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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 35995

Ref. Expediente N° NC2020/0015882

Por la cual se otorga 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 17 de diciembre de 2020 con
el N° NC2020/0015882, por ILLUMINA INC., entr¢ a fase nacional la solicitud de patente
de invencion titulada “INTERCAMBIO DE REACTIVO EN UN INSTRUMENTO”, que
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2020/037864 del 16 de junio de 2020.

Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 928 el 31 de
mayo de 2021, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

Que realizado el examen de fondo mediante Oficio No. 5051 de 8 de abril de 2022, se
requirio al solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision 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° NC2020/0015882 el 22 de agosto
de 2022, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presenté las
reivindicaciones 1 a 26 que reemplazan las originalmente presentadas. Se acepta este
ultimo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

Que en el presente caso, las reivindicaciones 1 a 26 incluidas en el radicado bajo el N°
NC2020/0015882 el 22 de agosto de 2022 superan la objecion de Art. 30 D. 486
relacionada con la claridad del preambulo de las reivindicaciones independientes y las
caracteristicas esenciales de las reivindicaciones dependientes 9, 10, 13 y 14, lo cual fue
requerida mediante el Oficio N° 5051 de 8 de abril de 2022, ya que los argumentos
presentados por el solicitante son de recibo por parte de esta Oficina, y se han colocado
los numeros de referencia.

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 reivindicaciones 1 a 26 incluidas en el radicado bajo el N°
NC2020/0015882 el 22 de agosto de 2022, cumplen los requisitos indicados
anteriormente, toda vez que refieren a un método (130, 150) para determinar el orden de
nucleotidos en un polinucledtido y un instrumento (200) para determinar el orden de
nucleétidos en un polinucledtido, que difiere del estado de la técnica mas cercano,
EP3373174, en la etapa de hacer fluir un reactivo tampén, a través del sistema de gestion
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de reactivos (204) y la celda de flujo (202), en una pluralidad de ciclos de direcciones
consecutivas de flujo hacia adelante (140, 180) y hacia atras (142, 182).

Adicionalmente, estas diferencias no se encuentran sugeridas en el estado de la técnica
y, como consecuencia de ello, se evidencia el efecto de mejorar el intercambio de
reactivos respecto a otros métodos conocidos, reducir la pre-fase y, en consecuencia,
aumentar la longitud de polinucledtidos que pueden crecer, ademas cuanto mas bajos
sean los valores de prefase, mejor es la calidad de los datos con una longitud de
polinucledtido dada durante el procesamiento del método, mas largos pueden ser los
polinucledtidos y se puede conseguir un volumen de barrido total “efectivo” muy superior.
Sumado a lo anterior, la materia reivindicada, es susceptible de aplicacion industrial.

En consecuencia, las reivindicaciones 1 a 26 cumplen los requisitos de novedad, nivel
inventivo y aplicacion industrial establecidos en la normatividad citada en precedencia y
este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Que de acuerdo con la modificacion presentada por el solicitante en el escrito radicado bajo
el N° NC2020/0015882 el 22 de agosto de 2022 y teniendo en cuenta el objeto concedido,
se modifica el titulo de la invencion el cual quedara de la siguiente manera: “METODO E
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR EL ORDEN DE NUCLEOTIDOS EN UN

POLINUCLEOTIDO QUE HA MEJORADO EL INTERCAMBIO DE REACTIVOS ENTRE
LOS FLUJOS DE REACTIVOS”.

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

RESUELVE

ARTICULO 1: Otorgar 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:

“METODO E INSTRUMENTO PARA DETERMINAR EL ORDEN DE NUCLEOTIDOS
EN UN POLINUCLEOTIDO QUE HA MEJORADO EL INTERCAMBIO DE REACTIVOS
ENTRE LOS FLUJOS DE REACTIVOS”

Clasificacion IPC: BO1L 3/00

Reivindicacion(es): 1 a 26 incluidas en el radicado bajo el No NC2020/0015882 el 22 de
agosto de 2022, de acuerdo con el Anexo No. 1

Titular(es): ILLUMINA INC.

Direccion(es): 5200 ILLUMINA WAY SAN DIEGO, CA 92122, ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA.

Inventor(es): Rajagopal PANCHAPAKESAN, Tony YEN y Eric STAVA.
Prioridad(es) N° 19/06/2019, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 62/863,444.

