Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucCION No: 31852
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
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EL. SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 34 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolucién No. 37337 del 27 de julio de 2009, |la Superintendencia
de Industria y Comercio concedié la patente de invencidn a la creacién denominada
“PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DIACEREINA", al estimar que [a misma cumple con
los requisitos de patentabilidad establecidos en fa Decisidén 486 de 2000.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 31 de agosto de 2009, con el
No. 05-050952-00012-0000, encontrandose dentro dei término establecido para el efecto, el
doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad opositora LABORATOIRE
MEDIDOM S.A., interpuso recurso de reposicion contra fa citada Resolucién, con fundamento
en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

El recurrente sostiene que en ninguna parte de la memoria descriptiva se define o se delimita
el alcance del término “hidrocarburos aromaticos”. Agrega, que dicha memoria se limita, en el
ejemplo 3, a mencionar el uso del tolueno, motivo por el cual la solicitud no revela de forma
clara y suficiente toda la materia que se pretende proteger, de manera tal que le permita a
una persona versada en el area reproducir la invencion reclamada (Fis. 113 y 114),

Asegura, que la materia reivindicada en la clausula 1 no es “autoexplicativa” en cuanto al
alcance que tienen las expresiones “hidrocarburos aromaticos” y “solucion organica acuosa’,
por lo tanto (sefala), dicha reivindicacion es demasiado amplia, especulativa y no presenta
sustento descriptivo para el “ndmero infinito de posibles soluciones organicas acuosas que
podrian ser empleadas.” (FI. 114).

Afirma, que la inexistencia de mas de una etapa en el objeto de la reivindicacion 1
necesariamente implica que lo que se reivindica es simplemente el uso como tal de
compuestos y mezclas de los mismos ampliamente conocidos en el estado de la técnica.

El recurrente sefiala gque hay una violacién del articulo 34 de la Decisién 486. Al respecto,
asegura que: “Lo revelado en la solicitud 050050952 (inicial) no se referia a hidrocarburos
alifaticos, tal como ahora se reivindica en la cldusula 1 otorgada. Asi las cosas, la
reivindicacion 1 como fue modificada no corresponde a la divulgacion contenida en fa
solicitud inicial y por el contrario amplia su alcance.” (Fl. 116).

El recurrente sostiene que las anterioridades D1 a D3, citadas en la oposicion (Fls. 46-53)
radicada el 30 de agosto de 20086, afectan el nivel inventivo de la solicitud, toda vez que el
estado de la técnica mas cercano D3 {US 5756782) revela un procedimiento para obtener
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diacereina con un bajo contenido de aloe-emodina, mediante una preparacion de una
solucion agua — organico de una sal de diacereina, con una base débil en solucion, seguido
de hidrélisis y filtracion, y que la diferencia radica en que no hay una extraccién liquido-
liguido, la cual es sugerida por el documento US 5391775, que ensefia el uso de butanona
como solvente de extraccion.

Finalmente, el recurrente concluye que la combinacion de las ensefianzas de los documentos
D1 a D3 afectan el nivel inventivo de la reivindicacion 1 de la solicitud y de las respectivas
reivindicaciones dependientes.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicién interpuesto, en los siguientes términos:

3.1. Argumentos sobre a la falta de claridad y sustento de la descripcién

Al respecto, es preciso aclarar al recurrente que, contrario a lo que afirma, la descripcién de
la solicitud (FI. 17) hace mencién del tolueno y xileno, y el ejemplo 3 ensefia el uso del
tolueno como solvente de extraccion. Asi las cosas, una persona capacitada en la materia
podria utilizar la informacién divulgada en la solicitud, particularmente, utilizar como solvente
de extraccion un hidrocarburo aromatico, como el tolueno o xileno, para obtener la invencién
reclamada.

3.2. Argumentos respecto a la claridad del capitulo reivindicatorio

Sobre el particular, cabe reiterar que la expresion “hidrocarburo aromatico” si se encuentra
en la descripcién (FI. 17, ejemplo 3), y una persona capacitada en la materia entiende que
dicho término se refiere a tolueno y xileno. De otra parte, el término "solucion organica
acuosa” se encuentra sustentado en dicha descripcion (Fl. 17, segundo parrafo), cuando
indica que corresponde a una mezcla de agua y un solvente seleccionado del grupo de
acetona, metilacetona, etanol, etc., en una relacion agua a solvente entre 20:80 a 80:20;
igualmente, en los ejemplos ensefiados se describen las proporciones utilizadas de dicha
solucién. En conclusién, las expresiones objetadas por el recurrente si son claras y estan
enteramente sustentadas por la descripcion.

3.3. Argumentos relativos a usos y segundos usos

Sobre el particular, es preciso aclarar que de la lectura de la solicitud se desprende el hecho
de que la materia solicitada es un proceso de extraccidon que consiste en extraer, mediante
un solvente inmiscible en agua, aloe emodina de la diacereina, que se encuentra en forma de
sal en una solucion acuosa, por lo tanto hace referencia a una purificacion liquido-liquido y
no al uso de solventes.
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3.4. Argumentos respecto a ampliacion de la materia inicialmente presentada

Sobre el particular, cabe sefialar que en la descripcion se hace referencia a
halohidrocarburos alifaticos y aromaticos y tal vez se deba a un error de trascripcion por
parte de la solicitante, del cual la Oficina no cayé en cuenta para pedirle oportunamente las
correcciones correspondientes.

