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1. Documentos estudiados

Descripcion: Rad 14-065568-00000-0000  27/marzo/2014
Reivindicaciones: Rad 14-065568-00000-0000 27/marzo/2014
Prioridad: Rad 14-065568-00000-0000 27/marzo/2014

EP11183605.2  30-09-2011

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga méas de diez (10)
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reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. En este caso se encuentra el pago adicional de la tasa
gue cubre 38 reivindicaciones adicionales, de tal forma que se estudiard el capitulo
reivindicatorio completo.

Titulo de la solicitud: Procedimiento mejorado para la produccién de hematita finamente
dividida y de pigmentos de 6xido de hierro rojos. Folio 1.

Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion se
refiere a un procedimiento mejorado para la produccién de hematita finamente dividida
y de pigmentos de éxido de hierro rojos producidos a partir de la hematita finamente
dividida y el uso de las hematitas finamente divididas y los pigmentos de 6xido de hierro
rojos producidos mediante este procedimiento.

El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la
necesidad de disefiar un procedimiento acuoso, robusto, estable y econémico para la
produccion de hematita finamente dividida con una alta conversién y gran pureza a
partir de la cual se puedan producir pigmentos coloreados en un procedimiento
posterior. Para solucionar ese problema técnico la presente solicitud plantea un
procedimiento mejorado para la produccion de hematita finamente dividida y de
pigmentos de 6xido de hierro rojos producidos a partir de la hematita finamente dividida.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): C01G 49/06.

4 . Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)
El uso de la reivindicacién 47 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la solicitud de Patente

Descripcién (articulo 28)

La descripcién resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo
reivindicatorio. Se le recuerda a la solicitante que la descripcion debe ser una
divulgacién suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero
definitivamente el alcance de la misma va mucho mas all4 de aquella materia que se
encuentra enteramente soportada en la descripcion.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripcidon para reclamar una
extrapolacion tan amplia dado que los ensayos presentados se refieren a un
procedimiento especificos en condiciones de ejecucién muy especificas que se alejan
bastante de la generalidad reclamada. Nétese que por ejemplo, la velocidad de adicion
del acido nitrico diluido se lleva a cabo en unos valores especificos y en la
reivindicacion independiente no se define de ninguna manera, dicha particularidad es
insuficiente para aceptar la extrapolacion reivindicada. La solicitante debe limitar el
alcance del capitulo reivindicatorio.
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Pero ademas se llama la atencion de la solicitante frente a que la descripcion no
presento evidencia técnica de la mejora o el salto cualitativo en la técnica al ejecutar el
procedimiento de interés; por ejemplo en cuanto a robustez, economia y pureza. Asi
como tampoco se presentd ningun tipo de informacidon que evidencie la mejora en
cuanto a porqué la hematita obtenida mediante el procedimiento reclamado es mejor
para la elaboracion de los pigmentos rojos.

En este mismo sentido, tampoco hay evidencia que demuestre que los pigmentos rojos
obtenidos utilizando la hematita obtenida del procedimiento de interés ofrezcan alguna
mejora, ni en el procedimiento de obtencidn ni en sus caracteristicas. Mas aun el Unico
ejemplo presentado en cuento a la obtencion del pigmento es insuficiente para
extrapolar al alcance de la reivindicacion 35.

Por lo tanto, la descripcion no cumpli6 con el requisito de claridad y divulgacién
completa de acuerdo al art. 28 de la Decision 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El capitulo reivindicatorio no s6lo es demasiado amplio y no cumple con el requisito de
concision, sino que ademas es una generalizacion que no se encuentra enteramente
soportada en la descripcion, es decir, la descripcion no divulga de manera
suficientemente clara y completa la materia divulgada en las reivindicaciones. La
solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la invencién a través
de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentran enteramente soportadas
en la descripcioén, sirvase limitar el alcance de la invencion.

Se llama la atencion de la solicitante frente a la frase “hematita finamente dividida que
tiene un tamafio de particula menor o igual a 100nm y un area superficial BET
especifica de desde 40m?/g hasta 150m?/g...” la cual hace referencia a un resultado a
alcanzar y no debe incluir en el capitulo reivindicatorio. Se aclara a la solicitante que las
reivindicaciones deben definir la invencion por sus caracteristicas esenciales,
estructurales o funcionales. No se admite que la reivindicacion defina la invencion por el
resultado a alcanzar puesto que en realidad equivaldria a definir el problema técnico a
resolver y el alcance de la reivindicacion incluiria no sélo la solucién propuesta por el
solicitante, sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado.
El resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencion, sirvase retirar
dicha frase.

Lo mismo sucede con la frase “... la adicion de acido nitrico diluido se lleva a cabo a
una velocidad de adicion a la mezcla de la etapa a) tal que la mezcla de reaccion se
caliente hasta al menos 15°C en menos de 120 minutos después de finalizar la adicion
de &cido nitrico” presente en la reivindicacién y en las reivindicaciones 6, 16-20. Se
aclara a la solicitante que se debe definir la condicién de ejecucién, es decir el valor de
la velocidad de adicion, no el efecto que se obtiene, ese resultado no define el
procedimiento.

Ahora bien, las etapas de a, b, ¢ y b de la reivindicacién 1 son presentados de una
manera muy general y no definen el alcance de la materia reclamada. La solicitante
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debe definir la concentracién del acido nitrico utilizado, el término “diluido” es subjetivo,
asimismo se debe definir en la reivindicacion independiente la velocidad de adicion del
acido, dado que es una caracteristica técnica esencial del procedimiento de interés. Y
ademas se debe definir el proceso de separacion de la etapa c.

Las reivindicaciones 7, 8 y 9 no presentan ninguna caracteristica técnica del
procedimiento de la reivindicacion 1, tanto la forma, como el tamafio de particula, como
el valor BET son caracteristicas técnica del producto como tal no de su procedimiento,
sirvase corregir.

Sirvase suprimir la expresion “se usa” en las reivindicaciones 12 a 14, puesto que tal
COmo se encuentran presentadas pueden ser consideradas usos.

Las reivindicaciones 32 y 33 no tienen ningun soporte técnico en la descripcién. En
ninguno de los ejemplos mostrados existe evidencia de que el procedimiento ofrece los
mismos resultados con la adicion de otro acido. Sirvase suprimir dichas
reivindicaciones.

La materia de las reivindicaciones 35 a 40, 46 y 48 es muy amplia y no se encuentra
enteramente sustentada en la descripcion, sirvase definir su alcance o suprimir dichas
reivindicaciones.

Las reivindicaciones 41 y 46 no son claras porque reclaman una hematita o un
pigmento de Oxido de hierro obtenidos de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 34 6 35 a 40, lo cual no es correcto, porque la hematita y el
pigmento deben ser caracterizados por los componentes que los conforman y/o sus
proporciones y no por el método por el que son obtienidos,

En consecuencia, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concision,
claridad y sustento en la descripcion de acuerdo al art. 30 de la Decision 486.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria es 30 de noviembre de 2011 se
realizd la busqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos
relacionados a continuacion que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la
presente solicitud:

N° Documento Titulo Fecha de publicacién

D1 EP1106577 Method of preparation for iron oxide 2001-06-13
pigments

D2 EP1293480 Progess for producing granular hematite 2003-03-19
particles

D3 US2008181843 Sohd-sta@e synthesis of iron oxide 2008-07-31
nanoparticles

El documento D1' hace referencia a un método para la preparacion del pigmento (I)

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20010613&CC=EP&NR=110657
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mediante la produccién de una suspension hematita fina mediante la mezcla de acido
nitrico diluido con hierro elemental por encima de 90°C seguido de la reaccion de la
suspension que contiene sales de hierro (1) e hidréxido alcalino en la presencia de un
gas que contiene oxigeno o reaccion del hierro, sal de hierro (ll) y gas que contiene
oxigeno para formar una suspension de pigmento de hematita con el aislamiento
opcional del pigmento resultante.

El documento D2? hace referencia a un procedimiento para producir particulas de
hematita granulares, que comprende i) hacer pasar un gas que contiene oxigeno a
través de una solucién acuosa de nitrato ferroso en presencia de materiales de hierro y
cristales semilla de hematita a una temperatura de 80 a 90°C, para obtener
precipitados de color marrén rojizo que contienen particulas de hematites granulares. ii)
filtrar, lavar y secar dicho precipitado de color marrdon rojizo y iii) someter dicho
precipitado de color marrén rojizo a aire a una temperatura de 450 a 900°C. De acuerdo
con este proceso, las particulas de hematita granulares exhiben una alta pureza, un
pequefio contenido de agua en equilibrio y una menor absorcién de aceite y se puede
producir utilizando materias primas de hierro de bajo costo.

El documento D32 hace referencia a método para preparar una dispersion acuosa de
nanoparticulas de gamma-Fe.Os. El método incluye la molienda una sal hidratada de
hierro (1), una sal hidratada de hierro (Ill), una sal inorganica e hidroxido alcalino en
una maquina de trituracion o molienda. La sal inorganica puede ser una matriz de sal
gue previene el crecimiento y la agregacion de las nanoparticulas sintetizadas.

La dispersion acuosa de nanoparticulas de gamma-Fe.Os puede opcionalmente ser
tratado hidrotérmicamente para convertirse en una dispersion acuosa de nanoparticulas
alfa-Fe,Os;. Asimismo se hace referencia a los usos de las nanoparticulas que incluyen
usos como: agente de contraste de resonancia magnética de imagen, tinta de impresion
en color, pigmento de bronceado artificial, fotocatalizador para la degradacién de
colorante organico, pigmento rojo, adsorbente para el tratamiento de aguas residuales,
soporte de catalizador, y catalizador.

7. Examen de patentabilidad (articulo 14 D486)

Novedad (articulo16 D486)

La reivindicacion 1 divulga un procedimiento para la produccion de hematita finamente
divida que tiene un tamafio de particula menor o igual a 100nm y un area superficial
BET especifica de desde 40m?g hasta 150m?/g (medida de acuerdo con la norma DIN

66131), que comprende al menos las etapas:

a. Proporcionar una mezcla de hierro metalico y agua que tiene una temperatura de
desde 60 hasta 120°C.

7A28KC=A2
2http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?

DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20030319& CC=EP&NR=129348

0A1&KC=A1

3http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_ EP&FT=D&date=20080731&CC=US&NR=200818
1843A1&KC=Al1
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b. Afadir acido nitrico diluido a la mezcla de la etapa a

c. Separar la suspensién acuosa de hematita finamente divida de cualquier hierro
metalico que no haya reaccionado
d. Opcionalmente aislar la hematita finamente dividida de las suspension acuosa

gue se ha separado.

Ver radicado 14-065568-00000-0000.

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el

estado de la técnica.

Caracteristicas esenciales

D1 ejemplo 1y reivindicaciones

D2 ejemplo 1y reivindicaciones

Un procedimiento para la
produccion de hematita finamente
divida que tiene

Procedimiento para la produccion
de hematita finamente divida

Procedimiento para la produccion
de hematita finamente divida

Proporcionar una mezcla de
hierro metalico y agua que tiene
una temperatura de desde 60
hasta 120°C

Mezcla de hierro metélico y agua
gue tiene una temperatura de
aproximadamente 95°C

Mezcla de hierro metalico y agua
gue tiene una temperatura de
desde 90-95°C

Anadir acido nitrico diluido a la
mezcla de la etapa a

Anadir acido nitrico diluido a la
mezcla de la etapa a

Afadir acido nitrico diluido a la
mezcla de la etapa a

Separar la suspension acuosa de
hematita finamente divida de
cualquier hierro metélico que no
haya reaccionado

Separar la suspension acuosa de
hematita finamente divida de
cualquier hierro metélico que no
haya reaccionado

Separar la suspensién acuosa de
hematita finamente divida de
cualquier hierro metélico que no
haya reaccionado

Cualquiera de los documentos D1 o D2 ya habian dado a conocer un procedimiento
para la obtencion de nanoparticulas hematita que comprende la adicion de acido nitrico
diluido a una solucién de hierro (hierro metélico y agua) en una temperatura desde 60
hasta 120°C.

En consecuencia, el procedimiento de la reivindicacion 1 no es nuevo frente a D1 o D2.