Solicitud internacional N°: PCT/US2020/037864 Fecha: 16 de junio de 2020.
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Vigente desde: 16 de junio de 2020 Hasta: 16 de junio de 2040.

ARTICULO 2: El titular tendréa los derechos y las obligaciones establecidos en la Decisién
486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones legales vigentes
sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se debera
cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la referida
norma comunitaria.

ARTICULO 3: Notificar el contenido de la presente resolucion a ILLUMINA INC, advirtiendo
gue contra ella procede el recurso de reposicion, ante la Superintendente de Industria y
Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 29 de junio de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO

Fecha: 2023.06.29
23:02:07 COT

Razén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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ANEXO No. 1

REIVINDICACIONES CONCEDIDAS

1. Un método (130, 150) para determinar el orden de nucle6tidos en un polinucledétido,
gue comprende:

hacer fluir un reactivo de incorporacion (160), a través de un sistema de gestion de
reactivos (204) y una celda de flujo (202) de un instrumento (200), teniendo la celda de
flujo (202) un primer polinucleétido (108) colocado en su interior, en el que el reactivo de
incorporacion (160) afiade una primera base a una secuencia de bases, comprendiendo
la secuencia de bases un segundo polinucledtido (110) complementario al primer
polinucledtido;

capturar una imagen (166), de una sefial de identificacion procedente de la primera
base, después de que la primera base se haya afiadido al segundo polinucle6tido (110);

hacer fluir un reactivo de escision (178), a través del sistema de gestion de reactivos
(204) y la celda de flujo (202), para eliminar un primer terminador desde la primera base
con el fin de permitir que una base posterior en la secuencia de bases se afiada al segundo
polinucledtido (110); y

hacer fluir un reactivo tampaon, a través del sistema de gestidn de reactivos (204) y
la celda de flujo (202), en una pluralidad de ciclos de direcciones consecutivas de flujo
hacia adelante (140, 180) y hacia atras (142, 182).

2. El método (130, 150) de la reivindicacién 1, en el que la pluralidad de ciclos
comprende 4 0 mas ciclos.

3. El método (130, 150) de la reivindicacién 1, en el que la pluralidad de ciclos
comprende 12 o mas ciclos.

4. El método (130, 150) de cualquiera de las reivindicaciones 1-3, en el que el sistema
de gestion de reactivos (204) y la celda de flujo (202) se colocan en un cartucho (230) del
instrumento (200), siendo el cartucho (230) insertable de forma extraible en el instrumento
(200).

5. El método (130, 150) de cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en el que el reactivo
de incorporacion (160), el reactivo de escision (178) y el reactivo tampdn se almacenan
en pocillos (232) de reactivo del sistema de gestidén de reactivos (204), los pocillos (232)
de reactivo operables para almacenar un volumen total finito de cada reactivo.

6. El método (130, 150) de cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en el que el flujo
del reactivo tampdn comprende:

hacer fluir un primer volumen de flujo hacia adelante del reactivo tampén en la
direccién del flujo hacia delante (140, 180) de cada ciclo de la pluralidad de ciclos; y

hacer fluir un segundo volumen de flujo hacia atras del reactivo tampén en la
direccion de flujo hacia atras (142, 182) de cada ciclo de la pluralidad de ciclos, siendo el
primer volumen de flujo hacia delante mayor que el segundo volumen de flujo hacia atras.
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7. El método (130, 150) de la reivindicacion 6, en el que el volumen de flujo hacia
delante es mayor que el volumen de flujo hacia atras en aproximadamente un 3 % 0 mas.

8. El método (130, 150) de cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en el que el flujo
del reactivo tamp6n comprende:

un periodo de incubaciéon (144, 184) sustancialmente sin flujo de reactivo tampon
a través del sistema de gestion de reactivos (204) y la celda de flujo (202) durante
aproximadamente 10 segundos o0 mas después del ultimo ciclo de la pluralidad de ciclos;

y

hacer fluir un tercer volumen de flujo hacia delante del reactivo tampon en la
direccién del flujo hacia delante (146, 186) después del periodo de incubacion (144, 184).

