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. 1. Yo, Emilic FERRERQ, cbrande come apoderadc del sclicitante en el

asunte antes identificade me refiers al oficio No. 8142 notificado por

fijacidn en ligta del 20 de Jjunio de 2008.

2. Mediante memorial radicado el dia 15 de septiembre de 2008, sclicite

plazo de treinta (30} dias para atender el oficio Wo. B1l43.

3. Mediante oficioc Neo. 8143 se puso en conocimiento del solicitante el
informe que contiens las observaciones hechas por su Despacho sobre la
presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera

giguishte:

3.1 Reivindicacioneas

En primer lugar, el Examinador ha seflalado gque la reivindicacidn
1 no es clara para el significado de R3 cuando indica “cicloalquile con

3 a 6 atomog de carbono-alquile con 1 a 2 dtomcs de carbono”.

For s&u parte, se ha sefialade que la reivindicacidén 10,

relacicnada con €l procedimiento par al obtencidn de compuestos de

NIT 360.041.367-3
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férmula 1, #6lo indica de forma general los compuestos que intexvienen
en la reaccidnm y de iogual forma &8lo enuncia en forma general

condicionea de la reacoldén.

3.2 Reivindicaciones ralativas a un uso

La reivindicacidn 12 ha sido objetada por estar diwigida al

emples de los compuestos de farmula (I) come fungicidas.
3.3 Novedad

E1l Examinador considera que ¢l documento Dl: C003-48657 afecta la
novedad de la presente solicitud por cuanto revela compuestos del tipo
de las A'-pirrolinaz, que corresponden a los compuestos de la solicitud

CUdnds o 88:
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v cuando n=0, R' significa por ejemplo ~3{0)pR® v RE es alguil o
cicloalcuil.

asimismo, se ha afirmade que en la anterioridad citada =& engeflan
los mismos procesce de  sintesis  gue son  presentades  en  la
rejvindicacién 10 y gue all{ también se revelan los agentes pesticidas

de compuestos de férmula {I} ¥y sus progesos de obtencidn.

3.4 Nival inventivo

Para la evaluacién de este reguisito, el Examinador ha
considerade que las reivindicaciones 13 y 14 se ven afectadas. Por su
parte, menciona gue la reivindicacidém 13 hace referencia a proceacs
universalmente utilizados para la aplicacidn de este tipo de compusstos
al no revestir condiciones especificas en su forma de realizaciin y

respects a la reivindicacidn 14 afirma que la misma correfpondes & un
o o



. . ;
CAVELIER /ﬁ'k%?

ABDGADOS ,? Eég

procedimiento cenvencional de mezcla gue no pregenta ninguna skapa o

condividn sspecifica en su forma de realizacion.

4. Con el fin de subsanar las objeciones presentadas, se presentan las

siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificacidn de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisidn 486 de la Comisidn
de la Comunidad Andina, donde se establece gque la modificacidn de una
solicitud =g posible en cualguier momento del tramite misntras no
impligque una ampliacidn de la solicitud inicial, me permitc presentar

un nueve capituleo reivindicatoric conformade por & reivindicaciones.

‘ . Las modificaciones reslizadas sobre el pliege reivindicatorio son

lag aiguientes:

-La definicifn de ¥ s= ha restringide de manera gue significa
solamente oxigeno,

-lLaa reivindicaciones 6, 7, 10, 12 a 14 han #idco eliminadas.

-De acuerdes con  la antericr, las reivindicacicnes B 0y 2
corresponden ahora a laa reivindicaciones € ¥ 7, ¥ la anterior
reivindicacidn 11 corresponde ahora a la reivindicacidn 8.

