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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 12­131460­  ­5
DEP: 2020  DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 
TRA: 11  PCT­PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
ACT: 519   PRESENTACION 

FECHA:  2014­07­24 14:19:36
EVE:  379  FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 
FOLIOS:   11

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de la 
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción: Radicado 12-131460-00000-0000 03/agosto/2012
Reivindicaciones: Radicado 12-131460-00000-0000 03/agosto/2012

Radicado 12-131460-00004-0000 24/octubre/2013
                                            
                                   
2. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Título 10 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la 
tasa  pagada  por  la  solicitante  al  momento  de  comenzar  el  examen  para  las 
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) 
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las 
cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiarán las reivindicaciones 1 a 
20 del capítulo reivindicatorio radicado bajo N° 12-131460-00004-0000.

Título de la solicitud: “SÍNTESIS DE MAGNOLOL Y SUS COMPUESTOS ANÁLOGOS”

El problema planteado en esta solicitud consiste en  proporcionar  un método para la 
producción de magnolol o sus compuestos análogos.
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Para  resolver  este  problema  técnico  la  solicitud  en  estudio  proporciona un 
procedimiento  para  la elaboración  magnolol  y  derivados de este que comprende  la 
reacción de 2,2'-bisfenol con bromuro a temperatura ambiente en un solvente orgánico 
para obtener 5,5'-dibromo-2,2'-bisfenol, subsecuentemente protegiendo los dos grupos 
hidroxilo del 5,5'-dibromo-2,2'-bisfenol con metoximetilcloruro (MOM-CI) en un solvente 
orgánico  en  la  presencia  de  una  base  orgánica  para  obtener  éter  MOM  de  5,5'-
dibromo-2,2'-bisfenol,  y  reaccionando  además  el  éter  MOM  de  5,5'-dibromo-2,2'-
bisfenol con un bromuro de alilo sustituido o no sustituido en un solvente orgánico con 
magnesio y bromuro  de etilo a  efecto de acoplar  y así  obtener  éter  MOM de 5,5,-
dialilbifenil-2,2'-diol o un derivado o análogo del mismo, y convertir el éter MOM de 5,5'-
dialilbifenil-2,2'-diol o un derivado o análogo del mismo con un agente adecuado para 
obtener magnolol o un derivado o análogo del mismo.

El  objeto  de  la  presente  solicitud  se  relaciona con la  Clasificación  Internacional  de 
Patentes (CIP):  A61K 31/05,  A61P 31/04,  C07C 37/055,  37/62,  39/21,  41/48,  41/52, 
43/30 y 43/313. 

3. De la solicitud de patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicación 1 no es clara ni concisa porque la utilización de las expresiones ellas 
“solvente orgánico”,“ base orgánica” y “agente desprotector adecuado” refiriéndose a 
los elementos constituyentes de un proceso no son limitativas y son imprecisas, lo cual 
no  permite  distinguir  la  invención  del  estado  de  la  técnica.  Por  lo  que  se  hace 
indispensable  que  el  solicitante  indique  los  compuestos  que  cumplen  con  las 
condiciones de ¨solvente orgánico”,“ base orgánica” y “agente desprotector adecuado”.

4.  Determinación del Estado de la Técnica

El  estado  de  la  técnica  se  determinó  con  base  en la  fecha  de  presentación 
internacional:  febrero  25 de 2010,  y  se encontraron los siguientes documentos  que 
anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título Fecha de Publicación*

D1
Acta Chem 

Scand, 1958  
188-192

“Phenol dehydrogenations VIII. 
Synthesis of Magnolol” 1958

D2 CN101293816 Magnolol synthesizing method 29/octubre/2008

El  documento  D1[1]  divulga  un  procedimiento  para  la  elaboración  magnolol   que 
comprenden  las  etapas  de  hacer  reaccionar  el   éter  metílico  de  5,5'-dibromo-2,2'-
bisfenol con bromuro de alilo en tetrahidrofurano (THF) en la presencia de bromuro de 
etil-magnesio para obtener éter metílico de 5,5'-dialilbifenil-2,2'-diol y  la desmetilación 
con yoduro de metilmagnesio para proporcionar magnolol. 

1 http://actachemscand.dk/pdf/acta_vol_12_p0188­0192.pdf
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(Pág. 2)

El  documento  D2[2]  divulga  un  procedimiento  para  la  elaboración  magnolol  que 
comprenden las etapas descritas en el siguiente esquema:

(Pág. 1, 
resumen)

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

Las reivindicación 1 consiste en:  “Un método para producir un compuesto de fórmula  
(I)…” (Pág. 2 del radicado Nº 12-131460-00004-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la 
técnica:

Características esenciales D1 D2
Un método para producir un compuesto de 

fórmula (I)

en donde R representa H, alquilo, un fenilo 
sustituido o no sustituido; o una sal del mismo 

farmacéuticamente u oralmente aceptable, 
caracterizado porque comprende:

Un método para producir un 
compuesto de fórmula II

que comprende las etapas de:

Un método para producir 
magnolol 

que comprende las etapas de:

2 https://www.google.com/patents/CN101293816A
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Características esenciales D1 D2

(a) hacer reaccionar un compuesto de fórmula 
(II);

con bromo en un solvente orgánico para 
obtener un compuesto de fórmula (III);

 El 2,2´-dihidroxidifenil  

 es 
fácilmente brominado al 2,2´-
dihidroxi 5,5´-dibromo-difenil 

(Pág. 1,  Párr. 2)

 

(b) hacer reaccionar el compuesto de fórmula 
III con MOM-CI en un solvente orgánico en la 
presencia de una base orgánica para obtener 

un compuesto de
fórmula (IV);

y posteriormente fue metilado 
para obtener el compuesto de 

formula IV

 

(c) hacer reaccionar el compuesto de fórmula 
IV con R-CH=CH-CH2-Br, en donde R se 

define como anteriormente, en un solvente 
orgánico con magnesio y bromuro de etilo 
para obtener un compuesto de fórmula V;

 

(d) convertir el compuesto de fórmula V con un 
agente desprotector adecuado en

un solvente orgánico para obtener un 
compuesto de fórmula I; y

El documento D1 se consideran el estado de la técnica cercano a la invención definida 
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en la reivindicación 1 porque divulgan un procedimiento para la elaboración magnolol 
que comprenden la etapa de hacer reaccionar el  éter metílico de 5,5'-dibromo-2,2'-
bisfenol con bromuro de alilo en tetrahidrofurano (THF) en la presencia de bromuro de 
etil-magnesio  para  obtener  éter  metílico  de  5,5'-dialilbifenil-2,2'-diol  y  una  etapa  de 
desprotección  de  los  hidroxilos  fenólicos  con  yoduro  de  metilmagnesio  para 
proporcionar magnolol

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicación 1 y el procedimiento de D1 
consiste en las etapas b y d porque la solicitud define que en la etapa de adición del 
grupo protector de los hidroxilos fenólicos se incorpora un  grupo dimetil éter (MOM) 
mientras  en el  procedimiento  divulgado en el  documento  D1 es un grupo metoxilo, 
adicional a ello en la etapa (d) que corresponde a la etapa de desprotección de los 
hidroxilos fenólicos se efectúan en condiciones diferentes.

El efecto que logra al modificar las etapas de adición del grupo protector de hidroxilos 
fenólicos y de desprotección de los hidroxilos fenólicos es obtener un procedimiento 
alternativo para la elaboración de magnolol.

Por  lo  tanto,  el  problema  técnico  objetivo  que  pretende  resolver  esta  invención  se 
puede formular así: cómo obtener un procedimiento alternativo para la elaboración de 
magnolol.

Sin embargo, la utilización de un grupo protector de hidroxilo como el dimetil éter en los 
compuesto fenólicos halogenados esta divulgada por el documento D3, el cual revela 
que el papel de esta etapa en el procedimiento es que el grupo hidroxilo del bromofenol 
sea protegido (Pág. 4, Párr. [0026])

En consecuencia,  la persona del  oficio normalmente  versada en la materia,  estaría 
motivada remplazar las etapas de adición del grupo protector de hidroxilos fenólicos y 
de  desprotección  de  los  hidroxilos  fenólicos  divulgadas  por  documento  D2  en  el 
procedimiento  divulgado  en  el  documento  D1  para  llegar  así  al  objeto  de  la 
reivindicación 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicación 1 cumple el requisito de  novedad (Art.  16), pero no cumple con el 
requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que la reivindicación independiente 10 y las reivindicaciones dependientes 2 a 9 
y  11  a  11  no  mencionan  características  inventivas  adicionales  tampoco  se  pueden 
considerar inventivas.

