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EN LO PRINCIPAL: Sblicita declaracion que indica; EN EL OTROSI:

acompafna documentos.

2
S.J.D.P.I. (jj

Andrés Melossi Jiménez, abogado, por Beuchat Barros & Pfenniger,
representante de PRODUCTOS ALIMENTICIOS DONUTS LIMITADA, en
antecedentes de la solicitud de renovacion de registro N° 822 333 para la marca
“DOMINO’S”, en clase 43 a UD. respetuosamente digo :

Solicito se declare en autos que el uso de la marca relativa al registro N°
515.094, cuya renovacion se pretende por medio de la solicitud N° 822.333, se

- &ncuentra sujeto a la limitacion contenida en el articulo 18 letra “F” inciso final de

. laley 19.039, la cual establece que;

“los registros de servicios otorgados en un émbito territorial restringido que
vieran ampliada su cobertura territorial por concepto de su renovacion, no podran
prestar dichos servicios en las provincias en las cuales ya se encuentran inscritas
marcas iguales o semejantes”.

En efecto la solicitud de renovacion de registro mencionada, se refiere al
registro N° 515.094, el cual deriva a su vez del registro N° 330.779, que tenia una
extension territorial restringida para la marca DOMINO'S solicitada por DOMINO'S
PIZZA PMC, INC., sélo extendiéndose a las provincias de Antofagasta y
Concepcioén.

Para lo anterior hay que considerar que mi mandante PRODUCTOS

ALIMENTICIOS DONUTS LIMITADA, es titular del registro N° 688.472 que deriva




su vez dél registro N‘; :27.172, el cual deriva del registro N° 285,741 que distingue
‘fuente de soda, bares, restaurantes y establecimiento que se encargan de
procurar alimentos o bebidas para el consumo.”, y que es anterior al primer
registro de la marca Cuya renovacion se esta solicitando por DOMINQO'S PIZZA
PMC, INC., siendo la existencia de dicho registro de mi mandante Ia causal de la
limitacién del registro 330.779 Y que afecta también a sus posteriores
renovaciones en razén de las normas citadas.

En consecuencia el registro N° 51‘5.094 en clase 43, esta sujeto a la
limitacion territorial original, por la existencia de un derecho prioritario derivado del
registro de mi mandante, ya citado; por lo tanto y en conformidad con los
fundamentos que se sefialan a continuacién, dicha limitacién debe anotarse al
margen de la inscripcion.

Resulta fundamental hacer presente, dado el régimen registral de los
derechos de propiedad que se constituyen sobre las marcas, que los registros
contengan (ademas de la marca Y su correspondiente clase) las referencias
necesarias para mantener la historia de la misma, sefialando las limitaciones y
gravamenes por los cuales una determinada marca es afectada (de la forma como
se hace otros registros de propiedad analogos, como en los registros de Bienes
Raices, Naves y Aeronaves, de Minas, de Vehiculos Motorizados, etc.), a fin de
que sus limitaciones puedan ser conocidas por quienes acceden a los registros, y
que la informacién en ellos esté contenida integra y actualizadamente, para que
puedan dar certeza juridica y se logre su fin como instrumento de proteccion de
terceros. En el mismo sentido los articulos 67 y 68 del Reglamento de Propiedad
Industrial confirman to expuesto:

‘Articulo 67.- E/ departamento debers llevar un Registro Especial para cada
uno de los derechos de propiedad industrial reconocidos en la Ley, en el cual se

registraran como minimo, las siguientes menciones:
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e) Anotaciones”

Las anotaciones son establecidas para agregar limitaciones y otras
circunstancias especiales, que otorgan caracteristicas propias a un registro
determinado, ya que, si no fuera de esa forma, se produciria incerteza no solo
para el titular sino para los terceros interesados. .

Por su parte el articulo siguiente del mismo reglamento sefala;

‘Articulo 68.- Las certificaciones que deba emitir el Departamento con
relacion a la vigencia, inscripcién, gravamenes, transferencias y otros actos de
cada derecho se efectuardn sobre |a base de lo que conste en los registros
respectivos...”

Por lo tanto, de no constar la limitacién de manera expresa, no podria ser
objeto de certificaciones por el Departamento y, por ello, una trascendental
limitacion a la extension territorial del derecho estaria siendo omitida.

En definitiva, por todo lo aqui expuesto solicito a UD. que se declare la

existencia de una limitacion territorial a la marca DOMINO'S, en clase 43 de

- propiedad de DOMINO'S PIZZA PMC, INC., materia de la renovacién de autos;

dejando constancia de que se concedera el uso de la marca (nicamente en las
provincias en las cuales fue originalmente aceptado el registro antes sefialado, ya
que, si no constare en los registros, que se mantiene su ambito territorial, se

estarian afectando los derechos prioritarios de mi mandante antes mencionados.

POR TANTO, y en virtud de lo establecido en los articulos 18 de la Ley

19.039 y articulos 67 y 68 de su Reglamento;

RUEGO A UD. Acceder a lo solicitado declarando la existencia de Ia

limitacion territorial a que se encuentra afecta la marca de autos.



OTROSI: Ruego a UD. tener por acompanados los siguientes documentos:

1.

Copia del poder que habilita a Beuchat, Barros y Pfenniger para representar
a PRODUCTOS ALIMENTICIOS DONUTS LIMITADA.

Copia de la escritura plblica que me habilita tanto a mi como a otros
abogados para actuar en nombre Beuchat, Barros y Pfenniger.

Copia de mi patente profesional al dia, con citacion.
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B,EllCHAT, BARROS & PFENNIGER

Solicitud de Registro N° 822.333, marca “D OMINO'S”, en clase 43.
EN LO PRINCIPAL: Reposicién; con apelacion subsidiaria; OTROSI: Acompafia
documentos.

- S.JD.P.I

ANDRES MELOSSI JIMENEZ, abogado, por Beuchat Barros & Pfenniger,
representante de Productos Alimenticios Donuts Limitada, en antecedentes de Ia solicitud
de renovacién de registro N° 822.333 para la marca “DOMINO’S”, solicitando por
DOMINO'S PIZZA PMC, INC., para distinguir “Servicios de hotel, restaurant”, en clase 43
a UD. respetuosamente digo:

Encontrandome dentro de plazo y conforme lo dispone el articulo 181 del Cédigo de
Procedimiento Civil, interpongo un recurso de reposicién, con apelacion subsidiaria, en
contra de la resolucion de fecha 15 de diciembre de 2008 dictada en autos por el Sr. Jefe
del Departamento, a efecto de que se deje sin efecto, sobre Ia base de los antecedentes

de hecho y fundamentos de derecho que se €xponen a continuacion.

Antecedentes de hecho.

Con fecha 22 de octubre de 2008, ésta parte solicitd aj Departamento que éste
emitiera una declaracién sefialando que la renovacion de marca de autos se tramita
manteniéndose las mismas limitaciones que tenia el registro anterior, limitandolo
territorialmente a los provincias de Antofagasta y Concepcion y, solicitando ademas la
anotacion marginal de dicha circunstancia en la inscripcién del registro a que da lugar la
mencionada renovacion, todo ello basandose en lo dispuesto en el articulo 18 letra f) de Ia
ley 19.039 y los articulos 67 y 68 de su reglamento.

Con fecha 15 de diciembre de 2008 el Sr. Jefe del Departamento emitié un

resolucion denegando Ia declaracion y anotacién solicitadas por estimarlo improcedente.



Fundamentos de derecho.

E| presente recurso de reposicion es interpuesto en razon de que la resolucién ha
sido dictada con infraccion de la normativa de caracter reglamentario que rige la materia,
en contra del principio de certeza juridica sobre los derechos de propiedad industrial y en
contrario del principio de proteccion de la apariencia a favor de terceros; todo elio segun
los fundamentos de hecho y argumentos de derecho que paso a exponer a continuacion:

El registro N° 515.094, de propiedad de DOMINO'S PIZZA PMC, INC. para
distinguir “Servicios de hotel, restaurant’, en clase 43, cuya renovacion se tramita en éstos
autos, fue otorgado originalmente con la limitacion expresa de circunscribirse exclusiva y

Gnicamente a_las provincias de Concepcion y Antofagasta. Dicha limitacion se mantiene

para la renovacion del registro. Ello noesun asunto controvertido en autos.

Ahora bien, dicha limitacion debe contar en los registros a efecto de que la misma
pueda ser objeto de certificacion segun establece el articulo 68 del Reglamento de
Propiedad Industrial y ser conocida por los posibles interesados sin tener que hacer un
estudio acabado de los titulos y registros para conocer la historia y limitaciones a las
cuales se somete un registro de marca determinado.

En el mismo sentido quienes tengan interés en conocer la situacion legal en que
se encuentra un determinado registro marcario tienen derecho a acceder 2 informacion
clara, precisay disponible.

He aqui la esencia de la utilidad practica de las anotaciones marginales, mantener

un nivel adecuado de publicidad sobre el estado actual de los bienes o derechos cuya

propiedad se encuentra_registrada, 1o anterior dice relacion con la certeza juridica

respecto del alcance y extension de los derechos.

Por su parte, la naturaleza practica de lo dispuesto en el articulo 67 del citado
reglamento en su jetra e) establece como una mencion minima las Anotaciones, que
segun se entiende comunmente, es un espacio determinado en un libro de registro para

dejar constancia sobre los bienes que figuran inscritos en ellos de los actos juridicos 0

hechos que alteren o modifiquen sus caracteristicas 0 que afecten su dominio, tales como

gravamenes, prohibiciones O alteraciones _que sean de cierta relevancia juridica, a fin de

que dichas circunstancias tengan publicidad y _por lo tanto_sean oponibles frente a

terceros, lo que dice relacion con la proteccion a la apariencia de terceros de buena fe, al
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momento de celebrar actos juridicos que tengan por objeto el bien sujeto a propiedad

registral como el registro materia de autos.

Los articulos del reglamento, recién citados, existen para la proteccion de los 2

principios anteriormente sefialados, certeza juridica sobre la situacion de un registro de
marca determinado y que dicha situacion ademas de ser clara, pueda ser conocida de

forma medianamente simple y accesible, logrando asi que los terceros puedan acceder a

registros que contenga la informacién de manera integra. De no haceérse de dicha manera
se afectaria ademas la buena fe de terceros, ya que de no expresarse la limitacion en el
uso que por el solo ministerio de la Ley se reconoce y acepta, cualquier tercero adquirente
de la renovacion del registro de autos podria alegar que no le empece la limitacion aludida

en el presente escrito, por no tener el grado de publicidad suficiente para ello al no estar

anotada en el registro.

POR TANTO, y en virtud de lo dispuesto en el articulo 181 del Cadigo de
Procedimiento Civil.
_____RUEGO A UD; Tener por interpuesto recurso de reposicién en contra de la
resolucion de fecha 15 de diciembre de 2008 que no da lugar a la solicitud de anotacién
marginal de la circunstancia de que el registro para el cual se pretende su renovacion se
encuentra sujeto a la limitacion territorial de circunscribirse exclusivamente a las
provincias de Concepcion y Antofagasta, protegiéndose de dicha manera los principios de
certeza juridica, de apariencia a favor de terceros y cumplir con lo dispuesto en los
articulos 67 y 68 del Reglamento sobre Propiedad Industrial, y, subsidiariamente, deduzco
recurso de apelacion en contra de la resolucién de fecha 15 de diciembre de 2008 a

efecto de que ésta sea revocada y, que en su lugar, se ordene anotar la limitacion antes

sefialada.
OTROSI: Acompafio copia simple de los siguientes documentos:

1. Copia de la escritura publica que me habilita para actuar en representacion Beuchat,

Barros & Pfenniger.

2. Copia de mi patente profesional al dia.
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EPUBLICA DE CHILE
istitituto Nacional de Propiedad Industrial

Solicitud: 822333
Marca: DOMINO'S

Santiago, 0 L (D 5 (O e

A lo principal; No ha lugar a la reposicion, Por inter
Concedese y Elévense Al Otrosi: Por acompanad

.

puesto recurso de Apelacion
0s.
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Tribunal de
Propiedad Industrial

Santiago, veintiséis de mayo del afio dos mil nueve.

VISTOS:

Que, los recursos de reposicion con apelacién subsidiaria interpuestos a fojas 18,
con fecha 22 de diciembre del 2008, aparecen presentados en forma
extemporanea, de acuerdo con lo que dispone el articulo 181 del Cddigo de
Procedimiento Civil invocado por la recurrente, ya que el plazo para su
interposicion de cinco dias fatales vencié el dia 20 de diciembre del afio 2008.
Que, al efecto debe considerarse que el plazo del recurso de reposicién debe
computarse de acuerdo con las normas generales establecidas en el Cddigo de
Procedimiento Civil y no se aplica en dicho caso la norma preceptuada en el
articulo 11 de la Ley de Propiedad Industrial, toda vez que el citado recurso se
encuentra regulado en el Cddigo Procesal Civil y no en Ia Ley N© 19.039, debiendo
la apelacién ser interpuesta con el caracter de subsidiaria de la solicitud de
reposicion de acuerdo con lo sefialado por el articulo 188 del mismo Cddigo de
Enjuiciamiento Civil, esto es, dentro del mismo plazo de la reposicion.

Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 17 bis B. de la
Ley de Propiedad Industrial, y articulos 64, 66, 181, 188 y 189 del Cédigo de
Procedimiento Civil, se declara inadmisible por extemporaneo el recurso de
apelacion subsidiario interpuesto a fojas 18 por la firma “Productos Alimenticios

Donuts Limitada”, en contra de la resolucién de fecha 15 de diciembre del 2008.
Devuélvanse los autos.

Rol TPI N° 306-2009.
sy
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Tribunal de Propiedad
Industrial

Santiago, veintisiete de mayo de dos mil nueve

No habiéndose notificado la resolucién de fecha veintiséis de mayo de 2009, que rola a
fojas cuarenta de autos, en la referida fecha por estado diario procédase a su notificacion
conjuntamente con la presente resolucién.- .

Rol N° 306-2009.-
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