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PROCESO N° 06-1P-94

Solicitud de Interpretacion Prejudicial, formulada por el Tribunal Distrital No. 1 de
lo Contencioso Administrativo, Sala Segunda de la Republica del Ecuador,
relativa a los articulos 1°, 2°,6°y 7° de la Decision 344 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena

EL TRIBUNAL DE JUSTICIADEL ACUERDO DE
CARTAGENA,

En Quito, al 9no. dia de diciembre de 1994,
Vistos:

La peticion de Interpretacion Prejudicial, pre-
sentada por el Dr. Augusto Maldonado V.,
Presidente del Tribunal Distrital No. 1 de lo
Contencioso-Administrativo de la Republica del
Ecuador, enla cual se solicitalainterpretacionde
lasnormas comunitarias del Acuerdo de Cartagena,
articulos 1°, 2°, 6°y 7° de la Decisién 344 de la
Comision del mencionado Acuerdo;

Que ante el Tribunal peticionario, los actores
Jorge Quintana B., por Laboratorio Farmaceutico
ROEMERS S.A., Jorge Serrano Villavicencio,
representante de Laboratorios Farmaceuticos
EcuatorianosBACO S.A.; José Maria Vega Osorio,
de Laboratorios RECALCINE S.A.; Galo Vega
Cobode Laboratorio INTERPHARM del Ecuador
S.A.; Roberto Hahn Klienge Bevilacqua del
Laboratorio Tecnofarma DIVITAL S.A., enrecurso
de anulacién, demandan ante el Juez Nacional, la
derogatoriade las disposiciones transitorias 1°y
2°deldecreto EjecutivoNo. 1344 A, publicado en

el Registro Oficial N° 341 el 21 de diciembre de
1993, apoyando su accién en el articulo 1° de la
Ley 035 de 18 de marzo de 1968 referida a la
Jurisdiccion Contenciosa Administrativa, con
relacion a los articulos 30, inc. 30., 10 (lit. a), 23
(lit. a) y 24 (lit. a), asi como con apoyo del articulo
38 de laLey No. 50 de 31 de diciembre de 1993
(Disposicién unicatransitoria); subsidiariamente
piden se “declare la nulidad de las disposiciones
transitorias del mencionado D.E. N° 1344-A”.
Estademandaladirigen contra el Sr. Presidente
Constitucional de la Republica del Ecuador, el
Ministro de Industrias, Comercio, Integracién y
Pesca, el Procurador General del Estado y por
previsién del articulo 24, literal (b) de la Ley de
Jurisdiccién Contencioso Administrativa, se dirige
la accién igualmente contra la Asociacion
Ecuatoriana de Industriales e Importadores de
Productos Farmaceuticos ASOPROFAR por
intermedio de sus personeros legales.

Que recibida la solicitud, el Tribunal de Justicia
del Acuerdo de Cartagena analiz6 la procedencia
de la misma, conforme al articulo 28 de su
Tratado fundacional, que le otorga jurisdiccion y
competencia para conocer del asunto, estable-
ciendo que lamisma cumple con los requisitos de
admisibilidad, previstos en el articulo 61 del
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Estatuto del Tribunal (Decision 184).

Que, la presente solicitud es presentada en
mérito a las providencias de 13 de septiembre y
3 de octubre del presente afio, dictadas por el
Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso
Administrativo de laRepublica del Ecuador, dentro
del proceso No. 971-94, en el cual actiua el Juez
peticionario de la interpretacion como uUnica
instancia; todo conforme lo dispuesto por la
segunda parte del articulo 29 del Tratado del
Tribunal.

Que en la demanda, los actores ante el Juez
nacional, solicitan la interpretaciéon prejudicial
del Tribunal de Justiciadel Acuerdo de Cartagena
de conformidad con los articulos 28 y 29 del
Tratado de Creaciondel Tribunal, de los articulos
1°, 2°,6°y 7° de la Decision 344 de la Comision
del Acuerdo Subregional.

Que, admitidalademanda por auto de fecha6 de
mayo de 1944 por el Juez nacional, se dispuso el
trAmite legalyla citacion alos sefiores PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DE LAREPUBLICA, MINISTRO
DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIONY
PESCA,PROCURADOR GENERALDELESTADO,
PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO DE
ASOPROFAR otorgandoles el término de 20 dias
para contestarla accién ydeducirlas excepciones
de que se crean asistidos.

CONSIDERANDO:

1.FUNDAMENTOS DEHECHO Y DEDERECHO
DE LADEMANDA.-

1.1. CONSIDERACIONES GENERALES.-

Laparte actora ante la JudicaturaNacional, empieza
su alegatoindicando que la Decisidn 344 “regula
lo referente al régimen comun sobre propiedad
industrial, dentro del cual se norman las patentes
deinvencién. Los primeros articulos condicionan
la concesidn de una patente y prescriben, como
elemento esencial [anovedad...”.

Prosigue manifestando que el reglamento expe-
dido por el Sr. Presidente de la Republica no es
“en rigor, un simple reglamento, pues contiene
normas que reforman la misma Decision 344 que
dicereglamentar...”.

Sefala como violaciones, las siguientes:

1.a.- Que conforme a la Constitucion Politica

del Ecuador (art. 79, letra c¢), el Presidente de
la Republica puede expedir reglamentos para
la aplicacion de las leyes, con las limitaciones
sefialadas en la misma Constitucién, o sea:
“que losreglamentos que expidan no interpreten
las leyes y menos aun las modifiquen”.

Manifiestan seguidamente que el Sr. Presidente
de la Republica, “con normas pseudo-legales
contenidas en el Reglamento que menciono...
ha modificado dicha Decisién 344, que tienela
categoria de una ley con vigencia en varios
Estados; es emanacién de un Convenio multi-
lateral -el de los miembros del Pacto Andino-
ytienelajerarquiade ley de nuestra Republica”.
Alegan que la Jurisprudencia del extinto Tribu-
nalde lo Contencioso-Administrativo ecuatoriano,
declar6 la nulidad de reglamentos que
contravinieron textos legales, en atencion al
articulo 79, letra (c) de la Constitucion, haciendo
cita a dicha jurisprudencia nacional, que este
Alto Tribunal Andino no larecoge, por cuanto,
en estos casos “no podrainterpretar el contenido
y alcances del derecho nacional ni calificar los
hechos materiadel proceso” (art. 30in fine del
Tratado fundacional).

1.b.- Como consecuencia de lo anterior, a
criteriode los actores ante el Juez Nacional, el
Sr. Presidente de la Republica “ha violado
normas constitucionales”, que no es del caso
analizar por imperio de lo dispuesto en el
articulo 30 del Tratado de Creacién de este
Tribunal ya mencionado.

1.c.- Indicantambiénlos recurrentes que el Sr.
Presidente del Ecuador “ha violado un principio
esencialde Derecho, el contenido en el articulo
70.del Codigo Civil”, argumento que para este
Tribunal debe tener la misma consideracion
que el anterior (1.-b).

Prosiguen indicando que “La invocacion del ar-
ticulo 144 de la Decision 344 como fundamen-
tacion de las normas reglamentarias es absurda,
yaque pretende avanzar en una materiacomo es
la fecha de aplicacién de la norma comunitaria,
como si ésta no tuviera claramente definida o si
fuera una materia nueva u omitida”; afiadiendo
que: “cabe aclarar que la disposicion transitoria
segunda de la Decisidn 344 explicitamente dis-
pone la aplicacion del régimen en los paises
miembros a partir del 1° de enero de 1994”.

Alegan que cualquier solicitud debe cumplir con
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el primer requisito, para tener proteccién paten-
taria, cual es “La novedad” de la que habla el
articulo 1° de la Decision 344 en cuestion; es
mas, indican que en concordancia con el articulo
20.delamisma Decisién “unainvencion es nueva
cuando no esté comprendida en el estado de la
técnica”, estado que por otra parte, se halla
definido por el articulo 2° de la Decisién tantas
veces mencionada.

Contintan manifestando que la disposicién Pri-
mera del Decreto 1344-A, viola los conceptos
expuestos y que en lo tocante a la disposicion
transitoria 2a. del mismo Decreto, “expresamente
se reconoce la excepcion al plazo de los meses
establecidos en el articulo 12de la Decision 344",

1.2. NORMAS DE LA DECISION 344 QUE
HABRIAN SIDO VIOLENTADAS EN EL
REGLAMENTO IMPUGNADO.-

Los actores en el Proceso ante el Juez Nacional,
parten del concepto de la“Novedad” establecido
por el articulo 10. de la mencionada Decision,
dandole el caracter “sine quanon” parala concesion
de patentes, transcribiendo el mismo, paraluego
referirse al articulo 2° que como ya hemos
mencionado, establece cuando se comprende a
unainvencién en el “estado de la técnica”.

Insisten en que el Decreto 1344-A violenta la
Decision 344, segun los recurrentes por:

“a) prescindirdel requisito sine quanon parala
concesién de una patente, en cuanto segun
ellas se pueden patentar productos que no son
nuevos;”

“b) facultarla concesion de patentes con efecto
retroactivo;”

“c) registrar patentes expresamente prohibidas
por la propia decisién 344, cuya patente esté
registrada en el extranjero o, peor ain cuya
patente se haya simplemente solicitado en
cualquier pais del mundo.”

Citan expresamente como violados, los siguien-
tes articulos de la Decision 344: 1°, 2°,6°, 7°, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29.

Se refieren a que el articulo 6 de la Decision N°
344 declara “qué no se consideraraninvenciones”
yel7,“cudlesno podran serproductos patentados”.

Paramayorabundamientotranscriben literalmente
los articulos 10. y 20. de las Disposiciones
Transitoriasdel Decreto 1344-Ay que a suentender

violan laDecision 344 del Acuerdo de Cartagena.

