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Resolucion N° 29944

Ref. Expediente N° NC2019/0014475

Por la cual se deniega una Patente de Invencion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 20 de diciembre de 2019 con
el N° NC2019/0014475, por ILLUMINA INC., entr6 a fase nacional la solicitud de patente
de invencion titulada “ESTRUCTURA Y METODO PARA UTILIZAR LA SUPERFICIE
ACTIVA DE UN SENSOR”, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2019/015690 del 29 de enero de 2019.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 883 el 17 de
enero de 2020, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 17628 de 27 de octubre de 2022,
se requirio al solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de caracter
técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos
por esta Decision para la concesion de la patente.

Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2019/0014475 el 23 de enero
de 2023, respondid oportunamente el requerimiento formulado sin presentar nuevo
capitulo reivindicatorio. Por lo tanto, se tendrd en cuenta el capitulo reivindicatorio
presentado con el radicado N° NC2019/0014475 el 18 de octubre de 2022.

Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la Comision
de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

Que en el presente caso las reivindicacion 1 a 18 incluidas en el radicado bajo el N°
NC2019/0014475 del 18 de octubre de 2022, no cumplen los requisitos indicados. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

Objeto de lainvencion

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar un chip
de deteccion para analisis bioldgico o quimico, que incluya una superficie activa sobre un
sensor, el cual se encuentra dispuesto entre columnas fuera del area de deteccion,
permitiendo de esta manera implementar un area superficial de deteccion mayor.

Para resolver este problema técnico, la solicitud proporciona un aparato y un método que
comprenden: una estructura de soporte; un sensor en la estructura de soporte,
comprendiendo el sensor una superficie activa; un par de columnas, cada columna situada
en la estructura de soporte en lados opuestos del sensor, comprendiendo cada una del
par de columnas una altura de columna relativa a una superficie superior de la estructura
de soporte, siendo la altura de columna mayor que una altura de la superficie activa del

sensor relativa a la superficie superior de la estructura de soporte; y una capa cobertora
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en el par de columnas y sobre la superficie activa, estando soportada la capa cobertora
en los extremos opuestos de la misma por el par de columnas; en donde la superficie
activa del sensor, la capa cobertora y el par de columnas forman una abertura por encima
de al menos méas de aproximadamente la mitad de la superficie activa del sensor, y en
donde la estructura de soporte, el sensor, la capa cobertora y el par de columnas forman
juntos una celda de flujo.

Determinacién del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 03 de febrero de 2018, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacion
D1 US20150079596 Bl_osensors for biological or chemical ) 19 de marzo de 2015
analysis and systems and methods for same
“Sample Processing Improvements for
Microscopy”

D6 US20150002834 01 de enero de 2015

D1? divulga un biosensor que incluye un dispositivo de deteccién y una celda de flujo
montada en el dispositivo de deteccion. El dispositivo de deteccion tiene una superficie
detectora con una pluralidad de sitios de reaccion (resumen)

D62 divulga una primera superficie esta configurada para recibir una muestra y se utilizara
en un dispositivo de microscopia. Hay una segunda superficie a mover a una posiciéon
predefinida con respecto a la primera superficie para formar un espacio de muestra que
esta entre la primera superficie y la segunda superficie y contiene al menos parte de la
muestra. Hay un mecanismo configurado para mover la segunda superficie desde una
posicion inicial a la posicion predefinida para formar el espacio de muestra. Cuando la
muestra esta colocada sobre la primera superficie, el movimiento de la segunda superficie
incluye una trayectoria que no es Unicamente un movimiento lineal de la segunda
superficie hacia la primera superficie (resumen).

Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el andlisis de los requisitos
de patentabilidad.

