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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 14-114253- -2 FECHA: 2015-05-19 18:43:36

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 9

ACT: 519 TRASLADOINFORME

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

Abogado(a)/Sefior(a)
SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ

Asunto: Radicacion: 14-114253- -2

Tramite: 11

Evento: 379

Actuacion: 519

Oficio: 5490

Folios: 9
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11
No. Solicitud Internacional PCT/US2012/063031
Fecha de Presentacion Internacional 02/12/2011

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 14-114253-00000-00000 @ 27/Mayo/2014
Reivindicaciones: = Radicado 14-114253-00000-00000 @ 27/Mayo/2014

2. Objeto de la invencién

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 reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria,
sblo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. Con relacion a la presente
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solicitud se realizé el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiaran las
reivindicaciones 1 a 11 de acuerdo con el radicado 14-114253-00000-00000.

Titulo de la solicitud: “Composiciones de cuidado bucal”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar
composiciones para el cuidado oral que contengan solubilizado al isobutil
magnolol.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una
composicion que contiene isobutil magnolol, n-butil magnolol y un portador
oralmente aceptable.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61K 8/34; A61Q 11/00.

3. Excepcidn a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal(d)

El objeto de las reivindicaciones 9-10 no es patentable de acuerdo con el Art
citado.

4. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo es general comoquiera que las composiciones para el cuidado oral
conforman una serie de infinitas posibilidad que a su vez no estan sustentadas en
el capitulo descriptivo, por lo que, se sugiere restringir el titulo con las
caracteristicas técnicas de la invencion.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 1, 4, 7 y 11 no son claras porque definen a los compuestos n-
butil magnolol e isobutil magnolol y a los excipientes en términos de su uso dentro
de la composicion, el cual no es una caracteristica técnica que defina a la
invencion. Se sugiere eliminar toda referencia al uso.

La reivindicacion 1 no es clara porque define la composicion en términos del
proceso de preparacion de la misma, sin embargo, las composiciones se definen
en términos de sus ingredientes y proporciones, asi como, lo procesos se deben
definir en términos de una serie de etapas légicas y ordenadas que incluyan las
condiciones, parametros e ingredientes que permiten alcanzar el objeto
reclamado, se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

Las reivindicaciones 5-7 y 11 no son claras porque las expresiones “desde
alrededor”, “hasta alrededor” y “cantidad efectiva” precediendo una caracteristica
no son limitativas, porque hace opcional a la caracteristica y no precisa el alcance
de la reivindicacion. Se sugiere incluir expresiones concretas.
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La reivindicacion 7 no es clara porque define los excipientes en términos de su
funcion dentro de la composicion o desde su clasificacion quimica a través de los
términos “humectante”, “tensioactivo anidnico”, “monoéster de &acido graso”,
“saborizante” y “abrasivo”, se recuerda que los excipientes se deben definir en
términos de su nombre comun y proporcion dentro de la composicidon, por lo
anterior, se sugiere hacer las aclaraciones necesarias.

La reivindicacién 11 no es clara si bien establece una etapa de mezcla no define
las condiciones y parametros de la misma, se sugiere hacer las aclaraciones
necesarias.

Las reivindicaciones 1-3, 5-8 y 11 no son concisas porque las definiciones del
portador oralmente aceptable, forma farmacéutica, concentraciones de los
ingredientes y excipientes junto con las relaciones entre éstos son generales, se
sugiere restringir la solicitud a una razonable generalizacion de los ingredientes y
proporciones probadas, es decir, sustentadas a través de ejemplos concretos de
acuerdo con lo presentado en la tabla No 1.