Acusantambién como “Atentados contra el Derecho
Publico”, segun los recurrentes, el permitirmediante
la norma reglamentaria cuestionada, “registrar
patentesinclusive.....contrarias al orden publico,
alamoral o alas buenas costumbres...alasalud
0 a la vida de las personas o de los animales, a
la preservaciénde los vegetales; 0, ala preservacién
del medio ambiente”.

Hacenreferencia alasdisposicionesdelalLeyde
Patentes de Exclusivade Explotacionde Inventos,
alReglamento paralaPrevenciony Controlde la
Contaminacién Ambiental contenidas en la
“Codificacién de la Ley de patentes de exclusiva
de explotacionde Inventos” publicada en el Registro
Oficial N° 195y al “Acuerdo N° 14629 del Ministerio
de Salud”, paraterminarindicando que “Todo esto
que estaba prohibido, se halla permitido merced
a las estdlidas disposiciones transitorias.”

En sus argumentos dicen que:

“Entre los articulos no patentables, se encuen-
tran las invenciones relativas a farmacos que
figuran en la lista de medicamentos esenciales
de la Organizacién Mundial de la Salud (articulo
7° literal (e) de la Decision 344)”, afiadiendo que
“Sin embargo, podrian patentarse ahora con
fundamento expreso en ladisposicién transitoria
primera del Reglamento tantas veces aludido”.

Destacan que:

“Las consecuencias socio-econdémicas son
extremadamente graves. Todos sabemos el poderio
de monopolios y oligopolios farmacedticos, que
funcionan eficazmente gracias a su posibilidad
de utilizar precisamente las patentes.”

Analizan de los perjuicios econémicos que po-
drian ocasionar de mantenerse el reglamento
vigente, haciendo consideraciones de los efectos
que causaria en el Ecuador la ejecucion de la
norma impugnada, cuyo alcance y contenido no
serd motivo de analisis por imperio de la norma
comunitaria primaria (articulo 30 T.J.A.C.)

Indican que:

“Desapareceria la industria farmacedtica ecua-
toriana, quedaria al margen de la integracion
andina y se violaria el espiritu del Acuerdo de
Cartagena.”
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La parte demandante ante el Juez Nacional,
manifiesta que su reclamo administrativo ante el
Ministerio de Industrias, fue corrido entraslado a
ASOPROFAR, y que ante la respuesta recibida:
“replicamos el traslado y manifestamos que el
efectoretroactivo de las disposicionestransitorias
impugnadas era manifiesto al dar proteccién a
INVENTOS VIEJOS, CUYA PATENTABILIDAD
ESTABA PROHIBIDA ANTES DE LA VIGENCIA
DE LAS DECISIONES 311, 313 Y 344 DE LA
COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA”.
Afaden: “También mencionamos que el efecto
retroactivo, conocido en estas materias como
“pipeline” opera en los casos de solicitudes que
setramitan en el extranjero con fechas anteriores
a sureconocimiento como materia patentable en
Ecuadory que mediante unalegislacién posterior
se le reconoce tal calidad. Esto ha sucedido con
las dos disposiciones transitorias impugnadas.”

Continta: “Esta situacion se contrapone abier-
tamente con el principio de “Novedad” que se
incorpora en la Decisién 344, ya que tales solici-
tudes forman parte del “Estado de la Técnica”,
que como lo define el Art. 2 de dicha Decision
obedece a la difusién del invento por cualquier
medio, por tanto conocido por todo el mundo, y
porende dejando de sernuevo.”

2. PRETENSION DE LA DEMANDA ANTE EL
JUEZNACIONAL.-

Los actores ante el Tribunal ecuatoriano, indican
que solicitan al mismo “declarar derogadas las
disposiciones transitorias del D.E. N° 1344-A,
publicado en el suplemento del Registro Oficial
N° 341, de diciembre 21, 1993, a base de lo
ordenado enelarticulo 28 delaLey N° 50, editada
en el Registro Oficial N° 349 de 31 de diciembre
de 1993”. Formulantambién su criterio de calificacion
delademanda comode “puroderecho”, indicando
que “los unicos hechos en que se funda se hallan
demostrados enladocumentacién anexa que es
parte de la demanda”.

Concluyen su pretension indicando que: “en el
evento no consentido de que se demostrara que
existio laresolucién oportuna por parte del sefior
Presidente de la Republica (referente a su re-
clamo administrativo), pedimos que el H. Tribunal
declare lanulidad de las disposiciones transitorias
del mencionado D.E. N° 1344-A".

3.SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJU-

DICIAL.-

Los actores ante el Juez Nacional solicitan la
interpretacién prejudicial por parte del Tribunal de
Justiciadel Acuerdo de Cartagena “de conformidad
con los arts. 28 y 29 del Tratado de su creacidn,
publicado en el R.O. 18 de septiembre de 1979,
de los Arts. 1 y 2 de la Decisidon 344 de la
Comisiondel Acuerdo de Cartagena, enrelacién
al efecto de las disposiciones transitorias del
D.E. N° 1344-A, publicado en el suplemento al
R.O. N° 341 de 21 de diciembre de 1993, en lo
referente a la novedad de que debe gozar todo
invento para poder ser patentado en un pais
miembro, también lainterpretacion prejudicial de
las prohibiciones de los arts. 6 y 7 de la misma
Decision, respecto a la posibilidad de patentar
inventos prohibidos antes de la vigencia de las
Decisiones 311, 313y 344, en especial de patentes
farmaceduticas”. Solicitud a la que se adhiri6
posteriormente el Sr. Ministro de Industrias,
Comercio, Integracion y Pesca.

Por auto de fecha 13 de septiembre de 1994, el
Tribunal Distrital N° 1 de la Contencioso Admi-
nistrativo -Segunda Sala- de Quito, dispone: “en
uso de sus atribuciones, suspende el procedi-
miento y solicita al Tribunal de Justiciadel Acuerdo
de Cartagenalainterpretacién prejudicial, afinde
que precise si el Decreto Ejecutivo N° 1344-A
promulgado en el Suplemento al Registro Oficial
N° 342 de 21 de diciembre de 1993, en especial
las disposiciones transitorias 1 y 2 guardan
conformidad con la Decisién 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena, publicado en el Reg.
Of.N°327 de 30de noviembrede 1993; igualmente,
la interpretacién prejudicial de las prohibiciones
de los arts. 6 y 7, de la misma Decision 344,
respecto a la posibilidad de patentar inventos
prohibidos, antes de la vigencia de las Decisiones
311, 313, 344 en especial para patentes
farmaceduticas.”

4. RESPUESTADE LOS DEMANDADOS ANTE
EL JUEZNACIONAL.-

Como parte de los hechosrelevantes, el Tribunal
recurrente de la Interpretacion Prejudicial, ha
enviado fotocopias de las respuestas de los
demandados ante esa instancia, las que vale la
pena considerar en todo lo que no signifique
“calificar los hechos materia del proceso”.

4.1. RESPUESTA DE LA PROCURADORIA
GENERALDELESTADO.-
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ElDr. Anibal Estupifian, Directory delegadodela
Procuraduria General del Estado, se aperson6
ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de
Quito para responderlademanda, indicando que:
“1.- La potestad reglamentaria de las leyes es
privativa del Presidente de laRepublica”, conforme
lo dispone la Constitucion Ecuatoriana, en la
forma y condiciones previstas por su Carta Ma-
gna. Que, en tal sentido para el Reglamento
impugnado (Decreto 1344-A) de la Decision 344,
el Sr. Presidente “procedié en uso de las atribuciones
constitucionales de lasque se encuentrainvestido,
por lo que las pretensiones de la parte actora
carecende fundamentodederechoque lasampare.”;
“2.-Respecto ala afirmacién de la parte actorade
queladisposiciontransitoria primeradel Reglamento
alaDecisidn 344, prescinde de lanovedad como
requisito sine qua non para la concesién de una
patente, cabe precisar (dice el funcionario) que la
novedad no es un concepto absoluto, sino una
nocion de caracter relativo y fundamentalmente
temporal.”; “3.-.....el articulo 6 de la Ley de
Patentes de Exclusiva de Explotaciéon de In-
ventos, establece de manera expresa los casos
enque no se puede conceder una patente, siendo
portantoinexactala afirmacién de los actoresde
que la disposicién transitoria segunda del
Reglamento impugnado permite el registro de
patentes contrarias al orden publico, ala moral o
alas buenas costumbres, alasaludoalavidade
las personas o de los animales, etc., pues (alega
el funcionario) de conformidad con el articulo 144
de la Decision 344, los asuntos sobre propiedad
industrial no comprendidos en la presente Decision,
seranregulados porlalegislaciéon nacional de los
Paises Miembros” (Los paréntesis son nues-
tros).

Finalmente, propone las excepciones siguientes:

a)Niega “puray simplemente los fundamentos de
hecho y de derecho” de la demanda; b) Alega
“legitimidad y validez del Reglamento impug-
nado”, poremergerde mandato constitucional; c)
Plantea improcedencia por falta de requisitos
previstos por la ley nacional y d) Alega “Falta de
derecho de los actores” para incoar la demanda
por “carecer de fundamento constitucional y legal
para sus pretensiones”; pidiendo en definitiva
rechazar la misma.