Nivel Inventivo (Art 18 Decision 486)

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000: “Se considerara que una
invencidn tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

Teniendo en cuenta lo sefalado en el articulo 18 de la Decisiéon 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacion independiente 1 (NC2019/0014475

! https://patentimages.storage.googleapis.com/1c/d4/70/f3cladc300de3e/US20150079596A1.pdf
2 https://patentimages.storage.googleapis.com/2b/1b/5e/7a16966c446ceb/US20150002834A1. pdf
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el 18 de octubre de 2022) refiere a: “Una celda de flujo (500), que comprende (...)". A

continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto reivindicado y los
documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS

ESENCIALES bL

D6

El dispositivo de deteccion (404)
puede ser similar, por ejemplo, a
un  circuito  integrado  que
comprende una pluralidad de
capas de sustrato apiladas (431-
434). Las capas de sustrato (431-
434) pueden incluir un sustrato
base (431).

(Parr. 0104).

El dispositivo de deteccion (404)
tiene una superficie detectora
(412).

(Parr. 0098).

El chip (104) se puede montar en
una cabecera (106), y la cabecera
(106) puede ser parte o estar
conectada a una unidad de control
(108).

(Parr. 0035).

Una estructura de soporte
(200).

El sensor (102) puede formar parte
de un chip de circuito integrado
(104) o formarse sobre él, que
puede fabricarse en un modo de
fabricacion homogéneo o en un
modo de fabricacion hibrido (...)una
superficie expuesta (103) del sensor
0 una porciéon de la cabecera o
ambos.

(Parr. 0035).

Un sensor (104, 602) en la
estructura de soporte (200),
comprendiendo el sensor
(104, 602) una superficie
activa (105).

(...) sefales de emisién directa
desde los sitios de reaccion (414)
hacia los correspondientes
detectores de luz (436) que estan
configurados para detectar las
sefiales de emision desde los
sitios de reaccion;

(Parr. 0106).

(...) la celda de flujo (402) incluye
paredes laterales (406), (408) y
una cubierta de flujo (410) que
esta sostenida por las paredes
laterales (406), (408). Las paredes
laterales (406), (408) estan
acopladas a la superficie del

Un par de columnas (300,
302, 400, 402), cada columna
situada en la estructura de
soporte  (200) en lados
opuestos del sensor (104,
602), comprendiendo cada
una del par de columnas

Una tapa o cubierta o camara o
parte superior de la cAmara 95 se

(300, 302, 400, 402) una
altura de columna relativa a
una superficie superior de la
estructura de soporte (200),
siendo la altura de columna
mayor que una altura de la
superficie activa (105) del
sensor (104, 602) relativa a la
superficie superior de la
estructura de soporte (200).

detector (412) y se extienden entre
la cubierta de flujo (410) y el
paredes laterales (406), (408).
(Parr. 0098).

Las paredes laterales (406), (408)
tienen el tamafio y la forma para
gue exista un canal de flujo (418)
entre la cubierta de flujo (410) y el
dispositivo de deteccién (404).
(Parr. 0099).

puede mover (0 puede descender)
para contactar con la muestra y
ajustar la cantidad de muestra.
(Parr. 0033).

En donde cada columna no
esta en la superficie activa
(105) del sensor 15 (104,
602).

No menciona.

Las columnas de la tapa o camara
superior (950) no se encuentra en la
superficie activa del sensor (102).

(Fig. 1).
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FIG. 1

Una capa cobertora (502) en

el par de columnas (300, 302,

Las paredes laterales (406), (408)
estan acopladas a la superficie del

No menciona.
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400, 402) y sobre la superficie

activa (105), estando
soportada la capa cobertora
(502) en los extremos

opuestos de la misma por el
par de columnas (300, 302,
400, 402).

detector (412) y se extienden entre
la cubierta de flujo (410) y el
paredes laterales (406), (408).
(Pérr. 0098).

En donde la superficie activa
(105) del sensor (104, 602), la
capa cobertora (502) y el par
de columnas (300, 302, 400,
402) forman una abertura por
encima de al menos mas de

La superficie activa (412) del
sensor (436), la capa cobertora
(410) y el par de columnas (406,
408) forman una abertura por
encima de al menos mas de la
mitad de la superficie activa del
sensor, en donde la estructura de
soporte (431), el sensor (436), la
capa cobertora (410) y el par de
columnas (406, 408) forman una

aproximadamente la mitad de
la superficie activa (105) del
sensor (104, 602), y en donde
la estructura de soporte
(200), el sensor (104, 602), la
capa cobertora (502) y el par
de columnas (300, 302, 400,
402) forman juntos una celda
de flujo (500).

celda de flujo (400), (402).

