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Referencia . Expediente No. 13.144.310
Asunto . Solicitud de patente: “NUEVAS COMPOSICIONES QUE
COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO”
Solicitante . PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE: UNIVERSITE
PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6) AND CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
Fecha de solicitud : 17 de Junio de 2013

I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad
PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE
(PARIS 6) AND CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)
solicitante de la patente de la referencia, por el presente escrito atentamente manifiesto a
usted que debidamente notificada de la Resolucion No. 52577 del 26 de Agosto de 2015,
interpongo en su contra el recurso de REPOSICION, para que sea revocada y en
consecuencia se conceda el privilegio de patente de invencion para “NUEVAS
COMPOSICIONES QUE COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO?” a favor de PIERRE
FABRE DERMO-COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)
AND CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS).

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION
La Resolucion No. 62577 del 26 de Agosto de 2015, con fecha de publicacién

listado del 1 de Septiembre de 2015, fecha de vencimiento del 1 de Octubre de 2015, y
fecha del término legal del 15 de Octubre de 2015.

lll. LA DECISION RECURRIDA

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS"
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3.1 Mediante la Resolucién objeto de la presente impugnacion, el Superintendente de
Industria y Comercio decidi:

3.1.1 Denegar la patente de invencion a la creacion titulada: “NUEVAS
COMPOSICIONES QUE COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO”.

3.2 Enla parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

3.21 Mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el No. 13-144310-
00009-0000 del 13 de Julio de 2015, respondio oportunamente el requerimiento
formulado y presenté nuevas reivindicaciones 1 a 8 que reemplazan las
originalmente presentadas.

322  Se acepté el nuevo capitulo reivindicatorio presentado.

3.23  Que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito atentamente
a su Despacho lo siguiente:

T Revocar la Resolucion No. 52577 del 26 de Agosto de 2015.

2. Conceder el privilegio de patente de invencién para “NUEVAS COMPOSICIONES
QUE COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO” a favor de PIERRE FABRE DERMO-
COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6) AND CENTRE
NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS).

V. MODIFICACION DE UNA SOLICITUD EN TRAMITE

En virtud del articulo 34 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacién de una solicitud es posible en cualquier
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momento del trdmite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me
permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones.

El pliego reivindicatorio fue modificado de tal manera que la materia que era
reclamada en la reivindicacién original 2, fue incluida en la reivindicacion independiente 1
para dar mayor claridad a la materia que se desea proteger.

Por lo tanto, los argumentos esgrimidos a continuacion con respecto a la
patentabilidad de la invencién, en los términos del capitulo reivindicatorio modificado,
resultan plenamente predicables del capitulo reivindicatorio sobre el cual la patente fue
negada. En efecto, la no ampliacién de la materia en el nuevo pliego es evidencia
suficiente de que el presente recurso controvierte el analisis de patentabilidad efectuado
por su Despacho, de tal manera que el presente recurso cumple con los requisitos de ley
para su aceptacion y tramite.

VI. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
Resolucion objeto del presente recurso, toda vez que la presente solicitud si cumple con

los requerimientos de novedad y nivel inventivo exigidos en la Decisién 486, como se
demostrara a continuacion:

6.1 La presente solicitud si tiene nivel inventivo

A pesar de lo anterior y con el fin de demostrar que la presente solicitud cum ple no
sblo con el requerimiento de novedad sino también con el requerimiento de nivel
inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El articulo 18 de la Decision 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 18.- 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 Ia técnica’.

G
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Consecuentemente, una invencion se considerara inventiva si la misma no hubiese
resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada
en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluacion debe
colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema
técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento
disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacién de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
manera obvia a la invencién reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora
sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de
nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnolégico en la regla técnica.

Respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha
expuesto en la Interpretacion Prejudicial del proceso 13-1P-2010:

‘En este orden de ideas, se puede concluir que una invencion goza de nivel
inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se
necesita algo mas gue la simple aplicacion de los conocimientos técnicos en la
materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica
el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado”.

