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LAS REIVINDICACIONES 1 – 34 SE PRESENTAN PARA EXAMINACIÓN 

La presente solicitud, presentada el 16 de marzo de 2013 o después, está siendo examinanda bajo 

el primer inventor para presentar las disposiciones de la AIA (America Invents Act – Ley de Invenciones 

de los Estados Unidos de América). 

La Declaración de divulgación de información del solicitante presentada el 9 de septiembre de 

2016 ha sido recibida y ha sido ingresada en la solicitud. En consecuencia, como se refleja en el 

formulario adjunto diligenciado PTO/SB/08, las referencias citadas han sido consideradas. 

Reivindicaciones Admisibles  

 Las reivindicaciones 1 - 30 definen ciertos compuestos de triptófano / triptófanato y composiciones 

de los mismos. El Examinador ha considerado las referencias citadas por el Solicitante y ha realizado una 

búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas para la materia reivindicada y no descubrió ninguna 

referencia que anticipe esa materia reivindicada o que forme una base para concluir que la materia 

reivindicada fuera obvia. Además, las reivindicaciones 1-30 se han presentado de una manera facultada y 

definida. 

En consecuencia, el Examinador considera que la materia de las reivindicaciones 1 - 30 está 

actualmente en condiciones de concesión. 

Objeción a las reivindicaciones 

Las reivindicaciones 31-34 han sido objetadas bajo el artículo 37 numeral 1.75 (c) del CFR (Code of 

Federeal Regulations – Código de Regulaciones Federales) por estar en forma impropia debido a que 

una reivindicación dependiente múltiple no puede depender de otra  reivindicación dependiente múltiple. 

Ver el MPEP (Manual of Patent Examining Procedure – Manual de Procedimiento de Examinación de 

Patentes) numeral § 608.0l (n). 
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Normalmente, estas reivindicaciones serian retiradas y no se serian tratadas sobre el fondo. Sin embargo, 

en un esfuerzo por acelerar la tramitación de la patente, el Examinador considerará estas 

reivindicaciones en cuanto al fondo. 

Rechazo a las reivindicaciones – Título 35 artículo § 112 (a) del  USC  

(United States Code – Codigo de los Estados Unidos de América).  

La siguiente es una cita del primer párrafo del Título 35 numeral 112 (a) del U.S.C.: 

(a) EN GENERAL.- La especificación deberá contener una descripción escrita de la invención, y de la 

manera y proceso de hacerla y usarla, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a cualquier 

persona experta en la materia a la que pertenece, o con la cual esté conectada más de cerca, el hacer y usar la misma, 

y deberá establecer el mejor modo contemplado por el inventor o el inventor conjunto de llevar a cabo la invención. 

 

La siguiente es una cita del primer párrafo del Título 35 numeral 112 del U.S.C. antes de la AIA 

(America Invents Act  - Ley de Inventos de América): 

La especificación deberá contener una descripción escrita de la invención, y de la manera y proceso de 

hacerla y usarla, en términos tan completos, claros, concisos y exactos que permitan a cualquier persona experta en 

la técnica a la cual pertenece, o con la cual  conectada más de cerca, el hacer y usar la misma, y deberá establecer el 

mejor modo contemplado por el inventor para llevar a cabo su invención. 

 

La reivindicación  32 es rechazada bajo el título 35 numeral 12 (a) del U.S.C. o el título 35 

numeral 112 del U.S.C. (pre-AIA), primer párrafo, porque la especificación, aunque permite la 

habilitación para el tratamiento de los cánceres expuestos en la especificación en el párrafo [0003] y en 

la primera sección del párrafo [0009], no proporciona razonablemente habilitación para "el cáncer" en 

general. La descripción no habilita a cualquier persona experta en la técnica a la cual esta pertenece, o 

con la cual esté más cercanamente conectada, a hacer y usar la invención acorde con el alcance de estas 

reivindicaciones. 
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Sugerencia para superar el rechazo actual 

Los solicitantes pueden desear considerar la modificación de la reivindicación para incluir una 

limitación que delimite el cáncer al de los tipos específicos expuestos en la especificación en los 

párrafos [0003] y [0009], (primera sección). Por supuesto, no se debe introducir nueva materia si la 

sugerencia del Examinador es adoptada por el Solicitante. 

Soporte para el rechazo 

Con respecto al presente rechazo, la divulgación de la solicitud y las reivindicaciones han sido 

comparadas de acuerdo con los factores indicados en la decisión In re Wands, 8 USPQ2d 1400 (Fed. 

