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QUE COMPRENDE (1113, 1713)-I I-(1 ,3-BENZODIOXOL-5-IL)-17-HIDROXI-1 
(I -PROP INIL)-ESTRA-4,9-DIEN-3-ONA" 
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Fecha de soUcftud: Mayo 13 de 2004 

1. Yo, Emilia Ferrero abogado con Tarjeta Profesional No. 31.929, obrando coma apoder$j 

de N.V. ORGANON, en el asunto antes identificado, atentamente manifiesto a Listed quer 

tiempo oportuno, interpongo recurso de reposiciôn contra la resoluciOn No. 24588 de fech 

de Mayo de 2009, para que el articulo primero sea revocado y en corisecuencia se conceda el 

privilegio de patente de invenciOn para la reivindicación presentada. Dicha resolución fue 

riotificada por edicto fijado el 28 de Mayo de 2009 y desfijado el 10 de Junlo de 2009 y por Ia 

tanto, el presente recurso es interpuesto oportunamente. 

2. Los motivos de inconformidad sobre los cuales sustento este recurso aparecen a 

continuaciórl en este escrito. 

3.FUNDAMENTO DE LA RESOLUCION N. 24588 

La Resolución en su parte considerativa afirma que realizado el examen de patentabilidad se 

encontró que la invención no cumple con los requisitos de patentabilidad. EspecIficamente, la 

invenciórt no cumple con el requisito de novedad, pues segün sostiene el Examinador todos y 

cada uno de los elementos caracterIsticos del objeto reivindicado ya habian sido revelados en 

el documento Dl (EP0763541). 

NIT 860.041.367-3 
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Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto par ese Despacho en la Resoluciôn 

objeto del presente recurso, ya que la presente solicitud no carece de novedad a la luz del 

documento Dl: EP0763541. La anterior afirmación tiene justificación tØcnica par las siguientes 

razones: 

En primer lugar, mi representada desea poner do presente quo las caracteristicas tØcnicas que 

se presentan reveladas en la reivindicaciOn 1 de Ia presente invenciOn no se encuentran 

descritas de forma especifica en la anterioridad Dl. Lo anterior, par cuanto el documento Dl no 

contiene la misma combinación que se presenta en la solicitud de mi representada y par el 

contraria, dicho documento presenta un rango de dosis y una lista de compuestos muy amplias. 

AsI entonces, la materia acâ reivindicada se debe tener coma novedosa parque indicaciones a 

formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen Ia novedad de 

compuestos especIficos de una solicitud de patente posterior, tal y como Ia seæala el Manuai 

Andino de Patentes: 

"Una formula general no destruye Ia novedad de un compuesto 0 Ufl sub grupo de 

incluidos en ella". 

Do otro lado, se debe toner en cuenta que para obtener la composición acª reivindicada 

necesarlo seleccionar un compuesto de una gran lista de compuestos diferentes y un rang 

dosis especIfico de un rango muy amplio. 

De acuerdo con lo anterior, es claro que la combinación de los pequenos rangos y de los 

compuestos especIficamente reivindicados en la presente solicitud, solamente se pueden 

obtener a partir de un gran nümero de posibles combinaciones utilizando las caracteristicas 

expuestas en Dl. Sin embargo, no existe enseæanza o sugerencia alguna en Dl quo le indique 

a una persona versada en la materia cOma Ilegar a la composición especifica acÆ reivindicada. 

S 
Par lo tanto, la presente irivericiOn es novedosa en vista de la selecciOn de una combinaciOn 

especifica entre los compuestos expuestos en Dl y el rango especifico definido partiendo de 

uno muy amplio. 

Par las anteriores razones, la materia reivindicada en la presente solicitud debe considerarse 

como novedosa frente a Dl. 
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, rAniendo en cuenta Ic anterior, respetuosamente solicitamos a su Despacho acceder a las -’ 

etensones del presente recurso y en consecuencia, revocar la resolucion 24588 de 2009 y en 

lid lugar, conceder el privilegio de patente solicitado. 

S. PETICIONES 

Ruego a Usted eritonces, lo siguiente: 

5.1.Que se revoque el artIculo PRIMERO de la ResoluciÆn No. 24588 en cuanto niega el 

privilegio de patente para el capitulo reivindicatorio de la presente invención. 

5.2. Que se otorgue la respectiva patente de invenciôn para la reivindicacióri del iiltimo ph 

reivindicatorlo. 

6. NOMBRE Y DIRECCION DEL RECURRENTE 

El nombre y ha direcciôn del recurrente son: 

N.V. ORGANON 

Kloosterstraat 6, 

5349 AB Oss, 

Palses Bajos 

7. NOTIFICACIONES 

Manifiesto a Usted que recibirØ notificaciones en ha Secretaria de su Despacho y en mis oficinas 

de abogado situadas en el Edificlo Siski, Carrera 4a. No. 72-35, piso 40. de esta ciudad. 

Seæor Superintendente, 

. <c.:..; 

EMILIO FERRERO 

T.P.A. No. 31.929 

COLO-00299-843-009-0 
COLO-1 1214-841-018-9 
LMALMA\ID-1 52152\WPCLO299 
No. M-2009-1 521 52\LMA 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Exp. N° 04-44412 

En respuesta al recurso de reposiciOn al concepto tØcnico N° 1089, se conceptUa lo 
siguiente: 

. 1. Documentos estudiados: 

Se tuvo en cuenta el recurso de reposición de los folios 140-142, el capItulo descriptivo de 
los folios 67-80 y el capitulo reivindicatorio presentado en el folio 130 

2. Objeto de la invención 

� TItulo de la solicitud: "Uso de (11 13, 1 713)-I 1 -(1 ,3-benzodioxol-5-il)-1 7-(1 -propinil)-
estra-4,9-dien-3-ona en el tratamiento de desorden depresivo mayor". 