Tabla No 1. Ejemplos sustentados

Ingredientes/proporciones

Ejemplos sustentados

Isobutil magnolol (0,1%-3%)

0,35%, 0,7%, 1,05% vy 1,4%

n-butil magnolol (0,1%-3%)

0,35%, 0,7%, 1,05% vy 1,4%

Portador oralmente aceptable
PEG 600 (2%-5%)

Glicerina (20%-30%)

Sorbitol (20%-30%)

Sacarina sédica (0,1%-0,7%)
Fluoruro de sodio (0,1%-0,7%)
Lauril sulfato de sodio (1%-3%)
Silice abrasivo (0%-20%)

PEG (2,8% vy 4,2%)
Glicerina (25,22%)
Sorbitol (24,94%)
Sacarina sédica (0,42%)
Fluoruro sédico (0,34%)
SLS (2,52%)

No sustenta

Forma farmacéutica

No sustenta

Relacion isobutil magnolol:n-butil

1:3, 111y 31

magnolol (3:1-1:3)
Se sugiere eliminar las modalidades no sustentadas.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.
5. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determiné con base enla fecha de la solicitud
internacional, es decir, diciembre 02 de 2011. Consultadas las fuentes de
informacion con que se cuenta, se encontraron los siguientes documentos que
anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D1 W02011106492 “Oral care compositions” 01/Septiembre/2011
D2 WO00182922 Oral composition comprising 08/Noviembre/2001
polyphenol herbal extracts
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El documento D1® divulga composiciones para el cuidado oral que contienen
solubilizados compuestos obtenidos del extracto de magnolia como el isobutil
magnolol y el n-butil magnolol (Resumen; Pag. 19, Ej. 5b y Pag. 23, Rv. 1).

El documento D2® divulga composiciones orales que comprenden mezclas de
ingredientes activos obtenidos de extracto de magnolia como el magnolol, el
honokiol y el tetrahidrokonodiol (Resumen; Pag. 19, Ej. 5b y Pag. 23, Rv. 1).

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Una composicion de cuidado oral caracterizada
porque comprende: isobutil magnolol; n-butil magnolol; y (...)".

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

Caracteristicas esenciales

D1

Composicion para el cuidado bucal
caracterizado porque comprende:

Composicion oral que
comprende:
(Pag. 23, Rv. 1)

. Isobutil magnolol
Isobutil magnolol .;(9
HO.

[ ‘\
/ - / OH
(Pag. 23, Rv. 1)
n-butil magnolol

n-butil magnolol

HO
) O O
O O OH

or (Pag. 9 [Parr. 0027] y Pag. 23,
Rv. 1)

Portador oralmente aceptable
(Pag. 23, Rv. 1)

Portador oralmente aceptable

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la composicion
de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 1 carece de novedad, segun lo divulgado en el
documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-7 no mencionan alguna caracteristica que
haga nueva a la composicién de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que
Nno son nuevas.

La reivindicacién 11 consiste en “Un método para mejorar la solubilidad de un

1.www.google/patents/ WO2011106492
2. www.google/patents/ W00182922
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isobutil magnolol que contiene composicion de cuidado bucal caracterizado
porque comprende: a) mezclar una cantidad (...)".

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

Caracteristicas esenciales D1

Método de preparacibn la
composicién oral que consiste en
Método de solubilizacibn que | solubilizar mediante mezcla de

comprende mezclar n-butil | los ingredientes activos (isobultil
magnolol que comprende un | magnolol y n-butil magnolol con
portador oralmente aceptable que | los portadores oralmente
comprende isobutil magnolol aceptables
(Pag. 16, [Parr. 00053] y Pag. 23,
Rv. 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la composicion
de la reivindicacion 11 habian sido divulgadas previamente en el documento D1,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 11 carece de novedad, segun lo divulgado en el
documento D1.

Nivel inventivo (Art18 D486)
La reivindicacion 8 consiste en “La composicion de conformidad con cualquier
reivindicacion anterior, caracterizada porque comprende los siguientes

ingredientes PEG 600 2-5%, (...):

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

Caracteristicas esenciales D2 D1
Composiciones orales que
Composicion para el cuidado bucal | comprenden:

caracterizado porque comprende: (Resumen)

(Pag. 20, Ej. 5)

Composicion oral
que comprende:
(Pag. 23, Rv. 1)

PEG 4,5%

(Pag. 15, [00048 y
00050]; Pags. 16-
17, Ej. 2 y Pag.
19, Ej. 5b)

Isobutil magnolol
(0,5%)

(Pag. 23, Rv. 1)
n-butil magnolol
(0,5%)

