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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad solicitante
de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 18550 notificado por fijacion en lista
del 23 de octubre de 2012.

2. Mediante oficio No. 18550 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente. Las observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

2.1 De la solicitud de patente

2.1.1 Reivindicaciones

De manera resumida el Examinador ha expuesto lo siguiente:

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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e Las reivindicaciones 1-3 estan definidas por resultados a alcanzar y no por sus
caracteristicas esenciales asi, “para formar una fase de solvente humedecido y
una fase de aromaticos”, “para recuperar solvente regenerado y agua regenerada”,
“para proporcionar una fase aromatica purificada y agua con trazas de solvente”,
“para proporcionar un solvente humedecido parcialmente purificado y una fase
aromatica”, “para proporcionar un solvente humedecido purificado y un material de
alimentacion modificado®, “para remover trazas de solvente”, lo cual no es

permitido.

¢ La reivindicacién 1 no es clara ya que no presenta una secuencia de etapas que
transformen una materia, lo cual se evidencia en los siguientes pasos: “el solvente
comprende hasta un 20% de propilen carbonato en N-metil-pirrolidona”, lo cual no

es permitido.

2.2 Analisis de patentabilidad

2.2.1 Novedad

Para la evaluacion de este requerimiento se emplea el documento D1: US
5,039,399. El Examinador afirma que la reivindicacion 1 y la reivindicacién dependiente 2

carecen de novedad a la luz de las ensefianzas del documento citado.

2.2.2 Nivel Inventivo

Para la evaluacion de este requerimiento se emplean los documentos D1 y D2: US
5,041,227. El Examinador afirma que la reivindicacion 3 y su reivindicacion
dependiente 4 carecen de nivel inventivo teniendo en cuenta la combinaciéon de
ensefanzas de D1y D2.



3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

3.1 Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comisidn de la
Comunidad Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en
cualquier momento del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial,

me permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones.

Especificamente, las modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio son:

¢ Se han eliminado la expresion “aproximadamente”, atendiendo la sugerencia del

Examinador.

o Se ha eliminado la reivindicacion 3.

¢ Se ha renumerado la reivindicacion 4, pasando a ser la reivindicacién 3.

¢ Se han incluido las nuevas reivindicaciones 4 a 14.

Respecto a las objeciones hechas a las reivindicaciones 1 a 3, respetuosamente
presentamos nuestro desacuerdo. Para propésitos de claridad, es necesario definir el
objetivo a alcanzar en cada paso, en la medida de que es necesario indicar la o las
sustancias que se obtienen al final de cada etapa, a fin de que una persona versada en la
materia comprenda y sea capaz de llevar a cabo el método de la presente solicitud. Por
otra parte, en el “Instructivo para el examen de solicitudes de patente de invencién y
modelo de utilidad” su Despacho también se ha pronunciado y ha indicado que “E/
resultado a alcanzar no es una caracteristica técnica de la invencion. Puede aparecer en

la reivindicacién, pero siempre acompafando las caracteristicas técnicas que



definen la invencion.” (Resaltado nuestro). Por consiguiente, extrafia que el examinador
contradiga lo indicado por Su Oficina. Sin embargo, queremos resaltar que la invenciéon no
se caracteriza por ningun resultado a alcanzar, sino que, para efectos de entender el
alcance de la invenciéon es necesario indicar los resultados intermedios que permiten
seguir avanzando en el proceso. De otra forma no seria claro el objeto de la solicitud y se

estaria contraviniendo lo indicado en el Articulo 30 de la Decisién 486.

Asi entonces, consideramos que las modificaciones efectuadas son suficientes
para aclarar la materia reivindicada de manera facilmente comprensible y las mismas
deben tenerse por sustentadas en la descripcion, de acuerdo con el conocimiento de una

persona medianamente versada en la materia.

Por lo anterior, es posible establecer que el pliego reivindicatorio define

claramente el método para la produccion de aceites minerales.

En consecuencia, se han atendido las recomendaciones del Examinador con
respecto a las objeciones de claridad de la solicitud. Por lo tanto, se solicita atentamente
tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el andlisis de patentabilidad de la

solicitud.

