nal llegd a la concluSLOn, al haber analizado las pruebas, que
no existe relacidn laboral entre el demandante Y los demanda-
dos, no procedia condena alguna en contra de &stos.

Siendo asi, la Sala Tercera arriba a la conclusién
de que no le asiste razdn al recurrente al no prosperar los
cargos que le hace a la sentencia recurrida.

Por tanto, la Sala Tercera (Laboral) de la CORTE SU-
PREMA DE JUSTICIA, administrando Justicia en nombre de la Re-
publica y por autorldad de la Ley, NO CASA la sentencia de fe-
cha 30 de noviembre de 1981, dictada por el Tribunal Superior
de Trabajo, en el proceso laboral: DRe. ENRIQUE MEJIA -vs— RI-
CARDO DE URRIOLA, CARMEN MARTA DONOVAN Y CENTRO MEDICO POPULAR
DON BOSCO, S. A.

Copiese y notifiquese!

(FDO) PEDRO MORENO C. (FDO) RICARDO VALDES (FDO) LAO SANTI-
Z0 P. (FDO) JANINA SMALL, SECRETARIA.

ESEE tSS ===== =======

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCION inter-
puesta por la firma forense "Arosemena, Noriega y Castro", en
representacién de la Soc. BALDUCCI, S.P.A. para que se declare
nulo, por ilegal, el Resuelto N2 9 del 13 de julio de 1981,
dictado por el Ministerio de Comercio e Industrias; y para que
se hagan otras declaraciones. MAGISTRADO PONENTE: RICARDO VAL~
DES.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA TERCERA.- (CONTENCIOSO ADMTI-
NISTRATIVA).- PANAMA, ocho de junio de mil novecientos ochen-—
ta y dos.

VISTOS:

La firma de abogados Arosemena, Noriega y Castro,
dctuando como gestores oficiosos & la sociedad extranjera de- -
nominada Balducci, S.P.A. presentaron demanda contencioso ad-
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ministrativa de plena jurisdiccidén en la cual se solicita:

"A. Que es nulo por ilegal el Resuelto NQ
9 del 13 de julio de 1981, dictade por el
Ministerio de Comercio e Industrias, por
conducto del Ministro de Comercio e Indus-
trias.

B. Que como consecuencia de la anterier

declaracidén se ordena al Ministerie de Ce-

mercio e Industrias, la cancelacidn del

registro de la Marca de Fébrica BALDUCCI,

prepiedad de la sociedad INDUSTRIAS DE g
CALZADOS, S. A." ?

Los hechgs de la accidn son:

"le- La Marca de F&brica BALDUCCI fue re~
gistrada en Panamd el 28 de marze de 1980
per la sociedad denominada Industrias de

Calzados Panam&, S.A., seglin consta en el
certificado NQ 24,654 expedido por el Di-
rector de la Propiedad Industrial,

II.- El certificado mencienade en el he~
cho anterier estipula que la marca de fa-
brica BALDUCCI, servird para amparar y
distinguir en el comercio: Ropa en general
para hombres, mujeres y nifies, incluyendo |
calzados en general.

III.~ Por su parte la Marca de Fébrica
BALDUCCI, propiedad de la sociedad BALDUCCT
S.P.A., fue registrada para amparar calza-
dos en general para varones, damas @ ni-
flos segin consta en el Resuelte N2 277057
expedido por la Oficina Central de Paten-
tes, Florencia, Italia.

IV.- La Marca de Fabrica BALDUCCI, propie-
dad de la sociedad BALDUCCI, S.P.A, fue
registrada para amparar calzados en gene-
ral para varones, damas o nifios segQ n
consta en el Certificado Internacional de
Registro No 356401 expedido per las Ofici-
nas Internacionales para la proteccibn de
la propiedad Intelectual, Ginebra, Suiza.

V.~ La Directora General de Comercio me-
diante Resuelto N2 30 de 15 de junie de
1981 CANCELO la Marca de FAbrica BALDUCCT
otorgada a favor de la sociedad INDUSTRIAS
DE CALZADOS PANAMA, S.A.

VI.- E1 Ministerio de Comercio e Industrias
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por conducto del ﬁlﬁlstro del Ramo deci-
did mediante Resuelto No 9 de 13 de julio
de 1981 REVOCAR la Resolucidn N2 30 de 15
de julio de 1981.

