Sefora Directora
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia: Expediente No. NC2020/0007462

Asunto: Solicitud de patente para: DISPOSITIVO DE RANURADO DE TUBOS.
Solicitante: VICTAULIC VOMPANY.

Fecha de solicitud: 19 de junio de 2020

RESPUESTA A PRIMER EXAMEN DE FONDO
Yo, ANDRES RINCON USCATEGUI, identificado como aparece al pie de mi firma, en mi
condiciéon de apoderado de la sociedad solicitante de la patente de la referencia, doy
respuesta al Oficio 379, notificado el 7 de enero del 2022.

I. MODIFICACIONES AL CAPITULO REIVINDICATORIO

En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me permito

adjuntar un Capitulo Reivindicatorio Modificado en donde se realizan las siguientes

modificaciones:

— Se eliminan las reivindicaciones 9a 11, 13,17, 19, 21, 26 a 31, 34, 36, 50 a 58 y 72.
— Se reemplazd la expresidn “diametro de circulo de inclinacion” por “diametro de

circulo de paso” a lo largo del Capitulo Reivindicatorio modificado.
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— Se especificd en la Reivindicacion modificada 1 que cada segmento de troquel que
tiene una cara de troquel (88) orientada lejos de dicho eje de pifién y que se puede
acoplar con una superficie interior de dicho elemento de tubo cuando se aleja de ahi

desde dicho eje de pifidn.

— Se ha eliminé la expresidon “ahi” de las Reivindicacién 8, 32.

— Se reemplazé la expresion “desde ahi” de la modificada Reivindicacién 14 (antigua
Reivindicacion 20) por “dicha superficie de traccion”.

— Se reemplazé la expresion “ahi” de las reivindicaciones modificadas 20, 30 (antiguas
Reivindicaciones 32, 45) por “dicha superficie de traccion”.

— Se reemplazé la expresion “cerca” por “adyacente” en la reivindicacién modificada 31
(antigua Reivindicacién 46).

— Se ajustd la numeracidon y las dependencias de las nuevas Reivindicaciones de
acuerdo con las modificaciones mencionadas.

— Se incluyeron los numeros de referencia entre paréntesis en todo el Capitulo

Reivindicatorio Modificado.

Valga anotar que la modificacion efectuada al Capitulo Reivindicatorio cumple a cabalidad

con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decisidon 486, ya que no constituye una ampliacién

de la proteccidon que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Il. MODIFICACIONES AL RESUMEN

Se modificé el resumen de la solicitud reemplazando la expresion “didmetro de circulo de

inclinacion” por “didmetro de circulo de paso” con la finalidad de que el Capitulo

Reivindicatorio tenga similitud con el resumen de la solicitud. Quisiera mencionarle

respetuosamente al Examinador que esta modificacion no corresponderia a una ampliacion

de la proteccién.



lll. EN CUANTO A LA SUPUESTA FALTA DE CLARIDAD

i) El Examinador menciona que el Capitulo Reivindicatorio contiene un excesivo
numero de reivindicaciones dependientes que repiten informacién y protegen basicamente
la misma materia. El Examinador considera que dichas Reivindicaciones son confusas vy
presentan el mismo alcance, por lo que el Capitulo Reivindicatorio carece de concisién. Por
lo tanto, el Examinador siguiere eliminar la materia repetida en las reivindicaciones

mostradas en el cuadro del oficio.

En cuanto a este respecto, quisiera senalarle respetuosamente al sefior Examinador que se
han eliminado las reivindicaciones 9 a 11, 13, 17, 19, 21, 26 a 31, 34, 36, 50 a 58 y 72 del

Capitulo Reivindicatorio Modificado.

De igual manera, y con la finalidad de aclarar que las reivindicaciones actuales no presentan
caracteristicas similares, quisiera mencionarle al Examinador que la Reivindicaciéon 16
(antigua reivindicacién 23) menciona una leva que tiene una region de radio constante, por
otro lado, la reivindicacion 17 (antigua reivindicacién 24) la cual depende de la 23, menciona
gue tiene una regién de radio constante, por lo que se evidencia que tienen diferente
alcance. Ahora bien, la reivindicacion 18 (antigua reivindicacién 25) menciona una superficie
de leva que tiene solo un radio constante, sin regiones de radio creciente. De igual manera,
la reivindicacién 27 (antigua reivindicacién 42) afiade una regién de radio constante a una
leva que tiene una regién de radio creciente, mientras que la reivindicacion 28 (antigua
reivindicacion 43) define una leva que tiene solo un radio constante. Lo anterior también
aplica para las reivindicaciones 41 y 42 (antiguas reivindicaciones 65 y 66). De acuerdo con lo

anterior, considero superada esta objecion.



ii) El Examinador menciona que existe un error de traduccion al mencionar el término
“diametro de circulo de inclinacion” de las reivindicaciones 3, 5, 6, 31, 38, 47 a 49, 51,52y

55. El Examinador siguiere reemplazar dicho término por “didmetro de circulo de paso”.

En cuanto a este respecto, quisiera sefalarle respetuosamente al Examinador que, de
acuerdo a su sugerencia, se ha reemplazo el término “didmetro de circulo de inclinacion” por
“didmetro de circulo de paso” a lo largo del Capitulo Reivindicatorio Modificado. De acuerdo

con lo anterior, considero superada esta objecidn

iii) El Examinador menciona que el término “cerca” de las reivindicaciones 18, 19, 30, 36,
46 y 58 son relativos, los cuales no permiten distinguir la invencion del estado de la técnica.
El Examinador sugiere sustituir el término por la descripcién de la disposicién de las

superficies de leva respecto a las demas caracteristicas constructivas del cuerpo de leva.

En cuanto a este respecto, quisiera sefalarle respetuosamente al Examinador que la
expresidon “cerca” ha sido eliminada de las Reivindicaciones 19, 30, 36 y 58. Sin embargo,
dicha expresién ha sido reemplazada por “adyacente” en la nueva Reivindicacidn 13 (antigua
Reivindicacion 18) y en la nueva Reivindicaciéon 31 (antigua reivindicacidon 46). De acuerdo

con lo anterior, considero superada esta objecion.

iv) El Examinador menciona que las expresiones: “de ahi” de la Reivindicacion 1,
“espacio ahi” de las reivindicaciones 8 a 11, 26, 32, 44, 49, 50, 55 y 57 y “desde ahi” de las
reivindicaciones 20, 21, 27, 33, 45 y 68 son imprecisas dado que no permiten identificar la
disposicion de las caracteristicas constructivas del dispositivo. El Examinador sugiere
reemplazar dichas expresiones por la ubicacion de las caracteristicas técnicas de la

invencion.



En cuanto a este respecto, primeramente, quisiera mencionarle respetuosamente al
examinador que las Reivindicaciones 9 a 11, 21, 26, 27, 50 y 55 han sido eliminadas del
Capitulo Reivindicatorio Modificado. Ahora bien, se ha aclarado en la nueva Reivindicacién 1
que cada segmento de troquel que tiene una cara de troquel (88) orientada lejos de dicho
eje de pifidn y que se puede acoplar con una superficie interior de dicho elemento de tubo

cuando se aleja de ahi desde dicho eje de pifién. De igual manera, me permito mencionarle

al Examinador que el término “ahi” ha sido eliminado de la actual Reivindicacion 8 y de las
nuevas Reivindicaciones 14, 19, 20, 29, 30, 34, 43 y 44 (antiguas Reivindicaciones 20, 32, 33,

44, 45, 49, 67 y 68). De acuerdo con lo anterior, considero superada esta objecion.

V) El Examinador menciona que la Reivindicacion 37 presenta un error tipografico al
mencionar “dichos cuerpos de leve”. El Examinador sugiere realizar la correccidon

correspondiente.

En cuanto a este respecto, quisiera sefialarle respetuosamente al Examinador que dicha
expresién ha sido corregida por “dichos cuerpos de leva”. De acuerdo con lo anterior,

considero superada esta objecidn.

vi) El Examinador sugiere incluir entre paréntesis los nimeros de referencia de cada uno
de los elementos que hacen parte de la invencién de acuerdo con la numeracién empleada
en los dibujos. Me permito aclarar que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto al
presente memorial se incluyeron los nimeros de referencia entre paréntesis. Por lo tanto,

considero superada la objecién al respecto.

Con base en lo anterior, considero que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto al
presente memorial cumplen con todos los requisitos de claridad y concisién, ajustandose asi

a los lineamientos del Articulo 30 de la Decisidon 486, ya que cualquier persona del oficio



normalmente versada en la materia esta en completa capacidad de reproducir la invencién

sin ambigliedad alguna.

IV. ESTADO DE LA TECNICA.

El Examinador determind que el estado de la técnica es el 19 de diciembre de 2017 ya que

corresponde a la fecha de presentacién de la solicitud de prioridad. El examinador encontré

dos documentos relevantes para realizar el analisis de patentabilidad de la presente

invencion:

ftem Documento Titulo Fecha de publicaciéon
D1 | US20170151596A1 “Cam Grooving Machine” 01 de junio de 2017
D2 CN1646240A “Obtaining roller groover for pipe” 27 de julio de 2005

V. EN CUANTO A NOVEDAD

El Examinador sefiala que el documento US20170151596A1 (D1) afecta la novedad de la
invencion. Adicionalmente, el Examinador considera que dicho documento afecta la

novedad de las Reivindicaciones dependientes 38 a 61y 63 a 72.

La presente invencidn corresponde a un dispositivo (10) para formar una ranura
circunferencial en un elemento de tubo, dicho dispositivo comprende un piidn (12) fijado
contra rotacion alrededor de un eje de pifidn (16) dispuesto coaxialmente con dicho pifidn,
ademas, un troquel en expansién (74) colocado adyacente a dicho pifidon y concéntrico con
dicho eje de pifidn, dicho troquel de expansidn tiene una pluralidad de segmentos de troquel
(76) que se pueden mover radialmente hacia y lejos de dicho eje de pifién, donde cada
segmento de troquel tiene una cara de troquel (88) orientada lejos de dicho eje de pifién y

se puede acoplar con una superficie interior de dicho elemento de tubo cuando se aleja de




ahi desde dicho eje de pifidn. El dispositivo también tiene un accionador (78) acoplado a
dicho troquel en expansion para mover dichos segmentos de troquel hacia y lejos de dichos
ejes de pindn y, un carro (26) que rodea dicho troquel en expansion, dicho carro puede girar
alrededor de dicho eje de pifién, ademas, dicho carro que define una abertura (34) dispuesta
coaxialmente con dicho eje de pifidn para recibir dicho elemento de tubo. De igual manera,
el dispositivo comprende una pluralidad de engranajes (42) montados en dicho carro, donde
cada engranaje puede girar con relaciéon a dicho carro alrededor de un eje de engranaje
respectivo, y cada dicho engranaje que se acopla con dicho pifién, ademas comprende una
pluralidad de cuerpos de leva (54), donde cada cuerpo de leva estda montado sobre dichos
engranajes, de igual manera comprende una pluralidad de primeras superficies de leva (56)
donde cada una de dichas primeras superficies de leva se extienden alrededor de dichos
cuerpos de leva y cada una de dichas primeras superficies de leva comprende una regién de
radio en aumento (58) y una discontinuidad (60); en donde dicho elemento de tubo estd
colocado entre dichas caras de troquel y dichas primeras superficies de leva cuando dicho

elemento de tubos se recibe dentro de dicha abertura
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FIG. 1A

FIG. 1 de la presente invencidn



Por su parte, D1 divulga un dispositivo para elementos de tuberias de trabajo en frio que
tiene dos o mas levas, donde cada una tiene un engranaje que engrana con un pifidn para
hacer girar todas las levas. Cada leva tiene una superficie de leva con una regién de radio
creciente y puede tener una region de radio constante que se extiende alrededor de un
cuerpo de leva. Cada leva tiene una superficie de traccidn que se extiende alrededor de un
cuerpo de leva y una discontinuidad en cada superficie de leva esta alineada con un espacio
en la superficie de traccion de cada leva. Las discontinuidades y los espacios proporcionan
espacio para la insercidn y extraccion del elemento de tuberia entre las levas para formar

una ranura circunferencial cuando se giran las levas. (Resumen)

FIG.1de D1

Ahora bien, después de haber definido la invencién y haber descrito el arte previo citado, me
permito aclarar el pifion (12) siempre esta fijo en rotacién y el carro (29) (en el que estan
montados los engranajes (42)) gira alrededor del eje del pifidn (16), lo anterior se puede
evidenciar en la pdgina 8, lineas 21 a 34 de la solicitud de la presente invencién. Ahora bien,
D1 menciona que el carro (carcasa (14)) esta fijo en rotacién y el pifién (48) gira alrededor

del eje del pifién (52) para hacer girar los engranajes (20, 22 y 24) (parrafo 52).

La presente invencién comprende un sistema de engranajes planetarios en el que el

engranaje solar (pifién (12) estd fijo en rotacidn y el portador (carro (29)) gira alrededor del



engranaje solar (pifién (12)), lo que permite que los engranajes planetarios (42) giren
alrededor de sus ejes. Por el contrario, el portador (carcasa (14)) de D1 esta fijo en rotacidon y
el engranaje solar (pifién (48)) gira alrededor del eje del pifién respecto al portador fijo
(carcasa (14)), girando los satélites (20, 22, 24). De acuerdo con lo anterior, D1 no tiene un

pifidn fijo ni un carro giratorio, por lo tanto, no es igual a la presente invencion.

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que D1 no revela todas y cada una de las
caracteristicas del recinto aislado reclamado y, por lo tanto, dicho dispositivo es nuevo

respecto al arte previo.

De acuerdo con lo anterior y, con el fin de fundamentar una afectacion valida contra la
novedad de una invencidn, el arte previo debe divulgar explicitamente todas y cada una de
las caracteristicas de la invencién. En el presente caso, D1 no anticipa explicitamente todas
las caracteristicas estructurales esenciales reclamadas en la presente invencién por lo que
resulta nueva frente al arte previo citado. En este sentido considero importante resaltar que
la Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad establece
que las invenciones revisten de novedad cuando la invencién reivindicada no es idéntica a lo
revelado en el estado de la técnical . Asi mismo, el Tribunal ha declarado, en cuanto a la
divulgacidon de una invencidén en el arte previo como afectaciéon de la novedad de una
invencion, que “(...) Esta divulgacion debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que
una persona del oficio pueda utilizar esa informacion para ejecutar o explotar la invencion
(...)”2. En el presente caso, es evidente que las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion no habian sido reveladas en su totalidad por el arte previo citado por el

Examinador.

1 Superintendencia de Industria y Comercio, Guia para Examen de Solicitudes de Patente de Invencién y
Modelo de Utilidad (Bogota, Colombia, 2014). Seccion 2.12

2 Ver proceso 06-1P-89 http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-1P-2005.doc

y proceso 36-1P-2004 http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm



http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc
http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm

VI. EN CUANTO A NIVEL INVENTIVO

El Examinador considera que la patente US20170151596A1 (D1) y la patente CN1646240A
(D2) afectan el nivel inventivo de la invencidn. Respetuosamente difiero de las conclusiones
a las que llega el Examinador, ya que pasa por alto aspectos importantes de la presente

invencion que la diferencia de los documentos citados, como lo expongo a continuacion:

La presente invencidn corresponde a un dispositivo (10) para formar una ranura
circunferencial en un elemento de tubo, dicho dispositivo comprende un pifidn (12) fijado
contra rotacion alrededor de un eje de pifidn (16) dispuesto coaxialmente con dicho pifidn,
ademas, un troquel en expansion (74) colocado adyacente a dicho pifidon y concéntrico con
dicho eje de pifidn, dicho troquel de expansién tiene una pluralidad de segmentos de troquel
(76) que se pueden mover radialmente hacia y lejos de dicho eje de pifién, donde cada
segmento de troquel tiene una cara de troquel (88) orientada lejos de dicho eje de pifién y
se puede acoplar con una superficie interior de dicho elemento de tubo cuando se aleja de
ahi desde dicho eje de pifidon. El dispositivo también tiene un accionador (78) acoplado a
dicho troquel en expansién para mover dichos segmentos de troquel hacia y lejos de dichos
ejes de pindn y, un carro (26) que rodea dicho troquel en expansidn, dicho carro puede girar
alrededor de dicho eje de pifién, ademas, dicho carro que define una abertura (34) dispuesta
coaxialmente con dicho eje de pifidn para recibir dicho elemento de tubo. De igual manera,
el dispositivo comprende una pluralidad de engranajes (42) montados en dicho carro, donde
cada engranaje puede girar con relacion a dicho carro alrededor de un eje de engranaje
respectivo, y cada dicho engranaje que se acopla con dicho pifién, ademas comprende una
pluralidad de cuerpos de leva (54), donde cada cuerpo de leva estd montado sobre dichos
engranajes, de igual manera comprende una pluralidad de primeras superficies de leva (56)
donde cada una de dichas primeras superficies de leva se extienden alrededor de dichos
cuerpos de leva y cada una de dichas primeras superficies de leva comprende una region de

radio en aumento (58) y una discontinuidad (60); en donde dicho elemento de tubo esta
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colocado entre dichas caras de troquel y dichas primeras superficies de leva cuando dicho

elemento de tubos se recibe dentro de dicha abertura.

Por su parte, D1 se considera el estado de la técnica mas cercano ya que segun el
Examinador, divulga la mayoria de las caracteristicas estructurales del presente invento. D1
divulga un dispositivo para elementos de tuberias de trabajo en frio que tiene dos o mas
levas, donde cada una tiene un engranaje que engrana con un pifidon para hacer girar todas
las levas. Cada leva tiene una superficie de leva con una regién de radio creciente y puede
tener una regién de radio constante que se extiende alrededor de un cuerpo de leva. Cada
leva tiene una superficie de traccién que se extiende alrededor de un cuerpo de leva y una
discontinuidad en cada superficie de leva esta alineada con un espacio en la superficie de
traccion de cada leva. Las discontinuidades y los espacios proporcionan espacio para la
insercidon y extraccion del elemento de tuberia entre las levas para formar una ranura

circunferencial cuando se giran las levas. (Resumen)

Sin embargo, y como el Examinador lo considera, D1 difiere de la presente invencién al

menos en que esta no describe ni divulga un accionador acoplado a un troquel en expansién

para mover segmentos de troquel hacia y lejos de los ejes de pifién y en donde un elemento
de tubo estd colocado entre caras de troque y primeras superficies de leva cuando dicho
elemento de tubo se recibe dentro de dicha abertura. Asi mismo, D1 falla en divulgar un
pifidn fijo y un carro giratorio como se describié y se evidencid en el punto de novedad de

este memorial.

En cuanto a D2 como documento complementario, este divulga un aparato y un método
para formar ranuras (24) en un tubo (10) para recibir abrazaderas mecanicas para tubos. El
aparato incluye un dispositivo de sujecion (42) para asegurar la tuberia (10) y un carro (70)
montado de forma giratoria en el dispositivo de sujecion (42). Dos brazos (66, 68) estan

montados de manera pivotante en el carro (70) y se extienden en lados opuestos de la
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tuberia (10). Cada brazo (66, 68) tiene un rodillo ranurador (54, 56) montado de forma
giratoria sobre el mismo. Un actuador (78) conecta los brazos (66, 68) y obliga a los rodillos
ranuradores a acoplarse con la tuberia. Los brazos (66, 68) del carro (70), el actuador (78) y
los rodillos ranuradores (54, 56) giran alrededor de la tuberia (10) en una drbita para formar
la ranura circunferencial (24). Los pasos del método incluyen forzar el rodillo ranurador (54,
56) en la superficie de la tuberia (10) a una velocidad fija por revolucién de los rodillos

ranuradores (54, 56) alrededor de la tuberia (10) en la drbita. (Resumen)

Teniendo en cuenta lo anterior, y contrario a la opinién del Examinador, una persona no
hubiera llegado de manera obvia a la presente invencion a partir de las ensefianzas de D1y
D2. Particularmente, ni D1 ni D2 divulgas las siguientes caracteristicas reclamadas en la

presente invencion:

- Ni D1 ni D2 enseifan o sugieren un pifién fijo. Por el contrario, D1 tiene un

giratorio y D2 no tiene ningln pifidén ni engranajes.

