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Sefiores
PURECIRCLE USA INC.

TITULO DE LA SOLICITUD: “GLICOSIDOS DE ESTEVIOL DE ALTA PUREZA”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2019/036125

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 7 de junio de 2019.
PRIORIDAD: 8/06/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/682,461

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. Fusién de solicitudes en tramite

Se encuentra coincidencia en la materia reclamada en las solicitudes NC2021/0008158
y NC2021/0011800, razén por la cual esta oficina recomienda fusionarlas en una Unica
solicitud.

En el evento de no acoger la sugerencia, cada solicitud continuara con el tramite que le
corresponde. Sin embargo, se le recuerda al solicitante que la misma materia no podra
tener doble patente.

2. Objeto de lainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de desarrollar métodos sencillos,
eficientes y econdmicos para preparar composiciones que comprendan glicésidos de
esteviol, incluyendo composiciones de glicésido de esteviol altamente purificadas (Pag.
2, In.28-30)

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un proceso para
preparar una composicién que comprende un glicosido de esteviol objetivo poniendo en
contacto una composicion inicial que comprende un sustrato organico con una célula
microbiana y/o una preparacion de enzimas, con lo cual se produce una composicion que
comprende un glicosido de esteviol objetivo (Pag. 3, In.5-12).

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 30 de diciembre
de 2020.

4. De la solicitud de patente
4.1.Titulo

De conformidad con el literal d) del articulo 27 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, el nombre de la invencion de que se trata debera reflejar el
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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. EI nombre no podra referirse a
nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

El titulo de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripcion y las
reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente titulo: “SINTESIS DE GLUCOSIDOS
DE ESTEVIOL MEDIANTE PROCESOS ENZIMATICOS".

4.2.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 definirdn 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, el capitulo reivindicatorio contiene un excesivo numero de
reivindicaciones independientes que repiten informacion y protegen basicamente la
misma materia. En consecuencia, todas ellas son confusas y presentan el mismo alcance,
por lo cual el capitulo carece de concision. Se sugiere hacer las correcciones pertinentes.

Se sugiere organizar el capitulo reivindicatorio de manera que las reivindicaciones de
producto aparezcan en un primer bloque y después las de procedimiento, evitando asi
gue queden intercaladas.

El capitulo reivindicatorio no es claro, toda vez que los elementos esenciales de la
invencién, que deberian ser parte de la reivindicacion principal, se encuentran distribuidos
en diferentes reivindicaciones. De acuerdo con lo anterior, se sugiere replantear el
capitulo reivindicatorio organizando las reivindicaciones con un hilo conductor por cada
uno de los rebaudiésidos, adicionalmente, que la reivindicacion independiente incluya
todas las caracteristicas esenciales de la invencién que se desea proteger.

Las reivindicaciones 3 a 8 no son concisas, porque repiten exactamente la misma
informacion, en el sentido de que los dos procedimientos reclamados en estas
reivindicaciones conllevan los mismos pasos.

Las reivindicaciones 3 a 6 no son concisas porque la definicion de “un compuesto
organico con al menos un &tomo de carbono”, que comprenden un nimero muy extenso
de alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la proteccion. Se
sugiere agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable
generalizacion y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripcion.

La reivindicacion 9 no es concisa, porque presenta un conjunto amplio de posibles
compuestos para la composicion inicial.

La reivindicacién 13 no es concisa, porque presenta un conjunto amplio de posibles
enzimas. Por otro lado, la referencia a las posibles variantes de este amplio conjunto de
enzimas en funcion de los porcentajes de identidad de estas (las cuales no estan
expresamente detalladas ni es posible determinar las sustituciones-adiciones-deleciones
de este conjunto de enzimas) incrementan la complejidad de la solicitud, y en
consecuencia no es posible establecer el verdadero y certero alcance de lo que se desea
proteger.
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Las reivindicaciones 16 y 17 no son concisas, porque presentan un conjunto amplio de
productos consumibles y aditivos de estos productos que comprenden el rebaudidsido
N2 o rebaudiésido 04, por lo tanto, no es posible establecer el verdadero alcance de lo
gue se desea proteger.

Las reivindicaciones 18 a 20 mencionan "Un método para potenciar el dulzor...","Un
método para modificar el sabor..." y "Un método para suprimir la formacion de
espuma...", cuando en realidad son todos métodos para preparar una bebida. Se requiere
hacer la correccion del caso.

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

5. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 08 de junio de 2018, que
corresponde a la fecha de prioridad.

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

) Fechade
Item Documento Titulo publicacién o fecha
de prioridad
D1 WO02018075874 | Diterpene glycosides isolated from Stevia, | ¢ 4o 4piil de 2018
compositions and methods
D2 CA2913252 “High-purity steviol glycosides” 04 de diciembre de

2014

D1! divulga un procedimiento de aislamiento de nuevos glucésidos de diterpeno a partir
de Stevia, y a composiciones y consumibles que comprenden dichos nuevos glucésidos
de diterpeno, asi como a métodos para purificar dichos glucésidos de diterpeno (pag.2
In.23-27).

D22 divulga un proceso biocatalitico para preparar una composicion que comprende un
glucosido de esteviol diana que comprende el contacto con un medio que contiene una
composicion de partida que comprende un compuesto organico que comprende al menos
un atomo de carbono con un biocatalizador, produciendo asi una composicién que
comprende un glucésido de esteviol diana (Pag. 2 In. 18-22).

6. 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.

6.1.Novedad

thttps://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051985807/publication/US2016198748A17q=US2016198748%2C
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/051985807/publication/CA2913252A1?q=CA2913252

Pagina3de 9
Senor cludadano, para hacer segulmlento a su soilcltud la entidad le ofrece los slgulentes canales: Nuestro aporte s fundamental
e ~ 7 592 ~ al c uestro aporte es fundamental,
vsic.gov.co Teléfono en Bogota: 60 20400 Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910165 :
D| ccion: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1,3 y J aciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia

Teléfonos: 601587 00 00 ~e-mai I: contacten =3-5-§§t sic.gov.co




r . .
r [ Industria y Comercio li)‘;' GOBIERNO DE COLOMBIA
y SUPERINTENDENCIA g

Oficio N° 7185 de 27 de abril de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0016227

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 16 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 a (NC2020/0016227
del 30 de diciembre de 2020) refiere a: “Rebaudiésido N2 con la féormula...”. A
continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D1
Rebaudiésido N2 Rebaudiésido
ﬂ ilf\\\f:ﬂ’v‘
s ]
Q el
b&v‘" N
Rebaudiésido N2 /‘“}‘k/’:‘\/[\:\&/

s OH ‘\ _‘"‘

Ho HO  OH ;‘lié:\ /
(Pagina 1-Fig.1)

De acuerdo con la comparacion realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 1 no es nueva.

Novedad

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 16 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisién de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 2 (NC2020/0016227
del 30 de diciembre de 2020) refiere a: “Rebaudiosido 04 con la férmula...”. A
continuacién, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D1
Rebaudiésido 04 Rebaudidsido
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(Pagina 4)

De acuerdo con la comparacion realizada anteriormente se concluye que la materia de la
reivindicacion 2 no es nueva.

Adicionalmente D1 se refiere a un consumible que comprende al menos un glucoésido
diterpeno. Los consumibles adecuados incluyen, consumibles liquidos o secos, tales
como, composiciones farmacéuticas, mezclas y composiciones de gel comestibles,
composiciones dentales, alimentos, bebidas y productos de bebidas (Pagina 12. In. 19-
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27), presenta un ejemplo donde la bebida exhibe una o mas de las siguientes
caracteristicas: potencia dulzura mejorada, sensacion bucal mejorada, disminucion de la
dulzura, disminucién del amargor y/o disminucion del sabor metalico (Pagina 31. In. 12-
17).

Dado que las reivindicaciones dependientes 16, 18-20 no presentan alguna caracteristica
adicional que haga nuevo al objeto de la reivindicacién independiente, se considera que
tampoco cumplen con el requisito de novedad.

Nivel inventivo

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 18 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 3 (NC2020/0016227
del 30 de diciembre de 2020) refiere a: “Un método para producir un rebaudiésido...”. A
continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES D2
Un método para producir un rebaudiésido: Un método para producir un glucésido de
esteviol

(Parrafo 0003)
Composicién que comprende un compuesto
organico con al menos un atomo de carbono

Proporcionar una composicion inicial que
comprende un compuesto organico con al menos
un atomo de carbono
(Péarrafo 0003)

Una enzima seleccionada de UDP-
glicosiltransferasas

Proporcionar una preparacién enzimatica o
microorganismo que contiene al menos una enzima
seleccionada de enzimas de biosintesis de
esteviol, UDP-glucosiltransferasas, UDP-
glicosiltransferasas y opcionalmente enzimas de
reciclado de UDP-glucosa y UDP-ramnosa.

(Parrafo 0003)

Poner en contacto la preparacion enzimatica o
microorganismo con un medio que contiene la
composicion inicial para producir un medio que

Poner en contacto con una composicion inicial
gue comprende un compuesto organico con un
microorganismo que comprende al menos una

enzima capaz de convertir el compuesto
organico en glucésidos de esteviol
(Parrafo 0003)

comprende un rebaudidsido N2.

D2, considerado el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 3, ya que divulga un proceso destinado a la produccion de un glucosido de
esteviol.

La diferencia entre la invencioén definida en la reivindicacion 3, y los procesos divulgados
en D2 consiste en que el proceso incluye en la etapa inicial un glucésido de esteviol
diferente.

No hay evidencia de que la etapa inicial proporcione un proceso con algun efecto técnico
diferente al que ya proporcionaba el de D2, puesto que el proceso de D2 ya contemplaba
la purificacion de un rebaudiésido (Parrafo 0005).

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢, como modificar el proceso conocido en D2 para proporcionar otro proceso
alternativo destinado a purificar los rebaudiésidos N2 y 04?

D2 divulga un proceso gue incluye la etapa purificacion inicial, el cual esta destinado a
purificar el rebaudiésido D2 y rebaudiésido M2. (Parrafo 0005)
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Por consiguiente, la persona versada en la materia incluiria la etapa inicial en el proceso
gue se conoce en D2 para purificar el rebaudiésido N2 o 04, logrando de esta manera un
proceso como el que se reivindica.

Por lo que, la reivindicacion 3 de la solicitud se considera obvia y, en consecuencia, no
tiene nivel inventivo.

Adicionalmente, D2 menciona que los microoganismos adecuados incluyen, pero no se
limitan a, E.coli, Saccharomyces sp., Aspergillus sp., Pichia sp,. Bacillus sp., Yarrowia sp.
etc. (Parrafo 0019). También menciona que la composicidén se puede purificar ain mas
para proporcionar reb D2 o reb M2 con purezas superiores al 95% en peso sobre una
base seca (Parrafo 0006) y que estos rebaudidsidos pueden utilizarse en combinacion
con uno o varios aditivos seleccionados del grupo compuesto por hidratos de carbono,
polioles, aminoacidos y sus sales correspondientes, poliaminoacidos y sus sales
correspondientes, acidos de azucar y sus sales correspondientes, nucleétidos, acidos
organicos, acidos inorganicos, sales organicas, incluidas sales de acidos organicos y
sales base organicas, sales inorganicas, compuestos amargos, aromatizantes e
ingredientes aromatizantes, compuestos astringentes, hidrolizados de proteinas o
proteinas, tensioactivos, emulgentes, flavonoides, alcoholes, polimeros y sus
combinaciones (Péarrafo 0033).

Dado que las reivindicaciones dependientes 4 a 15 no presentan alguna caracteristica
adicional que conceda nivel inventivo al proceso de la reivindicacion independiente, se
considera que tampoco tienen nivel inventivo.

7. Conclusién

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

item Documento REMINEEEC BrES Requisito que afecta
afectadas
D1 W02018075874 1,2,16,18-20 Novedad
D2 CA2913252 3als, 17 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 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, o 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,
deberéa 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, sera 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 actuacion administrativa.
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2020/0016227 1° 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2019/036125 7 de junio de 2019
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
(08/06/2018) X
Solicitante
PURECIRCLE USA INC.
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 ) Art. 15 ) Art. 20 i Art. 25. (Falta de unidad de i
invencion)
CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de blsqueda la?20
Palabras clave utilizadas stewol,_glycogde_s, enzymz_atlc, process, high, purity,
rebaudiosides, microorganisms.
clp: A23G 4/10, A23L 1/22, A23L 1/236, A23L 2/60, CO7H
i . - , © |1/00
Clasificaciones utilizadas para la busqueda orc. A23G 1/32, A23G 1/40, A23G 3/36, A23G 3/38, A23G
" |3/42, A23G 3/42
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catélogos, etc.)
Informes de -
p N° de solicitud de Fecha de <
bgzgggcéil patente / Publicacion Reivindicaciones Citas relevantes del estado de la C(?(t)tzgcr::::;tdoel
datos N° de patente / | /Presentacién |/Secuencias afectadas técnica citado(?)
1

consultadas Autor LNP(*) |(DD/MM/AAAA)

SIPI - - - - -
WO02014146135| 18/09/2014 - - A
WO02017025649| 16/02/2017 - - A

Patbase
US2017215458 | 03/08/2017 - - A
WO02017218888| 21/12/2017 - - A
US2017369922 | 28/12/2017 - - A

Orbit
US2006134292 | 22/06/2006 - - A
WO02018075874| 26/04/2018 1,2,16,18-20 Todo el documento X

CA2913252 | 04/12/2014 3al3, 17 Todo el documento Y
US2015128306 | 07/05/2015 - - A
US2013287894 | 31/10/2013 - - A
Espacenet
WO02016054534| 07/04/2016 - - A
WO02017198681| 23/11/2017 - - A
WO02017218036| 21/12/2017 - - A
CN107548417 | 05/01/2018 - - A
(°) Categorias de documentos citados
“A” Documento que define el estado general de la técnica no “T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la
considerado como particularmente relevante. de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprensién del principio o
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“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atenciéon 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
explicacion, por la cual se citan.

“O” 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 o bien O,A.

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

teoria en que se basa la invencién, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invenciéon son
incorrectos.

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

“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.

Fecha del reporte de busqueda: (22/03/2023)
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