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SU PER .T N TE N D .B N C IA  D E  IN D U S T R IA  Y C O M E R C IO  
D IR E C C IÓ N  D E  N U E V A S  C R E A C IO N E S  
E . S. D .

Re: E x p ed ien te  N o . 12.131.460
Solicitud de p a ten te  a n o m b re  de COLGATE-PALMOLIVE 
COM PANY e IN D IA N  IN STIT U T E OF CHEMICAL  
TECHNO LO G Y

Y o, S IL V A N A  M A R IA  L O P E Z  D IA Z  iden tificada co m o  aparece al pie de 
ini firm a, dom iciliada en la C arrera  11 N o . 86-53, p iso  6, o b ra n d o  com o  
ap o d erad a  de  las .sociedades solicitantes, COLGATE-PALMOLIVE 
COMPANY, de co n fo rm id ad  con  el p o d e r  co n ferid o  a m i favo r y 
p re sen tad o  a ese D esp a c h o  el 15 de ag o sto  de  2014, e IN D IA N  
INSTITUYE OF CHEMICAL TECHNO LOG Y, de co n fo rm id ad  con 
la sustitución  de  p o d e r  a m i favor co n fe rid o  p o r  esta  sociedad  so licitan te y 
que aco m p añ o  con  el p resen te  escrito , en respuesta  ai ofic io  N o . 8944 
n o tificado  p o r  fijación en lista el 29 de juHo de 2014, re lacionado  con 
co n c ep to  técn ico  de  fo n d o , m e  p e rm ito  m anifestar:

1. C o n  fu n d am en to  en la facultad que confiere  el artícu lo  34 de la 
D ecisión  486 al so licitante p a ra  m od ificar la solicitud de  p a ten te  en 
cualqu ier m o m en to  del trám ite, p resen to  ju n to  con  este m em orial 
n u ev o  cap ítu lo  reiv ind icato río  el cual co n sta  de  13 reiv indicaciones en 
el cual se realizaron  las siguientes m odificaciones:

1.1 Se especificó  d en tro  de  la nueva  reiv indicación 1 los térm inos
so lven te  o rgán ico  para  los pasos a) y c) de  acuerdo  con las
m odalidades indicadas en las antiguas reivindicaciones 5 y 6.

1.2 La antigua reiv indicación 10 (ahora reiv indicación  4) se h izo
dep en d ien te  de la reiv indicación 1 en  aras de defin ir específicam ente 
el p ro ceso  para  la p rep arac ió n  del m ag n o lo l de  acu erd o  co n  la 
p resen te  invención .
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E n  cu an to  a estas m odificaciones, m e p e rm ito  decir que las m ism as n o  
am plían  de  n inguna m an era  la m ateria  o b je to  de  la p re sen te  solicitud y se 
realizaron  con  el án im o  de su p erar las ob jeciones de claridad y nivel 
inven tivo  p lan teadas p o r  el exam inador en su co n cep to  técnico.

R especto  al n ú m ero  de  reiv indicaciones, a ten tam en te  nos perm itim os decir 
que n o  se paga tasa p o r  reivindicaciones adicionales, to d a  vez que  el nuevo  
cap ítu lo  re iv ind ica to río  co rre sp o n d e  en esencia al m ism o  an te rio rm en te  
p re sen tad o  p o r  el cual se canceló  dicha tasa en su deb ido  m o m e n to  y 
con tiene  m e n o r n ú m ero  de reivindicaciones.

2. Claridad de la solicitud

R especto  a este p u n to , las solicitantes m anifiestan  que  m ed ian te  las 
m odificac iones realizadas en  el capítu lo  re iv ind ica to río  q u ed an  subsanadas 
la m ayoría  de las ob jeciones, de  m o d o  tal que las nuevas reivindicaciones 
p ro p o rc io n an  claridad y concisión  a la invención  descrita, siguiendo las 
reco m en d acio n es realizadas p o r  el ex am inador en su c o n cep to  técnico.

E n  cu an to  a los té rm inos “ so lven te  o rg án ico ” , “ base orgán ica” y “ agente 
d esp ro tec to r  adecu ad o ” , resp e tu o sam en te  n o s  perm itim os decir que  n o  nos 
en co n tram o s de acuerdo  con  los argum en tos del s e ñ o r exam inador. N o  
o b stan te , se h a  m od ificado  la reiv indicación  1 co n  el fin de especificar el 
so lven te  o rgán ico  en los pasos a) y c).

