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e TRAMITE: 002 - EVENTO: 001 - ACTUACION: 444
1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la

solicitante en el asunto antes identificado, me refiero al auto
nimero 0663, notificado por estado del 15 de junio de 2000.

2. Mediante el auto nlmero 0663 se puso en conocimiento de
la solicitante el informe que contiene las observaciones hechas
por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Atiendo
a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. En las reivindicaciones. Adjunto a este memorial

un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual solicito sea
aceptado en sustitucién del originalmente presentado.

En cuanto a 1la primera observaciédn hecha por el
examinador, la cual sugiere que las reivindicaciones 2
Yy 4 sean dependientes de la reivindicacién 1, la
solicitante desea explicar que la reivindicacidén 2 no
es dependiente de la reivindicacidn 1 debido a que ésta
! Gltima estd dirigida hacia un grupo de compuestos
reivindicados ©para ser usados como medicamento;
mientras que la reivindicacién 2 estd dirigida a un
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grupo mas restringido de compuestos novedosos los
cuales no deben presentar la restriccidén del uso como
medicamento.

Sin embargo, la solicitante acepta que la
reivindicacidén 4 sea dependiente de la reivindicacién
1.

Como respuesta a la observacién hecha a la
reivindicacién 9, me permito cambiar la palabra
“equipo” por “kit”, la cual considero expresa mejor el
sentido de la materia reclamada en dicha reivindicacién
y de esta manera se mantiene el principio de unidad de
invencidn.

Finalmente, solicito a Usted muy comedidamente que si
el examinador encuentra alguna discrepancia con
respecto a alguna de las anteriores explicaciones,
éstas sean informadas junto con el examen de fondo y no
constituyan impedimento substancial para el buen
desarrollo de esta solicitud de patente.

2.2. Documento de prioridad. En cuanto a la
observacidén hecha por ese Despacho con referencia al
documento de prioridad de 1la solicitud de patente
europea ntmero 99200665.0 del 8 de marzo de 1999 junto
con su respectiva traduccidén de sus reivindicaciones y
certificaciones, en la cual se basa la reivindicacién
de la prioridad, la solicitante quiere aclarar que éste
fue presentado ante su Despacho junto con mi memorial
nimero 00.016.933 0000001 radicado el 24 de mayo de
2000.

Sin embargo, me permito presentar una nueva traduccidn
de la caradtula de 1la solicitud de patente europea
nimero 99200665.0 del 8 de marzo de 1999, debido a que
la anteriormente presentada contiene un error de
traduccidén. Solicito que esta nueva traduccidn sea
aceptada como sustitutiva de la anteriormente
presentada.
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3. Puesto que se han atendido a cabalidad las

observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud
de patente, atentamente solicito que se continCe su tramitacidn.
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Sefiora Jefe, égg:ifi2uq (:i/
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EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

Bogota, 28 o
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de esteroides, o una sal a éster de ¢l farmacéuticamente aceptable o €ster,
CARACTERIZADO porque posee una mitad de hidroximetilo en el atomo de carbono
numero 17 y una configuracion 14 8,17« para uso como medicina, con la condicién de que
el atomo de carbono numero 11 de la estructura de esteroides no transporte, como

substituto, un grupo arilo homociclico o heterociclico.

2. Un compuesto de esteroides que satisface la formula estructural:

Formula l

CARACTERIZADO porque

R, es 0, (H,H), (H,OR), NOR, con R siendo hidrdgeno, alquilo (C, ), acilo (C,,);

R, es hidrégeno, alquilo (C, 4), o haldgeno;

R, es hidrégeno, alquilo (C, ), alquenilo (C, ), o alquinilo (C,):

R, es hidrégeno, halégeno, o ciano; o R, es (C,) alquilo, (C,,) alquenilo o (C,;)
alquinilo, cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,_), oxo, halégeno,
0 ciano;

R; es hidrégeno, alcoxi (C, );

R 4 es hidrégeno, alcoxi (C,4), 0 haldgeno; o Ry es alquilo (C,g,), alquenilo (C,),
alquinilo (C,.), un grupo alquilideno (C, ), o un grupo alquenilideno (C,.), cada uno
opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C, ), oxo, haldgeno, o ciano;

R; es hidrégeno, o alquilo (C,);

R; es alquilo (C, );

R, es hidrégeno, halégeno o ciano; o R, es alquilo (C, ), alquenilo (C,.), 0 alquinilo (C,.
¢), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C, ), oxo, haldgeno, o ciano;

R, es hidrégeno, alcoxi (C, ), haldgeno, o ciano; o Ry es alquilo (C, ), alquenilo (C,.)
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.0 alquinilo (C,), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,.;), oxo,
haldgeno, o ciano; o R, junto con R,, y los 4tomos de carbono en los cuales se colocan

forman un anillo de ciclopropano;