4.2. RESPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE
LAREPUBLICA.-

Alejandro Jaramillo Ponce, como Asesor Juridico

de la Presidencia de la Republica del Ecuador
contesta lademanda en los siguientes términos:
I)Niega la existenciade fundamentosde hechoy
dederecho; Il)Indicaque el Sr. Presidente dictd la
Reglamentacion, por mandato de la Constitucién
Ecuatoriana, aclarando que “Como la Decisién
344 no sefiala ningun plazo, es perfectamente
juridico que la Disposicién Transitoria Primera
establezca el plazo de un aiio para la presentacion
de solicitudes de patentesde invencién...”; afiade
que: “Las Disposiciones Transitorias complementan
el espiritu de la Decision 344, ya que preveen la
posibilidad de analisis cuando se tratade invenciones
de productos contrarios a la moral o las buenas
costumbres y sobre el control de productos
patentados, relacionados con la salud de los
consumidores, para lo cual las autoridades
competentes tienen la facultad de prohibir su
comercializacion, igual tratamiento (indica el
funcionario) se prevee para aquellos productos
que atenten contra el medio ambiente”. (TEX-
TUAL)

Continua indicando que las Disposiciones
Transitorias “no violan normajuridica alguna”, que
“noreforman laDecisién 344, mas bien protegen
la Propiedad Industrial”, reiterando que el Sr.
Presidente de la Republica “en ninglin momento
ha alterado la esenciade laDecisién 344;yaque,
actud dentro de los parametros constitucionales”;
I1) Hace relacién alas afirmaciones de los actores
en sentido de que las Transitorias del Decreto
1344-A contradicen la Constitucién Politica y el
Cadigo Civil, yaque masbien, segundice, “viabiliza
aquellas disposiciones previstas en dicha
Decision,...”.; IV) Alegaincompetencia del Tribu-
nal Nacional para conocer la accién.

Finaliza pidiendo que se “dignaran rechazar la
improcedente demanda por carecer de sustento
legal”.

4.3. RESPUESTA DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACIONY
PESCA.-

El Sr. Ministro de Industrias, Comercio, Integra-
cién y Pesca del Ecuador, contesta la demanda
en los siguientes términos: ) Referente a la
impugnacioén del Decreto reglamentario de la
norma Comunitaria, calificaalamismadeinfundada;
I) Opone: 1) Excepciones alos Demandantes; 2)
Solicita suspensién del Procedimiento Contencioso
Administrativo, en base al articulo 29 del Tratado
de Creacion del Tribunal Andino que dispone
suspender el tramite y solicitar la interpretacion
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prejudicial de la norma comunitaria; 3) Alega
legalidad y constitucionalidad del Decreto
impugnado y 4) Niega los fundamentos de la
demanda.

4.4. RESPUESTA DE ASOPROFAR.-

Los sefiores Juan Carlos Silva y Alberto Le-
desma, Presidente (E) y Director Ejecutivo de la
Asociacion Ecuatoriana de Industriales e
Importadores de Productos farmaceduticos
ASOPROFAR responden la accion ante el Juez
requiriente de la Interpretacion, indicando que las
aseveraciones de la demanda “son falsas, de
falsedad absoluta” enumerando sus razones en
el siguiente orden: 1) Indican que “Las Decisiones
311y 313delaComisiondel Acuerdo de Cartagena
suprimieron muchas de las restricciones que,
durante la vigencia de la Decision 85, habian
existido parala patentabilidad de inventos.”, alegan:
“Concretamente en el campo farmaceditico, tales
decisiones eliminaron la prohibicién de patentar
productos farmaceuticos”; 2) Alegan que la hoy
vigente Decision 344, aligual que las 311y 313,
todas del Acuerdo Subregional Andino, permiten
que “lalegislacion nacional extienda la proteccion
de los derechos de propiedad industrial”. Hacen
mencidén alos alcancesde la“Ley de Patentesde
Exclusiva de Explotacién de Inventos” y sus
permisiones, que este Tribunal no entra a considerar
portratarse del “contenido y alcances del derecho
nacional”, cuya prohibicion ya hemos dicho, no
estaestablecidaen el Derecho Comunitario primario
uoriginal (Art. 30 T.J.A.C.); 3) Afirman que “Ninguna
de las disposiciones transitorias del Decreto
Ejecutivo N° 1344-A tiene efecto retroactivo.”,
dicen: “ambasrigen desde lafechade vigenciade
la Decision 344, esto es (afirman) desde el 10. de
Enerode 1994.” (El parentesis nos corresponde),
aclaran qué hubiese acontecido -a su entender-,
de no fijarse el limite al afio y dicen: “Es preciso
destacar que la Decision 344 no prohibe que se
otorguen patentes para aquellosinventos paralos
cuales se otorg6 patente en el exterior”. Afirma
ASOPROFAR: “Ladisposiciontransitoria primera
no contraviene lo dispuesto en los articulos 1°y
2° de la Decisién 344 pues no ha eliminado, en
modo alguno, el analisis de la novedad territorial
delainvencién.”;4) Alanalizarla primeradisposicion
transitoriaimpugnada porlos actores indican que
ésta, “no elimina la posibilidad de analisis sobre
silainvencion es contraria alamoral olas buenas
costumbres”; manifestando que en el tramite de
concesién de patentes puede hacerse el exa-
men. “De otro lado, -dice ASOPROFAR- “aln

concedida una patente, si el producto farmaced-
tico es atentatorio ala salud, correspondera alas
autoridades competentes prohibir su comer-
cializacion”. Hacen similares consideraciones
sobre algun producto que de cualquier manera
afecte el medio ambiente, razonando que segun
éllos: “La patente no autorizala comercializacion”
y que ademds “La Decision 344 prohibe el
patentamiento de inventos que atenten contra el
orden publico, lamoral o las buenas costumbres”;
5) ASOPROFAR manifiesta que “La segunda
disposicion transitoriadel reglamento ala Decision
344 tampoco violanormajuridica alguna, puesto
que se limita a permitirque se presenten, durante
un afo, solicitudes de patente, con respecto a
patentes solicitadas en el exterior en aquellos
campos cuya patentabilidad estaba prohibida
antes de las Decisiones 311, 313y 344, siempre
que no atenten contra el orden publico, la moral
o las buenas costumbres.”; 6) Afirman que es
inexacto sostenerque lasdisposicionesimpugnadas
causarian graves perjuicios econdémicos sise las
mantienen vigentes, haciendo un sustento de
esta afirmacion, en el mundo farmaceutico; 7)
Concluyen ratificando que las disposiciones
transitorias de marcas no reforman la Decision
344, a la inversa, dicen que: “Buscan la protec-
cién de la propiedad industrial y respetan los
derechos adquiridos” aitadiendo que: "el Presi-
dente de la Republica actu6 dentro de los limites
establecidos en la Constitucion. No cabe sos-
tener que dichas disposiciones atenten contra el
marco legal andino. Al contrariolo aplican” contintian
alegando: 8) La faltade competenciadel Tribunal
Distrital de lo Contencioso-Administrativo “para
declarar derogada las disposiciones transitorias
del Decreto Ejecutivo N° 1344-A".

Manifiestan que:

“La patente deinvencién ademas de promoverel
intercambio, la cooperaciony el desenvolvimiento
cientifico y tecnoldgico genera automaticamente
un estimulo para que cualquier inventor persiga
encontrar soluciones a problemas comunes o
complejos como son las enfermedades.”

Los industriales e importadores de Productos
farmacedticos, reunidos en ASOPROFAR opo-
nen las siguientes excepciones: a)Niegan que
lasdisposicionestransitorias del Decreto 1344-A
violen disposicion legal alguna, “especialmente
ladelasnormasde laDecision 344 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena”; b)Niegan que el Sr.
Presidente del Ecuador al dictar el Decreto referido
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haya violado la Constitucion Politica y el Cddigo
Civil; c)Niegan “en fin, todos y cada uno de los
fundamentos de hechoyde derechode lademanda
propuesta porlos laboratorios actores por carecer
de sustento real y legal.”; asimismo, en el literal
d)aleganincompetenciadel Tribunal nacional “para
declarar derogadas normas juridicas objetivas,
de caracter administrativo”; e)Finalizan manifes-
tando que los actores carecen de interés juridico
‘pues en nada los perjudica las disposiciones
transitorias 1°y 2°del Decreto Ejecutivo N° 1344-
A”. Al concluir piden que se “desechen la
improcedente e ilegaldemanda propuesta”.

5. LADECISION 344 DE LA COMISION.-

En fecha 21 de octubre de 1993, en Bogota,
(Colombia), la Comision del Acuerdo de Carta-
gena, aprobo la Decisién N° 344, publicadaen la
Gaceta Oficial del Acuerdo, N° 142 de 29 de
octubre del mismo afio. Esta Decisidn, que lleva
el nombre de “REGIMEN COMUN SOBRE
PROPIEDAD INDUSTRIAL” sustituy6 a la De-
cision 313 y suvigencia esta marcada a partir del
1°de enero de 1994.

Este régimen de Propiedad Industrial en el Pacto
Andino, emerge de laNorma Comunitaria Primaria:
el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo
de 1969 entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador
y Peru, conformado luego con la adhesién de
Venezuelay el retiro de Chile, que ha establecido
en el Texto Codificado del Acuerdo, lo siguiente:

“Articulo 27.- Antes del 31 de diciembre de
1970 la Comision, a propuesta de la Junta,
aprobaray sometera alaconsideracionde los
Paises Miembros un régimen comun sobre
tratamiento a los capitales extranjerosy, entre
otros, sobre marcas,patentes, licencias y

regalias.

LosPaises Miembros se comprometen a adoptar
las providencias que fueren necesarias para
poner en practica este régimen dentro de los
seis meses siguientes a su aprobacion por la
Comision.” (El subrayado es nuestro).

El Régimen de Capitales Extranjeros, fue apro-
bado porla Comisién mediante la Decisién 24 (31
dediciembre de 1970), y que dispuso que dentro
de los seis meses de su vigencia: “la Comision,
apropuestade la Junta, adoptara un reglamento
parala aplicacion de las normas sobre propiedad
industrial....”

