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Asunto : Solicitud de patente para POLIPEPTIDOS DE
ANTICUERPOS ANTI-IDIOTIPICOS RELACIONADOS CON
TOXINA CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y ANTIVIRAL,
COMPUESTO ANTIMICROBIANO PEPTIDO-MIMETICO, UN

I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Solicitante : 1) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA, 2) LUCIANG
POLONELL! Y 3) ANTONIO CASSONE :
Fecha solicitud : 10 de diciembre de 2004

Yo, Emilic FERRERO, obrando como apoderado de los solicitantes UNIVERSITA™

DEGL! STUDI DI SIENA, LUCIANO POLONELL! Y ANTONIO CASSONE, por el presente
escrito alentamente manifiesto a usted que debidamente notificado de la Roaoludﬁn N*
34315 de 21 de diciembre de 2005, interpongo en su conira el recurso de REPOSICIONNay,

my;efloonsewendaseoonﬂnﬁeeluanﬁtedehsdidmddepatentede
Ia referencia y se conceda el privilegio de patente de invencion titulada “POLIPEPTIDOS DE
ANTICUERPOS ANTIDIOTIPICOS RELACIONADOS CON TOXINA CON ACTIVIDAD
ANTIMICROBIANA Y ANTIVIRAL, COMPUESTO ANTIMICROBIANO  PEPTIDO-
MIMETICO, UN PROCESO PARA PREPARAR EL POLIPEPTIDO Y UNA COMPOSICION
FARMACEUTICA QUE LOS CONTIENE" a favor de los solicitantes.
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. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION
La Resoluciéon N° 34315 de 21 de diciembre de 2005, me fué notificada
personalmente el dia dieciséis (16) de enero de dos mil seis (2008), por lo que el término
para interponer el recurso de reposicion vence el dia veintitrés (23) de enero de dos mil seis
(2008). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.

lil. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacion, el Superintendente de
Industria y Comercio decidi6:

3.1.1  Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de invencién de la
referencia.

l‘

3.2 En la parte motiva de la providencla, se hace referencia a los slgulenth- .".
fundamentos de la decision: ‘f-*. g
j.fE ,;' ]

o rr- éE‘

'l

3.21 Como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el articulo 38
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado da‘
Cooperacitn en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular -, .~ J
Unica de la Superintendencia de Industia y Comercio, la Divisién de Nuevas 4: -
Creaciones mediante el Oficlo N* 11877 notificado por fijacién en lista de 14 &eﬂ'-" 'g X
enero de 2008, requirié al solicitante conforme lo dispone el articulo 39 de Ia utadi %ﬁ 1,
Decision 486, para que dentro del término de dos meses complementara su-- .
solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 26
y 27 de la misma norma.

1;3-‘ .

2.

3.2.2 El articulo 39 de la Decision 486 establece que: “Si & /a expiracién del término
seflalado, el solickanie no completa los requisitos indicados, la solicitud se
considerard abandonada y perdera su prelacién. Sin perjuicio de ello, la oficina
nacional competente guardard la confidencialidad de la solicitud”.

3.2.3 El requerimiento efectuado por la Divisién de Nuevas Creaciones fue atendido el dia
9 de marzo de 2005, dandose cumplimiento en forma parcial a las observaciones de
caracter juridico, teniendo en cuenta que el documento en que consta la cesién del
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derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante, fue suscrito
Unicamente por dos de las cuatro personas relacionadas como inventores dentro de
la solicitud, no completando los requisitos sefialados en el artfculo 28, literal k) de la
Decisién 486. Adicionaimente adjunta un documento de cesién de derechos de un
inventor que no figura relacionado en el petitorio iniclal, sin que se haya efectuado
la modificacion de [a solicitud en tal sentido. De acuerdo con lo anterior, se
considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado articulo 39 de la
Decision 486.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito atentamente a
su Despacho lo siguiente:

4.1. Revocar la Resolucion N° 34315 de 21 de diciembre de 2005.

4.2, Continuar con el tramite de la prasente solicitud de patente de invencién y en
especial ordenar su publicacién en la Gaceta de la Propledad Industrial.

)
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V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

“ﬂa‘r"fm*

"'"""'5;

-\.-

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en I
Resolucién objeto del presente recurso, ya que es evidente que se ha proferido una dedslb
que carece de sustento juridico valido.

