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l. INTROITO

L os Juzgados Octavo y Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de
Panama, fueron creados por la Ley 29 de 1° de febrero de 1996 para conocer de las causas
listadas en su articulo 141, causas éstas intimamente vinculadas a las rel aciones presentes en
el mercado de bienesy serviciosy entre las cuales son contadas las controversias rel acionadas
con la propiedad intelectual que incluyen, entre otras, las relativas a derechos de autor y
derechos conexos, marcas de productos o de serviciosy patentes. Estos juzgados fueron
creados dentro del ramo civil, pero con una competencia claramente definiday muy distintay
distante de aquélla atribuida en primera instancia a los juzgados ordinarios de circuito civil.

Adicionalmente, €l legislador cred un ente judicial con competencia para conocer de las
apelaciones en contra de las sentencias 0 autos dictados en primera instancia por 10s juzgados
de circuito dentro de las controversias rel acionadas con la propiedad intelectual. Segun e
articulo 143 delaLey 29 de 1996 € superior jerarquico de los Juzgados Octavo y Noveno de
Circuito Civil ese Tercer Tribunal Superior de Justiciadel Primer Distrito Judicial de la
Provincia de Panama. En Panam@, la proteccién jurisdicciona de los derechos de propiedad
intelectual ha sido confiada a los entes jurisdiccionales arriba mencionados, sin embargo, las
tendencias jurisprudenciales en la materia deben ser extraidas de los fallos dictados por €l
Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicia de la Provincia de Panama,
en segunda instancia.

Actualmente, en el Juzgado Octavo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de la
Provincia de Panama se encuentran en tramite 223 Procesos de Oposicion a Registro de
marcas y otros signos distintivos, 18 Procesos de Nulidad y Cancelacion de Registros de
marcas y otros signos distintivos, tres Procesos de Uso Indebido de Derechos de Propiedad
Industria y cinco Procesos de Proteccion de Derechos de Autor. En este Juzgado seis
Procesos de Proteccién a Derechos de Autor han concluido por sentencia, ocho por
transaccién, cuatro por desistimiento y uno por caducidad. Por otro lado, dos casos han sido
remitidos al tribunal arbitral por cldusula arbitral en contrato.

1.  TEMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. Patentes, disefios industriales, model os de utilidad

Ante los Tribunal es de Justicia competentes no se presentan, de ordinario, procesos en
los cuales sea hecesario revisar temas relacionados con estos especimenes de propiedad
industrial. Al Tercer Tribunal Superior de Justicia llegé en apelacion un caso relacionado con
la Oposicion ala Solicitud de Registro de un Dibujo Industrial; sin embargo, hubo
desistimiento del recurso de apelacion por transaccion entre las partes. Asi las cosas, ala
fecha, & Tercer Tribunal Superior de Justicia no ha emitido pronunciamientos en esta materia.

2. Procesos de oposicién v de nulidad y cancelacion (registros de signos distintivos)

Ha sido reconocida la funcion esencia de las marcas como signos 0 medios de
distincion en e mercado de productos o servicios de un empresario, de productos o servicios
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idénticos o similares de otro empresario. Ha sido especialmente considerado €l papel de las
marcas como medio de proteccion de los consumidores, en la medida de que representan una
herramienta de eleccién a partir de la previa identificacion y distincién de los multiples
productos o servicios que se ofertan en el mercado.

En la colacion intersignal gobierna € criterio del cotejo de conjunto (sin disecciones) y
sucesivo y tomando en cuenta los productos y/o servicios con los cuales, los signos, guardan
relacion, a efectos de no soslayar que la comparacion no puede realizarse en abstracto,
teniendo presente el punto de vistay la posicion del consumidor promedio. Lajurisprudencia
panamefia ha tenido presente que para el cotejo de marcas denominativas complejas es
necesario establecer cud es el elemento dominante (el que € publico percibey retiene en su
mente con mayor facilidad).

En lo que respecta a la similitud confusionista son tomados en cuenta tanto €l riesgo de
confusion directa como e riesgo de asociacion.

En lo que hace alas marcas para medicamentos ha preponderado la rigurosidad en €l
cotegjo, considerandose que las similitudes encontradas entre marcas de esta clase no puede
ceder en beneficio de la coexistencia, cuando no se ha comprobado en el proceso que su venta
o distribucion se hace mediante el cumplimiento de ciertas condiciones, 0 S se darao no la
intervencion de un profesional especializado, ya que para el consumidor promedio, existe la
posibilidad de riesgo de confusion a momento de adquirir los medicamentos.

