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n esté niimero tratard sobre los Capitulos I1 "De los Modelos Industria-
les", Il "De los Disefios Industriales”, y IV "De los Secretos Industriales®,
de la Decisidn 344 y sus reglamentas.

1. MODELOS DE UTILIDAD

- La Direccién Nacional de Propledad Industrial (DNPI), concederd patente de modelo de
utilidad, por 10 afios, contados desde la presentacién de la solicitud. a las nuevas
formas, configuracidn o disposicién de elementos de algin artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro ohjeto o de alguna parte del mismo, que permita un
mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacion del objeto que lo incorpora
o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenfa.

- No son objeto de modelo de utilidad, los procedimientos y materias excluidas de la
proteccin por la patente de invencién, y las esculturas, las obras de arquitectura,
pintura , grabado, estampado o cualquier otro objeto de cardcter puramente estético,

- Sonaplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invencion
contenidas en la Decisidn 344 y su reglamento, en lo que fuere pertinente.

2. DISENOS INDUSTRIALES

- La DNPI considerara como disefio industrial. cualquier reunién de lineas o combina-
clén de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se
incorpore a un producte industrial o de artesania para darle una apariencia especial,
sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrén para
su fabricacién siempre que sean novedosos. Tendrd una duracién de ocho afos,
contados desde la presentacién de la solicitud.

No serdn registrables los referentes a indumentaria, ni los contrarios a la moral, al
orden publico o a las buenas costumbres; ni los comprendidos en las prohibiciones de
los articulos 82 y 83 de la Decision 344.

- Un disefio industrial es nuevo si antes de las solicitud o de las prioridad reivindicada,
no se ha becho accesible al pablico, en cualgquier
lugar o momento, mediante descripcidn, utiliza-

cién o por cualquier otro medio. No es nuevo por
el hecho que presente diferencias secundarias
con respecto a realizaciones anteriores o a olra
clase de productos distintos a dichas realiza-
clones.

La solicitud de regisiro contendra:

Identificacién del solicitante: persona natural o
Juridica, nacional o extranjera,

El género y la clase de los productos,

Un ejemplar, una representacion grafica o foto-
grifica del diseno, '

Titulo o nombre v la descripeion clara del disefio
industrial, v

Firma del enliritarnie remescsrtsmites Tomsal o s
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La ausencia de alguno de éstos requisitos, ocastonari que la
solicitud no sea admitida a tramite; sin embargo la DNPI no podrd
rechazar su presentacitn, y en cuarenta y ocho horas verificars si
la solicitud contiene éstos requisitos. Si falta alguno, notificaré al
peticionario: si no falta, en 15 dias examinard los aspectos
formales indicados,

A la solicitud se acompaniaré los poderes y se cumplirs con los
demds requisitos establecidos en la legislacitn interna.

Los poderes no necesitaran ser instrumento publico; y, si ya se
hubieren presentado, bastard la indicacién del expediente.

La persona juridica ecuatoriana deberd acompaniar su nombra-
miente.

La persona juridica extranjera justificar4 su existencia legal en el
mismo poder.

La DNPI examinar4, dentro de los quince dias hébiles siguientes,

sl la solicitud se ajusta a los aspectos formales para ordenar su
publicacién,

- Dentro de los treinta dias habiles siguientes a la publicacién,

quien tenga legitimo interés podrd observar el registro. El tramite
se sujetars a lo establecido para las patentes de invencién, en lo
que fuere pertinente.

51 no hay ohservaciones o st éstas fueran rechazadas, la DNPI
procederd a practicar el examen de novedad.

El Director de la DNPI estd obligado a motivar su negativa a
conceder un disefio industria.

El expediente no podra ser consultado antes de la publicacién,

- salvo consentimiento escrito. Una vez publicada la solicitud el

expediente podrd ser consultado.

Para el orden y clasificacion de los disefios indostriales, se utili-
zar4 la Clasificacién Internacional del Arreglo de Locarmo del 8 de
octubre de 1568

La primera solicitud presentada en un Pais Miembro del Acuerdo
de Cartagena o en otro pais que conceda un trato reciproco a las
solicitudes provenientes de dichos Palses Miembros, conferird al
solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad, por el
término de sels meses, para obtener el registro en cualquiera de
los deméas Paises Miembros.

El derecho de prioridad fundado en otros convenios vigentes,
incluido el de Paris, se ejercerd dentro de los plazos establecidos.

Lasolicitud en la que se invoque prioridad deberd acompariar una
capia de la solicitud del pais originario, debidamente legalizada
por un Cénsul del Ecuador.

Elregistro de un disefio industrial confiere el derechos de excluir,
a terceros, su explotacién. El titular actuard contra cualquiera
que fabrique, importe, ofrezca, introduzea outilice comercialmen-
te el disefio industrial protegido o que presente diferencias
secundarias o cuya apariencia sea igual al registrado.

El titular podra translerir el diseiio o conceder licenclas, las que
deberdn registrarse en la DNPL

ElJuez de lo Civil podra decretar, de oficio o a peticidn de parte,
la nulidad del registro. previa audiencia siempre que:

Haya sido concedido en contravencion de las disposiciones lega-
les.

Se hubiera otorgado con dates falsos o inexactos, que sean esen-
clales.

La nulidad se propondra en cualquier momento y se reputarin
nulos. desde la presentacion de la solicitud.
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Son aplicables, en lo pertinente, las disposiciones sobre patentes
de invencién relativas a los titulares del registro.

El titulo del disefio industrial contendrd: i

Niamero;

Fecha y niimero de la solicitud;

Denominacién, descripeién sumaria y una representacién grafi-
ca;

Nombre del titular y su domicilio;

Nombre del disefiador y del representante si fuera del caso:
Fecha de otorgamiento y de vencimiento; v,

Firma del Director de la DNPI

3 SECRETOS INDUSTRIALES

Los secretos industriales se sujetardn ala Decisitn 344, alasleyes
locales y a los convenios internacionales,

Quien licitamente tenga el control de un secreto industrial, estard
protegido contra la revelacidn, adquisicién o uso de su secreto,
que sin su consentimiento, de manera contraria a las practicas
leales de comercio, sea perjudicado por parte de terceros, en la
medida que:

La informacién sea secreta, como conjunto o en la configuracion
¥y composicién precisas de sus elementos, no sea conocida en
general ni facilmente accesible a las personas que normalmente
manejan el tipo de informacién.

La informacién tenga un valor comerctal efectivo o potencial; v,

La persona que legalmente la tenga bajo control, haya adoptado
medidas razonables para mantenerla secreta,

La proteccién otorgada perdurard mientras existan las condicio-
nes establecidas.

La informacidn de un secreto deberd referirse a la naturaleza,
caracteristicas o finalidades de los productos; a los procesos, o a
los medios o comercializacién de los productos o prestacién de
servicios,

- No se considerard secreto industrial la informacién que sea del

dominio piiblico, la que resulte evidente para un técnico o la
divulgada por disposicién o por orden judicial.

No entra al dominio pablico o es divalgada por disposicién legal,
la informacién proporcionada a cualquier autoridad por una
persona que la posea, a efecto de obtener licencias, permisos,
autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autorida

El secreto indusirial deberd constar en documentos, medios
electrinicos o magnéticos, discos dpticos, microfilmes, peliculas
u otros elementos similares.

El secreto industrial podra ser transferido o autorizado su uso. El
usuario no divulgara el secreto industrial, salvo pacto en contra-

rio.

Cuando se transmitan conocimientos o asistencia técnica, o
provisién de ingenieria basica o de detalle, se podran establecer
clausulas de confidencialidad.

Las personas que por su trabajo o relacién de negocios, tengan
acceso A un secreto industrial bajo confidencialidad, deberin
abstenerse de usarlo v de revelarlo sin consentimiento de la
persona que guarde dicho secreto o de su usuario.

51 para aprobar la comercializacién de productos farmoguimicos
0 agroquimicos que utilicen nuevos componentes quimicos, un
Fais Miembro del Acuerdo de Cartagena exige la presentacin de
datos sobre experimentos que no se hayan publicado y que sean
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necesarios para determinar su seguridad y eficacia, el Pais
Miembro protegerd a los datos referidos, siempre que su genera-
cifn implique un esfuerzo considerable, salvo cuando la publica-
cién de los datos sea necesaria para proteger al prblico o cuando
se adopten medidas para garantizar la proteccién de los datos,
contra todo uso comercial desleal.

Ninguna persona, distinta a la que haya presentado los datos,
podrd contar con esos datos en apoyo a una solicitud para
aprobacitn deun producto, durante un periodo no menor de cinco
afios contados a partir de la fecha en que ] Pais Miembro haya
concedido a la persona que produjo los datos, la probacitn para

poner en el mercado su producto. Esto no impide que, un Pais
Miembro, lleve a cabo procedimientos sumarios de aprobacién

para los productos, sobre la base de estudios de bioequivalencia
o blodisponibilidad.

Cuando un Pafs Miembro se apoye en una aprobacidn de comer-
ctalizacién otorgada por otro Pais, el plazo de uso exclusivo de la
informacién proporcionada para obtener la aprobacién, se conta-
raapartir de lafechade la primera aprobacion de comercializacién,

Sin perjuicio de la aceién penal, toda accidn civil por violacidn de
secretos industriales, se tramitard ante el Juez de lo Civil.

REGIMEN COMUN DE PROTECCION A LOS
DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE

VARIEDADES VEGETALES

José Rafael Bustamante

fcontinuacion)

la solicitud de regisiro deberd acompanarse una descripeidn detallada del
procedimiento de obtencién, y de considerarse necesario se solicitard un
espécimen vivo o el documento que acredite su depdsito. As{ mismo es
necesario acomparnar €l poder de ser necesario, y el comprobante de pago de
la tasa.

Una vez presentada la solicitud se examinardn los requisitos formales en el término de 15
dias. Si estd incompleta se concederd un término de 30 dias para que se la complete, si no
se la completa se declarard abandonada la solicitud. 5i el MICIP no tuviere observaciones
enviard en el término de 5 dias el tramite al MAG para que se emita el dictamen técnico en
£] término de 30 dias.

Si el informe es desfavorable se notifieard al solicitante para que en el término de 30 dias
conteste. 51 no hay contestacidn se archivard la solicitud. Con la contestacidén el MAG
resolvera definitivamente en el término de 30 dias, a menos que sea necesario el probar clertos
aspectos.

Con el informe del MAG el MICIP publicara la solicitud para que cualquier interesado observe
la solicitud deniro del término de 30 dias, y as{ mismo conceders al solicitante un término
igual para que conteste, con esta contestacién el MICIP resolvera en el término de 30 dias.
La no contestacidn a las observaciones se entiende como abandono de la solicitud. Las
resoluciones del MICIP causan estado y por tanto contra ellas se puede recurrir ante el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo,

Una vez otorgado €] Certificado este se inscribird en el Registro Nacional de Varledades
Vegetales,

El otorgamiento del certificado deberd ser comunicado a la Junta del Acuerdo de Cartagena
fue a su vez lo comunicard al resto de paises miembros para su reconocimiento,

El término de duracién del certificado de obtentor sera de 25 afios para el caso de las vides,
arboles forestales, drboles frutales incluidos sus portainjertos y, de 20 afios para las demés
especies contados a partir de su otorgamiento.

El obtentor gozard de proteccidn provisional durante el periodo comprendide enire la
presentacion de la solicitud y la concesién del certificado, sin embargo la accidn por dafios
y perjuicios solo podrd interponerse una vez que €l certificado haya sido otorgado pero podra
abarcar los dafios causados por el demandado a partir de |a publicacién de la solicitud. Asi
mismo se podra iniciar otro tipo de acciones legales penales y civiles contra el uso indebido
de las variedades vegetales.

Se concede prioridad durante |2 meses contados a partir de la presentacién de la primera
solicitud para requerir la proteccion de una variedad solicitada en cualquier otro pals que
conceda trato reciproco.




El obtentor tiene la obligacién de mantener y reponer la variedad durante toda la vigencla
del certificado.

El titular de un certificado podrd otorgar licencias para la explotacién de la variedad. El
Gobierno Nacional podré declarar a la variedad de libre disponibilidad por un plazo méximo
de dos afios prorrogables por una sola vez,

Se podrd iniciar acciones de cancelacién o nulidad dependiendo del caso cuande entre otros
motivos no se hublere cumplide con los requisitos, formalidades legales o bien que la

variedad ha dejado de cumplir con los requisitos. A estas acciones se les dard el mismo -

procedimiento que para las observaciones.

Ningtin derecho relativo a la designacion registrada como denominacién de la variedad
obstaculice su libre utilizacién, incluso después del vencimiento del certificado de obtentor.
La designacién adoptada no podrd ser objeto como registro de marca y deberd ser
suficientemente distintiva respecto a otras denominaciones anteriormente registradas.

COMENTARIOS RELATIVOS A LAS
PATENTES Y SECRETOS INDUSTRIALES DE

FARMOQUIMICOS Y AGROQUIMICOS

Roque Albuja Izurieta

s cada vez més frecuente la
inquietud, por parte de algu-
nos clientes y en general de
inventores o de comparifas
interesadas en proteger cre-

nes reivindicatorias y demandar el pago
dedafios y perjuicios ya causados, contra
quienes, sin el consentimiento de dicho
titular hubiere explotado el proceso o
producto patentado, si tal explotacién se

aciones en el campo de far- realizé, con a la fecha de
moquimicos, o de productos agroquimicos, publicaciin de la solicitud de la patente,
que utiliza nuevos componentes quimicos, | mm&mﬂ en el Art. 51 dela

respecto a si €5 mas conveniente para sus |
intereses, solicitar una patente o mantener |
su creacidn como secreto industrial,

Las razones por las que dudan de la conve-
niencia de optar por una patente, son:

1. Que en el evento de solicitirsela, debe
revelarse la invencidn, cuya informacidn
pasa a ser de cardcter publico y pusde ser |
consultada por cualquier persona. una
vez que se publica la solicitud, de acuerde
con lo establecido en los Arts, 23 v 24 de
laDecision 344 del Acuerdo de Cartagena.
Incluso. excepcionalmente, como lo dis-
pone el inciso segundo del dltimo de los
referidos articulos. el expediente puede
serconsultado por terceras, ain antes de
la publicacitn.

Es por demas logico, que la invencion se
publigue y terceros estén facultados para
consultarla. lo grave es que. personas
inescrupulosas, pueden -explotars el in-
vento. al margen de la ley. ya que el
solicitante. no goza del derecho de impe-
dirleshacerlo. puestoque absurdamente.
silo el titular. esto es, aquel al que ya se
le otorgd la patente. podré plantear accio-

|
i Esto, mientras no se reformen nuestros
| cuerpos legales concediéndose deter-
| minadas acciones legales a los solici-
tantes de patentes, tendientes a precau-
telar sus derechos o si aguello no se
considera conventente, por lo menos, es-
tableciéndosequeen lasreferidasacciones
| civiles, reivindicatorias y de darios y per-
| juicios, se pueda pedir. que el Juez. en
primera providencia, ordena la cesacién
de los actos violatorios, conjuntamente
con el secuestro de maquinarias, equipos
v productos, previe informe de dos peri-
tos, como se lo establece en las acciones
civiles contempladas en la Ley de Dere-
chos de Autor.

2. El aleance de la proteccitn de una pa-
tente es de veinte afios, contados a partir
de la fecha de presentacidn de la respec-
tiva solicitud, segin lo ardena el Art. 30
de la citada Decisidn, lo que implica que
transcurrido dicho periodo, la invencién
se torna de dominio piblico. Tal plazo.
puede resultar sumamente corto, respec-
to de clertas invenciones. En efecto. repa-
remos en que gracias a no patentar sus

creaciones; los propietarios de determi-
nados procedimientos o firmulas, por
ejemplo, de bebidas gaseosas. notoria-
menteconocidas en el mundo, mantienen
¢l dominio de £stas. por muchas décadas,
puesto que no han llegado a ser decono-
cimiente phblico, justamente, porgue se
han acogido al secreto industrial.

En ocasiones el inventor, teme que se
rechace la solicitud de la patente, en
algunos casos por intereses de terceros,
con la consecuencia de que el haberse
divulgado un invento, éste pasa a ser de
dominio piblico.

En cuanto a proteccidn, en general, el
secreto industrial ofrece varias ventajas,
respecto de la patente:

Se adquiere su dominio pleno, sin ne-
cesidad de divulgar los conocimientos
industriales que éste comprende. ya que
aguellas, justamente se mantienen en
secreto. Esto debido a que el Estado reco-
noce la propiedad del inventor, desde que
lo ha concebido, sin que por ende, se
requiera de concesidn previa por parte de
éste.

Por tanto. no se necesita, para adquirirlos
iniciar trdmite administrativo alguno, ni
se corren los rlesgos provenientes de su
divu . incluido el de que se niegue
su concesidn. luego de haber pasado a ser
de dominio piblico,

(continuara)




LA CLASIFICACIONINTERNACIONAL

Diego Ortiz Gomez
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na de las tareas més importantes de los Abogados de Propiedad Industrial es
la de proteger, mediante el registro, las marcas que los empresarios utilizan
para distinguir sus productos o serviclos. En esta tarea, la legislacién de
marcas ha contemplado la utilizacidn de la Clasificacién Internacional de
Marcas adoptada mediante el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957 y
comprende una lista de clases (42 en total), ala que sele adicionan unas notas
explicativas generales por cada clase, ¥ una lista alfabética de productos y servicios con
indicacién concreta de la clase a la cual pertenece cada producto o servicio.

Lainternacionalizacién del comercio ha hecho necesario la utilizacién de este instrumento que
permite a las Oficinas Naclonales Competentes de Propiedad Industrial la armonizacién y
unificacidn de la practica administrativa para los fines de registro de marcas. La filosofia de
la Clasificacién contempla el agrupar en una clase determinada todos los productos o servicios
qt;:] tengan una misma naturaleza, composicidn, finalidad aplicativa o dreas de comercializa-
cidén similares.

Sin embargo, debe tomarse en consideracién que la clastficacién de los productos y servicios
en una misma clase no implica el grado de proteccién que debe otorgarse a una marca. Asi,
el hecho de que un producto o servicio se clasifique en una misma clase, no supone limitar o
restringir el dmbito de proteccién de una marca a esa clase determinada. Al contrario, en
ocasiones esa proteccién se amplia a otras clases, siempre y cuando el uso de la marca puede
induelr al piblico a error respecto de los productos o servicios de la marca registrada o
solicitada con anterioridad. Por otra parte, si dos productos estdn clasificados en una misma
clase de la Clasificacién no significa que exista similitud entre ellos, ni que las marcas vayan
a inducir a error; por efemplo, la clase 5 que distingue preparaciones farmacéuticas no tiene
similitud con los herbicidas puesto que no son empresas competidoras y los consumidores son
diferentes, por lo que de coexistir no inducirian a confusién.

En suma. la Clasificacién Internacional es importante para efectos de analizar el riesgo de
confusién entre marcas, de conformidad con el Art. 83, literal a) de la Decisién 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena y es aconsejable para los usuarios de este servicio,
consultar la lista alfabética de productos y servicios para asegurarse la clasificacién de cada
uno de ellos, para una correcta proteccién.

5i un producto o servicio no puede clasificarse adecuadamente, la doctrina ha determinado
los sigulentes criterios que deberd tomar en cuenta el usuario':

1) Los productos terminados se clasifican segiin su funcidn o destino. Los productos
terminados se clasificarian por analogia con otros productos similares que figuren en la
lista alfabética o. segtn los criterios de la clasificacidn, segiin la materia de la que estén
hechos o de su modo de funcionamiento.

2. Los productos terminados que combinan un usoe muliiple (tal como los radio despertado-
res), pueden clasificarse en las clases correspondientes a cada una de sus funciones o
destinos. 5i estos criterios no estdn previstos en la lista de clases, se aplicard el criterio del
numeral 1.

3. Las materias primas, en bruto o semielaboradas, se clasifican en principio, teniendo en
cuenta la materia de la que estin constituidas;

4. Los productos destinados a formar parte de otro producto se clasifican, en principio, en la
misma clase que este tiltimo en los casos que el mismo género de productos no pueda, en
el curso normal de las cosas, tener otra aplicacidn. En todos los demds casos, se aplicard
el criterio segin el ndmero 1,

5. En los casos en que los productes, terminados o no, se clasifiquen, teniendo en cuenta la
materia de la que estén hechos y si estdn constituidos de materias diferentes, estos
productos se clasificardn, en principio, segin la materia predominante;

6. Los estuches, adaptados a los preductos que van a contener, se clasifican, en principio, en
la misma clase que éstos (ltimos.

Estos criterios ilustran que la tarea de clasificar un producto se vuelve compleja y hace
palpable problemas y dificultades de orden practico que pueden derivar de la inexperiencia
de los usuarios v funcionarios de la Oficina Nacional Competente. De manera sucinta,
pretendemos llamar la atencién a la Autoridad Nacional Competente sobre el problema
complejo que plantea la Clasificacién Internacional y que el resultado no puede ser en el
rechazo de una solicitud de marca por encontrarse un producto mal clasificado.

Criterios tamados litaralmante de la publcacion de la OMP| y Registro de 1a Propiedad Indusirial espafol sobre la
Clasificaciin Imemnacional de Productos y Servicios.
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LA CALIFICACION DEL SUJETO COMO
TITULAR DE UN DERECHO MARCARIO

Francisco Gallegos Rivas*
E.S're!_)g_rf Celi de la Torre*

a Direccion Nacional de la Propiedad Industrial de la Republica del Ecuador
en varias ocasiones -mediante los dictdmenes contenidos en sus providen-
clas resolutorias- ha sostenido que los bancos e instituciones financieras
solo pueden efectuar sus solicitudes de registro de marcas dentro de la clase
internacional No 36", lo que constituye una errada interpretacion de la ley
y doctrina marcaria, segin lo veremos,

El ordenamiento comunitario nos da la pauta para proceder al registro de marcas por parte
de instituciones financieras o bancos, en productos o servicios diferentes de aquellos
contemplados en la referida clase No. 36, pues al no establecerse prohibicién o imitacién
de ningtin tipo, mal puede interpretarse de la forma en que lo estd haciendo la autoridad e ———————

administrativa aludida. DIRECTORIO DE AEPI
Es asi que una institucién financiera o banco bien podria registrar sus marcas en clases Dr. Luis Andrade Nieto
internacionales comola 16, oenla 42, para servicios que no necesariam ente son financieros Presidente

como son los de gestitn de negocios por cuenta de terceros, el corretaje y la representacion:

pera que, al tenor de lo dispuesto en la Ley de Instituciones Financieras, son servicios que Dr. Besnardo Tabar Carrién

pueden ser prestados por este tipo de sociedades. Vicepresidente
Dra, Maria Esthela Guerrero
Anuestro juicio, no existe ninguna disposicion legal que prohiba a los bancos, instituciones Tesorera

financieras o a cualquier persona el registro de derechos marcarios en cualquier categoria

pues no hay ley que lo prohiba expresamente. L. Alfredo Gallcgos Banderas

Secretario
Lo anterior se da en tanto el legislador al momento de elaborar la ley comprendié que dada Dr. Vicente Bermeo Lafias
la naturaleza diversa de las operaciones de crédito y la gran variedad de garantias que Vocal

pueden ofrecerse, puede ocurrir que una institucién financiera o un banco termine siendo
titular de los derechos sobre una marca, como consecuencia de la recepeitn de garantias

o bienes como dacién en pago. Queda claro entonces que quien transflere ¢l dominio sin g: afhmi i W”l Barbai
reservas, transfiere también los derechos de titularidad en las marcas o servicios, " Rn-veliieies “

(continuara)

Ledo. César Guerrero Villagémesz

4 A

s PROPIEDAD
g INTELECTUAL

BOLETIN INFORMATIVO B T 8
ANO 1 + NUMERO 5 « MAYO - JUNIO = 1995 P.O. Box: 17 01 EED Quito - Ecuador

- - AMPRESO



