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ABUNTO: SOLICITUD EXAMEN DE PATENTABILIDAD

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN identificada como aparece al pto de mi firma,
domicfiada en Bogotd, domicliada en la Carmrera 11 No. 88-53, piso 8, obrando como
apoderada sustituta del solicitante segun sustitucidn adjunta, pido a usted que so
proceda a examinar sl la invencitn, cuya patente se tramita an &l expedients do la

referencia, ea patentable,

Adjunto al presente memorial el reclbo No. 08-80,620 de 2 de diclembre de 2000, por
la sumna de $452.000.00, con lo cual queda cublerta [a tasa oficial correspondients a

diche estudio.
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DILIA RODRIG EZ D"
C.C. 41.654.8682
T.P. 20824 del C.S, ;
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SENORES
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E & D
REF: EXPEDIENTE No. 038.116.819
’ SOLICITUD DE PATENTE A NOMERE DE CODMAN &
SHURTLEFF, INC.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece &l ple de mi
firma, domicitiada en 1a Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a
usted que sustituyo ¢l poder con que obro a la doctora DILIA RODRIGUEZ
D ALEMAN, domiciliade en Bogoti, D.C., portadora de la tarjeta
profestonal No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron
conferidas para este cago.

oy

C.C. 39.779.452 de Usaguén
T.P. 68228

Acepto sustitucién
DILIA RODRIGUEZ D’ ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogota
TP. 20.824
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

BIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 08-116819

EL EXTRACTO DE 1A PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 608 DE
FECHA 30 DE JUNIO DEL 2009 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2009

NCTA: Dentro del piezo de los asls (8) meses sigulentss a partir do [a fecha da publicacidn
en la gaceta de Propledad [ndustial, deberd solicitar y cancelar ¢ examen ds
patentabliidad so pena de quse la soliciud caiga an abandenc, de actierde con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decislén 466/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
St NO X
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C., (23, 04, 2070)

Abogada

Dita Rodriguez D'Aleman

ASUNTO Radicaclsn 08-116.819
Tramits 002
Evanto 001
Actuacién 430
Oficlo bl :
Folloa 5o 2.2.0.6.

Patsnts de Invencion X Patente ds Madslo de Utiidad [

Cemeo resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en of articulo 45 de [a
Cecisién 488 de [a Comisidn de la Comunidad Andina, se le comunica;

1. Documentns estudiados

1.1 Deacripcidn; Folios: _11__ a _45_ como ¢ radicd nicialments
Folos: a

1.2 Relvindicacionss: Folloy: _46__ a _562_como se radicd iniglalmernte
Follos: a

1.3 Dibujos: Folios: _6§3 & _B8_ como s¢ radicd iniclalmente
Folios: a

1.4 Oposiciones: Como se informa en e folio 128 no se presentaron opesiciones por
parte de terceros.

2. Andlisls de la Prioridad (artfcuio 8 D. 486}

La solicitud en estudic fue radicada e 31 de octubre de 2008, on ess momento se
reclamd prioridad para la soliciiud norteamericana 11/831187 del 31 de octubre de
2007 realizado ¢ estedio cotrespondients se detarmind que la prioridad es vélida.

3. Objeto de a Invencién

Segiin la descripcién, el objeto de [a solicitud conaiste en suministrar unas fornas de
almacenar y recuperar informacidn de un aparato de tratamiento médico, reivindlcado
como vaivula implantable, sistema de almacenamiento de datos implantable y método.

Da otra parte, el pliego reivindica: ung vélvula implantable, relacionatda en las
relvindicaciones 1 a 10; un sistema de almacenamiento de dafos implantable,
relacionado en las reivindicaciones 11 a 18; y un meétwdo, relacionade en [as
relvindicaciones 18 a 25.

Segiin [a IPC la clasificacién del objeto reclamado es AB1B &/03 | 5/00 # AGIM 27/00.



