulo Fecha de
Publicacién
D1 GB 2401865 “Antibacterial and antifungal glycerol 24/Noviembre/2004
monocarbonates”
D2 US2008161394 “Cosmetic composition comprising at least 03/Julio/2008
one volatile carbonic acid ester”

El documento D1' divulga una composicién farmacéutica para la prevencion o el

1 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblioc?DB=worldwide.espacenet.com&lI=0&ND=
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tratamiento de condiciones asociadas a bacterias u hongos que comprende: un
compuesto glicerol monocarbonato de la formula 1 en una proporcion de 0.1 a 3%
p/p (Pag. 9, Parr. [002]), solo o junto con otros agentes activos anti bacteriales o anti
fungicos (Pag. 9, Parr. [003]), excipientes comunmente utilizados en productos
farmacéuticos (Pag. 10, Parr. [001]):

o)

RO

R OH

Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o R1 es hidroximetil y R2 es Hy R es
seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o
ramificado preferiblemente terminado en alquenilo insaturado, C8-20 alquilarilo, C8-
20 alquenilarilo, C8-20 alquilarilalquilo, C8-20 alquilarilalquenilo, C8-20
alqueniloarilalquenilo, b) R junto con el &tomo de oxigeno al cual esta unido es un
radical de un alcohol (Pag. 3, Parr. [002] a Pag. 4, Parr. [001]).

El documento D22 divulga una composicion cosmética que comprende un éster de
formula (I) en un medio fisiolégicamente aceptable (Pag. 1, Parr. [0013]) no téxico y
gue puede ser aplicado en piel, labios o fibras de queratina (Pag. 5, Parr. [0192]).

RI—O—CO—0O—R2
0
Donde R1 y R2 se seleccionan de radicales lineales o ramificados de carbono e
hidrogeno donde la suma de los carbonos de R1 y R2 es entre 6 y 7 si son lineales o
entre 6 y 9 si uno de los radicales es ramificado (P4&g. 1, Pérr. [0014] a [0015]).
8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

Reivindicacién 1

La reivindicacion 1 consiste en una composicion para el cuidado oral que comprende
una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de férmula | y al menos un

O O

0
(1)

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

3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20041124&CC=GB&NR=2401865A&KC=A

2 http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=worldwide.espacenet.com&II=0&ND=
3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20080703&CC=US&NR=2008161394A1&KC=Al

Expediente 11-112586- -2 ler Art 45.



Prosperidad

Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA -

Caracteristicas esenciales D1
Composicion para el cuidado oral que | Composicion farmacéutica para la
comprende prevencion o el tratamiento de

condiciones asociadas a bacterias u
hongos que comprende:

una cantidad terapéuticamente | un compuesto glicerol monocarbonato
efectiva de un compuesto de formula | | de la férmula 1 en una proporcién de 0.1
a 3% p/p (Pag. 9, Parr. [002]),

0 O
R1/ “"-----..R2
QO

0 Q Ry

Donde
R1 y R2 son independientemente un
radical alifatico, hidroxialifatico, arilo.

RO

Rj OH

Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o
R1 es hidroximetil y R2 es Hy R es
seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal
o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o
ramificado preferiblemente terminado en
alquenilo insaturado, C8-20 alquilarilo,
C8-20 alquenilarilo, C8-20
alquilarilalquilo, C8-20 alquilarilalquenilo,
C8-20 alqueniloarilalquenilo, b) R junto
con el atomo de oxigeno al cual esta
unido es un radical de un alcohol (Pag.
3, Pérr. [002] a P4g. 4, Pérr. [001]).

y al menos un excipiente Junto con excipientes comunmente
utilizados en productos farmacéuticos
(Pag. 10, Parr. [001])

Las caracteristicas esenciales de las composiciones de la reivindicacion 1 habian
sido divulgadas previamente en el documento D1, el cual revela una composicién
farmacéutica para la prevencion o el tratamiento de condiciones asociadas a
bacterias u hongos que comprende: un compuesto glicerol monocarbonato de la
férmula 1 en una proporcion de 0.1 a 3% p/p (Pag. 9, Parr. [002]), solo o junto con
otros agentes activos anti bacteriales o anti fungicos (Pag. 9, Parr. [003]), excipientes
comunmente utilizados en productos farmacéuticos (Pag. 10, Parr. [001]):

o)

RO

R OH

Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o R1 es hidroximetil y R2 es Hy R es
seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o
ramificado preferiblemente terminado en alquenilo insaturado, C8-20 alquilarilo, C8-
20 alquenilarilo, C8-20 alquilarilalquilo, C8-20 alquilarilalquenilo, C8-20
alqueniloarilalquenilo, b) R junto con el &tomo de oxigeno al cual esta unido es un
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radical de un alcohol (Pag. 3, Parr. [002] a Pag. 4, Parr. [001]).

