Expediente No. NC2018/0011282

Sefiores

Superintendencia de Industriay Comercio
Direccion de Nuevas Creaciones

E. S. D.

Ref: Expediente No. NC2018/0011282.

Solicitud de registro de Patente de Invencion denominada “PANEL A
BASE DE YESO MEJORADO”.

Fase nacional de la solicitud PCT/GB2017/050962.

Solicitante: SAINT-GOBAIN PLACO SAS.

Luz Helena Adarve, identificada como aparece al pie de mi firma, y obrando en mi

condicion de apoderada de SAINT-GOBAIN PLACO SAS, solicitante de la

patente en referencia, a continuacion, doy respuesta al Oficio No. 11317 del 21 de
julio de 2022.

1. Respecto a las Objeciones a la Claridad y Concision de las

reivindicaciones (Articulo 30 de la Decision 486).

En el numeral 3.1 del oficio No. 11317, se presentan las siguientes objeciones a la

claridad de las reivindicaciones:

- La reivindicacion 1 no es clara porque menciona que el panel tiene
una matriz de yeso que comprende de 2,5 a 25% de un aglutinante
polimérico y 1 a 6% de fibra de vidrio, es decir la relacion entre
aglutinante y fibra de vidrio es de 2,5:1 a 25:6 (4,1:1) y posteriormente
menciona que la relacion en peso entre aglutinante y fibra de vidrio es
de al menos 4:1. Se requiere hacer las aclaraciones

correspondientes.
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- Eltérmino “al menos” de las reivindicaciones 1y 2 son relativos por lo
cual, no permiten distinguir la invencion del estado de la técnica. Se

sugiere sustituirlo por un término o rango concreto.

- Finalmente, las reivindicaciones 1, 5, 6, 11 y 12 mencionan que el
panel “esta libre de...”, 1o cual no es un término aceptable, se
recuerda al solicitante que una composicion o un producto debe
caracterizarse por lo que contiene y no, por lo que no contiene o esta

libre. Se sugiere eliminar estas frases.

Con el fin de superar las objeciones presentadas respecto a la claridad y concisiéon
de las reivindicaciones, es deseo del solicitante presentar un nuevo capitulo
reivindicatorio compuesto por 12 reivindicaciones, que encuentran su debido
sustento en las reivindicaciones y la descripcion originalmente presentadas, sin

gue ello conlleve ampliacion de la invencion.

A continuacién, se explicard como este nuevo capitulo reivindicatorio busca

superar cada una de las objeciones de claridad expuestas previamente:

- Sobre la objecién relacionada con la relacion entre aglutinante y fibra de
vidrio se indica que la reivindicacibon 1 se modificé para reclamar la
caracteristica “un aglutinante polimérico sintético en una cantidad mayor
que 4 %p y menor que 25 %p en relacion al yeso” que ahora es consistente
con la caracteristica “estando la fibra de vidrio y el aglutinante polimérico
sintético presentes en una relacion en peso de al menos 4 partes de
aglutinante por cada parte de fibra”. Esta modificacibn se encuentra
soportada al menos en la reivindicacion 7 y la pagina 5 de la descripcién de

la solicitud.

- Sobre la objecién al termino “al menos” que el examinador considera que es
relativo y que no permite distinguir la invencion del estado de la técnica, se
indica que la expresion “al menos” en las reivindicaciones 1 y 2 define
rangos concretos distinguibles. La reivindicacion 1 tiene la expresion “una
relacion en peso de al menos 4 partes de aglutinante por cada parte de
fibra” que claramente define el valor minimo de la relacién peso entre el
aglutinante y la fibra, lo que es distinguible del estado de la técnica. La
reivindicacion 2 tiene la expresion “estando el panel provisto de un

revestimiento sobre al menos un lado” que claramente define que el panel
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puede estar provisto de un revestimiento sobre un lado o ambos, lo cual

también es distinguible del estado de la técnica.

Sobre la objecion a la expresion “esta libre de...”, que segun el examinador
no es un término aceptable porque una composicién o un producto debe
caracterizarse por lo que contiene y no, por lo que no contiene o esta libre,

se indica amablemente que la préactica colombiana de patentamiento acepta

los disclaimers (limitaciones negativas), es decir se acepta definir la

invencidn por una exclusion de un elemento definido.

Lo anterior se evidencia en la “GUIA PARA EXAMEN DE SOLICITUDES
DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de la
Superintendencia de Industria y Comercio, versién de diciembre de 2012,

gue en su seccion 2.12.3.4 establece lo siguiente:

“Limitaciones negativas o disclaimers:

En general, el examinador considerara que el objeto de
una reivindicacion se define por medio de caracteristicas
positivas. No obstante, el alcance de una reivindicacion puede

estar limitado por medio de una “renuncia”, de una “limitacién

neqgativa” o de una “exclusion” de un elemento definido

claramente. Sélo se utiliza cuando no es posible definir el objeto
de la reivindicacién solo con caracteristicas positivas. En si, no
hay nada ambiguo o vago en una limitacién negativa” (subrayado

fuera de texto).

