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ASUNTO INTERPOSICION DE RECURSO DE REPOSICION
Solicitud Patente Invención No. 13-130.718  

Solicitante UNITED STATES GYPSUM COMPANY

Resolución 62749

DANILO ROMERO RAAD, identificado como aparece al pie de mi firma, con 

domicilio en la Calle 70A No. 4-80, Bogotá D.C., obrando como apoderado de la 

sociedad UNITED STATES GYPSUM COMPANY, domiciliada en Estados 

Unidos, solicitante de la patente en cuestión, interpongo recurso de 

reposición contra la resolución No. 62749 del 28 de octubre de 2013, expedida 

por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la cual se rechaza 

una división de solicitud para la presente solicitud, con lo que me permito 

manifestar:

1. Fundamentos del Recurso de Reposición

a. La violación del artículo 36 de la Decisión 486

Como primera medida, nos permitimos informar a esa Superintendencia que por 

medio de la resolución 62749 del 28 de octubre de 2013, se ha violado las 

disposiciones del artículo 36 de la Decisión 486, donde dicho artículo establece 

que "El solicitante podrá, 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 inicial.

La oficina nacional competente podrá, en cualquier momento del trámite, 

requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito 

de unidad de invención.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiará de la fecha de presentación y, en su 

caso, de la fecha de prioridad de la solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades múltiples o parciales, el solicitante o la 

oficina nacional competente, indicará la fecha o fechas de prioridad que 

corresponda a las materias que deberán quedar cubiertas por cada una de las 

solicitudes fraccionarias.

A efectos de la división de una solicitud, el solicitante consignará los documentos 

que fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias 

correspondientes" (El subrayado es nuestro).

En este sentido, ese despacho estableció en la resolución en cuestión que "en 

este caso la división de la solicitud propuesta no procede comoquiera que la 

solicitud fraccionaria contiene el mismo concepto inventivo al ya estudiado y de 

igual manera se recuerda que en el requerimiento del Artículo 45 presentado no 

fue solicitada dicha divisional, por lo que no requiere un nuevo estudio de 

patentabilidad", a lo cual el solicitante desea manifestar, en primer lugar, que 

como se indicó previamente, el artículo 36 de la Decisión 486 indica que "El 

solicitante podrá, 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 inicial..."
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(El subrayado es nuestro), donde el trámite se refiere al proceso mientras la 

solicitud está en estudio, es decir, antes de que se emita una decisión FINAL por 

parte de esa Superintendencia, lo cual parece no ser entendido ni tenido en 

cuenta por el examinador, toda vez que dicho examinador se basa en el hecho 

que en el artículo 45 ese despacho no requirió realizar la divisional a la solicitud, 

lo cual resulta completamente erróneo y carece de sentido y análisis de lo 

definido en la ley vigente, teniendo en cuenta el hecho que dicho artículo 36 NO 

menciona que la única instancia o momento para que un solicitante divida su 

solicitud en dos o más, sea cuando la Oficina Nacional lo requiera, sino que este 

proceso se puede hacer de forma voluntaria y "en cualquier momento del 

trám ite", lo cual fue lo que realizó el solicitante para la solicitud en cuestión, ya 

que el presente caso corresponde a una divisional de la solicitud original 09- 

056.699.

Así las cosas, resulta totalmente inadecuado e improcedente las afirmaciones del 

examinador indicando que la presente divisional (expediente No. 13-130.718) 

no puede ser aceptada porque la Oficina no lo requirió de esa forma cuando se 

emitió el requerimiento bajo el Artículo 45, ya que como se indicó 

anteriormente, el momento para presentar la divisional de una solicitud es 

cuando el solicitante lo considere necesario siempre y cuando esto sea en 

"cualquier momento del trámite", más no únicamente cuando la Oficina 

Nacional lo considere pertinente o lo requiera. Así, es importante resaltar que 

aunque el artículo 36 contempla el hecho que la Oficina Nacional puede requerir 

la presentación de dichas divisionales, este no es el único requisito que se debe 

cumplir, sino que por el contrario, este proceso está a discreción y voluntad del 

solicitante cuando desee realizar.