13 o
gk
=A

q e
..l

Lo anterior por cuanto no fueron considerados todos los documentos que obra
dentro del expediente de la referencla y que demuestran el cumplimiento de todos los )
requisitos legales, tal y como lo expondré a continuacion.

l‘l
M4

51. Declaratorla de abandono. Articulo 39 de la Declslén 486:

El primer punto a ser analizado, comesponde a determinar cuéndo procede la
declaraciébn de abandono de una solicitud de patente de invencion, conforme al
Articulo 39 de la Decision 486.
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El examen de forma que debe efectuar la Division de Nuevas Creaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra regulado en el Artfculo 39
de la Decisibn 486 y la inobservancia del mismo, cuando de &l se deducen
observaciones, tiene una consecuencia juridica que iguaiments, encuentra sustento
en la aludida norma.

El sigulents, es el tenor literal del Articulo 39:

“Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no
contiane los requisitos establecidos en los articulos 28 y 27, la
oficina nacional competente nofificaré al solicitante para que
complete dichos requisitos deniro del plazo de dos meses
siguientes a la fecha de notificacion. A solicitud de parle dicho
plazo serd prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin
que plerda su prioridad.

Si a la expiracién del tdrmino sefialado, el solicitante no
completa los requisitos Indicados, la solicitud se considerard
abandonada y perders su prelacién. Sin perjuicio de ello, la oficing ¥
nacional competente guardaré la confidencialidad de la solicitud.” 3 -'f?-‘-Q
1 ﬁf
o

(lo subrayado fuera del texio). ) 2
. ey
Como se observa, la declaratoria de abandono a la que expresamente se refiere la *" - R .
Norma Comunitaria procede cuando el solictante NO COMPLETA LOS , ..
REQUISITOS INDICADOS EN EL OFICIO DE FORMA. En consecuencia, o'l*;-!ll E:
abandono de una solicliud de patente de invencién no podra ser declarado eif @
ningiin ofro evento diferente al indicado en el articulo 39, por tratarse de ung ﬂ

~

sancidn y por ende ser de aplicacion restrictiva y no analbgica. rF e

f-

En efecto, la interpretacién del Articulo 39 en cuanto al abandono, debe ser
restrictlva ya que contiene una sancién para el administrado y en consecuencia,
jamés podréa ser aplicada en un caso similar o, como doctrinalmente se conoce, por
analogla.

En el desarrolio del recurso pres'entado. demostrard cdémo, al dar |a respuesta al
requerimiento del examen de forma expedido dentro del trdmite de la solicitud de
patente, si se cumplié con los requisitos alll indicados y por ende no se presentd la
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la sltuacion de hecho que, de acuerdo con el articulo 39 de la Decisién 486, genera
el abandono de la solicitud.

Contenido del uerimianto efectuado con ocasién del examen de forma:

El Oficio No 11877 notificado por fijacion en lista de 14 de enero de 2005 mediante
el cual, la Divisibn de Nuevas Creaciones requirié al solicitante como resultado del
examen de forma, sefialaba lo siguiente:

e La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado, con el lleno de los
requisitos exigidos por los articulos 63 y subsigulentes del Cdédigo de
Procedimiento Chivil. Adiclonaimente deberé presentar el documento que
acradita a existencla y repraséntaclon legal de la socledad solicitante, cuando
éste fuere una persona Juridica.

s La solicliud no contiene la copla del documento en que consta la ceslén del
derecho de patents del Inventor al solicitante o a su causante (Art. 28-k)
Declsién 486.

e El solicitante debe presentar un nuevo titulo, que permita identificar la materla
de la cual trata la solicitud, ya que el relacionado no se encuentra con Ia
precisién necesaria para identificar claramente el objeto de la solicitud de
patente. (Regla 4.3. PCT, Art. 27, 27 Declsl6n 486, Circular Unica 5.2.9.)

':*";""’

Asl entonces, como consecuencia de la verificaclén efectuada por su Despacho: i
sobre el cumplimiento de los requisitos de forma por parte de la presente sollcrtudu - e
de patente, se efectio un requerimiento que fue debidaments notificado al .
solicitante y que, no ofrecla ninguna dfficultad en cuanto a su comprensién, tal y $
como se desprende de la lectura del mismo. & §
gyt

L

.-l

Ty,

Memorlal de respuesta al Oficlo No 11877 de 2005:

Tal y como podra constatarse en la documentacibn que reposa dentro del
expediente No 04.124.128, mediante memorial radicado el dia 9 de marzo de 2005
se dio respuesta al Oficio N° 11877 de 2005, en los tdrminos en que la
Administraclén profirié tal requerimiento aportando i) el documento de cesion de los
inventores conforme a la informacién suministrada al momento de presentar la
solicltud; ii) el poder otorgado a mi favor por los solicitantes de acuerdo a lo exigido
por el Articulo 63 del Codigo de Procedimiento Civil y subsiguientes, teniendo en
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5.3.1.

= ]

cuenta que para el caso que nos ocupa se trata de més de uno y, por Gitimo, ii)
modificando el titulo de la invencion para Identificar la materia de la cual trata la
solicitud.

Para efectos del presente recurso y, con el objeto de brindar claridad a su
Despacho, me limitaré a sustentar que el requerimiento efectuado por su Despacho
con respecto al documento de cesién, si reiine los requisitos de forma que exige la
Norma Comunitaria.

La Resolucién impugnada, en forma equivocada, argumenta basicamente que,
debe declararse el abandono de la solicitud puesto que el documento de cesién
aportado posee dos defectos de forma:

a) “...el documento en que consta la cesidén del derecho a la
patente oforgado por los inventores al solicitante, fue suscrito
Unicaments por dos de las cuatro personas relacicnadas como
invenitoras dentro de la solicitud, no complefando los requisitos
seflalados en el articulo 26, iit. k), de la decisién 486."

b) "Adicionalmente adjunta un documento de cesién de derechos

de un inventor que no figura relaclonado en el petitorio inicial, sin :
que haya efectuado la modificacién de la solicitud en tal sentido.”

Documento de ceslén suscrito por |a totalidad de los Inventores:

*s . '.. . .".
Al realizar una revision del expediente, ese Despacho puede advertir que elé S
documento de cesion fue suscrito por los inventores Paclo NERI, Luisa BRACCI y; " i ; :

A%
"

Luisa LOZZI. Ahora bien, en el petitorio se relaclonan las sigulentes personas oomo"' Y
inventores: Paolo NERI, Luisa BRACCI, LUCIANO POLONELLI y ANTONIOZ@... s,
CASSONE y, como solicitantes en fase nacional a: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI~ 1o
SIENA, LUCIANO POLONELLI y ANTONIO CASSONE.

Noétese entonces que dos (2) de las personas que aparecen como solicitantes del
privilegio de patente de Invencién, ostentan también la calidad de inventores, razén
por la cual no estaban obligados a diligenciar documento de cesidn alguno. El literal
k) del Articulo 26 de la Declsién 486 indica claramente el caso en el cual serd
necesario aportar el documento de cesion:
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5.3.2.

‘k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la
cesion del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su
causante.”

Es asl, como la declaracion de abandono que se profiere a través de la Resolucién
N° 34315 de 2005 resulta contraria a derecho porque se basa, en este punto, en
una exigencia que no tiene sustento normativo. En efecto, el citado literal k) explica
que de ser el caso, eventuaimente, el documento de cesidn se presentara para que
consie la cesién del derecho a la patente del Inventor al solicitante y no del
inventor a él mismo. En conclusiéon, no resulta dlerto que tal documento haya sido
suscrito, como lo afirma ese Despacho, Gnicamente por dos de las cuatro personas
relacionadas como inventores dentro de la solicitud ya que los dos que no lo
hicieron ostentan también la calidad de solicitantes y no resuitaba necesario desde
el punto de vista juridico que lo hicieran.

Mas claridad se obtiene sl, al verificar los poderes que se adjuntan como anexos de
la respuesta al Oficio No 11877 de 2005, su Despacho advierte que en efecto, de
las personas que se citan como solicitantes en el petitorio y, conforme al Articulo 63
y subsiguientes del Cdédigo de Procedimiento Civil se adjuntd el poder
correspondiente. _:«___- .

En conclusion, la falta de documento de cesibn suscrito por LUCIANO POLONELL{ -'
y ANTONIO CASSONE, solicitantes e inventores, no constituye una razbnﬂ o
juridicamente valida para declarar el abandono de la solicitud y por ende la P
Resolucién aca impugnada debe ser revocada.

Do
Documento de cesién suscrito por un inventor que no filgura en el petitorle: - .5 &?

Indica la Resolucién que se impugna en su parte considerativa que el documento de"'
cesion ademés adiciona un inventor que no figura relacionado como tal en el
petitorio iniclal, sin que se haya efectuado la modificacién de la solicitud en tal
sentido.

A este respecto, me permito poner de presente al Despacho que este hecho
JAMAS puede dar lugar a la declaratoria de abandono de una solicitud de patente.
Lo anterior, por cuanto si nos atenemos al requerimiento formulado por su
Despacho y a lo manifestado en la Resolucién aci impugnada, para su Despacho
resultaba claro que en la presente invencién se mencionaban cuatro (4) inventores
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de tal manera que dicho requerimiento se debla tener por satisfecho, de acuerdo
con el articulo 39 de la Decision 4868, mediante la presentacién de los documentos
de cesion de dichos inventores.

