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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRA Y COMERCID 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONS 

E. 0. 

Re: Expediente No. 05-015.694 

Solicitud de patente titu] 

ESTEROIDE 11 i-HALOG 

UN CONTRACEPTIVO 

COMPOSICIONES" 

Solicitante: BAYER SCHEI 

N. Ref.: P2005/000191 

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y 

pie de mi firma, en mi carÆcter de a 

presente escrito, y dentro del tØrmi 

Contencioso Administrativo, me perr 

contra de la ResoiuciOn No. 66596, nol 

1. ANTECEDENTES 

"COMPOSICION QUE CONTIENE UN 

WO ANDROGENO, Y UN GESTAGENO V 

ULINO SOME LA BASE DE ESTAS 

GAG 

) DE REPOSICION 

de Bogota, identificado tal como aparece a! 

)derado de la sociedad solicitante, por medio del 

) legal previsto por ci artIculo 51 del Código 

to interponer RECURSO DE REPOSICION en 

por edicto desfijado el 19 de enero de 2010. 

La solicitud de patente correspond ente a este expediente contiene un capItulo 

reivindicatorio con 3 reivindicaciones que fue radicado el 19 de octubre de 2009, en 

respuesta al tercer estudio de fondo 

Cornercio (SIC) ci 24 de julio de 200 

reivindicatorio amplia ci alcance origit 

sobre el Capitulo Reivindicatorio de 6. 

examen de fondo argumentando que nc 

de invenciOn. 

edido por la Superintendencia de Industria y 

Segün La Resolución No.66596, dicho capItulo 

pretendido y aparenternente se pronuncia 

eivindicaciones presentado en respuesta al primer 

cumple con los requisitos de claridad y de unidad 

Diagonal 34 N  - 28, Bogota D.C., Colombia 
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I- En el primer estudio de fondo de fecha5 de&iembre de 2008, la SIC 

reaiiza ci anansis ue paentaoinaaa ue iL presente s011dllua, consiaeranuo que ia invencion 

cumple con los recluisitos de Novedad y Nivel Inventivo (ver folio 139 lIneas 17-20 at folio 

140 lIneas 1-3 y 5-9 del concepto tee  ico No. 3532). El Examinador objetO ünicarnente 

falta de claridad en el CapItulo Rei rindicatorio, lo que fue subsanado mediante La 

presentación de un CapItulo Reivindictorio Modificado, que contiene 6 reivindicaciones 

en el que se corrigieron errores 

b- En el segundo estudio d fondo de fecha 13 de abril de 2009, de nuevo, ci 

Examinador conciuye que la presente olicitud cumple con los reguisitos de Novedad y 

Nivel inventivo (ver Folio 153, lmneas 1-4, 7-9, y 11-15 del concepto tØcnico 1013) sin 

embargo, el Examinador decide no iceptar las modificaciones realizadas a! CapItulo 

Reivindicatorio. 

En el tercer estudio de 

insiste en no aceptar el Capitulo R 

segundo examen de fondo porque por 

en la molØcula del gestªgeno. 

to de fecha ci 24 de julio de 2009, el Examinador 

ndicatorio presentado en respuesta al primer y 

error de transcripción aparecIa un sustituyente R6 

Adicionalmente, el Examinador introduke argumentos frente a la Unidad de lnvención de la 

presente solicitud, esta vez argumeitando que ninguno de Los componentes de la 

combinaciOn reclamada en la ReivindiaciOn I es nuevo o inventivo. Adicionalmente, ci 

Examinador argumenta que las reivi 

aplicaciOn previsto para las composi 

desea dar a las composiciones. 

2. OBJETO DEL RECURSO 

Que se revoque la Resoiución 

invención para las reivindicaciones 
r 

aquellas reivindicaciones que cumplan 

aciones 5 y 6 corresponden al propósito de 

s, es decir, se refieren realmente al uso que se 

y en su lugar se conceda el priviiegio de paterite de 

ndientes de la presente solicitud, o en su defecto 

on Los requisitos de patentabilidad. 
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FUNDAMENTO DEL 

Con referencia a los argumentos preser 

de invención de la presente solicitud 

difiero del anÆlisis expuesto, y proced 

exponiendo las motivaciones tØcnicas 

Despacho. 

