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Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT |Capitulo | X Capitulo II
Nacional)

No. Solicitud PCT/US2015/035225
Internacional

Fecha dg Presentacion 11 de junio de 2015
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

Descripcién NC2017/0000069 4 de enero de 2017
NC2017/0000069 13 de febrero de 2017

Reivindicaciones: NC2017/0000069 4 de enero de 2017
NC2017/0000069 13 de febrero de 2017

Dibujos: NC2017/0000069 4 de enero de 2017
NC2017/0000069 13 de febrero de 2017

Prioridad(es): Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Numero: 14/306,859 ;

Fecha: 17 de junio de 2014

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.
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3. Objeto de la invencién

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
10 del capitulo reivindicatorio (Radicado No. NC2017/0000069 del 13 de febrero de
2017).

Titulo de la solicitud: “PRODUCTOS DE YESO CON CAPA DE FIBRA DE VIDRIO
FORTIFICADA Y METODOS PARA OBTENER ESTOS PRODUCTOS” (Radicado
No. NC2017/0000069 del 13 de febrero de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
productos de yeso con mejor resistencia a la extraccion de clavos que incluya
revestimiento de fibra de vidrio que no presente un comportamiento quebradizo que
altere las propiedades mecanicas de los productos de yeso.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona productos de
yeso, que incluyen paneles de yeso, con mejor resistencia a la extraccion del clavo en
el que se intercala un nucleo de yeso entre las capas de fibra de vidrio saturadas con
cristales de sal, que incluyen, entre otros, cristales de yeso, sulfato de calcio, cloruro
de sodio y cualquiera de sus combinaciones y un método para su fabricacion.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): B32B 5/14, B32B 13/14.

4. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

e Las expresiones: “cristales de yeso”(reiv. 1, 5, 8, 9), “suspension de yeso” (reiv.
5), “producto de yeso” (reiv. 5), “un relleno, un pigmento, un biocida, un
fungicida” (reiv. 9) son de caracter general que sugieren de forma imprecisa
que la proteccion se extiende a posibles variaciones o modificaciones, por lo
cual no permiten distinguir la invencién del estado de la técnica. Se sugiere
redefinir la reivindicacion con base en las caracteristicas técnicas esenciales
del objeto reclamado.
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e La expresion: “saturada(o)” (reiv. 1, 5, 7, 8) es imprecisa, ya que no presenta
concentraciones o rangos que definan el grado de saturacién, por tanto, se
sugiere sustituirla por un término preciso o un rango concreto.

e Los fragmentos “se unen a las fibras de vidrio” (reiv. 2, 3), “se unen entre si con
cristales de sulfato de calcio” (reiv. 4), “y de este modo obtener una capa de
fibra de vidrio saturada con los cristales de yeso” (reiv. 5) corresponden a
funcionalidades, las cuales pueden estar presentes en las reivindicaciones,
pero no le pueden dar novedad ni nivel inventivo a una invencion, dado que,
las funcionalidades sirven para entender la relacion que hay entre las diferentes
caracteristicas esenciales de la invencion, pero son solo dichas caracteristicas
las que definen a la invencion haciendo a las funcionalidades opcionales, de tal
manera que no se tienen en cuenta para el estudio de patentabilidad.

e Elmétodo de la reivindicacion 5 no se encuentra correctamente definido ya que
muestra una secuencia de etapas técnicas de manera general, sin reivindicar
las condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.), con las cuales
debe llevarse a cabo la invencion, por lo anterior esta reivindicacién no es clara.
Se sugiere realizar las aclaraciones respectivas o definir la invencién por sus
caracteristicas esenciales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la
materia ya divulgada.

e El fragmento “donde cristales de sal se cristalizan en las fibras de vidrio” (reiv.
8), hace referencia a un efecto, lo cual no es permitido para caracterizar la
invencion, ya que la reivindicacion incluiria no solo la solucion propuesta por el
solicitante sino todas las alternativas presentes o futuras que lleguen a ese
resultado. Se sugiere reemplazar este fragmento por las caracteristicas
esenciales que contribuyen a la obtencién de dicho efecto.

e Los fragmentos: “se deshidratan en cristales de sulfato de calcio” (reiv. 10)
sugiere una condicion o etapa de un método ya que la deshidratacion se da
luego de exponer la capa a condiciones térmicas superiores (Pag.2, Parr.2), lo
cual no se considera una caracteristica técnica de un producto, lo cual genera
una combinacion de categorias de reivindicacién de producto y procedimiento.
Al respecto el Tribunal Andino de Justicia menciona que “El objeto de la
invencion de producto esta constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar
una necesidad industrial que el estado de la técnica aun no ha satisfecho”. En
cambio, “el objeto de la invencion de procedimiento se encuentra conformado
por una serie o sucesion de operaciones que inciden sobre una materia (sélida,
liquida o gaseosa) que se encamina a la obtencion de una cosa o un resultado”
(Otero Lastres, José Manuel. Ob. Cit).. Con base en lo anterior, dichos

1 Proceso 129-1P-2007
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fragmentos no se tienen en cuenta en el examen de patentabilidad, dado que
un producto debe reclamarse por sus caracteristicas esenciales estructurales,
su forma, configuracioén y disposicion de elementos.

e Se sugiere al solicitante incluir entre paréntesis ( ) los numeros de referencia
de cada uno de los elementos que hacen parte de la invencion de acuerdo con
la numeracion empleada en los dibujos, con el fin de hacer mas facil y sencilla
la comprension de la materia reivindicada.

5. 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: 17 de junio de 2014, y se encontré el siguiente documento que
anticipa el objeto de esta solicitud:

Fecha de

item Documento Titulo e
Publicacion

D1 US2009/0208714 Pre-coated non-woven mat-faced 20/agosto/2009
gypsum panel

El documento D12 divulga un panel de yeso adecuado para usar en la construccion de
una cubierta de techo que comprende un nucleo de yeso fraguado que tiene al menos
aproximadamente 0.3 libras de fibras de refuerzo por 100 pies cuadrados y una
densidad suficiente para proporcionar un peso de tablero de 130 libras por 100 pies
cuadrados, donde el nucleo intercalado entre y se enfrenta con esteras fibrosas no
tejidas recubiertas, donde la superficie libre de cada estera se recubre previamente
con una combinacion de un pigmento mineral y un aglutinante adhesivo de latex
polimérico aplicado a las superficies de la estera como una composicion de
revestimiento acuosa. (Resumen).

6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Un producto de yeso (...)” (Radicado No.
NC2017/0000069 del 13 de febrero de 2017).

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

Caracteristicas D1
esenciales
Un producto de yeso que | Un panel de yeso adecuado para usar en la construccion de una
comprende: cubierta de techo (Resumen).

2 https://patents.google.com/patent/US20090208714
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Un nucleo de yeso | Se observa en la Figura 2 un nucleo de yeso (12) intercalado entre
intercalado entre  dos | dos capas de fibra de vidrio (14, 16).
capas de fibra de vidrio.

Una primera capa de fibra | La composicién de revestimiento, que se aplica a una superficie libre
de vidrio saturado con | de las esteras descritas anteriormente, comprende una mezcla
cristales de sal y una | acuosa de un pigmento mineral o relleno (Parrafo 0061, lineas 1-4).
segunda capa de fibra de
vidrio saturada con | Un pigmento mineral o relleno comprende el componente principal
cristales de sal, en donde | de la composicion de revestimiento. Ejemplos de pigmentos
los cristales de sal se | minerales generalmente adecuados para hacer esteras recubiertas
seleccionan del grupo que | utiles en la presente invencién incluyen, pero no se limitan a, piedra
consiste en cristales de | caliza molida (carbonato de calcio), arcilla, arena, mica, talco, yeso
yeso, sulfato de calcio, | (dihidrato de sulfato de calcio), trihidrato de aluminio (ATH) , 6xido
cloruro de sodio vy | de antimonio o una combinacion de dos o0 mas de estas sustancias
cualquiera de sus | (Parrafo 0065).

combinaciones.

De acuerdo a la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del producto de yeso de
la reivindicacién 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

¢ Reivindicacién 3: El segundo constituyente esencial, incluye, pero no se limita
a: (...) y copolimeros que contienen unidades de acido acrilico, acido
metacrilico (denominados conjuntamente acidos (met)acrilicos), tales como
copolimeros de acrilico de estireno, sus ésteres (denominados conjuntamente
como ((met) acrilatos) o acrilonitrilo (Parrafo 0067).

Las reivindicaciones dependientes 2 y 4 no presentan caracteristicas técnicas
esenciales que le proporcionen caracteristicas novedosas a la reivindicacion
independiente 1, por lo que se considera que dichas reivindicaciones tampoco son
nuevas.
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La reivindicacion 8 consiste en “Una capara de fibra de vidrio (...)” (Radicado No.
NC2017/0000069 del 13 de febrero de 2017).

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

Caracteristicas esenciales

D1

Una capa de fibra de vidrio que
comprende:

Dos esteras fibrosas no tejidas prerrevestidas, (14,16),
preferiblemente ambas son predominantemente esteras de
fibra de vidrio (Parrafo 0035, lineas 3-5)

Fibras de vidrio y cristales de sal,
donde los cistrales de sal son
cristales de yeso.

La composicion de revestimiento, que se aplica a una superficie
libre de las esteras descritas anteriormente, comprende una
mezcla acuosa de un pigmento mineral o relleno (Parrafo 0061,
lineas 1-4).

Un pigmento mineral o relleno comprende el componente
principal de la composicion de revestimiento. Ejemplos de
pigmentos minerales generalmente adecuados para hacer
esteras recubiertas utiles en la presente invencién incluyen,
pero no se limitan a, piedra caliza molida (carbonato de calcio),
arcilla, arena, mica, talco, yeso (dihidrato de sulfato de calcio),
trinidrato de aluminio (ATH) , o6xido de antimonio o una
combinacion de dos o0 mas de estas sustancias (Parrafo 0065).

Donde las fibras de vidrio son de 0.5
pulgadas (12.7 mm) a 2.0 pulgadas
(50.8 mm) de largo.

Las fibras tienen una longitud entre 1/4 de pulgada (6.35 mm) y
3/4 pulgadas (19.05 mm) (Reivindicacion 20).

Y donde de 50% a 100% del
espesor de la capa que esta
saturada con cristales de dihidrato
de sulfato de calcio.

Las esteras fibrosas pueden tener un espesor, por ejemplo, de
alrededor 0.51 a 0.66 milimetros (20-26 mils) (Parrafo 0054,
lineas 13-15).

En términos generales, el grosor del revestimiento
generalmente debe ser de al menos aproximadamente 0.2 mm,
pero a veces puede ser suficiente un revestimiento tan delgado
como 0.1 mm. En general, el espesor normalmente no debe
exceder de aproximadamente 0.5 mm (Parrafo 0080, lineas 3-
7).

Un pigmento mineral o relleno comprende el componente
principal de la composicion de revestimiento. Ejemplos de
pigmentos minerales generalmente adecuados para hacer
esteras recubiertas Utiles en la presente invencién incluyen,
pero no se limitan a, piedra caliza molida (carbonato de calcio),
arcilla, arena, mica, talco, yeso (dihidrato de sulfato de calcio),
trinidrato de aluminio (ATH), 6xido de antimonio o una
combinacion de dos o mas de estas sustancias (Parrafo 0065).

Teniendo en cuenta el espesor de las esteras fibrosas (0.51 a
0.66 mm) y el grosor del revestimiento (0.1 a 0.5 mm) se puede
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encontrar el porcentaje del espesor de la capa que esta
grosor revestimiento )

saturado empleando la relacion (espesor estera + grosor revestimiento

- 100%, con lo que se obtiene un rango de 13% a 50% para el
porcentaje del espesor de la capa que esta saturado de la
estera fibrosa.

De acuerdo a la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del producto de la capa
de fibra de vidrio de la reivindicacion 8 habian sido divulgadas previamente en el
documento D1, por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Asimismo, el documento D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacién 9: En la realizacion ilustrada, las superficies externas de ambas
esteras no tejidas se han recubierto previamente con un revestimiento acuoso
seco (curado con calor) (15) de una composicion de revestimiento acuosa que
contiene una combinacion (por ejemplo, una mezcla) de un pigmento mineral o
un relleno y un aglutinante organico de un adhesivo de latex polimérico.
(Parrafo 0036, lineas 1-6).

Las reivindicaciones dependientes 9 y 10 no mencionan componentes esenciales que
le proporcionen caracteristicas novedosas a la reivindicacion independiente 8, por lo
gue se considera que dichas reivindicaciones tampoco son nuevas.

7. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US2009/0208714 1ady8ai0 Novedad y nivel
inventivo

8. Respuesta a los argumentos del sefnor solicitante

Argumentos con respecto al examen de fondo

a. Con respecto a las objeciones de claridad en relacion a un producto definido con

caracteristicas de un método, el solicitante argumenta que “(...) que parece que el

examinador considera que estas reivindicaciones son reivindicaciones hibridas que

combinan caracteristicas de un producto y un método, ya que lo cuestionado es el

lenguaje de “capa saturada con cristales de sal” y “en donde cristales de sal se

cristalizan en la fibras de vidrio”. Sin embargo, es claro para un experto en la materia
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que ambas reivindicaciones estan dirigidas a un producto. Lo mismo ocurre con los
cristales unidos al vidrio fibras que aparecen en la reivindicacion 2, por lo que
consideramos que estos términos definen un producto y corresponden a
caracteristicas estructurales del mismo’.

Respecto a lo anterior, se reitera que la manera en como se encuentra redactada
dicha frase en la reivindicacién de producto, sugiere una etapa de método o un efecto
del mismo, ya que la deshidratacion se da por accion térmica, no siendo esto una
caracteristica del producto. Se le recuerda al solicitante que un producto esta
constituido por un cuerpo cierto destinado a llenar una necesidad industrial que el
estado de la técnica aun no ha satisfecho, mientras que un procedimiento se
encuentra conformado por una serie o0 sucesion de operaciones que inciden sobre una
materia (sélida, liquida o gaseosa) que se encamina a la obtencidén de una cosa o un
resultado.

b. Con respecto a las objeciones de claridad en relacion a términos generales, el
solicitante argumenta que “(...) todos estos términos objetados se encuentran debida
y claramente definidos en la memoria descriptiva, en donde dicha memoria descriptiva
también proporciona ejemplos”.

Se aclara que, si bien dichos términos son entendibles por el experto en la materia,
éstos hacen referencia a grupos o familias amplias que sugieren de forma imprecisa
que la proteccion se extiende a posibles variaciones o modificaciones. Se le recuerda
que las palabras elegidas para redactar las reivindicaciones son muy importantes, ya
que la patente es un documento con contenido técnico, pero también es un documento
juridico, teniendo claro que las reivindicaciones, tal y como estan redactadas, son las
que definen el objeto y el alcance de la proteccién, por lo que se reitera que los
términos generales e imprecisos no son claros, ni concisos, por lo tanto, para dar
mayor claridad al capitulo reivindicatorio, es necesario que se tenga un término preciso
0 un rango concreto.

En cumplimiento del articulo 45, de la Decision 486 de la Comisién 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.

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
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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 Titulo |, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via
gubernativa.

Atentamente,

—

-

[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES
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Senor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
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