Respecto a la Determinacion del Estado de la Técnicay al Examen
de Patentabilidad

En los numerales 4, 5 y 6 del oficio citado, ese Despacho concluye que las

reivindicaciones de la presente solicitud de patente carecen de nivel inventivo
frente a las ensefianzas de los documentos CA2912882 (D1) y W02016079528

(D3).

2.1. Novedad y nivel inevntivo
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Aunque el Examinador haya citado los documentos D1 y D3 para objetar la altura
inventiva de la presente invencion, es posible afirmar que el documento D1 no

ensefia las caracteristicas esenciales de la invencion, y el documento D3 no hace

parte del estado de la técnica que pueda afectar el nivel inventivo de la solicitud

como se explica mas adelante.

El Examinador considera que el documento D3 es la técnica anterior mas cercana
a la presente invencion, pero dicho documento D3 se publicé el 26 de mayo de

2016, que es posterior a la fecha de prioridad de la solicitud del 08 de abril de

2016, en donde el documento D3 tiene el mismo solicitante que la presente
solicitud (Saint Gobain Placo SAS).

De acuerdo con lo anterior, lo divulgado en el documento D3, no hace parte del
estado de la técnica debido que el estado de la técnica, segun el Articulo 16 de la
decision 486 de la Comunidad Andina, es “todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier

otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su

caso, de la prioridad reconocida”.

Para una rapida referencia el Articulo 16 establece lo siguiente:

“Articulo 16.- Una invencién se considerard nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica.
El estado de la técnica comprendera todo lo gue haya sido accesible

al publico por una descripcibn escrita u oral, utilizacion,

comercializacibn o cualquier otro medio antes de la fecha de

presentacion de la solicitud de patente 0, en su caso, de la prioridad

reconocida.

So6lo para el efecto de la determinaciéon de la novedad, también se

considerard dentro del estado de la técnica, el contenido de una

solicitud de patente en trdmite ante la oficina nacional competente,

cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha de

presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese

examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud
de fecha anterior cuando ella se publiqgue o hubiese transcurrido el

plazo previsto en el articulo 40” (resaltado fuera de texto).
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Por otra parte, la fecha de prioridad del documento D3, correspondiente segun el

oficio en referencia a 20 de noviembre de 2014, no lo habilita para considerase

estado de la técnica en la determinacién del nivel inventivo, debido a que dicha

fecha solo podra ser considerada para la determinacion de la novedad segun el

Articulo 16 de la decision 486. Debido a que el andlisis de patentabilidad

presentado en el oficio en referencia corresponde a una determinacién del nivel

inventivo, y no corresponde a un analisis de novedad, el documento D3 no debe

ser considerado estado de la técnica. De acuerdo con lo anterior, se reitera que la

fecha de prioridad del documento D3 no lo habilita para considerase estado

de la técnica en la determinaciéon del nivel inventivo.

La materia del documento D3 se publicé en Colombia posterior a la fecha de
prioridad de la presente solicitud y, por lo tanto, no hace parte del estado de la

técnica que puede afectar el nivel inventivo de la presente solicitud.

Adicionalmente, la fecha de prioridad del documento D3 tampoco lo habilita para

ser estado de la técnica segun el Articulo 16 en mencién porgue el documento D3

no se utiliza en una determinacién de novedad.

Adicionalmente, el documento D3 no solo no corresponde al estado de la técnica

de la presente solicitud, sino también difiere de la invencion de la presente

solicitud porque el documento D3 no describe la caracteristica en la que la matriz
de yeso esta libre de fibra celulésica. EI documento D3 describe un panel que
comprende “una matriz de yeso que tiene particulas de fibras aglomeradas
incrustadas en una cantidad de al menos 1% en peso con respecto al yeso” donde
“las particulas pueden ser, por ejemplo, particulas de madera (como astillas de
madera o particulas finas de aserrin) o particulas de papel. Preferiblemente, las
particulas son particulas de madera” (pagina 3, lineas 1 a 5). Ademas, todos los
Ejemplos del documento D3 describen astillas de madera en una cantidad de al
menos 3% en peso con respecto al estuco. De esta forma, la fibra celulésica es un
componente esencial del panel descrito en D3, y dicho documento no revela un

panel en el que no esté presente fibra celulésica.

El estado de la técnica no proporciona a la persona del oficio medianamente
versada en la materia ninguna ensefianza 0 sugerencia para proporcionar un
panel con una matriz de yeso que esté libre de fibra celulésica. Como tal, la
persona del oficio no habria considerado modificar la técnica anterior para llegar a

la presente invencion. El experto en la materia no cuenta con la motivacion
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necesaria para modificar las descripciones de la técnica anterior para proporcionar

un panel con todas las caracteristicas reivindicadas.