VII.— E1l punto 6 del Resuelto N2 30 de 13
de julio de 1981 que decidid en prlmera
instancia 1la demanda de cancelacidén inter-
puesta por BALDUCCI, S.P.A.s.en contra del
Registro de la marda de Fébrica BALDUCCI,
menciona como fundamento para cancelar el
reglstro de los artlculos 2023 y 2014 del .
Cédigo Administrativo asi como el articulo
15 del Decreto Ejecutivo.Ne 1 de 3 de mar-
zo de 1939, sefilalando que "las razones ex-—
puestas por el demandante estén debidamen-
te fundamentadas, toda vez que las marcas
en conflicto son idénticas tanto en su as-—
pecto visual, gramatical como en el fonéti-
co, lo cual llevaria al plblico consumidor
a equivocaciones; confuciones (sic), efro-
res o engafios respectc a la calidad, pro-
cedencia y clase de los productos,"

VIII.- El1 punto 4 del Resuelto N2 9 de 13
de julio de 1981, que revoca en todas sus
partes el Resuelto N2 30 de 13 de julio de
1981, sefiala que por NO HABER RATIFICADO
la Republlca de Italia la Convencidén Gene-
ral Interamericana de Proteccidén Mercaria
de Washigton (sic) y ser de aplicacidn te—
rritorial el articulo 2023 del Cédigo Ad-
ministrativo el registro otorgado a Indus-
trias del Calzado Panamd, S.A., debe mante-
nerse,"

De las disposiciones invocadas como infringidas se
expone lo siguiente:

"A. La Resolucidén impugnada viola el articulo
14, literal C del Decreto Ejecutivo No 1

de 3 de marzo de 1939, el cual en su parte
pertinente, dispone lo siguiente:

"ARTICULO 14.- No podrén registrarse mar-—
cas de fébrica que se encuentren en los
casos siguientes:

Aceo

Bees -

C) Las Marcas de Fébrica que contengan el
retrato o el nombre o ambas cosas, de per-
sonas_vivas si estas no dan expresamente
su consentimiento o de personas muertas si
el consentimiento no ha sido dado exXpresa-




mente por sus herederos. Se exceptuan los
casos de retratos o nombres de personajes
histbéricos". (el subrayado es nuestro).

Esta norma ha sido violada directamente
por omisidén del precepto legal citado. Es-
to es asi porque claramente, el articulo
14 literal C) del Decreto Ejecutivo Ne 1
de 3 de marzo de 1939 establece un derecho
a favor de la persona cuyo nombre se pre-—
tende registrar; y este es el caso especi-
fico que se nos plantea cuando Industrias
de Calzados Panamd, S.A. registrd como pro-
pio el apellido del Presidente de la so-
ciedad BALDUCCI, S.P.A., esto es Balducci;
sin el consentimiento verbal ni escrito
del propietario.

B. La Resolucidén impugnada viola el ar-
ticulo 2011 del Cédigo Administrativo, el
cual con su parte pertinente, preceptla
lo siguiente:

"ARTICULO 20l1l.- Las solicitudes de regis-
tro de marca que estenten nombre, razones
sociales, retratos o fascimiles de firmas
que no sean presentadas con la correspon-
diente autorizacidén de los duefios o de sus
herederos, por la que conste expresamente
que se le faculta para usar tales nombres,
retratos, razones sociales o fascimiles de
firmas. Carecerfn de valor los registros que

se hagan en contravencion a lo dispuesto
en este articulo". (El subrayado es nues-—
tro)

Esta norma ha sido violada directamente
por omisién del precepto legal citado. En
este sentido, sefialamos que ni la socie-
dad BALDUCCI S.P.A. ni el sefior Balducci
autorizaron en forma alguna a la sociedad
Industrias de Calzados Panami, S.A. para el
registro de la marca BALDUCCI.

Esto claramente se comprueba por la falta
de dicha autorizacidén en el expediente de
registro de la marca BALDUCCI.

Esta similitud que erroneamente no advier-
te él funcionario de Segunda Instancia fue
demostrada claramente por el funcionario
de Primera Instancia al sefialar que "las
disposiciones antes citadas no pueden ser
mas claras y a favor de la parte demandan-
te los citados articulos se refieren tan-
to a las marcas nacionales como extranje-

- 49 -

e




ras y en el presente caso estamos en pre-
sencia de esta Gltima prueba de ello, lo

tenemos en el uso primero que de la refe-
rida marca hizo la parte demandante en su
pais de origen y el nombre particular del
sefior Balducci Gurlano".

