
P-2017/14367
Reivindicaciones modificadas
12/07/2019

1

REIVINDICACIONES

1. Un método de aislamiento y purificación de (-)-Ambrox de una mezcla de 
reacción, caracterizado porque comprende el paso de cristalizar selectivamente el 
(-)-Ambrox de una mezcla que comprende uno o más de los compuestos (II), (III) y 
(IV)

2. Un método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el 
solvente de cristalización se selecciona del grupo que consiste de agua, metanol, 
acetona, éter de petróleo, hexano, éter t-butil-metílico, THF, acetato de etilo, etanol, 
tolueno y mezclas de los mismos.

3. Un método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el 
solvente de cristalización es una mezcla de etanol-agua.

4.      Un método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque la 
cristalización selectiva se realiza al disolver la mezcla que contiene (-)-Ambrox y 
uno o más de los compuestos (II), (III) y (IV) en etanol caliente y permitir que el (-)-
Ambrox se cristalice de manera selectiva al agregar lentamente un no disolvente, 
como agua, a la solución etanólica de enfriamiento  

5. Un método de preparación, aislamiento y purificación de (-)-Ambrox, 
caracterizado porque comprende los pasos de formar una mezcla que comprende 
uno o más de los compuestos (II), (III) y (IV)  
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y cristalizar selectivamente el (-)-Ambrox de la mezcla, 
en donde la mezcla se forma como resultado de una ciclización catalizada por 
enzima de homofarnesol que comprende una mezcla de isómeros geométricos de 
7E,3E y 7E,3Z-homofarnesol de homofarnesol, en donde la reacción se lleva a cabo 
en presencia de un microorganismo recombinante que expresa el gen que codifica 
la enzima con SEQ ID NO. 1, SEQ ID NO. 2, o SEQ ID NO. 4.

6. Un método de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque la 
mezcla de 7E,3E y 7E,3Z-homofarnesol consiste de 7E,3E y 7E,3Z-homofarnesol y 
ningún otro isómero geométrico de homofarnesol.

7. Un método de conformidad con las reivindicaciones 5 o 6, caracterizado 
porque la relación en peso del isómero 7E,3E con respecto al isómero 7E,3Z es por 
lo menos 80:20, y más particularmente por lo menos 90:10, y más particularmente 
aún por lo menos 95:5.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

E.   S.   D. 

 

 

Re: Expediente No. NC2017/0010720 

Solicitud de patente a nombre de GIVAUDAN SA 

 

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, 

domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad 

GIVAUDAN SA, domiciliada en Vernier, Suiza, solicitante de la patente de la 

referencia, en respuesta al oficio No. 2442 notificado el 12 de abril de 2019, 

relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me 

permito presentar la siguiente información: 

 

1.  Modificación a las Reivindicaciones 

 

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al 

solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del 

trámite, presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual 

consta de 7 reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado 

anteriormente.   

 

En el nuevo capítulo reivindicatorio no se incluye la anterior reivindicación 8.

 

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían 

de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con 

el ánimo de superar las objeciones de claridad y patentabilidad planteadas por 

el examinador en su concepto técnico. 
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2. Pago de tasas 

 

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir 

que no se adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo 

capítulo reivindicatorio tiene un menor número de cláusulas que el anteriormente 

presentado y es en esencia el mismo objeto, pero más limitado y definido con 

mayor claridad. 

 

De otro lado, se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, según 

lo estipulado en la Resolución No. 3719 del 2016. 

 

3. Claridad y concisión de las reivindicaciones 

 

El solicitante manifiesta que mediante la presentación del nuevo capítulo 

reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal 

que las nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisión a la invención 

descrita, siguiendo las recomendaciones realizadas por el examinador en su 

concepto técnico.  

 

En particular, teniendo en cuenta que no se incluye la anterior reivindicación 8, 

se supera la objeción relacionada con ésta. 

 

De otro lado, deseamos manifestar nuestro desacuerdo con la opinión del 

examinador cuando afirma que las reivindicaciones 1 a 7 no son claras por 

cuanto no hacen referencia a la secuencia lógica de pasos y a las condiciones 

técnicas. El examinador sugiere mencionar en las reivindicaciones que la 

cristalización se hace luego de una destilación por vapor de una mezcla de 

reacción producida como resultado de una ciclización catalizada por una enzima 

escualeno hopeno ciclasa (SEQ ID NO. 1, SEQ ID NO. 2, o SEQ ID NO. 4), de 

una mezcla de isómeros geométricos de 7E,3E y 7E,3Z-homofarnesol. 

