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Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencidn PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT |Capitulo | X Capitulo Il
Nacional)

No. Solicitud PCT/IB2014/066321
Internacional

Fecha de Presentacion

) 25 de noviembre de 2014
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién NC2017/0005919 15 de junio de 2017

Reivindicaciones: NC2017/0005919 15 de junio de 2017
NC2017/0005919 18 de agosto de 2017
NC2018/0002331 28 de febrero de 2018

Prioridad(es): Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Numero: 14/547,162
Fecha: 19 de noviembre de 2014

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de la
prioridad reivindicada.
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3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
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 mas de diez
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran
las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 3
del capitulo reivindicatorio (Radicado NC2018/0002331 del 28 de febrero de 2018,
modificacion).

Titulo de la solicitud: “MEZCLA FLUIDA NO-AZEOTROPICA PARA DISPOSITIVOS
DE AIRE ACONDICIONADQO” (Modificado 19 de abril de 2018).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un
refrigerante que produzca un impacto minimo o nulo sobre el medio ambiente,
eficiente energéticamente y estable tanto térmica como quimicamente, bajo
condiciones severas de temperatura y presion.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona una mezcla
gaseosa no azeotropica que comprende: 2-Metilpropano (lsobutano) (R-600a),
Pentafluoroetano (R-125), Tetrafluoroetano (R-134a), Difluorometano (R-32) y un
agente inhibidor de la polimerizacién (hidroquinona, benzotriazol, dimetil-t-butilfenol,
etc.).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): CO9K 5/04.

4. De la solicitud de patente

Improcedencia del reconocimiento del resultado de examen de patentabilidad
de solicitud extranjera (Art 46 D486)

La solicitud en tramite, que present6 el procedimiento acelerado de examenes de
patente (PPH) no puede ser concedida tal como fue concedida en la Oficina de
Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO), porque no cumple con los requisitos
necesarios contemplados en Colombia de acuerdo con lo establecido en la Decisién
486, por lo tanto es procedente realizar el requerimiento de 45.
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Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Reivindicaciones modificadas 1 a 3, Radicado NC2018/0002331 del 28 de febrero de
2018.
Durante el examen se encontraron las siguientes faltas de claridad:

» En la reivindicacion 1 la expresion “comercialmente conocido como” se refiere a
nombres comerciales, lo cual no es permitido en las reivindicaciones, se sugiere
eliminar dicha expresion. Sin embargo, y dado que por claridad es adecuado dar
el nombre con el que se conocen los componentes quimicos reclamados, se
sugiere entonces reclamar por ejemplo como: “... Metilpropano (lsobutano) (R-
600a)”, “... Pentafluoro etano (R-125)”.

» Launidad “partes en peso (...) por cada 100 partes de la mezcla de gases”, no es
clara, dado que la composicion de los demas componentes esta reclamada en
“%”, que en principio se considera “% en peso”, se sugiere usar la misma unidad
de composicion para todos los componentes.

» En la reivindicacion 1 se presenta como caracteristica técnica esencial la
expresion general “inhibidor de polimerizacion”, la cual abarca una extensa gama
de posibilidades que no tiene sustento en la descripcion, se sugiere restringir los
componentes reclamados a aquellos que tienen un efecto técnico demostrado, tal
como se reclama en la reivindicacion 2.

» En la reivindicacion 1, la expresion “y se usa con aceites de poliéster”, hace
referencia al uso que se le dara al producto reclamado, el cual no es una
caracteristica técnica que defina a la invencion. Se sugiere eliminarlo.

» En la reivindicacion 2 la expresidon “son principalmente” da a entender que hay
otros inhibidores de polimerizacion que se puedan emplear, sin embargo, los
unicos inhibidores especificados en la descripcibn son “hidroquinona,
benzotriazol, dimetil-t-butilfenol”, se sugiere corregir la redaccion de tal manera
que sea claro que el inhibidor de polimerizacion se puede seleccionar de aquellos
especificados, por ejemplo como: “(...) donde el inhibidor de la polimerizacion se
selecciona de (...)"

» Laexpresion “en donde la clasificacion energética de la mezcla obtenida por estos
medios como fluido refrigerante es A+++” (reiv. 3), corresponde a un resultado
esperado y no a una caracteristica técnica del producto reclamado.

» La composicion reclamada en la reivindicacion 1 no tiene suficiente sustento en la
descripcion dado que en ella se sefala que la realizacién preferente corresponde
a: “2-Metilpropano (Isobutano) CH(CH3)3, (...) (R-10 600a), (...) entre un 0,5 % a
un 5 %, Pentafluoroetano, (...) (R-125),(...) entre un 1 % a un 10 %,
Tetrafluoroetano (...) (R-134a) (...) entre un 75% a un 95%, Difluorometano (...)
(R-32), (...) entre un 2 % y un 20 %” (subrayado fuera de texto) (Pag. 5, lineas 1
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a 20), y aunque los rangos de composicion reclamados se encuentran dentro de
aquellos divulgados en la descripcidn, no hay ejemplos o pruebas que evidencien
los efectos técnicos asociados a los rangos seleccionados para la proteccion. Se
sugiere presentar las aclaraciones respectivas.

Descripcion (Art. 28 y 29 D 486)

La descripcidn no es suficientemente clara porque la informacién que contiene no
soporta las caracteristicas del producto que se pretende proteger. No presenta
pruebas o estudios que soporten el efecto técnico que se esta divulgando. La tabla de
propiedades fisicas no especifica la composicion de la mezcla a la que corresponden
dichas propiedades.

La descripcion tiene problemas de claridad y suficiencia pero se le indica al solicitante
qgue respecto a la informacion requerida, no se admitiran modificaciones que amplien
el objeto inicial de la invencion, sin perjuicio de lo anterior se aceptaran: (i) documentos
relevantes del estado de la técnica no citados siempre y cuando no incluya
aclaraciones, o comentarios del solicitante, respecto a la invencion; (i) adaptacion de
la descripcion a las reivindicaciones; (iii) otras de naturaleza similar.

5. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacién de la

solicitud de prioridad: 25 de noviembre de 2014, y se encontrd (encontraron) el (los)
siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion

“Near-azeotropic ternary compositions
D1 US 6,695,973 constituted by hydrogenated fluorocarbons 24/febrero/2004
and refrigerating fluids”

“Hydrofluorocarbon refrigerant compositions

soluble in Lubricating oil” 4/marzo/2003

D2 US 6,526,764

El documento D1' divulga composiciones ternarias casi azeotrépicas de
hidrofluorocarbonos con n-butano o isobutano seleccionadas de: (R134a) 65-94% en
peso, (R125) 2 -25% en peso, (R600) y/o (R600a) 1-10% en peso (...) Dichas
composiciones tienen cero ODP, muy bajo GWP y buen poder disolvente para

1 https://patents.google.com/patent/US6695973/en14
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lubricantes minerales. Se pueden usar como sustituyentes directos de R-12 en
refrigeracion doméstica (Resumen).

El documento D22 divulga una composicion que comprende un refrigerante
seleccionado del grupo que consiste en los compuestos enumerados en la Tabla 1y
mezclas de los mismos y al menos un agente solubilizante seleccionado del grupo que
consiste en los compuestos enumerados en la Tabla 2 y mezclas de los mismos (Col.
2,lineas 32a 36y Tablas | y II).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicacién 1 consiste en: “Una mezcla fluida no-azeotropica para dispositivos
de aire acondicionado, la cual comprende:” (Radicado NC2018/0002331 del 28 de
febrero de 2018, modificacion).

Tabla 1. Comparacioén de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
En una realizacion de la invencion,
se proporciona una composicion
que comprende un refrigerante
El objeto de la presente | seleccionado del grupo que
Una mezcla fluida no- | invencién son mezclas | consiste en los compuestos
azeotropica para dispositivos | ternarias, utilizables como | enumerados en la Tabla 1 y
de aire acondicionado, la cual | fluidos de refrigeracion, | mezclas de los mismos y al menos
comprende: Una mezcla de | esencialmente de los | un agente solubilizante
los siguientes gases: siguientes tipos: (Col. 3, linea 5 | seleccionado del grupo que
av) consiste en los compuestos
enumerados en la Tabla Il vy

mezclas de estos (...) (Col. 2
lineas. 31 a 36, Tabla 1y )

0.5%-5% 2- Metilpropano

1 a 10 % en peso de isobutano

(Isobutano) CH(CHs;);, (R- | (R600a)(Composicién B), tabla
600a), Col. 3).

