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Señora 

Directora de la Dirección de Nuevas Creaciones 

Superintendencia de Industria y Comercio 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

E.                  S.              D. 

  

 

Re.: Expediente No. NC2019/0013707 

 

 

Solicitud de registro Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:  

“POLINUCLEÓTIDOS DE AADC PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD DE PARKINSON”. 

Solicitante: VOYAGER THERAPEUTICS, INC. 

 

 

 

RESPUESTA OFICIO DE FORMA 

 

 

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada 

y domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de 

apoderada de la sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en 

atención a su oficio No. 14170 notificado el 24 de diciembre de 2019, me 

permito dar respuesta al mismo de la siguiente manera: 

 

1. Capítulo I o II 

 

Se adjunta al presente memorial el IPEA (International Preliminary Report on 

Patentability), correspondiente a la solicitud estudiada, con su respectiva 

traducción al castellano. 
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2. Poder 

 

Se adjunta al presente memorial documento de poder debidamente conferido 

por VOYAGER THERAPEUTICS, INC y por lo tanto, esta objeción se debe 

tener por superada. 

 

3. Conclusión 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible establecer que se cumplen los 

requisitos formales dispuestos en el artículo 39 de la Decisión 486. 

 

4. Anexos 

 

• Documento de poder 

• IPEA junto con su traducción al español 

 

Señora Directora, 

  

   

Margarita Castellanos Abondano 

C.C. No. 39.779.654 de Bogotá 

T.P.A. No. 70.819 del C. S. J. 

Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogotá, D.C. 

Teléfono (PBX): 7560770  

 

Bogotá, 

MCA/mg 

P5321 
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TRATADO EN COOPERACIÓN DE PATENTES 

PCT 

REPORTE PRELIMINAR INTERNACIONAL SOBRE PATENTABILIDAD 

(Capítulo II del Tratado en Cooperación de Patentes) 

(Artículo 36 y Regla 70 del PCT) 

Referencia de archivo 

del solicitante o agente 

2057.1042PCT 

PARA ACCION ADICIONAL Ver Formulario 

PCT/IPEA/416 

Solicitud Internacional 

No. 

PCT/US2018/037437 

Fecha de presentación 

internacional 

(día/mes/año) 

14 junio de 2018 

(14.06.2018) 

Fecha de prioridad 

(día/mes/año) 

15 junio de 2017 

(15.06.2017) 

Clasificación Internacional de Patente (CIP) o clasificación nacional y CIP 

 IPC: A61K 48/00; C12N 15/86 

 CPC: A61K 48/005; C12N 2830/50 

Solicitante 

Voyager Therapeutics INC. 

 

1. Este reporte es el reporte de examen preliminar internacional, establecido 

por esta Autoridad de Examen Preliminar Internacional bajo el Artículo 35 y 

transmitido al solicitante de acuerdo con el Artículo 36 

2. Este REPORTE consiste de un total de _7_ hojas, incluyendo esta hoja de 
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cubierta. 

3. Este reporte también está acompañado por ANEXOS, que comprenden: 

a. [X] (enviado al solicitante y a la Oficina Internacional) un total de _0_ 

hojas, como se define a continuación: 

[X] hojas de la descripción, reivindicaciones y/o figuras las cuales han 

sido modificadas y/o hojas que contienen rectificaciones autorizadas 

por esta Autoridad, a menos que esas hojas fueran reemplazadas o 

canceladas, y cualquier carta acompañante (ver Reglas 46.5, 66.8, 

70.16, 91.2, y Sección 607 de las Instrucciones Administrativas). 

 hojas que contienen rectificaciones, donde la decisión fue hecha por 

esta Autoridad de no tomarlas en cuenta ya que ellas no fueron 

autorizadas por o notificadas a esta Autoridad al momento cuando 

esta Autoridad Empezó a realizar este reporte, y cualquier carta 

acompañante (Reglas 66.4bis, 70.2(e), 70.16 y 91.2) 

 hojas reemplazadas y cualquier carta acompañante, donde esta 

Autoridad considera que las hojas que reemplazan contienen una 

enmienda que va más allá de la divulgación en la solicitud 

internacional como fue presentada, o las hojas de reemplazo no 

estaban acompañadas por una carta que indica la base para las 

modificaciones en la solicitud como fue presentada, como se indica 

en el ítem 4 del Recuadro No. I y el Recuadro Complementario (ver 

Regla 70.16(b)). 

b. □ (enviado a la Oficina Internacional únicamente) un total de (indicar el 
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tipo y número de portadores electrónicos), que contiene un listado de 

secuencia, en la forma de un archivo de texto Anexo C/ST.25, como se 

indica en el Cuadro Complementario Relacionado con el Listado de 

Secuencias (ver párrafo 3ter del Anexo C de las Instrucciones 

Administrativas) 

4. Este reporte contiene indicaciones relacionadas con los siguientes ítems: 

 Recuadro No. I Base del reporte 

 Recuadro No. II Prioridad 

 Recuadro No. III No establecimiento de opinión con relación a la 

novedad, nivel inventivo y aplicación     industrial 

 Recuadro No. IV Falta de unidad de invención 

 Recuadro No. V Declaración razonada bajo el Artículo 35(2) con 

relación a la novedad, nivel inventivo o  aplicación industrial; citaciones y 

explicaciones que soportan dicha declaración 

 Recuadro No. VI Ciertos documentos citados 

 Recuadro No. VII Ciertos defectos en la solicitud internacional 

 Recuadro No. VIII Ciertas observaciones en la solicitud internacional 

Fecha de presentación de la demanda 

 

6 de Diciembre de 2018 (06.12.2018) 

Fecha de finalización de este reporte 

 

22 diciembre 2019 (22.12.2019) 

Nombre y dirección de correo de la 

autoridad de examen preliminar 

internacional: 

COMISIONADO PARA PATENTES 

Oficial autorizado 

 

MICHAEL D BURKHART 
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MAIL STOP PCT, 

ATTN: IPEA/US P.O. BOX 1450 

ALEXANDRIA, VA 

22313-1450, ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA 

Facsímil No. (571)273-8300 

Teléfono No. (571)272-2915 
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Recuadro No. I Base del reporte 

1. Con relación al idioma, este reporte se basa en 

 la solicitud internacional en el idioma en el cual fue presentada 

 una traducción de la solicitud internacional en  , el cual es el idioma de 

una traducción presentada para los propósitos de: 

 búsqueda internacional (bajo Reglas 12.3(a) y 23.1(b)) 

 publicación de la solicitud internacional (bajo Regla 12.4(a)) 

 examen preliminar internacional (bajo Reglas 55.2(a) y/o 55.3(a) y 

(b)) 

2. Con relación a los elementos* de la solicitud internacional, este reporte se 

basa en (las hojas de reemplazo que han sido presentadas a la Oficina 

receptora en respuesta a una invitación bajo el Artículo 14 son referidas en 

este reporte como “originalmente presentadas” y no se anexan a este 

reporte): 

 la solicitud internacional como fue presentada originalmente, o 

 la descripción: 

 páginas 1-257 como fueron presentadas originalmente 

 páginas* ____________ recibidas por esta Autoridad el 

______________ 

 páginas* ____________ recibidas por esta Autoridad el 

______________ 

 las reivindicaciones: 
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 Nos. 1-34 como fueron presentadas originalmente 

 Nos* ______ modificadas (junto con cualquier declaración) bajo Artículo 

19 

 Nos* ____________ recibidas por esta Autoridad el ______________ 

 las figuras: 

 páginas 1/1 como fueron presentadas originalmente 

 páginas* _____________ recibidas por esta Autoridad el 

_____________ 

 páginas* _____________ recibidas por esta Autoridad el 

_____________ 

 un listado de secuencias – Ver Recuadro Complementario Relacionado 

 con Listado de Secuencias. 

3.  Las modificaciones han resultado en la cancelación de: 

 la descripción, páginas __________________________________ 

 las reivindicaciones, Nos. ________________________________ 

 las figuras, hojas/figs. ___________________________________ 

 el listado de secuencias (especificar): ______________________ 

4.  Este reporte ha sido establecido como si (algunas de) las modificaciones 

 anexadas a este reporte y enunciadas más adelante no se hubieran 

hecho,  ya que se consideran que van más allá de la divulgación 

presentada, o no  estaban acompañadas por una carta que indica la 

base para las  modificaciones en la solicitud como se presentó, como se 
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indica en el  Recuadro Complementario (Reglas 70.2(c) y (c-bis)): 

 la descripción, páginas ______________________________ 

 las reivindicaciones, Nos. ____________________________ 

 las figuras, hojas /figs. _______________________________ 

 el listado de secuencias (especificar): ___________________ 

5.  Este reporte ha sido establecido: 

 tomando en cuenta la rectificación de un error obvio autorizado 

por o notificado a esta Autoridad bajo la Regla 91 (Reglas 66.1 (d-

bis) y 70.2(e)). 

 sin tomar en cuenta la rectificación de un error obvio autorizado 

por o notificado a esta Autoridad bajo la Regla 91 (Reglas 66.4bis y 

70.2(e)). 

6.  Con relación a búsquedas complementarias (Reglas 66.1ter y 70.2(f)): 

 Una búsqueda complementaria fue llevada a cabo por esta Autoridad 

en 21 diciembre 2019 (21.12.2019) 

 Se han descubierto documentos adicionales relevantes durante la 

búsqueda complementaria 

 No se llevó a cabo ninguna búsqueda complementaria por esta 

Autoridad porque ésta no serviría ningún propósito útil. 

7.  Se han recibido y tomado en cuenta reportes de búsqueda internacional 

complementarios de Autoridades _______________ al establecer este 
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reporte (Regla 45bis.8(b) y (c)). 

* Si el ítem 4 aplica, algunas o todas de esas hojas se pueden marcar 

“reemplazadas” 

Recuadro No. III No establecimiento de opinión con relación a novedad, 

nivel inventivo y aplicación industrial 

Las preguntas de si la invención reivindicada parece ser novedosa, involucrar 

un nivel inventivo (ser no obvia), o ser aplicable industrialmente no han sido 

examinadas con respecto a: 

 toda la solicitud internacional 

 reivindicaciones Nos. 23-34 

porque: 

 dicha solicitud internacional, o dichas reivindicaciones Nos. 

___________ se relacionan con la siguiente materia objeto la cual no requiere 

un examen preliminar internacional (especificar): 

 

 la descripción, reivindicaciones o figuras (indicar los elementos 

particulares a continuación) o dichas reivindicaciones Nos. 23-34 son tan no 

claras que no se pudo formar opinión significativa (especificar): 

 

Las reivindicaciones 23-34 no son redactadas de acuerdo con la segunda y 

tercera sentencias de la Regla 6.4(a) del PCT con relación a múltiples 

reivindicaciones dependientes 

 

 las reivindicaciones, o dichas reivindicaciones Nos. _______ están tan 



 

 

 

Página 19 de 25 

 

 

inadecuadamente soportadas por la descripción que no se pudo formar opinión 

significativa (especificar): 

 no se ha establecido reporte de búsqueda internacional para dichas 

reivindicaciones Nos. __________________________ 

 no se pudo formar una opinión significativa sin el listado de secuencias; 

el solicitante, dentro del límite de tiempo prescrito, no: 

 presentó un listado de secuencias en la forma de un archivo de texto 

Anexo C/ST .25, y dicho listado no estaba disponible para la Autoridad 

de Examen Preliminar Internacional en la forma aceptable; o el listado 

de secuencias presentado no cumplía con el estándar provisto en el 

Anexo C de las Instrucciones Administrativas. 

 presentó un listado de secuencias en papel o en la forma de un archivo 

de imagen que cumple con el estándar provisto en el Anexo C de las 

Instrucciones Administrativas, y dicho listado no estaba disponible para 

la Autoridad de Examen Preliminar Internacional en la forma aceptable; 

o el listado de secuencias presentado no cumplía con el estándar 

provisto en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas. 

 pagó la tasa de presentación tardía requerida para la presentación de 

un listado de secuencias en respuesta a una invitación bajo las Reglas 

13ter.1(a) o (b) y 13ter.2. 

 Ver Recuadro Complementario para mayores detalles. 

 

Recuadro No. IV Falta de unidad de invención 

1.  En respuesta a la invitación a restringir o pagar tasas adicionales, el 
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solicitante ha, dentro del plazo límite aplicable: 

 restringido las reivindicaciones 

 pagado las tasas adicionales 

 pagado tasas adicionales bajo protesta y, donde aplique, la tasa de 

protesta 

 pagado tasas adicionales bajo protesta pero la tasa de protesta 

aplicable no fue pagada 

 no ha restringido las reivindicaciones ni pagado las tasas adicionales. 

2.  Esta Autoridad encontró que el requerimiento de unidad de invención no 

se cumple y escogió, de acuerdo con la Regal 681, no invitar al solicitante a 

restringir o pagar tasas adicionales. 

3. Esta Autoridad considera que el requerimiento de unidad de invención de 

acuerdo con las Reglas 13.1, 13.2 y 13.3: 

 se cumplió 

 no se cumplió por las siguientes razones: 

Grupo I, reivindicaciones 1-19, dirigidas a un polinucleótido AADC que 

comprende una región 95% idéntica a la SEQ ID NO: 979. 

Grupo II, reivindicaciones 20-22, dirigidas a una composición que 

comprende una partícula AAV con un genoma AAV que comprende una 

región 95% idéntica a la SEQ ID NO: 900. 

Los grupos de invenciones indicadas anteriormente no se relacionan con un 

único concepto inventivo general bajo la Regla 13.1 del PCT porque, bajo la 

Regla 13.2 del PCT, ellas carecen de las mismas o correspondientes 

características técnicas especiales por las siguientes razones: 
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La característica técnica del Grupo I es considerada para ser un 

polinucleótido que comprende la SEQ ID NO: 979, la cual tiene 3526 

nucleótidos en longitud. La característica técnica del Grupo II se considera 

que es una partícula AAV con la SEQ ID NO: 900 en su genoma. La SEQ ID 

NO: 900 tiene 21 bp en longitud y no se encuentra con la SEQ ID NO: 979 

del Grupo I. Del mismo modo, la SEQ ID NO: 979 no se encuentra dentro de 

la SEQ ID NO: 900 del AAV definido en la reivindicación 20. Así, los Grupos 

carecen de unidad bajo la Regla 13 del PCT porque ellos no comparten una 

característica técnica especial. 

 

4. En consecuencia, este reporte ha sido establecido con respecto a las 

siguientes partes de la solicitud internacional: 

  todas las partes 

  las partes relacionadas con las reivindicaciones No. 1-22 

 

Recuadro No. V Declaración razonada bajo el Artículo 35(2) con 

relación a la novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; citaciones y 

explicaciones que soportan dicha declaración 

1. Declaración 

Novedad (N)   Reivindicaciones 1-19, 21        SI 

     Reivindicaciones 20, 22        NO 

Nivel inventivo (NI)   Reivindicaciones 1-19, 21        SI 

     Reivindicaciones 20, 22        NO 

Aplicación industrial (AI)  Reivindicaciones 1-22        SI 
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     Reivindicaciones        NO 

 

 

2. Citaciones y explicaciones (Regla 70.7): 

------------- NUEVAS CITACIONES --------------- 

US 20150079038 A1 (DEVERMAN) 19 de marzo de 2015 (19.03.2015), 

Ejemplo 7 par. [0213]-[0216] 

------------- EXPLICACION --------------- 

Las reivindicaciones 20 y 22 carecen de novedad bajo el Artículo 33(2) del PCT 

por ser anticipadas por Deverman y otros (US 20150079038 A1). Deverman y 

otros enseña viriones de AAV que comprenden cápsides y genomas que 

comprenden la SEQ ID NO: 53, la cual es 100% idéntica a la SEQ ID NO: 900 

actualmente reivindicada. 

 

Las reivindicaciones 1-19 y 21 cumplen con los criterios definidos en el Artículo 

33(2)-(3) del PCT, porque el arte previo no enseña o sugiere la SEQ ID NO: 

979. El arte previo más cercano es WO 2016/073693 (Voyager), el cual enseña 

vectores de AAV que comprenden secuencias AADC que son 89.9% (SEQ ID 

NO: 2) y 89.7% (SEQ ID NO: 17) idénticas a la SEQ ID NO: 979. No hay 

enseñanzas o sugerencias en el arte relevante para llegar a una secuencia que 

es 95% idéntica a SEQ ID NO: 979, como es actualmente reivindicado. 

 

Las reivindicaciones 1-19 y 21 cumplen con el criterio definido en el Artículo 

33(2)-(3) del PCT, porque el arte previo no enseña ni sugiere la SEQ ID NO: 



 

 

 

Página 23 de 25 

 

 

979. El arte previo más cercano es WO 2016/073693 (Voyager), el cual enseña 

vectores de AAV que comprenden secuencias AADC que son 89.9% (SEQ ID 

NO: 2) y 89.7% (SEQ ID NO: 17) idénticas a la SEQ ID NO: 979. No hay 

enseñanzas o sugerencias en el arte relevante para llegar a una secuencia que 

es 95% idéntica a SEQ ID NO: 979, como es actualmente reivindicado. 

 

Recuadro No. VIII Ciertas observaciones sobre la solicitud internacional 

Se hacen las siguientes observaciones sobre la claridad de las 

reivindicaciones, descripción, y las figuras o sobre la pregunta de si las 

reivindicaciones están completamente soportadas por la descripción: 

 

Las reivindicaciones 20-22 son objetadas bajo el Artículo 6 del PCT por 

carecer de claridad porque la reivindicación 20 es indefinida por las 

siguientes razones: la reivindicación 20 define un nucleótido par de base 21 

(SEQ ID NO: 900) como una secuencia AADC. Como es mejor entendido, 

una secuencia AADC incluye las que codifican la enzima de descarboxilasa 

definida en la reivindicación 1. Deverman y otros enseña la SEQ ID NO: 900 

que es una secuencia de cápside AAV. No es claro si la reivindicación 20 

pretende reivindicar un AAV con un cápside modificado, o codifica una 

enzima AADC. Confusión adicional es introducida en la reivindicación 21, en 

donde la secuencia AADC debe ser 99% idéntica a la SEQ ID NO: 979, pero 

también debe comprender la SEQ ID NO: 900 de alguna forma (la SEQ ID 

NO: 900 no se encuentra dentro de la SEQ ID NO: 979 como es 

actualmente reivindicada). 
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Recuadro Complementario Relacionado con el Listado de Secuencias 

Se hacen las siguientes observaciones sobre la claridad de las 

reivindicaciones, descripción, y figuras o en la pregunta de si las 

reivindicaciones están completamente soportadas por la descripción: 

Continuación del Recuadro No. 1, ítem 2: 

1. Con relación a cualquier secuencia de nucleótido y/o aminoácido divulgada 

en la solicitud internacional y necesaria para la invención reivindicada, este 

reporte fue establecido sobre la base de un listado de secuencias: 

a.  que forma parte de la solicitud internacional como fue presentada: 

   en la forma de un archivo de teto Anexo C/ST.25. 

   en papel o en la forma de un archivo de imagen. 

b.  presentada junto con la solicitud internacional bajo la Relga 13ter.1(a) 

del PCT para los propósitos de la búsqueda internacional únicamente en la 

forma de un archivo de texto Anexo C/ST.25. 

c.  presentada posterior a la fecha de presentación internacional para los 

propósitos de búsqueda internacional y/o examen: 

   en la forma de un archivo de texto Anexo C/ST.25 (Regla 

13ter.1(a)) 

   en papel o en la forma de un archivo de imagen (Regla 

13ter.1(b) e Instrucciones Administrativas, Sección 713). 

d.  presentada a esta Autoridad como una modificación* bajo el Artículo 

324 del PCT el ____________________________: 

   en la forma de un archivo de texto Anexo C/ST.25, y 
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preferiblemente identificado como “Modificado” en la primera línea de texto. 

   en papel o en la forma de un archivo de imagen. 

2.  Adicionalmente, en el caso que se presentara más de una versión o copia 

de un listado de secuencias haya sido presentado, las declaraciones 

requeridas que la información en las copias posteriores o adicionales es 

idéntica a la que forma parte de la solicitud como fue presentada o no va 

más allá de la solicitud como fue presentada, como sea adecuado. 

3. Comentarios Adicionales: 

 

 

 

 

* Si el ítem 4 en el Recuadro No. 1 aplica, el listado de secuencias, el cual 

forma parte de la base del reporte, puede ser marcado “reemplazado”. 

 

 


