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Asunto : Solicitud de patente para: COMPUESTOS ESTEROIDES QUE
CONTIENEN UN ANILLO DE CICLOPROPANO
Solicitante : AKZO NOBEL N.V.
Fecha de Solicitud : 1 de Diclembre de 2000
1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en @l asunto antes
identificado, me reflero al oficio namero 1777 notificado por fijaclén en lista el 18 de febrero de
2006.
2. Mediante el oficio nGmero 1777 se puso en conocimiento del solicitante el informe que

contiene las siguientes observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la
presente golicitud de patents:

21. Claridad de la solicltud

“El titulo debe ser mas especifico en cuanto a los compuestos a los que se roflere a la
solicitud y no a la actividad o el uso terapéutico que se les vaya a dar a dichos compuestos”.

22 Unidad de Invenclén

"La reivindicacién 8 que se refiere a un kit que proporciona anticoncepcién hormonal en un
macho, no guarda unidad de invencion con las reivindicaciones 1 a 6 que se relacionan con un
compuesto esteroide que tiene un anlllo de ciclopropano®.
23, Excepclones de patentabliidad

“Las relvindicaclonas 9 y 10 que se refieren a un método de tratamiento caracterizado

porque comprende administrar a un ser humano que tlene Iinsuficlencla androgénica una cantidad
eficaz de un compuesto, no as patentable”.
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24, Relvindicaclones de uso

“La reivindicacién 7 que se reflere al uso de un compuesto de acuerdo con cualqulera de
las relvindicaclones 1-8 no se encuenfira deniro del campo de la patentabllidad nombrado en el
articulo 14",

3. Atlendo a las observaciones realizadas mediante el oficio nimero 1777 de la manera
siguiente:

Presento nuevo capitulo compuesto por 8 reivindicaciones. Las reivindicaciones 7 & 10 del
pliego relvindicatorio anterior relacionadas con unidad de Invenclén, excepciones de patentabilidad
y uso han sido eliminadas.

Por ofro lado, el titulo de la presente solicitud se ha modificado de la sigulents forma:
Compuestos ssteroides que contienen un aniilo de ciclopropano.

Teniendo en cuenta que de esta manera he atendido a cabalidad las objeciones planteadas
por su Despacho a la presente soliciiud de patents respetuosamente solicito que sa otorgue el

privilegia de proteccidn de patente.
4, DOCUMENTOS ADJUNTOS: Junto con este memorial presento los sigulentes documentos:

4.1. Fomulario de modificaciones
42. Recibo de pago por valor de $95.000
4.3. Nuevo capltulo relvindicaetorio

Bogots, 1 MO 2006
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EMILIO FERRERO
T.P.A No. 31.929
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o SOLICITUD DE:

D Correccion de Error Material . Modificacién a una solicitud
Nombre: aAxzo NOBEL NW.V. IDENTIFICACION
socledad constiiuida y axistente bajo las leyes -

SOLICITANTE de. Holands . - c.C. D NIT D
, Vel 76
Direccion: . pe:%az‘. Holanda CE. D Otro D
Teléfono: 5460870 .
E-mal: ciientes@camyp.com Namero:
Fax: 2494070
Domicillo: Aphem 6824
. Holandas
IDENTIFICACION
Nombre:  Emilic FERRERO
REPRESENTANTE Direccién: Carrera 4* No. 72-35 CccC. @ NIT D
D Teléfono: 347 38 11
APODERADO E-mail: cavelier@cavelier.com CE D Otro D
Fax: 217 82 11
Domicilio: Bogota, Colombia Ndmero: _438.019 TP__ 31,020

O NGmero de expediente: 00,092,012 clagq; _CO7J7001/000

Titulo del Invento:
COMPUESTOS ESTEROIDES QUE CONTIENEN UN ANILLO CICLOPROPAND,

S@ Descripcion de 1a correcclén o modificacién solicitada:

Presento nuevo capftulo reivindicatorio coninnlto por 6 reivindicaciones,
las cuales reemplazan a las 10 del pliego reivindicatorio anterior,

En consecuencia, solicito que se tenga cuenta el nuevo capftulo reivin-
dicatorio durante el examen de patentabilidad de. la presemntes solicitud.

