REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA'Y TURISMO
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONNUMERO 0000 7 2
( 7TENEWL )

“Por la cual se sefiala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de las facultades legales, en especial las conferidas en el Decreto 3523 de
2009 y en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,

CONSIDERANDO

i
PRIMERO: Que Colombia hace parte de la Comunidad Andina, conforme al Acuerdo de
Integracion Subregional aprobado el 26 de mayo de 1969 e incorporado en la
legislacion interna mediante la Ley 8 de 1973.

SEGUNDO: Que el 14 de septiembre de 2000, se suscribié en Lima, Perl la Decisién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina que comprende el régimen coman sobre
propiedad industrial para los paises miembros de la Comunldad Andina y rige a partir
del 1 de diciembre de 2000.

TERCERO: Que en atencién a lo dispuesto en el articulo 276 de la Decision 486 de
2000, los asuntos no comprendidos en la Decisién deberan ser regulados por las
normas internas de los Paises Miembros.

CUARTO: Que conforme a lo establecido en el artiéulo 278 de la Decision 486 de 2000,
los paises miembros se comprometen a garantizar la mejor aplicacion de las
disposiciones contenidas en la Decision.

QUINTO: Que segun lo sefalado en el articulo 273 de la Decisidon 486 de 2000, la
Oficina Nacional competente a efectos de lo dispuesto en la misma Decision es el
6rgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial y en Colombia
es la Superintendencia de Industria y Comercio.

SEXTO: Que el numeral 34 del articulo 1 del Decreto 3523 de 2009 sefiala que la
Superintendencia de Industria y Comercio ejercera, entre otras funciones, la de
“administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los
asuntos relacionados con la misma”.

SEPTIMO: Que de conformidad con lo previsto en el numeral 32 del articulo 3 del
Decreto 3523 de 2009, “al Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del
organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: (...) 6. Otorgar
licencias obligatorias de patentes, en las casos previstos en la ley”.

OCTAVO: Que corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio instruir a
sus destinatarios sobre la manera como deben cumpllrse las disposiciones sobre
propiedad industrial, fijar los criterios que faciliten su ‘cumplimiento y sefalar los
procedimientos para su cabal aplicacién, segun lo indicado en el numeral 36 del articulo
1y en el numeral 33 del articulo 3 del Decreto 3523 de 2009.
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NOVENO: Que mediante Resolucion No. 17585 del 25 de mayo de 2001, la
Superintendencia de Industria y Comercio establecié el procedimiento para el tramite de
las solicitudes de licencia obligatoria.

DECIMO: Que mediante Decreto No. 4302 de 13 de noviembre de 2008, modificado por
el Decreto No. 4966 de 23 de diciembre de 2009, el Presidente de la Republica
establecio el procedimiento para la declaratoria de existencia de razones de interés
publico, que soportan la necesidad de someter a licencia obligatoria una patente de
invencién, de acuerdo al articulo 65 de la Decisién 486 de 2000.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Modificar el capitulo segundo del titulo X de la Circular Unica de
la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual quedara asi:

Capitulo li. LICENCIAS OBLIGATORIAS

2.1 Licencia obligatoria por falta de explotacién

2.1.1 Solicitud

La solicitud de licencia obligatoria por falta de explotacion debera cumplir con los
requisitos establecidos en el articulo 5 del Codigo Contencioso Administrativo, y en

especial los siguientes:

1) Indicar nombre, identificaciéon y direccion de notlflcacrones del solicitante y/o de
su apoderado si es el caso;

2) Aportar, si la solicitud se presenta por medio de apoderado, el correspondiente
poder legalmente otorgado;

3) Aportar los documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la
persona juridica solicitante, de ser procedente;

4) Indicar los datos que identifiquen plenamente la patente que se pretende
explotar precisando por lo menos, el nimero de certificado, el titulo de la
invencion y el nombre del titular;

5) Indicar de manera expresa, por parte del solicitante, que la patente cuya licencia
obligatoria solicita, no se esta explotando desde determinada fecha;

6) Indicar la compensacidén que considere adecuada, debidamente fundamentada,
segun las circunstancias propias del caso;

7} Aportar pruebas que acrediten que el solicitante hubiere intentado, previamente y
sin éxito, obtener una licencia contractual del titular de la patente en términos y
condiciones comerciales razonables;

8) Solicitar las otras pruebas que pretenda hacer valer, si es del caso;

9) Aportar el pago de la tasa administrativa corresponc'iiente.