3.2 Argumentos a favor de la patentabilidad de la presente solicitud

3.2.1 Novedad

Siguiendo los lineamientos establecidos para el analisis de novedad, es posible
establecer que una anterioridad afecta la novedad de una solicitud cuando revela todas y

cada una de las caracteristicas técnicas del producto.

El Examinador considera que el documento citado D1, es una anterioridad que
afecta la novedad de la presente invenciéon. Respetuosamente manifestamos nuestro

desacuerdo por las razones mencionadas a continuacion:



D1 revela la extraccion de aceites que poseen puntos de ebullicion
predominantemente entre 500 °F (260°C) y 1050 °F (565,6°C) (ver Col. 4, linea 67 a Col.
5, linea 4), con un solvente de extraccién para formar una fase de extracto primaria y una
fase de refinado primaria (ver Col. 4, lineas 44-48). En Col. 3, lineas 26-42 y lineas 41-42,
D1 revela el paso de mezclar la fase de extracto primaria con agua y colar en un
decantador para separar una fase de extracto secundaria del solvente. Aun en otros
parrafos, D1 divulga que la fase de extracto secundaria es liberada del solvente y usada
por su contenido aromatico (ver Col. 6, lineas 56-60), y que la fase de extracto secundaria
es liberada del solvente de extraccion usando torres de atomizacion de vacio y extractor
de vapor (ver Col. 4, lineas 43-47 y Col. 6, lineas 63-67).

Ademas, D1 no revela explicitamente la extraccion de un solvente que
comprende hasta 20% de propilen carbonato en N-metil-pirrolidona. De igual manera, D1
tampoco ensefia o sugiere, por lo menos los pasos del proceso uUnicos de la presente

invencion reclamados en la reivindicacion 1:

Poner en contacto la primera fase del extracto aromatico de solvente con una
primera corriente de agua para formar un primer solvente humedecido que tiene trazas de

hidrocarburos y la segunda fase de aromaticos que tiene trazas de solvente;

Separar el primer solvente humedecido de la segunda fase de aromaticos; y

Poner en contacto la primera fase alifatica de con una segunda corriente de agua
para remover trazas de solventes de la primera fase alifatica, y de este modo formar una
segunda fase alifatica purificada y una tercera corriente de agua que tiene trazas de

solvente;
Separar la segunda fase alifatica purificada de la tercera corriente de agua;
Poner en contacto la segunda fase de aromaticos con una cuarta corriente de

agua para recuperar las trazas de solvente de la segunda fase de arométicos y para

transferir trazas de hidrocarburos de la cuarta corriente y de este modo formar una quinta



corriente de agua que tiene trazas de solvente y una tercera fase de aromaticos

purificada;
Separar la tercera fase de aromaticos purificada de la quinta corriente de agua;
Poner en contacto el primer solvente humedecido con la tercera fase de
aromaticos purificada para recuperar las trazas de aromaticos del primer solvente
humedecido y de este modo formar un segundo solvente humedecido que tiene trazas de

aromaticos reducidas y una cuarta fase de aromaticos purificada; y

Separar el segundo solvente humedecido de la cuarta fase de aromaticos

purificada

Notablemente, D1 no describe, por ejemplo, los pasos relacionados en la etapa

500 y por lo tanto D1 no puede ensefiar los pasos de los cuales depende la etapa 500.
Una persona versada en el arte no se veria motivada a modificar el proceso
descrito en el documento D1 porque D1 esta orientado a procesamiento de materias

primas con puntos de ebullicién entre 500°F (260°C) y 1050 °F (565,6°C)

En consecuencia de lo anterior, el nuevo capitulo reivindicatorio es novedoso

respecto al estado del arte, por lo cual se considera superada la objecion del examinador.

3.2.2 Nivel inventivo

Con el fin de demostrar que la presente solicitud cumple con el requerimiento de

nivel inventivo, se pone de presente lo siguiente:

El articulo 18 de la Decisidén 486 sefiala lo siguiente:

“Articulo 18. - Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una

persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
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invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del

estado de la técnica”.

Consecuentemente, una invencién se considerara inventiva si la misma no
hubiese resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente
versada en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta
evaluacion debe colocarse en el momento exacto en que el inventor buscaba resolver el
problema técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el

conocimiento disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del
nivel inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacion de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias
claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de

manera obvia a la invencion reivindicada.

Con base en lo anterior, respetuosamente manifestamos nuestro desacuerdo
con el andlisis llevado a cabo por el Examinador y con las conclusiones del mismo y
solicitamos atentamente la reconsideracion de las razones por las cuales se objeté el nivel

inventivo de la invencién, con base en la siguiente informacion:

En primer lugar, de acuerdo la metodologia del método problema solucién, el
estado de la técnica mas cercano debe ser un tnico documento. Dado que se toman dos
documentos simultaneamente como los mas cercanos, el método ha sido mal llevado a

cabo y por consiguiente el analisis carece de validez.

Por otra parte, una persona normalmente versada en la materia no habria sido
motivada a modificar el proceso divulgado por D1 para desarrollar la presente invencion
porque D1 estd enfocado al proceso de materiales de alimentaciéon cuyos puntos de
ebullicion se encuentran entre 500°F (260°C) y 1050 °F (565,6°C) (Col. 4, linea 67 a

Col. 5, linea 4). Tal punto de ebullicion permite el uso de evaporaciéon simple para la



recuperacién del solvente. Por otro lado, la presente invencién tiene como objetivo el
procesamiento de materiales de alimentaciéon de hidrocarburos ligeros. Una persona
versada en la materia entenderia que los hidrocarburos ligeros comprenden material que

tipicamente tienen puntos de ebullicion que requieren técnicas de separacion diferentes.

D2 se cita ya que menciona el uso de 6smosis inversa. Sin embargo, D2 solo o
en combinacidon con el otro documento citado, como minimo, presenta las deficiencias de
D1 discutidas anteriormente. Por lo tanto D1 y D2 no constituyen evidencia para afectar el

nivel inventivo de la presente invencion.

Por lo anterior, no resulta evidente para un experto en la materia combinar de
manera obvia las ensefianzas de D1 y las ensefianzas de D2, ya que D1 no describe
varios de los pasos de la presente invencién como se mencioné anteriormente, y D2, solo

0 en combinacién con D1, no abarca dichos pasos.

Por ultimo, las nuevas reivindicaciones 4 a 14 son incluidas con el fin de hacer
las limitaciones pertinentes a la reivindicacién y de destacar los pasos que diferencian
claramente la presente invencion del estado del arte, por lo tanto, son consideradas

novedosas e inventivas por las razones que ya han sido discutidas.

4. Conclusion

Con las modificaciones introducidas al pliego reivindicatorio y los argumentos de
novedad y nivel inventivo aca presentados, se superan las objeciones formuladas por el

Examinador en el oficio No. 18550.

5. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accién oficial No. 18550,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decisiéon violaria tanto

el tenor literal del articulo 45 de la Decisioén 486 como el derecho constitucional al debido
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proceso. De la misma manera, en el evento que como consecuencia del nuevo analisis de
patentabilidad sobre el pliego reivindicatorio modificado, el Examinador llegue a la
conclusion que solamente algunas de las reivindicaciones son patentables,

respetuosamente solicitamos que se proceda al otorgamiento parcial del privilegio.
6. Anexos
o Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 14 reivindicaciones.

e Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

¢ Recibo por 4 reivindicaciones adicionales por $120.000.

Senfor Director,

/- . L s
COLO-17216-0841-001-4 Q/fl’fol s V6 Y AL EASE S
DGA\DGAVD-234446\WPC 17216 LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
No. M-2013-234446\DGA C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555



CAVELIER ABOGADOS COLO-17216-841-001-4 2

— Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

b
i
I

Industria ¥y Comercio
SUPERINTENDENCIA
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1. Identificacién del Tramite

D Error material @ Modificacién a una Solicitud en tramite
B¢ patente de Invencion

[ patente de Modelo de Utilidad

D Registro de Diserio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

Persona Natural @ Persona Juridica D

FARKAS, Gabriel

Nombre o denominacion / Nombre o razdn social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequefia D Mediana D Otra D
Documento de identificacion: DC.C. D C.E. D NIT D Otro Numero
Nacionalidad/Pais de constitucién | Direccién y domicilio del titular Ciudad
Estados Unidos de América | 550 SE Mizner Blvd., Apt. 802, Florida 33432-5535 Boca Raton
Direccion electrénica No. Fax Numero telefénico
clientes@cavelier.com 2118650 34736 11