Nivel Inventivo (articulo18 D486)

La reivindicacion 6 divulga un procedimiento para la produccion de hematita finamente
divida que tiene un tamafio de particula menor o igual a 100nm y un area superficial
BET especifica de desde 40m?/g hasta 150m?/g (medida de acuerdo con la norma DIN
66131), que comprende al menos las etapas:

a. Calentar una mezcla de hierro metalico y agua desde 60 hasta 120°C en un
vaso cerrado hermético a presion.

b. Afadir acido nitrico diluido a la mezcla de la etapa a. a una velocidad de
adicion tal que la mezcla de reaccién se caliente hasta al menos 15°C en
menos de 120 minutos después de finalizar la adicion de acido nitrico y la
mezcla de reaccion alcanza una temperatura maxima de desde 105 hasta
160°C incluso sin suministro de calor externo.

c. Separar la suspension acuosa de hematita finamente divida de cualquier
hierro metalico que no haya reaccionado
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d. Opcionalmente aislar la hematita finamente dividida de las suspensién
acuosa que se ha separado.

Ver radicado 14-065568-00000-0000.

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el

estado de la técnica.

Caracteristicas esenciales

D1 ejemplo 1y reivindicaciones

D2 ejemplo 1y reivindicaciones

Un procedimiento para la
produccion de hematita finamente
divida que tiene

Procedimiento para la produccion
de hematita finamente divida

Procedimiento para la produccién
de hematita finamente divida

Proporcionar una mezcla de
hierro metélico y agua que tiene
una temperatura de desde 60
hasta 120°C

Mezcla de hierro metalico y agua
gue tiene una temperatura de
aproximadamente 95°C

Mezcla de hierro metalico y agua
gue tiene una temperatura de
desde 90-95°C

Afiadir acido nitrico diluido a la
mezcla de la etapa a

Afiadir acido nitrico diluido a la
mezcla de la etapa a

Afiadir acido nitrico diluido a la
mezcla de la etapa a

Separar la suspension acuosa de
hematita finamente divida de
cualquier hierro metdlico que no
haya reaccionado

Separar la suspension acuosa de
hematita finamente divida de
cualquier hierro metdlico que no
haya reaccionado

Separar la suspensién acuosa de
hematita finamente divida de
cualquier hierro metélico que no
haya reaccionado

La adiciéon de acido nitrico diluido
se lleva a cabo a una velocidad
de adicion a la mezcla de la etapa
a) tal que la mezcla de reaccién
se caliente hasta al menos 15°C
en menos de 120 minutos
después de finalizar la adicion de
acido nitrico.

No se especifica No se especifica

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencién
definida en la reivindicacion 1 porque cualquiera de ellos ya habia dado a conocer un
procedimiento para la obtencion de nanoparticulas de hematita que comprende mezclar
hierro metalico con acido nitrico diluido en un temperatura entre 60 hasta 120°C, y su
posterior separacion.

La diferencia entre la materia de D1 o de D2 y el procedimiento de la presente solicitud
radica en la velocidad de adicion tal que la mezcla de reaccion se caliente hasta al
menos 15°C en menos de 120 minutos después de finalizar la adicién de acido nitrico y
la mezcla de reaccion alcanza una temperatura maxima de desde 105 hasta 160°C
incluso sin suministro de calor externo.

No obstante no se observa ningun efecto técnico debido a dicha diferencia dado que se
sigue obteniendo hematita con el mismo tamafio de particula que es utl para la
obtencion de pigmentos rojos. Los estudios presentados son escasos y aunque es claro
gue la velocidad de adicion de acido nitrico en el procedimiento de esta invencion es
mayor que en los procedimientos de las anterioridades no se observa una efecto
técnico relevante o valores de BET y porcentaje de conversion drasticamente
diferentes.
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De este modo, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ¢cémo plantear un procedimiento de obtencion de nanoparticulas
de hematita alternativo?

Sin embargo, las ensefianzas de los documentos D1 y D2 son suficientes en cuanto a
las condiciones de proceso para que una persona medianamente versada en la materia
pueda plantear pequefias variaciones con la plena expectativa de éxito, en cuanto a
obtener un material particulado de tamafio nano Gtil en la obtencion de pigmentos rojos.

