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RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO 

Margarita Castellanos Abonclano mayor de eciad, identificada y domiciliada como 

aparece al 
pie de ml firma, en atenciôn a su oficlo No. 9252 notificado por fijación en lista del 23 

do julio de 2010, atentamente me permito dar repuesta at msmo de la siguiente manera: 

1. Novedad 

Ese Deacho considera quØ los documentos Dl (W(-102100858) y D3 (W02004029050) 

afectan la novedad de los compuestos qui reivindicados puesto que la materia reclamada en la 

solicitud esta descrita en los documentos Dl y D2. 

El solicitante presenta un nuevo pliego de reivindicaciones el cual se ha restringido con el objeto 

de diferenciar la materia reivindicada de los compuestos divuigados por el arte previo. 

Con respecto at documento Dl, el solicitante reitera que Øste no divulga compuestos ’Jo 

indazol. Ws especificamente, los ejcmplos 1-13, 1001 do Dl presentan benzoxazol, 

benzotiazol, indano, benzodioxazol, o:a.o-piridina, benzoisotiofeno, benisoxazol e imidazol-

piridina. Esta afirrnaciôn se puede corrcborar at comparar a definición del grupo A en la nueva 

reivindicaciÆn 1. (Jnicamente el ejemplo 14 de Dl enseæa Lin compuesto do indazol: Fumarato 
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de N[(3R)-azabiciclo[2 .2.2]oct-3-il]-1 H-indazol-6carboxamida. En We compuesto el grupo 

indazol estÆ unido al resto del compuesto por la posición 6 y no por la posición 3, 4 o 7. 

Adicionalmente, este compuesto de indazol no ’stª sustituido por Un grupo de 

conforrnidad con las definiciones que el solicitante da at grupo R1. 

Adicionalmente, la divulgacion general de DI no sugiere los compuestos definidos en Ia nueva 

ieivindicaciôn 1. Con respecto a compuestos de indazol, la materia relevante presentada por Dl 

corresponde a la estructura de la formula I cuando W° es el primero de las tres subfórmulas  (la 

cual abarca los compuestos de indazol), ver paginas 2 a 4. Sin embargo, cuando W° es el 

primero de las tres subformulas, la estructura W° se debe unir al resto del compuesto por la 

poscion 5 o por la posición 6. Esta es una diferencia estructural clara entre los compuestos 

reivindicados y Dl la cual se presenta en la condición al final de (a reivindicaciOri 1: "en donde A 

estÆ unida al resto del compuesto a travØs de las posiciones 3, 4 o 7" (negrita fuera de texto). 

Dado que las enseæanzas del documento Dl ni siquiera contemplari compuestos de indazol en 

donde el grupo azabiciclo estÆ unido a la posición 3, dicho documento claramente no sugiere 

compuestos en los cuales el indazol estØ adicionalmente sustituido por un grupo de conformidad 

con las definiciones de R1 de la presente solicitud. 

En conclusiOn, el documento Dl no enseæa compuestos que destruyan la novedad de la materia 

reivindicada en esta solicitud. AdemÆs, la divulgaciOri general de Dl no abarca los compuestos 

reivindicados y, en consecuencia, no podria afectar la novedad ni tampoco la altura inventiva de 

la solicitud. 

Ahora, el documento D2 (W02004/029050) divulga algunos compuestos de azabiciclo-indazol 

en donde la estructura del anillo biciclico de indazol no estÆ sustituida en la estructura del anillo 

fenilo o estÆ sustituida en la estructura del anillo fenilo par Br, ciclopropilo, furanilo, fenilo y 

tiofenilo. Ver ejemplos 5-7, 10-16, 19-23, 44-48, 62-66, 69-74, 77-79 y 91-94. Dentro de los 

compuestos que enseæa Dl se encuentran N-( 1 -Azabiciclo[2.2.2]oct-3-iI)-1 H-indazol 3-

carboxamida, N-( I -Azabiciclo [2.2. 2]oct-3-il)-5-(bromo)-1 H-indazol-3-carboxamida, formhidrato 

de N-(1-Azabiciclo[2.2.2joct-3-iI)-5-(ciclo pro pil)-1 H-indazol-3-carboxamida, formhidrato de N-(l - 

Azabiciclo[2.22]oct-3-iI)-5-(furan-3-iI)-1 H-indazol-3-carboxamida, formhidrato de N-(I - 

Azabiciclo[22.2]oct-3-iI)-5-(fenil)-1 H-indazol-3-carboxamida, y N-(1-AzabicicIo[2.2.2]oct-3-iI)-5 

(tiofen-2-il)-1 H-indazol-3-carboxamida. Ningurio de estos compuestos destruye la novedad de 

los compuestos reivindicados dadas las definiciones de Ri y Het de la reivindicación 1. 
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Teniendo en cuenta los argumentos anteriores sobre las diferencias que existen entre los 

compuestos de Dl y los compuestos reivindicados y, dadas las modificaciones que incluyen una 

restricciôn de las definiciones del sustituyente Ri en la reMndicación 1 y del sustituyente R2 en 

la reivindicación 40, debe reconocerse la novedad del riuevo pliego reivindicatorio sobre el arte 

previo citado por el seæor examinador. 