En mérito a lo anterior, la Comisién aprobé la
Decision 85 (5 de Junio de 1974), con el nombre
de “REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE
LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INDUS-
TRIAL".

La anterior norma comunitaria derivada rigié por
17 aios, dando lugar a una abundante Juris-
prudenciadel Tribunal Andino sobre sus diversas
materias y fué sustituida integramente por la
Decision N° 311 (12 de diciembre de 1991), bajo
el Titulo “REGIMEN COMUN SOBRE PROPIEDAD
INDUSTRIAL".

Posteriormente el 6 de febrero de 1992, se aprobé
laDecisién 313, nuevamente designada: “REGI-
MEN COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL”
que entr6 en vigencia el 14 de febrero de 1992y
que fue sustituida en octubre del 1993 por la
Decision 344 en vigencia.

Este breve recuento nos sirve paradaralcance a
lanorma comunitaria primaria (Acuerdode Cartagena,
Art. 27) que da origen a las diferentes normas
comunitarias derivadas (Decisiones 85, 311, 313
y 344) como un conjunto de la voluntad de los
Paises signatarios del Acuerdo, de contarcon un
régimen comun de Propiedad Industrial, ante el
cual “se comprometen a adoptarlas providencias
que fueren necesarias para poner en practica
este régimen” compromiso que lo asumen y que
supone auna voluntad, en un esfuerzo conjunto,
mediante un Régimen de Propiedad Industrial, de
obligatorio cumplimiento enla Comunidad Andina.
Supone en consecuencia, no sélo la manifestacion
de unavoluntad para uniformarnormas, sino una
obligacion para adoptarlas providencias que fuesen
necesarias para ponerlo en practica.

Esta introduccién a la interpretacién solicitada,
nos lleva también a dar alcance a otra de las
normas comunitarias primarias, cual es el articulo
5°del Tratado de Creacion de este Tribunal, que
a la letra dice:

“Articulo 5°.- Los Paises Miembros estan
obligados a adoptar las medidas que sean
necesarias para asegurar el cumplimiento de
las normas que conforman el ordenamiento
juridico del Acuerdo de Cartagena.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni
emplear medida alguna que sea contraria a
dichas normas o que de algiin modo obstaculice
su aplicacién.”
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La anterior norma, igual que la transcrita
anteladamente, son parte de las normas comu-
nitarias primarias u originarias, de las cuales
nacenyemergen las Decisiones, que constituyen
normas juridicas derivadas del Acuerdo de
Cartagena.

El articulo 5°del Tratado fundacional del Tribunal
Andino, como ya se ha dicho anteriormente,
establece asi las obligaciones de: “HACER”, por
parte de los Paises Miembros, en cuanto ellos
“estan obligados” a adoptar las medidas nece-
sarias para el cumplimiento del ordenamiento
juridicoytambién, lade “NOHACER”, cuando los
signatarios del Tratado se comprometen a no
adoptarmedidas contrarias al ordenamiento juridico
0 medidas que “de algun modo” obstaculicen su
aplicacion.

Este marco general de referencia nos permite
entrar a considerar los articulos solicitados de la
Decision 344, que no son unidades indepen-
dientes, sino parte de un conjunto de normas
llamado REGIMEN COMUN DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL, con aplicaciény vigenciaentodala
subregioén y cuyo cumplimiento obliga alos paises
signatarios, no solo porimperio de dicha Decisién,
sino por mandato de las normas de Derecho
Comunitario primario, aque hemos hechoreferencia.

5.1.LANOVEDAD EN ELREGIMEN COMUN
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.-

La peticion de las partes y del Juez Nacional
requiriente insisten en la necesidad de dejar claro
elimperio de lasiguiente disposicién de la Decisién
344

“Articulo 1°.- Los Paises Miembros otorgaran
patentes parainvenciones sean de productos
ode procedimientos entodoslos camposde la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan
elnivelinventivoy sean susceptiblesde aplicacién
industrial.”

Esto supone la existencia de tres caracteristicas
del mismo: la novedad, el nivel inventivo y la
aplicacion industrial.

En consecuencia el articulo 1°de la Decision 344
ratifica la novedad, como requisito para poder
otorgar patentes alas invenciones.

Decimosratifica el concepto de novedad, pues el

articulo 1° de la Decision 85 establecia que se
otorgara patente de invencién “a las nuevas
creaciones susceptibles de aplicacién industrial,
y a las que perfeccionan dichas creaciones”(El
subrayado es nuestro), l6gicamente las nuevas
creaciones o el perfeccionamiento de las ya
existentes, suponen la manifestacién inventiva
del hombre que crea algo nuevo o perfeccionalo
ya existente para beneficio de la humanidad, para
lograrigualmente un lucro legitimo con suinvento,
elqueregistrado legalmente y otorgada su patente,
le da derechos ciertos sobre el mismo.

El articulo 1° de la Decisiéon 311 que sustituyé
integramente alaDecisién 85, mantuvo “lanovedad”
como requisito para la concesién de patentes,
pues dice:

“Articulo 1°.- Los Paises Miembros otorgaran
patentes de invencién a las creaciones sus-
ceptibles de aplicacién industrial, que sean
novedosasytengan nivelinventivo”. (El subrayado
es nuestro)

O seaque alosrequisitos previstos por el articulo
1° de la Decisién 85: ser nuevas creaciones,
susceptibles de aplicacién industrial, se afade
explicitamente el nivelinventivo.

El articulo 1° de la Decision 313 sustitutiva de la
Decision 311 recoge in extenso el articulo 1° de
la Decision sustituida no afadiendo, ni quitan-
dole término alguno.

Finalmente el articulo 1° de la Decisiéon 344 en
vigencia, establece:

“Articulo 1°.- Los Paises Miembros otorgaran
patentes para las invenciones sean de pro-
ductos o de procedimientos en todos los cam-
posde latecnologia, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicaciénindustrial”. (El subrayado es nuestro)

Esto quiere decirque con variantesde la primera
Decision (85) a la actualmente vigente (344), se
ha mantenido el requisito de la novedad, como
factoresencial para ser otorgada una patente de
invento, afiadiéndole ademas,: el nivelinventivoy
la posibilidad de aplicarlo industrialmente. Tres
requisitos de suyo importantes que hacen viable
la concepcidn de la patente y que suponen que
todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria,
NO ES SUSCEPTIBLE de otorgamiento de patente.
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Sin embargo, para referirnos a: “LA NOVEDAD”
en el Régimen Comun de Propiedad Industrial en
elPacto Andino, es necesario revisarlos conceptos
que sobre éllatenianytienenlas Decisiones que
regularony regulan la materia.

La Decision 85 establecia:

“Articulo 2°.-Unainvencion no se considerara
como nueva si esta comprendida en el estado
delatécnica, esto es, sise hahecho accesible
al publico en cualquier lugar, mediante una
descripcion oral o escrita, o por el uso o
explotacion o por cualquier otro medio sufi-
ciente para permitir su ejecucion, con ante-
rioridad al dia de presentacion de la solicitud
de la patente”.

Por su parte la Decisién 311, sustitutiva de la
anteriordisponia:

“Articulo 2°.- Una invencion es nueva cuando
no esta comprendida en el estado de latécnica.
El estado de la técnica comprendera todo lo
gue haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, por una utilizacién o
cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, ensu
caso, de la prioridad reconocida.

También se considerara, dentro del estado de
la técnica, el contenido de una solicitud de
patente en tramite ante la oficina nacional
competente, cuya fecha de presentacién o de
prioridad fuese anterioralafechade prioridad
de la solicitud de patente que se estuviese
examinando, siempre que dicho contenido se
publique.”

El articulo 2°de la Decision 313, es exactamente
igual al arriba transcrito, ya que mantuvo toda su
redaccién sin variante alguna, mientras que el
articulo 2° de la Decision 344, afiade “Sélo para
el efecto de la determinacién de la novedad” al
empezar eltercer parrafo, manteniendo laredaccién
delaDecisién 311 que, con el aditamento indicado
qgueda asi:

“Articulo 2°.- Una invencion es nueva cuando
no estacomprendida en el estado de latécnica.
El estado de la técnica comprendera todo lo
gue haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, por una utilizaciéon o
cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, ensu
caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacién de la

novedad, también se considerara, dentro del
estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuyafechade presentacion
o de prioridad fuese anterior a la fecha de
prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho
contenido se publique.” (Es nuestro el subrayado)

De lo anteriormente resumido se colige que para
que este Tribunal Andino, coopere con la Justicia
nacional enlainterpretacionde lanormacomunitaria
solicitada (arts. 1° y 2° de la Decision 344), es
necesario hacer un acopio de lo dispuesto porla
norma comunitaria anterior, que nos permite
establecer que para la concesién de patente de
invencion, entre los requisitos de fondo inexcusables
estuvoyestalaNOVEDAD. Esto quiere decirque
lainvencion seaproducto de la creatividad humana,
porque sino hay creacidn no hay invencién, y que
unainvencion es nueva “cuando no estad compren-
dida en el estado de la técnica”. Todo concor-
dante con lo dispuesto porlos articulo 3°, 4°y 5°
de la misma Decision.

Al respecto el Tribunal Andino en su jurispru-
dencia, se hareferido alanovedad, en el Proceso
6-1P-89 (G.O. N° 50 de 17 de Nov. de 1989),
manifestando que:

“1.3.- Elarticulo 2 combina los criterios de que
lonovedoso, eslo que no esta comprendido en
el estado de la técnica (divulgacién cualifi-
cada) o lo que no haya sido divulgado o hecho
accesible al publico en cualquier lugar (divul-
gacionsimple y novedad absoluta). Ladivulgacién
puede seroral o escrita, puede resultardel uso
0 explotacion, o producirse por cualquier otro
medio. Esta divulgacion debe ser detalladay,
entodo caso, suficiente paraque una persona
del oficio pueda utilizar esa informacién para
ejecutar o explotarlainvencién. Porotra parte,
cuando un invento esta en uso o explotacion
es porque ya fue patentado o porque es del
dominio publico. En estos casos el invento
objetivamente perdié sunovedad”.

