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TITULO DE LA SOLICITUD: “COMPLEJOS METALICOS DE B-DICETONAS Y/O

POLIFENOLES POR QUIMICA VERDE, METODO DE PREPARACION DE LOS

MISMOS, PROTECCION SOLAR DE LOS MISMOS, COLOR

CORRECTOR/CAMUFLAJE PARA LA PIEL Y EL CABELLO DE LOS MISMOS, TENIDO

DEL CABELLO DE LOS MISMOS Y OTROS USOS DE LOS MISMOS.”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/000174

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 4 de junio de 2019.

PRIORIDAD: 15/06/2018, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION (EPOQ)), 18075007.7
8/05/2019, EP (EUROP PATENT ORGANIZATION (EPO)), 19075006.7

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccidon ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisién, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 15 de
septiembre de 2023 bajo el nimero NC2023/0012227, y teniendo en cuenta lo sefialado
en el articulo 34 de la Decision 486 de 2000 de la Comisién de la Comunidad Andina,
esta oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar metodologias
alternativas para la obtenciéon de complejos metalicos en forma de polvo o coloidal Utiles
como colorantes en composiciones cosmeéticas, que empleen componentes no toxicos.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea complejos metalicos
obtenidos mediante la reaccion de una B-dicetona o un polifenol con un alcoxido metalico,
y su procedimiento de sintesis de consiste en las etapas de mezclar ambos componentes,
y reaccionarlos por un tratamiento mecanico.

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 15 de septiembre
de 2023 bajo radicado NC2023/0012227.

4. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo sefialado en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisién de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o
de procedimiento.
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Pese a que la reivindicacién 13 reclama un “Colorante textil, colorante queratinoso,
colorante de madera, colorante alimenticio, colorante farmacéutico en forma de polvo o
como coloides, catalizador para reacciones y polimerizacién” la descripcion deja claro
gue hace referencia a la forma de uso del complejo metalico (Pag. 26 y 27) por lo que se
considera que comprende materia no patentable.

5. De la solicitud de patente
5.1.Titulo

De conformidad con el literal d) del articulo 27 de la Decision 486 de 2000 de la Comisién
de la Comunidad Andina, el nombre de la invencion de que se trata debera reflejar el
objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser concordante con la
materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. EIl nombre no podra referirse a
nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2021/00000125 el 09 de enero de 2021,
titul6 la invencion como: “COMPLEJOS METALICOS DE B-DICETONAS Y/O
POLIFENOLES POR QUIMICA VERDE, METODO DE PREPARACION DE LOS
MISMOS, PROTECCION SOLAR DE LOS MISMOS, COLOR
CORRECTOR/CAMUFLAJE PARA LA PIEL Y EL CABELLO DE LOS MISMOS, TENIDO
DEL CABELLO DE LOS MISMOS Y OTROS USOS DE LOS MISMOS.". No obstante, los
usos no son patentables, por lo cual se sugiere el titulo siguiente: “METODO DE
PREPARACION DE UN COMPLEJO METALICO A PARTIR DE UNA B-DICETONA O
UN POLIFENOL.".

5.2.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta oficina informa que, en las reivindicaciones 6 y 7, los términos: "en cualquier orden”
(reiv. 6), “incremento moderado de la temperatura” (reiv. 7) son imprecisos, por lo cual,
no permiten distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por
términos precisos 0 rangos concretos.

En las reivindicaciones 1, 3, 5 a 7, 9 y 12 las expresiones: "por ejemplo”, "aditivo
opcional”, "opcionalmente", “0”, “tal como”, “tales como” precediendo una caracteristica
no son limitativas, porque hacen opcional la caracteristica y no limitan el alcance de la
reivindicacion. Se sugiere incluir las caracteristicas opcionales o preferentes en una

reivindicacion dependiente.

La reivindicacion 1 no cumple con el requisito de claridad porgue la caracterizacion del
“Complejo metélico en forma de polvo o coloidal”, se debe hacer por su estructura o
férmula quimica o composicién final y no por referencia a los reactivos de partida; ya que
estas materias primas van a ser procesadas y transformadas. Se le recuerda al solicitante
gue un producto solo puede definirse por su método de fabricacion cuando es nuevo e
inventivo.
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Las reivindicaciones 1, 6, 10, 11 y 12 incluyen una combinacion de caracteristicas de
producto y proceso, sin que se defina de manera clara el objeto a reclamar. Se sugiere
separar dichas caracteristicas de modo que las reivindicaciones de producto no incluyan
caracteristicas de procedimiento, ni las reivindicaciones de proceso incluyan
caracteristicas de producto. Adicionalmente, es necesario ajustar la relacion de
dependencia de las demas clausulas.

