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DEMANDA CONTENCI OGSO ADM NI STRATI VA DE PLENA JURI SDI CCI ON, | NTERPUESTA POR LA FI RVA
ALFARO, FERRER, RAM REZ & ALEMAN EN REPRESENTACI ON DE LA SOCI EDAD HOLA S. A, PARA
QUE SE DECLARE NULO, POR |LEGAL, EL ACTO ADM NI STRATI VO CONTENI DO EN LA RESOLUCI ON
NO. 110 DE 17 DE NOVI EVBRE DE 1988, DI CTADO POR EL M NI STRO DE COVERCI O E | NDUSTRI AS,
Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACI ONES. MAG STRADA PONENTE: M RTZA ANGELI CA
FRANCESCH DE AGUI LERA. PANAMA, CATORCE (14) DE SEPTI EVBRE DE M L NOVECI ENTOS NOVENTA
Y TRES (1993).

CORTE SUPREVA DE JUSTICI A. SALA DE LO CONTENCI OGSO ADM NI STRATI VO
VI STCS:

La firma forense Alfaro, Ferrer, Ramirez & Al emdn, actuando en nonbre vy
representacién de la sociedad HOA S. A, ha interpuesto denmanda contencioso
adm ni strativa de Plena Jurisdiccion, para que se declare nulo, por ilegal, el acto
adm ni strativo contenido en | a Resoluci6n No.110 de 17 de novi enbre de 1988, dictada
por el Mnistro de Conercio e Industrias, mediante la cual se REVOCA |a Resol ucion
No.56 de 5 de junio de 1987 que negaba la solicitud de registro de la marca de
conmerci o HOLA, para anparar revistas, conprendidas en la clase 16, presentada por l|la
soci edad Revistas Hola S. Ay ordenaba el archivo del expediente.

Acogida |la demanda, se solicitd al funcionario demandado que rindiera un
informe de conducta de acuerdo con |lo establecido en el articulo 33 de la Ley 33 de
1946, y se corri6 traslado de la misna al Procurador de la Adm nistracién, a quien le
corresponde actuar en interés de la ley, por tratarse de una controversia entre
particul ares, con fundamento en el articulo 348 nuneral 3o0. del Codigo Judicial.

Medi ante Vista Fiscal No. 327 de 9 de julio de 1991, el sefior Procurador
expresd que |os cargos hechos por |la denmandante al acto inpugnado, tienen plena
validez y fundanento juridico y por tanto, debe resolverse favorablenente sus
pr et ensi ones.

El actor pretende que se declare nula |a Resoluci6n No.110 de 17 de novienbre
de 1988 que, aunque no fall6 respecto al fondo de la controversia, afecté |os
derechos de |la Sociedad Hola, S. A, al Revocar |a Resolucién No.56 de 5 de junio de
1987, que neg6é la solicitud de registro de la marca de conerci o HOLA presentada por
| a soci edad REVI STAS HOLA S. A. En |l a resoluci 6n i npugnada se expresa:

"Sobre este punto, |a sociedad demandante sefiala que en el expediente

adm ni strativo reposa abundante documentaci 6n, expedida con arreglo a la

|l ey de Espafia, pais de su domicilio, que dermuestra su existencia. Tal

es el caso, agrega, de la certificacion expedida por la Camara Oicial

de Conercio e Industrias de Madrid, Espafia, entidad conpetente de dicho

pais y de la copia de la Escritura No. 1,191 otorgada por la Notaria de

Victor Manuel Garrido de Palnmm, Notario de Madrid Espafa.

Conp se expresO en parrafos anteriores, es el criterio de este Despacho

qgque dichos docunentos no acreditan en debida fornma la existencia de |la

demandante y que, por tanto, al carecer la parte actora de personeria

sustantiva, la resolucién apelada es injuridica ya que |la demanda en su
inicio fue inprocedente y asi debid declararlo la Directora General de

Conerci o, con base en el supracitado Articul o 296.

