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JUAN CARLOS URIBE RESTREPO

Asunto: Radicacion: 12-164395- -5

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 205

Folios: 6
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/EP2011/053036
Fecha de Presentacion Internacional 01/03/2011

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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado No. 12-164395-00000-0000  21/09/2012
Reivindicaciones: Radicado No. 12-164395-00000-0000  21/09/2012
Prioridad: US 61/309,313 1/03/2010

EP 10250363.8

2. Analisis de la Prioridad

1/03/2010

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 10 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
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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, s6lo se estudiardn las cubiertas por la tasa pagada. En el
presente caso, se tiene en cuenta la totalidad del capitulo reivindicatorio
(Radicado No. 12-164395-00000-0000) para el examen de patentabilidad.

Titulo de la solicitud: “COMPOSICIONES COSMETICAS”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar
composiciones para el tratamiento cosmético que mejoren la apariencia de la
piel.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
composicién que comprende 5-ala 0 una sal o derivado compatible con la piel.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional
de Patentes (CIP): A61K8/06; A61K8/37; A61K8/44; A61Q19/02.

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

El objeto de la reivindicacion 14 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

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

El uso de las reivindicaciones 13 y 15 no es patentable, de acuerdo con el Art
14.

6. De la solicitud de patente
Titulo de la Solicitud

El titulo de la solicitud no es descriptivo del contenido de la misma. Se requiere
al solicitante presentar un nuevo titulo que permita identificar de manera clara el
objeto de la invencién reclamada.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 1 carece de concision debido al uso de términos funcionales
para designar el activo y los excipientes, lo cual no limita el alcance de la
solicitud. Igualmente, la descripcion carece de informacion que sustente la
utilidad del ilimitado niamero de formulaciones reclamadas.

Las reivindicaciones 2 utiliza el términos alquilo sustituido el cual no limita de
manera clara el alcance de la solicitud, se sugiere realizar una generalizacion
racional con fundamento en la materia ejemplificada y ensayada.

Las reivindicaciones 1y 7 utilizan la expresion “méas de un emulsionante” la cual
abarca un numero ilimitado de combinaciones lo que le resta concisién y claridad
a la reclamacion. Adicionalmente, como se mencioné arriba, la solicitud carece
de sustento descriptivo que permita evidenciar la utilidad del indeterminado
namero de combinaciones reivindicadas.
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El objeto de la reivindicacion 10 carece de concisién debido al uso de términos
funcionales para designar el activo y los excipientes, lo cual no limita el alcance
de la solicitud. Se sugiere realizar una generalizacion racional del recipiente, con
fundamento en los ejemplos y ensayos.

La expresion “un producto” utilizada en la reivindicacién 12 carece de claridad ya
gue abarca cualquier elemento conocido o0 que pueda desarrollarse a futuro que
comprenda la formulacion de las reivindicaciones 1 a 9, por lo tanto la
reivindicacién tampoco es concisa y no es claro a qué elemento se refiere el
solicitante con dicha expresion.

7. Unidad de invencién (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invencion porque se
refiere a 3 Grupos Inventivos.

Los Grupos Inventivos estdn definidos por las siguientes caracteristicas
esenciales:

1° Una composicion que comprende un derivado de 5-ALA.
2° Un recipiente de dos compartimientos.
3° Un producto que comprende una composicién o un recipiente.

No se guarda un concepto comun inventivo porque los productos reclamados no
tienen caracteristicas técnicas nuevas e inventivas que sean comunes a dichos
tres productos.

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

solicitud de prioridad: 1 de marzo de 2010 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
“Cosmetic or dermatological
preparation comprising delta-

D1 US5520905 aminolevulinic acid content as an 28/mayo/1996
active ingredient

D2 US2008146667 “Method of treatment of skin” 19/junio/2008

D1' una preparaciéon cosmética dermatolégica que comprende &cido delta —
aminolevulinico como agente activo (Resumen).

D22 ensefia un método para tratar la piel que involucra una formulacién en
crema que comprende hexil éster de ALA (Resumen, Pag. 1).

9. Examen de Patentabilidad (Art 14 D436)

Nivel inventivo (Art18 D486)

lhttp://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=US&NR=5520905A&KC=A&FT=D&ND=&date=19960528&DB=&locale=en_EP
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=US&NR=2008146667A1&KC=A1&FT=D&ND=&date=20080619&DB=&locale=en_ EP
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Para efectos de la presente solicitud, se estudiara el grupo inventivo 1.

La reivindicacion 1 consiste en

comprende 5-ALA.

una composicion

caracterizada porque

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

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Una composicién que
comprende

a) 2% en peso 0 menos
de un derivado de 5-ALA
0 sales compatibles con la
piel, del mismo.

b) 70% en peso o mas
de agua;

c) 2-25% en peso de al
menos un portador lipido;
y

d) Uno 0 mas
emulsionantes.

