
nal l,Iegó a Ia concrusión, al haber anau-zado las pruebasr gu€
no existe relaci6n laboral entre e1 demandante y los demanda-
dos, no procedía condena alguna en contra de éstos.

Sj-endo asl, la Sala Tercera arriba a la conclusión
de que no le asiste taz6n al recurente al no prosperar los
cargos que le hace a la sentencia recurrj-da.

Por tanto, la Sala Tercera (Laboral) de la CORTE SU*
PREMA DE JIJSTICIA, adminlstrando Justicia en nombre de la Re-
pu-bJ-j-ca y por autoridad de 1a Ley, NO CASA 1a sentencj-a de fe-
cha 30 de noviembre de 1981, dictada por el Tri-br:nal Superior
de Trabajo, en el proceso laboral: DR. EI\¡RreuE MRIIA -vs- Rr-
CARDO DE URRTOTA, CARMEN MARIA DONOVATü y CEIüTRO MmrCO popurÁR
DON BOSCO, S. A.

C6piese y notifíquese!

(FDo) pEDRo MoRENo c. (FDo) RrcARDo vAr,DEs (FDo) r,Ao sAr\nr_
zo p. (FDO) JANTNA SMALL, SECRETARTA.

F--- 
-r-:::==============================

DEMANDA CONTENCIOSO ADITENISTRATIVA DE PLENA JLJRISDICCION inter-
puesta por la firma forense ItArosemena, Noriega y castrorr, en
representaci6n de Ia Soc. BALDUCCI, S.p.A. p.r" q,r" se declarenulor por ilegarr el Resuelto Ne 9 del 13 de julio de r98L,
dictado por el Ministerio de comercio e rndustrias; y para que
se hagan otras declaraciones" MAGISTRADo PoNENTE: RTCARDO VAL-
DES.

NTEGAsE t;;;;"-i"t.rpuesta

CORTE SUPREMA
NTSTRATTVA).-
ta y dos.

VISTOS:

DE JUSTICIA.- SALA TERCERA.- (coNTENcIoso ADMI.
PANAMA, ocho de junio de mil novecientos ochen-

La fi-rma de abogados Arosemena, Noriega y castro,
üctuando como gestores oficiosos é la sociedad extianj.ra á.-
nominada Balducci, S.p.A. presentaron demanda contencioso ad-
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ministrativa de plena Jurlsdicción en Ia cual se solieita:
ItA. Que es nulo por ilegal el Resuelto Nq
9 del 13 de julio de 1981, dictado por el
Ministerj-o de Comercio e Industrias, por
conducto de1 Ministro de Comercio e Indus-
trias.

B. Que como consecuencia de la anterior
declaración se ordena al Ministerio de Co-
mercio e Industrias, la cancelación dej-
registro de la Marca de fábrica BALDUCCI,
propiedad de la socj-edad INDUSTRIAS DE
CALZADOS, S. A. rr

Los hechgls de la acci6n son 3

rf 1.- La Marca de Fábrica BALDUCCI fue re-
gistrada en Banamá e1 ZB d.e marze de I9g0
por la sociedad denomi
Calzados panamá, S.A", según consta en el
certificado Na 241654 expedi-do por eI Di-
rector de la propiedad Industrj_al.

II.- E1 certificado mencionado en el he-
cho anterier estipula que la marca de fá-
brica BALDUCCI, servirá para arnparar y
distinguir en el comercio: Ropa en general-
para hombresr mujeres y niñes, incluyendo
calzados en general.

fII.- Por su parte 1a Marca de f'á¡rica
BALDUccr, propiedad de la sociedad BALDuccr
S.PoAo, fue registrada para amparar calza-
dos en general para varones, damas el ni-
-tilos segun consta en el Resuelto Na 277057
expedido por la Oficina Central de paten-
tes, Florenciar- Italia.

IV.- La Marca de fábrica BALDUCCI, propie*
dad de la sociedad BALDUCCI, SopoAo fue
registrada para amparar calzados en gene-
ral para varones, damas o niños segú n
consta en el Certificado Internacional de
Registro Na 356401 expedido p@r las Ofici_
nas fnternacionales para 1a proteccj-ón de
la propiedad Intelectual, Gj_nebra, Suiza.

