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SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ

Asunto: Radicacion: 14-134495- -2

Tramite: 11

Evento: 379

Actuacion: 519

Oficio: 6038

Folios: 6
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11
No. Solicitud Internacional PCT/US2011/066045
Fecha de Presentacion Internacional 20/12/2011

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado No. 14- 20/Junio/2014
134495-00000-0000
Reivindicaciones: Radicado No. 14- 20/Junio/2014

134495-00000-0000
2. Objeto de la invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo
10 de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en
cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para
las reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de
diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso, se tiene en
cuenta la totalidad del capitulo reivindicatorio (Radicado No. 14-134495-00000-
0000) para el examen de patentabilidad.

Titulo de la solicitud: “Proceso para la preparacion de magnolol y derivados del
mismo”.
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El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de
procedimientos mas econdmicos, de mayor rendimiento para la preparacion de
magnolol y sus compuestos relacionados.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un método
para la preparacion de 5,5'-dialil-bifenil-2,2’-diol o tretrahidromagnolol.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): CO7C 37/055, 37/62, 39/21.

3. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 reclama un método de sintesis, se
requiere definir las condiciones de los medios de reaccion, temperatura, entre
otros, que permiten la preparacion de magnolol o tetrahidromagnolol.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

4. Determinacién del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacion

internacional: diciembre 20 de 2011, y se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
J. Runeberg. Acta
Chemica “Phenol dehydrogenations:
D1 L : » 1958
Scandinavica, synthesis of magnolol
Vol. 12

“A new process for the
preparation of phenolic
hydroxyl-substituted
compounds”

D2 WO2006/061666 15/Junio/2006

D1* divulga un método para la preparacion de magnolol (5,5'- dialil-bifenil-2,2’-diol)
(Pags. 189y 190).

D2? ensefia que el cloruro de aluminio y tiolrea es un reactivo utilizado en la
desprotecciéon de grupos hidroxi-aromaticos (Pag. 10 y Reivindicacién 1).

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un método para la preparacion de magnolol (5,5'-
dialil-bifenil-2,2’-diol) o] tetrahidromagnolol (5,5'-dipropil-bifenil-2,2’-diol),

caracterizado porque comprende:

i) la metilacion de bifenil-2,2’-diol utilizando sulfato de dimetilo para obtener
2,2’-dimetoxi-bifenilo;

1 http://actachemscand.org/pdf/acta_vol_12_p0188-0192.pdf
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=2006061666A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20060615&DB=EPODOC&Ilocale=en_
EP

Expediente 14-134495- -2 ler Art 45

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra 13 No. 27-00 pis ,4,5,6,7y10-PBX: (571) 5870000
E-mail: contacteno gov.co- Bogotd D.C., Colombia

- - — — — - A MINCOMERCIO
Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi: @ 1
Pagina web: www sic gov.co Linea gratuita a nivel nacional; 018000 910165

Centro de atencitn telefénica en Bogotd: 5920400 Kiosco Informatico Centro Comercial Gran Estacion en Bogotd

MOUSTRIA Y TURISMO



‘. Industria y Comercio TODOS POR UN

r;/SUPERINTENDENCIA NUFVOPNS

i) la bromacién del 2,2’-dimetoxi-bifenilo para obtener 2,2’-dimetoxi-5,5'-
dibromo-bifenilo;

i) la alquilacion del 2,2’-dimetoxi-5,5-dibromobifenilo con bromuro de alilo

para obtener 2,2’-dimetoxi-5,5’-dialil-bifenilo;

V) la desmetilaciéon del 2,2’-dimetoxi-5,5-dialilbifenilo por la reaccion con
cloruro de aluminio y tiourea,;

V) la recuperacion del 5,5'-dialil-bifenil-2,2’-diol obtenido de esta forma; y

vi) la hidrogenacion opcional del 5,5-dialil-bifenil-2,2’-diol en presencia de un

catalizador metalico y la recuperacion del 5,5-dipropil-bifenil-2,2’-diol
obtenido de esta forma.

utilizando sulfato de
dimetilo para obtener
2,2'-dimetoxi-bifenilo;

bifenilo;

1)) la bromacion del 2,2’-
dimetoxi-bifenilo para
obtener 2,2'-
dimetoxi-5,5’-
dibromo-bifenilo;

la metilacion acilacion del
2,2'-dihidroxi-5,5-dibromo-
bifenilo con sulfato de
dimetilo para obtener 2,2'-
dimetoxi-5,5’-dibromo-
bifenilo;

(Pags. 189y 190)

iii) la alquilacién del 2,2’
dimetoxi-5,5'-
dibromobifenilo  con
bromuro de alilo para

la alquilacion del 2,2'-
dimetoxi-5,5’-dibromo-
bifenilo con bromuro de alilo

para obtener 2,2’-dimetoxi-

2,2'-dimetoxi-5,5'-

dialilbifenilo por la
reacciéon con cloruro
de aluminio y tiourea;

obtener 2,2'- | 5,5'-dialil-bifenilo;
dimetoxi-5,5-dialil-
bifenilo; (Péags. 189y 190)

iv) la desmetilacién del | la desmetilacion del 2,2'-

dimetoxi-5,5'-dialilbifenilo por
la reaccion con yoduro de
metil magnesio;

(Pags. 189y 190)

V) la recuperacion del
5,5'-dialil-bifenil-2,2'-
diol obtenido de esta
forma; y

la recuperacion del 5,5’-dialil-
bifenil-2,2’-diol obtenido de
esta forma; y

(Pags. 189y 190)

Caracteristicas esenciales D1 D2
Un método para la | Un método para la | EI cloruro de aluminio y
preparacion de magnolol | preparacion de magnolol, | tiolrea es un reactivo
(5,5'- dialil-bifenil-2,2'-diol) o | caracterizado porgue | utilizado en la desproteccién
tetrahidromagnolol (5,5'- | comprende las siguientes | de grupos hidroxi-aromaticos
dipropil-bifenil-2,2’-diol), etapas:
caracterizado porgue (Pag. 10 y Reivindicacioén 1)
comprende: la bromaciéon del bifenil-2,2’-
i) la  metilacion  de | diol para obtener el 2,2-

bifenil-2,2’-diol dihidroxi-5,5’-dibromo-

Vi) la hidrogenacion
opcional del 5,5-
dialil-bifenil-2,2’-diol
en presencia de un
catalizador metalico y
la recuperacion del
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5,5’-dipropil-bifenil-
2,2'-diol obtenido de
esta forma.

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion

definida en la reivindicacion 1 porque ensefia un método para la preparacion de

magnolol (5,5- dialil-bifenil-2,2’-diol), caracterizado porque comprende (Pags. 189

y 190):

i) la bromacion del bifenil-2,2’-diol para obtener 2,2’-dihidroxi-5,5-dibromo-
bifenilo;

ii) la metilaciéon de 2,2’-dihidroxi-5,5-dibromo-bifenilo utilizando sulfato de
dimetilo para obtener 2,2’-dimetoxi-5,5’-dibromo-bifenilo;

iii) la alquilacion del 2,2’-dimetoxi-5,5’-dibromobifenilo con bromuro de alilo
para obtener 2,2’-dimetoxi-5,5’-dialil-bifenilo;

iv) la desmetilacién del 2,2’-dimetoxi-5,5-dialilbifenilo por la reaccién con
yoduro de metilmagnesio;

V) la recuperacion del 5,5'-dialil-bifenil-2,2’-diol obtenido de esta forma; y

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1 y el método del
documento D1 consiste en que en la solicitud la proteccion de los grupos
hidroxilos se lleva a cabo antes de la reaccibn de bromacion y que la
desmetilacién se realiza con cloruro de aluminio y tiourea.

Estas diferencias no parecen conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja
al método reclamado porque no presenta un mayor rendimiento o pureza del
producto final, segun lo establecido en la descripcion.

El problema técnico objetivo de esta solicitud consiste en la necesidad de un
método alternativo para la preparacién de magnolol, alternativo al ya conocido en
el documento D1.

Teniendo en cuenta que el documento D1 ya divulgaba un método para la
preparacion de magnolol (5,5- dialil-bifenil-2,2’-diol), caracterizado porque
comprende 1) la bromacion del bifenil-2,2’-diol para obtener 2,2’-dihidroxi-5,5'-
dibromo-bifenilo; 2) la metilacién de 2,2’-dihidroxi-5,5’-dibromo-bifenilo utilizando
sulfato de dimetilo para obtener 2,2’-dimetoxi-5,5-dibromo-bifenilo; 3) la
alquilacion del 2,2’-dimetoxi-5,5’-dibromobifenilo con bromuro de alilo para obtener
2,2'-dimetoxi-5,5'-dialil-bifenilo; 4) la desmetilacion del 2,2’-dimetoxi-5,5-
dialilbifenilo por la reaccion con yoduro de metilmagnesio; y 5) la recuperacion del
5,5'-dialil-bifenil-2,2’-diol obtenido de esta forma; y que el documento D2 ensefia
que el cloruro de aluminio y tiolrea es un reactivo utilizado en la desproteccion de
grupos hidroxi-aromaticos, con la ventaja de poder utilizarse a una temperatura
menor de 50 °C (P&g. 10 y Reivindicacion 1), la persona del oficio medianamente
versada en la materia habria inferido sin mucho esfuerzo de su parte, y de
manera rutinaria, proteger el grupo hidroxi-aromatico antes de la bromacion y
desprotegerlo después con cloruro de aluminio y tiolrea, para asi llegar al objeto
reclamado en la solicitud.

De manera que la solucion propuesta por esta solicitud en la reivindicacion 1y en
las reivindicaciones 2 — 5 es obvia y no tiene nivel inventivo.
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Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
J. Runeberg. Acta
D1 Chemcg 1-5 Nivel inventivo
Scandinavica,
Vol. 12
D2 W02006/061666 1-5 Nivel inventivo
Expediente 14-134495- -2 ler Art 45

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra 13 No. 27-00
E-mail: contacte

Sefior ciudadano la enti
Pagina web: www._s
Centro de atencié

6,7y 10-PBX: (571) 5870000
ta D.C., Colombia

d le ofrece los siguientes canales para hacer se| to asu solicitud asi:

¢

aen Bogotd: 5920400

Kiosco Informético

Linea gratuita a niv cional: 018000 910165
ro Comercial Gran Estacion en Bogotd

=% MINCOMERCIO
(® [NOUSTRIA ¥ TurisMo



'

- Pros d
Industria y Comercio p
SUPERINTENDENCIA :

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias 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 capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

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

Director de Nuevas Creaciones (E)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-06-02

Elabord: Emilse Cano Urrego
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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