Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLucion No: 26488
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/07-063487

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 22 de
junio de 2007 con el N° 07-063487-00000-0000, por la sociedad COLGATE-
PALMOLIVE COMPANY, a través de apoderado, entrd a fase nacional la solicitud
de patente de invencion titulada “COMPOSICION DE CUIDADO BUCAL QUE
CONTIENE EXTRACTO DE CAMELLIA NO OXIDADO", que corresponde a la
solicitud internacional PCT/US2005/046242 del 21 de diciembre de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el articulo 39
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con
el Tratado de Cooperacién en materia de patentes (PCT), el reglamento y la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordené publicar
el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se requirié a la solicitante mediante Oficio N° 20235, notificado el 23 de
diciembre de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la
solicitud, en cuanto a la carencia de novedad y nivel inventivo, conforme lo
establecen los articulos 16 y 18 de la Decisidon 486 anteriormente mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-063487-00008-
0000 del 14 de marzo de 2012, respondi® oportunamente el requerimiento
formulado, y presentd nuevas reivindicaciones 1 a 10 (F.112) que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones
efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo
34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina se otorgaran patentes “(...) para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacién industrial’.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 10 contenidas en el folio 112, no cumplen
con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
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consideraciones:
6.1. Objeto de la invencion.

El objeto de la invencidén consiste en la necesidad de composiciones de cuidado
oral con propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y antioxidantes. Para
resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
composicién de cuidado bucal que contiene extracto de Camellia, triclosan y
vitamina E.

6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 23 de diciembre de 2004,
que corresponde a ia fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos anteriores a la fecha de reivindicacion de prioridad,
relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

] Fecha de
Item Documento Titulo publicacion

Oral compositions comprising tea 15/03/2001

D1 wO00117494 polyphenol

El documento D1? divulga una composicidn de cuidado oral que contiene extracto
de té, un agente antibacterial como el triclosan para la prevencion de la caries,
inflamacién bucal y con efecto antibacterial.

6.3. Nivel inventivo,

Segln lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisién 486: “Se considerara que una
invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en fa materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica”.

En el presente caso, la composicién reclamada en la solicitud no posee nivel
inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Una
composicion oral para el tratamiento, la inhibicion o la reduccion de una condicion

1http:/iworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=0117494A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20010315&DB=worldwide.espacen
et.com&locale=en_EP
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inflamatoria bucal que comprende:

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en ia reivindicacion 1, y las

Un extracto de Camellia que incluye al menos 30% de “galato de
epigalocatequina, al menos 50% de total de catequinas, y al menos 60% de
total de polifenoles, en donde el extracto de Camellia se encuentra presente
en la composicion oral de 0,1% a 0,2% en peso; y
Un agente anti bacterial no catiénico substancialmente insoluble en agua,
en donde el agente anti bacterial es 2',4,4'-tricloro-2-hidroxi-éter difenilico.”

reveladas en el documento D1 que representa el estado de la técnica:

£l documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1, porque divulga composiciones orales con
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Caracteristicas esenciales

D1

Compaosicion oral que comprende:

Composicion ora! que
comprende:

Extracto de Camefiia (al menos 30%
de “"galato de epigalocatequina”, al
menos 50% de total de catequinas, y
al menos 60% de total de
polifencles), en donde el extracto de
Camellia se encuentra presente en la
compasicién oral de 0,1% a 0,2% en
peso; y

Polifencles de extracto de
Camellia sinensis (entre los
que se encuentran galato de
epigalocatequina y otras
catequinas (baja pureza 85%)
se reclaman compgsiciones
con concentraciones de 0,5% a
2% y se presentan
composiciones al 0,2% con
igual efectividad (pagina 4
lineas 23-34, pagina 5 lineas 1-
20, pagina 7 lineas 3-13,
paginas 19 y 20 ejemplo 5,
paginas 20 y 21 ejemplo 6,
gjemplos 10, 11y 12).

Un agente anti bacterial no catidnico
substancialmente insoluble en agua,
en donde el agente anti bacterial es

2'.4,4' tricloro-2-hidroxi-éter difenilico.