Vr- La Directora General de Comercio me_
diarrte Resuelto No 30 de 15 de junis de
1981 CANCELO la Marca ,Ce ¡'ábrica BALDUCCI
otorgada a favor de la sociedad rxlDUsTRrAs
DE CALZADOS PANAMA, SOAO

VI.- El Ministerio de Comerci-o e Industrias
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expone 1o

por conducto del mirriutro del
di6 mediante Resuelto Na g de
de 1981 REVOCAR I a Resolucíén
de julio de l_981"

Rarno deci-
13 de julio
No 30 de 15

VII.- El punto 6 del Resuelto No 30 de 13
de julio de i"981 que decidi6 en prirnera
instancia la demanda de cancelacién inte¡:_
puesta por BALDUCCI, Sap"Aoo€o cootra de1
Registro de la marda de fábrica BALDUCCI,
menciona como fundamento para cancelar el
registro de los artlculos 2023 y 2OL4 del ,

cóaigo Admi-nistrativo así 
"o*o ér artículo

15 de1 Decreto Ejeeutivo Ne 1 de 3 de mar_
zo de 1.939, señalando que rflas razones ex_
puestas por el demandante están debidamen_
te fundamentadas, toda vez que las marcas
en conflicto son Ídénti-cas tanto en su Ers_
pecto visual, gramatical como en e1 fonétí_
co¡ 1o cual lr-evarfa ar púotico consumidor
a equivocaeiones, confuciones (sic), efro_
res o engaños respecto a la calídadr pro_
cedencia y elase de los productos,rr

VIII"- EI punto 4 del Resuelto Na g de 13
de julio de 1981c eue revoca en todas sus
partes el Resuelto Na 30 de 13 de julio de
1981, señaIa que por NO HABER RATIFICADO
la República de Italia la Convencién Gene-
rar rnteramerieana de protecci-én Mercaria
de Vüashigton (sic) y ser de aplicación te_
rritorial el- artíeul-o 2023 del C6digo Ad_
ministrativo eI registro otorgado a Indus_
trias del calzado panamá, soA., debe mante-
nerseo tt

De las disposiciones invocadas como
sigr:iente;

?rA, La Resolueión inrpugnada viola el
L4, literal e del DeereLo Ejecutivo
de 3 de marzo de 1939, el cual en su
pertinente, dispone lo siguiente:

infringidas se

artícu1o
Nal
parte

'?ARTICULO l-4"* No podrán regj_strarse mar_
cas de fábriea que se eneuentren en los
easos siguientes s

4"""
Bo..
C ) Las Marcas de r'ábrica que contengan elretrato o el_ nsmbre o ambas cosas, de per_
sonas vivpg, F@as.no dan expreáañffi-
su eonsentimiente o de personas muertalsi
el consentimj_ento no ha sido dado expresa:
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mente por sus herederos. Se exceptuan los
casos de retratos o nombres de personajes
hist6ricostf. (el subrayado es nuestro).

Esta norma ha sido vi-olada directamente
por omisión de1 precepto legal citado. Es-
to es así porque claramente, e1 artículo
14 lj-teral C ) del Decreto E j ecuti-vo Na I
de 3 de marzo de 1939 establece un derecho
a favor de 1a persona cuyo nombre se pre-
tende registrar; y este es eI caso especl-
fi-co que se nos plantea cuando Industrias
de Calzados Panamá, S.A. registr6 como pro-
pio e1 apellido del Presj-dente de la so-
ciedad BALDUCCI, S.P.A., esto es Balducci;
sin e1 consentimiento verbal ni escrito
del propietario.

B. La Resoluci6n impugnada viola el ar-
tículo 2011 det C6digo Adminj-strativor el
cual con su parte pertinente, preceptúa
1o si-guiente:

ilARTICULO 2011.- Las solicitudes de regis-
tro de marca que estenten nombre, razones
soci-ales, retratos o fasclmiles de firmas
que no sean presentadas con la corespon-
diente autorización de los dueños o de sus
herederos, por 1a que conste expresamente
que se 1e faculta para usar tales nombres,
retratos, razones sociales o fascímiles de
f irmas. Carecerán de valo_r los registros que
se hagan en contravenci-ón a 1o di-spue?tó

nues-ffi
Esta nonna ha sido vi-olada directamente
por omisión del precepto 1ega1 citado. En
este sentido, señalamos que ni la socie-
dad BALDUCCf S.P.A. ni- el señor Balducci
autorizaron en forma algwra a 1a sociedad
Industrj-as de Calzados Panamá, S.A. para eI
registro de la marca BALDUCCI.

Esto claramente se comprueba por la falta
de dicha autorización en el expedi-ente de
registro de la marca BALDUCCI.

Esta simiU-tud que eroneamente no advier-
te éf funcionario de Segr:nda Instancia fue
demostrada claramente por el funcionario
de Prjmera Instancj-a al señalar que ftlas
disposiciones antes citadas no pueden ser
más claras y a favor de la parte demandan-
te los ci-tados artlcul-os se refi-eren tan-
to a las marcas nacionales como extranje-
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ras y en el presente caso estamos en pre_
sencia de esta úftima pn:eba de ello, 1o
tenemos en el uso primero que de la refe_
rida marca hLzo la parte demandante en su
país de origen y el nombre particular de1
señor Balducci Gurlanoil.

