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DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS
RESOLUCION N° 002706-2019/DIN-INDECOPI
Lima, 19 de septiembre de 2019
Lineamientos aplicables al procedimiento para la emisién de Licencias Obligatorias
contempladas en la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y en el
Decreto Legislativo 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la Decision
486

1. Legislacion pertinente

El articulo 276 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina que establece el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial,
establece que los asuntos no comprendidos en la Decision 486 deberan ser regulados
por las normas internas de los Paises Miembros.

El numeral 35.3 del articulo 35 del Decreto Legislativo
1033, que aprueba la Ley de Organizacion y Funciones del Indecopi, sefiala que el
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologias puede emitir Lineamientos sobre temas
funcionales.

En ejercicio de la facultad conferida por el Decreto
Legislativo 1033 para aprobar lineamientos sobre temas funcionales, atendiendo que se
trata de asuntos no comprendidos en la Decision 486, el Director de Invenciones y
Nuevas Tecnologias aprueba los presentes lineamientos aplicables al procedimiento para
la emision de Licencias Obligatorias contempladas en la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina y en el Decreto Legislativo 1075 que aprueba disposiciones
complementarias a la Decision 486.

Los Lineamientos se emiten en aplicacién de las
facultades conferidas por los articulos 35 numeral 3, 37 y 40 de la Ley de Organizacion y
Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccion de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) sancionada por Decreto Legislativo N° 1033,
concordante con el articulo 4 del Decreto Legislativo 1075 que aprueba las disposiciones
complementarias a la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

2. RESOLUCION DE LA DIRECCION DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGIAS

Primero.- APROBAR los Lineamientos aplicables al
procedimiento para la emisién de Licencias Obligatorias contempladas en la Decisién 486
de la Comision de la Comunidad Andina y en el Decreto Legislativo 1075 que aprueba
disposiciones complementarias a la Decision 486.

Segundo.- Dispo publicacion de la presente

Resolucion en el portal web institucional.

/ .
@\ MANYEY CASTRQ CALDERON
irector de Invenciones y
uevas Tetnologias
[ INDECOPI
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LINEAMIENTOS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO DE EMISION DE
LICENCIAS OBLIGATORIAS

. OBJETIVO

Establecer las disposiciones complementarias que permitan tramitar el
procedimiento para la emision de las licencias obligatorias conforme a lo
regulado en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial y el Decreto Legislativo N° 1075, que
establece Disposiciones Complementarias a la Decisiéon 486 y sus
modificatorias.

Il. BASE LEGAL

3.1. Acuerdo de la Organizacion Mundial del Comercio (OMC) sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC).

3.2. Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina que establece el
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial.

3.3. Decreto Legislativo N° 1075, que establece Disposiciones Complementarias
a la Decision 486 y sus modificatorias.

3.4. Decreto Legislativo N° 1033, Ley de Organizaciéon y Funciones del Indecopi
y modificatorias. i _

3.5. Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

3.6. Directiva N°001-2008-TRI de fecha 15 de febrero de 2008 sobre
confidencialidad de la informacion en los procedimientos seguidos por los
Organos Funcionales del Indecopi.

1ll. DISPOSICIONES GENERALES
3.1. Competencia

3.1.1. La Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi resuelve
en primera -instancia administrativa las solicitudes de licencia obligatoria
presentadas al amparo de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

3.1.2. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Indecopi
resuelve en segunda y Ultima instancia administrativa los recursos de apelacion
formulados contra las resoluciones que emita la Direccion de Invenciones y
Nuevas Tecnologias.

3.2. Requisitos de la solicitud

La solicitud para la emisién de una licencia obligatoria debe consignar o
adjuntar, segln corresponda:
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1. Datos de identificacion, domicilio y/o poderes. En el caso de personas
juridicas domiciliadas en el Pert se debera conSIQnar el Registro Unico de
Contribuyente (RUC).

2. Laidentificacion de la patente materia de la solicitud.

3. Los fundamentos de hecho y de derecho que correspondan, mcluyendo la
identificacion del supuesto especifico que motiva la solicitud, asi como:

a) el plazo por el que se solicita la licencia; '

b) los actos para los que se solicita la licencia.

c) la compensacién econémica propuesta y las modalidades de pago de la
misma.

4. Los medios probatorios pertinentes, incluyendo, de ser el caso, la evidencia
que demuestre que previamente se ha intentado obtener una' licencia
contractual del titular de la patente materia de la solicitud en condiciones
razonables, sin que ello haya sido posible.

5. Indicacién de la fecha de pago de los derechos de tram|ta0|on y nimero de
comprobante de pago de la tasa.

3.3. Licencia obligatoria por falta de explotacié’m-de la materia p_atentada

3.3.1. Recibida la solicitud, se evaluara si cumple con los requisitos establecidos
para su admisién a tramite. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con
los requisitos establecidos, se notificara al solicitante para que subsane las
observaciones en el plazo improrrogable de treinta (30) dias hablles bajo
aper0|b|m|ento de declarar la solicitud en abandono

3.3.2. De verificar que la solicitud cumple con.Ios requisitos establecidos, se
correra traslado al titular de la patente materia de la solicitud para que presente
los argumentos y/o documentos que estime pertinentes en el plazo
improrrogable de sesenta (60) dias habiles. La notificacion se realizara en el
Gltimo domicilio procesal consignado en el expediente en que se concedlo la
patente.

3.4 Licencia obligatoria por razones de interés publico, de emergencia o
de seguridad nacional

3.4.1. Una vez vigente el Decreto Supremo que declare la existencia de razones
de interés publico, de emergencia o seguridad nacional, la Direccién de
Invenciones y Nuevas Tecnologias del Indecopi publicara en el portal web los
alcances del Decreto Supremo a fin de que cualquier persona interesada pueda
presentar la solicitud de licencia obligatoria.

3.4.2. Recibida la solicitud, se evaluara si cumple con los requisitos establecidos
para su admision a tramite. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con
los requisitos establecidos, se notificara al solicitante para que subsane las
observaciones en el plazo improrrogable de freinta (30) diashabiles, bajo
apercibimiento de declarar la solicitud en abandono. En estos casos; no sera
necesario que el solicitante presente la evidencia que demuestre que
previamente se ha intentado obtener una Ilcencna del titular de la patente
materia de la solicitud.

/’;EVY !C,\,‘\\
& ""5;\ 3.4.3. Una vez admitida a tramite la solicitud de licencia obligatoria, cuando sea
%\ razonablemente posible, se correra traslado al titular de la patente materia de Ia

; solicitud para que presente los argumentos ylo documentos que estime
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pertinentes en el plazo improrrogable de treinta (30) dias habiles. La notificacién

se realizara en el Gltimo domicilio procesal consignado en el expediente en que
se concedid la patente.

No podran ser materia de cuestionamiento por parte del titular de la patente las
razones que dieron lugar a la emision del Decreto Supremo por el Poder
Ejecutivo.

3.5. Licencia obligatoria por"précticas que afectan la libre competencia

3.5.1. La solicitud de licencia obligatoria por practicas que afectan la libre
competencia se efectla sobre la base de una resolucion, consentida o firme,
gue, con anterioridad a la presentacion de la solicitud de la licencia, haya
determinado la existencia de practicas que afecten la libre competencia, en
particular, cuando constituyan un abuso de posicién de dominio en el mercado
por parte del titular de la patente, en el marco de un procedimiento tramitado
ante la Comision de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi.

3.5.2. Recibida la solicitud, se evaluara si cumple con los requisitos establecidos
para su admisién a tramite. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con
los requisitos establecidos, se notificara al solicitante para que subsane las
observaciones en el plazo .improrrogable de treinta (30) dias habiles, bajo
apercibimiento de declarar la solicitud en abandono.

3.5.3. De verificar que la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se
correra traslado al titular de la patente materia de la solicitud para que presente
los argumentos y/o documentos que estime pertinentes en el plazo
improrrogable de sesenta (60) dias habiles. La notificacion se realizara en el
ultimo domicilio procesal consignado en el expediente que concedid la patente.

No podra ser materia de cuestionamiento por parte del titular de la patente las
razones que dieron lugar a la emision de la Resolucion que determind la
existencia de practicas que afectan la libre competencia.

3.6. Licencia obligatoria por dependencia de una patente de tercero

3.6.1. Recibida la solicitud, se evaluara si cumple con los requisitos establecidos
para su admisién a tramite. Si del examen resulta que la solicitud no cumple con
los requisitos establecidos, se notificara al solicitante para que subsane las
observaciones en el plazo ‘improrrogable de treinta (30) dias habiles, bajo
apercibimiento de declarar la solicitud en abandono.

3.6.2. De verificar que la solicitud cumple con los requisitos establecidos, se
correra traslado al titular de la patente materia de la solicitud para que presente
los argumentos y/o documentos que estime pertinentes en el plazo
improrrogable de sesenta (60) dias habiles. La notificacion se realizara en el
ultimo domicilio procesal consignado en el expediente que concedié la patente.

Al momento de absolver el traslado, el titular de la primera patente puede
solicitar el otorgamiento de una licencia cruzada en condiciones razonables para
explotar la invencion reivindicada en la segunda patente.
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4. Solicitud de opinion a la Gerencia de Est_udios Econémicds

4.1.En caso se estime que existen elementos suficientes para conceder la
licencia obligatoria, se solicita opiniéon técnica a la Gerencia de Estudios
Econdmicos del Indecopi a fin de determinar el monto de la compensacion
econdmica que corresponde al titular de la patente.

4.2. A solicitud de la Gerencia de Estudios Econdmicos, la Direccion de
Invenciones y Nuevas Tecnologias puede requerir a las partes la
presentacion de informacién dentro del plazo de diez (10) dias habiles bajo
apercibimiento de aplicar una sancién en caso de incumplimiento de
acuerdo con la normativa vigente. Si las partes incumplen con la entrega de
la informacion requerida, entonces la Gerencia de Estudios Econdmicos
determinara el monto de la compensacion econdémica con Ia informacion
que tenga disponible." :

4.3.Una vez que la Gerencia de Estudios Econémicos cuente con la
informacion para emitir la opinién técnica solicitada - ya sea que haya sido
entregada por las partes o, en su defecto, con la que haya disponible -,
emite su opinién en un plazo no mayor a treinta (30) dias habiles.

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

5.1 Confidencialidad
Las partes pueden solicitar que se declare la confidencialidad de la informacién
presentada de acuerdo con las normas de la materia.

B.2. Resolucion

5.2.1. Habiéndose realizado las acciones previstas precedentemente, el
expediente pasa a ser resuelto, lo que se notifica a las partes.

5.2.2. En los casos en que se disponga dictar la licencia obligatoria solicitada, la
resolucién de la Direccion de Invenciones y Nuevas Tecnologias se pronuncia
sobre el alcance o extension de la licencia obligatoria, el periodo por el cual se
concede, el objeto de la misma, el monto y condiciones de la compensamon
economica.

5.2.3. La concesién de una licencia obligatoria.no exime al licenciatario de
cumplir con las normas exigidas para la realizacion de su actividad industrial o
comercial o aquellas vinculadas con los procesos que emplee o los productos
que fabrique, importe, comercialice o distribuya en virtud de dicha licencia.

5.3. Recursos impugnativos

Contra la resolucion emitida por la Direccion de Invenciones y Nuevas
Tecnologias cabe interponer los recursos administrativos de reconsideracion o
apelacion. El plazo para interponer estos recursos es de quince (15) dias
habiles. Resulta de aplicaciéon, en lo que corresponda, las disposiciones
referidas a los recursos impugnativos del Decreto Legislativo 1075 y de la Ley
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y sus normas
modificatorias, en lo que resulte pertinente. ' :

Para la determinacion del monto y las condiciones de la compensacién econémica correspondientes, la
Gerencia de Estudios Econémicos podra usar la metodologia que estime pertinente en cada caso.
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5.4. Revocacion y modificacion

5.4.1. Cuando las condiciones que ameritaron la concesién de la licencia
obligatoria hubiesen dejado de existir y no fuese probable que vuelvan a surgir o
cuando el licenciatario no cumpla con las obligaciones previstas por la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, o las disposiciones recogidas en
la resolucién que concedid tal licencia, la Direccion de Invenciones y Nuevas
Tecnologias podra revocar la licencia, de oficio o a solicitud de parte.

5.4.2. A solicitud del titular de la patente o del licenciatario, los términos y
condiciones de una licencia obligatoria pueden ser objeto de modificacion
cuando las circunstancias que justificaron su adopcion hubiesen variado,
pudiéndose ajustar, ampliar o limitar el alcance de dicha licencia.

5.4.3. Para la tramitacién de la solicitud de revocacién o modificacion de la
licencia obligatoria se debe acompafiar la informacién que fundamente la
solicitud. ;

5.4.4. En la tramitacién de la solicitud de revocaciéon o modificacion, la autoridad
cuenta con las mismas prerrogativas de investigacion y decision establecidas
para la concesién de una licencia obligatoria.

5.4.5. La resolucion que se pronuncia sobre la revocaciéon o modificacion puede

' ser materia de impugnacion, para lo cual se aplica en lo que corresponda las

disposiciones referidas a los recursos impugnativos de la presente Directiva, asi
como del Decreto Legislativo 1075 y de la Ley 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, en lo que resulte pertinente.
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