A los nacionales de los Estados Contratantes del Convenio de Paris parala Proteccion
de la Propiedad Industrial, les es dispensado €l trato nacional consignado como principio en €
articulo 2 del Tratado (Ley 41 de 13 de julio de 1995).

Asimismo, se reconoce un mejor derecho para oponerse a una solicitud de registro de
marca, 0 para demandar la nulidad y/o cancelacion del registro, a partir del uso y/o € registro
previos. Son consideradas también en los fallos | as prohibiciones absolutas para el registro
gue, incluso, han sido reconocidas en aguellos casos en los cuales e actor ha invocado la
presencia de causales relativas de irregistrabilidad.

Igualmente, ha sido vedado € registro como marca de aquellas indicaciones idoneas
para decirle a consumidor que un producto o servicio proviene de un pais o de un grupo de
paises, de unaregion o lugar determinado y de aquellas denominaciones que sirven para
designar un producto originario de un pais, region o localidad, y cuya calidad o cuyas
caracteristicas se deben exclusiva o esenciamente a medio geogréfico, incluidos los factores
naturales y los factores humanos, cuando no han correspondido realmente a pais, lugar o
regién geografica determinada en que fueron fabricados, €laborados, cosechados o extraidos
los productos o prestados |os servicios, aun cuando, en ocasiones, se haindicado € verdadero
origen del producto o se ha utilizado la indicacion geogréfica traducida o acompafiada de
expresiones tales como clase, estilo, tipo, imitacién u otras equivalentes.

LaLey 35 de 10 de mayo de 1996 (laley de propiedad industrial panamefia) reconoce la
diferencia que hay entre las marcas famosas 0 renombradas y las marcas notorias,
distinguiendo las primeras como aquellas que, por € uso intensivo en e mercado y en la
publicidad, se han difundido ampliamente sin perder su fuerza distintiva'y son conocidas por
el publico en genera y las segundas como aquellas que presentan esas mismas caracteristicas,
pero son conocidas por e grupo de consumidores a quienes se dirigen.
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El Tercer Tribunal Superior de Justicia ha considerado como material idoneo para
probar la amplia difusién de una marca los anuncios publicitarios desplegados en medios de
comunicacion social (periddicos de circulacion nacional), volantes, vallas publicitariay
publicaciones especializadas. Le resulta relevante para determinar |a notoriedad de una marca,
entre otros factores, la extensién de su conocimiento entre el publico consumidor como signo
digtintivo de los productos o servicios con los cuales guarda relacion, laintensidad y el ambito
de difusién y de la publicidad de la marcay la antigliedad de la marca, su uso constante, real y
efectivo y otras circunstancias de espacio y tiempo de carécter variable (una marca puede ser
notoria en un lugar y en un momento y luego perder ese atributo).

Sostenian los litigantes que la notoriedad de las marcas era un hecho que no requeria de
prueba, equiparando esa notoriedad a los hechos notorios que, en derecho procesal, no
necesitan ser probados. El Tercer Tribunal Superior de Justicia ha dejado en claro que la
notoriedad de las marcas, siendo un hecho sometido a debate debe ser acreditada por quien la
alega en e momento en que solicita proteccion.

Para €l caso de las marcas notorias € Tribuna de segunda instancia ha aplicado, en €l
cotgjo, un criterio riguroso y més estricto teniendo como norte evitar € aprovechamiento del
esfuerzo y el prestigio gjenos, considerando que la marca notoria constituye una excepcion, de
caracter relativa, al principio de laregla de la especiaidad teniendo en cuentaque laLey 35
de 1996 prohibe € registro como marcas de aquéllas que sean iguales 0 semejantes a una
marca notoria para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con €l
grupo de consumidores a que van dirigidos.

Por otra parte, ha establecido que la marca famosa o renombrada constituye una
excepcion absoluta ala regla de la especialidad, como quiera que se prohibe el registro de
marcas 0 signos distintivos iguales o semeantes a una marca famosa o renombrada, para ser
aplicada a cualquier producto o servicio.

Es comuln en los procesos de proteccion de la propiedad industrial que las partes se
apoyen en peritgjes para probar la existencia de similitud confusionista; 10s més comunes son
los peritajes en lingliistica. Esta préctica haido desapareciendo, tomando en consideracion
los pronunciamientos del Tercer Tribunal Superior que han destacado que & consumidor, al
momento de elegir un producto o servicio, no recurre a ninguna técnica especia del lenguaje
pararecordar o registrar en su memoria un signo distintivo. Este aspecto resulta importante,
como quiera que el juzgador, al momento de apreciar la similitud acusada, debe ubicarse en la
posiciéon del consumidor.