 

A este respecto, llamamos la atención del examinador frente al hecho que la 

reivindicación 1 requiere que el (-)-Ambrox sea aislado y purificado mediante 

cristalización selectiva de una mezcla que comprende uno o más de los 

compuestos (II), (III) y (IV). Esta etapa de aislamiento y purificación es 

independiente de la manera bajo la cual se prepara dicha mezcla. La Descripción 

de la invención indica una posible forma de preparar tal mezcla, cumpliendo así 

con el requisito de suficiencia de divulgación. Sin embargo, la restricción de la 
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reivindicación 1 a este método de preparación específico resultaría indebida para 

el solicitante, toda vez que la mezcla también puede obtenerse de una manera 

diferente.  

 

De forma independiente, la cristalización selectiva proporcionará el (-)-Ambrox 

deseado. 

 

Ahora bien, la Guía para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención y 

Modelo de Utilidad menciona en la página 93: 

 

“La invención puede estar suficientemente descrita si se aporta: 

- Un sólo ejemplo o un número razonable de ejemplos, modos de 

realización alternativos o variaciones que habilitan a la persona del oficio 

normalmente versada en la materia para que, junto con sus 

conocimientos generales, pueda poner en práctica la invención en toda 

el área reivindicada y no sólo algunas especies particulares reivindicadas, 

sin que requiera de un esfuerzo inventivo. En tal caso, la presentación de 

ejemplos relativos a todas las especies particulares de la invención no 

será condición necesaria para la suficiencia, siempre y cuando dichas 

especies se mencionen en la descripción”. (el subrayado es nuestro). 

 

En vista de lo anterior, se solicita tener en cuenta que la divulgación de la 

Descripción de la presente invención, sumada al conocimiento promedio de una 

persona del oficio normalmente versada en la materia, permite su reproducción 

de forma inequívoca.   

 

Por lo tanto, no se han introducido modificaciones adicionales a la reivindicación 

1 y se considera que ésta es lo suficientemente clara y concisa para una persona 

del oficio normalmente versada en la materia.  

 

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, 

que incluye 7 reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la 

Decisión 486/00. 
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4.  Descripción 

 

El examinador señala que la Descripción no provee soporte para la composición 

de perfume reclamada en la reivindicación 13.  

 

En este sentido, atentamente manifestamos que las reivindicaciones anteriores 

no incluían una numerada bajo el número 13. No obstante, se considera que el 

examinador probablemente estaba haciendo referencia a la reivindicación 8, la 

cual fue removida en esta oportunidad, superándose la objeción respectiva. 

 

5. Nivel inventivo 

 

El examinador establece en su concepto técnico la falta de nivel inventivo de las 

anteriores reivindicaciones 1 a 8 a la luz de las enseñanzas técnicas descritas 

en los documentos US20120135477 (D1) y “A short synthesis of ambrox from 

sclareol” (D2). 

  

A este respecto, me permito indicar que el artículo 18 de la Decisión 486 

establece que “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para 

una persona del oficio 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”. 
 

Lo anterior significa que el análisis de nivel inventivo NO es una comparación de 

los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El análisis de nivel 

inventivo debe demostrar la obviedad de la invención y establecer cómo ésta no 

contiene un salto cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en 

cuenta que se hace necesario demostrar que la invención analizada carece de 

nivel inventivo y hubiese sido obvia para una persona versada en la materia. 

 

Considerando la anterior definición, es deseo del solicitante señalar que la 

combinación de las enseñanzas de D1 y D2 no hace obvia la presente invención.  

 

En primer lugar, se desea mencionar que las presentes reivindicaciones son 

equivalentes a las otorgadas por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados 

Unidos para la patente No. US 10,294,211, de la cual se adjunta una copia. 

Aunque se entiende que existe autonomía entre las oficinas de Propiedad 

Industrial, sí resulta interesante un antecedente para el que se citaron los mismos 
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documentos y se consideró que la invención era patentable (novedosa e 

inventiva). Adicionalmente, su Despacho cuenta actualmente con un programa 

de PPH firmado con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, 

evidenciando que es posible aceptar los resultados de estudio de patentabilidad 

adelantados allí. 

 

Tal como reconoció la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, el 

documento D1 no describe el aislamiento y la purificación de (-)-Ambrox a partir 

de la mezcla indicada en la presente solicitud. En el ejemplo 3a, D1 describe la 

bioconversión de 3Z,7E-homofarnesol. La estereoquímica del producto de 

reacción, y por lo tanto la formación de los productos secundarios, es altamente 

dependiente de la estereoquímica del homofarnesol del material de partida. 

Debido a que D1 usa solo un diastereómero, a saber, 3Z,7E-homofarnesol, no 

proporciona una mezcla como se requiere en la presente reivindicación 1: esto 

requeriría el uso de una mezcla de diastereómeros de homofarnesol. 

 

Debido a esta diferencia fundamental en la mezcla sometida al aislamiento y 

purificación de (-)-Ambrox, el método empleado para el aislamiento y la 

purificación tampoco es realmente comparable. 

 

Por otra parte, D2 no describe una cristalización selectiva. Según D2, el (-)-

Ambrox se separa primero de otros productos de reacción por medio de 

cromatografía. El material así aislado se somete luego a una cristalización para 

una purificación adicional. 

  

Consecuentemente, una persona del oficio normalmente versada en la materia, 

no encuentra enseñanzas claras y suficientes para derivar de forma obvia la 

presente invención y la combinación de D1 y D2 no afecta el nivel inventivo de 

la presente solicitud, superándose la objeción respectiva.  

 

De esta forma, se demuestra que las nuevas reivindicaciones 1 a 7 cumplen con 

el requisito de nivel inventivo según los lineamientos del artículo 18 de la 

Decisión 486/00. 

 

6. Conclusión 

 

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede 

concluirse que: 
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i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada 

en la descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 

de la Decisión 486; y 

 

ii) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, según 

ha reconocido la Oficina de Patentes de Estados Unidos, cumpliendo 

así con los requerimientos del Artículo 18 de la Decisión 486. 

 

En consecuencia, se solicita atentamente otorgar el privilegio de patente 

solicitado, toda vez que esta solicitud cumple con los requerimientos de la 

Decisión 486. 

 

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 señor examinador considera que subsisten razones 

para objetar la presente invención, rogamos expedir otro examen de fondo con 

los debidos motivos y razones que sustenten su objeción con el fin de que 

nuestro mandante 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 42  del Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que señala que: 

“Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y 

con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión, que será 

motivada. La decisión resolverá todas las peticiones que hayan sido 

oportunamente planteadas dentro de la actuación por el peticionario y por los 

terceros reconocidos”, (el subrayado es nuestro).  

 

Finalmente, 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. 
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7.  Anexos 

 

- Nuevo capítulo reivindicatorio que incluye 7 reivindicaciones. 

- Copia de la patente No. US 10,294,211. 

- Recibo por concepto de examen de patentabilidad, según lo estipulado en 

la Resolución No. 3719 del 2016. 

 

 

 

Señor Director, 
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REIVINDICACIONES 

 

1. Un método de aislamiento y purificación de (-)-Ambrox de una mezcla de 

reacción, caracterizado porque comprende el paso de cristalizar selectivamente el 

(-)-Ambrox de una mezcla que comprende uno o más de los compuestos (II), (III) y 

(IV) 

 

 

 

 

  

 

2. Un método de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado porque el 

solvente de cristalización se selecciona del grupo que consiste de agua, metanol, 

acetona, éter de petróleo, hexano, éter t-butil-metílico, THF, acetato de etilo, etanol, 

tolueno y mezclas de los mismos. 

 

3. Un método de conformidad con la reivindicación 2, caracterizado porque el 

solvente de cristalización es una mezcla de etanol-agua. 

 

4.      Un método de conformidad con la reivindicación 3, caracterizado porque la 

cristalización selectiva se realiza al disolver la mezcla que contiene (-)-Ambrox y 

uno o más de los compuestos (II), (III) y (IV) en etanol caliente y permitir que el (-)-

Ambrox se cristalice de manera selectiva al agregar lentamente un no disolvente, 

como agua, a la solución etanólica de enfriamiento   

 

5. Un método de preparación, aislamiento y purificación de (-)-Ambrox, 

caracterizado porque comprende los pasos de formar una mezcla que comprende 

uno o más de los compuestos (II), (III) y (IV)   
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y cristalizar selectivamente el (-)-Ambrox de la mezcla,  

en donde la mezcla se forma como resultado de una ciclización catalizada por 

enzima de homofarnesol que comprende una mezcla de isómeros geométricos de 

7E,3E y 7E,3Z-homofarnesol de homofarnesol, en donde la reacción se lleva a cabo 

en presencia de un microorganismo recombinante que expresa el gen que codifica 

la enzima con SEQ ID NO. 1, SEQ ID NO. 2, o SEQ ID NO. 4. 

 

6. Un método de conformidad con la reivindicación 5, caracterizado porque la 

mezcla de 7E,3E y 7E,3Z-homofarnesol consiste de 7E,3E y 7E,3Z-homofarnesol y 

ningún otro isómero geométrico de homofarnesol. 

 

7. Un método de conformidad con las reivindicaciones 5 o 6, caracterizado 

porque la relación en peso del isómero 7E,3E con respecto al isómero 7E,3Z es por 

lo menos 80:20, y más particularmente por lo menos 90:10, y más particularmente 

aún por lo menos 95:5. 
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