Panama, 22 de abril de 2021
C-052-21

Licenciado

Ivan X. Eskildsen Alfaro
Administrador General de la
Autoridad de Turismo de Panama
Ciudad.

Ref.: Viabilidad de que el Fondo de Promocién Turistica (PROMTUR), pueda utilizar
la direccién web visitpanama.com, registrada como un elemento de la marca “Panama
y Disefio” a nombre de la Autoridad de Turismo de Panams, como medio para
comercializacién de productos y servicios de empresas privadas, previa suscripcion
con la ATP de un Convenio de Licencia de Uso No Exclusivo.

Sefior Administrador General:

Me dirijo a usted en ocasion de dar respuesta a su Nota N° 112-AL-054-2021, mediante la cual
consulta a esta Procuraduria lo siguiente: “I- ;Es viable que la Autoridad de Turismo de
Panamd, conceda el uso de la marca visitpanama.com, a través de un Convenio de Licencia de
Uso No Exclusiva al Fondo de Promocién Turistica (PROMTUR), y este a su vez la utilice
como mecanismo de comercializacidn de terceros?”

Sobre la interrogante planteada, esta Procuraduria es del criterio que no es juridicamente viable
que la Autoridad de Turismo de Panama, conceda parcialmente al Fondo de Promocién
Turistica (PROMTUR) el uso del elemento de la marca “Panama y Disefio” consistente en la
direccion web “visitpanama.com”, a través de un Convenio de Licencia de Uso No Exclusivo,
toda vez de acuerdo al texto actualmente vigente de los articulos 1, 2, 5 y demas concordantes
de la Ley N.° 9 de 2017, como quedé modificada por la Ley N.°58 de 2018; su reglamento y el
Contrato de Fideicomiso, aun cuando dicha entidad cuenta con patrimonio propio, el mismo
consiste exclusivamente en recursos dinerarios sometidos en su totalidad a un contrato de
fideicomiso y sus facultades en cuanto a la gestion de dichos activos, se limitan al control de la
pagaduria que realice el fiduciario.

Siendo ello asi, la posibilidad de suscribir el contrato al cual se refiere su consulta
(Contrato de Licencia de Uso no Exclusivo de la Marca Comercial “Panama y Diseiio”)
requeriria que dicha entidad, procure las reformas legales necesarias para viabilizar tal
operacion, a través de los canales correspondientes, de conformidad con la Constitucién y
la ley.

Ante tales circunstancias, no nos es dable pronunciarnos sobre la viabilidad juridica de que
PROMTUR pueda comercializar bienes y servicios de terceros (empresas privadas), mediante
la utilizacién de la marca “Panamd y Disefio” (que comprende el alojamiento web
“visitpanama.com”, como elemento grafico de la misma); pues como va se ha indicado no
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existe fundamento juridico que permita que dicha entidad publica adquiera el derecho de
uso_no_exclusivo de dicho bien patrimonial del Estado, y que lo pueda administrar
directamente y al margen del Contrato de Fideicomiso.

L Consideraciones y argumentos juridicos de esta Procuraduria.

A. Viabilidad juridica de que la Autoridad de Turismo de Panama, conceda el
uso de la marca visitpanama.com, a través de un Convenio de Licencia de Uso
No Exclusivo al Fondo de Promocion Turistica (PROMTUR), y este a su vez
la utilice dicho bien del Estado, como mecanismo de comercializacion de
terceros.

1. Titularidad de los derechos derivados de la marca comercial por la Autoridad de Turismo de
Panamd y viabilidad juridica de que ésta pueda disponer de ellos, mediante la transferencia
parcial del derecho de uso.

El articulo 4 de la Decreto Ley N.°4 de 27 de febrero de 2008, organico de la Autoridad de
Turismo de Panamad (en adelante ATP), crea dicha entidad como persona juridica auténoma de
Derecho Publico, con patrimonio propio, autonomia en su régimen interno e independencia
en el ejercicio de sus funciones, sujeta a la politica y orientacién del Organo Ejecutivo por
conducto del Ministerio de Comercio e Industrias, y a la fiscalizacién de la Contraloria General
de la Republica de acuerdo con lo que estipula la Constitucién Politica de la Reptblica y la ley;
ello en concordancia del numeral 11 del articulo 5 del mencionado Decreto Ley N.°4 de 2008,
que confiere a la Autoridad de Turismo entre otras funciones de caracter fiscal, la atribucion de
administrar sus bienes patrimoniales.

Siendo que, de acuerdo con el articulo 327 del Cédigo Civil, los derechos (como es el caso de
los derechos de propiedad industrial y, entre estos, los derivados de la propiedad de una marca)
se reputan bienes muebles; y ademds seglin se desprende del texto de los articulos 328, 330 y
334 del mismo cuerpo normativo, los bienes pertenecientes al Estado que no revistan el
caracter de bienes de dominio publico, son bienes de propiedad privada de éste y se enmarcan
en la categoria de “bienes patrimoniales del Estado”; podria entenderse que los derechos de
propiedad intelectual pertenecientes a la ATP, constituyen bienes muebles patrimoniales
pertenecientes a ella.