De acuerdo con lo anterior, el solicitante desea continuar con la presente 

solicitud divisional y por lo tanto, a continuación se demostrará que la invención



deb ida  es d ie n t e  de de

^  s o ^ tu d  o r in a l No. 09-056.699 y por lo tanto, estas dos so litudes  se 

a jostanalas disposiciones de los artículos 1 4 ,1 6 ,1 8 ^ 3 6  de la Decisión 486.

Ahora bien, el solicitante manifiesta que considerando las disposiciones del 

artículo 34 de la Decisión 486 para que el solicitante pueda modificar la solicitud 

de patente en cualquier momento del trámite, me permito adjuntar alpresente 

recurso de reposlclónun nuevo capítulo reivindicatorío que consta de doce(12) 

reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes modificaciones:

D Comoprlmera medida, se modificó la reivindicación Independiente 1 con 

el fin de limitar el alcance de lalnvenclón allídefinida al definir todos los 

elementos que forman parte del panel de yeso llv lanoyque lo diferencian 

del definido en la solicitud original 09 056.699.

 ̂ Adlclonalmente, se eliminaron las expresiones que se podían considerar 

como resultadosaohtener,asícomo los términos amhlguosogenerales.

Con relación a las modificaciones anteriormente mencionadas, el solicitante 

manifiesta que las mismas no amplían de ninguna manera la materia objeto de 

la solicitud en estud loyse realizaron con el fin de resaltar las diferencias con la 

materia definida en las reivindicaciones de la solicitud original 09-056.699 y 

evitar futuras objeciones relacionadas con la claridad, novedad y^o nivel 

Inventivo de la presente solicitud.

c. Cumplimiento del artículo 36



Ahora bien, tai como se indicó en ia respuesta ai requerimiento de fondo 

notificado por medio dei oficio No. 410 radicado ante esa Superintendencia ei 28 

de mayo de 2013 para ei expediente 09056.699 que correspondeaiasoiicitud 

madre objeto de división que da a iugar ia presente soiicitud de patente, se 

definió claramente que ia soiicitud divisional (13-130.718) contiene un nuevo 

cap^tuio reivindicatorio, ei cuai surge a partir dei cap^tuio reivindicatorio y ia 

descripción originai de ia soiicitud 09-056.699.

As^ias cosas, teniendo en cuenta io definido en eiarticuio 34 de ia Decisión 486 

que permite ia modificación de una soiicitud en cuaiquier momento dei trámite, 

ia nueva reivindicación independiente 1 para ia presente soiicitud define:

donde una persona versada en ia materia puede ver ciaramente que 

aunque ias dos soiicitudes(orig inaiydivisionai) se encuentran,obviamente,en 

ei m ism ocam potecnoiógicoy definen materia quese puedeconsiderarcomo 

simiiar, éstas presentan unaserie de diferencias, iocuai permite que sepueda 

tener protección por separado para ias dos invenciones sin que exista ia



G.

posibilidad de una doble patentabilidad y teniendo en cuenta que, aunque esa 

Superintendencia no lo haya requerido, el solicitante desea obtener protección 

separada.

Por consiguiente, el solicitante desea demostrar que la materia objeto de las 

reivindicaciones independientes de las dos solicitudes (madre y divisional) es 

completamente diferente, hecho que puede ser entendido y puede ser claro y 

evidente para una persona medianamente versada en la materia a partir de una 

lectura COMPLETA de dichas cláusulas, tal como se muestra en la siguiente 

tabla:

Solicitud madre 09-056.699 Solicitud divisional 13-130.718

Un panel de yeso de peso liviano que 

comprende:

Un panel de yeso liviano, 

caracterizado porque comprende:

Un núcleo de yeso para colada 

colocado entre dos hojas de cubierta;

un núcleo de yeso dispuesto entre dos 

hojas de cubierta;

el núcleo de yeso se forma a partir de 

una lechada que contiene agua y 

estuco a una proporción de 

agua/estuco de 0.7 a 1.3 y que 

además comprende espuma, 

dispersante, y almidón.

