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DL\3¡.IA '::-:ei:*es-:a lor Tcaza, González-Ruíz y Alemán, en repue-
sexac'5:-.= l-- qcciedad BANCOI{ER, s. A, para que se declaren
nulosr por iieiales, eI Resuel-to Ne 1841 de 30 de noviembre de
i979 y e] lla 22>4 de 8 de febrero de '1980, ambos dictados por
el- Di rectcr de Propiedad fndustri al del- lvlí-nisterio de comercio
e fndustrias, el- Resuelto Ns 34 de 18 db abril de 1980, dicta*
do por 1a Di ¡6g¡ora Generai. de Comercio del ]vlinísterio de Co-
mercio e industrias, y para que se haga otra decl_aración"
MAGTSTRADO PONENTE; PEDRO MORE)üO C"

-- ¿ --contenl-dc Jurr-dl_co

Contencioso Administrativo.-
Negocio de Banca.* Registro dg Marca,* }larca de Serwicj_o"-
Fropi si¿6 Industrial.* Pr<¡tección"-

.2Comision Bancaría \iacicnal"* Decreto de Gabinete
AIa 238 de 1970, art. 16.- Marca: t'BAl{COMER?re-

El simple registro de una marca p"r" u.,i¡.rar el- nego*
cio de banca o cualquier otro siEno distintivo relativo al ne-
gocio no entraña expl-otación cie ciicho negocio, en forma alquna;
ni indicae en este caso, que se ejercé el, negocio de banca en,
o desde, el territorio de la nepública de panamá. Se trata,
simple y llanamente, de un acto tendiente..a proteger la propie-
dad inclustriat, luegc no hay obstáculo al$uno que, en térmínos
generales, impida que se registren en Panamá signos distintlvos
de la actir¡idad bancaria, aún cuan,c.o no se haya obtenído previa-
mente licencia que trabilite para exploter en nuestro país el ne-
gocio de banca" En otras palabras, nadi-e puede poner er! tela
de duda l-a calidad de t'comerciante" de las personas dedicadas
habitualmehte a }a explotación de 1as actívidades bancarias
(C" ¿e Com.ercio, art. 29, inc" 60.** Dr. Renato Ozores, ?rDere-
cho ivJercantj-l-r' e :Jol-o 1-. , p" 50 ) "

Luego, ia resolución estima que siendo inobjetabletrel registro de marcas de comercio para a¡nparar la explotación
de negocios de banca, no le parece atendíb1e la tesis de que
la marca TTBANCOMER'i, utilizada para toles fines, deba reputar*
se marca de servicio".

RECOMENDACI-O]\TE5 Dil : I,A CORTE
(S¿r,e TERCERA).* Itinisterio de Comercio
e Industrias,- Comisión Bancaria Nacional-.-
Trámite de Registro de Marca.- Negocios de Banca.-
Convención General Interameri cana de Protección
Marcaria y Comercial.- Registro Interamericano de
Marcas de Fábri.ca.-

Sería conveniente, desde todo punto de vista, que 1as
autoridades competentes adoptaran las providencias legales nece-
sarias para establecer una adecuada coordinación entre eL Minis-
!_qriq Qe lq.ry_erq_i.q e lncuFtrFFE @ ear..ffi-xra.i;;E
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con er objet.o de acordar que sea esta ú:-tima entidad 1a que inter-
venga en el',trámite de1 registro de cualquier marca u otro tipo
ciistíntr'voe cen respecto al negocio de banca, ha señaladc con buen
criteri-o esta SaIa Tercera"

Ag::egando, entre otras cosasr eue dícha intervencíón de-
beria inspirarse en el interás del Estado panameño de ,cotar a la
Coqi sión Bancaria ]rlacional de un fndice A-ctualizado de las referi-
das Marcas o Signos Distintivos, 1o que ccntri-br:ir{a a conjurar eL
riesgo que serla autorizaÉ ;l-a organizacióno en ia Repúblic; ce pa*
namá, de bancos que quieran adoptar, II,üADVERTIDA o DhL:BERADAMEI.j'I'8,
marcas y signos ajenos" Y sohre todon en eL de evitar que perso*
rras sin interés }*gitimo se den a ra tarea de registras cichas m.ar-
cas o signos con eI propósito de iucro, no en l-a exptrctación even-
tuaL del negocío bancarío, sino en ]a cESroN DE LAs MARCAS, prác-
tica que er: nada contribuirla "a fortalecer y fomentar 1as condi*
ciones propías pa-:ra el desarrolio de panamá como centro Financie-
ro Inte.rnacionai" (Decreto de Gabirrete Ns 238 de 1970, art. 40,
r_ir. b) "

Luegoe conviene señalar que, en materia de propÍedad in-
dustri air la doctrina cientlfica y los ordenanrientos juridicos de
todas l-as naciones civiliaadas consideran que los sÍgnos distinti-
vos de J-as empr:esas, a saber: el nombre comercía1, lá ¿esiqnación
ciel establecimiento (rótulos y emblemas) y ra ,lesignacién áe las
mer:canc{as (marcas), 

lieq_eq_el_q"réglqr ge,Q}eaep_ ij-t_t*efgqqq",q_getr.-
lfg 99l'_p*ql{'+Ilo_lli*o* del e_mpresasio qug i-os ,r!il-izq, y, p¡r 10 mis-
mo, dichos siEnos y efig:ilerecho de usarlos, en forma exclusiva y
excl-uyenter se tutel-a mediante acciones legales de diversa¡¡,fndc]e.

Dichas acciones pueden esgrimi.r:se no s61o en los casos
que impJ-iqli€n un confl-icto direct.o entre signos con 1a misma fun-
ción disLintiva, como por ejemplo, cuando ,.r.r. *.r.a ajerra es usa-
da, precisarnente, corno marca por un tercero, sino tanrbién err el
caso de confl-icto*e indirectos, que se dan medrante ei usc¡ de un
signo ajeno ciestinál:dol-o a otra función distintiva, verbigracía,
]a utilización dei nomb::e comercial de una persona como marca de
f ábr:! ca po:: parte de un tericero.

Como se ve, I-a protecci-ón de ]a propiedad fndustrial
está prevista en las normas pertinentes del- código de comercio,
de1 Código Administrativo, del- Decreto Ejecutivo Na 1<je 1_939 y
de la Ley 64 cle 1934, por 1a cual- se aprueba l-a convenc'ión Gene-
ra1 rnter:anrerj-cana de Protecci6n Marcarla y comercial- y e1 pro-
tocolo sobre ei Regisiro rnteramericano de lvlaricas de Fábrica"

El enpler: <ie la palabra TTRANCO1\ÍER'i, como tltulo o deno-
minación po:: parte de la sociedad panameña RANco cül{ERCfAL DE pA-
NAMA, s' A" " ha sicio autorizado por resol-ución de la comisión Ban*
caria Naciorral-, para ejercer el negocio de banca en el territorio
oe l-a Repúb:-ica de Parramá o en ei extranjero, l-uego no se trata de
que eI Banco Comercial de panamá, S. A", pof sl y ante sl, haya op-
tado por util.i aar 'el- referi-do signo distintivo, sino que lo ha ve-
nido haciendo AL ,{{pARo DE UNA AUTORÍZACION EXFRESA de la más alta
autoridad nacionai en rnateria bancaria, Ia gue tiene ju::isdicción
excl-usiva scbre 1a explotación del negocio de banca en panamá y a
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cuyo cargo corre la supervisión, vigilancia y control de todos los
bancos que funcionan en nuestro pais"

Por tanto, -concluye la Sala*, si se accgiera 1a preten-
sión de'la recurrente, la que pide 1a <teclar:atcria de nulidad de
l-as resoluciones impugnadas y, como consec.uencia de este, rrque se
orCene el registro de 1a marca de comercio ilBANCOMER'i, solicitada
por 1a sociedad anónima mexicana BANCOIER, S. A": y se ordene el
rechazo de ia soLicitud de registro de la denominación TTBANCOMERTT,

presentada por la sociedad panarneña BANCO COIIERCIAL DE PANAMA, S.
A.rr, ta1 dec1aratori.a de la Sal-a Tercera estarla, virtualmente, se-
ñalando 1. ru1idg4_q_ilgli"lgqgia 9.-_1_a¡.eaqh.i dictada por ia
comislr rLz6 aL Banco
Comercial de Panamá, S. A. para usar Ia nal-abra BANCOI{ER como sig-
no distintivo de sus establecimientos bancari os en la República de
Panamá" Es decir, 1a Sala Tercera estarla desconociendo un ac'i:o y
reputándolo inexistente, si-n que ante elia se hubi ese impugnado ia
validez del acto adcptado por 1a Comisión Bancar:ía Nacional. Lo
gue no es vj abl-e, ya que e1 acto en cuestión nc ha sido sometido a
revisión jurisdíccional, por cuanto no ha sido irnpugnado. Y por
otra parte, está amparado por una pqesunción de iegalidad que ia Sa-
la debe respetar (Repertorio Jurldico, sent. d.e 21, de junio de 1966,
año Vr, p. 251j 

"

La Sala Tercera -Contencioso Adminístrativo-
NIEGA las declaraciones soiicitadas por 1a
firma lcaza, GonzáLez-Rulz y Alernán, en re-
presentación de la socieclad BANCOI4ER, S. A"

CORTE SUPREMA DE JIJSTICIA.- SAI,A TERCERA.* (COI{TENCiOSO-ADMINISTRA-
TIVO) "* PANAMA, diez de abril de mil novecientos ochenta y uno.