C. La Resolución impugnada vi_ola el ar_
tlculo L4 riteral F dél Decreto Ejecutivo
No 1 de 3 de marzo de 1939r el cual en su
parte pertinente, preceptúa 1o siguiente:
TTARTICULO 14.- No podrán registrarse mar:_
cas de fábrica que se encuentren en los
casos siguientes:

A)...
B)...

' C)...
D) ...
r) l-as marcas de fábrica que sean seme,ian-
tes o parecidas a otra marca ya reffi
da o usada por otra persona para distj-n_guir productos, artlculos o mercerncías i-
guales, sÍrnilares o de 1as mismas proplE_
dades de 1o que se desea amparar con la
nueva Marca siempre que esa semejanza osjmilitud de una y otras sea susceptible
de provocar en la mente del púUficó ero_res, confusiones, equivocaciones o en$años,
respecto a 1a clase, calidad, la edad, 1a
provenienci-a o la naturaleza del artlculof r.(el subrayado es nuestro)

Esta norma ha sido violada directamente
po! omisión del precepto citado. Esto es
así porque claramente, el artlculo L4 Ii-teral F ) del Decreto Ej ecuti_vo Ne 1 de
marzo 3, de 1939 consagra un derecho a
favor de todos r-os propietarios de una r'B.r-
ca inscrita para evitar que se registren
posteriormente marcas ya concedj-das y cuyo
origen pertenece a otra persona natural o. a -.
JUrl_dl-ca.

Somos de la opinión que no se un sentido
teritorialista e1 que consagra esta nor_
ma dado gue de haber sido ."1, expresarnen-
te se hubiera señalado. Más aún conside_
ramos que fue el propésito de nuestro le_gislador al consagrar esta nonna el de e_vitar que marcas ya registradas en terce_
ros países en nombre de terceras personasf,
se pudieren registrar como propi_as y ori_
ginales en panamá.
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Con la

D. La Resolucién impugnada viola el ar-
tículo 26 del Decreto lo de 3 de marzo de
1939r el cual en su parte pertinente precep-|,tua 1o sj-guiente:

TTARTICULO 26.- Con la solicitud deberá a-
compañarse una declaracj-ón jurada del due-
ño de la marca (individuo, compañía o cor-
poración) en que conste r qu" 

"1 signata-
rio o signataria son dueños de 1a marca;
que ninguna otra persona, Ítatural o jrrrí-
dica, tj-ene derecho a usar dicha marca:
que dicha marca es ,rs.@r
el signatario o signataria en 1a Repúbli_
cdr o en eI Cgmercio Nacional_ de1 pals Ce
origen, o en Comercio Internacional, que
l-a descripcJ-ón de rq má@ño ad-
juntos a dicha declaración, representan
la marca exactamente como se desea regi-s-
trar y amparar; y que las mucstras que se
acompañan a la declaración presentan 1a
marca exactamente como es o será usad.af r.(gf subrayado es nuestro)

Esta norma ha sido violada directamente
por omisi6n del precepto citado. Esto es
así porque claramente, el artícu1o 26 del
Decreto I de 3 de marzo de 1939 al seña_
lar Ia obligatori_edad a 1a declaracj-ón ju_
rada sobre 1a Bpopiedad de la marca, y ha-
berse presentado certificaci6n que comprLre-
ba el uso y registro desde L969 ,Ce la mar_
ca BALDUCCI por BALDUCCI, S.p.A.

La declaraci-ón jurada que se acompaña en
Ia solicitud de registro de la marca BAL-
DUCCI par INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA
S.A. no puede ser considerada de índole
territorial_, dado que existi-endo un regis_
tro previo de la marca en referencia, re_
sulta contradictorio e1 señalar un mejor
derecho díez años más tarde, cual es el
caso del Certificado de Registro expedido
a favor de II\DUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA,
S.A. . tl

demanda se adjr.rntaron 1os siguientes documentos:

'r1) Copia autenticada por el Ministerio
de Comercio e Industrias del Resuelto Na
30 de ,15 de junio de I9B1 expedido por la
Directora General de Comercio en el cual
se cancela el registro de 1a marca de fá_
brica BALDUCCI, propi-edad de INDUSTRIAS
DE CALZADOS PANAMA, S.A", con constancj_a
de su notifiqacién"
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2) Copia autenticada por el MinisLerio de
Comercio e Tndustrias del Resuelto No 9 de
13 9e, iulio de 1981 expedido por s1.ffi
tro de Comercio e Industri-as en el cual se
resuelve revocar la Resolución Ne 30 de 15

General.,l- de Cqnercio y con constar¡cj-a dé
su notificacron.

3) Copia debidamente traducida y autenti-
cada por eI Mj-nisterj-o de Comercio e Indus-
trais del Certificado de Registro Ne Z37O
57, debidamente autenticado por el Cónsul
de Panamá y por el l4inisterio de Re1aci-ones
Exteri-o.tr€s r

4, Copia debidamente traducida y autentj_-
cada por el Ministerio de Comercio e Indus-
trias del Certificado Internacional de Re=
gistro Ne 356401 expedido por 1as Oficinas
Internacionales para Ia protección de la
propiedad intelectual, debidamente auten-
tj-cado por el C6nsul de panamá y por eI Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.

5 ) Copia debidamente traducida y autentica-
da de la declaración jurada del señor Giu-
lano Ba1ducci., Presidente de l_a sociedad
Balduccir S.P.A. soci-edad propietaria de
la marca BALDUCCI, donde declara que la
marca se encuentra en el Comerci-o Interna-
cional desde L969, debidamente autentica-
da por eI Cónsul de panamá y por eI Minis-
tro de Relaciones Exteriores.

6 ) Copia debidarnente traducida y autentj--
cada del poder otorgado a AROSEMENA, NG
RIEGA & CASTRO, por la sociedad BALDUCCI,
S.P.A. debj-damente autenticado por el Con-
sul de Panamá y por el Ivtinisterio de Rela-
ciones Exteriores.

7) Copia autentícada de la sustituci6n del
poder en el Lic. RICARDO CUPAS FERNANDEZ
por AROSEMENA, NCF,I.XGA & CASTRO.

B ) Mucirnos y pedimos que se tenga como
prueba, eI expediente administrati-vo que
contiene toda la actuación con relaci6n a
la canceiacién, la cual reposa en el Minis-
teri-o de Comercio e Industrias. rt

De Ia demanda se le corri6 traslado a1
de la Administraci6n y se le solicitó el j_nforme
Directora General Ldé Comercio.

Procurador
de ri-gor a
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La aludida fr.rneíonaria rindió el sj-guiente informe:

rrHonorable Magistrado Sustanciador :

En atención a su Ofieio Ns 283 de 20 de
oc.tubre de 1981r €ñ donde sol"j-eita aI Mi-
nistro de Comereio e Industrias un infor-
me explieativs de condueta respeeto a la
demanda Conteneioso Administrativa de ple-
na jurisdi-cción interpuesta por la firma
Arosemena, Noriega y eastno en representa-
cj-én de la sociedad FaJ-ducei, Sop"A" para
que se deelare nul-o¡ FOr Ílegalr el Resuel-
to No 9 de 13 de julio de 1981 dictado por
este Mj-nistefío; eon suflto plaeer tenemos
a bien info:ernarleo' en Ia fonna siguiente:

Is La soeiedad ítalíana BALDUCCI, S"poA.
a través de la firrna de abogados Arosemena,
Noriega y eastro presentó el- día 5 de fe-
brero de 1981, deme.nda ele cancelacj-én con-
tra el. registro de .l-a marea de fábrica BAL-
DUCCI conferido a la enpresa II{DUSTRIAS
DE CALZADOS PAI\IAMAy S,A" para amparar ves-
tj-dos, camisas , zapatos r €D genenal ropa
de hombres r muj eres y nj-ños "

2s Admitida Ia denanda y eorrida en tras-
lado a la parte denandada, ésta represen-
tada por la firma forense Víllal-az y Mu-
fioz contestó los hechos prineipales de la
demanda en fomna negat,iva por considerar-
los no eiert-os "

3q Una vez realizaCa la audiencia oral y
practicadas las pruebas eorrespondientes,
la Dírecei-ón General ele Comercio estudió
el negocio en cuesLí6n desde Los sigui-en-
tes ángulos s a) La identidad de las marcas
tanto de la dernanCada eorno de la demandan*
te, resultando igr.rales BALDUCCI y BALDUCCI
en 1o visual, l-o fonético y l-o gramatical;
b) La confusién producto de Ia identj-dad
resultaba perjudicial al púnti-co consurni-
dor; c ) Se considené el- uso previ-o a favor
de 1a',.demandante en base al reqj-stro ita-
liano otorgado en Itali,a er) 1969 y c1) El
artlculo 2A23 y 2014 del C6eigo Aclminis-
trativo y tros Decretos Ejecutivos Na 1 de
1939 y No 28 de L974 fueron l-a base legal"

40 En base a 1o anterior se dict6 1a Re-
solución Na 30 de 15 de juni-o de I9B1r por
1a Direccíín General de Comercio de 1a cual
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apel-ó el Dr. Carlos Enrique Muñoz de la
firma Vi11alaz y Mrsñoz, dentro del térmi-
no 1egal.

5q En su oportunidad el Dr. Muñoz susten-
tó su recurso, eLevándose el expediente al
Despacho Superior para eI estudio nuevamen-
te de Los hechos, 1os derechos y las prue_
bas dentro de1 juici_o de Cancelaci6n del
Regi-stro de la marca BALDUCCI de propiedad
de IIVDUSTRIAS DE CALZADOS PANAI4A, SoA.

Considerando los argumentos planteados por
la parte recurrenter ho se encontraron
pruebas suficientes para cancelar el regis-
tro otorgado a la empresa panameña a la
cual se le reconoci6 e1 derecho de regj-s-
tro parque había cumplido con las exj-gen-
cj.as legales en su solicitud. En base a
los artlculos 687 y 68g del CóOi_go Judj_-
ciaL el demandante es el que tenía la obli-
gaci6n de probar 1o que afirmaba como he-
chos ciertos y no 1o hi-zo. En la audien_
ci-a oral , que según el Decreto E j ecutj-vo
Na 28 de 1974 es para aducir y practicar

¡pruebas, no presenté eI demandante prueba
suficiente para que se cancelara e1 regi_s_tro de la marca BALDUCCI.

Si bien es cierto que las marcas €ri coo-
f lj.cto son idénticas, también es cierto
que el artículo 2OZ3 det Código Admini-s-
trativo que empleé l_a Dirección GeneraL
de Comercio como fundamento principal en
Ia primera decisión, es de aplicaci-ón es-
trictamente territorial, tal como l_o ex-
presara nuestra más alta Corporacj_ón de Jus-
ticia en fallo de l0 de abril del presen-
te año en materia de marcas.

En la apelación del Ministerio a nivel Su-perior, también con sentido jurídico y so-
cial, aplicó atinadamente a la Convenáión
Interamericana de protecci6n Marcarj-a y Co-
mercial suscrita en lrlashington en 1,g1g.,
que fue aprobada en nuestro país mediante
Ley No 64 de 28 de diciembre de L934r €D
el aspecto a }a protección marcaria, para
aquellas personas naturales o juríOicas
domiciliadas en algunos de los países con-
tratantes. Como ltalia no es signataria
de la Convenci6n ni menos aún la ratifi-
c6 no era posible su protecci6n oficial
mientras que panamá sí fue signataria y co-
mo qued6 arriba señalado ratiiicó dicha
Convenci6n.
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Finalmente que resultaría absurdo cancelar
un regi-stro a una ernpresa nacj-onal que u-
LÍ'Lí26 los mecanislnos legales para regis-
trar su marca Prjmero y que tiene la pro-
teccién nacional e internacional a través
de Convención que se suscribi-ó en tüashing-
ton; para concedérselo a una .r,empresa ex-
tranjera que no se preocupó por utilLzar
eI procedimiento adecuado en su forma Ju-
rídica y legal para proteger su marca.

Por 1o anterior este Ministerio se mantie-
ne en la posici6n vertida en la Resolucj-6n
Na 9 de 13 de julio de 1981 de la cual €s-
tamos seguros que es Ia más conveniente.rt

El señor Procurador se opuso a 1o pedido en la de-
mandar por considerar que l-a Resolución Ns 9, del 13 de Julio
de f981, expedida por el Mj-nistro de Comercio e rndustrias se
ajustó a las nornas que regulan Ia materia sobre marca de fá-
brj-ca.

Expuso al respecto 1o que si-gue:

rrDisentj¡ncrs de los argumentos de la deman-
dante a1 señalar como irr:fringidas 1as nor-

. a -.mas juridicas pretranscritas. En efecto,
la actuaci6n de las autoridades del I,fiCI
se rigió por bs preceptos jurídicos perti-
nentes. Asl tenernos que en primera instan-
cia la Directora General- de Comercio del
MICI consideró que la parte que tretende
la cancelación del registro de la marca
BALDUCCI, prob6 que ella era la dueña de
la marca mencionada. Sin embargo en el ni-
ve1 superior de la vía gubernativa se ob-
jetó dicho argtunento, señalándose que en
el expedi-ente administrativo no se han en-
contrado pruebas sufj-ci-entes para cancelar
el registro otorgado a Industrj-as de Cal-
zados Panamá, S.A.

Por otra parte¡ los apoderados legales de
la sociedad j-taliana BALDUCCI S.p.A.r Do
aportaron pnrebas conducentes para, r€corro-
cerle Ia pretensién reclamada.

Otro aspecto que debemos tomar en consi-
deraci-ón, es e1 concerniente a que la em-
preba Industri-as de Calzados panamá, S.A.,
al solicitar el registro de Ia marca BAL-
DUCCI, cumplió con todos 1os requisi-tos
legales atinentes a estos casos. Con rela-
ción a este tópico eI Ministro de1 I{[CI,
en la Resoluci6n Na g, de 13 de julio de
1981, dice 1o siguiente:
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[lEl Resuelto que concedi6 el registro de
la marca de fábrica es un acto de la admi-

.ta-_.nrstracion pirblJ.ca por medi_o de1 cual se
reconoció que el solicítante había cumpli-
do con las exigencias legales, creando una
situacién juríaica conqreta y determinada
a favor de Ia persona a quj-en se le otorgó;
por 1o tanto el juzgador debe recoger los
hechos en su totalidad y no en forma aisla-
da y darle el valor correspondiente al con-
junto de pmebas aportadas ai, proceso.f'

Tampoco compartjmos los planteamientos de
la parte actora ¡ror Las siguientes razonea:
Si bien es cierto que las marcas en con-
f U-cto son idénticas, también es ci_erto
que en el presente caso debemos tener pf€*
sente 1o preceptuado por el artlculo 2OZ3
del C6AÍgo Administrativor €I cual es de
suna irnportancia en eI caso que nos ocupa,
por e1 hecho de que la Resolucién Np q _

se bas6 en dicha nonna legal.

Ahora bien, veamos lo que nos señala dicho
artlculo:

a) El individuo o compariía que prirnero
haga uno de r:na marca de fábrica o de co-
mercj-o r €s et único que tiene derecho a
adguirir la propiedad de ellao

b) En caso de disputa entre dos o más po-
seedores de una misma marca, la propiedad
pertenece al prirner poseedor, y

c) Si la anti-guedad de la posesi6n fuera
una misma, el primcro que haya solicj_tado
el registro de Ia oficína respectiva.

En prirner lugar, debemos hacer la adver-
tencia de que la norma jurídica en estudio
es de aplicaci6n estrj-ctamente territori+l
es decir, sólo es aplicable en et terito-
rio nacionaL..para las marcas que se hayarr
usado o registrado en panamá. De allí,
puesr gu€ no hace alusión a marcas usadas
en palses extranjeros.

En el presente caso tenernos que la enrpre-
sa panameña Industrias de Calzados panamá,
S.A. solici-tó e} 15 de octubre de LgTg el
registro de 1a marca de fábrica BALDUCCf
para amparar vestidos, camisas, zapatos en
general y rop.i¡ de hombre, mujer y niños en
general. Dicha solicitud fue publicada en
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6 de 28 de dicienrbre de L979. La menciona-
da marca de fábrica fue registrada bajo
Certifi-cado Na 24.652 de 28 de marzo de
1980" En cambio Ia empresa italiana BAL-
DUCCI, S.P.A" no ha soU-citado la inscrip-
ci-ón de la expresi-ón BALDUCCI , ante las
autoridades del MICI.

Pues bien, de aceptarse la tesis de 1a
demandante, que propugna por la aplicación
extraterritorial de 1as nonnas jurldicas,
nos encontraríamos ante una constante i-nes-
tabilj-dad juríaica en 1o referente al regi-s-
tro de marcas en nuestro país, -como ha
expuesto 1a Corte-, y ello es así rrya que
se daría el caso de que si una persona ju-
rídica o un comerciante nacional haya rá-
gistrado su marca en panamá se verla con
su derecho desposeído si se presentara una
marca extranjera, alegándose que en su
país de origen se ha usado y registradon.

Importante es hacer mención de l-o señala-
do en la Resolución Nq 9, sobre et' punto
en discusión.

ffPor otro lado la demandante afirma que
la sociedad italiana BALDUCCI Sop.A. tiene
el- derecho exclusivo de regi-stro de su mar-
ca por eI hecho de que se usó y registró
desde 1969 en supaís de origen (Italia),
al tenor de 1o dispuesto en el artlculo
2023 del C6aigo Administratj-vo. No obstan-
te 1o expuesto por e1 representante de 1a
sociedad italiana, consj_deramos que el
mencionado artículo 2023 es de aplicación
territorial para marcas que se hayan usa-
do o registrado en panamá y en ningún mo-
mento se hace mención o alusión a las mar-
cas de otros palses.

La interpretación expresada ha sido por 1o
demás, consagrada y ratíficada por nuestra
nás alta Corporaciín de Justicia, en fallo
de 2O de abriL de 2g8J se expresó en Jos
síguientes térmínos:

ltDe no aceptarse 7a tesis de Ia demandante,
gue propuQna por Ja aplicación extraterri-
torial de Ia norma, nos encontr,amos ante
una constante inestabilidad jurídica en 1o
referente al registro de marcas en nuestro

_a apais y ello es así, va que sg darla el_ ca-
so de que si una persona jurídica o un co-
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Otro de los aspectos legales que se tomó
en consideración para dj-ctar el acto ad-
ministratj-vo fue el sigui-ente: La Conven-.,ción Internaclonal de protección Marcaria
y Comercial suscrlta e4 lrüashington en
1929, la cual fue aprobada en nuestro país
medj-ante Ley Ne 64 de 28 de dicj-embre de
1934. La mencionada Conveneión tiende a
evitar los problemas como los que aquí se
han presentado, y ael tenemos que eL ar-
tícuLo 14 de dicha Convención es determi-
nante al señalar:

|TARTICUI¡O 4.- El nombre comerci-al de las
persanas naturales o Jurídi-cas domicj-lia-
das o establecidas en cualqui-era de los
Estados Contratantes será protegi_do en to-
dos los demás sin necesidad de regi-Ftro o
depósito, forme o no parte de u na marcail.

