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SUPER1NTENDENCIA DE I.NDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D. 

Re: Expedliente No. 06.019.204 
Solicitud de patente a nombre de NOVARTIS AG. Respuesta a la oposición 
presentada por TECNOQUfMiCAS S.A. 

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, 
domiciliada en la carrera 11 No. 86-53 piso 6, obrando como apoderada de la 

. sociedad NOVARTIS AG., doy respuesta al oficio No. 5460 notificado pot fijación 
en lista el 25 de abril de 2008, por medio del cu’l se corrió traslado de la oposición 
preseritada por la sociedad TecnoquImicas S.A., contra la solicitud de patente de la 
referencia, correspondiente a la invención titulada "Proceso de Purficaión’  Como 
primera medida me permito informar que: 

1. Con fundamento en la facultad que confiere ci artIculo 34 de la Decision 486 
al solicitante Para modificar la solicitud de patente en cusiquier momento del 
trÆmite, presento junto con este memorial nueva rnemoria descriptiva y capItulo 
reivindicatorio, en los cuales se han realiado las siguientes modific’aciones: 

1.1 Se redactó de nuevo l.a. rei’vindicación I con el propósito de introducir la 
caracteristica o condición tØcnica a la cual se debe ilevar a cabo la etapa de 
destilación de la terbinaflna. Es decir, que dicha etapa se debe ilevar a cabo a 
temperaturas mayores de 100°C y a presión reducida. El sustento Para esta 
modificación se encuentra en la memoria descriptiva, especIficarnente, en la pÆgina 
5, segundo pIrrafo de la antigu.a descripciOn. 

1.2 Se introdujo una nueva reivindicación 2, que limita el aicance de la primera 
reivindicaciOn, toda vez que en ella se expone que ci intervalo de temperatura se 
encuentra entre 100°C y 170°C. El sustento  Para esta inclusion, se encuentra en la 
pÆgina 5, segundo pirrafo de la descripción de la antigu.a descripción. 



1.3 Las antiguas reivindicaciones 2 a 10 se renumeraron como las nuevas 
reivindicaciones 3 a 11 y se rnodificó su respectiva dependencia. 

1.4 Se realizaron las conversiones necesarias dentro de la descripción y el capItulo 
reivindicatorio para los valores de presión, haciendo las conversiones necesarias para 
expresarlos en el Sistema Internacional de Unidades. 

Sobre este particular, me permito decir que las modificaciones anteriormente 
mencionadas no involucran una ampliación de la materia objeto de la presente 
invención. Por el contrario, dichas niodificaciones limitan y diferencian ain mÆs  la 
solicitud de lo encontrado en la tØcnica anterior. 

Para este efecto, me permito acompaflar el recibo nttnero 0877,81 6 del 30 de 
septierubre de 2008, con ci cual queda cubierta la tasa correspondiente a la 
modificación en cuanto al capitulo reivindicatorlo. 

2. PRETENSIONES DE LAS OPOSICIONES: 

Me opongo a la pretension del escrito de oposiciones por cuanto, como se 
demuestra mÆs adelante, la invención presentada por mi mandante cumple con los 
requisitos de novedad y nivel inventivo. En consecuencia, se debe otorgar el 
privilegio de patente de invención y expedir el tItulo correspondiente. 

ie 2.1 Argumentos presentados por ci opositor en el acÆpite fundamentos de 
la oposición. 

El opositor manifiesta que: "La destiladón do via corta o camino corto con aplicación de vaclo 
(Short Path Vacuum Distillation "SPVD,) es un proceso extensamente aplicado j amp liamente 
reconoddo como una tØcnica do separación utiliada con frecuenda en la pu4flcadon de compuestos 
de baja volatilidadj termosensibles, (Li2nani) Bondioli, 1994; Cengros, 1995; Herndndeji 
Rathbone, 1998; Ooi et al., 1994), en esteproceso, las sustandas a destilar so exponen un tiempo 
mds cortoy a ternperaturas mds bajas. Ademds, existe una gran cantidad do referendas de estos 
destiladores que permiten un pro ceso continuo, lo que los hace Aidles a nivel industrial, 
e.pedficamente en la industriafarmacenticay qulmica." 

’Muestra de la reconodda antgiiedad en el uso ,y Li aplicadón do la SPVD, estd dada por la 
desc4pción de  la misma en el aio do 1969 por R. Habendoff et al, tal como consta en lapatente 
americana US 3,434,935 publicada el 25 do Mar’.o del mismo aioy titulada "APPARATUS 
FOR VACUUM AND SHORT-PATH DISTILLATION"." 

’En consecuenda, no puede atribuIrsele novedad ni nivel inventivo al uso do una tØcnica do 
destilación  am pliamente reconodda y aplicada con bastante anterioridad, y que do manera obvia 
resulta zJtil en caso depurificadón do sustandas como la terbinafina." 



’/1dicionaIrnente on distintos sitios web podemos encontrar la definidón, uso e importanda de este 
too de tØcnica, por ejemplo en www.answers.com/topic/distillation, encontran.zos: 

Short path distillation 

Short path distillation is a distillation technique that involves the distillate 
traveling a short distance, often only afew centimeters. A classic example would be 
a distillation involving the distillate traveling from oneglass bulb to another, 
without the need for a condenser sparating the two chambers. This technique is 
often usedfor compounds which are unstable at high temperatures. Advantages are 
that the temperature of the boiling liquid does not have to be much higher than the 
boiling point of the distilling substance, and the gases on/y have to travel a short 
distance while in the gas-phase before theji can be cooled again to a lower 
temperature." 

En cuanto a estos argumentos expuestos por el seæor opositor, me permito 
manifestar que en efecto, la destilación por via corta con aplicación de vaclo Cs Ufl. 
proceso amplianieætE&nocido por personas versadas en la materia (un quimico, un 
ingeniero quIrnico). TambiØn es cierto que, como bien se expone en la oposición, 
este proceso se enseæa en la tØcnica anterior para reducir la temperatura. Por el 
contrario, la presente invención suministra un proceso especifico para la puriflcación 
de la terbinafina, que se realiza mediante la destilación a temperaturas superiores a 

. los 100°C,io cual es claramente diferente a la enseflanza de la regla tØcnica de 
eniplear el vaclo para reducir la temperatura dlestilación  de una sustancia. 

Por consiguiente, conrraizio a lo niencionado por el opositor, no se estÆ frente a un 
simple uso de una tØcnica de destilación empleada cominmente sino que se estÆ 
buscando protección para un proceso novedoso especifico para la terbinafina 
que cornprende la etapa de destilar la terbinafina cruda en la forma de base libre a 
una temperatura superior a los 100°C y a una presión correspondiente a dlicha 
temperatura. Claramente, este proceso tan especifico no habia sido revelado en la) 
tØcnica anterior. 

De otra parte, en cuanto a los vInculos en Internet citados por el seæor opositor, 
me perinito decir ante ese Despacho que dichas referencias no resultan relevantes 
para afectar la novedad de la presente invención, pues al revisar dlichas direcciones 
electrónicas, no se encontxó, en primer lugar, que versen sobre un proceso tan 
especIfico como el reclamado en esta solicitud y en segundo lugar, no presentan 
fechas de publicación  por lo cual no se puede establecer si fueron revelaciones 
realiadas antes de la presentación de prioridad de la solicitud en estudio, es decir 
antes del 29 de agosto de 2003. 

Con relación al documento US 3,434,935 (que de ahora en adelante se nombra 
como Dl), me permito decir que el mismo divulga una disposición de elementos 
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dentro de un sistema para realizar destilación al vaclo. Sin embargo, Dl no hace 
ninguna revelación expresa de un proceso de purificación de la  terbinafina bajo 
condiciones de alta temperatura y....baja presión. Por consiguiente, este documento 
no puede afectar la novedad dº la presente invención. 

El seæor opositor cita el documento EP 1 236709 (que ahora se denomina como 
D2) y afirma que: "Por su parte, Ia patente europea EP 1 236709 publicada ci 04 de 
septiembre de 2002 y titulada ’4 PROCESS FOR THE PREPARATION OF 

. ThRBINAFINB" rove/a un proceso para La preparation de Terbinafina (E)-N-(6,6-di,nethjil-
2-hepten4-jtyi)-N-methjii4-naphtalene ruethanamine, que coinprende La reacción de Tert 
butilacetileno con un compuesto deforinula (TI)..." 

"Si tenernos en twenta lo descrito ante riormente, se observa clarainente quo las caracter/sticas 
asgnadas alproceso do sIntesis de terbinafina do La solicitud colorubiana on tramite, especIficarnente 
lo quo so reflere con los materiales departida, intermediarios, reactivos uti1iados, los cata1iadores 
de La reacLiónya hablan sido revelados en La EP 12-3 6 709,  ademds,y es iinportante resaltar que 
dicha anterioridad describe quo su proceso no utilia cataliadoros de paladio en eiprocesoji por 
tanto no reguiere de una posterior etapa de purificacióæ., con lo que aventaja al 

proceso do La solicitud colombianajia que en el/a si se inclujie una etapa depurificación, (implicarla 
mÆs tiempo y mÆs costos en comparacion con lo revelado en La EP I 236709)j, que como se 
dernostrO anteriormente, dicha farina do purificatiOn (mediante short path distillation) ahora 
incluida en esta solicitud en colombianaj conocida en el estado del arte, nospermiten afirniar quo Lo 

. quo ahora se pretende patentar en la actual solititud en trdmite no cumple con los requisitos de 
patentabilidad: No es novedosa puesto que como jia lo d?/imos, usa los misrnos materiales do 
partida, intermediarios, reactivosji cataLiadores; No tiene altura inventiva puesto quo elproceso 
quo so sugiere para lapurijIcación de La Terbinafina es arnpliamente conocido empleado; ademds, 
consideramos que carece de aplicación industrial sise tiene en cuonta que La EPjia 
inendonada al no usar Paladio como cataliador, eu/ta la etapa depurificación, La que querria detir 
sin duda al guna quo elproceso rove/ado en La EP 1236709 es ventajoso con respecto a lo rove/ado 
en La solicitud colombiana en trdmite, on otras palabras, el problema tØcnico al que fallidamente 
plantea solution La solicitud colombiana en trÆmitej/a so habii resuelto, come so puede apreciar on 
La anterior/dad eurapea acd expuesta, al no utiliar paLadio durante el proceso de obtenciOn do 
terbinaflna. "(El resaltado es mb) 

En primer lugar, me permito citar el artIculo 19 de la Decision 486 en donde se 
expone que: "So considerard que una inventiOn es susceptible de aplicadOn industrial, cuando su 
objetopueda serproduddo o utiLiado en cualquier tipo do industrial, entendiendosepor industria La 
rfer/da a cuaLquier actividadproductiva incluidos Los servidos." 

Teniendo en cuenta lo anteriormente seflalado, me permito manifestar que hay una 
interpretación errada por parte del opositor de dicho artIculo, pues la 6nica 
obligaciOn segn el mismo es que el proceso se pueda utilizar a escala industrial, \, 
lo cual es posible con el mØtodo reivindicado, toda vez que la destilaciOn se puede 
ilevar a cabo a gran escala. 




