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Trmite: 2 PATENTES DE INVENCION 

. Evento 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO 
Actuación 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente 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 termino de cinco (5) dias hÆbiles 
contados a partir del envio de la presente citacion, en horano de 8:00 a m a 4:30 p.m. 
jornada continua, con elfin de notfficarle personalmente el contenido de la resolucion de la 
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicaciOn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención se 
notificara por edicto, el cual se fijarÆ por el termino de diez (10) dias en el Centro de 
Documentaclón e lnformaclOn. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciôn se encontrarØ disponible en la pÆgina 
web de Ia Entidad desde el dia hØbil siguiente al de su notificación, la  cual podra ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pØgina www.sic.gov.co, COfl el 
numero de resoluciOn a traves de la opcion servcios en linea - caracter general - consulta 

-� 
actos administrativos. 

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

Sede Centre: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5y 10 
Al contester favor indique el numoro Sede CAN Tr. 40A No 38-50 PBX 3 82 08 40 
radicac5n consignado en ci sticker Fax 38226953505220 Lines 018000 910165 

Web: Www.sic.gov.co e-mail: info'sic.gqv.co 
Bogota D.C. - Colombia 
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SENORES 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS 
CIUDAD. 

REF: 

Cod. 006 

EXPEDIENTE N. 000 

DILIA RODRIGUEZ D’ ALEMAN, an mi condiciOn de apoderada de La 

sociecjad solicitante an el expediente de la referenda, por el presente escrito 

me doy, por notificada de. la resotución No. -
 ct G? de . de 

2007, y an consecuencia solicito me sea entregada copia de la aludida 

reoluciôn. 

Agradezco su amable atenciOn, 

Seæor Jefe, 

Y? ?---
D’ALEMAN 

Cra 11 No. 86-53 Piso 6 ThIs. 8181088 Bogota 



Industria y Comercio 
SUPER I N T EN D E N C I A 

REPUBUcA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLCII, 796’7 
Por la cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad. 00000788 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
an ejerciclo de sus facultades legales, on especial de las que se confineron en los 

articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y50 del Código Contencioso 
Administrativo, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante Resolución 29235 de 30 de octubre de 2006, la 
Supenntendencia de Industria y Comercio negó el pnvilegio de patente de invención a 
la creacion denominada "AISLAMIENTO Y PURIFICACION DE TAXANOS 
MEDIANTE CROMATOGRAFIA DE BAJA PRESION DE PREPARACION 
INDUSTRIAL EN UNA COLUMNA DE RESINA POLIMERICA". 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 12 de diciembre de 
2006 bajo el nümero 00 000788 00011 0000, la doctora Dilia Rodriguez D’Aleman, en 
su calidad de apoderada del seæor Jian Liu, interpuso recurso de reposición contra la 
decisiOn contenida en la citada resoluciOn, con el objeto de que so revoque la 
mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el pnvtlegio de patente solicitado 

TERCERO: Que el recurso a que hace referenda el ordinal anterior Se fundamentO, 
en sintesis, de la siguiente manera: S 

Seæata la recurrente, para comenzar, con relaclón a la claridad de la solicitud, que"el 
numeral 42 del mismo manual se reflere al contenido de las reivindicaciones y al 

. respecto seæala: ’Las reMndicaciones deben contener todas las caracterIsticas 
tØcnicas esenciales de Ia invención Las cuales definen a la invenciOn y la hacen o 
pudieran hacerla distintiva del estado do la tOcnica. Estas caracteristicas esenciales 
definen la soluciOn al problema tØcnico que intenta resolver la invenciOn’. 

"Retomando lo establecido en of Manual Andino en of presente caso, las 
caracterIsticas esenciales del proceso fueron mencionadas, puesto que los pasos 
que conforman of metodo fueron definidos Asi mismo, so hace menciOn a las 
condiciones que distinguen dicho mØtodo como es la presencia de un absorbente 
dØbil recubierto con el solvente del paso I y cargar dicho agente en una columna, 
conteniendo la referida columna un material absorbente. En el mlsmo sentido, el 
paso 3 Se menciona ’eluir, en una pnmera etapa, con una mezcla de solvente 
orgÆnico a una presion de entre 10 y 20 psi para generar fracciones que contienen 
compuestos do taxano’, yen el paso 5 se menciona ’eluir, en una segunda etapa, con 
una mezcla de solvente polar el menclonado Ilcor madre a traves de una resina 
potimØrica para proveer un segundo compuesto de taxano’. 

