CSJ 142/2012 (48-S)/Cs1
Sé&nchez de Oesterheld, Elsa Sara y otros c/ Edi-
ciones Record S.A. s/ nulidad de marca.

Corte Stafproma do  Justicia de b Qe

Buenos Ai;és, W.? M,/M % k/bp

Vistos los autos: “Sanchez de Oesterheld, Elsa Sara y otros

¢/ Ediciones Record S.A. s/'nﬁlidad de marca”.
Considerando:

1°) Que la Sala I de la Cémara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil y Comercial Federal, en lo que interesa al pre-
sente reécurso, confirmd la sentencia de primera instancia que
habia desestimado en su totalidad la demanda promovida por los
.herederos del sefior Héctor Gefmén Oesterheld y el sefior Francis-
co Solano Lépez contra Ediciones Record S.A. -expediente acumu-
lado 7084/2000-, reconociéndole solo a este Ultimo una indemni-
zaclidén por resolucidén de contrato. Los reclamos pretendian rei-
vindicar las marcas “El Eternauta” y “El Eternauta (con diseifio)”
% en‘forma.subsidiarié, declarar su nulidad, el cese de.todo uso
y, ademds, que las objeciones a la. solicitud de registro efec-
tuadas por la demandada fueran consideradas infundadas, y por el
" contrario, se reconozcan justifiéadas las oposiciones de los ac-

tores a la solicitud realizada por Ediciones Record S.A.

Por otra parte, la alzada confirmé la admisién par-
cial de la demanda interpuesta por el seflor Francisco Solano-
Lépez contra la misma sociedad —éxpediente 371l/2003—, resol-
viendo la procedencia de la defensa de prescripcidén, desestiman-
do la nulidad contfactual y declarando la resolucidén de la ce-
sién de derechos de autor sobre los dibujos de “El1 Eternauta”

N

celebrada entre las partes. -



2°) Que para asi decidir, el a guo rechazd el agravio
relativo a la existencia de cosa juzgada respecto a la titulari-
dad de los derechos de autor de la obra en orden a lo resuelto
mediante sentencia firme recaida en la causa “Sanchez de Oester-
held, Elsa Sara c¢/. Scutti, Alfredo Agustin s/ nulidad de acto
juridico”. Ello asi, en el entendimiento de que dicho agravio
habia sido introducido en una etapa procesal inoportuna como es
el alegato, y la recurrente no se habia hecho cargo del argumen-
to del magistrado respecto a la inexistencia de identidad de ob-
jeto, por todo lo que concluye que debe ser considerado desier-

to.

Por otro lado, recordé que la demandada era titular
de los derechos de autor sobre “El Eternauta” en base a una ven-
ta efectuada por los sefiores Rodolfo y Alfredo Seijas, gquienes
eran los uUnicos titulares de los derechos exclusivos y universa-
les de la historieta por compra que oportunamente efectuaron al
sefior Héctor G. Oesterheld. En ese sentido, indicé que en la
causa caratulada “Scutti, Alfredo Agustin s/ defraudacidén”, se
habia acreditado la autenticidad de la firma del sefior Oester-
held mediante la produccidén de la prueba pericial caligréafica

pertinente.

Respecto a la demanda promovida por el seflor Solano
Lépez, sostuvo que le asistia razén al magistrado en cuanto a la
improcedencia de la accidén de nulidad basada en la hipbdtesis de
mala fe prevista en el art. 953 del Cddigo Civil puesto que el
caso encuadraba en el instituto de la lesidén del art; 954 de di-
cho cuerpo normativo, y, en virtud de ello, la accién se encon-

traba prescripta. En lo que se refiere a la resolucidén del con-
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trato, afirmdé que no existia motivo para asignarle caréacter re-
troactivo, el que 1limitd unicamente a la condena al pago de in-
tereses, reduciendo luego la indemnizacién debida y el punto de

partida de esos accesorios.

3°) Que contra dicho pronunciamiento, los actores in-
ﬁerpusieron el recurso extraordinario federal (fs. 1009/1029),
qﬁe fue concedido “en cuanto a los agravios relativos al insti-
tuto de ‘la cosa juzgada y al derecho de propiedad”, pero deses-

timado respecto a la causal de arbitrariedad invocada (fs.

1050/1051), sin que los recurrentes interpusieran la queja per-

tinente. Los alcances de la concesidén, en los términos resefia-
dos, aparecen confusos, toda vez que el vicio de arbitrariedad

que se endilga al pronunciamiento se traduciria -en el caso- en

la afectacién de los derechos reconocidos por una sentencia fir-

me, con el consiguiente gravamen al derecho de propiedad.