C. La Resolucidn impugnada viola el ar-

ticulo 14 literal F del Decreto Ejecutivo
Ne 1 de 3 de marzo de 1939, el cual en su
parte pertinente, preceptfia lo siguiente:

"ARTICULO l4.- No podrin registrarse mar-
cas de fébrica que se encuentren en los
casos siguientes:

Aeee

B).O.

" C)...

D)eee

F) las marcas de fibrica que sean semejan-
tes o parecidas a otra marca ya registra-
da o usada por otra persona para distin-
quir productos, articulos o mercancias i-
guales, similares o de las mismas propie-
dades de lo que se desea amparar con la
nueva Marca siempre que esa semejanza o
similitud de una y otras sea susceptible
de provocar en la mente del plblico erro~
res, confusiones, equivocaciones o engafios,
respecto a la clase, calidad, la edad, la
proveniencia o la naturaleza del articulo".
(el subrayado es nuestro)

Esta norma ha sido violada directamente

por omisidn del precepto citado. Esto es
asi porque claramente, el articulo 14 1i-
teral F) del Decreto Ejecutivo N2 1 de
marzo 3, de 1939 consagra un derecho a
favor de todos los propietarios de una mar-
ca inscrita para evitar que se registren
posteriormente marcas ya concedidas y cuyo
origen pertenece a otra persona natural o
juridica.

Somos de la opinidén que no se un sentido
territorialista el que consagra esta nor-
ma dado que de haber sido asi, expresamen—
te se hubiera sefialado. Mas alin conside-
ramos que fue el propdsito de nuestro le—
gislador al consagrar esta norma el de e-
vitar que marcas ya registradas en terce-
ros paises en nombre de terceras personasy -
se pudieren registrar como propias y ori-
ginales en Panaml.




D. La Resolucién impugnada viola el ar-—
ticulo 26 del Decreto 1o de 3 de marzo de
1939, el cual en su parte pertinente precep-
tla lo siguiente:

"ARTICULO 26.- Con la solicitud deberi a-
compaflarse una declaracién Jurada del due-
fio de la marca (individuo, compafifa o cor-
poracién) en que conste: que el signata-
rio o signataria son dtefios de la marca-
que ninguna otra persona, natural o juri- v
dica, tiene derecho a usar dicha marca;

que dicha marca es usada o sea usada por

el signatario o signataria en la Repﬁbli-

ca, o en el Comercio Nacional del pals de

origen, o en Comercio Internacional, que

la descripcion de la marca y el disefio ad—

juntos a dicha declaracidén, representan

1a marca exactamente como se desea regis- ;
trar y amparar; y que las muestras dque se ) ]
acompafian a la declaracibén presentan la
marca exactamente como es o seri usada".
(E1 subrayado es nuestro)

P

Esta norma ha sido violada directamente
por omisidn del precepto citado. Esto es
asi porque claramente, el articulo 26 del
Decreto 1 de 3 de marzo de 1939 al sefia—
lar la obligatoriedad a la declaracidén ju-
rada sobre la propiedad de la marca, y ha-
berse presentado certificacibn que comprue-
ba el uso y registro desde 1969 de la mar-
ca BALDUCCI por BALDUCCI, S.P.A,.

La declaracidén jurada que se acompafia en
la solicitud de registro de la marca BAL-
DUCCI por INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA
Se.A. no puede ser considerada de indole
territorial, dado que existiendo un regis-
tro previo de la marca en referencia, re-
sulta contradlctorlo el sefialar un mejor
derecho diez afios més tarde, cual es el
caso del Certificado de Registro expedido
a favor de INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA,
S.A.."

Con la demanda se adjuntaron los siguientes documentos: :

"1l) Copia autenticada por el Ministerio
de Comercio e Industrias del Resuelto NQ
30 de 15 de junio de 1981 expedido por la
Directora General de Comercio en el cual 3
se cancela el registro de la marca de f&- ‘
brica BALDUCCI, propiedad de INDUSTRIAS
DE CALZADOS PANAMA, S.A., con constancia
de su notificacidn.




2) Copia autenticada por el Ministerio de
Comercio e Industrias del Resuelto N2 9 de
13 de julio de 1981 expedido por el Minis-
tro de Comercio e Industrias en el cual se
resuelve revocar la Resolucibén Ne 30 de 15
de junio de 1981 dictada por la Directora
General. de Comercio y con constancia de
su notificacion.

