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/102 

Seæor (a) (es) 
J. IAN RAISBECK 
DIAGONAL 34 NO. 5-28 
BOGOTA D.C. 

Referenda RESOLUCION 
Fecha: 
Expediente: 
TrÆmite: 
Evento: 
Actuación 

AVISO DE NOTIFICACION 

CORRO CERTIFICADO 

Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

Radicaciôn 5-15694- -18-0 Fecha: 2011-02-21 09:22:59 
Trâmite: 11 PATNTEIYII 
Evento: 379 FASENACIONALII 
Actuación: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatarlo: J. IAN RAISBECK Folios I 

8844 
18/02/01 1 
5-1 564 
11 PCt-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
379 F4SE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 
432 CMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias 
hAbiles contados a partir del envIo de Ia presente citaciOn, en horarlo de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. jornada continua, con elfin de no ificarle personalmente el contenido de la resoluciôn 
de la referenda proferida dentro del Øxpediente tramitado con el nUmero de radicaciôn 
citado en el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino iidicado anteriormente, la providencia en menciOn se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ or el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de 
Documeritación e lnformaciOn. 

Para su comodidad el texto completo d I resoluciôn Se encontrarA disponible en la pâgina 
web de la Entidad desde el dia hÆbi 

sa
 

iguiente al de su notificación, la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con a ceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opcion trÆmites y servicios - de carÆcter general 
transversal - consulta actos administratvos y providencias. 

En caso de que se haya notificado, hago caso omiso de este aviso. 

na General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Al contestar favor indique el nOmero de 

radicaciOn consignado en el sticker 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 p15053, 5,7 y 10 PDX: 5870000 
Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int, 2 Tel 5880070 

Call Center 6513240 . Linea 018000-910165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co 

Bogota D.C. Colombia 



Industria y Comercio 
SUPERNTENDENEH 

REPUBIJCA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

FESOLUCION 
Por la cual se reseIve un recurso de reposición 

Rad. PCT 05 15694 

EL SUPERINTENDEN1E DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E) 
en ejerciclo de sus facultades lgales, especialmente de las conferidas en el 

numeral 54 del articlo 3, del Decreto 1687 de 2010, y 

NSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante la ResqluciOn No. 66596 del 23 de diciembre de 2009, 
la Superintendencia de Industria y Cornercio denegO la solicitud de patente de 

� invención denominada "COMPOSICION QUE CONTIENE UN ESTEROIDE 113-
HALOGENADO ANDROGENO Y UN CONTRACEPTIVO MASCULINO SOBRE 
LA BASE DE ESTAS COMPOSICONES", 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 nOmero 05 015694 p0016 0000, encontrÆndose dentro del tØrmino 
establecido para el efecto, el doctr Ian Raisbeck, en su calidad de apoderado de 
a sociedad Bayer Schering Parma Aktiengesells haft, presentO recurso de 
reposiciOn contra la citada Resoluciôn, con fundamento en los argumentos que a 
continuaciOn se sintetizan: 

En primer lugar, manifiesta el recurrente la sorpresa del solicitante ante la nc 
aceptaciOn del pliego de reivindi aciones presentado como respuesta al 61timc 
estudio de fondo, donde el examinador considera que se incurriô en una extension 
a lo divulgado inicialmente. Al res ecto, el solicitante resalta que el alcance de las 
reivindicaciones fue limitado al definir una composición que combina dos 
compuestos especificos, tal com se observa en las modificaciones realizadas. 
Asimismo, las reivindicaciones 2 y 3 no pueden de manera alguna extender el 
derecho de a reivindicaciOn principal al definir composiciones farmacØuticas 
subordinadas a la composiciOn d la reivindicación principal. Especificamente, la 
reivindicaciOn 3 define que la corn maciOn comprende el compuesto A (definido en 
la reivindicaciOn principal), con I cual no excede el derecho pretendido por la 
reivindicacion 1. 