La misma sentencia afiade lo siguiente:

“Lanovedad requerida para una u otra patente
de invencion, hay que apreciarla de manera
diferente. En el caso de patentesde invencion,
se supone que la creacién cientifica o técnica
viene a llenar una necesidad industrial que el
estado de la técnica no estaba en capacidad
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de satisfacer. En el caso de las patentes de
perfeccionamiento o mejora, en cambio, la
creacion ciéntifica o técnica no es tan radical,
ya que el invento parte de algo conocido para
tan solo mejorarlo.”

Continua la sentenciatranscritaen el punto 1.5.,
manifestando lo que sigue:

“La fecha de presentacién presentacion de la
solicitud de patente determina el momento que
la oficina nacional competente debe tener en
cuenta para apreciarlanovedad, en el sentido
de que tal fecha constituye un término ad-
guem, o sea, un momento hasta el cual la
divulgacion del invento afecta el derecho a
obtener el privilegio de la patente. Siel invento
que se desea patentar se hizo accesible al
publico antesde lafechade presentaciéonde la
solicitud, la oficina nacional competente no
puede otorgar la patente ya que el invento
careceriade novedad”.
Finalmente el Tribunal concluy6 que:

“a) El estado de la técnica, a que se refiere el
articulo 2°de la Decision 85, es el conjunto de
conocimientos existentes que son aplicables
al proceso industrial. Parala utilizaciéon de ese
criterio, los Paises Miembros pueden ordenar
que “se verifiguen examenes completos sobre
el estado de la técnica que pueden afectar la
patentabilidad de lasinvenciones endeterminados
sectores de la industria.”

“b) La novedad debe ser apreciada por la
oficina nacional competente en la fecha de
presentaciéon de la solicitud de patente. He-
chos anteriores a la fecha que constituyen
divulgacion del invento, le hacen perder la
novedad.”

Correlativamente a la “NOVEDAD?”, la Decisién
344 habladel “Nivel Inventivo” conocido también
como la“alturainventiva”. Alrespecto vale la pena
recoger el criterio del articulo 4° de la misma
Decision, que dice:

“Se considerara que una invencion tiene nivel
inventivo, si parauna personadel 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.”

Igualmente el articulo 5° de la misma Decision
conreferenciaala“aplicacionindustrial’ nos dice
qgue “unainvencion es susceptible de aplicacién
industrial cuando su objeto puede ser producido

o utilizado en cualquier tipo de industria,
entendiéndose porindustria, lareferida a cualquier
actividad productiva, incluidos los servicios”.

Esto supone que el establecimiento de los tres
requisitos de los que habla el articulo 1° de la
Decision 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el
caracterde absolutamente necesarios e impres-
cindibles para el otorgamiento de patentes, las
cuales no podrian concederse sifaltare cualesquiera
de éllos, donde “LA NOVEDAD” tiene el caracter
predominante, por qué no decir sine qua non, ya
que la novedad, si bien puede ser un concepto
relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce,
mananasi), es un concepto absoluto en apreciacion
(se conoce o no se conoce) y el articulo 2°de la
misma Decisién deja sin lugar a dudas cuando
establece: “Una invencion es nueva cuando no
esta comprendida en el estado de la técnica”.
Porelloesque, “LaPatente es elderechotemporario
aexcluiraotros de utilizarunainvencién nuevay
util” (Robert M. Shewiid-Propiedad Intelectual,
Desarrollo Econémico).

El mismo autor, en su mencionado libro nos
manifiesta que las patentes en su concesion
originariamente eran potestad discrecional del
Rey, en especial en los estados italianos del
Renacimiento y que “A comienzos del siglo XVII
en Inglaterra se hizo la aclaraciéon de que las
patentes no eran admisibles para productos
conocidos, sino solamente paranuevasinvenciones”.
(El subrayado es nuestro). Aiade:

“Hacia mediados del siglo XIX, el concepto de
patente ya implicaba que para que la invencién
mereciera el tratamiento especial de la exclu-
sividad, ella tenia que ser novedad; esto es,
previamente desconocida del publico....La
Convencionde Paris, que sirvié admirablemente
para iniciar la internacionalizacion de la protec-
cién de patentes (y de marcas) durante los Gltimos
100 afos, es principalmente un instrumento de
cortesia y ajuste entre las naciones.”

Cualquier concesién de patente al margen de lo
establecido en los primeros articulos de la De-
cisién 344 seria nula y no se puede forzar
interpretacion o estimacion subjetiva al margen
del mandato claro y terminante de los articulos
1°, 2° y siguientes de la Decision 344 que son
cabalmente las primeras disposiciones de la
norma comunitaria, porque constituyen el marco
general de referencia sobre patentabilidad.

No debe olvidarse que por otra parte rige el
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mandato del articulo 52 de la Decision 344 que
establece:

“Articulo 52.- La autoridad nacional compe-
tente podra decretar, de oficio o a peticion de
parte, lanulidad de la patente, previa audiencia
de las partes interesadas, siempre que:

a) Haya sido concedida en contravencién de
cualquierade las disposiciones de la presente
Decision;...” (El subrayado nos pertenece)

Porlo que antecede, lanovedad, el nivel 6 altura
inventiva y la aplicacion industrial, constituyen
requisitos absolutamente necesarios, insoslayables
y de obligatoria observacién para el otorgamiento
de patente de invencidn “sean de productos o de
procedimientos en todos los campos de la
tecnologia”. Asi se declara.

En cuanto a la mencién del principio del “pipe-
line”, éste que pudiera haber modificado el con-
cepto de novedad de acuerdo al criterio de los
demandantes, no esta reconocido expresamente
en lalegislacion andina vigente, porlo que no es
aplicable. Asi se declara.

6. LOS ARTICULOS SEXTOYSEPTIMODELA
DECISION 344.-

ElJuez nacional peticionario de la Interpretacion
Prejudicial, solicita también en su auto de fecha
3 de octubre del presente afo, la interpretacion
de los articulos 6° y 7° de la Decisién 344
‘respecto a la posibilidad de patentar inventos
prohibidos, antes de la vigencia de las Decisiones
311, 313 y 344, en especial para patentes
farmacedticas.”

Alrespecto cabe en primerlugar, considerarque
si bien ambos articulos estan correlacionados
entre siy con elresto de la Decision, sin embargo
el primero (articulo 6°) establece qué “no se
consideraninvenciones”, mientras que el segundo
(articulo 7°, ambos de la Decisién 344), se refiere
alosinventos que “No seran patentables”, materias
diferentes a las que pasamos a referirnos.

6.1.- En efecto la norma en cuestion de la
Decision 344, dice lo siguiente:

“Articulo 6°.- No se consideran invenciones:
a) Los descubrimientos, lasteorias cientificas
y los métodos matematicos;

b) Los que tengan por objeto materias que ya
existen en la naturaleza o una réplica de las

mismas;

c) Las obras literarias y artisticas o cualquier
otra creacion estética, asi como las obras
cientificas;

d) Los planes, reglas y métodos para el ejer-
cicio de actividades intelectuales, para jue-
gos o para actividades econémico-comerciales,
asi como los programas de ordenadores o el
soporte 16gico;

e) Las formas de presentar informacion; y,

f) Los métodos terapeuticos o quirdrgicos para
el tratamiento humano o animal, asi como los
métodos de diagndstico.”

Ahora bien, como se tiene manifestando los
articulos 1° y 2° de la Decision 344, indican la
regla general, por la que se ha de considerar
inventos susceptibles de patentes a todas las
invenciones sean de productos o procedimientos,
que cumplan los requisitos de “novedad”, “nivel
inventivo” y de ser “susceptibles de aplicacion
industrial”; complementando el segundo articulo
con ladefinicién de que novedad, es aquello que
“no esta comprendido en el estado de latécnica”.
Elarticulo 4°define el “nivelinventivo” y el articulo
5° establece qué se considera “de aplicacién
industrial”. En resumen, las normas generales
paraconsiderarunainvencion se hallan previstas
en los articulos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la Decisién
344 hoy vigente.

Por su parte el articulo 6° al que estamos ha-
ciendo referencia, considera la excepcion a la
regla, o sea aquello de que “n6 se consideraran
invenciones”, con un listado que si bien vari6 de
la primera Decision ala segunda que abordé este
tema (Decision N° 85 alaN°311), sinembargo se
mantiene inalterable desde la Decision 311, pasando
por la Decisién 313 hasta la actual 344.

En consecuencia la intepretacion sistematica,
funcional y teleoldgica del articulo 6° nos lleva a
la claraconclusion, de que el listado en él establecido
eslo que nd se considera como “invenciones”, 0
sea es una norma de calificacién, por la que se
establece las excepciones ala calidad de inventos.
Por tanto, si se consideraran invenciones, por
Iégica consecuencia, todo lo demas que no esté
taxativamente dentro de las prohibiciones
establecidas en él, cuando la creacién, observa
lostres requisitos ya mencionados anteriormente.
El invento, no sélo se limitara a la novedad, la
altura inventiva y la aplicacién industrial, sino
sobre todo al beneficio colectivo y el bien comun,
que es el espiritu y la filosofia de la propiedad
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industrial y del Acuerdo Subregional.