3.1 a- En primer lugar, debo h 

Despacho en la Resolución de Negaci 

las conclusiones a las que ilega en ci pi 

es extraæo que niegue la presente soli 
W invención, dado que Los component 

novedad ni nivel inventivo, cuando ei 

concluido favorablemente acerca de 

mencionar que en la ResoluciOn de N 

determinar el estado de la tØcnica sin ci 

b- Analizando la Resoluci 

entiende que las ünicas objeciones fre 

se refieren a falta de claridad y unidad 

negar una solicitud que en estudios 

novedosa e inventiva. 

s por la SIC Para desvirtuar la claridad y unidad 

la Resolución aquI recurrida, respetuosamente 

a dar respuesta a cada uno de dichos argumentos, 

desvirtüan completamente la posiciOn de ese 

er Ønfasis en que los argumentos empleados por el 

no son ciaros y ademÆs no son consecuentes con 

rier y segundo examen de fondo. Particularniente, 

itud de patente argumentando falta de unidad de 

de la combinación reivindicada no presentan 

el primero y segundo estudio de fondo ya habla 

patentabilidad de la invención. Es importante 

zación No. 66596 el Examinador solo se limita a 

itir concepto sobre ella. 

de Negación No. 66596 expedida por la SIC, se 

a La materia reivindicada en la presente solicitud 

la invención,  to cual no es suficiente motivo Para 

habIa resultado, a la iuz del estado del arte. 

c- El Exarninador establece adicionalmente que La presente solicitud no cumpie 

con el artIculo 30, objetando falta de claridad de las Reivindicaciones 5 y 6 at divulgar ci 

propósito de aplieación o uso que se desea dar a las composiciones, to cual no es una 

caracterIstica tØcnica del producto. En este punto es importante seflalar que no es ciaro quØ 

Capitulo Reivindicatorio toma en cuaita el Despacho Para proferir una resoiución de 

negación, en tanto que en todos losexÆrnenes de fondo emitidos se indicaba la no 

aceptación de los CapItulos Reivindicatorios. Es decir, no se entiende por quØ se elevan 

objeciones frente a las Reivindicacones 5 y 6, siendo que el ultimo Capitulo 

Reivindicatorio Modificado presentado en la respuesta at tercer estudio de fondo no 

contiene dichas Reivindicaciones, y el Capitulo inmediatamente anterior tampoco habla 

sido aceptado. 
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V 

X.2 a- La SIC establece que no se acepta la modificacion de la solicitud original 

ya que Lonsidera que la Reivindicacioi 3 del ultimo pliego modificado amplia el objetc 

inicialmente contenido en La solicitud, persiguiendo la materia objeto de La publicaciór 

DE10104327 (pÆg. 4, renglOn 34; ejemp o 1, reivindicaciOn 8, pÆrrafo 38). 

b- El Sr. Solicitante desea epresar su sorpresa ante la no aceptación del pliego 

de reivindicaciones presentado corno rspuesta a! (iltirno estudio de fondo considerando 

que se incurría en una extension a lo divulgado inicialmente. En particular, es de resaltar, 

tal como puede ser observado de las molificaciones realizadas en el mismo, que el alcance 

de las reivindicaciones fue limitado enomernente al definir una cornposición que combina 

dos compuestos especificos, a saber: 

"un esteroide 11/3-halogenado andróg no: 11J3tluoro-1 7/3-hidroxi-7a-rnetil-esir-4-en-3-

ona 

y un gestägeno defórmula: 

OH 

fp) 

La motivaciOn para tal limitaciOn fue claramente acatar los reparos efectuados por el Sr. 