-Adicionalmente, se ha corregide el significado de R’ dentro de la

reivindicacién 1 para presentar la materia con mayor claridad.
. De esta manera, con las modificaciones realizadas c¢onsideramos
| que 3z superan las obhjeciones presentadas para el pliego

reivindicatorio,

4.2 Reivindlcacicones relativas a un uso

Tal como fue indicade en el numeral anterior de este memorial, la
reivindicacifn 12 ha side eliminada del pliege reivindicatoris y por lo

tanto, esta objecidn ze debe tener por superada.
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4.3 Novedad v Wivel inventivo

Inicialmente se pone de presente gque sl bien la objecidn por
nivel inventivo solamente ge refirid a las reivindicacionss 13 y 14,
las cuales fuercon eliminadas del nueve pliego reivindicatorio,
procederemss a indicar a continuacidn las razones por las cualesg la

presente invencidn €& tanto novedosa come inventiva.

En primer lugar se desea poner de presente la modificacidn
reslizada para el pliego reivindicatoric, en la gque 52 limitd el
significade de Y a oxigeno vnicamente. De asta forma se especifican los
colmpueatos para los cuales se bupca proteccidm.

& este respecto se desea citar el Manual Andine de Patentes,
pégina 67, numeral 92.4.1 donde se establece: “Una expresidn gJeneral no
destruye Ia novedad de un elementoc especifico que cae dentro de esta
expresion, pero un elemento especifico si destruye la novedad de una
rejvindicacién general gue lo incluya. La descripcidn de una clase
genérica (...} no destruye la novedad de un elemento particulzr de la
clase. (...} La descripcidn de un ejemplec especificco destruye la
novedad de una reivindicacidn genérica gue Jincluya ega descripoidn,
prerc una descripeidn gepérica no destruye normalmente la novedad de urm

ejemplo especifico que calga dentro de dicha descripeidn genérica”.

Bdicicnalmente, el mismo Manual en la péigina 71, precisa: “Una
férmula general no destruye la novedad de un compuesto o subgrups de
compuestos incluidos en ella. {...]) 81 hay gue hacer una seleccién en
dos l1istas o mis de suatituyentes para Ilegar 2l objeto de 1z

reivindicacidn, entonces se considera gque hay novedad”.

Este es precisamente el caso de la presente invencién, para la
cual ez necesaric &geleccicnar de la lista de D1 unog sustituyentes
especificos para Q y para R* de manera que ge llegue al objete de los

compuestos reclamades en la sclicitud.
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Adicionalmente, losg compuestos de la presgente invencidn presentan
vna modificacién gque permite definir una caracteristica técnica
egpecifica con respecto a la anterioridad D1 y para la misma, se ha
encontrade de manera inesgperada que proves un efecto técnice superior

con respecto & cilertes compuestos especificos de DI

Para demostrar epte efecto superior sSe presentan las siguientes

pruebas experimentales comparativas:

Fruekba 1
Teat Phaedon cochleariae (PHAECO)
Sclvente: 7 partes en peso de dimetilformamida

Emulgor: 2 partes en peso de alguilaril poligliceleter.

Para producir una preparacién adecuada del compueato active, 1
parte en peso del compuesto activo &5 wezclada con la cantidad
establecida de solvente y emulsor. El concentrado es luego diluido con

agua que contiens emulsor hasta la concentracidn deseada.

Hojas de repolls (Brassica oleraceal seon tratadasg por sumersidn
en la preparacién del compuesto ackivo v son infestadasz con larvag de
coledptarss de mogtazs {FPhaedon cochleariae) mientras gue lag hojas ae

encuentran ain himedas.

Degpugs de un periodo especifice de tiempo, la mortalidad en
porcentaje es determinada. 100% significa que todas lag larvaa de
colefprercos han side sliminadas, 0% significa gue ninguna de las larvas

de coledptere ha sido eliminada.

Para epta pruska, =1 compueste correppondiente a la presente

invencifn muestra un efecto superior con respecto al del arte previo:
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; Compunmsto pp £7 d
0,8 a5
De acusrde <on la
invenecidn, ejempic 7
[
\
F ]
‘ 0.8 TE
]
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H
—"/ ‘\.._
. Correspondiente al ajemplc
1l de D1.
Prueha 2

Test Spodoptera frugiperda (SPODFR}

Solvente: 7 partes en peso de dimetilfoxmamida

Emulsor: 2 partes en peso de alguilaril peoligliceoleter

Fara producir una preparacién adecuada del compuessto activo, 1
parte en peso del compueste activo es mezclada con la cantidad
establecida de sclvente vy emulsor. El concentrado es luego diluide con

agua gue contiene emulsor hasta la concentracidn deaeada.

. Hojas de repolle (Brassica oleracea) son tratadas por sumerszidn
an la preparacifn del compuesto active y son infeatadas con crugas del
gusano del ejército caido (Podoptera frugiperda}l mientras que las hojas

ge encuentran ain himedas.

Después de un periode espscifico de tiempo, la mortalidad en
porcentaje es determinada. 100% significa que todas las orugas han side

eliminadas, 0% significa que ninguna de las orugas ha sido eliminada.
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Para eata prueba, el compuests correspondiente a la presente f? S

invencisdn muestra un efecto superior con respecto al del arte previo:

gTFODFR
Comprieato FPEM 7 d
F
f Ry “n:‘\l!/x
o e T
[ 0,0064 35
e
" ;’I‘m
De atuerds coh la invencicn,
ajemplo 7
F
)
F oM
0,004 1]
1I‘ru
Hd
]
—
Correspondiente al ejemplo 1
de D1. ]
Frueka 3
Test Myzus pergicae {(MYZUPE)
Solvente: 7 partes en peso de dimetilformamida
Ermilacr: 2 partes =n peso de alguilaril poligliccleter

Para producir una preparacidn adecuada del compueste activo, 1
parte en pesc del compusste activo eg mezclada con la cantidad
establecida de solvente y emulsor. El concentrade es luego diluido con

agua gue contiene emulsor hasta la concentraciin deseada.

Hojas de repolle (Brassica oleraceal que son altamente infestadas
con &l &Afido de melocotan verde (Myzus persicae) son tratadas por
inmeraisn en la preparacidn del compuesto active a la concentracidn

deseads .
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Después de un periodo especifico de tiempo, la mortalidad en
porcentaje ea determinada. 100% significa que todos lag &fidos han sido

eliminadaa, 0% significa cue ninguno de las loas &afidos ha side

=liminado.

Para esta pruehka, el compuesto correspondiente a la presente

invencidn muestra un efecto superior con respecto al del arte previoc:

MYZUFE
PRm %7 4
20 8O L
. De acuerdeo con la invencidn,
ajemplo 7
F
|
F "
20 0
N
HH(
H
—'; ‘\_.
Correspondiente al ejemplo 1
de D1,

Prucha 4
Tegt Aphisz gomsypii {(APHIGD)
Solvente: 7 partes en peso de dimetilformamida

Emulaor: 2 partea en peso de alguilaril poliglicoleter

Para producir una preparacién adecuada del compuesto activeo, 1
parte en pesc del compuesto active es mezelada con la cantidad
establecida de solvente y emulsor. El concentrado =3 luego diluideo <on

agua que contiene emulsor hasta la concentracidn deseada.
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Hojas de algodén (Gosgypiwn hirsutum) gque son  altamente

infestadas con =1 &afido algodén (Aphis gossypiil)l son tratadas por
inmersidn en la preparacién del compueato activo a la concentracidn

deseads.

Degpués de un periodo especifico de Eiempo, la mortalidad en
porcentadje es determinada. 100% significa que todos las Afidos han sido
eliminadas, 0% significa que ninguno de 1las les 4&fidos ha aide

eliminado.