El capitulo reivindicatorio no es conciso porque la definiciébn del complejo metalico abarca
una amplia variabilidad, lo que da pie a complejos metalicos que no se encuentran
comprendidos dentro del objeto de la solicitud, generando que se incremente de forma
considerable su complejidad, y por lo tanto no permite establecer el real alcance de lo
gue se protege; se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalizacién del tipo
de material obtenido, en el capitulo descriptivo se observa que los materiales probados
para la obtencién del complejo metalico son:

Tomado de la paginas 27 a 29 de la descripcién

B-dicetona o polifenol Curcumina (Ejemplo 1 — 3), 2-4-Pentanediona
(Ejemplo 2)
Alcéxido metélico Titanio (IV) n-butéxido (ejemplo 1y 2) o N-butéxido

de niobio (Ejemplo 3).

Tomado de los anexos en respuesta al Oficio N° 12569 de 24 de julio de 2023

B-dicetona o polifenol Alizarina, Acido carminico', 1-(2-hidroxifeqyl)-3-feni|-l,3-
propandiona, Lawsona, Acido Usnico, Acido elagico,
Taninos,  Quercetin, Lignosulfonatos, Vainillina,
(Ejemplo 4)
Alcoxido metélico Alcoxido de titanio y germanio, Alcéxido de titanio y zinc,
Alcoxido de cobre, Alcoxido de titanio, Alcoxido de titanio
y zirconio, Alcoxido de titanio y silicio, Alcoxido de
bismuto o alkoxido de titanio (Ejemplo 4)

Es importante sefalar que los materiales mencionados hacen parte de un proceso, donde
se observa que hay un cambio de color (indica que hay una reaccion o formacion de un
complejo) pero a lo largo de la descripcion no se encuentra cual es la estructura molecular
0 nombre quimico del complejo metéalico que se obtiene.

Las reivindicaciones 1, 2, 3, 6 y 12 no estan debidamente sustentadas en la descripcion
porque las definiciones de M (reiv. 1y 6), [M(ORx)]n (reiv. 1 y 6), “una B-dicetona o un
polifenol” (reiv. 1, 3 y 6), “un aditivo” (reiv. 6), “un vehiculo” (reiv. 12) comprenden un
ndamero muy extenso de alternativas y no existe evidencia de que todos ellos conserven
la misma actividad, se sugiere restringir a una razonable generalizacién del tipo de
compuestos que han sido sintetizados, es decir, que se encuentren debidamente
sustentados.

Asimismo las reivindicaciones 11 a 13 no estan debidamente sustentadas en la
descripcion, puesto que nada en la descripcion muestra el desarrollo de un cosmético
gue especifigue sus componentes y proporciones o un metodo para la preparacion de un
protector solar su preparacion que muestre la secuencia légica de etapas; y cual es el
efecto técnico que proporcionan.

Se sugiere al solicitante que en las reivindicaciones 1 y 7 donde se menciona “(..) el uso
de un mortero (...)" sustituir la expresion “el uso”, por “se emplea”

La reivindicacion 9 presenta un error tipografico en la expresion “(...) (b) a una curcumina
00 quercetina (...)", al emplear 0o. Se sugiere arreglarlo.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.
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5.3.Descripcion

Revisado el capitulo descriptivo de la solicitud, este no divulga la invencién de manera
suficientemente clara y completa, para que una persona capacitada en la materia pueda
ejecutarla, incumpliendo de esta forma lo establecido en el articulo 28 de la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina. En particular en relacién con el literal e):

“(...) e) se describe la mejor manera conocida para llevar a la practica la invencion,
con ejemplos y referencias a los dibujos, de ser estos pertinentes.”

Toda vez que en la descripcidn no se encuentra el desarrollo de un complejo metalico
gue incluya toda la generalidad de B-dicetona, polifenoles y alcoxidos metalicos que se
mencionan en las reivindicaciones; en los ejemplos 1 a 3 del capitulo descriptivo, y
ejemplos 4 y 5 de los anexos como respuesta al primer examen de patentabilidad se
observa que el complejo metalico es curcumina-titanio o curcumina-niobio, titanio-
zirconio-Alizarina, titanio-zinc-Acido  carminico, cobre-1-(2-hidroxifenyl)-3-fenil-1,3-
propandiona, titanio-Lawsona, titanio-acido Usnico, titanio-germanio-Acido elagico, tanio-
taninos, titanio-silicio-quercetin, titanio-lignosulfonatos, bismuto-vainillina, (Ejemplo 4)
sin que se especifique cual es la estructura quimica del complejo que se obtiene.