6.2.- Porsu parte, aunque correlacionado con
los articulos anteriores (1° al 6°) el articulo 7°
ingresa en otramateria, pues define qué inventos,
a pesar de tener la calidad de tales “No seran
patentables”, aspecto diferente al anterior, que
establecia reglas para calificar qué es lo que se
considera como inventos y qué es lo que no se
considera como tales.

En la especie, el articulo 7° sin quitar la calidad
de inventos y asumiendo la filosofia de que los
mismos deben ser de utilidad publica, hechos
para el bien comun y mejoramiento del nivel de
vida del habitante andino (art. 1° del Acuerdo de
Cartagena), establece cuales a pesar de que
puedan serconsiderados comoinventos, no pueden
patentarse.

Este articulo, a la letra, dice:

“Articulo 7°.- No seran patentables;

a) Las invenciones que sean contrarias al
orden publico, o a la moral o a las buenas
costumbres;

b) Las invenciones que sean evidentemente
contrarias alasalud o alavidadelas personas
o de los animales; a la preservacion de los
vegetales; 0, ala preservacién del medio am-
biente;

c) Las especies y razas animales y proce-
dimientos esencialmente bioldgicos para su
obtencion;

d) Las invenciones sobre las materias que
componen el cuerpo humano y sobre laidenti-
dad genética del mismo; vy,

e) Las invenciones relativas a productos
farmacéuticos que figuren en la lista de me-
dicamentos esenciales de la Organizacion
Mundial de la Salud.”

Al respecto conviene indicar que a partir de la
Decision 311, pasando por la 313 y mantenién-
dose enla 344, se establece una modificaciéon en
cuanto a los productos farmacéuticos que se
hallaban mencionados de manera general en el
articulo 5° literal (c) de la Decision 85, pues a
partir de la 311 hasta la 344 vigente, se men-
cionan en los articulos 7° de las tres Decisiones
como no patentables alas “invenciones relativas
a productos farmacéuticos que figuren en lalista
de medicamentos esenciales de la Organizacién
Mundial de la Salud” cuya especificaciéon es
importante, pues deja en manos de una entidad

de prestigio mundial, como lo es la O.M.S. el
establecer la lista de medicamentos esenciales
que no son patentables y que en la actualidad se
encuentranindicados en el World Health Organi-
zation WHO Technical Report, Serie nimero 825,
donde se hace publica la dltima lista de
medicamentos esenciales (laséptima alafecha),
asi como los antecedentes sobre términos vy
condiciones de su actualizaciéon [World Health
Organization -General 1992- “THE USE OF ES-
SENTIAL DRUGS” Model List of Essential Drugs
(Seven List)].

En consecuenciaqueda claro que el articulo 7°de
la Decision 344, deja al margen del derecho de
patentabilidad lasinvenciones contrarias al orden
publico, la moral y las buenas costumbres; las
especiesyrazasanimales;lasinvenciones sobre
las materias que componen el cuerpo humano,
lasestablecidasenlalista 7a. de Drogas Esenciales
porlaO.M.S.de 1992; lasinvenciones contrarias
a la salud o la vida de las personas o de los
animales; la preservacion de los vegetales y la
preservacion del medio ambiente.

Queda asi establecido que cualquier concesion
de patentes en los paises del area andina otor-
gada contralas prohibiciones del articulo 7°de la
Decision 344, por imperio de la norma comu-
nitaria [articulo 52, literal a)], debera ser de-
claradanula.

Cabe recordar que bajo el imperio de la Decisén
85, el Tribunal Andino ha dictado Jurisprudencia
alrespecto. Porello vale la penarecordar, porque
no ha perdido actualidad, lo sentenciado por este
Tribunal en el Proceso 7-1P-89, que versaba sobre
elarticulo 5°literal (c) de la Decision 85 (prohibicién
de otorgar patentes a “productos farmacéuticos,
los medicamentos, las sustancias terapéuticas
activas”).

Alrespecto enlamencionada sentencia el Tribu-
nal Andino dice:

“Las restricciones que se derivan de la De-
cisién 85 sobre Propiedad Industrial son, en
resumen, el resultado que buscd expresa-
mente el propio legislador. El intérprete -en
este caso el Tribunal- se limita a constatar el
significado normativo, atendiendo a la historia
fidedignade lanorma, a su finalidad manifiesta
y asu claro sentido de conjunto, anteponiendo
estos criterios funcionales a un posible exa-
men exegético del texto”.
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En consecuencia, al otorgarse un Régimen Co-
mun de Propiedad Industrial, la Comunidad An-
dina habuscado reglas comunes que le permitan
ingresar en igualdad de condiciones, frente a un
mundo no desarrollado uniformemente. Estas
disposiciones amparany protegen inventos, pero
también excluyen calificaciones de calidad de
tales (art. 6°) y sefalan prohibiciones de
otorgamiento de patentes (art. 7° ambos de la
Decision 344), en funcién de los beneficios comunes
que debe recibir la subregiéon y en élla
fundamentalmente, el bienestardel habitante andino,
primer objetivo del Acuerdo Subregional, conforme
lo establece el articulo 1°del Acuerdo de Cartagena,
norma comunitaria primaria que orienta la filosofia
misma del mecanismo de integracion.

Finalmente en lo tocante a las prohibiciones
existentes sobre patentes farmacéuticas antes
de la vigencia de las Decisiones 311, 313 y 344,
0 sea las que existian en el articulo 5° de la
Decision 85, dichas prohibiciones dejaron de
tener vigencia a partir de la nueva legislacion
andina quedando establecido como légica
consecuencia, que las unicas existentes a la
fecha, son las contempladas en el articulo 7° de
la Decision 344 hoy vigente.

Especificamente en cuanto a las patentes
farmaceudticas, éstas solo tienen las restricciones
establecidas en el articulo 7° de la Decision
vigente, en especial las indicadas en el literal )
de dicho articulo, en lo referente a “invenciones
relativas a productos farmaceduticos que figuren
en la lista de medicamentos esenciales de la
Organizacion Mundial de la Salud”, que como
hemos dicho se hallan establecidos en el
Nomenclator, forma y condiciones a que hace
referenciala SéptimaLista aprobadaporlaO.M.S.,
en Génovaennoviembrede 1991y publicadaen
“THE USE OF ESSENTIAL DRUGS” Model List of
Essential Drugs (Seven List). Siendo estas las
unicas restricciones a patentes farmacedticas,
las demas, con exclusién de las prohibidas porla
O.M.S,, se hallan amparadas por la legislacién
andina en cuanto la concesion y uso del derecho
de patentabilidad, con la unica obligacién de
cumplir con los requisitos de la norma comuni-
taria hoy vigente en la materia. Asi se declara.

7. ELCONTENIDOYALCANCELOS ARTICULOS
143Y 144 DE LA DECISION 344.-

7.1.ARTICULO 143:

Se ha citado por las partes ante el Juez Nacional
requirente y éste mismo las menciona en su
comunicacién de 13 de octubre de 1994, los
articulos 143 y 144 de la Decisién 344 en vi-
gencia.

Alrespecto y con el derecho auténtico y legitimo
que tiene el Tribunal Andino de orientary decidir
sobre lainterpretacion que se le haya solicitado,
(Primera Conclusion -Proceso 1/1P/94/TJAC-),
esta Jurisdiccion se refiere sucintamente a los
articulos ya mencionados.

El articulo 143, emerge histéricamente de la
Decision 311, en que aparece por primera vez,
otorgando a los Paises Miembros la facultad de
fortalecer los derechos de Propiedad Industrial
“siempre que no contravengan disposiciones de
la presente Decision (art. 119); la Decisién 313,
no sélofacultaba alos Paises Miembros a fortalecer
sino aampliar “los derechos de Propiedad Indus-
trial conferidos en la presente Decisién, cuando
asi lo consideren pertinente” (art. 118); en la
actualidad, la Decision 344, dispone:

“Articulo 143.- Los Paises Miembros, mediante
sus legislaciones nacionales o acuerdos
internacionales, podran fortalecer los dere-
chos de Propiedad Industrial conferidos en la
presente Decisién. En estos casos, los Paises
Miembros se comprometen a informar a la
Comision acerca de estas medidas”.

El“fortalecimiento” del que habla el articulo ante-
rior, es légico entender, se encuentra inscrito
dentro del Ordenamiento Juridico del Acuerdo
de Cartagena, pues la incorporacion de normas
nacionales debe ser complementaria al espiritu
del“Régimen Comun”y nunca contraria al mismo,
(lo que no tendria sentido en un régimen co-
munitario), ya que por éllo en esta misma norma
permisiva, se establece a su vez el compromiso,
de los Paises Miembros de informar a la Comi-
sién sobre tales medidas; compromiso este que
se entiende, asumen los paises para unificar las
medidas de fortalecimiento al Régimen Comun
de Propiedad Industrial de la subregién, en una
unidad de criterios que partiendo de los 5 paises
signatarios comulguen plenamente con el marco
juridico del Acuerdo de Cartagena necesaria-
mente y n6 conspiren contra él, pués es este
ultimo caso resultaria que no se trata de forta-
lecer sino al contrario, de debilitar su esencia y
filosofia. Asi se declara.
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En cuanto a fortalecer el Régimen de Propiedad
Industrial por “acuerdos internacionales” como
reza el articulo 143 de la Decisiéon 344, nodebemos
olvidaraun cuando sea s6lo amanerade mencion
doctrinal, la existencia del “Convenio de Paris”
que paralaProteccién de la Propiedad Industrial
tienen suscrito la mayoria de los paises del
mundo en su ultima versién de 14 de Julio de
1967; asi como también, entre otros, el “Convenio
deBerna”’(1971); “La Convencidonde Roma” (1961);
el“Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto
de los Circuitos Integrados” conocidos como
“Tratado IPIC” (1989); el “Acuerdo sobre los aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio” conocido como
“Acuerdo TRIPS”. Todos ellos convergentes con
el espiritu comdn de defensa y proteccion de los
derechos emergentesde la Propiedad Intelectual
y que para ser aplicados en los paises del grupo
andino, deben guardar absoluta concordancia
con el espiritu de la Decision 344 del Acuerdo de
Cartagena.

