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/103 AVISO DE NOTIFICACION 

CORREO CERTIHCADO 

Industria y Comercio 
SUPER)NTENDE N C I A 

Raclicaclón: 5-102559- -12-0 Fecha: 2009-12-24 07:53:21 
TrÆmite: 11 PATENTEIYII 
Evento: 379 FASENACIONALII 
Actuación: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatarlo: J. IAN RAI5BECK Folios 1 

Seæor (a) (es) 
J. IAN RAISBECK 
CALLE 100 NO 8A-37 TORRE A PISO 10 WORLD TRADE CENTER 
BOGOTA D.C. 

Referencia RESOLUCION 
Fecha: 
Expediente: 
TrØmite: 
Evento: 
Actuaciôn: 

66672 
23/12/2009 
5-102559 
11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 
432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito preseritarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias hªbiles 
contados a partir del envio de la presente citaciôn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con elfin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciOn de la 
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicación citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarª por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de 
Documentaciôn e lnformaciOn. 

Para su comodidad el texto completo de Ia resoluciôn se encontrarÆ disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciOn, la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opción servicios en Imnea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

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

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contestar favor indique el nOmero de Sede CAN: Av. Carrara 50 No, 26- 55 int. 2 Tel 5880070 

radicaclOn consignadO an 01 sticker Call Center 6513240 Linea 01800-910165 
Web: www.slc.gov.co e-mail: infosic.govco 

Bogota DC. Colombia 



/103 AVISO DE NOTIFICACION 

CORREO CERTIFICADO 

Seæor (a) (es) 
LAURA CATALINA SILVA BARRERA 
CARRERA 13 NO. 119-95 OF 104 
BOGOTA D.C. 

.Referencia RESOLUCION: 
� Fecha: 

Expediente: 
TrÆmite: 
Evento: 
Actuación: 

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

Radicación: 5-102559- -13-0 Fecha: 2009-12-24 07:53:21 
TrØmite: It PATENTEIYII 
vento: 379 FASENACIONALII 

Actuaciôn: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatario: LAURA CATALINA SILVA BARRERA Folios I 

66672 
23/12/2009 
5-102559 
11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y H 
379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 
432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidarnente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias hÆbiles 
contados a partir del envio de la presente citaciOn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con elfin de notificarle personalmente el contertido de la resoluciOn de la 
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nOmero de radicaciôn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciôn se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por al tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de 
Documentaciôn a Información. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciOn se encoritrarÆ disponible en la pAgina 
web de la Entidad desde el dia hAbil siguiente al de su notificación, la cual podrØ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resoluciôn a travØs de la opciorl servicios en Ilnea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

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

Secretarial General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5,7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor indique el nCimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 mt. 2 Tel 5880070 
radicaciOn consignado on 01 sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165 

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co 
Bogota D.C. Colombia 
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Industria y Cornercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

....... 
RESOLUCION NO ................ . 

Por la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. N° PCT/05 - 102559 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirierori 

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 7 de 
octubre de 2005, bajo el nümero 05102559, entrO a fase nacional la solicitud de 
patente de invenciOn titulada: "METODOS Y COMPOSICIONES 

� FARMACEUTICAS PARA LA OBTENCION CONFIABLE DE NIVELES 
ACEPTABLES DE TESTOSTERONA EN SUERO", que corresponde a la solicitud 
internacionat PCT/1B2004/000716 del 15 de marzo de 2004. 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que 
debe ttenar la solicitud y cumplidas las exigencias legates, se ordenó publicar el 
extracto, 

TERCERO: Que la doctora Laura Catalina Silva Barrera, en su calidad de 
apoderada de la sociedad Procaps S.A., mediante escrito radicado el 27 de 
febrero de 2007, presentó oposición fundamentada,  la cual cumplió los requisitos 
formales previstos por la normativa andina, segün obra a folio 152 del expediente. 

CUARTO: Que et solicitante mediante escrito radicado el 25 de junio de 2007, dio 
respuesta a la oposición referenciada en el considerando precedente, de acuerdo 
con lo previsto en el articulo 43 de la DecisiOn 486, segUn obra a folio 162 y 

� siguientes del expediente en 

QUINTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontró que Ia invenciOn 
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo 
dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad 
Andina, se requirió at peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones 
efectuadas a la solicitud. 

SEXTO: Que et solicitante mediante escrito radicado et 5 de diciembre de 2008, 
atendió oportunamente at requerimiento formulado y presentO las respectivas 
aclaraciones. 

SEPTIMO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el dIa 12 de 
agosto de 2009, el doctor J. Ian Raisbeck informó sobre el cambio de nombre de 
la sociedad solicitante Schering Aktiengesellschaft, por el de Bayer Schering 
Pharma Aktiengesellschaft, el cual reUne los requisitos legates. 

Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Psos 2, 5. 7 y 10 
Secie CAN Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web: www.sic.qpv.co e-mail: intosic.gov.co 

BogotØ D.C. - Colombia 



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

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION NO C 
Por la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. No PCT/05 - 102559 

OCTAVO: Que segün 10 dispuesto en el artIculo 14 de la citada Decision andina 
se otorgarªn patentes  "...para las invenciones, sean de producto o de 
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, 
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." 

NOVENO: Que las reivindicaciones I a 7, contenidas en los folios 167 y 168, no 
cumplen con el requisito de nivel inventivo, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

� 1. Objeto de la invencidin 

De conformidad con la reivindicación 1, el objeto de la solicitud consiste en una 
composiciOn formulada para inyecciOn intramuscular que comprende un ester de 
testosterona seleccionado del grupo de Østeres que consiste en noncanoatos, 
decanoatos, undecanoatos, dodecanoatos, tridecanoatos, tetradecanoatos y 
pentadecanoatos lineales y ramificados; y, un vehiculo que comprende aceite de 
ricino en una concentraciOn de 25 a 45% en volumen y un co-solvente. 

Las reivindicaciones 1 a 7 divulgan composiciones que comprenden un ester de 
testosterona y un vehiculo. 

El problema tØcnico planteado, es la necesidad de composiciones con efecto 
depot (acciOn prolongada) Otiles para obtener niveles aceptables de testosterona 
(esteroide) en suero. 

Para solucionar dicho problema, la solicitud en estudio proporciona 
. composiciones que contienen: un ester de testosterona seleccionado de 

nonca noatos, decanoatos, u ndecanoatos, dodecanoatos, tridecanoatos, 
tetradecanoatos, pentadecanoatos lineales y ramificados y un vehiculo que 
comprende aceite de ricino (25%-45% vol.) y un cosolvente, benzoato de bencilo 
(55%-65% vol). 

2. OposiciOn presentada 

La oposiciOn presentada por la doctora Laura Catalina Silva Barrera, en nombre 
de Procaps S.A., cumpliO con los requisitos formales previstos en la normativa 
andina y fue oportunamente trasladada al solicitante, como se evidencia a folio 
152 del expediente. 

Dicha oposiciOn, se fundamenta en que el documento US 4181721 enseæa ’una 
formulaciôn intramuscular que incluye un ester de testosterona fisiolOgicamente 
hidrolizable que tiene una actividad premenstrual disuelto en un portador aceitoso 
de aceite de ricino, insaturado, el cual puede comprender una mezcla de aceite y 

2 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 PiSos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr, 40A No, 38-50 Conmutacior, 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web. www.sic.gov.co e-mail: infonsic.goy,co 

8ogotâ D.0 - Colombia 



Industria y Comercio 
S UP ER I N T E N DEN CIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERC$O 

RESOLUCION No 
Por la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. No PCT/05 - 102559 

un bencil/benzoato." (Folio 133, pªrrafo 3) 

El opositor tambiØn manifiesta que Dl "comprende los mismos elementos (de la 
solicitud), un ester de testosterona y un vehiculo que comprende aceite de ricino y 
Lin co-solvente." (Folio 133, pªrrafo 3) 

En respuesta a la oposiciori, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorlo 
quedando superadas las objeciones de novedad expuestas por el opositor. 

Sin embargo, es importante anotar que los argumentos y el documento allegado 

40 por el opositor fueron tenidos en cuenta para efectos de la evaluaciOn de 
patentabilidad. Concretamente, se tuvo en cuenta el antecedente US 4161721 
como documento complementario para efectos del anàlisis del nivel inventivo de la 
invención en estudio. 

Asi las cosas, la oposiciOn es fundada en cuanto a que desvirtsa el nivel inventivo 
de la invenciôn reclamada, tal como se expone en el numeral cuarto de la 
presente resoluciOn. 

3. Determinación del estado de la tØcnica 

La fecha para determinar el estado de la tØcnica, es el 14 de marzo de 2003, que 
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud PA 
200300399. La prioridad fue tenida en cuenta para efectos del estudio de 
patentabilidad, segCrn obra a folios 218 y 219 del expediente. 

40 Para efectos del estado de la tØcnica, se tomaron en cuenta los siguientes 
documentos, uno de los cuales fue presentado por el opositor, anteriores a la 
fecha de la prioridad invocada y relacionados con la materia de la solicitud: 

No Documento Titul 
Fecha deo Publicación 

Dl US 4212663 Highly concentrated pharmaceutical formulations 1980-07-15 
of steroids and processes for their preparation. 

D2 US 4181721 JlDepot preparations in an oily, unsaturated solution 1980-01-01 
for intramusdcular injection. 

4. Nivel inventivo 

SegUn 10 dispuesto en el articulo 16 de la DecisiOn 486, "Se considerarÆ que una 
invenciOn tiene nivel inventivo, Si para una persona del oficio normalmente versada 
en la materia tØcnica correspond iente, esa invenciön no hubiese resultado obvia ni 

3 Secle Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No, 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web: WWW.SIC.qQV.CO email: 1nfota?Sic.OV.00 

BogotØ D.C. - Colombia 



Industria y Comercio 
SUPERNTENDENCJA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION N° Z. 
Por la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. N° PCT/05 - 102559 

se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica." 

El estado de la tØcnica, al tenor de Jo dispuesto en el articulo 16 de la misma 
ljecisión, comprende "todo 10 que haya sido accesible al pUblico, por una 
descripciôn  escrita u oral, utilizaciOn, comercialización o cualquier otro medio 
antes de la fecha de presentaciôn de la solicitud de patente o, en su caso, de la 
prioridad reconocida." 

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

"Con el requisito del nivel inventivo, to que se pretende es dotar al examinador 
tØcnico de un elemerito que le permita afirmar o no si a Ia invenciOn objeto de 
estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos tØcnicos que 
existian en ese momento dentro del estado de la tØcnica ( ... ). En este punto 
conviene advertir que uno as el examen que realiza el tØcnico medio respecto de Ia 
novedad y otro el qua se efectUa con respecto al nivel inventivo; Si bien en uno y 
otro se utiliza como parÆmetro de referencia el estado de la tŒcnica, en el primero, 
se coteja la invenciOn con las anterioridades existentes dentro de aquella, cada 
uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el 
tØcnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que el 
tiene sobre el estado de la tØcnica y realizar el cotejo comparativo con su 
apreciaciOn de conjunto, determinado Si con tales conocimientos tØcnicos existentes 
ha podido o no prod ucirse tat invenci6n"1 

Con base en Jo anterior, y considerando que la reivindicaciOn 1 de la presente 
solicitud divulga una composiciôn formulada para inyecciôn intramuscular que 
comprende un ester de testosterona seleccionado del grupo de Osteres que 

