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Referencia: Solicitud de PCT Patente de Invencion denominada
Sensores que Tienen Circuiteria de Proteccion Integrada y Métodos
para Proporcionar Proteccion de Corrosion a Sensores.
Asunto: Respuesta al Requerimiento No. 6288 del 29 de mayo de 2020.
Expediente No. NC2018/0013857
Juan Carlos Cuesta Quintero, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi
firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad lllumina Inc, doy respuesta al
Oficio No. 6288 del 29 de mayo de 2020, bajo los siguientes términos:

1. Titulo:

De acuerdo a las objeciones expuestas por parte del Examinador, se solicita la modificacion

del titulo al siguiente:

Sensores que Tienen Circuiteria de Proteccion Integrada y Métodos para

Proporcionar Proteccion de Corrosién a Sensores
2. Reivindicaciones:
e El capitulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo nimero de
reivindicaciones independientes, lo cual hace dificil definir cual es el objeto que se
busca proteger, puesto que se presentan seis reivindicaciones independientes. Se

solicita realizar la aclaracion respectiva.

Conforme a lo solicitado en el Oficio, se realiza la siguiente aclaracion respecto a

las reivindicaciones independientes:

(1.1) La estructura del capitulo reivindicatorio es la siguiente:

Reivindicacion 1: reivindicacion independiente de sensor.

Reivindicaciones 2 a 4 dependientes de la 1.
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Reivindicacién 5: reivindicacion independiente de sensor.

Reivindicacion 6: reivindicacion independiente de método.

Reivindicacion 7 dependiente de la 6.

Reivindicacidn 8: reivindicacion independiente de sensor.

Reivindicaciones 9 a 21 dependientes de la 8.

Reivindicacién 22: reivindicacion independiente de sensor.

Reivindicaciones 23 a 31 dependientes de la 22.

Reivindicacién 32: reivindicacion independiente de método.

Reivindicaciones 33 a 35 dependientes de la 32.

(1.2) Los sensores definidos en las reivindicaciones 1 y 8 comparten una serie de
caracteristicas comunes y se diferencian en otras caracteristicas. No obstante, la
definicion mediante dos reivindicaciones independientes que incluyen una serie de
caracteristicas comunes y otro grupo de caracteristicas especificas, parece la mejor
forma de definir el &mbito de proteccion para el que se busca proteccién mediante
la presente solicitud, especialmente teniendo en cuenta que después se incluyen
una serie de reivindicaciones dependientes de cada una de dichas reivindicaciones

independientes.

(2.2.1) En efecto, como puede verse en el capitulo reivindicatorio, las

reivindicaciones 1 y 8 comparten las siguientes caracteristicas:

Reivindicacion 1:

“1. Sensor (10, 10’, 10”), que comprende:

una celda de flujo (12), que incluye:

una capa de pasivacion (24) que tiene superficies opuestas (26, 28) y un sitio de
reaccion en una primera (26) de las superficies opuestas (26, 28); y

una tapa conectada de manera operativa a la capa de pasivacion (24) para definir

parcialmente un canal de flujo (32) entre la tapa y el sitio de reaccion;

[.T"

Reivindicacion 8:

“8. Sensor (10, 10°, 10”), que comprende:
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una celda de flujo (12), que incluye:

una capa de pasivacion (24) que tiene superficies opuestas (26, 28) y un sitio de
reaccion en una primera (26) de las superficies opuestas (26, 28); y

una tapa conectada de manera operativa a la capa de pasivacion (24) para definir

parcialmente un canal de flujo (32) entre la tapa y el sitio de reaccion;

[..]

(1.2.2) Y definen cada una de ellas sus caracteristicas especificas:

Reivindicacion 1:

“T...]

un dispositivo de deteccion (14, 14’) en contacto con una segunda (28) de las
superficies opuestas (26, 28) de la capa de pasivacion (24), incluyendo el dispositivo
de deteccion (14, 14°) una capa metalica (34) incrustada que esta aislada
eléctricamente de otra circuiteria de deteccion (74) del dispositivo de deteccion (14,
14);y

un controlador (104) para conectar a tierra la capa metalica (34) incrustada.”

Reivindicacion 8:

T

un dispositivo de deteccion (14, 14°) en contacto con una segunda (28) de las
superficies opuestas (26, 28) de la capa de pasivacion (24), incluyendo el dispositivo
de deteccion (14, 14°) una capa metalica (34) incrustada;

un electrodo de reactivo (52) colocado para estar en contacto con un reactivo que
va a introducirse en el canal de flujo (32); y

un controlador (104, 104°) que conecta eléctricamente el electrodo de reactivo (52)
y la capa metalica (34) incrustada para aplicar de manera selectiva una polarizacion
eléctrica que hace que el electrodo de reactivo (52) sea uno de un anodo o un catodo
y la capa metélica (34) incrustada sea el otro del catodo o el anodo y para conectar

a tierra de manera selectiva la capa metalica (34) incrustada.”

(1.3) Algo parecido ocurre con los sensores definidos en las reivindicaciones 5 y 22.

(1.3.1) De nuevo, como puede verse en el capitulo reivindicatorio, las

reivindicaciones 5y 22 comparten una serie de caracteristicas:

Reivindicacion 5:

“5. Sensor (10, 10°, 10”), que comprende:

un dispositivo de deteccion (14, 14°), que incluye:
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una guia de onda Optica;
un sensor Optico (18) asociado de manera operativa con la guia de onda optica; y
circuiteria de dispositivo, que incluye:

[.7

Reivindicacion 22:

“22.  Sensor (10, 10, 10”), que comprende:

un dispositivo de deteccion (14, 14°), que incluye:

una guia de onda éptica;

un sensor Gptico (18) asociado de manera operativa con la guia de onda optica; y

circuiteria de dispositivo, que incluye:

[..]

(1.3.2) Y definen cada una de ellas sus caracteristicas especificas:

Reivindicacion 5:

1.1

una primera capa metdlica (34) incrustada; y

una segunda capa metalica (34’) incrustada conectada eléctricamente al sensor
Optico (18);

en el que la primera capa metalica (34) incrustada esta separada de la segunda
capa metalica (34’) incrustada por un hueco eléctricamente aislante;

al menos una porcién de una capa de pasivacion (24) que esta en contacto con la
primera capa metalica (34) incrustada y una regién de entrada de la guia de onda
Optica, teniendo al menos la porcién de la capa de pasivacién (24) un sitio de
reaccion al menos parcialmente adyacente a la region de entrada de la guia de onda
Optica;

una tapa conectada de manera operativa a la capa de pasivacion (24) para definir
parcialmente un canal de flujo (32) entre la tapa y el sitio de reaccion;

un primer controlador (104) conectado eléctricamente a la primera capa metélica
(34) incrustada para conectar a tierra de manera selectiva la primera capa metalica
(34) incrustada; y

un segundo controlador (104°) que conecta eléctricamente la segunda capa metalica
(34’) incrustada al sensor optico (18) para transmitir sefiales de datos en respuesta

a fotones detectados por el sensor ¢ptico (18).”

Reivindicacion 22:

qI.]

un electrodo de reactivo (52);
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una primera capa metdlica (34) incrustada conectada eléctricamente al electrodo de
reactivo (52); y

una segunda capa metalica (34’) incrustada conectada eléctricamente al sensor
optico (18);

un controlador (104, 104°) para conectar a tierra de manera selectiva la primera capa
metalica (34) incrustada;

en el que la primera capa metalica (34) incrustada esta separada de la segunda
capa metalica (34’) incrustada por un hueco eléctricamente aislante;

al menos una porcion de una capa de pasivacion (24) que esta en contacto con la
primera capa metalica (34) incrustada y una region de entrada de la guia de onda
Optica, teniendo al menos la porcién de la capa de pasivacion (24) un sitio de
reaccion al menos parcialmente adyacente a la region de entrada de la guia de onda
Optica; y

una tapa conectada de manera operativa a la capa de pasivacion (24) para definir
parcialmente un canal de flujo (32) entre la tapa y el sitio de reaccion;

en el que el electrodo de reactivo (52) se coloca para estar en contacto con un

reactivo que va a introducirse en el canal de flujo (32).”

(1.4) De manera similar a lo expuesto respecto a las reivindicaciones de sensor 1y
8 05y 22, sucede con las reivindicaciones de método 6 y 32.

(1.4.1) Una vez més, como puede verse en el capitulo reivindicatorio, las

reivindicaciones 6 y 32 comparten una serie de caracteristicas:

Reivindicacion 6:

“6.  Meétodo para proporcionar proteccion de corrosion a un sensor (10, 10°, 107),
gue comprende:

introducir un reactivo a un canal de flujo (32) de un sensor (10, 10°, 10”) que incluye:
una celda de flujo (12), que incluye:

una capa de pasivacion (24) que tiene superficies opuestas (26, 28) y un sitio de
reaccion en una primera (26) de las superficies opuestas (26, 28); y

una tapa conectada de manera operativa a la capa de pasivacion (24) para definir

parcialmente el canal de flujo (32) entre la tapa y el sitio de reaccion;

[.T"

Reivindicacion 32:

“32. Método para proporcionar proteccién de corrosion a un sensor (10, 10°, 10”),
gue comprende:
introducir un reactivo a un canal de flujo (32) de un sensor (10, 10’, 10”) que incluye:

una celda de flujo (12), que incluye:
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una capa de pasivacion (24) que tiene superficies opuestas (26, 28) y un sitio de
reaccion en una primera (26) de las superficies opuestas (26, 28); y

una tapa conectada de manera operativa a la capa de pasivacion (24) para definir
parcialmente el canal de flujo (32) entre la tapa y el sitio de reaccion;

[..]

(1.4.2) Y definen cada una de ellas sus caracteristicas especificas:

Reivindicacion 6:

“T...]

un dispositivo de detecciéon (14, 14°) en contacto con una segunda (28) de las
superficies opuestas (26, 28) de la capa de pasivacion (24), incluyendo el dispositivo
de deteccion (14, 14°) una capa metalica (34) incrustada que esta aislada
eléctricamente de otra circuiteria de deteccion (74) del dispositivo de deteccion (14,
14));

realizar una operacion de deteccion del sensor (10, 10°, 10”) en respuesta a una
reaccion en el sitio de reaccion que implica al menos algiin componente de reaccion
del reactivo; y

durante la operacién de deteccidn, conectar a tierra la capa metalica (34) incrustada,

1y

de ese modo proporcionando proteccion pasiva a la capa metélica (34) incrustada.’

Reivindicacion 32:

T...]

un dispositivo de deteccion (14, 14°) en contacto con una segunda (28) de las
superficies opuestas (26, 28) de la capa de pasivacion (24), incluyendo el dispositivo
de deteccion (14, 14°) una capa metalica (34) incrustada; y

un electrodo de reactivo (52) conectado eléctricamente a la capa metalica (34)
incrustada y colocado para estar en contacto con el reactivo introducido en el canal
de flujo (32);

realizar una operacion de deteccion del sensor (10, 10°, 10”) en respuesta a una
reaccion en el sitio de reaccion que implica al menos algiin componente de reaccion
del reactivo; y

durante la operacion de deteccion, aplicar una polarizacion eléctrica que hace que
el electrodo de reactivo (52) sea uno de un anodo o un catodo y la capa metalica
(34) incrustada el otro del catodo o el anodo, de ese modo proporcionando
proteccion catédica o proteccion anddica a la capa metalica (34) incrustada y

conectar a tierra de manera selectiva la capa metalica (34) incrustada .”
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(1.4.3) De hecho, como puede verse, lo expuesto respecto a las caracteristicas de
las reivindicaciones de método 6 y 32 corresponde con lo expuesto respecto a las
caracteristicas de las reivindicaciones de sensor 1y 8.

e Se sugiere incluir entre paréntesis () los niameros de referencia de cada uno de los
elementos que hacen parte de la invencion de acuerdo con la numeracién empleada
en los dibujos, con el fin, de hacer méas facil la comprensién de la materia

reivindicada.

Se incluyen entre paréntesis () los numeros de referencia de los elementos que
hacen parte de la invencién de acuerdo con la numeracion empleada en los dibujos,
con el fin de hacer méas facil y sencilla la comprension de la materia objeto

reivindicada conforme a lo sugerido en el oficio.

En consecuencia, el solicitante respetuosamente afirma que las modificaciones realizadas

solventan esta objecion.

3. Examen de Patentabilidad.

Cabe sefalar que en cuanto a la afirmacién del Examinador de que la Invencion, tal como
se reivindica, carece de nivel inventivo, se recibieron objeciones sustantivas similares en

las solicitudes paralelas en Taiwan, Canada y Nueva Zelanda.

En el caso de la solicitud taiwanesa, se emiti®6 una notificacion de concesion con
reivindicaciones sustancialmente similares a las que se presentaron en la solicitud PCT
después de que se hicieran las correcciones presentadas como enmienda voluntaria en la
presente solicitud. Para las solicitudes canadiense y neozelandesa, se siguié la misma

forma de proceder y se present6 una respuesta similar a la de Taiwan.

Por lo tanto, se presenta una respuesta siguiendo una forma de proceder similar, utilizando

las observaciones que figuran a continuacion:

Las modificaciones que se han presentado en la enmienda voluntaria son las siguientes:

En una de las solicitudes paralelas, el Examinador indicé que, segun su opinién, la
divulgacion “una segunda capa metalica incrustada (parte de circuiteria 74 de deteccion)”
de la descripcion no era clara, ya que un experto en la materia no puede entender a qué

parte de la circuiteria 74 de deteccion se refiere la divulgacion “una segunda capa metalica

incrustada (parte de circuiteria 74 de deteccion)”.


http://www.cuestalawyers.com/

CUESTA & ASOCIADOS, ABOGADOS
Calle 72 # 10 — 07 Of. 603

Phone: 2113097 Fax: 2554538
Bogota, D.C., Colombia
www.cuestalawyers.com

Respuesta Requerimiento

EXP: NC2018/0013857

FIG. 12 o0

Para mayor claridad, se ha asignado un nimero de referencia al término "segunda capa

metalica incrustada” en la descripcién y los dibujos. La descripcion indica: “la primera capa
34 metalica incrustada esta separada de la sequnda capa metdlica incrustada por un hueco
76",

Basandose en esta descripcion, esta claro que la segunda capa metalica incrustada se
encuentra en la parte superior del circuito de deteccion. En la enmienda voluntaria
presentada se ha afiadido un nuevo namero de referencia 34' a la Fig. 12, como se muestra

arriba, y se ha afadido dicho nimero de referencia 34' detras del término "segunda capa

metdlica incrustada". Ademas, se ha modificado el nUmero de referencia 10’ a 10” como

se muestra arriba para que se ajuste a la descripcion de este parrafo.

En una de las solicitudes paralelas, el Examinador indicoé que preferia que se modificara la

materia "Método" de las reivindicaciones 6 y 32 para reflejar su campo técnico.

Segun el contenido de las reivindicaciones 6 y 32 y lo divulgado en la descripcion, se sabe
gue el método proporciona proteccion contra la corrosion al sensor. En la enmienda
voluntaria presentada se ha modificado el objeto de las reivindicaciones 6 y 32 a "Método

para proporcionar proteccion de corrosion a un sensor".

En una de las solicitudes paralelas, el examinador indico que el titulo "SENSORES QUE
TIENEN CIRCUITERIA DE PROTECCION INTEGRADA" no refleja el "método” de la
materia objeto de las reivindicaciones 6 y 32. En consecuencia, en la enmienda voluntaria
presentada se ha modificado el titulo a "SENSORES QUE TIENEN CIRCUITERIA DE
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PROTECCION INTEGRADA Y METODOS PARA PROPORCIONAR PROTECCION DE
CORROSION A SENSORES".

3.1. Nivel Inventivo:

El documento D1 (US 2016/0356715 Al) se refiere en general al analisis biol6gico o quimico
y mas concretamente a los sistemas y métodos que utilizan dispositivos de deteccion para
el andlisis biolégico o quimico. EI solicitante del documento 1 es el mismo que el de la
presente solicitud. El documento D2 (US 2009/0223832 Al) se refiere a un método/aparato

para prevenir la corrosion galvanica en el procesamiento de semiconductores.