(Parr. 0098), (Fig. 7). No menciona.

D1 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencién definida en
la reivindicacién 1, ya que divulga un biosensor que incluye un dispositivo de deteccion y
una celda de flujo montada en el dispositivo de deteccion. El dispositivo de deteccion tiene
una superficie detectora con una pluralidad de sitios de reaccion (resumen).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacion 1y el aparato divulgado en
D1, consiste en que la solicitud menciona que donde cada columna no esté en la superficie
activa (105) del sensor (104, 602).

El efecto que se logra al incluir especificamente que cada columna no esta en la superficie
activa del sensor, es que permite aumentar el area efectiva de deteccidn, utilizando toda
el area superficial del sensor.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: ¢,como modificar el dispositivo divulgado en D1 para proporcionar aumentar
el &rea efectiva de deteccion, utilizando toda el area superficial del sensor?

Sin embargo, el incluir que cada columna no esté en la superficie activa del sensor para
aumentar el &rea efectiva de deteccion, utilizando toda el area superficial del sensor, ya
esta divulgado en D6 que se refiere a una tapa o cubierta (95) que describe un par de
columnas (circulos azules), las cuales no se encuentran en el area activa de sensor (102),
por lo cual se puede utilizar toda la superficie activa del sensor (102) (circulo rojo) (Parr.
0033), (Fig. 1).

Pagina 4 de 12

Senor cludadano, para hacer seguimlento a su sollcltud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
wwwsic.govco ~ Teléfonoen Bogotd: 601592 04 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910165
Direccién: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1,3, 4,5,6,7y10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia
Teléfonos: 601587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.ce

Muestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos
con el medio ambiente

9




./~ Industria y Comercio A
|  SUPERINTENDENCIA &)

GOBIERNO DE COLOMBIA

Resolucion N° 29944

Ref. Expediente N° NC2019/0014475

111,113

17 T111,113 L?Og
115
FIG. 1 USER

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir
la tapa o cubierta (95) del documento D6 en el dispositivo de D1, para asi llegar al objeto
de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Asi mismo, D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes de la
siguiente manera:

e Reivindicacion 2: Las columnas (406, 408) incluyen una parte inferior en los lados
opuestos del sensor (432, 436) y una parte superior sobre la parte inferior de las
mencionadas columnas (406, 408) (Fig. 7).

e Reivindicacion 3: Las paredes laterales (406), (408) estan formadas por una capa
de adhesivo curable que une la cubierta de flujo (410) al dispositivo de deteccion
(404) (Parr. 0098).

e Reivindicacién 5: La cubierta de flujo (410) (o la celda de flujo (402)) puede
comprender un material transparente, como vidrio o plastico (Péarr. 0101).

e Reivindicaciones 8 y 9: Las capas de sustrato (431-434) pueden incluir un sustrato
base (431), un generador de imagenes de estado soélido (432) (por ejemplo, un
sensor de imagen CMOS), un filtro o capa de gestion de la luz (433) y una capa de
pasivacion (434) (...) el dispositivo de deteccion (404) puede fabricarse utilizando
procesos que son similares a los utilizados en la fabricacion de circuitos integrados,
tales como sensores de imagen CMOS y CCD (Péarr. 0104).

e Reivindicacion 11: (...) pueden usarse en varios procesos Yy sistemas bioldgicos o
quimicos para analisis académico o comercial (...) se pueden usar en varios
procesos y sistemas en los que se desea detectar un evento, propiedad, calidad o
caracteristica que sea indicativa de una reaccién deseada. Por ejemplo, las
realizaciones descritas en este documento incluyen cartuchos, biosensores y sus
componentes, asi como sistemas de bioensayo que funcionan con cartuchos y
biosensores (Parr. 0033).

