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Tcaza, Gonzdlez-Ruiz y Alemén, en repre—
BANCOMER; S. A. para que se declaren

Resuelto N2 18471 de 30 de noviembre de

), J 54 de 8 de febrero de 1980, ambos dictados por

E irector de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio

e Industrias,; el Resuelto N¢ 34 de 18 de abril de 1980, dicta-

do por la Directora General de Comercio del Ministerio de Co-
mercio e Industrias, y para que se haga otra declaracidn.
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO MORENO C.

FRPE—

Contenido Juridico

Contencioso Administrativo.-

Negocio de Banca.- Registro de Marca.- Marca de Servicio.-
Propiedad Industrial.- Proteccibn.- “
Comisidon Bancaria Nacional.- Decreto de Gabinete

NQ 238 de 1970, art. 16.- Marca: "“BANCOMER'.-

El simple registro de una marca para amparar el nego-
cio de banca o cualquier otro signo distintivo relativo al ne-
gocio no entrafia explotacidn de dicho negocio, en forma alguna;
ni indica, en este caso, que se ejerce el negocio de banca en,

o desde, el territorio de la Replblica de Panami. Se trata,
simple y llanamente, de un acto tendiente a proteger la propie-
dad industrial, luego no hay obsticulo aljuno que, en términos
generales, impida que se registren en Panama signos distintivos
de la actividad bancaria, aln cuando no se haya obtenido previa-
mente licencia que habilite para explotar en nuestro pais el ne-
gocio de banca. En otras palabras, nadie puede poner en tela

de duda la calidad de "comerciante" de las personas dedicadas
habitualmente a la explotacidn de las actividades bancarias

(C. de Comercio, art. 22, inc. 62.-~ Dr. Renato Ozores, '"Dere-
cho Mepeantil", Vol. L.y D 50)s

Luego, la resolucidon estima que siendo inobjetable
"el registro de marcas de comercio para amparar la explotaciodn
de negocios de banca, no le parece atendible la tesis de que
la marca "BANCOMER", utilizada para tales fines, deba reputar-
se marca de servicio".

RECOMENDACIONES DE . LA CORTE

(SALA TERCERA) .- Ministerio de Comercio

e Tndustrias.- Comisidn Bancaria Nacional.-
Trémite de Registro de Marca.- Negocios de Banca.-
Convencién General TInteramericana de Proteccidn
Marcaria y Comercial.- Registro Interamericano de
Marcas de Fébrica.-

Seria conveniente, desde todo punto de vista, que las
autoridades competentes adoptaran las providencias legales nece-
sarias para establecer una adecuada coordinacidn entre el Minis-
terio de Comercio e Industrias l_ig_ComiSién Bancaria Ngzional,
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con-el objeto de acordar que séa esta Ultima entidad la que inter-
venga en el tramite del registro de cualquier marca u otro tipo
distintivo, con respecto al negocio de banca, ha sefialado con buen
criterio esta %ala Terpera.

Agregando, entre otras cosas, que dicha intervencidn de~
beria 1nbp1rar<e en el interés del Estado panamefio de dotar a la
Comisidn Bancaria Nacional de un Indice Actualizado de las referi- .
das Marcas o Lgnos Distintivos, lo que contribuiria a conjurar el
rlebgo que seria autorizad ‘la organizacidn, en la Repliblica de Pa-
nami, de bancos que gquieran adoptar, INADVERTIDA o DELYIBERADAMENTE,
marcas y signos ajenoa, Y sobre todo, en el de evitar que perso-
nas sin interés legitimo se den a la tarea de registrag dichas mar—
cas o signos con el proposito de lucro, no en la explotacidon even-
tual del negocio bancario, sino en la CESION DE LAS MARCAS, préc-
tlca que en nada contribuiria "a fortalecer y fomentar las condi-
clones propias para el desarrollo de Panamd como Centro Financie-
ro Internacional" (Decreto de Gabinete N2 238 de 1970, art. 40,
lit. b).

Luego, conviene sefialar que, en materia de propiedad in-
dustrial, la doctrina cientifica y los ordenamientos juridicos de
todas las naciones civilizadas consideran que los signos distinti—
vos de las empresas, a saber: el nombre comercial, la designacidn
del estabLec1mJento (rétulos y emblemas) y la de;1gnac1on de las
mercancias (marcas), tienen el carécter de bienes intergrados den-
tro del patrimonio del empresario que los utiliza, y, por lo mis-—

mo, dichos signos y el#derecho de usarlos, en forma exclusiva y
luyente, se tutela mediante acciones legales de diversasindole.

Dichas acciones pueden esgrimirse no sb6lo en los casos
que impliquen un conflicto directo entre signos con la misma fun-
cidn distintiva, como por ejemplo, cuando una marca ajena es usa-
da, precisamente, como marca por un tercero, sino tambizn en el
caso de conflictos indirectos, que se dan mediante el uso de un

igno ajeno destinandolo a otra funcidn disti ntiva, verbigracia,
la utilizacion del nombre comercial de una persona como marca de
fabrica por parte de un tercero,

Como se ve, la proteccidn de la Propledad Industrial
esta provwsta en las normas pertinentes del Cbédigo de Comercio,
del codigo Administrativo, del Decreto Ejecutivo N2 1 de 1939 y
de la Ley 64 de 1934, por la cual se aprueba la Convencidn Gene-
ral Interamericana de Proteccidon Marcaria y Comercial y el Pro-
tocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fabrica.

El empleo de la palabra '"BANCOMER", como titulo o deno-
minacidn por parte de la sociedad panamefia BANCO COMERCTIAL DE PA-
NAMA, S. A., ha sido autorizado por resolucién de la Comisidn Ban-
caria Nacional, para ejercer el negocio de banca en el territorio
de la Replblica de Panamd o en el extranjero, luego no se trata de
que el Banco Comercial de Panami, S. A., por si y ante si, haya op-
tado por utilizar ‘el referido signo distintivo, sino que lo ha ve-
nido haciendo AL AMPARO DE UNA AUTORIZACION EXPRESA de la mis alta
autoridad nacional en materia bancaria, la que tiene jurisdicciodn
exclusiva sobre la explotacion del negocio de banca en Panamd y a
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cuyo cargo corre la supervisidn, vigilancia y control de todos los
o <
bancos que funcionan en nuestro pals.

Por tanto, -concluye la Sala-, si se acoglera la preten-
sidon de la recurrente, la que pide la declaratoria de nulidad de
las resoluciones impugnadas y, como consecuencia de este, ''que se
ordene el registro de la marca de comercio "BANCOMER", solicitada
por la sociedad andnima mexicana BANCOMER, S. A., y se ordene el
rechazo de la solicitud de registro de la denominacidén "BANCOMER",
presentada por la sociedad panamefia BANCO COMERCTAL DE PANAMA, S.
A.", tal declaratoria de la Sala Tercera estaria, virtualmente, se-
fialando la nulidad o inexistencia de la resolucion dictada por 1a
Comison Bancaria Nacional, mediante la cual se autorizd al Banco
Comercial de Panama, S. A. para usar la palabra BANCOMER como Sig-
no distintivo de sus establecimientos bancarios en la Replblica de
Panama. Es decir, la Sala Tercera estaria desconociendo un acto y
reputéndolo inexistente, sin que ante ella se hubiese impugnado 1la
validez del acto adoptado por la Comision Bancaria Nacional. Lo
que no es viable, ya que el acto en cuestidén no ha sido sometido a
revision jurisdiccional, por cuanto no ha sido impugnado. Y por
otra parte, estd amparado por una presuncion de legalidad que la Sa-
la debe respetar (Repertorio Juridico, sent. de 21 de junio de 1966,
afio VI, p. 251).