2.1.2 Examen de Forma

La Superintendencia de Industria y Comercio examinara, dentro de los quince (15) dias




RESOLUCION NUMERO _ O Hoja N°. 3

00012

“Por la cual se sefala el procedimiento para el otorgamiento de licencias obligatorias”

habiles siguientes, contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud, si la
misma cumple con los requisitos dispuestos en el numeral 2.1.1 de esta Resolucion. Si
del examen de forma resulta que la solicitud no contiene tales requisitos, se efectuaran
los requerimientos que sean necesarios, conforme a lo dispuesto en los articulos 12 y
13 del Cédigo Contenidos Administrativo.

2.1.3 Notificacion al titular de la patente

La Superintendencia de Industria y Comercio, notificara la solicitud de licencia
obligatoria al titular de la patente para que dentro de los sesenta (60) dias habiles
siguientes haga valer las argumentaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

2.1.4 Pruebas

Vencido el término anterior, si el solicitante de la licencia obligatoria o el titular de la
patente solicitaron practica de pruebas o la administracién considera necesario que se
practiquen de oficio, se decretaran aquellas pertinentes y se practicaran en el término
que sefale el acto que las decrete, aplicando en lo pertinente las normas del Cédigo
Contencioso Administrativo y del Céodigo de Procedimiento Civil.

En todo caso, se tendran en cuenta los principios que gobiernan las actuaciones
administrativas como el de economia, celeridad, imparcialidad, eficacia y contradicciéon,
que imponen que el procedimiento que se adelante no tenga retardos injustificados.

2.1.5 Traslado para decision

Vencido el término probatorio, el expediente quedara a disposicion de los intervinientes,
por un término de cinco (5) dias habiles; para que de estimarlo conveniente presenten
los argumentos pertinentes en respaldo de sus pretensiones.

2.1.6 Decisidon

Finalizado el término de traslado de que trata el numeral anterior, el expediente entra a
despacho para decisidbn mediante resolucion; en la que la Superintendencia de Industria
y Comercio, concedera o negara la licencia solicitada.

En caso de concederse la licencia, en la resolucion se determinara el alcance o
extension de la misma, especificando en particular, el periodo por el cual se concede, el
objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la compensacién econdomica.
Asimismo, se advertird acerca de la obligacion del licenciatario de iniciar la explotacion
de la invencion dentro de los dos (2) afios contados a partir de la fecha de la firmeza de
la concesion de la licencia obligatoria y la de obtener las autorizaciones necesarias para
la explotacion, si es del caso.

2.2 Licencias Obligatorias por Razones de Interés Publico

2.2.1 Publicacién

Una vez publicada en el Diario Oficial la declaratoria de razones de interés publico para
someter a una patente a licencia obligatoria por parte de la entidad competente; en los
términos de lo dispuesto en el Decreto 4302 de 2008, la Superintendencia de Industria y
Comercio comunicara, dentro de los quince (15) dias habiles siguientes a la fecha de
dicha publicacién, mediante aviso en la pagina web, lo siguiente: a) Que las patentes
senaladas en la declaratoria podran ser licenciadas; b) Que se recibiran solicitudes de
licencias obligatorias sobre las patentes sefnaladas en la declaratoria; ¢) El plazo en que
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se recibiran las solicitudes y, d) Los términos, condiciones y requisitos especiales que
deben reunir las solicitudes de la clase particular de licencia obligatoria, en razén de las
causales especificas que constituyen el interés puablico.