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el
documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2 — 7 no mencionan alguna caracteristica que
hagan nueva a las composiciones de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que
no son nuevas.

Novedad (Art 16 D486)

Reivindicacién 1

La reivindicacion 1 consiste en una composicion para el cuidado oral que comprende
una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de férmula | y al menos un

excipiente
o o}
R-l/ T "'*-..Rz

0
(1)

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

D2
Composicién cosmética que comprende:

Caracteristicas esenciales
Composicién para el cuidado oral
comprende

una cantidad terapéuticamente efectiva de un
compuesto de férmula |

0] 0]
R1/ \”/ \Rz

0

que

un éster de férmula (1)
RI—O—CO—0O—R2
0]

Donde R1 y R2 se seleccionan de radicales
lineales o ramificados de carbono e

hidrégeno donde la suma de los carbonos
Donde g

R1 y R2 son independientemente un radical
alifatico, hidroxialifatico, arilo.

de R1y R2 es entre 6 y 7 si son lineales o
entre 6 y 9 si uno de los radicales es
ramificado (Pag. 1, Parr. [0014] a [0015]).

y al menos un excipiente

en un medio fisioldgicamente aceptable

(Pag. 1, Parr. [0013]) no téxico y que puede
ser aplicado en piel, labios o fibras de
queratina (P&g. 5, Péarr. [0192]).

Las caracteristicas esenciales de las composiciones de la reivindicacion 1 habian
sido divulgadas previamente en el documento D2, el cual divulga una composicion
cosmética que comprende un éster de formula (I) en un medio fisiol6gicamente
aceptable (Pag. 1, Parr. [0013]) no téxico y que puede ser aplicado en piel, labios o
fibras de queratina (Pag. 5, Parr. [0192]).

R1—O—CO—0O—R2
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(1

Donde R1 y R2 se seleccionan de radicales lineales o ramificados de carbono e
hidrégeno donde la suma de los carbonos de R1y R2 es entre 6y 7 si son lineales o
entre 6 y 9 si uno de los radicales es ramificado (Pag. 1, Parr. [0014] a [0015]).

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el
documento D2.

Las reivindicaciones dependientes 2 — 7 no mencionan alguna caracteristica que
hagan nueva a las composiciones de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que
no son nuevas.

Reivindicacién 9

La reivindicacion 9 consiste en una composicion para el cuidado oral que comprende
una cantidad terapéuticamente efectiva de un compuesto de férmula | y al menos un

excipiente
o o}
R-l/ T "'*-..Rz

0
(1)

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

Caracteristicas esenciales D1
Composicion para el cuidado oral que | Composicion  farmacéutica para la
comprende prevencion o el tratamiento de

condiciones asociadas a bacterias u
hongos que comprende:

una cantidad terapéuticamente | un compuesto glicerol monocarbonato
efectiva de un compuesto de formula | | de la férmula 1 (Pag. 9, Parr. [002]),

] 0o
R.'/ \”/ \___Rz o
o) Ry

0]

Donde RO

R1 es un radical alifatico ramificado y
R2 es un radical hidroxialifatico. Ry OH

Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o
R1 es hidroximetil y R2 es Hy R es
seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal
o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o
ramificado preferiblemente terminado en
alquenilo insaturado (Pag. 3, Parr. [002]
a Pag. 4, Parr. [001]).

y al menos un excipiente Junto con excipientes comunmente
utilizados en productos farmacéuticos
(Pag. 10, Parr. [001])
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Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicacion 9 habian sido
divulgadas previamente en el documento D1, el cual revela una composicién
farmacéutica para la prevencion o el tratamiento de condiciones asociadas a
bacterias u hongos que comprende: un compuesto glicerol monocarbonato de la
férmula 1 en una proporcion de 0.1 a 3% p/p (Pag. 9, Parr. [002]), solo o junto con
otros agentes activos anti bacteriales o anti fungicos (Pag. 9, Parr. [003]), excipientes
comunmente utilizados en productos farmacéuticos (Pag. 10, Parr. [001)]):

o)

RO

Rj OH

Donde R1 es H y R2 es hidroximetil o R1 es hidroximetil y R2 es Hy R es
seleccionado de: a) alquilo C8-20 lineal o ramificado, alquenilo C8-20 lineal o
ramificado preferiblemente terminado en alquenilo insaturado (Pag. 3, Parr. [002] a
Pag. 4, Parr. [001]).

En consecuencia, la reivindicacion 9 no es nueva, segun lo divulgado en el
documento D1.

La reivindicacion dependiente 12 no menciona alguna caracteristica que haga nueva
a la composicion de la reivindicacion 9, por lo cual se considera que no es nueva.

9. Conclusion

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

Item Documento Reivindicaciones Requisito que afecta
afectadas
D1 GB 2401865 1-7,9y12 Novedad
D2 US2008161394 1-7 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 2013-05-21
Elabord: John Fredy Hernandez MontaNo

Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
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