E n  relación con  los o tro s  dos té rm inos, re sp e tu o sam en te  nos perm itim os 
m an ifestar que  los m ism os so n  claros para  u n a  p e rso n a  m edianam ente  
versada  en la m ateria  técn ica to d a  vez que d icha p e rso n a  sabe que las bases 
orgánicas y los agentes d esp ro tec to res  p a ra  esta clase de  reacción  son 
aquellos n o rm a lm en te  utilizados en la síntesis de quím ica orgán ica y son 
co m o  de definen  en los p árrafos 30 a 33 de la m em oria  descriptiva. 
A d icionalm ente , es im p o rta n te  señalar que lim itar el alcance de  la invención  
a un  so lven te  o  a una  base orgánica específica resu lta  innecesario  d ado  que 
luego cualquier p e rso n a  versada en la m ateria  pod ría  llevar a  cabo  el 
p ro ceso  de la invención  con  o tro s  solventes causando  d añ o  a los derechos 
de  las solicitantes.

E n  consecuencia , n o s  perm itim os in fo rm ar que, las nuevas reiv indicaciones 
1 a 13 se ajustan a las d isposic iones del artícu lo  30 de  la D ecisión  486.
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3. N ivel Inventivo

E l exam inador establece en su co n cep to  técn ico  que la invención  carece de 
nivel inv en tiv o  a la luz de  los d o cu m en to s  A cta  C hem  Scand. 1958 (D I)  y
C N 101293816  (D2).

E l señ o r ex am inador indica que la d iferencia  en tre  D I  y la p resen te  
invención  es que  la in v en ció n  en  estud io  define  en la e tapa  de  adición del 
g ru p o  p ro te c to r  la in co rp o rac ió n  del g ru p o  M O M  p e ro  que D 2  revela la 
e tapa en la cual el g ru p o  h idrox ilo  del b ro m o fe n o l es p ro teg ido .

E n  este sen tido , el artícu lo  18 de  la D ecisión  486 estab lece que “Se
considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del ojicio 
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese 
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

E n  cu an to  al d o cu m en to  D I ,  es im p o rtan te  señalar que el d o cu m en to  D I 
n o  hace  m en ció n  del co m p u esto  in te rm ed io  2 ,2 '-d irae tox i-5 ,5d i(p rop -2 -en - 
l-il)b ifen ilo , asi com o  tam p o co  hace  m en ció n  que  alguna e tapa que  se 
utilice 5,5 d ib ro m o -2 -2 '-b isfen o l con  b ro m u ro  de alilo en T H E . D e  hecho , 
en el d o cu m en to  D I  se hace m en ció n  a que el com puesto-2 ,2 -d ih idroxyy- 
5 ,5 -d ib rom o-d ifen il reacciona con  b ro m u ro  de  etilm agenesio  (reacción de 
G rignard) y luego co n v ertir  los g ru p o s m eto x ñ o  en  g ru p o s h idrox ilo  sobre  
los anillos fenílicos con  C H 3M gI a u n a  tem p era tu ra  de ISO^C.

P o r  su parte , la an terio ridad  D 2  en el p árra fo  28, indica que  la reacción  se 
lleva a cabo  en cond ic iones de  reflujo. A sí las cosas, una  p e rso n a  
m ed ianam en te  versada en la m ateria  sabe que las condic iones de  reacción  a 
reflu jo  im plica una  elevación de  la tem p era tu ra  de  reacción  p o r  encim a de  la 
tem p era tu ra  am biente.

E n  este o rd en  de ideas, es claro que la p e rso n a  m ed ian am en te  versada  en  la 
m ateria  técn ica se alejaría del p ro ceso  de la p resen te  invención  que  es un 
p ro ceso  que se lleva a cabo  a temperatura am biente, lo  cual co rresp o n d e  
a una  co n d ic ió n  de  reacción  m u ch o  m ás suave y fácil de  realizar. P o r  lo 
tan to , u n a  p e rso n a  m ed ianam en te  versada en  la m ateria  técn ica n o  habría  
en co n trad o  n inguna  m otivac ión  para  inclu ir las enseñanzas del d o cu m en to  
D 2  d en tro  de  lo rep o rtad o  en D I  para  Uegar de m an era  ev iden te  al p ro ceso  
de  la p resen te  invención . A dem ás, es im p o rtan te  señalar que  D I  n o  hace 
n inguna  sugerencia a la p e rso n a  m ed ianam en te  versada  en la m ateria  para 
m od ificar el g ru p o  de  p ro tecc ió n  em pleado  en el p ro ceso  allí in d icad o  a fin
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de usar un  g ru p o  p ro te c to r  M O M  en lugar de un g ru p o  m etilo  para 
p ro teg er los dos g rupos h id to x ilo s  fenólicos.

A h o ra  b ien , el análisis de nivel inv en tiv o  realizado p o r  el señ o r exam inador 
es c laram ente  el resu ltado  de  u n  análisis dcl tip o  “h in d sig h t” . D e  h ech o , 
este tipo  de  análisis n o  es p e rm itid o  para  desv irtuar el co n c ep to  de altura 
inventiva.

E n  este tipo  de  análisis, el ex am inador n o  en foca su análisis en el m o m en to  
en el que las so licitan tes p lan tean  u n  p ro b lem a  con  el fin de  so luc ionar fallas 
técnicas ex istentes en los p ro d u c to s  convencionales de  un cam p o  técn ico  
específico , s ino  que se en fo ca  en la so lución  dada al p ro b lem a  p lan tead o  y 
en la b ú sq u ed a  de d o cu m en to s  con  co n cep to s  análogos en o tro s  cam pos de 
la tecnología. A  este  resp ec to  dirijo la a tención  del ex am inador al “M anual 
para Exam en de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad 
Industrial de los Países de la Comunidad A ndina, pu b licad o  en  la pág ina W eb  de 
la C o m u n id ad  A ndina, d o n d e  se establece en la pág ina 74 en cu an to  al nivel 
inv en tiv o  “ . ..que la búsqueda de anterioridades se efectúa aposteriori, tomando como 
punto de partida la misma invención....el examinador debe realis^r el esfuersro 
intelectual de colocarse en la situación que ha tenido que afrontar el técnico con 
conocimientos medios en la mateña en un momento en que la invención no era conocida. 
es decir antes de la invención”.[t\ subrayado  es m ío)

E n  el p resen te  caso, p a ra  el exam inador p u ed e  resu ltar "obvio" que  el 
o b je to  de  la p resen te  solicitud se derive de la m ateria  o b je to  de los 
d o cu m en to s  citados co m o  referencia  D I  y D 2 , sin dar m ayor im p o rtan c ia  al 
trabajo  desp legado  y a la capacidad inven tiva  de  las solicitantes para  lograr 
llegar a  la so lución  dcl p ro b lem a  p lan teado . E s  decir, que  el exam inador n o  
hace su análisis p artien d o  del p ro b lem a  m ism o  que  existía en  la técn ica en el 
m o m e n to  en que las solicitantes dirigen todos sus esfuerzos para 
encontrar una solución, sino que enfoca su estudio en el m omento en 
que el problema ya fue resuelto.

E n  consecuencia , para  una  p e rso n a  versada  en la m ateria  no habría sido 
obvia la com binación de u n  d o cu m en to  co m o  D I  con  lo en señ ad o  en D 2  
p a ra  llegar de  m an era  ev iden te  a la p resen te  in v en ció n  d ad o  que  n in g u n a  de 
las an terio ridades rep o rta  o sugiere cond ic iones m ás suaves de reacción  y 
rend im ien tos m ás altos con  posib les m odificac iones a los p rocesos 
rep o rtad o s  en D I  y D 2.

E n  consecuencia , la m ateria  o b je to  defin ida en las nuevas reiv indicaciones 1
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a 13 no se hubiese obtenido de forma obvia a partir dolos docum entos D I y 
D 2 en conjunto con los conocimientos de un experto en la materia, con lo 
que se da cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 de la 
Decisión 486 con relación al nivel inventivo.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese 
despacho, atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de 
invención a la solicitud en estudio o si el examinador considera que 
subsisten razones para objetar la presente invención ruego expedir otro 
examen de fondo con los debidos motivos y razones que sustenten su 
objeción con el fin de que mi m andante tenga la posibilidad de exponer sus 
argumentos con base en la interpretación de los artículos 45 de la Decisión 
486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los exámenes de 
fondo- y 42del Código de Procedimiento Administrabvo y de lo 
Contencioso Administrativo que señala que: “habiéndose dado oportunidad a los 
interesados para expresar sus opiniones, j  con base en las pruebas e informes disponibles, 
se tomará la decisión que será motivada, h a  decisión resolverá todas las peticiones que 
hayan sido oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y  por los 
terceros reconocidos”.(E\ subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relación con 
todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta 
aplicación al principio del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la 
Constitución Nacional

Señor Director,

lA R IA  L O P E Z  DI
C.C. 22.468.787 de B arranqu illa ' 
T .P  147463 del CSJ 
notificacionesíaíclarkem odet.com .co
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REIVINDICACIONES

1. Un m étodo para producir un com puesto de la fórmula (I)

OH HO

5 en donde R representa H , alquilo, un  fenilo sustituido o no sustimido; o una sal 

farmacéuticamente u oralm ente aceptable del m ism o, caracterizado porque 

com prende

(a) H acer reaccionar un com puesto de fórmula (IJ)

II

10 con brom o en cloroform o hasta obtener un com puesto de la fórmula (111)

III

15

(b) Hacer reaccionar el com puesto de fórm ula III con M OM -Cl en un 

solvente orgánico en presencia de una base orgánica hasta obtener un 

com puesto de fórmula (IV):

O
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OMDM

IV

(c) H acer reaccionar el com puesto de fórmula IV  con R -C H =C H -C H 2-Br, en 

donde R se define com o anteriorm ente, en un tetrahidrofurano con 

5 magnesio y brom uro de etilo hasta obtener un com puesto de fórmula V

V

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

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

(c) opcionalmente, convertir el compuesto de fórmula I a sus sales farmacéuticamente 

u oralmente aceptables,

2. El método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque R es 

hidrógeno, medio o fenilo.

15 3. El método de conformidad con la remndicación 1 ó 2, caracterizado porque el

agente desprotector adecuado en (d) es cloruro de trimetilsilano.

4. El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el compuesto de 

fórmula (I) es magnolol (5,5'-dialilbifcnil-2,2'-dioI), caracterizado porque el 

método comprende:



p-4503
Rvs m odificadas
20-10-14

(a) hacer reaccionar 2,2'-bisfenot con bromo en cloroformo para obtener 5,5'- 

dibromo-2,2'-bis fenol;

(b) hacer reaccionar 5,5'-dibtomo-2,2'-bisfenol con cloruro de metoximctílo 

(MOM-Cl) en diclorometano con diisopropyletilamina para obtener éter de MOM

5 de 5,5'-dibromo-2,2'-bisfen6i;

(c) hacer reaccionar el éter de MOM de 5,5'-dibromo-2,2'-bisfenoi con bromuro 

de alilo en tetrahidrofurano con magnesio y bromuro de etilo para obtener éter de 

MOM de 5,5'-dialilbifenil-2,2'-diol;

(d) convertir el éter de MOM de 5,5'-dialilbifenil-2,2'-dioI con un agente 

10 desprotector adecuado para obtener magnolol; y

(e) opcionalmente, convertir el magnolol a sus sales farmacéuticamente u 

oralmente aceptables,

5. El método de conformidad con la reivindicación 4, caracterizado porque la reacción 

de (c) se realiza a temperatura ambiente.

15 6. E l m étodo de conform idad con la reivindicación 5, caracterizado porque el agente

desprotector adecuado en (d) es cloruro de trimetilsilano.

7. Un método para producir el compuesto de fórmula V,

OMCW OMOM

20 caracterizado porque com prende hacer reaccionar un com puesto de fórmula IV
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B
IV

con R -C H =C H -C H 2-Br, en donde R representa H , alquilo, un fenilo 

sustituido o no sustituido, en un solvente orgánico p o r una cantidad 

suficiente de tiem po para obtener un com puesto de fórmula V, y 

opcionalm ente que com prende la etapa adicional de convertir el com puesto 

de fórmula V a un com puesto de fórm ula 1

O H  HO

R

10

8. E l m étodo de conform idad con la reivindicación 7, caracterizado porque el 

solvente orgánico es tetrahidrofurano.

9. El m étodo de conform idad con la reivindicación 8, caracterizado porque la 

reacción se realiza con magnesio y brom uro de etilo para afectar el

15 acoplamiento,

10. El m étodo de conform idad con la rehúndicación 9, caracterizado porque la 

reacción se realiza a tem peratura ambiente.
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11. El m ctodo de conform idad con la reivindicación 9, caracterizado porque la

relación m olar de magnesio y brom uro de etilo es 2 a 1.

12. El m ctodo de conform idad con la reivindicación 10, caracterizado porque R

es hidrógeno.

5 13. El m ctodo de conform idad con la reivindicación 7, caracterizado porque el

com puesto de fórmula V se hace reaccionar con cloruro de trimetilsilano en 

m etanol para obtener un com puesto de fórmula T.

, 0
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D.

Re: Expediente No. 12.131.460
Solicitud de patente a  nombre de COLGATE-PALMOLIVE COMPANY e INDIAN 
INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY

JUAN PA B LO  CADENA SA R M IEN TO , domiciliado en Bogotá, identificado con la 
Cédula de Ciudadanía No. 80.410.337 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional No. 
57.492 del CSJ, atentamente informo a usted que sustituyo el poder con que obro en el 
expediente de la referencia, conferido por el co-solicitante INDIAN IN ST IT U T E  O F 
C H E M IC A L  T E C H N O L O g Y , a  favor de la doctora SILVANA M A R ÍA  L Ó P E Z  
DÍAZ, domiciliada en Bogotá,.-jdentificada con la Cédula de Ciudadanía No. 22.468.787 y 
portadora de la tarjeta proftsional No. 147.463 del CSJ, con las mismas facultades que me 
fueron conferidas para este caso.

Señor D ctor,

ÍUAN PA B LO  CADENA SA R M IEN TO
C.C. No. 80.410.337 de Bogotá 
TP 57.492 CSJ

Acepto sustitución

SILVANA M A RIA  L Ó P E Z  D IA Z
C.C. 22.468.787 de Barranquilla 
TP 147.463 CSJ

A
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