De igual manera, D6 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes asi:

e Reivindicacién 4. En algunas implementaciones, la parte inferior de la parte
superior de la camara tiene un borde recto (1004) que presiona contra una arista
recta con una pared vertical (1005) en la superficie inferior de la cAmara. La pared
se puede formar con epoxi de encapsulacion depositado sobre la superficie (103)
del chip sensor de imagen (103) y la placa de circuito (104) (Parr. 0059).
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e Reivindicacién 10: El sensor de luz incluye una disposicién bidimensional de
elementos sensibles a la luz (105) que pueden corresponder a una matriz de
pixeles en la imagen. A veces nos referimos a los elementos del sensor de luz
como pixeles por simplicidad (Parr. 0028).
Como se menciond anteriormente, en algunos ejemplos, el sensor esta pixelado,
es decir, opera con respecto a filas y columnas (u otras disposiciones de matriz)
de elementos de imagen sensibles a la luz (pixeles) (105) (Parr. 0041).

Las reivindicaciones dependientes 2 a5y 8 a 11 no mencionan alguna caracteristica que,
junto con las caracteristicas de la reivindicacién independiente, aporte nivel inventivo al
dispositivo de la reivindicaciéon 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decisiéon 486 de 2000

de la Comision de

la Comunidad Andina,

la

reivindicacion

independiente 12

(NC2019/0014475 el 18 de octubre de 2018) refiere a: “Un método para formar una celda
de flujo (500), que comprende (...)". A continuacion, se presenta la tabla comparativa entre
el objeto reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D1

D6

Colocar un sensor (104,
602) en una estructura de
soporte (200),
comprendiendo el sensor
(104, 602) una superficie
activa (105).

El dispositivo de deteccion (404)
tiene una superficie detectora
(412).

(Parr. 0098).

(...) sefiales de emision directa
desde los sitios de reaccién (414)
hacia los correspondientes
detectores de luz (436) que estan
configurados para detectar las
sefiales de emision desde los sitios
de reaccion;

(Parr. 0106).

El chip (104) se puede montar en una
cabecera (106), y la cabecera (106)
puede ser parte o estar conectada a
una unidad de control (108).

(Parr. 0035).

El sensor (102) puede formar parte de
un chip de circuito integrado (104) o
formarse sobre él, que puede
fabricarse en un modo de fabricacion
homogéneo o en un modo de
fabricacién hibrido (...)una superficie
expuesta (103) del sensor o una
porcién de la cabecera 0 ambos.
(Parr. 0035).

Formar un par de
columnas (300, 302, 400,
402), cada columna en
lados opuestos del sensor
(104, 602),
comprendiendo cada una
del par de columnas (300,
302, 400, 402) una altura
de columna relativa a una
superficie superior de la
estructura de soporte
(200), siendo la altura de
columna mayor que una
altura de la superficie
activa (105) del sensor
(104, 602) relativa a la
superficie superior de la
estructura de soporte
(200).

(...) la celda de flujo (402) incluye
paredes laterales (406), (408) y
una cubierta de flujo (410) que esta
sostenida por las paredes laterales
(406), (408). Las paredes laterales
(406), (408) estan acopladas a la
superficie del detector (412) y se
extienden entre la cubierta de flujo
(410) y el paredes laterales (406),
(408).

(Parr. 0098).

Las paredes laterales (406), (408)
tienen el tamafio y la forma para
que exista un canal de flujo (418)
entre la cubierta de flujo (410) y el
dispositivo de deteccion (404).
(Parr. 0099).

Una tapa o cubierta o camara o parte
superior de la camara 95 se puede
mover (o puede descender) para
contactar con la muestra y ajustar la
cantidad de muestra.

(Parr. 0033).

En donde cada columna
no estd en la superficie
activa (105) del sensor
(104, 602).

No menciona.

Las columnas de la tapa o camara
superior (950) no se encuentra en la
superficie activa del sensor (102).