3) Copia debidamente traducida y autenti-
cada por el Ministerio de Comercio e Indus-
trais del Certificado de Registro Ne 2370
57, debidamente autenticado por el Cdnsul
de Panamd y por el Ministerio de Relaciones
Exteriores.

4) Copia debidamente traducida y autenti-
cada por el Ministerio de Comercio e Indus-
trias del Certificado Internacional de Re-
gistro No 356401 expedido por las Oficinas
Internacionales para la proteccidn de la
propiedad intelectual, debidamente auten-
ticado por el Cdénsul de Panami y por el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores.

5) Copia debidamente traducida y autentica-
da de la declaracidn jurada del sefior Giu-
lano Balducci, Presidente de la sociedad
Balducci, S.P.A. sociedad propietaria de

la marca BALDUCCI, donde declara que la
marca se encuentra en el Comercio Interna-
cional desde 1969, debidamente autentica-
da por el Cbénsul de Panami y por el Minis-—
tro de Relaciones Exteriores.

6) Copia debidamente traducida y autenti-
cada del poder otorgado a AROSEMENA, NO-
RTEGA & CASTRO, por la sociedad BALDUCCI,
S.P.A. debidamente autenticado por el Con-
sul de Panam& y por el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores.

7) Copia autenticada de la sustitucibn del
poder en el Lic. RICARDO CUPAS FERNANDEZ
por AROSEMENA, NORTZGA & CASTRO.

8) Aducimos y pedimos que se tenga como
prueba, el expediente administrativo que
contiene toda la actuacidén con relacibn a
la cancelacibén, la cual reposa en el Minis-
terio de Comercio e Industrias."

De la demanda se le corrid traslado al Procurador
de la Administracibén y se le solicitd el informe de rigor a la
Directora Generalide Comercio.




La aludida funcionaria rindid el siguiente informe:
"Honorable Magistrado Sustanciador:

En atencidén a su Oficio No 283 de 20 de
octubre de 1981, en donde solicita al Mi-
nistro de Comercioc e Industrias un infor-
me explicativo de conducta respecto a la
demanda Contencloso Administrativa de ple-
na jurisdiccidn interpuesta por la firma
Arosemena, Noriega y Castro en representa—
cidén de la sociedad Balducci, S.P.A. para
que se declare nulo, por ilegal, el Resuel-=
to N2 9 de 13 de julio de 1981 dictado por
este Ministerio; con sumo placer tenemos

a bien informarle; en la forma siguiente:

1o La sociedad italiana BALDUCCI, S.P.A.

a través de la firma de abogados Arosemena,
Noriega y Castro presentd el dia 5 de fe-
brero de 1981, demanda de cancelacién con-
tra el registro de la marca de flbrica BAL-
DUCCI conferido a la empresa INDUSTRIAS

DE CALZADOS PANAMA;, S.A. para amparar ves-—
tidos, camisas, zapatos, en general ropa
de hombres, mujeres y nifios.

29 Admitida la demanda y corrida en tras-—
lado a la parte demandada, ésta represen-—
tada por la firma forense Villalaz y Mu-
fioz contestd los hechos principales de la
demanda en forma negativa por considerar-
los no ciertos.

32 Una vez realizada la audiencia oral y
practicadas las pruebas correspondientes,
la Direccidén General de Comercio estudid
el negocio en cuestién desde los siguien-
tes &ngulos: a) La identidad de las marcas
tanto de la demandada como de la demandan-
te, resultando iguales BALDUCCI y BALDUCCI
en lo visual, lo fonético y 1o gramatical;
b) La confusién producto de la identidad
resultaba perjudicial al plblico consumi-
dor; c) Se considerd el uszo previo a favor
de la demandante en base al registro ita-
liano otorgado en Italia en 1969 y d) El
articulo 2023 y 2014 del Cbédigo Adminis-
trativo y los Decretos Ejecutivos N2 1 de
1939 y Ne 28 de 1974 fueron la base legal.

42 En base a lo anterior se dictd la Re-

solucibén Ne 30 de 15 de junio de 1981, por
la Direccidén General de Comercio de la cual
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apeld el Dr. Carlos Enrique Mufioz de la
firma Villalaz y Mufioz, dentro del térmi-
no legal.