Para eata prueba, el compueste correspondiente a la presente

invencién muestra un efecto superior con respecto al del arte previo:

APHIGO
Compuesto ppm 7 d

T
: (& S
lﬁfﬂ ] 1 s N
[ P 4 95

-

De acusrdeo con la invencidn,
ejemplo 7
F

4 65
e ~
M

Corraspondiente al ejemple 1
de D1,

Se tiene entonces un grupo de compuestos especificos gue ademas,
‘ poseen nivel inventive, tal come ha sido demcstradeo por las prusbas
agui indicadas. Por lo tanto, estos compuestos cumplen todos loa

requisitos para ser objeto de patente y el documente D1 no puede ger
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4
considerade como uUna anterioridad wvalida capaz de afeckar este e

requisito para la presente invencidn.

4, Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechasg por
su Despacho sobre la presente sgolicitud de patente, atentamente
solicite gue =2e continde su tramitacidn. Sin embargo, en caso de que se
considere gque existen todavia objecicnes sgobre la patentabilidad de la
presente solicitud, solicito atentamente y en virtud del articulo 45 de

la Decisidn 486, expedir una nueva Accisn oficial.

5. ANEXDS

¢« Nuevo pliego reivindicatorio conformado por & reivindicacicnes.
« Formulario para modificaciones.

. s Recibo por concepto de medificaciones en solicitud pendiente.

Sefiora Jefe, /’_ r__
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EMILIO FERRERD
T.P.&. No. 21.392%

COLO-13549-841-016-0
5 JMEYJMENID-136923\WPC135489
¥/ No. M-2008-136923\JM3
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Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

O SOLICITUD DE:

D Correccion de Error Material E Modificacién a una solicitud

Kombre: BAYER CROPSCIENCE AG
Sociedad constifuida y existante bajo 1as leyes de
Alemania, IDENTIFICACION
SOLICITANTE [ nyoccian: Alired Nobet Strasse 50, ] ]
40789 Monheim C.C. NIT
Alemania CE, E] Otro Ij
Domlicilio: Monhaim
Alemania Nomera:
Teléfono: 546 08 70 Fax: 244 40 70
. E-mail: tlienteshoamyp. Som
IDENTIFICACION
Nombre: Emilis FERRERO
Direccidn: Carrera 4* Mo. 72-35 oo NIT r_-l
REPRESENTANTE {Teléfono: 347 38 11 Fax: 21792 11 CE. Ej Otro D
O APODERADO E-mail: cavelisr@icavelier.com
MUmera: 438.019 TP 31,829
O Niimero de expediente: 04.052.677

]® Deseripclén de la correceién o modificactén solicitada:
Prasento riusve capitula refvindicatario compusste por 8 reivindicacionas con el fin de superar las

objeciones hechas por Su Despacho a la presente sollcifud de patente y pide respetuosaments que

. el examan de patentalilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Comprobante de pago Mo,  08-81,468  Fecha: 14 de octubre de 2008
O Anexos

Comprobante de pago de |a tasa por $103.000, por concepte ds modificaciones.

Paderas, s fuere el caso

00 ]

Documento gue acredita la existancia y representaciin legal de lag partes, cuando sean
personas juridicas.

- NOMERE: EMILIO FERRERD = FIRMA: ggq_,r?ﬁ, é;.ﬂ_;}}_

C.C, 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.929

e&} JMB
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1, A -Firrclinas de la formuia (I)

en la gque

R' significa haldgeno & metilo,

R* significa hidrdgeno & haldgens,

Y gignifica O (oxigeno), vy

R’ significa alquilo con 1 a 4 Atomes de carbono, cicloalgquilo con
3 a & Itomoe de carbone & eciclealquilo con 3 a 6 dbtomog de carbono

v alguile adherido a &3te con 1 a 2 Atomos de carkbono.

2. Al-Pirrolinas de la férmula (I) segin la reivindicacidn 1, en la

que

F' significa flior, cromo, brome & metala,

R gignifica hidrégens, fllor, cleoroe § bromo,

Y significa O (oxfgenc!