Examinador y evitar problemas de clan ad y unidad de invenciOn al definir Los compuestos 

androgenos 1 1/3-halogenados especifi amente por el compuesto rnÆs relevante de La 

invenciOn. 

Asimismo, las Reivindicaciones 2 y 3 n pueden de manera alguna extender el derecho de la 

reivindicación principal al definir composiciones farmacØuticas subordinadas a la 

composiciOn de la reivindicación principal. EspecIficamente, la Reivindicación 3 define que 

La cornbinaciOn comprende el compuest A (definido en la Reivindicación principal), con lo 

cual no excede el derecho pretendido p0 la Reivindicación 1. 

De esta manera, no se comprende la niotivaci6n que ha llevado al Sr. Exaniinador a las 

conclusiones sobre arnpliación de lo di ulgado y, por ende, a la no aceptaciOn del Capitulo 
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c. 
Reivindicatorio presentado en respue al tercer examen de fondo. Min mÆs, si ci 

Examinador considera que la ReivindcaciOn 3 es una ampiiación de lo originalmente 

divulgado, lo cual no aceptamos, debiO simpiemente rechazar dicha Reivindicación y no la 

totalidad del Capitulo Reivindicatorio, para ci cual ya habla determinado la existencia de 

novedad y nivel inventivo 

AsI, el Sr. Solicitante solicita, respetuosmente, que se tome en cuenta ci presente pedido de 

reconsideración, aceptando el pliego de reivindicaciones limitado presentado en respuesta a 

la Acción Oficial precedente (3 reivinc icaciones) y que, teniendo en cuenta tal limitación, 

sea aceptada su patentabilidad de acuer o con los lineamientos estabiecidos por la DecisiOn 

486. 

MÆs aün, es de resaltar que el 
Sr.

Exaninador acepta la novedad y altura inventiva de la 

materia reivindicada y sOlo se enfoca en probiemas mInimos de ciaridad y unidad de 

invención que claramente la ültima respiesta salva de inmediato. 

3.3. a- La SIC estabiece que los siguientes documentos son relevantes en ci 

momento de realizar la Determinación di Estado de la TØcnica. 

No. Documi nto Fecha publicación 

Dl EPO121  699 16-12-2002 

D2 W09926962 26-06-1999 

Sin embargo, la SIC subraya la existe] 

prioridad y relacionados con la ma 

ciaramente de quØ forma el arte previo 

de la presente solicitud. 

ia de dichos documentos anteriores a la fecha de 

de solicitud en estudio. Pero, no presenta 

a los requisitos de Novedad o Nivel inventivo 

Seguidamente, la SIC responde a los argumentos del Solicitante argumentando que al 

introducir materia adicional en la cIusuIa 3 del capItulo reivindicatorio modificado, 

subsisten los impedimentos para ci estudio de fondo definitivo. 

b- Teniendo en cuenta lo anterior se deduce de lo argumentado por ci Despacho 

que ci CapItulo Reivindicatorio Modi icado presentado anteriormente (en respuesta al 

primer y segundo examen de fondo) no se encuentra afectado por ci arte previo. Es mÆs, ci 

Examinador declara en ci primer estudi de fondo que la solicitud en estudio es nueva y 
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.. preenta nivel inventivo (ver Folio 140 del concepto tØcnico 3532); en el segundo estudio 

de’ fondo, ci Examinador vuelve a dar su concepto favorable frente a estos dos requisitos 

(ver Folio 153 del concepto teLnico 101 3) 

AsI las cosas, el Sr. Solicitante consid ra que la presente solicitud cumple con todos los 

,r el Decreto 486 y, por lo tanto, espera que el 

a la concesiOn del derecho pretendido. 

requisitos de patentabilidad exigidos 

presente pedido de reconsideración lie 

3.4 Como prueba adicional no vi 

concedido patentes equivaientes a la plteser 

Bi, ES 2 299 735 13 y AU 200325163 B2. 

el Sr. Solicitante desea mencionar que se han 

solicitud colombiana, a saber: EP 1 524 983 

3.5. Finalmente, el Sr. Solicitante se reserva el derecho de ampliar los presentes 

argumentos con el fin de esclarecer afin mÆs la patentabilidad de la materia reivindicada, asI 

como, la presentaciOn de una solicitud divisional conteniendo el alcance del pliego de 

reivindicaciones que ha sido aceptado teniendo en cuenta que ci Sr. Examinador objeta 

nuevamente la unidad de invención de 14 presente solicitud. 