La Sala Tercera —Contencioso Administrativo-
NIEGA las declaraciones solicitadas por la
firma Icaza, Gonzdlez-Ruiz y Alemén, en re-
presentacion de la sociedad BANCOMER, S. A.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA TERCERA.- (CONTENCIOSO-ADMINISTRA-
TIVO) .~ PANAMA, diez de abril de mil novecientos ochenta y uno.
Usl B T B S

La firma forense "Icaza, Gonz&lez-Ruiz y Aleman", en re-
presentacion de la sociedad BANCOMER, S. A., han pedido que se de-
claren nulos, por ilegales, el Resuelto N2 1841 de 30 de noviembre
de 1979 y el NQ 2254 de 8 de febrero de 1980, ambos dictados por e
Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e In-
dustrias, el Resuelto N2 34 de 18 de abril de 1980, dictado por la
Directora General de Comercio del Ministerio de Comercio e Indus-—
trias y para que se haga otra declaracion.

La demanda viene fundada en 1log siguientes hechos:

"HECHOS"Y OMISIONES FUNDAMENTALES DE ESTA ACCION:

1) BANCOMER, S. A., solicito el 10 de septiembre
de 1979, el registro de la marca de comercio ex-
tranjera "BANCOMER" para amparar "Servicios de
Deposito, Ahorros y Fideicomiso".

2) BANCOMER, S. A., basb su solicitud en la so-
licitud de registro de la misma marca, presenta-
da en Mexico.
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3) BANCOMER, S. A., adujo, y probd, haber usado
la marca de comercio Y"BANCOMER" desde el 15 de
febrero de 1969.

4) El Director de la Propiedad Industrial del
Ministerio de Comercio e Industrias, por medio
del Resuelto N2 1841 de 30 de noviembre de 1979,
resolvid rechazar la solicitud de registro de
la marca de comercio "BANCOMER" presentada por
Bancomer, S. A,

5) El Director de Propiledad Indusrrial funda-
mentd el Resuelto N2 18471 de 30 de noviembre de
1979, en el hecho de que la empresa panameia
BANCO COMERCTIAL DE PANAMA, S. A., habia solici-
tado primero la denominacion "BANCOMER" y en
que México no habia ratificado la Convencion
General Interamericana de Proteccion Marcaria

y Comercial suscrita en Washington en 1929"....
por lo que nuestro pais no le debe proteccidn
alguna a la expresion de la empresa mexicana'.

6) BANCOMER, S. A., a traves de su apoderados
legales, presentd recurso de reconsideracion,
con apelacidon en subsidio, en contra del Re-
suelto N2 18471 de 30 de noviembre de 1979.

7) Este recurso de reconsideracion se basd
primordialimente, en el hechc de que el Di-
rector de la Propiedad Industrial paso por
alto los articulos 2023 y 2016 del Cddigo Ad-
ministrativo ya que, el primero de ellos
otorga el derecho a adquirir la propiedad de
una marca de fabrica o de comercio a quien
primero la haya usado, no a gulen primero la
haya solicitado, v el segundo de elilos esta-
blece, claramente, gue el nombre de una so-
ciedad mercantil constituye propiedad de por
si ("Bancomer" es el nombre de la sociedad
anonima mexicana Bancomer, S. A.)

8) Este recurso de reconsideracion hizo espe-
cial hincapié en el hecho de que la proteccidn
que se debe otorgar a- Bancomer, S. A., no se
basa en ninguna Convencidn, sino simplemente

en nuestro derecho, especificamente en dos cla-
ras disposiciones de nuestro Codigo Administra-
tivo. -

9) EL 8 de febrero de 1980, el Director de la
Propiedad Industrial dicto el Resuelto N2 2254
por medio del cual resolvid negar la solicitud
de reconsideracidon presentada por BANCOMER, S.
A., y conceder la apelacion en subsidio.

10) BANCOMER, S. A., sustentd, en tiempo opor-

tuno, la apelacidn basandola nuevamente en el
hecho de que el Director de la Propiedad Indus-
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trial ignord claras disposiciones de nuestra
legislacidn marcaria.

11) La Directora General de Comercio del Mi-
nisterio de Comercio e Industrias, por medio
del Resuelto NQ 34 de 18 de abril de 1980, re-
solvid mantener en todas sus partes el Resuel-
to N2 1841 de 30 de noviembre de 1979, argu-
yendo que no debe aplicarse el articulo 2023
del Cbédigo Administrativo al caso en referen-
cia, sino el acapite e) del articulo 14 del
Decreto Ejecutivo N2 1 de 1939 y los articulos
28 v 34 del mismo Decreto.

12) E1 Resuelto NQ 34 de 18 de abril de 1980,
dictado por la Directora General de Comercio,
ni siquiera estudid el articulo 2016 del Co~
digo Administrativo que también se citaba en
defensa de nuestro cliente.

13) Con este Gltimo Resuelto quedd agotada la
via administrativa.

14) E1 Resuelto NQ 18471 del 30 de noviembre de
1979, y los otros resueltos gque lo confirmaron,
desconocen el derecho subjetivo que tiene la
sociedad anénima mexicana BANCOMER, S. A, de
registrar y usar en Panama con exclusividad,

la marca de comercio extranjera "BANCOMER",

por haberla usado primero en el comercio in-
ternacional'.

El funcionario que dictd el acto acusado le did cumplimiento
con lo que dispone el articulo 33 de la Ley 33 de 1946.

Formula la recurrente en desarrollo de su accion tres cargos.
LOS CARGOS
Sostienen los recurrentes:

"PRIMERO: Articulo 2023 del Cddigo Administra-
tivo, que dispone "El individuo o compafiia que
primero haga uso de una merca de fébrica o de
Comercio, es el Unico que tiene derecho a ad-
quirir la propiedad de ella. En caso de dis-
puta entre dos o mas poseedores de una misma
marca, la propiedad pertenece al primer posee-
dor, y si la antigliedad de la posesidn fuera
una misma, al primero gue haya solicitado el
registro de la oficina respectiva'.

Este articulo ha sido violado en forma directa

s & ¢
por omision. En efecto, el mismo establece cla-
ramente un orden de prelacidn en lo que se re-
fiere a las pautas a seguir para determinar qui=n
tiene el derecho de registrar una marca de Fabri-

o
~J



ca o de comercio. E1 orden que impone el ar-
ticulo transcrito, es el siguiente: 1) El que
primero haya usado la marca; 2) el que primero
haya Eoseido la marcay v 3) el gque primero haya
solicitado su registro. De la documentacion
aportada por la sociedad mexlcana BANCOMER, S.
A., se colige que su marca de comercio, BANCO--
MER ha sido usada, tanto en el comercio nacio-
nal del pals de origen como en el comercio in-
ternacional, desde el 15 de febrero de 1969, lo
cual le da a dicha sociedad el derecho exclusi-
vo al registro de dicha marca en Panamé, de acuer-—
do con lo establecido por el pre-citado articu-
lo de nuestro Cbédigo Administrativo, ya que en
esta fecha la sociedad anonima panamefia denomi-
nada BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., ni si-
quiera existia, pues segin consta en certifi-
cado del Registro Plblico gque esa sociedad pa-
namefia acompafid a su solicitud de registro,
ella no fue organizada sino en enero de 1979,
por lo que mal podia estar usando en ese en-
tonces la denominacidn comercial que preten-

de ahora registrar infundadamente. De la lec-
tura de ese articulo, se desprende sin discu-
sidn que, contrariamente a lo que dicen los re-
sueltos atacados (en especial el N& 2254 de 8
de febrero de 1980), en la Ley panamefia ("....
que es estrictamente territorial', es decir, que
tiene gue aplicarse en Panami), la preferencia
en caso de conflicto por una marca de fabrica

o de comercio se da al que primero haya hecho
uso de la misma, al primer poseedor, haber ob-
tenido el registro de la misma, ni haberlo so-
licitado. Esto ltimo sblo es asi cuando la po-
sesion de las partes en conflicto fuera de
igual antigledad, que no es lo que sucede en es-
te caso.

BANCOMER, S. A. reclama prioridad, con base en
la ley panamefla, porque es el primero que ha
hecho uso de la marca "BANCOMERY.

SEGUNDO: Articulo 48 del Decreto Ejecutivo N@ 1
de 3 de marzo de 1939, que establece lo siguien-
te:

"Se entieride por uso de una marca de comercio,
la colocacidn, venta o distribucidén en el co-
mercio de los articulos, productos o mercan-—
cias amparadas por dicha marca, aln cuando esos
articulos, productos o mercancias no hayan sido
producidos, fabricados o manufacturados por el
duefio de la marca",

La disposicidn transcrita ha sido violada en for-
ma directa por omisidon. La sociedad anonima me-
xicana BANCOMER, S. A., solicitd en Panama el re-
gistro de la marca de comercio extranjera "BANGO-



MER", aduciendo (Y probando) haber usado, en el
comercio nacional de Mexico, (que es el pais de
origen), desde el 15 de febrero de 1969, lo cual
le concede el derecho, de acuerdo con nuestra ley,
a registrar la misma con exclusidn de cualquiera
otra persona, natural o juridica.

Al no aplicar la norma transcrita, el Director

de Propledad Industrial del Ministerio de Comer-
3 T 5 ’ i6 el &

cio e Industrias desconoclo el derecho en ella

consagrado en forma perfectamente clara, violan—

dola asi en forma directa por omisidn.

TERCERO: El parrafo primero del articulo 2016
del Codigo Administrativo, que dispone:

"Constituyen propiedad de por si, el nombre de
un comerciante o el de una sociedad mercantil o
industrialeeo™

La disposicidn transcrita ha sido violada en
forma directa por omisidn, ya que la misma
no ha sido aplicada a pesar de ser clara y
explicita al establecer que el nombre de una
socledad mercantil constituye propiedad de
por si. La palabra "BANCOMER" no solamente
constituye una marca de comercio, sino que
consiste en el nombre de una sociedad andni-
ma organizada y existente de acuerdo con las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, segiin
consta en el expediente, por lo que, al tenor
de lo dispuesto por el articulo transcrito, la
palabra "BANCOMER" es propiedad exclusiva de
BANCOMER, S. A,

El Director de Propiedad Industrial, al no
aplicar el articulo 2016 del Codigo Adminis—
trativo, desconocid un derecho consagrado en
él, violandolo, por tanto, en forma directa por
omisiony

La firma forense Tapia, Linares y Alfaro, en nombre y represen-—
tacion del Banco Comercial de Panama, S. A., solicitd que, '"se nos
tenga como parte en el juicio contencioso administrativo de plena
‘jurisdiccidn presentado por Bancomer, S. A., de los Estados Unidos
Mejicanos, contra el Resuelto N2 18471 del 30 de noviembre de 1979,
dictado por el Director de la Propiedad Industrial del Ministerio
de Comercio e Industrias, confirmado por el Resuelto N2 2254 del 8
de febrero de 1980, dictado tambien por el Director de Propiedad
Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias y por el Resuel-
to NQ 34 del 18 de abril de 1980, dictado por la Directora General
de Comercio del Ministerio de Comercio e Industrias, a la vez que
oponemos e impugnamos como en efecto impugnamos y nos oponemos, al
mencionado recurso y a sus pretensiones solicitando, como en efecto
solicitamos, que se rechaze la demanda presentada por la firma fo-
rense Icaza, Gonzalez-Ruiz y Alemén, en representacidén de BANCOMER,
S. A., de los Estados Unidos de Méjico y que se nieguen sus preten-
siones".



El Procurador de la Administracion, sostiene que:

"Considera la recurrente que los actos admi-
istrativos que se impugnan han infringido

las sigulentes disposiciones legales: EI1 ar-
ticulo 2023 del Cbddigo Administrativo, el ar-—
ticulo 48 del Decreto Ejecutivo N2 1 de 3 de
marzo de 1939 y el parrafo primero del articuls
2016 del Cbdigo Administrativo,

Antes de entrar al anilisis de las mencionadas
normas juridicas veamos los principales aspec-
tos que se han suscitado en esta controversia
legal:

1. El origen de este caso lo encontramos cuan-
do la sociedad mexicana denominada BANCOMER, S.
A., por medio de apoderado, solicito ante el
Ministerio de Comercio e Industrias, -que en
adelante denominaremos (MICI)=, el dia 10 de
septiembre de 1979, el registro de la expre-
sidén BANCOMER como marca de comercio, con el
propbsito de amparar Servicios de depodsito,
ahorros y fideicomisos. (V. fs. 15 del exp.
adm. )

2., Los apoderados legales de la demandante so-

licitaron a la Directora General de Comercio del
MICI, la publicacién en el Boletin de la Propie-
dad Industrial de la solicitud de registro de la
marca de comercio extranjera "BANCOMER'" (V. fs.

19 del exp. adm.)

3. E1 30 de noviembre de 1979, el Director de
la Propiedad Industrial del MICI, dicta el Re-
suelto N2 18471, el cual en su parte resolutiva
expresas

"RESUELVE ¢

12 RECHAZAR la solicitud de registro de la mar-
ca de comercio: 'BANCOMER' presentada por la
empresa mexicana BANCOMER, S. A. a través de la
firma Icaza, Gonzilez—Ruiz y Aleman.

Solicitar la devolucion de la mitad de los dere-
chos pagados por la peticionaria, ante la ofici-
na correspondiente del Ministerio de Hacienda y
Tesoro.

NOTTFIQUESE Y CUMPLASE.

(fd.) Abdiel L. Jiménez O.
Director de la Propiedad Industrial.

(fdo.) Vielka R. Rodriguez C.
Secretaria Ad-OC." (Cfr. fs. 17 y 18)

4, E1 15 de enero de 1980, los apoderados lega-—
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les de la demandante interpusieron ante el Di-
rector de la Propiedad Industrial del MICI, un
recurso de reconsideracidn con apelacidn en ‘
subsidio en contra del Resuelto N2 1841 de 30
de noviembre de 1979. (V. fs. 23 a 25 del exp.
adm. ) '

5. Por medio del Resuelto N2 2254 de 8 de fe-
brero de 1980, el Director de la Propiedad In-
dustrial del MICI, resolvios

"RESUELVE :

1. NEGAR, como en efecto niega la solicitud de
reconsideracifn del Resuelto N2 1841 de 30 de
noviembre de 1979.

2. CONCEDER la apelacion en subsidio ante la
Directora General de Comercio, a la sociedad
mejicana denominada BANCOMER, S. A., represen—
tada por la firma forense Icaza, Gonzilez-Rulz
vy Alemén, para que lo sustente en los cinco
(5) dias habiles siguientes a partir de la
notificacién del presente Resuelto.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
(fdo.) ABDIEL E. JIMENEZ O.,
DIRECTOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

(fdo.) VIELKA R. RODRIGUEZ C.
SECRETARIA AD-HOC". (Cfr. fs. 20)

6. E1l 20 de marzo de 1980 los apoderados lega-
les de la demandante presentan un escrito en el
cual sustentaban la apelacidén. (V. fs. 30 a 36
del exp. adm.)

7. La Directora General de Comercio dictd el
18 de abril de 1980 el Resuelto N¢ 34, el cual
en su parte resolutiva expresa:

"RESUELVE :

MANTENER en todas sus partes el Resuelto NQ
1841 de 30 de noviembre de 1979, dictado por
el Director de la Propiedad Industrial del
Ministerio de Comercio e Industrias.

FUNDAMENTO: Articulos 14 y 28 del Decreto
Ejecutivo N2 1 de 1939.

COPIESE Y NOTIFIQUESE.

ICDA. GEORGINA I. DE PEREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMERCIO

ROSANA FRANCO
SECRETARIA AD-HOC." (Cfrs. fs. 38 del exp. adm.)
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8., El1 14 de agosto del afio que decurre la deman-
dante presentd ante la Sala Tercera de la Corte
Suprema de Justicia un recurso contencioso admi-
nistrativo de plena jurisdiccion en contra de los
actos administrativos dictados por el MICI, (V,
fs. 23 a 27)

9. El 12 de septiembre del presente afio los
apoderados legales del BANCO COMERCIAL DE PA-
NAMA, S. A., presentaron ante la Sala Tercera
de la Corte Suprema de Justicla un escrito con
la finalidad de que se les tenga como parte
para oponerse al recurso interpuesto por BAN-
COMER,. S. A. de México (V. fs. 34 a 41).

Veamos las diversas normas juridicas que se-
gin la demandante han sido violadas y el con-
cepto de su presunta infraccion:

1. Segln la empresa recurrente se ha violado
el Articulo 2023 del Cbédigo Administrativo.

Dicha norma juridica preceptia:

"Articulo 2023: E1 individuo o compafiia que
primero haga uso de una marca de fibrica o de
comercio, es el Unico que tiene derecho a ad-
quirir la propiedad de ella. En caso de dis-
puta entre dos o mas poseedores de una misma
marca, la propledad pertenece al primer posee-
dor y si la antigliedad de la posesidn fuera
una misma, al primero que haya solicitado el
registro de la oficina respectiva".

Como concepto de la violacidon la demandante
sostiene:

"Este articulo ha sido violado en forma directa
por omisibén. En efecto, el mismo establece cla-
ramente un orden de prelacidn en lo que se re-
fiere a las pautas a seguir para determinar
quién tiene el derecho de registrar una marca
de fabrica o de comercio. El1 orden que impone
el articulo transcrito, es el siguiente: 1)

El que primero haya usado la marca; 2) el que
primero haya poséido la marca; y 3) el que pri-
mero haya solicitado su registro. De la docu-
mentacion aportada por la sociedad mexicana
BANCOMER, S. A., se colige que su marca de co-
mercio, _*BANCOMER' ha sido usada, tanto en el
comercio nacional del pais de origen como en

el comercio internacional, desde el 15 de fe-
brero de 1969, lo cual le da a dicha sociedad
el derecho exclusivo al registro dedicha mar-
ca en Panama, de acuerdo con lo establecido

por el pre-citado articulo de nuestro Codigo
Administrativo, ya que en esta fecha la socie-
dad andénima panamefia denominadaBANCO COMERCIAL
DE PANAMA, S. A., ni siquiera existia, pues
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segln consta en certificado del Registro PUbli-
co que esa socledad panamefia acompafid a su so—
licitud de registro, ella no fue organizada si-
no en enero de 1979, por lo que mal podia estar
usando en ese entonces la denominacion comercial
que pretende ahora registrar infundadamente.

De la lectura de ese articulo, se desprende sin
discusion que, contrariamente a lo que dicen los
resueltos atacados {en especial el N2 2254 de 8
de febrero de 1980), en la Ley panamefia ('ceee
que es estrictamente territorial', es decir, que
tiene qgue aplicarse en Panama), la preferencia
en caso de conflicto por una marca de fabrica o
de comercio se da al que primero haya hecho uso
de la misma, al primer poseedor, sin que sea ne—
cesario para estar protegido frente a otro po-
seedor, haber obtenido el registro de la misma,
ni haberlo solicitado. Esto Gltimo sblo es asl
cuando la posesion de las partes en conflicto
fuera de igual antigliedad, que no es lo que su-
cede en este caso.

BANCOMER, S. A., reclama prioridad, con base
en la Ley panamefia, porque es el primero que
ha hecho uso de la marca 'BANCOMER' (Cfr. fs.
25 y 25 Vta.)

Disentimos de ellos. La norma juridica en es-
tudio contiene los siguientes supuestos:

a) E1 individuo o compafila que primero haga
uso de una marca de fabrica o de comercio, es
el Unico que tiene derecho a adquirir la pro-
pledad de ella.

b) En caso de disputa entre dos o mas posee-
dores de una misma marca, la propledad perte-—
nece al primer poseedor, Yy

¢) 8i la antigliedad de la posesion fuera una
misma, al primero que haya solicitado el re-
gistro de la oficina respectiva.

Segiin la demandante la sociedad mexicana BAN-
COMER, S. A., tiene el derecho exclusivo de re-
gistro de su marca por el hecho de que se ha
sido usada tanto en el comercio nacional del
pals de origen como en el comercio internacio-
nal, desde el 15 de febrero de 1969. Conside-
ramos que la demandante le da una interpreta-
cidn errdnea a ese precepto legal, ya que, co-
mo lo han expresado los diversos funcionarios
piblicos del MICI, el mismo es de aplicacidn
estrictamente territorial, es decir, sOlo es
aplicable en el territorio nacional para las
marcas que se hayan usado o registrado en
Panam4. De alll, pues, que no hace alusion a
marcas usadas en palses extranjeros.
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En el presente caso tenemos que la empresa pa-
namefia BANCOMER, S. A., solicitd el 29 de
agosto de 1979, ante el MICI el registro de la
denominacion BANCOMER para amparar un estable-
cimiento comercial, solicitud que fue acogida

y publicada en el Boletin de la Propiedad In-
dustrial N2 6, del 28 de diciembre de 1979, pa-
gina 48, bajo el NQ 1865. En cambio, la empre-
sa mexicana BANCOMER, S, A., solicitd la ins-
cripcion de la expresibén BANCOMER como marca

de comercio ante el expresado Ministerio el 10
de geptiembre de 1979, exactamente, once (11)
dias después que la sociedad panamefia.

De aceptarse la tesis de la demandante, que
propugna por la aplicacidn extraterritorial

de la norma, nos encontrariamos ante una cons-
tante inestabilidad juridica en lo referente
al registro de marcas en nuestro pais, y ello
es asl, ya que se daria el caso de que si una
persona juridica o un comerciante nacional ha-
va registrado su marca en Panamad se veria con
su derecho desposeido si se presentara una mar-—
ca extranjera, alegandose que en su pails de
origen se ha usado y registrado.

Importante es hacer alusidn a la interpretacidn
juridica que el MICI le did al articulo 2023 del
Codigo Administrativo:

"La referencia que hace el recurrente al Arti-
culo 2023 del Cbédigo Administrativo, no cabe

en el presente caso, ya que la Replblica de
Panama, legisla para el territorio nacional.
"Por lo tanto, si la sociedad andnima mexicana
BANCOMER, S. A., queria proteger su marca de
comercio: 'BANCOMER', debid haber solicitado

el registro en nuestro pais desde 1969, en que
alega empezo a usarla en el comercio interna-
cional. No es obligacion del Registrador cono-
cer la existencla de los distintivos extranje-
ros sino que debe aplicar la Ley, segun el or-
den de prelacion de las solicitudes. En el pre-—
sente caso, el solicitante nacional pidio el re-
gistro de la Denominacion BANCOMER, con varios
dias de antelacidn a la solicitud forénea, por
lo que este Departamento, teniendo en cuenta
precisamente el articulo 2023 del Cbdigo Admi-
nistrativo a que se refiere el recurrepnte, lo
adjudica al solicitante local, ya que hubiera
sido un absurdo juridico negarlo bajo la pre-
suncion de que el distintivo BANCOMER, ya le
pertenecia a otro y se reserva a este, sin te-
ner siquiera nocion de si al foréneo le intere-
saba obtener un registro en Panamid o no". (C
fr. £5. 19).

Por lo tanto, opinamos que no se ha producido
la violacion legal aludida.

3
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Otros de los aspectos legales que se tomaron
en consideracidn para dictar los actos admi-
nistrativos son los sigulentes:

La Convencidn General Interamericana de Pro-
teccidn Marcaria y Comercial suscrita en
Washington en 1529, la cual fue aprobada en
nuestro pais mediante Ley N2 64 de 28 de di-
ciembre de 1934. La men&ionada Convencion
tiende a evitar los problemas como los que
agui se han presentado, vy asi tenemos que el
articulo 14 de dicha Convencion es determinan-
te al sefialar:

"Articulo 14: E1 nombre comercial de las per-
sonas naturales o juridicas domiciliadas o es-
tablecidas en cualquiera de los Estados Contra-
tantes serd protegido en todos los demis sin ne-
cesidad de registro o deposito, forme o no parte
de una marca',

5l articulo transcrito tiene como finalidad pro-
teger el nombre comercial de las personas natu-
rales o juridicas no domiciliadas en Panamé, en
el sentido de que su nombre comercial serd pro-
tegido "sin necesidad de registro o deposito,
forme o no parte de una marca'.

Sobre este tdpico veamos lo que nos comenta
el Director de la Propiedad Industrial del
MICT:

"Desafortunadamente la RepUblica Mejicana, no
ha ratificado la Convencidn General Interameri-
cana de Proteccidn Marcaria y Comercial, suscri-
ta en Washington, en 1929, que seria la que le
daria una proteccion al extranjero no domicilia-
do en Panami, sobre el nacional. De no haber
ratificado dicha convencidén y estando todos de
acuerdo que el articulo 2023 del Codigo Adminis-
trativo es estrictamente territorial, la denomi-
nacion solicitada por el Banco Comercial de
Panama, S. A., consistente en el término BAN-
COMER, tiene prioridad por haber solicitado el
registro de este Departamento, con varios dias
de antelacidén. Por lo tanto, aunque a los dis-
tinguidos juristas les parezca traida de los
cabellos, la referencia a la Convencion Marcaria,
ésta era perfectamente aplicable al caso". (C
fE. £8. 20).

I.a Directora General de Comercio en su informe
de Conducta al referirse a ese tema manifesto:

"Por otro lado, existen infinidades de marcas
en el mercado nacional e internacional y sin
embargo, no aparecen registradas en este Minis-
terio, al igual que tampoco son marcas de paises
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que sean signatarios de la Convencidn Interame-
ricana de Marcas de Fébrica y Comercio, Conven-
cibén aprobada mediante Ley N2 64 de 1934, situa-
cifon que se da en el presente caso, por lo que
no hay que darles proteccion. Igual situacion
sucede con nuestras marcas, que se utilizan en
otros palses donde no existe ley o medida cons-—
titucional a favor de nuestro pais en cuanto a
marcas.

Esto no significa que no vamos a registrar las
marcas que se nos presente, sino por el contra-
rio, queremos aplicar.la ley tal como se nos

L £ ] e
aplica a nosotros en otros paises. (Cfrs £s.
33)‘

Oportuno es seflalar que en el Resuelto NQ 34
de 18 de abril de 1980, distado por la Direc-
tora General de Comercio, se hizo énfasis en
que en la presente controversia debia tenerse
en cuenta lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo
N2 1 de 3 de marzo de 1939.

Asi puntualizd su opinidn dicha funcionaria
publica:

"Después de analizados los puntos de vista de
los Resueltos y del recurrente, somos de opi-
nién que antes de la Convencidn Marcaria y del
articulo 2023 del Codigo Administrativo, es
16gico buscar la solucidn al problema en el
Decreto Ejecutivo N2 1 de 3 de marzo de 1939,
por ser especial y posteriores a los dos cuer—
pos legales mencionados anteriormente." (Cfr.
a fs. 20).

Las disposiciones legales del mencionado Decre-
to Ejecutivo que fueron aplicadas en este caso
son los articulos 14, en su acépite e), 28 y 34.
"Articulo 14: No podran registrarse Marcas de
Fabrica que se encuentren en los casos siguien-
tes:

e) Las Marcas de Fabrica que sean idénticas a
otra marca registrada o conocida y usada por
otra persona para distinguir productos, arti-
culos o mercancias iguales o similares o de
las mismas propiedades de los que se desea
comprar con la nueva marca".

"Articulo 28: Reciba toda solicitud serad exa-
minada por el Secretario de Trabajo, Comercio

& Industrias, quien deberd rechazarla si se en-
cuentra en cualquiera de los casos expresados
en el articulo 14 de este Decreto, o si no se
han llenado todas las formalidades que la soli-
citud debe contener.

En cualquier caso, al rechazar una solicitud se
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expresaran por escrito, los motivos en que se
funde el rechazo y si este basare en defectos
de forma de la solicitud, el interesado podra
subsanarlos para que la solicitud sea tramita-
da. Contra lo resuelto sobre rechazo de una
solicitud solo cabe el recurso de revocatoria
ante el mismo Secretario, y lo resuelto por
éste en dicho recurso sera definitivo".

"Articulo 34: Toda persona que considere que
le asiste el derecho para oOponerse a la soli-
citud de registro de una MARCA DE FABRICA, de-
berd presentar su opinidn, por si o por medio
de abogado ante la Secretaria de Trabajo, Co-
mercio e Industrias, dentro del término de tres
meses seflalados en el articulo 292,

La demanda de oposicion debe reunir los requisi-
tos de una demanda judicial ordinaria y acompa-
flarse con ella las pruebas documentales que el
opositor tenga en su poder, y acudir aquellas
que desea que se practiquen dentro del término
que mas adelante se establece. (art. 304 C. J.)

Facil es percatarse de que a la empresa mexica-
na se le aplicd en forma correcta el acépite e)
del articulo 14, v ello es asi ya que de autos
se desprende que la empresa BANCO COMERCIAL DE
PANAMA, S. A., solicitd primero que la menciona-
da sociedad mexicana en el Departamento de la
Propiedad Industrial del MICI el registro de

la denominacion comercial BANCOMER para distin-
gulr su negocio.

2. Por estar ligados entre si analizaremos con-—
juntamente, los articulos 48 del Decreto Ejecu-
tivo N2 1 de 1939 y el parrafo primero del ar-
ticulo 2016 del Codigo Administrativo.

El primero de dichos articuloé preceptia:

"Articulo 48: Se entiende por uso de una Marca
de Comercio la colocacion, venta o distribuciodn
en el Comercio de los articulos, productos y
mercancias no hayan sido producidos, fabricados
o manufacturados por el duefio de la marca'.

Sobre el concepto de la violacion la demandante
manifesto:

"La disposicidn transcrita ha sido violada en
forma directa por omisidn. La sociedad andnima
mexicana BANCOMER, S. A., solicitd en Panama el
registro de la marca de comercio extranjera
"BANCOMER' aduciendo (y probando) haberla usado,
en el comercio nacional de México, (que es el
pais de origen,) desde el 15 de febrero de 1969,
lo cual le concede el derecho; de acuerdo con
nuestra ley, a registrar la misma con exclusidn
de cualquiera otra persona, natural o juridica.
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Al no aplicar la norma transcrita, el Director
de Propiedad Industrial del Ministerio de Comer-
cio e Industrias desconocio €1 derecho en ella
consagrado en forma perfectamente clara, vio-
landola asi en forma directa por omision". (C
fr. fe. 26).

El pérrafo primero del articulo 2016 del Codi-
go Administrativo dispone:

"Constituye propiedad de por si, el nombre de un
comerciante o el de una socledad mercantil o in-
dustrial”.

El demandante expone la presunta violacion de es-
te modo:

"La disposicibén transcrita ha sido violada en for-
ma directa por omisidn, ya que la misma no ha sido
aplicada a pesar de ser clara y explicita al esta-
blecer que el nombre de una socledad mercantil
constituye propledad de por sf. La palabra
'BANCOMER' no solamente constituye una marca de
comercio, sino que consiste en el nombre de una
sociedad andnima organizada y existente de acuer-
do con las l1léyes de los Estados Unidos Mexicanos,
seqin consta en el expediente, por lo que, al te-
nor de lo dispuesto por el articulo transcrito,

la palabra 'BANCOMER' es propiedad exclusiva de
BANCOMER, S. A.

El Director de Propiedad Industrial, al no apli-
car el articulo 2016 del Codigo Administrativo,
desconocid un derecho consagrado en el, violan-
dolo, por tanto, en forma directa por omision".
(Cfr. fsa 26).

Con relacidn al articulo 48 transcrito, no ve-
mos en que forma ha podido ser infringido.
Plenamente qued¢ demostrado en la via admi-~
nistrativa que a la socledad panamefia le asis-
tia mejor derecho que a la mexicana, ya que la
primera solicitd antes que la mexicana el re-
gistro. Por estar relacionados con este pun-
to, queremos hacer valederos los comentarios
vertidos en el punto N2 1 de este escrito.
Sobre el parrafo primero del articulo 2016

del Codigo Administrativo, consideramos que

no ha sido violado debido a que las autorida-
des del MICI no podian darle prelacion a la
marca BANCOMER de Mexico, ya que existia en

el Departamento de la Propiedad Industrial del
MICI, la solicitud de registro del Banco Co-
mercial de Panama, S. A.

Es mas, consideramos que el derecho de propie-
dad sobre el nombre de un comerciante, o el de
una sociledad mercantil o industrial, a que se



refiere el articulo en discusion es y tiene
gue ser el derecho de propiedad al nombre de
una socledad mercantil o industrial inscrita
en el Registro Mercantil de Panama.

Para reafirmar nuestro criterio nos permitimos
transcribir los articulos 36 y 37 del Cbdigo de
Comercio v el ordinal 2 del Articulo 2 de la
Ley N2 32 de 1927, los cuales guardan relacidn
con el articulo 2016 del Codigo Administrativo.

Tales preceptos legales disponen:

"Articulo 36: Todo comerciante ejercerid el
comercio y firmara cualesquiera documentos re-
lativos a su giro, con un nombre que consti-
tuird su firma o razon social.

Ningln comerciante podra individualmente usar
como razdn comercial nombre distinto del suyo'.

Articulo 37: El comerciante es propietario de
la razon comercial legalmente constituida e ins-
crita y, en tal concepto, podra usar de ella y
reivindicarla".

"Articulo 29: ILas personas que deseen constituir
una sociedad andnima suscribirén un pacto social,
que debera contener:

22: El nombre de la sociedad que no serd igual
o parecido al de otra sociedad preexistente de
tal manera que se preste a confusidn.

La denominacion incluirad una palabra, frase o
abreviacion que indique que es una sociedad
andnima y que la distinga de una persona natural
o de una sociedad de otra naturaleza,

El nombre de la sociedad andnima podra expresar—
se en cualquier idioma".

Iuego de las consideraciones expuestas, solici-
tamos que se desestimen las pretensiocnes de la
demandante, ya que los actos administrativos dic-
tados por los funcionarios del MICI, se ajusta-

ron a derecho y, por ende, no han infringido
ningln precepto legal'.

Los puntos debatidos consisten en determinar lo siguiente:
CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA TESIS DE LA RECURRENTE

EN EL SENTIDO DE QUE LA PARTE COADYUVANTE HA PLANTEA-
DO PRETENSIONES PROPIAS EN EL PROCESO.

Como se ha visto, la recurrente sostiene que la parte coadyu-
vante ha desbordado el marco de su legitima intervencibn en este
proceso, va que ha defendido el acto impugnado sobre la base de
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disposiciones y planteamientos distintos de los invocados por la
Administracidn. AUn cuando comparte el criterio de que el coad-
yuvante, dada su condicidn de parte secundaria o accesoria, no
puede formular ninguna pretension u oposicidn propias, ni puede,
por lo mismo, modificar o ampliar el objeto del litigio o incu-
rrir en contradiccion con la actitud asumida por la parte coad-
yuvante, la Sala entiende que, en el caso subjudice, nada impide
que, al defender los actos recurridos, la parte coadyuvante sos-—
tenga que los mismos esta&n arreglados a Derecho y apoye su tesis
en planteamientos adicicnales a los formulados por la parte coad-
yuvada. Al hacerlo asi, la parte coadyuvante no introduce una 1i-
tis propia en el proceso, y, en consecuencia, su intervenciodn no
modifica el objeto del litigio, ni contradice la actitud asumida
por la parte coadyuvada, la cual, en este caso, estd obligada, por
ministerio de la ley, a defender la legalidad de los actos recu-
rridos,

En otras palabras, si frente a la pretension de la recurrente
de que se anulen las resoluciones recurridas, la Administracidén opo-
ne la validez de dichas resolucionas, nada obsta para que la parte
demandada, quiera reforzarla mediante la presentacidn de razones vy
argumentos que, a julicio de la parte coadyuvante, sustentan la va-
lidez de tales resoluciones.

CONSIDERACIONES ACERCA DE LA TESIS DE QUE LA SOCIEDAD RECURRENTE NO
PUEDE REGISTRAR LA MARCA "BANCOMER" EN NUESTRO PAIS.

Se afirma que la sociedad extranjera BANCOMER, S. A., no
puede registrar como marca de comercio en Panama la palabra BANCO-~
MER para amparar su pretendido derecho a usar exclusivamente dicha
palabra en relacidn con la explotacion de actividades bancarias.

Las razones en que se apoya esta tesis son las sigulentes:

1. Que una persona no autorizada por la Comisidn Bancaria Nacional
para ejercer el negocio de banca en Panami no puede registrar
marcas de comercio que se refieren a dicho negocio.

2. Que se pretenda registrar la marca de comerclo extranjera
BANCOMER no para amparar "productos, articulos ni mercancias',
sino para amparar servicios.

La Sala no comparte ninguno de los dos argumentos plan-
teados.

Ocurre que el simple registro de una marca para amparar el
negocio de banca, no viola ningin precepto de nuestro ordenamiento
juridico, ni tampoco desconoce la prohibicion contenida en el arti-
culo 16 del Decreto de Gabinete 238 de 1970, que, en su parte perti-
nente dispone que, "salvo los bancos oficiales ninguna persona podréa
efectuar negocios de banca sin haber obtenido previamente la debida
autorizacion de la Comigion, mediante la expedicion de la licenciarn,
En efecto, el acto de registrar una marca o cualguier otro signo dis-—
tintive relativo al negocio bancario no entrafia, en forma alguna ex-
plotacion de dicho negocio, ni indica tampoco que el peticionario
ejerce el negocio de banca en, o desde Panamd. Se trata, mas bién,
de un acto tendiente a proteger la propiedad industrial del peticio-
nario, y, como tal, es inobjetable y legitimo. En consecuencia, no
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encuentra la Sala obstaculo alguno que, en términos generales, impi-
da que se registren en Panamd signos distintivos de la actividad ban-
caria, aunque el peticionario no haya obtenido previamente licencia
que lo habilite para explotar en nuestro pals el negocio de banca.