Asimismo, se resalta que no hay evidencia en la descripcidén para reclamar un cosmético
0 un método para su preparacion, pues nada en la descripcién muestra el desarrollo de
un cosmeético que especifigue sus componentes y proporciones o un método para su
preparacién que muestre la secuencia légica de etapas; y cual es el efecto técnico que
proporcionan.

Se debe tener en cuenta que, de acuerdo con el articulo 34 de la citada Decision, dicha
modificacion no podra ampliar la divulgacion inicial; por lo que, en caso de agregar nuevos
elementos en la solicitud, la descripcion modificada no ser&a aceptada.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 15 de junio de 2018, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo FEEL G
publicacion
“Simultaneous production of alcoholates and 13 de febrero de
D4 US3716567 trivalent titanium complexes of beta-diketones” 1973
Zhou, C., et al. “Retarded hydrolysis-condensing reactivity of
D5 Materials tetrabutyl titanate by acetylacetone and the Octubre 2013
Research Bulletin application in dye-sensitized solar cells”
Wanninger, .S" et “Metal complexes of curcumin — synthetic 12 de mayo de
D6 al., Chemical ; o Lo
: . strategies, structures and medicinal applications 2015
Society Reviews
D7 W01993010753 “UVA-absorbing sunscreen metal complexes” 10 de junio de 1993

D41 divulga complejos tetravalentes de alcoholato de titanio y betadicetona, sintetizados
empleado una amalgama de metal alcalino (Resumen).

thttps://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/005744820/publication/US3716567A?q=US3716567
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D52 divulga un método de sintesis de nanocristales de TiO, que comprende una etapa
de sintetizar un complejo metalico de a partir de butoxido de titanio (IV) y acetil acetona
(2. Procedimiento experimental).

D62 divulga la sintesis, caracterizacion y aplicaciones de complejos metdlicos que
contienen curcumina y sus derivados como ligandos, que tienen aplicaciones medicinales
(Resumen).

D74 divulga complejos metalicos de proteccion solar que tienen una absorcion mejorada
de los rayos UVA, que comprenden un protector solar de dibenzoilmetano que absorbe
los rayos UVA complejado con un catiébn metalico. Estos complejos son Uutiles para
proteger la piel de los efectos nocivos de la radiacion ultravioleta (Resumen).

7. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el analisis de los requisitos
de patentabilidad.

7.1.Novedad

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 16 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2023/0012227
del 15 de septiembre de 2023) refiere a: “Complejo metalico en forma de polvo o coloidal
gue comprende el producto de la reaccion de”. A continuacion, se presenta la tabla
comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de
la técnica:

CARACTERISTICAS

ESENCIALES

D4

D5

Complejo metalico en forma de
polvo o coloidal que comprende el
producto de la reaccién de

Complejo metalico
(Ejemplo 1)

Complejo metalico
(Fig. 5)

(a) una B-dicetona o un polifenol

(a) Acetilacetona

(a) Acetilacetona

(Ejemplo 1) (Fig. 5)
(b) un alcéxido metélico de Titanato de tetraisopropilato (c) Titanato de tetrabutilo
formula (Ejemplo 1) (Fig. 5)
M(OR), o [M(ORJ],
M= titanio, zinc, hierro, aluminio, Titanio Titanio
circonio, silicio, plata, cobalto, (Ejemplo 1) (Fig. 5)
bismuto, molibdeno, boro, cromo,
manganeso, platino, oro, galio,
estafio, cobre, tantalo, antimonio,
indio, vanadio, tungsteno o
germanio y sus mezclas
R= radical organico tal como Isopropoxido Butoxido
metodxido, etdxido, propoxido (n- e (Ejemplo 1)
iso-), butéxido (n-, iso-, sec-, y (Fig. 5)