V.I S T O S:

La firma forense rflcaza, Gonzál-ez-Ruíz y Alemán", en re-
presentación de la sociedad BANCOMER, S" A. n han pedido que se de-
claren nulosr por ilegales, el Resuelto Na 1841- de 30 de noviembre
de 1979 y el- NQ 2254 de 8 de febrero de 1980, ambos dictados por e
Director de PropieCad fndustríal de1 M:-nisierio de Comercio e In-
dustrias, e1 Resuelto Na 34 de 1"8 de abril de 1980, dictado por 1a
Directora General de Comercio del Ministerio de Comercio e Indus-
trias y para que se haga otra declaracj-óti"

La demanda viene fundada en 1os siguientes hechos:

'IHECHOS^Y O}4ISIONES FII$DAMENTALES DE ESTA ACCION:

L) BAI.ICOI\IIER, S" A., solicitó eI 1ü de septiembre
de 1-979, e1 registro de la marca de comercio ex-
tranjera I'BA\ÍCOI\ER'I para amparar I'Servicj-os de_,Depósito, Ahorros y Fideicomiso'r.

D BAIJCOMER, S. A., basó su solícitud en la so-
l-icitud de registro de la misma marca, presenta-
da en México.
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3) EANCOMER, s" A",
ia marca de comercio
febrer:o oe 1969.

adujc, y probó, haber usado
"BANCOIWRTI desde eI 1-5 de

4i El Director de Ia Prcpiedacl Industrial de1
l{inisterio de Cornercj-o e Industrias, por medio
del Resuel-t-o Na 1841- de 30 <ie noviembre de 1979,
resoivió rechazar la sol-icitucr de registro de
l-a marca de comercio I'BAl{COlvHRrr presentada por
Bancomer, S. A.

5 ) El Director de Fropi edad Indusrr-i al funda-
mentó el- Resuelto I'üa 1841" de 30 de noviembre de
'L979, en eI hecho de que ia enLpresa panarneña
BANCO COI"{ERCIAL DA PANAUIA, S, A., había solici-
tado primero la clenominación I'BA}üCOMERI' y en

ffii; había ratificado l-a convención
Generai Tnteramericana de Frotección Marcaria
y Comercial- suscrila en l{ashington en 1-929".o.,
por: lo que nuestro pals no l-e debe protección
¿lguna a la expresión de la empresa mexícanail.

6) B.{NCOMER, s. A", a tral'és de su apoderados
leEa1es, presentó recurso de reconsideración,
con apeiación en subsidío, en contra del- Re-
suel-to l.Tp 1841 de 30 de noviembre de '1979.

7) Este recurso de reconsíderación se basó
primordj,al-mente, en el hechc de que el Di*
rector rle 1a Fropiedad fndustrj-al pas6 por
alto lcs artlculos 2023 y 2016 del Código Ad-
ministratívo ya que, eI primero de ellos
otorga el derecho a adquirir la propíedad de
una marca de fábrica o de comercio a quien
primero la haya qF_a{^o-, no a quien primero la
haya solici tador y eJ- segundo Ce eilos esta-
blece, claramente, que el nombre Ce una so-
ciedad mercantil constitttye propi-edad de por
sí ("Bancomerrr es el nombre de l-a sociedad
anóníma mexicana Bancomer, S. A. )

8) Este recurso de reconsideración hizo espe-
cial hincapié en eI hecho de gue la protecci-ón
que se debe otorgar a.Bancomer, S" A., no se
basa en ninguna Convención, sino simplemente
en nuestro derecho, especlficamente en clos c1a-
ras clisposiciones de nuestro Código Administra-
tivo.

9) El- 8 de febrero de 1-980, el Di-rector de la
Propiedad Industrial dictó el Resuelto NE 2254
por medio del cual resolvió negar la solicitud
de reconsideración presentada por BANCOMER, S.
A", y conceder 1a apelación en subsidio,

10) BANCOMER, S. A", sustentó, en tiempo opor-
tunc, la apelación basándola nuevamente en el
hecho de que el Director de la Propiedad fndus-
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trial ignoró claras digposiciones de nuestra
leEis laci6n marcarj-a,

1-1) La Directora General de Comercio del- l¡li-
nisterio de Comercio e fndustrias: por medio
de1 Resuelto NQ 34 de L8 de abril de 1980r E€-
solvió mantener en todas sus partes el- ResueL-
to Na 1841 de 30 de noviembre de 1979, argu-
yendo que no debe apl-icarse eL artlculo 2023
ael Código Administratj,vo al- caso en referen-
cia, sino el acápite e) del artícuLo 14 del
Decreto Ejecutivo Na 1 de 1939 y los artÍculos
28 y 34 del mismo Decreto,

1,2) EL Resuelto Na 34 de 1-8 de abril de 19800
díctado por La Directora General de Comercio,
ni siquiera estudió el artículo 2016 del Có*
digo Administrativo gue tambión se citaba en
Cefensa de nuestro cliente.

13) Con este úLtimo ResueLto quedó agotada la
vía administrativa.

14) Ef Resuelto Na 1841- del- 30 de noviembre de
1979, y 1os otros resueltos que 1o confi-rmaront
desconocen eI derecho subjetivo que tÍene 1a
sociedad anónima mexicana BANCOMERT S. A' de
registrar y usar en Panamá con exclusividad,
la marca de comercio extranj era I'BANCOMERT',

por haherla usado primero en el- comercio in-
ternacionalrr "

EL funcionario que dictó el acto acusado 1e dió cumplimiento
con 1o que dispone el- artlculo 33 de ta Ley 33 de 1946.

Formula la recurente en desarrollo de su acción tres cargos.

IOS CARGOS

Sostienen los recurrentes:

trPRfMERo: Artículo 2023 de1 C6aigo Administra-
tivo, gue dispone rrEl individuo o cpmpañla que

'primero haga uso de una marca de fábrica o de
Comercfo, es el único que tiene derecho a ad-
quirir La propiedad de e11a. En caso de dis-
puta entre dos o más poseedores d.e una rnisma
merca, la propiedad pertenece al prirner posee-
dor, y si la antigüedad de la posesión fuera
una mismar al primero que haya solicitado eI
registro de la oficina respectivarr.

Este artlculo ha sido violado en forma directa
por omisÍón. En efecto, e1 mismo establece cla-
ramente un orden de prelación en 1-o que se re-
fíere a las pautas a seguir para determinar guíen
tiene e1 derecho de registrar una marca de :'ábri-
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ca o de comercio" E1 orden que irnporre el ar-
tícufo transcríto, es el sigu-iente: 1) E1 qrre
prímero haya usado la marca; 2) eI que primero
haya psCe:!-dg_ ia marca; ), 3) eJ- que primero haya
soli citádo su regist.ro, De la docurnentación

"pü-tffi"r la sociedad mexicana RANCOMER, S"
A" o se colige que su marca de comercio, BANCO-
IWR ha sido usada, tanto en eI comercio nacio*
nal del país de origen cüno en eL cc¡mercio in-
te::nar-iona1, desde ei 15 de febrero oe 1-969, J-o

cual-';e da a dicha socffisi-
r¡<¡ al registro de dicha m.arca en Fanamár de acuer*
do con l-o establ-ecido por el pre*ciLado artlcu-
1o rie nuestro CóOigo Administrativo, ya que en
est.a fecha la sociedad anónima panameña denomj.-
nada BANCO COMERCIAL DE PANAMA, ,5" A", ni si-
qr-ri-era exist{a, p,res según consta en certifi*
cado del Registro pú¡lico qr-le esa sociedad pa-
nameña acompañó a su sol-icitud de registro,
el-la no fue organizaCa sino en enero de 1979,
por 1o q.re ma1, podla estar usando en ese en-
to;rces 1a denomj-nación come::ciai que preten*
cle ahora regist::ar infundadamente" De la lec-
tura de ese artlculo, se ciesprende sin discu*
sí6n que, contrariamente a 1o que Cicen l,¡s re-
sueltos atacados (en especia] e1 itüs 2254 de 8
de febrero de 1980), en ''l a Ley panameña (t'."..
que es estricta;nente territorialtt, es decir, gue

!¿e_qg que aplicarse en Fanamá), la preferencj-a
eñ caso de conflicto por una ma.rca de fábrica
o de comei:cio se da al que primero haya hecho
Ui?q de ]-a misma, al primer poseedor, haber ob-
tenj-do el registro de la misma, ni- haberlo so-
ti citado. nslo úttirno sóto *" .sffi?ffi-ffio-
sesj.ón de las partes en conflicto fuera de
iqual- antigüedad, que no es 1o que sucede en es-
te caso"

BAllCOIvtER, S. A" reclama prioridad, con base en
la ley panameña, porque es eI primero que ha
hecho uso de la marca TTBANCOMER|T.

