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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 11-114790- -3 FECHA: 2013-04-23 15:04:16

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 5

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

Asunto: Radicacion: 11-114790- -3

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 7415

Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2009/039167
Fecha de Presentacion Internacional 01/04/2009

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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado No 11-114790- 06/Septiembre/2011
00000-0000

Reivindicaciones: 1 a 15 del radicado No 11- 06/Septiembre/2011
114790-00000-0000

Dibujos: Radicado No 11-114790- 26/Octubre/2011
00001-0000

Prioridad: N. A.

2. Analisis de la Prioridad
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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 invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero 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;
esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya
pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud se evidencia pago de tasa por reivindicacion adicional se
procede a estudiar las 15 reivindicaciones del capitulo reivindicatorio.

Titulo de la solicitud: “Un método para proporcionar al menos un compuesto derivado de mentol
como agente activo oral y sistémico”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en métodos y composiciones para
proporcionar beneficios orales y/o sistémicos de salud, incluyendo beneficios anti-adhesion de
bio-peliculas, anti-inflamacion, anti-oxidantes, anti-pérdida 6sea y anti-microbianos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona meétodos vy
composiciones que incluyen los compuestos derivados de mentol de la formula 1, o mezclas de
los mismos, y al menos un excipiente.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP): C23C 16/44; D02G 3/36.

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

El objeto de las reivindicaciones 1 — 8 y 11 — 13, 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 es muy general y no define el objeto de de la solicitud, por lo cual se sugiere al
solicitante hacer la correccion necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las Reivindicaciones 9 y 14 no son claras cuando mencionan al final de cada una de ellas el
uso que se le da al compuesto derivado de mentol cuando menciona, por ejemplo, “sobre-
regula o bajo-regula al menos un miembro del grupo seleccionado de”. Se sugiere definir las
composiciones por los compuestos particulares que las conforman (tanto principio activo como
excipientes) y las cantidades especificas de cada uno de los mismos que las distinguen del arte
previo.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
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El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion internacional de la
solicitud, es decir, el 01 de abril de 2009.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*

“Use of isoeugenol methyl ether as an

D1 W02006032664 : y 30/Marzo/2006
agent against bad breath
“Methods of using menthol
D2 WO02006034495 propyleneglycol-carbonate and analogs 30/Marzo/2006

thereof for producing anti-inflammatory
and anti-angiogenic effects”

“Non-toxic coating composition, methods
D3 EP1466949 of use thereof and articles protected from 13/Octubre/2004
attachment of biofouling organisms”

“Compounds and use to reduce the
formation of malodour”

D4 US2007092476 26/Abril/l2007

El documento D1 * divulga (resumen, pag. 13, lineas 23 — 33 y pag. 14, lineas 1 — 5) el uso de
isoeugenol metil éter descrito como agente para inhibir y/o prevenir el crecimiento y/o destruir
microorganismos que causan mal aliento.

El documento D2 2 divulga (resumen, péag. 6, lineas 19 — 22; pag. 8 lineas 2 — 10) mentol
propilenglicol carbonato, analogos del mismo y composiciones que contienen tales compuestos
en mamiferos para producir efectos antiinflamatorios y antiangiogénicos.

El documento D3 2 divulga (resumen) composiciones de recubrimiento no téxicas que
comprenden mentol y /o isopulegol y al menos un ingrediente activo adicional.

El documento D4 # divulga (resumen) compuestos derivados de glutamina, composiciones que
las comprenden y métodos de produccion de los mismos.
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D436)

Novedad (Art 16 D486)

Las reivindicaciones 9 y 14 consisten en una composicion para proveer proporcionar beneficios
de cuidado de salud oral y sistémica que comprende: al menos un compuesto derivado de
mentol de acuerdo a la férmula 1:

Y al menos un excipiente seleccionados de diversos grupos. (ver reivindicaciones bajo el
radicado No. 11-114790-00000-0000, pag. 48 y 50).

1URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2006032664A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20060330&DB==&locale=en_EP

2URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2006034495A2&KC=A2&FT=D&ND=&date=20060330&DB==&locale=en_EP

3URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=EP&NR=1466949A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20041013&DB=&locale=en_EP

4URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2007092476A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20070426&DB=&locale=en_EP
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas

10)

parr. 3)

-0047])

. D1 D2 D3 D4
esenciales
Composiciones
Composiciones Composicione | farmacéuticas que
Pasta dental en P

. " farmacéuticas con | s comprenden
Composicion gel y capsulas de hicul ional
farmacéutica gelatina (ej. 1y un vehiculo convencionale compuestos

' adecuado (pag. 6, | s (parr. [0042 revelados

(Reivindicacion 3y
tabla 2)

derivado de mentol de

2-hidroxietil-

1y 10)

parr. 3)