terc-), amiloxido (n-, sec-, terc-) y
neopentéxido, ariléxido

2Zhou, C., et al. (2013). Retarded hydrolysis-condensing reactivity of tetrabutyl titanate by acetylacetone and the application in dye-
sensitized solar cells. Materials Research Bulletin, 48(10), 4351-4356.
Recuperado de https://doi.org/10.1016/j.materresbull.2013.07.016
SWanninger, S., et al. (2015). Metal complexes of curcumin—synthetic strategies, structures and medicinal applications. Chemical
Society Reviews, 44(15), 4986-5002. Recuperado de https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml|/2015/cs/c5cs00088b
“https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/025179024/publication/W09310753A1?g=W01993010753
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del complejo metalico de
la reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en D4 y D5 de forma
independiente, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.
La reivindicacién dependiente 2 tampoco cumple con el requisito de novedad.
7.2.Nivel Inventivo
Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion dependiente 3 (NC2023/0012227 del
15 de septiembre de 2023) refiere a: “Complejo metalico segun la reivindicacién 1 a 2 en

el que”. A continuacién, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y
los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D4

D6

Complejo metélico segun la

Complejo metélico

Complejo metélico de curcumina

reivindicacién 1 a 2 (Ejemplo 1) (Esquema 6)
Reivindicacién 1 Complejo metalico Complejo metalico de curcumina
Complejo metélico en forma de (Ejemplo 1) (Esquema 6)

polvo o coloidal que comprende el
producto de la reaccién de

(a) una B-dicetona o un polifenol (a) Acetilacetona Curcumina
(Ejemplo 1) (Esquema 6)
(b) un alcéxido metdlico de Titanato de tetraisopropilato Acido borico y acido oxalico
formula (Ejemplo 1) (Esquema 6)
M(OR), o [M(OR))],
M= titanio, zinc, hierro, aluminio, Titanio Boro
circonio, silicio, plata, cobalto, (Ejemplo 1) (Esquema 6)
bismuto, molibdeno, boro, cromo,
manganeso, platino, oro, galio,
estafio, cobre, tantalo, antimonio,
indio, vanadio, tungsteno o
germanio y sus mezclas
R= radical organico tal como Isopropoxido Oxalato
metoxido, etdxido, propoxido (n- e (Ejemplo 1) (Esquema 6)

iso-), butéxido (n-, iso-, sec-, y
terc-), amiloxido (n-, sec-, terc-) y
neopentéxido, ariloxido

Reivindicacion 3
(a) el un compuesto de 3-dicetona
se selecciona de:
¢ [(-dicetonas sintéticas
¢ (B-dicetonas de origen
natural

Curcumina
(Esquema 6)

D4 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 3, ya que divulga complejos tetravalentes de alcoholato de titanio y
betadicetona, sintetizados empleando una amalgama de metal alcalino (Resumen).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 3 y los complejos metalicos
divulgados en D4, consiste en que el compuesto de B-dicetona se selecciona de [3-
dicetonas sintéticas o de origen natural.

No hay evidencia de que el incluir especificamente la de -dicetonas sintéticas o de origen
natural proporcione un producto con algun efecto técnico diferente al que ya
proporcionaba el objeto de D4.
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Sin embargo, el incluir B-dicetonas sintéticas o de origen natural en complejos metalicos,
ya esta divulgado en D6 que se refiere a la sintesis, caracterizacion y aplicaciones de
complejos metalicos que contienen curcumina (una B-dicetona de origen natural) y sus
derivados como ligandos, que tienen aplicaciones medicinales (Resumen).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir en los complejos metélicos un ligando de B-dicetona como la curcumina del D6 en
el producto de D4, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 3. Por lo cual se considera
obvia.

Adicionalmente, D4 menciona que la proporcion del alcoxido frente metal a B-dicetona
es 1:3 (Reivindicacion 1).

Las reivindicaciones dependientes 4 y 5 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
producto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 6 (NC2023/0012227
del 15 de septiembre de 2023) refiere a: “Procedimiento para la fabricacion de un
complejo metal-B-dicetonato o un complejo de metal-polifenol en forma de polvo de
acuerdo con las reivindicaciones 1 a 5, que comprende”. A continuacion, se presenta la
tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado

de la técnica:
CARACTERISTICAS
ESENCIALES D7 D4
Procedimiento para la fabricacion Proceso de preparacion de un Procedimiento de preparacion
de un complejo metal-B-dicetonato complejo metalico de un complejo metalico
0 un complejo de metal-polifenol (Ejemplo 7) (Reivindicacién 1)
en forma de polvo de acuerdo con
las reivindicaciones 1 a 5,
i. mezclar un compuesto de Mezclar Mezcla un compuesto de
alcoxido metalico (b) con un (a) 4,4 -metoxi-t- alcéxido de titanio compuesto de
compuesto de 3- butildibenzoilmetano b-dicetona
dicetona o polifenol (a) (Ejemplo 7) (Reivindicacién 1)
(b) un alcéxido metalico de (b) Diacetato de aluminio Alcoxido de titanio
formula (Ejemplo 7 2 9) Titanato de tetraisopropilato