SEGIJNIIO; Artículo 48 del Decreto Ej ecutivo Ne 1
G-T;A rnarzo de 1-939s eu€ establece 1o siguien-

tt5e entiende por uso de uRa marca de cornercio,
la colocacíón, venta o dístribucién en el co-
mercio de los artlculosn productos o mercan*
clas amparadas por ciicha marca, aún cuando esos
artlcuios, productos o mercanclas no hayan sido
fir:oclucidos, f abri-cados o manuf acturados por el
dueño de la marcarr"

La clisposíción transcri ta ha sj-do viol-ada en f or-
ma dj-::ecta por ornisíón" La socieclad anónima me*
xicana BANCOMER, S. A., solicitó en Panamá el re-
gistro de Ia marca de comercio extranjera "BAN@-

E-
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IERrr, aducienCo (Y probando) haber
corrercio nacional de México, (que

usado, en eI
es el- pals de
1969, 1o cualor,igen), desde el 1-5 de febrero de

le concede el derecho, de acuerdo cen nuestra ley,
a registrar la mi-sma con exclusión de cualquiera
otra persona, natural o ju-rídica-

Al no aplicar la norma transcri tar eI Director
de Propiedad fndustrial del MÍnisterio de Comer*
cio e trndustrias desconoci6 eI derecho en ell-a
consagrado en forma perfectamenie clara, violán-
dol-a asl en forma directa por omisión.

TERCtrRO: EI párraf o primero clel artlculo 201-6
EEi. Cffieo Administrativo, que dispone:

ilConstituyen propiedad cle por sí, e1 ncmbre de
un comerciante o el de una sociedad mercantll- o
indu,strial-. -.'l

La disposición transcrita ha sirlo víolada en
forma directa por ornisión, ya q:e 1a misma
no ha s'ido aplicada a pesar de ser clara y
expJ-ícita al establecer que e1 nonbre de una
sociedad mercantil constituye propiedad de
por sí, La palabra I'BANCOMER'i no sol-annente
coristituye una marca de comerci or sino que
consiste en e1 nombre de una sociedad anóni-
ma orgarrizada y existente de acuerdo con las
leyes de los Estados Unidos Mexicanos, según
consta en el expediente, por: lc que, al tenor
de Io dispuesto por el- artícul-o transcri tor la
palabra TTBANCOMERTT es propiedad exclusiva de
BANCOMER, S. A.

E1 Director de Propiedad Industrial, al no
ap]iq¿¡ e1 artlculo 2016 del Código Adminis-
trativo, desconoció un derecho consagrado en
él-, vio:"ándoIo, por tanto, en fo.rma directa por
omÍsién'J

La firma forense Tapia, Linares y Alfaro, en nombre y represen-
tación del Banco Comercial de Panamá, S. A., solicitó gr", r'se nos
tenga como parte en el- juicio contencioso adm:inistrativo de plena
jurisdicción'presentádo por Bancomer, S. A., de los Estados Unidos
Mejicanps,'contra e} Resuelto }ia 1-841" del 30 de noviembre de 1979,
dictado por eL Director de Ia Pqopiedad Industrial del Ministeri o
de Comercio e fndustrias, confirmado por ei Resuelto }iq 2254 del- B

dér febrero de 198ü, dictado también por eI Director de Propiedad
Iiidustrial- del ivlinisterio de Co¡nercio e fndustrias y por el ResueL-
to Na 34 del- 18 de abril de 1980, dictado por la Directora General
de Comercic del- Wnisterio de Comercio e Industriasn a la vez que
oponemos e impugnamos como en efecto impugnamcs y nos oponemos, al
mencionado requrso y a sus pretensiones solicitando, como en efecto
solicitamos, q'Je se rechaze l-a demanda presentada por l-a firma fo-
rense Icaza, GonzáLez*Rulz y Alemán, en representación de BANCoMER,
S, A., de los Estados Unidos de Uéjico y que se nieguen sus preten-
c i nnac ll

-59-



El Pr<¡curador de la Administración, sosti-ene que:

I'Cc¡nsídera '! a recurrente que los actos admi-
nj sh:ativos gue se i-mpugnan han infringido
'1 as si-guierrtes disposicj,ones 1ega1"es: EI ar-
tlculo 2023 det código Administrativo, el ar-
tículo 48 del Decreto Ejecutivo Na 1 de 3 de
marzo de 1939 y e1 párrafo ptimero del artículó
2C16 clel C6Oigo Adminístu:ativo"

Antes de entrar al análisis de las mencionadas
normas jurídlcas vealnos 1os principal"es aspec-
tos que se han suscitado en esta conttroversj-a
legal:

1. El orígen de este caso 1o encontramos cudn-
do la sociedad mexicana denominada MIIICOMER, $.
A., por medj-o de apoderado, solicitó ante el
Iviinisterj-o de Comercio e Industrías, -que en
adelanté denominaremos (MICI)-, el día 10 de
septiernbre de 1979, el registro de 1a expre-
sión BANCOMER como marca de comercio, con e1
propósito de amparar servicios de depósito,
ahorros y fideicomisos. (v. fs. 15 del €xpe
adm. )

2. Los apoderados legales de la demandante so-
licitaron a la Directora General de Comercio pel
MICI, ia publicación en el Botetín de la Propie-
Cad Industri-al de la sol-icitud de rqistro de 1a
ntarca de comercio extranjera 'TBANCOMER|I (V" fs.
1-9 del exp" adm" )

3" El 30 de noviembre de 4979, el Director de
la Propiedad Industrial del MICI, dlcta e1 Re-
suel-to Na 1841, el cual en su parte resolutiva
expresa:

t?Dr.. ¡;.r \/F .
l\ú, vluv ! t

10 RECHAZAR la solicitud de registro de la mar-
ca de comercio: 'BANCOMER' p::esentada por Ia
empresa mexícana BANCOMERT S" A" a través de la
firma Icaza, Gonaález*Ruíz y Alemán"

Solicitar fa devolución de la mitad de los dere-
chos pagados por la peti-cionaria, ante la ofici-
na coruespondiente del }ti-nisterio de Hacienda y
m..--.*^J-CDU! UD

NOTT}'IQUESE Y CWPLASE"
(fd. ) ¡rlcdiel L" Jiménez o"
Director de Ia Propiedad Industrial.

i{oo" ) Viel-ka R" Rooríguez C.
Secretaria Ad*OC." (Cfr" fs" 17 y 1-8)

4" El 15 de enero de 1980, los apoderados lega-
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les de la demandante ínterpusieron ante eI Di-
rector de la Propledad Industríal- del MICI, un
recurso de reconsideración con apelación en
suUsidio en contra del Resuelto Ne l8at de 30
de noviembre de 1979.rr1(V. fs, 23 a 25 deL exp.
adm" ) '

5" Por medio de] Resuel-to Na 2254 de I de fe-
brero de 1980, el Director de La Propieciad In-
dustrial de1 MICf, resolvió:

I?RESLIELVE:

1." NEGAR, como en efecto niega 1a sqlicitud de
reconsideraci6n del Resuelto Ns 1-841 de 30 de
noviembre de 1-979.

2" CONCEDER la apelación en subsidio ante La
Dírectora Genenal de Comepcio, a la sociedad
mejicana denorninada BANCOMER, S. A"r repf€sen-
tada por la firma forense Tcaza, Gor.rzáIez-Rulz
y Alemán, para que 1o sustente en los cinco
(5) días trá¡iles siguientes a partir de l-a
notificación det presente Resuelto"

NOTTFTQUESE Y CUVIPLASE.
(fdO") ABDIEL E. JTMENEZ O.,
DIRECTOR DE I{A PROPIEDAD TNDUSTRIAL

(fdo, ) \¡IELKA R. RODRIGUEZ C.
SECRETARIA AD*HOCI'. (Cfr. fs" 20)

6" El- 20 de marzo de 1980 los apoderados lega-
les de la demandante presentan un escrito en el
cual sustentaban ]-a apeJación" (V. fs. 30 a 36
de1 exp. adm. )

1. La Directona General de Comercio dictó e1
18 de abril de 1990 el- Resuelto Ns 34r el cual
en su parte resolutiva expresa:

?IRESIIELVE:

MANTENER en todas sus partes e1 Resuelto NQ
1,841 de 30 de novi-embre de 1979, dictado por
el DÍrector de 1a Profiedad fndustrial de1
Ministerio de Comercio e Industrias.

FUNDAMENTO: Artículos 1"4 y 28 del Decreto
Ejecutivo N9 1 de 1939.

COPTESE Y NOT]FIQUESE.

ICDA. GEORGTNA T. DE PEREZ
DTRECTCIRA GENERAL DE COMERCIO

RCSA}JA FRANCO
SECRETARIA AD-HOC.'I (Cfrs. fs. 38 del exp. adm.)
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8" EL 14 de agosto del año que decume 1a deman-
dante presentó ante la SaLa Tercera de la Corte
Suprema de Justícia un recurso contencioso admi-
nistrativo de plena jurisdicción en contra de los
actos administrativos dictados por e1 MICI, (V,
fs" 23 a 2'l)

9" El 1a de septiembre del presente año los
apoderados iega1es del- BANCO COMERCIAL DE PA-
NAMA, S" A", presentaron ante la Sala Tercera
de la Corte Suprema de Justicia un escríto con
la finalidad de que se J-es tenga como parte
para opcnerse al- recurso interpuesto por BAN-
coMER,. S. A. de Móxico (v" fs" 34 a 4t).