. consiste en noncanoatos decanoatos, undecanoatos, dodecanoatos, 
tridecanoatos, tetradecanoatos y pentadecanoatos lineales y ramificados; y un 
vehIculo que comprende aceite de ricino en una concºntración de 25 a 45% en 
volumen y un co-solvente, se observa que al comparar los elementos 
mencionados con los encontrados con el estado de la tØcnica, se tiene lo 
siguiente: 

SOLICITUD Dl D2 

Una composiciOn inyectable, Folio 191, columna 1, renglOn 
que contiene: 5-11 

a) Un ester de testosterona Undecanoato testosterona Esteroide, Folio 148 columna 

seleccionado de noncanoatos, 1000mg (Folio 192, columna 2, renglones 13-18. 

decanoatos, undecanoatos, 3, renglones 7-8 y 41-42). 
dodecanoatos, tridecanoatos, 
tetradecanoatos, 

Proceso 192 IP 2005. 

4 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 3850 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000910165 
Web: www.sic.gov.co e-mail: jsic.gov Co 

Bogota D.C. Colombia 
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Industria y Come rcio 
SUPERINTEND EN CIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION NO 6 C ci I 
Por la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. No PCT/05 - 102559 

pentadecanoatos lineales 
y 

ramificados, hasta 1000 mg. 

b) Aceite de ricino 25%-40% Aceite origen animal 
y 

Aceite de ricino/cosolvente 
Aceite de ricinol Cosolvente vegetal/benzoato de bencilo. (benzoato de bencilo) (Folio 
(benzoato de bencilo). 

El cosolvente permite 148, columna 2, renglones 26-

aumentar la solubilidad del 
principio activo. (Folio 191, 
columna 1, renglones 30-33)-

c) Efecto depot por 12 Efecto depot. (Folio 192, Efecto depot at menos 13 
semanas. columna 4, renglones 33-35, semanas. (Folio 148, columna 

renglones 54 
y 

55). 2, renglones 26-31). 

Coma se observa, DI es el documento mâs cercano a la solicitud, pues enseæa 
composiciones (preparaciones inyectab(es), que contienen como principio activo 
un ester de esteroide testosterona undecanoato, usadas en terapia de sustitución 
androgØnica (folio 192, columna 3, renglones 7-8 y 41-42), con efecto depot, (folio 
192, columna 4, renglones 33-35, renglones 54 y 55), disuelto en un aceite 
vegetal con adiciôn de un excipiente como el benzoato de benzilo, para aumentar 
la solubilidad del principio activo. (Folio 191, columna 1, renglones 30-33). 

La diferencia entre Dl y la solicitud en estudio es que Østa menciona 
especificamente el aceite de ricino (castor) en el vehiculo. 

Sin embargo, dicha diferencia no concede un efecto tØcnico inesperado, porque 
las composiciones reivindicadas muestran un efecto depot (acciôn prolongada por 
periodos de 12 semanas) igual a to divulgado en el estado de la tØcnica, Otiles 
para obtener niveles aceptables de testosterona (esteroide) en suero. 

Por su parte, D2 (abstract, folio 147) divulga preparaciones con efecto depot 
(acciOn prolongada), en aceite de ricino o castor, en una relación entre Øste y el 
cosolvente (benzoato de bencilo) de 6:4, para aplicaciOn intramuscular, las cuales 
mantienen su actividad terapØutica (obtener niveles aceptables de testosterona, 
esteroide, en suero), por lo menos durante 13 semanas. 

Siendo asi, sobre la base de to previamente divulgado en D2 un tØcnico media 
que tenga acceso ademªs a la informaciOn suministrada por Dl, se veria 
motivado a incrementar la solubilidad del principio activo, aumentando la cantidad 
de cosolvente (benzoato de bencilo) tal coma lo sugiere Dl, para lograr una 
relaciOri de aceite/cosolvente igual a la reivindicada en la presente solicitud, 
donde el cosolvente se encuentra en mayor proporciOn at aceite. 