Paragrafo: Para la determinacion de lo sefialado en el literal d} del numeral 2.2.1., la
Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 2
del articulo 7 del Decreto 4302 de 2008, podra solicitar el apoyo de la autoridad que
declard los motivos de interés publico, caso en el cual se interrumpira el término
previsto en este articulo hasta el dia siguiente al que se de respuesta por parte de la
autoridad requerida. :

2.2.2 Contenido de la solicitud

Las solicitudes de licencia obligatoria por razones de interés publico deberan cumplir
con:

1) Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en el numeral 5;

2) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las
solicitudes de la clase particular de licencias obligatorias, en razén de las
causales especificas que constituyen el interés publico descritas en la
publicacion que efectie la Superintendencia de Industria y Comercio en la pagina
web;

3) Deben acompanarse las argumentaciones y pruebas con las que el solicitante
demuestre que cumple con las condiciones para ser licenciatario de la patente
que se trate, de acuerdo con lo que establezca la Superintendencia de Industria y
Comercio como requisitos para la licencia obligatoria de que se trate de acuerdo
con lo establecido en el punto 2.2.1 de esta resolucién.
2.2.3 Examen de Forma
Se aplicara lo dispuesto en el numeral 2.1.2 de esta Resolucion.

2.2.4 Notificacion al titular de la patente

La Superinténdencia de Industria y Comercio, notificara la solicitud de licencia
obligatoria al titular de la patente para que dentro de los quince (15) dias habiles
siguientes haga valer las argumentaciones y aporte las pruebas que estime pertinentes.

2.2.5 Pruebas
Se aplicara lo dispuesto en el numeral 2.1.4 de esta Resolucién.
2.2.6 Traslado para decision y Decision

Vencido el término probatorio se aplicara lo establecido en los numerales 2.1.5y 2.1.6
de esta Resolucién.

2.2.7 El periodo de la licencia y la compensacion econdémica

En desarrollo del principio constitucional de colaboracion entre las entidades que
conforman la Administracién Publica, y teniendo en cuenta lo establecido por el articulo
7 del Decreto 4302 del 13 de noviembre de 2008, la Superintendencia de industria y
Comercio de requerir apoyo en el tramite correspondiente al otorgamiento de la licencia
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obligatoria, asi lo comunicara a |la autoridad que profirié 1a declaratoria de razones de
interés publico, para que preste la colaboracion necesaria, la cual quedara consignada
en el expediente.

2.3 Licencias Obligatorias por Razones de Emergencia o Seguridad Nacional
2.3.1 Publicacion

Una vez publicada en el Diario Oficial la declaratoria de razones de emergencia o
seguridad nacional para someter a una patente a licencia obligatoria por parte de la
entidad competente, la Superintendencia de Industria y Comercio comunicara, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha de dicha publicacién, mediante aviso
en la pagina web, lo siguiente: a) Que las patentes sefialadas en la declaratoria podran
ser licenciadas; b) Que se recibiran solicitudes de licencia obligatoria sobre las patentes
sefaladas en la declaratoria; ¢} El plazo en que se recibiran las solicitudes y, d) Los
términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las solicitudes de la
clase particular de licencia obligatorta, en razéon de Ias causales especificas que
constituye la emergencia o seguridad nacional.

Durante el plazo sefalado por la Superintendencia para la presentacion de solicitudes
de licencias obligatorias, el titular de |a patente podra presentar sus argumentos.

Paragrafo: Para la determinaciéon de lo sefalado en el literal d) del numeral 2.3.1., la
Superintendencia de Industria y Comercio podra solicitar el apoyo de la autoridad
competente en la materia sobre la que verse el objeto de la patente, caso en el cual se
interrumpira el término previsto en este articulo hasta el dia siguiente al que se de
respuesta por parte de la autoridad requerida.

