
OLARTERAIsBECK 
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Seæores 

SUPERINTENDENCIA DE TNDUSTRIA 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

E. S. 

Re: Expediente No. 05-015.694 

Solicitud de patente titub 

ESTEROIDE 11P-HALOGEN 

CONTRACEPTIVO MASC 

COMPOS1CIONES" 

Solicitante: SCIIERING AKTI 

Nuestra Ref.: P2005/000191 

TA AL 

J. JAN RAISBECK, mayor de edad y 

pie de mi firma, en mi carÆcter de apo 

siguiente ante el auto emanado por ese 

de la Decision 486: 

COME 
SUPLRIN LINDLNCA DC- INDUS [ThA Y COMLRCO 

No. 05-015694- 00008-0000
 

echa. 2009-03-0314,0714 Dep. 2020 NULCRLACIONt 

1,-@ 11 PATLNTLI’II La: 379 SLNAC[ONALI[ 

Act 444 RESPUES1ARLQU I-oIoS: 9 

"COMPOSICION QUE CONTIENE UN 

0 ANDROGENO, Y UN GESTAGENO Y UN 

IMO SOME LA BASE DE ESTAS 

GESELLSCHAFT 

.394 

mo de Bogota, D.C., identificado tal como aparece al 

lo de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo 

pacho, dentro del plazo legal previsto en ci artIculo 45 

1. En primer lugar y con el Ænimode brindar mayor claridad a la presente solicitud, me 

peni-iito adjuntar un Capitulo Reivindic.torio Modificado, en donde se reempiaza ci simbolo P 

por 0 en la definición de la Reivindic4ión I y se corrigen otros problemas formales en dicha 

ReivindicaciOn con el fin de lograr unaclara definiciOn del alcance solicitado. Por tal motivo, 

adjunto un recibo de pago correspondiene a la tasa de modificaciOn. 

World Trade Center -Torre A,salle 100 No. 8A� 37, Piso 10, Bogota DC., Colombia 
Tel + 57 1 601-7700, Fax + 57 1 6017799, officQJolartemisbeck.corn, www.olarteraisbeckom 
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Valga anotar que las modificaciones e 

ArtIculo 34 de la Decision 486, ya que 

protección correspondiente a la divulgaci 

2. a- El Examinador establece 

uadas cumpien a cabalidad con To estipulado en el 

is de ninguna manera implican una ampliación de La 

contenida en la solicitud inicial. 

la Reivindicación 1 no es clara porque Los 

significados de los sustituyentes se dan e tØrrninos de otros sustituyentes. Adicionaimente, ci 

Examinador indica que ci empleo de la let  P. en la Formula general crea confusiOn, puesto que 

dicho sImbolo es ci correspondiente al eimento FOsforo. Asimismo, el Examinador seæaia que 

Las Reivindicaciones 3, 5; 4, 6 son redurdantes porque reclaman la misma materia, pero con 

diferentes objetivos. Adicionairnente, ei Examinador resalta que la ReivindicaciOn 7 no 

proporciona una caracteristica tØcnica adiionai o diferente a las Reivindicaciones 5 o 6, porque 

la aplicación durante tiempo prolongado e un mØtodo terapØutico. 

Por ültimo ci Examinador seflala que Las Ieivindicaciones 8-12 definen ci resultado que se desea 

obtener, con las Reivindicaciones 1 a 4. 

b- A fin de salvar tales o 

de la presente solicitud se presenta 

reemplaza ci sImbolo P por 0 (en reivi 

ReivindicaciOn 1. AdemÆs, se corrigen 

fin de lograr una clara definiciOn del aic 

Asirnismo, ci Solicitante desea puntualiz 

Examinador sobre la definiciOn de sustitr 

formato es utilizado normalmente para 1 

una persona de nivel medio versada en la 

ello es que el Examinador ha podido eft 

invención con relaciOn al arte previo cita( 

tciones y con ci ünico propOsito de facilitar ci trÆmite 

Capitulo Reivindicatorio Modificado, en donde se 

aciones y memoria descriptiva) en la definición de la  

)S problemas formales en dicha reivindicación con ci 

solicitado. 

