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Comedidamente le socito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Teircero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas 
hØbiles contados a partir del envio do la presente citaciOn, en horarlo de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. jornada continua, con el fin do notificarle personalmente el contenido de la resoluciOn 
do la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciôn  
citado en el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciôn  so 
notificarª  por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro do 
DocumØntción e InformaciOn. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciOn Se encontrarÆ disponible en la pâgina  
web de Ia Entidad desde el dia habit siguiente al de su notificaciOn, la cual podrâ  ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pâgina  www.sic.gov.co, con el 
nümero do resolución a travØs de la opción servicios en linea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

En caso dO quo se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 2700 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favr indique el nOmero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No, 26- 55 int. 2 Tel 5880070 
radicaciOn consgnado en el sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165 

Web: www.sic.gov.co e-mail: iflfo@sic.Oov.Oo 
Bogota D.C. Colombia 
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Industria y Cornercio 
SUPERINTENDEN(HA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN N°  
Por la coal se resuelt’e on recurso de reposiciOn 

Rad, PCT/05-000566 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
En ejerciclo de sus facultades legales, en especial do las que se confirieron en el 

numeral 54 del articulo 3°  del Decreto 1687 de 2010, y 

Li]E1I$1MiI 

PRIMERO: Que, mediante Resoluciôn N° 9138 del 19 de febrero de 2010, la 
Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la 
creación denominada ’ESTRATRIENOS 9-ALFA-SUSTITUIDOS COMO 
ESTROGENOS DE EFICACIA SELECTIVA", qon fundamento en el articulo 18 de 
la Decision 486 do la Comisiôn  de la Comu,idad Andina, al estimar que no cumple 
con el requisito de nivel inventivo. 

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 23 de marzo del 
2010  con el nümero 05 000566 00014 0000, encontrÆndose dentro del tØrmino 
establecido para el efecto, el doctor J. Ian Raisbeck, en so calidad de apoderado, 
de SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, interpuso recurso de reposición contra 
la citada resoluciOn, con fundamento en los argumentos que a continuaciOn se 
sintetizan: 

El recurrente manifiesta que difiere del anilisis expuesto por esta Entidad y, por 10 

mismo, presenta las siguientes motivaqiones tØcnicas que, en so opinion, 
desvrtüan la posiciOn del Despacho. 

. El rØcurrente, contrario a la apreciación del examinador, considera quo el 
documento Dl "describe derivados de ostratrienos, en los cuales R9 representa un 
Æton-o do hidrógono en posición a o /3, on grupo met/b, etilo, trifluorometilo o 
pentfluoroetilo en posición a o P. Sin embargo, en el documento Dl NO so 
desdribe la infbuencia do la estereoquImica on R9. En particular, el compuesto de 
la prŁsente Re/vindicac/ón 1 tiene: "(Fl. 488) 

Seæala a continuaciôn  que 

"[..] los datos descritos en of docurnento Dl denotan claramente quo la 
estereoquimica de los d/ferentes sust/tuyentes tiene an efecto may 
importante sobre Ia atm/dad del compuesto con el receptor de estrógeno y 
tambiºn  sobre (a select/v/dad de be mo/ecu/a respecto de la próstata de 
rate frenfe al ütero do rata (ver’tabla 2 de Dl). 

Pàgina I de 5 Sede Centro: Car. 13 No 27-00 Pisos 3, 4, 5 y 10 Conm 5870000 
Sede CAN Av Carrera 50 No 27-55 Int. 2 Con 5880234 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
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industria y Comercio 
SUPERNTENDENCA 

REPUBCA DE’COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No 
Por la cual se resuelve LIP recurso do reosición 

Rad, PCT/05-000566 

De esta manera, a partir del ctocurnento Dl no es pos/b/e piever ni 
entender quØ con figuraciOn en el esque/eto del est rat rieno con fiere la 
act/v/dad encontrada en el presente invento (ver tercer y cuarto corn puesto 

e la Tab/a 2 de Dl). Por /0 ’tanto, no resulta evidente que 
especificamente los derivados de R9Šalfa-estratrienos del presente invento 
presentan estas caracterIsticas super/ores tan buscadas, 

El apoderado Raisbeck considera, ademÆs, que 

"La estereoquImica de los compuestos de Ia invenciOn resulta en una 
Ł act/v/dad deseable y la estructura (de) los rnisrnos no puede ser derivable 

en forma obvia por una persona versada en la mater/a a partir de las 
ensenanzas contenidas en Dl, as/ como no puede ser predicha o 
deduc/da la afin/dad del compuesto por eI receptor de estràgeno ni su 
select/v/dad respecto de Ia prOstata frente al Otero de rata. Es par ello que 
el solicitante desea seæalar una vez mÆs que ía estructura de los 
compuestos de la invenciOn es nueva, tal coma 10 concluyOe/ exam/nador 
en sus exÆmenes precedentes. A partir de c/b, e/ so/ic/tante agrega que 
las diferencias estructurales de los corppuestos de Ia invenc/On tambiØn 
cum p/en con el requisito de nivel inventivo teniendo en cuenta que a partir 
de Dl no se puede predecir que dados cambios resultarlan en e/ efecto 
que demue.stran los compuestos reivindicados. 