En tales condiciones, es de aplicacidén el reiterado

criterio del Tribunél segun el .cual, frente a la ambigliedad del

auto de concesién -que dificulta la comprensién de su extensién-—
la amplitud que exige la garantia de la defensa en juicio justi-
fica que se consideren también los agravios relativos a la arbi-

trariedad de la sentencia, pues las deficiencias de la. resolu-

-cidén apuntada no pueden tener por efecto restringir el derecho

de la parte recurrente (Fallos: 327:4227; 328:1390; 329:4044;
330:289, entre otros) . '

4°) Que los recurrentes alegan que se ha vulnerado el
derecho de propiedad emahado de un pronunciamiento Jjudicial. pa-

sado en autoridad de -cosa juzgada respecto de lo que constituye



el fundamento habilitante de los registros marcarios cuestiona-
dos, esto es, la titularidad del derecho de autor de la obra cu-
yo titulo, nombre y figura del personaje principal reproducen

las marcas objeto de la controversia.

Manifiestan que al haberse decretado nuloc e inexis-
tente el contrato de cesién de derechos sobre ia obra “El Eter-
nauta” suscripto el 8 de Jjulio de 1982 entre la sefiora Elsa
Sadnchez de Oesterheld y el sefior Scutti -en su caracter de re-
presentante de la sociedad demandada-, en los autos caratulados
“sanchez de Oesterheld, Elsa Sara c/ Scutti, Alfredo Agustin s/
nulidad de acto juridico” por sentencias de fecha 28 de noviem-
bre de 1994 y 4 de diciembre de 1996, la actora recuperd la to-
talidad de los derechos de autor respecto del guién de la obra.
Agregan que existe una vinculacién inescindible entre el derecho

de autor sobre la obra y el objeto perseguido en esta litis.

Sostienen que la existencia de cosa juzgada puede ser
introducida en cualquier estado de la causa y gque no es exigible
la rigurosa coincidencia entre los elementos de la cuestidén que
fue objeto de juzgamiento y los que se deducen en la nueva de-
manda, sino que el juzgador cuenta con un margen de discreciona-
lidad para decidir sobre la base de un examen de los anteceden-
tes que vinculan los litigios a fin de determinar si estos son

idénticos o no, contradictorios o susceptibles de coexistir.

Destacan que al interponer la demanda, fundamentaron
su pretensidén en la recuperacidén de los derechos de autor de la
obra a partir del pronunciamiento en la causa sobre nulidad de

acto juridico citada, pues si bien alli no se resolvidé lo que
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constituye el objeto del presente juicio, si se determindé la ti-

tularidad del guién de “El Eternauta”.

Agregan que el argumento de la demandada, que sostie-
ne ser titular de los derechos de autor por la cesién que en vi-
da le habria hecho el sefior Oesterheld a los sefiores Seijas vy
éstos a su parte, es el que también utilizd para rebatir la nu-
lidad del contrato que suscribié el 8 de julio de 1982 con la
sefiora Sanchez en la causa sobre nulidad de acto juridico men-
cionada, y por lo tanto es una cuestidén ya resuelta que ostenta

‘autoridad de cosa juzgada.

Expresan que durahte la ejecucién de la sentencia que
decretd la nulidad e inexistencia del contrato de cesién, la Sa-
la M de la Cédmara Nacional de Apelaciones en lo Civil expresa-
’mentg reconocid la existencia de cosa juzgada reépecto de la ti-
tularidad de los derechos de autor del guién de “El Eternauta”
en el pronunciamiento que dictara el 8 de julio de 2005 (fs.
l877/879 del -expte. 331.151/88) y que los habilita para ser titu-
lares dé.laé marcas involucradas en-autOSL Por lo tanto, entien-
den que las sentencias dictadas eh sede civil determinaron sin
lugar -a dudas que la mentada titularidad corrésponde a los legi-
timos herederos de Oesterheld, generandose a partir de alli un
derecho de propiedad a su favor del gue no pueden ser privados

por otra sentencia.

En este sentido, afirman que desconocer un derecho
incorporado al patrimonio del reclamante por sentencia firme,

vulnera su derecho de propiedad tutelado por el art. 17 de la



Constitucidén Nacional y en consecuencia, el pronunciamiento im-

pugnade seria inconstitucional.

5°) Que, en definitiva, los agravios giran en torno a
determinar si su pretensidén tiene conexidad con lo resuelto con
cérécter de cosa juzgada en los autos “Sanchez de Oesterheld,
Elsa Sara ¢/ Scutti, Alfredo Agustin s/ nulidad de acto juridi-
co’”, en tanto se encuentran en juego los efectos de lo alli de-
cidido con relacidén a la titularidad de los derechos de autor y
su incidencia sobre los derechos de propiedad en materia de mar-

cas.

Que conforme sostiene la sefilora Procuradora Fiscal
subrogante ante esta Corte en su dictamen de fs. 1080/1084, vy
asi lo ha dicho el Tribunal, la cuestidén acerca de la propiedad
de los derechos de autor tiene un papel relevante al momento de
determinar el interés legitimo necesario para la obtencidén del
registro de la marca en los términos del art. 4° de la ley

22.362 (Fallos: 305:1589).

