Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsSOLUCION NO: 36678
Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad. No. PCT/06-22158

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 06 de
marzo de 2006, con el N° 06-022158-00000-0000, por la sociedad SEMONYX
INCORPORATED, a través de apoderado, entré a fase nacional la solicitud de
patente de invencion titulada “RECEPTORES DE SABOR HETERO-
OLIGOMERICO T1, LINEAS CELULARES QUE EXPRESAN DICHOS
RECEPTORES, Y COMPUESTOS DE SABOR ", que corresponde a la solicitud
internacional PCT/US2004/025459 del 06 de agosto de 2004.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 610 del 30 de noviembre de 2009, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 19411 y
notificado por fijacion en lista el 15 de diciembre de 2011 requirié a la solicitante en
los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, para gque presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico
visibles a folios 637 a 645 del cuaderno administrativo, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisidn,
para la concesion de |la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicadc bajo el N° 06-022158-
00011-0000 del 19 de abril de 2012, respondié oportunamente el requerimiento
formulado, y presenté nuevas reivindicaciones 1 a 26 (Fls. 656 a 661} que
reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las
observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepté el nuevo capituio
reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decisidn 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486
expedida por la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros
otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 26 contenidas en los folios 656 a 661, no
cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:
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6.1. Objeto de la invencion.

El problema técnico consiste en la necesidad de encontrar compuestos con la
capacidad de ser un activador, mejorador, o modulador del sabor umami. Para
resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos
amida de férmula general (I) que se unen a un receptor TIR/T1R3 o fragmentos 0

subunidades de estos receptores.
0

ROm_ )l\ R,

A NH
Formula general (1).

6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 06 de agosto de 2003, que
corresponde a la fecha de la presentacién de {a solicitud internacional.

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

Fecha de
Item Documento Titulo Publicacién
, Structural correlation between
J. Agric.Food Chem. .
D3 1989, 37, 737-740 someamides and a taste receptor | 1987
model.

D4 | JPB103243 Sustainable flavor/scent imparting agent | 23 Abril 1996
D7 | US6617351 Amide, Carbamate, and urea derivatives ggOS;ptlembre

E! documento D3 (FI.632) divulga el estudio de la correlacion entre diferentes
compuestos amidas derivados de acido aspartico y el receptor de sabor de dulce y
el recepto de sabor amargo.

El documento D4 (FI.633) divulga compuestos de tipo amida de Acido
alcanoilamino de férmula (l) que tienen sabor y olor caracteristico relacionado con
productes como el queso, la salsa de soja, pescado o la mantequilla; y los
métodos de obtencién de dichos compuestos.

El documento D7 divulga compuestos derivados de amida, carbamatos y drea
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como potenciadores de la funcion glutamato en el sistema nervioso entre las que
se encuentra la funcion de percepcion sensorial.

6.3. Novedad.
Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486:

“Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcién escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente 0, en su caso, de la
prioridad reconocida”.

En el presente caso, el compuesto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo
en cuenta que, la reivindicacion 1 esta referida a: "Un compuesto de ocurrencia no
natural que se liga especificamente a un receptor de sabor hetero-ofigomerico
T1R compuesto de la subunidades hTIR1/hTIR3, con la capacidad de ser un
activador, mejorador, 0 modulador del sabor umami determinado por un EC50
menor a InM, en donde el compuesto de ocurrencia no natural es un compuesto
amida” (FI. 656).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las
reveladas en D3 y D4 que representan el estado de la técnica cercano:

Caracteristicas esenciales D3 D4

. . Compuesto que actia
Compuesto que se liga | Compuesto que se liga sobre los receptores d
especificamente a un receptor de sabor | especificamente a  un " ptores de
TIR receptor de sabor T1R sabor TR1

fﬁ Alcanoilamino amida
L}

Q
en donde el compuesto es un I

compuesto amida (S\r‘\.., @/\/\M
HN R
m

u]

Las caracteristicas esenciales del compuesto de la reivindicacién 1 habian sido
divulgadas en D3, el cual ensefia compuestos de tipo amida derivados de acido
aspartico (Fl. 632, Pag. 737, compuesto I, tabla 1; Pag. 738, tabla V) los cuales
son probados como modificadores de sabor dulce y amargo porque se unen
especificamente a los receptores de sabor (Fl. 632, Pag. 739, figuras 2 y 3)
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mediante uniones hidrofébicas.

Por otro lado, las caracteristicas esenciales del compuesto de la reivindicacion 1
habian sido divulgados en D4, el cual ensefia, compuestos de tipo alcanoilamino
amida y sus derivados de férmula general | (Fl. 633, resumen, parrafos 001 y
005; Fl. 634, reivindicaciéon 1) los cuales son agentes de sabor y fragancia que
dan una sensacion similar a gueso, mantequilla sauce, etc. (FI. 633, resumen,
parrafos 001 y 005; Fl. 634, parrafo 0018, reivindicacion 1). También se divulga
el uso de dichos compuestos para modular sabores y olores en productos
comestibles o medicinales por su mezcla directa (Fl. 634).

