o
1€

- _./ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 78526

Ref. Expediente N° NC2018/0003459

Por la cual se deniega una Patente de Invencion

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 28 de marzo de
2018, con el N° NC2018/0003459, por COLGATE - PALMOLIVE COMPANY, entro a fase
nacional la solicitud de patente de invencion titulada “COMPOSICIONES PARA EL
CUIDADO BUCAL QUE COMPRENDEN FOSFATO DE ZINC Y UN AGENTE
ANTIMICROBIANQO", que corresponde a la solicitud internacional que corresponde a la
solicitud internacional PCT/US2015/054790 del 8 de octubre de 2015.

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 832
el 10 de julio de 2018, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 374, notificado el 14 de
enero de 2020, se requirio al solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las
observaciones de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de
los requisitos establecidos por esta Decision para la concesion de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0003459 el 11
de abril de 2020, presentd las reivindicaciones 1 a 11 para que sean tenidas en cuenta al
momento de realizar el examen definitivo de la solicitud. Se acepta este ultimo capitulo
reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en
el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisidén 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “Los paises 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 aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 11 incluidas en el radicado bajo el
N° NC2018/0003459 del 11 de abril de 2020, no cumplen los requisitos indicados. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de lainvencion

El problema técnico consiste en la necesidad de proporcionar composiciones para el
cuidado bucal que reduzcan o prevengan la erosion dental.
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Para resolver este problema técnico, la solicitud proporciona una composicién dentifrica
para el cuidado bucal que comprende fosfato de zinc y un agente antimicrobiano
seleccionado de acetil isoeugenol.

6.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de octubre de 2015 que
corresponde a la fecha de presentacion internacional.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fechade
Publicacién
D2 W02014/088573 “Zinc-phospahte containing compositions” 12 de junio de
2014
D3 US2012/0014883 “Compositions comprising derivatives of essential oil 19 de enero de
compounds and use in personal care products” 2012

El documento D2! divulga composiciones para el cuidado bucal que previenen la
desmineralizacion dental que comprenden una mezcla de fosfato de zinc/citrato de zinc y
un agente antimicrobiano seleccionado de cloruro cetil piridinio (resumen; pag. 2, parr.
[0007]; pag. 3, pérr. [0008]; pag. 4, parr. [0012]; pag. 10, parr. [0016] y pag. 18 tab. 1).

El documento D32 divulga composiciones que contienen uno o mas derivados de
compuestos de aceites esenciales para su uso en composiciones para el cuidado oral, de
la garganta y de la piel. Estos derivados incluyen acetales de aldehidos y cetonas de
aceites esenciales originales; ésteres o éteres de aceites esenciales fendlicos y alcoholes
parentales; y ésteres de los acidos esenciales de los padres. Los ejemplos de fenoles y
alcoholes de aceites esenciales originales incluyen timol, eugenol, isoeugenol,
dihidroeugenol, carvacrol, carveol, geraniol, nerol, alcohol vanililico, alcohol heliotropilico,
alcohol p-anisilico, alcohol cinnamilico y B-ionol (...) (resumen; pag. 4, parr. [0032] y pag.
6, ej. 2).

6.3. Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisidon 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 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 tiene nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Una composicion para el
cuidado bucal...” (Radicado N° NC2018/0003459 el 11 de abril de 2020).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en los
documentos D2 y D3 que representan el estado de la técnica:

1https:/lworldwide.espacenet.com/patent/search/famin/O47356314/pubIicationNVOZO14088573A1’?q=pn%3DW02014088573&(:aIIed
_by=EuropeanRegister

2https://patents.googIe.com/patent/U820120014883A1/en?oq=U82012%2f0014883
Pagina 2 de 6
Sefior cludadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:

www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 5920400 -~ Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165
Direccion: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1, 3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombia

Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mail: contactenos@slic.gov.co 3 EI fUturo Gobierno
Al esdetodos = de Colombia

9 Muestro aporte es fundamental,
— al usar menos papel contribulmos con el medlio amblente




r

4
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 78526

Ref. Expediente N° NC2018/0003459

Tabla 1. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D2 D3

Una composicién para el cuidado | Composicion para el cuidado bucal, que | Composiciones para
bucal, que comprende: comprende: el cuidado bucal, que
(pag. 2, parr. [0007]) comprende:

0.8 a 2% en peso en la composicion | 1 a 2% de fosfato de zinc | memememeememeee-

de fosfato de zinc, en donde el | (pag. 18, tab. 1)
fosfato de zinc se agrega como una
sal preformada;

0.3 a 0.7% en peso de un agente | ----------------- Acetato de

antimicrobiano que comprende isoeugenilo

acetil isoeugenol; (pag. 4, parr. [0032])
0.67% de acetato de
eugenilo
(pag. 6, €j. 2)

500 ppm a 2000 ppm de una fuente | 1450 ppm de una fuente de iones | 0.243% de fluoruro
de iones de fluoruro seleccionada | fluoruro, seleccionado de fluoruro de | de sodio

de fluoruro estafioso, fluoruro de | sodio (péag. 6, €j. 2)

sodio, fluoruro de  potasio, | (pag. 18, tab. 1)
monofluorofosfato de sodio,
fluorosilicato de sodio, fluorosilicato
de amonio, fluoruro de amina,
fluoruro de amonio, y
combinaciones de estos; y