Asimismo, llamo respetuosamente la atención de la SIC al hecho que al 
inornento de presen tar la solic/tud, ci tbcn/co en Ia material no podrIa haber 
reconocido a deducido la act/v/dad de los compuestos del invento 
s/rn plemente conociendo las caracter/sticas de los compuestos def/ri/dos 
en el documento Dl, dada que tal coma es b/en sabido en el campo de la 

. quim/ca med/ca no es posib/e deducir en forma obvia que las pro piedades 
biológicas/farrnaco/Og/cas perrnanecerÆn intactas con la mod/ficaciOn de 
uno a mªs  sustituyentes en on nücleo quirnico comun.. 

Por l anterior, solicita se revoque la Resoluciôn  que impugna y se conceda la 
Pate rite solicitada. 

Postriormente, el 15 de abril de 2010, par fuera del tØrmino para interponer y 
sustentar el recurso que procede en este caso, el apoderado presentó ’memorial 
de alcance a recurso", radicado con nümero 05-00056600015-0000, el cual 
resulta extemporªneo.  

TERCERO: Que, dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a 
resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes tØrminos: 

PÆgina 2 de 5 Sede Centro: Car. 13 No 27-00 Pisos 3, 4, 5 y 10 Conm. 5870000 
Sede CAN: Av. Carrera 50 No 27-55 Int, 2 Con. 5880234 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
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Industria y Comercio Š
SUPERINTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION N°  
Por la cual se resue/ve un recurso de reposicióh 

Rad. PCT/05-000566 

El recurrente afirma que Dl describe derivados de estratrienos en los cuales P9 

representa un Ætomo de hidrogeno en posición Cr o /3, un grupo met/b, et/b, 
trifluorometibo o pentafluoroetilo en posiciOn a o,6. Sin embargo, en ci documento 
Dl NO so describe la influencia de la estereoqulmica en R9... " 

Al respØcto esta Oficina considera quie examinado nuevamente el documento Dl 
se advierte que el mismo revela que el radical R9 corresponde a hidrOgeno, una 
cadena hidrocarburo ramificado 0 lineal de hasta 5 ªtomos  de carbono (Fls. 418 y 
419). Por su parte, en la presente solicitud, el grupo equivalente a R9 de Dl 
corresponde a R9 y tiene los siguientes significados: radical alquenilo o alquinilo de 
cadena lineal o ramificada con 2 a 6 Ætomos de carbono, que puede estar parcial o 
totalmente fluorado o un radical etinilo o prop-I -inilo. 

De lo anterior, puede concluirse que los significados para R9 en la prsente 
solicitud estÆn comprendidos dentro de los significados para R9 en la anterioridad 
Dl, y se encuentran de igual manera en posición a. 

En cuanto al grupo hidroxilo en posiciôn  16 que se encuentra 
en 

los compuestos 
de la presente solicitud, cabe seæalar que el documento CA 2359660 (D2) divulga 
compuestos 16-hidroxiestratrienos, es decir, que tienen en su posición 16 la 
funciOn hidroxi, Por lo anterior, puede concluirse que sumadas las enseæanzas del 
documento D2 a las de Dl una persona normalmente versada en la materia podria 
obtener de manera obvia los compuestos estratrienos con hidroxi en posiciôn 16 
que ahora se reiviridican; en consØcuencia, estos no cumplen con el requisito de 
nivel inientivo. 

Con relación al hidrôgeno o halÆgeno en las posiciones de R17 y R17 de los 
compuestos de I@ presente solicitud, cabe precisar que en Dl los grupos 
corresondientes tambiØn denominados R17 y R17 significan independientemente 
hidrOgno-hidrOgeno a hidrógeno-halôgeno. De igual manera, el documento 02 
tiene tales grupos en posición 17; por lo tanto, Dl y D2 Ic sugieren a una persona 
normalinente versada en a materia que los estratrienos pueden tener dichos 
sustituentes en la posición 17. 

For otr pane, con respecto a los valores de RBA prOstata/RBA Otero, se reitera 
que nose observô  una diferencia significativa en la selectividad de los compuestos 
ensayados de la presente solicitud frente a los previamente divulgados en Dl, de 
manera que no se aprecia una ventaja tØcnica significativa ni un efecto inesperado 
o superior de dichos compuestos en relaciôn con los compuestos de las 
anterioridades especiatmente frente a Dl. 