3.5. Argumentos scobre la falta de nivel inventivo

Al realizar un andlisis de las anterioridades citadas por el recurrente en la oposicién y su
relevancia en el nivel inventivo de la presente solicitud, se observa que:

El documento EP 0636602 ensefia a purificar diacereina mediante, al menos, un paso de
cristalizacion posterior a la salificacion de la diacereina con una amina terciaria alifatica en un
solvente organico, como el cloruro de metileno.

La publicaciéon US 5756782 ensefia un procedimiento para purificar diacereina, que consiste
en suspender diacereina en una mezcla de solvente organico y agua, agregar una amina
terciaria, adicionar una sal de un acido, hidrolizar y filtrar.

El documento US 5391775 revela que la diacereina que contiene aloe-emodina es sometida
a un proceso de particién liquido-liquido entre un solvente parcialmente miscible en agua que
contiene la diacereina y una fase acuosa en contracorriente y en donde la fase acuosa
contiene un bufer.

La presente solicitud reivindica un proceso de purificacién de diacereina, que consiste en
salificar diacereina con una base débil en una solucidn orgénica acuosa, la cual se extrae
con un sclvente inmiscible en agua.

Al hacer la comparacion correspondiente, tenemos que:

Solicitud EP 0636602 US 5756782 US 5391775
Formar sal diacereina-base Formar sal Formar sal
(trimetilamina, trietilamina) diacereina-amina diacereina-amina _
terciaria. terciaria. No lo contiene

En una solucién organica acucsa
(acetona, metanol, etanol)

No lo contiene Acetona Agua
Extraer con solvente inmiscible en
agua (acetato de etilo, tolueno,
xileno, cloruro de metileno). No lo contiene
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No lo contiene Extraer con hutan-
2-ona

Tal como se observa, ninguno de los documentos citados ensefia procedimientos iguales a
los solicitados, motivo por el cual la solicitud es novedosa.

El estado de la técnica mas cercano a la invencion es el documento US 5756782, que
ensefia a purificar diacereina mediante la formacion de la sal en un solvente como la
acetona.

La diferencia entre el estado de la técnica mas cercano y el procedimiento reivindicado radica
en que el primero no menciona la extraccion liquido-liquido con un solvente inmiscible en
agua.

El efecto gue proporciona dicha diferencia es evitar el paso de transalificacion e hidrolisis de
la diacereina. Por lo tanto, el problema técnico objetivo seria la eliminacion de aloe-emodina
de la diacereina mediante procedimientos de purificacién mas sencillos.

Dicho problema no fue solucionado por las anterioridades citadas, puesto que la publicacion
EP 0636602 involucra, necesariamente, un paso de cristalizacion adicional a la salificacién y
el documento US 5391775 ensefia la extraccidn liguido-liquido de diacereina, en donde la
extraccion es en contracorriente a un pH controlado

Por lo tanto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo de la solicitud, su solucién no es
una derivacion del estado de la técnica, ya que los documentos citados involucran pasos
adicionales o aparatos complicados de extraccidbn que implican el control de pH. Si se
combinan las ensefianzas del documento US 5756782 con las de la anterioridad EP 0636602
se llegaria a un método de purificacion que involucraria, necesariamente, una cristalizacion,
de igual forma, al combinar las ensefianzas del documento US 5756782 con las reveladas en
US 5391775 se obtendria un proceso para purificar diacereina, en donde la sal se formaria
dentro del aparato de extraccion en contracorriente con solventes como alcanoles y donde la
diacereina debe cristalizarse como una sal alcalina. En conclusion, las anterioridades citadas
por la opositora, asi como la combinacion de sus ensefianzas no orientarian a una persona
del oficio normalmente versada en la materia a llegar al método reivindicado.

De esta manera, el método reclamado posee novedad, nivel inventivo y aplicaciéon industrial,
motivo por el cual no hay lugar a revocar la decisién impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y
Comercio,
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RESUVELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decision contenida en la Resolucién No. 37337 del
27 de julio de 2009, por medio de la cual se concedid la patente de invencién a la creacion
denominada "PROCEDIMIENTO PARA PURIFICAR DIACEREINA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion a la
doctora Dilia Rodriguez D°Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad SYNTECO
S.P.A. y al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de la sociedad opositora
LABORATOIRE MEDIDOM S.A., 0 a quienes hagan sus veces, entregandoles copia de la
misma y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno y, en consecuencia, queda

agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., el 25 May 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIOQ,

Doctora

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 No. 86 — 53. Piso 6.
Bogota D. C,

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera 4 No. 72 — 35,
Bogota D. C.

Elabor6: Laura Victoria Camacho Castellanos ¥
Revisé: Jesus Fernel Garcia Garcia ™

Reviséd: Jose Luis Salazar Lopez ¥

Aprabd: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥
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