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AVISO DE NOTIFICACION

CORREC CERTIFICADO

Bogota, D.C.

Radicacion :00067935 00000007 Fecha: 05/07/2005 8:38:03
Tramite :2 PATENTES DE INVENCION

Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO
Solicitante :FERRERO EMILIO Folios:1

Sefior (a) (es)

FERRERO EMILIO
CARRERA 4 NO. 72 - 35
BOGOTA D.C.

REF: RESOLUCION No: 15794
FECHA No. 01/07/2005
EXPEDIENTE No. 0 67935

Tramite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacién 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Estimadeo Doctor (a) :

Comedidamente le solicito presentarse a este Degpacho ubicado en la
Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C.,
dentro del término de cinco (5) dias hibiles contados a partir del
envio de la presente c¢itacidn, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el
contenide de 1la resolucidn de la referencia proferida dentro del
expediente tramitado con el niimero de radicacidén citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicadeo anteriormente, la
providencia en mencidén se notificari por edicto, el cual se fijara
‘por el término de diez (10} dias en el Centro de Documentacién e
Informacién. Para su comodidad el texto completo de la resolucién se
encontrard disponible en la pagina web de 1la Entidad, desde el dia
hibil siquiente al que se desfije el edicto. )

La consulta del listado notificacién y del acto administrativo puede
ser realizada desde un computador con acceso a Internet, en 1la

pagina web www.sic.gov.co,

con el nimero de resolucidén a través de

la opcidn servicios en linea - caracter general - consulta actos

administrativos.

Secretaria General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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A ¢
' - ‘EL SUPERINTENDENTE Lk INDUS IRIA Y COMERCIO
3! en ejercicio de sus facuitades legales 21 e pecizl de las que se confineron en el
' articulo 4, numeral 5 ¢ 2l decret> 153 de 1992, y

. - CONSIDERANDC

PRIMERO Que mediante escrfe racic «ic en esta Supenntendencia el 8 de
septiembre de 2000 bajo el num~ 0006 97 se presento la solicitud de patente de
invencion titulada 'PROCEDIMIENTJ Y 3151 ~MA DE TRANSMISION DE MENSAJE
PARA BASE DE DATOS

SEGUNDO Que efectuado el o cimen de lorrma en cuante a lcs requisitos gJe debe
llenar la solicitud y cumplidas 'as evgenc J. legales se ordeno vublicarel extractc ¢ v
que se hubieran presentado uoa =~ &ion2, por parte de tercerns

TERCERO Querealizado el exanme dr pate uabmdad se encontro que ia invencion
no es patentable En consecuenciq, con fund-menio enlo dispuesto en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comisior, d. 131 Coimurndad Andina se requino al peticionano
para que se pronunciara sobre las ob:€ « 1ines efectuadas a la solicitud

CUARTO Que mediante escrito radicado el 22 de abnl de 2005, el solicitante atendio
oportunamente el requerimiento for nulerlc y presento aclaraciones Finalmente,
allego un nuevo capitulo reivindicatons 1 cu al se acepto como quiera que cumple
con las prescripciones del articuic «4 de -1 1 asion 485

QUINTO Que segun lo dispueste i€l ar 120 14 e la Decision 486 expedida poria
Comiston de la Comunidad And 1. e otur j.rar patentes " para las invenciones
sean de producto 0 de procedimi~-do 2t t11L 5105 campos de latecnologia, siempre
gue sean nuevas, tengan nivel inv2rtivo ¢ &dn susteptioles de aplicacion industnat”

SEXTO Que las reivindicaciones . 2 i) ¢ i 2udas enios folics 77 a 79, ademas de
no cumplir con los requisitos ¢2 clanda ' =stan excluxdas de patentabiidad de
acuerdo con las siguientes cotix © @ 2t 10n 8

1 Objeto de la invencion

P

- |
Segun' la descrnipcion, el objeto de 1 .olcitud consiste en suministrar un

procedimiento que permita la transti»on 1@ 11 ensajes Juc s< Jdinian a un conjunto

