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I INTRODUCCION

En el curso de los dos o tres wltimos afios, el problema de la proteccidn legal
de las bases de datos, ademds de tornarse cada vez mds acuciante, ha sufrido una
auténtica convulsién juridica, cuyo epicentro, en la legislacién europea, estd
desplegando rdpidamente sus consecuencias en el orden internacional y compa-
rado. Ciertamente, esta cuestién no es, en si, tan novedosa ¢como a primera vista
pudiera parecer. El Derecho de propiedad intelectual se ha venido encargando,
va secularmente, de dispensar una tutela efectiva a las “colecciones™ o “com-
pilaciones™ que reuniesen las condiciones de originalidad suficiente para erigirse
en obra o creacién per se. Asi, antologias. enciclopedias, diccionarios, catdiogos,
repertorios de jurisprudencia o legislacién u otras colecciones que, por la selec-
cidn o disposicién de sus contenidos, hayan constituido creaciones intelectuales
han merecido proteccion mediante el derecho de autor.

Ahora bien, conviene reparar en que dichas colecciones podian y pueden
contener tanto obras ajenas (v. gr., una antologia de cuentos iberoamericanos)

* Este trabajo se inscribe dentro del Proyecto de investigacién PS95-0087. “Derecho de autor
y nuevas tecnologias”. subvencionado por el M.E.C.
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camo puros datos o hechos (v. gr.: informaciones estadisticas, bursitiles, histdri-
cas, legislativas), que bien pueden considerarse en muchos casos insertas en
el dominio pdblico. Es aqui, principalmente, donde la llamada “Sociedad de la
Informacion” y la “Era Digital” han introducido factores inéditos, que han forza-
do un replanteamiento vertiginoso del trato legal dispensable a las colecciones
o bases de datos’. En efecto, el desarrollo tecnoldgico, informatico y de las tele-
comunicaciones ha propiciado el fendmeno de la piraterfa; hoy en dia puede
resultar sencillo copiar el conlenido de una base de datos ~con un simple escd-
ner, si estaba en soporte papel, o con los programas informéticos adecuados— y
reordenarlo electrénicamente sin autorizacién del fabricante, con el fin de crear
una base de datos de idéntico contenido, pero que no infringiria los derechos
de autor respecto a Ja ordenacién de la base original®. Resulia evidente que las
inversiones econdmicas y de trabajo realizadas para producir la primera base de
dalos quedarian perjudicadas. Dos ejemplos situardn definitivamente el principal
problema objeto de este estudio:

a) Supongamos que alguien decidiese crear una base de datos sobre abogados
de un pais o de Europa especializados en Derecho informitico? o en Dere-
cho de propiedad intelectual. Para recopilar la informacién llamaria a cada
colegiado y le preguntaria su especialidad; después, colacionaria en su base
de datos los nombres, direcciones y teléfonos de los que reuniesen esa carac-
teristica. Si la base es tendencialmente exhaustiva v su orden o disposicién,
como es légico. puede revestir escasa o nula originalidad (un listado alfabé-
tico, por ejemplo), careceria presumiblemente de proteccion por derecho de
autor. Sin embargo, si otra persena pretende competir con €l y vender un
listado similar, el primer productor deseard en justicia que el competidor gaste
¢l mismo tiempo, esfuerzo y dinero que €l para hacerse con los nombres.

b) El segundo ejemplo nos lo proporciona la sentencia del Tribunal Supremo
espafiol de 17 de octubre de 19974, Se trataba de una demanda por plagio e
infraccion de los derechos de autor presentada por tres Camaras de Comer-
cio, productoras de un catdlogo de industrias y empresarios de tres provin-
cias, contra una socicdad limitada que ofrecié al mercado una base de datos
de similar contenido. Con fundamento en la diferente clasificacion de las
empresas —alfabética en el primer catdlogo, por provincias y actividades en
la segunda—, y en la falta de originalidad de la primera base —pues la mayo-
ria de los datos se encontraba en otro catdlogo, en registros fiscales, labora-
les y mercantiles y en las guias publicadas por Telefénica—-, el Alto Tribunal
desestimd el petitum de los productores del primer catdlogo.

' Sobre las posibles diferencias entre estos términos y otros semejantes, vid. luego el aparta-
do VI.1.

