Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLuciOn No: 31880

Por la cual se deniega una patente de invencion
Rad. PCT/06-022161

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 6 de marzo de 2006,
con el N° 06-022161-00000000, por la sociedad Senomyx Incorporated, a través de
apoderado, entré a fase nacional ia solicitud de patente de invencién titulada “SABORES
NOVEDOSQOS, MODIFICADORES DE SABOR, DEGUSTANTES, MEJORADORES DE
DEGUSTACION, DEGUSTANTES ACRES O DULCES, Y/O MEJORADORES Y USO DE

LOS MISMQOS", que corresponde a la solicitud internacional PCT/US2004/025419 del 6 de
agosto de 2004.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 587 del 18 de enero de 2008, sin gue se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 01045 vy notificado por
fijacion en lista el 26 de enero de 2012 se requirié a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 961 a 967 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisién, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N°® 06-022161-00011-0000 del
20 de abril de 2012, respondid oportunamente el requerimiento formulado y presentd
aclaraciones, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo.

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

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 52 contenidas en los folios 947 a 957, no cumplen con
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el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion

El objeto de la invencion se refiere a modificadores de sabor y degustacion, tal como un
saborizante o agentes saborizantes y mejoradores de sabor o degustacion, particularmente
modificadores de sabor sabroso (acre) o dulce.

6.2. Unidad de invencién,

Segun lo dispuesto en el articulo 25 de la Decision 486:"La solicitud de patente sélo podra
comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que
conformen un (nico concepto inventivo™.

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencién porgque se refiere a dos
grupos inventivos. Los Grupos Inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas
esenciales:

, , _ RY) —&" N—R?
1°Grupo inventivo: Compuestos de amida con la siguiente férmula: i K

Donde A= anillo o heteroarilo de 5 6 6 miembros; R1= alquilo,alcoxi,alcoxi-alquilo, halégeno,
alquenilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterociclo, OH, CN, CO,H; CHO; R2= alquilo o
cicloalguilo ramificado opcionaimente sustituido con 1 a 4 sustituyentes,

Los compuestos de amida habian sido revelados en el estado del arte ya que el documento
patente US6239164 con fecha de publicacidn mayo 29 del 2001 (reivindicacién 22, columna

L]
X

28), presenta compuestos de la siguiente férmula: i

Donde: Y es NR2 y R2 es hidrogeno; Z es alquilo C2-C6 de cadena lineal o cadena
ramificada, también puede significar Ar2 que corresponde a fenil, X es oxigeno y R es alquilo
C1-Co.

Al realizar las sustituciones correspondientes es posible obtener los mismos compuestos
como se presenta en la tabla 1.

Tablal
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Compuestos obtenidos a partir de la Compuestos obtenidos a partir de la
férmula (1) de la solicitud férmula (1) del documento US6239164
” \/jjkw—'\/c"’ "g/é‘f‘\mﬂvcm
Donde R1=(CHQ),, Donde Y=N; Z= alquilo; X=0 ; R= alquilo
A=pirrolidina;R2=alquilo

De tal manera que la férmula presentada en la solicitud para los compuestos de amida no es
posible considerarla como el concepto comin nuevo e inventivo de la solicitud ya que dicha
formula se encontraba anticipada en el estado del arte.

2°Grupo inventivo: Compuestos de oxalamida de férmula: ko

Donde: R¥ y R3 se seleccionan independientemente de residuos hidrocarburo que tienen al
menos tres atomos de carbono y opcionalmente uno a diez heteroatomos seleccionados
independientemente de oxigeno, nitrégeno, azufre, halégenos o fésforos y R¥ y R*: se
seleccionan independientemente de hidrégeno y un residuo hidrocarburo que tiene al menos
tres atomos de carbono y opcionalmente uno a diez hetercatomos seleccionados
independientemente de oxigeno, nitrégeno, azufre, haldgenos o fésforos.

Los compuestos de oxalamida estaban revelados en el estado del arte por medio del
documento patente EP 0399285 Al con fecha de publicacion 28 de Noviembre de 1990, en
dicho documento se presentan los compuestos de férmula (Iil)

rd
HoN-NH-CO~C0-N{ : (111)
-

Donde R4 y R5 toman el significado de hidrégeno, alquil, algenil, cicloalquil, halogenoalquil
de tal manera que al realizar las sustituciones correspondientes se obtienen los mismos
compuestos como se aprecia en la tabla 2.

Tabla 2
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Compuestos obtenidos a partir de | Compuestos obtenidos a partir de la férmula
la férmula (1) de la solicitud {1} del documento EP 0399285 Al

e o o
M,/'\("(o. MJ\A/Q*

donde R,, y R =alquil; R;=alquil; | Donde R,y Ry=alquil

R,,=alquil con heteroatomo de N

Por lo tanto, los compuestos de oxalamida no se pueden considerar como el concepto comuan
nuevo e inventivo de la solicitud ya que esta estructura se encontraba revelada en el estado
del arte. No obstante lo anterior, se efectud el examen de patentabilidad de los compuestos
que carresponden al grupo inventivo 1°.

6.3. Determinacion del estado de la técnica

El estado de la técnica se determinG con base en la fecha de presentacion de la solicitud de
prioridad invocada, es decir, el 6 de agosto de 2003.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontro el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

0 Fecha de
Item Documento Titulo Publicacién
N- substituted paramethane .
D1 US 4150052 carboxamides 17 Abril 1979

El documento D1* divulga (abstract) novedosos compuestos gue tienen una accién
fisiolégica de enfriamiento sobre la piel. Los compuestos son N-sustituidos p-mentano 3-
carboxamidas.

6.4. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486: “Se considerara que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica”.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo,
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teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Un compuesto amida de la férmula”
0

. S
(FI. 947y, ®4 xR

La tabla siguiente presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la
solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las reveladas en el documento D1,
que representa el estado de la técnica:

Tabla 3
Caracteristicas esenciales D1

. Compuesto de amida de formula
Compuesto de amida de formula :

X

RV & H-—Rz

R' independientemente es hidrégeno o

) _ ] ) un radical alifatico que contiene mas
A= anillo arilo o heteroarilode 56 6 de 25 atomos de carbono

miembros; R1= alquilo,alcoxi,alcoxi- | R* independientemente es hidroxi o
alquilo, halégeno, alquenilo, un radical alifatico. Cuando R’ es

cicloalquilo, cicloalquenilo C . :

' ' ) AT hidrogeno, R”" pued r un radic

heterociclo; R2= alquilo o cicloalquilo . Y P e’ >¢ al
arilo con mas de 10 atomos de

ramificado opcionalmente sustituido ‘
con 1 a 4 sustituyentes. carbono y se selecciona del grupo de

fenil, fenilalquil o sustituido fenilalquil,
naftil.

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la técnica mas
cercano a la invencion definida en la reivindicacion 1, el cual divulga compuestos de formula
(1). De acuerdo a los significados (columna 2, lineas 30 a 40) propuestos para los radicales
de los compuestos de la anterioridad es posible establecer que cuando R™ toma el
significado de hidrogeno y R toma el significado de radical alifatico, el cual se entiende
como una cadena lineal de atomos de carbono, se obtienen los mismos compuestos que |os
planteados en la solicitud; ya que en esta se considera que A toma el significado de un anillo
arilo el cual corresponde al ciclohexil de los compuestos de la anterioridad y el sustituyente
para este anillo es considerado como alguilo al igual que en los compuestos de la
anterioridad en los cuales se considera un radical isopropil. De acuerdo a los significados
propuestos para los radicales de férmula (I) en la anterioridad D1 se consideran una
sugerencia directa para una persona de nivel medio versada en la materia que pretenda
obtener los compuestos de la solicitud, de tal manera que los compuestos presentados en la
solicitud carecen de nivel inventivo.

De otra parte, en la anterioridad D1 se revela que los compuestos son empleados a manera
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de saborizantes (columna 6, lineas 60 a 70) para productos comestibles ya que se ha
encontrado que dichos compuestos presentan una accién fisioldgica refrescante. Los
compuestos también son utilizados en composiciones tdpicas como lociones, polvos,
dentrificos, spray. Los compuestos de la anterioridad proporcionan una sensacion
refrescante en la piel y en las membranas mucosas, como por ejemplo en la boca; tanto la
intensidad como la permanencia varian de producto en producto (columna 3, lineas 33 a 37).

Por lo anterior, puede establecerse que los compuestos presentados en la anterioridad D1
tienen el mismo propdsito que los compuestos de la solicitud ya que intensifican el sabor de
productos comestibles o en preparaciones farmacéuticas o en articulos para higiene
personal. Asi las cosas, tanto los compuestos como la accidn que éstos ejercen ya se habia
revelado en la anterioridad D1, lo cual representa una clara sugerencia para una persona de
nivel medio versada en la materia para sintetizar este tipo de compuestos.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 14 y 39 a 52 no mencionan caracteristicas
técnicas relevantes que le proporcionen nivel inventivo a la solicitud, se considera que tales
reivindicaciones tampoco tienen nivel inventivo.

Es oportuno aclarar que no es posible considerar que la solicitud presenta unidad de
invencién por el hecho de que los compuestos contengan la funcion amida en su estructura
principal ya que esta funcion es conocida en el campo de la quimica organica y
adicionalmente se encuentra presente en los documentos del estado del arte, por lo que se
reitera que la solicitud no presenta un Unico concepto coman inventivo.,

Con respecto a la falta de nivel inventivo para los compuestos de amida de férmula (1), se
debe aclarar que tanto la formula estructural principal asi como los radicales sustituyentes, a
través de los cuales es posible obtener los compuestos de la solicitud, se encontraban
revelados en la anterioridad D1, de tal manera que esto representa una clara sugerencia
para que una persona de nivel medio versada en la materia derive los compuestos de la
solicitud.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada "SABORES
NOVEDOSOS, MODIFICADORES DE SABOR, DEGUSTANTES, MEJORADORES DE
DEGUSTACION DEGUSTANTES ACRES O DULCES Y/O MEJORADORES Y USO DE LOS
MISMOS".
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion a la
doctora Luz Clemencia de Paez, en su calidad de apoderada de Senomyx Incorporated, 0 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 notificacion o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a
ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 25 May 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

[/

JOSE MIGUEL DE LAJCALLE RESTREPO

Doctora

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

Bogota D.C.

Elabord: Mayra Alejandra Quintero "

Revist: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ™
Revist: Jesus Fernel Garcia Garcia ™
Revisé; Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobé: Jose Luis LondoRo Fernandez *

Pagina 7 de 7
Al contestar favor indique el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av, Carrera 50 No. 26- 55 int, 2 Tel 5737020
Cod Verificacién: 12598957739 Call Center 5920400. Linea gratuita Nactonal 01800-91016%

Web: www.sic.gov.co e-mail: coplaglenos@sic.gov.co
Bogeta D.C. Colombia