Ante ello, corresponde de forma ineludible en el caso
analizar el planteo relacionado con la existencia o no de cosa
juzgada. Esta labor exige, como condicidén previa, el examen in-
tegral de ambas contiendas a efectos de determinar si se trata
del mismo asunto sometido a decisidén judicial, o que por existir
continencia, conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sen-
tencia firme ya ha decidido lo que constituye la materia o la
pretensidén deducida en el nuevo Jjuicio gue se promueve (art.
347, inc. 6°, Coédigo Procesal Civil-y Comercial de la Nacién),

para 1lo cual es oportuno recordar que este Tribunal ha sefialado
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gue la cosa juzgada busca amparar, mas que el texto formal del
fallo, la solucidén real prevista por el Jjuzgador (Fallos:
297:383; 298:673; 308:1150; 311:1458; 319:2527; 328:3299 y en
autos CSJ 607/2009 (45-P)/CS1 “Patronato de la Infancia ¢/ Bue-
nos Aires, Provincia de y otro s/,usucapién”, senténcia{del 24

de septiembre de 2013);

Asimismo, esta Corte ha'dicho que si un derecho ha
sido afirmado o negado en un proceso, habrd identidad de objeto
a los efectos de la cosa juzgada si en uno nuevo se pone en
cuestién el mismo derecho, aun cuandc sea para sacar de él otra
consecuencia que no hubiera sido deducida en el proceso origina-

rio (Fallos: 116:220; 169:330 y 328:3299).

6°) Que, en este sentido, el examen de las constan-
'ciastcorrespondientes a la causa “Sanchez de Oesterheld, Elsa
Sara ¢/ Scutti, Alfredo Agustin s/ nulidad de acto juridico”,
demuestran que el Juzgado Nacional de Primera Instancia en 1lo
Civil n®*> 95 declarévnula la cesién de derechos de autor de la
obra “El Etérnauta” de Héctor German Oesterheld efectuada el 8
de julio de 1982 por Elsa Sara Sénéhez de Oesterheld a favor de
Alfredo Agustin Scutti, e inexistente con relacidén a los coacto-
res, nietos del sefior Oesterheld, al entender que la cuestidn
- encuadraba en forma precisa en lo preceptuado por el art. 954
del Cbédigo Civil pues se encontraba acreditado tanto el requisi-
to objetivo, por la notoria desproporcién de las prestaciones
echémicas del contrato, como el subjetivo, por las particulares
circunsténcias que se encontraba atravesando la acto}a tras la
desaparicién de su esposo y sus cuatro unicas hijas durante la

Ultima dictadura militar en nuestro pais.



En ese pronunciamiento, que fue confirmado por la al-
zada, el magistrado desestimdé las defensas de Ediciones Record
S.C.A. -luego S.A.- respecto a que el autor de la obra ya habia
cedido esos derechos a quienes luego los vendieron a la sociedad
(los sefiores Seijas). Ello asi, en el entendimiento de que eran
insuficientes las declaraciones prestadas por guienes habian si-
do cesionarios del sefior Oesterheld porque a la orfandad de sus
dichos se sumaba el hecho de encontrarse involucrados en la
cuestidn, y ademds, porque los recibos presentados no acredita-
ban la causa del pago ni se encontraban fehacientemente recono-

cidos como emitidos por el autor de “El Eternauta”.

Es cierto por otro lado que en la causa “Scutti, Al-
fredo Agustin s/ defraudacién” (expte. 1068), en la que se ab-
solvidé al demandado en autos del delito de defraudacidén por in-
fraccién al art. 72, inciso a) de la ley 11.723 por sentencia
firme de fecha 21 de agosto de 2002, se determind mediante la
produccidén de prueba pericial caligrafica que la firma inserta
en el instfumento de venta de los originales a los sefiores Sei-
jas correspondia al pufio y letra del sefior Oesterheld. Pero no
obstante ello, y al margen de que tal circunstancia no fue acre-
ditada en la causa sobre nulidad de contrato bajo examen, tampo-
co alli se comprueba y ni siquiera se analiza, si existid trans-
misién de los derechos de autor sobre “El1 Eternauta” o como se
alega, si se tratd Unicamente de la venta de parte de los origi-

nales de la obra a los sefilores Seijas.

De ahi que, conforme lo sostiene la Procuracién Gene-
ral de la Nacién, en autos el a gquo no examind, adecuadamente y

atendiendo a las circunstancias excepcionales de la causa, si
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hubo un pronunciamiento de mérito acerca de la titularidad de
los derechos de autor, sino que se limitdé a evaluar de modo su-
perficial el requisito de identidad de objeto necesario para la
aplicacién del principio de cosa juzgada. Asi, omitié no solo
qué el contrato fue declarado nulo sino también que en aqueila
sentencia se desestimé la misma defensa que la demandada esgrime
en este Jjuicio, esto es,.que los derechos_de autor le fueron

transmitidos con anterioridad a aquel contrato.

También se hace caso omiso al pronunciamiento firme
de la Camara Civil en aquellas actuaciones donde -en ei marco de
lé ejecucidén de sentencia (8 de julio de 2005, fs. 877/879 del
expediente 331.151/1988)- expresamente se sostiene que “la cues-
tién atinente a la titularidad de los derechos de autor se en-
cuentra resuelta y pasada en autoridad de cosa juzgada” e impide
qﬁe para la determinécién de los dafios la demandada preténdiera
“reeditar el conocimiento sobre el alcance de los derechos de
autor, cuando dichas cuestiones ya tuvieron el debido debate y

- fueron resueltas”.