También desde la dptica de su régimen funcional, es posible constatar la pertinencia de que la
ATP pueda ser titular de derechos de propiedad intelectual y administrar los mismos en
ejercicio de sus funciones legales. En ese sentido los numerales 3, 5y 10 del articulo 5 del
Decreto Ley N.°4 de 2008, establecen entre las funciones legales de dicha entidad estatal: “3.
Proponer e implementar estrategias que promuevan e incrementen las actividades turisticas a
nivel nacional e internacional”; 5. Formular e implementar las estrategias de mercadeo y
divulgacion de las actividades turisticas a nivel nacional e internacional” y “10. Coordinar,
con la empresa privada o las instituciones estatales pertinentes, la ejecucion de las politicas y
estrategias de turismo, de conformidad con los planes maestros de turismo”.

De alli que a la luz de su régimen orgénico, la titularidad de una marca comercial por la ATP
podria entenderse sustentada en su facultad legal de tener patrimonio propio y administrarlo, e
igualmente, en la medida en que el registro de la marca y la gestion de los derechos derivados
de la misma, sirviesen a los propésitos de los planes y estrategias formulados e implementados
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por dicha entidad en ejercicio de sus competencias legales, orientados a fomentar, promover,
incrementar, mercadear o divulgar la actividad turistica en Panama.

Por otra parte, el articulo 96 de la Ley N.° 35 de 10 de mayo de 1996, “Por la cual se dictan
disposiciones sobre la propiedad industrial” sefiala:

“Articulo 96. El derecho al registro de una marca se adquiere por
su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro.
(...)” (Resaltado del Despacho)

En concordancia el articulo 121, también de la Ley N.°35 de 1996, dispone lo siguiente:

“Articulo 121. El propietario de una marca registrada podrd, por
contrato, otorgar licencia de uso de la marca, a una o varias
personas, sobre la totalidad o sobre parte de los productos o
servicios que ampara el registro.

El propietario puede reservarse el derecho al uso simultineo de
la marca”. (Resaltado del Despacho).

En el caso especifico que nos ocupa, la marca de productos y servicios denominada “Panamd y
Disefio” (cuyo disefio grafico comprende entre otros elementos la direccién de la pagina web
“visitpanama.com”), segun se indica en el Certificado de Registro N.°240494 01', esta
registrada en la Direccion General de Registro de la Propiedad Industrial del Ministerio de
Comercio e Industrias, a favor de la ATP, entidad que detenta el uso exclusivo de la misma,
desde el 6 de mayo de 2015.

En virtud de las normas juridicas y consideraciones anteriores, es claro que la ATP es titular
exclusiva de marca comercial “Panama y Disefio” desde el 6 de mayo de 2015 y esté facultada
para administrar los derechos derivados de la misma; incluida en esta Gltima atribucion la
facultad de disponer de ellos de manera parcial, reservando para si el derecho a su uso
simultaneo, segin resulte oportuno y conveniente a los intereses del Estado.

2. Viabilidad juridica de que el Fondo de Promocién Turistica (PROMTUR) adquiera el
derecho de uso (compartido) de la marca comercial “Panamd y Disefio” (que comprende en su
arte grafico la direccion web “visitpanama.com™) y que. a través de la misma, comercialice
bienes y servicios turisticos de terceros proveedores.

Para dar respuesta a este aspecto de su interrogante, estimamos preciso definir en primer lugar,
si de acuerdo a su régimen de su creacién, el Fondo de Promocién Turistica (en adelante
referido también como PROMTUR o el Fondo) tiene patrimonio propio y derecho a
administrarlo; y de ser afirmativa la respuesta, entrar a analizar si de acuerdo a las funciones
atribuidas por la Ley N.° 9 de 2017 a dicha entidad del Estado, ha de entenderse que es la Ginica
competente para aprobar e implementar estrategias en materia de promocién y mercadeo de la
Republica de Panamd como destino turistico (y en funcién de ello, gestionar la marca pais y
comercializar a través de la marca comercial que la ampara la venta directa de bienes y
servicios ofrecidos por empresas privadas); o si, por el contrario, la misma tiene asignadas
funciones de caracter concurrente con las competencias la ATP, en esta materia.

