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DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 5

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
JERONIMO CASTILLO BONILLA

Asunto: Radicacion: 13-38986- -4

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 23668

Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2011/045833
Fecha de Presentacion Internacional 29/07/2011

1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado N°13—-038986—-00000—0000 | Enero 26 de 2013
Reivindicaciones Radicado N°13—-038986—00000—0000 | Enero 26 de 2013
Prioridad: US 61/369,232 Julio 30 de 2010

US 61/419,115 Diciembre 2 de 2010

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con
el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del
Titulo 10 de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra
en cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen
para las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria,
solo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.

Por lo tanto, el capitulo reivindicatorio presente en el Radicado N°13—-038986—
00000-0000 estda compuesto por 26 reivindicaciones sera estudiado en su
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totalidad, porque se incluye el pago por las reivindicaciones adicionales 11 a 26,
de acuerdo con el recibo presente en la pagina 78 del Radicado N°13—-038986—
00000-0000.

Titulo de la solicitud: “Compuestos y métodos para la reparacion de la piel”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la obtencibn métodos
alternativos para la cicatrizacion de heridas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea el método de
tratamiento para cicatrizaciéon de la piel, que consiste en la administracion de
compuestos agonistas del receptor EP4 (receptor de la prostaglandina E2 (PGE2)
para la cicatrizaciéon y la reparacion de la piel.

X

R* OH |®
(R®),

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61K31/381.

4. Excepciodn a la Patentabilidad (Art 20 D 486, literal d)

El objeto de las reivindicaciones 1 a 26 no es patentable, de acuerdo con el
articulo citado. El objeto de la presente invencion de acuerdo a lo sustentado en el
capitulo reivindicatorio respectivo consiste en un método para el tratamiento de un
defecto de la piel, que consiste en administrar una composicion que contiene una
cantidad terapéuticamente eficaz del compuesto de la estructura divulgada en la
reivindicacion 1, de tal manera que las reivindicaciones 2 a 5 dependientes de la
reivindicacion 1 reclaman el mismo método de tratamiento, pero con
caracteristicas especificas del compuesto de la reivindicacion 1. Las
reivindicaciones 6 a 22 mencionan las condiciones de administracion y las
patologias especificas. Las reivindicaciones 23 a 26 mencionan el mismo método
de tratamiento, para otras estructuras y compuestos diferentes a los compuestos
de las reivindicaciones 1 a 22.

Claramente, el Articulo 20 de la Decision 486 en su literal d, menciona que los
meétodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal no son patentables.
Sin embargo, si el solicitante modificara el objeto de la solicitud a los compuestos
gue caracterizan los métodos de tratamiento se encuentra que estos ya se
divulgan en el documento internacional WO2007115001, donde se ensefian
compuestos agonistas de los receptores EP4, para el tratamiento de
enfermedades autoinmunes (Pagina 4, lineas 11 a 30); entre ellos compuestos
especificos, los cuales se pretenden incluir en la presente invencion, de acuerdo a

lo siguiente:
13 - 38986 WO02007115001
Compuesto de la estructura Compuestos de la reivindicacién 7 (Pagina 30)
o OR®

X A es CH,CH=CH(CH_); (Pagina 29, linea 4)

Compuestos de la reivindicacion 8 (Pagina 30)
R* OH

(RO,
R!y R? son alquilo Cy1s, R®, R*y R® son H,
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R® es halégeno, nes 1, Xes S

El documento US20060069018 divulga compuestos agonistas de los receptores
EP4, para el tratamiento de enfermedades autoinmunes (Pagina 5, parrafos 0057]
— [0064]; pagina 9, parrafo [0135]). Ademas, se divulgan compuestos, los cuales
se pretenden incluir en la presente invencion, de acuerdo a lo siguiente:

13 - 38986 US20060069018

Compuesto de la estructura Compuesto de la féormula I-b
sz

COR'®

“s \\Z/Za\:;:_—‘-_:;::“-—‘__ ——E
<4 - J
21,25, 23, Zsy Zsson C,nes 0; R, es OH o
halégeno; A es (CH.)s donde uno o dos carbonos

R es OH o alcoxi Cy6; R es halégeno, R* es

se pueden sustituir por S; R; es H o alquilo; J es H o hidroxilo, R*® y R*" son H; R*® es fenil
hidroxialquilo; E es Y — Rs, donde Y es CHz y R " sustituido '
es arilo
13 - 38986 US20060069018
Compuesto de la estructura: Compuesto del parrafo [0135]
0 ; }
. .-~"““\/ S\\/\/ COOH
L \/\VJLG -

0 115

©

Por lo tanto, los citados documentos afectan la novedad y/o nivel inventivo de la
solicitud si se cambiara el objeto de la solicitud de método de tratamiento a los
compuestos que los caracterizan

5. De la Solicitud de la Patente
Titulo

El titulo de la presente solicitud se considera muy general y ambiguo, porque al
mencionar “compuestos y métodos para la reparacion de la piel” se define el
objeto de la invencién por su actividad mas no por su conformacion. Ademas,
dentro del mismo se incluye una cantidad indefinida de compuestos los cuales no
hacen parte del objeto de la presente invencion. Se solicita modificar el titulo de la
presente invencion de acuerdo con las observaciones anteriores. Ademas, se
solicita omitir lo relacionado con métodos de tratamiento, el uso y su aplicacion.

6. Unidad de Invencién (Art 25 D 486)

La presente solicitud, no cumple con el requisito de Unidad de Invencion, porque
se han identificado 5 Grupos Inventivos diferentes (estos teniendo en cuenta los
compuestos que caracterizan el método de tratamiento reclamado) que no hacen
parte de un Unico concepto inventivo, los cuales son los siguientes:
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» Grupo Inventivo 1: Método para el tratamiento de reparacién de tejidos, que
consiste en la administracion de los compuestos de la siguiente estructura, de
acuerdo con las reivindicaciones 1 a 22

OR®

(R%)n

* Grupo Inventivo 2: Método para el tratamiento de reparacion de tejidos, que

consiste en la administracién de los compuestos de la siguiente estructura, de
acuerdo con las reivindicaciéon 23
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» Grupo Inventivo 3: Método para el tratamiento de reparacién de tejidos, que
consiste en la administracion de los compuestos de las siguientes estructuras, de
acuerdo con las reivindicacion 24
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» Grupo Inventivo 4: Método para el tratamiento de reparacién de tejidos, que

consiste en la administracion de los compuestos de las siguientes estructuras, de
acuerdo con las reivindicacion 25
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» Grupo Inventivo 5: Método para el tratamiento de reparacién de tejidos, que
consiste en la administracion de los compuestos de las siguientes estructuras, de

acuerdo con las reivindicacion 26
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Se requiere al solicitante, si llegara a modificar el objeto de la solicitud de métodos
de tratamiento a los compuestos que los caracterizan, presentar la respectivas
Solicitudes Divisionales para cada uno de los Grupos Inventivos mencionados
anteriormente o se solicita limitar el objeto de la invencion a un solo Grupo
Inventivo, eliminando de la misma los demas Grupos Inventivos.

0
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-12-31

Elabord: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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