T

. -/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2769 de 26 de febrero de 2020
Ref. Expediente N° 16113292

Sefor(a)
SUNTORY HOLDINGS LIMITED

TiTULO DE LA SOLICITUD: “METODO DE OBTENCION DE GLUCOSIDOS DE ACIDO
ORGANICO A PARTIR DE GRANOS DE CAFE Y METODOS QUE EMPLEAN LOS
GLUCOSIDOS”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/JP2014/076522

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 3 de octubre de 2014,
PRIORIDAD(ES): JP 208667/2013 03 de octubre de 2013.

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

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 21 de noviembre de 2019, bajo el numero
16113292, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486.

Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 7 del radicado N° 16113292 del 21 de
noviembre de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en el interés considerable en los
componentes aromaticos volatiles de café y en que no se reconoce la existencia de
glucdésidos que tengan acido croténico metilo o acido isovalérico como agliconas en frutos
de café o granos verdes de café.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método para
purificar un glucésido de acido organico existente en el café.

3. De la solicitud de patente
3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

* La reivindicacioén 2 reclama una composicion obtenida a partir de granos de café tostado;
no obstante, dicha composicién no presenta el sustento adecuado, teniendo en cuenta
que en la descripcion de la presente solicitud en los parrafos [0021] y [0031] se ensefa
que: “Hay que sefialar que el compuesto de la presente invencidn existe en una cantidad
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de 0,00000001 a 0,00001 % en peso en el fruto de café /piel de fruto y de 0,00001 a 0,1
% en peso en granos verdes de café. La composicion de la presente invencion puede
comprender el compuesto de la presente invencion en la misma cantidad que el fruto de
café o granos verdes de café....”y “Después de congelar 1,6 kg de granos verdes de café
(Pacamala) con nitrégeno liquido, los granos de café fueron molidos...”, respectivamente;
por lo tanto, de acuerdo a la informacion presente en la descripcion, no es posible
establecer de qué forma varian las concentraciones reclamadas de los componentes, una
vez que el café es sometido a una etapa de tostado, ya que unicamente se hace
referencia al grano verde de café. De tal forma, que al no presentar el sustento adecuado
del desarrollo de una composicion a partir de granos de café tostado, las reivindicaciones
2 a 4 no seran evaluadas en el presente examen de patentabilidad.

* La reivindicacion 1 no es clara al reclamar “de cromatografia hidrofilica con columnas
Cso ¥y NH,". Se sugiere reemplazar el término “NH,” por ejemplo por: una columna con
grupos poliamina. Asimismo, se sugiere especificar que se trata de purificaciones
consecutivas empleando dos columnas de cromatografia hidrofilica.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 03 de octubre de 2013, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

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

Estado de la técnica

item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D3 JP2013096895 quality evaluation method of cc?ffee 20 de mayo de 2013
beans and coffee extraction

El documento D3" divulga un método de evaluacién de la calidad de los granos de café y
de la extraccién de café que no depende de una inspeccion sensorial de acuerdo con un
panel especializado, en particular, un método para realizar la evaluacion de la calidad
cientifica y objetivamente utilizando un componente que afecta fuertemente el sabor
amargo (Resumen).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1.Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

La reivindicacién 6 consiste en: “Un método para evaluar la calidad de los granos de café
o de los extractos obtenidos de los granos de café, el cual comprende....” (Radicado No
16113292 del 21 de noviembre de 2019).

Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Caracteristicas esenciales D3
Método: Método (Rev. 1-4):
someter una muestra derivada de los granos de
café o los extractos a una espectrometria de
masas

someter la muestra a espectrometria de masas
(Rev. 1-4)

1 URL: https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblioc?CC=JP&NR=2013096895A&KC=A&FT=D
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detectar un ion seleccionado m/z 469 o m/z 471,
en donde el m/z 469 es un indicador del
compuesto 3-metil-2-butenoil-B-gentiobiosido y Detectar un compuesto en un extracto de café
el m/z 471 es un indicador del compuesto 3-metil- (Rev. 1-4)
butanoil--gentiobiosido y 3-metil-butanoil-
sucrosido
Cuantificar el compuesto medir la concentraciéon de compuesto (Rev. 1-4)
Comparar el valor de cuantificado con el de un Comparar el valor de cuantificado con el de un
control control (Rev. 1-4)

El documento D3 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencién definida
en la reivindicacién 6 porque divulga un proceso para evaluar la calidad de los granos de
café o de los extractos obtenidos de los granos de café, que comprende: someter la
muestra a espectrometria de masas y detectar el compuesto atractiligenina en un extracto
de café, de estructura:

OH

Posteriormente, medir la concentracion de compuesto, y comparar el valor de
cuantificado con el de un control (Rev. 1-4).

La diferencia entre la invencidn, definida en la reivindicacion 6 y el método divulgado en
D3 consiste en el compuesto que es empleado para llevar a cabo la cuantificacion.

No hay efecto asociado a emplear el compuesto 3-metil-2-butenoilo-R3-gentiobidsido, 3-
metil-butanoil-3-gentiobioésido, o 3-metil-butanoil-sucrosido para llevar a cabo la
cuantificacion, en lugar del compuesto empleado en D3.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢Coémo modificar el método conocido en D3 para conseguir un método
alternativo para evaluar la calidad de los granos de café o de los extractos obtenidos de
los granos de café?

Sin embargo, el documento D3 ensefia que el glucésido atractiligenina es un componente
que tiene una gran influencia en el gusto y el sabor, entre los diferentes componentes
contenidos en el extracto de café, y este se utiliza como sustancia indice en el método
de evaluacion de calidad para granos de café y extractos de café. Al medir la
concentracion de la sustancia indicadora en los granos de café y/o el extracto de café, se
puede obtener un resultado de evaluacion de calidad preciso (Parr. 0008, 0012). De tal
forma que emplear otros glucosidos de café en el método ensefiado en D3 corresponde
a una variacion de rutina que realiza sin mucho esfuerzo la persona de oficio normalmente
versada en la materia, especialmente teniendo en cuenta que no se observa un efecto
particular e inesperado al utilizar como sustancia indicadora los glucésidos puntuales
reclamados, respecto al glucésido empleado en D3.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaria
motivada a emplear otros glucésidos de café en el método divulgado en el D3 para llegar
asi al objeto de la reivindicacion 6 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

La reivindicacién 6 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el
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requisito de nivel inventivo (Art. 18).

De igual manera, se sefiala que el método para identificar o estimar una variedad de café,
reclamado en la reivindicacién 7 no tiene nivel inventivo, porque las etapas de: someter
una muestra derivada de los granos de café o los extractos a una espectrometria de
masas; detectar un ion seleccionado m/z 469 o m/z 471 en donde el m/z 469 es un
indicador del compuesto 3-metil-2-butenoil-B-gentiobiosido y el m/z 471 es un indicador
del compuesto 3-metil-butanoil-B-gentiobiosido y 3-metil-butanoil-sucrosido; y hacer
referencia a un conjunto de valores estandar para cada variedad para identificar o estimar
la variedad de café; estan sugeridas en el estado de la técnica (D3, Rev. 1-4; Parr. 0020)
y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por el método reivindicado.

La reivindicacion 7 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el
requisito de nivel inventivo (Art. 18).

6. Conclusién con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D3 JP2013096895 6,7 Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante
Argumentos respecto al examen de nivel inventivo

1. El solicitante sostiene que “Asi las cosas, D2 no revela la misma informacion
acerca de un método de extraccion de los compuestos reclamados en la presente
solicitud debidos a que las moléculas de interés son distintas y la etapa de
purificacion también”. “...sin embargo, un experto en la materia no podria predecir
tal efecto, incluso haciendo referencia a D2 y D4, debido a que estos documentos

no proveen ninguna informacion sobre los compuestos aqui reclamados”.

Se aclara que, los documentos D2 y D4 se emplearon para realizar el examen de
patentabilidad en el Oficio N° 9175 de 30 de agosto de 2019. Tras la modificacion del
capitulo reivindicatorio (Radicado N° 16113292 del 21 de noviembre de 2019), para
realizar el actual examen de patentabilidad no se emplearon dichos documentos.

2. El solicitante argumenta que “Aunque D3 menciona un método para evaluar la
calidad de los granos de café, D3 al no mencionar los mismos extractos tampoco
menciona el mismo método reclamado en la nueva Reivindicacion 6.
Adicionalmente, D3 no ensefia ni sugiere un método para mejorar el sabor de los
granos o extractos de café, indicando la calidad de los mismos o identificando una
variedad de especifico café, como si se hace en la presente invencion’.

Se aclara que, un método se caracteriza por sus etapas y las condiciones especificas en
que estas son realizadas, y tal como se observa en la tabla 1 del presente Oficio, las
etapas del método de D3 para evaluar la calidad de los granos de café corresponden a
las etapas reclamadas en la presente solicitud, variando unicamente en los compuestos
que son empleados para realizar la evaluacion, es decir en los marcadores utilizados, y
de acuerdo a la informacion presente en la descripcion no es posible establecer una
ventaja técnica asociada a emplear dichos marcadores especificos, respecto al marcador
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utilizado en el estado de la técnica. Asimismo, se aclara que el documento D3 no es
empleado para evaluar el método para mejorar el sabor de los granos o extractos de café.
Respecto a evaluar la calidad y variedad de los granos de café, el documento si senala
meétodos para determinar la calidad del café (Rev. 1-4) y sus variedades (Parr. 0020), con
las mismas etapas que son reclamadas en la presente solicitud, variando unicamente en
los compuestos indicadores empleados; de tal forma que es pertinente emplear dicho
documento para evaluar el nivel inventivo de la presente solicitud.

3. El solicitante afirma que “Por otra parte, EI Examinador afirma que no hay datos
que muestren el efecto de la invencion de las Reivindicaciones 6 y 7. Sobre este
particular, difiero de la opinién del Examinador. Los Ejemplos 3 y 4 de la presente
solicitud muestran especificamente que la calidad del grano de café o extracto de
café podria evaluarse mediante la deteccion, cuantificacion y comparacion de los
compuestos de la presente invencion (3-metil-2-butenoil-B-gentiobiosido y 3-metil-
butanoil-B-gentiobiésido)”.

Se reitera que, no es posible atribuir un efecto técnico sorprendente asociado a emplear
los glucdsidos puntuales sefialados en los métodos de la presente solicitud, teniendo en
cuenta que las etapas de los métodos ya habian sido descritas previamente en D3; si
bien en los ejemplos 3 y 4 se observa la determinacion de la calidad y las variedades de
café empleando los compuestos de la invencion, dicha determinacion es realizada
empleando las mismas etapas que en D3 pero utilizando un compuesto indicador
diferente, y no es posible determinar las posibles ventajas de emplear los compuestos
indicadores de la presente solicitud respecto al compuesto indicador utilizado en D3, en
los métodos de determinacion de calidad y variedad reclamados, de acuerdo a lo
mostrado en la descripcion. De tal forma que los métodos reivindicados carecen de nivel
inventivo.

4. El solicitante asegura que “Finalmente, deseo agregar que la presente invencion
ha sido concedida por la oficina de Japon (JP 6445445). Ahora bien, a pesar que
las decisiones en otras jurisdicciones no tienen un caracter vinculante que obligue
a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a tomar las mismas
decisiones, es importante resaltar que los estandares de patentabilidad, en
particular de nivel inventivo, son semejantes a nivel mundial y las decisiones en
otros paises si dan luces e indicios acerca de la patentabilidad de una invencion,
como sucede en el presente caso’.

Se aclara que, imperan en materia de patentes, los principios de territorialidad, autonomia
e independencia, siendo cada pais autonomo e independiente al momento de conceder
o denegar un privilegio de patente de invencién, en virtud de sus propios analisis,
examenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad aplicable. Ademas, se
aclara que la concesidén en otros paises no es argumento técnico que reemplace el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad.

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
notificacién de la presente comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.
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Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) o presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccién de Nuevas
Creaciones seguira el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

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 actuacion administrativa.

i
Olaey QosaGm solesF
OLGA ROSA GONZALEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
16113292 1° 2° 3° X Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/JP2014/076522 3 de octubre de 2014
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
03/10/2013 X
Solicitante
SUNTORY HOLDINGS LIMITED
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At s - |at20 - Qr\féﬁg’iéﬁ'ta de unidad de -

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de busqueda 1,5a7

Busqueda por estructura

TI=(coffee) AND TI=(qualit* and (evaluat* or assess*))
TI=(improv* and (taste or flavour)) AND TI=(coffee)

coffee and taste or flavour and improve+ and /PD<20131003 and
Palabras clave utilizadas enzyme

( (coffee)/TI AND (improv+)/TI AND ("taste” OR "flavor")/TI AND
(quality)/Tl ) AND PD <= 2013-10-03

STAC=((improv* and (taste or flavour))) and IC=(a23f) and
TI=(coffee) and PD=19000101:20131003

cIP: |A23L 27/10, A23F 5/10, CO7H 15/04

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Informes de N° de solicitud de Fecha de Reivindicaciones
busqueda / Bases patente / Publicacion /Secuencias Citas relevantes del Categoria del
de datos N° de patente / /Presentacion afectadas estado de la técnica | documento citado(?)
consultadas Autor LNP(") (DD/MM/AAAA)
JPO
EPO W02010124936 04/11/2010 - A
ISR
JPO JP2009219488 01/10/2009 - A
ISR JP2004081053 18/03/2004 - A
JPO
EPO JP2003212782 30/07/2003 - A
US6114309
JP2001524484 | 09/09/2000 - A
Akihisa (2012) 06/2012 - A
Morikawa (2009) 08/2009 - A
De (1967) 03/1967 - A
ISR Yu (2010) 15/04/2010 - A
Nirmolendu (1968) 04/1968 - A
Aspinall (1975) 01/1975 - A
Bosso (1978) 08/1978 - A
Excoffier (1976) 02/1976 - A
EPO
STN Weckerle (2002) 06/2002 - A
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Onishi (2010) 17/04/2010 - A
USPTO
US2009011095 18/01/2009 A
Keiko (2015) 04/15/2015 - P
STN
Goryaev (1978) 12/1978 - A
JP2013096895 |  20/05/2013 6,7 Rev. 1, 2, Parr. Y
0020
US4963743 15/04/1990 - A
Patbase JPH0530909 09/02/1993 - A
JPHO07227211 29/08/1995 - A
US2011027436 22/05/2009 - A
JP2003180288 02/07/2003 - A
JPS6049751 19/03/1985 - A
EPOQUENET
GB1465168 23/02/1977 - A
GB640241 19/07/1950 - A
W02009062800 15/10/2008 - A
Orbit DK565986 14/12/1985 - A
BRPI0702771 29/06/2006 - A

Akihisa T, et al. Melanogenesis-inhibitory saccharide fatty acid esters and
other constituents of the fruits of Morinda citrifolia (noni). Chem Biodivers.
2012 Jun;9(6):1172-87.

Morikawa T, et al. Medicinal flowers. XXX. Eight new glycosides,
everlastosides F-M, from the flowers of Helichrysum arenarium. Chem Pharm
Bull (Tokyo). 2009 Aug;57(8):853-9.

K.K.De, et al. The acid hydrolysis of glycosides : Ill. Hydrolysis of O-
methylated glucosides and disaccharides. Carbohydrate Research, Volume 4,
Issue 1, March 1967, Pages 72-77.

Yang Yu, et al. Monoterpenoids from the Fruit of Gardenia jasminoides.
Helvetica Chimica Acta, 2010, Vol: 93, Nr: 4, Page(s): 763 — 771.

Nirmolendu, et al. The synthesis of three fully acetylated aldobiouronic acid
methyl esters, including 6-o-(methyl 2,3,4-tri-o-acetyl-alpha-d-

Apellido, ~A. A (Fecha). Tituo dellglucopyranosyluronate)-tetra-o-acetyl-beta-d-glucopyranose. J Org Chem.
articulo. Nombre de la 1968 Apr;33(4):1559-62.

revista. Volumen(NUmero), pp-pp.

(") Cita completa literatura no patente (LNP)
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Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.|Degradation of 3,6Di O -substituted Hexoses. Canadian Journal of Chemistry
Nombre de la revista. Recuperado de 53(14):2171-2177 - January 1975.
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(2) Categorias de documentos citados

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de
presentacion o la de prioridad de la solicitud
internacional y no entra en conflicto con dicha solicitud,
pero puede ser Util para la mejor comprension del
principio o teoria en que se basa la invencion, o para
demostrar que el razonamiento o los hechos en los que
se basa dicha invencién son incorrectos.

“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado como
particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de presentacién
internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, dudas acerca de una
reivindicacién de prioridad o para determinar la fecha de publicacion de otra cita,
siempre van acompafiados de una explicacién, por la cual se citan.

“X” Documento particularmente relevante; la invencion
reivindicada no puede considerarse nueva o que
implique una actividad inventiva por referencia al

) . ) ) . documento aisladamente considerado.
“0” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos siempre estara

acompafiado por otra letra que indique la pertinencia del documento, por ejemplo, O,X,

O.Y 0 bien OA. Y” Documento particularmente relevante; la invencion

reivindicada no puede considerarse que implique una
actividad inventiva cuando el documento se asocia a
otro u otros documentos de la misma naturaleza, cuya
combinacién resulta evidente para un experto en la
materia.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacién internacional pero con
posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda:

Examinador: DIANA MILENA SANCHEZ LANCHEROS
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