4. Do Ia solicitud de Patente
4.1 Descripeton (articuio 28 D, 486)

a. El arliculc 27 de la Decisidn 488 de [a Comisién de la Comunidad Andina establece
que: "e! petitorio {...) d) el nombre de Ia invencién (...} naturalaza de la invencidn®,
Asimismo, sl articulo 8 del decreto 2681, sefiala qua: "el nombre de la invencién de que
se trata en of articulo 27 eval d) (...} debera refiefar of obiete v el campo industrial con
el cual se relacions la misma y ser concomjante con la materia descrita y lag
reivindicaciones de la sollciiud (...) nombres de fantasla®, (Subrayados fuera de texto).

El nombre de la invencién o titulo no reflefa con claridad el objeto y el campo ndustria)
al que se rfiere la solictud y no concuerda nl con [ descripcidn ni con las
reivimiicaciones.

b. La descripeitn calificata NO permite idenfificar una forma de ¢jecucidn clara y
completa de la(s) mejora(s) conskierada(s) patentable(s) porque dicha descripcién se
limita a enumerar unos componentes mplantados a pacientes junto con su uso para
obtener y procasar dafos de control médico, que s¢ tratan de proteger pero, de un lado,
sin que sea posbble determinar cémo se puede glecutar o fakrigar [a vélvula yl/o el
sistema implantable (productos) que se reivindican; y, de otro lado, no se divuiga una
suceskn de etapas que incidan sobre la materia dirigida a la obtencign de un cosa o un
resultedo, con caracteristicas patentables.

Como se conoce bien en ol campo de la propiedad industrial, la descripeion debe
suministrar informacién suficiente, tal que esta le permita a un t3cnico de nivel madio,
ovaluar y ojecutsr (fabricar) la invenchdn, Esos requisiies se ublcan en el plano
tecnolégico y permiten, de un lado, valorar el aporte de la invencién y, de otro lado,
verificar si con los medics mencionados se logra alcanzar el resultado que se declara,
de forma reprotducible.

Es Importants recordarle al interesado tenga en cuenta que a simplo presencia de una
deseripeitn detallada NO basta pare cumplir ef requisito legal porque lo que la nomma
exige es, en clarta medida, la "raceta” para glecutar ¢ fabricar la valvula y ¢l sistema
(procluctos) que se dessa amparar y e "método” debe ser une serie o sucasién de
operacionss que [ncldan sobre ls matera, que se dhfjan a [a obtencion de una cosa o
un resultedo, la (ef} cuzl, debe exponerse mediante caracteristicas técnicas patentables
mas ho mediante el uso do medics técnicos para obtener un resultado ni que dicho
método se relacione a meteria no patentablo.

debeastardesoﬂ!aenforrnaauﬂcienhmnhnlamymn
mm&mhmhmmwwmmglmmﬂa laejaouolén

La oficina defa en claro que, ¢l solicitante estd abligado a divuigar la invencién pues de
lo contrario a patente podrd ser denegada, Dicha obligacidn so considerara cumplida,
cuando In descripeidn contenga todas las Indicaciones, que necesita la persona de nivel
técrico medio, para ejecutar (fabricar) (2 invencidn, en especial, aguellas frcicaciones
que no estén comprendidas en el estado de (a thenica.

¢. El documento presenta emores de trascripoidn, redasolon y traduccidn, que nckian
negativaments en la claridad de la exposicion; para flustrar nuestras afimaciones a
contimsachin se suministra un par ejemplos de los defectos detectados, sin embargo, no
se hard una [isto detallada ya que seria una labor dispendiosa, fuera de nuestras
funclones.