5 Sede Centro: Carrara 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web: wvm.sic.gov.co e-mail: infotsic..ov.co 
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Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPCJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION No 1 2 
Por la cual se niega una patente de invención 

Rad. N° PCT/05 102559 

De esta manera, el problema tØcnico a solucionar cual es, la necesidad de 
composiciones con efecto depot (acciOn prolongada) ütiles para obtener niveles 
aceptables de testosterona (esteroides) en suero, ya habia sido resuelto en Dl y 
D2. 

Finalmente, en cuanto a la reivindicaciOn 7 que se refiere a una composiciOn que 
comprende: 1000 mg de undecanoato de testosterona en 4 mL de un vehiculo, de 
una mezcla de aceite de ricino/cosolvente (benzoato de bencilo) en una relaciOn 
de 1:1.7, es preciso anotar, que esta proporciOn especifica de aceite 
ricino/cosolvente, no le otorga altura inventiva a la materia reclamada en (a 

10 presente solicitud, toda vez que tat como Jo sugiere Dl, para incrementar la 
solubilidad del principio activo se debe aumentar la cantidad de cosolvente 
(benzoato de bencilo), logrando de esta manera una relaciOn de aceite/cosolvente 
coma la reivindicada, en donde el benzoato de bencilo, se encuentra en mayor 
proporcion al aceite. 

Dado Jo anterior, la propuesta de la solicitud no puede acceder at privilegio 
solicitado, toda vez que al tenor del articulo 18 de la DecisiOn 486 las 
reivindicaciones 1 a 7 carecen de nivel inventivo. 

5. Respuesta a los argumentos del solicitante 

El solicitante en su respuesta, menciona que en Dl no existe ninguna divulgacion 
relacionada con el aceite de castor (ricino) o de las concentraciones en las que 
podrian ser usados los aceites vegetates (arachis, sØsamo, oliva), y que por lo 
tanto "Dl no anticipa las caracteristicas tØcnicas de la presente invenciOn." (Folio 
200, pârrafos 7 y 8) 

No obstante dicha afirmaciOn, Dl en su ejemplo IV (folio 217), enseæa una 
concentraciOn del 25% de aceite de arachis, de la soluciOn conformada por: tocol 
(50 partes), alcohol bencilico (5 partes), benzoato de bencilo (20 partes) y aceite 
de arachis (25 partes), igual a la mencionada en la reivindicaciOn I de la preente 
solicitud para aceite de ricino (25%-45%), asi las cosas, lo que Dl no divulga 
especificamente es el aceite de ricino. 

El solicitante tambiØn manifiesta que las formulaciones inyectables descritas en D2 
se encuentran "en una relaciOn 6:4" y que la anterioridad "no divulga ni sugiere 
otras retaciones de concentraciOn entre el aceite de castor y el bencil benzoato", y 
de alli que "D2 no anticipa las caracteristicas tØcnicas de la formutaciOn 
reivindicada." (Folios 200 y 201, pÆrrafos iItimo, 1 y 2, respectivamente) 

Sobre el particular es preciso aclarar, que D2 sOlo menciona formulaciones de: 19-
nor-17 alfa-etinil testosterona enantato (ejemplos 1 y 2), razOn por la cual, sOlo 

6 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
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Industria y Comerelo 
SUPERINTENDENCIA 

REPLJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION No ’ 2 
Por (a cual se niega una patente de invenciOn 

Rad, N° PCT/05 - 102559 

utiliza la relaciôn de 6:4. No obstante esta situaciOn, si el experto medio en la 
materia quisiera obtener formulaciones con otro ester de testosterona como los 
dodecanoatos, tridecanoatos, tetradecanoatos o pentadecanoatos mencionados 
en la reivindicación 1, sabe que la proporción del cosolvente, benzoato de bencilo 
con el mismo aceite de castor (ricino) necesariamente serª diferente (mayor), a 
medida que aumente el tamaæo de la cadena del ester utilizado, para Iograr su 
solubilizaciôn. 