En este estado, es pertinente dejar claramente establ ecido que, frente a

esta situacion, este Despacho no puede considerar el fondo de la

cuestion planteada en |la presente demanda, ni decidir cual de las dos

enpresas, HOLA S. A o REVISTAS HOLA S. A, tiene nmejor derecho a la

marca de conercio en discusion, por cuanto, de la ilegitinmdad de la

personeria sustantiva de |la demandante, resulta que la solicitud de

registro formulada por REVISTAS HOLA S. A no ha sido objeto de una

acci 6n valida de oposicion". (fs. 4)

Corresponde a esta Sala, en priner lugar, deternminar si |la sociedad HOLA, S.
A., conpb parte actora en |la demanda de oposiciéon a la solicitud de registro de la
marca de conercio HOLA presentada por REVISTAS HOLA, S. A, carecia de personeria
sustantiva o si por el contrario con la docunentacion presentada acredito
f ehaci entenmente di cha personeria en el negocio adm nistrativo en exanen.

El recurrente estima violado el articulo 15 del Decreto Ejecutivo No.28 de 4
de septienbre de 1974 por el cual se nodifica el Decreto Ejecutivo No. 1 de 1939 en
materia procesal, y el articulo 647 del Cbddi go Judicial.

El articulo 15 en referencia seflala que "en |lo relativo a cual quier punto no
previsto en el procedimento establecido por el presente Decreto, se estara a lo
di spuesto en el Cddigo Judicial". Por su parte el Cdédigo Judicial en su articulo 647
sefial a | o siguiente:

"Las soci edades extranjeras que, segun la ley, no requieren licencia

para operar en territorio pananmefio, no necesitan estar inscritas en el

Regi stro Publico para conparecer en proceso. No obstante, deberan

acreditar su existencia nediante una certificaci 6n expedi da con arreglo

alaley del pais de su donmicilio, debidanente autenticada.

Del misnmo nodo sefialado en el parrafo anterior deberda acreditar el

demandante |l a existencia de la sociedad extranjera a quien se pretenda

denmandar .

El poder otorgado en el extranjero para representar en proceso a la

soci edad debera incluir o estar aconpafado de certificacion, conforne a

I a cual quien actua por ella esta debi danmente facul tado para di cho acto.
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Por el hecho de | a autenticacion de | a autoridad dipl omatica o consul ar,
se presune que |los poderes y certificaciones de que trata este articulo
estan expedi dos conforme a la ley local de su origen, a no ser que parte
i nteresada pruebe o contrario".

En cuanto a los cargos fornul ados, el sefior Procurador de |la Admnistracién
conparte el criterio de |la demandante, ya que considera que la legislacion es clara
al sefialar que l|as sociedades extranjeras que no celebren actos de conercio en
Panana, no necesitan estar inscritas en el Registro Pudblico, y pueden ejercer
acciones judiciales en el territorio nacional sienpre y cuando acrediten su
existencia y representaci on legal nediante una certificacion del pais donde estén
domiciliadas. (fs. 101)

La sociedad HOLA, S. A acreditd su personeria juridica y representacion
| egal , conforne las |leyes de Espafa, pais donde estd domiciliada, con la
Certificacion del Registro Mercantil de WMdrid, docunento autenticado por la
encargada de los asuntos consulares de la Enbajada de Panama en Espafia y el
M nisterio de Relaciones Exteriores, y que reposa de fojas 107 a 113 del expediente
adm nistrativo. La parte interesada no ha probado lo contrario. Ademds consta en
autos que |la Sociedad HOLA, S. A no ejerce el conercio en Panama ya que la revista
Hol a que edita HOLA, S. A es vendida en Espafia por una Agencia distribuidora quien
la vende a un distribuidor |local, que se encarga de conercializar el producto en el
pais. Por tanto, esta sociedad no requiere ni licencia conmercial, ni estar inscrita
en el Registro Piblico para poder conparecer a un proceso.

Si conp ya henos indicado, en el expediente administrativo reposan docunentos
debi danent e autenticados por el departanento de Asuntos Consul ares de |a Enbaj ada de
Pananefia en Espafia, que prueban la existencia y representaci é6n legal de la sociedad
demandante, expedidos por |as autoridades espafolas, y el poder conferido por esa
soci edad a | os apoderados judiciales (fs. 14), estos hechos deben darse por probados,
porque la parte Interesada no presento pruebas de lo contrario.

En nmérito de lo expuesto, la Sala, de acuerdo con la opinién del sefior
Procurador de |a Administraci 6n, estim que |la resoluci én inpugnada viola, por falta
de aplicacion, el articulo 15 del Decreto Ejecutivo No. 28 de 1974 y el articul o 647
del Cdédi go Judicial.

El recurrente estina violado, en concepto de indebida aplicacion, el articulo
296 del Cddigo de Conercio, "ya que para dictar |la resolucion inpugnada, aplicé a la
soci edad espafiola HOLA, S. A, una nornma legal que no era pertinente, pues tal
disposicién rige evidentenente para las sociedades nercantiles organizadas de
conform dad con las |leyes de la Republica ...". (fs. 22)

El articulo 296 del Cddigo de Conercio, que sefiala las fornmas de probar la
exi stenci a de | as soci edades pananefias, esta ubicado en el Libro Prinmero titulado Del
Conmercio en Ceneral, Titulo VIIl denonminado "De |as Soci edades Conerciales", y el
Capitulo Il que reglamenta la fornma del contrato de sociedad en |la Republica de
Panamé. Estas normas no se aplican a las sociedades extranjeras que no ejercen el
conmercio en el territorio nacional.

En cuanto a la violacién del articulo 296 del Codigo de Conmercio sostiene el
seflor Procurador que las formalidades que se exigen a |as soci edades naci onal es para
probar su existencia, son diferentes a |as exigidas a |las soci edades extranjeras, tal
conop lo sefiala el articulo 647 del Cdédigo Judicial y que ademds, el Codigo Judicial
entré6 a regir en 1987, constituyendo una ley posterior y especial al Codigo de
Comercio, que para el caso del articulo 296 es una ley general aplicable a |as
soci edades que realicen actos de conercio en |a Republica de Panama. (fs. 103)

La Sala estima que no debid aplicarsele a la demandante HOLA, S. A, el
articul o 296 del Codigo de Conercio, en virtud de que la msnma no estéa domiciliada en
Panamé, ni fue constituida conforme a nuestras l|leyes, ni tanpoco realiza actos de
comercio dentro de la ReplUblica, sino que, conb se desprende de |as pruebas del
proceso, celebra contratos con agencias o distribuidores nacionales, para que sean
|l as enpresas nacionales debidamente autorizadas quienes distribuyan su producto
(revista) en |a Republica.

Por |o expuesto, la Sala conparte el criterio del sefior Procurador de la
Admi ni straci 6n, en cuanto a que la resolucio6n inmpugnada ha violado el articulo 296
del Codi go de Conercio, por indebida aplicacio6n, ya que fue aplicado a un supuesto no
cont enpl ado en el m sno.

El recurrente estima que |a resoluci én inmpugnada viola, adenmas, |os siguientes
articul os: 2023 del Codigo Administrativo; articulos 5, 6 parrafo final, 45, 14, 26,
28 y 47 del Decreto Ejecutivo No.1 de 3 de marzo de 1939, |os cual es analizarenps en
conj unt o.

A continuaci 6n transcribi nos cada una de | as normas nenci onadas:

Cbdi go Administrativo:

"Articulo 2023: El individuo o conpafia que prinero haga uso de una
marca de fabrica o de conercio, es el Unico que tiene derecho a adquirir
| a propi edad de ella".

