Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 14693
Por la cual se deniega una patente de invencién
Rad. PCT/09-096401

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 09 de septiembre
de 2009, con el N° 09-096401-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Crescendo Therapeutics,
LLC, entré a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada “FORMULACIONES
PARA APOSITOS PARA EVITAR Y REDUCIR LA CICATRIZACION®, que corresponde a la
solicitud internacional PCT/US2008/056443 de! 10 de marzo de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de ia Propiedad
Industrial N° 622 del 19 de noviembre de 2010, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15879, notificado por
fijacion en lista el 11 de septiembre de 2012, se requirié a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina para que presentara
respuesta a las observaciones de cardcter técnico, relacionadas con la patentabilidad o
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la concesién de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-096401-00009-0000 del
10 de enero de 2013, respondid oportunamente el requerimiento formulado y presentd
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 9 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo
de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepté el nuevo
capftulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas
en el articulo 34 de la Decisién 486. Que de acuerdo con la modificacién presentada por la
sociedad solicitante el titulo de la invencién se modificé quedando de la siguiente manera:
“FORMULACIONES A BASE DE POLIMEROS DE SILICONA PARA EVITAR O REDUCIR
CICATRICES".

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “Los pafses miembros 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 9, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencién

El problema técnico consiste en composiciones para apdsitos que evitan o reducen la
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cicatrizacion y que comprenden preparaciones de silicona anhidra aplicadas directamente a
la cicatriz. Para resolver este problema técnico se presenta una formulacion que comprende
una mezcla de ingredientes que contienen silicio, en el que la mezcla consiste en un
polimero entrecruzado del elastdmero dimeticona de alto peso molecular, en un liquido
volatil y un aceite de silicona.

6.2. Determinacion del estado de ia técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 08 de marzo de 2007, gue
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontré (encontraron) el
(los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

item Documento T Titulo Fecha de publicacion
D1 US4987893 “Conformable band.ag“e and coating | 29/Enero/1991
material
D2 US2003180281 “Preparations for toplce:l skin use and | 25/Septiembre/2003
treatment

El documento D12 (resumen) divulga combinaciones de polimeros de alquil siloxi siloxanos
en mezcla con polidimetilsiloxanos que son materiales de recubrimiento liquidos no
irritantes y no punzantes para formar peliculas que actian como bandas adherentes
confortables.

El documento D22 (p4g. 36, lineas 95 — 99, folio 85) preparaciones tépicas para la
liberacion de un agente activo y métodos para preparar y usar tales preparaciones tépicas.

6.3. Nivel Inventivo,

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

1URL :http:/iworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=US&NR=4987893&4KC=&FT=E&locale=en_EP

2URL:hup://worldwide espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2003180281A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20030925&DB=EPODOCE&locale=en_EP
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En el presente caso, la formulacidén reclamada en Ja solicitud no tiene nivel inventivo,
teniendo en cuenta gque la reivindicacién 1 se refiere a: “Una formulacion para cubrir una
cicatriz que comprende... a) un polimero entrecruzado del elastémero dimeticona de alto
peso molecular en un liquido volatil... b) un aceite de sificona” (Ver pagina 6 del radicado
Ne 09-096401-00009-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de
la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1l

Caracteristicas esenciales D1 D2

. . Preparaciones para el
Formulacién de vendaje tratamiento t6pico de la niel
adhesiva liquida (col. 2, ralamiento lopico Ge a pie

lineas 5~ 10y col. 9, €j. 19) (resumen y pag. 1, parr. [0002]

Formulacién para cubrir una
cicatriz

Un polimero entrecruzado del
elastdmero dimeticona de alto
peso molecular en un liguido
volatil,

Polidimetilsiloxanos de alto
No menciona peso molecular {parr. [0036 -
0038] y [0042))

un aceite de silicona | Unfluido aceite de silicona No menciona
{col. 4, linea 43 — 45)

Como se dijo anteriormente, los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica
cercano a la invencion definida en la Reivindicacion 1 porque divulgan una formulacion de
vendaje adhesiva liguida (D1: col. 2, lineas 5 — 10 y col. 9, ej. 19) que comprenden
polidimetilsiloxanos de alto peso molecular (D2: parr. [0036 - 0038] y [0042]).

La diferencia entre la invencion, definida en la Reivindicacion 1 y las formulaciones de D1
consiste en el polimero entrecruzado del elastémero dimeticona de alto peso molecular.

La diferencia entre la invencion, definida en la Reivindicacion 1 y las formulaciones de D2
consiste en el aceite de silicona.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado 0 una ventaja a las
formulaciones reclamadas en esta solicitud, ya gque no parecen presentar propiedades
superiores en comparacion con las formulaciones del estado de la técnica cercano.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: “como modificar las formulaciones conocidas en D1, particularmente con un
polimero entrecruzado del elastdmero dimeticona de alto pesc molecular”.

Sin embargo, dicha modificacién del polimero entrecruzado del elastbmero dimeticona de
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alto peso molecular ya se encontraba sugerida en D2, que divulga composiciones que
contienen polidimetilsiloxanos de alto peso molecular (parr. [0036 — 0038] y [0042]) que son
ampliamente utilizados y biocompatiblemente conocidos.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, adicionaria el
polimero entrecruzado del elastdémero dimeticona, revelado en D2, en la formulacion de D1

para llegar asi al objeto de la Reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera
obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 — 8 no mencionan caracteristicas
adicionales, se considera que tales reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

La solicitante sefiala que D1 no ensefia o sugiere una formulacién para cubrir una cicatriz
que comprenda los ingredientes listados en la reivindicacion 1 y que al ser combinado este

documento con D2 “ef resultado no seria una formulacién como la reivindicada en el
presente”.

Frente a estos argumentos esta Superintendencia se permite aclarar al solicitante que, en
primer lugar, una formulacidn se debe definir por los componentes particulares que la
componen, asi como las cantidades especificas de cada uno de los mismos, que le
permitan a la persona del oficio normalmente versada en la materia distinguir las
caracteristicas técnicas esenciales que la hacen novedosa e inventiva frente al arte previo.
En el presente caso las reivindicaciones son demasiados amplias y carecen de claridad y
concisién porque no cumplen con lo anteriormente mencionado. En segundo lugar, dado
que la solicitante basa el nivel inventivo en el hecho de que el polimero entrecruzado de
dimeticona de alto peso molecular se encuentre en un liquido volatil, que es un fluido de
silicona de viscosidad baja, no se evidencia en la solicitud cual es la ventaja de esta
caracteristica frente a las formulaciones del arte previo, no puede atribuirse el nivel
inventivo a una invencion que simplemente realiza modificaciones de rutina en el campo
quimico-farmacéutico ? y que no permiten identificar cual es la repercusién en la prevencidn
o reduccion de la cicatrizacion que es el objeto de la invencion.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de fa solicitante no desvirtlan de

manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada
“FORMULACIONES A BASE DE POLIMEROS DE SILICONA PARA EVITAR O REDUCIR

3- Gibson Mark. "Pharmaceutical preformulation and formulation". Drugs and pharmaceutical sciences. New
York. 2009, Todo el fibro.
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CICATRICES".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s) sociedad(es)
Crescendo Therapeutics, LLC, entregandole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que
contra ella(s) 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 cinco
(5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotad D.C., el 01 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLG

Doctor{a) i
DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elabord: Nelsen Ricardo Velasco Gonzalez *
Revis6: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ™
Revis§: Jose Luis Salazar Lopez ¥

Aprob¢: Jose Luis LondofNo Fernandez
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