2 a 25% en peso de
0/._10
(1R/(-)1:;£/30) Pentafluoro - etano, pentafluoroetano (R125)

(Composicién B), tabla Col. 3).

93%-95% 1, 1, 1, 2 -
Tetrafluoro etano (R-134a), y

65a94% enpesode 1,1,1,2
— Tetrafluoro etano (R-134a)
(Composicién B), tabla Col. 3).

2%-3% Difluoro metano (R-
32),

No menciona

(...) se proporciona una
composicién que comprende (i) de
80 a 99,9% en peso, (...) de un
refrigerante seleccionado de los
compuestos enumerados en la
Tabla | y mezclas de los mismos; y
(ii) de 20 a 0,1% en peso, (...), de
un agente solubilizante
seleccionado de los compuestos
enumerados en la Tabla Il vy
mezclas de los mismos. (Col. 2,
lineas 37 a 44).

Pagina 5 de 11

Senor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:

www.sicgovco ~ Teléfono en Bogotd: 5920400 -

Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165

Nuestro aporte es fundamental,
\ al usar menos papel contribuimos

con el medio ambiente

Direccion: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1.3, 4,5, 6.7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co s




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

(® GOBIERNO DE COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Oficio N° 4936

Ref. Expediente N° NC2017/0005919

(...) se proporciona una
composicion que comprende (i)
de 80 a 99,95 en peso, (...), de un
refrigerante  seleccionado del
grupo que consiste en R-407C,
(...) y (ii) de 20 a 0,1% en peso,
(...), de un agente solubilizante
seleccionado del grupo que
consiste de butano, isobutano,
(...)(Col. 2, linea 61 a Col. 3, linea
2).

No especifica las proporciones tal
cual estan reclamadas.

en donde la mezcla de gases
ademas comprende de 0,03 a
3 partes en peso de un
inhibidor de polimerizacion
por cada 100 partes de la
mezcla de gases, y No menciona
en donde la mezcla fluida no-
azeotropica de gases no es
miscible con aceites
minerales y se usa con
aceites de poliéster.

Las composiciones de la invencion
también pueden contener aditivos
tales como potenciadores de
resistencia a la oxidacién y de la
estabilidad térmica, inhibidores de
la corrosion, desactivadores de
metales, aditivos de lubricidad,
mejoradores del indice de
viscosidad (...) Muchos aditivos
son multifuncionales (-..)
Acumulativamente, todos los
aditivos preferiblemente no
superan el 8% en peso, 0 mas
preferiblemente no exceden el 5%
en peso, de la composicion total.
Una cantidad efectiva de los tipos
de aditivos anteriores
generalmente esta en el rango de
(...) 0.001 a 0.5% para el
componente  desactivador de
metal, (...) (Col. 6, lineas 17 a 40).
El aceite mineral o los
alquilbencenos, que se han usado
tradicionalmente con R-22, son
inmiscibles con R-407C vy, por lo
tanto, deben reemplazarse por
costosos lubricantes de éster de
poliol (Col. 2, lineas 8 a 11).

2 https://patents.google.com/patent/US6526764
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A) 1,1,1.2-tetrafluoroethane (R134a)

pentafinoroethane (R125)
2003

65-94% by weight
2-25% by weight
AR T ™

B) 1,1,1,2-tetrafluoroethane (R134a)
pentafinorocthane (R125)
isobutane (R600a)

65-94% by weight
2-25% by weight
1-10% by weight

C) T.T.1.2-lelialioroetnane (R13aa;

pentafluoroethane (R125)

n-butane (R600) and isobutane (R600a)