Las cifras, los decimales y las unidades de medida inclulkias en las paginas 14 lineas 2
a4; 18 (ineas 19 a 24; 24 lineas 24 a 285, 25 (Ineas 1, 19 en adelante; 26 (a tabla; 29
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Iinea 15 quedaron mal indicadas, porgue, de un lado, en Colombia las comas se deben
usar solo para separar los nimeros enteres do [os decimales, de acuerdo a las reglas
de sscritura del Sistama Internaclonal de Unidades, que se basan en Ias normas 130
(Intermational Organization for Standardization; consultar la norma SO 31-0:1982). Se
pusde admitir el punto para separar los decimalas dnisaments en ios fextog en ingléy
(cites o copias de gocumentos originales) de ecuerdo a lo dispuesto por ¢! Comils
Internacional de Pesas y Medidas (CIPM) en 1887,

El Decreto 380 de 1884, articulo 1 seftala: “Adoptar ol Sisterna Intemacionz! de
Unidadas, SI, como slatema chligatorip de ateria de metrologia en &l
territorio de la Replblica de Colombia®, {subrayado de taxtn). La Nerma Téconlca
Colombiana Oficiz) Obligatoria 1000, describe e Sisiema Intemacional de Unidades e
indioa el uso de las unidades gue lo conforman,

Fingiments, a Superintendencia de (ndustria y Comercio expldit el 26 octubre de 1881
la Resoluciin 1823, por la cual se implanta el Slstema Intemacional de Unidades en
todos los sectores de la industia y el comercio, que se haco axiensivo a los
documentos a tramitar por un ente oficial.

Do otro lado, se incluyen las unidades mM, mM? que no existen en el sistema
Intemacional.

En la pagina 1 lneas 13 a 14 hay un emor de transcripcidn; Io mismo suceds en la
péagina 9 lineas 2 a 3, 11, 15 a 16.

Entre lo que se afirma en el segundo pamafo de 1a pagina 12 y las figures 1 ¥ 2 no hay
coincitdencia.

Enlapagﬁ'ta13Itnea1Dsaquue.‘nmdkmpmiﬂn...',simtmdammur 0
una vélvula, entonces no es claro cudrias presiones son o pusden ser, luego ¢l uso del
indeterminado cragmos es errdneo,

En la pagine 14 lineas 14 a 15 con 802 se identifican dos elementos diferentes.

Enlapagﬁmw[hmwaemmmténnhwm',qwmeamene!m.
No estamos de acuerdo oon t traduccién de marcador por “tag” y lavador por “washer”,
pues no son términos usuales en [a thenloa.

En algunos lugares del aparte, que no varmos a discriminar detalladaments, se incluyen
ng@m.bm@.mmcﬁnd&bﬁoammma&h&mwﬁm
mncluyeron o qué significan los guiones agregados, teniendc en cuenda gua en
castellanc no se nocesita de ellos mas alla del uso conocide para separar renglonss,
e}anpm:'pm-mmmhrw.'mmoﬂmeh&nsﬁdetw&mmnﬁmam
con los gerundios y tlempos verbales compuestos, propios de otros kilomas pere no del
ctustellano.

d.MpWW&hmm.wmﬁﬂwﬂad&a@ﬁnm.dﬁm
mmwhmmmwmmj&sd&mmm{uﬁdu}.mm
mmﬁmhnﬁg&maﬁhhﬂmd&&ﬁmmﬁayal&%ﬂaﬁayd&Zmah
dmm?abajo:mténdmnﬁrgenmdeapmxmwammyala
tieracha y, de entre 8 y 7 cm abajo.

Por los motivos precadentes, no se cumplen las disposisiones del articulo 28.

4.2 Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Las relvindicaciones 1, 11, 10 y sus dependientes del pliego calificado son indefinidas
mmmmmﬂanmhmaﬁlmmmammwmmmamadnda
la tenfca: o tianen sustanto descriptivo porgue en ese aparte no s divuiga ni la forma
mmumeyfoammm)mm,mmm

y
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dal método, en la forma relacionada on las relvindicaciones; no presentan la estructura
do preémbulo y caracterizacién apropiada para el caso, pues afirmaciones como:
"comprende”, “qus comprende adicionalments®, "en donde”, "que comprends”, ele. no
son sindnimos de “caracterizado por”; no incluyen signos de referencia que faciliten su
Interpretacidn; vy, se redactaron en téminos del resultedo a obtanar mediants uso de
medios téenicos, lo cual, no se permite.