-0047])

i\f:uerdo a la féormula mentil carbonato II;/lrggEloelnglicm
y 2-h!dorX|prop|I- carbonato o Compuestos Alfa-l\!-(2-|sopr0pll-
mentil carbonato . S 5-metil
entre otros mentil-9- lla — lij (parr. ciclohexaniloxi
0 ; hidroxinonil [0031] y ;
derivados de . N carbonil)-L-
. carbonato (pag. 6, | Reivindicacion ; .
mentol (pag. 13 A glutamina (ej.1,
. ) lineas 19 -22'y 1) .
0 X—R | linea 23 — pag. . X parr. [0029]. 3)
. , pag. 8, lineas 2 —
14,linea5yej. 1 10)' '
y 10)
Composiciones
Excinientes Composiciones Composicione | farmacéuticas que
al menos un farm[;céuticamen farmacéuticas con | s comprenden
excipiente te aceptables (€] un vehiculo convencionale | compuestos
P P I | adecuado (pag. 6, | s (parr. [0042 revelados

(Reivindicacion 3y
tabla 2)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas técnicas esenciales de la composicion de
las reivindicaciones 9 y 14 habian sido divulgadas previamente en los documentos D1 — D4,

por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacién 10 y 15 consisten en la composicion de la reivindicacion 9 y 14, en donde el
excipiente se escoge del grupo conformado por:... (ver pag. 49 del radicado No. 11-114790-

00000-0000).

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

Caracteristicas esenciales

D1

Composicién farmacéutica

Pasta dental en gel y capsulas
de gelatina (ej. 1y 10)

derivado de mentol de acuerdo a la formula 1:

2-hidroxietil-mentil carbonato y
2-hidorxipropil-mentil carbonato
entre otros derivados de mentol
(pag. 13 linea 23 — pag. 14,
linea5yej. 1y10)

colorantes,
similares.

preservativos,

Excipiente se escoge del grupo conformado por: surfactantes,
agentes desensibilizadores, agentes blanqueadores, agentes de
control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos incluyendo
silice, agentes enlazantes y espesantes, detergentes, agentes
adhesivos, moduladores de espuma, agentes modificadores de
pH, agentes de sensacidon bucal, endulzantes, saborizantes,
combinaciones de

los mismos vy

No menciona algunos
excipientes en pairticular.

Como se sefald anteriormente el documento D1 se considera el documento del arte cercano

Expediente 11-114790- -3

ler Art 45.




: Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA

porque divulga el uso de isoeugenol metil éter descrito como agente para inhibir y/o prevenir el
crecimiento y/o destruir microorganismos que causan mal aliento (resumen, pag. 13, lineas 23
— 33y pag. 14, lineas 1 - 5; ej. 1y 10).

La diferencia entre la invencién, definida en las reivindicaciones 10 y 15 y las composiciones en
pasta dental en gel y capsulas de gelatina de D1 consiste en la seleccién del excipiente de la
composicién, que puede ser seleccionado entre surfactantes, agentes desensibilizadores,
agentes blanqueadores, agentes de control de sarro, agentes antibacterianos, abrasivos
incluyendo silice, agentes enlazantes y espesantes, detergentes, agentes adhesivos,
moduladores de espuma, agentes modificadores de pH, agentes de sensacion bucal,
endulzantes, saborizantes, colorantes, preservativos, combinaciones de los mismos y similares.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado 0 una ventaja a la
composicién reclamada en esta solicitud, ya que no parece presentar propiedades superiores
en comparacion con los compuestos del estado de la técnica cercano.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencidn se puede
formular como la necesidad de composiciones para sobre-regular o bajo-regular los metabolitos
de enfermedad peridontal, alternativas a las ya conocidas en el estado del arte.

Sin embargo, D1 también divulga diferentes soluciones a este problema técnico, entre otras
composiciones en pasta dental contra el mal aliento que comprenden carboximetil celulosa
sbdica, sorbitol en agua, polietilenglicol, sacarinato de sodio, fluoruro de sodio, acido p-
hidroxibenzdico, Aroma A, isoeugenol metil éter, silica abrasiva, silica de engrosamiento,
dodecil sulfato de sodio, como es visible en ej. 1 de D1 (ver también ej. 10).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, habria podido
modificar los excipientes adecuados para la formulacion de la composicion que ademas
contiene un derivado de mentol como una alternativa para llegar asi al objeto de las
reivindicaciones 10 y 15 de la solicitud. Por lo cual se consideran obvias.

En conclusién las reivindicaciones 10 y 15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art18
D486).

8. Conclusion

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
9y 14 Novedad
D1 W02006032664 10y 15 Nivel inventivo
D2 W02006034495 9y 14 Novedad
D3 EP1466949 9y 14 Novedad
D4 US2007092476 9y 14 Novedad

Expediente 11-114790- -3 ler Art 45.



Prosperidad

Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA -

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 2013-04-30

Elaboro: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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