Comprobante de pago No. 06- 32,730 fecha: __ 3 de mayo de 2006
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3

Comprobants de pago de |a tasa por
D Poderes, si fuere el caso

O

Certificado de axistencia y representacion legal, cuando el solicitante ssa persona juridica

NOMBRE:_EMILIO FE| - Fi é@ g—'——n-‘-: —_

cg% de Usaquén TPA 315D

LIDF




)'b‘-f

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto CARACTERIZADO porque satisface la férmula estructural

donde

R es O, (H,H), (H,OR), NOR, siendo R hidrégeno, {C ¢)alquilo, (C.s)acllo;

R es hidrdgeno, o (C;.s) alquilo;

R; es hidrégeno; o Ry es (Cig) alquilo, (Cx¢)alquenilo, o (Cas)alquinllo, cada uno
opclonalmente sustituido por halégeno;

R4 es hidrégeno, (Cy-) alqullo, o (Ca¢)alquenilo;

Rs es (C;.s ) alquilo;

Rs es hidrégeno, haldgeno, o (C,4) alqullo;

R; es hidrdgeno, o (C;.s) alquilo;

Rs es hidrégeno, hidroxilo, (Cy.¢) alcoxl, halégeno, o (C;) alquilo;

Rs ¥ R 10 Son independientemente hidrégeno; o Rs y Rye Son independlentemente

(C16) alquilo, (Co¢) alquenllo, (Cs¢)cldoalquilo, (Cs¢)cidoalquenilo, o (Cy¢) alquinilo, cada
um; opcionalmente sustituldo por (C;-)alcox!, o halégeno;

Ri: es hidrogeno, S03H, (C;.15) acilo; y



las lineas de puntos Indican enlaces opcionales, seleccionados entre un doble enlace A,

A9 G A o un sistema dieno A*® § A* ¥,

2. Un compuesto de acuerdo con la relvindicadén 1, CARACTERIZADO porque el

sustituyente R, es O.

3. Un compuesto de acuerdo con la relvindicacién 1 6 2, CARACTERIZADO porque las

lineas de puntos indican un doble enlace A*.

4, Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las relvindicaciones precedentes,

CARACTERIZADO porque R4 es 7a-metilo.

5. Un compuesto CARACTERIZADO porque es (7a, 148, 158, 17a)-17 -(hidroximetil)-

7-metil-14,15-metilenestr-4-en-3-ona.

6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las relvindicaciones precedentes,

CARACTERIZADO porque se usa en terapla.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién N°: 00092012
Clasificacién Internaclonal (IPC): A61K 31/567
Concepto Técnico N°: 853

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de
la Daclsién 4868 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Los textos aestudiados fueron la descripcidn (Folios: 3 a 47) ylas reivindicaciones 1 a
8 (Folios: 127 y 128).

La presente solicitud reivindica prioridad europea N° EP89204080.8 de 02 de
diciembre de 1899 y cumple con lo establecido en los articulos 8, 10 y 11 de la
Decislén 486 de la Comislon de la Comunidad Andina.

Objeto de Invencién:

La presente solicitud se titula: “Compuestos estercides que contlenen un anillo de
ciclopropano” (folio: 125).

El objeto de la presente solicitud se reflera a compuestos estervides que tienen un
anlllo de ciclopropano, cuyo anilio incluye los atomos de carbono 14 y 15 del
esqueleto del estercide. Mds particularmente, la solicitud se refiere a estos
compuestos esteroides que poseen actividad androgénica.

Segln la descripcion, los esteroides que tienen el anllio ciclopropano indicado mas
armriba han sido divuigados en la patente europea EP 768316, que esta en el campo
de la anticoncepcion femenina y Ia terapla hormonal contra la endometriosis o las
molestias del climaterio. Los esteroides se describen como que tienen actlvidad
progestagénica. NI la potencia, ni ninguna otra de las actividades de estos
progestdgenos pueden derivarse de esta descripclén.

-‘De acuerdo con la dascripcién, en una solicitud de patente no publicada previamente

PCT/DEB9/01795, se ha descrito un grupo de 14,15-ciclopropil esteroldes, entre los
cuales estan los 17beta-hidrox] sustituidos. Otra solicitud de patente no publicada
previamente es WO 00/53619 donde se describe un grupo de esteroides
androgénicos que tienen una configuracion 14beta, 17alfa, a saber (14beta, 17alfa)-
17<{hidroximetll)esteroides.

