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RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, portador de la tarjeta profesional No. 57.492 del
C.S.J., obrando como apoderado de la sociedad solicitante me permito dar respuesta al
oficio ndmero 10402 relacionado con la patentabilidad de Ig presente invencion y
notificado por fijacion en lista el 18 de Junio de 2013.

Nos permitimos presentar un nuevo pliego reivindicatorio ' compuesto por once

reivindicaciones, en donde no se amplia en ningin momento Ia materia inicialmente
dlvulgada y se encuentra enteramente sustentado en la descnpcuon Adjuntamos el recibo

correspondiente a las reivindicaciones adicionales.

En relacion con la objecién emitida sobre el titulo de la presente invencién, consideramos
que el mismo es completamente claro y define debidamente la materia revelada por la
presente invencion.

N\
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Claridad

En respuesta a la objecion del sefior Examinador sobre la expresion “control positivo”, el
nuevo pliego reivindicatorio ha sido modificado con el fin de establiecer que el denominado
control positivo corresponde a un agente antibacteriano, el| cual en modalidades
particulares de la invencidn corresponde a triclosan. Asi las cosas, damos por superada la

objecion de su Despacho.

Por tanto, solicitamos respetuosamente al sefior Examinador aceptar el nuevo pliego

reivindicatorio como claro y conciso.
Nivel inventivo

Partiendo de las modificaciones realizadas sobre el pliego reivindicatorio, la nueva
reivindicacién 1 establece lo siguiente:

1. Un método para identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o
periodontitis, en donde el método comprende:

contactar una primera muestra gingival, obtenida de un mamifero que sufre de

contactar una segunda muestra gingival, obtenida de la cavidad oral de dicho .

mamifero, con un agente antibacteriano conocido por reqular decrecientemente 1a

gingivitis o periodontitis, con un compuesto de prueba;

expresion de uno o mas metaloproteinasas de matriz;

medir e/ grado al cual la expresion de una o mds de dicha metaloproteinasas de
matriz es requlada decrecientemente por dicho compuesto de prueba;

medir el grado al cual la expresion de una o mas de dicha metaloproteinasas de

matriz es regulada decrecientemente por dicho agente antibacteriano; y
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comparar €l grado af cual la expresion de una o mds de dicha metaloproteinasas de
malriz es requlada decrecientemente por dicho compuesto de prueba, con la
medida del grado al cual la expresion de una o mds de dichas meta/oprote}'nasas

de matriz es regulada decrecientemente por dicho agente antibacteriano;

en donde un compuesto de prueba que requla decrecientemente /a expres/ldn ae
una o mdas de dichas metaloproteinasas de matriz a un grado igual o mayor que el
del agente antibacteriano, es un compuesto Util en tratar la gingivitis o la

periodontitis.

De esta manera, la presente invencion revela un método especifico que permite la

caracterizacion de compuestos que son de utilidad en el tratamiento de condiciones
inflamatorias orales, particularmente gingivitis y periodontitis, mediante Ia aplicacic’}m de
cinco etapas puntuales, en respuesta a la necesidad continua de identificacion de nuevas
alternativas farmacéuticas que permitan la mejora de la salud oral. Asi las cosas, €s
fundamental poner en consideracién de su Despacho que la combinacion precisa de las
etapas reivindicadas es la permite dar solucién al problema técnico propuesto, y por tanto,
la presente invencion debe analizarse como un todo.

Ahora bien, de acuerdo con el andlisis llevado a cabo por el sefor Examinado‘,r, la
combinacidon de las ensefianzas de las referencias D1 y D2 permite al versado en la
materia llegar de manera obvia a las ensefianzas de la presente invencion, y por tanto,
ésta (ltima carece de nivel inventivo. Al respecto, nos permitimos incluir los argumentos

que desvirttan las conclusiones del sefior Examinador.

Como primera medida notamos que la referencia D1 (W02005103071) centralsus
ensefianzas en inhibidores de la actividad de las metaloproteinasas de matriz (MMP),

|

composiciones farmacéuticas que comprenden dichos agentes, y otros aspectos
relacionados con el uso de tales inhibidores. De esta manera, dicha referencia exponeja lo -
largo de su contenido los aspectos bioldgicos y bioguimicos que caracterizan a1 los
inhibidores de MMP y la utilidad de los mismos en el tratamiento de diversas condicio‘nes

patoldgicas, tales como el tratamiento de tumores dependientes de las MMPs.
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Asi las cosas, tal como es aceptado por el sefior Examinador, la referencia D1 no rhace
mencidn alguna en relacion con un método para la identificacion de un compuest;o de
utilidad para tratar gingivitis o periodontitis, el cual comprenda especificamente las :cinco
etapas aca reivindicadas, y por tanto, dicha referencia no motiva de manera algu]'na al
versado en la materia a desarrollar una metodologia particular que permita sug’lir la
necesidad de medios para identificar alternativas farmacéuticas de utilidad en la cavidad
oral. jj