R,,, es hidrégeno, alcoxi (C, ), haldégeno, o ciano; o Ry, es alquilo (C, ), alquenilo (C, )
o alquinilo (C,), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C, ), oxo,
halégeno, o ciano; o R,; junto con R,, y los dtomos de carbono en los cuales se colocan
forman un anillo de ciclopropano;

R,, es hidrégeno, hidroxi, halégeno, o ciano; o R, es alquilo (C,), alquenilo (C,4),
alquinilo (C,), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,,), oxo,
halégeno, o ciano;

R,; ¥ R, son independientemente hidrégeno, ciano, o fenilo, el tltimo opcionalmente
substituido por hidroxi, alcoxi (C,,), alquilo (C,,) o haldégeno; o R;; y R,, son
independientemente alquilo (C, ), alquenilo (C, ), cicloalquilo (C, 4), cicloalquenilo (C; ¢)
o alquinilo (C,4), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C, ), fenilo, oxo,
halégeno, o ciano; o R 3 y R, juntos con el dtomo de carbono en €l cual se colocan forman
un anillo de cicloalcano (C, ) o un anillo de cicloalqueno (C;);

Rs es hidrégeno, SO,H, alquilo (C, ¢,), acilo (C,.;5); ¥

las lineas punteadas indican enlaces opcionales, con la condicion de que el compuesto no
seaninguno de los 20-hidroxi-14p,17¢-19-norpregn-4-en-3-ona, (33,5¢,14p,17a-pregna-

3,20-diol, y (14p,17c)-20-hidroxi-19-norpregn-4-en-3-ona.

. Un compuesto de acuerdo a la Reivindicacion 2, CARACTERIZADO porque

R, es0;

R,, Ry, R, Rg, Ry, Ry, Ry, Ry, Ry3, ¥ Ry son todos hidrégeno;

R, es H o metilo;

R8 es metilo;

R13 es hidrdgeno, o C1-2 (alquilo) con la configuracién en el dtomo de carbono no. 20
siendo S;

R15 es H o acilo (C1-15);

y en donde un enlace doble esta presente entre los 4&tomos de carbono nos, 4y 5,y

opcionalmente también entre los atomos de carbono nos. 9 y 10.

4
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4, Un compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1, que satisface la formula estructural :

Formula |

CARACTERIZADO porque

R, es O, (H,H), (H,OR), NOR, con R siendo hidrégeno, alquilo (C,), acilo (C, 4);

R, es hidrogeno, alquilo (C, ), o haldgeno;

R; es hidrdgeno, alquilo (C, ), alquenilo (C, ), o alquinilo (C,);

R, es hidrégeno, halégeno, o ciano; o R, es alquilo (C,,), alquenilo (C,,) o alquinilo
(Cy),

cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C, ), oxo, halégeno, o ciano;
R; es hidrégeno, o alquilo (C, );

R¢ es hidrégeno, alcoxi (C,¢), o haldgeno; o Ry, es alquilo (C,), alquenilo
(C,.¢),alquinilo(C, ¢),un grupo; alquilideno (C, () o un grupo alquenilideno (C, ), cada uno
opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,_), oxo, haldgeno, o ciano;

R, es hidrdgeno, alquilo o (C, );

Rg es alquilo (C, 4);

R, es hidrégeno, haldgeno o ciano; o Ry es alquilo (C,), alquenilo (C,.), 0 alquinilo
(C2-6)’

cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,_), 0x0, halégeno, o ciano;
R, es hidrégeno, alcoxi (C, ), haldgeno, o ciano; o R, es alquilo (C,4), alquenilo (C, )
o alquinilo (C,4), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,,), oxo,
halogeno, o ciano; o R, junto con R, y los atomos de carbono en los cuales se colocan
forman un anillo de ciclopropano:

R, es hidrégeno, alcoxi (C, ), haldégeno, o ciano; o R, es alquilo (C, ), alquenilo (Ca)
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o alquinilo (C,), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,,), oxo,
haldgeno, o ciano; o R, junto con R, y los dtomos de carbono en los cuales se colocan
forman un anillo de ciclopropano;

R, es hidrégeno, hidroxi, haldgeno, o ciano, o R}, es alquilo (C, ), alquenilo

(C,.), alquinilo (C, ), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C, ,), oxo,
halégeno, o ciano;

R;; ¥ R, son independientemente hidrégeno, ciano, o fenilo, el tltimo opcionalmente
substituido por hidroxi, alcoxi (C,,), alquilo (C,,,) o haldgeno; o R,; y R14, son
independientemente alquilo (C1-6), alquenilo (C2-6), cicloalquilo (C, ), cicloalquenilo
(Cs) o alquinilo (C,4), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,_),
fenil, oxo, haldégeno, o ciano; o R;; y R,, junto con el 4tomo de carbono en el cual se
colocan forman un anillo de cicloalcano (C,4,) o un anillo de cicloalqueno (Cs);

R,; hidrégeno, SO,H, alquilo (C, ), acilo (C, ;;); y las lineas punteadas indican enlaces

opcionales, para uso como medicina.

