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Solicitud de patente titulada: "ESTRATRIENOS 9-ALFA SUSTITUIDOS COMO 

ESTROGENOS DE EFICACIA SELECT! VA" 

Solicitante: SCIJERING AKTIENGESELLSCHAFT. 

N. Ref.:P2005/000185 

DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2009. 

(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO) 

N EN LISTA No. I 

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado tal como aparece al 

pie de mi firma, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo 

siguinte ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el artIculo 45 

de laDecisión 486 en los siguientes tØnninos: 

1. a- El Examinador establece que la materia reivindicada no cumple con el requisito de 

nivel inventivo en vista lo enseflado en Dl y D2. 

b- En relación a lo anterior, ci Sr. Solicitante desea resaitar respetuosamente que 

con tal apreciación por las razones ya expresadas en la respuesta al examen precedente y 

por iquellas que se esgrirnen a continuaciOn: 

i) Los compuestos revelados por Dl, los cuales son considerados los 

mªs cercanos a la presente invención, son sustancialmente diferentes de los 

reivindicados en la actual Reivindicación principal. 

Diagonal 34 N° 5 - 28, Bogota D.C., Colombia 
Tel -- 7 1601-7700, 1 a – 57 1601-7799,  offiwtiohrtu nhu.k uom  www.olartqrqisbcck,cow 
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n de sustitución en el esqueleto esteroideo de los compuestos de acuerdo con la presente 

n difiere en 3 posiciones, respecto al patron de los compuestos citados de Dl, tal corno 

en el siguiente esquema: 

I 

HO 
sm 

icular, el compuesto de la presente Reivindieación 1 tiene: 

� un grupo alfa vinilo en posición 9, mientras que los compuestos de Dl no presentan 

sustitución o doble enlace. 

� un grupo hidroxilo en posición 16, mientras que los compuestos de Dl no presentan 

sustitución, 

� un hidrógeno o un halógeno en posición 17, mientras que los compuestos de Dl 

tienen un grupo hidroxilo. 

ii) Por otro lado, y en relación con D2 debo resaltar que tras un anªlisis 

o de dicho docurnento, el Sr. Solicitante no ha podido detectar referencia at compuesto 9-

1,3,5 (10)-trien-3,16-dio! citado por el Exarninador: 

Sin ethbargo, si se han podido detectar los compuestos: 

-metil- estra-1,3,5 (10)-trien-3,16 alfa-diol, y 

-metil- estra- 1,3,5 (1 O)-trien-3,16 beta-diol. 

Otra vez, estos compuestos son sustancialmente diferentes a aquellos revelados por la presente 

inveición donde R9 es una cadena lineal o raniificada de mi radical alquenilo o aiquinilo con 2 a 6 

Ætonos de carbono, los cuales pueden estar parcial o completarnente fluorados, o un radical etinilo 

o rrôv-1-inilo. 
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en D2 no se revela ninguna mención sobre la actividad biolOgica del compuesto citado. 

Por lo tanto, una persona versada en la materia no tendrIa una expectativa razonable de Øxito de 

cambiai solo el grupo metilo por un grupo vinilo, ya que Dl ensefia que tambidn otras posiciones 

son reidvantes para la actividad y, en este punto, es claro que no resultan obvias las sustituciones 

efectua4as en la presente invenciOn. 

Asimisiio, dado que no se revela ninguna información acerca de la actividad y selectividad de los 

compustos de D2, el efecto de la sustitución en la posición 9 del esqueleto esteroideo no podrIa 

ser 

debido a que los compuestos de acuerdo con la presente invención son al menos tan 

buenos o rnej ores que aquellos revelados en Dl, ellos ofrecen una importante alternativa a tales 

compustos para el desarrollo de un medicarnento. 

Y tal c mo se desprende de todo lo antedicho, tal alternativa no resulta obvia en vista de las 

s de los citados docurnentos del arte previo. Es decir, la presente solicitud pide 

sobre compuestos que no pueden ser predichos en base a las ensefianzas de Dl y D2 

que muestran actividad y selectividad que resultan de gran valor e importancia 

tal para las aplicaciones farrnacolOgicas descritas. 

De estamanera, el Sr. Solicitante sostiene que la presente invención con el alcance definido en ci 

Reivindicatorio pendiente resulta novedoso e inventivo respecto a Jo divulgado en Dl y 

D2 por si solos o en combinaeión. 

De acurdo con los argumentos aqul presentados, se concluye que la presente solicitud de patente 

cumple bon los requisitos establecidos por la Decision 486 y, por ende, podrÆ prosperar. 

2. Finalmente, deseo poner bajo su conocirniento que para el concepto inventivo comprendido 

en la prsente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento ci privilegio de patente por parte de 

Oficinal de Patentes en Europa (EP 1 517 914 BI) y Estados Unidos (US 7,414,043 132), mientras 

que en LatinoamØrica se ha obtenido ci derecho en Chile (adjunta copia de datos bibliogrªficos 

obtenidós del 1INAPI) con Nro. de registro 45028 (fecha de concesión: 28/04/2009). 

Si bien s cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros palses no son vinculantes en 

el senticiio que obliguen a la SIC a tomar una decision en el rnismo sentido, Si considero que 
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dichas oncesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia 

revindiada, ya que los criterios de evaluación y estudio aplicados para concluir la aceptación de 

dichas atentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear. Tan cierto es lo anterior, que 

el Manpal Andino de Patentes, al cornentar el ArtIculo 46 de la DecisiOn 486, establece que una 

Oficin nacional competente podrª reconocer los resultados de exÆmenes de novedad o de 

patentabilidad efectuados respecto a la solicitud extranj era equivalente, como suficientes para 

acreditar el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad.1 

3. Pot todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su 

exarneii de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho 

tenga or cumplidos tales requisitos, en tanto no se logró desvirtuar ninguno de dos, y se 

proced4 con la concesión de la patente. 