Decreto Ejecutivo No. 1 de 1939:

"Articulo Quinto . La marca de conercio tiene por objeto anparar la
venta o negociaci 6n de un producto especial para determ nada persona
natural o juridica, adn cuando ese producto no sea producido o fabricado
por ella, sino por otras personas".
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"Articulo Sexto. ... Es aplicable a las marcas de comercio |o que con
respecto a las marcas de fébrica se establece en el Articulo 14 de este
Decreto".

"Articulo 14. No podran registrarse marcas de fabrica que se encuentren
en | os casos siguientes:

e) Las marcas de fabrica que sean idénticas a otra marca registrada o
conocida y usada por otra persona para distinguir productos, articulos o
nmercancias iguales o simlares o de | as mismas propi edades de | os que se
desean anparar con |a nueva marca:

f)y...".
"Articulo 15.- La persona natural o juridica que prinmero haya hecho uso
de una marca de fébrica en el pais, es la Unica que tiene derecho a
registrar tal nmarca de fabrica conp marca nacional, para anparar
product os fabricados en el pais, aun cuando esa persona esté domiciliada
en el exterior. (...)".

"Articulo 26.- Con la solicitud deberéd aconpafiarse una declaracién
jurada del duefio de la marca (individuo, conpafiia o corporaci 6n) en que
conste: que el signatario o signataria son duefios de la narca; que
ni nguna otra persona, natural o juridica, tiene derecho a usar dicha
marca; que dicha marca es usada y serd usada por el signatario o
signataria en la Republica o en el conercio nacional del pais de origen
o en el conmercio nacional; que la descripcion de la nercancia y el
di sefio adjunto a dicha declaraci6n, representan la marca exactanente
conp se desea registrar y anparar; y que |las nuestras que se aconpafian a
la declaracién presentan la marca exactanmente conb es 0 sera usada.

"Articulo 28. Recibida toda solicitud sera exam nada por el Secretario
de Trabajo, Conercio e Industrias, quien debera rechazarla si se
encuentra en cualquiera de |los casos expresados en el Articulo 14 de
este Decreto, o si no se han Ilenado todas las fornalidades que la
solicitud debe contener ...".

"Articulo 45. Todo |o dispuesto en el Capitulo Tercero de este Decreto
sobre marcas de fabrica es aplicable tanbién a las narcas de conercio
con |l as especi alidades y excepci ones expresadas en este capitulo". ...

" Articulo 47.- Tiene derecho a pedir la inscripcién de una narca de
comerci o naci onal unicamente |a persona que prinero haya usado |la marca
en el conercio nacional. (...)". (Lo acentuado es de la Sal a).

Al sefialar el concepto de las infracciones el demandante expone que, so6lo
tiene derecho a registrar una narca de conercio quien prinmero haya usado |la narca, y
|l a soci edad espafiola HOLA, S. A ha probado ser quien tiene derecho de inscribir la
marca HOLA, de acuerdo con la regulaci 6n pananefia. Esto es asi, porque nuestra
| egi sl aci 6n protege no s6lo al que aparece conp propietario de la nmarca, sino al que
|l a haya usado prinmero, de npdo que | a exclusividad del uso de |a marca se obtiene no
s6l o con el registro sino tanbién acreditando el uso de una deterni nada denomni naci 6n.

El Procurador de |a Adm nistraci 6n en su vista fiscal sefiala | o siguiente:
"Consi deranbs que la norma in conento ha sido violada, ya que antes de
constituirse la Sociedad panamefia REVISTAS HOLA S. A, -la cual
pretende- registrar conp suya |la nmarca de conercio HOLA para distinguir
productos de la clase 16 (libros, revistas, publicaciones, etc.) la
m snma formaba parte de un consorcio de sociedades (tal conp consta a
fs.70 de este expediente y 106 del expediente adm nistrativo), en la
cual la empresa Distribuidora de Libros y Revistas California S. A
estaba facultada mediante Resuelto No.100 de 2 de dicienbre de 1982
expedido por el Mnisterio de Comercio e Industrias para distribuir la
Revista en Panamd, autorizada por |la enpresa GCeneral Espafiola de
Li breria de Espafia distribuidora de | a Revista HOLA en Espafia.

Por consiguiente, antes de la solicitud de registro de la marca de
conerci o HOLA por parte de |a Soci edad pananefia REVI STAS HOLA, S. A, la
m sma marca HOLA estaba siendo utilizada y conercializada en el nercado
naci onal preci samente, por qui enes hoy pretenden inscribirla como de su
propi edad (quienes eran los que la distribuian)". ...

"Compartinps el criterio expuesto por |a denmandante, ya que si tonmanps
en cuenta que la Revista Hola es una nmarca de conercio, que ha sido
producida o fabricada especial nente por o para una Soci edad Espafiol a que
|l eva ese msnb nonbre HOLA, S. A, la cual tiene rel aciones conercial es
con al gunas enpresas pananeflas que distribuyen | a Revista en Panand, que
a su vez son suplidas por la Sociedad ESPANOLA DE LIBRERIA que |a
di stribuye en Espafia, por |o que consideranbs que la Unica que puede
presentarse cono propietaria de la marca HOLA es |a Soci edad Espafiol a
HOLA, S. A quien es su legitim duefia, y para quien se fabrica o
produce esa revista, y no para |la Soci edad Revistas Hola, S. A, que era
una de | as enpresas que la distribuia".

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en sentencia fechada en
novi enbre de 1963, expreso:

"No es necesario, para negar el registro de una Marca de Fabrica

idéntica, senejante o parecida a otra, que la marca esté registrada;

basta, lisa y |lanamente, que esta marca sea 'conocida y usada' en

nuestro pais."” (V. RJ. No.1l1, afio 1963, pag. 548).

De acuerdo con el docunento que reposa a fojas 130 del expediente
adm ni strativo, emanado de Revistas HOLA, S. A, l|la Sociedad Hola, S. A us6 en
Panamé | a marca conercial HOLA, en las revistas que circulan en Panamd, antes de que
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su agente distribuidor en Panama, solicitara en este pais, la inscripcién a su nonbre
de |l a narca de conerci o HOLA

Al exponer el denandante el concepto en que ha sido infringido el articulo 14
del Decreto No. 1 de 1939, afirma que el demandado no cunple con las fornalidades
exigidas por este articulo para registrar una nmarca de conercio, porque la
decl araci 6n jurada por él presentada, requerida con ese fin por el articulo 26 del
Decreto No. 1 de 1939 no relne los requisitos legales (Cfr. fojas 130).

A foja 130 del expediente administrativo consta una declaraci é6n jurada que
rinde el demandado en |la presente controversia, y que no redne |os requisitos del
articulo 26. Por tanto, tal conb lo manifiesta el sefior Procurador, el denmandado
pretende inscribir conmb suya la nmarca de conercio Hola, aun sabiendo de Ila
exi stencia, uso y conercializacion de la mism, por parte de la sociedad Hola S. A,
ya que ellos misnobs eran |os distribuidores de |la revista Hola en Panana.

En consecuencia, la Sala considera que |la marca de comercio HOLA no puede
registrarse a nonbre de la sociedad Revistas Hola, S. A, ya que es idéntica a la
marca de conercio extranjera registrada en Espafia y conocida y usada por |a soci edad
Hola S. A en Panama, |a cual anpara nercancia de |las msmas propi edades, es decir,
revi stas, desde antes de que la sociedad Revistas Hola, S. A pidiera el registro a
su nonbre.