El núcleo de yeso para colada 

comprende una matriz de cristal de 

yeso que tiene una distribución de 

tamaño de poro que comprende:

Y comprende una matriz de cristal de 

yeso que tiene una distribución de 

tamaño de poro que comprende

(i) espacios de agua que tienen un



tamaño de poro de 0 a 5 micrones de 

diámetro;

(i) vacíos que tienen un tamaño de 

poro de 50 micrones en diámetro;

(ii) vacíos que tienen un tamaño de 

poro desde 50 micrones hasta 100 

micrones en diámetro; y

fiii) vacíos que tienen un tamaño de

(ii) espacios de aire que tienen un 

tamaño de poro de 5 micrones a 50 

micrones de diámetro;

(iii) espacios de aire que tienen un 

tamaño de poro de 50 micrones a 100 

micrones de diámetro, y

fiv) espacios de aire que tienen unporo mavor aue 100 micrones en

diámetro, de tal manera aue los tamaño de ooro diferente a los

vacíos que tienen un tamaño de poro espacios de aire de fli) v flil). los

mavor aue 100 micrones en diámetro espacios medidos usando 

microfotografía electrónica de barrido 

de imágenes o usando imagen 

tridimensional adquirida por análisis 

de escaneo CT de rayos X (XMT);

comprenden oor lo menos 20% del

volumen total de vacío del núcleo de 

veso para colada, en donde los

vacíos son medidos utilizando 

microfotografía electrónica de 

barrido de imágenes;

La matriz de cristal de yeso es

formada de tal manera que el núcleo

de veso para colada tiene un

oromedio de dureza de núcleo de oor 

lo menos 11 libras (5 ka) seaún se

determina de acuerdo con el estándar 

C473 de ASTM:

El panel tiene una densidad de 35 pcf 

(560 kg/m3) o menos

el panel tiene una densidad de 10 pcf 

(160 kg/m3) a 35 pcf (560 kg/m3)

De acuerdo con lo anterior, se puede ver claramente que la solicitud original o



madre (09-056.699) oblada eola columna d e la ta b a  anterior

en la reivindicación Independlente lun panel de yeso ligero que tiene un núcleo 

con una matriz de cristal de yeso que comprende una serle de vacíos con un 

tamaño de poro específico, al tiempo que se especifica el promedio de dureza de 

núcleo de dicha m atriz mientras que la solicitud divisional (13-130.718) define 

también un panel deyeso ligero, peroque contiene un yeso de núcleo quese 

form aa partir deuna m e ^c la d e a g u a ye s tu co yd o n d e la  m a tri^decris ta lde  

yeso del núcleo contieneno sólo espacios vac íosodea ire  sino que serequiere 

que contenga unos espacios de agua con un tamaño de poro d e 0 a 5 m ic ro n e s , 

hecho que no es mencionado en las reivindicaciones de la solicitud orig inalyque 

diferencia las dos invenciones.

En este sentido, a partir de lo definido en dichas reivindicaciones 

independientes, esc la roque lospane lesdeyeso liv ianosdecadaso lic itudson  

s im ila resyse basan enlosm ism os componentes que forman parte delnúcleo, 

toda ve^quecorrespondena la misma solicitud prioritaria, hecho que es claro 

para una persona con conocimientos en análisis de solicitudes de patentes, pero 

dondelasolic itudorig ina l (09-056.699) node fine losm ate ria lesque fo rm ane l 

núcleo ni tampoco incluye los espacios de agua en la  m a tri^decris ta ldeyeso , 

con lo cual una persona medianamenteversadaen la materia puede llegara la 

conclusión quela materia que se desea sepa ra rod iv id ird e laso lic itu d  original 

es diferente y esa es la ra^ón por la cual el solicitante busca protección 

independiente,teniendo en cuenta que todos los elementos se mencionan en la  

solicitud prioritaria ,con lo  cual se da cabalcum plim ientoalas disposiciones del 

artículo 36 de la Decisión 486.

En conclusión, me permito establecer que debido a los argumentos expuestos 

anteriormente y los radicados ante esa Superintendencia el 28 de mayo de 

2013, la presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de



protección por medio depatente 

respecto ai panei de yeso iiviano,expuesto e n iasre iv ind icac iones la  1 2 d e ia  

soiicitud divisional.