Ademâs, se recuerda que encontrar una proporcióri o porcentaje de solventes y 
40 cosolventes, como lo menciona el solicitante en (a respuesta al opositor (folio 165: 

"el hallazgo de los inventores fue detectar que el aceite de ricino en una 
concentraciOn inferior al 45% provee un efecto estabilizante") son actividades que 
el tØcnico medio realiza, como parte de su rutina diana en el diseæo de una 
formulación para lagar su estabilidad quimica, de aIR que este "hallazgo" carezca 
de altura inventiva. 

De otro (ado, al realizar el estudio de patentabilidad se observa que ninguno de los 
dos documentos por separado, divulgan completamente (a composición 
reivindicada, Jo cual serla un argumento vÆlido si (a afectaciôn al invento 
reclamado fuera por novedad, pero como es por nivel inventivo, lo que muestran 
estas anterioridades es que Dl sugiere aumentar el cosolvente (benzoato de 
bencilo) de un vehiculo que contiene aceite vegetal, en el cual es soluble un 
esteroide como el undecanoato de testosterona (Como en la formulaciôn 
reclamada), obteniendo soluciones a altas concentraciones de dicho principio 
activo (folio 191, columna 1, lineas 30-32, 66-68). 

Como complemento a lo anterior, D2 sugiere utilizar el aceite de ricino con una 
proporciOn menor de cosolvente que la reclamada (6:4, 1:1,7); esto porque que el 
principio activo de la solicitud (undecanoato de testosterona ) tiene una longitud de 
cadena mayor que el enantato de testosterona de D2, y de alli que la formulaciOn 
reclamada requiera mÆs cantidad de cosolvente para su solubilizaciOn. 

Finalmente, en cuanto a los resultados de solubilidad del undecanoato de 
testosterona (folios 187 y 188), con base en los cuales el solicitante afirma que las 
ampollas que tienen menos aceite de castor 37% (y en consecuencia mâs 
cosolvente), fueron mâs estables que las que contenian 50 % y 63% de este 
aceite (y en consecuencia menos cosolvente), es preciso anotar, que dicho 
resultado era de esperarse, pues de conformidad con las enseæanzas de Dl, a! 
aumentar la proporciOn de cosolvente se obtiene mayor solubilidad del 
undecanoato de testosterona de (as formulaciOn reclamadas y, por lo tanto, menor 
precipitación (mÆs estabilidad quimica). 

Por los motivos expuestos, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 18 de la 
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Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPLJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION No / 2 
Por la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. N° PCT/05 - 102559 

DecisiOn 486, se denegarÆ Ia patente, toda vez que a pesar de la respuesta del 
interesado a la notificación de fondo, no cumple con el requisito de nivel inventivo. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invenciôn a la creación 
denominada: "METODOS V COMPOSICIONES FARMACEUTICAS PARA LA 
OBTENCION CONFIABLE DE NIVELES ACEPTABLES DE TESTOSTERONA EN 
SUERO" 

ARTICULO SEGUNDO: NJotificar personalmente al doctor J. Ian Raisbeck, en su 
calidad de apoderado de la sociedad Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft, y 
a la doctora Laura Catalina Silva Barrera, en su calidad de apoderada de la 
sociedad opositora Procaps S.A., 0 a quienes hagan sus veces, el contenido de la 
presente resoluciOn, entregªndoles copia de la misma, advirtiØndoles Clue contra 
ella procede el recurso de reposiciOn ante el Superintendente de Industrial y 
Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias hªbiles siguientes. 

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

GUSTAtIO VALBJENA QUIfJONES 

Doctor 
J. IAN RAISBECK 
Calle 100 N° 8 A - 37, Torre A, Piso 10 
World Trade Center 
Bogota D.C. 

Doctora 
LAURA CATALINA SILVA BARRERA 
Carrera 13 No. 119-95Of. 104 
Bogota D.C. 

202068 
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