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RAD: 13-261736- -4 FECHA: 2014-07-18 10:40:53

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 3

ACT: 519 PRESENTACION

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

Abogado(a)/Sefior(a)
LUZ HELENA ADARVE GOMEZ

Asunto: Radicacion: 13-261736- -4

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 8590

Folios: 3
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2012/032090
Fecha de Presentacion Internacional 04/04/2012

1. Documentos estudiados:

Descripcion: Radicado N° 13-261736-00000-0000 6/11/2013
Reivindicaciones: Radicado N° 13-261736-00000-0000 6/11/2013
Prioridad: US 61/472.410 6/04/2011

US 61/608.361 8/03/2012

2. Analisis de la prioridad:

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta 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 méas de diez (10) reivindicaciones y no
se haya pagado la tasa complementaria, s6lo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.
En el presente caso se estudiara la totalidad del capitulo reivindicatorio (15 reivindicaciones).
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Titulo de la solicitud: ANALOGOS DE ACIDO EPOXIEICOSATRIENOICO Y METODOS
PARA ELABORARLOS Y UTILIZARLOS

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos agonistas de
los acidos epoxieicosatrienoicos (EET) efectos contra hipertension y enfermedad
cardiovascular y neural relacionada.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos analogos
de acido epoxieicosatrienoicos (EET) que actlan como agonistas EET y son atiles como
medicamentos en el tratamiento de nefrotoxicidad inducida por farmaco, hipertension y otras
afecciones relacionadas.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP): C07C233/46//1233/56//275/20; A61K31/17//31/16; A61P9/12.

4 . Excepciones de patentabilidad (Art 20 D486 literal a)-d))

El objeto de las reivindicaciones 5, 8, 9, 10 y 13 no es patentable de acuerdo con el Art
citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (Art 14 y 21 D 486)

El uso de la reivindicacién 6, 7, 11, 12, 14, 15 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente

Titulo

El titulo de la solicitud debe hacer mencion solamente del objeto que se reivindica, en este
caso los compuestos analogos de acido epoxieicosatrienoico (EET), por lo tanto, se sugiere
no hacer alusion al método de elaboracion ni a los métodos terapéuticos o usos de dichos
compuestos.

7. Analisis de la(s) oposicion(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

8. Determinacion del estado de la técnica:

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud

prioridad: 6 de abril de 2011 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el
objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de
Publicacion
Falk JR. et al. J Med “14,15-Epoxyeicosa-5,8,11-trienoic acid (14,15-
' ; EET) surrogates containing epoxide bioisosteres:
D1 ) Chem_' vol. influence upon vascular relaxation and soluble Agosto/2009
27,52(16):5069-75. epoxide hydrolase inhibition”
Parrish et al. Cell Biol “Attenuation of cisplatin nephrotoxicity by
D2 Toxicol. Vol. inhibition Junio/2009
25(3):217-25. of soluble epoxide hydrolase”

El documento D1"" divulga compuestos de &cido 14,15-epoxieicosa-5,8,11-trienoico y su uso
en el tratamiento de la hipertension (Resumen, Pags. 5069-5075).

[1] URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19653681
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El documento D2 divulga el uso de n-butil éster de acido 12-(3-adamantan-1-il-ureido)-

dodecanoico para disminuir la nefrotoxicidad inducida por cisplatino (Resumen, Pags. 217-
225).

9. Examen de patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un compuesto seleccionado del grupo que consiste en...”
(Ver paginas 195y 196 del radicado N° 13-261736-00000-0000).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
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Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1 porque divulgan compuestos derivados de EET para el

[2] URL: http://www.ncbi.nim.nih.gov/pubmed/18386137
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tratamiento de la hipertension (D1= Resumen, Pags. 5069-5075); D2= Resumen, Pags. 217-
225).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 1, y lo mencionado en el
documento D1 consiste en que dicha anterioridad no ensefia los grupos C=0 y el carboxilo
sustituido que se revelan en los compuestos de la presente solicitud.

El efecto técnico observado es que los compuestos de la presente solicitud se emplean como
agonistas de los acidos epoxieicosatrienoicos (EET) efectos contra hipertension vy
enfermedad cardiovascular y neural relacionada; la descripcion ensefia efectos encontrados
de 3 analogos de EET en cuanto a mejora en la presion sanguinea, frecuencia cardiaca, en
el tratamiento de la nefrotoxicidad de cisplatina, disminucion en la disfuncion renal inducida
por cisplatina, disminucién de la tensién oxidativa renal inducida por cisplatina, respuesta
inflamatoria y tensién del reticulo endoplasmatico. No obstante, estos ensayos no se
realizaron en todos los compuestos que se reivindican, por lo cual no se puede asegurar que
todos los compuestos reclamados van a tener los mismos efectos mejorados, de modo que
el efecto logrado no es inesperado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: “como modificar los compuestos derivados de EET divulgados en el documento
D1, para lograr compuestos con actividad para el tratamiento de la hipertension, enfermedad
cardiovascular y neural relacionada y con nefrotoxicidad disminuida”.

Sin embargo, el documento D2 ensefia un compuesto derivado de EET que también se
utiliza para disminuir la nefrotoxicidad inducida por cisplatino (Resumen, Pags. 217-225).

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia
referirse a las ensefianzas divulgadas en el documento D2 con el fin de lograr compuestos
para el tratamiento de la hipertension con nefrotoxicidad disminuida, como los descritos en el
documento D1 (Pags. 5069-5075) para llegar asi al objeto de la reivindicacién 1 de la
solicitud.

Conclusion:

La reivindicacion 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). En cuanto a las
reivindicaciones 2 a 4, se puede decir que tampoco cumplen con el requisito de nivel
inventivo, puesto que no ensefian alguna caracteristica que le confiera un efecto técnico
inesperado al objeto de la reivindicacion 1.

10.Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

item Documento Reivindicaciones Requisito que afecta

afectadas
Falk JR. et al. J Med Chem. L .
D1 Vol. 27:52(16):5069-75. la4 Nivel inventivo

Parrish et al. Cell Biol L .
P2 | Toxicol. Vol. 25(3):217-25. la4 Nivelinventivo
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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 2014-07-22

Elaboro: Lina Patricia Forero Tobaria
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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