As| entonces, si dos de esos inventores eran ademas solicitantes y de los otros dos
se acreditd oportunamente el documentos de cesién, se debe concluir que los
requisitos indicados en el oficio de forma fueron satisfechos y que por ende la
decisién de abandono NO resulta ajustada a la normativa comunitaria.

En efecto, la presentacién de una o varias cesiones adicionales a las indicadas por
su Despacho en el oficio de forma bajo ninguna circunstancia puede ser
considerada como un incumplimienio de los requisitos indicados en dicho oficio.
Muy por el contrario, dichos documantos de cesién lo que demostrarlan es un
exceso en el cumplimiento de dichos requisitos, lo cual no se sanciona con el
abandono de la solicitud en los tdrminos del articulo 39 de la Decisién 486.

Por las anteriores razones, respetuosamente reitero a su Despacho la peticién .
inicial de que se revoque la Resolucién ac4 impugnada y se ordene efactuar ﬁ:—h‘"{

1 "{E&-

publicacién de esta solicitud de patente en la Gaceta de la Propiedad Industrial. ;' 5 -3

g

L

-

gz

?;'H

Aclaraclén sobre el nimero de Inventores. .

e

De otro lado, respetuosamente disiento de lo afirmado por el Despacho del Senoﬁqa
Superintendente pues en la respuesia al requerimiento contenido en el Oficio N !_
11877 de 2005 no se adicioné ni modificd la informacién suministrada al momanio_ ¥ * .
de presentar la solicitud y. de otro lado, tal respuesta debe entenderse como -
adecuada frente al contenido mismo del requerimiento que se profirié como
resuitado del examen de forma.

En este punto, vale la pena resaltar que, la respuesta al Oficio se hizo conforme al
principio de la buena fe que se encuentra consignado en el Articulo 83 de la
Constitucion Polltica. Recuerdo a ese Despacho que la nocién de la buena fe no
tiene un sentido simplemente filoséfico y que por el contrario, tanto la jurisprudencia
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como la doctrina han considerado su importancia en la relaciéon de les particulares
con la Administracion. 2

En consecuencia con lo anterior, de la lectura del oficio de forma resultaba
meridianamente claro que para su Despacho NO existia duda alguna con respecto
al nimero correcto de inventores, pues en el mismo, a diferencia de otros casos, no
se solicité aclarar este punto al solicitante sino que simplemente se le requirieron
los documentos de cesién correspondientes.

Lo anterior, por cuanto si bien en el petitorio de la presente solicitud se mencionaron
cuatro (4) inventores, junto con la solicltud si se presentaron los documentos que
acreditaban el hacho de que se trataba de cinco (5) inventores, de acuerdo con la
modificacién que a este respecto se habia efectuado en fase intemnacional.

Asi, en ol folio 4 del expaediente de la referencia, obra una comunicacién enviada a
la Oficina Internacional con ocasién del trAmite da la solicitud en Fase lntemacional

en la cual, con fundamento en la regla noventa y dos (92) del PCT se modificd el - 3] "":
nombre de los inventores. En tal documento se aclara que los inventores de la M .:g
solicitud en fase internacional que es la que sirve de base a la tramitada en el {; 5!
expediente de la referencla son: PAOLO NERI, LUISA BRACCI Y LUISA LOZ2ZI. -2 '_9
ey

Por lo tanto, resultaba claro para mi representiada que al momento de realizar el . . *f'
examen de forma, la Divisién de Nuevas Creaciones tenla conocimiento de qménes (i £ «
eran los inveniores de la presente solicitud de patente. La certeza que a estg'-_
respecto tenia mi mandants se consolidé alin més al momento de ser notificada de:_lj-; s
Oficio No.11877, por cuanto en el mismo, a diferencia de lo hecho por este ~
Despacho en otros tramites administrativos, ho requirié ninguna adclaraciéon al
respecto y solamente requirid de manera general “"el documento de cesién del
derecho de la invencién del inventor al solicitante"”.

a"-=. oy,

2 Desde el punto de la doctrina, la buena fe como norma juridica positiva
"genera la obligacién de adecuar la conducta al mandato que ella contiene,
conducta que puede manifestarse en la peticién de un administrado a la
Administracién, en el curso de un procedimiento, en un acto adminigtrativo
definitivo, en relacién con los recursos y en actuaciones procesales.”
GONZALEZ OPEREZ Jesiis. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho
Adminietrativo. Bditorial Civitas. Pfginas 96 y 97. En la jurisprudencia,
ver concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
consejero ponente: Roberto Suéirez Franco. Radicacisén No 811. Interpretacién
de los Articulos 83 de la Constitucién Politica y sentencia de 27 de
noviembre de 1995, expediente No 8791, Consejero ponente: Juan de Jesiis
Montes.
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como la doctrina han considerado su importancia en la relacién de los particulares
con la Administracién. ?