Segün  la reivindicaciOn I se refiere a una composición que comprende 150-300 mg de 
(11 f3, I 713)-lI -(1 , 3-benzodioxol-5-iI)- I 7-( I -propinil)-estra-4,9-d ien-3-ona y excipientes 
farmacØuticamente aceptables para el tratamiento de la depresión. 

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad composiciones de (1113, 1713)-
1 1-(1 ,3-benzodioxol-5-il)-1 7-(1-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona en bajas dosis para el 
tratamiento de desOrdenes depresivos mayores. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona la 
composiciôn que contiene (11 13, 1 713)-i 1 -(1, 3-benzodioxol-5-iI)- 1 7-(1 -propinil)-estra-4,9-
dien-3-ona que es efectivo para el tratamiento del desorden depresivo mayor. 

. ClasificaciOn Internacional de Patentes A 61 K 31/58 

3. Respuesta a los argumentos del solicitante 

3.1. El seæor recurrente afirma lo siguiente "... la presente solicitud no care3ce de novedad 
a la Iuz del documento Dl: EP0763541 . . .por las siguientes razones:.. las caracteristicas 
tØcnicas que se presentan reveladas en la reivindicaciOn 1... no se encuentran descritas de 
forma especifica en la anterioridad Dl... por cuanto el documento Dl no contiene la misma 
combinaciOn que se presenta en la solicitud de mi representada y por el contrario, dicho 
documento presenta un rango de dosis y una lista de compuestos muy amplios. Asi 
entonces, la materia acÆ reivindicada se debe tener como novedosa porque indicaciones o 
formulas generales contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de 
compuestos especificos de una solicitud de patente posterior..." (folio 141) 
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En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que haciendo el anªlisis de 
novedad de la presente solicitud, se aprecia que Dl enseæa el compuesto (11 P, 17J3)-ii -
(1, 3-benzodioxol-5-iI)- 17-(1  -propinil)-estra-4, 9-dien-3-ona, asi como composiciones 
farmacØuticas que los contienen en dosis entre 0.001-100 mg/kg, mezclado con auxiliares 
farmacØuticamente aceptables y que los compuestos son adecuados para el tratamiento 
de la depresiôn, de otra parte la reivindicación I protege composiciones que contienen 
entre 150-300 mg de (11 f3, 17)-1 1-(1 ,3-benzodioxol-5-il)-1 7-(1-propinhl)-estra-4,9-dien-3-
ona y auxiliares farmacØuticamente aceptable para el tratamiento de desorden depresivo 
mayor; en conclusion, comparando elemento por elemento, se aprecia que las 
composiciones que se pretenden proteger son iguales a las del documento citado, debido 
a que en Øste se revela por completo todas las caracterIsticas tØcnicas de las 
composiciones de la reivindicaciôn 1, es decir composiciones que contienen el compuesto 
(lip, 17p)-1 1-(l ,3-benzodioxol-5-il)-17-(l-propinil)-estra-4,9-dien-3-ona, junto con 
auxiliares farmacØuticamente aceptables en dosis entre 150-300 mg. Finalmente es bueno 
anotar que 10 que estÆ analizando acÆ es una composiciOn farmacØutica y no un 
compuesto, y que todas las caracteristicas tØcnicas de dicha composiciOn ya fueron 
reveladas en Dl, afectando la novedad de la presente solicitud. 

3.2. El solicitante àontinUa: "...De otro lado, se debe tener en cuenta que para obtener la 
composiciOn acci reivindicada fue necesario seleccionar un compuesto de una gran lista de 
compuestos diferentes un rango de dosis especifico de un rango muy amplio ........ (folio 
141) 

Respecto a este punto, se le aclara al solicitante que todos y cada uno de los elementos 
caracterIsticos de la composiciôn que se pretenden proteger ya han sido revelados en Dl, 
ya que Øste revela el principlo activo (lip, 17)-1 1-(1 ,3-benzodioxol-5-il)-17-(1-propinil)-
estra-4,9-dien-3-ona como compuesto prefer/do y una composiciOn farmacOutica que /0 
contiene on dosis desde 0.01-10 mg/kg, es decir que para un ser humano normal se estªn 
revelando composiciones farmacØuticas que contienen 0.5-700 mg de (11/3, 17/3)-I 1-(1, 3-
benzodioxol-5-iI)- I 7-(1 -pro pinhl) -estra-4 , 9-dien-3-ona, junto con excipientes aceptables 
para el tratamiento de la depresiOn; en conclusiOn, todos los elementos caracteristicos de 
las composiciones de la presente solicitud ya fueron revelados en Dl y afectan la novedad 
de la presente solicitud. 

Teniendo en cuenta los argumentos arriba explicados: 

- Se ratifica que el contenido de la reivindicaciOn I (folio 130) de la presente solicitud no 
tiene novedad y se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para dicha reivindicaciOn. 

CONCEPTO TECNICO I EXAMINADOR TECNICO 
Nümero 2594 Jefe de la Division Nuevas COdigo 202024 

creaciones 