Por tanto, a pesar de que la referencia D1 se relaciona con uno de los aspectos téénicos
que permiten la ejecucién del método reivindicado (MMPs), dicha referencia no
proporciona ninguna herramienta técnica que permita el disefio racional |y la
estructuracion exitosa de un método como el aca reivindicado, puesto que .dicho
documento no sugiere el orden légico de etapas, las muestras requeridas, ni los

1
compuestos de utilidad para la identificacion de la actividad de un compuesto de prufeba.

|
En consecuencia, el versado en la materia enfrentado al problema técnico propuesto no
contaria con las herramientas requeridas para llegar a la materia ac reivindicada. |

|
Ahora bien, la referencia D2 (Katzung. B.D.) corresponde a una referencia biblio}gra’ﬁca
de caracter general que hace una somera mencidn, entre otras generalidades,l de la
farmacologia basica, de las actividades de interés en los procesos de investigacion
destinados a la caracterizacién de diversos compuestos quimicos de interés farmacoldgico.
Asi las cosas, dicha referencia establece que con el fin de identificar la actividad~ de un
compuesto quimico cualquiera se deben tener en consideracidn aspectos basicos ~a nivel

molecular que definen la afinidad y el efecto biolégito de dichos compuestos, Iosj cuales

por obvias razones, varian de acuerdo a la funcién bioldgica objeto de estudio,|y mas -

particularmente, de acuerdo a los modelos empleados. .

Asi las cosas, consideramos que pretender afectar el nivel inventivo de un métodojde alta
especificidad como el aca reivindicado a partir de una referencia de caracter gene’ral que
solo resume los conocimientos bésicos del campo de la farmacologia clinica, carece de
sentido en el ambito de las patentes, toda vez que los lineamientos internacionales y

nacionales que regulan la patentabilidad establecen que para considerar que una

|
|
|
|
|
|
|
|
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l1
invencién carece de nivel inventivo se requiere de ensefianzas, o sugerenaas puntuales
en el arte previo que indiquen claramente al versado en la materia cdmo 1modlf' car las
L/ - [ .
divulgaciones ya conocidas, para dar solucion al problema técnico propuesto‘., sin requerir

por parte de dicho versado en la materia experimentacion excesiva o éplicacic’m de
actividad inventiva.

|
|
|
\
En este sentido, es claro que asegurar que la diferencia entre la presente in‘l\‘l/encién y la
invencion definida en el documento D2 corresponde a que “D2 no divulga un método para
identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o periodontitis”, es e&uivalente a
concluir que dicha referencia no incluye ninguna ensefianza puntual, o siquiera %ugerencia,
que le permita al versado en la materia llegar a las ensefianzas de la presente! invencién,
tomando como punto de partida sus divulgaciones. Es decir, D2 no se consti\tuye como

L
una herramienta que guie a dicho versado en la materia al desarrollo de un método como

|
, . . . |
el aca reivindicado.

|

l
1

l
|
Por tanto, consideramos que la posicion del sefior Examinador frente a las d}ferencias

entre la presente invencion y las referencias D1 y D2, no tiene en cuenta los IinéFmientos
del Instructivo de Patentabilidad, puesto que asegurar que: ‘

\

\

/ documento D2 d/'vu/gé el proceso de seleccion de un farmaco corresp0/\7d/'ente a
probar los compuestos sobre los receptores o enzimas de interés y comparar/os
con respecto a los compuestos de referencia mediante pruebas in vitro y puesto
que el documento D1 da a conocer compuestos inbibidores de meta/oproz%emasas v
de matriz involucradas en desarrollo de periodontitis” 111
|
no corresponde a la argumentacion ni al andlisis requeridos que permitan establel‘cer de
qué manera el versado en la materia, partiendo de dichas ensefianzas, habria podldo

obtener (con una alta expectativa de éxito) todas y cada una de las etapas especifi cas que

|
caracterizan al método aca reivindicado. l

\

|

|
En consecuencia, las ensefianzas contempladas por las referencias en mencion'y la

. ~ . - L.
perspectiva abordada por el sefior Examinador respecto a las mismas, no permiten
evidenciar como el versado en la materia ubicado cronoldgicamente en la etapa previd ala -
. 7 . . s . l
presentacion de la presente solicitud, habria podido deducir la totalidad de aspe‘.ctos

tecnicos esenciales que caracterizan al método de identificacion de compuestos de utilidad
para tratar gingivitis o periodontitis acd reivindicado. |
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Asi las cosas, a diferencia de las referencias D1 y D2, la presente invencién ofrece un