En consecuencia con lo anterior, de la lectura del oficio de forma resultaba
meridianamente claro que para su Despacho NO existla duda alguna con respecto
al namero correcto de inventores, pues en el mismo, a diferencia de otros casos, no
se solicitd aclarar este punto al solicitante sino que simplemente se le requirieron
los documentos de cesidn correspondientes.

Lo anterior, por cuanto si bien en el petitorio de la presente solicitud se mencionaron
cuatro (4) inventores, junto con la solicitud si se presentaron los documentos que
acraditaban el hecho de que se trataba de cinco (5) inventores, de acuerdo con la
modificacién que a este respecto se habla efectuado en fase internacional.

Asl. en el folio 4 del expediente de la referencia, obra una comunicacién enviada a,,.
L3 ‘: -‘

solicitud en fase mtemaclonal que es la que sirve de base a la tramitada on al o
expediente de la referencia son: PAOLO NERI, LUISA BRACCI Y LUISA LOZZI. ?j =.'_l=

2%

-il-n- -
Por lo tanto, resultaba claro para mi representada que al momento de realizag; e 2 E:"
examen de forma, la Divisién de Nuevas Creaciones tenla conocimiento de quiéne E
eran los inventores de la presente solicitud de patente. La certeza que a
respecto tenla mi mandante se consolidé aln mas al momento de ser notlﬁcada?
Oficio No.11877, por cuanto en el mismo, a diferencia de lo hecho por este
Despacho en otros tramites administrativos, no requirié ninguna aclaracién al
respecto y solamente requiri® de manera general "el documento de cesion del
derecho de la invencidn del inventor al solicitante".

2 Desde el punto de la doctrina, la buena fe como norma juridica positiva
*genera la obligacién de adecuar la conducta al mandato que ella contiene,
conducta que puede manifestarse en la peticién de un administrado a 1la
Adminjistracién, en el curso de un procedimiento, en un acto administrativeo
defipnitivo, en relaciSn con los recursos y en actuaciones procesales.”
GONZALEZ OPEREZ Jes(is. El Principio General de la Buena Fe en el Derecho
Administrativo. Editorial Civitas. Piginam 96 y 97. En la jurisprudencia,
ver concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Conaejo de Estado,
consejero ponente: Roberto Sufrez Franco. Radicacién No 811. Interpretacién
de los Articulos 83 de la Conatitucién Politica y sentencia de 27 de
noviembre de 1995, expediente No 8791, Consejerc ponente: Juan de Jesds
Montes.
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Teniendo en cuenta lo anterlor, asi como el hecho de que comresponde a la Oficina
Nacional Competente determinar si la solicitud cumple o no con los requisitos de
forma y en el evento que no sea asl, determinar cuéles son los que hacen falta y
notificarios al solicitante para que los complets, resulta claro que dicho oficio no hizo
requerimiento alguno sobre el nimero de los inveniores y que en consecuencia
cualquler discrepancia al respecto NO puede generar abandono de la solicitud, por
cuanto ese hecho NO hizo parte de los requisitos INDICADOS en el mencionado
oficio, tal y como lo sefiala el articulo 39 de la Decisién 486.

Nétese, que si bien el nombre del quinto (5) inventor no fue incluido en el petitorio,
es a ese Despacho al que le cormesponde determinar con base en los documentos
aportados junto con la solicitud, cuéles son los requisitos que hacen falta e
informarselos al solicitante para que el mismo los complete, tal y como Io
establecen los articulos 38 y 39 de la Declsibn 488. Es decir, que si como
consecuencla del examen de forma, su Despacho observaba alguna falenclia dq:*
solicitud en relacién con los requisitos exigidos por la Norma comunitaria, (o8’
mismas deblan ser notificados al solicitante para que este los complete, de: a
manera que la decisién de abandono estarA determinada por el contenido

[ ]
Sin embargo, al observar el Oficio No 11877 de 2005 se encuentra que no se {id

hacer claridad sobre quiénes eran los inventores sino que solamente se e)dgﬁ‘ei'-'-..‘:'f

documento de cesién, razdn por la cual se puede concluir que mi representada dio
respuesta oportuna y completa al requerimiento efectuado por su Despacho, toda
vez que el documento de cesién fue presentado como anexo del memorial de
respuesta a dicho requerimiento, suscrito por quienes ostentan la calidad de
invantores y que es concordante con la comunicacién que se aporté con el petitorio
y que gbra a folio cuatro (4) del expediente haciendo parte Integral de la actuacién
administrativa.

Asl entonces, en el peor de los eventos lo que sucedi6 en el presente caso fue que
mi representada cumplié en exceso el requerimiento efectuado por ese Despacho,
pues si el mismo esperaba recibir iniclaimente dos (2) documentos de cesion,
recordamos que dos de los inventores ademas son solicitantes, y al final recibid tres
(3) documentos de cesion, bajo ninguna circunstancia puede entenderse que mi

P e
R
‘

H
contenido del oficio y la respuesta dada al mismo por el solicitante pero no,pg'f; '-,g ;.
hechos no incluidos en dicho requerimiento, es decir, que nunca fueron puestos ocn'-‘ h’"

conocimiento del solicitante. -1 ﬁ 5
i il

G

)
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5.5.1.

representada no cumplié los requisitos indicados en el requerimiento y que por
ende, la declaratoria de abandono sea procedente en el presente caso.

Violaclén de las disposiclones contenidas en el Cédigo Contencloso
Administrativo.

Violaclén del Articulo 12° del Cédigo Contencloso Adminlistrativo:

No es cierto nl resulta acorde tanto con la Norma Comunitaria (articulo 38) ni con el
Cbdigo Contencioso Administrativo, que resulta aplicable al presente caso por
remision expresa del Artlculo 276 de la Decisién, que el solicitante dio respuesta en
forma parcial al requerimiento formulado como consecuencia del examen de forma.

El Articulo 12° del C.C.A. seilala lo siguiente:

“Articulo 12.- Solicitud de informaciones 0 documentos:
adicionales. Si las informaciones o documentos que proporcione el
interesado al iniclar une actuacién administrativa no son'iS &y -
suficientes para decidir, se le requerird, por una sola vez, M':g'i_ﬁ =
toda precisién y en la misma forma verbal o escrita en quo_:'..'- ';g -
haya actuado, el aporte de lo que haga faita. (...)" Lo subrayadd’ -~~~

fuera del texto. ot T
Conforme a la disposicibn que se menciona, la Administracidon se encuentra'ﬂ: g v
obligada, en concordancia con la Norma Comunitaria y demas que resulteri ---*
concordantes, a requerir al solicitante con toda precisidn, a lo que debe atenderse

exegéticamente, por el claro sentido de lo que se indica.

Teniendo en cuenta lo anterior y el hecho de que el requerimiento de su Despacho
no estaba dirigido a aclarar el nimero de inventores sino a que se presentara el
documento de cesibn comespondiente, es que se puede concluir que mi
representada SI CUMPLIO CON LO ALLI REQUERIDO y que la declaratoria de
abandono de la presente solicitud carece de fundamento legal alguno.

En efecto, si el requerimiento hubiera estado en efecto dirigido a aclarar el nimero
de inventores y ello no se hublera hecho por parte de mi mandante de forma
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oportuna, la declaratoria de abandono si habria resultado procedente en el presente
caso. Sin embargo, como ese no fue el sentido del requerimiento, el abandono no
solamente contraviene las normas citadas sin0 que lesiona los derechos
patrimoniales de mi representada.

Al respecto, la doctrina ha desarrollado el contenido de la obligacién impuesta en el
articulo 12° del Codigo Contencloso Administrativo y para tal fin, se ha explicado
que la denegacion de ciertas pretensiones presentadas ante la Administraciébn no
puede ser el resultado de la arbitrariedad y en consecuencia, debe accederse a lo
solicitado, si con la solicitud se acompafian las pruebas o documentos que permiten
obtener los elementos de juicio razonables para hacerio®.

Asi entonces, toda vez que en el caso que nos ocupa, los elementos de juiclo
razonables para determinarse por parte de la Administracidn quiénes eran los
inventores de la solicitud tramitada bajo el nimero de radicaciéon de la referencia,
obraban en el expediente, de esta forma se entendid por parte de mi representada
el Oficio contentivo del examen de forma y en ese sentido se presentd ante la Jefgig$.+ »
de la Division de Nuevas Creaciones el dla 9 de marzo de 2005 el memorial de%%.

respuesta al mismo. vl &
:{;lu}}
. ‘B
Por lo tanto, se concluye nuevamenie que la declaratoria de abandono de la .3
resolucién No 34315 de 2005 resulta ilegal por que sl se cumplié con lo requerido ;

por la Administracién.

i -
Todos los principios que se mencionan obligan a la Administracién a tnmgg' ‘-
decisiones expeditas y eficaces que garanticen la debida proteccién de los derechos ~- -
de los administrados, removiendo obstaculos de oficio, y no exigiendo més que los
documentos estrictamente necesarios para tomar sus decisiones, documentos que,
repetimos, obraban en el expediente de la referencia.

Con la decision adoptada mediante la Resolucién impugnada, ese Despacho se
aparta de esie principio constitucional y los deméas consagrados en el Cédigo
Contencioso Administrativo, normas cuya obligatoriedad se deriva de la
Constitucién misma, reiterando el caracter ilegal de la providencia en cuestion.

3 MORA

CAICEDQ Esteban y RIVERA MARTINEZ Alfonso. Derecho Adminiatrativo y

Procesal Administrativo. BSeptima EdieciSn. Editorial Leyer. Bogoti, 2004.

Pagina

177.



5.6.

5.7.

CAVELIER

ABOGADOS

Violaclén del Articulo 35 del Cédigo Contencloso Administrativo:

Finalmente el articulo 35 del Codigo Contencioso Administrativo establece la
obligacion de la Administracion al momento de proferir una decisién, esto es,
“resolver todas las cuestiones planteadas tanto Inicialmente como durante el
trdmite”, “con base en /as pruebas e informes disponibies”.

Sigulendo lo sefialado en esta norma, debemos concluir que la decision de
abandono contenida en la Resolucién N° 34315 de 21 de diciembre de 2005 fue
tomada por su Despacho sin tener en cuenta los documentos que obraban en el
expediente. Lo anterior, porque en el expedienta obraban los documentos con base
en los cuales se podia concluir que los inventores eran (5) personas y que en
consecuencia la respuesta dada al requerimiento del examen de forma, se habla
sido completa y oportunamente aporiada al expediente.

Es decir, el hecho que sirve de fundamento legal de la Resolucién que aqul se .

impugna es inexistente. ‘g B
" g

Asl, de haberse cumplido a cabalidad con estos principios y disposiciones, el; ?'{‘_I;'_ )
Despacho habrla podido conclulr que la solicitud de patente de invencidn de la:~ "~ ° -
referencia cumple con los requisitos legeles de forma necesarios y por tanto en ﬁlﬁ )
lugar de declararia abandonada hubiera continuado con el tramite de la misma. . 1@; N
o -

Por uitimo, vale la pena recordar al Despacho que conforme a la Decisién 486 de” e
2000, a las disposiciones contenidas en el Codigo Contencioso Administrativo y, en
general, a las demas normmas jurldicas concordantes y complementarias, la
declaratoria de abandono debi6 ser la consecuencia directa para el caso concreto,
de haberse presentado un documento de ceslén en el cual, faltara la fiirma de
alguna de las siguientes parsonas: LUISA BRACCI, LUISA LOZZI 6 PAOLO NERJ;
lo anterior por cuanto queda demostirado que al contarse con los elementos de
juicio necesarios para efectuar el examen de forma y el requerimiento consecuente,
se tenla certeza sobre |a calidad de tales personas como Inventores y, no se tendrfa
la necesidad, tal y como se afirma, de modificar la solicitud.

Por lo tanto, se ha demostrado en forma definitiva, que la solicitud de patente de
invenclon titulada “POLIPEPTID S DE . ANTICUERP S ANTI4DI TIPICOS
RELACIONAD S CON TOXINA CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA Y
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ANTIVIRAL, COMPUESTO ANTIMICROBIANO PEPTIDO-MIMETICO, UN
PROCESO PARA PREPARAR EL POLIPEPTIDO Y UNA COMPOSICION
FARMACEUTICA QUE LOS CONTIENE"”, cumple con los requisitos legales para
continuar con su tramite en Colombia.

V1. PETICION

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decisién contenida en la
Resolucidon N°* 34315 de 21 de diciembre de 2005, en cuando resueive declarar
abandonada la solicitud de privilegio de patente de invencidn.

6.2. Que se continie el trimite respectivo de Ia solicitud de privilegio de patente;tagae
invencion para: “POLIPEPTIDOS DE ANTICUERPOS ANTI-DIOTIPICOS hn_:;'
RELACIONADOS CON TOXINA CON ACTIVIDAD ANTIMICROBIANA: Y 3HES
ANTIVIRAL, COMPUESTO ANTIMICROBIANO PEPTIDO-MIMETICO, UN &
PROCESO PARA PREPARAR EL POLIPEPTIDO Y UNA COMPOSIcIéy.#- -
FARMACEUTICA QUE LOS CONTIENE” y se ordene su publicacién en la Gacﬁ‘ta 3
de la Propiedad Industrial. 5 1“

év:r-::e :

Vil. PRUEBAS

Salicito atentamente a ese Despacho se tangan como pruebas las siguientes:

7.1. La comunicacion enviada a la Intemational Bureau informando sobre los inventores
de la solicitud en Fase Intemacional y que obra a folio 4 del expediente de la
referencia.