S-du Jentro Larera 13 No 27 00Pisos2 5 7y 10
“ede CAN Tr 40A No 38 50 Conmutador 3820840
- Fax 38226 95 Linea 9800 910 165
Web www sic gov co e-mail [nio@sic gov co
BogotADC Colombia P\ﬂ'
¢ 2
. \

ety e e S -
' C T .



o D

&0

Industria y Come1uo
SUPERINTENDENCIA

REPLBLIC* LE COLUMBIA
SUPERINTENDL v 24 DE INIMISTRIA M G ERCIQ
ESOLLUCION N ; Q4
Por la cual -¢ ~iega una patente de inveacion

F

Exp N° 00067935

1
de abonados no definidos prev amnente, rexactado on ta forma de procedimiento,
sistema e interpretador

Por su parte, el pliego reivindica un praceso de trarsmrsnon de mensajes para bases
de datos, relacionado en las reivndic & 1ones 1 a 3, un sistema de transmision de
mensajes de actualizacion de bzses d= datos que comprende un centro de gestion
que incluye una base de datcs principal y una pluralidad de bases de datos
distnbuidas de un grupo de subscrptoras no cefinido previamente, relacionado en las
reivindicaciones 4 a 7 vy, un interoretador ce lenguaje avanzado para el
procesamtento de una base de datos er 1 entomo, que pone en funcionamiento un
centro de gestion y una pluralidad de l.zes de datos distnbuidas de un grupo de
subscriptores no definido previamente relacionado en las reivindicaciones 8 a 10

2 Clandad de la solicitud

2 1 Rewvindicaciones

El articulo 30 de la citada Decicion indice que  las revindicaciones definiran la
matena que se desea proteger mediante 4 patente Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por 2 :ie W npaion’

l.a revindicacion 1 contiene expiicacincs ajenas a la defiricion del proceso c.

transmisibn de mensajes en, ' bases de datos distnbuidas  no _defindo
previamente gque comprenden soliciudes dc busqueda conienido de dicha base
de datos”

La nueva reivindicacion 2 no tiene su »ento descriptivo, porque en ese aparte no se
revela la secuencia del procesamieni» en @ forma rewvindicada y contiene
explicaciones ajenas a {a definicion del pioceso de ttansmision de mensajes en

en donde dichos mensajes order es

La reivindicacton 3 no aciara (delirnira) Li:a elape d-! “provese  nencionado en 1 sine
que relaciona una caracteristica »o incluv'a en |3 iIndependiente concretainente el
tipo de enlace

Las rewindicaciones de 3isterra selecwcran un producto en terminos de lz

composicion del mensaje que se n&a en la t ar sm.sion para obtener un resultaao, lo
cual, no se permite

Las reivindicaciones de “interpretadol  ~iac.Gcnsp un producto en terminos del uso
dado a unos ‘medios Yy del mensaje usado ara la transmision

Sed~ Centro Carrcra 13No 27 00Prsos2 5 7y 10
Sure CAN ?r 40A No 38 50 Conmutador 3820840
Fax 382 26 95 Linea 9800 910 165
Web www sic goveo e mal info@sic

Bogotd DC Colomha
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o
La revindicacion 8 y, consecueniemcnte sus dependientes mencionan el
procesamiento de una base de vatos, lo que de forma directa no' se considera una
invencion al tenor de 1o dispueste €1 el 2rlicula 16 e} de la Decision 486

Por las razones precedentes, se con luye jue les reivindicaciones calificadas no
cumplen lo dispuesto en el men 11 &do artiulo 30

2 2 Reivindicaciones de produ. t.

i -
El"articulo 14 de la Decision 486 esiasléce claramente que Ios paises miembinc
otorgaran patentes para las invenzion2s, sean de producto o de procedimiento

Sin embargo, como la normativa andin 1 ru establece la forma como se deben definir
las reivindicaciones de productoy las de ptoceso, la Oficina, en la practica comun, ha
acudido a la Guia sobre el examen'de las solicitudes de patentes, la cual fue
publicada por la OMP! en 1982 con el fu1 de 4 ucar a los examinadores de la oficinas
nacionales en sus estudios, precisarment: en el parrafo 57 (de dicha guia) se
especifica que existen do< t'pos de reivinc iceciones de producto y de procedimientc
(metodo)

