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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 12-131457- -4 FECHA: 2013-10-15 13:58:26

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 4

ACT: 519 PRESENTACION

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

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

Asunto: Radicacion: 12-131457- -4

Tramite: 11

Evento: 379

Actuacion: 519

Oficio: 19467

Folios: 4
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11 X
No. Solicitud Internacional PCT/US2011/026017
Fecha de Presentacion Internacional 24/02/2011

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 N°12-131457-00000-0000 03/Agosto/2012
Reivindicaciones: Radicado N°12-131457-00000-0000 03/Agosto/2012
modificado Radicado N° 12-131457-00000-0000 03/Agosto/2012
Prioridad: US 61 307,664 24/Febrero/2010

2. Analisis 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 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
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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.

Titulo de la solicitud: “Composiciones de higiene oral”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de mejorar la
solubilidad y la interaccion positiva de los ingredientes activos del extracto de magnolia
0 de sus componentes sintéticos analogos con otros componentes presentes en las
composiciones orales.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
composicion segun el capitulo reivindicatorio modificado segun radicado N° 12-131457-
00000-0000.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): A61K 36/575; A61K 47/10.

4. Excepcidn a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))
El objeto de las reivindicaciones 11y 12 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

Aunqgue las reivindicaciones 13 y 14 estén encabezadas por “Una composicion” se trata
del uso de la composicion reivindicada en la reivindicacion 1 para un método de
tratamiento, el cual no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque es muy general y no se
refiere al objeto especifico que se pretende proteger.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1 y sus dependientes no son concisas porque utlizan las
siguientes expresiones como: “desde alrededor”, “al menos uno 0 mas” son imprecisos,
por lo cual no permite distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere
sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

Las reivindicaciones 3 a 10 reivindicatorio no son concisas porque contienen la
expresion “uno de dicho uno o mas ingredientes activos”

7. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad: febrero 24 de 2010, y se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién*
D1 US20060127329 Tartar cc_Jn_trol oral care composition Juniols de 2006
containing extract of Magnolia
Oral compositions containing biphenol
antibacterial compounds

D2 US20060140880 Junio 29 de 2006
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D1' divulga una composicion que comprende extracto de magnolia desde 0.001% al
10% que comprende los compuestos: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, y
tetrahidrohonokiol, o0 mezclas de estos, en donde dicho extracto tiene propiedades
bactericida frente a ciertas bacterias orales como S. mutans, F. nucleatum, V. parvula,
A. nasludii, P. gengivitis, en donde el aditivo en las composiciones no disminuye la
eficacia  ni la biodisponibilidad; y ademas comprende un humectante como
polietilenglicol entre 10% y 30 %.

D22divulga una composicion que comprende el compuesto 5 -di-n-butil-"bifenil-2,2-diol,
polietilenglicol entre 5% y 15 % y vehiculos oralmente aceptables como Tetrasodio
pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP) y acido citrico, fumarico, malico,
glutarico, oxalico entre otros (parr.34), propiedades bactericida frente a ciertas bacterias
orales.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D436)
Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en una composicion segun Radicado N° 12-131457-00000-
0000.

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

Caracteristicas esenciales D1 D2
Una composicion oral que | Una composicion oral que | Una composiciéon oral que
comprende: comprende: comprende:

Propilenglicol desde alrededor de
0.05% a alrededor de 10%

0.05% a 5% de al menos uno o
mas ingredientes activos
presentes en el extracto de | Extracto de magnolia 0.001% al
magnolia o un analogo sintético | 10%

Polietilenglicol de 10% a 30% Polietilenglicol de 5% a 15%

del mismo seleccionado de: | magnolol, honokiol, | 0.001% a 1% de 5,5-di-n-
magnolol, honokiol, | tetrahidromagnolol, butil-"bifenil-2,2-diol y
tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol.

tetrahidrohonokiol, 5,5 -di-n-butil-

“bifenil-2,2-diol, isopropil

magnolol, isobutil magnolol y

Tetrasodio pirofosfato  (TSPP),
sodio tripolifosfato (STPP), | Tetrasodio pirofosfato (TSPP),
Un vehiculo oralmente aceptable. | anhidrido maleico, copolimeros, | sodio tripolifosfato  (STPP),
entre otros. entre otros.

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1 porque D1 divulga una composicidbn que comprende
extracto de magnolia desde 0.001% al 10% que comprende los compuestos: magnolol,
honokiol, tetrahidromagnolol, y tetrahidrohonokiol, 0 mezclas de estos, en donde dicho
extracto tiene propiedades bactericida frente a ciertas bacterias orales como S. mutans,
F. nucleatum, V. parvula, A. nasludii, P. gengivitis (parr. 9, parr.14) en donde el aditivo
en las composiciones no disminuye la eficacia ni la biodisponibilidad (parr.22), ademas
comprende polietilenglicol entre 10% y 30 % (parr.35) y vehiculos oralmente aceptables
como Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP), anhidrido maleico,

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060615&CC=US&NR=200612
7329A1&KC=A1

2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20060629& CC=US&NR=200614
0880A1&KC=A1
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copolimeros, entre otros (parr. 9).

Adicionalmente D2, también ensefia una composicion que comprende el compuesto 5°-
di-n-butil-"bifenil-2,2-diol, polietilenglicol entre 5% y 15 % (parr.31) y vehiculos
oralmente aceptables como Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio tripolifosfato (STPP)
(parr. 35) y &cido citrico, fumarico, malico, glutarico, oxalico entre otros (parr.34),
propiedades bactericida frente a ciertas bacterias orales (tabla I, pag.5).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1 y las composiciones de
D1y D2 es que incluye el propilenglicol desde alrededor de 0.05% a alrededor de 5%.

Sin embargo no existe un efecto técnico sorprendente por el hecho de utilizar
propilenglicol a cambio de polietilenglicol.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: “cémo modificar la composicion de conocidas en el arte previo, incluyendo
propilenglicol a cambio de polietilenglicol, para lograr una composicion alternativa a
estas, para uso como antibacterial oral”.

De otro lado, es importante mencionar que en la descripcion no se muestran ensayos 0
pruebas que permitan evidenciar algun efecto sorprendente producido por las
composiciones reivindicadas dado que tienen la misma actividad que las composiciones
conocidas.

Sin embargo, la utilizacion de  propilenglicol y polietilenglicol, estd divulgada
ampliamente en el hadbook de excipientes que ensefa la aplicacion de estas materias
primas, como solventes 0 humectantes en composiciones para uso oral, por lo tanto
pueden ser intercambiable sin que se modifique la actividad de las composiciones como
antibacteriales de uso oral®.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria
el propilenglicol divulgado en el handbook de excipeintes en las composiciones de D1y
D2 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera
obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2-10 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

9. Conclusiéon

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US20060127329 1-10 Nivel inventivo
D2 US20060140880 1-10 Nivel inventivo

3Handbook of pharmaceutical Excipients Sixth edition, Raymond C Rowe, Paul J Sheskey an Marian E
Quinn, 2009, pag. 517-518 y 592.
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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 del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o0 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
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-10-22

Elabord: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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