3. La problemética de los signos distintivos y |os rombres de dominio

Esta problematica debe ser considerada como una nueva aproximacion a la proteccion
de la digtintividad de los haberes de propiedad industrial, sobre todo cuando se ha propagado
la ciberocupacion indebida que implica la usurpacion y € registro abusivo de marcasy otros
signos distintivos como nombres de dominio.
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Con la creacion del Centro de Arbitraje y Mediacion de la Organizacion Mundia de la
Propiedad Intelectual y la aprobacion de la Politica Uniforme de Solucién de Controversiasen
materia de nombres de dominio, los titulares de marcas que consideran que se ha dado una
violacion a sus derechos con €l registro de un nombre de dominio, prefieren recurrir aese
centro antes que presentar su reclamo ante un tribunal nacional, a pesar de que no se ha
excluido la posibilidad de acudir a los tribunales competentes.

En nuestro pais, € ccTLD —dominio geogréafico- .pa es administrado por NIC-Panamg;
alafecha hay un aproximado de 2,800 registros. Esta entidad se ha dado a latarea de
incentivar la utilizacion del dominio .pa en lugar del dominio .com que era el normamente
escogido. NIC-Panama se rige por las précticas Optimas sobre prevencion y solucion de
controversias en materia de propiedad intelectual relacionadas con los ccTLD y por la politica
uniforme de solucion de controversias en materia de nombres de dominio.

1. TEMASDE DERECHO DE AUTOR

1. Tratamiento de las obras por encargo. Nulidad de registros de derechos de autor

Lainscripcion en el Registro del Derecho de Autor y Derechos Conexos de las obras
literarias, cientificasy artisticas tiene efectos meramente declarativos, para mayor seguridad
juridica de los titulares; no es constitutiva de derechos. Asi €l goce o gercicio de los derechos
reconocidos en la Ley 15 de 8 de agosto de 1994, por la cual se aprobd en Panamalaley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, no se veran, en ninglin caso, afectados por la omision
del registro o depésito.

El registro da fe de la existencia de la obra, de lainterpretacion, produccién fonogréfica
o radiofonica, del hecho de su divulgacion y publicacion, asi como de la autenticidad y
seguridad juridica de los actos que transfieran, total o parcialmente, derechos reconocidos en
laley, u otorguen representacidn para su administracion o disposicion, salvo que exista prueba
en contrario. Igualmente, se presume, salvo prueba en contrario, que las personas indicadas
en € registro son los titulares del derecho que se les atribuye en tal carécter.

En Proceso Especial Declarativo de Nulidad de Derecho de Autor, € Tercer Tribunal
Superior de Justicia, mediante Sentencia de 14 de agosto de 2003, mantuvo o decidido por €l
Juzgado Noveno de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panama en la Sentencia
N°48 de 18 de junio de 2002, en el sentido de declarar la nulidad de registros de obras
inscritas en € Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Direccion Nacional de
Derecho de Autor del Ministerio de Educacion, reconociendo, en perjuicio del demandado,
que tales obras pertenecen a demandante; asimismo, fue ordenada la inscripcion de esas
obras a favor de la parte actora.

Esas inscripciones fueron encargadas por la demandante a la demandada en €l periodo
correspondiente alavigenciadel articulo 1905 del Codigo Administrativo, antes de que fuese
promulgada la Ley 15 de 1994. Las respectivas obras fueron realizadas durante la vigencia
del Titulo V, Propiedad Literariay Artisticadel Cédigo Administrativo, articulos 1889 a
1966, del Codigo Administrativo. LaLey 15 de 1994 fue aplicada en cuanto a la anulacion de
los registros efectuados por |la demandaday no a proposito de determinar latitularidad del
Derecho de Autor de las obras sobre las cuales verso la controversia.
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Antes de la entrada en vigencia de la Ley 15 de 1994 las obras recibian proteccion legal
por su registro ante el Registro de Derecho de Autor y Derechos Conexos; actualmente, como
ya fuere sefialado en parrafo anterior, ese registro tiene efectos meramente declarativosy no
congtitutivos de derechos (asi se confirma en el Decreto Reglamentario N°261 de 3 de octubre
de 1996).

El Tercer Tribunal Superior de Justiciarevisd € tema de las obras por encargo.
Conforme al Cédigo Administrativo €l autor de una obra por encargo no adquiria sobre ésta
ningun derecho de propiedad; la propiedad «titularidad de |os derechos moralesy
patrimoniales» correspondia a que encargabalaobray e que la g ecutaba solo tenia derecho
a hacer efectivala remuneracion que hubiere sido acordada (articulo 1905 Cédigo
Adminigtrativo); laLey 15 de 1994 no tiene efectos retroactivos. Con lavigente Ley de
Derecho de Autor, ésta situacion ha cambiado; actualmente, en las obras creadas para una
persona hatural o juridica por encargo, el autor es €l titular originario de los derechos morales
y patrimoniales y se presume, salvo pacto en contrario, que |los derechos patrimoniales sobre
la obra han sido cedidos a quien encargd la obra, pero en la medida necesaria seguin sus
actividades habituales en la época de creacién de la obra, 1o que implica, igualmente, la
autorizacion para divulgar laobray ejercer los derechos morales en cuanto sea necesario para
la explotacion de la obra.