, rçpetuosamente, que disiente con la apreciación del 

entes por medio de otros sustituyentes. En efecto, este 

definición de compuestos. MÆs aün, se considera que 

ateria esta famiiiarizado con dicho formato, prueba de 

la vaioración de novedad y altura inventiva de la 

Por otro lado, Se aclara la definición n las Reivindicaciones 5 y 6, especificando que se 

relacionan con un agente de contracepcón masculina, lo cual es una especificidad a(in mayor 

teniendo en cuenta las definiciones efectuadas en las reivindicaciones de las cuaies son 

dependientes. 

En este punto ilamo respetuosamente la 

de Patentes (MAP) estabiece que, una v 

del Examinador aT hecho que ci Manual Andino 

la materia se encuentra perfectamente definida en las 
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reivindicaciones independientes medi 

reivindicaciones dependientes adicionah 

invención o indicar caracterIsticas funcic 

reivindicaciones dependientes especifican 

todas las caracteristicas listadas en La reivi 

las Reivindicaciones 5-6, al ser de 

caracterIsticas tØcnicas listadas en Østa y 

la invención. 

Por ültimo, teniendo en cuentas las obj 

acepta elirninarlas del pliego de reivind 

la continuación del proceso de examen. 

3. Teniendo en cuenta las modifi 

reivindicatorio y que el Exarninador ha c 

99/26962) conciuyendo que La presente 

inventiva y apiicaciOn industrial tal como 

se proceda a otorgar el privilegio de pate 

que ese Despacho considere que persistei 

emita un nuevo auto de fondo Para poder 

Atentamente, 

� 

J. IAN RAISBECK 
C.C. 79.376.996 de Bogota 
T.P. 135.799 
Anexos: 

� Capitulo Reivindicatorio 

� PÆginas 1 y 2 de la Desci 

� Recibo de pago 

Manual Andino de Patentes. OMPI, EPO, 

’I? 
fle sus caracterIsticas tØcnicas esiructuraIc, 

pueden reclamar diferentes modalidades de la 

tales de Østas. Es mÆs, ci MAP estabiece que Las 

aracterIsticas particuLares y por definiciOn incluyen 

dicación independiente.’ De acuerdo con Lo anterior, 

idientes de la Reivindicación 1, comprenden las 

nplernente definen las modalidades preferenciales de 

sobre las Reivindicaciones 7 a 12, ci Solicitante 

s Para salvar los reparos interpuestos y favorecer 

iciones realizadas en redacción del nuevo pliego 

ado los documentos Dl (EP 1 216 699) y D2 (WO 

licitud cumple con los requisitos de novedad, altura 

o establece la Decision 486, solicito respetuosamente 

:e Para las reivindicaciones pendientes. En ci evento 

objeciones sobre cualquier reivindicación, soLicito se 

Modificadas 

a la tasa de rnodificación.  

de la Comunidad Andina, 2004. Seceióii 4.52. 
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Expediente No 
Examen 

N. ref. I 

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO 

1. Composicin que contiene un esteroide 11-

halogenado andrógen seleccionado del grupo de los 

compuestos de la fómula general 1 andrógeno seleccionado 

del grupo de los comuestos de la formula general 1 

pR" 

en la cual 

X-Y-Z es un grupo c n una de las dos estructuras OHC-O o 

CH2-C=C, 

p puede estar en posición ci- 3 y es hidrógeno, R o es C-

Q-R unido a la estructura de anillo por medio de C, 

donde C y Q son grupos alquileno-, alquenileno-, aiqul-

nileno-C1.8 de adena lineal o ramificada o sus den-

vados fluonado y pueden ser iguales o diferentes y 

donde R es un radical CT-i3- o OF3, con la condiciOn de 

que cuando X- -z es el grupo CH2-C=C, no haya un 

sustituyente R’ en Z, 

R6 es un Ætomo de hidrôgeno o puede tener el significado 

indicado para 

R7 es R 0 G-Q-R u ido a la estructura de anillo por medio 

de C, donde estos grupos tienen los significados men-

PÆgina 1 de 3 



Expediente No 05.0156 4 
Examen de Fo 

N. ref. P2/5/ 

cionados rnÆs arriba, 

R 11 es un halÆgeno, 

R 13 es metilo o etilo 
y 

R’7’ es hidrógeno o s C(0) -P8, donde 

RIB es un radical a quilo-, -alquenilo-, aiquinilLo- CI -18 de 

cadena lineal o ramificada o es un radical arilo, o es 

T -U -V unido al grupo C(0) per medio de T, donde T y U 

son grupos alLquleno-, -aiquenileno, -alquinileno-0118, 

grupos alicicli OS -C3-12 de cadena lineal o ramificada o 

grupos arilo y son iguales o diferentes, y V es un 

radical aiquilo-, alquenilo o alquini10-C18 de cadena 

lineal o ramifi ada o un radical arilo o 

R18 tierie uno de los significados mencionados y ademÆs esti 

sustituido por uno o varies grupos NP’ 9R2° o uno o Va-

rios grupos SO R21, donde x 0, 1 o 2 y R19, R2° y F2’ 