1 a 8 % en peso de sales de fosfato | 4.5% de sales de fosfato alcalino | -----------------
alcalino seleccionadas de fosfato de | seleccionadas de fosfato de sodio
sodio dibasico, fosfato de potasio | dibasico, potasio fosfato dibasico,
dibasico, dihidrato de fosfato | dihidrato de fosfato dicélcico, pirofosfato
dicélcico, pirofosfato de tetrasodio, | de calcio, pirofosfato tetrasédico,
pirofosfato de tetrapotasio, | pirofosfato de tetrapotasio, tripolifosfato
pirofosfato de calcio, tripolifosfato | de sodio y mezclas de cualquiera de dos
de sodio y mezclas cualquiera de | o mas de estos.

estos. (pag. 4, parr. [0012]; pag. 10, parr. [0016]

y tab. 1)
La composicion se encuentra libre | La composicién se encuentra libre de | -----------------
de timol y terpineol. timol y terpineol

(pag. 18, tab. 1).

D2 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga una composicion para el cuidado bucal que comprende: 1
a 2% de fosfato de zinc, un agente antimicrobiano, 1450 ppm de iones de fluoruro, 4.5%
de sales de fosfato alcalino y la composicion esté libre de timol y terpineol, Gtiles para
inhibir la formacion de biopeliculas microbianas en la cavidad oral (resumen; pag. 2, parr.
[0007]; pag. 3, parr. [0008]; pag. 4, parr. [0012]; pag. 10, parr. [0016] y pag. 18 tab. 1).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y la composicion divulgada
de D2 consiste en que el agente antimicrobiano se selecciona de acetato de isoeugenilo
en una concentracion 0.3 a 0.7% en peso.

No se observa un efecto asociado a la diferencia.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar las composiciones conocidas en D2 con el fin de tener
composiciones alternativas para el cuidado bucal?

Sin embargo, el incluir acetato de isoeugenilo en composiciones para el cuidado bucal, ya
esta divulgado en el documento 3 que se refiere a composiciones como dentifricos, pasta
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de dientes, geles o goma de mascar, que comprende derivados de eugenol,
especificamente 0.67% de acetato de eugenilo, isoeugenol, entre otros, que exhiben una
actividad antimicrobiana en las composiciones (resumen; pag. 4, parr. [0032] y pag. 6, €].
2).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir
acetato de isoeugenilo o el acetato de eugenilo divulgado en el documento 3 en las
composiciones para cuidado bucal de D2, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1.
Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el documento 2 menciona que la composicidon para el cuidado bucal
comprende abrasivos (pag. 11, parr. [0019]), humectantes (pag. 17, parr. [0031]), agente
colorante (pag. 17, parr. [0032]), aminoacidos (pag. 10, parr. [0017]), un agente
blanqueador (reiv. 10) y citrato de zinc (pag. 17, parr. [0035]).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 11 tampoco cumplen con el requisito de nivel
inventivo.

6.4. Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante manifiesta su desacuerdo en la respuesta al tercer examen de fondo, y
argumenta que:

1. “D2 no ensefia ni sugiere acetil isoeugenol como agente antimicrobiano, el
examinador intenta solucionar esta deficiencia citando el documento D3 para la
propuesta de que la referencia ensefa o sugiere la inclusion de un derivado de acetil
de eugenol. A partir de D3, el examinador parece concluir que habria sido obvio para
una persona versada en la materia seleccionar acetato de isoeugenol e incorporarlo
a la composicion para el cuidado oral divulgada por D2”. Adicionalmente, no se ha
“demostrado ninguna motivacion por parte de D2 o D3 para reemplazar efectivamente
un grupo metileno en el lado derecho de la estructura (es decir, acetato de eugenilo),
con un grupo metilo en la misma ubicacién (es decir, acetil isoeugenol) - mucho menos
gue los compuestos resultantes después de dicho cambio tendrian una eficacia
antimicrobiana o incluso retendrian una funcién util, pronosticada o esperada. El
examinador no ha demostrado que el uso de acetil isoeugenol en lugar de acetato de
eugenol podria incluso proporcionar eficacia antimicrobiana en primer lugar”. Por lo
tanto, el experto en la materia no habria tenido presente a D2 y D3 para desarrollar la
composicion de la presente solicitud, ya que D2 menciona el uso de aceites esenciales
como aromatizantes, que incluyen aceite de clavo el cual no contiene acetato de
isoeugenilo y D3 no ensefia la combinacion especifica de fosfato de zinc y acetato de
isoeugenilo como agente antimicrobiano, D3 tiene un enfoque por composiciones que
contienen derivados de aceites esenciales que son utiles como saborizantes o bases
de perfumes, adicionalmente menciona el isoeugenol pero solo en una lista de un gran
namero de compuestos, por lo cual no motiva a seleccionar especificamente el
acetato de isoeugenilo.