03-04% by weig
2-25% by weight
1-10% by weight

Fragmento Tabla Col. 3 - D1

TABLE 1

Refrigerants

Refrigerant Chemical
Number  Chemical Name Formula
Methane Series
11 Trichlorofluoromethane CCLF
2 Dichlorodifluoromethane CCLLF,
13 Chlorotrifluoromethane CCIF,
14 Tetrafluoromethane {carbon CF,
tetrafluoride)
2 Dichlorofluoromethane CHCL,F
22 Chlorodifiuoromethane CHCIF,
2 Trifluoromethane CHEF,
30 Dichloromethane (methylene chloride) CH,CL,
3l Chlorafluoromethone CILCIE

Difluoromethane (methylene fluoride)

CH,F

2

TABLE 11

Solubilizing Agents

41 Fluoromethane {methy! fiuoride) CH;F Rﬁiﬁ;’;ﬁ‘ Chemical Name g:fn‘:ﬁfé‘l
Ethane Series
- Miscellaneous Organic Compounds

113 1,1 2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane CCLFCCIF, Hydrocarbons
114 1.2-dichloro-1,1,2 2-tetrafluoromethane  CCIF,CCIF, 30 Dichloromethane CH,CL,
115 Chloropentafluoroethane CCIF.CF; (methylene chloride)
116 Hexafluoroethane CF,CF; 40 g;ﬁg:;ﬂhane (methyl cHA
123 2.2-dichloro-1,1,1 -trifluoroethane CHCI,CF, 50 Methane CH,
124 1-chlore-1,1,1.2-tetrafluoroethane CHCIFCE. 170 Ethane CH,CHy
125 Pentafluoroethane CHF,CF; iaﬂ miﬂe iﬁfﬁzﬁgsm
134a 1,1,1,2-tetrafluoroethane CH,FCF, 500a  Isobutane CH(CH,),CH, |

Fragmento Tablas | y Il — D2
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TABLE III

Refrigerant Mixtures

Refrigerant Number Composition (Wt. %)

I Zeotropes |
400 R-12/114 (40/60)
401A R-22/152a/124 (53/13/34)
4018 R-22/1524/124 (61/11/28)
401C R-22/152a/124 (33/15/52)
402A R-125/290/22 (60/2/38)
4028 R-125/250/22 (38/2/60)
403A R-200/22/218 (5/75/20)
4038 R-290/22/218 {5/56/39)
404A R-125/143a/134a (44/52/4)
405A R-22/152a/142b/C318 (45/7/5.5/42.5)
ETLYY B2 a00a, 35440
407A R-32/125/134a (20/40/40)
4078 R-32/125/134a (10/70/20)
407C R-32/125/134a (23/25/52)
407D R-32/125/134a (15/15/70)
407E R-32/125/134a (25/15/60)

Fragmento Tabla Ill — D2

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida
en la reivindicacion 1 porque divulga composiciones ternarias casi azeotrépicas de
hidrofluorocarbonos con n-butano o isobutano seleccionadas de: (R134a) 65-94% en
peso, (R125) 2-25% en peso, (R600) y/o (R600a) 1-10% en peso (...) Dichas
composiciones tienen cero ODP, muy bajo GWP y buen poder disolvente para
lubricantes minerales. Se pueden usar como sustituyentes directos de R-12 en
refrigeracion doméstica (Resumen).

La diferencia entre la invencién definida en la reivindicacién 1 y el producto divulgado
en D1 consiste en que este ultimo no divulga que la composicion refrigerante contenga
entre el 2 y 3% de (R-32), ni del 0,03 a 3 partes del inhibidor de polimerizacién.

El efecto que se logra al incluir entre el 2 y 3% de (R-32), y entre 0,03 a 3 partes del
inhibidor de polimerizacién es proporcionar una mezcla refrigerante no azeotropica
(zeotrdpica), inmiscible en aceites minerales, y estable.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: ;Cémo modificar el producto conocido en D1 para proporcionar
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una mezcla refrigerante no azeotropica (zeotrépica), inmiscible en aceites minerales,
y estable?

Sin embargo, la utilizacién de mezclas ternarias R-32/125/134a (R-407) combinadas
con un agente solubilizante seleccionado del grupo que comprende isobutano (R-
600a) y aditivos, para proporcionar una mezcla refrigerante no azeotrépica
(zeotropica), inmiscible en aceites minerales, y estable, ya esta divulgada en el
documento D2 que se refiere a que ya son conocidos refrigerantes
hidrofluorocarbonados alternativos, no azeotrépicos, tales como el R-407 que
corresponde a una mezcla R-32/125/134a, entre los cuales el R-407C sirve para
reemplazar el R-22 en varias aplicaciones de aire acondicionado, asi como en la
mayoria de sistemas de refrigeracion, incluidos los enfriadores; sin embargo, y dado
que estas mezclas son inmiscibles en aceites lubricantes incluye agentes
solubilizantes, con lo cual se permite mayor compatibilidad con los sistemas que
emplean R-22 (Col. 1, linea 64 a Col. 2, linea 17). Aparte de lo anterior D2 ensefia
que las composiciones pueden contener aditivos tales como potenciadores de
resistencia a la oxidacion y de la estabilidad térmica, inhibidores de la corrosion,
desactivadores de metales, aditivos de lubricidad, mejoradores del indice de
viscosidad (...), que una cantidad efectiva de los tipos de aditivos anteriores
generalmente esta en el rango de (...) 0.001 a 0.5% para el componente desactivador
de metal, (...) y que debe entenderse que las cantidades indicadas de aditivos pueden
ser mas adecuadas a circunstancias particulares, y que se puede usar un tipo
molecular unico o una mezcla de tipos para cada tipo de componente aditivo (Col. 6,
lineas 17 a 45). Cabe decir, que aunque D2 no divulga el contenido de R-32 de manera
especifica dentro del rango reclamado, si divulga que se proporciona una composicion
que comprende (i) de 80 a 99,9% en peso, (...) de un refrigerante seleccionado de los
compuestos enumerados en la Tabla 1 y mezclas de los mismos; y (ii) de 20 a 0,1%
en peso, (...), de un agente solubilizante seleccionado de los compuestos enumerados
en la Tabla Il y mezclas de los mismos. (Col. 2, lineas 37 a 44), asi las cosas, una
persona normalmente versada en la materia, estaria en capacidad de mediante un
proceso de optimizacion, ajustar la composicion de un refrigerante, de acuerdo con la
necesidad especifica.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, enfrentada
al problema de proporcionar una mezcla refrigerante no azeotropica (zeotrépica),
inmiscible en aceites minerales, y estable, estaria en capacidad de incluir una
determinada proporcion de R-32 y aditivos a la composicidn divulgada en D1, para
llegar asi al objeto de la reivindicacién 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.
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Asimismo, el documento D2 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

» Reivindicaciéon 2: Muchos aditivos son multifuncionales (...) (Col. 6, lineas 17 a 40).
Ejemplos de desactivadores de metales cuprosos adecuados son (...) benzotriazol,
(...) Se prefieren los derivados de benzotriazol (...) Otros ejemplos de inhibidores
de corrosion incluyen (...) aminas y sales de aminas de acidos organicos e
inorganicos, por ejemplo: (...) quinolinas, quinonas, y antraquinonas (Col. 6, linea
59 a Col. 7, linea 10)

Puesto que la reivindicacién dependiente 2 no menciona caracteristicas inventivas
adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

De igual manera, la reivindicacion dependiente 3 no menciona caracteristicas técnicas
tangibles adicionales que puedan brindarle nivel inventivo al objeto de la reivindicacion
1, puesto que se encuentran redactadas en términos de resultados a alcanzar.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 6,695,973 1 Nivel inventivo
D2 US 6,526,764 1y2 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45, de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcidon de la invencion a proteger, iii) o presente un nuevo
capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a
esta modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio
de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacién de la
solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y
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éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones debera pagar la tasa por
reivindicacion adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante para los sesenta (60) dias.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicaciéon, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via
gubernativa.

Atentamente,

—

-

[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: ALBA ROCIO LEMUS QUIROGA
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

Pagina 11 de 11

Senor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:

wwwsicgov.co ~ Teléfono en Bogotd: 5920400 - Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165 g Nuestro aporte es fundamental,

al usar menos papel contribuimos

. . . i con el medio ambiente
Direccion: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1.3, 4,5, 6.7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co s