De otra parte, nadie puede poner en duda la calidad de co-
merciante de las personas dedicadas habitualmente a la explotacion
de las actividades bancarias. Sobre este particular es conveniente
sefialar que, de conformidad con el inciso 62 del Articulo 2 del Co-
digo de Comercio, se reputan actos de comercio los contratos de que
puede ser objeto el dinero y, por lo mismo, son comerciantes los que
habitualmente realizan tales actos.

A proposito de la citada norma, el mercantilista panamefio,
Dr. Renato Ozores (véase '"Derecho Mercantil", volumen 1, p. 50)
afirma lo sigulente:

"La funcion mediadora de los bancos resulta evi-
dente. Aunque técnicamente el dinero no es '"mer-
cancla', en este caso el legislador lo asimila a
tal concepto puesto que los bancos especulan di-
rectamente con el mismo al recibir sumas en depo-
sito (cuentas corriente, cuentas de ahorros, etc.)
abonando en ciertos casos a los depositantes un
modico interés y facilitando préstamos a sus
clientes con las debidas garantias (reales o per-
sonales) a un interés mas elevado. Al mismo
tiempo, los bancos realizan otras funciones me-
diadoras de importancia fundamental para el co-
mercio al financiar ciertas operaciones; faci-
litar la realizacion por su mediacion de las
compraventas, sobre documentos (que son aquellas
en las que los bancos, siguiendo ordenes del com—
prador, pagan al exportador o vendedor el precio
de la operacidn cuando este hace entrega de los
"documentos" correspondientes: conocitulento de
embarque, podliza o certificado de seguro, factu-
ra, certificados de origen, etc.) ordenar giros
sobre el exterior en moneda extranjera; expedir
cheques de viajero; descontar titulos-valores y
otras operaciones similares que guardan con el
comercio las mas estrecha relacidn, aparte de

la labor mediadora gque normalmente realizan con
el dinero y los titulos que lo representan 'en

su calidad de mercancias".

A la luz de las consideraciones que anteceden, la Sala estima
inobjetable el registro de marcas de comercio para amparar la ex-—
plotacidn de negocios de banca, y por lo tanto, no le parece aten-
dible la tesis de que la marca "BANCOMER" utilizada para tzles fines
deba reputarse marca de servicio.

la posibilidad de que una persona no autorizada para
negocio de banca en Panama por la Comision Bancaria
pueda registrar en nuestro pals marcas de comercio que
i unosehalar
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competentes adoptaran las p?ovidenc*as legales necesa-
rias para establecer una adecuada coordinacion entre el Ministerio
de Comercio e Industrias y la Comision Bancaria Nacional, a fin de
acordar que ésta Ultima intervenga en el tramite del registro de
cualquier marca u otro tipo distintivo relativo al negocio de ban-
ca, Dicha intervencidn deberia, a juicic de la Sala, inspirarse en
el interés del Estado Panamefio de dotar a la Comision Bancaria Na-
cional de un Indice Actualizado de las referidas Marcas o Signos
Distintivos, lo cual conjuraria el riesgo de que se autorize la or-
ganizacidn en Panamd de bancos que quieran adoptar, inadvertidamen-
te o deliberadamente, marcas v signos ajenos vy, sobre todo, en el
de evitar que personas sin interés legitimo se den a la tarea de
registrar dichas marcas o signos con el proposito de lucrarse no

en la explotacion eventual del negocio bancario, sino en la cesion
de las marcas, practica que en nada contribuiria, en opiniodn de la
Sala, a "fortalecer y fomentar las condiciones propias para el de-
sarrollo de Panama como Centro Financiero Internacional', como lo
manda el literal (b) del Articulo 40 del Decreto de Gabinete N2 238
de 1970.

CONSIDERACIONES DOCTRINALES EN TORWO A LA DENOMINADA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Sin pretender decir nada nuevo sobre el tema, la Sala,
estima conveniente sefialar que, en materia de propledad industrial,
la doctrina cientifica y los ordenamientos juridicos de todas las
naciones civilizadas consideran que los signos distintivos de las
empresas, a saber: el nombre comercial, la designacidn del esta-
blecimiento (rdtulos vy emb‘ema“‘ y la dsignacidén de las mercancias
(marcas), tienen el caricter de bienes integrados dentro del patri-~
monio del empresgario que los utiliza, y, por lo mismo, dichos sig-
nos y el derecho de usarlos, en forma exclusiva y excluyente, se
tutela mediante acciones legales de diversa indole.

Tales acciones pueden esgrimirse no s6lo en los casos que
impliquen un conflicto directo entre signos con la misma funcion
distintiva, comoc por ejemplo cuando una marca ajena es usada preci-
samente como marca por un tercero, sino también en el caso de con-
flictos indirectos, que se dan mediante el uso de un signo ajeno
destinédndolo a otra funcidn distintiva, como por ejemplo la utili-
zacidén del nombre comercial de una persona como marca de fabrica por
parte de un tercero.

En nuestro ordenamiento juridico, la proteccion de la pro-
piedad industrial esta prevista en las normas pertinentes del cédigo
de Comercio, del Cédigo Administrativo, del Decreto Ejecutivo 1 de
1939 y de la Ley 64 de 1934, por la cual se aprueba la Convencion
General Interamericana de Proteccion Marcaria y Comercial y el Pro-
tocolo sobre el Registro Interamericano de Marcas de Fabrica.

Acreca de esta ultima ley, la Sala estima oportuno sefialar, sin to-
mar partido en un sentido u otro, que hay un sector doctrinal que
entiende que la Convencion aprobada mediante dicha ley contiene nor-
mas que protegen la propiedad marcaria y comercial dentro de un Es-
tado, independientemente de que exista o no un registro o uso de
idéntica o semejante propiedad en otro Estado. Tal es la opinidn

del Dr. Germéan Cavelier, distinguido mercantilista e internacionalis-
ta colombiano, quien en su obra "Marcas de Fabrica y Nombres Comer—
ciales", Editorial Temis 1962, paginas 9 y 10 opina lo siguiente:
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CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA IMPOSIBILIDAD DE DICTAR SENTENCIA
DE MERITO

En el caso subjudice estamos en presencia de lo que hemos
denominado conflicto indirecto entre signos distintivos de diversa
indole, va que se trata de determinar si la sociedad mexicana
BANCOMER, S. A., por ser titular en Méjico de ese nombre comercial
y de la marca de comercio "BANCOMER" puede oponerse a que la socie-
dad panamefia denominada BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., utilize
la voz "BANCOMER" va no como nombre comercial, ni como marca de co-
mercio, sino como denominacion comercial para distinguir sus esta-
blecimientos bancarios en la Repiblica de Panama.