[senalado fuera del texto]

Por lo anterior, se entiende que para que una persona medianamente versada en
la materia pudiera derivar de manera obvia una invencién, requeriria simplemente aplicar
sus conocimientos técnicos. En contraste, todo aquello que va mas alla de la simple
aplicaciéon de los conocimientos técnicos y que no ha sido revelado en el estado de la
técnica, debe ser considerado inventivo.

A este respecto, respetuosamente solicitamos atentamente la reconsideracion de
las razones por las cuales se decidid negar la patente, con base en la siguiente
informacion:
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La presente composicion se encuentra dirigida a una composicién que
comprende como compuesto activo un extracto bacteriano que no es natural de un
depésito de bacteria especifico y particular depositada en la CNCM el 8 de abril de 2010,
con la referencia [-4290, extracto que es obtenido después del tratamiento de una
suspension bacteriana de dicha bacteria en donde se eliminan los componentes
intracelulares de dicha suspension. El extracto bacteriano se encuentra caracterizado por
bandas especificas de SDS-PAGE y la presencia de fracciones de ESO.

Como se habia mencionado previamente, el extracto bacteriano que no es
natural se obtiene de una bacteria no filamentosa, contrario a las ensefianzas del
documento D1, donde la bacteria es aislada del agua de manantial que no necesita un
medio de cultivo que comprende agua termal o mineral (medio de cultivo de bajo costo)
para su cultivo.

Los inventores han logrado demostrar que el extracto bacteriano como se
encuentra formulado en la reivindicacion 1 y aislado del nuevo depdsito de bacteria
aislada en la CNCM el 8 de abril de 2010, con la referencia [-4290 presenta:

» Una actividad agonista del receptor TLR5 adicional a la actividad agonista
de los receptores TRL 2 y TRL4, estas Ultimas son actividades conocidas
de la bacteria Vitreoscilla filiformis (Vf) que es revelada en D1. Asi que
dicha actividad agonista adicional del receptor TLR5 acttia en sinergia con
TRL2 y TRL4 para potencializar la produccion de péptidos
antimicrobianos (Eficiencia inmunomodulacion) (Pagina 11 a 15).

» La eficiencia de la actividad antagonista de PAR2 en el contexto del
tratamiento anti inflamatorio (Pagina 12).

Ademas ha sido demostrado que el extracto bacteriano, el ingrediente activo de
la presente invencion, tiene un actividad agonista del receptor TRL5 que es de particular
interés en términos de la aplicacion de la inmunomodulacion para el tratamiento
dermatolégico.

Asi, en los argumentos arriba presentados se pueden identificar claramente un
indicio de presencia de nivel inventivo de acuerdo con el numeral 2.13.5.3.1 de la “GUIA
PARA EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE
UTILIDAD" de su despacho:

&n
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« Efecto técnico mejorado, ya que el extracto bacteriano presente actividad
agonista adicional del receptor TLR5 que en combinacidn con la actividad de TRL2
y TRL4 logran potencializar la produccion de péptidos antimicrobianos, ademas de
la eficiencia de la actividad antagonista de PAR2.

Por lo tanto, se le debe otorgar una compensacién a mi representada que
demuestra nuevos hechos (efectos mejorados) a las ensefianzas descritas en el estado
de la técnica y contribuyen con el desarrollo de la tecnologia.

Por su parte, D1 revela una bacteria filamentosa como lo es la Vitreoscilla
filiformis, que se encuentra en fuentes termales sddico sulfurosas, que no presentan
flagelos y que, por consiguiente, no pueden exhibir actividad agonista del receptor TRL5
(Pagina 11).

A diferencia de la presente invencion, la bacteria Vitreoscilla filiformis tiene que
ser cultivada en un medio que por lo menos comprenda agua mineral o termal que no sea
sulfuroso haciendo que el costo del medio de cultivo sea mas costoso.

Ninguno de los documentos citados ensefia o sugiere que el nuevo extracto
bacteriano de la presente invencion exhibe estas caracteristicas adicionales (TLR5 vy
PAR2) y que, por consiguiente, puede ser mas eficiente en el tratamiento de
enfermedades inflamatorias que la bacteria revelada en el documento D1.