J. IANRAISBECK 
C.C. 70.376.996 de Bogota 
T.P. 05.799 

Copia de datos bibliograficos obtenidos del INAPI 

Manu1 Andino de Patentes. SecciOn 7.3. 
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de Solicitud 221 Fecha de Solici  

01189-2003 10/06/2003 

PATENTE DE INVENCION  
Estado 41 Fecha de PublicaciOn 

In Stan 1 07/05/2004 
i i stra tia n 

_J 
Concedida 

ijj N° Registro Patente Fecha Registro 

45028 28/04/2009 

12] Tipo de Słlicitud  Prioridad 

Patnte de InvenCión n3l N° 10226326.4 

( Patnte de Precaucional Fecha 11/06/2002 
C Modlo de Utilidad 

ir 

Pals ALEMANIA 
C Disæo Industrial 

51] Clasificadiones IPC (7) 
A61 K031565 
A61P015’00 
C07J 001 00 

5j TiTULO 0 MATERIA DE LA SOLICITUD 

COMPUETOS DERIVADOS DE ESTRA-1 ,3,5(1 0)-TRIENO 9 ALFA-SUSTITUIDOS, COMPOSICION FARMACEUTICA QUE LOS 
COMPRENDE CON UN VEHICULO Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES Y ESTADOS ORIGINADOS POR LA 

DEFICIENCIA DE ESTROGENOS EN EL HOMBRE Y LA MUJER. 

71 SOLIANTE 
(Apellios y Nombre o RazOn Social, RU.T - Domicilio, Pals - Region, Ciudad, Comuna, Correo ElectrOnico, Fono) 

SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, 
MULLERSTFASSE 
0 

178 BERLIN 
- ALEMANIA 

741 
_J 

REPFESENTANTE 
(Apellios y Nombre o RazOn Social, RU.T - Domicilio, Pals - RegiOn, Ciudad, Comuna, Correo ElectrOnico, Fono) 

IOHANSSOkJ, 
CL 

721 _J 
INVENTOR
(Apellidos y Nombre 0 RazOn Social, S.U.T 

- Domicilio, Pais - Region, Ciudad, Comuna, Correo ElectrOnico, Fono) 

DIRK KOSEIUND; GERD MULLER; ALEXANDER HILLISCI-I; KARL-HEINRICH FRITZEMEIER; PETER MUHN, 
CHILE 

5j RES 

Uso Exciusivo INAPT 
De conformidad al Art. 44 de la Ley NO 19.039 sobre Propiedad 

mhtm1:fi1://C:\Documents and Settings\garias\ConfiguraciOn local\Archivos temporales ... 28/08/2009 
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(12) 1\ACFI DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT At/F OEM GEBIET DES 
PATENTWESENS (PCT.) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 

19) \Vcltorganisation fit rgeistiges Eigentuni111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IF IliIlIIIHi ill 

(43) l.nternationaies ’cröffentliehungsdaiurn (10) Internationale Veroffentlichungsnurnrner 

18. Oktoher 2001 (18.10.2001) PCT WO 01177139 Al 

1) Internationale Pateiitklassifikatiun7: CO7J 1/00 
AÔIK 1//65, CO/I 41/00, A61F 5/30 

1) Internatjonales Aktenzciclen: PCT/FPO 1/04290 

internationales Anmeldedatum:12,
 April 
 

2001 (1204.2001) 

THIEMIE, ma IDE/DEl; Siedlung 12, 07615 GraiLschen 
(DE). ELGER, Wafter [DE/DE1; Schor.lcrncrallee 12h, 
14195 Berlin (DE). HEGELE-1{ARTUG, Christa 
DE/D.E( Woelienheck 101, 45470 Miiihc:irn a. 4 Bohr 

(DE). KOLLENK[RCHEN, Uwe [DE/DE] Fetdinandstr, 
7, 12209 Berlin (DE), FRITZEMEIER, karl-Heinrich 
[DE/DE] Rabensir. 5A, 13505 Berlin (DE). PATCJ-IEV, 
Vladimir EBG/DE; [ltisweg 16. 07749 Jena (DE), 

5) Einreivhungssprache: Deutsch 
(74) Cemeinsarner Vertrerer: SCHERING AKTIENGE-

SELLSCHAFI’; Mitilerste 178, 13353 Berlin (DE). 6) Veroflentlichungssprache: Deutsch 

(81) Bestinl tit ungsstaatL’n (national): AF, AG, AL, AM, AT, 
(1) Angabn aur Pricrttilt: AU, AZ, BA, BB, BO, BR, BY, BZ, CA, CM, CN, CR, CU, 

100 1967 1 1 April 7000)1 042000) 1)L (’Z OK DM DZ BE ES Fl (yb GI)  GE, OH GM, HR 
()0/207 370 26 Mat 20K))i, 26-05-20W) US l-RT ID IL IN, IS JP IKE KU RI’ KR  KZ, LC UK Uf 

LS, LT,LU, L.V, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX. MZ, 
1) Anmelder f/ia’ alle Best/mrnungsctaaten ?n/t Au.’nahnne NO, NZ- PL, VU, RO, RU, SD, SE, SG, si, 5K, SU, TI. TM, 

von (S1 SCHFRDIG AKTIF’sGESLLISCJ-IAF’I TR TI T7 LA I/O US UZ VN  YIJ, ZA 7W 
[OFt/DEL Mtillerstr. 178, 13353 Berlin (DE). 

(84) Bestirnmungsstaaten 
(regional): ARB’O-Pateniu (OH, 

2) Erfmder; und GM. RE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, 1’7, [JO, ZW), 
5) Erfinder/Anmolder (hur flfr US): PETERS, Olaf eurasisehes Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, Ti, 

[DE/DE); Am Birnstiel 22, 07745 Jena (DE). H.ILLISCH, TM), europaiches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, OK, 
Alexander [D.E/DE}; Luthei’str. 84, 07745 Jena (DE). ES, FL FR, GB, OR, FE, IT, LU, MC, NL, ll’, SE, TR), 

[Fortseizung oaf der ndchsten Se/lc) 

l’itle: Sit-H YDROCAR)YL-SUBSTITUTED ES’i’RATRIENES FOR USE AS SELECTIVE ESTROGENS 

It Bezeichnung: 8.JIETA.-HYDR0(.,ARBYL-SIJBSTITULERTE ESTRATIUENF ALS SELEKTIV WJRKSAME ESYRO-

0) Abstract: The invention relates to novel 86-tubstiruted estratrienes of the general formula (I), wherein R2, W. R6, R6’, R7, 
R’, R’°, R’, R’L k’5, k and R°" are defined as in the description and i represents a stra)eht- or 