Teniendo en cuéntalo establecido anteriorm ente,soiicitoaustedio siguiente:

a. ^ue de conformidad con lo previsto por los artículos 3 (inciso 3); 35 

(inciso 2) y 59 (inciso 2) del Código Contencioso Administrativo se 

consideren y se resuelvan TODOS los argumentos y TODAS las 

cuestiones planteadas así como las que aparezcan con motivo de este 

recurso.

b. ^ue se revoque la resolución No. 62749 del 28 de octubre de 2013 

expedida por el Superintendente de IndustriayC om erc io ,yseprocedaa  

a n a li^a ryconcede re lp riv ileg iodepa ten tede invenc ióna la  solicitud de 

mimandante.

Superintendente,

X
DANILO ROMERO RAAD

C.C. No. 79.547.687 de Bogotá 

T.P. No. 79.289 de C.S. de la J.
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1

Un de yeSO porque Comprenda

un núcleo de yeso depuesto entre dos hojas de cubierta; 

el núcleo de yeso se fo rm aa partir deuna lechadaquecontlenea^uay 

estucoauna proporción de a^ua/estuco de 0.7a l.^ y q u e  además comprende 

espum a,dlspersante,yalm ldón,ycom prendeunam atr^ de cristal de yeso que 

tiene una distribución de tamaño de poro que comprende^espaclos de a^ua que 

tienen un tamaño de poro de0a5m lcrones de dlám etro;^espaclos de aire que 

tienen un tamaño de poro de5m lcronesa50 micrones de diámetro; (111) espacios 

de aire que tienen un tamaño de poro de 50 mlcronesalOO micrones de diámetro, 

y (Iv) espacios de aire que tienen un tamaño de poro dlferentealos espacios de 

aire de (II) y (III), los espacios medidos usando microfotografía electrónica de 

barrido de Imá^eneso usando Imagen tridimensional adquirida por análisis de 

escaneo CTde rayosX^XIVIT);

elpanel tiene una densidad de 10 pc f(160^/m ^)a35  pcf (5 6 0 ^m ^).

2. 51 panel de yeso liviano de la reivindicación 1, caracterizado porque los 

espacios se miden usando microfotografía electrónica de barrido de Imágenes.

3. 51 panel de yeso liviano de la reivindicación 1, caracterizado porque los 

espacios se miden usando Imagen tridimensional adquirida por análisis de escaneo 

CTderayosX(XIVIT).



4. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, 

caracterizado porque los espacios de aire tienen un tamaño de poro diferente a los 

espacios de aire de (ii) o (iii) y comprende el 20% del volumen total de espacios del 

núcleo de yeso.

5. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4,

caracterizado porque la matriz de cristal de yeso se forma de modo que el núcleo 

de yeso tiene una dureza de núcleo promedio de 11 a 15 libras (5 a 7 kg) 

determinado de acuerdo con ASTM C-473.

6. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,

caracterizado porque la densidad del panel es de 24 pcf (384 kg/m3) a 35 pcf (560 

kg/m3).

7. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6,

caracterizado porque los espacios de aire que tienen un tamaño de poro de 50 

micrones a 100 micrones en diámetro comprenden 30% del volumen total de 

espacios del núcleo de yeso.

8. El panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7,

caracterizado porque los espacios que tienen un tamaño de poro de 5 micrones a

50 micrones en diámetro comprenden espacios de aire que tienen un tamaño de 

poro de 10 micrones a 50 micrones.



51 panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 

caracterizado porque el dispersante es dispersante de naftalenesulfonato, y el 

almidón es un almidón pregelatlnlzadoD

51 panel de yeso liviano de la reivindicación 9, caracterizado porque el 

almidón pregelatlnlzado está en una cantidad de OD5%alO% en peso con base en 

el peso del estuco^

51 panel de yeso liviano de la relvlndlcaclón^olO,caracterizado porque el 

núcleo de yeso ademásseforma a partir de un compuesto de trlmetafosfato 

seleccionado del grupo que consiste de trlmetafosfato de sodio, trlmetafosfato de 

potasio, trlmetafosfato de litio, y trlmetafosfato de amonio, el compuesto de 

trlmetafosfato se encuentra en una cantidad de 0^2%a0D4% en peso con base en 

el peso del estuco.

12. 51 panel de yeso liviano de cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11,

caracterizado porque el dispersante de naftalenesulfonato está en una cantidad de 

0.1%a3.0% en peso con base en el peso del estuco.