59 En su oportunidad el Dr. Mufioz susten—
té su recurso, elevlndose el expediente al
Despacho Superior para el estudio nuevamen—
te de los hechos, los derechos y las prue-
bas dentro del juicio de Cancelacidn del
Registro de la marca BALDUCCI de propiedad
de INDUSTRIAS DE CALZADOS PANAMA, S.A,

Considerando los argumentos planteados por
la parte recurrente, no se encontraron
pruebas suficientes para cancelar el regis-
tro otorgado a la empresa panamefia a la
cual se le reconocid el derecho de regis-—
tro porque habla cumplido con las exigen-
cias legales en su solicitud. En base a

los articulos 687 y 688 del C&digo Judi-
cial el demandante es el que tenfa la obli-
gacién de probar lo que afirmaba como he-
chos ciertos y no lo hizo. En la audien-
cia oral, que segin el Decreto Ejecutivo

No 28 de 1974 es para aducir y practicar
wpruebas, no presentd el demandante prueba
suficiente para que se cancelara el regis-
tro de la marca BALDUCCI.

Si bien es cierto que las marcas en con-
flicto son idénticas, también es cierto

que el articulo 2023 del Cédigo Adminis-
trativo que empled la Direccidn General

de Comercio como fundamento principal en

la primera decisidn, es de aplicacidén es—
trictamente territorial, tal como lo ex-
presara nuestra mis alta Corporacidn de Jus-—
ticia en fallo de 10 de abril del presen-

te aflo en materia de marcas.,

En la apelacién del Ministerio a nivel Su-
perior, también con sentido juridico y so-
cial, aplicd atinadamente a la Convencidn
Interamericana de Proteccidn Marcaria y Co-
mercial suscrita en Washington en 1929.,
que fue aprobada en nuestro pals mediante
Ley N2 64 de 28 de diciembre de 1934, en

el aspecto a la proteccidn marcarla, para
aquellas personas naturales o juridicas
domiciliadas en algunos de los paises con-
tratantes. Como Italia no es signataria

de la Convencidén ni menos aln la ratifi-

c¢b no era posible su’ proteccién oficial
mientras que Panami si fue signataria y co-
mo quedd arriba sefialado ratificd dicha
Convencidn.




Finalmente que resultaria absurdo cancelar
un registro a una empresa nacional que u-
tilizd los mecanismos legales para regis-
trar su marca Primero y que tiene la pro-
teccidén nacional e internacional a través
de Convencidén que se suscribid en Washing-
ton; para concedérselo a una Lempresa ex-—
tranjera que no se preocupd por utilizar
el procedimiento adecuado en su forma ju-
ridica y legal para proteger su marca.

Por lo anterior este Ministerio se mantie-
ne en la posicidén vertida en la Resolucidn
Ne 9 de 13 de julio de 1981 de la cual es-
tamos seguros que es la mls conveniente."

El sefior Procurador se opuso a lo pedido en la de-
manda, por considerar que la Resolucibén N2 9, del 13 de julio ‘
de 1981, expedida por el Ministro de Comercio e Industrias se
ajustd a las normas que regulan la materia sobre marca de féa-
brica.

Expuso al respecto lo que sigue:

"Disentimos de los argumentos de la deman-
dante al sefialar como infringidas las nor-—
mas juridicas pretranscritas. En efecto,
la actuacidn de las autoridades del MICI
se rigid por los preceptos juridicos perti-
nentes. Asi tenemos que en primera instan-
cia la Directora General de Comercio del
MICI considerd que la parte que tretende
la cancelacidén del registro de la marca
BALDUCCI, probd que ella era la duefia de
la marca mencionada. Sin embargo en el ni-
vel superior de la via gubernativa se ob-
jetd dicho argumento, sefialidndose que en
el expediente administrativo no se han en-
contrado pruebas suficientes para cancelar
el registro otorgado a Industrias de Cal-
zados Panami, S.A.

Por otra parte, los apoderados legales de
la sociedad italiana BALDUCCI S.P.A., no
aportaron pruebas conducentes para‘ recono-
cerle la pretensidén reclamada.