Una preparacion cosmética que
comprende un acido
aminolevulinico como lo es el 5-
ALA como agente activo
(Resumen, col. 1, lineas 8-14). En
forma de locibn que comprende
(ejemplo 7):

2% de acido O-aminolevulinico.
77.5% de agua.

12.5% vehiculos lipidicos (alcohol
cetearilico, PEG-40 aceite de
castor, cetearil sulfato de sodio,
aceite mineral (DAB 9) al 4.00%,

triglicérido caprilico/caprico,
manteca de Kkarité, aceite de
aguacate), 0.6% de gliceril

estearato como emulsificante (Col.
9)

Donde el compuesto 5-ALA
es un derivado de la férmula

(1)

No lo divulga

Crema para tratar la piel
gue comprende (Pag. 2,
[0024]):

Un derivado de 5-ALA
incluyendo el hexil éster
de ALA (Resumen, Pag.
1, [0003], [0013] y [0017])

El derivado de ALA se
aplica en una
concentracibn menor a
2% wiw (Pag. 2, [0025])
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Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 1 porque:

D1 ensefia una composicibn cosmética que comprende acido delta-
aminolevulinico lo que abarca el 5-ALA (Resumen, Col. 1, lineas 8-14, Col. 2,
lineas 7-21). El ejemplo 7 de la anterioridad divulga una formulacion especifica
para después del sol que comprende:

- 2.00% en peso de acido [-aminolevulinico.

- 77.5% de agua.

- 12.5% vehiculos lipidicos (alcohol cetearilico, PEG-40 aceite de castor, cetearil
sulfato de sodio 2.50%, aceite mineral (DAB 9) al 4.00%, triglicérido
caprilico/caprico al 2.00%, manteca de karité al 2.00%, aceite de aguacate al
2.00%)

- 0.6% de gliceril estearato SE como emulsificante (Col. 9).

Igualmente, la anterioridad indica que la composicion puede estar en forma de
emulsion tipo aceite en agua (Col. 5, lineas 35-42).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 1 y el producto de
D1 consiste en que la anterioridad no especifica como derivado de 5-ALA el
compuesto derivado de la férmula (1) de la presente solicitud.
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Estas diferencias no parecen conceder un efecto técnico inesperado o una
ventaja al producto reclamado toda vez que los resultados presentados por la
solicitante evidencian la utilidad de la formulacion en el tratamiento del dafio que
la luz solar produce sobre las células de la piel (Ejemplo 6, Pags. 90 a 97). Sin
embargo, la anterioridad D1 ya habia resuelto este problema mediante
composiciones para después del sol que comprenden un &cido delta
aminolevulinico. Por otra parte, la solicitud carece de informaciéon que permita
establecer una eventual ventaja de las formulaciones fotoprotectoras reclamadas
con respecto a las soluciones propuestas en el estado de la técnica que indican
gue la accién antioxidante del acido delta aminolevulinico fue cerciorada por una
medida de quimioluminiscencia, que permite establecer los procesos de
oxidacion en la piel, donde una reduccion en la quimioluminiscencia es sinébnimo
de reduccién de la oxidacion. El estudio realizado en D1 concluye que luego de
3 horas de tratamiento, se logré una reduccién en luminiscencia de 11.8% en
las manos tratadas con ALA en comparacion con la situacion inicial (Col. 10,
lineas 1 a 37).

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste en la necesidad de una
formulacién alternativa a la ya conocida en el documento D1util para mejorar la
apariencia de la piel.

Por su parte, el documento D2 da a conocer un método para tratar la piel que
comprende el uso de derivados de 5-ALA como por ejemplo el hexil éster de
ALA (Resumen, Péag. 1, [0003], [0013] y [0017]) en donde el activo se encuentra
en una proporcion menor al 2% peso a peso (Pag. [0024]). Esta anterioridad
también divulga que el activo puede encontrarse dentro de una formulacion en
forma de crema (Pag. 2, [0024]).

De manera que para la persona versada en la materia enfrentada a la necesidad
de proveer formulaciones alternativas para la proteccion de la piel a la radiacién
solar, seria evidente utilizar los derivados de 5-ALA propuestos por D2 en la
formulacion descrita en D1 con la expectativa razonable de lograr composiciones
gue disminuyan la incidencia de oxidacion de la piel. En consecuencia, la
reivindicacion 1 carece de nivel inventivo.

Por su parte, las reivindicaciones 2 a 9, no aportan caracteristicas adicionales
que hagan inventiva la composicién reclamada.

10.Conclusiéon

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US5520905 1-9 Nivel inventivo
D2 US2008146667 1-9 Nivel inventivo
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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, 0 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 2014-01-21

Elabord: Emilse Cano Urrego
Revisé: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
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