La reivindicacion 1 ademés de Incluir, los defectos ya mencionados en el pérmafo
amberior, presenta enrores de redaceidn y traduccidn, agrega explicaciones sjenas a la
deafinicidn que se deberia dar al problema tdcnico que, supuestaments, resuelve
concretaments en: .. adaptada para recibir... una salida valvula; ... dispuesto dentro
de la carcasa... de véavula, e marcador ... dispuesta denfro... extemo®, es una
enumeracidn do componentes, que no pertiten establecer una relaciddn téenica entre
ollos; se hace mas &nfasis on ol uso o o] efecto del mismo, lo que no ¢& pemits; y su
redaccidn y traducckin es muy deficients.

Las reivindicaciones 2 a 10 no tienen enlace l6gico con la independiante porque no
eclaren o delimitan una caracteristios patentable de (o relacionado en dicha
Independiente sino que se desvian &) uso o efectos del mismo y a unas caracteristicas
gue no son ni de estructura i de funcidn, por o que deberdn excluirse.

La relvindicacién 11 presenta deficienctas similares a [as ya relacionadss con referencia
alai.

Les reivindicaciones 12 a 18 no tienen enlace ldgico con la indepentdlente porque no
aclaran o defimitan una carmcteristica patentable de lo relacionado en aquella sino que
se desvian al uso o efectos del mismo y a unas caracteristicas que no son ni de
estructura ni de funcién, per lo quo deberdn excluirse

La relvindicacién 19 e8 muy general porque hace mencidn & un método, sin que
establezca de qué o para qué es. No obstants, ella y sus dependientes relacionan unas
otapas referentes a materia no patentable, como s explica adelante,

Para la redaceién del pliego se recomienda tener en cuenta, en primer [ugar, qua de
acusrdo e Ia noma, el procedimiento y la jurisprudencia un producto debo ser un
guem cierto destinado a llenar una necesidad industrial que e! estado de la téonica atin
no ha satisfecho; en ctras palabras, debe revestir forma tangible y ser definkio © bien
por las caracteristicas de estructura o blen por las caracieristicas de funcién entre los
componentss de una estructura y, las relvindicaciones de procedimiento (mdtucdo)
deben definiilo mediante una serie ¢ sucesidn de operaciones que incidan sobra la
materia (sblida, liquida o gaseosa), que 8o encamina ala obtencidn de un cosa oun
resulitedo, (a (el) cual, debe contener caracteristicas tscnicas patentables.

En segundo lugar, que [a esencia de una refvindicacién o de un pliego consiste en
definir la invensin, con o cual, s fija la extensidn de ia patente y se hace posible
delimitarla respecto del estado de la téenica; asimismo, de un lado, una relvindicacin
independiente debe definir la invencidén en forma mds general mediante las
caracteristicas téenicas aporindas o ¢readas por el inventor y las dependientes son
para gclarar o defimitar alguna carncterisfica técnica ingluida on la independients
respectiva.

De ofro lado, es practica corrients subdividir ias reivindicaciones en dos parfes,
preambulc y parto caracterizante; la primera contiene el conjunto de caracteristicas de
la vencidn cuya combinacién se conoce, por decirlo asl, es ol "género” &l que
pertenece [a invencidn. La segumie parte (caraclerizants) debe menclonar [a(s)
caracteristica(s) propia(s) de la invencidn (creadas por el inventot} que (a distinguen dsl
sstudo da [a técnica, por dechrlo asl, es la "especlo” de la Invencion.

En tercer lugar, que acorde al procedimiento: a} “Una relvindicacién debe inclutr no

-
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3] ig elemertos, sino también indicar su funcionamiento y [a
ol clonal eptre [gs mismes cuando para [a parsona versada en la mataris ello
no se desprenda de forma ohvig de la misma definicidn del elemento®, domde la
relacién de funcidn entre los compenentes do una estruchura, en los campos eléotrico,
electrénico y afines tiene una forma especiiica de realizacion.

que definan lg_invencién y Ia hagan distintiva ggl - de Ia tém@l}blm
caraﬁertsﬁca:a

técnlcas deben definir la sofucitn (de! problema téenico) que ntenta
resolver la solicliud®.