"En este orden de ideas, la expresiOn ’fuente que contiene taxanos’ no le resta 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plsos 2, 5, 7y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840 
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Industria y Comercio 
S U P E R I NT E N ID E N C IA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUQN... 796-7 
Par la cual se resuelve un recurso de rØposlción 

Red. 00-000788 

claridad a la solicitud pues la esencia de la misma son los pasos o etapas quo 
conforman el metodo y as irrelevante hacer una precision sobre la ’fuente qua 
contiene taxanos’ puesto qua el mØtodo as el mismo y funciona independiente do la 
fuente qua se utiUce como fuente de los taxanos. 

Tor su porte, el solvente orgànico quo se utilico an cada una de las etapas del 
proceso no as una caracteristica esencal o distintiva del proceso En los diferentes 
pasos quo confomian el proceso puede utilizarse una amplia gama de solventes 
orgÆnicos y esto no afectarÆ el resultado La esencia de la invenciOn no se contra an 

. el uso do uno u otro solvente an un paso determinado, la invención se basa an un 
conjunto do pasos independientemente del solvente qua so emplee. Una persona 
versada an la matena entiende qua si aisla y purifica taxanos mediante un mØtodo 
qua comprende los cinco pasos qua se definen an la reivindlcaciOn 1, estarØ dentro 
del alcance do dicha reivindicaciOn Independientemente del solvente qua so emplee. 

"Ahora bien, tin experto an la tØcnica sabeperfectamente cuÆles son los absorbentes 
dØbiles, puede incluso buscarlo y seleccionarlo do la enorme lista de compuestos quo 
so mencionan an un libro do generalidades como el documento D6 citado por la 
Superintendencia... como estado de la tØcnica. Complementando esta idea, el 
numeral 4.6 .1 so refiere a tØrminos utilizados e indica ’El significado y alcance do las 
palabras do (as reivindicaciones debe ser el quo nomialmente so les da an el Ørea 
tØcrilca do la soAcitud, y tiene quo ser claro para la persona versada an la materia con 
la solo lectura do las reivindicaciones. Si la palabra tiene un significado especial 
dado por una definiciOn an la descripcion, esta definición  deberØ incluirse an la 
reivindicaciOri, siempre qua esto sea factible.’ Sigulendo lo dicho por el numeral 4.6.1 
del Manual Andino so debe entender qua un agente absorbente debil puede ser 
Cekte 545 y no as nl silica gel ni trióxido do aluminio quo son explicitamente 
mencionados on la descripciOn como eJemplos do absorbentes fuertes. 

"Do acuerdo con el memorial do respuesta al requeiimiento de fondo radicado el 8 do 
septiembre do 2006 del solicitante acepta expllcitamente (a eliminaciOn do (a 
expresron ’par lo menos’ limitando la relvindicaciOn 18 al mØtodo an quo ’solo so 
eluirn un Segundo o un tercer taxanos adicionales al pnmero quo so produce an el 
metodo, as( la fuente quo contiene taxanos permita quo so extraigan mØs’ Siendo 
asI no as pertinente volver a citar ni esta expresión ni la reivindicación 1.8. 

"Como ya so dijo, of mØtodo as apt icable para extraera partirde cuatqulerfuente qua 
contenga taxanos, los taxanos quo dicha fuente presente Esto utilizando el mØtodo 
quo so describe an la reMndicación I e independientemente del solvente qua so 
emplee. En este orden, el mØtodo reclamado an la reMndlcaclón  18 as claro pues an 
el se puede obtener el taxano qua comprende la fuente do taxano y mediante 
cualquier solvente orgØnico, siempre y cuando so apliquen los pasos quo 
caracterizan al mØtodo quo so reivindica an esta clÆusula1 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27.00 Pleas 2, 5, lylO 
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S U P ERI N I E N 0 E N CIA 

REPUBLIcA DE COLOMBIA 
S(JPERINTENDENCIA DE IND.USTRIA Y COMERCIO 

: RESOLUCI4N. 7 g .Por la cual se resuelve un recurso de repo1cl5n 

Rad. 00-000788 

"En relaclón�con el no uso de las Unidades Intemaclonates el solicitante maniflØsta 
quo no tiene problems en modificarla y quo Is no conversiOn se debiO a un error 
material quo puede ser corregido Sin embargo, en aras de que este no sea rnotivo 
de negacion de Is solicitud es importante seæalar quo PSI es una medlda de preslon, 
que cualquier tØcnico reconoce, asi que para el experto no serfs motivo de no 
comprension del alcance de Is relvindicaciOn En este sentido, Ia omision do este 
cambio no puede ser considerada causal do negaciori, no solo porque Is unidad do 
presion psi sea conocida on el estado do Is tecnica sino porque juridicamente no 
existe una obligacion pars quo las unidades do medida do las solicitudes presentadas 
en Colombia deban ser expresadas en las unidades del sistema intemacionaL 