Alrespecto el Tribunal Andino en el Proceso 3-IP-
94, en la sentencia dictada el 25 Julio de 1994
dijo:

“Del primero de éllos (se refiere alos articulos
143y 144 sobre los que versabadicha sentencia)
sedesprende que los Paises Miembros, mediante
sus legislaciones nacionales y sus acuerdos
internacionales podran fortalecerlos derechos
de propiedad industrial conferidos en la presente
Decision. Pero se afiade en este articulo el
compromiso de informar ala Comisidn acerca
de las medidas que al efecto tomen. Como
vemos en esta parte final del articulo 143, la
norma comunitaria reafirma el camino de la
complementariedad entre ambos derechos sélo
exigiendo que la Comision debe serinformada
acerca de cualquier medida de este tipo, y el
Tribunal de Justiciadel Acuerdo de Cartagena,
entiende que al haberremitido ese fortalecimiento
alalegislacién nacional, con el s6lo compromiso
deinformarsobre las medidas que se adopten
en este caso, se consolida la interrelacion
entre el derecho de integracion y el derecho
interno de los Estados Miembros en materia
de propiedad industrial”.

En consecuencia queda claro que esta com-
plementariedad e interrelacién dentro de la fa-
cultad de fortalecer el Régimen Comun de Propiedad
Industrial que el articulo 143 de la Decision 344
reconoce a los Paises Miembros, esta inscrita

precisamente enlainterrelacion, complementariedad
yarmoniajuridica que, paraseraplicables, deben
necesariamente guardarlas normas nacionales o
los acuerdos internacionalesde cualquier categoria
con el Ordenamiento Juridico del Acuerdo de
Cartagena, cuyo Régimen Comun de Propiedad
Industrial, se trata cabalmente de fortaleceren el
sentido exacto de la palabra.
7.2.- Articulo 144:

En lo tocante al articulo 144 de la Decision 344
citado igualmente entre los argumentos ante el
Juez Nacional, es bueno recordar que inicial-
mente la Decisién 85 (alaque nos hemos referido
como apoyo histérico cronoldgico en la materia)
disponia lo siguiente:

“Articulo 84.- Los asuntos sobre Propiedad
Industrial no comprendidos en la presente
Decision, seran regulados por la legislacion
nacional de los Paises Miembros.”

Esta disposicidn es igual en todo el transito del
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, desde
la Decision 85 a la similar 344 (Art. 144) hoy
vigente, segun la cual se les remita a los Paises
Miembros la facultad de legislar a través de
normas nacionales existentes o por dictarse,
sobre varios aspectos (alrededorde 20) mencionados
en la misma Decisidn 344.

Al respecto, el Tribunal Andino en la sentencia
dictada en el caso 3-IP-94 ya citada y que se
refiere cabalmente a la interpretacion de los
articulos 143 y 144 de la Decision 344 dice:

“Los dos articulos comentados forman parte
del Capitulo Octavo de lamencionada Decision,
sobre “Disposiciones Complementarias” y
siguiendo la “Ratio Legis” del Derecho de la
Integracidn en ella expresada, se comprueba
que la intencién del legislador es llegar a la
uniformidad del sistema de administracion
comunitaria, propendiendo aobtenerlaautonomia
y modernizacién de las llamadas “Oficinas
Nacionales Competentes” con miras a
homogeneizar los sistemas y servicios de
informacion. Todo lo cual establece una
colaboracion estrecha entre el derecho na-
cionaly el comunitario, en el cual el primerode
los nombrados actiia como complementario
del derecho de integracién”.

Ello claramente implica que lo remitido a la
legislacién nacional, por voluntad expresa del
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legislador Andino (que en buenas cuentas son los
propios paises signatarios del Acuerdo,
representados en la Comisién por sus Pleni-
potenciarios), supone unavoluntad manifiestade
los Paises Miembros, de que el Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial se fortalezca y
complemente mediante legislacién nacional, en
forma concordante con el espiritu de integracion,
atravésde normas vigentes o pordictarse, que no
contradigan ese espiritu, sino que esten adheridas
a la filosofia comunitaria. Es valor entendido, en
consecuencia, que esa permisién hacialos paises
signatarios, esta inserta en los términos de
integracion y unidad en torno al Ordenamiento
Juridico del Acuerdo de Cartagena del que es
parte la Decision 344 y en élla los articulos
mencionadosy que por principio, tienen prevalente
aplicacién sobre la norma nacional.

Asi lo tiene declarado el Tribunal Andino en la
sentencia tantas veces citada (3-1P-94) en cuya
parte dispositiva concluye:

“1.- Que el articulo 143 y el 144 de la Decisidn
344 delaComisidondel Acuerdo de Cartagena,
consultados establecen una complementacion
del Derecho Comunitario por el Derecho
Nacional.”

“2.- Que permanecen vigentes en materia de
propiedad industrial sélo los dispositivos de la
legislacion nacional, no regulados por la De-
cision 344 y que no la contradigan.”

Por lo que se entiende mutatis mutandi que no
sélo tienen vigencia las normas nacionales ya
existentes -siempre que no contradigan a la
Decision 344-, sino que también, las normas a
dictarse deberan guardar esa misma armoniay
unidad juridica, no s6lo porque se trata de la
voluntad del legislador andino expresada en el
“Régimen Comun”, sino también porque éste
emerge porimperiodel articulo 27 del Acuerdo de
Cartagenay porque los paises signatarios de él,
se han comprometido por imperio del articulo 5°
del Tratado de Creacién del Tribunal Andino a
adoptar las medidas que sean necesarias para
asegurar el cumplimiento del Ordenamiento Juridico
del Acuerdo y asimismo, se han comprometido a
no adoptar, ni emplear medida alguna que sea
contraria a dichas normas o que de algin modo
obstaculice su aplicacion.

8. LA NORMA NACIONAL, ACUSADA DE
VIOLATORIA DE LA DECISION 344

Se hanenviado aeste Tribunal, por parte del Juez
Nacional requirente, copia del Decreto 1344 - A,
publicado oficialmente en el “Registro Oficial”
Organodel Gobiernodel Ecuador, el 21 de Diciembre
de 1993, bajo el N° 341. Dicho Decreto Ejecutivo
editado en el 6rgano citado, ha sido acusado por
la parte actora ante el Juez Nacional, de violatorio
ala Constitucion Politicadel Ecuador, a principios
esenciales de Derecho contenidos en el Cédigo
Civil ecuatorianoy ala Decisién 344 de la Comisién
del Acuerdo de Cartagena que reglamenta.

Al respecto transcribimos las “Disposiciones
Transitorias” Primeray Segunda que a entender
de los actores ante la Justicia Nacional, hubieren
violado la norma comunitaria, contenida en la
Decision 344 de la Comision:

Los mencionados articulos dicen:

“PRIMERA.- Se concederan patentes para
todos aquellos inventos cuya patentabilidad
no estaba permitida antes de la vigenciade las
Decisiones 311, 313 y 344 de la Comisidn del
Acuerdode Cartagena cuando se hubiere obtenido
patente en cualquier pais extranjero. El plazo
de concesion de la patente sera igual al que
falta para completar el plazo de vigencia de la
primera patente solicitada en el exterior, para
cuyo fin se presentara copia de la primera
solicitud en el exteriory de la patente concedida.
En ningun caso el plazo de concesién sera
superior al de veinte afios contado desde un
afo después de tal primera solicitud. Las
solicitudes deberan presentarse en el Ecuador
dentro del plazode un afio desde lavigenciade
la Decision 344.”

“SEGUNDA.- De igual modo se concederan
patentes para todos aquellos inventos cuya
patentabilidad no estaba permitida antesde la
vigencia de las citadas Decisiones, si es que
se hubiere solicitado la concesion de patentes
en el exterior y se presentaren las solicitudes
en el Ecuadordentro del plazo de un aiio desde
la vigencia de la Decision 344 sin prejuicio de
lo dispuesto en el art. 12 de la Decision 344 y
10, inciso segundo de este Reglamento. Sise
llegare a conceder patentes para los inventos
referidos en este inciso, sus titulares tendran
los derechos que prevé el inciso segundo del
Art. 51 de la Decision 344 y, en general,
gozarande los derechos pertinentes derivados
de lasdisposicionesde laDecision 344 ydela
Ley de Patentes de Exclusiva de Explotacion



GACETA OFICIAL

23/01/95 16.20

de Inventos.”

Sedispone en el mismo Decreto Ejecutivo que su
ejecucién entrara en vigencia a partir del 1° de
Enero del presente afio.

Es también de conocimiento publico, por haber
sido editado en el “REGISTRO OFICIAL” Organo
del Gobierno del Ecuador, con fecha 30 de junio
del presente afo, el Decreto N° 1738 dictado por
el Sr. Presidente Constitucional de la Republica
del Ecuador, en virtud del cual se modifica el
Decreto Ejecutivo 1344-A.

En este Decreto Ejecutivo que forma parte del
anterior, se han hecho modificaciones, respecto
alosarticulostransitorios que motivaronlademanda
ante el Juzgadorrequirente. Asi dicho Decreto N°
1738 dice:

“Art. 16.- Enla Disposicién Transitoria Primera
del Reglamento a la Decision 344 agréguese
los siguientes incisos:

“Se otorgaran patentes alasinvenciones, sean
de productos o de procedimientos, siempre
gue sean nuevos, es decir, que no estén
comprendidos en el estado de la técnicaen el
Ecuador”.