Con relacién a D2, este describe rodillos de rueda libre (54 y 56) parar formar la ranura a

diferencia de la presente invencidn que utiliza levas dentadas. Como se evidencia, el pifidn

fijo no se encuentra revelado ni en D1 ni en D2 por lo que no es posible para una persona
versada en la materia la combinacién de dichos documentos para llegar a la invencion

reclamada en la Reivindicacion 1.

Como argumento complementario, D2 estd disefado para formar ranuras en tuberias de
paredes gruesas, por lo tanto y como lo sabe cualquier persona medianamente versada en la
materia, se espera que D2 no utilice un pifidn central debido al didmetro del pifién requerido
y no lo hace practico. Sin embargo, la presente invencidn estd pensada para utilizarse en
tuberias de didmetros pequenos y por ende una persona versada en la materia no recurriria

a D2, la cual esta disefiada para grandes didmetros, para disefar un dispositivo para usarse
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en tuberias de pequefio didmetro debido a lo no practicidad de los tamafios de engranajes y

pifnones.

De acuerdo con lo anterior, la persona medianamente versada en la materia no hubiera
llegado al dispositivo para formar una ranura de la presente invencion, dado que nada de D1
y D2 divulgan un dispositivo para formar una ranura circunferencial en un elemento de tubo

usando pifiones fijos.

En vista de las diferencias estructurales de la presente invencion y los documentos, vale la
pena notar que en al momento de realizar el examen de fondo, el Examinador debe regirse
por lo estipulado en la Guia de la SIC en cuanto a la evaluacién de nivel inventivo, ya que
ésta debe basarse Unicamente en si existen sugerencias explicitas y suficientes en el arte
previo que indicarian de manera clara cémo desarrollar, de manera obvia, el dispositivo para
formar ranuras circunferenciales en elementos de tubo, el cual, como se demostrd

anteriormente, no existe.

De igual manera, me permito sefalar que el analisis no debe limitarse a mencionar una
diferencia y a sefialar similitudes inexistentes entre la presente solicitud y el arte previo
citado. No es apropiado anticiparse a los resultados presentados por la invencidn, ya que asi,
siempre resultara “obvio” todo objeto de una solicitud de patente, pues inevitablemente
esta parecera derivada de la teoria en que se basa su desarrollo, sin dar mayor importancia
al trabajo, intelecto y creatividad involucrados en la invencion para llegar a la solucion del

problema planteado en la solicitud.

En conclusidn, a la luz de la clara evidencia en favor del nivel inventivo suministrada

anteriormente la invencién no habria podido ser dilucidada ni mucho menos prevista a partir

de la informacién aportada por D1 o D2. La persona medianamente versada en la materia no
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habria encontrado sugerencia o motivacion alguna que la condujera directamente a

desarrollar el método para producir un panel de vidrio recubierto e impreso

VII.PETICION

1. Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por la Direccién

de Nuevas Creaciones, se solicita proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.

2. De manera subsidiaria, y en caso de que su Despacho considere que la modificacion
introducida al Capitulo Reivindicatorio amerita revisidn adicional, solicito que se requiera un
examen de fondo adicional de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 10 de la

Resolucién 59669 de 25 de septiembre de 2020.

VIIl. ANEXOS
1. Capitulo Reivindicatorio Modificado por 47 reivindicaciones.
2. Resumen de la solicitud modificado
3. Pago por concepto de modificaciones voluntarias.

Seinora Directora,

ANDRES RINCON USCATEGUI
C.C. 79.780.910 de Bogotd

T.P.114.908
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