Inclusive, si el documento D3 hiciera parte del estado de la técnica, que como se

explicé anteriormente no lo es, de La persona del oficio no consideraria combinar

las ensefianzas de los documentos D3 y D1, ya que los documentos se refieren a
diferentes problemas técnicos. El documento D3 se refiere a la provision de
paneles de cartdbn yeso con capacidad suficiente para retener los medios de
fijacion en los que el panel no incluye una lamina de respaldo, mientras que el
documento D1 se refiere a la provision de paneles de cartdn yeso con capacidad
suficiente para retener los medios de fijacion en los que el panel si comprende una

lamina de respaldo.

Incluso si el experto considerara combinar las ensefianzas de los documentos D1
y D3, no llegaria a la presente invencion. El documento D3 ensefia al experto que
la fibra celulésica es un componente esencial del panel de yeso y el documento
D1 no proporciona al experto ninguna razén o motivacion para ignorar dicha
ensefianza del documento D3. Ademas, el documento D1 aleja a la persona del
oficio de la caracteristica en la que la matriz de yeso esta libre de fibra celuldsica,
como se describe en el documento D1 en sus paginas 2 y 3, que “puede ser dificil
insertar tornillos de fijacion en el panel de manera confiable y reproducible”y “esto
puede reducirse seleccionando una placa de yeso que incluya al menos un aditivo
de fibra”. Para llegar a la presente invencion, se requeriria que la persona del
oficio modificara el panel del documento D3 para proporcionar un panel con una
matriz de yeso libre de fibra celuldsica. El experto en la materia no intentaria
modificar el panel de esta forma, ya que el documento D1 le ensefia a la persona
del oficio que tendria un efecto negativo sobre la capacidad del panel para retener

los medios de fijacion.

En el caso de lo anterior, afirmamos que la Reivindicacion 1 es inventiva sobre el
estado de la técnica citado por el Examinador. Todas las demas reivindicaciones
dependen de la Reivindicacién 1 o incluyen todas y cada una de las caracteristicas
de la Reivindicacion 1, por lo que la solicitud en su conjunto también es inventiva
sobre todo el estado de la técnica citado, al menos por las razones descritas

anteriormente.

3. Conclusion
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Las modificaciones realizadas a las reivindicaciones de la presente solicitud de
patente y las aclaraciones presentadas a lo largo del presente escrito permiten
superar completamente las objeciones realizadas a la claridad de las
reivindicaciones, por lo cual, la presente solicitud cumple a cabalidad las
exigencias establecidas por el articulo 30 de la Decisibn 486 segun los

requerimientos del Examinador.

De otra parte, los argumentos expuestos en el numeral 2 del presente escrito
ponen de manifiesto de una manera clara y contundente que lo revelado en las
nuevas reivindicaciones de la presente solicitud resulta completamente
NOVEDOSO E INVENTIVO sobre las ensefianzas del estado del arte mas
cercano representado por los documentos D1 y D3, toda vez que el documento D3
no hace parte del estado de la técnica y nada dentro de dichos documentos revela
en forma directa o al menos llega a sugerir las caracteristicas que se reclaman,
como lo hace la solicitud. Por consiguiente, no se puede derivar la inexistencia de

los requisitos de ley para la concesion del privilegio de patentabilidad.

En consecuencia, me permito solicitar a ese Despacho, proceder con la revision
de las modificaciones y de los argumentos aqui presentados, para conceder el
privilegio de patente solicitado para la materia objeto de las 12 reivindicaciones
ahora presentadas en el capitulo reivindicatorio modificado, y que de subsistir
alguna duda o inquietud respecto a la patentabilidad de la presente invencion, a
pesar de las modificaciones y argumentos técnicos ahora presentados, sin
apartarse del espiritu inventivo originalmente revelado en la solicitud internacional,
se le brinde la oportunidad al solicitante de aclararla o de limitar ain mas la
invencion, mediante la emision de un segundo examen de fondo, teniendo en
cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio que se somete a revision, antes de que se
emita una decision definitiva por parte de ese Despacho, de conformidad con lo
dispuesto en 1.2.2.5.1 del articulo primero de la Resolucion 54093 de 2012.

4, Anexos

Junto con este escrito se incluye lo siguiente:

e Capitulo reivindicatorio modificado, en donde se han llevado a cabo las

modificaciones mencionadas anteriormente.
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5. Pagos

Junto con esta respuesta se paga la tasa correspondiente a la modificacién del

capitulo reivindicatorio y a 6 reivindicaciones adicionales.

Peticién

Solicito al Despacho, y en el evento que el examinador considere que pese a las
modificaciones presentadas aun existen objeciones, que proceda a emitir un

segundo examen de fondo sobre el nuevo capitulo reivindicatorio presentado.