(Pégs. 16-17, Ej. 2
y Pég. 23, Rv. 1)

PEG 300 (4%)

PEG 600 (2%-5%) (Pég. 20, £ 2)

Magnolol (0,5%)

Isobutil magnolol (0,5%-3%) (Pag. 20, Ej. 5)

Honokiol (0,5%)

n-butil magnolol (0,5%-3%) (Pag. 20, Ej. 5)

Glicerina (15%-55%) . 0
Glicerina (20%-30%) (Pag. 14, lineas 1-6 y Pag. Glicerina (24,39%)
20, Ej. 5) (Péag. 19, Ej. 5b)
Sorbitol (20%-30%) Sorbitol (15%-55%) Sorbitol (25,42%)
(Pag. 14, lineas 1-6 y Pag. | (Pag. 19, Ej. 5h)
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20, Ej. 5)

Sacarina sddica (0,15%)
(Pag. 20, Ej. 5)

Sacarina s6dica
(0,37%)

(Pag. 19, Ej. 5b)
Fluoruro de sodio
(0,29%)

(Péag. 19, Ej. 5b)

Lauril sulfato de

Sacarina sddica (0,1%-0,7%)

Fluoruro de sodio (0,24%)
(Pag. 20, Ej. 5)

Lauril sulfato de sodio
(0,25%-12%)

Fluoruro de sodio (0,1%-0,7%)

Lauril sulfato de sodio (1%-3%) (Pag. 14, lineas 15-35; Pag. ?f %'2% )
15, lineas 1-19 y Pag. 20, ' .
Ej. 5) (Pag. 19, Ej. 5b)
Silice abrasivo
Silice abrasivo (20%) (0%)

Silice abrasivo (0%-20%) (P4g. 20, Ej. 5) (P4g. 19, Ej. 5b)

Los documentos D2 y D1 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 8 porque en el caso del documento D2
divulga composiciones orales que comprenden mezclas de ingredientes activos
obtenidos de extracto de magnolia como el magnolol, el honokiol y el
tetrahidrokonodiol (Resumen; Pag. 19, Ej. 5b y P4ag. 23, Rv. 1). Por su parte, el
documento D1 divulga composiciones para el cuidado oral que contienen
solubilizados compuestos obtenidos del extracto de magnolia como el isobutil
magnolol y el n-butil magnolol (Resumen; Pag. 19, Ej. 5b y Pag. 23, Rv. 1).

La diferencia entre la composicion, definida en la reivindicacion 8 y la composicion
divulgada en el documento D2 consiste en que la composicion reclamada incluye
como compuestos derivados del extracto de magnolia al isobutil magnolol y al n-
butil magnolol, mientras que la composicion revelada en el documento D2 incluye
como compuestos derivados del extracto de magnolia al magnolol y al honokiol.

El efecto que logra el incluir a los compuestos isobutil magnolol y n-butil magnolol
en la composicion oral consiste en que se aumenta la solubilidad del compuesto
isobutil magnolol.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “cOmo proporcionar composiciones orales que comprendan
compuestos solubilizados derivados del extracto de magnolia”.

Sin embargo, composiciones para el cuidado oral que contengan solubilizados
compuestos obtenidos del extracto de magnolia como el isobutil magnolol y el n-
butil magnolol, estan divulgadas en el documento D1 que ensefia composiciones
para el cuidado oral que contienen solubilizados compuestos obtenidos del
extracto de magnolia como el isobutil magnolol y el n-butil magnolol (Resumen;
Pag. 19, Ej. 5b y Pag. 23, Rv. 1).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,
incluiria los compuestos isobutil magnolol y n-butil magnolol en la composicion
para el cuidado oral divulgada en el documento D2 de acuerdo con los divulgado
en el documento D1, para llegar asi al objeto de la reivindicacion 8 de la solicitud.
Por lo cual se considera obvia.
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7. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02011106492 17yl _Novedad
8 Nivel inventivo
D2 WQ00182922 8 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, 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.

-

—5

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

%T-Ta

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-05-26

Elabord: German Antonio Clavijo Cohen
Reviso: Jeny Paola Villate Becerra
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