4. Para terminar, de conformidad con lo establecido en ci artIculo 59 del Código 

Contencioso Administrativo, solcito n 

planteados en el presente recurso (en 

manera individual, compieta y motiv, 

conveniencia que ileven a esa Superini 

solicitud aqul formulada. 

5. NOTIFICACION 

RecibirØ notificaciones en mis oficinas jbi 

Atentamente, 

\ Ck 
J. IAN RAISBECK 

C.C. 79’376.996 de Bogota D.C. 

T.P.. 135.799 del C. S. de la J. 

uosamente que todos y cada uno de los puntos 

:icular, los puntos 3.1 a 3.5) sean resueltos de 

respecto de las razones de hecho, derecho yb 

a adoptar la decision que estime frente a la 

la Diagonal 34 No 5-28,de Bogota. 
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SUPERINTENDENIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCIÔN  OE NUEVAS CREACIONES 

RESPUESTA AU RECURSO OF REPOSICION 

2020 
Bogota D.C., 12dejuliode2010 

Abogado 
J. IAN RAISBECK 

REFERENCIA: Radicación No. 2005-15694 
TrÆmite 002 
Evento 001 
Actuación 430 
Oficio No, 
Folios 2 

� TITULO "COMPOSICION QUE qONTIENE UN ESTEROIDE 
ANDROGENO Y UN CONTRAEPTIVO MASCULINO SOBRE LA BASE OF 
ESTAS COMPOSICIONES" 

En atenciôn al Recurso de Rposición interpuesto, se hacen las siguientes 
aclaraciones: 

Documentos estudiados 

Para el presente estudlo se tuvie 
en los folios 31 - 66, el nuevc 
argumentos del solicitante. 

Objeto de la lnverición 

n en cuenta el capItulo descriptivo comprendido 
capItulo reivindicatorio de los folios 192 y los 

El problema planteado en esta slicitud es la necesidad de un contraceptivo 
masculino con menores efecto secundarios. 

Para resolver este problema ecnico la solicitud en estudio proporciona un 
contraceptivo masculino sobre l base de andrógeno/gestâgeno, en el que el 
androgeno no sea testosteroha. La composición esta compuesta O1 un 
esteroide 11 3-halogenado y un estÆgeno de la formula: 

OH 

Respuesta a los Argumentos 

En atenciOn a los argumentos de 

1 Dice el solicitante que ".,. es 

l Solicitante 

solicitante se hacen las siguientes aclaraciones: 

de resaltar, tal cot-no puede ser observado de las 

7)0 
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modificaciones realizadas en e mismo, que el alcance de las reivindicaciones 
fue limitado enormemente al definir una composición que combina dos 
compuestos especIficos. .Asim smo, las reivindicaciones 2 y 3 no pueden de 
manera alguna extender el cerecho de la reivindicaciOn principal al definir 
composiciones farrnacØutica subordinadas a la composición de  la 
reivindicación principal.

 Es
ficamente, la reivindicaciÆn 3 define que la 

combinaciOn comprende el compuesto A (definido en la ReivindicaciOn 
principal), con Ia cual no exce e el derecho pretendido por la ReivindicaciOn 
1.... 

