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Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 4 

Re: P1.-SANOFI-AVENTIS.-Soljcjtud de Patente de Invención en Fase Nacional PCT 
oara DERIVADOS DE 54PIRIDIN-3-I0-1-AZABJcIcLQ r3.2.11 OCTANO, SU 
PREPARACIÔN Y SU APLICACIÔN EN TERAPEUTICA".-Clase C07D 471/08.-
Exediente nümero 04-062.934.-

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista de 8 de Mayo 

de 2009. 

2. Con el fin de responder las objeciones expuestas por el Seæor Examinador en su Concepto 
TØcnico No. 986 en relación con la Claridad del CapItulo Reivindicatorio de la solicitud en 

estudio, me permito dirigir su atención a las siguientes modificaciones y argumentos tØcnicos, 
par medio de los cuales se superan completamente dichas objeciones. 

3. CLARIDAD DEL CAPITULO REIVINDICATORIO. 

En el mencionado Concepto TØcnico el Seæor Examinador objeta la claridad del capItulo 

reivindicatorlo, seæalando que la reivindicación 1 actualmente en estudio no clarifica cuIes son 

los grupos que sustituyen al grupo fenilo y cuÆles son los demÆs significados del sustituyente R. 

En relación con esta objeción el solicitante desea acatar la recomendación del Seæor 
Examinador e introducir la expresión: ’R tamblØn puede representar", despuØs del tØrmino 

metilendioxI". 

Coma consecuencia de esta modificación,  la reivindicación 1 es ahora tatalmente clara al 
definir las equivalencias de los sustituyentes sobre la formula (I). 

Adicionalmente, el Seæor Examinador seæala que la reivindicación 3 hace referenda a un 
grupo de compuestos que estarIan fuera del alcance de las definiciones proporcionadas para la 
formula (I) de la reivindicación 1, toda vez que en dichos compuestos el grupo fenilo al cual 

corresponde R no se encuentra sustituido. En este sentido el Seæor Examinador requiere al 
solicitante para que defina cuÆles son los compuestos que solucionan el problema tØcnico 
planteado par la solicitud. 

Sabre este particular me permito Ilamar la atención a ese Despacho al hecho que los 
resaftados compuestos reclamados en la reivindicación 3 constituyen un subgrupo de 
compuestos de la invención que cuentan con pleno sustento en la descripción de la solicitud en 
estudio, tal coma lo demuestra las pàginas 6 a 9 y 14 de dicha descripción (compuestos 1, 2 y 
3), los cuales tienen una alta afinidad hacia los receptores nicotInicos, al igual que los 
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compuestos reclamados en la reivindicación 1, como claramente lo comprueban los datos de 

inhibición consignados en el Anexo presentado junto con ml memorial de 18 de Jun10 de 2008 

(IC50 menores a 0.15tM para los 3 compuestos). 

En relación con to anterior me permito seæalar que los compuestos que son objeto de la 

reivindicación 3 tienen los mismos elementos estructurales que los incluidos en los compuestos 

considerados en la reivindicación 1 (son derivados de 5-piridin-3-il-azabicilo[3.2.1]octano) y por 

lo tanto poseen un concepto comiTh inventivo con dichos compuestos de la reivindicación 1. Tal 

como lo seæaló el Seæor Examinador los compuestos objeto de la reivindicación 3 no estarIan 

cobijados dentro de la definición proporcionada por la reivindicación 1, razón por  la cual estos 

compuestos se reclaman en una reivindicación independiente. 

Sumado a lo anterior, vale la pena resaltar que los compuestos que son objeto de la 

reivindicación 3, no podrIan considerarse mÆs amplios que aquellos reclamados en la 

reivindicación 1, toda vez que dichos compuestos poseen una menor complejidad estructural, 

dado que el grupo fenilo no posee ningün sustituyente. 

De esta forma, la reivindicación 3 hace referenda a compuestos que cuentan con 

pleno sustento en la descripción de la solicitud en estudio, poseen la misma actividad 

frente a los receptores nicotIncos que los demÆs compuestos reclamados en la 

reivindicación 1, contienen las mismas caracterIsticas estructurales que dichos 

compuestos, y no constituyen de ninguna manera una ampliación de to redamado en 

la reivindicación principal. 

En vista de todo lo anterior, es includable que el capItulo reivindicatorio es totalmente 

claro y conciso al reclamar los derivados de 5-piridin-3-ii-azabici)o[3.2.1]octano objeto de la 

presente solicitud, y que todos los compuestos cobijados por el alcance de la reclamación 

poseen afinidad hacia los receptores nicotinicos. 

4. CONCLUSION. 

Para finalizar me permito resaltar que la modificación realizada sobre la reivindicación 1 

hace que esta sea totalmente clara al reclamar los compuestos de la invención. 

AsI mismo, los argumentos expuestos establecieron de forma incontrovertible que los 

compuestos que son objeto de la reivindicación 3 hacen parte de la invención, toda vez que 

cuentan con pleno sustento en la descripción de la solicitud en estudio y comparten un mismo 

concepto inventivo con aquellos que son objeto de La reivindicación 1 tanto por su estructura 

como por su actividad. 