El uso de un compuesto de esteroides, o una sal o éster de él farmacéuticamente
aceptable, CARACTERIZADO porque posee una mitad de hidroximetilo en el &tomo de
carbono no. 17, y una configuracién 1483,17«, para la preparacién de un medicamento

para tratar la insuficiencia de andrégenos.

El uso de un compuesto de esteroides, o una sal o éster de él farmacéutica mente
aceptable, CARACTERIZADO porque posee una mitad de hidroximetilo en el dtomo de
carbono no.. 17, y una configuracion 140,17«, para la preparacion de un medicamento

para la anticoncepcion masculina.

Un uso de acuerdo a la Reivindicacion 6 o 7, CARACTERIZADO porque el esteroide

(14B,17¢)-17-(hidroximetilo) satisface la férmula estructural:

Férmula |
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en donde:

R, es O, (H,H), (H,OR), NOR, con R siendo hidrdgeno, alquilo (C, ), acilo (C,4);

R, es hidrdgeno, alquilo (C, 4), o haldgeno;

R; es hidrégeno, alquilo (C, ), alquenilo (C, ), o alquinilo (C,);

R, es hidrégeno, halégeno, o ciano; o R, es alquilo (C, ), alquenilo (C,) o alquinilo (C,.
6)>

cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C, ), oxo, haldégeno, o ciano;
R; es hidrégeno, o alquilo (C, ,);

R es hidrégeno, alcoxi (C, 4), 0 haldgeno; o R, es alquilo (C, 4), alquenilo (C, ), alquinilo
(Cr6), un grupo alquilideno (C,g), o un grupo alquenilideno (C,(), cada uno
opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C, ), oxo, haldgeno, o ciano;

R; es hidrégeno, a alquilo (C, 4);

R; es alquilo (C, 4);

R, es hidrégeno, halégeno o ciano; o R, es alquilo (C, ), alquenilo (C,), o alquinilo
(C,4), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C, ), oxo, halégeno, o
€lano;

R, es hidrégeno, alcoxi (C, ), haldgeno, o ciano; o Ry, es alquilo (C, ), alquenilo (C, )
o alquinilo (C,4) cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi

(C,4), oxo, haldégeno, o ciano; o Ry, junto con R,, y los dtomos de carbono en los cuales
se colocan forman un anillo de ciclopropano:

R, es hidrégeno, alcoxi (C, 4), halégeno, o ciano; o Ry, es alquilo (C, ), alquenilo (C,.q)
o alquinilo (C,4,), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,_), oxo,
haldgeno, o ciano; o R;; junto con R,, y los atomos de carbono en los cuales se colocan,
forman un anillo de ciclopropano;

R, es hidrégeno, hidroxi, halégeno, o ciano; o R,, es alquilo (C,), alquenilo (C,,),
alquinilo (C,), cada uno opcionalmente substituido por hidroxi, alcoxi (C,,), oxo,
halégeno, o ciano;

R,; ¥ R;; son independientemente hidrdgeno, ciano, o fenilo, el ultimo opcionalmente
substituido por hidroxi, alcoxi (C,.), alquilo (C,,) o halégeno; o R,; y R,, son
independientemente alquilo (C, ), alquenilo (C, ), cicloalquilo

(Cs4), cicloalquenilo (Cs,) o alquinilo (C,), cada uno opcionalmente substituido por

hidroxi, aleoxi (C,_,), fenilo, oxo, haldgeno, o ciano; o R;; y R, junto con el dtomo de
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carbono en el cual se colocan forman un anillo de cicloalcano (C,4) o un anillo de
cicloalqueno (Cs);
R, es hidrégeno, SO,H, alquilo (C, ), acilo (C, 5); y las lineas punteadas ndican

enlaces opcionales.

8.  Una formulacién farmacéutica, CARACTERIZADO porque comprende un compuesto
como se definid en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, y un portador

farmacéuticamente aceptable.

9. Un kit para la anticoncepcidn masculina, que comprende medios para la administracion
de un progestdgeno y medios para la administracién de un andrdgeno,
CARACTERIZADO porque el iltimo medio es una formulacién farmacéutica de acuerdo

a la reivindicacién 9.