2. Conceptos de obra colectivay obra en colaboracion

Sefal6 & Tercer Tribunal Superior de Justicia en su Sentencia de 29 de agosto de 2003
que los conceptos obra colectiva'y obra en colaboracién no pueden ser entendidos como
sinénimos, toda vez que constituyen categorias distintas de obra en coautoria, tal y como se
desprende de las definiciones contenidas en los numerales 20 y 21 del articulo 2 delaLey 15
de 1994.

LaLey 15 de 1994 define la obra en colaboracion como aquella que es creada en forma
conjunta e interdependiente por dos 0 mas personas naturales y la obra colectiva como aquella
creada por varios autores, bajo la responsabilidad de una persona natura o juridica que la
publica con su propio nombre, y en la cual, por la cantidad de contribuciones de los autores
participantes o por €l caracter indirecto de las contribuciones, se fusionan en la totalidad de la
obra, de modo que resultaimposible identificar |os diversos aportes de |os autores
participantes que intervienen en su creacion.

El procurador judicial de la demandante argument6 que no existe contrato alguno en €l
que su representado haya cedido sus derechos autorales; e ad quem anotd que, pese aquela
transferencia de tales derechos, por o general, se deja consignada mediante contrato, la
existencia de éste no resulta imprescindible en el caso sub judice, considerando que los
derechos autorales sobre |a obra en cuestién «calificada como una obra colectiva», de
conformidad alo sefidado en € articulo 5 de la Ley de Derecho de Autor (LaLey 15
de 1994), se presume recaen en la persona natural o juridica que la publica (en la obra
colectiva se presume, salvo pacto en contrario, que los autores han cedido, en forma ilimitada
y exclusiva, latitularidad de los derechos patrimoniales ala persona natural o juridica que la
publigue con su propio nombre, quien igualmente queda facultada para g ercer |os derechos
morales sobre laobra). Asi, se concibe afavor de la demandada una presuncion iuris tantum
en el sentido de que los derechos dimanantes del esfuerzo intelectual del demandante, le son
propios por autonomasia, esto es, sin que resulte necesaria la cesion de derechos.
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Concluy6 € Tercer Tribunal Superior de Justicia que €l demandante pretendia, més que
la proteccion de la obra en si, la proteccion de las ideas plasmadas en ella. Al respecto, sefial 6
gue el Derecho de Autor no tutelaideas «campo privativo del Derecho Propiedad Industrial»,
sino su expresion (se protegen las obras como forma de expresion de las ideas, no las ideas);
asimismo, destacO que la obra contiene aspectos propios de una cienciay que, por ende, o
pueden ser monopolizados, dada su inclusion en determinada obra pudiendo,
consecuentemente, ser desarrollados, sin que ello signifique violacién alguna a los derechos
de autor. DestacO € ad quem que el Derecho de Autor no puede ser utilizado para privar ala
sociedad del desarrollo de las ciencias, que impone no solo los avances tecnol 6gicos y
cientificos propios de nuestros tiempos, sino también |las necesidades que afronta e hombre.

Determind e Tercer Tribunal Superior de Justicia, a partir de las constancias procesal es,
gue los aspectos el aborados inicialmente por e demandante en su obra, fueron debidamente
desarrollados por la demandada en otro documento y que ese desarrollo hizo de ese
documento, algo distinto a la obra del actor y no una modificacion de ésta. Concluy6 que la
obra de la demandada no constituye una obra derivada de |a creada por € demandante.

3. L as entidades de gestion colectiva

Fue practicada una medida cautelar de secuestro a pedido de Sociedad Panamefia de
Autores y Compositores (SPAC), entidad de gestion colectiva encargada en Panaméa de
recaudar, distribuir y negociar las remuneraciones correspondientes a la utilizacion de obras,
cuya administracion se les haya confiado. Posteriormente, fue presentada la demanda
correspondiente, no obstante el proceso incipiente concluyo luego de una transaccién entre
las partes.

La razon aparente de que las causas relacionadas con las labores de las entidades de
gestion colectiva no sean sometidas al conocimiento de los tribunales, es la utilizacion de
medios alternativos de solucion de conflictos.