R’ significa alguile con 1 a 4 &tomos de carbone, cinlealquilo con
3 a 6 dtomos de carbono & cicloalguilo ton 3 a 6 atomos de carbono

v alguileo adherido a €ate con 1 a 2 Atomos de carbono,

3. A-Pirrelinas de la férmula {I) segin la reivindicacidn 1, en la

que

k- significa fldor, crome, bromo & metilo,
R’ significa hidrdgeno, flior ¢ cloro
Y gignifica O (ocxigenno)

R.'-!-

gignifics metile, erile, propile, butile, ciclopropilo,
ciclobutile, ciclopentilo, e¢iclohexilo, ciclopropil-alguilo con 1

a 2 atocmos de carbono, rciclobutil-alguile con 1 a 2 Atomos de



carbono, ¢iclopentil-aleuile con 1 a 2 atomod se  carbono &

ciclohexil-algquile con 1 a 2 Atamas de carkbons,

4. A*-Pirrclinas de la f6rmula (I} 2egin la reivindicaciédn 1, en la

gue

R' significa flidor, & clero

R® gignifica hidrégenc & fliior

Y zignifica 0 (oxigeno)

R’ gignifica metileo, etilo, n-propilo, i-propile, n-butile, i-
mutilo, gec-butileo, terc-butilo, glielipropicle, piclobutile,
ciclopentila, ciclohexile, c¢iclopropilmetilo, wciglobutilmetilo,
ciclopentilmerile, ciclohexilmetilo, ciclopropiletileo,

ciclobutiletilo, ciclapentiletilo, ciclohexiletilo.

5. Al-Pirrolinaz de la £6rmula (I) segin la reivindicacién 1, en la

que R* y R’ significan flior.

6. A'-Pirrolinas de la £érmula (I) segdn la reivindicacisn 1, en la

que B significa alquilo com 1 3 4 Atomes de carbono.

7. Compuestos de lIa férmula (IT-a} con la configuracidn (R}

'-\?ﬁ (r' R:I
N.-—-’

el la gue

E', R*, ¥ ¥ R’ tienen los significadss indicades en una o varias de

las reivindicaciones 1 a &,

B. Agentes peaticidas, caracterizados porgque tienen un contenido
e al menoca un gompussgco de  la férmula (). segin Ia
reivindicacidén 1. junta a exrendedores via productos

Ctensicactivos.,

JMS Y JMEN ID- 137003 \WPE1l154%9
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C., {10-04-2009)

Abogado

Emilio Ferrerc

{Apoderado)

Sclicitante; Bayer cropscience AG.

ASUNTO Radicacién 04-52677

Tramite 002

Evento 001

Actuacion 438 .

Oficioc Jib4

Folios 005
Patente de Invencidn | Patente de Modelo de Utikdad ]
Via Nacicnal M
Via PCT (fase nacional) i Cap.l ] Cap. 1l -J
No. Sol. Internacional EP02/12259

Fecha de Presentacion Intermai. 04-11-2002

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamentc en el articulo 45 de

la Decisicn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripcion: Folios: 117 a 197 {como se radicod inicialmente)

1.2. Reivindicaciones;  Folios: 198 a 203 {como se radicd inicialmente)
Folios: 237 a 236 {modificacion)

1.3 Prioridad: 07-11-2001, DE10154515.0

2. Analisis de la Pricridad

La materia comprendida en la solicitud corresponde a la misma materia de la
pricridad.
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3. Ubjatu de la invencién

» Titulo de la solicitud: A’pirrolinas.

» Elobjeto de la solicitud comprendido en las reivindicacicnes {1-8) consiste en
compuestos de fdroitila |

Donde Y significa oxigeno

Compuestos de formula (l-a) con la configuracion {R) {Reivindicacién 7)

R
. . A
N oy
@ T {l-a}

La reivindicacion 8 comprende agentes pesticidas que tieneh un contenido en al
menos un compuesto de la férmula | junto a extendedores y/o productos
tensioactivos.