Teniendo en cuenta los argumentos expresados arriba, respetuosamente solicito, se conceda el 

titulo de patente a la presente invención puesto que la misma cumple con los requisitos de los 

artIculos 16 y 18 de la Decision 486, 

40 2. Solicitudes clivisionales 

Presento junta con este memorial una primera solicitud divisional cuyas reiviridicaciones se 

dirigen a los compuestos de formula I, 11, III y IV en donde A es de fOrmula 

(a)  0 

(b) 

SI 

Las 39 reivindicaciones que presento se refieren a sustituciones del grupo A de las fOrmulas I, II, 

Ill y IV con benzotiazoles y benzoisotiazoles, originalmente identificados como grupos (b) y (C) 

en la reivindicación 1. 

Presento una segunda divisional dirigida a un grupo de compuestos particulares y sus sales. 

Solicito entonces a este Despacho aceptar Østas solicitudes divisionales toda vez que se 

presentan dentro del trÆmite y no amplian el alcance de la protección inicialmente contemplado 

tal y como Ia establece el ArtIculo 36 de la DecisiOn 486: 

"ArtIculo 36.- El solicitante podrÆ, en cualquier momento del trÆmite, dividir su 

solicitud en dos o mÆs fraccionarias, pero ninguna de Østas podrÆ implicar una 

ampliación de la protecciôn que corresponda a la divulgación contenida en 

ía solicitud inicial , . 
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Solicito que se tenga en cuenta para el trÆmite de las solicitudes divisionales el documento de 

poder otorgado por la sociedad solicitante el cual fue presentado ante este Despacho el 16 de 

julio 2010. 

Anexos 

� Formulario de modificaciones 

� Nuevo capitulo reivindicatorio 

� Formularios de divisiOn de solicitud de patente 

� Primera Solicitud divisional 

� Segunda Solicitud divisional 

De la Seæora Jefe, 

"ar’l Pa-s=sVink?C"k�
C.C. No. 39.779.654 de UsaquØn 
T.PA, No. 70.819 de C.S.J. 
Calle 94 A No. 7 A-09 - Bogota, D.C. 
Tel.: 7560770 

Bogota D.C. 
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S U P E R I N T E N D E N C, I A L 
FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES 

SOLICITUD DE: 

U Correcciön de Errror Material Modificación a una solicitud 

0 Nombre: MEMORY PHARMACEUTICALS IDENTIFICACION 
CORPORATION 

Direcciôn: 100 Philips Parkway, Montvale, CC. NIT 0 
NJ 07645, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Domicilio: Montvale, NJ 07645, CE. Otro 0 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

Lugar de Constitución: Estados Unidos de Cual  
America 

TelØfono: Fax: Nimero 
E-mail: 

Nombre: MARGARITA CASTELLANOS A. IDENTIFICACION 
REPRESENTANTE 
0 APODERADO DirecciOn: CaUe 94 A No. 7 A-09 CC, NIT U 

TelØfono: 7560770 Fax: 7550158 C.E. 0 Otro 0 
E-mail: jgcasteiIanosyco.com Cual 

NLmero 39779.654 TPA 70,819 

40 Nümero de Expediente: 

06.108.716 

Descripción de la corrección o modificación solicitada: 

Presento nuevo capitulo reivindicatorio sobre el cual solicito se le otorgue el privilegio de patente. 

fi Comprobante de pago No. 10-84,366 Fecha 07/10/2010 

Anexos: 

Comprobante de pago de la tasa. 

EJ Poderes Si fuere el caso, junto con la sustituciOn de los mismos a mi favor. 

El Documento que acredita la existencia y representaciOn legal de las partes, cuando sean personas juridicas 

ox Nuevo capItulo reivindicatorlo 

0 
NOMBRE MARGARITA CASTELLANOS A. FIRMA ffkCCW-’1 CQ9Q.QA’O 

CO 39’779654 UsaquØn - TPA 70.819 CSJ 

Instrucciones para el diligenciair.iento del presente formulario, ver reverso de esta pagina - P2007 
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REIVINDICACIONES MODIFICADA SOLICITUD PRINCIPAL 

1. Un compuesto aza-biciclo octano que tiene formula seleccionada de de las formula I, 
II, Ill y IV 

A 

Caracterizado porque 

A es R2 X esOoS; R’ es H; A 

(IV) 

R1 es NR2CSR8 NR2CONR2R9, NRCSNR2R9, NR2802R10, NR2CONR6R7, 

NR2CSNR6R7, NR2R9 S02R10, S0R10, alquilo corn I a 4 atomos de carbono susttuido por 

Aro-Het, alquilo fluorado corn 1 a 4 Ætomos de carbono sustit s .uicpor Ar o Het, aIquenik �-� corn 2 a 6 atornos de carbono que esta sin sutituir o sustauido por Ar o Het, aiquinilo corn 

2...a6 Ætornos de carbono que estâ sin sustituir o sustituido por Ar or Het, cicloalquenilo 

com. a 8 ªtornos de carbono, cicloalquenilalquilo de 6 a 9 âtomos de carbono, alcoxi corn 