9. El método (130, 150) de la reivindicacion 8, en el que el volumen de barrido total
del reactivo tampodn, durante el flujo del reactivo tampon, estd sustancialmente
determinado por la féormula ((1¢" FFV + 2° RFV) * N) + 3®" FFV, en la que:

1¢" FFV es el primer volumen de flujo hacia delante,

El 2° RFV es el segundo volumen de flujo hacia atras,

N es el numero total de ciclos en la pluralidad de ciclos, y
El 3°" FFV es el tercer volumen de flujo hacia delante.

10. El método (130, 150) de la reivindicacion 9, en el que el consumo de fluido total del
reactivo tampon, durante el flujo del reactivo tampdn, esta sustancialmente determinado
por la formula ((1¢" FFV - 2° RFV) * N) + 3¢ FFV.

11. Elmétodo (130, 150) de la reivindicacion 10, en el que la relacion entre el volumen
de barrido total del reactivo tampon y el consumo de fluido total del reactivo tampoén es
igual o superior a aproximadamente 6.

12.  El método (130, 150) de cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en el que el flujo
en la direccion del flujo hacia adelante (140, 180) y el flujo en la direcciéon del flujo hacia
atrds (142, 182) estan separados por un tiempo de retardo de aproximadamente 1
segundo 0 menos para cada ciclo de la pluralidad de ciclos de direcciones de flujo hacia
adelante (140, 180) y hacia atras (142, 182).

13. El método (130, 150) de cualquiera de las reivindicaciones 1-11, en el que el flujo
en la direccion del flujo hacia adelante (140, 180) y el flujo en la direccién del flujo hacia
atrds (142, 182) estad separado por un tiempo de retardo de aproximadamente 200
milisegundos 0 menos para cada ciclo de la pluralidad de ciclos de direcciones de flujo
hacia adelante (140, 180) y hacia atras (142, 182).

14. El método (130, 150) de cualquiera de las reivindicaciones 1-13, en el que cada
ciclo de la pluralidad de ciclos de direcciones de flujo hacia adelante (140, 180) y hacia
atras (142, 182) estd separado por un tiempo de retardo de aproximadamente 200
milisegundos 0 menos.

15.  Uninstrumento (200) para determinar el orden de nucleétidos en un polinucleétido
gue comprende:

un sistema de gestion de reactivos (204), colocado en el instrumento (200),
comprendiendo el sistema de gestién de reactivos (204) una pluralidad de pocillos de
reactivos (232), teniendo los pocillos de reactivo (232) al menos un primer, un segundo y
un tercer reactivo bien operables para contener un reactivo de incorporacion (160), un
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reactivo de escision (178) y un reactivo tampodn colocados respectivamente en el mismo,
el sistema de gestidn de reactivos (204) para seleccionar un flujo de reactivo (234) de uno
de la pluralidad de pocillos de reactivo (232);

una celda de flujo (202), colocado en el instrumento (200), comprendiendo la celda
de flujo (202) un canal de flujo (224) en comunicacion fluida con el sistema de gestion de
reactivos (204), el canal de flujo (224) para dirigir el flujo de reactivo (234) sobre un primer
polinucledtido (108) posicionado en el canal de flujo (224); y

un médulo de deteccién (226);
en el que el instrumento (200) esta configurado para:

hacer fluir el reactivo de incorporacion (160), a través del sistema de gestion
de reactivos (204) y la celda de flujo (202), para afiadir una primera base a una secuencia
de bases, comprendiendo la secuencia de bases un segundo polinucle6tido (110)
complementario al primer polinucledtido;

capturar una imagen (166), de una sefial de identificacion procedente de la
primera base, después de que la primera base se haya afiadido al segundo polinucleétido
(110);

hacer fluir el reactivo de escision (178), a través del sistema de gestion de
reactivos (204) y la celda de flujo (202), para eliminar un primer terminador desde la
primera base con el fin de permitir que una base posterior en la secuencia de bases se
afiada al segundo polinucleétido (110); y

hacer fluir el reactivo tampdn, a través del sistema de gestion de reactivos
(204) y la celda de flujo (202) en una pluralidad de ciclos de direcciones consecutivas de
flujo hacia adelante (140, 180) y hacia atras (142, 182).

16. El instrumento (200) de la reivindicacion 15, en el que, el instrumento (200) esta
configurado para hacer fluir el reactivo tampaon a través del sistema de gestion de reactivos
(204) y la celda de flujo (202) en una pluralidad de 4 o mas ciclos de direcciones de flujo
consecutivas hacia adelante (140, 180) y hacia atras (142, 182).