(Reivindicacion 1, Ejemplo 1)
M(OR)X o [M(ORX)] n

M= titanio, zinc, hierro, aluminio, Aluminio Titanio
entre otros (Ejemplo 7) (Reivindicacion 1, Ejemplo 1)
R= radical organico tal como Acetato Isopropoxido
metoxido, etéxido, propéxido (n- e (Ejemplo 7) (Ejemplo 1)

iso-), butéxido (n-, iso-, sec-, y
terc-), amiloxido (n-, sec-, terc-) y
neopentéxido, ariléxido
il. maceracion por mecanoquimica
hasta obtener un polvo

homogéneo
iii. dejar reposar el polvo Aislar el producto en forma Aislar el producto en forma
solida solida
(Ejemplo 7) (Ejemplo 1)

D7 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en

la reivindicacion 6, ya que divulga un método de preparaciéon de complejos metalicos de

proteccion solar que tienen una absorcién mejorada de los rayos UVA, que comprenden
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las etapas de reaccionar una mezcla de una B-dicetona con un alcoxilato de metal, y
asilar el respectivo producto (Ejemplos 7 a 9).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 6 y el método de preparacion
de complejos metalicos divulgado en D7, consiste en incluir la etapa ii) que consiste en
maceracion por mecanoquimica hasta obtener un polvo homogéneo y en emplear un
alcoxido metalico con un radical organico seleccionado de metéxido, etéxido, propéxido,
entre otros.

No hay evidencia de que el incluir especificamente la etapa ii) que consiste en maceracion
por mecanoquimica hasta obtener un polvo homogéneo y en emplear un alcoxido
metalico con un radical organico seleccionado de metéxido, etoxido, propoxido, entre
otros proporcione un método de preparacién de complejos metélicos con algun efecto
técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D7.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D7 para proporcionar otro método
alternativo?

Sin embargo, el incluir especificamente un alcoxido metalico con un radical organico
seleccionado de metdxido, etoxido, propoxido, entre otros ya esta divulgado en D4 que
se refiere a complejos tetravalentes de alcoholato de titanio y betadicetona, sintetizados
empleando una amalgama de metal alcalino (Resumen). Asimismo, la etapa ii) que
consiste en maceracion por mecanoquimica, es una actividad que puede ser facilmente
derivada para persona normalmente versada en la materia, debido a que es ampliamente
conocido en el estado de la técnica que la mecanoquimica es una alternativa para la
preparacion de complejos metalicos que consiste en la molienda de los reactivos solidos.
Asimismo, esta técnica se puede realizar con diferentes tipos de reactivos para la
realizacion de reacciones como adicion y eliminacién de ligandos o reacciones acido
base, por lo cual emplear un alcoxido metéalico con un radical organico como metoxido,
etoxido, propoxido, entre otros, serd motivado por la necesidad del complejo metalico el
cual se desee obtener®.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a en
emplear un alcoxido metalico con un radical orgéanico seleccionado de metoxido, etdxido,
propéxido, entre otros del D4, junto con su conocimiento general en el método de D7 para
asi llegar al objeto de la reivindicacion 6. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, D7 menciona un protector solar que incluye el complejo metalico
(reivindicacion 8).

Las reivindicaciones dependientes 7 a 11 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
proceso de la reivindicacion 6, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 12 (NC2023/0012227
del 15 de septiembre de 2023) refiere a: “Procedimiento para la fabricacion de un
producto de filtro solar con corrector del tono”. A continuacion, se presenta la tabla
comparativa entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de
la técnica:

5James, S. L., et al. (2012). Mechanochemistry: opportunities for new and cleaner synthesis. Chemical Society Reviews, 41(1), 413-
447. Recuperado de https://pubs.rsc.org/en/content/articlentml/2012/cs/c1cs15171a
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CARACTERISTICAS
ESENCIALES b7 D4
Procedimiento para la fabricacion Procedimiento de preparacion Procedimiento de preparacion
de un producto de filtro solar con de un filtro solar de un complejo metalico
corrector del tono (Ejemplo 7 a2 9) (Reivindicacion 1)
i) Mezclar i) Mezclar Mezclar
(Ejemplo 7 2 9) (Reivindicacién 1)
i. un complejo metalico i) Complejo metalico producto Mezcla un compuesto de
Reivindicacion 1 de reaccién de alcéxido de titanio compuesto
Producto de reaccion (a) 4,4 -metoxi-t- de B-dicetona
(a) una B-dicetona o un polifenol butildibenzoilmetano
(b) un alcoxido metdlico de (b) Diacetato de aluminio
formula
M(OR), o [M(OR))],
M= titanio, zinc, hierro, aluminio, Aluminio Titanio
circonio, silicio, plata, cobalto,
bismuto, molibdeno, boro, cromo,
manganeso, platino, oro, galio,
estafio, cobre, tantalo, antimonio,
indio, vanadio, tungsteno o
germanio y sus mezclas
. - Acetato
R=radical organico tal como . L
metdxido, etdxido, propdxido (n- e (Ejemplo 7 a 9) .A.|C(.)XIdC_),
iso-), butéxido (n-, iso-, sec-, y (Reivindicacion 1)
terc-), amiloxido (n-, sec-, terc-) y
neopentéxido, ariloxido
Un vehiculo Un vehiculo aceptable | = —memememeemeeee-
(Ejemplo 7 a 9)
ii. el factor de proteccion solar Mezclar con otros protectores | ~ -mmmmmmememeeee-
deseado se ajusta mediante la solares
adicién de otros filtros sintéticos o (Ejemplo 7 a 9)
naturales

D7 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 12, ya que divulga un procedimiento para la preparacion de una
composicién para proteccién solar que tiene una absorcion mejorada de los rayos UVA,
gue comprende un complejo metalico obtenido mediante la reaccién de una mezcla de
una B-dicetona con un alcoxilato de metal (Reivindicacién 8, Ejemplos 7 a 9).

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacién 12 y el procedimiento de
preparacion de la composicion para proteccion solar divulgada en D7, consiste en que el
complejo metalico comprende un alcoxido metalico con un radical R seleccionado de
metoxido, etoxido, propoxido, entre otros.

No hay evidencia de que el incluir especificamente un alcéxido metélico con un radical R
seleccionado de metoxido, etdxido, propdxido, entre otros proporcione un método con
algun efecto técnico diferente al que ya proporcionaba el objeto de D7.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Cémo modificar el método conocido en D7 para proporcionar otro método
alternativo?

Sin embargo, el incluir un radical R en el alcéxido metalico seleccionado de metoxido,
etoxido, propoxido, entre otros ya esta divulgado en D4 que se refiere a complejos
tetravalentes de alcoholato de titanio como el tetraisoporpilato de titanio (Ejemplo 1) y
betadicetona, sintetizados empleado una amalgama de metal alcalino (Resumen).
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En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
incluir en el alcéxido metélico un radical organico seleccionado de metéxido, etoxido,
propoxido, entre otros del D4 en el método de D7, para asi llegar al objeto de la
reivindicacion 12. Por lo cual se considera obvia.

8. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

o Reivindicaciones . .
Iltem Documento afectadas Requisito que afecta
1-2 Novedad
D4 US3716567
3-12 Nivel inventivo
Zhou, C., et al.
D5 Materials Research 1-2 Nivel inventivo
Bulletin
Wanninger, S., etal.,
D6 Chemical Society 3-5 Nivel inventivo
Reviews
D7 WO01993010753 6-12 Nivel inventivo

9. Respuesta alos argumentos del solicitante
Argumentos respecto a la claridad del capitulo reivindicatorio

El solicitante menciona que “Reiv. 5 (Reiv. 6 originalmente) se enmienda cambiando
“preferiblemente” por “por ejemplo” por claridad.”

Esta oficina informa que como se menciona en el numeral 5.2 del presente oficio, el
término “por ejemplo” precediendo una caracteristica no es limitativo, porque hace
opcional la caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion. En el caso del capitulo
reivindicatorio presentando el 15 de septiembre de 2023 bajo radicado NC2023/0012227,
se encuentra el término en las reivindicaciones 3 y 5. Se sugiere incluir las caracteristicas
opcionales o preferentes en una reivindicacion dependiente.

El solicitante menciona que “De acuerdo con Guia para examen de solicitudes de patente
de invencion y modelo de utilidad del SIC, pag. 61, primer parrafo

“Una reivindicacion de producto, por ejemplo un compuesto quimico, se puede
caracterizar por su estructura y elementos, por su férmula quimica, como un producto de
un proceso o excepcionalmente por sus parametros.”

