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S U P E R IN T E N D E N C IA  D E  IN D U S T R IA  Y C O M E R C IO  
D IV IS IO N  D E  N U E V A S  C R E A C IO N E S  
E. S. D .

Re: E xpediente  N o. 13-004.042
Solicitud de paten te  a n o m b re  de M A K H T E SH IM  C H EM IC A L  
WORKS L T D .

Y o, SILV A N A  M ARIA  L O P E Z  D IA Z  identificada com o aparece al p ie  de mi 
firm a, dom iciliada en la C arrera 11 N o . 86-53, p iso 6, ob ran d o  com o apoderada 
sustituta de acuerdo  con la sustitución presen tada el 26 de diciem bre de 2013 de 
la sociedad M A K H T E S H IM  C H E M IC A L  W O R K S L T D ., dom iciliada Beer- 
Sheva, Israel, solicitante de la pa ten te  de la referencia, en respuesta  al oficio N o. 
7404 notificado p o r  fijación en lista el 24 de  junio de 2014, relacionado con 
concep to  técnico de fondo, y ten iendo  en cuenta  el m em orial p resen tado  el 21 de 
agosto de  2014 m ediante el cual se solicitó u n a  p ró rroga  de 30 días para dar 
respuesta al referido  oficio, m e perm ito  m anifestar:

1. M o d if ic a c ió n  a  la  s o lic itu d  o r ig in a l

C on fundam ento  en la facultad que confiere el artículo 34 de la D ecisión  486 ai 
solicitante para m odificar la solicitud de paten te  en cualquier m o m en to  del 
trám ite, p resen to  junto  con este m em orial nuevo  capítulo reivindicatorío , el cual 
consta de 3 reivindicaciones y reem plaza com pletam ente  el capitu lo  p resentado 
an terio rm ente . E n  el nuevo  capítulo reivindicatorío se realizaron las siguientes 
m odificaciones:

1.1 C om o prim era m edida, se m odificó  to d o  el capím lo reivindicatorio  con  el
fin de lim itar el alcance de las reivindicaciones y defm ir de m anera
específica la m ateria de la cual se p re tende  o b ten er protección.

1.2 A dicionalm ente, se aclara al exam inador que se elim inaron las antiguas
reivindicaciones 12 a 14 con  el fm de elim inar m ateria ob je to  n o  patentable 
según la legislación colom biana de patentes.

E n  cuan to  a estas m odificaciones, m e perm ito  decir que las m ism as no  amplían 
de ninguna m anera la m ateria objeto  de la p resen te  solicitud y se realizaron con el
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ánim o de superar las objeciones de claridad, novedad  y nivel inventivo planteadas 
p o r  el exam inador en su concep to  técnico.

E n  cuan to  al núm ero  de reivindicaciones, a ten tam ente n o s  perm itim os decir que 
n o  se adjunta tasa p o r  reivindicaciones adicionales, toda  vez que el nuevo 
capítu lo  reivindicatorío  tiene m en o r núm ero  de cláusulas que el originalm ente 
p resen tado  y en esencia es el m ism o objeto  pero  m ás lim itado y ajustado a las 
no rm as de patcntabilidad en Colom bia.

2. Solicitudes divisionales

D e acuerdo con  lo establecido en el artículo 36 de la D ecisión 486, el cual indica 
que “E /  soliatantepodrá, en cualquier momento del trámite, dividir su solicitud en dos o más 

fraccionarias, pero ninguna de éstas podrá implicar una ampliación de la protección que 
corresponda a la divulgación contenida en la solicitud in iciar, el solicitante desea presen tar 
una solicitud divisional para  la p resen te  solicitud, la cual será denom inada en el 
p resen te  m em orial com o 13-004.042A.

