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! Radicacion : 5-15694- -18-0 Fecha: 2011-02-21 09:22:59
! Tramite ; 11 PATENTEIY1
| Evento : 379 FASENACIONALII

Actuacién: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : J. IAN RAISBECK Folios 1

BOGOTAD.C.
Referencia RESOLUCION : 8844 |
Fecha : 18/02/2011
Expediente : 5-15694
Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y Il
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
Actuacion ;

Comedidamente le solicito presentarse
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de

432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

'a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias

habiles contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 am. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personaimente el contenido de la resoiucion

de la referencia proferida dentro del
citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término i
notificara por edicto, el cual se fijara
Documentacion e Informacion,

Para su comodidad el texto completo d
web de la Entidad desde el dia habi
consultada desde un computador con a
numero de resolucion a través de la
transversal - consulta actos administrat

En caso de que se haya notificado, hag

Se
SUPERINTENDENC(

Al contestar favor indique el namero de

radicacion consignado en el sticker

expedlente tramitado con el numero de radicacion

ndicado anteriormente, la providencia en mencion se
por el término de diez (10) dias en el Centro de

|
e la resolucién se encontrara disponible en la pagina
siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
cceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
opcidon tramites y servicios - de caracter general

jvos y providencias.

b caso omiso de este aviso.

cretaria General
A DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCJA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ESOLUCION
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT 05 15694 ‘

EL SUPERINTENDEN#E DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del articjlo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante la Resolucién No. 66596 del 23 de diciembre de 2009,
la Superintendencia de Industria y Comercio denegé la solicitud de patente de
invencién denominada “COMPOS|CION QUE CONTIENE UN ESTEROIDE 11B-
HALOGENADO ANDROGENOQ Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE
LA BASE DE ESTAS COMPOSIC’ONES”, con fundamento en los articulo 14 y 45
de la Decision 486 de la Comision [de la Comunidad Andina, al estimar que a pesar
de la respuesta del interesado |a las notificaciones de fondo, subsisten los

impedimentos para la negacion.

|

SEGUNDO: Que mediante escrito| radicado en esta Entidad el dia 26 de enero de
2010, con el numero 05 015694 00016 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, el doctor lan Raisbeck, en su calidad de apoderado de
la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengeselishaft, presentd recurso de
reposicion contra la citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a
continuacién se sintetizan:

\

En primer lugar, manifiesta el recurrente la sorpresa del solicitante ante la no
aceptacion del pliego de reivindicaciones presentado como respuesta al ultimo
estudio de fondo, donde el examinador considera que se incurrié en una extension
a lo divulgado iniciaimente. Al respecto, el solicitante resalta que el alcance de las
reivindicaciones fue limitado al| definir una composicién que combina dos
compuestos especificos, tal como se observa en las modificaciones realizadas.
Asimismo, las reivindicaciones 2 |y 3 no pueden de manera alguna extender el
derecho de la reivindicacién principal al definir composiciones farmacéuticas
subordinadas a la composicion de la reivindicacion principal. Especificamente, la
reivindicacion 3 define que la combinacién comprende el compuesto A (definido en
la reivindicacion principal), con lo cual no excede el derecho pretendido por la
reivindicacién 1.

Sefala el apoderado, que no se comprende la motivacion que ha llevado al sefior
examinador a las conclusiones sobre ampliacién de lo divulgado y, por ende, a la
no aceptacion del capitulo reivindicatorio presentado en respuesta al tercer
requerimiento de fondo. Aun mas,|si el examinador considera que |a reivindicacion
3 es una ampliacion de lo originaimente divulgado, lo cual no aceptamos, debid
simplemente rechazar dicha reivindicacion y no la totalidad de! capitulo
Reivindicatorio, para el cual ya habia determinado la existencia de novedad y nivel
inventivo. A

s
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Ahora bien, alega el recurrente que se puede deducir de lo argumentado por el

Despacho, que el Capitulo Reivindi

catorio modificado presentado, no se encuentra

afectado por el arte previo. Es mas, el examinador declara en el primer estudio de

fondo que la solicitud en estudio
en el segundo estudio de fondo,
frente a estos dos requisitos.

es nueva y presenta nivel inventivo; asi mismo,
el examinador vuelve a dar concepto favorable

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

En primer lugar, frente a la sorpresa del solicitante por la no aceptacion del pliego
de reivindicaciones por considerarse que hubo una ampliacion a lo divulgado
iniciaimente, este Despacho estima que las reivindicaciones 1 y 2 limitan el

alcance de la reclamacion a la ma

teria sustentada en la descripcidon gue consiste

en la combinacion propuesta en el folio 60 y en los ensayos presentados a partir
del folio 63. Sin embargo, se debe aclarar que contrario a la afirmacion del
recurrente, la reivindicacion 3 no se encuentra subordinada a la composicion de la

reivindicacion principal (reivindicaci
ella misma (ver folio 192). Del
reivindicacion 3 es mas ampl
independiente 1,

on 1); de hecho, la reivindicaciéon 3 depende de

mismo modo, la composicion reclamada en la
a que
ya que reclama cualquier composicion que contenga el

la composicion de la reivindicacion

compuesto 11B-fluoro-17@-hidroxi;7a-metil-estr-4-en-3-ona.

