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Oficio N° 12636 de 24 de julio de 2023

Ref. Expediente N° NC2020/0001747

Sefiores
ECOFLORA S.A.S.

TITULO DE LA SOLICITUD: “METODO DE PREPARACION DE UNA COMPOSICION
COLORANTE A PARTIR DE MESOCARPOS DE GENIPA AMERICANA,
COMPOSICION COLORANTE OBTENIDA Y MATERIALES QUE LA CONTIENEN”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2014/001735

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 22 de mayo de 2014.

PRIORIDAD: 22/05/2013, us (ESTADOS UNIDOS DE  AMERICA),
61/826,39117/06/2013, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 61/836,072

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

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 2 de mayo
de 2022 bajo el nimero NC2022/0005760, y teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo
34 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, esta oficina
acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Presentacion de solicitud divisional

Esta solicitud se acepté como una divisional de la solicitud inicial 15304877, toda vez que
cumple con los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina y el numeral 1.2.2.3.2. del Capitulo Primero del Titulo
X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio.

3. Objeto de lainvencién

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de investigar y
desarrollar compuestos de color naturales y procedimientos para su preparacion, debido
a la desconfianza de los consumidores al uso de colorantes sintéticos.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método de
preparacion de una composicién colorante purpura, a partir de mesocarpios de Genipa
americana y glicina.

4. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 2 de mayo de
2022 bajo el numero NC2022/0005760.
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5. De la solicitud de patente

5.1.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, la reivindicacibn 4 no es clara porque menciona una
composicion, pero esta no se define por sus componentes definidos por su hombre o
estructura quimica y proporciones, sino que se caracteriza la composicién por su método
de preparacion. Al respecto no debe olvidarse que las reivindicaciones de producto y de
procedimiento son diferentes y, por ello, deben redactarse de manera independiente en
el pliego reivindicatorio. Las reivindicaciones de producto deben caracterizar un producto
por la forma o constitucion de este y las partes que lo componen. En cambio, las
reivindicaciones de procedimiento se deben caracterizar por la secuencia de etapas
técnicas que llevan a la transformacion de una materia prima para la obtencion de una
cosa o resultado. Se sugiere hacer la correccién necesaria.

La reivindicacién 1 no es concisa porque indica un método, pero no se mencionan las
condiciones en que debieran realizarse las etapas. Se sugiere, entonces, mencionar las
condiciones, tales como tiempo, temperatura, concentracion de los reactivos, entre otros,
ya que un método se define por sus etapas y condiciones necesarias en cada una de
ellas, de acuerdo con el soporte presente en la descripcion.

La reivindicacion 2 emplea la expresién "al menos” que es imprecisa. Se sugiere
sustituirla por un rango concreto de acuerdo con el soporte presente en la descripcion.

La reivindicacion 10 reclama un medicamento o producto nutracéutico que comprende
un farmaco o nutracéutico y una composicion colorante de cualquiera de las
reivindicaciones 4 y 8; no obstante, la reivindicacidbn 8 no reclama una composicion
colorante sino un producto alimenticio. Se sugiere realizar la correccion necesaria.

La reivindicacion 14 no es clara ya que hace referencia a que no se agregan ingredientes
adicionales al extracto de jugo de Genipa americana antes de la etapa (b); sin embargo,
en la reivindicacion 3 de la cual depende no se hace referencia a un extracto de jugo, y
la etapa b corresponde a aislar el genipésido de los mesocarpos. Asimismo, la
reivindicacién 16 habla de la cantidad de genipdsido en el extracto de jugo, y se reitera
gue en la reivindicacién 3 no se hace referencia a un extracto de jugo. Se sugiere hacer
la correccidn necesaria.

Se sugiere organizar el capitulo reivindicatorio, de tal manera que primero se reclamen
todas las reivindicaciones de método, y posteriormente las reivindicaciones de
composicion y producto.

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

6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de mayo de 2013, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.
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Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacion

“ONE-STEP ENZYMATIC
Cho, Biotechnology and SYNTHESIS OF BLUE PIGMENTS

D1 Bioprocess Engineering FROM GENIPOSIDE FOR 2006
FABRIC DYEING”
“STABLE NATURAL COLOR
D2 US2009246343 PROCESS, PRODUCTS AND 01 de octubre de 2009

USE THEREOF”

D1! divulga una reaccién quimioenzimatica en un solo paso para la producciéon de
pigmentos azules naturales (Resumen).

D22 ensefia un método para preparar productos coloreados a partir de materiales
comestibles comprende el procesamiento del jugo de fruta Genipa americana, que
contiene genipina, derivados de genipina o compuestos pregenipinicos, con otros jugos
0 extractos comestibles (Resumen).

7. 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.

7.1.Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2022/0005760
de 2 de mayo de 2022) refiere a: “Un método de preparacién de una composiciéon
colorante purpura que comprende: (...)". A continuacién, se presenta la tabla comparativa
entre el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES D oL
Método: Método: Método:

(a) Aislar mesocarpos de la fruta Obtener la parte de la fruta de

Genipa americana Genipa americana insoluble en
agua
(Rev.1-3) i
(b) Preparar un extracto de jugo Preparar un extracto de jugo
de los mesocarpos (Rev.1-3)
(c) Mezclar el extracto de jugo y Mezclar con otro extracto que Mezclar genipdsido y glicina
la glicina contiene aminoacidos
(Rev. 1,10) (Pag. 231, Col. 1; Tabla 2)

https://link.springer.com/article/10.1007/BF02932035 Cho, Y. & Kim, S. & Kim, J. & Choe, Eun Kyung & Kim, S. &
Shin, Hyun-Jae. (2006). One-step enzymatic synthesis of blue pigments from geniposide for fabric dyeing.
Biotechnology and Bioprocess Engineering. 11. 230-234.
2https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/040756974/publication/US2009246343A1?q=pn%3DUS20092
46343A1
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(d) Después de la etapa (c)
calentar la mezcla de jugo y
glicina

Aplicar tratamiento térmico a la
mezcla

La reaccion se lleva a cabo a
55°C

(Rev. 1) (Pag. 231, Col. 1; Tabla 2)
(e) Aislar una composicién Aislar una composicion Aislar una composicion
colorante colorante colorante

(Rev. 1, ejemplo 2)

(Pag. 231, Col. 1)

D2 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en la
reivindicaciéon 1 porque divulga un método de preparacion de una composicion de
colorantes naturales estables, que comprende: formar una mezcla de (i) extracto de fruta
de una planta de la familia Rubiaceae, que contiene suficiente genipina o derivados de
genipina, incluidos genipina, genipdsido, entre otros, capaces de reaccionar con otros
compuestos para producir un producto coloreado, donde la fuente de genipésido es la
parte insoluble en agua de la fruta Genipa americana y (ii) otro jugo o0 extracto de una
fuente adecuada de calidad alimentaria seleccionada para proporcionar otros
componentes que den como resultado el color deseado, que contiene compuestos
nitrogenados seleccionados de aminoacidos, polipéptidos, proteinas y compuestos con
uno 0 mas grupos de amina primaria y combinaciones de los mismos; coprocesar dicha
mezcla y estabilizar sustancialmente la mezcla contra el crecimiento microbiano, la
oxidacion, el deterioro organoléptico y la intensidad del color mediante la aplicacion de
un tratamiento térmico suficiente. La composicion colorante natural tiene propiedades
organolépticas deseables y una excelente compatibilidad con alimentos y componentes
alimentarios; por lo tanto, los productos son adecuados para su uso en diversas
aplicaciones, como alimentos, medicamentos, suplementos nutricionales, productos de
cuidado personal, cosméticos y alimentos para animales (Rev. 1-3, 10; Parr. 0009, 0013).

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacion 1 y el método divulgado en
D2 consiste en especificar que el aminoacido con que se mezcla el extracto de jugo es
glicina.

El efecto asociado a especificar que el aminoacido es glicina es que se obtiene una
composicion colorante de color parpura.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢ Como modificar el método conocido en D2 con el fin de obtener un método
de preparacion de una composicion colorante puarpura?

Sin embargo, el especificar que el aminoacido es glicina para obtener un método de
preparacion de una composicion colorante puarpura, ya esta divulgado en D1 que se
refiere a un método para obtener una composicién colorante que comprende mezclar
genipdsido de gardenia (1 a 10 mM) con un aminoacido como glicina (1 a 10 mM), en una
solucién de acetato de sodio 10 mM pH 4,5 y a una temperatura de 55°C. (Pag. 231, Col.
1; Tabla 2). Los pigmentos producidos evidenciaron diferentes tonos y tonalidades de
azul, dependiendo de los aminoécidos utilizados en las reacciones. Los pigmentos azules
con un Amax dentro de un rango de 560~580 nm, dentro del que se encuentra la glicina
con un Amax de 570 nm, parecieron de color violeta (P4g. 231, Col. 1; Tabla 2). Los
pigmentos naturales producidos se usaron para tefiir algodon, seda y lana. Se determiné
gue los rendimientos de color de los pigmentos son significativamente mas altos que los
de otros tintes naturales. Ademas, las propiedades de solidez del color de estos
colorantes son bastante buenas, incluso en ausencia de mordiente (Resumen).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a
especificar que el aminoacido es glicina de D1 en el método de D2, para asi llegar al
objeto de la reivindicacién 1. Por lo cual se considera obvia.
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Adicionalmente, D2 menciona que el jugo compuesto obtenido se somete a un
calentamiento posterior a una temperatura superior de aproximadamente 50-95°C
durante aproximadamente 1 a 4 horas con una mezcla adecuada (Parr. 0024). La
proporcién de frutos de Genipa americana a materiales de coprocesamiento puede variar
de aproximadamente 1:0,2 a aproximadamente 1:30 (en peso) dependiendo de la
cantidad de aminoacidos y proteinas en los materiales de coprocesamiento, y también
del tipo o perfil de los aminoacidos (Parr. 0025).

Asimismo, D1 ensefia que se emplea genipésido de gardenia y glicina comercial (Pag.
230, Col. 1). La relacion molar optima de los dos reactivos, genipésido y aminoacido,
también se evalué con respecto a la produccién de pigmento azul, con una concentracién
total de reactivos de 10 mM. Como resultado, la relacion molar éptima se determiné que
era 1:1 (Fig. 2), lo que indica que los pigmentos azules se sintetizan usando cantidades
molares iguales de genipina y aminoacido (Pag. 232, Col. 1).

Las reivindicaciones dependientes 2 a 3, y 13 a 16 no mencionan alguna caracteristica
que, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo
al proceso de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

Asimismo, se sefiala que la composicidon colorante reclamada en la reivindicacion 4 no
tiene nivel inventivo, porque su proceso de elaboracion esta sugerido en el estado de la
técnica (D2, Rev. 1-3, 10; Parr. 0009; D1, Pag. 231, Col. 1; Tabla 2) y porque no hay
evidencia del efecto técnico logrado por la composicion colorante.

De igual manera, se sefiala que los productos alimenticios, dispositivos médicos,
medicamentos 0 nutraceuticos, y productos cosméticos reclamados en las
reivindicaciones 5 a 12, que se caracterizan porque comprenden la composicion
colorante de la reivindicacion 4 no tienen nivel inventivo, porque la composicion se
encuentra sugerida en el estado de la técnica (D2, Rev. 1-3, 10; Péarr. 0009, 0034; D1,
Pag. 231, Col. 1; Tabla 2) y porque no hay evidencia del efecto técnico logrado por los
productos reclamados.

8. Conclusién

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

item Documento REMINE EEC OrEs Requisito que afecta
afectadas
D1 Cho, Blotechnoliogy "?md 1al6 Nivel inventivo
Bioprocess Engineering
D2 US2009246343 lal6 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 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el 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 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.
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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
OLGA ROSA GONZALEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD
Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2020/0001747 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/IB2014/001735 22 de mayo de 2014
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
22/05/2013 X
Solicitante
ECOFLORA S.A.S.
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 lal6
Glycine, GENIPOSIDE, "COLORANT" "COLORING", "AGENT",
Palabras clave utilizadas "DYE", "PIGMENT", AMINOACID
Geniposido, mesocarp, peel
clp: C09B 23/04, C09B 67/54, C09B 67/22, A61K 8/84, A61K
Clasificaciones utilizadas para la busqueda 47/34, CO9B 61/00
CPC:
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catélogos, etc.)
Informes de | N° de solicitud de Fecha de S p
busqueda / patente / Publicacion Re/lvmdlcac[ones . | del do de la técni Céitegona el
Bases de datos| N° de patente / /Presentacion i?gggg;:s it el iiles Bl Sl ol [ celie ?:E:tggoe(r;)to
consultadas Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)
11033622 18/03/2011 -
SIPI
11172221 14/12/2011 -
SIPI
SIPO
USPTO 15014054 25/01/2015 - E
ISR
ISR
SIPO Fujikawa (1987) 1987 - A
EPO
ISR JPS6147167 | 07/03/1986 - A
EPO
JPS53134824 24/11/1978 - A
JPO JPS5781466 21/05/1982 - A
JPS5253934 30/04/1977 - Y
W02012043173 05/04/2012 - A
US20100083448 | 08/04/2010 - A
Cho (2006) 2006 1-16 Pag. 231, Col. 1; Tabla 2 Y
US20090246343 | 01/10/2009 1-16 Rev. 1-3; Parr. 0009 Y
USPTO
Wen (2002) 2002 - A
US20120114772 10/05/2012 - Y
US20130115252 09/05/2013 - Y
FAO (1986) 1986 - A
Patbase US4878921 07/11/1989 - A
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US2002091445 11/07/2002 - A
WO11117554 29/09/2011 - A
CN102021210 20/04/2011 A
FR2957797 30/09/2011 - A
Moritome (2002) 2002 - A
Lee (2003) 2003 - A

STNext
CN102021202 20/04/2011 - A
CN101831469 15/09/2010 - A
KR 2010039991 19/04/2010 - A
TW200908991 01/03/2009 - A
Orbit US2006148724 06/07/2006 - A
A

JP5339134 2/12/1993 -

(}) cita completa literatura no patente
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(Numero), pp-pp.

o}

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXXXX.

(?) Categorias de documentos citados

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

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la de
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha

de presentacion internacional o en fecha posterior. solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencioén, o para demostrar que el razonamiento

“L" Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, o los hechos en los que se basa dicha invencién son incorrectos.

dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la

fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una “X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

explicacion, por la cual se citan. puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

referencia al documento aisladamente considerado.
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de
documentos siempre estard acompafiado por otra letra que indique la “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion cuya combinacién resulta evidente para un experto en la materia.
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de blisqueda: (17/07/2023)
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