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Sefior

DIRECTOR DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

E. S. D.

REF: Expediente No. 12 131.457- solicitud de patente de invencién a
favor ~de  COLGATE-PALMOLIVE COMPANY. Titulo
COMPOSICIONES DE HIGIENE ORAL.

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del
C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al
oficio numero 19467 relacionado con la patentabilidad de la presente invencién y

notificado por fijacién en lista el 22 de Octubre de 2013.

Atentamente nos permitimos remitir a su Despacho un nuevo pliego reivindicatorio
compuesto por trece (13) reivindicaciones, las cuales se relacionan estrechamente con
la materia divulgada en el capitulo descriptivo y no exceden el alcance de la invencién
inicialmente divulgada. Adjuntamos también el recibo correspondiente a la tasa de

estudio de las reivindicaciones adicionales.

En cuanto a las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio, nos permitimos
resaltar que la reivindicacién 1 incorpora materia de la antigua reivindicacién 2,
definiendo ahora un rango de composicion de propilenglicol mas restringido,
modificacién que se encuentra debidamente sustentada en el capitulo descriptivo y

que se abordara en profundidad més adelante.



FAX: (571) 742 22 00
www.bc.com.co

BRIGARDS | izt
CASTRO &

PROPIEDAD INTELECTUAL

Con relacién a los términos objetados por restarle concision al pliego reivindicatorio,
nos permitimos mencionar que la expresion “desde alrededor” fue eliminada en su
totalidad, definiendo as{ rangos puntuales para los componentes que hacen parte de la

composicién reivindicada, lo cual es completamente distintivo del estado de la técnica.
Respecto al término “al menos uno o mds”, afirmamos que el mismo no supone
ninguna falta de claridad ya que define una limitacién de la invencién la cual es

completamente comprensible en el contexto en el que se reivindica.

Asi pues, la expresién “al menos uno o mds ingredientes activos que se encuentran en el

extracto de magnolia o un andlogo sintético del mismo, seleccionado de: magnolol,
honokiol, tetrahidromagnolol,  tetrahidrohonokiol,  5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol,
isopropil magnolol, isobutil magnolol” es clara en cuanto a que minimo uno de los
componentes reivindicados debe hacer parte de la composicién, sin descartar la

posibilidad de que se incluyan también dos, tres, 0 mas de los mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior, afirmamos que dicha expresién es completamente
comprensible y permite definir adecuadamente el alcance de la presente invencion,

por lo que la misma se mantiene en el actual pliego reivindicatorio.

Igualmente, consideramos que las reivindicaciones 3 a 10 no incurren en ninguna falta
de concisién al incluir la expresién “uno de dicho uno o mds ingredientes activos” toda
vez que tales ingredientes activos se encuentran reivindicados de manera pertinente

en la respectiva reivindicacién independiente.

Por lo anterior, asumimos superadas todas y cada una de las fallas de claridad que
presentaba el pliego reivindicatorio de la presente solicitud, el cual en nuestro

concepto define y divulga de manera adecuada la presente invencién.

Nivel inventivo

En opinién del sefior Examinador, la invencién descrita en la reivindicacién 1 podria

ser derivada de manera obvia a partir del estado de la técnica definido por los citados
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documentos D1 (“Tartar control oral care composition containing extract of Magnolia”,
US20060127329) y D2 (“Oral compositions containing biphenol antibacterial
compounds”, US20060140880), objecién con la que estamos en desacuerdo y '

consecuentemente, presentamos nuestros argumentos y comentarios al respecto.

Teniendo en cuenta que la reivindicacién 1 fue modificada, nos permitimos

reproducirla a continuacién para su posterior analisis:

“Una composicion oral que comprende:
desde 0,1% a 5% en peso de propilenglicol;

desde 0,05 a 5% en peso de al menos uno o mds ingredientes activos que se
encuentran en el extracto de magnolia o un andlogo sintético del mismo,
seleccionado de: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol,

5,5"-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol; y

un vehiculo oralmente aceptable.”

Como fue mencionado previamente en este memorial, el rango de propilenglicol que
comprende la invencién es ahora mads restringido, lo cual obedece a la necesidad de -

diferenciarla claramente del estado de la técnica citado por su Despacho.

Antes de referirnos a la materia divulgada por dichas anterioridades, consideramos
pertinente resaltar que el problema técnico objetivo de la presente invencién

involucra la necesidad de mejorar la solubilidad v la interaccién positiva de los

ingredientes activos del extracto de magnolia o de sus compuestos sintéticos analogos

con otros componentes presentes en las composiciones orales, asi como de mejorar la

eficacia_de la entrega de tales ingredientes activos con el fin de alcanzar mayor

eficiencia v biodisponibilidad de los mismos.

A la luz de este planteamiento, encontramos que ninguno de los documentos citados
por su Despacho seria del interés de una persona normalmente versada en la materia
porque, a pesar de estar dirigidos a la formulacién de composiciones de cuidado oral,

no abordan la problematica central que resuelve la presente invencién y por tanto,
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dicho versado en la materia no tendrfa la expectativa de encontrar en tales

documentos informaci6n valiosa para alcanzar una composicién como la reivindicada.

Sin embargo, con el animo de demostrar el total cumplimiento del requisito de nivel
inventivo por parte de la invencidn, procedemos a analizar y comentar las
divulgaciones del estado de la técnica cercano a la misma, las cuales resumimos a

continuacion:

Tabla 1. Divulgaciones del estado de la técnica méas cercano a la presente invencion.

Documento D1 Documento D2
Una composicién oral que comprende: Una composicion oral que comprende:
10% a 30% de polietilenglicol 5% a 15% de polietilenglicol
0.001% al
10% de extracto de magnolia que 0.001% a 1% de 5,5’-di-nbutil-"bifenil-
contiene magnolol, honokiol, 2,2-diol

tetrahidromagnolol y tetrahidrohonokiol

Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio
tripolifosfato (STPP), anhidrido maleico,
copolimeros, entre otros.

Tetrasodio pirofosfato (TSPP), sodio
tripolifosfato (STPP), entre otros.

A partir de la anterior informacidn, y considerando la nueva reivindicacién 1, resulta
evidente que las ensefianzas del estado de la técnica no habrian instruido al versado
en la materia a desarrollar la presente invencion, la cual consta especificamente de (i)

0.1% a 5% en peso de propilenglicol; (ii) 0.05% a 5% en peso de al menos uno de los

ingredientes activos presentes en el extracto de magnolia, 0 un analogo sintético del

mismo, y (iii) un vehiculo oralmente aceptable.

En este orden de ideas, es de notar que tanto el documento D1 como D2 divulgan

composiciones que comprenden de 10% a 30% de polietilenglicol y de 5% a 15% de

polietilenglicol respectivamente, lo cual sin duda alguna alejaria al versado en la
materia de la presente invencién, orientdndolo a incluir rangos y componentes

diferentes a los reivindicados.

Mas especificamente, consideramos que el versado en la materia, evidenciando la

inclusién de polietilenglicol en las composiciones de cuidado oral de dichos

documentos D1 y D2, se habria visto motivado a mantener dicho componente_ y los
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rangos alli divulgados -los cuales en todo caso exceden el rango revindicado-,

resultado en una composicién distinta a la aqui reivindicada.

En este sentido, consideramos que el hecho de sefialar rangos especificos, los cuales

reiteramos no equivalen al rango de propilenglicol reivindicado, sino que lo exceden,

no constituye una indicacién o sugerencia concreta para derivar de manera obvia la
presente invencion, la cual insistimos se mantiene obvia en vista del arte previo citado

por su Despacho.

De hecho, encontramos que dichos documentos D1 y D2 divulgan composiciones en

las que la inclusién de un agente humectante, especificamente polietilenglicol, es

opcional. De acuerdo con esto, consideramos que el versado en la materia se alejaria
aun mds de la presente invencién bajo la sugerencia de que dicho componente puede
estar presente o bien descartarse de la composicién de cuidado oral, sobre todo
teniendo en cuenta que, para el caso de la presente invencién, la inclusién de

propilenglicol resulta vital para solucionar el problema técnico objetivo.

Adicionalmente, cabe resaltar que dichos documentos D1 y D2 ni siquiera favorecen la

eleccion especifica de polietilenglicol, sino que proporcionan una larga lista de
excipientes como posibles agentes humectantes —dentro de los cuales no se incluye
el propilenglicol-, a partir de los cuales es posible elegir uno o mas de ellos como
parte de la composicién final, por lo que no comprendemos cé6mo podrian dichas

anterioridades sugerir u orientar la eleccién puntual de propilenglicol.

Por lo anterior, consideramos que en definitiva ninguno de los documentos D1 o D2
brindan instrucciones o guian al versado en la materia a sustituir el polietilenglicol
que comprenden tales composiciones por propilenglicol, el cual a pesar de constituir
igualmente un poliol cominmente empleado como agente humectante, desempefia un

rol esencial para la presente invencion, como se explicara a continuacion.

El propilenglicol, como ingrediente indispensable de la composicion reivindicada, es

un agente que permite mejorar la solubilidad de los ingredientes activos gque se

encuentran presentes en el extracto de magnolia, tal y como se evidencia en el

siguiente fragmento del capitulo descriptivo:
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“Algunas formas de realizacion de la presente invencién proporcionan un método
para mejorar la solubilidad de un ingrediente activo que se encuentra en el
extracto de magnolia, que comprende mezclar propilenglicol con el ingrediente

activo.”

A este respecto es oportuno mencionar que ninguno de los documentos D1 o D2

anticipa la propiedad del propilenglicol como agente que favorece y mejora la

solubilidad de los ingredientes activos que se encuentran presentes en el extracto de

magnolia, por tanto consideramos que para el versado en la materia serfa imposible
deducir tal caracteristica técnica de la presente invencién a partir del estado de la

técnica.

Considerando este hecho de la mano con el problema técnico objetivo ya mencionado,
nos permitimos afirmar que la inclusion de propilenglicol dentro de la presente
composicion es precisamente la caracteristica que permite alcanzar una composicion

eficaz en la medida que soluciona los problemas de estabilidad e interacciones

indeseadas que suele involucrar el uso del extracto de magnolia como ingrediente

activo, permitiendo mejorar la eficacia de su entrega y por tanto, alcanzando mayor

eficacia antibacterial.

Asi pues, afirmamos que ninguna de las ensefianzas contenidas en los documentos D1
o D2 logra desvirtuar o anticipar la materia aqui reivindicada, la cual soluciona de
manera pertinente el problema técnico que se plantea, constituyendo adicionalmente

un valioso aporte al estado de la técnica en virtud de las ventajas que presenta.

Teniendo en cuenta entonces que la presente invencién constituye una evidente
mejora a las composiciones disponibles en el estado de la técnica, maés
especificamente a aquellas divulgadas en los documentos D1 y D2, solicitamos
respetuosamente sea reconocido el cabal cumplimiento del requisito de nivel

inventivo por parte de la presente invencién.
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En vista de lo anteriormente expuesto, respetuosamente solicitamos el retiro de las
objeciones de la presente solicitud y la concesién del privilegio solicitado, ya que en

opinién del solicitante cumple con todos los requisitos establecidos en la decision 486.

Anexos

Nuevo pliego reivindicatorio.

Del Sefior Director

O CADENA SARMIENTO
T.P. No.57.492 del C.S.).
C.C.80.410.337 de Uséquén
Calle 70 ANo. 4 - 41
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REIVINDICACIONES

1. Una composicién oral que comprende:
desde 0,1% a 5% en peso de propilenglicol;

desde 0,05 a 5% en peso de al menos uno o mas ingredientes activos que se
encuentran en el extracto de magnolia o un analogo sintético del mismo, seleccionado
de: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol, 5,5'-di-n-butil-

bifenil-2,2'-diol, isopropil magnolol, isobutil magnolol; y
un vehiculo oralmente aceptable.
2. La corriposici()n de la reivindicacion 1, donde al menos uno de dichos uno o mas

ingredientes activos estd presente en una cantidad de 0,1% a 3% en peso de la

composicidn.

3. La composicién de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al

menos uno de dichos uno o mas ingredientes activos es magnolol.

4, La composicién de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al

menos uno de dichos uno o mas ingredientes activos es honokiol.

5. La composicion de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al

menos uno de dichos uno o mas ingredientes activos es tetrahidromagnolol.

6. La composicién de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al

menos uno de dichos uno o mas ingredientes activos es tetrahidrohonokiol.

7. La composicién de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al

menos uno de dichos uno o0 mas ingredientes activos es 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol.

8. La composicion de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al

menos uno de dichos uno o mas ingredientes activos es isopropil magnolol.

9. La composicién de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde al

menos uno de dichos uno o mas ingredientes activos es isobutil magnolol.



10.  Un método para tratar o prevenir una enfermedad o afeccién de la cavidad

bucal que comprende:
proporcionar una composiciéon que comprende:
desde 0,05 a 10% en peso de propilenglicol;

desde 0,05 a 5% en peso de uno o mas ingredientes activos que se
encuentran en el extracto de magnolia o un andlogo sintético del mismo,
seleccionado de: magnolol, honokiol, tetrahidromagnolol, tetrahidrohonokiol,

isopropil magnolol, isobutil magnolol, y 5,5'-di-n-butil-bifenil-2,2'-diol; y
un vehiculo oralmente aceptable; y

aplicar la composicién a la cavidad bucal de un sujeto que lo necesite.

11.  El método de la reivindicacién 10, donde la composicién se aplica diariamente

por un periodo de al menos una semana.

12.  Una composicion de acuerdo con la reivindicaciéon 1 para su uso en un método
para tratar o prevenir una enfermedad o afeccién de la cavidad bucal, el método

comprende aplicar la composicién a la cavidad bucal.

13.  La composicién de la reivindicacién 12, donde la composicién se aplica

diariamente por un periodo de al menos una semana.
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