E]- artículo transcrito tiene como fi-nali-
dad proteger el nombre comercial de 1as
personas natr.t¡ales o jurídicas no domj-ci-
liadas en Panamá, en el sentido de que eI
nombre comercial será protegido 'rsin ne-
cesidad de regi-stro o dep6sito, forme o
no parte de una marca.

Sobre 1a aplícación del mencionado ar-
tículo _L4, eI Ministro de1 MICI, en la Re*
solucj-ón Na g , expresa 1o siguiente:

rrDicho articuladp tiene como obj etivo prin-
cipal el de proteger el nombre comercial_
de las personas natural_es o jurídícas no
domicj-liadas en panamá, Empero, desafortu-
nadamente 1a Repúblj-ca de ltalia no es sig-
nataria ni ha ratificado la Convención Ge-
neral Interamericana de protecci6n Marca-
ria de üIashington que serla 1o que Ie die-
ra protección a la marca en su registro
aguí en Panamá conceLando Ia de 1a empre-
sa panameña.

El no haber ratificado dicha Convención y
siendo de aplicación territorial el artícu-
lo 2023 del C6Oigo Adminj-strativo¡ el r€-
gistro otorgado a IMUSTRIAS DE CALZADOS

0-
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PAI{AMAr s.A. debe mantenerse, rnáxi¡ne cuan-
do la sociedad extranjera no ha probado
plenamente el derecho.

For ende, si la sociedad BALDUCCI, S.p.A.
querla proteger su marca, debí6 rrá¡er so-
lj-cj-tado el registro en nuestro país des-
de 1969 fecha que alega us6 y registr6 la
marca en su país de origen.

El Departamento de Ia Fropj_edad Industrial
teniendo en cuenta precÍ-samente el artlcuLo
2023 delr,C6digo Admini-strativo y tantas
veces mencionado y al que hace referencia
Ia seciedad extranjera Ie otorgó a la em-
prese local la marea de fábrica soli,citada.fl(Cfr. fs. 6 )

Como vernos, pues, Ia aplicacién de la
mencionada Convenci6n Interamericana de
Protecci6n Marcaria y Comercial es correc-
ta en el presente caso, y 1o que ha afec-
tado a Ia empresa italiana BAtDUCCf S.p;A.
lo constituye el hecho de que ltalia no
es signataria de la Convención ni menos
aún la rati-fíc6, de allí que nb era posi:
bl.. su protecci6n oficial; en cambio parra-

t.má si fue signataria y lleg6 a ratificar
dicha Convenci6n.

Por considerarls de importancia veamos los
conceptos vertidos por el Ministro del
MICI sobre el presente caso:

frConsideramos que actualmente será absr:r-
do jr:rídico, si se le cancelara la ma.rca
a Ia enrpresa panamerla ya que debe tenerse
presente que 1a marca de fábrica otorgada
conserva un derecho de propiedad que tie-
ne su propj-etario por un período de 10 a-
ños, de conformidad con nuestras leyes mar.-
carias (artículos 2OO7 y 2009 del C$digo
Admj-nistrativo y en el presente caso, el
Certificado que obra en el expediente en
estudj-o di"ce por cuánto tiene vigencia la
marca extranjera, raz6n pnr la cual puede
estar caducada o vencida en la actualidad.

Expuesto 1o anterior, este Despacho corr-
cluyé que en fondo existe j-nsufici-encia de
material probatorio para cancelar un de-
recho ya otorgado por este Min:isterio, el
cual pgr ser de una ernpresa nacional rn€f€-
ce proteccj-6n especial a la Luz de nuestro
ordenamiento jr,rríaico yr los hechos alega-
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dos no se dan fuerza de 1ey a la sogiedad
. extrenjera por no ser signataria de la Con_

vencién suscrita en ralashi-ngton erl Lgzg so-
bre protecci6n marcaria y aplicarse nuesl
tras disposiciones legales dentro del te*
rrj-torio panemeño, por 1o que no hacen va-
riar nuestros pronunciamientosn. (Cfr. fs.
6)

En consecuencia, opinamos que no se han
producido las violacj-ones alegadas, ra_
z6n por 1a cual solicj-tamos que se deses-
tjmen las pretensj-ones de la demandante.il

Para deci_dir se censidera.

Segím consta en eI expediente admini-strative la re-soluci6n irnpugnada en la denranda fue dictada por eJ- Ministe-
rio de Cqnercio e Industrias, con motivo de r:na solicj-tud de
cancelaci6n de la marca de fábrica Balducci concedida y regis-
treda conforme al certificado 24.654, del 28 de marzo de l9BO,a favor de la sociedad industrial de Calzados Fanamá, S. A"

La enrpresa Balducci S.F.A., sostiene en su denrenda
que esa misma marca de fábrica es La que ha usado en formg ex-clusiva en ese país y en otros por ser tltular del derecho que
Ie confiere su registro ante Ia oficina central de patentes
en Florencia, rtaría, y en la oficina rnternacionar para la
Pretecci6n de la Fropiedad fntelectual, con sede en Ginebra,Suiza. Como pnreba de ello ha presentado copias de u¡os docu-
mentos y su traducci6n (ver fs. B a 16 y fs. 20) en donde a-
parece que hizo e1 registro de su marca de fábrica el 10 de
enero de 1969 en Florencia y el 12 de jr:nio de ese mismo año
en Ginebtra.

Una de las razones por las cuales en Ia resoluci6n
demar¡dada se orden6 mantener el Certificado de Registro de Mar-ca a favor de Industri-a de Calzados Fanamá, s.A., obedeci$ aI
heche que en los certificados traducidos de los registros dela marca presentada por esa ernpresa extranjera, no consta elperíodo de vigencla áe1 derecho al uso exclusivo de la mapca
otorgada en esos países, raz6n por la cual se consider$ que no
se aport6 pmeba suficiente para reconocerle su d.erecho prig-
ritario a dicha marca.

La-objecién anotada tiene fi:ndamento en 1o dispues-to en el artículo 2007 del CóOigo Administrativo, en donde se
estabLece que la propiedad de una marca de fábrica se adquierepor diez años. De ahrí que si nuestra legislacj-6n sélo rJ"orro-ce ese derecho Por un tiempo limitado, al desconocerse eI pla-
zo que se hubj-ese concedido a esa ernpresa su derecho sobre tal
marca y que su registro en los plses antes mencionados scurrié
en 1969 r surge Ia incertj-dr¡nbre respecto a la vigencia de ese
derecho a Ia marca.
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4nte la situaci6n anotada y habida cuenta que €rr cs-
te proceso la demandante no ha aportado plrreba pare suplir la
omisi6n que sobre la vigenci-a del regS-stio de lá marca de fá-
brica que invoca se obsetr¡a, huelgan otras consideraciones pe-
re que 1a Sala concluya que no he sido debidamente denrostrado
el derecho que alega y, por ende, carecen de fundamento las
violaciones a las normas que le imputa a 1a resoluci6n BCUSB-
da.

En mérito de 1o expuesto, la Sala Tercera (Conten-
cioso Mministrativa) ¿e la Corte Suprema, admin'istrando Jus-ticj-a en nqnbre de Ia Repírbli-ca y ¡ror;'Ébtoridad de la r,ey,
Niega la denranda interlruesta por Ia sociedad Balducci, S.i.a.
para que se declare nula por ilegal la Resoluci6n Ne 9 del 13
de julio de 1981, dictada por eI }finistro de Comercj-o e Indus-trias y para que se hagan otras declaraci-ones.

C6piese y notiflquese!

(FDo) RrcARDo vALDES (FDo) pEDRo MoRENo c. (FDo) rÁo sAmrr-
ZO PEP.EZ (FDO) JAIVINA SMALL, SECRETARTA.

============

DEMANDA INTERPUESTA por Ia firma de abogedos tffcaza, GonzáLez-
Ruiz y Alo-nánt' en representación de la CER\¡ECERIA I\¡ACIONAL,
S.A. pare que se declaren nulas por ilegales las resoluciones
Ne 26O-748 de 6 de febrero de L976 y otros de igual fecha dic-
tadas por la Administración Regional de lngreso- de la zona
oriental; la Na 203-259 de 11 de diciernbre de Lg7g, dictada
por la Comisi6n de Apelaciones de la Direcci6n General de In-
gresos del M:inisterio de Hacienda y Tesoro; la Ne 74 de, 19
de junio de 1980, dictada por el Organo Ejecutivo por conduc-
to der Ministerio de Hacienda y Tesoro; y para que se hagan
OITAS dCC].ATACiONCS. MAGISTRADO PONES¡'IE: IAO SANIIZO PEREZ.

sE NrEGA t;;;;=:" la demanda

coRTE SUPREMA DE JUSTrcrA.- sArA TERCERA.- (cor{TENcroso ADrtE-
NISTRATIVO) .- PAIIAMAT once de jr:nio de mil novecientos ochentay dos.

VISTOS:
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