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Referencia . Expediente No. 06.052.822

Asunto . Solicitud de patente para: MEDICAMENTO PARA TRATAR
UNA INFECCION DE INFLUENZA QUE COMPRENDE
PEPTIDOS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA

Solicitante : THE ADMINISTRATORS OF THE TULANE EDUCATIONAL
FUND Y AUTOIMMUNE TECHNOLOGIES, LLC.
Fecha solicitud : 01 de junio de 2006

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad solicitante de la
patente de la referencia, me refiero al oficio No. 18384 notificado por fijacion en lista del 25 de
noviembre de 2011.

2. Mediante oficio No. 18384 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las
observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las

observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

2.1 No es una invencién

El Examinador sefiala que las reivindicaciones 1 a 6 relacionadas con el péptido
aislado proveniente de diferentes tipos de virus no son una invencién debido a que son
fragmentos aislados que se encuentran en la naturaleza y cuyo Unico proceso ha sido el
aislamiento.

2.2 De la solicitud de patente

2.1.1 Titulo

Se ha objetado el titulo de la solicitud, argumentando que no corresponde con el
objeto de la misma, por lo que se solicita realizar la correccidon necesaria.

NIT. 860.041.367-3



.
1

CAVELIER

ABOGADOS

2.1.2 Reivindicaciones
De manera resumida, el Examinador ha expuesto lo siguiente:

e Reivindicacion 1: define la conformacion del péptido y su estructura por medio de
secuencias que no guardan una relacién estructural entre si y no define el tipo de
sustituciones del inciso c)

e Reivindicacion 2: no es clara porque no define de manera inequivoca el tipo de grupo
terminal amino o carboxilo del péptido sino que emplea grupo de compuestos tales
como “grupo hidréfobo”, “grupo macromolecular’ y “grupo dansilo”

¢ Reivindicaciones 3 y 4: hace referencia a materia cobijada en la reivindicacion 1

e Reivindicaciones 2 y 5. comprenden la misma materia

e Reivindicacién 7: no define la secuencia mencionada

2.2 Unidad de invencién

Se considera que la presente solicitud no cumple con el requerimiento de unidad de
invencidn, por cuanto la reivindicacion 1 incluye secuencias diferentes entre si. El Examinador
identifica 6 grupos inventivos.

2.3 Analisis de patentabilidad

2.3.1 Novedad

Para la evaluacién de este requerimiento se han citado los documentos D2: Virus Res.
18 (2-3), 1561-164 (1991), D3: US 6630144, D4: US 5631650 y D5: US 5654136. Se considera
que estos documentos de manera individual, revelan todas y cada una de las caracteristicas
esenciales de la reivindicacion 1, afectando su novedad.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea
presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Modificacién de una solicitud en tramite y novedad de la solicitud

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier
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momento del tramite mientras no implique una ampliacion de la solicitud inicial, me permito
presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones, asi como un nuevo
titulo para la solicitud.

De esta manera, siguiendo las amables sugerencias del Examinador y con el animo de
presentar la materia de manera mas clara y concisa, asi como para superar las objeciones por
falta de unidad de invencidén y por no ser una invencién, se ha modificado el pliego
reivindicatorio para reclamar Unicamente un medicamento para tratar una infeccion de
influenza, un péptido inhibidor de fusion viral capaz de inhibir la fusién de un virus de influenza
con la membrana celular de una célula huésped y un medicamento que comprende dicho
péptido inhibidor de fusion viral, todos limitados a los péptidos del virus de la influenza SEQ ID
NO:4.

lgualmente se modifico la reivindicacién 2 para definir mejor el grupo terminal amino y
el grupo terminal carboxilo con sus respectivos grupos. Sin embargo, no se ha modificado el
término “grupo dansilo”®, toda vez que éste no es un término genérico sino que corresponde a
un grupo muy conocido en la sintesis de péptidos, es decir. 5-(dimetilamino)naftaleno-1-
sulfonilo.

Las reivindicaciones que repiten materia no han sido incluidas.

Por ultimo se ha modificado el preambulo de la reivindicacion 7 (nueva reivindicacién
3) para sefalar que el péptido es capaz de inhibir la fusion de un virus de influenza con una
membrana celular de una célula huésped (actividad de inhibicion de fusion). Dicho preambulo
sumado a la definicibn de 8 a 50 residuos adyacentes de aminoacido de SEQ ID NO:4
(limitacion estructural), constituye suficiente definicion para que la persona medianamente
versada en la materia determine el péptido correspondiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha modificado el titulo de la solicitud de Ia siguiente
manera:

MEDICAMENTO PARA TRATAR UNA INFECCION DE INFLUENZA QUE COMPRENDE
PEPTIDOS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA

En vista de las anteriores modificaciones, se considera que el pliego reivindicatorio es
claro, conciso, posee unidad de invencidn y contiene materia patentable, por lo que las
objeciones formuladas por el Examinador a este respecto se ven superadas.
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Finalmente, deseamos poner de presente, que a pesar de eliminar materia del pliego
reivindicatorio, mi representada no renuncia a la protecciéon que pueda obtener sobre la misma
y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

3.2 No es una invencion

Tal como se indicd anteriormente, el pliego reivindicatorio ha sido modificado para
reclamar un medicamento que comprende los péptidos relacionados con el virus de la influenza
de SEQ ID NO: 4. En consecuencia, ya no se reclama materia no patentable de conformidad
con la legislacion actual.

3.3 Unidad de invencion

Del mismo modo, teniendo en cuenta la restriccion introducida al pliego reivindicatorio,
es posible establecer que la presente solicitud cumple con el requerimiento de unidad de
invencion, ya que solamente hace referencia a péptidos del virus de la influenza definidos por la
SEQ ID NO:4. Asi, la invencion esta cobijada por un Unico concepto comin novedoso e
inventivo.

3.4 Argumentos a favor de la novedad de la solicitud

Siguiendo los lineamientos de la Decision 486 y especificamente del articulo 16, se
considera que la presente solicitud resulta novedosa sobre el arte previo, ya que no todas las
caracteristicas esenciales de la nueva reivindicaciéon 1 han sido reveladas alli.

Segun el Examinador, el documento D4 (sefialado en el oficio como US 5631650,
siendo realmente US 5631350) revela la SEQ ID NO:4 de la presente solicitud. Sin embargo,
éste no es el caso, ya que D4 revela la secuencia de longitud total de la proteina influenza H3
HA2, mientras que la SEQ ID NO:4 solamente es una pequefia porciéon (42 aminoacidos) de
dicha proteina. Las reivindicaciones, tal como se encuentran definidas definen un medicamento
que incluye la frase “que consiste de” en relacién con la SEQ ID NO:4.

Por lo tanto, dado que D4 no ensefia o sugiere un medicamento con un péptido que
consiste especifica y solamente de la SEQ ID NO:4, es posible afirmar que éste no afecta la
novedad de la presente solicitud.
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3.5 Conclusion

En vista de las modificaciones y los argumentos presentados en el presente memorial
es posible concluir que las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad,
concisién, unidad de invencién, no es una invencién y novedad se ven superadas. Por lo tanto,
solicitamos atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el analisis de
patentabilidad.

4. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la
presente solicitud de patente, atentamente solicito que se contintie su tramitacion.

5. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones
e Formulario de modificaciones en solicitud pendiente

Sefior Director,
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LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-18694-843-001-9

"COLO-11876-841-003-7
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No. M-2012-210906\JMS
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

©

SOLICITUD DE:

l'_"l‘ Correccién de Error Material Modificacion a una solicitud

Nombre: THE ADMINISTRATORS OF THE
TULANE EDUCATIONAL FUND

Sociedad constituida y existente bajo las leyes del
SOLICITANTE Estado de Louisiana, Estados Unidos de América.

Louisiana 70112-2699
Estados Unidos de América

Direccion: 1430 Tulane Avenue, IDENTIFICACION
New Orleans,
Louisiana 70112-2699
Estados Unidos de América C.C. D NIT D
cee. [l ow O
Domicilio: New Orieans NGmero:

Teléfono: 546 09 70 Fax: 2494070
E-mail: clientes@cavelier.com
IDENTIFICACION
Nombre: Luz Clemencia de PAEZ
Direccién: Carrera 4® No. 72-35 C.C. @ NIT I:l
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 2179211
0 APODERADO . | | ce. L o [
E-mail: cavelier@cavelier.com

Numero: 35.456.344 TP 23.555

06.052.822

@ Numero de expediente:

Descripcion de la correccion o modificacion solicitada:
Presento nuevo titulo y nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 4 reivindicaciones y pido

respetuosamente que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas

reivindicaciones presentadas.

@ Comprobante de pago No.

Fecha:




@ Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $120.000, por concepto de modificaciones.

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

Poderes, si fuere el caso

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.

O OO0 OO0

Copia auténtica de la sustitucion que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el
Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personeria
para continuar con el tramite del asunto de la referencia.

C. 35.456.344 de Usaquén T.P.A. 23.555

BRE:  LUZ CLEMENCIA

) [Ivs




REIVINDICACIONES

1. Un medicamento para tratar una infeccion de influenza que comprende un
péptido y un excipiente o vehiculo farmacéuticamente aceptable, en donde el

péptido es seleccionado del grupo que consiste de:

(a) un péptido que consiste de SEQ ID NO: 4;

(b) un péptido que tiene la secuencia de aminoacidos que consiste de 8 o
mas residuos de aminoacidos adyacentes de SEQ ID NO: 4;y

(c) un andlogo de péptido aislado que tiene la secuencia de aminoacidos
que consiste de SEQ ID NO: 4, que incluye una o mas sustituciones de
aminoacidos conservadas y en las cuales la mayoria de residuos del

~ analogo son idénticos a las secuencias de SEQ ID NO: 4.

2. Un medicamento tal como se define en la reivindicacién 1, en donde el grupo
terminal amino del péptido es un grupo amino, un grupo acetilo, un grupo
carbobenzoxilo, un grupo dansilo, un grupo t-butiloxicarbonilo, o un grupo lipido; y
el grupo terminal carboxilo es un acido carboxilico, un grupo amido o un grupo
lipido.

3. Un péptido inhibidor de fusion viral capaz de inhibir la fusién de un virus de
influenza con la membrana celular de una célula huésped, y que tiene una
secuencia de aminoacidos que consiste de 8 a 50 residuos de aminoéacido, en
donde el péptido inhibidor de la fusiéon viral comprende 8 o mas residuos de
aminoacido adyacentes de un péptido de SEQ ID NO: 4.

4. Un medicamento que comprende el péptido inhibidor de fusiéon viral de la
reivindicacion 3 y un vehiculo o excipiente farmacéuticamente aceptable.
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