Pâgina  3 de 5 Sede Centro: Car 13 No 27-00 Pisos 3, 4, 5 y 10 Conm 5870000 
Sede CAN: Av. Carrera 50 No 27-55 Int. 2 Con. 5880234 
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industria y Comercio 
5UPERINTENDFNC\ 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRA V COMERCIO 

RESOLUCION No 
Par la cual se resue/vo un recurso de reposiciOn 

Rad. PCT/05-000566 

Tampoo Se observô  a lo largo de la solicitud que, gracias a que R9 so encuentra 
en posición alfa (en Dl & sustituyente corespondiente tambiØn estÆ en posiciOn 
alfa), los compuestos reivindicados presenten mejores resultados que los 
compuestos del arte anterior. 

El recurrente considera que "las diferencias estructurales de los compuestos de la 
invenciOn tamblOn cum p/en con el requisito do fivel inventivo teniendo en cuonta 
quo a partir do Dl no se puede predocir quo dados cambios resu/tarian en el 
efecto cue demuestran los compuestos reivindicados." 

Al respecto so reitera que los dqcumentos Dl y D2, considerados como 
antecedentes del estado do Ia tØcnica, sugieren los compuestos de la presente 
solicitud, los cuales tienen, ademÆs, la misma actividad farmacologica, do manera 
quo si s posible resolver el problema tŁcnio planteado con la solicitud a partir do 
la informaciôn existente en el estado de la tØcnica; en consecuencia, dichos 
documØntos si afectan el nivel inventivo de la materia reivindicada. 

En esel orden do ideas, este Despacho concluye que el objeto de la solicitud no 
cumpIe con los requisitos do patentabilidad quo hagan posible el otorgamiepto de 
a paterhte pedida. 

Con fündamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente do 
Industria y Comercia, 

RESUELVE: 

ARTCULO PRIMERO: CONFIRMAR La decisiÆn contenida en la ResoluciOn 
9138 del 19 de febrero de 2010, par media do Pa cual se denego la patente de 
invencin a la creaciôn denominada ESTRATRIENOS 9-ALFA-SUSTITUIDOS 
COMO ESTROGENOS DE EFICACIA SELECTI VA’. 

ARTCJLO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
resolucon al doctor J. Ian Raisbeck, en su calidad de apoderado de SCHERING 
AKTIENGESELLSCHAFT, entregÆndple copia de la misma y advirtiØndole quo 
contra ella no procede recurso alguno, por lo tanto queda agotada la via 

PÆgina 4 d e 5 Sede Centro: Car. 13 No 27-00 Pisos 3, 4, 5 y 10 Conm. 5870000 
Sede CAN. Av. Carrera 50 No 27-55 Int. 2 Con. 5880234 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

ion NO 05000566 

Una vz recibido y estudiado el recurso de reposición presentado por el interesado, 
contra lo que dicta la ResoluciOn NO 9138 de 19 de febrero de 2010 donde se niega 
el ototcjamiento de Patente de lnvenciôn,  se emite el siguiente concepto: 

1. Doumentos estudiados: 

1.1. Descripción: Folios: 62 a 114 y 122 como se radicO inicialmente 
Folios: 224 a 774 y 282 
Folios: 283 a 335 y 343 
Folios: 344a396y404 

1.2. Reivindicaciones: Folios: 115 a 121 coma se radicó inicialmente 
Folios: 275 a 281 
Folios: 336 a 342 
Folios: 397 a 403 
Folios: 433 y 434 

1.3. Prioridad: 11 de jun10 de 2002, DE 10226326.4. 

2. Objto de invención: 

La prsente solicitud se titua: "Estratrienos 9-alfa-sustituidos como estrôgenos  de 
eficaca selectiva". 

El objfto de la presente solicitud, segUn la descripciôn,  se refiere a compuestos 
derivaJos de estratrienos 9-alfa-sustituidos de fOrmula I, que presentan in vitro una 
mayorafinidad en preparaciones de receptores de estrOgeno de prOstata de rata que 
en prparaciones de receptores de estrôgeno  de Otero de rata y que presentan in 
viva qn efecto preferencial en el avario en comparaciOn con el Otero, a su 
prepaaciOn, a su aplicaciOn terapØutica y a formas farmacØuticas que contienen los 
compUestos. 

El protlema planteado en esta solicitud es obtener estrOgenos selectivos, con mayor 
afinidd in vitro en preparaciones de receptores de estrogeno de Otero de rata e in 
vivo poseen un efecto preferencial en el ovario en comparación con el Otero. 

La soIi.ición propuesta por la presente solicitud consiste en proporcionar estratrienos 
de formula I, sus composiciones farmacØuticas y su uso. 

El ob 
31/SE 

3 

1. 

o de la solicitud definido anteriormente se clasificO en la IPC A61 K 31/4535, 
C07J 41/00, C07J 63/00. 

uesta a los argumentos del seæor recurrente: 

01,77139 

El seæ4r recurrente afirma lo siguiente: ’... Dl describe derivados de estratrienos, en 
los cules R9 representa un Ætomo de hidrogeno en posiciôn  a 0 , un grupo metilo, 
etilo, tifluorometilo o pentafluoroetilo en posiciOn a ô P. Sin embargo, en el 
documØnto Dl NO se describe la influencia de la estereoquimica en R9..." (Folio: 
488). 

El docijimento Dl revela que el radical R9 corresponde a hidrógeno, uria cadena de 
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hidrcarburo ramificado o lineal de hasta 5 ªtomos  de carbono (ver folios: 418 y 
419). En la presente solicitud, el grupo equivalente a R9 de Dl, corresponde a R9 y 

tiene los siguientes significados: radical alquenilo o aiquinilo de cadena lineal o 
rarnificada con 2 a 6 âtomos  de carbono, que puede estar parcialmente o totalmente 
fluoado 0 Un radical etinilo o prop-1-inilo. Como se puede observar, los significados 
para R9 en la presente solicitud estÆn contemplados dentro de los significados para 
R9 On la anterioridad Dl, y se encuentran en posición a. 

En cuanto al grupo hidroxilo en posiciOn 16 que se encuentra en los compuestos de 
la presente solicitud, el documento CA 2359660 (D2) divulga compuestos 16 
hid iroxiestratrienos, es decir, tienen en su posiciôn  16 la funciOn hidroxi, por 10 cual 
estŒ documento junto con Dl le sugieren a una persona med lanamente versada en 
la rpateria compuestos estratrienos con hidroxi en posiciOn 16. 

coo 

respecto al hidrOgeno o halOgeno en las posiciones de R17 y R17 de los 
compuestos de la presente solicitud, en Dl los grupos correspond ientes que tamblØn 
son denominados R17 y R17 significan: independientemente hidrOgeno-hidrOgeno o 
hidrógeno-halógeno; de igual manera, el documento D2 tambiØn tiene tales grupos 
en posiciOn 17, asI que Dl y D2 le sugieren a una persona medianamente versada 
en la materia que los estratrienos pueden tener dichos sustituyentes en la posiciôn  
17 

Asmismo, se reitera que con respecto a los valores de RBA prOstata/RBA Otero, no 
se observO una diferencia significativa en la selectividad de los compuestos 
enayados de la presente solicitud frente a los de Dl, asi que no se observa una 
ventaja tØcnica significativa ni un efecto inesperado o superior de dichos compuestos 
en relaciOn a los compuestos de las anterioridades, especialmente frente a Dl. De 
ig.iaI modo, a lo largo de la solicitud no se observO que gracias a que R9 se 
enbuentra en posiciOn alfa (que tambiØn en Dl el sustituyente correspond iente estÆ 
en posiciOn alfa) los compuestos reivindicados presenten mejores resultados frente 
al arte anterior. 

Elseæor recurrente explica to siguiente: "... A partir de ello, el Solicitante agrega que 
las diferencias estructurales de los compuestos de la invenciôn  tambiØn cumplen con 
el requisito de nivel inventivo teniendo en cuenta que a partir de Dl no se puede 
predecir que dados cambios resultarian en el efecto que demuestran los compuestos 

Ł 
rejvindicados. . ." (Folio: 489). 

Como se dijo anteriormente, los documentos Dl y D2 citados como anterioridades 
sigieren los compuestos de la presente solicitud, ademÆs, tienen la misma actividad 
farmacolOgica, por lo que el problema tØcnico planteado por la presente solicitud 
qJeda resuelto a la luz de las enseæanzas de dichas anterioridades. Por to cual se 
ritera que estos dos documentos afectan el requisito de Nivel Inventivo de la 
oresente solicitud. 

Tniendo en cuenta lo anterior y debido a que los argumentos presentados en el 
Recurso de Reposicion no desvirtüan to que dicta la ResoluciOn NO 9138 donde se 
nega el otorgamiento de la Patente de lnvenciôn,  se recomienda ratificar dicha 
Resolución donde se niega el Privilegio solicitado para las reivindicaciones I a 4 
(folios: 433 y 434). 

Lł  anterior para los efectos legales a que haya lugar 

otâ,  D.C., 14 de mayo de 2010 

CONCEPTO TECNICO No. 1797 EXAMINADOR TECNICO 
COdigo No. 202005 
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