son, en cada c so, hidrógeno a T -U-V unido a N, S par 

media de T, co el significado mencionado, con la con-

dición de que ademÆs se incluyen las sales de adición 

fisiológicamene tolerables con Æcidos inorgÆnicos y 

orgÆriicos, 

y el gestÆgeno de 1 siguiente formula 

PÆgina 2 de 3 



Expediente No 0WFOExamen ’d  
ref. P 

2. Composici’n de acuerdo con la reivindicación 1, 

CARI-\CTERIZZ-\DA PORQU , el esteroide 113-ha1ogenado de la 

formula general I es el compuesto 1l-fluoro-173-hidroxi-7c-

metil-estr-4-en-3-on 

3. Composi iOn farmacØutica que contiene una 

composiciOn de acue do con la reivindicaciOn 1 y vehIculos 

y/o sustancias auxiiLiares farmacØuticamente tolerables. 

4. Composicón farmacØutica de acuerdo con la rei-

vindicaciOn 3, CAR TERIZADO PORQtJE el esteroide 113-halo-

genado de la formula general I es el compuesto 113-fluoro-

17t3-hidroxi-7c-meti -estr-4-en-3-ona. 

5. Aciente contraceotivo mascu1ino CARACTERIZADO 

PORQUE contiene una 

la reivindicación 3 

S6. Agente 

PCRQUE contiene una 

la reivindicación 4 

composición farmacØutica de acuerdo con 

contraceptivo masculine, CARACTERI ZADO 

composiciOn farmacØutica de acuerdo con 

PÆgina 3 de 3 



COMPOSICION QUE 

ANDROGENO Y UN GEST 

Expediente No. 05-015.694 

Examen de Fon 

N. Ref. P2005[00 

NTIENE UN ESTEROIDE 1l13-HALOGENADC 

END, Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE 

LA BASE DE ESTAS COMFOSICIONES 

DESCRIPTIVA 

La presente invención se relaciona, en general, con 

una composición que contiene un esteroide ll3-halogenado 

andrógeno, seleccion do del grupo de los compuestos de la 

formula general I 

R11 

en la cual 

X-Y--Z es un grupo 

13 

I / 

/ 

n una de las dos estructuras CHC-C c 

CH2-CC, 

R’ puede estar en pa ición u- 13 y es hidrOgeno, R a es G-Q-R 

unido a la estructu a de anilla par media de G, donde G y Q 

San grupos aiquileno-, aiquenileno-, alquinileno-C13 de 

cadena lineal a r mificada a sus derivados fluorados y 

pueden ser iguales 0 diferentes y donde R es un radical Cl-i3-

0 CF, con la condiciOn de que cuando X-Y-Z es el grupo CH2-

PÆgina 1 de 2 
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Expediente No. 05-015.694 
Examen de ondo 

