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Expediente No. 07.081.887 
Solicitud do Patente para. MODULADORES DEL 
RECEPTOR GLUCOCORTICOIDE NO ESTEROIDE 
N. V. ORGANON S 

A61  031/551, A61  0291000, C07D 471/04 
La Gaceta No. 592 Del 30 de mayo de 2008 
10 de agosto de 2007 

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie do ml firma, actuando 

corno apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectCie el examen 

de patentabilidad de la solicitud en referenda presentada de acuerdo con el Capitulo I del 

PCT y segün lo establecido en el artIculo 44 de la Decision 486 de la ComisiOn de la 

Comunidad Aridina. Para tal efecto presento junto con este escrito 01 reclbo por valor de 

$420.000.00, que corresponde a la tasa fijada segUn 10 dispuesto en Ia resoluciOn No. 

44372 de 26 de diciembre de 2007. 

2. Ruego atentamente a Ia Seæora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo 

para que se efectüe dicho examen y se continue con el trÆmite de la solicitud. 

Seæora Jefe, 

-

EMILIO FERRERO 
T.P.A. No, 31.929 

COLO-00299-841-010-0 
p ASG\SCT\ID-1 38934\WPCLO299 
I No. M-2008-138934\ASG 

-’5-

Ł 5--

NIT 860.041.367-3 
-’5-

5’-’ 



Industria y Conierelo 
S U P E RI NIE ND EN C IA 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-81887 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOUCITUD DE PATENTEDE INVENCION 

FUE PUBUCADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 592 DE 

FECHA 30 DE MAYO DE 2008 EL TERMINO HABIL SEFZJALADO POR LA LEY 

EXPIRA EL 28 DE AGOSTO DE 2008 

NOTA: Dontro del plazo do los seis (6) moses siguientes a partlr do Ia fecha do publlcación 
en Ia gaceta do Propiedad IndustrIal, debera sohcltar y cancelar el examen do 
patentabilidad so pena do quo Ia sohcltud caiga en abandono, de acuerdo con to 
establecido en el Articulo 44 de Ia Decision 486/2000. 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR.PARTE DE TERCEROS. 
NO X. 
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202012 
Bogota, D.C., 27 de enero de 2011 

Apoderado: Emilio Ferrero 

ASUNTO RadicaciOn 07-81887 
TrÆmite 002 
Evento 001 
ActuaciOn 430 
Oficio 
Folios 

Patente de lnvenciOn 

Via PCT fase nacional 

No. Sol. Internacional 

Fecha de PresentaciOn Internal. 

Cap.I 

PCT/EP2006/050906 

I 4/feb/2 008 

Cap. II 

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artIculo 45 
de la Decision 486 de la Comisiôn  de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

1.1. Descripcion: Folios: 49 a 96 Como se radicO inicialmente 

1.2. Reivindicaciones: Folios 98 a 101 Como se radicô  inicialmente 

1.4 Prioridad: Folio 2: EP05I 01086.6; 1 4/feb/2005. 

I Objeto de la invenciôn  

TItulo de la solicitud: MODULADORES DEL RECEPTOR GLCUCOORTICOIDE 
NO ESTEROIDE 

El objeto de la invenciOn son los derivados de 1,2,3,4,10,14b-
hexahid rod ibenzo[b,fjpirido[1 ,2-d][1 ,4]diazepin-2-iljcarboxamide y 1,27374,10,1 4b-
hexahidrodibenzo[b,f]plrido[1 ,2-d][1 ,4]d iazepin-2-iljsulfonamida cubiertos bajo Pa 
fOrmula Markush (I): 
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-Reivindicaciones 1-12: Un compuesto de la fOrmula (I) 
-Reivindicaci6nl3-15: Uso. 

So catalogô  la invenciOn, segn la Clasificaciôn  Internacional do Patentes (IPC.): 
A61 K31/551; A61 P29/00; C07D471/04 

2. De Is solicitud do Patents 

DescripciOn (articulo 28 D. 486 de Ia CAN) 

-El folio 51 [pag. 3] del capItulo descriptivo, no aparece la formula (I). 

Por lo tanto no cumple con el requisito de claridad o comprensión do acuerdo al 
art. 28 de la Decision 486. 

Reivindicaciones (artIculo 30 D 466 do Ia CAN.) 

-La revindicaciOn I no es clara, ya que no aparece la estructura de formula (I). 

-La reivindicaciOn 12 no es clara, porquØ se refiere a un compuesto qulmico, y se 
pretende caracterizar por el USO, 10 cual es inaceptable en las reivindicaciones, 
toda vez quo el uso no es una caracteristica tØcnica de compuesto; un compuesto 
so caracteriza tØcnicamente por su nombre qulmico, 0 su formula estructural 
particular. 
Entonces el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad, exigido 
de acuerdo al art. 30 de la DecisiOn 486. 

3. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artIculos 14 y21 D 
486deIaCAN) 

Las reivindicaciones 13-15 reclaman los usos y de acuerdo con la IegislaciOn 
actual vigente, el uso no se considera para protecciOn, como se observa en el 
articulo 14 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina "... Los 
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Palses Miembros otorgarØn patentes para las invenciones sean de productos 0 
procedimientos en todos los campos de la tecnologIa..."; Aqul NO se hace alusiOn 
al uso como factor patentable, los segundos usos no son patentables por 
aplicacón del Art. 21. Asimismo, de conformidad con (a sentencia del TJAC 89-Al-
2000, los usos en general no son patentables. 

4. Determinación del Estado de Ia TØcnica 

Considerando la fecha de prioridad reclamada de la presente solicitud de patente 
141feb12005, se realizo la bsqueda del estado de (a tØcnica, en bases de datos 
donde Østa oficina tiene acceso libre, para büsquedas de documentos 
relacionados con (a materia que se reclama como nueva e inventiva en (a presente 
solicitud Se encontraron los siguientes documentos relacionados con la materia 
reclamada tJS3950425, US3966723, US4016161, MX9700716, US4045445, 
US4054572, todos se relacionan porque comprenden la estructura 2-amino-

Ł 
1,2,3,4,10,1 4b-hexahidrodibenzo[b,fpirido[1 ,2-d][1,4]d iazepina. 

5. AnÆIisis de patentabilidad (articulo 14 D486 de (a CAN.) 

5.1. I’Lovedad (articulo 16 D486 de la C.AN.) 

Las solicitud en estudlo reclama los derivados de 1,2,3,4,10,14b-
hexahidrothbenzo[b ,fjpir;do[1 ,2-d]rl ,4ldiazepin-2-illcarboxamlde y 1,2,3,4,10,1 4b-
hexahidrodibenzo[b,f)pirido[1 ,2-dj1 ,4]diazepin-2-iI]sulfonamida cubiØrtos bajo (a 
formula Markush (I): 
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-Los Documentos patente referidos arriba se refieren a derivados 2-amino-
1,2,3,4,10,1 4b-hexahidrodibenzo[b,f]pirido[1 ,2-d][1 ,4]diazepina con formula 



21 

--

El elemento caracteristico de los compuestos que diferencia las anterioridades con 
la solicitud en estudio es que el grupo amino de la posicion 2 en la solicitud en 
estutho es carboxamido o sulfonamido y en los documentos enumerados no, por to 
cual los compuestos reclamados pueden considerarse que cumpten con to exigido 
en el artIculo 16 D486 de la CAN 

52. Nivel inventivo (articulol8 D486 de Ia CAN) 

Tat corrio se citO arriba los documentos enumerados del estado de tatØcnica mÆs 
proximo no enseæa derivados de I ,2,34, 10,1 4b-hexahdrodbenzo[b,f]pindo[1 ,2-
d][1 4]d iazepin-2-iI}carboxamide y I ,2,3,4 10,1 4b-hexahidrodibenzo[b,fjprido[1 2-
d]f I ,4]diazepin-2-l]suIfonamida cubiertos bajo la formula Markush (I), como 
tampoco plantean esa solución tØcnica de moduladores del receptor 
glucocorticoide no esteroidal, de manera que para una persona versada en la 
materia no seria obvio derivar de manera evidente de los documentos citados, la 
materia objeto de la presente solicitud, por to tan se considera que la solicitud 
cumple con to exigido en el arUcutol 8 D486 de la C.A.N. 

En cumplimiento del articulo 45 de la DecisiOn 486 de la CornisiOn de la 
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de 
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificaciOn de la presente 
comunicacion En caso de no dar respuesta at presente requerimiento, o si a pesar 
de Ia respuesta subsistieran los impedimentos para Ia concesiOn, se denegarª  (a 
pate nte. 

Notifiquese el presente oficlo conforme a to dispuesto en el arttcülo 8 de La 
resoluciOn reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que 
contra ØI no procede recurso alguno en la via gubernativa. 

JOSÉ LUIS SALAZAR LOPEZ 
Director de Nuevas Creaciones (e) 

El anterior requerimento fue notificado por fijacion en tista, de fecha: 

I 

1oNcEPTOTECN1C0 No 534 EXAMINADOR TECNICO Cod N0202012 


