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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 

del artículo 3º del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que  mediante  Resolución  No.  21331  del  31  de  marzo  de  2014,  la 
Superintendencia de Industria y Comercio denegó patente de invención a la creación 
denominada: “DERIVADOS DE 17-HIDROXI-17-PENTAFLUOROETIL-ESTRA-4,9(10)-
DIEN-11-ARILO, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACIÓN”, con fundamento en 
los artículo 18 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al estimar 
que la invención en estudio no cumplió con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado el 15 de mayo de 2014, con número 14-
105117-00000-0000,  la  sociedad  BAYER  SCHERING  PHARMA 
AKTIENGESELLSCHAFT,  presentó división de la solicitud originalmente presentada, 
referenciada con número 12-008148.

TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 486 es 
posible  dividir  la  solicitud  en  cualquier  momento  del  trámite  siempre  y  cuando  no 
implique una ampliación de la divulgación comprendida en la solicitud inicial.

CUARTO: Que en este caso la división de la solicitud no procede comoquiera que la 
solicitud fraccionaria contiene la misma materia presentada en el capítulo reivindicatorio 
de fecha 20 de enero de 2012, con radicado número 12-008148-00000-0000. 

Frente al trámite del capítulo reivindicatorio con radicado No. 12-008148-00000-0000 se 
encuentra que se estudió mediante oficio 20830 de 31 octubre de 2013 y se decidió por 
este Despacho mediante resolución No. 21331 del 31 de marzo de 2014.

En consecuencia, el capítulo reivindicatorio de la presente divisional, conformado por 28 
reivindicaciones,  carece  de  objeto  un  nuevo  estudio  de  patentabilidad.  Para  mayor 
claridad  a  continuación  se  compara  el  capítulo  reivindicatorio  de  la  divisional  en 
comento con el capítulo reivindicatorio del radicado No. 12-008148-00000-0000:
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Radicado No. 14-105117-00000-0000 Radicado No. 12-008148-00000-0000
1. Un compuesto de fórmula I

en donde

R1 representa un radical Y o un anillo fenilo mono- 
o disustrituido con un radical Y
Y  está  seleccionado  del  grupo  que  comprende 
SR2,  S(O)R3,  S(O)2R3,  S(O)(NH)R3,  S(O)
(NR4)R3, S(O)2NR9R10
R2 representa  hidrógeno,  alquiloC1-C6,  aralquilo 
C7-C10 o arilo
R3 representa alquilo C1-C6 o arilo
R4 representa un grupo S(O)2R6
R6 reprersenta fenilo o 4-metilfenilo
X es un átomo de óxigeno, NOR7 o NNHSO2R7
R7 está  seleccionado del  grupo  que  comprende 
hidrógeno, alquilo C1-C10, arilo
R9,  R10  están  seleccionados,  de  modo 
independiente entre sí, del grupo que comprende 
hidrógeno, alquilo C1-C10 o arilo o también junto 
con  el  átomo  de  nitrógeno,  son  un  anillo 
heterocíclico  saturado  o  insaturado  de  3  a  8 
miembros,  y  sus  esteroisómeros  separados,  sus 
sales, solvatos o solvatos de las sales, incluyendo 
todas las modificaciones cristalinas.

1. Un compuesto de fórmula I

en donde

R1 representa un radical Y o un anillo fenilo mono- 
o disustrituido con un radical Y
Y  está  seleccionado  del  grupo  que  comprende 
SR2,  S(O)R3,  S(O)2R3,  S(O)(NH)R3,  S(O)
(NR4)R3, S(O)2NR9R10
R2 representa  hidrógeno,  alquiloC1-C6,  aralquilo 
C7-C10 o arilo
R3 representa alquilo C1-C6 o arilo
R4 representa un grupo S(O)2R6
R6 reprersenta fenilo o 4-metilfenilo
X es un átomo de óxigeno, NOR7 o NNHSO2R7
R7 está  seleccionado del  grupo  que  comprende 
hidrógeno, alquilo C1-C10, arilo
R9,  R10  están  seleccionados,  de  modo 
independiente entre sí, del grupo que comprende 
hidrógeno, alquilo C1-C10 o arilo o también junto 
con  el  átomo  de  nitrógeno,  son  un  anillo 
heterocíclico  saturado  o  insaturado  de  3  a  8 
miembros,  y  sus  esteroisómeros  separados,  sus 
sales, solvatos o solvatos de las sales, incluyendo 
todas las modificaciones cristalinas

Es importante tener en cuenta que la condición puesta por el solicitante en la presente 
división de solicitud, a saber, “con la condición de que si Y es s(O)2R3, entonces R3 no 
es  metilo”  no  encuentra  sustento  a  lo  largo  de  la  materia  inicialmente  presentada, 
considerándose una ampliación de materia que no puede tenerse en cuenta dentro del 
estudio  de  la  materia  reivindicada.  Entonces,  teniendo  en  cuenta  lo  anterior,  los 
compuestos  de  la  presente  división  de  materia  se  encuentran  contenidos  en  la 
reivindicación 1 del capítulo reivindicatorio con radicado 12-008148-00000-0000.
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En  efecto,  es  contrario  a  los  principios  que  rigen  las  actuaciones  administrativas 
efectuar  varios  trámites  sobre  la  misma  materia  de  protección.  El  documento 
PCT/GL/ISPE/1, a partir del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), en 
cuanto a solicitudes simultáneamente en tramitación, incluidas las presentadas en la 
misma fecha, menciona que “…existe el principio aceptado de que no se concederán  
dos  patentes  al  mismo  solicitante  para  una  invención.  Se  puede  permitir  que  un  
solicitante proceda a presentar  dos solicitudes internacionales que tengan la misma 
descripción, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en cuanto a su  
ámbito, y se dirijan a un objeto diferente…” (Pág. 117, párr. 11.10, Regla 64.3). Por lo 
anterior,  no se pueden conceder dos patentes al  mismo solicitante para una misma 
invención, en este caso la de presente solicitud y la de la solicitud 12-008148-00000-
0000, puesto que presentan el mismo objeto de invención como es ‘Un compuesto de 
fórmula I’.

QUINTO: Que por lo anteriormente señalado resulta procedente rechazar la división de 
solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Rechazar  la  división de solicitud propuesta en relación con la 
solicitud  número  14-105117-00000-0000  por  las  razones  expuestas  en  la  parte 
considerativa.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el 29 Ago 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

 Doctor(a) 
 CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA, office@olartemoure.com 
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ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolución a la sociedad 
solicitante BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, advirtiéndole que 
contra ella procede el recurso de reposición a interponerse ante el Superintendente de 
Industria y Comercio  en el momento de la notificación o dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a ella.