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguients: compuestos estervides que
tlenen un anllio ciclopropano, porque satisface la férmula estructural del folio: 127.

Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de Ia Declsién 488 de la Comisién de ie Comunided Andine establece que: "Las
relvindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y
concisas y estar eanteraments sustentadas por la descripcidn.

Las relvindicaciones podrén ser independientes o dependienies. Una relvindicacién seré independients
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cuando defina la materia que se desea profeger sin referencia a ofra relvindicacién anterfor. Una
reivindicacion serd dependiente cuando defina la maleria que se desea profeger refiridndose a una
reivindicacidn anterior. Una relvindicacién que se refiera a dos o més reivindicaciones anteriorss se
conskderard una reivindicacion dependiente mditiple.”

El objeto de esta solicitud si puede ser considerado reivindicado en forma clara y
concisa y esta enteramente sustentado por la descripcién conforme al articulo 30 de
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Evaluacién de la Unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Declsin 488 de le Comisidn de la Comunidad Andina establece: "La solfcitud de
patente séio podrd comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas enire si, de
manera que conformen un dnico concepio inventivo”.

Esta solicltud de patente comprende solamente una Invencién o un grupo de
Invenciones relaclonadas entre si, de manera que se integra un Gnico concepto
inventivo conforme al articulo 25 de la Dacisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

Es una invenclén:

£l artfculo 15 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Anding establece: “No se consideran
invenciones: a) los descubrimientos, Ias tecrias clentlficas y los méfodos mateméticos; b) el todo o
parte de seres vivos tal como se encueniran 8n la naturaleza, los procesos bioligicos naturales, el
material biolSgico existente en la naluraleza o aquel que pusda ser alsiado, inciusive genoma o
germoplasma de cualquier ser vivo nalural; c) las obras literarias y arilsticas o cualquler otra profegida
por of derecho de autor; d) los pianes, reglas y mélodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
Jjuegos o actividades econdmico-comercisles; o)loap:mmasdeadenwaasoelwpomldglm,
co:mtabs.nﬂmmdammmwn

El objeto de esta solicitud si puede ser considerado como una invencion conforme al
articulo 15 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Excepclones de Patentabilidad:

El articulo 20 de la Decisién 488 se establece: “No serén patentables: a) las invenciones cuya
exploiacion comercial en el teritorio del Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamentis para
proteger ol orden piiblico o la moral. A estos efectos Ia explotacién comerciel de una invencion no se
considerard contraria al arden pibiico o a la moral solo debido a Ia existencia de una disposicién legal
o administrative que prohiba o que reguie diche explotacion; b) las Invenciones cuya expiotacién
comercial en e Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o lg
vide de las personas o de los animales, o para preservear los vegetales o el medio amblante. A estos
efectos Ia explotacién comercial de une invencion no se considerars contraria a la salud o la vida de les
personas, de los animailes, o para la preservaciin de los vegetaies o del medio amblente silo por
razin de existir una disposicién legal 0 adminisirativa que prohiba o que regule dicha explotacion; ¢)
las plantas, los animales y los procedimientos esenciaimente bioldgicos para la produccién de planias
0 animales que no sean procedimienios no bioldgicos o microblolégicos; d) los métodos terapéuticos o
quirtrgicos pera el iratamiento humano o animal, as/ como los mélodos de diagndstico aplicados a los
seres humanos o a animales.”

La presente solicitud no se encuentra dentro de las excepciones de Patentabilidad
de que trata el articulo 20 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

Detsrminacién del estado de la técnica:

El artfculo 16 de la Decisitn 488 de la Comision de le Comunidad Andina establece que "El estado de
la técnica comprenderé todo lo que haya sido accesible al pubiico por una descripcion escrits u oral,
utilizacién, comercializacidn o cusiquier otro medio antes de la fecha de presentacidn de a salicitud de
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patente o, en su ¢aso, de la prioridad reconocida.

Sdio para el efecto de ia determinacion de la novedad, también se considerand deniro def estado de Ia
técnica, el contenido de una soliciiud de patents en trémite anle la oficina naclonal competanie, cuya
fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la
solicitud de patente que se esiuviese examinando, slempre que dicho conlenkdo estéd incluido en Ia
soliciiud de fecha anterior cuando ella se publique o hubless transcurrido o plazo previsio en 8f articulo
40"

Considerando que la fecha de presentacién de la primera solicitud de patente de la
cual se reivindica prioridad es: 2-12-1998, se buscaron documentos del estado de la
técnica relacionados, con fecha de publicaclén anterior a esta.

