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Modelos y disenos industriales: algunos fallos relevantes
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I. INTRODUCCION

El género de las creaciones del intelecto susceptibles
de ser protegidas bajo los regimenes normativos de la
propiedad industrial incluyen como especie a la forma
0 aspecto incorporado o aplicado a un producto indus-
trial, siempre que le confiera “caracter omamental” (1).
Se ampara pues a un resultado de la actividad creadora
gue combina la innovacién estética y la finalidad indus-
trial. Nos referimos aqui a los modelos y disefios o
dibujos industriales, creaciones cuya esenciaomamen-
tal ya destacada dota de valor agregado a un determi-

nado producto, haciéndolo diferenciable, en el merca-
do, de otro u otros productos de la competencia (sin
necesidad de transformarse en signo distintivo o iden-
tificatorio del articulo como, vgr., lamarca), y definiendo
muchas veces la eleccion del consumidor ante las al-
temativas en oferta (en ciertas circunstancias, con ma-
yor incidencia que la calidad, precio, facilidades de ad-
quisicién u otras caracteristicas mas tangibles de la
mercancia en cuestion).

En un sentido concordante con lo antes expuesto, la
jurisprudencia ha afirmado que se considera modelo o

(9) C. Nac. Civ., sala H, 30/8/1996, “Leiva, Mario 0. y otro v. Life S.A. y otro”, JA 2000-IV, sintesis.

(1) Conf. art. 3 decreto ley 6673/1963 (ALJA 1963-135).
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disefio industrial a las formas o el aspecto incorporados.

o aplicados a un producto industrial que le confieren
caracter ornamental, entendiéndose por tal no sdlo lo
que sirve de adomo en sentido estricto, sino lo que
constituye un aspecto o forma nueva incorporado al
producto, de tal modo de hacerlo mas agradable e
impresionar el sentido de la vista, y atraer, en conse-
cuencia, al consumidor (2).

Se puede asi apreciar la importancia de una eficaz pro-
teccién de tales ingenios. Es por ello que intentaremos
verificar —al menos a través de ciertos fallos relevantes—
cudl es la doctrina jurisprudencial imperante en las
cuestiones méas trascendentes relacionadas con tal
proteccién que, desde nuestro punto de vista, son las
que a continuacion se exponen (de acuerdo al andlisis
de sentencias efectuado) y que seran desarrolladas en
otras secciones de este pequero trabajo:

a) Alcances de la proteccion legal.

b) Requisitos a cumplir para la concesion de la protec:
cion.

¢) Colisién con otros derechos de la propiedad indus-
trial.

d) Mantenimiento del derecho conferido (renovacion
registral).

e) Renuncia al registro y nulidad de los derechos con-
feridos (la denominada “accién de cancelacion”) (arts.
17 y 18 decreto ley 6673/1963).

I1. ALCANCES DE LA PROTECCI_()N LEGAL
SOBRE LOS MODELOS Y DISENOS
INDUSTRIALES. REQUISITOS PARA LA
CONCESION DE LA PROTECCION

a) Alcances de la proteccion legal sobre los
modelos y disenos industriales

Se ha expresado —tal como lo adelantaramos en la
introduccion a este trabajo— que el privilegio otorgado
por el decreto ley 6673/1963 tiene en mira la forma
original de los objetos en funcion de una connotacion

omamental o estética que llegue al espiritu del pablico
en mayor 0 menor grado, pero con prescindencia de
potencialidades de uso o de funcion (3).

Mas alla de la connotacién ormamental o estética antes
mencionada, el derecho judicial ha advertido, sin em-
bargo, que para la proteccion de los modelos y disefnos
industriales no se requiere un quantum extraordinario
de creacion, ni que el modelo o disefio constituya una
obra de arte (aungue eventualmente pueda serlo). Bas-
ta, al respecto, que la creacion tenga por objeto modi-
ficar las cualidades estéticas de! objeto al cual se apli-
can, pues de o que se trata no es de industrializar el
arte sino de embellecer la industria (4).

De esta manera, para que un modelo o un disefio pue-
dan alcanzar la proteccion legal, se exige la presencia
de una particular actividad creadora (5). Ademas, de-
ben ser originales, es decir, han de diferenciarse de
creaciones anteriores de modo tal que posean una fi-
sonomia propia y novedosa (6). Esta Ultima aseveracion
nos introduce al tema de los requisitos para la conce-
sién de ia proteccion.

b) Requisitos para la concesién de la proteccion

1.- Sobre la ornamentalidad

A los efectos del amparo de modelos o disefios indus-
triales, la apariencia externa o estructural del producto
no es lo que cuenta, sino los elementos que, a esa
estructura, le afaden detalles omamentales o de ador-
no que la singularizan y distinguen de las otras (7).

Se trata asf de proteger las formas incorporadas a un
articulo que, sin llegar a la calificacion de “bellas artes”,
otorgan a éste una presentacion original y lo proveen
de connotacion estética, de detalies ornamentales o
“de gusto”, quedando extraiadas de la proteccion legal
aquellas obras cuya originalidad depende en forma di-
recta de la funcién que deba desempefiar el producto,
o0 sea los llamados modelos de utilidad (8).

El concepto de omamentalidad, sin embargo, no es
facil de valorar para los jueces. Se ha dicho que su
andlisis implica la debida consideracion de perfiles téc-

(2) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3%, 20/8/1982, “Pasolde Limited v. Fadeté S.A.", JA 1984-1-456, ED 102-264.

(3) Arg. C. Nag. Civ. y Com. Fed., sala 22, 23/6/1972, “Baldoni, J. P. v. Zumarraga, F. A.“ (sum.); ED 51-175.

(4) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 32, 20/8/1982, "Pasoide Limited v. Fadeté S.A.“; (JA 1984-1-456) ED 102-264.

(5) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 1°, 10/12/1984, “Zicavo & Hijos S.A. y otros v. Trovani, Ricardo E.”; (JA 1985-1I-116)

(279-SJ), ED 115-676.

(6) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 12, 10/12/1984, “Zicavo e Hijos S.A. y otros v. Trovani, Ricardo E."; (279-S)) JA

1985-11-116), ED 115-677.

(7) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala Civ. y Com., 15/5/1970, “Mares, Juan C. y otro v. Alce Industrial y Comercial”; ED

37-737.

(8) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 22, 3/6/1999, “Colorin Industria de Materiales Sintéticos S.A. v. Drigani, Mario H. s/nulidad
de modelos y disefios - Causa 19500/1995", C. Nac. Civ. y Com. Fed. (publicado por ED del 29/5/2000), §344, p. 166.
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nicos que trascienden el campo del conocimiento ge-
neral, razén por la cual, saivo hipétesis excepcionales,
es apropiado seguir muy de cerca las conclusiones de
un dictamen pericial (9).

2.- Sobre la novedad

La novedad del disefo industrial se integra con su funcién;
y ésta no consiste en senvir de signo identificatorio de un
producto, sino en ser utilizado como forma de adomar o
embellecer; por lo tanto, el examen de la novedad no
puede dejar de contemplar la aplicacion omamental del
dibujo a los productos de la industria (10).

1. COLISION CON OTROS DERECHOS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL

a) Modelos y diseros industriales y patentes de
invencion

Nuestro méximo tribunal ha tenido oportunidad de
aclarar que los derechos acordados en virtud de la ins-
cripcion en el registro de modelos y disefios industriales
(decreto ley 6673/1963) no pueden ser invocados para
Justificar el empleo de un producto que, con anteriori-
dad, ha obtenido patente de invencién (11).

Pero, por otro lado, no puede considerarse anticipado
un modelo industrial por lo descripto e ilustrado en una
patente de invencién cuando su configuracion no esta
concretamente prevista en aquellos elementos de la
misma (12).

Sin embargo, en otro fallo la magjstratura ha indicado
que cuando en el modelo industrial regjstrado por el
demandado se advierten los mismos elementos reivin-
dicados en la patente del actor, anterior a éste, procede
la nulidad del modelo, pues se toma evidente que el
deposito fue realizado por quien no era su autor. Se
impone ademas el rechazo de la reconvencién por nu-
lidad de patente basado en que el dispositivo de ésta
es llevado a la practica desde cinco afios atras por una
firma de plaza, atento a que el perito interviniente en
el proceso ha dictaminado que aunque “se aplican am-
bas piezas al mismo uso, la eficiencia de su desempefio
es diferente, siendo superior el comportamiento del dis-

positivo patentado por la actora”, debiendo concluirse
que ha habido novedad patentable (13).

Lo expuesto en el fallo anterior no supone que la juris-
prudencia admita siempre que quien sea titular de una
patente anterior pueda impugnar cualquier modelo o
disefo industrial que fuese similar, porque tal impug-
nacién, dirigida no sdlo a las formas extemas repre-
sentadas en los gréaficos que complementan su titulo,
sino a cualquier otra variante morfoldgica o estética que
quisiera introducirse, configuraria un supuesto de abu-
so del derecho (14).

En cuanto a la legitimacién para impugnar el titulo o el
mero deposito —tanto respecto de los disefios y mode-
los, como de las patentes de invencién— se ha especi-
ficado que poseen el interés requerido para ello los
industriales que se dedican a la explotacién de los mis-
mos ramos, aceptandose como legitimacion suficiente
el propdsito de dedicarse a la misma actividad industrial
(15).

b) Modelos y disefios industriales y marcas
comerciales

Resulta especialmente interesante analizar la posible
colision que puede darse entre signos aplicados a un
producto como resultan ser las marcas y los modelos
y disefios industriales (aclarando que estos Ultimos no
son esencialmente identificatorios o distintivos como
las primeras).

Refiriéndose a la impugnacién de un disefio industrial
sobre la base de una marca precedente, y conside-
rando que dichas formas de propiedad industrial persi-
guen finalidades diversas, los jueces han especificado
que el criterio para juzgar la novedad o anticipacion
debe ser mas riguroso que el que debe aplicarse cuan-
do la imagen o representacién grafica que se hace valer
para pedir fa anulacién pertenece a un disefio industrial
anterior (16).

Se ha sentenciado también que es improcedente la
oposicién deducida por el titular de un modelo industrial
refativo a un envase contra el regjstro, pedido con pos-
terioridad, de una marca constituida por un envase

(9) Arg. C. Nac. Civ.y Com. Fed., sala 12, 28/8/1984, “Aguas Miferales S.A. v. Fuente Mineral Villa Albertina S.A.”; ED 112-682.
(10) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 3?2, 20/8/1982, “Pasolde Limited v. Fadeté S.A."; JA 1984-1-456, ED 102-264.
(11) Arg. Corte Sup., 11/3/1970, “Messina, Arcangel A. v. Saccol S.A.C.1."; ED 31-4686.,

(12) Arg. del fallo de primera instancia, en C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 12, 2/6/1972, “Fumacol Argentina S.A. v. G.P.C.

S.A.”; ED .51-130.

(13) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 12, 13/7/1971, “Sadofschi, B. v. Delannoy, E.”, PI, 1971-455, n. 1070 (sum.); ED

51-175.

(14) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., safa 32, 8/5/1981, “Truly Magic Product inc. v. Wassington, Alberto L.”; ED 94-430.
(15) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 17, 10/12/1984, “Zicavo e Hijos S.A. y otros v. Trevani, Ricardo E.” (279-5J); JA

1985-1-116, ED 115-677.

(16) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 37, 20/8/1982, “Pasolde Limited v. Fadeté S.A."; ED 102-265,
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idéntico al del modelo, debiendo cancelarse este titimo
en mérito a las siguientes razones:

a} su titular ha admitido que antes del regjstro fue pu-
blicado en ciertas revistas extranjeras, y aunque alegé
que la circulacién fue escasisima, debe tenerse en
cuenta que el comerciante o industrial estd mas ente-
rado que el hombre comdn de los nuevos inventos y
marcas asi como de las publicaciones —aun extranje-
ras— referidas a ellos;

b) el solicitante de la marca ha obtenido la misma en
otros paises antes del depdsito hecho en Argentina por
el demandado, siendo irrelevante (siempre segin la
magjstratura) el argumento de que la actora no cumplié
con o dispuesto en el art. 14 decreto ley 6673/1963
en el sentido de depositar su signo-envase dentro de
los seis meses de haberlo hecho en el extranjero, por
lo cual perdid Ia prioridad, puesto que lo que aqui ha
interesado es lo relativo a la novedad del modelo y

c) a la vez, la actora estaba facultada para impugnaro
por ser ... parte interesada que tenga o no regjstrados
modelos o disefios con anterioridad” (17).