- a 4 Ætomos de carbono, hidroxialquilo fluorado corn 1 a 4 Ætomos de carbono, 

hidroxialcoxi fluorado corn 2 a 4 Ætornos de carbono, alcoxicarbonilo corn 2 a 6 Ætomos de 

carbono, o OAr; 

R2 es H. un alquilo que tiene entre I y 4 Ætomos de carbono, un cicloalqullo 

que tiene entre 3 y 7 ªtornos de carbono o un cicloalquIlalquilo que tiene entre 4 y 7 

Ætomos de carbono; R6 y 

R7 son cada uno independientemente, H, un alquilo que tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, un cicloalquilo que tiene entre 3 y 7 Ætomos de carbono, 0 un 



cicloalquilalquilo que tiene entre 4 y 7 atomos de carbono o R6 y son juntos un grupo 

aiquileno que contiene entre 4 y 6 ªtomos de carbono, que forma un anillo con el Ætomo 

de N; 

R3 es H, un alquilo que tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, un alquilo 

fluorado que tiene entre I y 4 Ætomos de carbono, un alquenilo que tiene entre 3 y 6 

âtomos de carbono, un aiquinilo que tiene entre 3 y 6 âtomos de carbono, donde los 

grupos alquilo, alquilo fluorado, alquenilo o aiquinhlo estÆn en cada caso no sustituidos o 

sustituidos con Ar o Het, un cicloalquilo que tiene entre 3 y 7 ªtomos de carbono, un 

cicicaiquenilo que tiene entre 5 y 8 Ætomos de carbono, un cicloalquilalquilo que tiene 

entre 4 y 7 Ætomos de carbono, un cicloalquenhlalquilo que tiene entre 6 y 9 âtomos de 

carbono, un hidroxialquilo que tiene entre 1 y 4 âtomos de carbono, un hidroxialquilo 

fluorado que tiene entre 1 y 4 Ætornos de carbono, un monoalquilamino que tiene entre 1 y 

4 atomos de carbono, dialquilamino, donde cada grupo alquilo tiene independientemente 

49 entre 1 y 4 Ætomos de carbono, Ar, o Het; 

R9 es Ar ô Het; 

R10 es un alquilo que tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, un alquilo fluorado 

que tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, un alquenilo que tiene entre 3 y 6 Ætomos de 

carbono, un alquiriilo que tiene entre 3 y 6 Ætomos de carbono, donde los grupos alquilo, 

alquilo fluorado, alquenilo o aiquinhlo estÆn en cada caso no sustituidos o sustituidos con 

Ar o Het, un cicloalquilo que thene entre 3 y 7 ªtomos de carbono, un cicloalquenilo que 

tiene entre 5 y 8 ªtomos de carbono, un cicloalquilalquilo que tiene entre 4 y 7 Ætomos de 

carbono, un cicloalquenilalquilo que tiene entre 6 y 9 âtomos de carbono, un hidroxialquilo 

que tiene entre 2 y 4 Ætomos de carbono, un hidroxialquilo fluorado que tiene entre 2 y 4 

Ætomos de carbono, un monoalquilamino que tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, 

dialquilamino, donde cada grupo alquilo tiene independientemente entre 1 y 4 Ætomos de 

carbono, NR6R7, NR2R8, Ar, o Hat; 

Ar es un grupo arilo que contiene entre 6 y 10 Ætomos de carbono, que no estÆ 

sustituido a estÆ sustituido con uno a mÆs aiquilos que tienen entre I y 8 Ætomos de C, un 

alcoxilo que tiene entre 1 y 8 Ætomos de C, halógeno,  dialquilamino, donde cada una de 

las porciones de alquilo tiene entre 1 y 8 Ætomos de C, amino, ciano, hidroxilo, nitro, un 

alquilo halogenado que tiene entre 1 y 8 Ætomos de C, un alcoxilo halogenado que tiene 

entre I y 8 Ætomos de C, un hidroxialquilo que tiene entre I y 8 ªtomos de C, un 

hidroxialcoxilo que tiene entre 2 y 8 Ætomos de C, un aiquenuloxilo que tiene entre 3 y 8 
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Ætomos de C, un alquiltiol que tiene entre I y 8 âtornos de C, un aiquilsuIfinio que tiene 

entre I y 8 âtomos de C, un alquisuIfonUo que tiene entre 1 y 8 âtomos de C, un 

monoalquilamino que tiene entre 1 y 8 Ætomos de C, cicloalquilamino, donde el grupo 

cicIoaquiIo tiene entre 3 y 7 ªtornos de C, y estÆ opcionalmente sustituido, ariIoxo, donde 

la porcón de arilo contiene entre 6 y 10 âtornos do carbono, y estÆ opcionalmente 

sustituido, ariltiol, donde la porciOn do arilo contiene entre 6 y 10 ªtornos de carbono, y 

estÆ opcionalmente sustituido, cic(oalquiloxilo, donde el grupo cicIoaIquio tiene entre 3 y 7 

Ætomos de C, y estÆ opcionalmente sustituido, sulfo, suffonilamino, acilarnido, aciloxilo, 0 

combinaciones do Østos, 

Het es dihidropiranilo, tetrahidropiranilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidrotieno, pirrolidinhlo, 

piperidinilo, piperazinilo, morfinUo, isoxazohnUo, tiazolilo, oxazolilo, pirroio, .pirazol1Q. 

irnidazohlo, piridilo, pirimidinilo, indoWo, quinoUnUo, isoquinolUc, o naftiridinio, 

quo estâ no sustituido o estÆ sustituido con uno o rnâs halógenos,  un arilo qüe’tienEiØhtre 

6 y 10 Ætomos do carbono, quo estª opcionalmente sustituido, un aiquilo que tiene entre 1 

y 8 Ætomos de C, un alcoxUo que tiene entre 1 y 8 Ætornoa de C, ciano, trifluorometUo, 

nitro, oxo, amino, un monoalquUamino que tiene entre I y 8 Ætomos de C, dialquUamino, 

donde cada grupo aiquilo tiene entre I y 8 Ætomos de C, S02R11 CXR11, a combinachones 

do Łstos; 

y 

R11 es un aiquilo quo tiene entre 1 y 4 Ætornos do carbono, un aiquilo halogenado quo 

tiene entre 1 y 4 âtomos de carbono, un aiquenilo quo tiene entre 3 y 6 ªtomos de 

carbono, un alquinuo que tiene entre 3 y 6 Mornos do carbono, donde los grupos aiquilo, 

aiquilo halogenado, aJquenilo a aquinilo estân en cada caso no sustituidos 0 sustituidos 

con Aro Hot, un cic$oalqui)o quo tiene entre 3 y 7 Ætornos de carbono, un cicloalquenhlo 

que tiene entre 5 y 8 Ætomos de carbono, un cicloalquilalquulo que tiene entre 4 y’7 Ætomos 

de carbono, un cicloalquenilalquUo quo tiene entre 6 y 9 Ætamos de carbono, un 

hidroxialquilo quo tiene entre 2 y 4 âtomos de carbono, un hidroxialquilo fluorado quo tiene 

entre 2 y 4 âtomos de carbono, un monoalquUarnino quo tiene entre I y 4 Ætomos de 

carbono, dialquhlamino, donde cada grupo alquilo tiene independientemente entre I y 4 

Ætomos do carbono, o Ar; o 

una sal farrnacØuticamente aceptable de este, 

donde A estÆ unida al rosto del compuesto a travØs de las posiciones 3, 4 0 7. 



2. Un compuesto do acuerdo con la reivindicaciôn I CARACTERIZADO PORQUE ’I 

es un alquinilo quo tiene entre 2 y 6 Ætomos do carbono, un hidroxialquilo fluorado que 

tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, o Ar-alquinilo / 

3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1 CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la fOrmula I, X es 0, Wes H-a -aIquila, y R1 es hidroxialquilo fluorado, 

alquinilo a Ar-aiquinilo. 

4. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 3, CARACTERIZADO PORQUE Ri es 

2.2,2,-trifluoro-,I -hidroxil-1 - (trifluorometh)etilo, etinilo, propinlo, pentinilo a fenetinhlo. 

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación I CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la fOrmula la: - 

I. 

R’ 

’2 (� . 

(la) 
R 

LÀ 

donde R2 es H a alquNo y . 

R1 Os hidroxialquilo fluorado alquinilo o Ar-alquinilo. 

6. Un compuesto de acuerdo con Ia reivindicacOn 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene 2 0 3 de los susMuyentes R1. 

7. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1 CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene Is formula I y A estâ unido al resto del compuestoa travØs de su 

posiciOn 3. . /.. 

8. Un compuesto de acuerdo con Ia reivinthcaciOn I, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la fOrmula I y A estÆ unido al resto del compuesto a travØs de su 

posiciÆn 4. 



9. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación I CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la formula I y A estÆ unido al resto del compuesto a travØs de su 

posiciOn 7. 

10. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la fOrmula II y A està unido al resto del compuesto a travØs de su 

posicion 3. 

11. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1 CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la fOrmula II y A estÆ unido al resto del compuesto a travØs de su 

posiclon 4. 

12. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la formula H y A estØ unido al resto del compuesto a travØs de su 

posicion 7. 

13. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciôri 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la fOrmula Ill y A estÆ unido al resto del compuesto a travØs de su 

posicion 3. 

14. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la formula III y A estâ unido al resto del compuesto a travØs de su 

posicion 4 

15. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la fOrmula III y A estÆ unido al resto del compuesto a travØs de su 

. 
posicion 7. 

16. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la fOrmula IV y A estØ unido al resto del compuesto a travØs de su 

posiciOn 3. 

17, Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la fOrmula IV y A estª unido al resto del compuesto a travØs de su 

posicion 4. 
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18. Un compuesto de acuerdo con la revindicación 1, CARACTERIZADO PORQUE dicho 

compuesto tiene la formula IV y A estâ urildo al resto del compuesto a travØs de su 

posiciOn 7. 

19. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el aiquilo en 

cada caso es metilo, etilo, propilo, isopropilo, butilo, sec-butilo o terbutilo. 

20. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciôn 1, CARACTERIZADO PORQUE el 

alcoxilo en cada caso es metoxilo, etoxilo, propoxilo, isopropoxilo, isobutoxilo y 

secbutoxilo. 

21. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, CARACTERIZADO PORQUE el 

cicloalquilo en cada caso es ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo o ciclohexilo 

22. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, CARACTERIZADO PORQUE el Ar 

en cada caso es fenilo, naftilo o bifenilo, que no estÆ sustituido o estÆ sustituido con 

uno o mÆs grupos halOgeno, alquilo, hidroxilo, alcoxilo, nitro, amino, alquilamino, 

dialquilamino, hidroxialquilo, hidroxialcoxilo, ciano, alquiltio, aiquilsulfinilo, 

alquilsulfonilo, fenoxilo o aciloxilo. 

23. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, CARACTERIZADO PORQUE Het 

en cada caso es dihidropiranilo, tetrahidropiranilo, tetrahidrofuranilo, tetrahidrotienilo, 

pirrolidinilo, piperidinilo, piperazinilo, morpholinilo, isoxazolinilo, tiazolilo, oxazolilo, 

pirrolilo, pirazolilo, imidazolilo, piridilo, pirimidinilo, indolilo, quinolinhlo, isoquinolinilo, 0 

naftiridinilo, que en cada caso no estâ sustituido a estÆ sustituido con uno a mÆs 

grupos halogeno, arilo, aiquilo, alcoxilo, ciano, trifluorometilo, nitro, oxo, amino, 

alquilamino o dialquilamino. 

24. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, CARACTERIZADO PORQUE Het 

en cada caso es 2-quinolinhlo, 1,3-tiazolil-2-ilo, 1,3-oxazol-2- 110, pirrolidin-1-ilo, 

piperidin-1 -110, morfolin-4-iIo, 4-indoilo, 4-piridilo, 3- quinolinilo, 4-quinolinilo, 3-indoilo, 

2-pirrolhlo, tetrahldro-2H-phran-4-hlo, 36-dihidro-2H-piran-4-iIo, 5-indolilo, 3-piridilo, 0 3-

phrazolilo qua en cada caso estâ no sustituido o estÆ sustituido con uno o mÆs grupos 

halOgeno, arilo, aiquilo, alcoxilo, ciano, trifluorometilo, nitro, oxo, amino, alquilamino a 

dialquilamino. 



CQ/4 

38. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, en donde dicho compuesto es N- ,) 

[(3S)-1 -AzabicicloL22.2joct-3-]-6-[22.2trt1uoro-1 -hidroxi-i -(trifluorometil)etil]-1 H-

indazol-3-carboxamida, o una sal farm acutiarnente aceptable d& mismo. 

39. Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciOn 1, en donde dicho compuesto es N-

[(3S)-1 .AzabicicIo[2.2.2]oct-3�iI]-6-etinfl-1 H-indazol-3-carboxarnida, a una sal 

farmacØuticamente aceptable del mismo. 

40. Un compuesto aza-biciclo octane que tiene formula seleccionada de las fOrmulas I, II, 
Ill y IV 

A 

Caracterizado porque 

A es 

X esOoS; 

� 
R’ 

N 

X A 

R2 

A 

(IV) 

R1 es NR2CSR8, NR2CONR2R9, NIR2CSNR2R9, NR2S02R10, NR2CONReR7 

NR2CSNR6R7, NR2R9, S02R10, 80R10, alquildcom 1 a 4 Ætomos de carbono sustituido por 

Ar o Het, aiquilo fluorado corn 1 a 4 âtômos de carbono sustituidos por Ar a Het, alquenilo 

corn 2 a 6 ªtomos de carbono que estÆ sin sustituir o sustituido por Ar o Het, aiquinilo corn 

2 a 6 Ætomos de carbono que estª sin sustituir a sustituido por Ar or Het, cicloalquenilo 

corn 5 a 8 âtornos de carbono, cicloalquenilalquilo de 6 a 9 Ætornos de carbono, alcoxi corn 

I a 4 Ætomos de carbono, hidroxialquilo fluorado corn 1 a 4 Ætomos de carbono, 

hidroxialcoxi fluorado corn 2 a 4 Ætomos de carbono, alcoxicarbonilo corn 2 a 6 Ætomos de 

carbono, o OAr; 



R2 es aiquilo que tiene entre I y 4 Ætomos de carbono, Lin cic(oalqullo que tiene 

entre 3 y 7 Ætomos de carbono o Lin cicIoalquiaquo que tiene entre 4 y 7 Ætomos de 

carbono; 

R6 y R7 son cada uno independientemente, H, un alquito que tiene entre I y 4 

Ætornos de carbono, un cicloalquiio que tiene entre 3 y 7 ätomos de carbono, 0 Ufl 

cicIoalquiIaquiIo que tiene entre 4 y 7 Ætomos de carboro, o y R’ son juntos tin grupo 

aLquileno que contiene entre 4 y 6 âtornos  de carbono, que forma un anfflo con e( Ætomo 

de N; 

R8 es H, un aiquilo que tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, un aIquIo 

fluorado que tiene entre 1 y 4 ªtomos de carbono, un alquenio que tiene entre 3 y 6 

Ætomcs de carbono, un aiquinilo que tiene entre 3 y 6 Ætomos de carbono, donde (Os 

grupos alquilo, alqui(c fluorado, alquenilo o aquino estÆn en cada caso no sustituidos 0 

sustitudos con Ar o Het, un cicloaquilo qua tiene entre 3 y 7 Ætomos de carbono, Lin 

c1cIoaqueni!o que tiene entre 5 y 8 Ætomos de carbono, tin cicioalquilalquilo qua tiene 

entre 4 y 7 Ætornos de carbono, un cicoakwenaIquUo que tiene entre 6 y 9 Ætomos de 

carbono, un hidroxialquilo que tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, un hidroxialquilo 

fluorado que tiene entre 1 y 4 âtomos de carbono, un monoalquflamino que tiene entre 1 y 

4 Ætomos de carbono, dia!quUamino, donde cada grupo aiquilo tiene independientemente 

entre 1 y 4 Ætomos de carbono, Ar, o Het; 

R9 es Ar ó Hat; 

R10 Cs Ufl a(quilo que tiene entre I y 4 âtomos de carbono, un aiquilo fluorado 

qua tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, un aIqueno que tiene entre 3 y 6 âtomos de 

carbono, un aiquinilo que tiene entre 3 y 6 Ætomos de carbono, donde (Os grupos a(quilo, 

aiquilo fluorado, a(quenilo o aiquinilo estÆn en cada caso no sustituidos o sustituidos con 

Ar o Het un cicloalquUo que tiene entre 3 y 7 Ætomos de carbono, un cicloalquenilo que 

tiene entre 5 y 8 Ætomos de carbono, un cic1oalquilaIquio que tiene entre 4 y 7 Ætomos de 

carbono, un cicloalquenilalquilo que tiene entre 6 y 9 6tomos de carbono, Lin hidroxialquilo 

qua tiene entre 2 y 4 âtomos de carbono, un hidroxialquilo fluorado que tiene entre 2 y 4 

Ætomos de carbono, un monoalquilarnino qua tiene entre 1 y 4 Ætomos de carbono, 

dialquilamino, donde cada grupo a(quilo tiene independientemente entre 1 y 4 Ætomos de 

carbono, NR6R7, NR2R8, Ar, a Het; 



(it.Uuc;’ 

entre 2 y 4 âtomos de carbono, tin monoalquUamino que tiene entre 1 y 4 Ætornos de 

carbono, dialquilamino, donde cada grupo alquilo tIerie independientemente entre 1 y 4 

âtomos de carbono, o Ar; o 

una sal farm acØuticamente aceptable de este, 

donde A estª unida al resto del corn puesto a travØs de las posiciones 3, 4 0 7. 

41. Una composición farmacØutica que comprende tin compuesto de acuerdo con 

cualquiera de las reivindicaciones 1 a 40 y tin vehIculo farmacØuticamente aceptable. 

4 
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento nuevamente en 
el articulo 45 de la Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le 
comunica: 

1. Documentos estudiados 

1.1 DescripciOn: Folios: 331 a 558 como se radicó inicialmente 

1.2. Reivindicaciones: Folios 559 a 603 Como se radicÆ inicialmente. 
Folios 653 a 673 Mod ificaciÆn 
Folios 707 a 718 Nueva modificación 

1.3. Prioridad: Folio 1: US 60/555951 25/mar/2004 
US 60/616033, 06/oct/2004 

2. Modificaciones no aceptadas (articuI6 34 6486 de la C.A.N. de la CAN.) 

El interesado presento dos divisidnales, la primera aparecen solo compuestos 

especificos, ahora aparece el numero 06-108716A, y derivados de los 

compuestos de formulas (I), (II), (III) y (IV) cuando A es (b) 1 ,2-benzotiazol con el 

nmero 06-10871613; las cuales continUan el trÆmite de manera paralelo, con sus 

propios exÆmenes de patentabilidad. Qr Q,r 

cuiC) Qfl7°  .& oIoc-L 
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3. Objeto de la invención 

TItulo de la solicitud I NDAZOLES ;�RENZOTIAZOLES, BENZOISOTIAZOLES, 
BENZISOXAZOLES Y PREPARACION Y USOS DE ESTOS. 

La solicitud continua con multiples objetos derivados de los compuestos derivados 
de 3-sustituido-1-azabiciclo[2 2 2]octano cubiertos bajo las formulas Markush 

(IV) 

-Reivindicaciones 1-39 Derivados de las formulas (1), (II), (Ill) y (IV) 
- Reivindicacion 40 Derivados de las formulas (I) (II), (Ill) y (IV) 
-Reivindicacion 41 Composiciones de los derivados, (I) (II), (Ill) y (IV) 

Se catalogo Ia invenciôn, segUn la  Clasificación Internacional de Patentes (IPC.): 

4, De la solicitud de Patente 

4.1 Reivindicaciones (artIculo 300 486 de ía CAN.) 

-El interesado ha rehusado a corregir las objeciones realizadas en los dos 
exÆmenes de patentabilidad, vŁase folios 633-647, luego 674-693, en las 
respuestas tØcnicas se omite la correcciôn de lo correspondiente a las objeciones 
de unidad inventiva; este despacho le indicó cuales eran los grupos inventivos que 
apareclan, aun sin ser responsabilidad de esta oficina de realizar esa corrección, 
de cuÆles son los grupos inventivosqu. existen en la solicitud y con todo eso, se 
rehuso a corregirlo apropiadamente 