Veamos 1as diversas normas jurídÍcas que se-
gún 1a demandante han sido violadas y el con-
cepto de su presunta infracción:

t. Según la empresa recurcente se ha violado
el Artlculo 2023 ael Código A,Cmínistrativo.

Dicha norma juríoica preceptúa:

"Artlcul-o 20232 El individuo o compañla que
primero haga uso de una marca ¿e fábrica o de
comercio, es el ún-ico que tiene derecho a ad-
quirir l-a propiedad de ella. En caso de dis-
puta entre dos o más poseedores de una misma
marca, 1a nropiedad pertenece aL primer pos€€-
dor y si la antigüedad de 1a posesión fuera
una misma, al primero que haya solicitado eI
registro de l-a oficina respectiva'r.

Como concepto de la violación la demandante
sostiene:

rrEste artlculo ha sido violado en forma directa, .¿por omisiórr" En efecto, e1 mismo establece cIa-
ramente un orden de prelación en 1o que se re-
fiere a las pautas a seguir para deternr-inar
quián tiene el derecho de registrar una marca
de fábrica o de comercio. El orden que impone
e1 arL.ícul-o transcríto, es e1 síguiente: 1)
El que primero haya usado 1a marca; 2) e1 que
primero haya peg-éiqg:J;-ñarca; y 3) et que pri-
mero haya solicitado su registro, De 1a docu-
mentaci6n aportada por la sociedad mexicana
BANCO|,{ER, S. A., se colige que su marca de co-
mercior -rBA}ICOMEF.' ha sido usada, tanto en el
comercio nacional del pals de origen como en
eJ- comercio internacional, desde el 15 de fe-
brero de 1969, l-o cual 1e da a ¿icf,affi-
el derecho exclusivo al registro dedicha mar-
ca en Panamá, de acuerdo con lo establecido
por eI pr:e*citado artlculo de mrestro Cóaigo
Administrativo, ya que en esta fecha la socie-
dad anónima panameña denominadaBANCO COMERCIAL
DE PANAIVLA, S. A., ni siquiera existla, pues
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según consta en certificaoo dei Registro Públi-
co que esa socieelad panameña acompañó a su so-
licitud de reEistro, ella no fue organízada Fi-
no en enero de 1979r For lo que mal podla estar
usando en ese enLonces La denominación comercj-al
que pretende ahora registrar infundadamente"
De J-a lectura de ese artfculo, se desprende sin
discusión q;e, contrariamente a l-o que dicen 1os

resueltos atacados (en especlal e1 Na 2254 de B

de febrero de 1980)o en la Ley panameña {r"...
que es estrictamente territorial', es decirr QUe

!+glp que apl-icarse en Panamá), la preferencla
ffi6so de confl-icto por una marca de fábrica o

Ce comercio se cia a1 que prímero haya hecho uso
de la mi-sma, ai primer poseedor, sin que gea ne-
cesarío para estar protegido frente a otro po-
seedor, haber obtenido e1- registro de la mismat
ni haberl0 solici-tado. Esto último só10 éffií
..-,-ffi 1as partes en conftícto
fuera oe igual antigüedad, que no es 1o que su-
cede en este caso.

BANCOMER, S" A., reclama prioridad, con base
en la Ley panameña, porque es el- primero que
ha hecho uso de 1a marca 'BANCOI{ER' (Cfr" fs.
/\ v ¿5 VCa. l

oi""rlti*os de ellos. La norna jur'ídíca en es-
tudio contiene los siguientes supuestos:

a) El indiviCuo o compañia que primero haga
uso de una marca de fábrica o de comercio, es
el único que tiene derecho a adquirir la pro-
piedad de e1la.

b) En caso de disputa entre dos o más posee-
dores de una misma marcar }a propiedad perte-
nece al primer poseedorr Y

c) Si la antigüedad de 1a posesión fuera una
misma, al primero que haya solicitado eI re-
gistro de la ofíclna resPectiva"

Según la demand.ante la sociedad mexicana BAN-

COMER, S" A", tiene el derecho exclusiüo de re-
g'istro de su marca por el hecho de que se ha
sido usada tanto en el comercio nacional del
país de origen como en el comercio internacio-
naI, desde e] 15 de febrero de 1969. Conside-
ramos que 1a demandante le da una interpreta-
ción errónea a ese precepto tegalr ya que, co-
mo 1o han expresado los diversos funcionarios
públicos del MICI, e1 mismo es de aplicación
ástrictam*nt. !ggi!gig!, es deci::, sólc es
aplicable en el territorio nacional para 1as
marcas que se hayan usqdo o regi-strado en
Panamá. De allí, puflq.re no hace alusión a
marcas usadas en palses extranjel:os"
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En el presente caso tenemos que"la empresa pa-
nameña BANCOIER, S. A", soli-cító el 29 de
agosto de 1979, ante ei MICI eI registro de 1a
denominación BAjrlCOirffiR para amparar un estable-
cimiento comercial, solicitud que fue acogida
y publicada en eL Boletín de la propiedad In-
dustrial Na 6, del 28 de diciernbre cle ir979 , pá-
gina 48, bajo el NQ i865" En canbio, 1a ernpre*
sa mexicana BANCOI{ER, 5, A., solicitó l-a ins*
cripción de la expresión BANCOIvIER como marca
de come.rcio ante el expresado }ti-nísterio el L0
de deptíembre de 1979" exactamente, once (11)
dlas después que l-a sociedad panameña.

De aceptarse ia tesis de la demanciante, que
propugna por la aplicacién extraterritorial
de l-a norma, nos encontrarlamos ante una cons-
tante inestabil-idad jurídica en l-o referente
al regi-stro de marcas en nuestro pals, y e1lo
es así, ya que se daría e1 caso de que si una
persona juríOica o un comerci-ante nacional ha-
ya registrado su marca en Panarná se verla con
su derecho desposeí¿o si se presentera una mar-
ca extranjera, alegándose qüe en su pals cle
oriqen se ha usaCo y registrado"

Irnportante es hacer 'alusión a la interpretaci-ón
juríOica que el ifiCI le dió al artlculo 2023 de1
CóAigo Administrativo :

ilLa referencia qug hace el recurrente aJ Artí-
culo 2023 de1 CóAigo Administrativo, no cabe
en el presente caso, ya gue 1a nepúbtica de
^2Panama, legisla para e1 territorio nacional.
Por 1o tanto, si la socj-edad anóruima mexicana
BANCO¡4ER, S. A., querla proteger su marca de
come.ncio:'BA¡trCOMER', debió haber solicitado
e1 registro en nuestro pals desde 1969, en que
alega empezó a usarla en el comercio interna-
cional-" No es obligación del Registrador cono-
cer la existencia de los distintivos extranje-
ros sl-no que debe aplicar l-a Ley, según el or-
den de prelación de las soLicitudes. En e1 pre-
sente caso, el solicitante nacional pidió el re-
gistro de La Denominación BANCOMER, con varios
dlas de antelacién a la solicitud foránea, por
1o que este Departamento, teniendo en cuenta
precisamente el artf.culo 2023 del- Código Admi-
nistrativo a gue se refiere e1 recurreqte, 1<:
adjudicá aL solicitante local, ya gue hubiera
sido un absur:do jurídico negario bajo la pre-
sunción de que el distintívo BANCOMtrR, ya 1e
pertenecla a otro y se reserva a esLe, sin te-
ner siquiera noción de si al foráneo 1e intere-
saba obtener Lrn registro en parramá o no'. (c
fr. fs. 19).

Por 1o tanto, opinamos gue no se ha producido
la violacién legal aludida,

t
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otros de los aspectos legales gue se tomaron
en consideración para dictar 1os actos admi*
nistratl-vos son los siguíentes;

La Convenci6n General Interameri-cana de Pro*
teccién Marcaria y Comercial suscrita en
ü/ashington en 1929, la cual fne aprobada en
nuestro país mediante Ley Na 64 de 28 de di*
ciembre de 1934" I¡a m€rrciorrada Convencíón
tiende a evitar los probiemas cfimo los que
aquí se han presentado, y así tenernos que e}
artícul-o 14 de dicha Convenciórr es determÍnan-
te al señalar:

"Artícul c i4z El nombre comercial de las per-
sonas natural-es o juridicas rlomiciliadas o es-
tabl-ecidas en cualquiera de l"os Estados Contra*
tantes será protegido en todos los demás sin ne-
ces'idad de regi.stro o depósi-to, forme o no parte
de una marcart "

l'il- artículo transcrito ti ene como finalidad pro-
teger el nombre comercial de 1as personas natu-
r.í.* o jurídicas no domicilia,Cas en Panamá, en
el sentj-do de que su nombre cornercial será pro-
tegido "sin necesi-dad de registro o depósito,
forme o no parte de una marcati'

Sobre este tópico veamos 1o que nos comenta
el Director de la PropÍedad rndustrial- del
MtrCI:

"Desafortunadamente la República Mejicana, no
ha ratificado l-a Convención General fnterameri-
cana de Protección Marcaria y Comercia.l, suscri-
ta en ülashington, en 1929r eu€ serla 1a que le
daría una protección al- extranjero no domicilia-
do en Parramá, sobre el nacional. De no haber
ratificado dicha convención y estando tod.os de
acuerdo que e1 artículo 2023 del cóaigo Adminls-
trativo es estrictamente territqrial, la denomi-
nación solicitada por el Banco Comercial de
Fanamá, S. A., consistente en el tármino BAN-
COMER, tiene prioridad por haber soJ-icitado eL
registro de este Departamento, con varios dlas
de antelación" For 1o tanto, aunque a Ios dis-
tinguidos juristas 1es parezca tralda de 1os
cabellos, la referencia a l-a Convencíón Marcaria,
ésta era perfectamente apiicable al casor¡" (C
+r +e )ll I

Djrectora General de Comercio en su informe
Conducta al referirse a ese tema manifestó:

Ld

de

rrPor otro lado, existen inflnidades de marcas
en el mercado nacional- e internacional y sin
embargo, no aparecen registradas en este Mi-nis-
terio, al igual que tampoco son marcas de paises
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que sean signatarios de Ia Convenci ón Interame-
ricana de Marcas de Ffurica y Comercio, Conven-
ci-ón aprobada mediante Ley Ns 64 de 1"934, situa-
cigon gue se da en e1 presente caso, por 1o que
no hay que darles protección. Iguai- situación
sucede con nuestras marcas, qu-e se util-izan en
otros palses donde no exÍste ley o medida cons-
titucional a favor de nuestro país en cuanto a
marcas.

Esto no significa gue no vamos a registrar las
marcas que se nos presente, sino por el contra-
rio, queremos aplicar'ta ley tal como se nos
apl-ica a nosotros en otros palses,r' (Cfr. fs.
JJ,'E

Oportuno es señalar que en el Resuelto Na 34
de 18 de abril de 1980, distado por la Direc-
tora General- de Comercio, se hizo énfasis en
gue en la presente controversia debla tenerse
en cuenta Lo dispuesto en e1 Decreto Ejecutfvo
Na 1 de 3 de marzo de 1939.

Asl puntuaS-iz6 su opinión dicha funcionaria
púnlica:

"Después de analizados los puntos de vista de
los Resuel-tos y del recurrente, somos de opi-
nión que antes de la Convención Marcaria y del
artlculo 2023 del CóOigo Admínistrativo, es
tfoico buscar la sol-ución al problema en el
Decreto Ejecutivo Na 1 de 3 de marzo de 1939,
por ser especiai y posteriores a los dos cuer-
pos legales nencionados anteriormente." (Cfr"
a fs" 20) "

Las disposiciones legales del mencionado Decre-
to Ejecutivo que fueron aplicadas en este caso
son 1os artlculos 1-4, en su acápite e), 28 y 34.
t'Artlculo 14: No podrán registrarse Marcas de
Ffurica que se encuentren en Los casos sigu'i en-
tes:

e) Las Marcas de Fábríca que sean idénticas a
otra marca registrada o conocida y usada por
otra persona para distinguir productos, arlí*
culos o mercanclas iguales o similares o de
ias mismas propiedades de los que se desea
comp.rar con la nueva marcatt.

"nrtícul-o 28: Recíba toda solicitud será exa-
minada por el Secretario de Trabajo, Comercio
b Industrias, quien deberá rechazarla sí se en-
cuentra en cualquiera de los casos expresados
en el artlculo 14 de este Decreto, o si nc se
han llenado todas las formalidaoes qr-re la soLi*
citud debe contener.

En cualquier caso, al rechazar una solicitud se
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expresarán por escrlto, fos motivos en que se
funCe el- rechazo y si este basare eri defectos
de forma de l-a solicitud, el interesad.o pocirá
subsanar:l-os para que la solicitud sea tramita-
da" Contra 1o resuelto sobre rechazo de una
solicitud sólo cabe el- recurso de revocatoria
ante el mismo Secretario, y 1o resuelto por
áste en dicho recurso se;:á definitÍvorr,

"Frtlcul-o 34; Toda persona qlie considere que
-le asiste el derecho paró oponers€ a Ia soli-
cítud de registro de una MARCA DE FABRICA, de-
berá presentar su opinión, por sl o por meclio
de abogado ante la Secretaría de Trabajo, Co-
mercÍo e Industrias, dentro del- término de tres
meses señal-ados en el artlcu--l-o 299.

La demanda de oposición debe reunír los requisi-
tos de una demanda judicial ordinaria y acompa-
ñarse con el-la l-as pruebas documental-es que el
opositor tenga en su poder, y acuciir: aquellas
que desea que se practiguen dentro dei término
que más adelarrte se estabiece" (art" 304 C. J")

Fácíl- es percatarse de que a 1a empresa mexica-
na se 1e ap1ic6 en f orma coruecta e1 acápite e )
de1 artlculo 14, y ello es asl ya que de autos
se desprende que ia empresa BANCO COIYERCIAL DE

PANAMAe S. A., solicitó primero que }a menclona-
da soci edad mexicana en el Departamento de 1a
Propiedad Industrial de1 MfCI e1 ragistro de
Ia denominación comercial- BA¡¡COMER para distin-
guir su negocio.

2" Por estar ligados entre si anaU-zaremos con-
juntamente, 1os artlculos 48 del Decreto Ejecu-
tivo Na 1 de 1-939 y el párrafo prirnero del ar-
tlcul-o 20L6 de1 CóOigo Administrativo.

El primero de díchos artlculoii preceptúa;

"ArtfcuLo 48: Se entíende por uso de una Marca
de Comercio la colocación, venta o distribución
en el Comercio de los artfcul-os, productos y
mercanclas no hayan sido producidos, fabricados
o rnanufacturados por el dueño de la marcatr.

Sobre eI concepto de la viol aciórr }a demandante
manifestó:

rrl-a disposÍci-ón transcrita ha sj-do violada en
form-a directa por omisión. La sociedad anónima
mexicana BAI{COMER, S. A", solicitó en Panamá el-
registro de l-a marca de comercio extranjera
TBANCOMERf aduciendo (y probando) haberla usado,
en eI comercio nacionai de Móxico, (gue es eI
pals de orígen, ) desde e1 15 de fe!.{e€o _de 19_92,
1o cual le concede el oereffi
nuestra ley, a registrar l-a misma con exclusión
de cualqui,era otra persona, natural- o jurídica.
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Al no aplicar la norma transcrita, el Director
de Propiedad Industrial del Ministerio de Comer-
cio e Industrias desconoció el derecho en ella
consagrado en forma perfectaniente ctr-ara, vio-
-t ¿ -tandora asa en rorma directa por omísión". (c
fr. fs. ¿6 ).

El párrafo primero del- artícul-o
go Administrativo dispone :

201-6 det- códi-

"Constituye propiedad de por sl, el nombre de un
comerciante o el de una sociedad mercantíI o in-
dustrial-tt.

El- demandante expone l-a presunta violación de es-
te modo:

"La disposición transcrita ha sido violada en for-
ma dir:ecta por omisión, ya que la misma no ha sido
apJ-icada a pesar de ser cl"ara y expllcita al esta-
blecer gue el nombre de una sociedad mercantil
constituye propieciad de por sl. La palabra
TBANCOMER' no soiamente constituye una marca de
comercio, sino que consiste en el nombre de una
socíedad anónima'organizada y cxi-stente de acuer-
do con las leyes de los Éstados Unidos Mexicanos,
seE'ún consta en el expedienter por tr-o que, al te-
nor de l-o di-spuesto por el- artí,culo transcrito,
1a palabra TBANCOMERT es propiedad excl-usiva de
BANCOMER, S. A"

El Director de Propiedad Industrial, aI no apli-
car el artlculo 2016 del Cóaigo Administrativo,
desconoció un derecho consagraclo en el, violán-
dolo, por tanto, en fonma directa por omisiónt'"
i{"Cir" f si ¿o ) .

Con relación al artlculo 48 transcrito, no ve-
mos en que forma ha podido ser infringido"
Plenamente quedó demostrado en la vía admi-
nistratíva que a 1 a sociedad panameña 1e asis-
tía mejor derecho que a la mexicana' ya que la
primera sol-icitó antes que 1a mexicana el re-
gistro. Por estar relacionados con este pun-
to, querenos hacer valederos los comentarios
vertidos en el- punto Np 1 de este escrito.
Sobre el párrafo prirnero del artÍculo 2016
c1el Código Adminístr:a-uivo, consid€ramos que
no ha sido violado debido a gu€ l-as autorida*
des del- ilfCI no podlan darle prelación a 1a
marca BANCOIvIER de MáxÍco' ya gue existla en
el Departamento da la Propiedad Industrial del
MÍCI, la solicitud d* registro del- Banco Co-
mercial dc Panamár 5. A.

Es más, considcramos quc cI dcrecho de propie-
dad sobre cl nombre de un comcrcianta, o cl dc
una socisdad mcrcantiL o industrial' a quc sc
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rcfielie ei artlculo en dj-scusión cs y tienr
que scr el derccho dc propicdad al nombrc dc
una sociedad mcrcantil o industria]- inscrita
en c1 Registro Mcrcantll de Panam&.