Cir., 1988) en cuanto a la experimentación indebida. Los factores incluyen: 

1)  Naturaleza de la invención; 

2)  Estado de la técnica; 

3)  Nivel de habilidad ordinaria en la técnica; 

4)  Nivel de predictibilidad en la técnica; 

5)  Cantidad de dirección y orientación proporcionada por el inventor; 

6)  Existencia de ejemplos operativos; 

7)  Amplitud de las reivindicaciones; y 

8)  Cantidad de experimentación necesaria para hacer o usar la invención con base en el  

contenido de la divulgación. 

Los factores relevantes se abordan a continuación sobre la base de la comparación de la 

divulgación, las reivindicaciones y el estado de la técnica anterior en la evaluación de la 

experimentación indebida.  
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1)  Naturaleza de la invención. 

Las reivindicaciones están dirigidas a tratar el cáncer en general. 

2)  Estado de la técnica. 

Si bien el estado de la técnica es relativamente alto en lo que respecta al tratamiento de tipos de 

cáncer específicos, el estado del arte con respecto al tratamiento del cáncer en general está poco 

desarrollado ya que el Examinador no pudo encontrar ninguna referencia (s) que enseñen algún agente 

activo o combinación de agentes activos para el tratamiento del "cáncer" en general, es decir, "cáncer" 

abarca todos los tipos de canceres conocidos, independientemente de su etiología. Por lo tanto, como 

resultado de la búsqueda del Examinador, parece que actualmente no existe un agente anticáncer 

conocido o combinaciones de los mismos, que sea efectivo contra todos los tipos de cáncer. 

3)  Nivel de habilidad ordinaria en la técnica. 

El nivel de habilidad ordinaria en la técnica es alto y podría incluir al menos la habilidad que 

posee una persona que cuente al menos con el título de doctor en medicina o filosofía. Sin embargo, 

dado el estado aparente de la técnica tal como se expone anteriormente, el experto en la técnica no 

conocería en la actualidad ningún agente anticancerígeno particular, o una combinación de los mismos, 

que sea eficaz en el tratamiento de todos los tipos conocidos de cáncer. 

4)  Nivel de previsibilidad en la técnica. 

La falta de una orientación significativa de la presente especificación o de la técnica anterior con 

respecto al tratamiento de todos los tipos de cáncer en pacientes mediante la administración de cualquier 

formulación anticáncer conocida imparte un grado significativo de impredecibilidad al llevar a cabo la 

invención de la forma en la que está reivindicada actualmente. 
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5)  Cantidad de dirección y orientación proporcionada por el inventor. 

La orientación proporcionada por la especificación es en general el administrar el agente activo 

reivindicado para tratar cánceres de forma amplia y, más particularmente para lo cual se considera que 

existe habilitación, tratar esos cánceres expuestos en la descripción en el párrafo [0003] y en la primera 

sección del párrafo [0009] 

6)  Existencia de ejemplos operativos. 

La presente especificación no contiene datos sobre el tratamiento de ningún tipo de cáncer.  

7)  Amplitud de las reivindicaciones. 

      La naturaleza compleja de la materia a la cual estan dirigidas las presentes reivindicaciones se ve 

agravada por la amplitud de la reivindicación. Las reivindicaciones son extremadamente amplias debido 

a la gran cantidad de posibles tipos de cáncer representados por el término "cáncer". 

8)  Cantidad de experimentación necesaria para hacer o usar la invención con base en el 

contenido de la divulgación. 

La descripción no habilita a ninguna persona experta en la técnica a la cual esta pertenece para 

hacer o usar la invención de acuerdo con el alcance en esta reivindicación relacionada al tratamiento del 

cáncer, en general. El Solicitante no ha proporcionado orientación e información para permitir al experto 

en la técnica el comprobar que el presente agente activo es eficaz contra todos los tipos de cáncer. Se 

señala la habilitación limitada para los cánceres específicamente nombrados, pero no respalda la 

afirmación de que todos los tipos de cánceres pueden ser tratados con el (los) agente (s) activo (s) 

actualmente reivindicado (s). 
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Rechazo a las reivindicaciones – Título 35 numeral § 112 (b) del  USC 

La siguiente es una cita del primer párrafo del Título 35 numeral 112 (b) del U.S.C. 112 : 

(b) CONCLUSIÓN.- La especificación concluirá con una o más reivindicaciones que señalen y 

reivindiquen claramente la materia que el inventor o un inventor conjunto considera como la invención. 

 

La siguiente es una cita del primer párrafo del Título 35 numeral 112 del USC antes de la AIA, 

segundo parrafo: 

La especificación concluirá con una o más reivindicaciones que señalen y reivindiquen claramente la 

materia que el solicitante considera como su invención. 

 

Las reivindicaciones 31-34 son rechazadas bajo el título 35 numeral 112 (b) del U.S.C. o título 

35 numeral 112 del U.S.C. (pre-AIA), segundo párrafo, como siendo indefinidas por no señalar en 

particular ni reivindicar claramente la materia que el inventor o un inventor conjunto, o para pre-AIA, 

que el solicitante considera como la invención. 

   Estas reivindicaciones se refieren a "uso" en la línea 1 y además proporcionan ciertos pasos del 

método. Sin embargo, debido a que las reivindicaciones no establecen ningún paso que constituya el 

"uso", no está claro qué método / proceso pretende abarcar el solicitante. Una reivindicación es 

indefinida cuando simplemente recita un uso sin ningún paso activo y positivo que delimite cómo se 

lleva a cabo realmente este uso. 

Observando la reivindicación 31 como un ejemplo, el Solicitante puede poner en consideración 

volver a escribir la reivindicación para que indique, en parte, "Un método para modular la actividad de 

la ruta de la indoleamina-2,3-dioxigenasa en un sujeto que lo necesita, que comprende administrar 

oralmente a dicho sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de la composición de cualquiera de las  
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reivindicaciones ... en una forma farmacéutica o vehículo apropiado.” con el objeto de superar el 

rechazo actual. 

Además, la reivindicación 34 es rechazada porque la frase entre paréntesis, así como la frase 

ejemplar en sí misma, hace que la reivindicación se torne indefinida porque no está claro con las 

enfermedades infecciosas ejemplares que pretendan ser una limitación de control. El solicitante puede 

considerar modificar la reivindicación para emplear el lenguaje Markush al exponer las enfermedades 

infecciosas destinadas u otro medio apropiado para enunciar los miembros del grupo. 

Actualmente, ninguna de las reivindicaciones 31 - 34 está en condicion de ser concedida y se 

considera que han sido correctamente rechazadas. 

En consecuencia, por las razones expuestas anteriormente, se considera que las reivindicaciones 

1 - 30 están en condición de ser concedidas y las reivindicaciones 31 - 34 se consideran correctamente 

rechazadas. 

Cualquier consulta relacionada con esta comunicación o las comunicaciones anteriores del 

Examinador deben dirigirse a RAYMOND HENLEY III, cuyo número de teléfono es (571) 272- 0575. 

Normalmente, se puede contactar al Examinador los lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 p.m., hora del 

Este. 

Las entrevistas con los examinadores están disponibles via telefónica, en persona y por 

videoconferencia usando una herramienta de colaboración basada en la web suministrada por la USPTO. 

Para programar una entrevista, se recomienda al solicitante usar la Solicitud de entrevista automatizada 

(AIR - Automated Interview Request) de la USPTO en la siguiente dirección 

http://www.uspto.gov/interviewpractice. 
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Si los intentos de comunicarse con el examinador por teléfono no son exitosos, se puede 

comunicar con el supervisor del examinador, el Señor Jeffrey S. Lundgren, llamando al 571-272-5541. 

El número de teléfono de fax de la organización a la que se asigna esta solicitud o procedimiento 

es 571-273-8300. 

La información sobre el estado de una aplicación puede obtenerse del sistema de recuperación de 

información de solicitudes de patente (PAIR - Patent Application Information Retrieval). La 

información de estado para las aplicaciones publicadas se puede obtener de PAIR privado o de PAIR 

público. La información de estado para aplicaciones no publicadas está disponible solo a través de PAIR 

privado. Para obtener más información sobre el sistema PAIR, consulte http://pair-direct.uspto.gov. Si 

tiene alguna pregunta sobre el acceso al sistema privado PAIR, comuníquese con el Centro de Asuntos 

Electrónico (EBC - Electronic Business Center) en el teléfono 866-217-9197 (línea gratuita). Si desea 

obtener asistencia de un representante de servicio al cliente de la USPTO o acceso al sistema de 

información automatizado, llame al 800-786-9199 (EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA O 

CANADÁ) o al número de teléfono 571-272-1000. 

 

/Raymond J Henley III/  

Examinador principal 

Unidad de Técnica 1629 

6 de abril de 2017 
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