7°) Que, frente a tales'antecedentes y de la resefia
de los hechos y actos procesales descriptos eh el dictamen de la
.seﬁora Procuradora Fiscal subrogante a los que cabe remitir en
-honor a la brevedad, es dable concluir que la. titularidad de los
derechos de autor de la obra “El Eternauta” en virtud de lo de-
cidido en la causa'“Sénchez de Oesterheld, Elsa Sara ¢/ Scutti,
Alfredo Agustin s/ nulidad de acto juridico”, es el presupuesto
del cual debe partir el andlisis de lavpretensién pefseguida en
esta litis relativa a los derechos de propiedad en materia de

marcas.



Cabe recordar que conocida jurisprudencia Ade este
Tribunal ha conferido jerarquia constitucional a la cosa juzgada
(Fallos: 224:657; 250:435; 252:370), en razbén de que la inalte-
rabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por senten-
cia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y de-
fensa en juicio (Fallos: 199:466; 258:220; 281:421) y que la es-
tabilidad de las decisiones jurisdiccionales constituye un pre-

supuesto ineludible de la seguridad juridica (Fallos: 319:2527).

'8°) Que, en efecto, a pesar de que los derechos de
propiedad intelectual y el régimen de marcas tienen una funcién
diferente y su ambito de actuacién es distinto, en el presente
caso, la cuestidén sobre la titularidéd de los derechos de autor
tiene un papel relevante al momento de determinar el interés
legitimo necesario para la obtencién de la propiedad de una mar-
ca y la exclusividad de uso en los términos del art. 4° de la

ley 22.362.

Ello asi, en tanto no cabe sostener que'los preceptos
contenidos en lé ley de marcas puedan ser interpretados y apli-
cados con total prescindencia de lo establecido en otras normas
del orden juridiéo que fueron invocadas como sustento de los de-
rechos relativos a la p:opiedad intelectual cuya tutela procura -
una de las partes. La extensidn que de esa manera se acuerda a
la defensa de la creacién intelectual, con base en la ley
11.723, no importa en modo algunoc desplazar ni preterir las dis-
posiciones especificas de la ley 22.362, sino complementarlas
adecuadamente en funcidén de una interpretacién coherente y sis-
temdtica del derecho vigente, considerado en su totélidad (Fa-~

llos: 305:1589).

-10-
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En este sentido, la nocién de “interés legitimo” del
art. 4° citado debe ser interpretada en forma amplia, permitien-
do que la proteccidn legal se extienda mas alld de los intereses
meramente patrimoniales y abarque aquellos que inciden en la es-
fera individual, pues de otro modo, signos distintivos como el
titulo de una obra que han quedado inmersos en un trafico comer-
cial, quedarian huérfanqs'de tutela ‘juridica debido a la falta

de una disposicién terminante de la ley 11.723.

En virtud de ello, si la marca corresponde al nombre
del personaje o al de la obra} como sucede en el qaso‘de los re-
gistros de “El Eternauta” y “El Eternauta (con disefio)”, el de-
recho a su registro marcario corresponde al autor y para que
otro pueda registrarlo a su nombre, ~debe estar expresamente au-
torizado por el autor de la obra, extremo que no ha ocurrido en

estos autos.

.‘9°) Que, sentado lo expuesto, cabria descalificar 1la
~ sentencia apelada con el alcance indicado. Sin embargo, habida
cuenta del inusitado tiempo transcufridd’desde gque se origind la
éontrqversia y se iniciaron las‘pﬁesentes actuaciones (Fallos:
318:74; 325:3000; 321:336; 329:5913), correspénde que esta Corte
haga uso de la facultad que le confiere el art. 16,.segunda par-
- te, de la ley 48, y decida sobre el fondo del asunto, a los fi-
nes de evifar un mayor e inutil dispendio de actividad jurisdic-

cional (Fallos: 316:180).

En consecuencia, de conformidad con lo dictaminado por la
sefiora Procuradora Fiscal subrogarite, se resuelve: I. Hacer lu-

gar al recurso extraordinario, revocar la sentencia apelada y

-11-



admitir, en lo pertinente, la demanda interpuesta, declarando la
nulidad del registro de la marca “El Eternauta” (n° 1.686.993) y
“El Eternauta (con disefio)” (n° 1.765.499), ambas de la clase 16
del Nomenclador Marcario Internaciocnal. II. Declarar infundadas
las oposiciones efectuadas por la demandada a las solicitudes de
registro de los actores de las marcas “El Eternauta” (Actas
nros. 2.225.727, 2.231.327 y 2.231.328 de las Clases 16, 25 y 28
del Nomenclador Marcario Internacional); III. Declarar fundada
la oposicidén que los actores efectuaron a la solicitud de regis-
tro de 1la accionada de la marca “El1 Eternauta” (Acta n°
2.225.695 de la Clase 38 del Nomenclador Marcarioc Internacio-
nal). Con costas de todas las instancias a la demandada vencida

(arts. 68 y 279 del Cdédigo Procesal Civil y Comercial de la Na-

cién) .