Entonces, una reivindicacion de un producto se puede caracterizar como un producto de
un proceso”

Esta oficina informa que las reivindicaciones de producto definidas en términos de un
proceso de fabricacién son admisibles solamente si los productos como tales cumplen
los requisitos de patentabilidad, es decir, cuando entre otras cosas sSon nuevos e
inventivos y cuando no se pueden definir por sus caracteristicas estructurales. En el
presente caso, no es admisible debido a que no se cumple el requisito de novedad como
se menciono en el Oficio N° 12569 de 24 de julio de 2023 con los documentos D1y D2,
y revisada la modificacion al capitulo reivindicatorio presentada el 15 de septiembre de
2023 bajo radicado NC2023/0012227, tampoco se cumple el requisito de novedad como
se menciona en el numeral 7.1 del presente oficio. Asimismo como se ha mencionado a
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lo largo del trdmite no se observa la caracterizacion del producto, ni tampoco hay
evidencia para la generalidad reclamada por lo que se sugiere restringir al método.

Argumentos respecto a la novedad

El solicitante menciona que “La Sra. Examinadora omite una caracteristica importante de
la presente aplicacion que es la formacion de complejos metélicos por medio de la
mecanoquimica tal como lo especifica la Reiv. 1.

“Complejos metalicos en forma de polvo o coloidal que comprende el producto de la
reaccion de (a) una B-dicetona o un polifenol con (b) un alcéxido metélico obtenible por
mecanoquimica en ausencia de solvente organico 0 acuoso...”

Esta oficina informa que el producto “Complejo metalico en forma de polvo o coloidal” de
la reivindicaciones 1 a 5 esta definido por su proceso de fabricacion, en este caso
obtenido por medio de la mecanoquimica; pero un producto solo puede definirse de esta
manera cuando es nuevo e inventivo y no es posible definirlo mediante sus caracteristicas
técnicas esenciales. Dado que este no es el caso como se menciond anteriormente
debido a que no cumple el requisito de novedad, no se admite como caracteristica técnica
esencial del producto.

El solicitante menciona que “El producto de D1 no es producto proveniente de la sintesis
mecanoquimica utilizando, por ejemplo, trituracibn y molienda, de acuerdo con la
presente invencion y con I[UPAC.

El método descrito en D1 produce complejos metalicos que difieren considerablemente
de los complejos metélicos de la presente invencion. Los complejos metdlicos de la
presente invencion son sorprendentemente solubles in muchos solventes comunes como
por ejemplo piridina o N,N-dimetilformamida, lo que estd en marcado contraste con los
complejos metélicos de D1 que son practicamente insolubles o despreciablemente
solubles en solventes organicos comunes (pag. 2871, parr. 1, izquierda).

“The solubility of the obtained product in water and common organic solvents such as
methanol, ethanol, acetone, acetonitrile, N,N’-dimethylformamide, and dimethyl sulfoxide
was negligible, which is a typical characteristic of coordination polymers” (pag. 2871, parr.
1, izquierda)

La solubilidad de los complejos metélicos de la presente invencién es diferente a la de
los complejos metalicos de D1 y de cualquier otro polimero de coordinacion, es decir, los
productos de la presente invencion son solubles en muchos solventes organicos, tal como
piridina.”

Se aclara que, D1 y D2 se emplearon para evaluar la novedad en el examen de
patentabilidad en el Oficio N° 12569 de 24 de julio de 2023. Tras la modificacion del
capitulo reivindicatorio (Radicado N° NC2023/0012227 del 15 de septiembre de 2023),
se supera la novedad respecto a D1 y D2, sin embargo la objecién de novedad de
mantiene empleando D4 y D5 como se observa en el numeral 7.1 del presente Oficio.
Cabe mencionar que al contrario de lo que menciona el solicitante no hay evidencia que
la solubilidad mejorada de los complejos sintetizados. Adicionalmente la solubilidad es
una ventaja técnica, pero no define el producto ni le confiere novedad, un producto se
caracteriza por su estructura o formula quimica la cual no fue incluida en el capitulo
descriptivo..

El solicitante menciona que “En efecto, la sintesis mecanoquimica de la presente
invencion proporciona propiedades a los complejos metalicos que no se pueden obtener
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cuando los complejos son fabricados de otra forma. Los complejos metalicos de acuerdo
con la Reiv. 1 de la presente invencion tienen diferentes efectos resultantes y distintos
gue los diferencian de cualquier método diferente de la sintesis mecanoquimica.