Por todo | o expuesto, la Sala conparte el criterio expuesto por el Procurador
de la Adm nistraci 6n que considera violados, por el acto inpugnado, los articul os:
2023 del Codigo Adm nistrativo, articulo 5, 6 (parrafo final), 14, 15, 26, 28, 45y
47 del Decreto Ejecutivo No.1 de 1939.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de | o Contencioso
Admini strativo, adm nistrando Justicia en nonbre de la Republica y por autoridad de
la Ley, DECLARA: QUE ES ILEGAL la Resolucién No.110 de 17 de novienbre de 1988,
dictada por el Mnistro de Comercio e Industrias, nediante la cual se Revocd, en
todas sus partes, |a Resolucion No.56 de 5 junio de 1987, por la cual la Directora de
Conercio Interior NEGO la solicitud de registro de la marca de conmercio HOLA para
anparar Revistas, conprendidas, en la Case 16 de la dasificacion Internacional,
presentada por |a sociedad Revistas HOLA, S. A, solicitud identificada con el No.
033823; que el uso exclusivo y la prioridad para el registro de la marca HOLA lo
tiene |la soci edad espafiola HOLA, S. A ; y que la solicitud No. 033823 presentada ante
el Mnisterio de Conercio e Industrias por |a sociedad pananefia Revistas Hola, S. A,
de registro de la marca de conmercio HOLA, no cunple con los requisitos |egales para
ser concedi da y por tanto, debe negarse y ordenarse el archivo del expediente.

Noti f i quese

(fdo.) M RTZA ANGEL|I CA FRANCESCHI DE AGUI LERA
(fdo.) ARTURO HOYCS (fdo.) EDGARDO MOLI NO MOLA
(fdo.) JANI NA SMVALL
Secretaria
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DEMANDA CONTENCI OSO ADM NI STRATI VA DE PLENA JURI SDI CCl ON, | NTERPUESTA POR EL
LI CENCl ADO M GUEL GONZALEZ, EN REPRESENTACI ON DE NESTOR Ri0OS, PARA QUE SE DECLARE
NULA, POR I LEGAL, LA NEGATI VA TACI TA POR SILENCI O ADM NI STRATI VO, DE LA SOLI ClI TUD
PRESENTADA EL 14 DE DI Cl EMBRE DE 1991, ANTE EL M NI STRO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGA
OTRAS DECLARACI ONES. MAG STRADA PONENTE: M RTZA ANGELI CA FRANCESCHI DE AGUI LERA.
PANAMVA, CATORCE (14) DE SEPTI EMBRE DE M L NOVECI ENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMVA DE JUSTI CI A. SALA DE LO CONTENCI OSO ADM NI STRATI VO
VI STCS:

El licenciado M guel Gonzal ez, ha pronovido demanda contenci oso adm nistrativa
de plena jurisdiccidn, en representaci 6n del doctor NESTOR RiOS PONTON, a fin de que
se declare nula, por ilegal, la negativa téacita por silencio admnistrativo de la

solicitud presentada, el 14 de dicienbre de 1991, ante el Mnistro de Salud, para que
se | e pague al doctor RIOS PONTON | as vacaci ones vencidas y resueltas, por tres neses
y quince dias, a que tiene derecho por haber trabajado conp nmédico del Hospital Santo
Tomas del afio 1967 al afio 1990.

Admtida la denmanda se corri6o traslado de la msma al Procurador de la
Adm ni straci 6n por el térmno de cinco (5) dias; y al funcionario denandado se Ile
solicitd rindiera un informe explicativo de su actuacion en este caso, dentro de
i gual térmno.

El representante del Mnisterio Publico, al contestar |la demanda nediante |a
Vista Fiscal No. 25 de 29 de nayo de 1992 se opuso a |la pretensi én del recurrente.

El funcionario demandado, conb se lee a fojas 18, rindidé inforne explicativo
de su actuacién nmanifestando "que la negativa téacita a que hace alusién el
recurrente, se debi6 a la falta de partidas presupuestarias en |la Ley de Presupuesto
General del Estado, que anpararan el pago de las vacaciones, conmb |lo sefial6 en
reiteradas ocasiones la Contraloria CGeneral de |la Republica, en consultas realizadas
por este Mnisterio".