Como consecuencia el capItulo reivindicatorlo modificado es totalmente claro y conciso al 

referirse a los compuestos de la invención y por to tanto cumple a cabalidad con to preceptuado 

en el ArtIculo 30 de la Decision 486. 

5. Anexo me permito presentar copia de las pªginas 26 y 27 que corresponden al capItulo 

reivindicatorlo modificado tal como se expuso anteriormente. 
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En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente 

Ucitud a la Iuz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder 

privilegio de patente solicitado. 

Seæor Superintendente, 
- 
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Reivindicaciones 

1. Compuesto en forma de enantiómero puro o en forma o en forma de 

mezcla de enantiómeros, que responde a la formula general (I): 

(I) 

en la cual R representa un Ætomo de âtomo de halógeno o un grupo 

IV fenilo substituido por uno o mÆs grupos elegidos entre un Ætomo de 

halógeno, o un grupo aiquilo (C1 -C6), alcoxi (C1-05), nitro, trifuorometho, 

acetilo o un grupo metilendioxi; R tambiØn puede representar un grupo 

piperinidilo, o piridinilo, o quinolinilo, o tienilo, o furilo, o benzofurilo, o 

benzotienilo, o indolilo, o pirimidinilo o isoxazolilo, o fenoxatlinilo, 0 

dibenzofurilo, o pirrolilo, y donde cada uno de estos grupos puede 

eventualmente ser substituido por uno o varios grupos elegidos entre los 

Ætomos de halógenos, los grupos aiquilo (C1 -C6), alcoxi (C1-05), hidroxi, 

y donde, los dos enlaces carbono-carbono representados por , uno es 

simple y el otro puede ser simple o doble, en la forma de base o de una 
sal derivada de adición con un Æcido; 

siendo excluldos los siguientes compuestos: 

� 5-(2-bromopiridin-5-il)- 1-azabiciclo[3. 2. 1]oct-3-ano 

� 5-(2-cloropiridin-5-il)-1-azabiciclo[3.2. 1]oct-3-ano 

� 5-(2-fluoropiridin-5-if)-1-azabiciclo[3.2. 1]oct-3-ano. 

2. Compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque R 

representa o bien un Ætomo de halógeno 0 un grupo fenilo substituido 

por uno o mas grupos elegidos entre los 6tomos de halógenos y los 

grupos aiquilo (C1 -C6), alcoxi (C1 -C6), nitro, trifluorometilo, acetilo, o 

metilendioxi, o representa un grupo piridinilo 0 Ufl grupo tienilo 0 un 
grupo indolilo o un grupo pirimidinilo opcinalmente sustituido por uno 0 
ms grupos alcoxi (C1-C6). 



288 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 04-62934 
Clasificación Internacional (IPC): A611<31/444; A611<31/501; A61 K31/439; 
A61P1/00; A61P9/10; A61 P25/00; 
Concepto TØcnico No. 3273 

Patente de InvenciOn MPatente de Modelo de UtUidad 

Via Nacional 

Via PCT (fase nacional) Cap.I Cap. II 

No. Sot. Internacional PCT/FR03/00004 
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Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 
de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descripción: 

Reivind icaciones: 

Prioridad: 

Respuesta del solicitante 

2. AnÆlisis de la Prioridad 

Folios: 92 a 116 
Folio: 163 

Folios 117 a 118 
Folios 164 a 166 
Folios 286 a 287 

(como se radicO inicialmente) 
(modificaciôn) 

(como se radicO inicialmente) 
(modificaciOn). 
(modificaciOn) 

Folios: 1 
Fecha: 07-01-2002; pals y nümero: FR 02100109. 

Folios 284 a 285 

Se acepta la prioridad para la materia contenida en la solicitud. 

3. Objeto de la invención 

TItulo de la solicitud: "DERIVADOS DE 5-(PIRIDIN-3-IL)-1-AZABICICLO 
[3.2. 1 ]OCTANO, SU PREPARACION Y SU APLJCACION EN 
TERAPEUTICA".(folios 1 y 92) 

El objeto de la presente solicitud de patente de invenciOn consiste en: 



Reivindicaciones 1 a 2: Un compuesto de la formula (I). 
Reivindicaciôn 3: Un compuesto seleccionado de un grupo. 
Reivindicaciones 4 y 5: un medicamento y una composición farmacØutica. 

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos ütiles para 
el tratamiento o la prevencion de los desOrdenes relacionados con una disfunciOn 
de los receptores nicotinicos, en especial al nivel del sistema nervioso central. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona una 
composición que contiene un derivado de 5-(piridin-3-ii)-1-azabiciclo[3.2.1]octano. 