El nuevo capitulo reivtndicatorio aurnentq,r los defectos con que fue presentada la 
solicitud, ya que ahora existe inconsistencia erVte la reivindicacion principal y las 
dependientes a saber: 
i) Las reivindicaciones 2,3,4,5,27,29-39 son inOonsistØntes con la reivindicación de 

la cual son dependientes respecto al significados de R1, en cada una de las 

reivindicaciones no es congruente, entonces no pueden ser dependientes de la 

reivindicación 1, de otro lado sOlo aparece el sustento tØcnico para los indazoles 

unidos per la posiciOn 3 a la posiciOn 3 del azabiciclo[2.2.2]octano, las posiciones 

4 y 7 son extrapolaciones que aparecen como un sencillo enunciado, ya que el Art. 
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30 D486 de Ia C.A.N. dispone que las reivindicaciones deberÆn estar enteramente 

sustentadas en la memoria descriptiva. Este 
es un 

reguerimiento sustantivo 

no simplemente una cuestión de consistencia puramente de enunciado. Esto 

significa que debe existir una base tØcnioa real en la memoria descriptiva, para el 

objeto de cada reivindicacion y que el ambito de las mismas no puede ser 

ampliado mas alla de Ia realmente just ificado par el contenido de la memoria 

descriptiva. Toda vez que igüamente dt:de, Øxtrapolar materia desde las 

anterioridades para afectar la patentabilidad de  la solicitud, ya que la materia de la 

solicitud fue obtenida mediante un modelismo molecular obtenido mediante 

o rd e nad or. 

ii)Las reivindicaciones 25 y 40 es materia redundante toda vez que es 
exactamente la misma materia de Ia reivindicaciOn 1, sin ninguna caracterIstica 
tØcnica particular. 

El capItulo reivindicatorio, no obstante los requerimientos realizados en los art. 45 
sigue siendo no claro ni conciso, con faltade claridades por incongruencia, 
concision o falta de sustento par la descripcion, exigidas en las reivindicaciones 
For to tanto no cumplen con el requisito de ciaridad, concision o sustento por la 
descripcion de acuerdo al art 30 de Ia Decision 486 

5. Unidad de invención (arficulo 25D 486c/eIacA.W), 

Tat como ya se le habla indicado en los xmenes de patentabilidad anteriores 
Ia solicitud en estudio no cumplia con el requisito de unidad inventiva y continua 
con el mismo inconveniente, retomando el examen 1 examen de patentabilidad 
folio 634, se reitera: 

40 )Compuestos de formula (I) donde A es (a): derivados de N-(1-
azabiciclo[2.2.2]oct-3-il)-1 H-iridazol-carboxamida y derivados de N-(1-
azabiciclo[2.2.2]oct-3-il)-1 H-indazol-tiocarboxamida 

ii) Compuestos de fÆrmula (11) donde A es (a): derivados de N-(IH-indazol-3-il)-1-
azabiciclo[2.2.2]octano-carboxamida y derivados de N-(1 H-indazol-3-il)-1 
azabiciclo[2 2 2]octano-tiocarboxamida 

(iii) Compuestos de formula (1Il) donde ’A es (a): derivados de N-(IH-indazol-
ilmetil)-1 .azabicyc!o[2.22]octan3-amina 

(iv) Compuestos de formula (1V) donde A es (a) derivados de N-(1-
azabiciclo[2,2.2]oct-3-ilmetiI)-1k-indazol-3-ämina  

Tat como debe ser sabido por el interesado, la estructura 1-
azabiciclo[2.2.2]octano no es nueva ni inventiva, por 10 tanto no puede ser la 
estructura base de la unidad inventiva, ni tampoco ninguna de los grupos 
indicados con nombre IUPAC, deben aportar una parte que las haga nuevas y 
esa parte la debe conservar cada grupo inventivo. Para que una estructura 



qulmica pueda ser base de unidad inventiva la estructura debe ser nueva e 
inventiva. 

Por lo tanto la solicitud continua con las falencias :de la falta de unidad inventiva 
que ya habian sido iridicadas en los examenes de patentabilidad anteriores, 
entonces sigue sin cumplir con el req.iisito de unidad de invencion 

6. Determinación del Estado de la TØcnica 

Considerando la fecha de prioridad reclamada de  la presente solicitud de patente 
I 1/nov/2004, se realizo la büsqueda del estado de la tØcnica, en bases de datos 
donde Østa oficina tiene acceso libre, para büsquedas de documentos 
relacionados con la materia que se reclama como nueva e inventiva en la presente 
solicitud. 
EncontrÆndose los siguientes documentos relevantes 

No Documento Tutulo 
Fecha de 

. -, Publlcacuon* 

Quinuclid ne-substituted heterocyclic 
Dl W002100858 aromatic compounds for trestmen of 19-dic-2002 

disease 
Indazoles benzothtazoles, and 

D2* W02004029050 benzoisithizoles, and, preparation and 08Iabr/2004 
uses thereof 

*Si se trata de una solicitud colombiana esta fecha corresponde tambiØn a la fecha 
de presentación de la solicitud colombiana aün sin haber sido pubUcada o sin 
habØrsele cumplido el plazo previsto en el art.40. 