Ahora bien, la Sala observa, que el uso de la palabra
"BANCOMER" como titulo o denominacion por parte de la sociedad pa-
namefia BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A., ha sido autorizado por re-
solucidén de la Comisidén Bancaria Nacional, segin consta en la pro-
pla licencia que dicha Comisidn otorgd a BANCO COMERCIAL DE PANAMA,
S. A., para ejercer el negocio de banca en Panam&a o en el extranje-
ro. Dicha licencia reza asi:

"EL SUSCRITO, Director Ejecutivo de la Comision
Bancaria Nacional, a solicitud de parte intere-
sada:

CERTIFICA:
1- Que mediante Resolucidn NQ 2 del 26 de marzo
de 1979 la Comisidn Bancaria Nacional otorgd en
esa fecha Licencia General a BANCO COMERCIAL DE
PANAMA, S. A. (COMMERCIAL BANK OF PANAMA, INC.)
para ejercer negocio de Banca en Panamad o en el
extranjero.

2- Que la Licencia General otorgada a BANCO
COMERCIAI, DE PANAMA, S. A. (COMMERCIAL BANK OF
PANAMA, INC.) no ha sido revocada y se encuen-
tra vigente.

3- Que la Comisidn Banciéria Nacional autorizo
la protocolizacidén notarial e inscripcion en el
Registro Plblico de documento presentado por
Banco Comercial de Panami, S. A. (COMMERCIAL
BANK OF PANAMA, INC.) contentivo del extracto
del acta de la Reunion de la Junta de Accionis-
tas de dicho banco, en la cual se aprobd re-
formar la Clausula Primera del Pacto Social del
mismo, -para gque quedara asi:

"primero: (Denominacion) La Sociedad se deno-
mina: Banco Comercial de Panama, S. A., en

espafiol vy Commercial Bank of Panama, Inc., en
inglés, pero los establecimientos que opere

podran también denominarse BANCOMER DE PANAMA
o BANCOMER. La sociedad podra también ejercer
el negoclo de banco y firmar cualquiera docu-
mentacion relativa a su giro con el nombre de
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por si y ante Slq hayq optado por utilizar el referldo szgno

Eivo,

una autorize
bancaria, la cual tiene Jurisdlcc10n exclusiva sobre Wa prlmtau
del negocio de banca en Panamd y a cuyo cargo corre la supervisi

BANCOMER DE PANAMA o BANCOMER."

4 Que la Comisidn Bancaria Nacional no ha
autorizado a BANCOMER, S. A., Sociledad Andnima
organizada de conformidad con la legislacion
ﬁOVLcaﬂd9 para Djevcer negocioc de banca en la
Rep Ublica de Panami.

Ata Vamente,
0. ) Lic. Mario de Diego Jr.
Dlrecuor Ejecutivo'.

No se trata, pues, de que el Banco Comercial de Panama,

sino ¢

on expresa de la més

vigilancia y control de todos los bancos que funcionan en nuestr

&
pais.

dido
como

i
.
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Si se accediera a la pretension de la recurrente, quien ha pe-

que se declare la nulidad de las resoluciones impugnadas vy
consecuencia de esta nulidad, "se ordene el registro de la
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ca de comercio "BANCOMER", solicitada por la sociedad anonima me

cana

BANCO

R, S. A., y se ordene el rechazo de la solicitud de

gistro de la denominacion comercial "BANCOMER" presentada por la

sociedad panamena BANCO COMERCIAL DE PANAMA, S. A." la Sala Te
también estaria declarando, virtualmente, la nulidad o inexiste
de la resolucidn de la Comisidn Bancaria Nacional, mediante la

gue,

ar—
Xi—

re-—

se autorizd al Banco Comercial de Panamd, S. A., para usar la pala-
bra "BANCOMERY comoc signo distintivo de sus establecimientos banca-

rios

ante ella se haya impugnado la validez del referido acto adm

in

S

en la Replblica de Panamd. Es decir, la Sala Tercera,

S
in

tivo de 1la Fowisién Bancaria Nacional, estaria desconociendo dich
acto y reputandolo inexistente. Ello, a todas luces, no es viabl
ya que el acto en cuestidn, en este momento, no estid sometide a re-

vision jurisdiccio
por otra parte, es I
la sSala debe respetar. Es constante la jurisprudencia en &l
do de que, segun se expresO en la sentencia de 21 de junio de

a? por cuanto no ha sido 1mpugnaio por na
' por una presuncion de legalidad

{véase Repertorio Jur idlco, Afio VI, Junio de 1966, pagina 251)
principio de legalidad que en el Estado de Derecho debe ser nor

de la acti vidad ad

vision jurisdiccional de los actos administrativos, engendra a f
- s 7 © o
vor de e5+ g la prasuncion de estar ajustados a derecho mientras

exis
cia'e.

tjno,

Republica y por au

tadas

ta un pfanpnc;amlento jurisdiccional que les quite toda efica

Se impone no acceder a lo impetrado.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencloso-Adminis

de la Corte 3uprema, administrando justicia en nombre de
toridad de la Ley, NIEGA las declaraciones sol
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por la firma forense Icaza, Gonzalez—Rulz v Aleman, en repr
sentacion de
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COPIESE Y NOTIFIQUESE.

(fdo.) PEDRO MCRENO C. (fdo.) RICARDO VALDES (fdo.) LAO SANTIZO B.
{(fdo.) TECOFANES LOPEZ
SECRETARIO

RECURSO DE CASACION LABORAL interpuesto por Arias, Fabrega y Fabrega,
en representacion de la empresa BRANIFF ATRWAYS, INC., contra la
sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo de fecha de 26
de febrero de 19871, en el proceso laboral: SINDICATO INDUSTRIALES DE
EMPLEADOS DE LINEAS AEREAS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA DE PANAMA VS.
BRANIFF ATRWAYS, INC. MAGISTRADO PONENTE: PEDRO MORENO C.

Por prematuro no se admite el
recurso.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL)
Panama, veintidds de abril de mil novecientos ochenta y uno.

VYV IBSTO B

La firma forense Arias, Fabrega y Fébrega, Apoderada Es—
pecial de la empresa BRANIFF ATRWAYS, INC., ha recurrido en casa-
cidn laboral ante #sta Sala, contra la sentencia de fecha 26 de
febrero de 1981, dictada por el Triburnal Superior de Trabajo en el
proceso laboral que ha dicha empresa le sigue el SINDICATC INDUS-
TRIAL, DE EMPLEADOS DE LINEAS AEREAS Y SIMILARES DE LA REPUBLICA DE
PANAMA,

Repartido el negocio y solicitado al Tribunal Superior
de Trabajo el expediente laboral respectivo, el Secretario de di-
cho Tribunal, en oficio NQ 531 de 10 de abril de 1981, comunica
al Secretario de esta Corporacion que, "estd pendiente de resol-
ver solicitud de aclaracidn de sentencia elevada por el Lic.
José Antonio Sossa, Apoderado Judicial de la parte demandante'.

Siendo asi, el recurso interpuesto por la recurrente es
prematuro habida cuenta de que no es procedente formular casacidn
estando pendiente de resolver una solicitud de aclaracidon de sen—
tencia, pues como lo establecerel Articulo 927 del Cbédigo de Tra-
bajo, el recurso de casacion debe interponerse ante la Corte de
Casacion Laboral dentro de los cinco dias siguientes al en que fue
notificada la resolucion del Tribunal Superior de Trabajo. "En
caso de haberse formulado solicitud de aclaracién de la resolucidn
o correccion de error aritmético, este término se cuenta a partir
del dia siguiente al que haya quedado notificado el auto que re-
suelva dicha solicitud".

Por tanto, la Sala Tercera (Laboral) de la Corte Supre-
ma de Justicia, administrando justicia en nombre de la Repilblica
y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casacidén labo-
ral interpuesto por la firma forense Arias, Fabrega y Fabrega, en
representacidn de la BRANIFF ATRWAYS, INC., contra la sentencia de
26 de febrero de 1981, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo
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