\//\\\wﬁbw@ '\QV N\ ©  HORACIO ROSATTI

'@)‘\ CARLOS FERNANDO ROSENKRANTL_ ; »_
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-//-DENCIA PARCIAL DEL SENOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS FERNANDO
ROSENKRANTZ

Considerando:

1°) Que la Sala I de la Camara Nacional de Apelacio-
nes en lo Civil y Comercial Federél, en lo que interesa al pre-
éente recurso, confirmdé la sentencia de primera instancia que
habia desestimado en sﬁ totalidad la demanda promovida por 1los
herederds del seflor Héctor German Oesterheld y el sefior Francis-
co Solano Lépez contra Ediciones Record S.A. -expediente acumu-
'lado 7084/2000—, reconociénddle solo a este Ultimo una indemni-
zacidén por resolucidén de contrato. Los reclamos pretendian rei-
vindicar las marcas “El1 Eternauta” y “El Eternauta (con disefio)”
y en forma subsidiaria, declarar su nulidad, ei cese de todo uso
y, ademds, que las objeciones a la solicitud de registro efec-
tuadas por. la demandada fueran consideradas infundadas, y por el
contrario, se reconozcan justificadas las oposiciones de los ac-

" tores a la solicitud realizada por Ediciones Record S.A.

Por otra parte, la alzada confirmé la admisioén par—
cial de la demanda interpuesta .pdr el seflor Francisco Solano
Lbépez ~contra la misma sociedad -expediente 3711/2003—, toda vez
que, por un lado, admitié la defensa de prescripciéh y desestimé
" la nulidad contractual y, por el otro, declard la resolucién de
la cesidén de derechos de autor sobre los dibujos de “El Eternau-

ta” celebrada entre las partes.

2°) Que para asi decidir, el a quo rechazdé .el agravio
relativo a la existencia de cosa juzgada respecto a la titulari-

dad de los derechos de autor de la obra en orden a lo resuelto

-13-



mediante sentencia firme recaida en la causa “Sanchez de Oester-
held, Elsa Sara c¢/ Scutti, Alfredo Agustin s/ nulidad de acto
juridico”. Fundé su decisién en que dicho agravio habia sido in-
troducido en una etapa procesal inoportuna como.es el alegato, y
la recurrente no se habia hecho cargo del argumento del magis-
trado acerca de la inexistencia de identidad de objeto, por lo

que considerd desierto el recurso en ese aspecto.

Por otro lado, recordd que la demandada era titular
de los derechos de autor sobre “El1 Eternauta” en base a una ven-
ta efectuada por los sefiores Rodolfo y Alfredo Seijas, como Gni-
cos titulares de los derechos exclusivos y universales de 1la
historieta por compra que oportunamente efectuaron al sefior
Héctor G. Oesterheld. En ese sentido, destacdé que no estaba en
disputa la auteﬁticidad del documento en el que se instrumentd
la venta y que en la causa caratulada “Scutti, Alfredo Aguétin
s/ defraudacién”, se habia acreditado mediante la produccién de
prueba pericial caligrafica que la firma inserta al pie del ins-

trumento pertenece al sefior Oesterheld.

Respecto a la demanda promovida por el sefor Solano
Lépez, sostuvo que le asistia razén al magistrado en cuanto a la
improcedencia de la accién de nulidad basada en la hipdtesis de
mala fe prevista en el art. 953 del Cdédigo Civil puesto que el
caso encuadraba en el instituto de la lesién del art. 954 de di-
cho cuerpo normativo y, en virtud de ello, la accién se encon-
traba prescriptai En lo que se refiere a la resolucidén del con-
trato, afirmdé que no existia motivo para asignarle caracter re-

troactivo, por lo que limitdé la condena al pago de intereses.

-14-
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Asimismo, redujo la indemnizacién y modificd el punto de partida

de los accesorios.

3°) Que contra dicho pronunciamiento, los actores in-
terpusieron el recurso extraordinario federal (fs. 1009/1029),
que fue concedido “en cuanto a los agravios relativos al insti-
futo de la cosa juzgada y- al derecho_de propiedad”, pero deses-
timado respecto a la causal de arbitrariedad invocada (fs.
1050/1051), sin gque los recurrentes interpusieran la queja per-
tinente. -Los alcances de la concesidén, en los términos resefia-
dos, aparecen confusos, toda vez que el vicio de arbitrariedad
qﬁe se endilga al pronunciamiento se traduciria - en el caso -
en la afectacién de los derechos reconocidos por una sentencia

firme, con el consiguiente gravamen al derecho de propiedad.