La invenciOn se catalogó segün la ClasificaciOn Internacional de Patentes (IPC.) 
como: A61 K31/444; A61 K31/501; A61 K31/439; A61 P1/00; A61P9/10; A61 P25/00; 

4. De la solicitud de Patente 

4.1. Descripción  (articulo 28 D. 486) 

La descripciOn Si cumple con el requisito de claridad o comprensiOn de acuerdo al 
art. 28 de la DecisiOn 486. 

4.2. Reivindicaciones (articulo 30 D 486) 

El capItulo reivindicatorio contenido en los folios 286 a 287 si cumple con el 
requisito de definiciôn claridad, concisiOn o sustento por la descripción de acuerdo 
al art. 30 de la DecisiOn 486. 

5. Unidad de invención  (articulo 25 D 486) 

� 
La solicitud si cumple con el requisito de unidad de 

6. Noes una invención (articulo 15 D 486 literal a)-f) 

Las reivindicaciones no se catalogan dentro de ninguno de los numerales del 
articulo 15, por lo cual las reivindicaciones Si 50fl invenciones 

7. Excepción a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal a) -d)) 

El objeto de la solicitud no se encuentra dentro del alcance de las excepcioneS de 
patentabilidad por lo cual las reivindicaciones si son patentables. 

8. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (artIculos 14 y 21 
D 486) 

La materia de las las reivindicaciones no se refiere a usos ni segundos usos. 

9. AnÆlisis de la(s) Oposición(es):  (articulo 43 D. 486): 

La solicitud no presenta oposiciones. 
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10. Determinación del Estado de la TØcnica 

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la TØcnica es; 

Fecha de presentaciôn de la solicitud prioritaria 07-01-2002 

Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes 
utilizadas para determinar el estado de la tØcnica no se encontró documento 
alguno relacionado con el objeto de la solicitud. 

11. Respuesta a los argumentos del solicitante: 

El solicitante argumenta que los compuestos reclamados en la reivindicaciOn 3 
constituyen un subgrupo de compuestos de la invenciôn que cuentan con pleno 
sustento en la descripciôn soportados en los datos de inhibiciôn consignados en 
el Anexo presentado con el memorial del 18 de jun10 de 2008 (1050 menores a 

� 
0.15pM para los 3 

Senala el solicitante que los compuestos que son objeto de la reivindicación 3 
tienen los mismos etementos estructurales que los incluidos en los compuestos 
considerados en la reivindicaciOn I (son derivados de 5-piridin-3-il-
azabiciclo[3,2,1]octano) y por to tanto poseen un concepto comUn inventivo con 
dichos compuestos de la reivindicaciôn 1. 

Esta oficina encuentra validos los argumentos del solicitante en cuanto a los 
compuestos de la reivindicaciOn 3, en efecto estos se encuentran divulgados en la 
descripciôn en los folios 99 a 100; debido a la falta de datos de prueba de la 
solicitud, el solicitante entrega un anexo con los valores de IC50 para los 
compuestos reivindicados en donde se incluyen los compuestos 1, 2 y 3 los 
cuales corresponden a los reclamados en la reivindicaciôn 3. Esta oficina acepta 
que si existe una relaciôn estructural entre los compuestos de la formula I y los 
reclamados en la reivindicaciOn 3. En consecuencia esta oficina retira la objeciOn 
interpuesta a dicha reivindicaciôn. 

12. Anªlisis de patentabilidad (segiTh requisito) (articulo 14 D486) 

12.1 Novedad (artIculo 16D486) 

La reivindicaciôn 1 reclama un compuesto que responde a la fOrmula I 

De acuerdo con el numeral 10, no se encontrO dentro del estado de la tØcnica, 
documento alguno que evidenciara la existencia de la invenciOn contenida en las 
reivindicaciones 1 a 5. En conclusiOn la invenciOn es novedosa de acuerdo a to 
estipulado en el art. 16 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad 
Andina. 

11.2 Nivel inventivo (artIculo18 D486) 

Las reivindicaciones 1 a 5 se refieren a derivados de 5-piridin-3-iI-
azabiciclo[3,2,1]octano .No se encontrO dentro del estado de la tØcnica, tal como 
lo estipulado en el numeral 10, documento alguno que afecte el nivel inventivo de 
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dichas reivindicaciones debido a que los documentos relacionados presentaban 
marcadas diferencias estructurales con respecto a (a formula I y a que los 
compuestos son ütiles para el tratamiento o la prevenciOn de los desOrdenes 
relacionados con la disfunciOn de los receptores nicotInicos 10 cual se encuentra 
soportado en los valores de C150 en los folios 207 a 209. En consecuencia la 
invención tiene nivel inventivo de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la 
DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 

12.1 AplicaciOn industrial (artIculo19 D 486) 

La invenciOn contenida en las reivindicaciones I a 5 Si tiene AplicaciOn Industrial. 

13 Conclusion: 

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder 
las reivindicaciones: I a 5 (folios: 286 a 287). 

Se sugiere como tItulo de la solicitud: "DERIVADOS DE 5-(PIRIDIN-3-IL)-1-
AZABICICLO [3.2.1]OCTANO" 

Bogota, D.C., 

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 
No. 3273 Codigo No. 202073 