Se recuerda una vez mas, que los estudios presentados no son evidencia técnica
suficiente de alguna mejora técnica que pueda entenderse efecto técnico inesperado o
sorprendente que pueda explicar el nivel inventivo del procedimiento reclamado.

En consecuencia, esta Oficina considera que el procedimiento de la presente solicitud,
se deriva de manera evidente del arte previo, no provoca ningun efecto técnico
sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo.

Se aclara ademas que la hematita de las reivindicaciones 41 a 45 no se considera
inventiva, porque no se encuentra evidencia técnica que demuestre una mejora
cualitativa de esta hematita en comparacién con las ya conocidas en el estado del arte.
Tal como lo presenta la descripcion es igualmente Gtil para la obtencion de pigmentos
rojos.

La reivindicacién 35 por su parte divulga:

Un procedimiento para la produccion de pigmentos de Oxido de hierro rojos, que
comprende las etapas:
i. Producir una suspension de hematita dividida de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 34,
ii. Hacer reaccionar la suspensién acuosa de hematita finamente divida como
ndcleo con una sal de hierro, un precipitado alcalino en presencia de gases
gue contiene oxigeno o hacer reaccionar hierro elemental, una sal de hierro y
gases que contiene oxigeno para dar una suspension de hematita y
iii. Opcionalmente aislar el pigmento presente en la suspension.

Ver radicado 14-065568-00000-0000.
La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales

de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 35, y las reveladas en el
estado de la técnica.

Caracteristicas esenciales D1 o D2 D3

Procedimiento para la produccién | Procedimiento para la producciéon | Procedimiento para la produccion
de pigmentos de 6xido de hierro de pigmentos de 6xido de hierro de pigmentos de 6xido de hierro
rojos rojos rojos

Producir una suspension de | Producir una suspensién de -
hematita dividida de acuerdo con | hematita dividida
cualquiera de las reivindicaciones
1 a 34,
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Hacer reaccionar la suspension
acuosa de hematita finamente
divida como ndcleo con una sal
de hierro, un precipitado alcalino
en presencia de gases que
contiene oxigeno o hacer
reaccionar hierro elemental, una
sal de hierro y gases que contiene
oxigeno para dar una suspension
de hematita y

Opcionalmente aislar el pigmento
presente en la suspension.

Hacer reaccionar la suspension
acuosa de hematita finamente
divida como ndcleo con una sal
de hierro, un precipitado alcalino
en presencia de gases que
contiene oxigeno o hacer
reaccionar hierro elemental, una
sal de hierro y gases que contiene
oxigeno para dar una suspension
de hematita y

Hacer reaccionar la suspension
acuosa de hematita finamente
divida como nucleo con una sal
de hierro, un precipitado alcalino
en presencia de gases que
contiene oxigeno o  hacer
reaccionar hierro elemental, una
sal de hierro y gases que contiene
oxigeno para dar una suspension
de hematita 'y

Opcionalmente aislar el pigmento
presente en la suspension.

El procedimiento de la reivindicacion 35 no es inventivo porque, primero el material
nanoparticulado de hematita no es inventivo frente a los documentos D1 y D2 y
segundo el procedimiento para la obtencién de pigmentos de 6xido de hierro rojos que
comprende hacer reaccionar la suspension acuosa de hematita finamente divida como
ndcleo con una sal de hierro, un precipitado alcalino en presencia de gases que
contiene oxigeno o hacer reaccionar hierro elemental, una sal de hierro y gases que
contiene oxigeno para dar una suspension de hematita, ya habia divulgado en el
documento D3. De forma analoga el procedimiento de la reivindicacion 48 tampoco es
inventivo.

Se aclara ademas que los pigmentos de 6xido de hierro rojos de la reivindicacion 46
no se consideran inventivos, porque no se encuentra evidencia técnica que demuestre
una mejora cualitativa de estos pigmentos en comparacion con los ya conocidos en el
estado del arte.

Conclusién

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

N° Documento N° Reivindicaciones Requisito que afecta
afectadas
1 Novedad
b1 EP1106577 2-46y 47 Nivel Inventivo
1 Novedad
D2 EP1293480 2-46y 48 Nivel Inventivo
D3 US2008181843 35-40,46y 48 Nivel Inventivo
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

-

—5

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

%T-Ta

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2015-04-21

Elabord: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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