_ ‘ En ta;es condiciones, es de aplicacién el reiterado
criterio del Tribunal segun el cual, frente a la ambigiiedad del
auto dé concesién - que dificulta ia comprensién de su extensidn
-~ la amplitud que exige la garantia de la defensa en juicio jus-
tifica que ée consideren también loé agravios relativos a la ar-
bitrariedad de la sentencia, pues»ias deficiencias de la resolu-
"cién 7Japuntada no pueden tener por efecto reétringir el derecho
de la parte recurrente (Fallos: 327:4227; 328:1390; 329:4044;

- 330:289, entre otfos).

4°) Que -los recurrentes alegan que se ha vulnerado el
‘derecho de propiedad emanado de un pronunciamiento judicial pa-
sado en autoridad de cosa juzgada respecto de lo que.constituye
el fundamento habilitante de lds registros marcarios cuestiona-

dos, esto es, la titularidad del derecho de autor de la obra cu-
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yo titulo, nombre y figura del personaje principal reproducen

las marcas objeto de la controversia.

Manifiestan que al haberse decretado nulo e inexis-
tente el contrato de cesidén de derechos sobre la obra “El Eter-
nauta” suscripto el 8 de Jjulio de 1982 entre la sefiora Elsa
Sadnchez de Oesterheld y el sefior Scutti -en su caracter de re-
presentante de la sociedad demandada-, en los autos caratulados
“Sanchez de Oesterheld, Elsa Sara c/ Scutti, Alfredo Agustin s/
nulidad de acto juridico” por sentencias de fecha 28 de. noviem-
bre de 1994 y 4 de diciembre de 1996, la actora recuperd la to-
talidad de los derechos de autor respecto del guién de la obra.
Agregan que existe una vinculacidén inescindible entre el derecho

de autor sobre la obra y el objeto perseguido en esta litis.

Sostienen que la existencia de cosa juzgada puede ser
introducida en cualquier estado de la causa y que no es exigible
la rigurosa coincidencia entre los elementos de la cuestidén que
fue objeto de juzgamiento y los que se deducen en la nueva de-
manda, sino que el juzgador cuenta con un margen de discreciona-
lidad para decidir sobre la base de un examen de los anteceden-
tes que vinculan los litigios a fin de determinar si estos son

idénticos o no, contradictorios o susceptibles de coexistir.

Destacan que al interponer la demanda, fundamentaron
su pfetensién en la recuperacién de los derechos de autor de 1la
obra a partir del pronunciamiento en la causa sobre nulidad de
acto juridico citada, pues si bien alli no se resolvié lo que
constituye el objeto del presente juicio, si se determind la ti-

tularidad del guidén de “El Eternauta”.
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Agregan que el argumento de la demandada, que sostie-
ne ser titular de los derechos de autor por la cesidn que en vi-
da le habria hecho el sefior Oesterheld a los sefiores Seijas y
estos a su parte (ediciones Record), es el que también utilizé
para rebatir la nulidad del contrato que suscribié el 8 de julio
de 1982 con la sefiora Sanchez en la causa sobre nulidad de acto
juridico mencionada, y pof lo tanto es una cuestidén ya resuelta

que ostenta autoridad de cosa juzgada.

Expresan que durante la ejecucidén de la sentencia que
decreté la nulidad e inexistencia del contrato de cesidn, la Sa-
lé M de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil expresa-
mente reconocid la existencia de cosa juzgada respecto de la ti-
tularidad de los derechos de autor del guion'de “E1l Eternauta”
en el pronunciamiento que dictaré el 8 de julio de 2005 (fs.
877/879 del expte. 331.151/88) y que ellc los habilita para ser
titulares de las mércas involucradas en autos. Por lo ténto, en-—
tienden que las sentencias dictadas en sede civil determinaron
- sin lugér a- dudas que la mentada titularidad éorresponde a los
legitimos herederos de Oesterheld, .generdndose a partir de alli
un derecho de propiedad a su favor del que no puéden ser priva-

dos por otra sentencia.

En este sentido, "afirman que desconocer un derecho
incorporado al patrimonio del reclamante por sentencia firme,
vulnera su derecho de propiedad tutelado por el art. 17 de la
Constitucidén Nacional y en consecuencia, el pronunciamiento im-

\

pugnado seria inconstitucional. -
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5°) Que, seguin los agravios expuestos corresponde de-
terminar si la pretensién deducida en esta causa tiene conexidad
con lo resuelto con caradcter de cosa juzgada en 1los autos
“sanchez de Oesterheld, Elsa Sara ¢/ Scutti, Alfredo Agustin s/
nulidad de acto juridico”, en tanto se encuentran en juego los
efectos de lo alli decidido con relacién a la titularidad de los
derechos de autor y su incidencia. sobre los derechos de propie-

dad en materia de marcas que se discute en este juicio.

Que conforme lo ha dicho el Tribunal y sostiene la
sefiora Procuradora Fiscal subrogante ante esta Corte en su dic-
tamen de fs. 1080/1084, la cuestidédn acerca de la propiedad de
los derechos de autor tiene un papel relevante al momento de de-
terminar. el interés legitimo necesario para la obtencién del re-
gistro de la marca en los términos del art. 4° de la ley 22.362

(Fallos: 305:1589).