N. Ref. P2 51 

C=C, no haya un sustituyente R’ en Z, 

R6 es un Ætomo de hidrógeno a puede tener el significado 

indicado para R7, 

R7 es R o G-Q-R trnido a la estructura de anillo per medio de 

G, donde estos grupos tienen los significados mencionados 

mÆs arriba, 

R" es un halógeno, 

R’3 es metilo a etiloy 

es hidrógeno a es C(0) -R’8,  donde 

R’8 es un radical al uilo-, -aiquenilo-, alquinilo- Cl-18 de 

cadena lineal o ramificada a es un radical arilo, o es T -U-V 

unido al grupo 0(0) or media de T, donde T y U son grupos 

aiquileno-, alquenileno-, alquinileno-C113, grupos alici-

clicos-C3-12 de cadena lineal a ramificada a grupos arilo y 

son iguales a dife entes, y V es un radical aiquilo-, 

aiquenilo a aiquinil -Ci8 de cadena lineal a ramificada a 

un radical arilo a 

R18 tiene uno de los significados mencionados y ademÆs estÆ 

sustituido par uno o varies grupos NR’9R2° a uno o varies 

grupos SOXR21, donde x = 0,1 o 2 y R19, R2° y R21 son, en cada 

case, hidrógeno a T- -v unida a N, S par media de T, con el 

significado menciona a, con la condición de que ademÆs se 

incluyen las sales de adición fisiológicamente tolerables 

con Æcidos inorganic s y orgÆnicos, 

y el gestÆgeno de la siguiente formula 

PÆgina 2 de 2 
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SUN CIENJU ONCE MIL PESOS 

., 
RESP11NS8LE 

RECTSU OF CJO OPLICOU AL EXPEDIENTE No. 

PE11N1ENDENC1A DE INDUSTRIA v CQERC10 

REC1130 QFIC1AL OE MA 09 - 16,260 
FIECHA FEBRERO 2/ OF 2009 

11S I TAN TE 

0LR1E RISBE 

NIT 

’4 
0116081-2 

SUPLRINFLNDLNCIA DL INDUS’,FA Y COMLRcQ 

IlIIIIIIIIIIIIIJlIIIIIIIIIJIjIjIiEIiIIIIIlff No. 05-015694- -00008-0000 -ech 2009-0303 140714 Dep 2020 NUECRLACIONL i. 11 PAN1L!yjj Lv 79 FASLNACIONALH Act. 444 RESPUESAI-LQUE oIiüs i) 

*i*fl CONS! &NC TON **U 

TIPU PfflU BNCU C ENTA No. P6U FECH4 T60 Vr, P&U 

C0NS18NCIUN SANCU DC S080Th 02754381 10276194 26/02/200 238,000.00 

*xfl* C U N C F P TO TIM 
I 

- -1- 

0005-01-03 CArII3IO DE 1UlLI11D Y pUOiFiCA 12 MARCAS I tENhS CONERCILE8 i1i,uU0.00 

10L c 111,000.00 

4; 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

202012 
Bogota, D.C., 19 de marzo de 2009 

Apoderado: J. Ian Raisbeck 

ASUNTO RadicaciOn 05-015694 
Trarnite 002 
Eve nto 001 
Act ación 430 
Oficio 
Foli s 

Lt 

Patente de InvenciOn 

Via PCT fase nacional Cap.l LII Cap. II <] 

No. Sol. Internacional: PCT/EP2003/008192 
Fecha de PresentaciOn Internaci nal: W02004/011008 

Como resultado del examen de f ndo, realizado con fundamento nuevamente en el 
articulo 45 de la DecisiOn 486 de la CornisiOn de la Cornunidad Andina, se le 
cornunica: 

1. Documentos estudiados 

a)Descripción: Fol Os: 31 a �66�66_

b) Reivindicaciones,b)Reivindicaciones: Fol os67_ a _70_ 
FoIosl44a 146 

c) Dibulos: 

d) Prioridad: 

2. Objeto de la invención 

Titulo de la solicitud: Corn 
and rOgeno, y un contraconc 

FoIos_72 a _75 

Fol 

(como se radicó inicialmente) 

(como se radicô inicialmente) 
Modificado 

(como se radicO inicialmente) 

1, DE10234525.2, 25/07/2002 
US60/449,400, 25/02/2002 

iOn que contiene un esteroide 11 13-ha logenado 
o masculino sobre la base de estas composiciones. 



Reivindicaciones 1-12: Se reiere a una composición que contiene un esteroide 
11 3-halogenado andrógeno  seleccionado del grupo de los compuestos de la 
fOrmula general I: 

l.A-I3 

CH3 

y ekstÆgeno de formula: 

ClasificaciOn Internacional de 

OH 

ntes (I PC.) A61 K31/565; A61 P15/16 

Modificaciones no aceptadas (4rtIcuIo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT) 

No se acepta la modificación al cpitulo reivindicatorio porque se introduce materia al 
introducir el sustituyente R6 en l estructura deIestâgeno, y en la descripción el 
estÆgeno no posee sustituyentes. 

. Po 10 tanto ese capitulo reivindi 
para el capituto reivindicatorio 
estud jar. 

De la solicitud de Patente 

Reivindicaciones (An’Iculo 30 D 

a) 

atorio no se toma en cuenta y se reitera to djcho 
)riginal, porque es el que nuevamente se debe 

486 de la CAN.) 