Pero se concluyé también en otra decision que debia
rechazarse la accién por nulidad de un modelo indus-
trial relativo a visores de cierto electrodoméstico, fun-
dada en constituir éste una imitacion de marcas “ane-
xas” de la actora para articulos de la clase 14 del no-
menclador instituido por el decreto 558/1981 (LA
1981-A-447), si surgfa que dentro de ésta no se pro-
tegfan especialmente tales electrodomésticos (18), y
que del cotejo entre ambos se desprendia que las lineas
rectas de las marcas de la actora eran muy distintas
de las helicoidales del modelo demandado, no estando
claro ademas qué se reivindicaba en los titulos de la ac-
cionante; a todo lo que se adiciond su menor fuerza pro-
veniente del hecho de ser marcas “anexas”, vale decir,
secundarias y destinadas a utilizarse junto a otras (19).

Finalmente, se ha considerado que cabe decretar la nu-
lidad de un modelo o disefio industrial cuando presenta
acentuada semejanza con una marca y ambos son des-
tinados al mismo tipo de articulos de consumo (20).

IV. MANTENIMIENTO DEL DERECHO:
RENOVACION DEL REGISTRO

El art. 7 decreto ley 6673/1963 especifica que la pro-
teccion que otorga “tendré una duracién de cinco afnos
a partir de la fecha de! depésito y podra ser prolongada
por dos periodos consecutivos de la misma duracion,
a solicitud de su titutar”. Ef art. 11 del mismo cuerpo
legal, por su parte, indica que “la solicitud de renova-
cién det depdsito prevista en el art. 7, debera ser pre-
sentada no menos de seis meses antes de la expiracion
del periodo de vigencia de la proteccion. Dicha solicitud
sera acompafiada de los mismos requisitos exigidos
para el primer depdsito”.

La existencia o inexistencia del efecto de caducidad
sobre derechos en el plazo establecido por el art. 11
decreto ley 6673/1963, gener6 dudas y argumentos
contrapuestos en el derecho judicial. La Corte Suprema
de Justicia de la Nacién procurd aclarar el panorama.
Afirmé asi que el decreto ley 6673/1963 incluye en su
art. 11 un verdadero plazo de caducidad en detrimento
de quienes no presenten en témino ia solicitud de re-
novacién, no siendo posible aislar dicha norma de las
demas que integran el ordenamiento legal. Fue asi per-
tinente senalar que, segln surge de los preceptos del
régimen sub examine, el Estado protege al autor y su-
cesores legftimos de un modelo o disefio industrial “por
el tiempo y bajo las condiciones establecidas...” por
aquél (arts. 4y 7), témino que puede prolongarse por
dos perfodos consecutivos de igual duracién a pedido
del titular, cuya solicitud “deberd ser presentada no
menos de seis meses antes de la expiracion del periodo
de vigencia” (art. 11, cit.) (21).

La Corte fundamentd su argumentacion precedente di-
ciendo que no parecia logico sostener que la ley habia
fijlado un plazo determinado para el cumplimiento de
una formalidad sin que la inobservancia de ésta provo-
cara la secuela consiguiente, esto es, la pérdida del
beneficio de la renovacion de la titularidad sobre el mo-
delo o disefio industrial, siendo el fin querido por la ley
la compatibilidad del derecho de los creadores indus-
triales con el de la sociedad y el mismo Estado (22).

(17) Arg. Juzg. Nac. Civ. y Com. Fed. n. 2, 27/5/1971, “Chesebrough-Pond's Inc. v. Vértice S.A.", Pl, 1971-757, n. 1126

{sum.); ED 49-798.

(18) La clase 14 del nomenclador o lista de clases del art. 1 decreto 558/1981 (LA 1981-A-447) (reglamentario de la ley
22362 (LA 1981-A-8) de marcas y designaciones comerciales) hace referencia a “metales preciosos y sus aleaciones y objetos
de estas materias o chapeados {excepto cuchilleria, tenedores y cucharas); joyerfa, piedras preciosas; relojeria y otros instru-

mentos cronométricos”.

(19) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 18, 5/2/1971, “Salvo S.A. v. Malinari, £.” (sum.); ED 51-180.
(20) Arg. C. Nac. Civ. y Com. Fed., sala 2?, 1/12/1970, “Fabrica Argentina de Alpargatas S.A.I.C. v. Osmar S.C. por Accs.”

(sum.); ED 41-172.

(21) Arg. Corte Sup., 9/11/1972, “Catania, R. y otro” (sum.); ED 51-182.
(22) Arg. Corte Sup., 9/11/1972, “Catania R. y otro” (sum.); ED 51-182.
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