En relaciôn con los anteriores 
alcance de la reclamaciôn 
consiste en la conibinaciôn 
presentados a partir del folio 6 
la afirmación del solicitante, la 
a composición de la  reivindi 
reivindicación 3 depende de 
composición reclamada en I 
composición de la  reivindicación 
composición que contenga el 
en-3-ona, 

r umentos, las reivindicaciones I y 2 limitan el 
3 Ia materia sustentada en la descripciOn que 

r puesta en el folio 60 y en los ensayos 
3. Sin embargo se debe aclarar que contrario a 
r ivindicaciôn 3 no se encuentra subordinada a 
ación principal (reivindicación 1). De hecho la 
ella misma (ver folio 192). Del mismo modo, la 
3 reivindicaciOn 3 es mas amplia que la 

independiente 1, ya que reclama cualquier 
,ornpuesto 11 -fIuoro- 17 13-hidroxi-7a-metil-estr-4-

2 Agrega el solicitante que 
que ha lievado al Sr. Examin 
divulgado y, por ende, a l 
presentado en respuesta 
Examinador considera que I 
originalmente divulgado, Ia Cu 
dicha Reivindicación y no la t 
ya habla determinado la exist 

)e esta manera, no se comprende la motivación 
dor a las conclusiones sobre ampliaciôn de Ia 

no aceptaciôn del Capitulo Reivindicatorio 
tercer examen de fonda. Aün mÆs, si el 
reivindicaciOn 3 es una ampliación de Jo 

ii no aceptamos, debiO simplemente rechazar 
talidad del Capitulo Reivindicatorio, para el cual 
ncia de novedad y nivel inventivo... 

Coma se explico anteriormente, esta Superintendencia encuentra incoherencia 
en la dependencia de la reivindi ación 3. Igualmente la reivindicaciôn 3 no es 
nueva como se estableciô en el numeral 3 del folio 194, toda vez que 
corresponde a la materia abjeto de la publicaciOn DE10104327 [pag. 4, renglón 
34, ejemplo 1 rely. 8, parr. 0038]. 

3 Argumenta el solicitante ue .. . se deduce de Ia argumentado par el 
Despacho que el CapItulo

 OR

indicatorio Modificado presentado anteriormente 
(en respuesta at primer y segu ido examen de fonda) no se encuentra afectado 
par el arte previo. Es mªs, el Examinador declara el primer estudio de fondo 
que la solicitud en estudio es nueva y presenta nivel inventivo... en el 
segundo estudio de fonda, el Examinador vuelve a dar su concepto favorable 
frente a estos dos requisitos.. 

Se aclara al solicitante que la co binaciôn de las reivindicaciones 1 y 2 del folio 
192 es nueva e inventiva coma se estableció en los conceptos de estudio de 
patentabilidad de la presente solicitud (folio 153). Sin embargo, la reivindicación 
3 no es una reivindicaciOn subo dinada a la composición de la reivindicaciôn 1 
puesto que se caracteriza asI (f ho 192): "Composición farmacØutica de acuerdo 
con la Reivindicación " (subraya a fuera del texto). Par Ia tanto, se entiende que 
es una reivindicaciÆn independien e que reclama una composición que comprende 
el compuesto 113-fIuoro17-hi roxi-7u-n-ietil-estr---4-en-3-ona, par Jo cual esta 
reivindicaciÆn carece de noveda como se estableció anteriormente debido a 
que corresponde a ha materia objeto de la pubhicacion DE10104327 [pag. 4, 

Hxp, 2005 015694 



F 

2t’ 

renglón 34, ejemplo 1, rely. 8, parr. 0038] 

Conclusion 

Teniendo en cuenta Ia anterior, s recomienda revocar la negaciôn del privilegio 
solicitado para las reivindicaciones 1 y 2 folio 192 y conceder el privilegio de 
patente a dichas reivindicacions. Igualmente, se recomienda mantener la 
negaciôn a  la reivindicaciôn 3, folis 192. 

Se sugiere coma titulo de la soIcitud: Composiciôn del andrógeno 1113-fluoro-
1713hidroxi-7a-metil-estr-4-en-3-oria y el gestâgeno (21 S)-21 -hidroxi-21 -metil-
14,1 7-etano-1 9-norpregna-4,9, 1 5-triniI-320-diona para la contracepción 
masculina" 

Bogota D.C., 
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