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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

resoLucion No: 12326
Por la cual se’'deniega una patente de invencién

Rad. PCT/07-099612

El. SUPERINTENDENTE DE INDUSTﬁIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 25 de
septiembre de 2007, con el namero 07-099612-00000-0000, por el doctor Juan
Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado de COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY, entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada
"“COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS DE 3,3'DIALOXI-2,2°-DIHIDROXI-1,1"-
BIFENILO 55 DISUSTITUIDOS Y METODOS RELACIONADOS"que
corresponde a la solicitud inteérnacional PCT/US2006/009212 del 14 de marzo de
2006. 3 A

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 Cooperacion 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 hubierar presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la
invencion no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en
el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se
requirid a la solicitante mediante Oficio No. 02338, notificado el 11 de febrero de
2011, Oficio No. 14262, notificado el 9 de septiembre de 2011, para que se
pronunciaran sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la
carencia de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias del articulo 18 de la
Decision 486 mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado el 20 de Junio de 2011 y
mediante escrito radicado el 5 de diciembre de 2011, atendié oportunamente los
requerimientos formulados y presenté aclaracioneg. Finalmente, con el escrito del
5 de diciembre se allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las
prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada Decision 486 y con
base en el cual se adoptara |a presente decision.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 17, contenidas en los folios 104 a 105,
carecen de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consideraciones: :. :

6.1. Objeto de la invencion
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El objeto de la invencion ;consiste en dar solucion a la necesidad de
composiciones con actividad antlbactenana ut|I|zadas para el cuidado oral. Para
solucionar este problema, la sohutud estudiada proporciona una composicién que
contiene el compuesto de férmula (1) y un portador oralmente aceptable (FI. 27),
donde el significado de los radicales es como se muestra en el folio 104.

6.2. Determinacion del estad_o de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 18 de marzo de 2005, que
corresponde a la fecha de 1a’ pnondad invocada respecto de la solicitud US No,
60/662,992.

i g
Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos con fechas de publicacidn, anteriores a la fecha de la

prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

: Fecha de
Item Documento Titulo ' Publicacion
Enantiopure 2,2’-dihydroxy-3,3"-dimethxy-5,5
“Articul “-diallyl-6-6"dibromo-1,1"-biphenyl: a 2004
D2 culo conformatlonally stable C,- dlmﬁr of a eugenol
: derivative ¢
:
D3 | WO7/10800 | Antiplague Oral Composition Marzo 27 de 1997

=

El documento D2 da a conocer el desarrollo de compuestos analogos a los
productos naturales, ente otros el eugenol y dehidrodieugenol, para preparar
productos cosmeticos y allmentos usados como agentes antimicrobiales (Fls. 81 a
82). ¢

El documento D3 da a conocer composiciones, . para tratar la placa oral, que
contienen compuestos derlvaﬁios fendlicos a!qunados no cataténicos, con actividad
antibacterial. !

6.3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decision 486 "se considerara
que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no
hubiese resuitado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de
la técnica". ! 1

i
El estado de la técnica, al tenor de lo dlspuesto‘en el articulo 16 de la misma
Decisi6n, comprende “todo ‘o que haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio

antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la

Pagina 2 de 6
f
Al contestar favor indique el nimero S Sede Centro; Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacidn que se indica a continuacion: Sede CAN Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel §737020

Cod Verificacion: 225958746 - Call Centef 5520400, Linea gratuita Nacional 01800-910165
. web: mmmg.gmz.m e-mail: contactenos@sic.Qov.co

Roantd D C. Colomhbia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

3.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 12326
Por la cual se*deniega una patente de invencién

Rad. PCT/07-099612

prioridad reconocida”. 2

¥
H

e

El Tribunal de Justicia de la Comunldad Andina ha dicho sobre este requisito lo
siguiente:

“Este requisito, previsto por el articulo 4 de la Decision 344, que exige que la
invencién tenga nivel inventivo, presupone que la misma represente un salto
cualitativo en refacion con la técnica existente y, ademas de no ser obvia
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica,
debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que
no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando
procedimientos 0 métodos comunes 0 ya conocidos en el area técnica
correspondiente, aungue, tampoco debe constituir el resultado de
derivaciones evidentes o jelementales de lo ya exrstente para un experto
medio en esa materia tecmca ¢