Se hizo la bisqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica,
entendiendo como estado de la técnica la definicién provista en el articulo 16 de la
Declsion 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y las excepclones fijadas en el
articulo 17 de la misma.

No se encontraron anterioridades (documentos cuya fecha de publicacién es
anterior a la fecha de presentacién de la primera solicitud de patente sobre la cual se
reivindica prioridad o de la facha de presentacién de esta solicltud) que afecten la
patentabilidad del objeto de la presente solicitud.

Evaluacién de los requisitos de Patentabllidad:

En cumplimiento del Articulo 14 de la Decisién 488 de la Comision de ia Comunided Andina el cual
establece "Los Palses Miembros otorgerén Patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento en fodos los campos de la tecnologia alempre gue sean nuevas, fengan nivel inventivo y
8ean susceptibles de apiicacion industrial”.

Se procedié a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial
con el fin de establecer la patentabllidad de la Invencién relvindicada en la solicitud
en estudio.

Evaluacién de Novedad:

B arlicuio 18 de le Decisibn 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que “Una
invencion se considerand nueva cuando no esid comprendida en el estado de fa técnice”. "E estado de
la técnica comprenderd fodo lo que haya sido accesible al publico por una descripcion escrita u oral,
utilizacién, comercializacién o cuaiquier otro medio antes de la fecha de presentacion de fa soliciiud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el sfecto de la determinacién de la novedad, también se considerard deniro del estado de la
técnica, ef contenido de una solicitud de patente en irdmite ante la oficina nacional competents, cuya
fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la
solicitud de palente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
zl:'ahddofomaamerbrcuandoeﬂasapublm o hublese transcurrido el piazo previsio en el articulo

Esta se evalud por comparacién entre lo solicitado y los documentos encontrados en
el estado de la técnica y que se relacionan con el objeto reivindicado y de acuerdo
con la definicién de novedad del Articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

Comparando elemento por elemento el objeto de esta solicitud con lo mencionado
en las anterioridades, tenemos que:
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La presente Solicitud de Patente Colombiana N° 00082012 menciona compuestos
esteroides que tienen un anillo ciclopropano, porque satisface la férmula estructural
del follo: 127.

Tras reallzar ia comparacién con lo encontrado en el estado de la técnica se puede
decir que el objeto de esta solicitud no es Idéntico al arte anterior, con lo cual se
considera que tiene Novedad.

Evaluaclén de Nivel Inventivo:

8 articulo 18 de ia Decisién 486 de la Comisidn de la Comunided Andina establece que "Se
considerard que una Invencién tiene nivel inventivo, sl para una persona del oficio normaimente
versada an Ja materia tcnica cormespondients, esa invencidn no hublese resultado obvia nl se hublese
derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

El Nivel Inventivo se evalué por comparacién entre lo solicitado y encontrado en el
estado de la técnica y que se relaciona con el objeto reivindicado y de acuerdo con
la definicién de nivel inventivo del Articulo 18 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

L.a respuesta al problema técnico que se pretendia resolver, no podia predecirse con
los conocimientos normales de la materia y la solucién propuesta suministra un
efecto especial que puede ser tomado como un aporte a la tecnologia.

Como se observa, el objeto de esta solicitud no es obvio para una persona del oficlo

normalmente versada en la materia, ni se deriva de manera evidente del estado de la
técnica.

Evaluacién de la Aplicacién Industrial:

E articulo 19 de la Declisién 488 do la Comisién de ia Comunided Andina establece que "Se
considerard que una invencién es suaceptible de aplicacion industrial, cuando su objeto pueda ser
producido o utiiizado en cuaiquier tipo de industria, entendidndose por industria la referide a cuaiquler
actividad productiva, incluidos los servicios”.

El objeto de la presente solicitud cumple con el requisito de Aplicacién Industrial.
En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda CONCEDER
el privileglo solicitado para las reivindicaclones: 1 a 6 (folios: 127 y 128).

Bogota, D.C., 25 de mayo de 2008

CONCEPTO TECNICO N° 853 JEFE DE DIVISION EXAMINADOR TECNIC
NUEVAS CREACIONES Cédigo N*: 202008
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