-anchedefosined, optionally partially or completely halogenated alkyl or alkenyl group with up to 5 carbon atottiS, an ethinyl or 
-op- I -inyl group. The invcntive estratriortes are used as pharmaccuneflly active substances that have in vitro a higher affinity to 
;tro000 receptor preparations of rat prostate rinin to estrogen receptor preparations of rat uterus and which in vivo preferably have a 
-efcronLial effect on hone material as compared to uterus anti/or a pronounced effect with respect to the stimulation of the expression 
:’5P T2,4 receptor ttrui transporter. The invention further relates to the production of these novel compounds, to their use in therapy 
id to the pharmaceutical forms of administration that contain said novel compounds. The invention further describes the use of said 
tmpounds f/u’ treating estrogen-deficiency related diseases and conditions and to the use of an 84-substituted estramricne structural 
irt in the overall structures of compounds that are characterized by a dissociation in favor of their estrogen effect on the hone as 
trtpared to the uterus. 

(57) Lusamrneufassung: t))e vorliegende l-t’findung beschreiht die neuert 83-suhstituierten Fsn’atriene der atlgemeinen Formel (1): 
cvoi5n R2, k’ R5, R. P1. R", R9, P’. k", R?, 1U4, P". R1", R16, RI C. R’7 und R17’ die in der Beschreibung angegebenen Be-
deutungen haben und R5 einen gerad- ruder verzweigtkect)gen, gegehenenfalls tcilweise oder volisthadig halogenierten Alkyl- oder 
Alkeuiylrest molt his 7.0 5 Kohlcestoffatomen, eincn Ethinyl- odcr Prop-1-inylrcst bedeutet, ais pharmazeutische Wirkstoffe, die in 
vitro doe hOherc Affinitat an Estrouzenrezeptorpraparationen von flattenprostata ais an Estrogenrezeptorpreparationen von Rattcnu-
tense ore) in VtVO vorzopsweise doe praferentieltc Wirkung ant Knochen im Vergicich rum Uterus und/oder ausgeprtigtc Wirkung 
hinsichtlich Stimulierung tier Expression von 5HT2a-Rezeptor und -transporter aufweisen, deren l-lersteljurig, ibm therapeutische 
Anwendung tind pharmazentisehen Darrciehungsfarmen, die die neuen Vcrhindungen enthalten. Die Erfindurig besebreihi frner die 
Verwendung von diesen \brbindungen zu.: Behandlung estmogenclefizienz-bedingter Krankheiten und Zustth-ide sowie die Verwen-
dune cities 80-substituierten Estratrien-Stniktut5eils in Ciesarntstrukturen von Verhindungen, die eine Dissoziation zugunstcn th.rer 
es’troocnen Wirkung am Knochn lot Vergleich rum Uterus aufweisen. 
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Tabelle I 

trogen itruktur 1 hER CL hER ERa! Rat Rat prost. prost. ER] 
RBA* RBA* ERauterus ER(RBA) uterusER 

ER(RBA)  

100 100 1 100 100 1 

HtradioI 

60 37 0.6 3 2 0.8 stron 

j7 58 11 0.2 I 2.4 1.3 0.5 
EtradioI 

Estriol 14 21 1.5 4 20 

- 5-Adrosten 
?-diol 

6 17 3 0.1 5 50 

fill5 36 7 0.1 10 1 100 

CoLmestroI 94 185 2 1.3 24 18 

zitirtauS : Kuper etal. (1996), Endocrinology 138: 863-870 

TabeIe 2 zeigt the Ergebnisse für die erfindurgsgema zu verwendende Verbindung 

8-MthyI-estra-1 3 5(1 0)-trien-3, 17 -dioI (Verbindung D) 

sowie für die erflndungsgemâen Verbindungen 

8-Vitiyt-estra-1 ,3,5(1 0),9( 11 )-tetraen-3, 17 3-dioI (A) 

8PViyl-estra-1 ,3,5(I0)-trien-3,1 713-diol (B) 

83-(22-Difluorvinyl)-estra-1 .3,5(1 0)-trien-3,173-diol (C) ui-id 

813-Ethyl-estra-1 ,3 .5(1 0)-.trien-3, 1 73-dioI (E), 
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Taelle 2 

Verbindung RBA 

Rattenuterus 

RBA 

Rattenprostata 

8VinyI-estra-1 ,3,5(1 0),9(1 I )-tetraen-3, I 73-dioI (A) 1 83 

813VinyI-estra1 ,3,5(1 Q)-trien3, 1 73-dioI (B) 0.7 63 

T(22:Djfluorvinyi)-estra-1 ,3,5(10)-trien-3,1 73-dioi (C) 0.9 5 

8Methyi:estra1 ,3,5(10)-trien-3,I7-dioI (D) 1.3 67 

8Ethyl-estra 1 3 (10)-tren-3 173-thoI (E) <0,3 7 

Die Verbindungen A, B, C, D und E zeigen eine höhere Bindungsaffinitat am 

Estrogenrezeptor aus Rattenprostata ats am Estrogen rezeptor aus Rattenuterus. 

Weiterhin wurde die Prdiktivität des ’Prostata-ER versus Uterus-ER-Testssystems’ 

hinichtUch gewebeselektiver Wirkung durch in vivo Untersuchungen bestatigt. 

Substanzen mit Präferenz für Prostata-ER sind in vivo vorzugsweise hinsichtlich 

Knchen- und Uteruswirkung zugunsten der Wirkung am Knochen dissoziiert. 

Substarizen mit höherer Bindung an den Rattenprostata- verglichen mit dem 

Ratenuterus-Estrogenrezeptor sind auLerdem potenter hinsichtUch Erhöhung der 

Expression von Serotoninrezeptor und �transporter, im Vergleich zu ihrem positiven 

Effkt auf die LH-Ausschuttung 

Knbchenuntersuchungen 

3 £onate a Ite weibliche Ratten werden ovarektomiert und unmitteibar nach der 

Opration 28 Tage lang I mal taglich mit der Testverbindung behandelt. Die 

Apikation erfolgt subcutan in Arachisol/EthanoL Die Tiers werden am Tag nach der 

letten Applikation getötet und Tibia sowie die Uteri entnommen. Die Uteri warden 

gewogen, fixiert und für histotogische Untersuchungen aufgearbeitet. Die 

Betimmung der Knochendichte erfolgt ex vivo an präparierten Langknochen mittels 
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/54) 5.JHY0RGXYE$TRATRIENES SERVANT D’OESTROGENES AGISSANT DE MANIERE SELECTIVE 
(54) 16-HYDROXYESTRATRIENES AS SELECTIVE ESTROGENS 

227’he invention relates to novel compounds as 
pharmaceutical agents which have 2in vitro a higher 
affinity to estrogen receptor preparations of the rat 
2pro.tate than to estrogen receptor preparations of the 
rat uterus and which 2preferably have in vivo a 
prefrential effect on bones as compared to the zuterus 
and/cpr a marked effect with regard to the stimulation 
of the expression 0f the 5HT2a receptor and 
transporter, The invention also relates to the 
2prouction and to the use in therapy of these 
comounds and to pharmaceutical ?administration forms 
contining said novel compounds. The novel compounds 
are 16 slnha. and 16.beta, hydroi-estra1,3,E(10)-
estrriene which carry 2additional substituents at the 
steroid backbone and one or more additional 2doubie 
hOiI4 00 the B, Cand/or D rings,z 

(13) Al 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

adicación No. 05-000566 
Iasificación Internacional (IPC): A61K31/4535; A61K31/565; C07JI/00; 
07J41/00; C07J63100 
oncepto TØcnico No. 03019 

te de InvenciOn fl Patente de Modelo de UtIlidad 

ía Nacional [II] 
ía PCT (fase nacional) [ Cap.I [II] Cap. II LIII 

o. Sol. Internacional PCT/EP03/06172 
echa de Presentación Internal, 11 de Junio de 2003 

omo resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artículo 48 de 
DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

Documentos estudiados 

Folios: 62 a 114 y 122 como se radicó inicialmente 
Folios: 224 a 274 y 282 como Se radicO inicialmente 
Folios: 283 a335 y343 como se radicô inicialmente 
Folios: 344 a 396 y 404 como se radicô inicialmente 

Folios 115 a 121 modificadas fase nacional 
Folios 275 a 281 modificadas fase nacional 
Folios 336 a 342 modificadas fase nacional 
Folios 397 a 403 modificadas fase nacional 
Folios 433 a 434 modificadas fase nacional 

Folios: I 
11 de Junio de 2002, DE, 10226326.4 

espuesta a los argumentos del solicitante: Folios 426 a 431; Folios 461 a 464 

AnÆlisis do la Prioridad 

a fecha de prioridad deli I de Junio de 2002 y su correspondiente documento, son 
ceptados para el estudio de patentabilidad. 

Objeto de la invención 

� Título de la solicitud: "ESTRATRIENOS 9-ALFA-SUSTITUIDOS COMO 
ESTROGENOS DE EFICACIA SELECTIVA" Folio 1. 

objeto de la presente solicitud de patente de invención consiste en compuestos de 
5rmula I: 



:R" RR� 

i:

 

Al  
RO’ W. 

R 

(I) 

problema planteado en esta solicitud es obtener estrógenos selectivos, con mayor 
nidad in vitro en preparaciones de receptores de estrógeno de  Otero de rata e in 
’o poseen un efecto preferencial en el ovario en comparaciOn con el Otero 

ala solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona 
stratrienos de formula I, sus composiciones farmacØuticas y su uso. 

lasificación Internacional de Patentes (IPC): A61K31/4535; A61K31/565; 
07J1/OO; C07J41/00; C07J63/00 

Determinación del Estado de la TØcnica 

a fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la TØcnica es: 

. Fecha de presentaciOn de la solicitud prioritaria: 11 de Junio de 2002 

onsiderando que la fecha de presentaciOn de la primera solicitud de patente de la 
ual se reivindica prioridad es: 11/06/2002 se encontraron los siguientes 
ocumentos del estado de la tØcnica relacionados, que pueden afectar la 
atentabilidad del objeto de la presente solicitud: 

N° I Documento TItulo 

’83-hyd rocarbyl-su bstituted 
Dl WO 01/77139 estratrienes for use as selective 

D2 CA 2359660 
16-Hydroxyestratrienes as 

selective estroQens 

Respuesta a los argumentos del solicitante: 

Fecha de 
publicaciOn 

18/10/2001 

17/08/200 

solicitante afirma en el folio 462 que los compuestos pueden estar parcialmente 
uorados o no en el radical R9, afirmando que son esencialmente diferentes de la 
olicitud presentada; sin embargo Dl enseæa compuestos como el 8-(2,2 
ifluorovinil)-estra-1, 3,5(10)-trien-3,1713-diol (Ver pâgina 29, tabla 2, Dl); y el 
olicitante enseæa el 9a-(2,2 difluorovinil)-estra1, 35(1 0)-trien-3, 1 73-diol; por lo tanto 
a se divulgaba previamente la sustituciOn de halOgeno en el radical alquenilo o 
Iquinilo; por lo tanto no hay diferencias sustanciales en la estructura quimica entre 
)l y la solicitud presentada. Los compuestos ms cercanos sin flUor en la cadena 
inilica presentan valores mayores de afinidad en la relaciOn RBAprOstata/RBAUtero. 

adiciOri del halOgeno en la posición 17 no presenta una diferencia significativa 
nte a los valores reportados de afinidad en la relaciôn RBAprostata/RBAütero, que 
dencien un efecto superior ni un salto sorprendente en la actividad. 

a solicitud se considera obvia de acuerdo con el anÆlisis de nivel inventivo 
esarrollado mâs adelante, 



. Anâlisis do patentabifidad (articulo 14 D486) 

ivel inventivo (artIculol8 D486) 

1) Respecto a Ia solicitud en estudio: 

reivindicación 1 se refiere a derivados de estra-1, 3,5 (1 0)-trieno 9a sustituidos de 
iiula general (I): 

Im 

Respecto all estado de Ia TØcnica: 

Dl es el estado ms cercano de la tØcnica pues enseæa previamente 8f3-
hidrocarbilos estratrienos para uso como estrôgenos selectivos de formula I, (Ver 
Resumen y reivindicaciôn 1, pÆginas 58-61): 

\ - 

F -,---

r) 

Al realizar las sustituciones planteadas en Dl los siguientes compuestos se 
consideran los mÆs cercanos frente a la solicitud presentada (Ver pÆgina 29, tabla 2): 
El compuesto mâs cercano es el 813-vinil-estra-1, 3,5(1 0)-trien-3, I 73-diol (Ver pgina 
29, tabla 2-01) 

H 

CH 

Solicitud 

Dl 

D2 enseæa previamente compuestos 16-hidroxiestratrienos como estrOgenos 
selectivos de fOrmula I: 



C 

-13 

Ct) 

)onde al realizar los reemplazos sugeridos en D2 (Ver pªgina reivindicaciOn 1 97-
00) y compararlo con los compuestos de la solicitud presentada: 

CH CH 

OH 

D2 HO 

1) Estado de la TØcnica ms cercano: Dl 

OH 

Solicitud 

a diferencia de la solicitud presentada con Dl es la presencia de un grupo vinilo en 
I carbono 9a mientras en Dl el radical vinilo se encuentra en 813 (Ver 1) y la funciOn 
idroxi en 16a mientras en Dl se encuentra en 1713. La solicitud ademÆs presenta la 
osibilidad de un halögeno en la posiciOn 17 (Ver 2). 

n Dl ya se sugerian reemplazos en el carbono 9 ciI13 como por un doble enlace en 
I anillo. (Ver 3) 

I solicitante por lo tanto cambia el sustituyente aiquenilo de la posiciOn 813 a la 
osiciOn 90 en compuestos en un grupo farmacofOrico que ya se encontraba 
ivulgado, 

a diferencia de la solicitud presentada con D2 es la presencia de insaturaciOn en el 
3dical etilo de la posiciOn 9a/13 

1 efecto tcnico logrado como es obtener una mayor afinidad sobre los receptores 
strógeno de prOstata de rata, es resuelto fÆcilmente por el experto en la materia 
olocando un doble enlace (Dl) en el radical alquilo de la posiciOn 9 del anillo 
stratrieno (D2).Ya se encontraba previamente divulgado el empleo de radicales 
Iquenilo y alquinilo en anillos de estratrieno, 

1 problema tŁcnico objetivo de la solicitud presentada el cual es obtener 
ompuestos Utiles como "estrogenos selectivos con mayor afinidad in vitro on 
reparacionos de receptores de estrógeno do utero de rata e in vivo poseen un 
fecto preferencial on el ovario on comparación con el Otero" queda resuelto 
omparativamente con to previamente divulgado en el estado de la tØcnica, pues 
aria solucionado fÆcilmente por el experto en la materia con base en los 
ompuestos divulgados en Dl y D2, colocando un doble enlace 90 (1132) en el anillo 
e estratrieno (D2), de manera que este to lograria fÆcil y obviamente sin necesidad 
e emplear habilidad Inventiva. 

.1 solicitante argumenta que los compuestos 1, 2, 4,5 muestran una mayor afinidad 
e uniOn con el receptor de estrOgeno de prOstata de rata que en el receptor de 
strOgeno de ütero de rata (Ver folio 373-Solicitud presentada), con respecto a lo 
nteriormente enunciado; sin embargo at comparar el compuesto mâs cercano de Dl 



11 475, 
con el de la solicitud presentada, en sus valores de RBApróstata/RBAütero, se 
obtiene una mayor afinidad en el compuesto de Dl que en el de la solicitud 
presentada. 

Tabla comoarativa 

Comparación 
RBA 

Otero de 
rata  

RBA 
P róstata 

Relación 
RBAprOstata/RBAütero 

Solicitud 913-viniIestra1, 1.2 100 77 
presentada 3,5(10)-trien 

3,16a-diol 

813-vinil-estra-1, Dl 0.7 63 90 
3,5(1 0)-then-
3,173-diol 

Dl ademÆs reporta valores de RBA en Otero de rata y RBA en prôstata de rata de 
83, para compuestos analogos a los de la solicitud presentada; que de acuerdo con 
la tabla 2, corresponden a valores de 83, 90 (compuesto mâs cercano), 6, 52 y 23 

. respectivamente, mientras para los de la solicitud presentada de acuerdo con la tabla 
2 (Folio 372 y 373) corresponden con 77, 100, 20 y 30 respectivarnente sin 
observarse una diferencia significativa, entre Dl y la solicitud presentada. 

De acuerdo con Jo anterior el doble en lace en la posición 9o/ft no evidencia un 
efecto inesperado y superior de los compuestos de la solicitud presentada, frente a 
los compuestos mÆs cercanos coma selectivos de estrógenos en prôstata de rata y 
Otero de rata, donde estas diferencias halladas no le conceden un efecto tØcnico 
inesperado, considerÆndose los compuestos de la solicitud presentada como 
alternos 

Es evidente para el experto en la materia que a partir de las estructuras quimicas 
previamente conocidas en Dl y D2, colocar un doble enlace o triple en la posición 
9a/P en el anillo de estratrieno, de forma tal que los compuestos de la solicitud 
presentada se derivan de forma obvia del estado de la tØcnica a partir de un grupo 
farmacofOrico ya conocido, 

Par Ia tanto la solicitud presentada referente a compuestos y sus composiciones 
farmacØuticas carecen de nivel inventivo. 

7.Conclusi6n: 

En consecuencia y por todo Ia expuesto anteriormente, se recomienda Negar las 
reivindicaciones: I a 4 (folios: 433 a 434) 

Bogota, D.C., 

CONCEPTO TECNICO No. 03019 
EXAMINADOR TECNICO 

Côdigo No. 202070 



Industria y Comercio 
SUPERINTENJD E N C I A 

REPCJBL(GA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No .Q 0 91 
Por (a cual se niega una patente de invención 

No PCT/05-000566 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 

articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 do 2009, y 

CONSIDERANDO 

PlMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 5 de enero 
d 2005, bajo el nCmero 05 000566, entrö a fase nacional la solicitud de patente 
dØ invención titulada: "ESTRATRIENOS 9-ALFA-SUSTITU IDOS COMO 
ETROGENOS DE EFICACIA SELECTIVA", que corresponde a la solicitud 
irternacional PCT/EP03/061 72 del 11 de juriio de 2003. 