La reivindicaciOn 1 no es cI ra, porque los significados de los sustituyentes se 
dan en tOrminos de otros si istituyentes por ejemplos R1 es "R 0 OS P-Q-Q", se 
debe definir directa e inec ulvocamente el significado de los sustituyentes. 
AdemÆs se cambia el signi jcado universalmente establecido para el simbolo 
P que es fOsforo, rn:imero atOmico 15, peso atómico 30.9738, por lo tanto 
causa confusiOn. 

b) Las reivjndicacjones 3, 5; 1,6, son redundantes, reclaman la misma materia, 
pero con diferentes adjetivs. 



c) La reivindicaciôn 7 no 
adicional o diferente a las 
tiempo prolongado es un 

d) Las reivindicación 8-12, s 
pero en forma de un re 
deseada, porque tØcnica 

Las reivindicaciones objetadas I 

concision o sustento por la desc 

art.22 Tratado PCT. 

me una caracteristica tØcnica de composiciOn 
ivindicaciones 5o6, porque la aplicaciOn durante 

iØtodo terapØutico. 
n las misma materia en las reivindicaciones I a 4 
Itado a obtener 0 como una forma farmacØutica 
ente no estân definidas. 

cumplen con el requisito de definiciôn, claridad, 

pción de acuerdo al art. 30 de la Decision 486.y/o 

3. Determinaciôn del Estado de la TØcnica 

La fecha que se ha tenido en Ouenta para determinar el Estado de la TØcnica es: 
Fecha de presentaciOn de la solicitud prioritaria 25/02/2002. 

� Relacionar los documentos encontrados dentro del cuadro 

NO Documento Titulo 
Fecha de 

publicación* 

Dl EPO1 21 6699 
Tra isdermal system comprising a 

06/02/2002 
highly potent progestin  
Androgenic steroid compounds 

D2 W09926962 and method of making and using 26/06/1999 
the same  

12. AnÆlisis de patentabilidad (seg(in requisito) (articulo 14 D486) 

12.1 Novedad (Arti de la C.A.N. 

La solicitud en estudio reclama omposiciones que comprendan: 
un esteroide II-haIogenado andrógeno seleccionado del grupo de los 
compuestos de la fOrmula gneraI I: 

-R17 

CH3 

rel 

11 

OH 



-La anterioridad DI (EP 121 
transderminas de (21S)-21-
trien-3,20-diona, pero no corn 
solicitud en estudio es nueva 

-La anterioridad D2 (99269( 
comprende compuestos de ft 

Comprenden los compuestos de 

21 -hidroxi-21 -metl-1 4,1 7-etan-1 

solicitud en estudio es nueva. 

6699) describe formulaciones para aplicaciones 
iidroxi-21-metl-14,1 7-etan-1 9-norpregnan-4,9,1 5-
Drende el compuesto de fOrmula (I), por lo tanto la 

2), describe compuestos y composiciones que 
rmula: 

)rmula (I), pero no comprenden es estÆgeno 21 S)-

norpregnan-4,9,1 5-trien-3,20-d ion a, por 10 tanto la 

Nivel inventivo (ArtIculol8 D486 Je la C.A.N.) 

Luego de comparar los docum ntos relevantes encontrados en el estado de la 
tØcnica se observa que no era probable para una persona normalmente versad en la 
materia, derivar Ia invenciOn aq I reclamada de los documentos citados con alta 
probabilidad de Øxito. Entonces se considera que la invenciOn presenta nivel 
inventivo. 

En cumplimiento del artIculo 45 c e la Decision 486 de la Comisión de la  Comunidad 

Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de 60 dIas contados 

a partir de la fecha de notificaciOi de la presente corn unicaciOn. En caso de no dar 

respuesta al presente requeriminto, 0 si a pesar de la respuesta subsistieran los 

impedimentos para la concesiOn, se denegarÆ la patente. 

Notifiquese el presente oficio corforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 

capItulo quinto del titulo primeto,Øe  la Circular Unica No 10 de 2001. 

4/ 
ALIX CARMENZA CESPEDES 6E VERGEL 

Jefe de Division de Nuevas Creciones 

El anterior requerimiento fuo notificado por fijación en lista, de fecha 

CONCEPT O TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO Código No.202012 