17.  El instrumento (200) de la reivindicacion 15, en el que, el instrumento (200) esta
configurado para hacer fluir el reactivo tampoén a través del sistema de gestion de reactivos
(204) y la celda de flujo (202) en una pluralidad de 12 o mas ciclos de direcciones de flujo
consecutivas hacia adelante (140, 180) y hacia atras (142, 182).

18. El instrumento (200) de cualquiera de las reivindicaciones 15-17, en el que el
instrumento (200) esta configurado para hacer fluir el reactivo tampdn de manera que el
flujo en una direccion de flujo hacia adelante (140, 180) y el flujo en una direccion de flujo
hacia atras (142, 182) esté separado por un tiempo de retardo de aproximadamente 200
milisegundos o0 menos para cada ciclo de la pluralidad de ciclos de las direcciones de flujo
hacia delante (140, 180) y hacia atras (142, 182).

19. El instrumento (200) de cualquiera de las reivindicaciones 15-18, en el que el
sistema de gestion de reactivos (204) se puede insertar de forma extraible en el
instrumento (200).

20.  Elinstrumento (200) de cualquiera de las reivindicaciones 15-19, en el que la celda
de flujo (202) se puede insertar de forma extraible en el instrumento (200).

21. Elinstrumento (200) de las reivindicaciones 15-20, que comprende:
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un cartucho (230) para contener el sistema de gestion de reactivos (204) y la celda
de flujo (202);

en el que el reactivo de incorporaciéon (160), el reactivo de escision (178) y el
reactivo tampdn se almacenan en pocillos (232) de reactivo del sistema de gestion de
reactivos (204), en el que los pocillos (232) de reactivo almacenan un volumen total finito
de cada reactivo.

22.  El instrumento (200) de la reivindicacion 21, en el que el cartucho (230) se puede
insertar de forma extraible en el instrumento (200).

23. El instrumento (200) de cualquiera de las reivindicaciones 15-22, en el que el
instrumento (200) esta configurado para hacer fluir el reactivo tampdon de manera que:

se hace fluir un primer volumen del reactivo tampon en la direccion del flujo hacia
delante (140, 180) de cada ciclo de la pluralidad de ciclos;

se hace fluir un segundo volumen del reactivo tampdn en la direccion de flujo hacia
atras (142, 182) de cada ciclo de la pluralidad de ciclos, siendo el primer volumen mayor
gue el segundo volumen.

24.  El instrumento (200) de la reivindicacion 23, en el que el volumen de flujo hacia
delante es mayor que el volumen de flujo hacia atras en aproximadamente un 3 % 0 mas.

25. El instrumento (200) de cualquiera de las reivindicaciones 23 o0 24, en el que el
instrumento (200) esta configurado para hacer fluir el reactivo tampon de manera que:

se impone un periodo de incubacién (144, 184) de sustancialmente ningun flujo del
reactivo tampon a través del sistema de gestion de reactivos (204) y la celda de flujo (202)
durante aproximadamente 10 segundos 0 mas después del ultimo ciclo de la pluralidad
de ciclos; y

se hace fluir un tercer volumen de flujo hacia adelante del reactivo tampén fluye en
la direccion del flujo hacia adelante (146, 186) después del periodo de incubacion (144,
184).

26. El instrumento (200) de la reivindicacién 25, en el que, el instrumento (200) esta
configurado para hacer fluir el reactivo tampon de manera que:

un volumen de barrido total del reactivo tampon se determina sustancialmente
mediante la formula ((1°" FFV + 2° RFV) * N) + 3" FFV, en el que:

1" FFV es el primer volumen de flujo hacia delante,

El 2° RFV es el segundo volumen de flujo hacia atras,

N es el nimero total de ciclos en la pluralidad de ciclos, y
el 3¢ FFV es el tercer volumen de flujo hacia adelante;

un consumo de fluido total del reactivo tampén se determina sustancialmente
mediante la formula ((1°" FFV - 2° RFV) * N) + 3¢ FFV; y

en el que la relacién entre el volumen de barrido total del reactivo tampon y el
consumo de fluido total del reactivo tampdn es igual o superior a aproximadamente 6.
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