2.3.2 Contenido de la solicitud

Las solicitudes de licencia obligatoria por razones de emergencia o seguridad nacional
deberan cumplir con:

1) Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en los numerales
S5y 7,

2) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las
solicitudes de la clase particular de licencias obligatorias, en razén de las
causales especificas que constituyen la emergencia o seguridad nacional
descritas en la publicacion que efectie la Superintendencia de Industria y
Comercio en la pagina web;

3) Deben acompanarse las argumentaciones y pruebas con las que el solicitante
demuestre que cumple con las condiciones para ser licenciatario de la patente de
que se trate, de acuerdo con los términos sefalados en la resolucién de
declaratoria.

2.3.3 Examen de Forma

La Superintendencia de Industria y Comercio examinara, dentro de los tres (3) dias
habiles siguientes contados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud, si la
misma cumple con los requisitos dispuestos en el numeral 2.3.2. Si del examen de
forma resulta que la solicitud no contiene tales requisitos, se efectuaran los
requerimientos que sean necesarios, conforme a lo dispuesto en los articulos 12 y 13
del Codigo Contenidos Administrativo.
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2.3.4 Decision

Efectuado el estudio de las solicitudes de licencia obligatoria, la Superintendencia de
Industria y Comercio tomara la decisién de conceder o negar la licencia solicitada.

En caso de que se conceda la licencia, en la resolucién se determinara el alcance o
extensidén de la misma, especificando en particular, el periodo por el cual se concede, el
objeto de la licencia, el monto y las condiciones de la, compensacion econémica.
Asimismo, se advertira acerca de la obligacion del licenciatario de iniciar la explotacién
de la invencién dentro de los dos afos contados a partir de la fecha de la firmeza de la
concesion de la licencia obligatoria y la de obtener las autorizaciones necesarias para la
explotacion, si es del caso.

2.4 Licencias Obligatorias por Abuso de Posicion Dominante
2.4.1 Publicacion

Una vez quede en firme la Resolucion de la Superintendencia de Industria y Comercio
que como autoridad nacional en materia de proteccion de la competencia profiera,
calificando la necesidad de otorgar una licencia obligatoria sobre una patente, ante la
existencia de practicas que afecten la libre competencia, de conformidad con lo
esfablecido en el articulo 66 de la Decision 486 de 2000, la Superintendencia de
Industria y Comercio, como autoridad encargada de administrar el Sistema de
Propiedad Industrial, comunicara, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a esa
fecha, mediante aviso en la pagina web, lo siguiente:

a) Que las patentes senaladas en la declaratoria podran ser licenciadas;

b) Que se recibiran solicitudes de licencias obligatorias sobre las patentes
sefaladas en la decisibn expedida por la autoridad en materia de libre
competencia;

c) El plazo en que se recibiran las solicitudes vy,

d) Los terminos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las
solicitudes de la clase particular de licencia obligatoria, en razén de las causales
especificas.

Paragrafo: Para la determinacién de lo sefialado en el literal d) del numeral 2.4.1 de
esta Resolucion, la Superintendencia de Industria y Comercio podra solicitar el apoyo
de la autoridad competente en |la materia sobre la que verse el objeto de la patente,
caso en el cual se interrumpira el término previsto en este articulo hasta el dia siguiente
al que se de respuesta por parte de la autoridad requerida.

2.4.2 Contenido de la solicitud

Las solicitudes de licencia obligatoria por abuso de posicién de dominio deberan cumplir
con: -

1) Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en los numerales
5y 7, de esta Resolucion;

2) Los términos, condiciones y requisitos especiales que deben reunir las
solicitudes de la clase particular de licencias obligatorias, en razén de las
causales especificas que constituyen el abuso de posicidon de dominio descritas
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en la publicacién que efectue la Superintendencia de Industria y Comercio en la
pagina web;

3) Deben acompafarse las argumentaciones y pruebas con las que el solicitante
demuestre que cumple con las condiciones para ser licenciatario de la patente
que se trate, de acuerdo con los términos sefalados Superintendencia de
Industria y Comercio, como autoridad nacional en materia de proteccion de la
competencia.

2.4.3 Examen de Forma, Traslado, Pruebas, Traslado para la decision y Decision

Se aplicara lo dispuesto en los numerales 2.1.2, 2.24, 214, 215 y 2.1.6 de esta
Resolucion.

2.5 Licencias Obligatorias por dependencia de patentes
2.5.1 Solicitud

La solicitud de licencia obligatoria por dependencia de patentes prevista en el articulo
67 de la Decision 486 de 2000, debera reunir lo siguiente:

1} Los requisitos indicados en el numeral 2.1.1, salvo lo dispuesto en el numeral 5,
de esta Resolucion;

2) La indicacién precisa en los términos del articulo 67 de la Decision 486 de 2000,
de las circunstancias por las cuales la licencia es procedente;

3) Completa identificacidn de la patente cuya explotacion requiera necesariamente
del empleo de la invencion cuya patente se pretende licenciar, precisando los
apartes de la descripciéon donde se evidencie la dependencia.

2.5.2 Examen de Forma, Traslado, Pruebas, Traslado para la decision y Decision

Se aplicara lo dispuesto en los numerales 2.12, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5. y 2.1.6 de esta
Resolucién.

2.6. Disposiciones comunes
2.6.1. Compensacién

Para la fijacion de la compensacion que el licenciatario debe pagar al titular de la
patente se deberan tener en cuenta, entre otros factores, el valor economico de la
autorizacion, las condiciones que rigen las licencias contractuales de productos
similares en el mercado nacional e/o internacional y las inversiones que exigira al
licenciatario la explotacién de la patente. Para el caso de licencias por abuso de
posicién dominante, se debera tener en cuenta la necesidad de corregir las practicas
anticompetitivas.

2.6.2 Modificacion

En los eventos en que se solicite la modificacién de las condiciones establecidas en las
licencias obligatorias, de conformidad con lo indicado en el articulo 63 de la Decision
486 de 2000, se seguiran las disposiciones aplicables al derecho de peticion en interés
particular conforme lo previsto en el Cédigo Contencioso Administrativo.
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2.6.3 Revocatoria

La Superintendencia de industria y Comercio podra, de oficio o a solicitud de parte,
revocar una licencia obligatoria en los siguientes casos:

1) Por el incumplimiento grave o reiterado por parte del licenciatario, de alguna de
las obligaciones a él impuestas en el acto de concesién de la licencia:

2) Cuando las circunstancias que dieron origen a la licencia hayan desaparecido y
no sea probable que vuelvan a surgir, a reserva de los'intereses de terceros;

3) En el caso de las licencias por falta de explotacion, a solicitud del titular de la
patente, se revocara la licencia obligatoria cuando el licenciatario no haya
iniciado la explotacién de la invenciéon dentro del plazo de dos afios contados a
partir de la fecha de concesién de la licencia, o cuando hubiere suspendido la
explotacion por ese mismo periodo, sin justa causa.

Paragrafo: En el evento que exista una solicitud de parte _para la revocatoria de la
licencia, se dara aplicacion al procedimiento establecido en el numeral 2.6.2 de esta
Resolucion.

2.6.4 Normas generales

Desde el momento de la presentacién de una solicitud de licencia obligatoria, la
Superintendencia de Industria y Comercio podra realizar de oficio las actuaciones que
sean pertinentes y solicitar la informacién que pueda ser de utilidad para resolver.

En lo no previsto en esta resolucion sobre el procedimiento de solicitudes de licencia
obligatoria de patentes se aplicaran las normas del Cédigo Contencioso Administrativo,
0 en su defecto, por no estar contenido en dicha norma, las establecidas en el Cédigo
de Procedimiento Civil.

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su
publicacién en el Diario Oficial.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, a los
B:7 ENE. 2ui0
El Superintendente de Industria y Comercio,
Vs,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES




