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Solicitud de patente a nombre de DSM NV,

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la
sociedad DSM N.V., domuciliada en Heetlen, Paises Bajos, solicitante de la
patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 9894 notificado por fijaciéon en
lista ¢l 17 de agosto de 2007, relacionado con ¢l concepto téenico de fondo No.
1285, me pernuro manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
4306 al solictitante para modificar la solicitud de patente ¢n cualquicr momento del
TrAMIte, Presento junfo con este memonial nuevo juego de teivindicaciones que
consta de 11 reivindicaciones, en el cual se han realizado las  siguientes
modificaciones:

1.1 Dentro de la revindicacion 1 se reemplazo la expresion “es mayvor que 1,0
mol/T” por la frase “es entre 1.0 v 2.5 mol/1” para definir la concentracion de
hidroxilamonio.

1.2 De la misma forma se especificaron los intervalos revelados en las
ravindicaciones 2,3, 4, 5,7, 8 v 10.
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Fl sustento para estas modificaciones se encuentra en la memoria descriptiva,
principalmente desde la pagina 2 linea 24 hasta la pdgma 3, linea 9; pagina 4 linca
21 hasra la pagina 7 linea 15.

En cuanto a las modificaciones anteriormente expuestas, me permito seitalar que
las musmas no amplian el alcance de la presente invencion, por el contrano lo
delimitan haciéndolo diferente de lo revelado en Ia téenica antertor.

Para este efecto, me permito acompanar ¢l recibo No. 07-96342 del 26 de
noviembre de 2007, con lo cual queda cubierta Ia tasa correspondiente a la
maodificacion, la cual presento junto con este memotial.

2. Claridad de Ia solicitud

Respecto a la clandad, me permito decir que gracias a la modificacion
anteriormente expuesta dentio del capitulo retvindicatorio, se supera cabalmente
esta objecton.

De otra parte, con relacion a la objecion del examunador en cuanro a las
reivindicaciones 7, 8 y 11, me permito decir que las mismas son dependientes de
la reivindicacion 1, la cual muestra las etapas del proceso, por ende, dichas
reivindicaciones implicitamente condenen la materia objeto de la revindicacton
de la cual dependen y caracterizan ain mas condiciones de concentracion de los
materiales que participan en las etapas del proceso revelado en la reivindicacion
independiente 1.

3. Novedad

Fil articulo 16 de 1a Decision 4806 de la Comusion de la Comumdad Andina indics
que la invencion se considera como nueva cuando no esta gmpresdida en ¢l estado
de la técnica, lo que quiere obviamente significar, a contratto weasy, es que la
invencion po se considera como nueva si esta pmprendida en el estado de la
téenica. Esto es de [ogica hermenéutica y gramatica elemental. 51 de acuerdo con
el espiritu de la norma legal indicada, la invencton no se considera como nueva si
estd “comprendida” en el estado de la @enica, dicha norma se esta refiriendo,
naruralmente, a fa fotalidad del invento vy uo g algyno o g algunes de sus componestes.

Para que la invencion pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, en sy
totalidad, ha de estat contenida ea “of conjunto de conocimientos existentes qie son
aplicables al proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31 de
octubre de 1989, publicada en Junisprudencia del Tribunal de justicia del Acuerdo
Ao Cavtacerna Frsres 1T BITUINT AT Biaenne Atrpe 1004 <200 s
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Lo anterior es conocido como ¢l concepro de NOVEDAD ABSOLUTA, de
conformidad con el cual para desvirtuar el sequisito de novedad de una invenaon
serd necesario que lo reivindicado por la mveacion bajo estudio cotresponda de
forma rotal en un documento o anteriotidad senalado, conclusion a la que se Hega
después de un andlisis exhaustvo mediante una comparacidn entre lo divulgado
en ¢l capitulo reivindicatorio en discusion v la anterioridad citada.

Abhora bien, si un determinado elemento, condicidn o circunstancia de la nueva
creacion va hace parte del estado de la técnica no quiere ello dectr, desde luego,
que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
razon ha dicho el mencionado Tribunal: “hay gue advertir gue toda creacidn es, en cierta
farma, producty del estado de la técnica excistente, en el sentido de que el Dventor pa_de fener en
centa un comjunto de conocimientos técwicos gue le permitan crear mueros procedinnentos
aplicables a fa imdustria” (Ibidem, paginas 53 v 54) (el subrayado es mio).

Hasta aqui se puede conclur que la novedad como minimo debe contemplar los
SLTULCITES ASPectos:

~Que la invencion en estudio esté contenida de forma TOTAL v ABSOLUTA
en el documento que se menciona como antetiondad o de forma independiente
en los documentos que se mencionan, si SOn Varlos.

-Que la tnvencidn en estudio puede parar de conocimientos conocidos, caso en
el cual habri que hacer la comparacion no de lo conocido sino de lo inédito v
novedoso, teniendo que analizasse ¢l valor agregado que aporta la invencion
con sus nuevas caractetisticas al campo técnico al cual pertenece la invencidn en
estudio.

Al aplicar lo anteriormente expuesto al presente caso en particular, para
desvirmar la novedad de la presente invencion serfa forzoso que se demostrara
que la invencion de mi mandante estd comprendida en el estado de la tecnica de
forma TOTAL, lo cual no sucede, rendiendo en cuenta gue el nuevo capirulo
reivindicatorio que se presenia se diferencia atin mas del documento del estado
de a téenica citado por ese despacho.

Fn este orden de tdeas, ¢l examinador mantfiesta en su concepto técnico No.
1285 que: “La presente Solicitud de Patente No. 02110471 en sn reivindicacidn 1. presenta win
Drocedimiento para Ja produccion de Ja pxima de Ja ciciohexanona. en of el i pedio de reataldy aviioso
gite contiene fosfato se somete @ un ciclo de aperaciones desde nna 3ona de vinterss de budioxdlamonio hasta
wna zona de siptesis de la oxima de la ciclobexanona y retorno a la sona de vinfesis de hidroxilamono,
donde se forma_bidroxrlamonio por reduceion catalitica de iirato con budrigens. Eu fa zuna de sinteirs de

la oxima se hace reaccionar hidroxilamonis con ciclobexanona para la formacion de la oxima. En
SRR A o
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“Tf docimenty del Extado de la Técnica mds ceveans ex D1 gue presenta wun procedumento
para_tu_prodieion de nna oxima. gue comprende poner en contrafliujo, un medio de redccon
acrioso que contiene fosfate e lidroxilamanio. obtenido en wna Sena de sintesis de
hidraxitamonio y wn (iclo de operaciones hasta wna gona de sintesis de la oxiva, junfo con i
cefona cichica de C,-C, preferiblemente cieiphexanona y un solvente organico, prefercbienente
tolweno. Eu los ejemplos Iy 11 se presenta el bidroxilanonio gue entra en la sona de sintesis de
la_oxima en copcentracones superiores a [ .Qmol/ L

“Por lo tanta, la reivindicacion 1 de la solicitud en estudio na ev nueva y lay reqvindicaciones

dependentes de esta fampoco fo son, puesto gue ef procedimiento para la preparacion de la
axima de la ciciohexanona con la caracteristica de gue la concentracion de hidroxitamonio en
medio de reaccion acoso que entra en la sona de sintesis de la oxima de la cciobexanona es
mayor gue 1.0 molf 1. ya babia sido presentados en D1, aungue en dicha anferioridad ne
hicieran relevancia a la concentracon de hidroxilamonio.”