7.2. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y

que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

Vill. N MBRE Y DIRECCI NDEL 8 RECURRENTE.
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El nombre y la direccion de los recurrentes son los siguientes:

1) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA,
Via Banchi di Sotto 55, I-53100 Siena, Italia

2) LUCIANO POLONELLI
Via Campanini 17/1, 1-43100 Parma, Italia

3) ANTONIO CASSONE
Via Meropia 112, 1-00147 Roma Italia

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente maniflesio a usted que recibird notificaciones en la Secretaria de q‘t_le:: i
Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Camrera 4®. No. 72-35, piso 4°, de est@/
'r-“ -

ciudad de Bogota, D.C. STe
i o 9%

P £

.._-! .“:;:

Sefior Superintendents, ARy
( .'.'.;" oM
EMILIO FERRERO : II';; %;

G

T.P.A. N° 31.920 4. L;;

L& ernta

COLO 14566-841-001-9
FCC/JJR/ID-000015/WPC14588
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DE SIMONE & PARTNERS

INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

November 5, 2004 Messrs.

WIRQ

The International Burcau

34, Chemin des Colombettes
1211 Geneva 20

Switzerland

Fax: 004t 22 91006 10
Confirmation by mail

Our Ref: OC/MS/PCT 82990

Re: International Application no. PCT/IB03/02348
Filed oun 9-May-2003

In the name of: Universitd degii Studi di Stenn et al.
Inventors: Polonelli, Cassone

Dear Sirs,

Reference is made to the sbove and, in compliance with rule 92 bis under the Patent

Cooperation Treaty, we wish to inform you that the following persons do need to be
added as inventors and, namely:

Paolo NERI Italian nationality
Luisa BRACCI Italien nationality
Luisa LOZZI  Italian nationality

Address (for the three of them):
c/o Dipartimento di Biologia Molecolare, Universitd degli Studi di Siena
Via Fiorentina no. 1, IT- 53100 Siena ITALY

As a matter of fact, Power of Attomey will be provided as soon as possible.

We thank you for your kind attention and remain,
Yours sincerely
DE SIMONE & PARTNERS
Olga Capasso

dop ceferso

DE SIMONE & PARTNERS SPA
00198 ROMA - VIA VINCENZD DELLINI 20 - TEL. {39) D8 853361 - FAX (3%) 08 85831784
INFOSDESIMONEPARTNERS.COM - WWW.,DESIMONEPARTNERS.COM
PIVA 07137171000 - REA 1012784 - CAPITALE SOCIALE L.V, 100.000.00 &
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DE SIMONE & PARTNERS

INTULLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS

November 24, 2004 Messrs.

EUROPEAN PATENT OFFICE
Recelving Section
Erherdigirasse, 27

Munich 2

D-80298

GERMANY

Fax 0049 89 239944635
Our ef: OCMS/BREA1 03323560

m-hmmummmmmmmmunms
Clsiming British Priorify no. C21$T51.7, ffled ou May 10, 2002
Applicants: 1) Univaraith degfl Sind] di Siena
2) POLONELLI Luciano
3) CASSONE Antomio
Iaventors: Polonelll, Cassone, Neri, Bracel, Loxsl

Dear Sirs,

ploase find horewith enclosed the relevant EPO form 1200 for entering tha Buropsen Regional
Phase of the sbject application.

Filing, designation extension and exxmination fees bave bean paid to the Cash sad Acconuts
Department today.

Finally, you may wish to sote that the nams of three inventors have bean added to the original PCT
request (our letter to WIPO Internations! Buresn refers).

We thank you for your kind attention and remajn,
Yours sincerely

DE SIMONE & PARTNERS
Olga Cepasso

- g cefre

OF SEISNE & MATIAS BFA
#9158 ABMA - V1A VINCERZO RELLEN 24 - TRL, {39] B8 899341 - FAX [39) B8 DODDITE4
MIFOSOR)MOBIPARTHEEL COM - WWAN.DEIMSON IPARTHIAL.COM
PIVA STII7171000 - REA 1417794 - CAMTALE SOCIALE 1V, 100.000.00 §
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