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Luz Helena Adarve Gomez, identificada como aparece al pie de mi firma, y
~ obrando en mi condicion de apoderado de THE MEDICAL COLLEGE OF
WISCONSIN, solicitante de la patehte en referencia, a continuaciéon doy respuesta
al Oficio No. 8590 que fueron notificados por fijacion en lista el 22 de Julio de
2014.

1. Respecto a las excepciones de patentabilidad (Art 20 D 486 literal a y
d) ]

El Examinador considera que el objeto de las reivindicaciones 5, 8, 9, 10 y
13 no es patentable dado que se refiere a un método de tratamiento. Con el
fin de superar dicha objecién, las reivindicaciones citadas fueron eliminadas

del nuevo capitulo reivindicatorio.

2. Respecto a las reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto
(Art 14 y 21 D 486)

El Examinador considera que el uso de las reivindicaciones 6, 7, 11, 12, 14
y 15 no es patentable. Por esta razén, dichas reivindicaciones fueron

eliminadas del nuevo capitulo reivindicatorio.

3. Respecto al titulo de la solicitud de patente

El Examinador considera que el titulo de la solicitud debe hacer mencion
solamente del objeto que se reivindica, en este caso los compuestos
analogos de acido epoxieicosatrienoico (EET). En consecuencia, el titulo de
la solicitud ha sido modificado por “ANALOGOS DE ACIDO
EPOXIEICOSATRIENOICO”.
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4. Con respecto a la Determinacion del Estado de la Técnica y al Examen
de Patentabilidad

Nivel inventivo

En los numerales 8, 9 y 10 del oficio citado, ese Despacho concluye que la
solicitud de patente de invencion carece de nivel inventivo frente a las

ensefanzas de los documentos Articulo 1 (D1) y Articulo (D2).

El sefior Examinador considera que el nivel inventivo de la presente
invencioén, en la reivindicacion 1, esta afectada por D1y D2. En este sentido,

el Examinador presenta la siguiente comparacion:
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Aunque el Examinador considere que la reivindicacién 1 carece de nivel
inventivo frente a los compuestos contenidos en los documentos D1 y D2,
se desea aclarar respetuosamente que las ensefianzas de dichos

documentos del estado del arte no afectan la novedad y/o el nivel inventivo
de la presente solicitud.
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D1 ilustra reemplazos de acido 14, 15-epoxieicosa-5,8,11-trienoico y su uso
en el tratamiento de la hipertension. De esta forma, todos los compuestos

de esta referencia difieren de la presente solicitud.

Asimismo, D2 ilustra el uso del éster n-butil del acido 12-(3-adamantan-1-il-
ureiido)-dodecanoico para atenuar la nefrotoxicidad inducida con cisplatino.
En este orden de ideas, los compuestos revelados por esta referencia son

diferentes a los de la presente solicitud.

Con respecto al nivel inventivo de la invencion en referencia, es
fundamental mencionar que la diferencia entre los compuestos de D1 y los
incluidos en la reivindicacién independiente 1 proveen un efecto técnico
desconocido, el cual es la obtencion de andlogos de &cido
epoxieicosatrienoico para el tratamiento de la hipertension. Los compuestos
de D1 difieren en la naturaleza de ambos radicales adjuntos a los
nitrégenos de la urea. Como estos analogos no fueron ilustrados o
sugeridos de ninguna manera en el documento D1, es posible afirmar que
la solucion propuesta por la reivindicacion independiente 1 es inventiva

sobre este documento.

Por otro lado, la diferencia evidente que existe entre el documento D2 y la
reivindicacion 1 también provee un efecto técnico inesperado.
Especificamente, los compuestos de la presente solicitud difieren en la
naturaleza de los dos radicales adjuntos al nitrébgeno de la urea. En
consecuencia, no es obvio ni evidente para una persona medianamente
versada en la materia deducir los compuestos de la reivindicacion
independiente 1 a partir de las ensefianzas de los documentos citados en la

accion oficial respectiva.

Ademas, en el documento de la Opinién Escrita de la Autoridad de
Busqueda Internacional (Written opinion of the international searching
authority) también son citados los documentos D1 y D2, y se determina que
la invencion es novedosa y posee nivel inventivo frente a los mismos por los
argumentos explicados anteriormente. De esta manera, es posible afirmar
que la reivindicacion independiente 1 posee novedad y nivel inventivo frente

al estado del arte.

5. Conclusién
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Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud de
patente y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito, permiten
superar completamente las objeciones realizadas a la claridad de las
reivindicaciones, por lo cual, la presente solicitud cumple a cabalidad las
exigencias establecidas por el articulo 30 de la Decision 486 y el articulo 22 del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes PCT, segun los requerimientos

del examinador.

De otra parte, los argumentos expuestos en el numeral 4 del presente escrito,
ponen de manifiesto de una manera clara y contundente, que lo revelado en las
nuevas reivindicaciones de la presente solicitud, resulta completamente
NOVEDOSO E INVENTIVO sobre las ensefianzas del estado del arte mas
cercano representado por los documentos D1 y D2, toda vez que nada dentro de
dicho documento revela en forma directa o al menos llega a sugerir los analogos
de acido epoxieicosatrienoico, descritos en la invencion. Por consiguiente, no se
puede derivar la inexistencia de los requisitos de ley para la concesion del

privilegio de patentabilidad.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con la revision
de las modificaciones y de los argumentos aqui presentados, para conceder el
privilegio de patente solicitado para la materia objeto de las 5 reivindicaciones
ahora presentadas en el capitulo reivindicatorio modificado, y que de subsistir
alguna duda o inquietud con respecto a la patentabilidad de la presente invencion,
a pesar de las modificaciones y argumentos técnicos ahora presentados, sin
apartarse del espiritu inventivo originalmente revelado en la solicitud internacional,
se le brinde la oportunidad al solicitante de aclararla o de limitar ain mas la
invencion, mediante la emision de un segundo examen de fondo, teniendo en
cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio que se somete a revision, antes de que se
emita una decision definitiva por parte de ese Despacho, de conformidad con lo
dispuesto en 1.'2,2.5.1 del articulo primero de la Resolucion 54093 de 2012.

6. Anexos

o Capitulo reivindicatorio modificado, en donde se han llevado a cabo las

modificaciones mencionadas anteriormente.
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o Copia simple de la Opinion Escrita de la Autoridad de Busqueda Internacional

(Written opinion of the international searching authority).

7. Peticion

Solicito al Despacho que proceda a emitir un segundo examen de fondo sobre el
nuevo capitulo reivindicatorio, en el evento en que el examinador considere que

pese a las modificaciones presentadas, aun persisten las objeciones planteadas.

Atentamente, ;

Hemm 2

Luz Helena Adar\)e Gomez
C.C. 41.575.435 de Bogota
T.P. 14.884 del CSJ

NPV
f. p-759
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NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO

El compuesto de la reivindicacién 1, en donde la estructura es
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El compuesto de la reivindicacion 1, en donde la estructura es
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Una composicion que comprende un compuesto de las reivindicaciones 1 o

4 y un portador farmacéuticamente aceptable.

~

CooNa !
N CQONa,

by

e i e el

Un compuesto seleccionado del grupo que consiste de

o




NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO CON MARCAS DE CORRECCION
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2. El compuesto de la reivindicacion 1, en donde la estructura es
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5. Una composicién que comprende un compuesto de las reivindicaciones 1 o

4 y un portador farmacéuticamente aceptable.
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