Para reafirmar nuestro criter{ o nos permítilnos
transcribj-r los artlcul-os 36 y 37 detr- Código dc
ComercÍo y et ordinal 2 de1 Artículo 2 de la
Ley Na 32 dc 1927, l-os cualcs guarden ::elación
con el artícuLo 2016 dnl" Código Administrativo.

Tales prcccptos lcgalcs ciispcnen;

t'Artfculo 36: Todo comercíantc cjerccr'á eI
comcrcio y firmará cualcsquiqra clocumentos rr-
lativos a su giro, con un nombr* quc consti*
tuirá su fírma o raz'on sociel,

NinEún comcrciantc podrá lndividualmentc usar
como raz6n cornrrcial nombre disLinto dcl suyo".

.tAr:ticul-o 37: E1 comerciante es propietario dc
la razón comercial iegalmcntc constituída e ins-
crita y, en tal conccpto, podrá usar de cll-a y
reivindicarlart .

rrArtií-culo 2a: Las pcrsonas qu€ desecn constituir
una sociedao anónima suscribirán un pacto social,
que deberá contcner;

2a: E1 nombrc de la socicdad. que no será igual
o parecido al ds otra soci edad pr:eexistcnte dc
tal manara quó sG prcstü a confusión.

La denominación incluirá urra palabra, frase o
ebreviación quc indique quü cs una socíed.ad
anónima y quc 1a distinga de una pe.l:'sona natural-
o de una socicdad dc otra natural.eza"

El ncmb.re dc la sociedad anónima podrá expresar-
se en cualquíer idiomatr"

Luego de las consideraciones expuestas, solici-
tamos quc s€ dcscstimen las pretcnsioncs dc l-a
demandanter ya quc los actos adrninistrativos dic-
tados por los funcionarios del MICI, se ajusta-
ron a derecho yr por ende, no han infringido
ningún preccpto l-agal'r "

Los puntos debaticios consisten en determinar 1o siguicnte:

CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA TESIS DE LA RECURREI{TE

Como sc ha visto, 1a recurente sosticne que la parte coadlru-
vante ha dcsbordado el marco de su legitima intervcnci6n cn estc
proceso, ya qur ha defcndiCo el acto in'pugnado sobr€ la bastl d{t
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disposícj orres y plantearníentos distintcs de los invccados por J-a

Adrninistración. Aún cuando comparte c} críterio de que eI coad-
lnrvante, dada su condjiián de par:te secundaria o accesoria, no
pu-ede formuiar ningune pretensión u oposici-ón propias, ni puede,
pcr: l-o mismo, modíficar o ampliar el objetc del }ítigio o incu-
ruir en contradicción con La actitud asr,imida por la parte coad*
1'uvánte, l-a 5a1a entiende que, en el caso subjudtcer nada impide
Sfer al- defender ios actos .recurridos, la parte coad.y-lvante sos*
t.enga quc J-os mismos están arreglados a Derecho y apoye su tesi s
en planteamientos adicicnales a ios forrnulados por la parte coad*
yuveda. A1 hacerlo así, la parte coadyuvante no introclucc una ii*
tis propía en el, procüso, y, en cons€cuenci-a, su intervencj-6n no
modífica el objeto del Iit5-gio, rri contradice la actitud asi;mída
por 1a parte coadyuvada, l-a cua1, an este casc, está obtígada, por
ministerio de la Iey, a defendw: ia lcqarídad de 1<¡s actos rücu-
rridos "

En otras pal-abras, si frente a l-a pretensión de la recurrente
de que se anul-en las resoluciones recur:lidas, ¿a Adminj-stración opo-
ne l-a valídez cle dichas r:eso'luciones, nada obe"La para que 1-a parte
demand.ada, quiera rcforzar1a nediante la preser¡tación de razoncs y
argumentos quée a juicio de ra parte coadl,r-rvante, suslentan 1a va*
Lidez de tal-es resoluciones.

CONSTDERACíCNES ACERCA DE LA TESIS DE QUil IA SCCICD,A,D RECIJRRENTE NO

PUSDE REGISTRAR I,A MARCA I'BA}dCOi,'frRII E'N }üÜESTRO PAIS.

Se afimna que la sociedad extranjera BAIüCOIWR, S" A., no
pu-ede regÍstrar como narca de comcercj-o en Panamá la palabra BANCO*
l4ER para amparar su pretendido derecho a usar exclusivarnente dicha
palabra en relación con la exptrotación de activi.lades bancerias.

tas razones en que s@ apoya eeta tesis son 1as sigui.entes:

I. Que una persona no autorizad-a por l-a Comisión Bancaria Naci<¡nai
para ej erc€r el negocio de bancei en Parre;rLá no puede registrar
marcas de comercio que se refieren a dicho ncgocio"

2" Que se pretenda registrar Ja marca Ce comercío extr:anjera
BA\TCOMER no para amparar rrproductos, artículos ni mercanclas"
sino para amparar servicios"

La Sala no comparte ninguno d"e los dos ar:gumentos plan-
teados.

ocur:re qu6 el simpi-e registro de una ma-r:ca para amparar e1
negocJ-o de banca, no viola ningún precepto de nuestro ordenamiento
jurídico, ni Lamp':co desconoce l-a prohibición contenida en el- artf-
culo 16 del Decrelo de Gabinete 238 de 1970, que, en su parte perti-
nente dispone que, rtsalvo 1os l¡ancos oficiales ninguna persona podrá
efectuar negocios de banca sin haber obteriicro previamente La debida
autorízación de la Comisión, mediante ].a ex.neCición de la licenciarr.
En efecto, el acto de regístrar una marca o cualquie¡' otro signo di.s-
ti-ntivc r:elativo a,' negocío bancario nc entr:aña, en for'ma aiguna ex-
plotación de cii cho negocio, ni in,lica tampoco que e1 peticionario
ejerce e1 negocio de banca en, o ¿iesde llanamá" Se trata, más bién,
de un acto tendiente a proteger la propi.eciad índustrial" de1 peticio*
nario, y: como tal-, es inobjeLabtr-e y iegítirno, En consecuencia, no



encuentra la Sala obstáculo alguno quen en términos generales, impi-
da que se registren en Panamá si-gnos distintivos de la actividad ban-
caria, aunque e1 peticionario no haya obtenido previamente licenci-a
que 1o habilite para explotar en nuestro pais el nqocio de banca.

De otra pa-rte, nadie puede poner en duda 1a calidad de co-
merciante de las personas dedicadas habitualmente a 1a explotación
de las actividades bancarias. Sobre este particular es conveniente
seña1ar que, de conformidad con el inciso 6a del Artlculo 2 del Có-
digo de Comercio, se reputan actos de comercio los contratos de que
puede ser objeto e1 dinero yr For 1o mismo, son comerciantes l-os que
habitualmente realizan tales actos"

A propósito de la citada norma, el- mercantilista panameño,
Dr. Renato Ozores (véase rrDerecho Mercantilrr, volumen 1r p. 50)
afirma 1o siguiente:

t'La funcién mediadora de los bancos resulta evi-
dente. Aunque técnicamente el dinero no es "mer-
cancla", en este caso e1 1egisl-ador 1o asimila a
tal concepto puesto que los bancos especulan di-
rectamente con el. rnismo al recibi-r sumas en def6-
sito (cuentas corrj-ente, cuentas de ahorros, etc.)
abonando en ciertos casos a los depositantes un
módico interés y facilitando préstamos a sus
clientes con las debidas qarantlas (reales o per-
sonaies) a un interés más elevado. A1 mismo
tiempo, los bancos realizan otras funciones me*
diadoras de importancia fundamental para el- co'
mercio al fínanciar ciertas operaciones; faci-
litar la real-ización por su medíación de Las
compraventas, sobre documentos (que son aquellas
en las que los bancos, siguiendo órdenes del com-
prador, pagan a1 exportador o vendedor el precio
de la operación cuando este hace entrega de los
Itdocumentosrt cotrrespondientes : 66¡¡9sii,,iento de
embarque, póliza o certificado de seguro, factu-
rd: certificados de origen, etc. ) ordenar giros
soJrre el exterior en moneda extranjera; expedir
cheques de viajero; descontar tltulos-valores y
otras operaciones similares que guardan con el
comercio las más estrecha relación, aparte de
Ia labor mediadora que normalmente realizan con
el dinero y i-os títulos que 1o representan I'en

su calidad de mercanclas".

A la luz de las consideraciones que anteceden, la Sala estima
inobjetable e1 registro de marcas de comercio para amparar fa ex-
plotación de negocios de banca, y por lo tanto, no le parece aten-
dible 1a tesl-s de que l-a marca '!tBANCOMERn util-izada para t;-les fines
deba reputarse marca de servicio.