(Fig. 1).
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Colocar una capa
cobertora (502) en las
superficies superiores del
par de

Columnas (300, 302, 400,
402), de modo que la capa
cobertora (502) y el par de
columnas (300, 302, 400,
402) formen un espacio
por encima de al menos

Las paredes laterales (406), (408)
estan acopladas a la superficie del
detector (412) y se extienden entre
la cubierta de flujo (410) y el
paredes laterales (406), (408).
(Parr. 0098).

La superficie activa (412) del
sensor (436), la capa cobertora
(410) y el par de columnas (406,
408) forman una abertura por
encima de al menos mas de la
mitad de la superficie activa del
sensor, en donde la estructura de
soporte (431), el sensor (436), la
capa cobertora (410) y el par de
columnas (406, 408) forman una
celda de flujo (400), (402).

No menciona.

aproximadamente la
mitad de la superficie
activa (105) del sensor
(104, 602).

(Parr. 0098) (Fig. 7).
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D1 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 12, ya que divulga un biosensor que incluye un dispositivo de deteccién
y una celda de flujo montada en el dispositivo de deteccion. El dispositivo de deteccion
tiene una superficie detectora con una pluralidad de sitios de reaccién (resumen).

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacion 1y el método divulgado en
D1, consiste en que la solicitud menciona que donde cada columna no esta en la superficie
activa (105) del sensor (104, 602).

El efecto que se logra al incluir especificamente que cada columna no esta en la superficie
activa del sensor, es que permite aumentar el area efectiva de deteccion, utilizando toda
el area superficial del sensor.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢.como modificar el método divulgado en D1 para proporcionar aumentar el
area efectiva de deteccion, utilizando toda el area superficial del sensor?

Sin embargo, el incluir que cada columna no esté en la superficie activa del sensor para
aumentar el area efectiva de deteccién, utilizando toda el area superficial del sensor, ya
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esta divulgado en D6 que se refiere a una tapa o cubierta (95) que describe un par de
columnas (circulos azules), las cuales no se encuentran en el area activa de sensor (102),
por lo cual se puede utilizar toda la superficie activa del sensor (102) (circulo rojo) (Parr.
0033), (Fig. 1).

17) 111,113

FIG.1

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a incluir
la tapa o cubierta (95) del documento D6 en el método de D1, para asi llegar al objeto de
la reivindicacion 12. Por lo cual se considera obvia.

Asi mismo, D1 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes de la
siguiente manera:

e Reivindicacion 13: Las capas de sustrato 431-434 pueden incluir un sustrato base
431, un generador de imagenes de estado solido 432 (por ejemplo, un sensor de
imagen CMOS), un filtro o capa de gestion de la luz 433 y una capa de pasivacion
434 (...) el dispositivo de deteccion 404 puede fabricarse utilizando procesos que
son similares a los utilizados en la fabricaciéon de circuitos integrados, tales como
sensores de imagen CMOS y CCD (Parr. 0104).

e Reivindicacion 14: Las columnas (406, 408) incluyen una parte inferior en los lados
opuestos del sensor (432, 436) y una parte superior sobre la parte inferior de las
mencionadas columnas (406, 408) (Fig. 7).

e Reivindicacion 16: (...) pueden usarse en varios procesos Yy sistemas bioldgicos o
guimicos para analisis académico o comercial (...) se pueden usar en varios
procesos y sistemas en los que se desea detectar un evento, propiedad, calidad o
caracteristica que sea indicativa de una reaccion deseada. Por ejemplo, las
realizaciones descritas en este documento incluyen cartuchos, biosensores y sus
componentes, asi como sistemas de bioensayo que funcionan con cartuchos y
biosensores (Parr. 0033).

e Reivindicaciéon 17: Las paredes laterales (406), (408) estan formadas por una capa
de adhesivo curable que une la cubierta de flujo (410) al dispositivo de deteccion
(404) (Pérr. 0098).