Otro aspecto que debemos tomar en consi-
deracibn, es el concerniente a que la em-
presa Industrias de Calzados Panami, S.A.,
al solicitar el registro de la marca BAL-
DUCCI, cumplidé con todos los requisitos
legales atinentes a estos casos. Con rela-
cién a este tdpico el Ministro del MICI,
b 1 en la Resolucidn N2 9, de 13 de julio de

E : 1981, dice lo siguiente:
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YEl Resuelto que concedid el registro de

la marca de fébrica es un acto de la admi-
nistracién piblica por medio del cual se
reconocid que el solicitante habia cumpli~-
do con las ex1genc1as legales, creando una
situacidén juridica concreta y determinada

a favor de la persona a quien se le otorgo;
por lo 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 pruebas aportadas al proceso."

Tampoco compartimos los planteamientos de
la parte actora por las siguientes razones:
Si bien es cierto que las marcas en con-
flicto son idénticas, también es cierto
que en el presente caso debemos tener pre-
sente lo preceptuado por el articulo 2023
del Cédigo Administrativo, el cual es de
suma importancia en el caso que nos ocupa,
por el hecho de que la Resolucidn No 9,

se basd en dicha nomma legal.

Ahora bien, veamos lo que nos sefiala dicho
articulo:

a) El individuo o compafila que primero
haga uno de una marca de flbrica o de co-
mercio, es el {inico que tiene derecho a
adquirir la propiedad de ella,.

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

c) Si la antiguedad de la posesidn fuera
una misma, el primero que haya solicitado
el registro de la oficina respectiva.

En primer lugar, debemos hacer la adver-
tencia de que la norma juridica en estudio
es de aplicacibén estrictamente territorial
es decir, sdlo es aplicable en el territo-
rio nacional para las marcas que se hayan
usado o registrado en Panami. De alli,
pues, que no hace alusidén a marcas usadas
en paises extranjeros.

En el presente caso tenemos que la empre—
sa panamefia Industrias de Calzados Panami,
S.A. solicitd el 15 de octubre de 1979 el
registro de la marca de fébrica BALDUCCI
para amparar vestidos, camisas, zapatos en
general y roga de hombre, mujer y nifios en
general. Dicha solicitud fue publicada en




el Boletin de la Propiedad Industrial Ne

6 de 28 de diciembre de 1979. La menciona-
da marca de fébrica fue registrada bajo
Certificado N2 24.652 de 28 de marzo de
1980. En cambio la empresa italiana BAL-
DUCCI SeP.A, no ha solicitado la inscrip-
cidén de la expresidén BALDUCCI, ante las
autoridades del MICI.

Pues bien, de aceptarse la tesis de la
demandante, que propugna por la aplicacién
extraterritorial de las normas juridicas,
nos encontrariamos ante una constante ines-
tabilidad juridica en lo referente al regis-
tro de marcas en nuestro pais, ~como ha
expuesto la Corte-, y ello es asi "ya que
se daria el caso de que si una persona ju-
ridica o un comerciante nacional haya re-
gistrado su marca en Panami se veria con
su derecho desposeido si se presentara una
marca extranjera, alegdndose que en su
pais de origen se ha usado Y registrado".

Importante es hacer mencidn de lo seﬁala—
. s

do en la Resolucidén N2 9, sobre el punto

en discusidn.

"Por otro lado la demandante afirma que

la sociedad italiana BALDUCCI S.P.A. tiene
el derecho exclusivo de registro de su mar-
ca por el hecho de que se usd y registrd
desde 1969 en supais de origen (Italia),
al tenor de lo dispuesto en el articulo
2023 del Cédigo Administrativo. No obstan-
te lo expuesto por el representante de la
sociedad italiana, consideramos que el
mencionado articulo 2023 es de aplicacién
territorial para marcas que se hayan usa-
do o registrado en Panamd y en ning(n mo-
mento se hace mencidén o alusibén a las mar-
cas de otros paises.

La 1nterpretac1on expresada ha sido por lo
demas, consagrada y ratificada por nuestra
més alta Corporacién de Just1c1a, en fallo
de 10 de abril de 1981 se expresd en 1os
siguientes términos:

“De no aceptarse la tesis de la demandante,
que propugna por la aplicacién extraterri-
torial de la norma, nos encontramos ante
una constante inestabilidad juridica en lo
referente al registro de marcas en nuestro
pais y ello es asi, ya que se darfa el ca-
so de que si una persona juridica o un co-
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mer- (sic) nacional haya registrado su
marca en Panamd se veria con su derech#
desposeido si se presentara una marca ex-—
tranjera alegandose que en su pals de o-
rigen se ha usado v registrado.'" (Lo su-
brayado es nuestro)." (Cfr. fs. 5)

Otro de los aspectos legales que se tomd
en consideracién para dictar el acto ad-
ministrativo fue el siguiente: La Conven-
cidén Internacional de Proteccién Marcaria
y Comercial suscrita en Washington en
1929, la cual fue aprobada en nuestro pais
mediante Ley N2 64 de 28 de diciembre de
1934. La mencionada Convencidén tiende a
evitar los problemas como los que aqui se
han presentado, y asi tenemos que el ar-
ticulo 14 de dicha Convencidn es determi-
nante al sefialar:

"ARTICULO 4.- El nombre comercial de las
personas naturales o juridicas domicilia-
das o establecidas en cualquiera de los
Estados Contratantes serd protegido en to-
dos los demis sin necesidad de registro o
depdsito, forme o no parte de u na marca".

El articulo transcrito tiene como finali-
dad proteger el nombre comercial de las
personas naturales o juridicas no domici-
liadas en Panami, en el sentido de que el
nombre comercial serid protegido "sin ne-
cesidad de registro o depdsito, forme o
no parte de una marca.

Sobre la aplicacién del mencionado ar-
ticulo 14, el Ministro del MICI, en la Re-
solucidn N2 9, expresa lo siguiente:

"Dicho articulado tiene como objetivo prin-
cipal el de proteger el nombre comercial

de las personas naturales o juridicas no
domiciliadas en Panami. Empero, desafortu-
nadamente la Repiblica de Italia no es sig-
nataria ni ha ratificado la Convencidn Ge-
neral Interamericana de Proteccién Marca-
ria de Washlngton que seria lo que le die-
ra protecc1on a la marca en su registro
aqui en Panami concelando la de la enpre-—
sa panamefia.

El no haber ratificado dicha Convencién y
siendo de aplicacidén territorial el articu-
lo 2023 del Cédigo Administrativo, el re-
gistro otorgado a INDUSTRIAS DE CALZADOS
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PANAMA, S.A., debe mantenerse, méxime cuan-
do la sociedad extranjera no ha probadeo
plenamente el derecho.

Por ende, si la sociedad BALDUCCI, S.P.A.
queria proteger su marca, debid haber so-
licitado el registro en nuestro pals des-
de 1969 fecha que alega usé y registrd la
marca en su pals de origen.

El Departamento de la Propiedad Industrial
teniendo en cuenta precisamente el articulo
2023 deliCddigo Administrative y tantas
veces mencionado y al que hace referencia
la sociedad extranjera le otorgd a la em-
presa local la marca de fébrica solicitada."
(Cfr. fs. 6)

Como vemos, pues, la aplicacién de la
mencionada Convencidén Interamericana de
Proteccién Marcaria y Comercial es correc-
ta en el presente caso, y lo que ha afec=
tado a la empresa italiana BALDUCCI S.P.A.
lo constituye el hecho de que Italia no

es signataria de la Convencidén ni menos
aln la ratlflco, de alli que no era posis
ble su proteccién oficial; en cambio Pana-
mi si fue signataria y 1llegd a ratificar
dicha Convencidn. ’

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

"Consideramos que actualmente seri absur-
do juridico, si se le cancelara la marca
a la empresa panamefia ya que debe tenerse
presente que la marca de fébrica otorgada
conserva un derecho de propiedad que tie-
ne su propietario por un periodo de 10 a-
hos, de conformidad con nuestras 1eyes mar-
carias (articulos 2007 y 2009 del Cdédigo
Administrativo y en el presente caso, el
Certificado que obra en el expediente en
estudio dice por cuénto tiene vigencia la
marca extranjera, razdn por la cual puede
estar caducada o vencida en la actualidad.

Expuesto lo anterior, este Despacho con-
cluye que en fondo existe insuficiencia de
material probatorio para cancelar un de-
recho ya otorgado por este Ministerio, el
cual por ser de una empresa nacional mere-
ce proteccidén especial a la luz de nuestro
ordenamiento juridice y, los hechos alega-
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dos ne se dan fuerza de ley a la sociedad
extranjera por no ser signataria de la Con-
vencioén suscrita en Washington en 1929 so-
bre proteccién marcaria y aplicarse nues=
tras disposiciones legales dentro del te-
rritorio panamefio, por leo que no hacen va-
riar nuestros pronunciamientos". (Cfr. fs.
6)

En consecuencia, opinamos que no se han
producido las violaciones alegadas, ra-
zdn por la cual solicitamos que se deses—
timen las pretensiones de la demandante."

Para decidir se censidera.

Segiin consta en el expediente administrative la re-
solucién impugnada en la demanda fue dictada por el Ministe—
rio de Comercio e Industrias, con motive de una solicitud de
cancelacién de la marca de fébrica Balducci concedida Yy regis-
trada conforme al certificado 24.654, del 28 de marzo de 1980,
a favor de la sociedad industrial de Calzados Panam&, S. A,

La empresa Balducci S.P.A., sostiene en su demanda
que esa misma marca de fébrica es la que ha usado en forma ex-
clusiva en ese pals y en otros por ser titular del derecho que
le confiere su registro ante la oficina central de patentes
en Florencia, Italia, y en la Oficina Internacional para la
Proteccidn de 1la Propiedad Intelectual, con sede en Ginebra,
Suiza. Como prueba de ello ha presentado copias de unos docu~
mentos y su traduccién (Ver fs. 8 a 16 Y fs. 20) en donde a-
parece que hizo el registro de su marca de flbrica el 10 de
enero de 1969 en Florencia y el 12 de junio de ese mismo afio
en Ginebra,

Una de las razones por las cuales en la resolucién
demandada se ordend mantener el Certificado de Registro de Mar-
ca a favor de Industria de Calzados Panami, S.A., obedecié al
hecho que en los certificados traducidos de los registros de
la marca presentada por esa empresa extranjera, no consta el
periodo de vigencia del derecho al uso exclusivo de la marca
otorgada en esos palses, razén por la cual se considerd que no
se aportd prueba suficiente para reconocerle su derecho prie-
ritario a dicha marca.

La objecién anotada tiene fundamento en lo dispues—
to en el articulo 2007 del Cédige Administrativo, en donde se
establece que la propiedad de una marca de fébrica se adquiere
por diez aflos. De ahl que si nuestra legislacidn sdlo recono-
ce ese derecho por un tiempo limitado, al desconocerse el pla-
Zo que se hubiese concedido a esa empresa su derecho sobre tal
marca y que su registro en los mises antes mencionados ocurrio
en 1969, surge la incertidumbre respecto a la vigencia de ese
derecho a la marca. ‘




Ante la situacién anotada Y habida cuenta que en es-
te proceso la demandante no ha aportado prueba para suplir la
omlslon que sobre la vigencia del registro de la marca de fé-
brica que inveca se observa, huelgan otras consideraciones pa-
ra que la Sala concluya que no ha sido debidamente demostrado
el derecho que alega y, por ende, carecen de fundamento las
violaciones a las normas que le imputa a la resolucién acusa-
da.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera (Conten-
cioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando Jus-
ticia en nombre de la Replblica y por-#utoridad de la Ley,
Niega la demanda interpuesta por la sociedad Balducc1, S.P.A.
para que se declare nula por ilegal la Resolucidén N2 9 del 13
de julio de 1981, dictada por el Ministro de Comercio e Indus-
trias y para que se hagan otras declaraciones.

Cépiese y notifiquese!

(FDO) RICARDO VALDES (FDO) PEDRO MORENO C. (FDO) LAO SANTI~-
ZO PEREZ (FDO) JANINA SMALL, SECRETARIA.

DEMANDA INTERPUESTA por la firma de abogados "Icaza, Gonzdlez-
Ruiz y Alemén" en representacién de la CERVECERTA NACTIONAL,
S.A. para que se declaren nulas por ilegales las resoluciones
Ne 260-748 de 6 de febrero de 1976 y otros de igual fecha dic-
tadas por la Administracién Regional de Ingresos de la Zona
Oriental; la N2 203-259 de 11 de diciembre de 1979, dictada
por la Comisién de Apelaciones de la Direccién General de In-—
gresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro; la No 74 de 19

de junio de 1980, dictada por el Organo Ejecutive por conduc-
" to del Ministerio de Hacienda Y Tesoro; y para que se hagan
otras declaraciones. MAGISTRADO PONENTE: LAO SANTIZO PEREZ.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA TERCERA.- (CONTENCIOSO ADMI~
NISTRATIVO).- PANAMA, once de junio de mil novecientos ochenta
y dos.

VISTOS:




