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Sefor(a)

ADAMA MAKHTESHIM LTD.

NOTIFPAT@CAVELIER.COM

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

Internacional

Fecha de Presentacion 30 de diciembre 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

Descripcion: N° NC2016/0000502 29 de julio de 2016
N° NC2016/0000502 10 de mayo de 2018
Reivindicaciones: N° NC2016/0000502 29 de julio de 2016
N° NC2016/0000502 28 de noviembre de 2016
N° NC2016/0000502 10 de mayo de 2018
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Respuesta del N° NC2016/0000502 10 de mayo de 2018
solicitante:
Prioridad(es): Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Numero: 61/922,630 Fecha: 31 de diciembre de 2013

Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Numero: 61/922,616 Fecha: 31 de diciembre de 2013

Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
Numero: 61/922,640 Fecha: 31 de diciembre de 2013

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion 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.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas de las reivindicaciones N°
NC2016/0000502 del 10 de mayo de 2018, y de la descripcidon N° NC2016/0000502
del 10 de mayo de 2018; comoquiera que se ajustan a las prescripciones contenidas
en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decisién 486.

4. 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
13 del capitulo reivindicatorio (Radicado N°. NC2016/0000502 del 10 de mayo de
2018).

Titulo de la solicitud: “MEZCLAS FUNGICIDAS Y COMPOSICIONES SINERGICAS
QUE COMPRENDEN DERIVADOS DE 5-FLUORO-4-IMINO-3-METIL-1-TOSYL-3,4-
DIHIDROPIRIMIDIN-2(1H)-ONA Y  UN  INHIBIDOR DE  SUCCINATO
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DESHIDROGENASA PARA EL CONTROL FUNGICO” (modificado Radicado N°.
NC2016/0000502 del 10 de mayo de 2018).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de producir
fungicidas y combinaciones de fungicidas que sean mas seguras, que tengan un mejor
rendimiento, que requieran dosis mas bajas, que sean mas faciles de usar, y que
cuesten menos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona una mezcla
fungicida sinérgica que incluye una cantidad efectiva como fungicida del compuesto
de la Férmula I, y al menos un inhibidor de succinato deshidrogenasa (SDHI).

CHs
o LT

Ch,

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): AO1N 43/54; AO1N 37/40; AO1N 37/50.

5. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo es demasiado amplio por la expresion “UN INHIBIDOR DE SUCCINATO
DESHIDROGENASA” ya que abarca multiples composiciones que no son objeto de
esta invencidn. Se sugiere incorporar los inhibidores de succinato deshidrogenasa
presentes en la composicion en el titulo.

Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

* El capitulo reivindicatorio no se encuentra debidamente soportado en la descripcién
puesto que en las realizaciones preferidas hace referencia a las composiciones y
proporciones mencionadas en la tabla 1, lo cual no evidencia la accién de todas las
composiciones y proporciones reclamadas, sino que se hace una generalizacién de
manera especulativa.
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Se sugiere restringir la solicitud a una razonable cantidad de acuerdo a las
composiciones y proporciones que se encuentran debidamente soportados en el
capitulo descriptivo. Teniendo en cuenta la descripcion en los ejemplos se encuentra:

Tabla 1. Ejemplos de las composiciones soportadas
Compuesto | Fungicida adicional Relacion
Epoxiconazol 19.7:1, 3.6:1
Ciproconazol 4.5:1,1:.0.3
Metconazol 29.5:1,2.25:1
Miclobutanil 1:4.1, 1:27
Propiconazol 29.5:11,1:2
Protioconazol 1.8:1,1:21.6
Picoxistrobina 1:2.6, 1:30
Trifloxistrobina 3.9:11,1:9.7
Azoxistrobina 1.8:1,1:4.6
CHy Fluoxastrobina 6.9:1,1:1.6
) q\s/@/ Boscalid (Grupo Inventivo 1) 1:1.3,1:13.2
I\N’ N Isopirazam (Grupo Inventivo 2) 1:1.3, 1:1
HN '}"J%D Fluxapiroxad (Grupo Inventivo 1) 4.4:1,6.31
et Pentiopirad (Grupo Inventivo 2) 1:1.9,1:4.3
Benzovindiflupir (Grupo Inventivo 2) 7.9:1, 1:3
Fluguinconazol 168:1, 1:1.3
Difenoconazol 787:1, 120:1
Piraclostrobina 42:1, 20:1
Fluopiram (Grupo Inventivo 3) 1:3.6, 1:27.6
Flutriafol 5.1:1, 1:20.5
Cresoxim-metilo 1:21, 1:250
Clorotalonil 1:218
Mancozeb 1:272
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El solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la invencion a
través de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren enteramente
soportadas en la descripcion.

» La reivindicacion 11 no menciona las proporciones de los componentes de la
composiciéon. Por lo tanto se requiere al solicitante que defina las proporciones, de
acuerdo al soporte presente en la descripcion.

* Las reivindicaciones 1, 11, no son concisas, ya que los términos: “inhibidor de
succinato deshidrogenasa”, “portador aceptable en agricultura”, no especifican un
compuesto especifico por su nombre quimico o férmula, sino por la funcioén o actividad
que desempefan, lo que hace que se obtengan un numero indefinido de unidades que
no encuentran soporte en la descripcion. Se sugiere definirlos por su nombre o
estructura quimica.

Se requiere a la solicitante hacer las aclaraciones necesarias.
6. Unidad de invencion (Art 25 D 486)

El objeto de la presente invencion corresponde a composiciones fungicidas
caracterizadas porque contienen el compuesto de la formula | como concepto
inventivo comun que relaciona todas las modalidades de la invencion. Sin embargo,
después de una comparacion con el estado de la técnica se encontré6 que dichos
compuestos carecen de nivel inventivo a la luz de las ensefianzas del documento D1
(Parr. 0043, 0044) y por tal razén no se pueden considerar como elemento unificador
que relaciona las modalidades de la invencion.

Teniendo en cuenta lo expuesto en el parrafo anterior, esta oficina encuentra 3
grupos inventivos como consecuencia de las diferencias estructurales que se
presentan entre los compuestos que acompanan al compuesto de formula | en las
composiciones fungicidas reivindicadas.

Los grupos inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

Grupo Inventivo 1°: mezcla fungicida compuesto de formula | + fungicida
seleccionado de boscalid, fluxapiroxad, bixafen, penflufeno (fungicidas tipo anilida)
(parcialmente reivindicaciones 1 a 4, 11 a 13, y reivindicaciones 5, 10).
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Grupo Inventivo 2°: mezcla fungicida compuesto de formula | + fungicida
seleccionado de isopirazam, pentiopirad, benzovindiflupir (fungicidas tipo
pirazolcarboxamidas) (parcialmente reivindicaciones 1 a4, 11 a 13, y reivindicaciones
6,7,9).

Grupo Inventivo 3°: mezcla fungicida compuesto de formula | + fungicida fluopiram
(fungicidas tipo benzamida) (parcialmente reivindicaciones 1 a 4, 11 a 13, y
reivindicacion 8).

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la
solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras invenciones.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la
solicitud de prioridad: diciembre 31 de 2013, y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 | US2011263627 N3-substituted-n1-sulfonyl-5- 27/Octubre/2011
fluoropyrimidinone derivatives
D2 | wo2010139653 | T UNGICIDAL MIXTURES COMPRISING | g1y, i0mpre /2010

HETERAROMATIC SULFONAMIDES”

El documento D1" divulga N3-sustituidas-N1-sulfonil-5-fluoropirimidinonas y sus derivados y al uso de
estos compuestos como fungicidas (Resumen).

El documento D22 divulga mezclas fungicidas, que comprenden al menos un compuesto de sulfonamida
heteroaromatico y un compuesto activo Il seleccionado de los grupos A) a ) y al menos un compuesto
activo lll seleccionado de los grupos A) a |) como se define en la descripcion, y a composiciones que
comprenden estas mezclas (Resumen).

1URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblioc?CC=US&NR=2011263627A1&KC=A
1&FT=D
2URL:https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=2010139653A1&KC=A
1&FT=D
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8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Grupo Inventivo 1°

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Una mezcla fungicida sinérgica que comprende:
(Radicado N°. NC2016/0000502 del 10 de mayo de 2018).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
Una mezcla fungicida sinérgica Mezcla sinérgica que Mezcla sinérgica que
que comprende comprende (Parr. 0044): comprende (tabla U1):

El compuesto de formula |

= ve
F P
% O f\" X compuesto de sulfonamida

(8]
Ff\m’sx\o . . /J\ﬁ heteroaromatico (tabla U1)
’&o r"m

CH; (Tabla I, compuesto 1)

Y un inhibidor de succinato

deshidrogenasa boscalid (Parr. 0044) y boscalid (tabla U1)
proporciéon de concentracion del
compuesto de Formula | al proporcién en peso de 1: 100 proporcién en peso de 4:1
inhibidor de succinato a 100: 1 (Parr. 0043) (tabla U1)

deshidrogenasa es de 1:28 y 8:1

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencidn
definida en la reivindicacién 1 porque divulga una mezcla sinérgica que comprende el
compuesto 1
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junto con boscalid en una proporcion en peso de 1:100 a 100:1 (Parr. 0043, 0044,
Tabla I).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y la composicion
divulgada en D1 consiste en reemplazar un atomo de hidrégeno por un sustituyente
metilo en la posicion 4 del anillo de fenilo y en la proporcion de los compuestos.

