Acta N° /5”/‘%" N
Acuerdo N° /3‘/5‘/-1’

El dia 10 de noviembre de 1995 la Junta tomd el siguiente
Acuerdo:

VISTOS: Los articulos 23 y sigquientes del Tratado de
Creacidn del Tribunal de Justicia del Acuerdo de
Cartagena Yy la Nota de Observaciones N2 J/AJ/C 157-95 de
fecha 25 de agosto de 1995; y.

CONSIDERANDO:

Que ha transcurrido el plazo dispuesto por los
articulos 23 y siguientes del Tratado que <crea el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena:

Que el Gobierno del Ecuador mediante O0ficio N@
953445 recibido el 27 de setiembre de 1995 contestd la
indicada Nota informando a la Junta que la sentencia del
16 de mayo de 1995 se encuentra suspensa por efectos de
la interposicidén de un recurse de casacidn con caucidn
ante la Saia de lo Administrativo de la Excelentisima
Corte Suprema de Justicia hasta que dicha Sala resuelva
sobre el recurso interpuesto:

, . Que as{ mismo sefiala gque discrepa de lo
indicado por la Junta en el sentido de sefialar que el
Poder Judicial forma parte integral del Estado y por
tanto sus incumplimientos involucran al Pais Miembro del
cual es parte, por cuanto existe total independencia de
los Poderes Ejecutivo y Judicial por lo gque corresponde
esperar su pronunciamiento que obviamente considerard la
legislacidén nacional y lo dispuesto en el ordenamiento
juridico andino;

Que con fecha 24 de octubre de 1995, el
Gobierno del Ecuador amplié su contestacidén inicial
rechazando la aseveracion de que las disposiciones
transitorias del Decreto Ejecutivo N2 1344A permiten el
otorgamiento de una patente prescindiendo del requisito
de novedad. del principio de reciprocidad. del derecho de
prioridad vy del dmbito de patentabllidad consagrados en
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Que 1lo alegado por el Gobierﬁd‘dgl;Ecua¢pr
desvirtia las observaciones de la Junta manteniéndose’
incumplimiento a la Decisién 344 por lov que corresponfde

emitir el correspondiente Dictamen. \~ N
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ACUERDA:
1. Emitir el Dictamen de Incumplimiento que se anexa al

presente Acuerdo.

2. Autorizar al Coordinador a comunicar a los Palses
Miembros el mencionado Dictamen.

FRUNO FAIDUTTI NAVARRETE ARCAYA SMITH
)

.,

JAIME CORDOBA ZULOAGA
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DICTAMEN N2 23-95 A

La Junta del Acuerdo de Cartagena, después de ‘haber
remitido al Gobierno del Ecuador sus observacions acerca
del incumplimiento del ordenamiento juridico andino
mediante nota J/AJ/C 157-95 sobre la cual el mencionado
Gobierno se ha pronunciado mediante oficios de fecha 27
de setiembre y 24 de octubre de 1995, emite el siguiente
Dictamen de Incumplimento de conformidad con lo previsto
en el artfculo 23 del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena:

1. El articulo 27 del Acuerdo de Cartagena establece
que los Paises Miembros se han comprometido a
adoptar las providencias que sean necesarias para
dar plena aplicacién al ordenamiento juridico andino
del cual forma parte el Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial.

El articulo 5 del Tratado de Creacién del Tribunal
de Justicia establece el compromiso de dichos Paises
Miembros de no adoptar ni emplear medida alguna que
sea contraria a dichas normas o que de alguin modo
obstaculice su aplicacidn. Dicho compremiso
involucra al Pais Miembro en su integralidad por lo
que no obstante que existe independencia entre los
poderes que conforman el Estado, el incumplimiento
de uno de ellos compromete al pafs por ser parte de
éste.

2. En el presente caso se ha detectado el
incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo al
dictar una norma reglamentaria en contravencidén con
el ordenamiento juridico andino y el.incumplimiento
de]l Poder Judicial al inobservar 13 Interpretacién
Prejudicial del Tribunal del Justicia del Acuerdo de
Cartagena N¢ 06 IP-94 publicada en la Gaceta Oficial
del 23 de enero de 1995.