“De otro lado. en ef documento D2 se presenta un proceso para la preparacion de soluiones

concentradas de fedroxilamonia acwoso (concentraciones superiores a 1.0mol/ L), para ver

utilizadas en procesos de sinters de la oxima de la cciobexanona, {egemple 11 qne bace
referencia a la anterioridad D1). Por lo tanto, nuevamente, la receindicacian 1 de la solicitud en
estudio y las dependientes de efla no son nnevas. pues el proceso caracterizado porgne la
concenitravion de budrvoxilamonto gue entra en la Jona de siufesis de fa oxcima ex superior o 1
Omol] L. ya habia sido documentado en el arte previo.”

En primer lugar, es importante aclarar que el nimero de solicitud colombiara

para el caso en cuesnon es 06-110.469 v no 02110471 como ast lo manifiesia ¢}

examinador en ¢l folio 96 del expediente.

Fn segundo término, me permito presentar a continuacion los argumentos que
demuesiran la novedad de la presente invencion sobre las ensenanzas de las dos
anterioridades citadas por ese despacho.

3.1 Novedad de la solicitud en estudio frente al documento GB1138750
(D1)

La objecion de novedad planteada respecto a esta referencia, en el sentido que la
concentracion de hidroxilamonio de los ejemplos T a [T en D1 estd incluido
dentro del intervalo de la concentracidn de hidroxilamonio en la revindicacion 1,
no resulta ser correcta.

En este sentido, se dirige la atencion del examinador al hecho que la presente
invencion se encuentra dirigida a la produccidn de la oxima de ciddohexanona
mediante ¢! empleo de un medio de reaccién acuoso que contiene fosfato
por medio de una reduccidn catalitica de nitrato. De hecho, tnicamente ¢
ciemnlo 1 del documento cirado hata referencia a nn nrocees w271 T
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baja que 1.0 mol por litro, principalmente alrededor de 0.84 mol por litro. Esto
es una diferencia apreciable en términos del proceso y que no puede ser pasada
por alto por esa oficina al momento de realizac el cotejo entre 1o revelado en D1

y la solicitud en cuesuon.

Atn mas, los ejemplos 11 y 111 del documento D1 son procesos rotalmente
diferentes, en especial para la reduccion caralinea del NQ en lugar de la
reduccdon del nitraro NO; (ejemplo 1), respectivamente para la producaon de
la oxima de ciclohexanona mediante ¢l uso de medio de reaccidn acuoso que
contiene sulfato/bisulfato en lugar de un medio que contdene fostato (ejemplo
D). Asi las cosas, ni el ejemplo I ai el ejemplo UT resulta ser relevante para la
evaluacion de la novedad de la prestente invencion. '

Fn conclusion, D1 no revela una concentracion por encima de 1.0 mol por r/o?
para el hidroxilamonio en un medio de reaccion acuoso que contiene fosfas

v el cual entra en la zona de sintesis de la oxima de ciclohexanona y mediante el
uwso de reduccion catalitica_de nitrato. Por lo tanto, la retvindicacion 1 v sus
dependientes cumplen a cabalidad con el requisito de novedad frente a Jas
ensenanzas de este documento.

3.2 Novedad de la solicitud en estudio frente al documenio US3720758
(D2)

Como prmera medida, el solicitante quiere seialar que este documento fue
también presentado en el reporte de examen prehmimar internacional en donde
de manera njusta se manifestd que las revindicaciones 1 a 10 carecian de
novedad frente a esta referencia, en especial con respecto al eemplo 11 Esma
objecion fue superada por ¢ solicitante,

Fin este sentido, me permito manifestar que la presente invencion revela que fa
relacion que existe entre la concentracion en moles por hitro del fosfato y ¢l
hidroxilamonto es mayor de 2.04 lo cual es muy diferente a lo mencionado en D2,
toda vez que en ¢l ejemplo T de esta referencia, la proporcion es (30+55)/55=
1.55 en el ejemplo 1T de D2, como se puede constatar en la columna 6 lineas 13 a
15, la proporciéon es de (44+56)/(56+9)= 1.54 (Ia relacidn de la composicion de

la mezcla revelada en la columna 6, lineas 19-20= (15+12)/2+15)= 1L59) Porlo .

ranto, la presente invencion a diferencia de I antertoridad D2 muestra que la”

proporcion entee el tosfato v el hidroxilamonto es superior a 2.0 v asi las cosas,
. .. 7
D2 no puede afectar la novedad de fa presente invencion. /

!

=n conclusion, de acuerdo con los anteriores argumenios se demuestra gue fa
materia objeto de la solicttud en estudio es diferente y por ende novedosatuando

se le compara con lo divuleado en las dos solicitudes citadas nor el evadsi--1
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patentabilidad para esta solicitud v se conceda el prvilegio de patenta a la
solicitud en cueston.

Seilor Superintendente,

Z
. JIMENA ESCOBAR URIBE

(C.C.39.779.452 de Usaquén
TP, 68228

. Cod. 5376
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para la produccion de la oxima de la ciclohexanona, en el cual
un medio de reaccion acuoso que contiene fosfato se somete a un ciclo de operaciones
desde una zona de sintesis de hidroxilamonio hasta una zona de sintesis de la oxima de
la ciclohexanona y retorno a la zona de sintesis del hidroxitamonio, en cuya zona de
sintesis del hidroxilamonio se forma el hidroxilamonio por reduccion catalitica de nitrato
con hidroégeno, y en cuya zona de sintesis de la oxima de la ciciohexénona se‘hace
reac_cionar ell hidroxilamonio con ciclohexanona en presencia de un disolvente organico
para formar la oxima de la ciclohexanona, caracterizado porque la concentracion de
hidroxilamonic en el medio de reaccidén acuoso que entra en la zona de sintesis de la

oxima de la ciclohexanona es entre 1.0 y 2.5 mol/.

2. Un procedimiento para la produccion de la oxima de la ciclohexanona, en el cual
un medio de reaccion acuoso que contiene hidroxilamonio, fosfato y nitrato se anade a
una zona de sintesis de la oxima de la ciclchexanona, en la que el hidroxilamonio se hace
reaccionar con ciclohexanona en presencia de un disolvente organico para formar la
oxima de la ciclohexanona, caracterizado porque la concentracion de hidroxilamonio en el
medio de reaccién acuoso que entra en la zona de sintesis de la oxima de fa

ciclohexanona es entre 1.0 y 2.5 mol/l. —

3. El procedimiento segun la reivindicacion 1 o la reivindicacion 2, caracterizado
porque fa concentracion de hidroxilamonio en el medio de reaccion acuoso que entra en la

zona de sintesis de la oxima de la ciclohexanona es entre 1.2 y 2.5 mol/l

4. £l procedimiento segln una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3,
caracterizado porque la concentracién de hidroxilamonio en el medic de reaccion acuoso

que entra en la zona de sintesis de la oxima de la ciclohexanona, es entre 1.4 y 2.5 mol/l.

5. El procedimiento segun una cualquiera de [as reivindicaciones 1 a 4,
caracterizado porque la concentracién de hidroxilamonio en el medio de reaccidn acuoso

gue entra en la zona de sintesis de la oxima de la ciclohexanona, es entre 1.6 y 2.5 mol/l.



6. El procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,

caracterizado porgue el medio de reaccion acuoso y una corriente que comprende la

ciclohexanona y el disolvente organico, se ponen en contacto en un flujo contracorriente.

7. El procedimiento segin una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6,
caracterizado porque el disolvente organico y la ciclohexanona se afiaden a la zona de
sintesis de la oxima de la ciclohexanona, y un medio organico que comprende el
disolvente orgdnico y la ciclohexanona, se separa de la zona de sintesis de la oxima de la
ciclohexanona, siendo la concentracion de la oxima de la ciclohexanona en el medio

organico es entre 5 y 95% en peso.

8. El procedimiento segin la reivindicacion 7, caracterizado porque la
concentracion de la oxima de la ciclohexanona en el medio organico que sale de la zona

de sintesis de |la oxima de la ciclohexanona es entre 25 y 95% en peso.

9. El procedimiento segln una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8,
caracterizado porque el disolvente organico se selecciona del grupo constituido por

benceno, tolueno, xileno, metilciclopentano, ciclohexano y sus mezclas.

10. EI procedimiento segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9,
caracterizado porque la concentracion de hidroxilamonio en el medio de reaccion acuoso

que sale la zona de sintesis de la oxima de la ciclohexanona, es entre 0.1 y 0.005 mol/l.

11. El procedimiento segun la reivindicacion 10, caracterizado porque la
concentracion de hidroxitamonio en el medio de reaccidén acuoso que sale la zona de

sintesis de la oxima de la ciclohexanona esta entre 0,01 y 0,05 mo¥/l.
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Bogota, D.C.,

Abogado

JIMENA ESCOBAR URIBE

ASUNTO Radicacion 02110469
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 430
Oficio . 0804
Folios 4 0

Patente de Invencién Patente de Modelo de Utilidad D

Via Nacional D

Via PCT (fase nacional) Cap.l [ ] Cap. Il

No. Sol. Internacional: W001/94296
Fecha de Presentacion Internacional: 31 de Mayo de 2001

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Capitulo descriptivo: folios 9 a 32 como se radicé inicialmente

1.2. Capitulo reivindicatorio; folios 33 a 36 como se radicé inicialmente
1.3. Respuesta del solicitante: folios 100 a 105

1.4. Nuevo capitulo reivindicatorio: folios 107 a 108

2. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: Proceso para el tratamiento de un medio acuoso que contiene
ciclohexanona oxima y ciclohexanona. Folio 1.

Objeto de la invencidn: El objeto de la presente solicitud de patente de invencién
consiste en un procedimiento para la produccion de la oxima de la ciclohexanona
donde un medio de reaccién que contiene fosfato se somete a una serie de
operaciones desde una zona de sintesis de hidroxilamonio hasta una zona de
sintesis de la oxima de la ciclohexanona, caracterizado porque la concentracion de
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El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente radica en la
pérdida del hidroxilamonio a causa de la descomposicion del hidroxilamonio en el
medio de reaccion acuoso que se re-circula desde la zona de sintesis de la oxima de
la ciclohexanona hasta la zona de sintesis del hidroxifamonio. Para solucionar este
problema técnico la solicitud plantea aumentar la concentracién de hidroxilamonio en
el medio de reaccién acuoso que entra en la zona de sintesis de la oxima de la
ciclohexanona.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificd en la IPC CO7C 249/08.
3. Determinacidén del Estado de [a Técnica
Considerando que la fecha de prioridad de la solicitud internacional PCT es

05/05/2000, se encontraron los documentos relacionados a continuacién, que
pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

R : FECHA DE
N DOCUMENTO TITULO PUBLICACION
D1 GB1138750 Preparation of Oximes 1969-01-01

Process for the continuous preparation of an
D2 US3720758 aqueous solutions of a hydroxylammonium saft 1973-03-13

Folios 18 a 27

4. Evaluacion de los requisitos de patentabilidad (articulo 14 D486)

4.1.Nivel inventivo (articulo18 D486)

El documento del Estado de la Técnica mas cercano es D1 que presenta un
procedimiento para la produccion de la oxima de |a ciclohexanona el cual comprende
poner en contra-flujo, un.medio de reaccién acuoso que contiene fosfato e
hidroxilamonio, obtenido en una zona de sintesis de hidroxilamonio, junto con una
cetona ciclica de C4—Cs;, preferiblemente ciclohexanona en un soivente organico,
preferiblemente tolueno en una zona de sintesis de la oxima.

Especificamente en el ejemplo | se emplea un medio de reaccién acuoso que |
contiene fosfato y se presenta una reduccion catalitica de nitrato.

La presente Solicitud de Patente en su reivindicacion 1, presenta un procedimiento
para la produccion de la oxima de |a ciclohexanona, en el cual un medio de reaccién
acuoso que contiene fosfato se somete a un ciclo de operaciones desde una zona de
sintesis de hidroxilamonio hasta una zona de sintesis de la oxima de la
ciclohexanona y retorno a la zona de sintesis de hidroxilamonio, donde se forma
hidroxilamonio por reduccién catalitica de nitrato con hidrégeno. En la zona de
sintesis de la oxima se hace reaccionar hidroxilamonio con ciclohexanona para la
formacion de la oxima. En presencia de un solvente organico. Caracterizado porque
la concentracién de hidroxilamonio en medio de reaccién acuso que entraen lazona
de sintesis de la oxima de [a ciclohexanona esta entre 1.0 y 2.5 mol/L.

Siendo totalmente estrictos, la Gnica diferencia de la solicitud en estudio con el

Py D I D PR LI PN B . T LT T
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De tal manera que una persona medianamente versada en la materia, tomando las
ensefianzas del documento D1 en su totalidad, hubiera sugerido sin mucho
esfuerzo de su parte, combinar las variables planteadas en D1 y utilizar
concentraciones mayores a 1.0mol/L como lo muestran los ejemplos Il y Il en un
medio de reaccidon acuoso con fosfato para la reduccion catalitica de nitrato como lo
divulga el ejemplo I. Por lo cual se considera que este procedimiento es obvio para el
experto en la materia y definitivamente carece de nivel inventivo.

Es importante anotar que el documento D1 claramente sugiere las combinaciones
aqui presentadas (concentraciones de hidroxilamonio superiores a 1.0mol/L
“entrada” utilizando especies fosfato y nitrato) y por lo tanto los resultados
encontrados son solo el resultado inevitable de los cambios claramente sugeridos en
D1.

Paralelamente el documento D2 presenta un proceso para la preparacion de
soluciones concentradas de hidroxitamonio acuoso (concentraciones superiores a
1.0moi/L), para ser utilizadas en procesos de sintesis de la oxima de la
ciclohexanona, (ejemplo Il, que hace referencia al documento D1). Por lo tanto la
utilizacion de las concentraciones elevadas de hidroxilamonio ya habian sido
claramente sugeridas desde D2 y de esta forma la combinacién de las ensefanzas
de D1 y D2 eran evidentes para un técnico medio en la materia y conducirian
facilmente al procedimiento divulgado en la presente solicitud. En consecuencia
dicho procedimiento se deriva de manera obvia del arte previo y carece de nivel
inventivo.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante

El sefier Solicitante limito y definidé un intervalo de interés para la concentracion de
hidroxilamonio entre 1.0 y 2.5mol/L. Sin embargo los ejemplos solo muestran
concentraciones hasta 1.63 mol/L y de este modo las concentraciones superiores a
1.63mol/L no se encuentran debidamente sustentadas en la descripcién. Lo mismo
sucede con los valores 0.1 a 0.005mol/L para la concentracidén de hidroxilamonio en
el medio de reaccion acuoso que sale de la zona de sintesis de la oxima,
presentadas en la reivindicacion 10; dicho intervalo es especulativo y no se
encuentra sustentado en la descripcion.

El sefior solicitante tiene razon en afirmar que su procedimiento es novedoso en
comparacion con los documentos D1y D2.




6. Conclusion:

La solicitud presenta problemas de claridad (articufos 28 y 30). Los requisitos de
patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

o REIVINDICACIONES REQUISITO QUE
N DOCUMENTO AFECTADAS AFECTA
’ D1 GB1138750 1-11 Nivel Inventivo
| D2 US3720758 1-11 Nivel Inventivo
En cumplimiento del articulo 45 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad
. Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias

contados a partir de la fecha de la 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 concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispyesto en elnumeral 5.2, literal ), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

- ALIX CARME CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divigign de Nuevas Creaciones
El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
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