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' 1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el

asunto antes identificado me refiero al oficio No. 5954 notificado por
fijacién en lista del 22 de mayo de 2009.

2. Mediante memorial radicado el dia 23 de julio de 2009, solicité

plazo de treinta (30) dias para atender el oficio No. 5954.

3. Mediante oficio No. 5954 se puso en conocimiento del solicitante el
informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la
presente solicitud de patente. Atiendo a las observaciones de la manera

siguiente:

3.1 Novedad

. De acuerdo con el Examinador, el documento D1: US2001/0010127
afecta la novedad de la presente solicitud, al divulgar una suela para
zapato que es impermeable y transpirante y dque posee una suela de
rozamiento de material equivalente, cubierta con una membrana fabricada

de material permeable al vapor e impermeable al agua y sellada
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CAVELIER

ABOGADOS
herméticamente en la periferia mediante material pléstico, por medio de ff;

moldeo por inyecciédn.

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

siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificacién de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisidédn 486 de la Comisidn
de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificacidén de una
solicitud es posible en cualquier momento del tradmite mientras no
impligue una ampliacidén de la solicitud inicial, me permito presentar
un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 20 reivindicaciones. Las

modificaciones realizadas son las siguientes:

- Para diferenciar mejor la presente solicitud del estado
del arte (D1l), se ha modificado la reivindicacidén 1, a
partir de las caracteristicas definidas en la
reivindicacidén 6 original. De este modo se indica que la
corona de sellado (14) serigrafiada es hecha de wuna
solucién o dispersié4n de polimero gque tiene un residuo
seco de por lo menos el 60% en peso adicionado con

agentes endurecedores.

Dado que la modificacién seflalada no amplia la materia
inicialmente presentada y gque la misma se encuentra debidamente
soportada en la descripcidn, solicitamos atentamente tener en cuenta
este nuevo pliego reivindicatorio que cumple con las disposiciones de

la Decisidén 486.

4.2 Argumentos a favor de la patentabilidad de la solicitud

El articulo 16 de la Decisidn 486 establece:

Articulo 16.- Una invencién se considerara nueva cuando no esta comprendida en el
estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacién o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o,
en su caso, de la prioridad reconocida.
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De esta manera, una anterioridad podrd afectar la novedad de una
solicitud si revela todas las caracteristicas esenciales definidas en

el pliego reivindicatorio.

En este sentido, solicitamos tener en cuenta la modificacidén
arriba indicada, de manera que la caracteristica adicional incluida en
la nueva reivindicacién 1 no ha sido revelada por Dl. En particular, la
corona de sellado (14) serigrafiada unida a la membrana (12) y a la
capa de rozamiento (11) y hecha de una solucidén o dispersidén de
polimero que tiene un residuco seco de por lo menos el 60% en peso

adicionado con agentes endurecedores, no ha sido revelada por DI.

En ninguna parte del documento Dl se revela o sugiere a la
persona medianamente versada en la materia, el empleo de una corona de
sellado (14) serigrafiada del tipo que reclama la presente invenciédn.
Consecuentemente, la nueva reivindicacidén 1 es novedosa sobre D1 y la

objecién formulada a este respecto se debe tener por superada.

Adicionalmente, mi representada desea poner de presente los
siguientes argumentos, dirigidos a demostrar el nivel inventivo de 1la
presente solicitud sobre D1 y que solicitamos atentamente, sean tenidos

en cuenta para el andlisis de patentabilidad:

En primer lugar, es importante anotar que la corona de sellado
moldeada por inyeccién revelada en D1 lleva de manera no ventajosa, a
la obtencién de suelas gruesas, lo cual incrementa la rigidez de la
misma y genera dificultades en la manufactura (Ver descripcién de la
presente solicitud, pagina 3, lineas 2 a 7).

Por otra parte, el sellado convencional de tipo adhesivo requiere
un pre-formado complicado y una localizacién del sello perimétrico

adhesivo que también conllevan a dificultades en la manufactura.

En contraste, la corona de sellado (14) serigrafiada de 1la
presente solicitud se obtiene de manera facil y ventajosa con una
dispersién delgada, flexible y uniforme para incrementar ventajosamente
la simplicidad en la manufactura del =zapato y para proveer suelas
extremadamente delgadas y flexibles.
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Ademéds, dicha solucidén o dispersién de polimero gque posee un
residuo seco de por lo menos 60% en peso, adicionado con agentes
endurecedores, posee de manera ventajosa una fluidez combinada que le
permite a la corona de sellado ser serigrafiada (tal como se
reivindica), y adicionalmente, una reticulacibén que le permite

establecerse luego de ser serigrafiada.

El arte previo no permite obtener estos resultados ventajosos, ni
tampoco revela ninguna ensefianza o sugerencia que llevase a la persona
medianamente versada en la materia a la invencidén tal como esta

reivindicada y presentando dichos resultados ventajosos.

Por lo tanto consideramos que el documento Dl no puede ser
considerado una anterioridad valida capaz de afectar la patentabilidad

de la presente solicitud.

5. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas
por su Despacho sobre la presente solicitud de patente, atentamente

solicito que se continle su tramitacién.

6. ANEXOS

e Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 20 reivindicaciones
e Formulario de modfficaciones correspondiente
e Recibo por concepto de modificaciones, correspondiente a 5

reivindicaciones adicionales a la quinceava por valor de
$125.000.
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In du stri a}C omer Ci 0 Espacio reservado para el adhesivo de radicacion
SUPERINTENDENC!A

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

e ———— p—

SOLICITUD DE

f;-Correcmén de Error Matenal

| Nombre: GEOX S.P.A. o
, Socnedad constntunda y exustente bajo Ias Ieyes d_
ltalla ' - L

. Direcclén. Via feltnna Centro 16-,7 '

' 31044 Montebelluna, : = ‘

' Locahté Bladene-(Trewso) o
Italla -

. 'Domlclllo' Montebelluna
Locallté Bladene-(TreVIso)

Italia - - ,
' Teléfono: 546 09 70 Fax: 2494070
| E-mail: clientes@cavelier.com
IDENTIFICACION
‘ Nombre: Emilio FERRERO
Direccion: Carrera 42 No. 72-35 c.C. E NIT D
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11
O APODERADO . . . ce. O or O
E-mail: cavelier@cavelier.com
Numero: 438.019 TP 31.929

Nimero de expediente: ~ 05.044.525

Descrlpclon de la correccion o modlﬂcacién sol |tada' ‘

| 09-66,667 y 00-66,668

————

@ Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $111.000, por concepto de modificaciones.

(i [

Comprobante de pago por 5 reivindicaciones adicionales después de la decimoquinta
reivindicacion por $125.000.00.

Poderes, si fuere el caso

010

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.







REIVINDICACIONES

1. Suela (10) impermeabilizada y transpirante para calzados, caracterizada porque
comprende una capa de rozamiento (11) de cuero, o material similar transpirante y
permeable al agua, por lo menos parcialmente recubierto superiormente por la membrana
(12) de material transpirante impermeable al agua perimetralmente unida a la capa de
rozamiento (11) con una corona de sellado (14) serigrafiada, hecha de una solucién o
dispersién de polimero que tiene un residuo seco de por lo menos el 60% en peso

adicionado con agentes endurecedores

2. Suela segun la reivindicacién 1, caracterizada porque dicha membrana (12)
impermeable al agua y permeable al vapor estd realizada en politetrafluoroetileno

expandido.

3. Suela segun la reivindicacién 1, caracterizada porque dicha membrana (12)
impermeable al agua y permeable al vapor esta desprovista de cualquier tipo de soporte y

realizada con espesores comprendidos entre 5 y 40 micrones.

4. Suela segun la reivindicacion 1, caracterizada porque dicha membrana (12) esta
perimetralmente separada del borde de dicha capa de rozamiento (11).

5. Suela segun la reivindicacion 1, caracterizada porque dicha membrana (12) esta

fijada sobre dicha capa de rozamiento (11) mediante adhesivo (13) por puntos.

6. Procedimiento para la fabricacion de una suela segin una o varias de las

reivindicaciones anteriores, que consiste en:

- preparar una estructura (15) que comprende, por lo menos en correspondencia
con las zonas perimetrales de la posicion prevista de la membrana (12) sobre dicha capa
de rozamiento (11), un tejido de malla suficientemente ancha tal que permita el paso de
una solucién o dispersion de polimero que tiene un residuo seco de por lo menos el 60%
en peso adicionado con agentes endurecedores,

- disponer dicha membrana (12) sobre dicha capa de rozamiento (11),

- poner dicha capa de rozamiento (11) y dicha membrana (12) bajo dicha
estructura (15), verter dicha solucién o dispersion de polimero sobre dicha estructura (15)
y hacerla penetrar a través de las mallas de dicha estructura (15), formando por lo menos
una capa de una corona (14) de sellado,

- tomar el conjunto constituido por la capa de rozamiento (11), membrana (12) y

corona (14) y secarlo.



7. Procedimiento segun la reivindicacién 6, caracterizado porque dicha solucién o
dispersion de polimero que tiene un residuo seco de por lo menos 60% en peso es
poliuretanica.

8. Procedimiento segun las reivindicaciones 6 y 7, caracterizado porque dicha
solucién o dispersion de polimero poliuretanico que tiene un residuo seco de por lo menos

60% en peso esta adicionada con agentes reticulantes.

9. Procedimiento segun la reivindicaciéon 8, caracterizado porque dichos agentes
reticulantes son isocianatos catalizados.

10. Procedimiento segun una o varias de las reivindicaciones 6 a 9, caracterizado
porque comprende una fase de calentamiento, después de la realizacion de dicha corona
(14), para acelerar en el reticulado de dicha solucién o dispersion de polimero.

11. Procedimiento segun la reivindicacion 10, caracterizado porque dicho

calentamiento se efectuia sustancialmente a 60-80°C.

12. Procedimiento segun la reivindicacion 6, que consiste en la aplicacién
preventiva sobre dicha capa de rozamiento (11) de promotores de adhesién constituidos
por dispersiones o soluciones de polimeros poliuretanicos de baja viscosidad, es decir
capaces de penetrar a través de las fibras de cuero.

13. Procedimiento segln la reivindicacién 6, que consiste en la aplicacion
preventiva sobre dicha capa de rozamiento (11) de poliuretanos de bajo peso molecular

en solucion o dispersion.

14. Procedimiento segun la reivindicacién 13, caracterizado porque dichos
poliuretanos de bajo peso molecular en solucién o dispersiéon estan adicionados con
agentes reticulantes.

15. Procedimiento segun la reivindicacion 14, caracterizado porque dichos agentes
reticulantes son isocianatos catalizados.

16. Procedimiento segun la reivindicacién 6, que, antes de la disposicion de dicha
membrana (12) sobre dicha estructura (15), consiste en cubrir con un proceso de
fotoincisién las zonas de dicha estructura (15) que no deben ser recubiertas por dicha

soluciéon o dispersién de polimero.



17. Procedimiento segun la reivindicacién 16, caracterizado porque dichas zonas
cubiertas con fotoincision son las que a continuacién son cubiertas por dicha membrana

(12), a excepcién de las zonas correspondientes a los bordes de la misma.

18. Procedimiento segun la reivindicacién 6, caracterizado porque la disposicion de
dicha membrana (12) sobre dicha capa de rozamiento (11) comprende también el
encolado de la misma membrana (12), previamente tratada con puntos (13) de cola a

dicha capa de rozamiento (11).