La reivindicación 13 consiste en: “Un método para producir el compuesto de fórmula V…” 
(Pág. 5 del radicado Nº 12-131460-00004-0000).

Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la 
técnica:

Características esenciales D1 D2

Un método para producir el 
compuesto de fórmula V;

No refiere
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Características esenciales D1 D2

caracterizado porque comprende hacer 
reaccionar un compuesto de fórmula IV

con R-CH=CH-CH2-Br, en donde R 
representa H, alquilo, un fenilo

sustituido o no sustituido, en un solvente 
orgánico por una cantidad

suficiente de tiempo para obtener un 
compuesto de fórmula V

y posteriormente fue metilado 
para obtener el compuesto de 

formula IV

 

 

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la materia reclamada 
definida en la reivindicación 13 porque divulga un procedimiento para la elaboración del 
intermediario  2,2´-dimetoxi-5,5´di(prop-2-en-1-il)bifenilo  que comprenden  la  etapa  de 
hacer reaccionar el  éter metílico de 5,5'-dibromo-2,2'-bisfenol con bromuro de alilo en 
tetrahidrofurano (THF) en la presencia de bromuro de etil-magnesio para obtener éter 
metílico de 2,2'-dimetoxi-5,5'-dialilbifenilo.

La diferencia  entre  la  invención,  definida en la  reivindicación 13 y el  procedimiento 
divulgado en el documento D1 consiste en que la solicitud define que como reactivo el 
compuesto  2,2´-bis(metoximetoxi)-5,5'-dibromo-bifenilo mientras que el documento D1 
revela como reactivo el compuesto 2,2´-dimetoxi-5,5´di(bromo)bifenilo

El efecto que logra al modificar el reactivo 2,2´-dimetoxi-5,5´di(bromo)bifenilo por el 2,2
´-bis(metoximetoxi)-5,5'-di(bromo)-bifenilo es  obtener  un  procedimiento  para  la 
elaboración 2,2´-bis(metoximetoxi)-5,5´di(prop-2-en-1-il)bifenilo.

Por  lo  tanto,  el  problema  técnico  objetivo  que  pretende  resolver  esta  invención  se 
puede  formular  así:  cómo  obtener  un  procedimiento  para  la  elaboración  de  2,2´-
bis(metoximetoxi)-5,5´di(prop-2-en-1-il)bifenilo.

Sin  embargo,  la  reacción  de  inclusión de un grupo  MOM como  grupo  protector  de 
hidroxilo en los compuesto fenólicos halogenados esta divulgada por el documento D3, 
el cual revela que el papel de esta etapa en el procedimiento es que el grupo hidroxilo 
del bromofenol sea protegido (Pág. 4, Párr. [0026])

En consecuencia,  la persona del  oficio  normalmente versada en la materia,  estaría 
motivada sustituir  como reactivo el compuesto 2,2´-dimetoxi-5,5´di(bromo)bifenilo por 
2,2´-bis(metoximetoxi)-5,5'-dibromo-bifenilo de  acuerdo  con  las  enseñanzas  del 
documento  D2  para  obtener  un  procedimiento  para  la  elaboración  2,2´-
bis(metoximetoxi)-5,5´di(prop-2-en-1-il)bifenilo y llegar así al objeto de la reivindicación 
13 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.
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La reivindicación 13 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el 
requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes  14 a 20 no mencionan características 
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

6. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta

D1
Acta Chem Scand, 
1958  188 — 192

1 a 20 Nivel inventivo

D2 CN101293816 1 a 20 Nivel inventivo



En cumplimiento  del  artículo  45  de  la  Decisión  486  de  la  Comisión  de  la  Comunidad 
Andina,  se  le  indica  que  debe  dar  respuesta  dentro  del  término  de  sesenta  (60)  días 
contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la presente comunicación. 
En caso de no dar  respuesta  al  presente  requerimiento,  o  si  a  pesar  de  la  respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de 
sesenta (60) días  para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara 
a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no 
pagará  la  tasa  de  modificación  voluntaria  pero  sí  la  correspondiente  al  pago  por 
reivindicación adicional.

Notifíquese el  presente oficio  conforme a lo dispuesto en el  numeral  5.2,  literal  e),  del 
capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001. 

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha  2014-07-29

Elaboró: Lenin Roberto Guerrero 
Revisó: Sandra Carolina Crespo 
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