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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D. 

REF: Expediente No. 02 101.332 - Solicitud de Patente FASE NACIONAL 

Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/G1301/01915 

a favor de AVECIA LIMITED 

Titulada: PROCESO PARA LA PREPARACON DE tSTERES DIHIDROXI Y 

SUS DERIVADOS 

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotci, portador de la tadeta 
Profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como 
apoderado de AVECIA LIMITED, segCjn lo acredita el clocumento de poder 
presentado en la Secretarfa General, de acuerdo con el Articulo 44 de la 
Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comuniclad Andina, me permito solicitar 
que se examine si la invenci6n contenida en la solicitud en referen6ia es 
patentable. 

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar los recibos oficiales de caja 
Nos. 03-79,321 y 04-352 por valor de $353.000. 

Seflor Superintenclente, 

?DUQ?UE RAMI CA?STRO 
C.C. No. 170.322 de Bogot;§ 
C6digo 340 
T. P. No. 1003 del C. S. J. 
Cra 7 No. 16-56 Piso 9 

Febrero 17, 2004 
CHP/MEV/hsr. 
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BANCO CUENTA No. PAGO FECHA PGO Yr. PAGO 

BRIGARD & CASTRO LTDA CONSIGNACION BANCO POPULAR 050-00110-6 12688054 05/01/2004 29,049,000.00 

$$III C 0 N C E P T 0 0t$$ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CANT. RENTISTICO CONCEPTO TOTAL CONCEPTO 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 50005-01-09 OTROS SERVICIOS k PROPIEDAD 1 99 OTROS SERVCIOS ADMINISTRATIVOS 
TOTAL : 

SON: DIEZ Y @CHO NIL PENS 

RESPONSABLE 

RECIBO BE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No. 

18,000.00 
IB,000.00 

ESTA CERTIFICACION DE EXCEDENTE DE PAGO SOLD PODRA SER UTILIZADA 
COMO PARTE DE LA CANCELACION DE UNA TARIFA VIGENTE Y NO PODRA SER 
SUSTITUIDA POR NINGUN RECIBO. 
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DIVISION DE NUIEVAS CREACIONES 

RADIcAci6N EXPEDIENTE No. 02-101332 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DIE INVENCION-

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 533, 

DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2003, EL TERMINO HABIL SEAALADO POR 

LA LEY EXPIRA EL 30 DE ENERO DE 2004. 

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de 
publicaci6n en la gaceta de Propieclad Industrial, deberd solicitar y cancelar el 
examen de patentabiliclad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de 
acuerclo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisi6n 486/2000. 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS. 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISON DE NUEVAS CREACIONES 

2020 
BogoW, D. C., 28 de Junio de 2006 

Doctor 
RAMIRO CASTRO DUQUE 
Representante AVECIA LIMITED 

ASUNTO Radicaci6n No. 02-101332 
Tr6mite 002 
Evento 001 
Actuaci6n 430 
Oficio 
Folios 004 0 7 1. 7 6 

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 
de la Decisi6n 486 de [a Comisi6n de la Comunidad Andina, se le comunica 

1) Docurnentos estudiados: 

a) Para el presente estudio se tendrdn en cuenta el capitulo descriptivo, 
comprendido en los folios 5 a 19 de la solicitud en estudio. 

b) Para el presente estudio se tendrci en cuenta el capitulo reivindicatorio que 
comprende 20 reivindicaciones; en los folios 20 a 25 de la solicitud en 
estudio. 

c) Conforme lo establece los articulos 9, 10 y 11 de la decisi6n 486 de la 
Comisi6n de la Comunidad Andina, la presente solicitud en estudio fue 
presentada el 7 de noviembre de 2002 y en el momento de la radicaci6n se 
present6 como solicitud de patente PCT fase nacional y se reclam6 
prioridad de la primera solicitud presentada en Gran Bretafia 
GB/2000/011120.3 

2) Objeto de la invenc!6n 

a) Las reivindicaciones 1 a 20 de la solicitud en estudio se refieren a: 

i) (1.-) Un proceso para la preparaci6n de un compuesto de f6rmula (1) 

9H 9H 
11-0NeAk--?(X)�CO2R  

ftmula I 



I#- LL 
sag? G-?7 

Que comprencle ya sea 

(a) La reducci6n est6reo selectiva de un compuesto de formula (2) 

v ? 
Ho*--??(X)�CO211 

formula 2 , 

Para producir un compuesto de f6rmula (3), y 

Formula 3 

(b) Esterificaci6n del compuesto de f6rmula (3) en presencia de un 
compuesto de formula R"- 0 � CO -R’ y una enzima lipasa o hidrolasa 
para formar as! el compuesto de f6rmula (1); o 

(c) Esterificaci6n de un compuesto de f6rmula (2) en presencia de un 
compuesto de R"- 0 � CO -R’ y una enzima lipasa o hidrolasa para 
formar as! el compuesto de f6rmula (4), y, 

(X)�C4D2R 

0 

Formula 4 

(d) la reducci6n est6reo selectiva de un compuesto de f6rmula (4) para 
producir un compuesto de f6rmula (1) 

Doncle 

X representa un grupo enlazante hidrocarbilo opcionalmente sustituido 

R y R’representan cada uno indepenclientemente un grupo hidrocarbilo 
opcionalmente sustituido y. 

R’ representa un hidrocarbilo opcionalmente sustituido, preferiblemente 
un grupo alquilo opcionalmente sustftuido 

b) Los anteriores procedimientos buscan una nueva forma de preparaci6n de 
6steres di-hidroxi y sus derivaclos. 

c) SegOn la Clasfficaci6n Intemacional de Patentes, la codfficaci6n para esta 
solicitud corresponcle a C 12 P 7/62, C 07 C 69/675 



3) Clarlidad de la Sollicitud 

a) El articulo 30 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina 
establece que 

"Las reivindicaciones definircin la materfa que se desea proteger 
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar 
enteramente sustentadas por /a descripcOn. Las reivindicaciones 
podrcin ser independientes o dependientes. Una reivindicacOn serd 
independiente cuando defina ia materia que se desea proteger sin 
referencia a otra reivindicacOn anterior. Una reivindicacOn serci 
dependlente cuando derina la materia que se desea proteger 
refirffindose a una reivindicacOn anterior. Una reivindicacOn serci 
dependiente cuando defina /a materfa que se desea proteger 
refirl6ndose a una reivindicacOn anterior.- Una reivindicacOn que 
se rertera a dos o mds reivindicaciones anteriores se considerard 
reivindicaci6n dependiente m011iple. " 

El capitulo reivindicatorio no es claro toda vez que: 

1) No se precisa la materia sobre la cual se solicita protecci6n. C6mo se 
explicarci en el punto 4), la presente solicitud no posee unidad de 
invenci6n, por lo que no estci definida la materia sobre la cual se solicita 
protecci6n. Carece de unidad de invenci6n y no es posible encontrar un 
Onico concepto inventivo. Es mcis, aun dentro de la misma reivindicaci6n 
principal nOmero 1 se configura m6s de un proceso, siendo diferentes 
entre si. Por lo anterior, no es posible realizar un estudio t6cnico. 

ii) En la reivindicaci6n 1) se enumeran cuatro etapas de un proceso 
numeradas de la a) a la d), pero el solicitante lo que en realidad estd 
haciendo es enumerando dos procesos diferentes, el primero que 
comprende los pasos a) y b) y el segundo los pasos c) y d). Por tanto 
dicha enumeraci6n es incongruente y no es posible aceptarla. 

iii) En la reivindicaci6n 1 se habla de la reducci6n est6reo selectiva de un 
compuesto de f6rmula (2) pero no explica corno se realiza dicha 
reducci6n. El solicitante debe ser mcis explicito en su redaccl6n. 

iv) Las reivindicaciones 2 a 5 se encabezan como procesos pero estcin 
relacionando compuestos. Dichas reivindicaciones, por tanto, no 
deberlan corresponder a la explicacl6n de proceso a1guno sino a la 
explicaci6n de un compuesto y no ser dependientes de la reivindicaci6n 
1 sino de otra que muestre compuestos. Existen otras reivindicaciones 
que presentan el mismo problerna. 

De acuerdo a lo anterior, el capitulo reivindicatorio no cumple con el 
requisito de claridad de acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de la 
Decisl6n 486. 

4) Evaluaci6n de la Unlidad de Invenci6n 

El articulo 25 de [a Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina 
establece 



"La soficitud de patente s6lo podrd comprender una invenci6n o i 
grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que 
conformen un Onico concepto inventivo" 

La presente solicitud carece de unidad de invenci6n toda vez que configura 
mOltiples diferentes objetos. En la reivindicaci6n I se presentan dos procesos de 
preparaci6n de [a f6rmula 1, el proceso de la reivindicaci6n 5 no tiene nada que 
ver con los primeros procesos, el de la reivindicaci6n 16 es diferente tambi6n, y lo 
mismo la de la reivindicaci6n 17. La definici6n de la materia que caracteriza a 
cada una de las reivindicaciones independientes es muy diferente entre sf. Esto 
permite afirmar que no se trata del mismo objeto. Todo el problema radica en 
configurar varias reivindicaciones independientes con materia diferente. El 
solicitante debe establecer una sola reivindicaci6n independiente dirigida al 
objeto de la solicitud en la forma mcis simple y partiendo de allf establecer 
reivindicaciones dependientes que amplien esa forma m6s simple hasta su forma 
mcis compleja. 

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud no cumple con el requisito de 
unidad de invenci6n de acuerdo al Art. 25 de la Decisi6n 486. De continuar con el 
impedimento, estd oficina procederci a estudiar solo el primer grupo de 
invenciones que conformen un Onico concepto inventivo si eso fuera posible. 

5) Determinacl& del Estado do la T6cnica y Evaluaci6n de los requisitos de 
patentabilidad 

Cuando el solicitante haya corregido el capitulo reivindicatorio y lo haya orientado 
de forma tal que sea claro lo que quiere le sea protegido, en ese momento esta 
oficina podrci elaborar una determinaci6n correcta del estado de la t6cnica y una 
evaluaci6n correcta de los requisitos de patentabilidad 

6) Notlficacl6n 

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de la 
Comunidad Andina, se le indica que dentro del t6rmino de sesenta dias contados 
a partir de la fecha de la notificaci6n de [a presente comunicaci6n debe responder 
a la notificaci6n. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a 
pesar de [a respuesta subsistieran los impedimentos para la concesi6n, se 
denegarci la patente. 

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto por el numeral 5.2, literal e) 
del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica NO 10 de 2001 

ALIX CARME1 ES DEVERGEL 
Jefe Divisi6n do Nuevas Creaciones 

El anterior requerimiento fue notificado 
20 por fijaci6n en la lista, de fecha 

Concept o T6cnico NO EXAMINADOR TP-CNICO EXAMINADOR JURIDICO 
C6digo No. C6digo No. 

1007 202003 