En consecuencia, corresponde de forma ineludible en
el caso analizar el planteo relacionado con la existencia o no
de cosa juzgada (art. 347, ultimo parrafo, del Cdédigo Procesal
Civil y Comercial de la Nacién). Esta labor exige, como condi-
cién previa, el examen integral de ambas contiendas a efectos de
determinar si se trata del mismo asunto sometido a decisidén ju-
dicial, o que por existir continencia, conexidad, accesoriedad
o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha decidido lo que cons-
tituye la materia o la ‘pretensién deducida en el nuevo juicio
que se promueve (art. 347, inc. 6°, Cébdigo Procesal Civil y Co-
mercial de la Nacidén). Para ello es oportuno recordar que la co-
sa juzgada busca amparar, més que el texto formal del fallo, la

solucién real prevista por el juzgador (Fallos: 297:383; 298:
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673; 308:1150; 311:1458; 319:2527; 328:3299 y en autos CSJ
607/2009 (45-P)/CS1 “Patronato de la Infancia ¢/ Buenos Aires,
Provincia de y otro s/ usucapién”, sentencia del 24 de septiem-

bre de 2013).

Asimismo, esta Corte ha dicho que si .un derecho ha
éido afirmado o negado en-un proceso, habrad identidad de objeto
a los efectos de la cosa juzgada si en uno nuevo se pone en
cuestidén el mismo derecho, aun cuando sea para sacar de é1l otra
consecuencia que no hubiera sido deducida en el proceso origina-

rio (Fallos: 116:220; 169:330 y 328:3299).

6°) Que, en este sentido, el examen de las constan-
cias correspondientes a la causa “Sénchez de - Oesterheld, Elsa
Sara ¢/ Scutti, Alfredo Agustin s/bnulidad'de acto juridico”,
'demuéstra que' el Juzgado Nacional de Primera Insfancia en lo Ci-
vil n°® 95 declaré nula la cesién de derechos de autor de la obra
“El Eternauta” de Héctdr German Oesterheld efectuada el 8 de ju-
~lio de 1982 por Elsa Sara Sanchez de Oesterheld a favor de Al-
ffedo Agustin.Scutti (representante de ediciones Recordf, e in-
existente con relacidén a los coactdres, nietos del sefior Oester-
held, ‘al entender que la cuestidén encuadraba én forma precisa en
lo preceptuado por el art. 954 del Cdédigo Civil pues se encon-
- traba acreditado tanto el requisito objetivo, por la notoria
despropqrcién de las prestaciones econdmicas del contrato, como
el subjetivo, por ias particulares circunstancias que se encon-
traba atravesando la actora tras la desaparicién de su esposo y
sus cuatfo Unicas hijas durante la ultima dictadura ﬁilitar en

nuestro pais.
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En ese pronunciamiento, que fue confirmado por la al-
zada, el magistrado désestimé las defensas de Ediciones Record
S.C.A. ~luego S.A.- respecto a gque el autor de la obra ya habia
cedido esos derechos a guienes luego los vendieron a la sociedad
(los seflores Seijas). Ello asi, en el entendimiento de que eran
insuficientes las declaraciones prestadas por quienes habian si-
do cesionarios del sefior Oesterheld porque a la orfandad de sus
dichos sé sumaba el hecho de encontrarse involucrados en la
cuestidn, y ademds, porque los recibos preséntados no acredita-
ban la causa del pago ni se encontraban fehacientemente recono-

cidos como emitidos por el autor de “El1 Eternauta”.

Es cierto por otro lado que en la causa “Scutti, Al-
fredo Agustin s/ defraudacién” (expte. 1068), en la que se ab-
" solvié al demandado en autos del delito de defraudacién por in-
fraccién al art. 72, inciso a) de la ley 11.723, sentencia firme
de fecha 21 de agosto de 2002, se determindé mediante la produc-
cién de prueba pericial caligrafica que la firma inserta en el
instrumento de venta de los originales a los sefiores Seijas co-
rrespondia al pufic y letra del sefior Oesterheld. Pero no obstan-
te ello, y al margen de que tal circunstancia no fue acreditada.
en la causa sobre nulidad de contrato bajo examen, tampoco alli
se comprueba y ni siquiera se analiza, si existid transmisidn de
los derechos de autor sobre “El Eternauta” o, como se alega, si
se tratd uUnicamente de la venta de parte de los originales de la

obra a los seflores Seijas.

De ahi que, conforme lo sostiene la Procuracién Gene-
ral de la Nacién, el a quo no examinéd, adecuadamente y atendien-

do a las circunstancias excepciocnales de la. causa, si hubo un
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pronunciamiento de mérito acerca de la titularidad de los dere-
chos de autor, sino que se limitdé a negar legitimacién a los re-
currentes sobre la base de una cesién cuya nulidad fue declarada
judicialmente y a evaluar de modo superficial el requisito de
identidad de objeto necesario para la aplicacién del principio
de cosa juzgada. Asi, omitidé no solo que el contrato fue decla-
rado nulo sino también qué en aquella sentencia se desestimd la
misma defensa que la demandada esgrime en este juicio, esto es,
que los derechos de autor le fueron transmitidos con anteriori-

dad a aquel contrato.