G}WWMWMMWMHM
enicog, por ejemplo, ...adaptada para recibir...
valvula;.. dlﬁpuastodentrodelammaaa adaptadopammntmlau,um?m
valvule;... dispuesta dentro... adaptadupamah‘mmrdama atc.puestoql.nael
raaul!ndnoﬂnalcamadumaammmtarhﬁmmmhlpamelemsm

Por lo antes expuesto, las reivindicaciones calificadas no cumplen [as disposiciones del
articulo 30.

So recomienda que ks observaciones de este punto sean resusiias en conjuncion con
las de los puntos B y 8 siguientes.

8. Unidad do invenclén (articuio 25 D 488)

La oficina, & calficar el pliego allegado determinéd que incluye, al menos, tres grupes de
relvindicaciones no enlazadas por un concepio cormim e nvertlivo, asi:

El primer grupo o intogras las reivindicaciones 1 a 10 digidas a una vaivula
implantable.

Un segundo grupe lo conforman las relvindicacionas 11 & 18 enfocadas en un sistema
de aimacenamiento de datos implantable.

El tercer grupo son las relvindicacionas 19 a 25 relacionadas a un método.

Por lo tanto, el interesado deberd sefalar, explicitaments, qué grupo do reivindicaciones
deja en osts expediants para continuar su oalificacién; adicionalments, debera limitar la
soliciiud a una Unica invencidn mediante corte ¢ separacién  comespondients de [a
descripeidn, las relvindicaciones y los dibujos de la solicitud inicial. Se advierte que de
no cumpliree &l requerimiento, Ia oficing podréd hacerlo inicamente para el primer grupe.

Si e} soliciiante declde preseniar una o més divisionales, cada una do ellas deberd
imitar sy conteniio a una sola invencién por corte o separaciin de la solicitud original,
es declr, cada divisional debe contener una descripeién, unafs) relvindicacién{es) y los
dibujos que, por corte o separacién, surjan de la original en concordancia con cada uno
de los grupos antes mencionades.

8. No ea patentablo (artictfo 20 D 488 fitera/ d)

Dol estudio de la solicitud, se determind que las caracteristices Incluidas en ilas
relvindicaciones 19 y dependientes, g dirigen a un método quirirgico para tratamiento
humano, razdn por la qus dichas reivindicaciones, no se podran tener en cuenta en lo
suceasivo, puasto que afectan las disposiciones del litaral d) del citado artioulo 20.

y
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7. Relvindicaclones relativas a un uso o a un segundo uso (articuios 14 y 21 D 486) \
Requisites do patantabilldad (arficudo 14 D 488}

Do acusrdo a lo esiablecido por [a noma, el procedimiento y s jurisprudencia aplicable,
un producto que se deses proteger, debe ser un cuerpo cierto destinado a lenar una
necesidad industrial que el estado de Ia téenica ain no ha satisfecho; en otras palabras,
debe revestir forma tangible y ser definido ¢ bien por las caracteristicas de astructura o
blen por las caracteristicas do funcidn entre les componentes de una estructura y, un
procodimients (método} debe definirss mediante una serle ¢ sucesidn de opereciones
que incidan sobre la materia (adlida, fquida © gessesa), que ss dirfia a la obtencidn de
un ¢osa o un resultado (solucidn de un probloma técnico), mediante caracteristicas
técnicas patoriables.

A la luz da lo precedente reauita svidents, de un lado, que las relvindicaciones 1, 11 y

de *vilvula implantable®, “sistema de asimacenamienty de datos
implantabie”, o do producto, NO conforman un cuerpo cierto destinado a lenar una
nocesidad industrial, es decir, no revisten forma tenaible, porque no so describen ni
definen por medic de caractoristicas téenicas de estructure o do funcidn entre 08
componentes de una estructura, sino que ellas ee redactaron an &mminos del resultedo
a oblaner por uso de medios técnicos para controlar la condicion de un pacients por
tratamiento de seflales, lo que no satisface [0 ragqusrido.