Senala el apoderado, que no se c mprende la motivaciOn que ha Ilevado al seæor 
examinador a las conclusiones sobre ampliaciôn de lo divulgado y, por ende, a la 
no aceptaciOn del capitulo reivindicatorio presentado en respuesta al tercer 
requerimiento de fondo. AOn mâs, si el examinador considera que la reivindicaciOn 
3 es una arnpliaciOn de lo origin Imente divulgado, Ia cual no aceptamos, debió 
simplernente rechazar dicha r ivindicación y no la totalidad del capitulo 
Reivindicatorio, para el cual ya ha Ia determinado la existencia de novedad y nivel 
inventivo. 
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Industria y Comercio 
SUPERINTENDENCtA 

REPCJLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

ESOLUCION � 
Par a cual se reuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. PCT 05 15694 

Ahora bien, alega el recurrente ue se puede deducir de lo argumentado par el 
Despacho, que el CapItulo Reiviniicatorio modificado presentado, no se encuentra 
afectado par el arte previo. Es ms, el examinador declara en el primer estudio de 
fonda que la solicitud en estudio es nueva y presenta nivel inventiva; asi mismo, 
en el segundo estudio de fonda, el examinador vuelve a dar concepto favorable 
frente a estos dos requisitos. 

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

En primer lugar, frente a la sorprsa del solicitante par la no aceptaciOn del pliego 
de reivindicaciones par con side arse que hubo una ampliación a Ia divulgado 
inicialmente, este Despacho estima que las reivindicaciones 1 y 2 limitan el 
alcance de la reclamaciôn a  la mteria sustentada en la descripciàn que consiste 
en la combinaciôn propuesta en I folio 60 y en los ensayos presentados a partir 
del folio 63. Sin embargo, se cebe aclarar que contrario a la afirmación del 
recurrente, la reivindicación 3no e encuentra subordinada a a composiciôn de a 
reivindicaciOn principal (reivindicaiOn 1); de hecho, la reivindicación 3 depende de 
ella misma (ver folio 192). Del -nismo modo, la composición reclamada en la 
reivindicaciôn 3 es mâs ampla que la composiciOn de Ia reivindicación 
independiente 1, ya que reclma cualquier composición que contenga el 
compuesto 11 3-fluoro-1 73-hidroxi7a-metil-estr-4-en-3-ona. 

En segundo lugar, en consideracin a que el recurrente senala que si se cree que 
a reivindicación 3 es una ampliacón de lo divulgado originalmente, debió rechazar 

-� ünicamente dicha reivindicaciOn y no todo el capitulo reivindicatorio, esta Oficina 
considera que efectivamente se e cuentra una incoherencia en a dependencia de 
la reivindicaciOn 3, par cuanto dic a reivindicación no se encuentra subordinada a 
la reivindicaciôn principal, adem 

Is

 de no ser nueva como se estableció en el 
numeral 3 del folio 194, toda v z que corresponde a la materia objeto de la 
publicaciôn DE10104327 (pÆg, 4, renglôn 34, ejemplo 1, reiv. 8, parr. 0038). Esto 
motivó a la no aceptación del capIulo reivindicatorio. 

De lo anterior, y teniendo en cuerita Ia manifestado par el recurrente, se acepta el 
capitulo reivindicatorio presentadc coma respuesta al tercer examen de fondo, en 
el folio 192. 

Par Ultimo, alega el recurrente qu 
segundo se determinO que la si 
deduce que el capitulo reiviridicat 
arte previo. Al respecto, se ad 
reivindicaciones 1 y 2 del folio 192 
conceptos de estudio de patenta 
embargo, la reivindicaciôn 3 
composición de Ia reivindicación 

tanto en el primer estudio de fondo coma en el 
)IiCitUd es nueva e inventiva y, en tal sentido 
)rio modificado no se encuentra afectado par el 
ara al recurrente que la combinaciôn de las 
es nueva e inventiva, 

coma se estableció en los 
Dilidad de la presente solicitud (folio 153). Sin 
0 es una reivindicaciôn subordinada a la 
1, puesto que se caracteriza asI (folio 192): 
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Industria y Cornercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPULICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 
Par la cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad. PCT 05 15694 

"Composición farmacºutica de acuerdo can las reivindicacióri 3" (subrayado fuera 

del texto). Par lo tanto es una reivindicación independiente que reclama una 

composiciOn que comprende el compuesto 11 f3-fluoro-1 7-hidroxi-7a-metil-estr-4-

en-3-ona, par Ia cual se ratifica cue esta reivindicaciôn carece de novedad coma 

se estableciô anteriormente debiio a que corresponde a la materia objeto de la 
publicaciôn DE10104327 (pÆg. 4,rengI6n 34, ejemplo 1, reiv. 8, parr. 0038). 