En segundo lugar, en consideracio

n a que el recurrente sefala que si se cree que

la reivindicacién 3 es una ampliacion de lo divulgado originalmente, debio rechazar

unicamente dicha reivindicaciéon y
considera gue efectivamente se en
la reivindicacion 3, por cuanto dich

no todo el capitulo reivindicatorio, esta Oficina
cuentra una incoherencia en la dependencia de
a reivindicacion no se encuentra subordinada a

la reivindicacién principal, ademas de no ser nueva como se establecio en el
numeral 3 del folio 194, toda vez que corresponde a la materia objeto de la

publicacion DE10104327 (pag. 4,

rengléon 34, ejemplo 1, reiv. 8, parr. 0038). Esto

motivo a la no aceptacion del capitulo reivindicatorio.

De lo anterior, y teniendo en cuent
capitulo reivindicatorio presentadaq
el folio 192.

Por uitimo, alega el recurrente que

a lo manifestado por el recurrente, se acepta el
como respuesta al tercer examen de fondo, en

tanto en el primer estudio de fondo como en el

segundo se determind que la solicitud es nueva e inventiva y, en tal sentido
deduce que el capitulo reivindicatorio modificado no se encuentra afectado por el
arte previo. Al respecto, se aclara al recurrente que la combinacién de las

conceptos de estudio de patenta
embargo, la reivindicacion 3
composicion de la reivindicacion

reivindicaciones 1 y 2 del folio 1921

Pagina 2 de 4

bilidad de la presente solicitud

es nueva e inventiva, como se establecio en los
(folio 153). Sin
0 es una reivindicacion subordinada a la
1, puesto que se caracteriza asi (folio 192):

7

"
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“Composicion farmacéutica de acuerdo con las reivindicacion 3” (subrayado fuera

del texto). Por lo tanto es una
composicion que comprende el ¢
en-3-ona, por lo cual se ratifica g

reivindicacion independiente que reclama una
ompuesto 11B-fluoro-17p-hidroxi-7a-metil-estr-4-
ue esta reivindicacién carece de novedad como

se establecié anteriormente debido a que corresponde a la materia objeto de la

publicacion DE10104327 (pag. 4,

renglén 34, ejemplo 1, reiv. 8, parr. 0038).

Por lo anterior, se decide conceder el titulo de patente para las rewindicaciones 1
y 2 del folio 192 y negar la reivindicacion 3 del mismo folio.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de

Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el Articulo primero de la
Resolucion No. 66596 del 23 de diciembre de 2009 en el sentido de conceder la
patente a las reivindicaciones 1 y 2, por lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En consecuencia, el Articulo Primero de la Resolucion No. 66596 del
23 de diciembre de 2009 quedara asi:

|
"ARTICULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de patente de invencion a la solicitud
que entré en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de

Patentes (PCT), para la creacion denominada:

ANDROGENO Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE LA BASE DE

“COMPOSICION QUE CON?ENE UN ESTEROIDE 118-HALOGENADO

ESTAS COMPOSICIONES”

Reivindicaciones: 1y 2 Folio: 192.

Titular: BAYER SCHERING P,

\
Clasificacion IPC: A 61 K 31/[5

Prioridad No.: US 60/449.40
Prioridad No.: 102 34 525.2

Vigente desde: 25 de julio del 2003
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Domicilio: Berlin, Alemania.
Inventores: Reinhard Nubbemeyer, Ursula Habenicht, Rolf Bohimann.

ARMA AKTIENGESELLSCHAFT

Fecha: 25 de febrero de 2002 Pais: US

Fecha: 25 de Julio de 2002 Pais: DE

Hasta: 25 de julio del 2023.
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ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demas el Articulo Primero de la
Resolucion N°. 66596 del 23 de diciembre de 2009, esto es, denegar el privilegio
de patente a la reivindicacién 3 de la presente solicitud.

ARTICULO TERCERO: E! titular tendra los derechos y las obligaciones
establecidos en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las
demas disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que
para mantener vigente la patente se deberd cancelar la tasa anual de
mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la referida norma

comunitaria. i

ARTICULO CUARTO: Notificar| personalmente el contenido de la presente
Resoluciéon al doctor lan Raisbeck, en su calidad de apoderado de la sociedad
Bayer Schering Pharma Aktiengesellshaft, 0 a quien haga sus veces, entregandole
copia de la misma y advirtiéndole| que contra ella no procede recurso alguno, por
lo cual queda agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E),

o Gl

Doctor
J. lan Raisbeck
Diagonal 34 No. 5-28

Bogota D.C.
102097
D) i
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