> Asi se recoge en el considerando 38 de la Directiva 96/9/CE, de 11 marzo 1996, del
Parlamento Europeo y Consejo de la Unién Europea sobre proteccidn juridica de las bases de datos
(D.O.C.E., L. 77720, de 27 marzo 1996), como fundamento para ¢t establecimiento de un nuevo
derecho suf generis.

* Tomo el supuesto de LoSEy, R. C., Praciical and legal protection of computer dutabases,
en httpi//www eff org/pub/Inteliectual_property/database_protection paper, p. 2.

* Repertorio de Jurisprudencia Aranzadi, N® 7468, Para un andlisis detenido de este fallo y
su puesta en relacidn con la jurisprudencia comparada, vid. mi articulo “El nuevo derecho sui
veiteris sobre las bases de datos”, en “Actualidad Civil”, en prensa.



1999] CAMARA: PROTECCION JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS 11

Dejando al margen las circunstancias concrefas que concurrian en esta
sentencia, lo cierto es que los productores de una base de datos sobre empresas o
sobre abogados especializados en Derecho informatico no podran reclamar una
propiedad sobre los datos obtenidos con su esfuerzo e inversidn, pues son in-
susceptibles de apropiacién ni de proteccidn por el derecho de autor. Pero parece
abonado buscar un equilibrio entre los intereses de los fabricantes de las bases,
sus competidores, los usuarios y la sociedad en general, que funda su progreso
en una adecuada difusién de la informacion. Ciertamente. no cabe conceder
derechos exclusivos sobre las informaciones, puesto que ello vulneraria los dere-
chos fundamentales, constitucionalmente reconocidos, de la libertad de expre-
sidn y de informacién®; el derecho “a comunicar o recibir libremente informa-
cién veraz por cualquier medio de difusién” supone un limite a la propiedad
intelectual, ¢ ignorarlo irrogarfa un tremendo perjucio al desarrollo de la ciencia,
la tecnologia y la cultura; éste es el peligro de la sobreproteccidn de las bases de
datos. Pero igualmente peligroso y desafortunado es el déficit protector, pues
generaria una merma del interés de los fabricantes en invertir recursos en la
preduccidn y difusién de nuevas bases de datos, con la consiguiente pérdida de
beneficios que el acceso a esa informacidn proporcionaria al publico®.

En esta tensién se mueve et derecho sui generis establecido por la Directiva
96/9/CE. de 1l marzo 1996, de la Unidn Europea sobre proteccidn juridica de
las bases de datos. cuya transposicidn al Derecho espariol se ha efectuade me-
diante la Ley 5/1998, de 6 de marza’, la cual incorpora dicha regulacién directa-
mente en el texto refundidoe de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996. También
el legislador alemdn ha incluido ya esa normativa en su LPI mediante el art. 7 de
su Ley sobre servicios de informacién y comunicacién de 22 julio 19978, por ci-
tar s6lo las transposiciones mds tempranas. El nueve derecho, que convive con
el cldsico derecho de autor sobre las bases de datos, persigue la defensa de la
inversién contra la apropiacidn inautorizada de los resultados conseguidos, alla
donde no llega el derecho de autor.

* Art. 20.1.a) y d) de la Constitucion espanola. Sobre este punto, vid. ROIO AJURIA. L., en
BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R, (coord.}. Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, 1* ed.,
Tecnos. Madrid. 1989, pp. 528-547 y. en especial, p. 545 v ss.

* Este problema de conciliacidn con los derechos recogidos en la Carta Magna es objeto de
honda preocupacion en el foro juridico estadounidense; vid. los interesantes casos y reflexio-
nes recogidos en las siguientes sentencias: Kregos v. Assaciared Press, 731 F. Supp. 113, 117
(§.D.NY. 1990), revisada, 937 F. 2d. 700 (2d. Circ. 1991), sobre estadisticas de un jugador de
baseball: Financiel Information, Inc, v, Moody's Investors Service, Inc., 808 F. 2d. 204, 207 (2d.
Circ. 1986). que subraya que con la scbreproteccion mucho material cientifico quedaria como de
acceso testringido: Harper & Row. Publishers, Inc. v. Nation Enters, 471 U.5.539, 560 (1985),
que compagina el derecho de autor con la primera enmienda de la Constitucién de Estados Unidos
(libertad de expresidn) mediante el binomio idea-expresion y el principio de buena fe. Tambiéa ha
sido punto de referencia importante para el informe presentado por la U.S. Copyright Office en
agosto de 1997 (cfr. p. | v ss. y 107 y ss.) con objeto de preparar una ley al efecto [cfr. infra, apto.
I1.3]. En la misma linea, cfr. la sentencia del Tribunal Federal de Australia de 30 octubre 1996
(publicada en ~International Review of Industrial Property and Copyright Law™, “LI1.C.”, 29, |/
1998, pp. 109-114)

7 B.O.E. N° 57, 7 marzo 1998, pp. 7935-7940,

* Insformations- und Koemunikationsdienste-Gesetz, “WKDG”, Boletin Oficial 1. p. 1870 y
ss.. en vigor desde el | agosto [997; su art. 7 que tiene un plazo especial de entrada en vigor, el |
enero 1998, para ajustarse a la Directiva comunitaria.
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La trascendencia juridica y econémica de esta nueva proteccién ha genera-
do ya una profusa bibliografia a nivel mundial; ello no es de extraar, si se echa
una ojeada a los objetos a Jos que afecta, de use comiin y amplia difusién, como
¢s el caso de las pdginas blancas de las guias telefdnicas, que, reconvertidas en
bases de datos comercializadas, estdn ocasionando numerosos litigios en varios
paises®; o las bases de datos sobre patentes’®, los repertorios jurisprudenciales,
obras multimedia y un inagotable etcétera.

La pretension de este estudio es delimitar el alcance de la nueva proteccién
sui generis de las bases de datos y los problemas que puede ocasionar su aplica-
cion, los conflictos del denominado derecho sui generis con ¢l tradicional dere-
cho de autor y la trascendencia futura del primero. Para ello se examinara prime-
ro la forma en que ha quedado recogido en la Directiva comunitaria, el starus de
los tratados, acuerdos y proyectos internacionales relacionados con las bases de
dalos y la situacién existente en Estados Unidos. A continuacidn, partiendo de
los recién aprobados articulos de la Ley de Propiedad Intelectual Espaiiola sobre
la proteccién de las bases de datos, trasunto de la Directica citada, se analizar4 el
contenido de esta tutela.

1. DERECHO EUROPEO

Puede afirmarse que, hasta mediada la dédada de ios ochenta, no se comen-
z0 a considerar seriamente la posibilidad de incorporar en los paises de la Comu-
nidad Europea un derecho sui generis'! que protegiese la inversion realizada en
bases de datos que no resultasen protegidas por el derecho de autor al carecer de
originalidad en los criterios de seleccién o disposicién de sus materiales. Ahora
bien, por un lado, en algunos paises venia consiguiéndose un resultado similar
respecto a las compilaciones con escasa o nula creatividad; asi, en el Reino

* Cfr. SCHRICKER. G, Urheber- und wentbewebsrechtlicher Schutz von Telefonbiichern und
Tetetonbuchdaren, *Archiv PT”, 1996, pp. 5-18. Vid. también HEINRICH, Der rechiliche Schurz der
Datenbanken, “Wetthewerb in Recht und Praxis™, 1997, 4. pp. 276-279; Kapres, F.. Die EG-
Darenbank-Richirlinie und ihre Umserzsung in das deursche Urheberrechisgeserz, “Zeitschrift fiir
Europiisches Privatrecht”, 1997, 3, pp. 674-675; WUERMELING, U., Neuer Rechtsschutz fiir
Dutenbanken, “Compulterreport der Neuen Juristischen Wochenschrift” (“N.J.W .-CoR™), 1996, 3,
p. 185, notas 40y 41.

1 Cfe. FAUCKGLIA. G.. Le banche dari relarive a breverri, “Anali [taliani del Diritio d” Autore,
della Cultura e dello Spettacolo™ (“A.1.D.A. ), Giuffré, Milano, 1997, VI, pp. 134-156. O. igual-
mente, la generacidn de bases de datos privadas v venales contenidas en otros registros publicos:
cfr., como ejemplo, TOUNTOPOULOS, V., Das private Handelsregister ind die Datenbankrichilinie,
“Cotnputer und Recht”. 1698, 3, pp. 129-134,

' Pricticamente, Ia primera referencia nominativa al derecho sui generis sobre bases de da-
tos puede atribuirse a KEREVER, A, Protection par droit d'auteur ou protection “sui generis”, en
“Banques de données et droit d’auteur”, Cotloque organisé par ' Institut de Recherche en proprieté
intellectuelle Henri Desbois (IRPD) et I'Université de Paris-Dauphine (Paris, 27 novembre 1986),
Librairies Techniques, Paris, 1987, pp. 71-83. KEREVER propugné con cautela la conveniencia de
su implantacidn, como derecho complementario al de autor, a la par que negaba su existencia
como derecho afin en la normativa francesa del momento. Sin embargo, a mi juicio, ta defensa mas
solida del derecho suf generis, como contraste y complemento del derecho de autor, fue la realiza-
da en 1990, antes de los primeros pasos legislativos de la Comisién Europea, por METAXAS, G,
Protecrient of Denabases: Quietly Sreering in the Wrong Direcrion?, "E.LP.R”, 1990, 7, pp. 227-
234, Ctr. libro blanco de la Comisidn sobre Propiedad Inmaterial e Intelectual, COM (85) 310, de
14 junio 1985.
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Unido e Irlanda se las protegia mediante un copyright para el que apenas se exi-
ofa originalidad creativa'?, pues se entendia suplido este requisito (nunca defini-
do en sus leyes) con el criterio del skill and labour, es decir, de la inversién. Es
la misma idea que presidia las decisiones de los tribunales norteamericanos hasta
1991: se protegia el “sudor de la frente” (swear of the brow) de los productores
de una base de datos!?.

Por otro lado, en los paises nérdicos si existia desde 1960 una proteccion
cercana al derecho sui generis, mediante la denominada Catalogue Rule. En las
Leyes de Propiedad Intelectual de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y
Suecia se contiene un precepto, muy parecido en todas ellas!¥, por el cual “los
catdlogos, tablas y compilaciones similares, en las que se halla reunido un am-
plio ndmero de elementos, no podrdn ser reproducidos sin consentimiento del
productor hasta que transcurran diez afios'® desde el afio en gue la produccidn
fue publicada”. Asimismo, establece que si dichas producciones o parte de ellas
gozan de proteccion por derecho de autor u otro derecho, éstos podrdn ser ejerci-
tados; las excepciones previstas para el derecho de autor se aplican también a
este derecho sobre los catdlogos. En definitiva, estas leyes no establecen crite-
rios de originalidad; y la proteccién otorgada es sélo contra la reproduccion, es
decir, sélo contra la copia servil, no contra otra utilizacién de la informacién o
contra extracciones no autorizadas.

12 Vid. LAL S.. Database Protection in the United Kingdon: the New Deal and irs Effects on
Softwure Protection, “European Intellectval Property Review” (E.LP.R.}, 1998, 1, p. 32 y ss.. en
especial, n. 4.; THORNE, C. D.. The Infringement of Datubase Compilations: A Case for Reform?,
“E.LLP.R.", 1991, 9, pp. 331-333. En este entendimiento, original es fo no copiado, con indepen-
dencia de que <l material sea compilado tediosamente, sin inspiracidn ni novedad sustancial (listas
de programas TV. resultados de carreras de caballos, etc.). Parecidamente ocurria en Holunda, en
virtud de la interpretacidn jurisprudencial del art. 10,1 de su LPI; vid. HUGENHOLTZ, P. B,
Protection of Compilations of Fucts in Germany and the Netherlands, en DOMMERING E. J,,
HuGENHOLZ, P. B.. “Protecting Works of Fact. Copyright, Freedom of Expression and Information
Law"”, Kluwer, Deventer, 1991, p. 59 y ss., en especial, pp. 63-64.

13 Vid. GiNsBURG. ). C., Creation and Commercial Value: Copyright Protection of Works of
Informarion in the United States, en DOMMERING-HUGENHOLZ, “Protecting Works of Fact”, cit.,
pp. 41-58; también. el completo estudio de CERINA, P., The Originality Requirement in the
Protection of Dutabases in Europe and in the United States, *LL.C.", 1993, 5, p. 579, en especial,
p. 586y ss.

'+ La razdn de la similitud se encuentra en la propuesta conjunta sobre legislacidn de pro-
piedad intelectual que tuvo lugar en 1951, con estrecha cooperacidén entre Dinamarca, Finlandia
y Noruega. El precepto que se cita en texto corresponde al art. 49 de la LPI sueca de 1960
(modificada en 1991). Igualmente, art. 42 LPI noruega de 1961 (modificada en 1990); art. 50 LPI
islandesa de 1975; art. 49 LPI finlandesa de 1961 (modificada en 1991); art. 43 LPI danesa de
1961 {modificada en 1995: actualmente, arts, 70 y 71). Para un examen del tema, KARNELL, G. W,
G., The Nordic Cuatelogue Rule, en DOMMERING-HUGENHOLZ, “Protecting Works of Fact”, cit.,
pp. 67-72. El texto de los diferentes preceptos sobre “colecciones” en la mayoria de los paises de
Europa puede verse relacionado en espafiol en DE ARESTI GUTIERREZ, E., La proteccidn juridica
de las bases de datos en la Comunidad Europea. en AA. VV., "La armonizacién de los dere-
chos de proptedad intelectual en la Comunidad Europea”, Ministerio de Cultura, Madrid, 1993,
p. 122 yss.