“Las solicitudes deberan presentarse en la
Direccion Nacional de Propiedad Industrial,
debiendo someterse al tramite establecido en
la Seccion IV, de la Decisiéon 344 de la Comi-
sién del Acuerdo de Cartagena.”

“Art. 17.- En la disposicion transitoria se-
gunda:

Envezde “10”dird “6” y en lugar de “conocer”
dird “conceder.”

9. ELARTICULO30DEL TRATADODE CREACION
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIADEL ACUERDO
DE CARTAGENA

Aunque no ha sido solicitado, nos referimos a él
en cuanto a que dicho articulo establece las
reglas y limites a los que debe sujetarse el
Tribunal Andino en las sentencias de Interpre-
tacion Prejudicial a él requeridas.

Al respecto dicha disposicion dice:

“Articulo 30.- En suinterpretacién, el Tribunal
debera limitarse a precisar el contenido y
alcancesde lasnormasde ordenamiento juridico
del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal no
podra interpretar el contenido y alcances del
derecho nacional ni calificar los hechos mate-

ria del proceso”. (Es nuestro subrayado)

Este articulo, aligual que los restantes deltratado
fundacional del Tribunal, conjuntamente con el
Tratado por el que se suscribié el Acuerdo de
Cartagena, son parte del Ordenamiento Juridico
del mismo, en su calidad de normas comunitarias
primarias que dan lugaralas normas comunitarias
derivadas (Decisiones o Resoluciones) y por
tanto tienen plena validez y vigencia.

En el casode autos, es bueno recordarlo estipulado
en el articulo arriba citado, por cuanto el mismo
sefiala el marco en el que debe actuar este
Tribunal, en la expedicion de sus sentencias en
tratandose de interpretaciones prejudiciales. Es
necesario tener presente nuestra competencia,
porque ésta nos sefiala hasta donde podemos
alcanzarenlas mismas sentencias y qué aspectos
no podemos interpretar.

El Tribunal Andino se ha referido en su variada
jurisprudencia altema. Asi en el Proceso 1-1P-87
dijo:

“La funcién de este Tribunal... en el tipo de
accion de que se trata, es unicamente la de
interpretarla norma comunitariadesde el punto
de vista juridico. Por tal interpretaciéon debe
entenderse la busqueda de la significacion de
lanorma para precisarsu alcance y su sentido
juridico, tarea esencialmente distinta a la de
aplicar la norma a los hechos, la cual esta
reservada al Juez nacional, como ya se indicé,
dentro de las correspondientes esferas de
competencia. No puede referirse entonces el
Tribunal al cotejo y adaptacidén entre el conte-
nido general de la norma que interpreta y los
hechos concretos y particulares”

En la misma sentencia se dice:

“Se ha establecido asi un sistema de division
de trabajo y de colaboracion arménica entre
los Jueces nacionales, encargados de fallar, o
sea de aplicar las normas de la integracion,
competencia que les atribuye el caso, a los
hechos demostrados en los correspondientes
procesos, y el drgano judicial andino al que le
compete, privativamente, la interpretacion de
las normas comunitarias, sin_pronunciarse
sobre los hechosy absteniéndose de interpretar
elderechonacional ointerno (art. 30 del Tratado),
parano interferir con latarea que esde exclusiva
competenciadel Juez nacional” (El subrayado




GACETA OFICIAL

23/01/95 17.20

es nuestro).

En la sentencia dictada en el Proceso 3-1P-94
respecto a las normas que establecieron los
Paises Miembros parafortalecerel Régimen Comun,
el Tribunal dice:

“En consecuencia este Tribunal, estima que
envirtud del articulo 30 del Tratado de Creacién,
no podra interpretar los alcances de estas
medidas adoptadas porlos paises, porpertenecer
al derecho nacional.”

Hecha la interpretacién del contenido y alcance
de la norma comunitaria por el Tribunal Andino,
corresponde al Juez Nacional aplicarlainterpretacion
de la norma (Art. 31 del TJAC), con la facultad
potestativay soberanaquetiene para apreciarlos
hechos y declarar los derechos.

PORTANTO

EL TRIBUNAL DE JUSTICIADEL ACUERDO DE
CARTAGENA,

CONCLUYE:

Primero.- La Decision 344 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena, relativa al “REGIMEN
COMUN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL”,
contempla en el Capitulo la. “De las Patentes de
Invenciéon”, Seccion | “LOS REQUISITOS DE
PATENTABILIDAD”, seilalando claramente en el
articulo 1°que los Paises Miembros otorgaran las
patentes para invenciones “de productos o
procedimientos en todos los campos de la
tecnologia”, siempre que sean “nuevas”, “tengan
nivelinventivo”y sean “susceptibles de aplicacién
industrial”, estableciendode esamaneralaexistencia
de tres requisitos indispensables, necesarios y
de obligatoria observacion para el otorgamiento
de la patente. En consecuencia, la falta de
cualesquierade éllos hace improcedente la solicitud
de patente y en su caso nulo el otorgamiento de
la misma, por ser vicio de nulidad absoluta que
debera serdeclarado aun de oficio porla autoridad
nacional competente.

Segundo.- La misma Decision, en el articulo 2°
establece que se considera como novedoso un
invento cuando no esta comprendido en el “estado
delatécnica”, estado que comprende el conjunto
de conocimientos existentes y de dominio publico
gue son accesibles pordescripcién escrita u oral,
o por la utilizacién de cualquier otro medio que lo

divulgue antes de la fecha de presentacion de
solicitud. Ademas para determinar la novedad,
debe tambiéntenerse presente que la existencia
de una solicitud publicada anteriormente a la
presentaday que verse sobre el mismo invento,
ha puesto en el estado de la técnica el mismo, y
portanto lo hace impatentable. Los articulos 4to.
y 5to. sefialan claramente qué se considerara
como “nivel inventivo” y que se considera “sus-
ceptible del aplicacion industrial”, normas qué
deberatenermuy presente y observardebidamente
la Oficina Nacional Competente de cada pais.

Tercera.- Por imperio del articulo 6to. de la
misma Decisién, no tienen calidad de inventos en
elRégimen Comun de propiedad industrial andino,
lo contenido taxativamente en dicho articulado,
entendiéndose, que todo lo no establecido en el
mismo, si puede ser considerado invento y esta
sujeto a patentabilidad, siempre que cumpla con
los requisitos dispuestos en la Decisién vigente.

Cuarto.-Quedan almargendelderechode patentes,
conforme al articulo 7mo. de la Decisiéon 344, las
invenciones contrarias al orden publico, lamoral,
las buenas costumbres; las especies y razas
animales; las contrarias alasalud olavidade las
personas o de los animales; la preservacion de
los vegetales; la preservacion del medio ambiente;
las especies y razas animales y procedimientos
biolégicos para su obtencién; las invenciones
sobre las materias que componen el cuerpo
humano y sobre la identidad genética del mismo
ylasinvencionesrelativas a productos farmaceu-
ticos que figuren en la Lista N° 7 de Drogas
Esenciales de la Organizacion Mundial de la
Salud, aprobada en noviembre de 1991 y vigente
desde 1992.

Las prohibiciones establecidas en el articulo 5°
literal c) de la Decision 8 con referencia a pa-
tentes farmacéuticas, dejaron de sertales, porel
transito legislativo en el area andina. En
consecuencia en lo referente a patentes
farmacedticas, con exclusion de las prohibidas
porlaO.M.S., lasdemas se hallan bajo el imperio
y proteccion de la norma comunitaria, en cuanto
a su concesidn y uso, sin mas obligacién que el
cumplimiento de los requisitos de forma y de
fondo, establecidos en la Decision 344.

Quinto.- El fortalecimiento del Régimen de
Propiedad Industrial andino que podran efectuar
los Paises Miembros del Acuerdo, debe estar
inscrito en lainterrelacion, complementariedad y
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armonia juridica, que para ser aplicables deben
guardar las normas nacionales o acuerdos
internacionales de cualquier categoria con el
Ordenamiento Juridico del Acuerdo de Carta-
gena, cuyo régimen se busca fortalecer y cuya
normativa tiene caracter prevalente, sobre
cualesquier otra norma de caracter nacional o
internacional, que no podra ser aplicada si es
contraria a la norma comunitaria vigente.

Sexto.-Los asuntos sobre Propiedad Indus-trial,
que deberan serregulados porlos Paises Miem-
bros conforme lo establecido en el ar-ticulo 144
de la Decisién 344, para ser aplicables, deben
también observan conformidad y relacién con el
Régimen Comun Andino, esto es, deben guardar
armonia con el Ordenamiento Juridico del Acuerdo
de Cartagena. Cualquier disposicion o norma
nacional contraria al imperio y al espiritu de la
norma comunitaria sera inaplicable.

Séptimo.-El Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso
Administrativo, Sala Segunda, de la Republica
del Ecuador debera adoptar la presente
interpretacion en la sentencia a dictar dentro del
Proceso 971-232-94 conforme lo establecido por
elarticulo 31 del Tratado de Creaciondel Tribunal.

Octavo.- En cumplimiento de lo dispuesto por el
articulo 64 del Estatuto del Tribunal, notifiquese
al Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso
Administrativodel Ecuadormediante copia certificada
y sellada.

Noveno.-Remitase copiade esta sentencia, ala
Juntadel Acuerdo de Cartagena para su publicacion
en la Gaceta Oficial.

Patricio Bueno Matinez
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EdgarBarrientos Cazazola
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TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE
CARTAGENA.- SECRETARIA.-LaSentenciaque
antecede es fiel copia del original que reposa en
el respectivo expediente de esta Secretaria.
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