Quiones tiensn experiencia en propledad indusirial seben que, un producto para que
conforme un cuemo clerto (rovista forma tangible) se debe destribir y relvindicar de
forma quo so sepa cOmo se slecuts o fabrieg el produstn, por ello, indicar como se usa
o sa puade usar, uno o mas componentes de un producto no g8 base ni para describirio
i menes para reivindicarlo.

De ofro lado, Jas relvindicaciones 19 y dependientes de “método” o de procedimiento
ralacionan una serie de operaciones gue Inciden en la matoeria pero cuyo resultade no
es patentable, debide a que no se cumplan las dispesiciones del artfculo 20 d).

Cabe precisar qus, las caraclerislicas incluidas en las relvindicaciones NO son
caracteristica tScnlcas que sirvan pata definir ni un produoto nt un procedimionto
porgue, como saben guienes tenen conocimientos en el tema, una sefial o una
informacidn o unoes datos, ste. funclonalmeants equivalen a un disco compacto o a ka
mera prasentacidn_de informacién puesto que una sefial ¢ una informacién ¢ similares
ne es més que una portador de material descriptive no funclonal, el cual, per si solo
ro puede provecr aplicacién{es) préctica{s) pama la cblencidén realizacin o
manufactura do un objeto (producto) ni pama la solucién do un problema técnico
{oblencién de un cosa ¢ un resultado).

Para termingr, resulta importante resalter que segiin el procedimiento y, por lo ya
mﬁmdoanhm4zmmmmwpmduﬂumdepmm
zclas rectoristicas no permitidas, como e evidencia de su radaoccion,

sjemplos:

“1. Una vélvula... adaslada para ir... um monigje... adaptado para controlar... el
marcador... M&_

“2. La vélvula...un sensor.., gdaptado para medir...”.

“3. La vilvula... almacena dates...”, y de forma similar en ol resto de las
mlv&mlﬁoadonasda'vélvtﬂayalatem

En ko anterior, es evidente que la parte no subrayada son caracteristicas estructurales v,
la subrayada, caracteristicas de procesamients de sefial (uso).
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Por las razones precedentss, [as citadas refvindicaciones no cumplen las disposicionas \7’
del artioulc 14.

8. Conclusion:

8) Pussto que, no hay una descripcidn clara y completa de [a(s) mejora(s) que se
trata{n) do proteger ni una o mas reivindicaciones que definan el alcance de la
proteccion solicitada, acorde & lo que establece Ia lay, no fue posible hacer [a bisgqueda
de anterioridades y determinar sl es patentable o no lo solicitado.

b) lz soliciiud no cumple las disposiciones de los articulos 14, 20 d), 26, 28 y 30,
razones por [as que no es posible continuar 1a calificacidn del pliego hasta tanto no se
subsanen las cobjeciones do acuerdo a los citades articulos y/o se presenten
argumentos razonados y convincantes respecto a dichas objeclones

c) Se recuerda a solicitants, de un lado, tener muy en cuenta que el replanteamiento de
mapartmﬂﬂpodrﬁ ennh'rgm'tcam implicar ung ampliscién de la proteccidn que
- anida en (a_solicltyd iniclal, de acuarde a lo que

&Btahal 5 34 do la Degisitn 468,

De ofro ledo, en la respussia deberd Indicar sn qué parte(s) de la descripeidn de la
solicitud Inicial hay sustento para lo que ¢e presente en ella, con &l fin de facifitar el
sigulents examen.

En cumplimiento de! articulo 45 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidacd
Anding, ee lg indica que debe dar respuesta dentro dal témmino de _B0_ dlas contados a
mdahmﬁmwhpmmmmﬁn&mdﬂmdﬁ
respuesta al presente requerimiento, ¢ sl a pesar do la respuesta subsistioran los
impedimentos para [a concasién, se denegara 1a patents,

Notifiquese el presente oficic conforme a lo dispuesto an sl numeral 6.2, fteral 8}, del

mmmwmdemcmumw 10 de 2001.

El anterior requerimiento fue notificado por filacitn en fste, de fecha
2 $ABR. 2010
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