19. Procedimiento segun la reivindicacién 18, caracterizado porque dicho encolado

se efectiia mediante una prensa en caliente.
- 20. Procedimiento segun la reivindicaciéon 6, caracterizado porque la penetracién

de dicha solucién o dispersion de polimero a través de la trama de dicha estructura (15)

esta favorecida por el empleo de una rasqueta.

JMS\UMS\ID-158970\WPC 13377
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[Continued on next page]

(54) Title: WATERPROOFED BREATHABLE SOLE FOR SHOES AND METHOD FOR THE MANUFACTURE THEREOF

(57) Abstract: A waterproofed and breathable sole (10) for shoes, which comprises a tread (11) made of leather, or similar breathable
and water-permeable material, which is at least partially covered in an upward region by a membrane (12) made of a material that is
breathable and impermeable to water and is perimetrically joined to the tread (11) with the interposition of a sealant (13) or by direct

adhesion thereof so as to provide a seal.
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Although it constitutes a considerable technological step forward that has
allowed its unquestionable commercial success, in turn, the above described
sole has been found to have drawbacks, such as high manufacturing costs
owing to the need for templates and/or molds for cutting the membranes and
for forming the perimetric seal.

Furthermore, the thicknesses produced by the presence of the upper layer
with the tread increase the rigidity of the sole, and therefore some types of
shoes that require high flexibility, such as women’s shoes, encounter
manufacturing difficulties.

Furthermore, the manufacturing system is scarcely flexible owing to the
many operations required to achieve the finished product.

Another problem is the possibility that the membrane may delaminate
from the sole, triggering abrasion phenomena with consequent loss of
waterproofing.

Disclosure of the Invention

The aim of the present invention is to provide a sole and a method for the
manufacture thereof that solve the drawbacks noted above in known types of
waterproofed and breathable shoes with leather tread.

A consequent primary object is to provide a sole that can be thin and
flexible.

Another object is to increase breathability.

Another important object is to provide a sole in which the danger of
abrasion of the membrane is eliminated.

Another object is to increase user comfort.

Another object is to provide a sole that can be manufactured at low cost
and therefore can be sold at a competitive price.

Another object is to provide a sole that can be manufactured with known
equipment and techniques.

This aim and these and other objects that will become better apparent

hereinafter are achieved by a waterproofed and breathable sole for shoes,
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characterized in that it comprises a tread made of leather, or similar
breathable and water-permeable material, which is at least partially covered
in an upward region by a membrane made of a material that is breathable
and impermeable to water and is perimetrically joined to the tread with the
interposition of a sealant or by direct adhesion thereof so as to provide a
seal.

Brief description of the drawings

Further characteristics and advantages of the sole according to the
invention will become better apparent from the detailed description of some
embodiments thereof, illustrated only by way of non-limitative example in
the accompanying drawings, wherein:

Figure 1 is an exploded perspective view of the components of a first
embodiment of the sole according to the invention;

Figure 2 is a perspective view of the sole of Figure 1, shown assembled
and with the internal part of the membrane raised so as to graphically point
out the peripheral sealing regions;

Figure 3 is a perspective view of the assembled sole in a second
embodiment;

Figure 4 is an exploded perspective view of the components of the second
embodiment of the sole according to the invention;

Figure 5 is a sectional view of the sole of Figure 3.

Ways to carrying out the Invention

With reference to Figures 1 and 2, a first embodiment of the waterproofed
breathable sole for shoes is generally designated by the reference numeral 10
and comprises a tread 11, made of leather or similar breathable and water-
permeable material (such as leather, open-cell synthetic material, et cetera),
which is covered in the upper part, substantially in the plantar region, by a
membrane 12, which is impermeable to water and vapor-permeable
(breathable) and is preferably made of expanded polytetrafluoroethylene
(PTFE) or of a hydrophilic polymer, such as polyurethane.
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Clasificacion Internacional (IPC): A43B7/12
Concepto Técnico No. 3117

Patente de Invencidn Patente de Modelo de Utilidad [ |
Via Nacional

Via PCT (fase nacional) X Cap.| ] Cap. |l X
No. Sol. Internacional PCT/EP2003/011307

Fecha de Presentacién Internal. 2003-10-13

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

Descripcion: Folios: 67 - 71

Reivindicaciones: Inicialmente folio 72 — 74, modificadas folio 97-99.

Dibujos: Folio: 21

Prioridad: Se aceptd la prioridad de ltalia con registro
I::JZOOZA000264 de fecha 2002-10-15, segin el folio

Respuesta del solicitante Folios 91-99
2. Objeto de la invencion

La presente solicitud fue titulada originalmente: “Suela impermeabilizada y
transpirante perfeccionada para calzados y procedimiento de fabricaciéon” folio 1.

De acuerdo con el texto de la descripcion, los dibujos y las reivindicaciones, el
objeto de la presente solicitud es proporcionar un “una suela impermeabilizada la
cual elimine en poco tiempo todo el calor y el vapor que se forma con el uso en el
interior del calzado, junto con el método de fabricacion donde se desea eliminar el
sellado de dicha suela mediante la inyeccion en el molde de una corona de
material de plastico”. (Folio 67-68).

Por lo anterior para solucionar este problema la presente solicitud trata de
proporcionar: reivindicaciones 1- 20, folios 97-99.

IPC: A43B7/12.
3. Determinacion del Estado de la Técnica

Teniendo en cuenta que la fecha de prioridad es el 2002-10-15, se encontraron
los siguientes documentos relevantes:
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° . Fecha de
N Documento Contenido | Publicacién
US2001/0010127
Inventor: Mario Waterproofed vapor-permeable sole
Polegato Moretti for shoes
D1 Solicitante: (Suela impermeable y transpirante 2001-08-02
Nottington Holding para zapato)
B.V
WO02/052970 Waterproofed breathable sole for
Inventor: Polegato shoes and method for the
D2 Moretti Sucla panufacture thereot | 2002-07-11
Solicitante: (Suela transpirante e impermeable
Nortinaton Holdin para zapatos y método para la
9 9 manufactura dela misma)

Se anexa las paginas correspondientes a los documentos, ver folios 82-85, 104-
106.

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

4.1 Novedad y Nivel inventivo (articulos 16 y 18 D486)

Respecto a la solicitud en estudio se estudiaran las reivindicaciones
independientes 1y 6, que se encuentra en los folios 97-99, y que se soportan por
medio de la siguiente figura:

FIGURA 1 10

Respecto al estado de la técnica D1 divulga una suela para zapato que es
impermeable y transpirante que posee una suela de rozamiento de material
equivalente, que esta cubierto con una membrana hecha de material permeable al
vapor e impermeable al agua y sellado en la periferia mediante material plastico
para ser ensamblado herméticamente por medio de moldeo de inyeccién.

El documento D2 divulga una suela transpirable para zapatos la cual comprende
una suela hecha de cuero o un material similar transpirable y permeable al agua,
el cual esta al menos cubriendo parcialmente la region superior de una membrana
hecha de material que es transpirable e impermeable para el agua y es
perimetralmente unida a la suela con la interposiciéon de sellante o por la adhesion
directa similar para proveer un buen sellado.

Teniendo en cuenta tal y como se plantea la reivindicacion 1, ademas, de acuerdo
al estado de la técnica establecido en el numeral 3 se plantea la siguiente tabla
comparativa de caracteristicas reivindicadas dando a entender que las contiene
(Sl) o que no las contiene (NO).
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REIVINDICACION 1

D1

D2

1) Suela (10)
impermeabilizada y
transpirante para
calzados,
caracterizada porque
comprende una capa
de rozamiento (11) de
cuero, o material
similar transpirante y
permeable al agua,

Sl

Un conjunto de suela (10)

que también es
impermeable y
transpirante, con una
capa o suela de
rozamiento (11) que
puede ser del mismo
material impermeable y
transpirante. (ver
parrafos 23-25 y

reivindicacion 1 folios 84-

85)