.¡-sr,ita Ia posibilidad de que una persona no autorizada para
ej e:ce: er negocio de banca en Panan',á por la Ccri^jsi-ón Bancaria
i'-^: 

^--- -..-:- 
*^,i ^!--- ^- -..^^!*^ 

_-: ^ _-------,d---:-q- .*e.ta ¡'ecistrar en nuest¡:o país i:.arcas Ce comercio q.:e
se :ej'e:a:- : .a'c:o legc'cic, 1a Sala estt:a ::crt,lnoseñal-ar
:^-i^ --t^-=>-= , -.---!c :e -.'l-s-*a conve::i e:::e c-ie l_as



auto::ioades ccn"'petentes adoptaran las pi'¡¡rTldencias iegáles necesa-
rias oara establ-ecer una adecuada coordinación entre el Ministerio
de Comei:cio e industrias y la Comisión Banceria lrlaci onal, a fin de
aco¡:da-¡: q.re ásta última i-ntervenga en el trámj te del registro de
cualq:ier marca u otro típo di stíntivo r:el-atj-vo a!- negocio de ban*
Cár Dicha intervencién deberÍa, a juicíc de la Saia, inspirarse ert
e1 interés de-l Estado Panarneño de dotar a l.a Corn'isión Bancaria Na-
cional de un Indice Actualizad.o de l"as referldas Marcas o Signos
Distint-ivos, 1o cual conjurarla el- riesgo de que se aulorize la or*
ganización en Panan'á de bancc's que quie:ai'l adoptar, inadvertidamen*
te o del-jberadamente, marcas y siqnos ajenos y, sobre todo, en e1
de evitar que personas sín interás tegítimo se cien a la tarea de
registrar dichas ma.rcas o signos c,,:n el propósíto de lucra::se no
en la explctación eventual- del- negocír: bancari-o, sino en la cesión
de l-as marcas, práctica qrie en nada contribuirla, en opinión de la
Sal-a, a trfortalecer y fornentar las condiciones propi-as para el de-
sarrcll-o cle Pananá como Centro Financiero Internacicn¿ilrr, como l<t
manda el triter:al (b) del Artícuio 4C del- Dec::eto de Gabinete Na 238
de 1970.

9_9Nq-r!Fg+c_LQUgq pqqTR_rN4l,qq. Ery l|Jryiq'$_.ij4. pqNqi{{!\-:\p4-pBoS,IqqAp
TNDUSTRTAL

, Sin pretender decir n¿rda ntlevo sobre el tema, la Sa)-a,
estima conveniente señalar gue, en materia de propiedad inCustrial,
fa doctrina científica y los ordenamientos j'u:'ídicos de todas las
naciones civil-ízadas consideran que l-os s:-gnos distintj-vos de las
empresas, a saber; ei nomb::e comercfal, la desigrración del esta-
h,lecímiento (rótutos y emblemas) y la dsignación de ias mercanclas
(marcas ) , tienen el. carácter de bienes integrados rlentro de1 patri-
monio del, empresario qu-e 1os utiliza, Yr por J-o mismo, dichos sig-
nos y el derecho de usarlos, en forma exclusiva y excluyente, se
tuteia mediante acciones legales 'Ce ciiversa lndcle.

Tales acciones pueden esgrimirse no s61c¡ en los casos que
impliquen un cor.rfl-icto directo entre signos con la misma funci6n
distintiva, como por ejenLpio cuando una marca ajena es usada preci-
samente como marca por un tercero, sino tambíén en e1 caso de con*
fljctos indirectose que se dan mediante el'uso de un signo ajeno
destinándolo a otra función distintiva, como por ejemplo la utili-
zación del nombre comercial de una persona como marca de fábrica por
parte de un tercero.

En nu.estro ordenamiento jurídíccu l-a protección de la pro-
piedad industrj-ai está prevista en las normas pertinentes de1 cóaiqo
de Come::cío, del Cé;,.ligo Administrativo, del Decreto Ejecutivo 1 de
1939 y cle la Ley 64 de 1934, por la cual se aprueba la Convención
General Interamericana de Protección Marca-r:ia y Comerc¡'al y el Pro-
tocol-o sobre ei RegS-stro Interamericano de Marcas de Fábrica- l

Acreca de esta ú1tima ley, Ia Sala estima opartuno señalar, sin to-
mar partido en un sentído u otro, que hay un sector doctrinal c¡-ie

entiende que la Convención aprobad.a mediante clicha 1ey contiene nor-
mas que protegen la propiedad marcaria y comercial dentro de un Es-
tado, indepenciientemente de que exista o no uri registro o uso de
idéntica o semejante propiedad en otrc Estado. Tal es la opinión
del Dr" Germán Caveiier, di-stinguido rnercantj-lista e i-nternacional-is-
ta col-ombiano, quien en su obra I'Marcas de ¡'ábrica y Nombres Comer*
cial-esrr, Editorial Temis 'Ig62e páginas 9 y aA opína io siguiente:
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ItCon este fin, l-a Conrencj án c¡rrti ene dos gran-
des grupos de normas jirri,iicas" .r sabe::: 1) las
que protegen la propiedad ma;:cari.a y ccmerci al
regístrada en un Estado f,rent-e a ia qr-ie }a per-
judique y que se íntente recist:dí o sr* haya re-
gistrado en otro Estaco part,e; 2) .1,as ciue prote-
gen 1a propíedad ma.rcaria y ccme:c: al dentro de
un Estado, independien'i:ement.e ¡.e tlle exista o
no un registro o uso de :-dánlica o senrejante pro-
píedad en otros Estado"

Las normas del- pr:imer gru-po scil: ia) artlculo 34,
nu-meral 5Q, (b) ar.t ículc 3Qo nume¡a] 5); (c) ar-
ticulo 4ar (d) artlcuio 6, (e) a::tículo 7a: (f)
artlculo 8a r (S ) artl crrl-c 11e; { h } ar ticui.o 12 ;
(i) artlculo 13; ( j ) artícr:l-o 3i"

Las normas del segundo grupo scn: ia) articulo
30" numerales 1aJ- 4; tb) a:ti:--,:la 5!; ic) artl-
culo 99; (d) artícutc 1'j; ,(; ,:r *-Jri rcs 14 al 19;
(f ) artlculos 2A aL 22i (q r a:t{.culLcs 23 aI- 28;
(h) artlculos 29 y 3A"

Esta clasificación es de s'.;ma inlp+;1¡¿psi a en cuan-
to a las disposiciones del sesu:ldc grupo se refie-
re, ya que se ha discu+.ido si ias d':sp¿siciones de
esta convención se apl j-ca cu¿r,jcr d*::tro cle un Esta-
do parte exisle un proceso scb¡'e p::opiedad marcari-a
o comercíal entre individuos r,lac-l cnafes de ese Esta-
do parte" El tenor de las dispcsj cj cnes mencionadas
no deja duda sobre l-a concl-usj,ón de qu€ esas reglas
se aplican en el derecho inter:nc ent¡-e Índíviduos de
1a misma nacionalioad del- EsteCc pal:re donde se ha
suscitado el litigío scl:::e prcn:.edao nLa::caria o don-
de es menester si un act,¡ es c i:o cle conrpetencia des-
1eal, por ejemplo"

En efecto, si nos atenemes al ¡r.tlcu=1-c ?s (prirner
grupo), vemos que para e;er:c-rta:: -i a accián Ce opo-
sición alll dada es necera.: r cua exisr:.a un regis-
tro o uso en Estado diferente de :quei donde se so*
licita la protección" En camb-j o" ei a::tlculo 18 por
ejemplo, otorga acciones de oposr'cL'an y de cancela-
cíón de nombre comercjal ::egi,s'tracii-r, y' da esa acción
a tttodo fabricante, industria)-, üünercaante o agri-
cul-tor domiciLiado o establecido e:"r cual-qu.iera de
los Estados contrata¡¡tes, o sea. que para ejercitar
esas acciones no s r- í.--q'iireic .,iraJ rril.dción entre re*
gi-stros existentes en dos ilsraics cístin'tos, sino
q{¡e son ej ercitables por gu6'r qrlac-r- individuo esta-
blecido, en cuaiquier Esta.ic 'cai.-:e".

Esto nos permite conclui:: q,iÉr ,La$ di str;csiciones de
la Convención ya rnencionaias .ürnc .ri:l segundo gru-
por son normas juríd.lcos ei,r€ s€ ':rc'.) . orarcn en el
derecho interno de cada uno de ]cs flst,ados r sÍn
que sea necesario para su apl-i,:acj-án que se pr'e*
sente ningún antecedente, conf.1-icto o registr:o en
referencia a las leyes de ct.r'c E*tedo parte."
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DE MERTTO

En el- caso subjudi-ce estamcs eti p.resencia de 1o que hemos

denomínado conflicto indirecto entre s3-gnos distintivos de diversa
índole, ya que se trata de determinar si l-a soci.edad mexicarra
BANCOMER, S" A,r por ser titular en wtéjico de ese nombre comercial
y de la marca cle comercj-o "BANCOMER" puede oponerse a qlle la socie*
dad panameña denominada BANCO COMERCIA-L I)A pAi\tAI{A, S" A"' uLilize
1a voz rrBAIriCOMERrr ya no como nombre comercial, ni como marca de co*
mercio, sino como denominación comercíal para distinguir sus esta-
blecimientos bancarios en la RepúbJ-ica de Fanamá.

