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Resolucion NO _“ 4 g

POR LA CUAL SE REVOCA LA INSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE USO N°
1936423, 1943236, 1943244, 1043243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247,
1043248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256, 1943258 de la firma AUTOMOBILI
LAMBORGHINI S.P.A.rrrrrrmemmreessrsssssssssessrrsssnssssnnsssssssssosesssssssssnnss

AsuncionAY de octubre de 2019.

VISTO:

El Memorindum de Intervencion DINAPI N° 003/2019 del Equipo de
Intervencion creado por Resolucion DINAPI N° 328/2019, por el cual se eleva el
primer informe relativo a la intervencion a la Oficina de Actos Juridicos
dependiente de la Direccion General de la Propiedad Industrial DGPLy .~~~

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 4798/2012, que crea la Direccion Nacional de Propiedad
Intelectual, en su Art. 38 modifica el Art. 120 de la Ley de Marcas N* 1294/98,
disponiendo: La Direccion General de Propiedad Industrial dependiente de la Direccion
Nacional de Propicdad Intelectual tendrd competencia en cuanto a la jurisdiccion administrativa
marcaria, la que se regird por esta Ley, las demds disposiciones legales pertinentes y sus

PEGIAMENEQS, - +--rrsrsesreime e e ot £ LSS

Que, en el marco de la intervencion realizada en la oficina de Actos Juridicos,
dependiente de la Direccion General de Propiedad Industrial, han sido analizados
los expedientes identificados con los niimeros: 1936423, 1943236, 1943244,1943243,
1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251, 1943252, 1943254,
1943256 y 1943258, a través de los cuales el Agente de Propiedad Industrial Abg,
Fuclides Vaesken Lugo, en representacion de Jorge Antonio Fernandez y/o
Automéviles Lamborghini S.A. de C.V. solicit6 la inscripcion de un Contrato de
Licencia de marcas que habria sido suscrito entre AUTOMOBILI LAMBORGHINI
S.P.A. y los solicitantes, habi¢ndose revisado en detalle el tramite que le fue dado a
dichos expedientes en la oficina intervenida, y es asi como se concluye que la oficina
de Actos Juridicos ha dado tramite favorable a dichas solicitudes, a pesar de la
ausencia de datos e informes imprescindibles que le obligaban a rechazar la
solicitud, conforme lo sefiala la Intervencion en su reporte.-------- - seeeeeeeeeeemmec..

Que, en efecto, el Memorandum de Intervencion DINAPI N° 003/2019 del
Equipo de Intervencién informa en el punto N° 3 : La copia del contrato no establece el
OBJETO del contrato, en esta no estan consignados los N° de los Registros en los cuales se debian
tomar nota de las Licencias de Uso. Tampoco consta en las solicitudes de Licencias Adendas que
especifiquen los nimeros de los Registros en las cuales se deberian haber tomados notd. ~------- CE -

Que, la falta de la especificacion de los ntimeros de los Registro's sobre 1
cuales recae la licencia, debe ser suficiente motivo de rechazo por parte de lanfjei =
de Actos Juridicos, por no estar cumplido uno de los principfle ”a‘ ‘Ocmai
Co'nr:rato de Licencia debe contener, haciendo imposible dar cu}:ﬁsﬁldu?gngtquef N
solicitud de inscripcion de la licencia, por la omisién precisa del objéij'éﬁ'iléie : Suf? A
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POR LA CUAL SE REVOCA LA INSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE USO N°
1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247,
1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256, 1943258 de la firma AUTOMOBILI
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Resolucién

se contrata, conforme a lo dispuesto en el articulo 31 de la Ley de Marcas, debido a
que no estin consignadas las marcas concedidas con su respectivas clases y

ve ncl[]]lentes. zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Que, ademas, el Memorandum de Intervencién DINAPI N° 003/2019 del
Equipo de Intervencion informa en el punto N° 2 : El plazo de vigencia del contrato es
hasta el 30 de agosto de 2000, con la posibilidad de ser extendido indefinidamente sujeto a una
exitosa explotacion de la licencia otorgada. Ademds, el articulo 10 del citado contrato establece la
forma en la que deberia acordarse la eventual extensidn del contrato. Que en caso de existir no fue