El estado de fa técnica -ai alcance del experto medio no es el mismo
comprendido por ‘todo o que haya sido accesible al publico” que se
examina para establecer fa novedad de un invento. En efecto, “con el
requisito del nivel inventivo, fo que se pretende es dotar al examinador
técnico de un elemento que le permita afirmar o no Si a la invencion objeto
de estudio no se habria podido llegar a partir de 'ips conocimientos tecnicos
gue existian en ese momento dentro def estado de fa técnica (...)".*
: 8
Visto lo anterior, se advierte que la solicitud resulta obvia y se deriva de manera
evidente a partir de la informacién ensefiada por el estado del arte, tal como a
continuacion se sustenta:

La reivindicacién 1 consiste en una composicién farmaceutica que comprende un
portador oralmente aceptable y de 0.001% a 10% en peso de un compuesto de la
estructura (1).

El estado de 1a técnica cercano corresponde a los documentos D2y D3 en donde:

D2 divulga un compuesto de estructura (1), tal como el 2,2°-dihydroxy-3,3'-
dimethxy-5,5"-diallyl-6-1,1 -b|pheny| comunmente l'lamado dehidrodieugenol, con
actividad antimicrobiana utilizado en composmlones para el cuidado oral, con
menos toxicidad y mayor actividad antnnflamatorla que el eugenol, analogo de
este (Fl. 82, pag. 276, figura 2 numeral 5), como lo menciona fa descripcién de la
presente solicitud (Fl. 26, pagl).

De acuerdo con lo anterior, en el siguiente cuadrp comparativo se muestran las
caracteristicas técnicas esenmales de la invencion y aquellas reveladas en el
estado de la técnica, es decir; D2y D3: )

H

1 PROCESOQ 31-iP-2011. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CpMUNIDAD ANDINA. Junio 22 de
2011. Publicado el 16 de septiembre de 2011,

Pagina3de 6
Al contestar favor indique el nomero S Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 pisos 2, 5, 7y 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- §5 int. 2 Tel 5737020

Cod Verificacién: 226958746 Call Center, 5920400. Linea gratuita Nacional 01800-910165
i Web: www.SiC.qov.Co e-mail: conlactenos@sic.gov.c0
r i Bogota D.C. Colombia



D L LA e

——& s

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

%
!l - .
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESoLUCION No: 12326

Por la cual se deniega una patente de invencion
Rad. PCT/07-099612 : L

e e

Caracteristicas esenciales D2 D3
Compaosiciones gue | Composiciones del Composiciones qus
comprenden 0.001% a 10% en | compuesto 5, figura 2 pég comprenden un compuesto
peso te un compuesto 278 de estructura (I}

o o 2 =
1 “ 7/ I
R'0 R N © < yal
f 5
R L -
] @27-dihydroxy-3 3" ; B
| dimethxy- it
y un portador oralmente {85 - d.auy| -5-1,1 -blphanyl) y un porador oralmente
donde los siguientes radicales | donde los 5|gl.uen!es aceptable donde los
son: 1 radicates son: siguientes radicales son:
OH CR1=R1=H; OH RB=H
OH OR2=R2=H; OH R3=H
CR1, cuando R1 85 -CH3=-
QCH3 || R3=-0OCH3 : R2= alguilo
OR2= cuando R2 es-CH3= R3=0CH3 nho contiene
OCH3
R3 .
alquilo C1-20 f ,_ R1=alquilo C1-8
Alguenilo C1-C20 exceptuando i| es 2-propenilo N no contiene
| 2-propenito o n-propilo i %
R4 } .
alguilo C1-20 i : R7 =alquilo C1-8
Alguenife C1-20, exceptuando §| es 2-propenilo ; no contiene
2-propanilo o n-propilo. i :
r

Tal como se observa, la solicitud se diferencia de lo divulgado en D2, en que las
composiciones reclamadas no incluyen compuestos que en R3 y R4 sean
propenilo o n-propilo. A i
Ademads, no se evidencia un ‘efecto técnico sorpré‘_’i:ndente por el hecho de que la
composicién no incluya los Sustituyentes propenilo o n-propilo en R3 y R4 en

los compuestos de formula (I} para cbtener la composicién reclamada.