COLO 11214-801-011-2
ATM/dcr-83




TRADUCCION: Se traduce la caratula y las reivindicaciones anexas a una copia de la solicitud

de patente europea N° 9920665.0, escrita en inglés para el invento denominado: ANDROGENOS
NOVEDOSOS. ’

ANEXOS

OFICINA DE PATENTES EUROPEA

Certificado

Los documentos adjuntos son copias exactas de la solicitud de patente europea descrita en

la siguiente pagina, como fue presentada originalmente.
Solicitud de patente N°. 99200665.0

Por el Presidente de la Oficina de Patentes Europea

(Firmado Ilegible)

ILL.C. HATTEN-HECKMAN

La Haya, 20/03/00

l“‘
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OFICINA DE PATENTES EUROPEA

Pagina 2 del certificado

Solicitud N° 99200665.0  Fecha de presentacién 08/03/99

Solicitante(s)
AKZO NOBEL N.V.
6824 BM Armhem

Holanda
Titulo del invento: ESTEROIDES ANDROGENOS 14-B,17-0-HIDROXIMETIL

_Prioridades reivindicadas

Pais Fecha Archivo N°

Clasificacién Internacional de Patente:

Paises contratantes designados en la fecha de presentacidn:

AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IEAT/LYLU/MC/NL/PT/SE
Observaciones: El titulo original de la solicitud es como sigue:

ANDROGENOS NOVEDOSOS

)
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SUPERINTENDENCIA

2do, EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION A /
) i 8
Folo __12
Radicaci6n no _00- e%a
ConcepioTécnico no_23] Clasificacion Intemacional de Patntes 46! 3l/4h05/ 31/56

Practicado el examen de acusrdo a lo establecido en el Art. 38 da la Decisidn 486 se determind que
esta solicitud de Paten&“do Invencién:

SI[X] NOfJ - Contiens unresumen de lainvencién (Art 26-e).
Sl[)(] NO[] Contiene el titulo 0 nombre de Ia invencién (Art 27-d).

SI{] NO[} Contiene la descripcion de la invencidn (At 26-b).
Si{Y]l Nop} (tﬁzEgd)APUCABLE[ ] Contisne los dibujos necesarios para comprender la invencidn

SI[A] NO[] Contensunaomss reiindicacionss. (Art26-c).

Sif] NO[] NOESAPUCABLE[}){IHanddodesamﬂadosbsmducbsylopmcedimemosapw
_ da recursos ¢ 0 ds sus productos derivados de los que cualquiera de los Palses

: Miembros es pals de origen. (Art. 26- h).
SI{] NO[] NO ES APLICABLE [ X]Los productos .yl procedimiantos han sido obtenidos o

desarrollados a partir de los conocimientos tradiclonales de las comunidades indigenas,
afroamericanas, 0 locales de los palses miambros, de acuerdo a lo establecido en la
Decisién 391 y sus modificaciones y reglamentaclones vigentes. (Art. 26-).

Sif ] NO[)(] Lainvencidn se refiere a un producto relativo a un material biolégico. (Art 26~J).
siff NOI']  Laprioridad colncide con lamatsria relvindicada.
su)(] uou CUMPLELOSREQUISITOSTECNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: SI{{] NO [ ] verhoja(s) anexa(s) "
De cnexa. MO Cop fhyfo more; -
%eer?w are el Orr;,@aim@,/,;? v p}ecgggro, ﬁoms 12027, ge.

EXAMINADOR TECNICO
202038

BogotaD.C, _febero 26,62

Carrera 13 No. 2700 Piso S5y 10
: Conmutador: 334 12 21234
" Fax: 281 31 25 e-mail:in OV.CO

‘ . S . : K Ssnta Fe de Bogotd D.C ~-Colombla




Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Folio 1,29/ 439 N'Zq

20027

2020

Bogot4, D.C.

Doctor(a)

EMILIO FERRERO

Apoderado(a)

REFERENCIA: Radicacion No. 00-16933
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 416
Oficio No. 423
Folios 001

f——

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente
indicado en la referencia, redne los requisitos de forma establecidos en los articulos 26 y 27 de la
Decision 486 de la Comisién de la comunidad andina, y en las demés disposiciones vigentes sobre
la materia, se envia el extracto de la solicitud a la Oficina de comunicaciones para efecto de su
publicacién en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el articulo 40 de la misma
Decision.

Cimplase

Dado en Bogota, D.C., a 07 08 MAD. 7002

Jefe dq} Division de Nuevas Creaciones

Bogota, D.C., @ C 71 - Zee?_ El extracto de esta solicitud fue publicado en el nimero < /.S dela
Gaceta de Propiedad Industrial, de fecha > g9/c4 /el . El término habil sefialado por la ley
expir6 el 2407 0t y SI___NO_X se presentaron oposiciones por parte de terceros.
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Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7y 10
Conmutador: 382 0840
Fax: 382 2695
E-mail: info@sic.gov.co
Bogotéd, D.C., Colombia