De igual manera, D6 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones dependientes asi:

e Reivindicacion 18: En algunas implementaciones, la parte inferior de la parte
superior de la camara tiene un borde recto (1004) que presiona contra una arista
recta con una pared vertical (1005) en la superficie inferior de la cAmara. La pared
se puede formar con epoxi de encapsulacion depositado sobre la superficie (103)
del chip sensor de imagen (103) y la placa de circuito (104) (Parr. 0059).
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Las reivindicaciones dependientes 13, 14, 16 a 18 no mencionan alguna caracteristica
gue, junto con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo
al dispositivo de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que carece de nivel inventivo.

Respuesta a los argumentos del solicitante

Inicialmente la solicitante manifiesta que: “Se debe analizar si el experto en la materia
tendria algan incentivo en acudir a D6 para resolver el problema técnico objetivo arriba
descrito. Cabe destacar que D6 se dirige a contener y controlar volimenes de muestra en
microscopia éptica. En particular, D6 se ocupa del analisis de sangre (véase el parrafo
[0074]). El experto en la materia del campo de celdas de flujo no tendria ninguna (...)
motivacion para, partiendo del campo de celdas de flujo, dirigirse al campo de la
microscopia optica en el andlisis de sangre (ver Ejemplo 4, parrafo [0141]). Ciertamente,
el examinador no ha traido a colacion ni sugerido ninguna evidencia a tal efecto, y ningun
documento del estado de la técnica indica o tan siquiera sugiere al experto en la materia
enfocada de las celdas de flujo contemplar o dirigirse al campo de la microscopia éptica
de muestras de sangre. Mas concretamente, no hay incentivo ni en D1 ni en el resto de
los documentos localizados, que incite al experto en la materia a dirigirse a documentos
de este campo (microscopia Optica de muestras de sangre) para solucionar algun
problema técnico en el campo de celdas de flujo, estando, la microscopia Optica de
muestras de sangre, significativamente alejada de la tecnologia de celdas de flujo (...)".

Con respecto a lo indicado anteriormente, es importante establecer que el documento del
estado de la técnica D1 se encuentra dirigido hacian un "biosensor" que incluye una
estructura que tiene una pluralidad de sitios de reaccion. Un biosensor puede incluir un
dispositivo de formacién de imagenes de estado sélido (por ejemplo, un generador de
imagenes CCD o CMOS) y, opcionalmente, una celda de flujo montada en el mismo. La
celda de flujo puede incluir al menos un canal de flujo que esta en comunicacién fluida
con los sitios de reaccion (Parr. 0047), revelando de forma complementaria que las
muestras y las sustancias bioldégicas o quimicas pueden ser naturales o sintéticas y
pueden estar suspendidas en una solucién o mezcla dentro de una region espacial. Las
biomoléculas, las muestras y las sustancias biol6gicas o quimicas también pueden unirse
a una fase solida o material de gel. Las biomoléculas, las muestras y las sustancias
bioldgicas o quimicas también pueden incluir una composicién farmacéutica. En algunos
casos, las biomoléculas, las muestras y las sustancias biol6gicas o quimicas de interés
pueden denominarse dianas, sondas o analitos (Parr. 0046). De la misma manera, el
documento del estado de la técnica D6 divulga que el sensor (102), que se usa para
referirse al area sensible a la luz del chip (104), puede funcionar como un dispositivo de
carga acoplada (CCD) o como una tecnologia de sensor de semiconductor de 6xido de
metal complementario (CMOS) (Parr. 0041), indicando adicionalmente que un grupo
particular de aplicaciones implica sangre (es decir, la muestra (101) incluye sangre). El
sistema se puede utilizar para detectar y analizar tipos de células en la sangre, contar
células de varios tipos en la sangre, determinar la normalidad de las células en la sangre,
monitorear la funcién de las células en la sangre y analizar la quimica de la sangre (Parr.
0074). Por lo tanto, se puede establecer de acuerdo a lo divulgado que los dos
documentos del estado de la técnica se encuentra dirigidos hacia un sensor de imagenes
con tecnologia CCD o CMOS que permite el andlisis de muestras bioldgicas.