El efecto que logra el sustituir un atomo de hidrégeno por un grupo metilo en el anillo
de fenilo y el restringir la proporcion de los compuestos, no puede ser evidenciado
porque no existe informacion en la descripcion que lo permita.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: cdmo modificar la composicién conocida en D1 para conseguir
una composicion fungicida sinérgica alternativa.

Sin embargo, una relacion en peso entre 1:28 y 8:1 en composiciones fungicidas
sinérgicas que comprenden una sulfonamida y un inhibidor de succinato
deshidrogenasa, ya estan divulgadas en el documento D2 que se refiere a una mezcla
fungicida sinérgica que comprende: un compuesto de sulfonamida heteroaromatico y
boscalid, en una proporcién en peso de 4:1 (tabla U1).

Igualmente, es importante resaltar que sustituir un atomo de hidrégeno por un grupo
metilo, constituye una sustitucion bioisostérica ampliamente conocida para la persona
del oficio normalmente versada en la materia3, bajo la Ley de Desplazamiento de
Hidruro de Grimm, la cual ensena que sustituyentes de fluor, hidroxilo, amino o metilo,
son adecuados como reemplazos para un atomo de hidrégeno, dando como resultado
analogos con retencion de actividad biolégica dentro de diferentes series de
moléculas. Asimismo, el documento D1 reclama moléculas de la formula

3 URL: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/cr950066q Patani GA, LaVoie EJ. Bioisosterism: A Rational Approach
in Drug Design. Chem. Rev. 1996, 96, 3152-3153.
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donde Rj is -S(O),Rg, donde Rg es fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 Rs5, y Rs
es alquilo C4-Cg (Rev. 1); de tal forma que la presencia de un grupo metilo en lugar de
un atomo de H en el anillo de fenilo, no solo se encuentra sugerida en el documento
D1, sino que ademas resulta obvia para la persona de oficio normalmente versada en
la materia.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, sustituiria
el atomo de H por un grupo metilo, como es ampliamente conocido para la persona
del oficio normalmente versada en la materia, e incluiria la proporcion de los
componentes del documento D2 en las composiciones divulgadas en el documento
D1, para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se
considera obvia.

Asimismo, los documentos divulgan las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicaciones 2 — 3, 5, 10: boscalid (D1, Parr. 0044). boscalid o fluxapiroxad
(D2, tabla U1).

e Reivindicacién 4: la relacién en peso del compuesto | y el compuesto Il
generalmente depende de las propiedades de las sustancias activas utilizadas,
habitualmente esta en el intervalo de 1: 100 a 100: 1, regularmente en el
intervalo de 1: 50 a 50: 1, preferiblemente en el rango de 1: 20 a 20: 1, mas
preferiblemente en el rango de 1: 10 a 10: 1 y en particular en el rango de 1: 4
a4:1 (D2, Pag. 179, Lineas 14-18).

¢ Reivindicacion 11: otra realizacion de la presente descripcion puede incluir una
composicion fungicida para el control o la prevencion del ataque fungico, que
comprende los compuestos descritos anteriormente y un material portador
fitologicamente aceptable (D1, Parr. 0009). La presente invencion también se
refiere a un agente plaguicida que comprende al menos un vehiculo sélido o
liquido y una composicion como se describe en el presente documento (D2,
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e Reivindicaciones 12-13: Los tensioactivos adyuvantes adecuados incluyen,
pero sin limitacién, nonilfenoles etoxilados, alcoholes sintéticos o naturales
etoxilados, sales de los ésteres o acidos sulfosuccinicos, organosiliconas
etoxiladas, aminas grasas etoxiladas, mezclas de tensioactivos con aceites
minerales o vegetales, concentrado de aceite de cultivos; nonilfenol etoxilado;
sal de amonio cuaternario de bencilcoalquildimetilo; mezcla de hidrocarburo de
petréleo, ésteres alquilicos, acido organico y tensioactivo anidnico;
Alquilpoliglicésido C9-C11; etoxilato de alcohol fosfatado; etoxilato de alcohol
primario natural (C12-C16); copolimero de bloques EO-PO de di-sec-butilfenol;
capsula de polisiloxano-metilo; nonylphenol ethoxylate + urea ammon nitrate;
aceite de semilla metilado emulsionado; alcohol tridecilico (sintético) etoxilado
(8EO); sebo amina etoxilato (15 EO); PEG (400) dioleato-99 (D1, Parr. 0042).
Los adyuvantes que se pueden usar son en particular polisiloxanos modificados
organicos tales como Break Thru S 240®; alcoxilatos de alcohol tales como
Atplus 245®, Atplus MBA 1303%®, Plurafac LF 300® y Lutensol ON 30°;
Polimeros de bloque EO / PO, como Pluronic RPE 2035® y Genapol B®;
etoxilatos de alcohol tales como Lutensol XP 80®; y dioctil sulfosuccinato sédico
tal como Leophen RA® (D2, Pag. 178, Lineas 36-40).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 - 5, 10 — 13, no mencionan
caracteristicas inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Las reivindicaciones 1 - 5, 10 — 13, cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no
cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US2011263627 1a5,10a13 Nivel Inventivo
D2 W02010139653 1a5,10a13 Nivel inventivo