Comparacion entre los documentos D1-D2 v las reivindicaciones independientes 1y 6

El documento D1 divulga un biosensor 400, que comprende: una celda de flujo 402 (es
decir, "celda de flujo"); y un dispositivo de deteccion 404 (es decir, "dispositivo de
deteccion"). La celda de flujo 402 incluye una capa de pasivacion 454 (es decir, "capa de
pasivacion™) con un sitio de reaccion 414 (es decir, "sitio de reaccion") y una tapa de flujo
410 (es decir, "tapa™), en la que se define un canal de flujo 418 (es decir, "canal de flujo")
entre la tapa de flujo 410 y el dispositivo de deteccion 404. El dispositivo de deteccién 404
incluye una capa de blindaje 450 (es decir, "capa de metal incrustada") (Figs. 7-8). El
documento 1 muestra ademas un controlador de sistema 104 (es decir, "controlador") (Fig.
1).
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El documento D2 divulga un método para prevenir la corrosion galvanica en el

procesamiento de semiconductores (Fig. 1e). En el método, se coloca un contraelectrodo

20 sobre un sustrato 1 con un liquido de limpieza electrolitico 21 entre el contraelectrodo
20 y el sustrato 1, en el que una fuente de alimentacién 22 suministra una diferencia de

tensién a una capa metalica 4 y al contraelectrodo 20 para evitar la corrosion (Figs. 1d y 2).

Fig. 1d

COTTOSICNE -
iR T,  EE—
S e

F4)

7

Fig. 2|

En el documento D2, el objetivo es proteger una estructura de silicio que se estéa fabricando
en la superficie de la oblea/sustrato contra el grabado insuficiente durante un paso de

limpieza en el proceso de fabricacion.

Por el contrario, las presentes reivindicaciones tienen por objeto la proteccién de una capa

metalica incrustada durante las operaciones de deteccion.

Por lo tanto, por un lado, el documento D2 no protege un dispositivo durante su
funcionamiento, puesto que el documento D2 se refiere a la fabricacién de dispositivos,

mientras que la presente invencion, si se refiere al funcionamiento de dispositivos.

Por otro lado, el documento D2 protege un tipo diferente de material, silicio, frente a la

presente invencion, metal.

Ademas, el documento D2 protege en una ubicacion diferente, superficie, frente a donde lo

hace la presente invencion, incrustado.

10
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En el oficio se afirma que el documento D1 no muestra la caracteristica “conectar a tierra la

capa metdlica incrustada” de las reivindicaciones 1, 5y 6 pero que el documento D2
compensa dicha caracteristica.

Sin embargo, el solicitante no esta de acuerdo con esta opinidon porque un experto en la

materia no estaria motivado para combinar los documentos D1y D2.

En primer lugar, los documentos D1 y D2 no tienen puntos en comun sobre los problemas
a resolver. El documento D1 pretende mejorar la eficiencia del analisis quimico, pero el
documento D2 pretende evitar los defectos estructurados causados en el procesamiento de
semiconductores. Después de que los defectos en el procesamiento de semiconductores
han sido resueltos, el documento D2 ya no necesita un control para conectar a tierra la

capa metdlica.

En segundo lugar, las caracteristicas "celda de flujo", "tapa" y "capa metdlica" de los
documentos D1 y D2 no tienen funciones o acciones comunes. Las caracteristicas "celda
de flujo" y "tapa" del documento D2 ya no existen después del procesamiento de
semiconductores porque s0lo sirven para evitar la corrosion en el proceso CMOS, pero las
caracteristicas "celda de flujo " y "tapa" del documento D1 siempre sirven para el analisis

guimico.

En tercer lugar, los documentos D1 y D2 no contienen ensefianzas ni sugerencias que
sugieran su combinacion. Por lo tanto, la combinacion de los documentos D1 y D2 no es

obvia.

Por tanto, un experto en la materia no estaria motivado para combinar los documentos D1

y D2 teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas.

Las reivindicaciones 8, 22 y 32 se modifican para incluir la caracteristica diferenciadora
sefalada al analizar el nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 5 y 6. Por tanto, por las
mismas razones que las analizadas respecto al nivel inventivo de las reivindicaciones 1, 5

y 6, las reivindicaciones modificadas 8, 22 y 32 también tienen nivel inventivo.

En vista de todo lo anterior, ruego a usted estudiar los argumentos planteados y proceder

de conformidad.

Cordialmente,

Juan Carlos Cuesta Quintero.
C.C. 79.339.809 de Bogota
T.P. 43.273 del C.S. de la J.
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