En este sentido requiero se me comunique a través del SIPI o cualquier otro medio
la existencia de estas objeciones para, de esta manera, si procede, realizar el

nuevo pago del examen de patentabilidad de la solicitud de la referencia.

Atentamente,

/ ;/D /-; ) C“/
Of Jct:/((/(»—/)\
LUZ HELENA ADARVE GOMEZ.

C.C 41.575.435 de Bogotéa.
T.P. 14.884 C.S.J.

FJIG
P-1006



REIVINDICACIONES (con marcas de modificacién)

1. Un panel que tiene una matriz de yeso, teniendo la matriz de yeso los siguientes

aditivos incorporados en ella:

o fibra de vidrio en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relacién al
yeso;

e un aglutinante polimérico sintético en una cantidad mayor que 2,54 %p y menor que
25 %p en relacion al yeso;

e estando la fibra de vidrio y el aglutinante polimérico sintético presentes en una
relacién en peso de al menos 4 partes de aglutinante por cada parte de fibra;
en donde la matriz de yeso esta libre de arena;

y adicionalmente en donde la matriz de yeso esta libre de fibra celuldsica.

2. Un panel de acuerdo con la reivindicacion 1, estando el panel provisto de un

revestimiento sobre al menos un lado.

3. Un panel de acuerdo con la reivindicacién 1 o la reivindicacion 2, en donde la fibra

de vidrio esta dispersa por toda la matriz de yeso.

4, Un panel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde

el aglutinante polimérico es acetato de polivinilo.

5. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde matriz de yeso esté libre de resina acrilica.

6. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde la matriz de yeso esta libre de carbonato de calcio.

7. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
donde el peso total de los aditivos incorporados en la matriz de yeso es menor que el

peso del yeso en la matriz de yeso.



8. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
donde el aglutinante polimérico esta presente en una cantidad mayergue—3.5%p;
preferiblemente-mayor-que-4-%p,-mas-preferiblemente-mayor que 5 %p en relacion al

yeso.

9. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde las fibras de vidrio tienen una longitud promedio en el rango de 3-10 mm.

10. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde las fibras de vidrio tienen un diametro promedio en el rango de 5-50 micrones.

11. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde el panel esté libre de almidén.

12. Un método para fabricar un panel de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1-11, que comprende los pasos de proporcionar una lechada de estuco
que comprende fibras de vidrio y un aglutinante polimérico sintético, y permitir que la
lechada se asiente,

en donde la lechada esta libre de cal;
y, adicionalmente, en donde el paso de proporcionar una lechada de estuco comprende

afiadir agua al estuco en una cantidad menor que el doble del peso del estuco.



REIVINDICACIONES

1. Un panel que tiene una matriz de yeso, teniendo la matriz de yeso los siguientes

aditivos incorporados en ella:

o fibra de vidrio en una cantidad mayor que 1 %p y menor que 6 %p en relacién al
yeso;

e un aglutinante polimérico sintético en una cantidad mayor que 4 %p y menor que 25
%p en relacion al yeso;

e estando la fibra de vidrio y el aglutinante polimérico sintético presentes en una
relacién en peso de al menos 4 partes de aglutinante por cada parte de fibra;
en donde la matriz de yeso esta libre de arena;

y adicionalmente en donde la matriz de yeso esta libre de fibra celuldsica.

2. Un panel de acuerdo con la reivindicacion 1, estando el panel provisto de un

revestimiento sobre al menos un lado.

3. Un panel de acuerdo con la reivindicacién 1 o la reivindicacion 2, en donde la fibra

de vidrio esta dispersa por toda la matriz de yeso.

4, Un panel de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en donde

el aglutinante polimérico es acetato de polivinilo.

5. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde matriz de yeso esté libre de resina acrilica.

6. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde la matriz de yeso esta libre de carbonato de calcio.

7. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
donde el peso total de los aditivos incorporados en la matriz de yeso es menor que el

peso del yeso en la matriz de yeso.



8. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en
donde el aglutinante polimérico est4 presente en una cantidad mayor que 5 %p en

relacion al yeso.

0. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde las fibras de vidrio tienen una longitud promedio en el rango de 3-10 mm.

10. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde las fibras de vidrio tienen un didmetro promedio en el rango de 5-50 micrones.

11. Un panel de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en

donde el panel esté libre de almidén.

12. Un método para fabricar un panel de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones 1-11, que comprende los pasos de proporcionar una lechada de estuco
gue comprende fibras de vidrio y un aglutinante polimérico sintético, y permitir que la
lechada se asiente,

en donde la lechada esta libre de cal;
y, adicionalmente, en donde el paso de proporcionar una lechada de estuco comprende

afiadir agua al estuco en una cantidad menor que el doble del peso del estuco.



