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Sefora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.
Referencia: Expediente No. NC2017/0008865
Solicitud de patente para: RECUPERACION Y/O REUTILIZACION DE
Asunto: CATALIZADOR DE PALADIO LUEGO DE UN ACOPLAMIENTO DE
SUZUKI
Solicitante: DOW AGROSCIENCES LLC

Fecha de solicitud: 30 de agosto de 2017

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condicion de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy

respuesta al Oficio 5781, notificado por fijacion en lista el 05 de julio de 2019.

l. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En respuesta al examen de patentabilidad aporto un nuevo Capitulo Reivindicatorio
conformado por 16 reivindicaciones, el cual reemplaza en su totalidad al Capitulo
Reivindicatorio presentado el 30 de agosto de 2017, en donde se realizan los siguientes

cambios:

- se eliminan las Reivindicaciones 2-4, 8-17, 19, 21, 24-27, 30-32, 34, 35, 37,38y
43-48;
- alanueva Reivindicacién 1 se le realizaron los siguientes cambios:
o se incluyd el acetonitrilo como disolvente preferido para realizar la
reaccion, esta modificacion tiene sustento en la pagina 11 lineas 17 a
20,
o se selecciond6 como compuesto complementario para realizar el
acoplamiento Unicamente el 4acido (4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)

bordnico,

INNOVACION PARALOS NEGOCIOS
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o se especificd que el catalizador de paladio se forma a partir de acetato o
cloruro de paladio en presencia de un ligando seleccionado de
trifenilfosfina y 1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno (dppf) en presencia de
trietilamina, esta modificacion tiene sustento en la antigua
Reivindicacion 8,

o se incluyeron caracteristicas adicionales a los pasos B) y C), los cuales
encuentran sustento en las antiguas Reivindicaciones 12, 16, 19, 21 y
25;

- ala nueva Reivindicacién 23, antigua Reivindicacién 8, se le agregd la materia
de la antigua Reivindicacién 24;

- la nueva Reivindicacion 11 se modific6 de manera similar a la nueva
Reivindicacién 1;

- en la nueva Reivindicacion 13 se limitd el disolvente a Unicamente acetonitrilo,
esta modificacion tiene sustento en la antigua Reivindicacion 10;

- en la nueva Reivindicacion 15 se especificd que la mezcla de licor madre y
lavado de precipitado combinados es la soluciéon de fases separadas, esta
solucion se encuentra definida en la antigua Reivindicacién 40, nueva
Reivindicacion 14;

- en la nueva Reivindicacidn 16 se especificd las bases utilizadas para ajustar le
pH son hidréxido de amonio, hidréxido de sodio o hidroxido de potasio, esta
modificacidon encuentra sustento en la antigua Reivindicacidn 43;

- todas las reivindicaciones, asi como sus relaciones de dependencia, fueron

reenumeradas de acuerdo con los cambios anteriormente mencionados.

Estas modificaciones se ajustan al Articulo 34 de la Decisién 486 de 2000, ya que no
constituyen una ampliacién de la proteccidn que corresponderia a la divulgaciéon

contenida en la solicitud inicial.

Il. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

En respuesta a las objeciones de la supuesta falta de claridad del Capitulo Reivindicatorio,

me permito llamar la atencién del Examinador al Capitulo Reivindicatorio Modificado, con

el cual considero se responde a estas objeciones.
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Respecto a la falta de concisidn de las Reivindicaciones, quiero sefalar que en el Capitulo
Reivindicatorio Modificado adjunto al presente memorial se han aplicado una serie de
restricciones y limitaciones considerables respecto a la materia originalmente presentada,
de forma que en la nueva Reivindicacién 1 ahora se reclama la recuperacién del
catalizador en acoplamientos de Suzuki Unicamente entre compuestos de formula () y
acido (4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)borénico. En este sentido, considero que le Capitulo
Reivindicatorio Modificado adjunto es completamente claro y conciso, toda vez que las
limitaciones permiten una divulgacion completa y sin ambigliedades de la materia

reclamada y probada.

Por otro lado, el Examinador sefiala que el Capitulo Reivindicatorio no es conciso,
considerando que existen palabras que no permiten un entendimiento preciso de la
materia que se estd reclamando. En este sentido llamo la atencién de Examinador al
Capitulo Reivindicatorio Modificado en el cual se han eliminado o definido algunas de las
expresiones consideradas poco claras, tal como se explica a continuacion.