Ahora bien, en relacion a lo mencionado por la presente solicitud de patente, si bien es
cierto que se encuentra dirigida hacia las especificaciones técnicas de la celdas de flujo,
la solicitud también se encuentra dirigida hacia un sensor fabricado de uno o mas
materiales semiconductores, tales como por ejemplo: un sensor fabricado usando
tecnologia CMOS (por ejemplo, un sensor de imagen CMOS, como se describio
anteriormente), de la misma manera, la solicitud revela que el aparato del primer aspecto
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puede, por ejemplo, ser parte de un cartucho para al menos uno de analisis biologico y
analisis quimico. Tal cartucho puede usarse para permitir secuenciacién, por ejemplo,
secuenciacion de ADN, por ejemplo, secuenciacion por sintesis o secuenciacion de
proxima generacion (también conocida como secuenciacion de alto rendimiento),
sugiriendo de esta manera que la finalidad del sensor reclamo consiste en el analisis de
muestras biolégicas.

En conclusidn, es evidente que la presente solicitud de patente se encuentra relacionada
con los documentos del estado de la técnica D1 y D6, toda vez que los dos se encuentran
dirigidos hacia elementos de deteccion o sensores de tecnologia CCD o CMOS para el
analisis de muestras biologicas. Por lo tanto, la persona medianamente versada en la
materia técnica estaria motivada a seleccionar cualquier informacion incluida dentro de
las mencionadas anterioridades para llegar al objeto la materia reclamada por la solicitud.

Por otro lado, la solicitante argumenta adicionalmente que: “(...) el problema que intenta
resolver la pared de camara (95) de D6, es el de contactar con la muestra y ajustar la
cantidad de la muestra, presionando un externo de la pared de camara (95) y
descendiendo contra ésta. Mas en patrticular, se dirige a resolver el problema cuando la
muestra cargada es mayor que la cantidad necesaria (parrafo [0033]). En ningun
momento, la configuracion de la pared de camara (95) intenta resolver el problema de
como aumentar la superficie efectiva de deteccion del sensor (...) Por tanto, al no
encontrarse ninguna motivacion para el experto en la materia para combinar las
ensefianzas del estado de la técnica mas cercano, D1, con las ensefianzas de D6, tal
combinacién necesariamente conllevaria el desarrollo de actividad inventiva por parte del
experto en la materia (...) incluso si el experto en la materia hubiera combinado la
configuracion/solucion de la pared de camara (95) en D1, intentado resolver un problema
técnico que desconoce por completo, tampoco lo hubiera resuelto de la manera definida
en las reivindicaciones por los motivos que se esgrimen a continuacién. De acuerdo con
el examinador, el equivalente en D6 a las “columnas (300,302,400,402)” y la “capa
cobertora (502)” es la pared de camara (95) de D6. En otras palabras, el examinador
considera que la pared de camara (95) corresponde con las columnas que soportan una
capa cobertora. No obstante, en D6 esta pieza es un componente unitario monolitico o
monopieza, por lo que, en ningun caso divulga una capa cobertora que esta soportada
por unas columnas tal y como ha sido definido en el juego de reivindicaciones (...)".

En relaciébn con lo anterior, es importante destacar que, sin bien dentro de las
especificaciones reveladas por el documento del estado de la técnica D6 se sefiala una
tapa o cubierta o camara o parte superior de la camara 95 que se puede mover (0 puede
descender) para contactar con la muestra y ajustar la cantidad de muestra (Parr. 0033),
dentro de la mencionada anterioridad se puede evidenciar dentro de la figura 1 que una
tapa o cubierta (95) incluye un par de columnas (circulos azules), las cuales no se
encuentran dentro del area activa de sensor (102), por lo cual se puede utilizar toda la
superficie activa del sensor (102) (circulo rojo) (Fig. 1).
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Por lo cual, sin bien dentro de la mencionada anterioridad no se indique de manera textual
gue el porte de la tapa o cubierta se encuentra fuera del area activa del sensor (102),
dentro de la figura se puede evidenciar especificamente las condiciones de soporte de la
mencionada tapa. Por lo tanto, la persona medianamente versada en la materia técnica
estaria motivada a incluir la informacion visualizada dentro de la figura 1, e identificar la
disposicion incluida dentro del pliego reivindicatorio, comprobando de esta manera la falta
de nivel inventivo de la materia reclamada.