Triclosan (establece que la
mezcla de triclosan y
polifenoles de té provee
mejores efectos gue los
polifenocles de té solos) (pagina
17 lineas 13-20, paginas 19y
20 ejemplo 5 y pagina 22
ejemplo 10).
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propiedades como inhibicion del mal aliento, efecto anticaries, efecto antibidtico y
antiinflamatorio bucal, dichas composiciones comprenden extracto de té
proveniente de Camellia sinensis (ejemplo 4 lineas 23 a 30, pagina 8 lineas 1-3)
fas cuales contienen diferentes tipos de polifenoles, dichos polifenoles se
caracterizan por ser catequinas, las cuales a su vez incluyen epicatequina,
epigalocatequina, galato de epigalocatequina, entre otros (pagina 5 lineas 3-5) y
establece que es posible combinar dicha composicién con extractos herbales
conocidos por sus efectos antibacteriales? (pagina 17 lineas 9-12).

Adicionalmente, las composiciones que se ensefian en la anterioridad D1
contienen triclosan y se establece gque la combinacion de triclosan con los
polifencles de té, provee mejores efectos que los polifenoles de té solos (pagina
17 lineas 13-20, paginas 19 y 20 ejemplos 1-5 y pagina 22 ejemplo 10). Por otro
lado, el documento D1 también ensefia que dichas composiciones pueden
contener agentes antioxidantes como la vitamina E en cantidades entre 0.01% y
0.05% (pagina 15 lineas 26 a 34 y pagina 20 ejemplo 5). Ademaés, se establece
que la pureza de los polifencles en el extracto es de 85% (pagina 7 lineas 3-13).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1, y la composicion
definida en el documento D1 consiste en que la composicién de la presente
invencion comprende especificamente al menos 30% de galato de
epigalocatequina y al menos 50% de total de catequina.

No se evidencia ningun efecto obtenido por dicha diferencia, puesto que las
composiciones reveladas en el documento D1 poseen las mismas propiedades de
las composiciones reclamadas.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo seria: ¢coémo modificar las
composiciones reveladas en el documento D1 para obtener una composicion de
cuidado ora! alternativa, con propiedades antiinflamatorias, antibacteriales y
antioxidantes?

Sin embargo, a pesar que el documento D1 no revela especificamente la
concentracion de epigalocatequina y de las catequinas en general, dicha
anterioridad si divulga los efectos obtenidos al combinar polifencles de té, en
concentraciones de 0,2%, con triclosan (paginas 21 y 22 ejemplo 10) y por otro
lado, no es posible afirmar que dichas composiciones no contenian la misma
concentracion de dichas catequinas, mas aun teniendo en cuenta que las
propiedades de las composiciones reclamadas y de las composiciones de la

2Antibacterial activity of selected fatty acids and essential oils against six meat spoilage organisms. International Journal
of food microbiglogy 37 (1997) 155-162.
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anterioridad son las mismas y adicionalmente poseen los mismos componentes.

Por lo tanto, ante la falta de evidencia de alguna ventaja técnica de las
composiciones reclamadas en la reivindicacion 1 con respecto a las
composiciones del estado de la técnica (que adicionalmente poseen los mismos
componentes), se considera que la reivindicacién carece de nivel inventivo,

Por su parte las reivindicaciones dependientes 2 a 10 no mencionan alguna
caracteristica que le confiera nivel inventivo a los compuestos de la reivindicacion
1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 18
de la Decision 486.

La solicitante argumenta que "Segun nuestro entendimiento, el examen de nivel
inventivo debe realizarse teniendo en cuenta fas caracteristicas esenciales de la
invencion, esto es sobre las reivindicaciones independientes. En este caso, el
nivel inventivo se ha realizado sobre una reivindicacion dependiente
(reivindicacién 10) fo cual consideramos que no es correcto ya que las
reivindicaciones dependientes definen particularidades o limitaciones de los
elementos definidos en las reivindicaciones independientes. Segun esto, las
demas reivindicaciones dependientes serian inventivas en la medida que no
fueron objetadas por nivel inventivo. Asf, si el nivel inventivo se hubiera realizado
sobre la reivindicacion independiente, las ensefianzas de D4 no son relevantes en
fa medida que este documento no menciona las caracteristicas esenciales de la
reivindicacion independiente 1".

Es oportuno aclarar, que la finalidad del analisis realizado a la reivindicacion
dependiente 10, es mostrar a la solicitante gue el agregar un extracto botanico de
magnolia 0 romero a la composicion, a pesar de ser nuevo (por no encontrarse
especificamente revelado en el documento D1), no confiere nivel inventivo a la
composicidén reclamada en la reivindicacion 1, ya que es conocido en el estado de
la técnica que, el efecto de combinar el triclosan con extractos boténicos como el
de magnolia y romero, es aumentar la actividad antiinflamatoria y antioxidante,
pues la actividad antiplaca de las composiciones que contienen triclosan y extracto
de magnolia, es mayor que la actividad de las composiciones gue contienen solo
triclosan (pagina 12 documento D4) y por tanto, una persona de nivel medio
versada en la materia se veria motivada por lo revelado en el documento D4 a
incorporar dichos extractos a la composicién ensefiada en el documento D1.