3. El Decreto 1344A del Ecuador particularmente en sus
Disposiciones Transitorias Primera y Segqunda,
vulnera los articulos 1, 2. 6., 7. 143 y 144 de la
Decisidn 344 y el articulo 31 del Tratado de
Creacién del Tribunal de Justicia del Acuerdc de

Cartagena, por cuanto la proteccién retroactiva de -

patentes "pipeline™ constituye una excepcidén no
prevista al principio de la novedad, al derecho de

prior % al pringlese  @# s8Giprocidad vy una
amp11 }%‘qu@@@{m% .(..325?0 de la patentabilidad.
A FiEpT,

4. El J%éumentg ! 8e d0% 1a Dec1516gLJ§k% UGk  de
perwmitir é‘“““pat&a%athldad de productos
farmacéuticos elimind la prolibicidén de que se
concediera patentes a aqueyﬁ?J{lnver 1o:i; cuya
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primera patente en el exterior se habia solicitad

mds de un afic antes de que la solicitud ‘s
presentara en el Ecuador, no constituye sustentach
suficiente para justificar \eg alqgi'o
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Cabe sefialar que dicha prohibicién contenida en la
Decisidn 313 no constitulia mds que una reiteracidn
de la vigencia del principio de novedad consagrado
en la misma norma. Su eliminacién a través de la

Decisidén 344 tuvo por unica finalidad evitar 1la.

redundancia innecesaria y de ningin modo implicéd
dejar sin efecto el principio de novedad
expresamente seflalado como condicidn sine-qua-non de
patentabilidad.

En cuanto al campo de la patentabilidad es de
recordar que la Decisidén 344 prohibe por ejemplo el
patentamiento de productos relacionados con 1la
identidad genética del ser humano. lLa disposicidn
impugnada al aplicarse a la wuniversalidad de
situaciones estaria permitiendo per un periodo
transitorio el patentamiento de productos 0

procedimientos expresamente prohibidos distintos a -

los farmacéuticos que si son adminitidos por dicha
norma.

En cuanto al argumento de que las Decisiones dejaron
en libertad a los paises para que mediante su
legislacidn interna o a través de tratados
intermacionales fortalezcan o amplien los derechos
de Propiedad 1Industrial., cabe sefialar que dicha
libertad no supone de ningun modo vulnerar expresas
disposiciones normativas tal como en efecto

claramente 1lo reitera 1la Interpretacién Prejudicial "

antes citada.

Al declararse por parte de la Segunda Sala del
Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo

que las disposiciones transitorias 1impugnadas no .

violan ninguna norma 1legal vigente. se 1inobserva
dicha Interpretacién Prejudicial ya que ésta
precisamente dispone que las facultades

reglamentarias no pueden <contravenir disposiciones
expresas del ordenamiento juridico andino vy que el
fortalecimiento de los derechos de Propiedad
Industrial procede siempre que sea cOnsono con
dichas disposiciones. Los articulos impugnados no
constituyen entonces providencias preventivas para

el caso de violacidén de derechos intelectuales .

previstos en la Decisién, ni tampoco una regqulacién
de lo no normado en ésta. Tales articulos son
disposiciones normativas que vulneran la Decisidn
344.

Cabe recordar a estos efectos que a diferencia de 1lo
que sostiene ¢l Gobierno del Ecuador, el concepto
de "estado de la técnica" centemplado en la Decisidn
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344 no se restringe al territorio ecuatoriano. sipo

gue es universal seglin también lo reconocé _1?
runanimidad de la doctrina y de la legislacién
comparada incluyendo el marco normativo&%el GATT.éf
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*En  este orden de ideas la falta de novédzd 4& un
producto o procedimiento tampoco estd en funcidn de

“una situacidn juridica de prohibicidn o aceptaciédn
de patentabilidad sino de su divulgacidén concreta en
los hechos y 1la accesibilidad del publice o de los
sectores cientificos pertinentes,

7. En wvirtud de lo expuesto la Junta se reitera en lo
sefialado en el informe preliminar que acompafié la
Nota de Observaciones J/AJ/C 157-95.

La Junta reitera gque e! Gobierno del Ecuador continia
incumpliendo la Decisidn 344 de la Comisidén e
inobservando la interpretacidén prejudicial del Tribunal
de Justicia del! Acuerdo de Cartagena 1o cual le es
obligatorio.

Lima ., 9 de noviembre de 1995
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