Adicionalmente, el citado parrafo indize que ias rawvindic aciones de producto deben
definir, el objeto que se desea proteger med zhie las caracteristicas estructurales o
de funcion, y las de procedimientc merhant las caractenisticas de una secuencia de
etapas a seguir, para lograr 1'n resc'tadec sin__nclun_o hacer referencia a los
elementos que lleven a cabo dichas o*ap 1s

De alli se concluye, que la cornt. 1 a~io 1 diz caractensticas estructurales y de funcion
no es procedente en la redacc,- .t d= repindr aciones de producto Del otro, que las
de procedimiento NO admiten reterencias alos elementos que gjecutan las etapas de
procesamiento

Al calificar el pliego anexo, salta a la visla L este incluye merclas de caracteristicas
no permitidas, como se ejemplifica a cort ~Lacion

“1 unproceso desde uncentro no ae_niu previamente

3 el proceso centro de gestion vrudueruiunal
13
1
v En_Jas anteriores reivindicaciones lo 10 subriyado se considera lo relacionado al
proceso Y lo subrayado la men.i + 1 nc adrritila a los elementos usados para recibiry
procesar los mensajes de actualizacion

Sede Centro Carr ralsNo 2760 Pises2 5 7y10
! Sede T N 'r 40A Np 38 50 Conmrulador 3€7"840
Fav 3. 26 95 Linea 9800 910 165
Web mra sicqoveo e mad inf s _gon
BogttaDC Colombl~
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De forma analoga las de sistema e uverprewador sefialan

‘4 sistena de transmiston  en tonde dit hos mensajes

“5 el sistema los datos ,
‘6 elsistema mensajes

“8 un interpretador para el proceszmiento___para recibir

3
"9 un interpretador para el procesamierto  medios paiz recibir . medios para
efectuar medios para actualizar -

“10 unnterpretador y en donce lag o'deres

" De lo anterior, es evidente que la part2 no subrayada se asimila a caracteristicas

estructurales, y la subrayada cargct=rislices de procesamiento (uso)

3 No se considera invenciot: '

*El articulo 15e) de la Decision 488 s=ndlz que nc s2 corsideraran invenciones €) los
programas de ordenadoures o el .o cit: loGgico coino tales

Del estudio de la solicitud qued- Jlarc Jue clla se enfoca en el use de un mensaje
que se formatea para que ach.anc2 i< bases de Ios abenados en transmisiones
unidireccionales, lo que es un =0y orte ! )giLo como lal Por esa razon, no se considera
invencion en virtud de lo sefalado #n «  ma, ¢.¢cnado articulo 15 e)

1

, Parece necesario precisar que, uh s« lcma o un producto se puede reivindicar por
la(s) funcion(es) que ileve(n) ¢ aoo e.tr. dos 0 rnas de sus componentes pero no
por los usos como ocurre en este Caso

Es evidente que, un sistema” o un "inteipretador”, como tal es independiente de
como se usa, es decir un prod icto no se pueda restnngir oor la manera de uso
pensada (deseada) que se le d- ocr cramnin, ura memona es independiente del
genero de datos que se alrracenan en ehz, una vantalla es independiente del genero
de informacion que se despheg e ~r la mmma elc de alli, que el genero de datos
(formateo de la sefal) y la marerz er cue s2 procesen esos datos, no son
caracteristicas que sirvan para disting'n ~l sistema ¢ el interpretador como se
reivindica aqu

Sede Centro Carera 13No 27 00 Pisos2 5 7y 10
Sede CAN Tr 40A No 38 50 Conmutador 3820840
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gy '

Finalmente, cabe anotar el artict Il 2* J- a Dect»lon 486 no se cumple, porque se
hace otro (segundo) uso de disposvivos convensionales o de partes de ellos, que en
Y este caso consiste en un sistema de televiston por cable, en particular, de los
componentes del centro de administracton {gestion) y los decodificadores, en los

sit

Ios de los abonados

~Por las anterlores razones, este Despachu considera que lo revindicado en el
' presente caso no cumple lo dispuestc por los articulos 15 Inciso e) y 21 de la
Decision 486

4

Respuesta del solicitante

ra

Sobre los comentanos del solicitante & ia 1.0+ ficacion de fondo es importante realizar
las siguientes consideraciones
!

+

El capltulq' reivindicatorio ali2gadc s. oc2nto vy cahfico acorde con lo estipulado
por las disposiciones vigente« De otio 1ndo se aclara que fas reivindicaciones
tienen por objeto definir el alrance d . la proteccion solicitada pero no la de que,
sea suficientemente clara para gu -+ una persona mealianamente versada en la
matena pueda llevar a cabo . invencicn  para tal fin sirve la descripcion

En el subpunto 3 2 dice el solicitan®= que “Respecto 2 la objec.on disiento de I
posicion incluir un programa__e: plir are ¢l propostto  no ::ﬂ dinge a un soporte
logico como tal  la actuahiza.cn de_bases de datos puede realizarse pregrama
o manualmente el procesc revindicado no es un soporte logico per & sINo un
proceso mas general la actualizec'on __problema tecnico  un programa es
poner esta apiicacion_en practica uulzarse otros medios  (actualizacion
condicional)” (subrayados fuera de lexto
A

Para controvertir tales comentznos bhasra senalar gue las reivindicaciones de la
solicitud en discusion no detinen un piocedimiento o un producto De otro lado, la
respuesta que se allega se basz =1 anrmmaciores rontranas a la realidad

En pnmer termino, como =& midco en el dficio trasladado el ambente de
aplicacion’de lo solicitade e 1t i steme de terevision por cablz en particular de
los componentes del Lentra ce aomimstracion (gestion, y los decodificadares
localizadgs en los sitios ae 1ug ahurados

"
En'segun‘gio lugar enla paqinha > lin 'as 4 a 12 de la descripcion se declaia
‘se propone un nuevo formato de mi:neaje en el marco de esta invencion que
permite Ia transmision_dc nrdenes_complelas mensaje que contenga un
conjunto de blogues de ordengs  :eqgurn una rorma de construccion def mensaje

5

S=de Centro Camrera 13 No 27 00Pisos2 5 7y 10
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4 '
la unidad de control se compone de und solicitud  un dato o todos los datos y
una accion sequn el resultado de as comparaciones’

De lo anterior, es evidente que el mensaje que transmite se formatea en oloques
para que actualice las bases de los abonados en transmis'ones unidireccionaies,
lo que es un soporte logico comn aal

En tercer lugar, el interesadou debio tener presente que no se puede aceptar
como sustento de patentabilidad ef uso de sistemas informaticos convencionales
0 partes de estos para procesa transmitir intercambiar unformacion ni la
redaccion del documento con una me=cl4 10 admitida de caracteristicas porque
se distorsiona el aporte real 51 estzdo de iz tecnica altera la propoercion que debe
existir entre lo divuigado y 'a prolec.on solicitada, y porque no se cumpler
exigencias taxativas de f2 no r abva andine

Por lo tanto, la trascnpcion dei pronlzma que trata de resolver la solicitud que
sucede en el arte anterior, que vetnajas se obuenen por e uso del mensay=, »tc
son, completamente, intrascendentas Lo guiera que no logran desvirtuar las
objeciones tecnicas y juridicas planteadas en el oficio notificado

¢ En el mismo subpunto 3 2 de fa respuesta el interesado mantfiesta, “la Oficina
Europea de Patentes ha_establecido und nueva categoria de invenciones
Jlamadas invenciones implementadas en computador Esa Oficina ha establecido
que los programas de ordenador ni_patamebles como tales no precluyen la
patentabilidad de las invenci. e imnlementatas en computador

Sobre el particular, cabe cuntuzi. . que la nueva categoria de invenciones
establecida por la Oficina curopez do Patentes y reconacida por las cortes
europeas, no esta establecwia en ia Denision 486, toda vez que nuestra norma
supranacional vigente solo reconoce « os categorias de invenciones las de
producto y las de procedimianio por Lu pdrte 1a Jurisprudencia andina solo se ha
refendo en multiples oportu udad:»s, 2 las Invenciones de producto y de
procedimiento De esa mancie rasurz urelevante que en la Oficina Eurcpea de
Patentes se hubiera estableciio una nuzva categona de invenciones llamadas
invenciones implementadas er cvmputador

Por lo demas, no es desconoricld para fa Supenntendencia que la Oficina
Europea de Patentes reconoce una . 2/a categona de invenciones con base

. . &n “La Directiva del Parlamentc Eutopea y del Concejo Sobre la patentabilidad
de ias invenciones implementadas « n urdenador Br uselas 20 02 2002 COM
(2002)92final 2002/0047 (COD;

Sede Centro Camera 13 No 27 00Pisos 2 5 7y 10
v Cede CAN Tr 40A No 38 50 Conmutader 3820840
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*Mediante ése%ocumento s< ntrodugo algunas modificaciones a los apartados 1
y 2 del articulo 52 del Convenio Sobr= la Patente Europea CPE que en resumen
establece que las mvenciones fengan un caracter tecnico y admite en la
redaccion de las rewvindicaciones, la mezcla de caracleristicas tecnicas con
caracteristicas no tecnicas

No obstante lo anternor, es caro que en Colombia no se puede calificar la
solicitud bajo los parametros fijados por directnces supranacionales dictadas para
oficinas extranjeras, sino qua se debe hacer conforme con nuestra normativa y
junsprudencia andina

Y, desde el punto de vista tecnicu, £s rvidente que un producto como tal, es
independiente de como se usa ern otras palabras una panialla es independiente
del género de informacion que se de.pliegue en eha, un procesador es
independiente del genero d= datos que procese 0 de ta forma en que 19s use
para generar un resultado et c¢e manera que se considzra que el fonmetec de
una sefal para actuahzar las bascs e datlos de los usLanos es el uso de un
sistema informatico de televisinn por (able, concretamente de un centro de
administracidn (gestion) y los dewadificzdsres de los abonados, pues el pnmero
transmite el mensaje de actuzalizaciun que formatea alli mismo y los demas
reciben los mensajes y Ins riccesan para generar un resultado que es la
actualizacion de datos del perfil d¢l ~2 = umidor

rd
De alli, se concluye gue el farmale o ~2 una senal paia actualizar o, “uso onginal
como arguye el interesad n2 sirsc ~omo caracteristica para distnguir «n
producto de la forma en Gue ‘¢ eclabiec e la ley y el proc~dimiento vigantes

Se reitera que no se puede ac eDial - MO SUStento de patcnrabilidad, ntel uso de
aparatos 0 componentes dc aguellos _anvencionales ¢ partes de estos para
procesar, transmitir intercambia: mfosrnacion nila redaccion del documenta con
una mezcla, no admitida de era vensticas rorque se distorsiona el aporte real
al estado de la tecnica, altorz 1a 219,.0m ir n que debe existir entre lo divulgado y
la proteccion solicitada y porque 12 o€ cumplen exigencias taxativas de la
normativa andina vigente

En consecuencia, aceptar que  uria invencion que utthza aspectos tecnicos y
no tecnicos no puede ser cescartaca d patentabiidad a prion , seria confenrlé
solicitud donde se mezcler ca actarnsticas tecnicas con caracteristicas no
tecnicas, cuya particulandad func amenial consiste en formatear una sefial para
actualizar las bases de datos ae los Usu~nos que ademas esta al alcance de un
tecnico en |la matena

Eedea ( entio Carrera 13 No 27-00Pisos2 5 7y 10
Sooe € AN Tr 40A No 38 50 Conmutador 3820840

Fax 382 26 95 Linea 9800-910 165

vieb www sic gov cp e-maill info@sie qov co

BogotaDC Colombla

T . RS Lo

- o ‘- s

Fau B



r o "ﬂ;: Cﬂ/

-

Industra y Comeruo
SUPERINTENDENCIA

REPUEBLIC 4 NF CCLOMSIA
SUPERINTENDE ICIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION N° P | 579 it
Por la cual s& ni2g4 ur 2 patente de invencion