Continua la solicitante argumentando que: “(...) el sensor es parte del chip del circuito
integrado (104), y las columnas equivalentes estarian apoyadas sobre el propio chip (104)
0 sobre una superficie expuesta (103) que forma parte del sensor (102). D6 no muestra ni
sugiere que las columnas estén apoyadas sobre la estructura soporte (200) tal y como ha
sido debidamente definido en el juego de reivindicaciones de la presente solicitud (...)
incluso si el experto en la materia combinara D1 y D6 (sin tener ningln incentivo y sin
reconocer el problema técnico que trata de resolver), lo que haria, sin capacidad inventiva,
seria afladir una pieza monolitica sin una capa cobertora como pieza aparte de las
columnas, y, ademas apoyaria esta pieza monolitica sobre el propio sensor (102) o sobre
el chip (104) o sobre porcion expuesta (103) que forma parte del sensor, por lo que
apoyaria dicha pieza monolitica, al fin y al cabo, sobre el propio sensor. Es decir, que
incluso si el experto en la materia combinara las ensefianzas de D1 y D6, no llegaria a la
solucion definida en la reivindicacion independiente 1 ni tampoco daria solucion al
problema que resuelve la invencioén (...)".

Sin embargo, es importante manifestar que, dentro de la reivindicaciones independientes
1y 12, el solicitante incluye las especificaciones técnicas que revelan que cada columna
no esta en la superficie activa (105) del sensor (104, 602), indicando de forma especifica
la ubicacion de dichas columnas; por lo cual, si bien el documento del estado de la técnica
D6 revela que el sensor (102) puede formar parte de un chip de circuito integrado 104 o
formarse sobre él, que puede fabricarse en un modo de fabricacién homogéneo o en un
modo de fabricacion hibrido. El chip (104) se puede montar en una cabecera (106), y la
cabecera (106) puede ser parte de una unidad de control (108) o estar conectada a ella,
0 contener la muestra o una porcién de ella dentro de un espacio o camara adyacente a
una superficie expuesta (103) del sensor 0 una porcién de la cabecera o ambos (Parr.
0035), se puede evidenciar que el chip (104) hace parte de una unidad de deteccion y
sirve como soporte al sensor (102) (superficie activa). Por lo tanto, se puede establecer
gue las mencionadas columnas de la tapa o cubierta (95) se encuentra soportadas sobre
la base (104) de la superficie activa del sensor (102), tal y como fue reclamada en la
presente solicitud, siendo obvia la materia reclamada a partir de la combinacion de los
documentos D1 y D6.

Que de acuerdo con la modificacién presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo
el N° NC2019/0014475 el 18 de octubre de 2022 y teniendo en cuenta el objeto de la
solicitud, se modifica el titulo de la invencion el cual quedara de la siguiente manera:
“APARATO QUE INCLUYE UNA ESTRUCTURA DE SUPERFICIE ACTIVA DE UN
SENSOR Y METODO PARA SU ELABORACION”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Superintendente de Industria y
Comercio,
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RESUELVE

ARTICULO 1: Denegar la patente de invencion a la solicitud que entr6 en fase nacional en
virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la creacion titulada:

“APARATO QUE INCLUYE UNA ESTRUCTURA DE SUPERFICIE ACTIVA DE UN
SENSOR Y METODO PARA SU ELABORACION"

ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente resolucién a ILLUMINA INC.,
advirtiendo que contra ella procede el recurso de reposicion, ante la Superintendente de
Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacién o dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 31 de mayo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO

Fecha: 2023.05.31
17:01:00 COT

Razon: Validez juridica.
Ubicacién: Bogota,

Colombia.
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