Remitido a este Despacho, via correo electronico por el Departamento de Asesoria Legal de la Autoridad de Turismo.
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Sobre el particular, el articulo 1 de la Ley N.° 9 de 14 de marzo de 2017 “Que crea el Fondo de
Promocién Turistica”, como qued6é modificado por el articulo 1 de la Ley N.° 58 de 25 de
octubre de 2018, crea el Fondo de Promocién Turistica y le confiere personeria juridica,
patrimonio propio y autonomia en su régimen administrativo, econdémico, tributario,
financiero y funcional. Dicha norma legal, dispone lo siguiente:

“Articulo 1. Se crea el Fondo de Promocion Turistica, en
adelante el Fondo, que tendrd personeria juridica, patrimonio
propio y autonomia en su régimen administrativo, econdmico,
tributario, financiero y funcional. El patrimonio serd manejado a
través de un fideicomiso de administracion, con el objetivo de
financiar _la _promocion _internacional del pais como destino
turistico, para mejorar la actividad turistica de la Republica de
Panama a través de todos los medios y estrategias que se

requieran.”

Como es posible advertir, dicha norma legal crea el Fondo de Promocion Turistica,
concediéndole personeria juridica y disponiendo asimismo que su patrimonio serd manejado a
través de un fideicomiso de administracién, con el objetivo de financiar la promocién
internacional del pais como destino turistico.

El articulo 2 de la Ley N.° 9 de 2017, por su parte como quedé modificado por el articulo 2 de
la Ley N.° 58 de 2018, regula la constitucién del Patrimonio del Fondo, en los siguientes
términos:

“Articulo 2. El patrimonio fiduciario estard constituido por:

1. Los aportes del Gobierno Central o de otras entidades del
Estado.

2. Los aportes privados, nacionales o internacionales.

3. Las herencias, legados y donaciones que se le hagan.

4. Cualesquier otros recursos que por ley se destinen al Fondo.
(...)”. (Resaltado del Despacho).

Como se aprecia, de conformidad con las normas legales citadas, la totalidad del patrimonio
del Fondo esta sometido al Fideicomiso de Administracién.

Cabe citar asimismo lo dispuesto por el articulo 12 del Decreto Ejecutivo N.°20 de 5 de febrero
de 2019, que reglamenta la Ley N.°9 de 2017, el cual, en cuanto a la naturaleza de los activos
que integran el patrimonio fiduciario y su manejo, dispone lo siguiente:

“Articulo 12. Los dineros del Fondo previstos en el articulo 2 de
la Ley se manejardn a través de un fideicomiso de
administracion, cuyo fiduciario serd el Banco Nacional de
Panamd, quien administrara estos recursos de manera oportuna y
eficiente, en estricto apego a lo dispuesto en la Ley y el contrato de
fideicomiso.
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En consecuencia, los dineros del Fondo traspasados al

fideicomiso, sean provenientes del Gobierno Central o de otras
entidades del Estado, de aportes privados, nacionales o
internacionales, herencias, legados o donaciones, constituyen un
patrimonio autdénomo, por lo que se manejardn debidamente
separados de la Cuenta Unica del Tesoro Nacional y el Sistema
Nacional de Tesoreria bajo el control del Ministerio de Economia
y Finanzas.” (Resaltado y subraya del Despacho).

Como se advierte del texto reglamentario citado, los recursos que integran el patrimonio del
Fondo y que constituyen el patrimonio fiduciario, son de naturaleza dineraria.

De conformidad con el numeral 1 del articulo 14 de la Ley N.° 9 de 2017, le corresponde al
fiduciario administrar los activos del Fondo y, de acuerdo con el numeral 10 de la misma
excerta, las funciones propias derivadas de su calidad de fiduciario estin contenidas en el
Fideicomiso (entiéndase el contrato), en las directrices de licitacién y de custodia, y en las
disposiciones de dicha Ley y su reglamento. También se desprende del examen conjunto del
Decreto Ejecutivo N.° 20 de 20197 y las clausulas del “Contrato de Fideicomiso de Promocién
Turistica Autoridad de Turismo de Panama-Banco Nacional de Panaméa N.°0020-2018", que
los recursos del fideicomiso son de naturaleza exclusivamente dineraria.

De todo lo anotado, es claro que PROMTUR cuenta con patrimonio propio de acuerdo con la
ley de su creacidn, el cual estd constituido exclusivamente por recursos de cardcter dinerario.
cuyo manejo o administracién corresponde al Banco Nacional de Panama, en su calidad de
fiduciario.

Sobre esto tltimo, es decir, sobre la facultad de administrar el patrimonio fiduciario, el articulo
5 de la Ley N.° 9 de 2017 y demés disposiciones concordantes de dicha Ley, su reglamento y
el Contrato de Fideicomiso, prevén que la Junta Directiva de PROMTUR también reviste el
caracter de érgano gestor de sus activos.

El articulo 5 de la Ley N.° 9 de 2017 sefiala lo siguiente:

“Articulo 5. El Fondo tendrd una Junta Directiva, que serd el
drgano gestor de sus activos, cuyo objeto serd definir la politica
de inversiones del Fondo, sujeta a las restricciones propuestas por
esta Ley.” (Resaltado del Despacho).

De la citada norma legal, en concordancia con el numeral 12 del articulo 6 de la referida Ley,
el cual sefiala que dicho Organo colegiado tendré entre sus funciones “Aprobar el pago de
cuentas que genere el fiduciario (...)", y el articulo 22 del Decreto Ejecutivo N.°20 de 2019,
que dispone que “El fiduciario, por instrucciones de la Junta Directiva o a quien esta faculte,
realizard los pagos de contrataciones, con excepcion de aquellos relacionados con los gastos
operativos detallados en el articulo 13 del presente Decreto Ejecutivo”, se colige que en el
caso especifico que nos ocupa, la funcién de administrar los recursos dinerarios que integran el

2 Cft., articulos 5, 6, 9, 10 y 12 del Decreto Ejecutivo N.°20 de 2019.

2 Cft., Seccion 1.01 de la Clausula 1, definicién de “El Fondo”; Secciones 2.02 y 3.01 de la Clausula II, referentes al
objeto y al patrimonio del fideicomiso, respectivamente; acépite “a” de la Seccién 5.01 de la Clausula V, sobre las
“obligaciones de EL FIDEICOMITENTE”, de la Adenda N.°1 al Contrato de Fideicomiso.
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patrimonio fiduciario. la comparten el Banco Nacional de Panam4, en su calidad de fiduciario
encargado de la pagaduria de la gestién contractual que realice PROMTUR v la Junta Directiva
del Fondo, como ente encargado de la autorizacién de los pagos que sefialan las normas legales
y reglamentarias citadas.

3. Opinidn de la Procuraduria de la Administracidn sobre su interrogante.

En virtud de las normas y consideraciones externadas en los apartados anteriores, esta
Procuraduria es del criterio que no es juridicamente viable que la Autoridad de Turismo de
Panama, conceda parcialmente al Fondo de Promocién Turistica (PROMTUR), el uso del
elemento de la marca “Panamé y Disefio” consistente en la direccién web “visitpanama.com”,
a través de un Convenio de Licencia de Uso No Exclusivo, toda vez de acuerdo al texto
actualmente vigente de los articulos 1, 2, 5 y demds concordantes de la Ley N.° 9 de 2017, su
reglamento y el Contrato de Fideicomiso, aun cuando PROMTUR cuenta con patrimonio
propio, el mismo consiste exclusivamente en recursos dinerarios sometidos en su totalidad a un
Fideicomiso y, sus facultades en cuanto a la gestion de estos activos, se limitan al control de la
pagaduria que realice el fiduciario.

Siendo ello asi, a juicio de este Despacho la posibilidad de suscribir el contrato al cual se
refiere su consulta (Contrato de Licencia de Uso no Exclusivo de la Marca Comercial “Panamé
y Disefio”) requeriria que dicha entidad procure las reformas legales necesarias para
viabilizar_tal operacion’, _a través de los mecanismos y canales correspondientes, de
conformidad con la Constitucién y la ley.’

Es por las razones anotadas que, en esta ocasién, no es dable pronunciarnos sobre la viabilidad
juridica de que PROMTUR pueda comercializar bienes y servicios de terceros (empresas
privadas), mediante el uso la marca “Panamd y Disefio” (que comprende el alojamiento web
“visitpanama.com”, como elemento grafico de la misma), la cual, como se ha expresado en
lineas anteriores constituye un bien patrimonial del Estado; toda vez que no existe fundamento
Juridico que permita que esa entidad pueda adquirir los derechos derivados de la misma vy
administrarlos al margen del Contrato de Fideicomiso; aspectos éstos sobre los cuales recaen
su primera y segunda interrogantes.

Atentamente,

R gob rto Gonzaléz Montenegro
Procurador de la Administifacion.

RGM/dc

La P duria de la Administnacion swue a Panamd, te dowe a ti.
Apantads 0815-00609. Panamd, Repiblica de Panamd *Teléfoncs: 500-3350, 500-3370 * Fax: 500-3310
* E-mad: procadmon@mocunadania-admon. g0b. pa Pdgina Wel: weww. frocunadunia - admos. gob. pa*

* Tendientes a ampliar la composicion de su patrimonio para amparar bienes de naturaleza no dineraria, e igualmente para
otmgar a PROMTUR la atribucién legal de administrar sus bienes de naturaleza no dineraria.

* De conformidad con el numeral 6 del articulo 17 del Decreto Ley N.° 4 de 2008, corresponde al Consejo Nacional de
Turismo la atribucién de “Recomendar al Organo Ejecutivo los cambios legislativos y reglamentarios, para adecuar las
normas que regulan el sector turismo a la evolucién y necesidades del mercado turistico.