2. Finalmente, sefiala que el capitulo descriptivo muestra que la composicion para el
cuidado bucal que comprende fosfato de zinc y acetato de isoeugenilo tiene una
actividad antimicrobiana mejorada en comparacién con formulaciones que no
comprenden el derivado de eugenol.

Esta Oficina se permite aclarar respectivamente que:
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1. Contrario a los argumentos del solicitante, esta Oficina ratifica que D2 corresponde al
estado de la técnica mas cercano a la materia reclamada en la presente solicitud,
porque pertenece al mismo campo tecnolégico y se refiere a una composicion para el
cuidado bucal que comprende 1 a 2% de fosfato de zinc, un agente antimicrobiano,
1450 ppm de iones de fluoruro, 4.5% de sales de fosfato alcalino y la composicion esta
libre de timol y terpineol, utiles para inhibir la formacion de biopeliculas microbianas en
la cavidad oral (resumen; pag. 2, parr. [0007]; pag. 3, parr. [0008]; pag. 4, parr. [0012];
pag. 10, parr. [0016] y pag. 18 tab. 1). Es fundamental la ensefianza de D2, respecto a
gue la composicion para el cuidado bucal comprende un agente antimicrobiano que se
selecciona de extractos herbales o aceites esenciales (pag. 5, numeral 1.17), porque
es conocido por la persona normalmente versada en la materia que los derivados del
eugenol que se encuentran en los extractos herbales o aceites esenciales tienen
propiedades antimicrobianas?, especificamente el acetato de isoeugenilo*. Asi lo
reafirma el documento 3 que ensefia claramente que los compuestos derivados de
aceites esenciales tienen actividad antimicrobiana y ensefia especificamente el acetato
de isoeugenilo (pag. 1, parr. [0002]; pag. 4, parr. [0032]; pag. 6, tab. 1) y composiciones
para el cuidado bucal que comprenden derivados de eugenol, como el acetato de
eugenilo (pag. 15, ej. 2 y pag. 16, ej. 3), por esta razon las ensefianzas de D3
complementan las composiciones de D2, para llegar al objeto de la presente solicitud.
Asimismo, se recuerda que el analisis de nivel inventivo no se realiza evaluando las
ensefanzas de los documentos de manera independiente, sino que es la combinacién
de las ensefianzas de D2 y D3 las que llevan a hacer obvia la materia reclamada (ver
item 6.3).

2. Frente al argumento de la actividad antimicrobiana mejorada al incluir el acetato de
isoeugenilo en las composiciones para el cuidado bucal, no se observa dicho efecto en
el capitulo descriptivo, la tabla 2, pagina 21, como se muestra a continuacion:

Tabla 2
Agar de sangre de oveja Dia 8
Ejemplo 2 Pasta de dientes blanqueadora, con mica | 4.34

blanqueador con fosfato de zinc y acetato de

eugenilo.
Ejemplo Pasta de dientes blanqueadora sin acetato de | 4.45
Comparativo A eugenilo agregado.
Ejemplo Pasta de dientes disponible comercialmente con | 4.60
Comparativo B activos de fluoruro vy triclosan.

revela que se incorpora acetato de eugenilo (que es diferente a acetato de isoeugenilo)
a una pasta de dientes con fosfato de zinc disponible comercialmente (que
seguramente contiene un agente antimicrobiano) y se observa que no presenta una
diferencia significativa cuando se compara con formulaciones sin este compuesto, por
lo cual se concluye que la presente solicitud primero, es obvia a partir de D2 y D3 y
segundo, no presenta un efecto técnico inesperado o sorprendente que represente un
salto cualitativo en la técnica y por lo tanto no tiene nivel inventivo.

3https://www.scielo.br/scielo.php’?scriptzsci_arttext&pid:S1517—83822012000400003
4https://www.mybiosource.com/inhibitor/isoeugenyl-acetate/5750205
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SEPTIMO: Que el solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0003459 el 28 de
marzo de 2018, titulo la invencién como: “COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL
QUE COMPRENDEN FOSFATO DE ZINC Y UN AGENTE ANTIMICROBIANQ”. Sin
embargo, no se acepta porque el titulo no menciona el acetato de isoeugenilo que hace
parte esencial de la composicion de la presente solicitud. Teniendo en cuenta lo anterior y
el objeto de la solicitud, el titulo quedara de la siguiente manera: “COMPOSICIONES PARA
EL CUIDADO BUCAL QUE COMPRENDEN FOSFATO DE ZINC Y ACETATO DE
ISOEUGENILO".

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencidon a la creacion titulada
“COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO BUCAL QUE COMPRENDEN FOSFATO DE
ZINC Y ACETATO DE ISOEUGENILO”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a COLGATE -
PALMOLIVE COMPANY, advirtiendo 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 diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 7 de diciembre de 2020

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
Ay W [} GONZALEZ
, _ Fecha: 2020.12.07
SUPERIN?'é‘:gIEEIISTIEAI;IIERIENTI]“Ug]['IR“Ii‘\EEEIJMERCIIJ 120108 COT
Razén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogot4,
Colombia.
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