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Señores
ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A.

TÍTULO DE LA SOLICITUD: “NUEVOS DERIVADOS DE ALCOXIAMINO PARA 
TRATAR DOLOR Y ESTADOS RELACIONADOS CON DOLOR”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2018/079367
FECHA DE PRESENTACIÓN INTERNACIONAL: 26 de octubre de 2018.
PRIORIDAD: EP 17382721.3 27 de octubre de 2017.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la 
referencia, atendiendo a lo consagrado en el artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se 
le comunica que esta Dirección ha encontrado que la materia objeto de solicitud no 
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisión, con fundamento en los 
siguientes aspectos:

1. Objeto de la invención

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar un polifármaco con 
actividad para tratar dolor. 

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio se refiere a compuestos 
derivados de diazepinas o diazepinonas con efecto inhibidor hacia las subunidades α2δ 
de canales de calcio activados por voltaje (VGCC) y hacia el transportador de 
noradrenalina (NET).

2. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capítulo reivindicatorio presentado el 07 abril de 2020.

3. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo señalado en el artículo 14 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o 
de procedimiento.

En consecuencia, las reivindicaciones 16 a 18 no se consideran patentables, teniendo en 
cuenta que reclaman el uso de los compuestos reivindicados.

4. De la solicitud de patente

4.1. Titulo

De conformidad con el literal d) del artículo 27 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, el nombre de la invención de que se trata deberá reflejar el 
objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la 
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materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no podrá referirse a 
nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasía.

El título de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripción y las 
reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente título: “DERIVADOS DE DIAZEPINAS 
O DIAZEPINONAS A CONTRA EL DOLOR, MÉTODOS DE PREPARACIÓN Y 
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LO CONTIENEN”.

4.2. Reivindicaciones 

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30 de la Decisión 486 de 2000 de la 
Comisión de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definirán la materia que se desea proteger mediante la 
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la 
descripción. (…)"

Esta oficina indica que:

El capítulo reivindicatorio de la solicitud no es conciso porque presenta muchas 
posibilidades de compuestos dentro de cada reivindicación, por lo tanto, no es posible 
definir cuál es la estructura química central de la materia reivindicada. Se sugiere 
presentar una razonable generalización de los compuestos, considerando sus grupos 
químicos característicos más representativos.

Las reivindicaciones 1, 10, 12 y 19 no son claras ya que hacen referencia a profármacos, 
los cuales no están definidos, por lo cual no pueden ser objeto de las reivindicaciones.

La reivindicación 15 no es clara ya que indica la preparación del compuesto (I), haciendo 
reaccionar A y W, sin embargo, los valores de W antes y después de la reacción son los 
mismos. “Reivindicación 1: W es -(CH2)p-; -C(O)-; o un enlace”.

5. Determinación del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 27 de octubre de 2017, que 
corresponde a la fecha de presentación de la solicitud de prioridad. Sin embargo, como 
se explicó antes, se presentan muchas reivindicaciones y muchas posibilidades dentro 
de cada reivindicación. Y, debido a tan gran número de compuestos reivindicados, no es 
posible definir cuál es la estructura química central de la materia reivindicada y, en 
consecuencia, no es posible realizar la búsqueda.

En cumplimiento del artículo 45 de la Decisión 486 de 2000, se le indica que debe dar 
respuesta dentro del término de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 
notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta al presente 
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la 
concesión, se denegará la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capítulo reivindicatorio, 
deberá observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capítulo 
Primero del Título X de la Circular Única de esta Superintendencia. De igual forma, 
deberá tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la 
norma ibidem, será necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificación 
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a solicitudes en trámites, de conformidad con el valor establecido en la resolución de 
tasas vigentes.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capítulo 
Sexto del Título I de la Circular Única, informándoles que contra el mismo no procede 
recurso alguno en actuación administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES 