En consecuencia, la reivindicacidén 1 carece de novedad, segdn lo divulgado en
el documento D4,

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 7 y 11 a 26 no mencionan
alguna caracteristica gue haga nuevo al compuesto amida reclamado en la
reivindicacién 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el
mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, que la
caracterizacion de un compuesto debe realizarse por sus elementos técnicos
{estructura) y no por su funcion o resultado a alcanzar, como es el caso de la
capacidad de ser activador, mejorador 0 modulador del sabor umami y la
concentracion necesaria para obtener respuesta. De igual, manera la
caracterizacion por su capacidad de incrementar 0 disminuir un valor
cuantificable en un prueba o0 ensayos no es valida, puesto que la reivindicacion
incluiria no sdlo la solucion propuesta por el solicitante, sino todas las
alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.

Adicionalmente, La reivindicacién 8 esta referida a: “El compuesto de la
reivindicacion 1, en donde el compuesto amida presenta la siguiente formula:

o]

(R 1)m\ )J\ Ra
A H

0 una sal o solvato del mismo;en donde, A comprende un aniflo
arilo o heteroarilo de 5 0 6 miembros;m es 0, 1, 2, 3 ¢ 4;cada R1' se selecciona
de manera independiente de alquilo, alcoxi, alcoxi-alquilo, hidroxialquilo, OH,
CN, SR6, halégeno, alquenilo, cicloalquilo, cicloalqueniio, heterociclo, arilo, y
heteroarilo;R2 se selecciona del grupo compuesto por arilalquenilo,
heteroarilalquenilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, alquilo, alcoxi-alquilo, alquenilo,
cicloalquilo, cicloalquenilo, arifo, heteroarilo, -R40H, -R40 RS -R4CN, -R4CO2H,
-R4CO2R5, -R4CORS5, -R4SR5, -R4S0O2R5, y grupos opcionalmente sustituidos
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de los mismos;R4 y R5 son independientemente alquilo C1-C6 o alcoxialquilo
C1-C6; yRE6 es alguilo C1-C6.” (FI. 657).

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 8, y las
reveladas en D5 que representa el estado de la técnica cercano:

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la
Técnica:

Caracteristicas esenciales D5

Compuestio amida de formula Ia

Un compuesto amida de formula:

tasciola I
0
1 B i
®ome, W2 D_{'_Q{
Ei) 1]
{R™y O
A = anillo arilo o heteroarilo de 5 0 6 miembros A= ©
m=0,1,2,3464; m=1

R1' = alquilo, alcoxi, alcoxi-alquile, hidroxialguilo,
OH, CN, , SR8, haldgeno, alquenilo, cicloalquilo,
cicloalquenilo, heterociclo, arilo, y heteroarilo

R1'= cicloalquilo, cicloalquenilo,
heterociclo, arifo, y heteroarilo.

R2 = arilalguenilo, heteroarilalquenilo, arilalguilo,
heterparilalquilo, aiquilo, alcoxi-alquilo, alquenilo,
cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, heteroarilo, -R40H, | R2 = arilo, arilalquilo, alquilo,

-R40 RS -R4CN, -RACO2H, -R4CO2ZRS5, -R4CORS, | arilalquenilo, heteroarilo, ROH, RCOR.
-R45R5, -R4S02R5, y gqrupos opcionalmente
sustituidos de los mismos

R4 y RS son independientemente alquilo C1-C6 o

alcoxialguilo C1-C6 R4 = alquilo C1-C6

R& es alquilo C1-C6 R6 es alguilo C1-C6

Las caracteristicas esenciales del compuesto de la reivindicacién 8 habian sido
divulgadas previamente en D7, el cual da a conocer compuestos de tipo amidas
de formula (1"} (Columna 4, linea 50 a 68) y sus métodos de obtencion (sintesis)
(Columnas 58 a 65, tablas 1 y II).

Como compuestos especificos que afectan la novedad de la presente solicitud
se encuentran:
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Dichos compuestos tienen correspondencia estructural con lo definido para las
sustituciones R1 a R5 del compuesto reclamado en la presente solicitud.

En consecuencia, 1os compuestos reclamados en la reivindicacién 8 no son
nuevos segun lo divulgado en el documento D7.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 9 y 10 no mencionan algin
caracteristica que haga nuevo al compuesto amida reclamado en la
reivindicacién 8, por lo tanto, tampoce cumplen con lo establecido en el
mencionado articulo 16 de la Decision 486.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada
“RECEPTORES DE SABOR HETERO-OLIGOMERICO T1, LINEAS
CELULARES QUE EXPRESAN DICHOS RECEPTORES, Y COMPUESTOS DE
SABOR”.
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién a la doctora Luz Clemencia de Paez, en su calidad de apoderada de
SEMONYX INCORPORATED, o a quien haga sus veces, entregandole copia de
la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el
momento de la notificacién o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el FECHA_ HOY

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PRI

ARMEN L 1A VALDERRAMA ROJAS

Doctora
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
Carrera 4% No. 72-35

Bogota D.C.

Elaboré; Ana Delia Pinzon Garcia ¥

Revis6: Consuelo Leguizamon Leguizamon *
Revis6:; Andres Casas Santofimio ~

Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ™

Aprobé: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥

Pagina 7 de 7
Al contestar favar indique el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7y 10 PBX: 5870000
de radicaci6n gue se indica a continuacién: Sede CAN: Ay, Carrera 50 No. 26- 55int. 2 Tel §737020
Cod verificacion: 1511062559 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01800-910165

Web: www. sic.gov.co e-mail: contaclenos@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia