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacién Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23.555
Direccién y domicilio Ciudad
Carrera 4% No. 72 -35 Bogota !
Direccién electrénica No. Fax Numero telefénico
cavelier@cavelier.com 2118650 34736 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el numero de su radicacion o protocolo de poder general
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\
CAVELIER ABOGADOS COLO-17216-841-0014

4. Datos del tramite
Coﬁeccién:
Expediente No 09.103.860
Aparece
Debe ser

Modificacion:

]  Modificacion al capitulo reivindicatorio.
Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 14 reivindicaciones y pido respetuosamente
que el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la proteccion que pueda obtener sobre dicha materia y se
reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite de la
presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad inicialmente reivindicada.

D Modificacion al capitulo descriptivo.

D Modificacion al resumen.

D Modificacion a los dibujos.

5. Anexos
D Poder, si fuere el caso.
IE Documento que contiene las modificaciones o correcciones.
D Copia de Ia solicitud y sus anexos en formato magnético.

IE Comprobante de pago por 4 reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicacién
por $120.000.

P102-F17 vrl (2012-04-19)
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LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Firma
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1.

en el cual el proceso comprende las etapas de:

REIVINDICACIONES

Un método para refinar materiales de alimentaciéon de hidrocarburos ligeros,

Poner en contacto el material de alimentacion de hidrocarburo ligero con un
solvente de extraccion para formar una primera fase alifatica que tiene trazas de

solvente y una fase del primer extracto aromatico solvente;

Separar la primera fase alifitica de la fase del primer extracto aromatico

solvente;

Poner en contacto la primera fase del solvente de extracto aromatico con una
primera corriente de agua para formar un primer solvente humedecido que tiene
trazas de hidrocarburos y la segunda fase de aromaticos que tiene trazas de

solvente;

Separar el primer solvente humedecido de la segunda fase de aromaticos; y

Poner en contacto la primera fase alifatica de con una segunda corriente de agua
para remover trazas de solventes de la primera fase alifatica, y de este modo
formar una segunda fase alifatica purificada y una tercera corriente de agua que

tiene trazas de solvente;

Separar la segunda fase alifatica purificada de la tercera corriente de agua;

Poner en contacto la segunda fase de aromaticos con una cuarta corriente de
agua para recuperar las trazas de solvente de la segunda fase de aromaticos y
para transferir trazas de hidrocarburos de la cuarta corriente y de este modo
formar una quinta corriente de agua que tiene trazas de solvente y una tercera

fase de aromaticos purificada;

Separar la tercera fase de aromaticos purificada de la quinta corriente de agua;

Poner en contacto el primer solvente humedecido con la tercera fase de
aromaticos purificada para recuperar las trazas de aromaticos del primer
solvente humedecido y de este modo formar un segundo solvente humedecido
que tiene trazas de aromaticos reducidas y una cuarta fase de aromaticos

purificada;

\?



Separar el segundo solvente humedecido de la cuarta fase de aromaticos
purificada, donde el solvente comprende hasta un 20% de propilen carbonato en
N-metil-pirrolidona.

2. ElI método de la reivindicacibn 1, en donde el proceso comprende
adicionalmente las etapas de:

Poner en contacto el segundo solvente humedecido con el material de
alimentacion de hidrocarburos ligeros para remover trazas de hidrocarburo en
el segundo solvente humedecido y de este modo formar un tercer solvente
humedecido purificado y un material de alimentacion modificado; y

Separar el tercer solvente humedecido purificado del material de alimentacion
modificado.

3. El método de la reivindicaciéon 2, en donde el proceso ademas comprende
el paso de procesar el tercer solvente humedecido purificado con un tratamiento de nano-
filtracion para remover las trazas de hidrocarburo del tercer solvente humedecido
purificado y de este modo formar un solvente humedecido nano-filtrado y una corriente de
hidrocarburo regenerado.

4, El método de Ila reivindicaciéon 3, donde el proceso comprende
adicionalmente el paso de reciclar la corriente de hidrocarburo regenerado en la primera
fase del solvente de extracto aromatico antes de poner en contacto la primera fase del

solvente de extracto aromatico con la primera corriente de agua.

5. El método de la reivindicaciéon 3, donde el proceso comprende

adicionalmente los pasos de:

Pasar el solvente nano-filtrado a través de una unidad de destilacion; y

Calentar el solvente nano-filtrado para formar un solvente destilado y una
corriente de agua destilada; y

Separar el solvente nano-filtrado de la corriente de agua nano-filtrada.

6. El método de la reivindicacion 5, donde el proceso comprende

adicionalmente el paso de reciclar el solvente destilado en el solvente de extraccién antes



de poner en contacto el material de alimentacién de hidrocarburos ligeros con el solvente

de extraccion.

7. El método de la reivindicacion 5, donde el proceso comprende
adicionalmente el paso de reciclar la corriente de agua destilada para formar una o mas
porciones de la cuarta corriente de agua antes de poner en contacto la segunda fase de

aromaticos con la cuarta corriente de agua.

8. El método de la reivindicacibn 1, donde el proceso comprende
adicionalmente los pasos de:

Poner en contacto la cuarta fase de aromaticos purificada con una sexta
corriente de agua para remover las trazas de solvente en la cuarta fase de
aromaticos purificada y de este modo formar una quinta fase de aromaticos

purificada y una séptima corriente de agua que tiene trazas de solvente; y

Separar la quinta fase de aromaticos purificada de la séptima corriente de

agua.

9. El método de la reivindicacién 8, donde la séptima corriente de agua es

reciclada para formar una o mas porciones de la primera corriente de agua.

10. El método de la reivindicacion 1, donde el proceso comprende
adicionalmente el paso de procesar la quinta corriente de agua con un tratamiento de
osmosis inversa para remover las trazas de solvente de la quinta corriente de agua y de
este modo formar una octava corriente de agua purificada y una corriente de solvente

procesada por 6smosis inversa.

11. El método de la reivindicacion 10, donde el proceso comprende
adicionalmente el paso de reciclar una 0 mas porciones de la octava corriente de agua
purificada para formar una o mas de la segunda corriente de agua antes de poner en

contacto la primera fase alifatica con la segunda corriente de agua.

12. El método de Ila reivindicacion 10, donde el proceso comprende
adicionalmente el paso de reciclar una 0 mas porciones de la octava corriente de agua
purificada para formar una 0 mas porciones de la sexta corriente de agua antes de poner

en contacto la cuarta fase de aromaticos purificada con la sexta corriente de agua.

\9



13. El método de la reivindicacion 10, donde el proceso comprende
adicionalmente el paso de reciclar la corriente de solvente procesada por ésmosis inversa
para formar una 0 mas porciones de la primera fase del solvente de extracto aromatico
antes de poner en contacto la primera fase del solvente de extracto aromatico con la

primera corriente de agua.

14. ElI método de Ila reivindicacion 1, donde el proceso comprende
adicionalmente el paso de reciclar la tercera corriente de agua para formar una o0 mas
porciones de la primera corriente de agua ante de poner en contacto la primera fase del
solvente de extracto aromatico con la primera corriente de agua.

DGA\DGAVNID-234447\WPC17216
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RECIBO DE CA 999999999 4210 16/01/2013 1.000.00
RECIBO DE CA 999999999 4211 16/01/2013 1.000.00
RECIBO DE CA 999999999 143106 27/12/2012 15.000.00

*** Conceptos Pagados ***
CANT. RENTISTICO CONCEPTO Vr.UNDITARIO Vr.CONCEPTO
4 50005-01-01 SOLICITUDES 1607 REIVINDICACION PATENTE UNITARIA 30.000.00 120.000.00

ADICIONAL ALAS 10 INIC

$120.000.00

7

SON: **CIENTO VEINTE: IL PESOS MONEDA CORRIENTE***

Responsable:
_*t***_

Recibo de Caja Aplic‘aé al Expediente No.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
g TR
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Fecha: 2013-01-18 16:35:06 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 523 RESPUESTA Folios: 17
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Sede Centro: Carrera 13 No. 27 - 00 Pisos 3,4,5 y 10 Bogota, D.C.- Colombia
Web: www.sic.gov.co e-mai: info@sic.gov.co Conmutador: (571) 5870000 Fax: (571) 5870284 Linea: 018000-910165 Cali Center: (571) 6513240
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