"Con todo .respeto, si este fuera el inico impedimento pars conceder Is solicitud, so 
estaria dando prioridad a Is forma sobre el fondo to cual es contrarlo a 10 establecido 
en las leyes colombianas... S 

"La interpretaciOn pfasmada sobre este articulo en el numeral 4.1’ del Manual Andino 
establece quo ’Las reivindicaciones son Is parte mas importante do Is solicitud, pues 
definen la invenciOn a proteger y delimitan el alcance do esa protecclOn (Art 51) Es 
fundamental quo span claras y concisas (Art. 30), pars, .que: 

- so puedan comparar y diferenciar del estado de’  Is tØcnica con elfin de 
verificar los requisitos de patentabilidad; y 

- puedan determiner sin ambiguedad hasta donde llegan los derechos del titular 
do Is patente’. 

"Como Is Superintendencia do lndusttia y Comercio reconoce, no haber Hmitado las 
reivindicaciones en el sentido do dare una definicion a ’fuente quo contiene taxanos, 
solvente organico, agente absorbente dObil’ e indicado do manera mÆs precisa cuales 
eran los taxanos quo se recuperarian., no impidiO Is calificación de dicho capitulo. 

"Haciendo caso a to establecido on el Manual Andino, lasreivindicaciones son claras 
ya quo un experto medlo en el area tecnica, como es el examinador, logrO comparary 
diferenciar Is invención con relacion at estado do Is tOcnica con el fin do venficar los 
requisitos do patentàbilldad. 

"AdemÆs dicho experto perfectamente puede determinar sin ambigUedad hasta 
donde Ilegan los derechos del titular do la’  patente, pues el alcance de las 
reMndicaciones cubre un mØtodo que tiene los cinco pasos especificados en Is 
reivindicacion I independiente de Is fuente a partir de Is cuaf so aislen a purifiquen 
los taxanos y del solvente orgØnico quo se utilice en el desarroflo do dichos pasos". 

En relaciOn con el nivel inventivo,’hace Ønfasis el recurrente en el hecho do quo "en 
su respuesta al requerimiento de fondo el solicitante hace alusiOn a cads uno do los 

S Sede Canto: Oarrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5,7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador 3820840 

Fax 3822695. Linea 9800-910 185 
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SUP E RI N T E N DEN CIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

S RESOLUCIÔN 7967 
Por Is cual se resuelve tin recurso de reposiciOn 

Red. 00-000788 

documentos citados como estado de Is tØcnica, no solo at contenido del documento 
Dl, subrayando porque los documentos Dl a D6 ni solos ni an combinación afectan 
of nivel inventivo de Is solicitud La Superintendencia parece hacer case omiso a 
dichas exphcaciones toda vez qua no hace mención a ellas cuando se refiere a Is 
respuesta del interesado, e insiste an afirmar qua combinando documentos podria 
haber sido posible llegar.al mOtodo qua aqul se reivindica. 

"Con todo respecto y ain conociendo to incomodo qua results of mencionar qua Is 
Supenntendencta esta hacienda tin analisis post facto, debemos inslstir en qua an 
esta ocasion se estÆ incurtiendo an dicho error pues se tratan de combiner 
documentos qua no guardan ninguna relacion, de los cuales se saca apartes aislados 
y con ellos se Intents armar un mØtodo similar at qua hoy se reclama an la solicitud 
colombiana 00000788 La afirmación  anterior se contra an los sigulentes hechos 

"El documento D6 as un manual donde se encuentran procedirnientos generates e 
informaclon general sobre diferentes practices propias del campo de la farmacia En 
este sentido hace mención a todas las cromatograflas existentes, todos los solventØs 
qua podrian ser utitizados an dichas cromatograflas y todos los absorbentes qua 
pueden ser empleados an Is reahzación de este tipo de metodos Este documento 
no hace referencta a ningun mØtodo de aislamiento an particular, y de manors exacta 
as posible afirmar qua no hace mención a un proceso de aisle miento de taxanos y de 
cuales entre Is ampHa variedad de cromatografias, solventes, absorbentes y posibles 
combinaciones de pesos de tecnicas de purificación debia ser aplicada pare aislar y 
purificar taxanos. S S 

"Siendo asI, la selecciOn espØcifica de extractar una fuente de taxanos an un 
solvente organico, recubnr un agente absorbente debit con dicho solvente y cargarlo 
an una columns qua contiene otro material absorbente, eluir a una presion de entre 
10 y  20 psi pare generar fracciones qua contienen compuestos de taxano; cristalizar 
dichas fracciones pars proveer un compuesto de taxano sólido y un licor madre; 
concentrar dicho hcor madre y eluir el boor madre, on una segunda etapa, con una 
mezcta de solvente polar a travØs de una resina polimØnca pare proveer un segundo 
compuesto de taxano, as tine combinacton qua estÆ realizando at examinador ahora 
quo conoce cuales son los paces propuestos por at sohoitante coma ideates para at 
aislamiento y la purificaciOn de taxanos, S 

"SI Is Superintendencia... se aiSlara de to qua hay conoce pôrhaberterildo accØso a 
Is soticitud colombiana at resultado de su anÆtisis serfa distinto. Muy seguramente, ci 
hoy an die se enfrentara at mismo problems, sin tener conocimiŁnto del conten(do de 
la sohcitud CO 00000788, elegiria seguir las enseæanzas de Dl donde se reports una 
combinacion distinta de pesos, absorbentes y solventes mencionados an las 
generalidades de D6 qua han permitido de manera exitosa aislar y purificar taxanos. 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5,7 y  1 
Sede CAN: Ir. 40A No, 38-50 Conmutadoi 3820840 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESQLU{ÔN  7967 
Por Is cual se resuelve un recurso de reposiclón 

Rad. 00-000788 

"Las generalidades de D6 podrian dar a una infinidad de opciones unas exitosas 
otras no, Pero realmente no pueden considerarse como una gula deterrninante a Is 
hors de establecer un mØtodo de atslamiento Para un compuesto especifico, en este 
caso Para aislar taxanos". 

Considers Is recurrente que "Si el examinador se ubica en una fecha anterior al 
momento en que leyO el contenido de Is solicitud de Is referencia, hubiera realizado 
cromatografias extensas sobre Sephadex LH-20, Silica Gel y RP-C18 y una 
cromatografla HPLC en lugar de una absorbente debtl y una cromatografia a baja 
prestOn, entre 10 y20 psi Dl ensefiaba a aislar taxanos con 5 cromatografias con 
solventes y absorbentes diferentes y finalizarido en una etapa de purificaciôn usando 
n-hexano-CHCI3-MeOH. 

"En este orden de ideas , Por quØ razón si este proceso funcionaba alguien que lo 
conociera querria reducir el numero de cromatografias a 2, incluir un Paso de 
cristalizaciOn, utilizar Para cargar Is muestra cruda un absorbente dØbil que se carga 
sobre una columna con absorbente fuerte y no hacer una HPLC, cuando los 
documentos Dl a 04 consideran que HPLC es una cromatografla mÆs eficlente Para 
Is separaclon que cromatografla an columna’7 La unica razon es porque se esta 
tratando de adaptar Is irtforrnacion al mØtodo reivindicado en Is solicitud colombiana 
Por consigulente, este documento no sports ensefanzas que Heven a deducir of 
mØtodo reivindicado en Is presente solicitud. 

"De Is afirmación del 5 pØrrafo de Is pØgina 6 de Is resoluciOn No 29235 es clara que 
una persona versada on Is materia no camblaria una cromatografia HPLC por una 
cromatografla en columns pUes esperarla que la eficiencia en Is puriflcación 
disminuyera Coma se puede apreciar en Is descripción, el mØtodo reivindicado no 
emplea HPLC Para purificaciOn, dicha tØcnlca es utilizada Para monftorearo analizar 
los productos cuyo mØtodo de aislamiento y purlficacion :es el descrito on Is 
reivindicación I que no comprende el Paso por HPLC. 

