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Asunto 

: 

Solicitud de Patente para 2-OXO-1,2,4,5-TETRAHIDRO-
I ,3-BENZODIAZEPIN-3-I L-PIPERI DI NAS EMPLEADAS 
COMO ANTAGONISTAS DE CGRP. 

Solicitante : BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH 
Clase : A61K031/551, C07D4011004 
Publicada en : La Gaceta No. 591 Del 30 de abril de 2008 
Fecha de Solicitud 

: 

21 de Septiembre de 2007 

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando 

como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectUe el examen 

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

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

Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor do 

$420.000.00, quo corresponde a la tasa fijada segUn Jo dispuesto en la resolución No. 

44372 de 26 de diciembre de 2007. 

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

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

Seæora Jefe, 

COLO-09255-841 -081-4 
JO ASG\JGG\ID..1 37434\WPCL9255 

No. M-2008.137434ASG 

EMILIO FERRERO 
T.P.A. No. 31.929 

NIT 860.041.367-3 



-Reivindicaciones 1-12: Un compuesto de la formula (I) 
-ReivindicaciOn 13: Composiciones que los contienen 
-ReivindicaciOn 14: Uso. 
-ReivindicaciOn 15: procedimiento de obtención de un medicamento. 
ReivindicaciOn 16: procedimiento sintesis de los compuestos. 

Se catalogo la invenciOn, segün  la ClasificaciOn Intemacional de Patentes (IPC.): 
C07 D401/04; C07 D401/14, A61K31/551; A61 P25/06. 

2. De la solicitud de Patente 

2.1. Reivindicaciones (artIculo 30 D 486) 

-La reivindicaciôn 12, es redundante, toda vez que las sales con Æcidos o bases 
inorganicas u organicas ya han sido reivindicadas en todas las reivindicaciones 
precedentes. 

- La reivindicaciôn 15 es incoherente y carece de claridad, ya que reclama "un 
procedimiento" indefinido, solo se indica que no es "por via" qulmica, para obtener 
una composiciOn indefinida, ya que la composiciOn a por obtener es "el uso tÆcito", 
de los corn puestos en composiciones farmacØuticas, ya que como se puede ver, la 
composiciOn por obtener no estÆ realmente definida de manera tØcnica. 

Por to tanto las reivindicaciones no cumplen con to exigido en el artIculo 30 D.486 
de la C.A.N 

3. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (artIculos 14 y21 D 
486 de la C.A.N.) 

La reivindicaciOn 14 reclama el uso y de acuerdo con la legislaciOn actual vigente, 
el uso no se considera para protecciôn, como se observa en el articulo 14 de la 
Decision 486 de Pa Comisiôn de la Comunidad Andina "... Los Palses Miembros 
otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en 
todos los campos de ía tecnologla..."; Aqul NO se hace alusión at uso como factor 
patentable; los segundos usos no son patentables por aplicaciôn del Art. 21. 
Asimismo, de conformidad con la sentencia del TJAC 89-Al-2000, los usos en 
general no son patentables. 
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U es alquilo C1 -C4, en el que cada Y y Z independientemente significan 
grupo metilo puede estar sustituido con aiquil C1 -C6 en el que cada grupo metilo 
hasta tres Ætomos de Nor. puede estar sustituido con hasta tres 

Ætomos de Nor 
W es H,F, Cl, Br ó I, trifluorometilo  

- Dl VØase, todo especialmente pags. I a 8; compuestos I a 190, 25.5 a 37.5; y 
revindicaciones. 
-D2 VØase, todo especialmente pags I a 8; compuestos 1- 59; ejemplos 65-70, 77-
87, 116 y reivindicaciones. 

Tal como puede constatarse de acuerdo con cada anterioridad por separado, cada 
una comrende materia que en la solicitud en estudlo se reclama como nueva e 
inventivita; toda vez que la representaciOn de las formulas (I) de las anterioridades 
Dl y D2 en realidad es: 
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U es aiquilo C1-C4, en el que cada grupo Y y Z independientemente significan 
metilo puede estar sustituido con hasta alquil C1 -C6 en el que cada grupo 
tres Ætomos de Nor. metilo puede estar sustituido con hasta 

tres Ætomos de Nor 
Wes H, F, Cl, Br ó I, trifluorometilo H 

A 
R 2 y R3 junto con el N al cual estÆn unidos es 



Entonces se puede ver claramente que las anterioridades comprenden materia 
que estÆ siendo reclamada como nueva e inventiva en la presente solicitud. 

Por lo tanto se considera que la solicitud no cumple con el requisito exigido en el 
artIculo 16 D486 de la C.A.N 

6. Conclusion: 

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados 
as!: 

*Una solicitud que no posee novedad obviamente no ostenta nivel inventivo. 

N° Documento N° 
Reivindicaciones 

Requisito que Afecta Afectadas 
Dl W02004037810 1-16 Novedad 
D2 W02004037811 1-16 Novedad 

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 tØrmino de 
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificaciOn de la presente 
comunicaciOn. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 Sj a pesar 
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se denegara Ia 
patente. 

Notifiquese el presente oficio conforme a 10 dispuesto en el artIculo 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 (C) 

El anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 

04 W. 2011 
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