El a gquo tampoco ponderd el pronunciamiento firme de
la Cémara Civil en aquellas actuaciones donde -en el marco de la

ejecucién de sentencia (8 de julio de 2005, fs. 877/879 del ex-

pediente 331.151/1988)- expresamente se sostiene que “la cues-

tidén atinente a la titularidad de los derechos de autor se en-
cuentra resuelta y pasada en autoridad de cosa juzgada” e impide

que para la determinacién de los dafios la demandada pretenda

" “reeditar el conocimiento sobre el alcance de los derechos de

autor, cuando dichas cuestiones ya tuvieron el debido debate y

fueron resueltas”.

_ 7°) Que, frente a tales antecedentes y de la  resefia
de los hechos y actos procesales descriptos en el dictamen de la
sefiora Procuradora Fiscal subrogante a los que cabe remitir en
honor a la brevedad, es dable concluir gque la titularidad de los
derechos de autor de la obra “El Eternauta” en virtud de lo de-
cidido eﬁ la causa “Sénchez-devOesterheld; Elsa Sara\c/ Scutti,
Alfredo Agustin s/ nulidad de acto juridico”, es el presupﬁesto

del cual debe partir el andlisis de la pretensidén perseguida en
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esta litis relativa a los derechos de propiedad en materia de

marcas.

Cabe recordar que conocida jurisprudencia de este
Tribunal ha conferido jerarquia constitucional a la cosa juzgada
(Fallos: 224:657; 250:435; 252:370), en razén de que la inalte-
rabilidad de los derechos definitivamente adquiridos por senten-
cia firme reconoce fundamento en los derechos de propiedad y de-
fensa en juicio (Fallos: 199:466; 258:220; 281:421) y que la es-
tabilidad de las aecisiones jurisdiccionales constituye un pre-

supuesto ineludible de la seguridad juridica (Fallos: 319:2527).

8°) Que, en efecto, a pesar de que los derechos de
propiedad intelectual y el régimen de marcas tienen una funcién
diferente y su &ambito de actuacidén es distinto, en el presente
caso, la cuestidén sobre la titularidad de los derechos de autor
tiene un papel relevante al momento de determinar el interés
legitimo necesario para la obtencién de la propiedad de una mar-
ca y la exclusividad de uso en los términos del art. 4° de la

ley 22.362.

Ello asi, eh tanto no cabé sostener que los preceptos
contenidos en la ley de marcas puedan ser interpretados y apli-
cados con total prescindencia de lo establecido en otras normas
del orden juridico que fueron invocadas como sustento de los de-
rechos relativos a la propiedad intelectual cuya tutela procura
una de las partes. La extensidén que de esa manera se acuerda a
la defensa de ld creacidn intelectual, con bkbase en 1la ley
11.723, no importa en modo alguno desplazar ni preterir las dis-

posiciones especificas de la ley 22.362, sino complementarlas
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adecuadamente en funcién de una interpretacidén coherente y sis-
temdtica del derecho vigente, considerado en su totalidad (Fa-

llos: 305:1589).

~ En este sentido, la nocién de “interés legitimo” del
art. 4° citado debe ser interpretada en forma amplia, permitien-
do que la proteccidén legal se extienda mas alld de los intereses
méramente patrimoniales y abarque aquellds que inciden en la es-
fera individual, pues de otro modo, signos distintivos como el
titulo de una obra inmersos en un trafico comercial, gquedarian
huérfanos de tutela juridica debido a la falta de ﬁna disposi-

cién terminante de la ley 11.723.

En virtud de ello, si la marca es el nombre del per-
sonaje o el de la obra, como sucede en el caso de los registros
de fEl Eternauta” y “E1l Eternauta (con diseﬁo)”,vel derecho a su
registro marcario corresponde al autor y para que otro pueda re-
gistrarlo.a su nombre, debe estar expresamente autorizado por el

autor de la obra, extremo gue no ha ocurrido en estos autos.

Por ello y lo concordantemente dictaminado por la sefiora
Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar al recurso extraor-
dinario y se deja sin efecto la sentencia apelada. Con costas
(art. 68 del Coédigo Procésal Civil y Comercial de la Nacién) .
Remitase al tribunal de origen a fin de que) por guien corres-
ponda, se dicte un- nuevo pronunciamiento con arreglo a la pre-

sente. Notifiquese y devuélvase.
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Recurso extraordinario interpuesto por Elsa Sanchez de Oesterheld, Martin Mi-
guel Mértola, Fernando Carlos Araldi y Francisco Solano Lépez, representados
por la Dra. Laura de Achaval, con el patrocinio letrado del Dr. Rafael Bielsa.

Traslado contestado por el Dr. Ignacio A. De La Vega, apoderado de la demanda-
da Ediciones Record S.A.

Tribunal de origen: Sala I de la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial Federal n° 8.
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