AAUNLAAO Gl EXPEIENTE” -----eervermenererecsoiriinisnrnnnea eSS

Que, no habiéndose demostrado en las solicitudes de inscripcion de
Licencias de Uso la documentacion necesaria para acreditar la extension del plazo
del Contrato descripta en el articulo 10 de la misma, se debe concluir que su plazo
de vigencia se encuentra fenecido. A pesar de la contundencia de éste dato, la
oficina de Actos Juridicos ha emitido una orden de publicacién en la que,
erréneamente, se sefiala como “PLAZO DEL CONTRATO: por un periodo indefinido sujeto
a la exitosa explotacion de la licencia de conformidad con los términos de éste contrato”,
omitiendo que en el propio contrato se puede leer que el plazo del contrato perimi6
el 31 de agosto del 2.000, con la POSIBILIDAD de extender por un periodo
indefinido, situacién que se halla sujeta a una serie de situaciones, de cuya
consecucion ésta oficina no tiene informacion, por lo que se reconfirma el

vencimiento del plazo de Vigencia, - rrrrreseseecssocmmacemmmmemmsoconccncnaicecncnencnes

Que, por otro lado, la Ley de Marcas en su articulo 32, en lo pertinente,
establece: “A la solicitud de inscripcion se acompaniard copia del contrato de Licencia de Uso o
unextracto del mismo, que deberd estar redactado en Castellano o traducido a este idioma”. -----

Que, se pudo constatar en las solicitudes de inscripcion de Licencias de Uso
identificadas como expedientes N° 1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 19432309,
1943249,1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256,
1943258 de la firma AUTOMOBILI TAMBORGHINI S.P.A, que la traduccién al
idioma castellano no fue realizada por un Traductor Pablico con matricula otorgada

por la Corte Suprema de Justicia de la Republica del Paraguay. ---------reeoeeevmvo

Que, dadas las circunstancias relatadas, resulta evidente que /el‘\(ljg’gmﬁ]‘e
inscripcion de las Licencias de Uso ha resultado nulo, por carecer el n{i/sﬁib‘"d?:’ﬁiﬁ@‘x
de los presupuestos esenciales para la validez del acto juridico. Enf/efésto%ela (N

administrativo individual reglado posee ciertos requisitos de regul:(riﬂEd’-(S,.:Vaﬁgi\‘ B
cuya ausencia puede convertirlo en nulo, a saber: a. Legalidad: el a‘é:t,c‘i' debe EStATS </
ajustado a derecho y autorizado en la ley. b. Competencia: el acto de & semeffitidd.
T e Y
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IPCION DE LAS LICENCIAS DE USO N°
39, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247,
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rlo, porque la ley le da tales atribuciones. c.

Finalidad: el acto de cumplir la finalidad que resulta de las normas que lo autorizan
y de la entidad representada por el agente. d. Presupuesto de hecho: el acto debe
responder a hechos o circunstancias que la norma previo que, presentadas, deben
dérsele cierto efecto o tratamiento. e. Procedimiento: si la ley prevé procedimiento
previo para la emision del acto, éste debe ser precedido del mismo. f. Forma: debe
cer emitido de acuerdo con la forma prevista en la Ley. Si el acto administrativo es

dictado cumpliendo todos estos requisitos ¢l mismo posee todos los atributos de
go, si el acto carece de uno

ejecutoriedad, presuncion de validez y eficacia. Sin embar
de estos requisitos, el mismo es nulo y asi debe ser declarado por autoridad

Competente' ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

por quien estd facultado a dicta

Que, en el caso que nos ocupa, el acto administrativo que autorizo el registro
de las licencias de uso en cuestion padece de la omision de uno de los requisitos de
validez, cual s la ausencia del presupuesto de hecho. Sostenemos esto en razon que
el articulo 31 de la Ley de marcas exige la presentacion de un Contrato vigente que
especifique claramente el objeto sobre el cual se acuerda, es decir, la precisa
individualizacién de la marca sobre la que se acuerda la licencia de uso, datos
omitidos en el documento presentado. De acuerdo con la doctrina mas actualizada,
los actos reglados de la administracion que son concedidos en contra del

cumplimiento de algin requisito legal (y no un mero cambio de criterio de la
administracion) son nulos de nulidad absoluta. Nuestros Tribunales se han

expedido en este sentido, cuando sefalan que: “El acto administrativo que no fuese
regular por error grave de derecho, al transgredir una prohibicion expresa de normas
constitucionales, legales o sentencias judiciales, adolece de nulidad absoluta y es susceptible de ser
revocado por la propia autoridad que lo expidio.” (Tribunal de Cuentas de Asuncién, Sala 1.
03/04/09. NOVARTIS AG c. Res. 57 del 15/05/06 de la Direccion de la Propiedad
Industrial. Ac. y Sent. Nro. 25, publicado en La Ley Paraguay en 2009). ---eeerorserees

Que, la doctrina también es pacifica en ése sentido y, citamos al Prof. Miguel
Marienhoff quien sostiene que: “El principio de legalidad obliga a la Administracion a
ajustar su conducta a la ley, en sentido lato. No s6lo es un limite de la actuacion administrativd,
sino también und regla atributiva de competencia. Por eso la Administracion no slo puede, sino
debe invalidar los actos ilegitimos para restablecer la legalidad. Como decia Bielsa, no ;xistc
mayor interés publico que asegurar la legalidad” (Miguel Marienhoff, Tratado de Derecho
ety Lot SO = eeeeeeereaeeeeenes
Que, al poseer la calidad de nulo, el acto administrativo mdm&\
Jjpuede y debe ser revocado en sede administrativa de tal ma @&iﬁjﬁ . ‘4?11%:\
ureg%llzjlridaq, considerando la nulidad detectada no puede s ‘toexadaneﬁ/ %-’-\}1
Administracién. Los actos reglados de la administracién que s&;n‘concedlc}; =)
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POR LA CUAL SE REVOCA LA INSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE USO N°
1936423, 1943236, 1943244, 1943243, 1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247,

1943248, 1943251, 1943252, 1943254, 1943256, 1943258 de la firma AUTOMOBILI
LAMBORGHINI S.P.A.
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contra del cumplimiento de algtn requisito legal, son nulos de nulidad absoluta,

teniendo su declaracion efecto ex tunc, en razén de que un acto viciado de nulidad se
considera inexistente.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

LA DIRECTORA GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
RESUELVE:

Articulo 1.- REVOCAR la inscripcién de las Licencias de Uso realizadas en las
solicitudes identificadas como N° 1936423, 1943236, 1943244, 1943243,
1943239, 1943249, 1943242, 1943245, 1943247, 1943248, 1943251,
1943252, 1943254, 1943256 y 1943258 sobre los registros N° 324418 (cl.
34), N° 389744 (cl. 12), N° 325482 (cl. 12), N° 327.042 (cl. 28), N* 370.203
(cl. 25), N° 324.908 (cl. 21), N* 324.081 (cl. 28), N* 324.417 (cl. 28), N°
324.416 (cl. 25), N° 324.415 (cl. 24), N* 324.414 (cl. 18), N* 324.413 (cl.
16), N° 324.412 (cl. 14), N° 324.411 (cl. 9) y N° 324.410 (cl. 8), todos a
nombre de la firma AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A., con base en
las consideraciones expuestas en el Considerando de la presente
Resolucion, ordenando la toma de razon en el sistema informatico y
Libro de Actas correspondiente de la revocacion dispuesta.

zzzzzzzzzzzzzzzz

Articulo 2.- ORDENAR la notificacién por Cédula de la presente Resolucién a las
partes afectadas. >

Articulo 3.- DISPONER la publiéaciéh’ del presente resuelve /n.
marcas de la DINAPI (www.dinapi.goy.py).
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