C on relación a esta solicitud divisional, el solicitante m anifiesta que esta posee 3 
reivindicaciones las cuales están dingidas a la com posición  que com prende  a) 
im idacloprida, b) acetam ipnda y c) novaluron . Se aclara ai exam inador que la 
solicitud divisional es presen tada con el fin de solicitar p ro tección  para la 
com posición  insecticida ternaria que com prende  acetam iprida com o com puesto  
N eonico tino ide. A dicionalm ente, es de n o ta r que el capítulo reivindicatorio  de  la 
solicitud divisional 13-004.042A  se encuentjra debidam ente  sopo rtad o  p o r  la 
inform ación  conten ida en el capím lo descriptivo de la solicim d oñginal.

C on el fin de llevar a cabo el estudio  de la solicim d divisional, ad junto  al p resente 
m em orial copia del recibo  de pago N o . 14-112356 con el cual queda cubierta la 
tasa co rrespond ien te  a una solicitud de pa ten te  de  invención. A sí m ism o, 
agradezco se tengan en cuenta  para esta solicim d dbtisional todos los docum entos 
legales que se encuen tran  en el expediente de la solicim d original, tal com o cesión 
de derechos y el p o d e r de abogado.

3. C laridad de la  solicitud

R especto  a las objeciones de claridad, el solicitante m anifiesta que m ediante la 
p resentación  del nuevo  capím lo rennndicatorio  quedan subsanadas la totalidad de 
las objeciones, de m odo  tal que las nuevas reivindicaciones p ro p o rc io n an  claridad 
y concisión a la invención  descrita, siguiendo las recom endaciones realizadas p o r 
el exam inador en su concep to  técnico.
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Se aclara al exam inador que, el nuevo  capítulo reivindicatorio se ha restringido a 
la com posición  insecticida ternaria sinérgica que com prende a) b ifentrina, b) 
im idacloprida y c) novaluron , con p roporciones b ifen th n n  a im idacloprida de 
1:25 a 25:1, y de b ifentrina a novaluron  de 1:20 a 20:1, la cual se encuentra 
deb idam ente  soportada p o r  la inform ación  incluida en el capítulo descriptivo. 
Particularm ente, las p roporciones indicadas se describen en el folio 000006 del 
radicado N o . 13-004042-00000-0000.

A dicional a lo anterior, se indica que las antiguas reivindicaciones 12 a 14 han 
sido elim inadas del p resen te  capítulo reivindicatorio, con  el fin de elim inar usos 
de la com posición  reclam ada, los cuales co rresponden  a m ateria ob je to  no 
paten tab le  según la legislación colom biana de patentes.

E n  consecuencia, nos perm itim os in fo rm ar que las nuevas reivindicaciones 1 a 3 
se ajustan a las disposiciones del artículo 30 de la D ecisión 486.

4. N ovedad

El exam inador establece en su concep to  técnico la falta de novedad  de la m ateria 
contenida en las antiguas reivindicaciones 1, 2, 4  y ó a la luz de las enseñanzas
descritas en los docum en tos D E 4436268  (IDl) y C N 101480193 (D2).

E n  este sentido, m e perm ito  decir que el artículo 16 de la D ecisión  486 de la 
C om isión de la C om unidad  A ndina establece que la invención se considera nueva 
cuando  no  está com prendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo  con el 
espíritu de la norm a legal indicada, la invención  no  se considera com o nueva si 
está “comprendídd’’ en el estado de la técnica, dicha n o rm a se está refiriendo, 
nam ralm ente, a la totalidad del invento  y no  a alguno o  a algunos de los 
com ponen tes. Para que la invención pierda su calidad de novedosa, es claro que 
ella, TODaV KT.T.A, ha de estar conten ida en el '''conjunto de conocimientos existentes 
que son aplicables a l proceso industriar com o dcfm c el estado de la técnica el T ribunal 
de justicia del A cuerdo  de Cartagena (Proceso N o . ó-TP-89, sentencia de 31 de 
octubre  de 1989, publicada en Jurisprudencia  del T ribunal de Justicia del A cuerdo  
de Cartagena, T o m o  11, B ID -TNTA L, B uenos Aires, 1994, página 60).

E sto  se conoce  com o N O V E D A D  A B SO LU TA , de conform idad  con lo cual 
para desvirtuar el requisito de novedad  de una invención será necesario  que lo 
reivindicado p o r  la invención  bajo estudio  corresponda de form a totM con  lo 
revelado en un  d ocum en to  o  anterioridad señalada, conclusión a la que se llega 
después de u n  análisis exhaustivo m ediante una  com paración  entre  el capítulo 
reivindicatorio  de la invención en estud io  y la divulgación de las referencias D I  y 
D 2.

P-3620



Clarke  ̂Modet & C°
C'oi.oMniA

A hora bien, si un  determ inado elem ento, condición  o  circunstancia de la nueva 
creación ya hace parte  del estado de la técnica n o  quiere ello decir, desde luego, 
que la invención deba ser rechazada p o r  carecer dcl requisito  de novedad. N o  sin 
razón ha dicho el m encionado  Tribunal: "hay que advertir que toda creación es en cierta 

jornia, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que ei inventor ha 
de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos 
procedim ientos aplicables a la  in d u s tñ a ” (Ibídem , páginas 53 y 54) (el 
subrayado es nuestro).

P o r lo tan to , com o m ínim o la novedad debe con tem plar los siguientes aspectos:

-Q ue la invención en estudio  esté contenida de form a T O T A L  y A B SO L U T A  en 
el d ocum en to  que se m enciona com o an teriondad  o  de form a independiente  en 
los docum en tos que se m encionan, si son  varios.

-Q ue  la invención en estudio  puede p artir de conocim ientos conocidos, caso en 
el cual habrá que hacer la com paración no  de lo conocido  sino de lo inédito  y 
novedoso , ten iendo que analizarse el valor agregado que aporta  la invención con 
sus nuevas características al cam po técnico al cual pertenece  la invención  en 
estudio.

A plicando lo an terio r al caso concreto , para que las razones que aduce ese 
despacho para desvirtuar la novedad  fuesen ciertas, sería fo rzoso  que se 
dem ostrara  que la invención de mi m andan te  esté com prend ida  en el estado de la 
técnica de form a T O T A L , lo cual n o  sucede con la m aten a  reclam ada en las 
nuevas reivindicaciones.

E n  este sentido, es deseo del solicitante m anifestar que la nueva reivindicación 
independien te  1 define una  com posición  insecticida ternaria que com prende "a) 
un compuesto Piretroide que es bifentrina, b) un compuesto Neonicotinoide que es imidacloprida 

y  c) un compuesto Pene^ilfenilurea que es novaluron; caracterizada porque el compuesto 
Piretroide y  el compuesto Neonicotinoide se encuentran en una proporción de peso de 1:25 a 
25:1, y  el compuesto Piretroide y  el compuesto Benz^oilfenilurea se encuentran en una proporción 
de 1:20 a 2 0 : r

Al revisar detalladam ente los docum en tos D I  y D 2 , se encuentra  que dichos 
docum entos n o  describen la com binación  descrita en la nueva reivindicación 1, 
ni las p ropo rc iones específicas indicadas en esta.
D e  esta form a, es claro para un  experto  en la m ateria que las invenciones 
definidas en el estado del arte y la p resen te  solicitud, son com pletam ente  
diferentes y p o r lo tan to , son novedosas una  con respecto  a la otra.

E n  este sentido, la p resen te  solicitud tal y co m o  se encuen tra  definida en las 
nuevas reivindicaciones 1 a 3, tiene diferencias con el estado del arte y, p o r  tanto.
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debe ser considerada com o novedosa según las disposiciones dcl artículo 16 de la 
D ecisión 486,

5. N iv e l In v e n tiv o

E l exam inador establece en su concep to  técnico la falta de novedad  de las 
antiguas reivindicaciones 3, 5 y 7 a 11 a la luz de las enseñanzas descritas en  los 
docum en tos U S2009156399 (D3), U S2008009452 (D4) y U S2007276013 (D5).

D e  este m odo , m e perm ito  indicar que el artículo 18 de la D ecisión  486 establece 
que "Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio 
normalmente versada en la materia técnica correpondiente, esa invención no hubiese resultado 
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

L o an terio r significa que el análisis de nivel inven tivo  N O  es una com paración  de 
los objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. E l análisis de  nivel 
inventivo d e b e  d e m o s tra r  la obviedad de la invención y establecer cóm o ésta no 
contiene un  salto cualitativo que dem uestre  su altura inventiva, ten iendo  en 
cuenta que se hace n e c e sa r io  d e m o s tra r  que la invención analizada carece de 
nivel inventivo y hubiese sido obvia para una  p ersona  versada en la m atcria.

C onsiderando  la an terio r definición, es deseo del solicitante m anifestar que n o  es 
posible que un  experto  en la m ateria derivara la p resen te  invención  de una form a 
obvia a partir de las enseñanzas técnicas descritas en los docum en tos citados, ya 
que las características técnicas específicas incluidas en el p resen te  capím lo 
reivindicatorio , no  son  reveladas ni sugeridas en form a individual o  en 
com binación  en los docum entos D I .  D 2. D 3. D 4  o  D 5 .

Al revisar la in form ación  descrita en el d ocum en to  D 3 , se encuen tra  que dicho 
d ocum en to  n o  m enciona o  sugiere la m ezcla de los com puestos im idacloprida y 
novaluron. E l efecto  sinérgico fue dem ostrado  en tal anterioridad únicam ente 
para las m ezclas de los com puestos novaluron  con  tiacloprida, y novaluron  con 
clotiaclorpida.

P o r su parte, en relación con  el d ocum en to  D 4, se encuentra  que aunque dicho 
d ocum en to  describe la m ezcla de novaluron  e im idacloprida, este no  ejemplifica 
el efecto sinérgico de tal mezcla. D e  esta form a, con  base en la in fonnación  
sum inistrada p o r  el d o cum en to  D I ,  no  habría m otivación coheren te  p o r parte  de 
una  persona del oficio norm alm ente  versada en la técnica para incluir en la 
m ezcla el co m puesto  bifentrina.

E s relevante indicar que la com binación  de dos com puestos m encionados en los 
docum entos citados n o  es un  sopo rte  válido para que una  persona del oficio
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n o n n a lm en te  versada en la técnica pensara en com binar tres com puestos com o 
en la com posición reclam ada en la p resen te  reivindicación 1, ya que el efecto 
sinérgico es com pletam ente  inesperado. U na persona del oficio norm alm ente  
versada en la técnica n o  tendría  las herram ientas técnicas para predecir el 
com portam ien to  logrado p o r la in teracción de tres ingredientes activos, incluso 
basado en el com portam ien to  de dos de los co m p o n en tes .

A dicional a lo anterior, m uy respetuosam ente se m anifiesta que, al igual que los 
docum en tos D 3 y D 4, el d o cum en to  D 5  no  es relevante para el análisis de nivel 
inventivo de la p resen te  solicitud, ya que aunque d icho  d ocum en to  hace 
referencia a m ezclas que con tienen  tiacloprida y al m enos un  com puesto  
p ire tro ide (párrafo [0004]), m encionando  el com puesto  b ifentrina (párrafo 
[0054]), no  m enciona o  sugiere la com binación  de los tres com puestos que 
con tienen  el efecto  sinérgico dem ostrado  en la p resen te  invención.

D e esta form a, es claro que a la luz de las m odificaciones al capítulo 
reivindicatorio  y el efecto  sinérgico dem ostrado  para la com posición  insecticida 
ternaria reclam ada, las nuevas reivindicaciones 1 a 3 cum plen con el requisito  de 
nivel inventivo, tal com o se define en  el artículo 18 de la D ecisión  486 y com o se 
explica detalladam ente en el M anual A ndino y la G uía para E xam inadores de  la 
Superin tendencia de Industria  y C om ercio.

H ab iendo  atendido  cabalm ente las objeciones p resen tadas p o r  ese despacho, 
a ten tam ente  solicitam os se conceda el privilegio de paten te  de  invención  a la 
solicitud en  estudio  o  si el señ o r exam inador considera que subsisten razones 
para ob jetar la p resen te  invención , rogam os expedir o tro  exam en de fondo  con 
los debidos m otivos y razones que susten ten  su objeción con  el fin de que 
nuestro  m andante  tenga la posibilidad de exponer sus argum entos con  base en la 
in terpretación  de los artículos 45 de la Dcci.sión 486 -el cual o to rga  la facultad al 
exam inador para em itir los exám enes de fondo-, 35 y 59 del C ódigo C ontencioso  
A dm inistrativo que señala que: ‘‘habiéndose dado oportunidad a los interesados para 
expresar sus opiniones, y  con base en las pruebas e informes diponibles, se tomará ¡a decisión 
que será motivada a l menos en forma sumaria si afecta a particulares” y deberá proferirse 
la decisión definitiva. E.Ua se motivará en sus apectos de hecho y  de derecho, y  en los de 
convenietiaa si es el caso”, respectivam ente (El subrayado es nuestro).
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E n  consecuencia, solicitam os a ese despacho pronunciarse  en relación con  todos 
los argum entos p resen tados en este m em orial d ando  estricta aplicación al 
princip io  dcl debido  p roceso  consagrado en el artículo 29 de la C onstitución 
N acional

Señor Superin tendente,

feV A N A -M A R IA  L Ó P E Z  DÍAZ
C.C. 22.468.787 de B arranquil]^
T .P  147463 del CSJ 
noti6caciones@ clarkem odet.com .co
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E s p a c io  re s e rv a d o  p a ra  e l  a d h e s iv o  d e  rad icac ió n

I n d u s t r i a  > C o m e r c i o
S  U  P  E  R  I N  t  e'ÑT D  É  Ñ“c  T a

DIRECCIÓN DE NUEVAS C R E A C IO N E S 
M ODIFICACIONES Y/O C O R R E C C IO N E S

1 . id e n tif ic a c ió n  d e l T ram ite  
I I E rro r  m a te r ia l M o d ificac ió n  a  u n a  S o lic i tu d  e n  trá m ite

P a te n te  d e  Invención 
P a te n te  d e  M odelo d e  Utilidad 

I R egistro  d e  D iseño  Industrial 
I I E sq u em a  d e  T ra za d o  d e  C ircuitos In tegrados

2 . D a to s  de! s o l ic i ta n te
P e rso n a  N atural P e rso n a  Ju ríd ica

M A K H TESH IM  CH EM ICAL W O RK S LTD.

N o m b re  o  d en o m in ac ió n  ! N om bre o razó n  so c ia l com ple ta  
N o m b r e  r e p r e s e n t a n t e  le g a l

Tipo d e  e m p re sa  Micro ____□
D ocum en to  d e  identificación: |------ | C .C.