"Como se expresO anterlormente, 03 absorbe el compuesto blanco sobre la 
superficie de un absorbente fuerte como es Is silica gel y luego carga este 
absorbente sobre mØs silica gel y utiliza una cromatografla de fase inversa (pÆgina 
522, lines I a 5) Esta propuesta es diferente al mØtodo de Is invenclOn que 
potencsahza Is productividad recubnendo un absorbente debil, donde no cabe segun 
Is descripciOn Is silica gel, y luego carga este absorbente sobre mÆs silica gel. :Nada 
en el estado de Is tØcnica enseæaba a realizar este cambio y menos que este cambio 
debia seracoplado a los otros pasos del proceso descntos en Is reivindicacion I de la 
presente solicitud pars poder dar una mayor eficacia en el proceso de aislamiento y 
puriticaciOn de taxanos. 

"De lo anterior es claro que ni individua!mente ni comb!’nando Is informaclOn de Dl, 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27.00 Plsos 2,5,7 y 10 
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� RESOLUCKN 796 
Por la cual se resuelve un recurso do reposición S 

Rad. 00-000788 

D3 y D6 podria haberse Ilegado a tin proceso con los pasos que se describen en la 
reivindicación 1. Por los conocirnientos existentes en el estado do la tØcnica no era 
obvto para una persona experta en el campo tecnico eliminar el HPLC del proceso de 
puriflcack5n do taxanos, reemplazarlo por una cromatografia en columna menos 
eficiente y a una presion menor, y menos quo so debia colocar el compuesto blanco 
en tin absorbente debit y luego cargarlo en tine columna con tin absorbente fuerte 
para potencializar la eficacia do la purlficación. 

"Porsu parte D2 depende de la HPLC que Ia presente itivenciOn elimina del proceso. 
AsI que desmotiva a quien lea su información a cambiaresta cromatografla por otra. 

� Menos cuando se sabe quo en materla de separación  la HPLC es mÆs eficiente que 
la cromatografia en columna AdemÆs, no pfantea el uso combinado do un 
absorbente debil pare recubrirlo con el soivente do extracción del producto crudo y 
con una columna cargada con un absorbente fuerte. 

"04 y 05 no so refieren a aislarniento do taxanos asi que existiendo proceso pare 
purificar dichos compuestos coma son Dl, D2 y 03, no hay razôn pare quo un 
experto busqüe información en documentos quo pretenden purificar unos 
compuestos diferentes Ademas 04 nuevamente hace referenda a la HPLC coma 
paso esencial en el proceso, Ia cual es contrarlo a lo quo exhibe la reivindlcación I do 
la solicitud an estudio Tampoco so menciona quo tin paso de la purificaciOn sea 
colocar el absorbente dØbil con el compuesto blanco sabre una columna a baja 
presion y cargada con un absorbente fuerte Inclusive, no so coma puede adicional a 
Jo expuesto deducirse do Dl a 06 quo el licor madre deba ser tratado con tine 
cromatografia do resina polimØtica luego do haber sido sometida a los cuatro pesos 
anteriores. 

"Una vez mae es clara quo (a invenclOn no habria podido ser deducida do la 
información de 01 a D6 tomandolos de manera individual ni combinØndolos en los 
trios Dl, D3yDO, 02, D3yDO, D3, D4yD6o D3, D5yDO, ... 

"De acuerdo con todo 10 anterior, ruogo a usted que el privilegio do patente solicitado 
pare la presente invencion sea concedido, teniendo en cuenta quo esta cumple a 
cabalidad con los requisitos de patentabilidad de riovedad, nivel inventivo y aplicaciOn 
industrial, asi como con todas las disposiciones on matena do patentes do invenciOn, 
establecidas por la DecisiOn 486 de la ComisiOn do la Comunidad Andina". 

CUARTO: Que para atender Ia sefaIado en el articulo 59 del Código Contencioso 
Administrativo Os preciso resolver todas las cuestiones quo hayan sido planteadas y 
las quo aparezcan con motivo del recurso, en los sguientes t6rrninos: 

NORMA APLVcABLE 
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El articulo 14 de la lDecisiôn 486 expedida por la Comisiôn de Ia Gomunidad Andina 
establece quo: "Los Palses Miembros otorgarÆn patentes pare las invenciones, seen 
de producto o de procedimiento an todos los campos de la tecnologia, siempre qua 
seen nuevas, tengan nivel inventivo y seansusceptibles de apficación industrial". 

El articulo 18 de la misma normative comunitaria define el nivel Inventivo ast: "$e 
considerara qua una invención tiene nivel Inventivo, si pare una persona del oficto 
normalmente versada an la materia teonlca conespondiente, esa lnvención no 
hubiese resultado obvia ni se hubiese donvado de manera evidente del estado do la 

S tØcnica". 

EL CASO EN ESTUDIO 

Examinado nuevamente el expediente al qua se refiere el presente trÆmite 
admnistrativo so advierte qua el objeto de la sohoitud 10 constituye, segün at resumen 
de la misma, "Un metodo do alto producción y alto pureza pare obtener anÆlogos de 
taxano a partir do una fuente quo contiene taxano El mØtodo emplea una membrane 
de resina pohmØnca pare separar los anÆlogos a baja presion sin el usa de etapas de 
separaciOn/purificack5n costosas actualmente provistas an el arte" (var folio 6). 

En efecto, con la solicitud. an estudlo se roMndica una tØcnica de separación, 
especificamente trata do tecnicas pare separar paclitaxel y otros taxanos 
relacionados. 

. Argumenta an primer tØrmino la recurrente quo "las caracteristicas esenciales del 
proceso fueron mencionadas, puesto qua los pesos que conforman el metodo fueron 
definidos. As[ mismo, Se hace menciOn a las condiciones qua distinguen dicho 
metodo coma as la presencia do un absorbente dØbd recubierto con el solvente del 
paso I y cargar dicho agente an una columna, conteniendo la refetida columna un 
material absorbente En el mismo seritido, el paso 3 so menciona ’eluir, an una 
pnmera etapa, con una mezcla do solvente organico a una preston de entre by 20 
psi para generar fracciones quo contienen compuestos de taxano’, y an el paso 5 se 
menciona ’etuir, an una segunda etapa, con una mazda de solvente polar el 
mencionado Hcor madre a travØs do una resina pohmerica pare proveer un segundo 
compuesto do taxano En este orden do ideas, la expresiOn ’fuente qua contiene 
taxanos’ no le resta claridad a la solicitud pues la esencia do la misma son los pesos 
a etapas qua conforman el mØtodo y as irrelevante hacer una precisiOn sobre to 
’fuente qua contiene taxanos’ puesto qua el mØtodo as 01 mismo y funciona 
independiente de la fuente qua so utilice como fuente de los taxanos.." 

Al respecto so advierte quo, contrarlo a to quo manifiesta Ia.recurrente, tOrminos tan 
generates como,. por ejemplo, ’fuente qua contiene taxanos’, tabsorbente debit’, 
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solvente orgÆnico’, ’solvente polar, no hacen claro ni conciso to qua se pretende 
proteger mediante patentee de manera qua el procedimiento de separacón de 
taxanos relvindicado resulta convencional o usual para una persona normalmente 
versada an la materia. 

Continua la recurrente: "(...) La esencia de la invenciOn no se centra an of uso de uno 
u otro solvente an un paso detemiinado, la invención se basa en un conjunto de 
pasos independientemente del solvente quo se emplee Una persona versada an Ia 
materia entiende qua si aisla y punfica taxanos mediante un mØtodo quo comprende 
los cinco pasos quo se definen an la reivindlcaclón 1, estarÆ dentro del alcance de 
dicha reivindicacion independientemente del solvente qua se emplee" 

Si se analizan los pasos o etapas del procedimiento ahora reMndicado, puede 
encontrarse qua son los mismos habitualmente seguidos on un laboratorio de 
fotoquimica Ahora bien, of hecho de no mencionarse los solventes qua intervienen, 
of agente absorbente empleado, entre otras cosas, hace qua dicho procedimiento sea 
muy general y no se diferencie del procedimiento convencional de separación de 
compuestos mediante cromatografia an columna, an of cual se emplean solventes 
orgªnicos1 agentes absorbentes bien sea dØbiles o fuertes, a una velocidad y presión 
determinadas TambiØn as muy conocido y de uso habitual el paso de la 
cristalizaciOn y la elusiOn de ’aguas madres’ o ’licor madre’ para separar los 
compuestos qua hayan podido quedar auh, y para ella se emplean solventes 
organicos adecuados dependiendo, entre otros factores, de la polaridad de los 
compuestos a separar. 

o 

Agrega la recurrente, on relación con of no uso de las Unidades lntemacionales, qua 
"no tiene problerna an mod ificarla y qua la no conversion se debiO a un error material 
qua puede ser corregido Sin embargo, an eras de qua este no sea motivo de 
negaciOn de la solicitud as importante seæatar qua psi as una medida de presiOn, qua 
cuatquier tOcnico reconoce, asi qua pare at experto no sane motivo de no 
comprension del aicance de la revindicactOn En este sentido, la omisiOn de eats 
cambio no puede ser considerada causal de negactOn, no solo porque la unidad de 
presion psi sea conocida an of estado de la tØcnica sino porque juridicamente no 
existe una obligacion pare qua las unidades de medida de las sohcitudes presentadas 
an Colombia deban ear expresadas on las unidades del sistema intemacional" 