- l .
método que permite el tamizaje de potenciales compuestos de utilidad en e! tratamiento

de la gingivitis v periodontitis mediante el debido conocimiento de la ﬁsioﬁlatologl'a que
caracteriza dichas condiciones patoldgicas, con el fin de evitar la aplicacion de etapas
técnicas innecesarias, tales como los ensayos in vivo en modelos animales o ll;a realizacion
de ensayos clinicos, que implican un alto costo y desgaste técnico. 11

|

Lo anterior es de gran importancia técnica, toda vez que contar con un r%nétodo que
permite probar la capacidad de regulacion negativa de la expresion de Ia[ts proteasas
mencionadas de diversos compuestos quimicos, corresponde a una herramienta de alta
relevancia en el campo técnico de las composiciones dentales, y por tanto, es Lllm aporte al

arte previo, al tener en cuenta que dicho arte no cuenta con un herramienta del tal _

calibre. |

l
|

Por tanto, en ausencia de una indicacion clara, el normalmente versado en la mi\ateria (que
carece de actividad inventiva) no se encontraria en capacidad de desarrollar un método
tan especifico, y de esta manera, las divulgaciones de la presente invencic’mllno deben
considerarse obvias a la luz de las referencias D1 y D2. En otras palabras, Iatl\ presente
invencion cumple a cabalidad con el requisito de nivel inventivo a la luz del arte pTrevio.

1 .
Respecto a lo anterior, consideramos que el sefior Examinador llevé a cabo ana sobre
simplificacion de la materia revelada por la presente invencion, puesto que mediante el
conocimiento previo de la misma consideré que su desarrollé resulta tan trivl,rial como
combinar ensefianzas aisladas identificadas en el arte previo (MMPs en D1, y proﬂcesos de
investigacion generales en D2), pero sin contemplar que para llevar a cabo dicha
"combinacion” se requiere de la realizacién de una profunda actividad investigativa que
permita obtener un método eficaz y aplicable, y por tanto, la presente invencic’%n no es
deducible de ninguna manera obvia a partir de las referencias citadas. ll
l
Finalmente, consideramos pertinente incluir como parte del presente memoria‘!, como
evidencia de lo anteriormente expuesto, que las oficinas de patentes de Australia,! Europa
y Estados unidos concedieron el derecho de patente al solicitante, toda vez gue las
mismas reconocieron la novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial del lr\nétodo

reivindicado partiendo de un pliego reivindicatorio equivalente.

l
\
l
l

1
l
l
l
l

l
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Por todo lo anterior, solicitamos el retiro de las objeciones de la presente‘- solicitud y la

concesi6n del privilegio solicitado, ya que en opinién del solicitante cumple con todos
los requisitos establecidos en la Decision 486. 1

AN PABLO CADENA SARMIENTO
T.P. No. 57.492 del C.S].
C.C. 80.410.337 de Usaquén
Calle70 ANo. 4 - 41
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REIVINDICACIONES

Un método para identificar un compuesto de utilidad para tratar gingivitis o

periodontitis, en donde el método comprende:

contactar una primera muestra gingival, obtenida de un mamifero que sufre de

gingivitis o periodontitis, con un compuesto de prueba;

contactar una segunda muestra gingival, obtenida de la cavidad oral de dicho
mamifero, con un agente antibacteriano conocido por regular decrecientemente la

expresion de uno o mas metaloproteinasas de matriz;

medir el grado al cual la expresion de una o mas de dicha metaloproteinasas de

matriz es regulada decrecientemente por dicho compuesto de prueba;

medir el grado al cual la expresion de una o mas de dicha metaloproteinasas de

matriz es regulada decrecientemente por dicho agente antibacteriano; y

comparar el grado al cual la expresion de una o mas de dicha metaloproteinasas de
matriz es regulada decrecientemente por dicho compuesto de prueba, con la
medida del grado al cual la expresion de una o més de dichas metaloproteinasas

de matriz es regulada decrecientemente por dicho agente antibacteriano;

en donde un compuesto de prueba que regula decrecientemente la expresion de
una o mas de dichas metaloproteinasas de matriz a un grado igual 0 mayor que el
del agente antibacteriano, es un compuesto Util para tratar la gingivitis o la

periodontitis.

El método de la reivindicacion 1, en donde dicha una o mas metaloproteinasas de

matriz son seleccionadas del grupo que consiste de MMP-8, MMP-9, y MMP-13.

El método de las reivindicaciones 1 o 2, en donde dicho agente antibacteriano °

regula decrecientemente la expresion de MMP-8, MMP-9, y MMP-13.

El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en dpnde dicho

agente antibacteriano es un difenileter halogenado.

!

El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde el agente
antibacteriano es triclosan.




El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho
agente antibacteriano regula decrecientemente la expresion de una o mas de
dichas metaloproteinasas de matriz en un mayor grado |que dicho agente

antibacteriano.

El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho
compuesto de prueba regula decrecientemente la expresion de MMP-9 y MMP-13,

en un mayor grado que de dicho agente antibacteriano.
El método de cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde dicho
compuesto de prueba regula decrecientemente la expresion de MMP-8, MMP-9 y

MMP-13, en un mayor grado que dicho agente antibacteriano.

El método de la reivindicacidon 2, en donde dicho agente antibacteriano regula

decrecientemente la expresion de MMP-8.

El método de la reivindicacion 2, en donde dicho agente antibacteriano regula

decrecientemente la expresion de MMP-9.,

El método de la reivindicacion 2, en donde dicho agente aliltibacteriano regula
decrecientemente la expresién de MMP-13.