Debido a que el producto de la reacciébn no es el producto de una precipitacion o
cristalizacién en un solvente sino del proceso de polimerizacion por mecanoquimica de
los reactantes en ausencia de solventes, el producto en si tiene diferentes propiedades
tales como marcada solubilidad en muchos solventes organicos, insolubilidad en agua,
repelencia al agua o ninguna higroscopia, estabilidad a la luz, la temperatura y bases
como piridina.”

Como ya se ha mencionado el procedimiento de obtencién por mecanoquimica de los
complejos metalicos no es una caracteristica técnica esencial, ademas no hay evidencia
de las propiedades mencionadas por el solicitante en la descripcidén, si bien este
menciona dichas propiedades como objetivos de la presente invencion, en los ejemplos
presentados no se demuestran dichas caracteristicas mejoradas.

También cabe recalcar que, “las propiedades tales como marcada solubilidad en muchos
solventes organicos, insolubilidad en agua, repelencia al agua o ninguna higroscopia,
estabilidad a la luz, la temperatura y bases como piridina” no son consideras como
caracteristicas técnicas esenciales del producto y no existe evidencia de tales en la
descripcion.

Argumentos respecto al nivel inventivo

El solicitante menciona que “He ahi la gran diferencia de la presente invencién en
comparacion con el D3. La presente invencion de acuerdo con el presente conjunto de
reivindicaciones y con los ejemplos 1 y 2 produce un material en forma polimérica de
color rojo cuando se realiza una sintesis mecanoquimica (por ejemplo, en un mortero o
molino de bolas) de una B-dicetona o polifenol como curcumina o 2,4-pentadiona con
cero solventes con alcoxido de titanio.”

Se aclara que, D1y D3 se emplearon para evaluar el nivel inventivo en el examen de
patentabilidad en el Oficio N° 12569 de 24 de julio de 2023. Tras la modificacion del
capitulo reivindicatorio (Radicado N° NC2023/0012227 del 15 de septiembre de 2023),
se evalua el nivel inventivo empleando D7 y D4 como se observa en el numeral 7.2 del
presente Oficio. Cabe mencionar que nuevamente el solicitante emplea como
caracteristica técnica esencial del producto su método de obtencion.

El solicitante menciona que “Contrario a lo que afirma la Sra. Examinadora, en la presente
invencion Si hay evidencia de que el incluir especificamente en complejo metalico que es
el producto de la reaccibn mecanoquimica libre de solvente de una B-dicetona 0 un
polifenol con un alcoxido metdlico, por ejemplo alcéxido de titanio, proporciona un
procedimiento con uno o mas efectos técnicos sorprendentes y diferentes tal como el
cambio de color de la formulacion ya que Si se encuentran ensayos comparativos que lo
demuestran. Es asi como en Ej. 2 de la presente invencidn se ensefia que “sélo el 1% de
peso del complejo curcumina-titanio previamente preparado en la formulacion de
cetomacrogol proporciond un color parpura estable en la crema” (pag. 28, renglones 17
y 18). Pues, una emulsioén estable de color purpura es formada que no es blanca, como
la base usada (control para comparar), ni naranjada ni amarilla como el color de las
curcuminas, sino de color violeta como el color del complejo de curcumina-titanio
producido por el procedimiento de la presente invencion y que se puede utilizar para
preparar cremas sin enmascarar y sin empastar.”
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Esta oficina informa que no se observan los efectos mencionados por el solicitante, este
solo menciona que “soélo el 1% de peso del complejo curcumina-titanio previamente
preparado en la formulacion de cetomacrogol proporcion6 un color parpura estable en la
crema” (pag. 28, renglones 17 y 18). Lo cual no es suficiente evidencia de un efecto
técnico, lo que deja claro es que un complejo de curcumina-titanio es de color purpura, lo
cual no es un efecto inesperado partiendo que los espectros de absorcion en UV-Vis de
los croméforos como curcumina, se ven modificados cuando se encuentran formando
complejos metalicos®.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacién. 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
deberd observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, serd necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES

6Subhan, M. A., et al. (2014). Synthesis and characterization of metal complexes containing curcumin (C21H2006) and study of their
anti-microbial  activies and DNA  binding  properties. J. Sci. Res, 6(1), 97-109. Recuperado de
https://pdfs.semanticscholar.org/d0al/a3d7e0774f52cda97d5e4416119b0dde335e.pdf
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