Con relaciOn a este punto del recurso dabs decirse qua at Sisterna Intemacional de 
Unidades (SI) as obligatorjo an Colombia de acuerdo con to previsto per at Decreto 
3464 de 26 de diciembre de 1980. No obstante, cabe precisar qua no fue 
precisamente la faita de conversiOn a estas unidades la que motivo la negaciOn de la 
patente solicitada. 

En cuanto tiene qua ver con of nivet inventivo del objeto reMndicado senate la 
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recurrente quo "en su respuesta at requerimlento de fondoel solicitante hace alusión 
a cada uno de los documentos cltados como estado de Is tØcnlca, no solo at 
contenido del documento Dl subrayando porque los documentos Dl a 1D6 ni solos ni 
an combinaciôn afectan el nivel inveritivo de Is solicitud La Superintendencia 
parses hacer caso omiso a dichas exphcaciones toda vez qua no hace mención a 
ellas cuando se refiere a Is respuesta del interesado, e insists an afirmar quo 
combinando documentos podria haber sido posibte ilegar at mØtodo reivindicado 

Al respecto se reitera Jo dicho an anterior oportunidad an el sentido qua documentos 
existentes an et estado de Is tecnlca, como los referidos, enseæan qua los procesos 
de extracción y separación de compuestos por cromatografla an columna son 
ampliamente conocidos an el arte por cualquier persona normalmente versada an Is 
materia Os igual manera, Is marcha fotoqulmica revelada an ía  presents solicitud 
presents los mismos pasos de cualquier proceso de este tipo, de manera qua no se 
haya nada novedoso at respecto. 

En cuanto se refers at documento ’Remington Farmacia’ (6) se reitera qua ensea 
principios generates de Is cromatografla an columns y de Is de intercamblo iónico. 
Por to demØs, para uria persona normalmente versada an Is matena as bien conocido 
el empleo de solventes orgÆnicos para eluir las muestras a separar a una presión 
determinada y quo el efluente que sale de Is columns se recoge an fracciones que 
luego son analizadas, qua por 10 general se hacen cnstalizaciones a dichas 
fracciones y, at as el caso, so vuelven 

a 

correr las muestras para punficarlas o para 
separar mÆs compuestos qUo quedan despuØs de estos procesos an las 
d.enominadas ’aguas madres’. Puss bien, estos pasos son los mismos quo 
comprende el procedimiento qua ahora pretends patentarse y, como se duo, son los 
habitualmente seguidos an un laboratono de qulmica, especificamente do 
fitoqulmica. S 

Por otra parts, puede encontrarse on este documento antecedents un listado do 
solventes comunmente empleados para cromatografla (ver folio 140) para cuya 
eleccon so dabs tenor an cuenta Is polandad del solvents, Is potandad de Is muestra 
a separar, Is constants dielectrics parÆmetro de solubthdad, entre otros factores 
TambiØn so puede observar un listado de los adsorbentes usados an cromatografla 
an columnà (ver folio 139). 

S S 

Los documentos 1,2,3, 4y 5 dlvulgan algunos ejemplos de alsiamiento y puiificaci6n 
do compuestos extraidos de diferentes partes do plantas vegetales (ver folios 107 a 
128), donde se aplica Is extracción de compuestos an estado crudo, empleando 
solventes convencionales como of cloroformo, el metanol, butanol, acetato de ettlo, 
hexano entre otros Entre las especies de plantas mencionadas an dichos articulos 
so encuentran Taxus mairet, Taxus canadensis, Taxus brevifoha y los compuestos 
extraidos y purificados con taxanos. 
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SI so examiria Is desc,ipciOn de Is presente solicitud (folio 7) .puede encontrarse 
cómo se menciona quo el paclitaxel, un taxano, Os Ufl producto natural, extraido 
pnmanamente de Is corteza del arbol do tejo del PacIfico, Taxus brevifolia y tambien 
es encontrado en T canadensis (especies mencionada en los documentos crtados 
como antecedentes). 