Sl
Conjunto de suela 10 en el
cual el elemento de friccidon
es ele elemento 11. Ver
abstract folio 104

2) por lo menos
parcialmente
recubierto
superiormente por la
membrana (12) de
material transpirante

Si
También esta cubierto

mediante una membrana

(12) que va unida a la
suela (11), (ver parrafos
23-25 y reivindicacion 1

Sl
Membrana (12) que es
transpirante e impermeable
al agua y unida a la capa
de rozamiento o suela (11).
Ver abstract folio 104

sellado (14)
serigrafiada, hecha de
una solucién o
dispersién de polimero
gue tiene un residuo
seco de por lo menos
el 60% en peso

Tiene una corona de
sellado (13) que en este
caso es moldeado por
inyeccion, (ver parrafos
23-25 y reivindicacion 1

folios 84-85), pero NO es

hecho de residuo seco

impermeable al agua folios 84-85)

perimetralmente unida

a la capa de

rozamiento (11)

3) con una corona de NO NO

Tiene una zona de sellado
pero NO es hecho de
residuo seco con por lo
menos el 60% en peso
adicionado con agentes
endurecedores

adicionado con
agentes

con por lo menos el 60%
en peso adicionado con

endurecedores agentes endurecedores

El estado de la técnica mas cercano es D1 pero tiene las diferencias de no poseer
una corona sellada serigrafiada hecha de una solucién o dispersion de polimero
que tiene un residuo seco de por lo menos el 60% en peso adicionado con
agentes endurecedores. Lo anterior hace que se cumpla el requisito de novedad
contemplado en el articulo 16 de la decisién 486 de la comunidad Andina de
Naciones.

El efecto técnico que se logra es proveer una suela impermeabilizada la cual
elimina en poco tiempo todo el calor y el vapor que se forma con el uso en el
interior del calzado.

Ahora por estar ligado el producto de suela con el método de fabricacién citado en
la reivindicacién 6 en el folio 97, y ademas donde se involucra el mismo elemento
novedosos del numeral 3 de la tabla anterior: “(...)una corona de sellado (14)
serigrafiada, hecha de una solucién o dispersion de polimero que tiene un residuo
seco de por lo menos el 60% en peso adicionado con agentes endurecedores(...)"
dicho método cumple el requisito de novedad contemplado en el articulo 16 de la
decision 486 de la comunidad Andina de Naciones.
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El efecto técnico que se logra es proveer un método de fabricacion donde se
elimina el sellado de dicha suela mediante la inyecciéon en el molde de una corona
de material de plastico.

La solicitud se diferencia con D2 en que no consta de los mismos elementos
citados para D1 tanto para el producto como para el método.

Asi pues, con el empleo de los dos documentos: D1 y D2, que hacen parte del
estado de la técnica, NO se proporcionan herramientas de conocimiento a una
persona del oficio normalmente conocedora de la materia técnica correspondiente,
para emplearlos y derivar de ellos el resultado obtenido y que se desea proteger
con la presente solicitud, por tal razén la presente solicitud, en las reivindicaciones
1-9, tiene nivel inventivo.

El estudio anterior permitiria afirmar que la solicitud cumpliria con lo estipulado en
el articulo 18 de la Decisidén 486 de la Comunidad Andina de Naciones.

4.2 Aplicacién industrial (articulo 19 D 486)

Se considera que la invencién titulada: “Suela impermeabilizada y transpirante
perfeccionada para calzados y procedimiento de fabricaciéon” la cual contiene las
reivindicaciones 1- 20, folios 97-99, son susceptibles de aplicacién industrial por
que pueden ser producidas o utilizadas en la industria. Con lo anterior se podria
afirmar que cumple con lo estipulado en el articulo 19 de la Decision de la
Comunidad Andina de Naciones.

5. Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder
las reivindicaciones: 1- 20, folios 97-99

Bogota, D.C.,

CONCEPTO TECNICO No. 3117 EXAMINADOR TECNICO
Codigo No. 202083