-

Exp N° 00067935 '

ok
Por conmgune?fte. se deja en claro que s lo reivindicado como proceso, sistema e
*interpretador para transmision de mensajes, se llevase a cabo con medios
concebidos para su realizacion pcsiblemenie lo re vindicado no tendna objecion
Sin embargo, la sohcaud se refiere a un soporte logico como tal, para actualizar
bases de datos, que se form atea en blcques Ademas, asi lo recoroce el
interesado en la misma re<puesa

Cargar un programa en la forrna de algertmo rutina, coaigo, protocolo eic o
formatear una sefal para gue un sistema informatco conformade pol
componentes convenctonales actualice las bases de datos NO debe (puede)
convertr al sistema en patzntablc poique se llegana a una situacion de
proteccion ihmitada en el iempo, pa'2 un siste ma conformado por componentes
convencionales 0 antiguos, por cada vez que se cargue un “nuevo” programa o
se transmita una sefal formateada de otra” forma Es decir, que con solo indicar
que el programa produce un us¢ c-lginal se ampare un aparato viejo

o Los ultimos comenta i0s de 12 resauesta 1esultan contradictonios, porque, de un
lado, se reconoce que los dispositis 0s tsados son conocidos 0 convencionales
es decir, que lo dispuesto por el aiuculo 21 no se cumple, de otro lado, se
asegura que dichos dispositivos nienen un usc ongirial

Como vya se indico acerca del uso -ste 1o sirve como caracternstica para
distinguir un producto Ademas, seeirera no se puede aceptar como sustento
de patentabilidad ni el uso de dispasitivi.s convencionales o partes de estos para
procesar, transmitir intercambiar informacion ni la redaccion del documento con
una mezcla, no admitida Je caractensti.as, porque se distorsiona el aporte real
al estado de la tecnica, altera 'a prouarcion gue debe existir entre lo divulgado y
la proteccion solicitada y paraue 10 se cumplen exigencias taxativas de la ley

Por lo tanto, a la luz de lo que establecen la normativa v la junsprudencia
andinas, no se encuentra fundamento alguno para que el interesado con base
en la trascnpcion de las opiniane« v Ltacticas llevadas a wabo por otras oficines
sugiera que se acepte su puvi'o de vistd

Dado que la solicitud no cumple lo disg uesiu en ‘os articulos 14 15 e), 21 y 30 por las
razones antes expuestas y teniendo en cuenta que los comentarios y correcciones
allegados por el solicitante no controvier'=n 1 subsanan las objeciones planteadas en
oficto No 11933, se considera que !i sulicitud no puede acceder al privilegio
solicitado
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SUPERINTENDENCIA “& INDUSTRIA ¢ COMERCIO
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Por la cual s¢ niega ufa pate nte de mvenclon

Exp N° 00067935
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' RESUELVE
VY :
ARTICULO =PRlMERO Negar el pnivilegio ae patente de invencion a la creacion

denominada *PROCEDIMIENTO Y SISTEMA DE TRANSMISION DE MENSAJE
PARA BASE DE DATOS

ARTICULO SEGUNDO Notificar persomalmente al doctor Emifio Ferrera, en su
calidad de apoderado de la sociedad Naglacard S A o0 a quien haga sus veces el
contenido de la presente resolucron entregandole copla de la misma
adwrtiendole que contra elia procede 2l recurso de reposicion ante el
Superntendente de Industna y Comercic al inomento de notificarse o dentrode los §
dias habiles mguuentesr

NOVIFIQUESE Y CUMPLASE
‘Da‘aenBouota DT alos w § g 2009

EL SUPERINTENDENTE DE #IDUSIRIA Y bOMER/CLO_(_}\

| - n/mc \uadc

MAP|A TERESA PINEDA BUENAVENTURA
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: Doctor ! ‘
EMILIO FERRERO
Carrera 4 N°72-35
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