Asi, la presente invencién es inventiva toda vez que los ejemplos y la descripcion
tal como fue originalmente presentada muestran claramente la mejora aportada al estado
del arte por el extracto bacteriano aca reivindicado en términos de la actividad y eficiencia
de los receptores en dicho extracto. Adicionalmente, es claro al sefialar que el efecto
(actividad y eficiencia) del extracto bacteriano aca reivindicado no podia haber sido
esperado por un técnico medio a partir de las ensefianzas de los documentos citados tal
como se demostré previamente, en consonancia con los indicios de nivel inventivo que
menciona tanto el Manual Andino de Patentes como el “INSTRUCTIVO EXAMEN DE
SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD" de su
Despacho, la invencion tiene nivel inventivo. En consecuencia de lo anterior, la invencién
de la presente invencién tiene nivel inventivo en vista del documento D1 del estado de la
técnica citados por el Examinador.

6
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Conclusion

El documento D1 no resulta anterioridad vélida capaz de afectar la novedad v el
nivel inventivo de la invencion de la presente solicitud. Por todo lo anterior, consideramos
que la presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos de patentabilidad
exigidos por la legislacion actual, por lo que atentamente solicitamos en consideracion lo
siguiente:

VIl. PETICION
Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

7.1 Que al considerar las razones precedentes se revoque la decision contenida en la
Resolucion No. 52577 del 26 de Agosto de 2015, en cuanto resuelve negar el privilegio de
patente de invencion.

7.2. Que se acepte el nuevo pliego reivindicatorio presentado con este escrito,
conformado por 7 reivindicaciones.

7.3. Que se otorgue el privilegio de patente de invencion para “NUEVAS
COMPOSICIONES QUE COMPRENDE EXTRACTO BACTERIANO” a favor de PIERRE
FABRE DERMO-COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)
AND CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS).

Vill. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la direccion del solicitante recurrente son los siguientes:

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE.
45 place Abel Gance, F-92100,
Boulogne-Billancourt,

Francia
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IX. ANEXOS

e Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

» Recibo por concepto de presentacion de modificaciones a las reivindicaciones por
un valor de $132.000.

* Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones.

X. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 42. No. 72-35, piso 4°, de esta
ciudad de Bogota, D.C.

Senor Superintendente,

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-20339-0841-0001-9
CPT\CPT\ID-283679\WPC20339
No. M-2015-283679\CPT
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Espaco reservado para 21 adhesivo de radicaz 6n

Industria y Comercio |
SUPERINTENDENCIA |

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

| v

1. Identificacion del Tramite
D Error matzrial @ Vodificacion a una Solicitud en tramitz
@ Patente de Invenc 6n
D Patente de Modelo de Utilidad
D Registro ce Disefio Industrial

D =squema de Trezacoe de Crcuitos Integrados

2. Datos del solicitante
Persona Natural D Perszna Juridica @

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE; UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE (PARIS 6)
y CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

Nombre o denominazion / Nombre o razén social completa

Nombre “epresentante legal

Tipo de empresa Micro D Pequefia D Mediana D Otra D
Dozumento de identificacion: DC.C D C.E: D NIT D Otro Numero
Nac'onalidad/Pais ce constitucion Direccion y domicilio del titular Ciudad
Francia 45 placzs Atel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt, Boulogne-Billancourt
Francia
y y y
Francia 4 place Jussieu, 75005 Paris, Franc a Paris
y y y
Francia 3 rue Mizhel Ange, 75016 Paris, Francia Paris
Respectivamente Respectivamente Respectivamertz
Direccion edectronica No. Fax Numero telefénico
clientes@cavelier.com 2118650 3473617

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de |a direccion de correo electronico

PIO2-F17 vrl (2012-04-19)
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COLO-20339-0841-0001-9

S Datos del apoderado:

Apeliidos y Nombre

De Paez Luz Clemencia

Documento de identificacion
C.C. 35.456.344

Tarjeta profesional
T.P.A 23.555

Direccion y domicilio

Carrera 4° No. 72 =35

[ Ciudad ‘_’“‘

Direccion electronica

No. Fax

Numero telefonico ’ ‘

cavelisr@cavelier.com

21186 50

347 36 11 ‘

"En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase ‘
indicar el nimero de su radicacion o protocolo de poder general

4, Datos del tramite

Correccion:

Expediente No 13.144.310

Aparece

Debe ser

Modificacion:

EI Modificacion al capitulo reivindicatorio.

Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 7 reivindicaciones y pido respetuosamente
que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicacicnes presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la protecciéon que pueda obtener sobre dicha materia y
ademas se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que |a contenga durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

D Modificacion al capitulo descriptivo.

5. Anexos

IZI Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccion y/o maodificacion por $132.000.

D Poder, si fuere el caso.

E Documento que contiene las medificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

D Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicacion por.

\

PIOZ-F17 vrl (20]12-04-19)
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6. Firma

Nombre y apellidos

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Firma

S Pbriene, o 68,

C.C. 35.456.344 de Usaquén

Tarjeta Profesional 23.555

O

CPT/SDC/ID-283706/WPC20339

PIOZ-F17 vrl (2012-04-19)



EIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Una composicién que comprende, como ingrediente activo, al menos un
extracto bacteriano obtenido después del tratamiento de una suspension bacteriana en el
que se eliminan los componentes intracelulares de dicha suspension bacteriana, donde
dicha suspension bacteriana es una suspension de una bacteria no patégena Gram-—
negativa que pertenece a la clase de las Betaproteobacteria, una subfamilia de las
Neisseriaceae, caracterizada porque la secuencia de nucleétidos del gen de ARNr 16S de
dicha bacteria incluye la secuencia de SEC. ID. NRO. 1;

en donde dicha bacteria incluye por lo menos un plasmido que comprende la
secuencia de SEC. ID. NRO. 2 y no es filamentosa;

adicionalmente, dicho extracto bacteriano incluye una fraccion ESO que
comprende al menos una fraccion EO y una fraccion SO, con un perfil de proteina,
obtenido por SDS-PAGE, que incluye tres bandas principales que corresponden a los
pesos moleculares que varian entre 30 kDa y 36 kDa, 41 kDa y 45 kDa, y 47 kDa y 51
kDa, respectivamente; y

donde dicha bacteria es la depositada en la CNCM el 8 de abril de 2010, con la
referencia 1-4290; y

que, ademas, contiene aditivos y adyuvantes de formulacion seleccionados entre
el grupo que consiste en emulsionantes, espesantes, agentes gelificantes, aglutinantes de

agua, agentes de difusion, estabilizadores, colorantes, fragancias y conservantes.

2 La composicion de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizada porque

dichos componentes intracelulares eliminados incluyen por lo menos los acidos nucleicos.

3. La composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 2,
caracterizado porque dicho extracto bacteriano incluye una fraccién EQ que comprende
por lo menos proteinas de membrana, proteinas periplasmicas y proteinas que se originan
a partir del flagelo.

4, La composicién de acuerdo con la reivindicacion 3, caracterizado porque
dichas proteinas de membrana consisten en porinas, OmpA [proteina de membrana

externa A, segun su sigla en inglés], lipopolisacaridos o lipoproteinas, o todas ellas.

5. La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2,
caracterizado porque dicho extracto bacteriano incluye una fraccion SO que comprende

por lo menos proteinas y péptidos secretados y metabolitos secundarios.



6. La composicién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2
caracterizada porque es una crema facial y del cuerpo que comprende el extracto
bacterial ESO y que tiene la formula:

- Extracto ESO: 0.1-5%;

- Aceite de onagra: 1-3%;

- Glicina: 0.1-0.4%:

- Ceramidas: 0.1-0.3%;

- Humectantes: 5-20%;

- Emulsionante: 2-7%;

- Triglicéridos caprico/caprilico: 1-10%;
- Preservativos; y

- Agua: 100%.

7. La composicion de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2
caracterizada porque es un gel limpiador facial y del cuerpo que comprende el extracto
bacterial ESO y que tiene la formula:

- Extracto ESO: 0.1-5%;

- Aceite de onagra: 0.5-2%;

- Glicina: 0.1-0.4%;

- Ceramidas: 0.1-0.4%;

- Surfactantes: 10-20% en materia activa;
- Humectantes: 5-15%;

- Preservativos; y

- Agua: 100%.

CPT\CPT\ID-421560\WPC20339
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