7. AnÆlisis de patentabilidad (artIculo 14 D486 de la C.A.N.) 

7.1. Novedad (artIculo 16 D486 de la C.A.N.) 

La solicitud en estudio reclama los compuestos derivados de 3-sustituido-1-
azabiciclo[2.2 .2]octano cubiertos baja las formulas Markush: 



3-sustituido-1 - 

2 

Formula I 

wherein E and G are in,  selected from CR, 0, S, N, orIR19, and A is 

CR I a or N, each 9-membered fusedring moiety having 0-I substituent selected from 

R20 arid further having 0-3 substituent(s) independently selected from F, Cl, Br, or 1. 

and having a bond directly or indirectly attached to the core molecule where valency 

allows in either the 6-membered or the 5-membŁred ring of the fused-ring moiety; 

vØase el resumeri; pag. 20 renglones 3-4, ültirnoparrafo;  Pg.21 renglones 30-31; 
ejemplo 14 

-02 enseæa de -1-azabiciclo[2.2.2]octano-3-sustituido eon indazol 

(IV) 

wherein 

A is 



It 

(Id) 

(lb) (Ic) 

VØase especialmente pag. 6 ültimo pÆrrafo; pag.7 renglón 1- pag.8 renglôn, 24; 
pag 9 compuestos (Ia) (lb), (Ic), pag-M",compuestos (Id), (le), pag 
Ilcompuestos (ra), (lb), (ic), pag 12 compustos (I’d), (l’e), pag 12 ultimo 
parrafo compuestos (lla),(lib),(lic), Pag 13 compuetos (lJd),(lle), pag 14 ultimo 
pÆrrafo compuestos (Ii’a),(ll’b),(II’c), pag.15c6mpuestos (lid),(U’e); pag 15 Uttimo 
parafo compuestos (iila),(lilb),(fflc), pag.16 compuestos (illd),(lIle); pag. 17 
compuestos (iil’a),(Iil’b),(lllc),(III’d), (tile); pag. 18 compuestos (IVa). (lVb), (lVc), 
(lVd), (lye); pag. 19 compuestos (IVa). (IV’b), (IV’c), pag.29 compuestos (IV’d), 
(lye); pag 20 ültimo pÆrrafo- pag.23; folios 26-27; pag 28 renglones 21-31; pag. 
29 renglones 5-15, 20-28; pag. 30 renglones 27-31; pag 31 renglones 1-2; pag. 
31 renglones 9-17, pag 32-44; ejem. 11-16, 20-23, 45-48, 63-66, 87 y 
reivindicaciones. 

8. Conclusion: 

Los requisitos de patentabitidad de la presente solicitud se encuentran afectados 
as 1: 

N° Documento No i 
ionŁ Reivnicac’ 

Afectadas 
Requisito que Afecta 

Dl W0021000858 I novedad 
D2 W02004029050 1-41 novedad 

9 Respuesta a los argumentos del solicitante 

-Respecto a los argumentos del documento Dl, que ahora como esta las 
reivindicaciones la union de la estructura indazot se hace a en sus posiciones 3 ó 
4 ó 7; pero at revisar la solicitud no se encuentra el sustento tØcnico de las 
posiciones 4 o 7, to cual es una extrapolación especulativa, que igualmente puede 
ocurrir desde Dl, para cualquier posiciOn de sustituciOn de la porción indazol, ya 
que en Dl aparece realmente el sustento para 5-indazolil y para 6-indazolil; El Art. 
30 0486 de la C.A.N. dispone que las reivihdiaciones deberÆn estar sustentadas 



enteramente en la memoria descriptiva. Este es un requerimiento sustantivo y 
no simplemente una cuestiOn de consistencia puramente de enunciado. Esto 
significa que debe existir una base tØcnica real en la memoria descriptiva, para el 
objeto de cada reivindicaciôn y que el Æmbito de las mismas no puede ser 
ampliado mÆs allÆ de lo realmente justificado por el conteriido de la memoria 
descriptiva, y solo estÆ justificado para La union del indazol por su posiciOn 3. 

Respecto a D2 debe hacer una revision de Ic que el solicitante entiende per 
novedad y la materia coma es reclamada en [as 41 reivindicaciones, ya que 
reclaman materia descrita y reivindicada en D2, tal como estÆ expuesto arriba. 

En cumplimiento del artIculo 45 de Ia DecisiOn 486 de la ComisiOn de la 
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de 
sesenta dIas contados a partir de la fecha de notificación de la presente 
comunicación. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar 
de la respuesta subsistieran los impedimeritos para laconcesión, se denegarÆ la 
patente. 

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el artIculo 8 de la 
resoluciôn reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que 
contra Łl no procede recurso alguno en la via gubernativa. 

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ 
Directora de Nuevas Creaciones (e) 

El anterior requerimiento fue notificado por, fijación en lista, de fecha 

CONCEPTO TECNICO No. 4304 LEXAMINADOR TECNICO Cod N°202012 