10.Respuesta a los argumentos de la solicitante
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Argumentos con respecto a la claridad de la solicitud

1. La solicitante argumenta que “En lo referente a que el término ‘inhibidor de
succinato deshidrogenasa” supuestamente carece de concision, me permito
sefalar que dicho término es ampliamente conocido y empleado en el campo
técnico, de tal manera que la persona del oficio normalmente versada en la
materia esta en capacidad de saber cual es la materia de la invencién y esta
razonablemente instruida sobre los limites y los objetivos de la misma”

Se aclara que, si bien el término objetado es claro ya que es conocido por la persona
normalmente versada en la materia, no es conciso, ya que englobaria un gran numero
de compuestos quimicos, que a su vez dan origen a un elevado numero de
formulaciones de las cuales no se observa sustento en la descripcidén y tampoco se
evidencia su efecto técnico. De tal manera que se sugiere definir los inhibidores
soportados en las realizaciones preferidas de la descripcion, de acuerdo al grupo
inventivo escogido.

Argumentos con respecto a la falta de unidad de invencién de la solicitud

2. La solicitante afirma que “Las Reivindicaciones 1 a 4 reclaman mezclas
fungicidas que comprenden el compuesto de Férmula | y un inhibidor de
succinato deshidrogenasa (...) Si bien es cierfo que compuestos
estructuralmente diferentes pueden no tener efectos similares, en la presente
solicitud se ha demostrado que todos los inhibidores de succinato
deshidrogenasa probados (incluyendo anilidas fungicidas, pirazolcarboxamidas
fungicidas, y benzamidas fungicidas) muestran actividad fungicida sinérgica al
mezclarse con el compuesto de Féormula I’

Se aclara que, a pesar de que todas las composiciones comprenden el compuesto de
formula (1), el segundo tipo de compuestos entre los cuales se puede seleccionar en
la composicion herbicida, son moléculas estructuralmente diferentes, y por lo tanto
persiste la falta de unidad de invencidn. Se le recuerda a la Solicitante que no hay
unidad de invencion cuando la composicion contiene el compuesto X y un compuesto
seleccionado del grupo consistente de A, B y C; y se divulga que A, B y C tienen
funcién similar pero son moléculas estructuralmente diferentes.
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Argumentos con respecto al estudio de nivel inventivo

1. La solicitante sostiene que “el reemplazar un hidrogeno con un grupo metilo
puede inducir maltiples cambios en la actividad biolégica de una molécula (...)
una persona del oficio normalmente versada en la materia no habria podido
predecir el efecto que tendria la sustitucion con un metilo sobre la actividad
biolégica del compuesto de Formula I”

Se reitera que, como se menciond en el numeral 8 del presente examen de
patentabilidad, el compuesto de férmula | se encuentra dentro de los posibles
compuestos ensefiados en el documento D1, y que si bien no se ejemplifica una
molécula que tenga un sustituyente metilo en la posicién 4 del anillo de fenilo, de
acuerdo a la Ley de Desplazamiento de Hidruro de Grimm, se espera que la molécula
conserve su actividad biocida al reemplazar un hidrégeno por un grupo metilo.

2. La solicitante asegura que “Adicionalmente, la nueva Reivindicacion 1
menciona “en donde la proporcion de concentracion del compuesto de Formula
I al inhibidor de succinato deshidrogenasa es entre 1:28 y 8:1”, correspondiente
al rango de proporcion de concentracion del compuesto de Formula | respecto
al inhibidor de succinato deshidrogenasa en el cual se observa sinergismo (ver
Capitulo Descriptivo modificado adjunto, pagina 28 lineas 16 a 20). Este rango
no fue divulgado en D1 y el Examinador falla en proveer fundamento alguno
sobre como la persona del oficio normalmente versada en la materia habria
llegado a este rango basandose en D1’

Se aclara que, el documento D1 se empled para estudiar el capitulo reivindicatorio N°
NC2016/0000502 del 28 de noviembre de 2016. Para evaluar el actual capitulo
reivindicatorio (N° NC2016/0000502 del 10 de mayo de 2018) se emplearon los
documentos D1 y D2, donde el documento D2 sugiere las proporciones entre los
componentes ensefiados en el documento D1.

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 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.
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Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion 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 publicacion 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
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 numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede el
recurso de la via gubernativa.

Atentamente,

—

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado:DIANA MILENA SANCHEZ LANCHEROS
Revisado: MAYRA ALEJANDRA QUINTERO

Pagina 13 de 13

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 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