'3 La duracidn de la proteccion y su cdlculo revisten matices diferenciales en las legislactones
nérdicas. En Dinamarca es de 10 afios desde Ja primera puesta a disposicién del pdblico, pero
nunca mds de |5 a partir del afio de fabricacién. En Finlancia, igual. En cambio, en Noruega,
Suecia e Islandia es de [0 afios a partir del afio de publicacién. Ninguna de dichas leyes expresa
reglas sobre la renovacién del plazo de proteccidn en caso de que la compilacién se actualice o
revise.
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La situacidn, anles de comenzar los trabajos preparatorios para sancionar
la Directiva, era la siguiente entre los Estados miembros de la Comunidad: todos
protegian la estrucrura original de las colecciones de obras (igual que en el
Convenio de Berna); la estructura original de las colecciones de meros hechos o
datos sdlo era protegida en Espafia, Alemania y Grecia; las bases de datos
electronicas que contuviesen obras sélo se tutelaban expresamente en la ley
espafiola (art. 20.2.h). En cambio, en lo que ahora interesa, ¢l conrenido de las
bases de datos que comprendiesen meros hechos s6lo estaba protegido, entre
los entonces miembros comunitarios, en Dinamarca'®. Ademds, la ausencia de
un régimen armonizado sobre competencia desleal, que falta por completo
en algunoes paises o difiere sustancialmente de unos a otros, en su legislacién o
en su jurisprudencia, obstaculizaba el veto seguro y uniforme de las extraccio-
nes y reutilizaciones no autorizadas del contenido de una base de datos por
esta vial”,

En este panorama apareci6 el Libro Verde de la Comisién Europea de 1988,
sobre derecho de autor y el desafio tecnolégico’®, que detecté las insuficiencias
del puro derecho de autor para estos problemas y se planted si la compilacion de
datos debia ser protegida en si, Sin llegar a conclusiones concretas, establecié un
programa de trabajo que. en lo relativo a las bases de datos, se concretd en la
Directiva de ] marzo 1996, tras ocho afies de consultas y estudio, y dos pro-
puestas de Directiva!® con disparidades notorias. Norma esta, por otra parte,
cuyo dmbito de aplicacién rebasa el entorno estricto de los miembros de la
Unidn Europea, para afectar casi a treinta paises?’.

's Vid. DE ARESTI GUTIERREZ, op. cit, pp. 122-123. Cfr. también HACKEMANN,
Urheberrechriicher Schunz von Datenbanken rechrsvergleichend und nach internationalem Rechy,
“Zeitschrift {ir Urheber- und Medienrecht” (“Z.U.M.™), 1987, p. 269 y ss.

'#" Asf lo pone de manifiesto el considerando 6° de la Directiva 96/9/CE. Es habitual subrayar
como el régimen difiere especialmente en los paises de common law y los de eivil law, pues aque-
llos suplen la falta de normas sobre competencia desleal con la rebaja del nivel de originalidad
para conceder proteccion por derecho de autor (cfr.. por ejemplo, GROVES, P., MARTINO, A,
Miskin, C.. RiCHARDS, 1., Drrellectial Property and the internal Marker of the European
Commuaity, Graham and Trotman Ltd., London, {993, p. 90).

8 COM (88) 172 final, de 7 junio 1988; cfr. capitulo 6, sobre las bases de datos, Al respecto,
vid. GROVES ef al., op. ¢it.. p. 89: METAXAS, op. cit, p. 227; y bibliografia especifica en CERINA,
ap. cil, p. 580, n. 8.