Ahora bien el problems planteado en Is presente solicitud es quo los procesos 
cromatogrÆficos desarrollados para detectar y aistar el paclitaxel de vanas especies 
de Taxus son conducidos pnncipalmente en una pequeæa escala de laboratono y 
adolecen de baja selectividad y alto costo do recuperación y de producción, y Is 
solucion propuesta consiste en proveer un mØtodo do separacion simple basado en 
una columns, do rosins polimØrica Esta solución ya era conocida en el estado de Is 
tecnica es decir, documentos como 5 y6 ya menclonan Is cromatografIa en columna 
empleando resina polimØnca AdemÆs, es do ampllo conocimfento para una persona 
normalmente versada on (a materia el empleo de dicha tecnica pars separar 
compuestos, especificamente taxanos, 

Considers Is recurrente quo "El documento D6 es un manual donde so encuentran 
procedimientos generales e lnformación general sobre diferentes prØcticas propias 
del campo do Ia farmacia En este sentido hace mención a todas las cromatografias 
existentes, todos los solventes que podrian ser utitizados on dichas cromatograflas y 
todos los absorbentes quo pueden ser empleados en La realizacion de este tipo de 
mØtodos. Este documento no hace referenda a ningUn mØtodo de alsiamiento en 
particular, y do manors exacts es posible afirmar quo no hace mención a un proceso 
do aislamlento do taxanos y do cuales entre Is amplia variedad de cromatografias, 

. solventes, absorbentes y posibles combinaciones do pasos do tØcnicas de 
purificación debla ser aplicada pars aislar y purificar taxanos 

Al respecto so considers quo an cuando este documento no divulge el 
procedimiento reivindicado en Is presente sohcrtud, si menciona pasos, solventes y 
absorbentes habtuaImente empleados en este tipo do procedimientos do extraccion 
y separaciori de compuestos, que son conocidos por cualquier persona normalmente 
versada en esta matena Por (0 anterior, el procedimiento reivindicado al ser una 
denvación evidente del estado do Is tØcnica no cumple los requisitos de 
patentabilidad previstos para el otorgamiento do patente 

Finaimente, expone Is recurrente: "Do Is afirmación del 5 parrafo de Is pØgina 6 do Is 
resoluclon No 29235 es claro quo una persona versada on Is material no cambiarla 
una cromatografla HPLC por una cromatografla on columns pues esperaria quo Is 
eficlØncia en Is purificación disminuyera. Como so puede aprediar en Is descripción, 
el mØtodo reivindicado no emplea HPLC pare purificaclón, dicha tØcnica es utilizada 
para monitorear 0 analizar Los productos cuyo mØtodo do aislamiento y purificación es 
el descrito en Is reMndicaciOn I que no comprende el peso por HPLC..." 
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Con relación a esta manifestación de Is recurrente debe decirse quo si bien en Is 
presente solicftud no se mencioria el mØtodo de HPLC, si se menclona el mØtodo de 
separación por cromatografla en columns empleando un absorbente dØbil; no 
obstante, no aparecen datos comparativos entre una tecnica y otra donde se 
demuestre claramente Is eficiencla a Is que so esta refiriendo Is recurrente En 
efecto, no logra demostrarse en este caso quo el metodo convencional de 
cromatografia en columns, empleado en Is presente solicitud para separar taxanos, 
especificamente paclitaxel, sea mas oficiente quo el mØtodo do HPLC, por Ia que Is 
aflrmaciOn do Is recurrente carece de cualquier comprobación real. 

Par Ia anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de Is solicitud en estudlo no 
cumple con los requisitos legalmente previstos para el otorgamiento do patente, en 
especial of de nivel inventivo; en consecuencia, no so halls mØæto para revocar Is 
decision impugnada. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar Is decision contenida en la Resolución 29235 de 
30 de octubre do 2006 por media do Is cual se nego una patente de invencion 

ARTICULO SEGUNDO: .Notificar personalmente el contenido do Is presente 
resolucion a Is doctora Diha Rodriguez D’Aleman, en su calidad do apoderada de 
JIAN LIU, o a quien haga sus vecos, entregÆndole copia do Is misma, advirtiØndole 
quo contra ella no procede recurso alguno par encontrarse agotada Is via 
gubemativa. S 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE , 
Dada en BogotØ, D. C., a los .0 3 lIAR’. 2001 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COME 

Doctors 
Dills Rodriguez D’Aleman 
Carrera 11 No. 86-53 Piso 6. 
Bogota D. C. bw 
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