SGUNDO: Que efectuado el examen do forma en cuanto a los requisites que 
dbe Ilenar la solicitud y cumplidas (as exigencies legales, se ordenô pubUcar el 

e*tracto sin quo so hubieran presentado oposiciones per parte de terceros. 

TRCERO: Que mediante memorial presentado por el solicitante, de fecha 26 de 
dØ mayo de 2005, se informa sobre el cambio de apoderado de la sociedad 
SHERING AKTIENGESELLSCHAFT., de esta manera el doctor Luis Patiæo 
Lyva serª el representante legal para todos los asuntos de propiedad industrial 
do la sociedad aritedicha. Posteriormente, mediante memorial presentado el 8 de 
fbrero de 2007 se informa nuevamente sobre el cambio de apoderado do la 
sociedad antedicha, de esta manera el doOtor J. Ian Raisbeck serª el 
r4resentante legal. Una vez analizados los documentos allegados por el 
solicitante, estoscumplen con los requisitos legales exigidos. 

CJARTO: Qua realizado el examen de patentabilidad se encontrô qua (a 
iniención no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con 
fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de (a DeCision 466 de (a ComisiOn de 
laComunidad Andina, se requirió al peticionarlo en dos oportunidades para que se 
ponunciara sobre las objeciones efectuadas a (a solicitud. 

Q.JlNTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 2 de maize do 2009 y 
el 2 de septiembre de 2009 atendiO oportunamente a los requerimientos 
fomuIados presentando aclaraciones. Adicionalmerite, allegO un riuevo capItulo 
reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones establecidas en el articulo 34 
de (a mencionada ’DecisiOn 486, 

SEXTO: Quo mediante escrito radicado en esta Superiritendencia at dIa 12 de 
açosto de 2009, el doctor J. Ian Raisbeck informO sobre el cambio de nombre de 
lai sociedad solicitante SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT, por el de BAYER 
SC1-IERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, el cual reOne los requisites legales. 
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Industria y Comercio 
SUPER INTENOENCA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENOENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No OL 0 .9,1 3 8. 
Per la cual se nega una patente de irwenciôn 

No PCT/05-000566 

EPTlMO: Que segiin lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida 
or la ComisiOn de la Comunidad Andina se otorgarân patentes ’... para las 

irilvenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la 
tecnologIa, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles 
de aplicaciOn industrial.’ 

OCTAVO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 4, contenidas on los folios 433 a 
434 del expediente en estudio, no cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo 
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

1 Objeto de la invención 

presente solicitud de patente consste en compuestos de fOrmula I: 

l problema tØcnico planteado en esta solicitud, es obtener estrOgenos selectivos 
con mayor afinidad in vitro en preparaciones de receptores de estrOgeno de Otero 
do rata e in vivo poseen un efecto preferencial en el ovario en comparación con el 
Otero. 

Para solucionar este problema tØcnico, la solicitud bajo estudio proporciona 
etratrienos de fOrmula I, sus composiciones farmacØuticas y su use. 

Determinación del Estado de la TØcnica 

1. Fecha determinante para el anÆlisis comparativo 

fecha para determinar el estado de la tOcnica es el 11 de jun10 de 2002, que 
responde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud Alemana 

10226326.4. La prioridad fue tenida on cuenta para el estudio de 
entabilidad, segUn obra a folio 472 del expediente en estudio. 

212. Documentos del estado de la tØcnica 

sultadas las bases de dates y los archivos con que se cuenta, se encontraron 
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REPIJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No L°  o 9 1 3 8 
Por la cual se niega una patente de irivenciôn 

No PCT/05-000566 

ids siguientes documentos, anteriores a la fecha de prioridad irivocada y 
rIacionados con la materia de la solicitud en estudio: 

NO Documento Titulo 
Fecha de - 

_publicación 
"83-hydrocarbyI-substituted 

I WO 01(77139 estratrienes for use as selective 18/10/2001 
I estrogens"  

CA 2359660__- I 6-Hydroxyestratrienes as 17/08/2000 
selective estrogens  

3 Nivel Inventivo 

SgUn lo dispuesto en el articulo 18 de la DecisiOn 466, "se considerarâ que una 
irvenciOn tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada 
ei la materia tØcriica correspond iente, esa invenciOn no hubiese resultado obvia ni 
s hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica" 

El estado de la tØcnica, al tenor de lo dispuesto en el articulo 16 de la misma 
DcisiOn, cornprende "todo lo que haya sido accesible al püblico, per una 
dscripción escrita u oral, utilizaciOn, comercializaciOn o cualquier otro medio 
antes de la fecha de presentaciOn de la solicitud de patente o, en su case, de la 
piioridad recoriocida." 

su vez, sobre este requisito el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina 
rcientemente ha dicho: 

’Con el requisito del nivel inventivo, Ia que se pretende es dotar al 
examinador tŁcnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la 
invenciOn objeto de estudio no se habria podido Ilegar a partir de los 
conocimientos tØcnicos que existian en ese momenta dontro del estado de 
a tØcnica ( ... ), En este punto conviene advertir que uno es el examen que 
realiza el tØcnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectua con 
respecto al nivel inventive; si bien en uno y otro so utiliza come parâmetro 
de referencia el ’estado do la tŒcnica’, en el primero, se coteja la invenciOn 
con las ’anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) per 
separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el 
tØcnico medic que realiza el examen debe partir del conocimiento general 
que Øl tiene sabre el estado do la tcnica y realizar el cotejo comparative 
con su apreciaciOn do conjunto, deterrninado Si con tales conocimientos 

I 
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Industria y Comercio 
SUPERIN TEN OENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No P 0 9 1 3.8 
Por la cual se niega una paterite de invenciOrl 

N° PCT105-000566 

tØcnicos existentes ha podido o no producirse tal invencl6n.0l 

Triiendo en cuenta lo anterior, y considerando los documentos encontrados en el 
estado de la tØcnica, las reivindicaciones presentadas por el solicitante carecen 
de nivel inventivo. 