La solicitud en estudio proporciona compuestos A’pirrolinas,

= Clasificacion Internacional de Patentes (IPC.): AGTN43/356

4, Determinachén del Estado da la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica
corresponde a la Fecha de presentacion de la sclicitud prioritaria : 07-11-2001

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizé 1a blsqueda en el estado de la
técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrandose  1os
siguientes documentos mas relevantes:

Fecha de
N° Documento Titulo publicacién®
D1 CO03-48657 Delta1-pirrolinas 2004-10-29*

* reivindica prioridad del 2000-12-05.
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5. Analisis de patentabilidad {articulo 14 D486}

5.1 Novedad {articule 18 D436)

» Elobijeto de la solicitud comprendide en las reivindicaciones (1-7) consiste en
compuestos de formula 1 v l-a

Y significa oxigeno.

D1 divulga compuestos del tipo de lag A'pirrolinas

R]

R I-b

-g

Compuestos que corresponden a los de la solicitud en estudic cuando:

R* significa: alcoxi, algueniloxi, cicloalcoxi o cicloalquilalcoxi. Ademas como se
puede observar de acuerdo con la formula 1-g, en dicho documento igualmente
se revelan los correspondientes isémeros (R) de los compuestos de formula .
Por lo demas para R’ y R? tienen los mismos significados &n D1 y en ios
compuestos de la solicitud en estudio.
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Ademas los compuestos presentan la misma actividad pesticida

Por lo tanto como se puede observar de la comparacién de jas estructuras
correspondientes los compuestos de la solicitud en astudio (formulas |y |-a) se
encuentran comprendidos en el estado de la técnica de acuardo con D1
formulas I-b v 1-g).

Con respecto a la reivindicacién N°7, D1 revela igualmente agentes pesticidas de
compuestos de formula | gue comprenden extendedores y productos
tensicactivos.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Con respecto a lo argumentado por el solicitante sobre la novedad y €l nivel
inventive {numeral 4.3 del memorial), en primer lugar vale anctar que el manual
Andino de Patentes no es vinculante y que la legislacion en materia de patentes
es la decisién 486 y su correspondiente reglamentario.

Ahora bien de acuerdo al articuio 16 de nuestra legisiacion, “una invencidn se
considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica” y por
estado de ia técnica segin el mismo articulo se entiende “todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcion escrita u oral, wutilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso, de la pricridad reconocida.” Por tanto; en
primer jugar aqui no s&¢ hace ninguna indicacion en el sentido de que cuando
haya que hacer una seleccién en dos © mas listas de sustituyentes para llegar al
objeto de la reivindicacion exista novedad, en segundo lugar es imporante
anotar que nuestra legislacién no contempla patentes de seleccion y finaimente ia
unica seleccion que se hace as con respecto al significado de R4 |, el cual esta
muy limitade en D1: de ofra parte si algo se sele¢ciona de una lista que se
encuentra en un documento anterior, de hecho ya ha perdido la novedad porgue
se encuentra divilgado en el estade de la técnica.

Ahora no obstante la solicitud se esta afectando por falta de novedad, vale anotar
¢coh respecto al nivel inventivo, que la descripcion solo hace referencia a que se
trata de nueves compuestos, pero no existe sustento algune con relacion a un
efecto inesperade frente a los compuestos mas préximos del arte previo. Las
tablas fuercn aportadas posteriormente y no resultan representativas.

Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

N® Documento N°

Reivindicaciones

afactadas Requisito gue afecta

D1 CO03-46657 — 1-8 Novedad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisitn 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se |e indica que debe dar respuesia dentro del término de 80 dias contados
a partir de la fecha de notificacidn de la presente comunicacion. En caso de no dar
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respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para |a concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio.eonforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal @), del
capitulo quinto del titylo p;piﬁer de la Circular Unica N° 10 de 2001,

ALIX CARMENZX CESPEDES OE VERGEL
Jefe de Division e Nuevas Creaciones

-El anterior requerimiento fue notificado peor fijacion en lista, de fecha -
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