P e q u e ñ a   M ediana ____□ □ 
C.E. NIT O tro N úm ero□ □ □

O tra □

N a c io n a lid a d /P a ís  d e  c o r s t i tu c ló n

ISRAEL
D irecc ión  e le c tró n ic a

D irecc ión  y  d o m ic ilio  d e l t i tu la r

P.O.Box 60 84100,
N o. F a i

C iudad

Beer-Shcva,
N ú m e ro  te le fó n ic o

I I A utorizo ex p resam en te  a la S u p erin tendencia  d e  Industria  y C om ercio para  q u e  to d a s  las 
com u n icac io n es se a n  en v iad as a trav és de  la d irección  de co rreo  e lectrón ico

3. D a to s  d e l a p o d e ra d o :

SILVANA MARIA LÓ PE Z  DÍAZ 
A p e llid o s  y N o m b re

C.C. 22.468.787
D o c u m e n to  d e  Id e n tif ic a c ió n

147463 CSJ 
T a r je ta  p ro fe s io n a l

D irecc ió n  y  d o m ic ilio C iu d a d

C arre ra  11 No. 86-53, P iso  6, B ogo tá D.C., Colom bia B ogotá D.C.

D irecc ión  e le c tró n ic a N o . Fa» N ú m e ro  te le fó n ic o

n o tif ic a c io n e s lS ic la rk e m o d e t .c o m .c o 6 3 5 0 8 2 4 6 1 8 1 0 8 8

En c a so  de liaber p re sen tad o  p o d e r genera l para  a su n to s  que  se  ade lan ten  an te  la D elegatura d e  P rop iedad  Industrial, 
s írv a se  in d icar el núm ero d e  s u  rad icación  o p ro tocolo  de p o d e r genera l —

i
P-3620



4 . D a to s  d e l trá m ite  

Corrección;

E x p e d ie n te  No. 1 3 - 0 0 4 . 0 4 2  

A p a r e c e  _______________

D e b e  s e r

Modificación:

P re s e n ta c ió n  S o lic itu d  D iv isional.

M o d if ic ac ió n  al c a p i tu lo  d e s c r ip t iv o .

M o d ific ac ió n  a l c a p itu lo  R e iv in d ic a to río  
P re s e n to  iu n to  c o n  e s t e  m e m o ria l n u e v o  c a p itu lo  re iv in d ic a to r io . e l cu a l c o n s ta  d e  3 

r e iv in d ic a c io n e s  v r e e m p la z a  c o m p le ta m e n te  e l c a p itu lo  p r e s e n ta d o  a n te r io rm e n te .

M o d if ic ac ió n  al r e s u m e n .

M o d if icac ión  a  lo s  d ib u jo s .

M o d ific ac ió n  a l s o lic i ta n te .

5. A nexos

I *  I C o m p ro b an te  d e  p ag o  d e  la ta s a  p a ra  la p resen tac ió n  d e  la corrección  y/o m odificación 

n  P oder, si fu e re  el caso .

I H  D ocum ento  q u e  co n tien e  la s  m odificaciones o  co rrecciones.

I I C opia d e  l a  solicitud y  s u s  a n e x o s  en  form ato  m agnético .

6. F irm a

^ V A N A ^ R IA T O P E Z D IA Z
C.C. 22.468.787 de Barranquüla \  
T.P. 147463 del CSJ 
notificaciones@clarkemodet.com.co
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Industria y Comercio
S U P E R I N T E N D E N C I A
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R E IV IN D ICA CIO N ES

1. Una composición insecticida ternaria caracterizada porque comprende,

como componentes activos a) un compuesto Piretroide que es bifentrina, b) un

compuesto Neonicotinoide. que es imidacioprida y c) un compuesto 

Benzoiifenilurea que es novaluron; caracterizada porque el compuesto Piretroide 

y ei compuesto Neonicotinoide se encuentran en una proporción de peso de 1:25 

a 25:1, y ei compuesto Piretroide y el compuesto Benzoiifenilurea se encuentran 

en una proporción de 1 ;20 a 20:1.

2. La composición de la reivindicación 1. caracterizada porque el compuesto

Piretroide, el compuesto Neonicotinoide y el compuesto Benzoiifenilurea están 

presentes en una cantidad combinada que se encuentra en ei rango de 5% a 25% 

en peso.

3. La composición de la reivindicación 1, caracterizada porque además

comprende un portador agrícoiamente aceptable.

\
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