40 A continuaciOgi, se procede a comparar las caracteristicas tØcnicas do la solicitud 
bjo estudio frente a las anterioridades WO 01/77139 (llamado Dl de aqul en 
adeIante) y la anterioridad CA 2359660 (llamada D2 de aqul en adelante) que 
evidencian Ia faita de nivel inventivo antes referenciada: 

31. Respecto a la soIictud en estudio. 

3. 

qulmica: 

reivindicaciOn 1 se refiere a derivados do estra-1, 3,5 (10)-trieno 9u sustituidos 
fOrmula general (I): 

Respecto al estado do la TØcnica. 

ariterioridad Dl es el estado de la tØcnica, mâs cercano ya que enseæa 
viarnente 63-hidrocarbiIos estratrienos para usa coma estrOgerios selectivos de 
nula I, (ver resumen y reivindicaciôn 1, pÆginas 58-61): 

Al realizar las sustituciones planteadas en Dl los siguientes compuestos se 
corisderan los mÆs cercanos frente a Ia solicitud presentada (Ver pÆgina 29, tabla 
2); 

El I compuesto mâs cercano es el 8-vinil-estra-1, 3,5(10)-trien-31713-diol (Ver 
pagina 29, tabla 2-01). 

1 Foceso 192 IP 2005. 
4 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLIJCION No.O 0 9 1 3.8’ 
Por la cual se niega una paterite de invenciOn 

N° PCT/05-000566 

H -

Dl 

CH3 

El 
OH 2 

HO 

ora bien, la anterioridad D2 eriseæa previamente compuestos 16-
roxiestratrienos como estrOgenos selectivos de formula I: 

1) 

I realizar los reemplazos sugeridos en D2 (ver pÆgina reivindicaciOn 1, 97-100) y 
)mpararlo con los compuestos de la solicitud presentada; se observa lo siguiente: 

CH3 CH3 

-JJ-.--tI1II-OH 

CH3 H2 

HO 02 HO Solicitud 
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SUPERINTENOENCA 

REP013L1CA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No .Qj3 9,1 .3. 8 
Par la cual se niega una patentede invenciOn 

N° PCT/05-000566 

Sobre el nivel inventivo 

acuerdo a lo anterior, se tiene quo el estado de la TŁcnica mÆs cercano es Dl. 

La diferencia do Ia solicitud presentada frente a la anterioridad Dl es la presencia 
dun grupo vinilo en el carbono 9u mientras, en DI el radical vinilo so encuentra 

e183 (ver 1) y la funciôn hidroxi en 16u mientras en DI so encuentra en 17ft La 10 solicitud ademÆs presenta la posibilidad de un halOgeno en la posiciôn 17 (ver 2). 

Pdemâs, en Dl ya so sugerian reemplazos en el carbono 9 alp coma por un doble 
enlace en el anhllo (ver 3), 

solicitante, cambia el sustituyente alquenilo de la posiciOn 813 a la posiciOn 9a en 
compuestos en un grupo farmacofOrico que ye se encontraba divulgado. La 
diferencia do la solicitud presentada con la anterioridad D2 es la presencia de 
irsaturaciOn en el radical etilo do la posición 9a111 

efecto tØcnico logrado por la solicitud bajo estudio que es obtener una mayor 
iidad sobre los receptores estrôgerio do prOstata do rata, es resuelto fªcilmente 

un tOcnico media en Is materia colocando un doble enlace (Dl) en el radical 
uilo de la posiciOri 9 del enillc estratrieno (D2), toda vez que ye se encoritraba 
viamente divulgado el empleo de radicales alquenilo y aiquinilo en anillos de 

I problema tØcnico objetivo de la solicitud presentada el cual es obtener 
Sompuestos ütiles coma "estrógenos selectivos con mayor afinidad in vitro en 

reparaciones do receptores de estrógeno do Otero de rata e in vivo poseen un 
tecto preferencial en el ovario en comparación con el Otero" queda resuelto 

comparativamente con Ia previamente divulgado en el estado de la tØcnica, pues 
eria solucionado fÆcilmente por un tØcnico media en la materia con base en los 

compuestos divulgados en DI y D2, colocarido un doble enlace 9a (D2) en el 
nillo de estratrieno (D2), de manera quo este 10 lograria fäcil y obviamente sin 

qecesidad de emplear habilidad Inventiva. 

El solicitante argumenta que los compuestos 1, 24,5 muestran una mayor afinidad 
do union con el receptor de estrOgeno de prostata do rata que en el receptor de 
estrOgeno do Otero de rata (Ver folio 373-Solicitud presentada), con respecto a Ia 
anteriormente enunciado. Sin embargo al comparar el compuesto mÆs cercano de 
Dl con el do la solicitud presentada, en sus vabores de RBAprOstatalRBAtitero, se 
dbtiene una mayor afinidad en el compuesto de Dl quo en el de la solicitud 
presentada, tel coma se demuestra en la siguiente tabla comparative. 
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Tabla comparativa 

Comparación  
RBA 

Otero de 
rata  

RBA 
Prôstata 

Relación 
R8Apr6stata/RBA0teTO 

oIicitud 913-vinil-estra- 1.2 100 77 
presentada 1, 3,5(10)-

trien-3,16a-
diol 

8p.vinil-’estra- 0.7 63 90 
1, 3,5(10)-
trien-3, I 73-
diol 

emÆs, Dl reporta valores de RBA en Otero de rata y RBA en prOstata de rata de 
, Para compuestos aciÆlogos a los de la solicitud presentada; qua corresponden 
valores de 63, 90 (compuesto mÆs cercano), 6, 52 y 23 respectivamente, 

lentras Para los de la solicitud presentada de acuerdo con la tabla 2 (Folio 372 y 
3) corresponden con 77, 100, 20 y 30 respectivamente sin observarse uria 

rerencia significativa entre Dl y la solicitud presentada. 

be acuerdo con lo anterior el doble enlace en la posición  9u/p, no evidencia un 
fecto inesperado y superior de los compuestos de la solicitud presentada, frente a 

S ks compuestos mÆs cercanos como selectivos de estrógenos en prostata de rata 
y ütero de rata, donde estas diferencias halladas no le conceden un efecto tØcnico 
irtesperado, considerÆriclose los compuestos de la solicitud presentada corno 
alternos 

Es evidente Para un tØcnico niedio en la materia, a partir de las estructuras 
quimicas previamente conocidas en Dl y 02, colocar un doble enlace o triple en 
la posicion ga/p en el anillo de estratrieno, de forma tal, que los compuestos de la 
slicitud presentada se derivan de forma obvia del estado de Pa tØcnica a partir de 
un grupo farmacofôrico ya conocido. 

n consecuencia, al observar las consideraciones expuestas junto con el 
)ntenido del articulo 18 de Pa Decision 486, queda claro qua el objeto de solicitud 
o es patentable. 

Respuesta a los argumentos del 5OliCitaflte 

7 
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RESOLUCION No 0 0 91 .;3 B 
Por la cual se niega una patente de invención 

No PCT/05-000566 

SeæaIa el solicitante que gestos compuestos son sostancialmente diferentes a aquellos 
rvelados por fa presente irivenciOn donda R9 as una cadena lineal o ramificada de un 
rdical alquenilo o alquiriilo con 2 a 6 Ætomos de carbono, los cuales pueden estar parcial 
o completamente fluorados, o on radical etinilo o prop- 1-inilo. 

Fente a lo anterior, cabe aclarar que Dl enseæa compuestos como el 813-(2,2 
� di1uorovinhl)-estra-1, 3,5(10)-trien-31713-diol (var pªgina 29, tabla 2, Dl), y la so l icitud enseria el 9a-(2,2 difluorovinil)-estra-1, 35(10)-trien-317-dioI; por 10 

tnto habia divulgado previamente la sustitución de halôgeno en el radical 
aIqueniIo 0 alquinilo. Par lo tanto, no hay diferencias sustanciales en la estructura 
qtiImica entre Dl y la solicitud presentada. Asi mismo, los compuestos mâs 
crcanos sin flUor en la cadena vinilica presentan valores mayores de afirildad en 
161
 
relación RBAprÆstata/RBAütero. 

L adiciôn del halôgeno  en la posiciôn 17 no preserita una diferencia significativa 
frnte a los valores reportados de afinidad en la relaciôn RBAprostata/RBAidero, 
clue evidencien un efecto superior iii un salto sorprendente en Ia actividad, 

hora bien, en relaciOn con la concesión de  la patente en otros paises es preciso 
anotar, que el anâlisis de patentabilidad de una invención se realiza para cada 
cso en concreto sin tener en cuenta las anteriores concesiones 0 negaciones de 
las que hubiera sido objeto en otros paises, pues en aplicación del principlo de 
tØrritorialidad, dicho anIisis es efectuado en consideraciôn a los antecedentes 
prticuIares y a la IegislaciOn aplicable en el momento y lugar en el que dicho 
anàlisis as realizado, Es decir, el hecho que una solicitud de patente hubiera sido 

S ptsterior
ncedida o negada en un pals, no constituye un argumento vÆlido para su 

concesión o negaciôn en otro, pues de ser asi, no seria riecesarlo 
realizar un nuevo examen cada vez, sino qua la primera concesiOn o negaciôn 
obtenida en un pals bastaria para que en el resto del mundo se actuara igual. 

este sentido, sobre el principio de independencia en relaciOn con el estudio cIa 
entabilidad qua realizan otras oficinas de patentes, el Tribunal de Justicia de la 

unidad Andina, ha dicho que: 

"El sistema de otorgamiento de patentes que se adopto en la Comunidd Andina 
se encuentra sopor-tado en la actividad autônoma e independiente de las Oficinas 
Competentes en cada Pals Miembro. Dicha actividad, qua aunque do manera 
general so errcuentra regulada por la normativa cornunitaria, deja a salvo la 
mencionada independencia y es as[ como el Capitulo I do la DecisiOn 344, 
denominado "Do las Patentes de IrivenciOn", regula ci procedimiento para la 
obtenciOn de una patente e instaura en caboza do las 0tcinas Naciortales 
Competentes el trârnite del procedimiento y del respectivo examen de 
patentabilidad. 
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C...) 

Que Se haya obtenido una patente de invención en un Pals Miembro no signitica 
que indefectiblernente se deba conceder dicha patente de invención en Otro Pals 
Miembro, asi como si se ha riegado la solicitud de patente de invenciOn en un Pals 
Miembro se deba negar igualmente en otro. 

. Lo mismo ocurre en relaciOn con patentes obtenidas en paises no miembros de la 
Comunidad Andin, ye que Østas igualmente deben pasar par el anÆlisis de 
patentabilidad en los Paises Miernbros, quienes mediante sus oticinas 
competentes deberân decidir lo pertinente sin estar atados a lo decidido por otra 
oficina de patentes. 

Siendo aUn ms estrictos, las propias decisiones de la oficina de patentes son 
independientes entre si, ya que Si bien en muchos casos se pueden utilizar 
antecedentes similares como soportes argurnentativos a la solicitud de patente, I 
cierto es que cada examen de patentabilidad es completaniente independiente. 

No so estÆ afirmando quo la oficina de patentes no tenga limites a su actuaciOn y 
que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se estÆ 
diciendo es que la oficina de patentes tiene la obligaciOn en cada caso de hacer 
un anÆlisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo 
en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trmite AdemÆs, los llmites 
a la actuacion administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia 
norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos 
administrativos profeddos.’2 

\4isto lo anterior, se advierte que la invenciOn en estudlo no cumple el requisito de 
n livei inventivo, toda vez que para un experto medic, on la materia, y de 

. cnformidad con el estado de la fØcriica que existia en ese momenta, resulta 
cbvia y a ella se hubiese pod ido Ilegar de manera evidente. 

RESUELVE 

4RTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invenciôn a  la creacin 
enominada: "ESTRATRI NOS 9-ALFA-SUSTITU 100$ COMO ESTROGENOS 

EE EFICACIA SELECTIVA". 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor J. Ian Raisbeck, en su 
caIidad de apoderado de la sociedad BAYER SCHERING PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT., o a quien haga sus veces, el contenido de la presente 
rsoluciôrt,  entregandole copia de la misma, advirtiŒndole que contra ella procede 

Proceso 51-I P-2008. 
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I recurso de reposiciôn ante el Superintendente de Industria y Comercio al 
nnomento de notificarse o dentro de los 5 dias hªbiles siguientes. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
19 

2 
Dada en Bogota D.C., a los 

L SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E), 

octor. 
N J. RAISBECK 
lagonal 34 No, 5-28 
Dilota D.C. 
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