En cuanto a las expresiones “licor madre”, “precipitado”, “lavado de precipitado”, “capa
rica en orgdnicos”, “capa acuosa” y “aislado”, estas corresponden a términos totalmente
claros y conocidos por un experto en la materia, toda vez que estos hacen referencia a
procedimientos de filtracién y extraccion liquido-liquido que son de uso comun. Por lo
tanto, una persona con conocimientos en el campo técnico de la presente invencién
entenderia de manera completamente clara a que parte de la solucidn, ya sean fracciones
liqguidas o solidas, se hace referencia con cada uno de los términos mencionados

anteriormente.

En relacion con la palabra “dcido” incluida en el paso B) de la Reivindicacién 1, quiero
sefalar que dicho 4cido no puede limitarse a uno o a un grupo de compuestos, ya que el
objetivo en esa etapa del método es el ajuste del pH y la neutralizacion de la base en
exceso. Asi las cosas, considero que restringir un compuesto para ajustar el pH de una
solucidén seria una limitacién excesiva del concepto inventivo al que tiene derecho el

solicitante.

En cuanto a las expresiones “ligando” y “base” quiero sefialar que estas dos expresiones

se encuentran completamente definidas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado de
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manera que se sefiala que el ligando es 1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno (dppf) y la base se
selecciona de hidroxido de amonio, hidroxido de sodio, o hidroxido de potasio.
Considerando lo anterior, las expresiones estan perfectamente definidas y no se
presentan ambigliedades de ningun tipo.

Respecto a las expresiones “catalizador de paladio”, “solvente” y “solvente aprdtico polar
miscible” quiero indicar que, considerando el contexto de la presente invencién, seria
completamente claro para una persona versada en la materia a qué se refiere cada uno de
ellos. Sin embargo, a lo largo del Capitulo Reivindicatorio se especifica y definen tanto los
catalizadores como los solventes de lavado, por lo cual, después de una lectura cuidadosa

del mismo, es posible la interpretacion certera de la invencién.

Con respecto a la imprecision del término “sustancialmente” encontrado en las antiguas
Reivindicaciones 1 y 33, considerando que en el Capitulo Reivindicatorio Modificado

adjunto no se incluye dicha expresion, solicito que la objecidon se tome como superada.

El Examinador sefala que las antiguas Reivindicaciones 1 y 33 no son claras debido a que
no incluyen una secuencia de etapas o condiciones. En respuesta, quiero sefialar que cla
solicitante considera que los métodos contienen suficientes detalles para la comprensién
y reproduccién de la invencién por parte de cualquier experto en la materia. Ademas, en
lo que respecta a la inclusion de condiciones especificas como la temperatura, las
proporciones y el tiempo, quiero sefialar que el inventor tiene derecho a reclamar la
proteccion sobre todo el concepto inventivo desarrollado, que en el presente caso
corresponden al método, independientemente de las condiciones especificas para cada
paso. Adicionalmente, en una invencién no es necesario incluir elementos no esenciales
de la invencion, sino Unicamente las caracteristicas que lo distinguen del estado del arte.
Proporcionar detalles adicionales solo limitaria la proteccion de la patente y restringiria

injustamente el alcance de la proteccidn a la que tiene derecho el solicitante.

Por otro lado, se objetd la claridad del Capitulo Reivindicatorio por el uso de expresiones
como “mds de”, “algunos” y “uno o mds”. En respuesta, considerando todas las
expresiones mencionadas fueron retiradas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado

adjunto, considero esta objecion como superada.
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Finalmente, se llama atencidon del Examinador a las Reivindicaciones 1 y 11 del Capitulo
Reivindicatorio Modificado en el cual se ha definido adecuadamente el compuesto “dppf”

tal como fue requerido.

Con base en todo lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio modificado
adjunto cumple con todos los requisitos de claridad y concisién, ajustandose asi a los
lineamientos del Articulo 30 de la Decisién 486, ya que cualquier persona del oficio
normalmente versada en la materia estd en completa capacidad de reproducir la

invencion sin ambigliedad alguna.
11. ESTADO DE LA TECNICA

El Examinador considera los siguientes documentos como relevantes en la evaluacion de

patentabilidad de la presente invencion:

D1, referido al documento titulado “A simple way of recycling of homogeneous catalyst in
Suzuki reaction” publicado en Green Chemistry Letters and Reviews que divulga un
método para reciclar catalizadores homogéneos en la reaccién de Suzuki usando

condiciones de tratamiento apropiadas.

D2, referido al documento titulado “Simple Amine/Pd(OAc),-Catalyzed Suzuki Coupling
Reactions of Aryl Bromides under Mild Aerobic Conditions” publicado en el Journal of
Organic Chemistry que divulga un método para reciclar catalizadores homogéneos en la

reaccién de Suzuki usando condiciones de tratamiento apropiadas.
Iv. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE NOVEDAD Y NIVEL INVENTIVO

En relacién con la novedad y el nivel inventivo de la presente invencidn, respetuosamente
difiero de la opinién del Examinador. Asi las cosas, a continuacién expongo como el arte
previo citado por el Examinador no afecta los requerimientos de patentabilidad de la

invencion como se reclama en el Capitulo Reivindicatorio adjunto.

Con el fin de facilitar el tramite y evitar la negacion de la presente solicitud, la solicitante

ha decidido modificar las reivindicaciones. En consecuencia, la presente Reivindicacién 1
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reclama un método para reciclar paladio en una reaccién de acoplamiento de Suzuki que
comprende: A) realizar un primer acoplamiento de Suzuki de un compuesto de Formula
(1) (ver reivindicaciones) en un sistema disolvente que comprende acetonitrilo usando un
catalizador de paladio formado a partir de acetato de paladio o cloruro de paladio en
presencia de un ligando seleccionado de trifenilfosfina o 1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno
("dppf"), y una base de trietilamina para formar un primer producto de reaccién de
acoplamiento de Suzuki; B) recuperando el catalizador de paladio del primer producto de
reaccidon de acoplamiento de Suzuki, en el que se agrega un acido al primer producto de
reaccion de acoplamiento de Suzuki para formar un licor madre y un producto de reaccién
de acoplamiento de Suzuki precipitado, el precipitado se lava para eliminar el catalizador
de paladio y formar un lavado precipitado, las aguas madres y el lavado precipitado se
combinan y la mezcla combinada forma una solucién separada en fases que comprende
una capa rica en materia orgdnica que contiene el catalizador de paladio y una capa
acuosa; y C) realizar un segundo acoplamiento Suzuki de un compuesto de Férmula (Il) y
acido (4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)borénico usando el catalizador de paladio
recuperado; en donde, si Rz es alquilo C;-C, o arilalquilo C;-C4q, el producto de la etapa A)
se hidroliza antes de realizar la etapa B). Por otro lado, la Reivindicacién 11 se ha
modificado de manera similar para incluir muchas de las limitaciones mencionadas
anteriormente para la Reivindicacién 1. Considerando lo anterior, como se demostrarda a
continuacion tanto D1 como D2, individualmente o en combinacién, no revelan, ensefian

o sugieren los elementos mencionados en las Reivindicaciones 1 u 11, o sus dependientes.

En cuanto a D1, este revela una supuesta forma "simple" de reciclar ciertos catalizadores
de acoplamiento de Suzuki (D1 en el titulo, resumen). D1 expone muchos esfuerzos de
investigacion para reciclar Pd(OAc),, pero lo divulgado en realidad se centra en el reciclaje

de Pd-100, Pd-106 y Pd-118, cada uno de los cuales se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Estructuras de catalizadores tratados por D1
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D1 no divulga, ensefia ni sugiere que sus hallazgos sean aplicables a ningln catalizador
gue no sea Pd-100, Pd-106 y Pd-118, y de hecho sefiala que sus hallazgos no son aplicables
y se distinguen de los de reciclar acetato de paladio Pd(OAc),. Por lo tanto, no seria obvio
para una persona versada en la materia utilizar los hallazgos discutidos en D1 para llegar a
un método para reciclar paladio de una reaccion de acoplamiento de Suzuki que utiliza
catalizador de paladio formado a partir de acetato de paladio o cloruro de paladio, como
tal la modificacién de D1 no daria lugar de manera predecible al reciclaje/recuperacién del

paladio.
Ademas, D1 revela que

"Es muy claro que los catalizadores homogéneos 1 (Pd-100), 2 (Pd-106) y 3
(Pd-118) son bastante estables en condiciones de tratamiento dcido y bdsico y
pueden reciclarse a través de simples manipulacion de las condiciones de
trabajo” (D1 pagina 80, columna 1)

Lo anterior constituye evidencia adicional de que la divulgacién de D1 no ensefa ni
sugiere la materia actualmente reclamada. Por consiguiente, el solicitante afirma que una
persona versada en la materia, al revisar D1 para intentar resolver el problema en
cuestiéon, no habria estado motivada o no habria tenido una razén para modificar la

divulgacion de D1 para llegar al objeto de la presente invencion.

Considerando D2 como documento complementario, el solicitante afirma
respetuosamente que D2 no resuelve las deficiencias que tiene D1 para poder llegar a la
presente invencién. Particularmente, D2 describe el catalizador de paladio "DAPCy"
supuestamente hecho de acetato de paladio (D2, resumen). D2 describe el uso de aminas
en la creacién del supuesto catalizador de paladio "DAPCy" (Pagina 4331). Sin embargo, el
Solicitante afirma que D2 no divulga, ensefia o sugiere las caracteristicas propias de las
Reivindicaciones 1 u 11 ni de ninguna de sus dependientes. Por otro lado, el catalizador
divulgado en D2 no es ni equivalente ni similar a los utilizados en D1, es decir, Pd-100, Pd-

106 y Pd-118 mostrados en la Figura 1.
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Asi las cosas, la Guia de la SIC establece que las invenciones revisten de novedad cuando la
invencién reivindicada no es idéntica a lo revelado en el estado de la técnica.! En el
presente caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién no
habian sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el Examinador. Asi
mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la divulgacidon de una invencién en el arte
previo como afectacién de la novedad de una invencién, que “(...) Esta divulgacion debe
ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa
informacion para ejecutar o explotar la invencion”.> En este caso, D1 no revela las
caracteristicas técnicas esenciales incluidas en la nueva Reivindicacién 1, por lo cual es

novedosa a la luz del arte previo citado.

Del mismo modo, la Guia de la SIC establece que las invenciones carecen de nivel
inventivo cuando “(..) en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo
documento que contiene una ensefianza que indicaria (no sélo que podria indicar, sino que
indicaria) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al problema
técnico, como modificar o adaptar el estado de la técnica mds cercano para resolver el
problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad inventiva”.? En el presente
caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién no se podian
prever a partir de las ensefanzas del arte previo citado por el Examinador sin llevar a cabo

actividad inventiva.

En conclusion, se reconoce claramente tanto la novedad como el nivel inventivo de la

presente invencidn tal como se define en el nuevo Capitulo Reivindicatorio.
V. PETICION
1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la

Direccién de Nuevas Creaciones, solicito proceder al otorgamiento de la solicitud de

patente.

1 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencion y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccion 2.12.

2 Ver proceso 06-1P-89 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc

y proceso 36-1P-2004 http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm

3 |bid. Seccion 2.13.5.1
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2. De manera subsidiaria, y en caso de que la Direccién de Nuevas Creaciones tenga
observaciones adicionales a la patentabilidad del invento, solicito emitir un nuevo

requerimiento en el marco del Articulo 45 de la Decisién 486 de 2000.
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ANEXOS
1. Capitulo Reivindicatorio Modificado conformado por 16 reivindicaciones.
2. Comprobante de pago de tasa de examen de patentabilidad adicional.

Sefiora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogota

T.P. 114.908

COLO-10975-0841-0411-3
NBV\NBV\ID-305349\WPC10975
No. M-2019-305349\NBV

10



CAPITULO REIVINDICATORIO

1. Un método para reciclar paladio en una reacciéon de acoplamiento de Suzuki que
comprende:
A) llevar a cabo un primer acoplamiento de Suzuki de un compuesto de Férmula (11)

(Rz\)a
R1\r! -
\x/ O\R3
O

(1)

en un sistema disolvente que comprende acetonitrilo
en donde
R; es halégeno;

R, es H, halégeno, —CN, —NO,, formilo, alquilo C;-C, cicloalquilo C3-Cg, alquenilo
C;-Cs, alquinilo C4-Cg, alcoxi C;-Cg, haloalquilo C;-Cg, haloalquenilo C;1-Cg, haloalquinilo C;-
Ce, haloalcoxi C;-Cg, alquiltio C;1-Cg, alquilsulfinilo C4-Cg, alquilsulfonilo C;-Cg, haloalquiltio
C;-Cs, haloalquilsulfinilo C;-Cg, haloalquilsulfonilo C;-Cg, ariloxi, heteroariloxi, ariltio,

heteroariltio, NRgR; o NHC(O)Rg;

Rs; es H, alquilo C;-C,4 o arilalquilo C;-Cyp;

Re, R7y Rg son H o alquilo C;-C4 y

X =CRg0 N, en donde Rq es H, halégeno, NRgR; 0 NHC(O)Rsg,
y acido (4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)bordnico

usando un catalizador de paladio formado de acetato de paladio o cloruro de paladio en
presencia de un ligando seleccionado de trifenilfosfina o 1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno (dppf)

y trietilamina como base para formar un producto de reaccién de acoplamiento de Suzuki;

B) recuperar el catalizador de paladio del producto de reaccién del primer
acoplamiento de Suzuki, en donde un acido se agrega al primer producto de reaccidon de
acoplamiento Suzuki para formar un licor madre y un precipitado de reaccién de acoplamiento

Suzuki, el precipitado se lava para retirar el catalizador de paladio y formar un lavado de



precipitado, el licor madre y el lavado de precipitado se combinan y la mezcla combinada forma
una solucién de fases separadas que comprende una capa rica en organicos que contiene el

catalizador de paladio y una capa acuosa; y

Q) realizar un segundo acoplamiento de Suzuki de un compuesto de Férmula (ll) y
acido (4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)borénico usando el catalizador de paladio recuperado; en
donde, si R; es alquilo C;-C4 o arilquilo C;-C4g, el producto del paso A) es hidrolizado antes de

realizar el paso B).

2. El método de la Reivindicacion 1, en donde R; es H.

3. El método de las Reivindicaciones 1 o 2, en donde el compuesto de Formula (ll) estd
clorado.

4. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1-3, en donde el compuesto de Férmula

() es acido 4,5,6-tricloropicolinico o acido 5,6-dicloropicolinico.

5. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1-4, en donde el acido es acido sulfurico.

6. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1-5, en donde el precipitado se lava con

una mezcla de solvente aprético polar miscible y agua.

7. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1-6, en donde al licor madre y lavado de

precipitado combinados se les ajusta el pH para ayudar a la separacién de fases.

8. El método de la reivindicacion 7, en donde el pH se ajusta usando una base seleccionada

de hidroxido de amonio, hidroxido de sodio o hidroxido de potasio.



9. El método de cualquiera de las Reivindicaciones 1-8, en donde el paladio permanece

soluble durante la recuperacion del catalizador de paladio.

10. El método de la reivindicacidon 9, en donde el catalizador de paladio permanece soluble

entre pH 0.1y pH 12.

11. Un método para recuperar paladio usado en una reaccion de acoplamiento de Suzuki

gue comprende:

A) llevar a cabo un acoplamiento de Suzuki de un compuesto de Formula (ll)

(R2)3
\
e
] _ O\
~x Rs
0]

(1I)
en un sistema disolvente que comprende acetonitrilo
en donde
R; es halégeno;

R, es H, halégeno, —CN, —NO,, formilo, alquilo C;-C, cicloalquilo C3-Cg, alquenilo
C1-Cs, alquinilo C;-Cg, alcoxi C1-Cg, haloalquilo C;-Cg, haloalquenilo C;1-Cg, haloalquinilo C;-
Ce, haloalcoxi C;-Cg, alquiltio C41-Cg, alquilsulfinilo C4-Cg, alquilsulfonilo C;-Cg, haloalquiltio
C,-Cg, haloalquilsulfinilo C;-Cg, haloalquilsulfonilo C;-Cg, ariloxi, heteroariloxi, ariltio,

heteroariltio, NRgR; o NHC(O)Rg;
Rs es H, alquilo C;-C,4 o arilalquilo C;-Cyp;
Re, R7 Yy Rg son H o alquilo C;-C4 y
X =CRg0 N, en donde Rq es H, halégeno, NRgR; o NHC(O)Rg,

y acido (4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)borénico



usando un catalizador de paladio formado de acetato de paladio o cloruro de paladio en
presencia de un ligando seleccionado de trifenilfosfina o 1,1'-bis(difenilfosfino)ferroceno (dppf)

y trietilamina como base para formar un producto de reaccién de acoplamiento de Suzuki;

B) aislar el catalizador de paladio del producto de reaccidon de acoplamiento de
Suzuki en un aislado de catalizador de paladio agregando un acido al producto de la reaccién de

acoplamiento de Suzuki para formar un licor madre y un precipitado; y

Q) recuperar el catalizador de paladio del catalizador de paladio aislado lavando el

precipitado con un solvente aprdético polar miscible y agua para formar un lavado de

precipitado.
12. El método de la Reivindicacion 11, en donde el acido es acido sulfurico.
13. El método de las Reivindicaciones 11 o 12, en donde el solvente aprético polar miscible

es acetonitrilo.

14, El método de cualquiera de las Reivindicaciones 11-13, en donde el licor madre y el
lavado de precipitado se combinan y la mezcla combinada forma una solucién de fases

separadas que comprende una capa rica en organicos y una capa acuosa.

15. El método de la Reivindicacién 14, en donde a la solucidn de fases separadas se le ajusta

el pH para ayudar a la separacién de fases.

16. El método de la Reivindicacién 15, en donde el pH de la solucién de fases separadas se
ajusté con una base seleccionada de hidréxido de amonio, hidroxido de sodio, o hidréxido de

potasio.
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