For Ia anterior, se decide concedr el tItulo de patente para las reivindicaciones 1 

y 2 del folio 192 y negar la reivindcación 3 del mismo folio. 

Con fundamento en las anterores consideraciones, el Superintendente de 
Industria y Comercio, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCR PARCIALMENTE el Articulo primero de la 
Reso!uciOn No. 66596 del 23 de diciembre de 2009 en el sentido de conceder la 
patente a las reivindicaciones 1 2, par Ia expuesto en la parte motiva de esta 
providencia. En consecuencia, el Articulo Primero de Pa Resolución No. 66596 del 
23 de diciembre de 2009 quedarÆ asi: 

ARTICULO PRIMERO: Otorgar l privilegio de patente de invenc/ón a  la solicitud 
que entrô en fase nec/anal en vitud del Tratado de Coo peración en Mater/a de 
Patentes (PCT), pare la creaciOri jienominada: 

"COMPOSICIÔN QUE  
CON

 ENE UN ESTEROIDE 11-HALOGENADO 
ANDROGENO Y UN CONTRA EPTIVO MASCULINO SOBRE LA BASE DE 

ESTA COMPOSICIONES" 

Clasificación IPC: A 61 K 31/65. 

Reivindicaciones: 1 y 2 Fo’io: 192. 

Titular: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT 

Domicilio: Berlin, Alemania. 

Inventores: Reinhard 

Prioridad No.: US 60/449.4 
Prioridad No.: 102 34 525.2 

Vigente descie: 25 de Julio del 

yer, Ursula Habenicht, Ro/fBohlmann. 

Fecha: 25 de febrero de 2002 Pals: US 
Fecha: 25 de Julio de 2002 Pals: DE 

3 Hasta: 25 deJulio del 2023. 
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Industria y Comercio 
SUPERINTENDFNCIA 

REPULICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDEN41A DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 
For la cual se reuelve un recurso de reposición 

Rad. PCT 05 15694 

ARTICULO SEGUNDO: CONFIMAR en lo demÆs el Articulo Primero de la 
Resoluciôn N°. 66596 del 23 de qiciembre de 2009, esto es, denegar el privilegio 
de patente a la reivindicación 3 de la presente solicitud. 

ARTICULO TERCERO: El titular tendrÆ los derechos y las obligaciones 
establecidos en la Decision 486 de la Comisiôn de la Comunidad Andina y en las 
demâs disposiciories legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que 
para maritener vigente la pat nte se deberÆ cancelar la tasa anual de 
mantenimiento, conforme lo di pone el articulo 80 de la referida norma 
comunitaria, I 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
ResoluciOn al doctor Ian Raisbecc, en su calidad de apoderado de la sociedad 
Bayer Schering Pharma AktiengeeIlshaft, o a quien haga sus veces, entregªndole 
copia de la misma y advirtiØndole que contra ella no procede recurso alguno. por 
Ia cual queda agotada la via gube nativa. 

NOTIFIUESE Y CUMPLASE 
Dada On Bogota, D.C., a los 

EL SUPERINTENDENTE DE INDJSTRIA Y COMERCIO (F), 

16"-4 
NDRQ( 

Doctor 
J. Ian Raisbeck 
Diagonal 34 No. 5-28 
Bogota D.C. 

0 

EJ 
_tlk 
LDO LOPEZ 
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SUPERiNTENDENIA DE NDU371FRLA Y COMERCO 

EL SECRETAFUO GENERAL 

Cvtiiic qu Resoucor 244 fech i8K2!2C1 

32 

fzk  Pat D21212Oi1 j desfijado el 153!2O11 
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