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RESPUESTA A REQUERIMIENTO OFICIO N0.11993 DEL 25 DE SEPTIEMBRE
DE 2020, Y CUYO VENCIMIENTO ES DE: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, D.C.,
identificado con la cédula de ciudadania numero 17'192.062 de Bogota, abogado
graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo
Superior de la Judicatura, actuando en caracter de Apoderado de las sociedades
INFECTIOUS DISEASE RESEARCH INSTITUTE (IDRI) y MOGAM INSTITUTE
FOR BIOMEDICAL RESEARCH domiciliadas en 1616 Eastlake Ave., E., Suite 400,
Seattle, Washington, Estados Unidos de America y 93, lhyeon-ro 30beon-gil,
Giheung-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do 16924, Corea, respectivamente, debidamente
reconocido por su Despacho, encontrandome dentro de la debida oportunidad
procesal para dar respuesta al auto proferido por su Despacho, mediante Oficio
11993, notificado el 25 de septiembre de 2020, cuyo vencimiento para dar respuesta
a la accion oficial es el 28 de diciembre de 2020, me permito:

Manifestar:
Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud en referencia y

con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se han emitido algunas objeciones que a continuacion, me permito contestar:
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Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 34 de la Decision 486 y teniendo en
cuenta las objeciones realizadas por el examinador, se presenta un nuevo pliego
reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones (1-8), reivindicaciones que se
encuentran completamente sustentadas en el contenido de la solicitud
originalmente presentada, advirtiendo que no se incluye materia no divulgada
anteriormente, reiterando que se conserva la esencia de las reivindicaciones tal y
como fueron examinadas:

1. En la reivindicacion independiente 1 se ha especificado el termino
“aceite metabolizable”, quedando la reivindicacion 1:
“Una composicion de vacuna contra la varicela o el herpes zoster, que
comprende:
glicoproteina E del virus de la varicela zoster;
un adyuvante lipidico de glucopiranosilo de la siguiente formula 1; y
un aceite metabolizable que es escualeno:

[Formula 1]
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en donde,
R1, R8, R%y R6 son cada uno independientemente alquilo de Cio-
Ci2; Y R?2y R4 son cada uno independientemente alquilo de Cs-Cao.
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2. La reivindicacion 6 se ha eliminado.
3. Se han ajustado las dependencias de las reivindicaciones de acuerdo

con las modificaciones realizadas.

Determinacion del Estado de la Técnica
Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decisién 486)
Nivel inventivo (Art 18 Decisién 486)

El examinador ha considerado que los siguientes documentos anticipa el
objeto de esta solicitud:

D1 W02008153541

D2 W0O2006094756

Al respecto debemos manifestar que los inventores de la presente solicitud de
patente han realizados experimentos adicionales, conforme lo sefala el
capitulo descriptivo, que muestran que, la composicion de la presente solicitud
de invencion es significativamente superior, en comparacion a los
documentos D1 y D2, teniendo en cuenta que la formulacion contiene
glicoproteina E del virus varicela-zoster.

El examinador objeta las reivindicaciones 1 a 9, dirigidas a una composicion
de vacuna contra la varicela o el herpes zOster, sobre la base de que la
composicion de la vacuna se considera facilmente concebible por una
persona con experiencia en la técnica de D1 (Reed et al.; WO2008 / 153541)
y D2 (Hanon et al; WO2006 / 094756).

Sin embargo, tal y como se expresé anteriormente, D1 no ensefia la
glicoproteina E del virus varicela-zoster como el antigeno derivado del virus
varicela-zoster. Ademas, el GLA descrito en D1 es diferente de la férmula de
Formula | de la reivindicacion 1 de la presente solicitud.

Ademas, D2 no ensefia o divulga el GLA de la formula de la Formula | de la
reivindicacion 1 de la presente solicitud. Especificamente, D2 simplemente
ensefla MPL o derivado del mismo, lipopolisacarido bacteriano, saponina,
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dinucleo6tido CpG como adyuvante que promueve la respuesta Thl, mientras
que describe que la emulsiébn de aceite en agua podria opcionalmente
agregarse a la composicion de la vacuna (véanse los parrafos [0053] a [0069]
de D2).

Ademas, la presente especificacion proporciona los ejemplos que muestran
que la composicién de la vacuna que comprende gE + SLA (ejemplo, la
Formula | en la gue tanto R? como R* son alquilo C% + SE exhibi6é efectos
preventivos superiores contra la varicela o el herpes zoster en comparacion
con la composicién de vacuna que comprende gl, IE63, gB, gC o gL como
antigeno (véanse los Ejemplos experimentales 7 a 10; y las Figuras 8 a 12).

Las reivindicaciones evidencian efectos inesperados y superiores logrados
por la presente invencién, con base en los resultados experimentales
contenidos en el capitulo descriptivo.

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es obvia sobre D1 en vista de D2, lo
cual también aplica para las reivindicaciones dependientes 2 a 10.

Teniendo en cuenta lo expuesto en los argumentos anteriores y el pliego
reivindicatorio enmendado, consideramos que las presentes reivindicaciones
definen la materia que se desea proteger, son claras, concisas y debidamente
sustentadas en la descripcidon original y no son anticipadas ni obviamente
derivadas del estado de la técnica, conforme lo establece el Art. 14, 16, 20, 26,
30, 38 y 39 de la Decision 486, por tanto, son novedosas e inventivas.

Pago de Tasas por modificacion a las reivindicaciones.

En relacion con el nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos
decir que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el
nuevo capitulo reivindicatorio contiene un numero menor de clausulas que el
anteriormente presentado el 19 de julio de 2019.

Por otra parte, considerando que la presente respuesta se adjunta con
modificaciones a las reivindicaciones, no se adjunta recibo por concepto de
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examen de patentabilidad, toda vez que el nuevo pliego reivindicatorio
corresponde en esencia a una limitacion del pliego reivindicatorio estudiado
anteriormente.

No obstante, lo anterior y conforme las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccion
de Nuevas Creaciones, se anexa pago por la modificacion realizada a las
reivindicaciones de acuerdo con el numeral 1.1.1.3.1.8 de la Resolucién de
Tasas N0.50576 del 27 de septiembre de 2019.

El solicitante manifiesta que mediante la presentacion del presente capitulo
reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal
que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concision a la
invencién descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el
examinador en su concepto técnico.

Se Anexa:

() Capitulo reivindicatorio (1-6).
(i) Recibo de pago por la modificacion a las reivindicaciones.

Peticion:

Conforme a lo anterior, y habiendo atendido los requerimientos y exigencias
del examinador y al tener en cuenta el capitulo de reivindicaciones que aqui
se presenta, asi como los argumentos expuestos, solicito muy
respetuosamente a su Despacho, continuar el tramite de rigor, se conceda el
privilegio de patente de invencién a la solicitud en estudio y de ser el caso si
el examinador considera que subsisten razones para objetar las presente
invencion, solicitamos expedir otro examen de fondo con los débitos motivos y
razones que sustenten su objecion con el fin de que nuestro mandate tenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacion del
articulo 85 y en concordancia con el articulo 45 de la Decision 485, - el cual
otorga la facultad al examinador para emitir los examenes de fondo —y 42 del
Caddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se
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hagan las correspondientes observaciones con al animo de hacer lo
pertinente dentro del presente tramite, teniendo en cuenta que la presente
solicitud cumple con las exigencias establecidas en la D486.

Atentamente,

(B>

r

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17’192.062 de Bogota
T.P. 50.007 Consejo Superior de la Judicatura