Por otro lado, no se realizé un andlisis de nivel inventivo a las demas
reivindicaciones dependientes, pues dichas reivindicaciones no agregan
caracteristicas adicionales a las composiciones ya reveladas en D1 y por tal razén
en su momento se considerd que dichas composiciones carecian de novedad y no
era necesario realizar un examen de nivel inventivo.
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Finalmente, cabe aclarar que el documento D4 no revela todas las caracteristicas
esenciales de la invencidn, sin embargo es la combinacién de los documentos D1
y D4 la que se considerd que afecta el nivel inventivo de las reivindicaciones 10 y
11 del capitulo reivindicatorio anterior, a pesar de lo anterior, en el nuevo analisis
se demuestra que la reivindicacidn independiente carece de nivel inventivo y sus
reivindicaciones dependientes también.

Finalmente, la solicitante establece que “Adicionalmente no resulta clara la
cantidad de extracto de Camelfia que se ensefia en las composiciones de D1. Si
bien es cierto, como dice fa sefiora Examinadora, el efemplo 10 de DImuestra una
cantidad de 0,2%, también es cierto que D1 en la pagina 5 establece lo siguiente:
"Aunque se cree que no hay un limite superior para la cantidad de polifenoles de
té que se pueden incorporar en las composiciones de la presente invencion, se
cree que los niveles de aproximadamente 0,5 hasta aproximadamente 2% como
ingrediente activo son suficientes para proporcionar sus efectos eficaces”. En este
sentido, D1 se aleja de los rangos especificos de extracto de Camellia de las
composiciones reivindicadas (0,1% a 0,2%). Al confrontar las ensefianzas
anteriormente citadas con el ejemplo 10 de D1, fa Gnica conclusion posible es que
el egjemplo 10 muestra una concentracion inferior de extracto de té a las
ensefiadas en la respectiva descripcion para mostrar que las composiciones de
D1 con concentraciones inferiores al 0,5% no demostraban ser eficaces.”

Al respecto cabe sefalar que, a pesar de que el documento D1 no reclama
especificamente concentraciones de extracto de te entre 0,1% y 0,2%, el ejemplo
10 claramente muestra que las composiciones que contienen extracto de té al
0,2% a pH 6 son las mas activas, y por lo tanto un técnico medio versado en la
materia se veria motivado por lo revelade en D1, a obtener compgosicicnes gue
contengan dicho extracto en una concentracién del 0,2%. Respecto al parrafo
citado por el solicitante, es de resaltar que dicho parrafo hace referencia a que no
se conoce un limite superior para la cantidad maxima de extracto que se puede
incorporar y que cantidades de aproximadamente 0,5 hasta aproximadamente 2%
son suficientes, haciendo referencia a que cantidades pequefias de dicho extracto
son suficientes para generar el efecto deseado.

Por otro lado, no es posible establecer el alcance que dicho documento pretende
dar a la palabra aproximadamente que usa al referirse a las concentraciones de
extracto, se considera que el hecho de presentar ejemplos que demuestran que la
concentracion de 0,2% es efectiva, es suficiente motivacion para una persona
normalmente versada en la materia.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtGan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
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Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacién titulada
“COMPOSICION DE CUIDADO BUCAL QUE CONTIENE EXTRACTO DE
CAMELLIA NO OXIDADO".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado
COLGATE-PALMOLIVE COMPANY, o a quien haga sus veces, entregandole
copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion,
ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en
el momento de la notificacién o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 27 Abr 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

l

JOSE MIGEL DE LAJCALKE RESTREPO

Coctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Calle 70 A No, 4 — 41, Piso 4.

Bogota D.C.

Elaboré: Juanita Catalina Rico Valbuena *
Revisd: Gloria Jacgueline Alfonso Rozo ¥
Revisd: Carlos Daniel Lemus Girakdo *
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobé: Jose Luis LondoNo Femandez *

Pagina 7 de 7
Al contestar favor indigue el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacidén gue se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No, 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacion: 907054463 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01!_300-910165

Web: www,sic.aov.co0 e-mail: contactenos@sic.goy.co
Bogota D.C. Colombia