Ahora bien, 1a Sala observa, que el- uso de la palabra
"BANCOMERIT como t-ítulo o den<¡minación por parte de la sociedad pa-
nameña BANCO COMERCIAL DE pAl'lAMA, S. A", ha sido autorizado por re*
solución de 1a Comisión Bancaria Nacional, segúr: consta en 1a pro-
pia li-cencia que dícha Comisión otorgó a BAl,l'CO CülmRCfAL DE PANAIVIAT

S. A", para ejercer el- negocio de banca en Panamá o en el extranje-
ro. Dicha licencia reza asl:

"EL SLTSCRITO, Director Ejecutivo de la Comisión
Bancaria Nacional, a solicitud de parte intere-
^^l^ ->dud "

CERTIFICA:

1* Que mediante Resolucíón No 2 de1 26 d,e marzo
de 1979 La Comisión Bancaria l'iacionaJ- oLor:qó err
esa fecha Licencia General á BA\ICO COI{ERC]AL DE

PANAMA, S, A. (CCMMERCTAL BANK OF pAtJé$fA, rNC")
para ejercer negocío de Banca en panamá o en el
extranj ero.

2- Que 1a Licencía General otorgada a BAIrTCO

COIVIERCIAL DE PANAMA, S. A. (COMMERCIAL BANK OF

PANAMA, INC" ) no ha sido revocada y se encuen-
tra vigente.

3* Que la Comísión Banc;o':ria Naciorrai autorizó
}a protocolización notariai e inscripcíón en el
Registro Público de documento presentado por
Banco Comercial de Panamá, S. A" (üoiWViERCfAL

BANK OF PANAMA, INC. ) ccntentivo del extracto
clel acta de la Reunión de 1a Junta de Accionis-
tas de dj-cho banco, en la cual se aprobó re-
for:mar la Cláusula Primera de1 Éacto Srr':-ial- del
mismor-para que quedara asl:

"Primero: (Denominación) La Sociedad se deno-
mina: Banco Comercial de Panamá, S" A., en
español y Commercial Bank of Panarna, Inc., en
inglés, pero los establecimientos que opere
podrán también denominarse BANCOMER DE PANAIúiA

o BANCOMER. La sociedad podrá tambián ejercer
el negocio de banco y firmar cualquíera docu-
mentación relativa a su giro con el nombre de
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BANCOMER DH PANAMA o BANCOIER""

4* Que La Comisión Bancaria Nacional- no ha
autorizado a BANCOMilR, S" A", Soc!édad Anónima
organizada de conformidad con tra legislación
m-exicanp, para ejercer negocio 'le banca en La
Rep'1b1ica de Panamá"

Atentamente,
(fdo' ) l-,ic" MarÍo de Diego Jr"
Director Ejecutivort.

No se trata, pues, de que eI Banco Comercial de Panamár S. A- 
'por sí y ante sl, haya optado por utíl-izar eI refetrido signo distin-

tivo, sino que 1o ha venido haciendo, como queda dicho, al amparo de
una autorízacJ-'on expresa de la más alta autoridad nacíonal en mate¡-;a
bancaria, l-a cual- tiene jurisdicclón exclusiva sobre la explotación
del negocio de banca en Fanamá y a cuyo cargo corre la supervisión,
vigilancia y control de todos los bancos que funcionan en nues'uro
país "

Si se accediera a 1a pretensión de la recurrente, qulen ha pe-
dido que se decl-are la nulidad de las resoluciones impugnadas y guet
como consecuencia de esta nul-j-dad, "Se ordene etr- regfstro de la mar-
ca de comercio TTBANCO¡{ERii, sol-ícitada por Ia sociedaci anónima mexi-
cana BANCOMER, 5" A"r y se ordene el rechazo de la sol-icitud de re-
gistro de la denominación comercj-al IIBANCOMERTT presentada por la
sociedad panameña BAIüCO COMERCIAL DE PANAMA, S" A.tt 1a Sala Tercera
también estarla decl-arando, virtualmenteu l-a nulidad o inexistencía
de la resol-ución de l-a Comisión Bancaria Nacional-, mediante la cual
se autorfzS aT Banco Comercial de Panamár S. A. r para usar la pala*
bra I'BAIrlCOlvlERe' como signo distintivo de sus estabLecimientos banca-
rios en 1a Repfutr-ica de Panamá. Es decir, Ia Sal-a fercera, sin que
ante ella se haya impugnado la validez del referj-do acto administra-
tivo de la Comj-sión Bencaria Nacional, estarla desconociendo dicho
acto y repu.tándol-o inexistente" ElIo, a todas luces, no es viablet
ya que eI acto en cuesti|n, en este momento, no está sometido a re-
visión jurisclíccional: por cuanto no ha sido impugnado por nadie y,
por otra parte, está amp'trrade por una presunción de legal-ídad que
la Sal-a debe respetar. Es constante la jurisprudencia en el- senti-
do de que, seEún se expresó en }a sentencia d.e 21 de junio..de 1966
(váase Repe.rtorio Jurldico, Año VI, Junio de 1966, página 251) '!el-
principio de legatidad que en eI Estado de Derecho debe ser norte
de La actividad administrativa y que encuentra su tutela en }a re*
visión jurisdiccíonal- de '! os actos adm:inlstrativos, engendra a fa*
vor de estos la presunción de estar ajustados a derecho mientras no
exista un pronunciamj-ento jurisdiccional- que les quite toda efica*
cíatr.

Se impone no acceder a lo impetrado"

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso-Administra-
tivo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nornbre de l-a
nepúntíca y por autoridad de la Ley, NIEGA las declaraciones solici*
tadas por J-a firma forense Icaza, Gonzá:ez-Ruíz ]r Alemán, en repre-
sentación de la sociedad BANCOMER, S. A"

NE



COPISSE Y i{.:trT}=Tü.UÍSE.

(fd.o" ) psnno ivtcRElüo C" {fdo" ) R]CARDO VALDES (fdo. ) r¿C SANTIZO p,
{fdc" ) IEOFPIiES IOPEZ

SECRETARfO

RECURSO DE CASACIOhI IABüRAL irrterpuesto pr:r Arias, Fábrega y Fábrega,
en representación de l-a empresa BRANI.FF AIRIIüAYS, INC., conira la
sentencia díctada pcr eI" T::íbunal Superi-or de Trabajo de fecha de 2el
de febrer:c de 1981, en el proceso laboral: SIMICATO INDUSTRTALüS DE
E]VIPI"EADOS DE LINEAS AÉREAS Y STMTIARES DE I"A REPUBLICA DE PANAMP, VS "
BRANIFF ATRi,{P"YS, TNC. MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ]VIORENO C"

Por prematuro no se admite el
recurso"

CORTE Si]PRiiMA DH JI-TSTICTA" SALA TERCERA (LABORAL)
Fanamá, veinticlós de abril de mil- novecientos ochenta y unoc

V I S T O S:

ta firma forense Arías, Fábrega y fábrega, Apode;rada Es*
pecial de la empresa BRANfFF AIRWAYS, fNC., ha recurrido en ca.sa-
ci6n laboral ante.esta Sala, contra 1a sentencia de fecha 26 de
febrero cle 1981, drctada por e1 Tribuiial Superior de Trabajo en el-
procesc Lal¡oral que ha dicha empresa 1e sigr-re el SINDfCATO l-rriDUS-
TRXAL DE E1VIPLEADC.g DE T,INEAS AEREAS Y SIMILARES DE LA REÉUBJ,ICA Dil
PAI'IAMA,

liepartido eJ- negocio y solicitado a1 Tribunal Superíor
de Trabajo el expediente laboral respectivo, e1 Secretario de di-
cho Tribunal,, en oficio |Ja 531 de 1"0 de abríl de 1981, comunica
a1 Secretario de esta Corporaci-ón que, "está pendiente de resol*
ver solicitu.d rle acl-aración de sentencia elevada por el Lic"
.José Antcnío Sossa, Apoderado .Tudicial de la parte demandantet'.

Siendo asl, e1 recurso interpuesto por l-a recurrente es
prematuro hebída cuenta de que no es procedente formul-ar casaci-ón
estando pendi-ente de resol-ver una solicitud de aciaración de sen*
tencia, pues como l^o establ-ece, el ArtlcuLo 927 del CóOigo de Tr.a*
bajo, el- recurso de casación debe interponerse ante Ia Corte de
Casación r.aboral dentro de los cinco días siguientes al en que fue
notificada ia resol-ución del Tribunal Superior de Trabajo" rtEn

caso de haberse foi:mulado solicitud de aclaración de la resolución
o corrección de errcr aritmático, este término se cuenta a partir
del día sigui-ente al que haya quedado noti-ficado el auto que re*
suelva dicha solicitudrr.

Por tanto, la 5a1a Tercera (Laboral) de Ia Corte Supre-
ma de Jr.rsticia, administrando justicia en nombre de la Repúbi-íca
y por autoridad oe la ley, 1rüO ADMITE eI recurso de casación l_abo*
ral interpuesto por 1a firma forense Arias, Fábrega y Fábrega, en
representación de la BRANIFF AIRI^IAYS, fNC., contra la senlencia de
26 de febr:ero de "1981, dictada por el Tribunal superior de Tr:al:ajo
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