De esta manera, el problema técnico objetivo que resuelve la solicitud es como
modificar la composicidn, como una alternativa, a las ya divulgadas en D2,
conservando la actividad antibacterial”, que pueden ser utiles para el cuidado oral,
al igual que las de D2.

De otro lado, D3 ensefia composiciones, con actividad antibacterial, en forma de
gel o0 de pasta (pags. 17 a 18) para tratar la placa oral, observandose que dichas
composiciones contienen compuestos derivados fendlicos alquilados no
cataténicos, que incluyen grupos alquilos en los radicales R1y R7 (C,,y C,,} y un
grupo OH en la posicion 4 ‘del bifenilo y en donde se utilizan cantidades del
compuesto activo entre 0.003-5% (pag. 9). Las composiciones mencionadas,
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ademads contienen polimeros policarboxilatos (pag. 13), agentes anticalculos como
pirofosfato tetra sédico y tripolifosfato de sodio (pag. 16) en proporciones entre 10-
75% (pag, 18, lineas 30-33) y humectantes como g!lcenna y polietilenglicol, este
altimo entre 20y 75% (pag. 18). _

De lo anterior se observa que la presente relvmducacmn es obvia, porque la
persona del oficio normaimente versada en la matéria, enfrentada al problema de
“como modificar la composicion, como una alternativa, a las ya divulgadas en D2,
conservando la actividad antibacterial”, incluiria los alquilos de R1 y R7 divulgados
en D3, dentro de las composiciones que se ensefian en D2 (cambiando los
propenilos del dehidrodieugenol) y las proporciones y portadores (humectantes y
abrasivos) también divuigados en D3, logrando de esta forma la composicion
objeto de esta solicitud.

Por lo demas, como quiera (que las reivindicaciones dependientes 2 a 18 no
mencionan caracteristicas iinventivas adicionales tampoco pueden ser
consideradas inventivas. i

En consecuencia, 1a materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel
inventivo y, por ende, no cumple lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486.

Adicionalmente, esta oficina considera necesario aclarar que los documentos D2 y
D3, si permiten a un técnico entrenado en el arte a desarrollar la presente
invencion, ya que las sustituciones de grupos funcionales en la presente solicitud,
estan divuigadas en las composiciones de D3 (del mismo campo técnico) que
presentan la misma actividad antibacterial. Asimismo, al contener dichas
composiciones conocidas, como ingrediente activo, un compuesto con grupos
alquilos, en las mismas posiciones que los cempuestos contenidos en las
composiciones reclamadas, la persona del oficio normalmente versada en la
materia, enfrentada al problema de “cémo modificar la composicion, como una
alternativa, a las ya divulgadas en D2, conservando la actividad antibacterial®, se
veria motivada a incluir los alquilos de R1 y R7 y.la posicién del OH, divulgados
en D3, en las composiciones que se ensefian en D2 (cambiando los propenilos del
dehidrodieugeno! y la posicion de un OH), con las proporciones y portadores
(humectantes y abrasivos) también divulgados en D3, para lograr de esta forma, la
composicion objeto de esta solicitud. Ademas, se considera que las estructuras de
los compuestos del D2 y D3 son cercanas a la de los compuestos incluidos en las
composiciones reivindicadas, por ser compuestos fenolicos, los cuales tienen
propiedades antisépticas (antibacteriales, D2 pag.il lineas 17 al8, introduccion y
D3 pags. 1y 3). ) .
En conclusién, teniendo en;cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirttian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el
Superintendente de Industria y Comercio,

. |

! RESUELVE: |

|

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de mvencuon a la creacion titulada
“COMPOSICIONES ANTIBACTERIANAS DE 3, 3 DIALCOXI-2,2'DIHIDROXI-1,1
"BIPHENILO §,5" DISUSTITUIDOS Y METODOS RELACIONADOS".
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento, en su calidad de apoderado
de 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 notificacion o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogoté D.C., a los 29'Feb 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

TrAL - =
-

ADGL?F/LEO’N VARELA SANCHEZ

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Direccion Calle 70A N° 4-41

Bogota D.C

Elabord: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ¥
Revisd: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ¥ .
Revisd: Andres Casas Santofimio * r
Revis6: Jose Luis Salazar Lopez ¥ ;
Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥« :
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