' El fter legislativo fue el siguiente: Ja Comisidn presentd al Consejo una prinera propuesia
de Directiva el 13 mayo 1992 (D.O.C.E., nim. C 156, de 23-0-1992, p. 4 y ss.); tras emitirse el
dictamen del Comité Econémice y Social (D.O.C.E., ndm. C 19, de 25-1-1993, p. 3 y ss) y ¢l
dictamen del Parlamento Europeo de 23 junio 1993, en el que fueron aprobadas bastantes enmien-
das (D.O.C.E.. nim. 194, [9-7-1993, p. 144 y ss.), la Comisién presentd una propuesia modificady
el 4 octubre 1993 (D.O.C.E.. nim. 308, de 15-11-1993, p. 1 y ss.). Posteriormente, se adoptd ta
Posicvion connin del Consejo de 10 julio 1995 (D.O.C.E.. ndm. C 288, de 30-10-1995, p. 14 y ss.),
la Decisién del Parlamento Europeo de 14 diciembre 1995 (D.O.C.E., nim. C 17, de 22-1-1996) y
fa Decisién del Consejo de 26 febrero 1996.

2 En efecto, no séio se aplica a los 15 Estados miembros. sino también en los paises del Area
Econdmica Europea. que comprende, también, a lslandia, Liechtenstein y Noruega. Ademds. los
|1 paises de Europa central y oriental se han comprometido a incorporarla a sus ordenamientos
antes de 1999, en cumplimiento con fos acuerdos de asociacidén con la Unién Europea (cfr.
BALLARING, T., Banche duati, diririo internazionale privato e trattamento dello straniero,
“ALDAT VI 1997, p. 189, 0. ).
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No es menester desglosar ahora las reglas contenidas en la Directiva?!, debi-
do a que su andlisis, en lo que al derecho sui generis atafie, se acometera en rela-
cién con los preceptos que la han incorporado al Derecho espanol. Tan sélo
quisiera destacar ciertos rasgos importantes y llamar la atencién sobre alguna
disposicién que quedé finalmente arrumbada?Z,

a} La Directiva sanciona una doble proteccién: por una parte, mediante derecho
de autor para la “estructura” de la base de datos que retina un criterio unifor-
me y armonizador de originalidad consistente en que “la seleccién o disposi-
cidén de su contenido constituyan una creacin intelectval de su autor”
(art. 3.1); este derecho implica una serie de “restricciones” (art. 5) para
terceros, o derechos exclusivos para el autor {reproduccién, adaptacién, dis-

2l Las exposiciones de la Directiva sobre base de datos han sido abundantes; sin dnimo de
ofrecer un elenco completo. ¥ obviando los articulos referidos a los prolegdmenos legislativos de
la Directiva. que pueden consultarse en las obras siguientes, cabe citar: BERGER, C., Der Scinuz
elektronischer Datenbanken nach der EG-Ricinlinie vom 11.3.1996, “Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht™ ("G.R.U.R."), 1997, 3, pp. 169-180. CHIMENTI, L., Lu direttiva del UE siutlle
buanche dari, "Rivista di Diritto Industriale”, 1996. 111, pp. 123-126; FERNANDEZ MASIA. E.. Ly di-
rectiva sobre la proteccion juridica de lus bases de datos: una nuevea respuesta de lu soctedud de
ta informacidn, “Actualidad Civil™, 1997, 14, pp. 313-329; GASTER, 1., Der rechrsschurz von
Datenbanken im Lichr der Diskussion zu den urheberrechtlichen Aspekien der
fnformationsgesellschaft, en “Beitige zum Urheberrecht”. vol. 4, 1996, pp. 15-32: Ib., La nouvelle
directive eurapéenne concernant la protection juridique des bases de données, “Auteurs & Me-
dia”. 1996, p. 187 y ss.; HEINRICH, M., Der rechtliche Schurz der Dutenbanken, “Wettbewerb in
Recht und Praxis”, 1997, 4, pp. 275-283; HEINZ, K. E., Die europiische Richtlinie iiber den
rechtfichen Schurz von Darenbanken in verfussungsrechtiicher und rechtstheoretischer Sicht,
“G.R.U.R”, 1996, 7, pp. 455 y ss.; HUGENHOLTZ, P. B., De Dutabankrichtlijn eindelijk aanvaurd:
een zeer kritisch commenraur, “Computerrecht”, p. 131 y ss.; Karpgs, F.. Die EG-Datenburk-
Richtlinie und itire Umserzsung in dus deuntsche Urheberrechtsgeseiz, “Zeitschrift fiir Europdisches
Privatrecht”™, 1997, 3. pp. 654-676; Ip., Rechischiurz computergestiitzer Informationssamminngen:
geserztiche und vertragliclhe Schurzmoglichkeiten fir CD-ROM- und Online- Darenbunken
emscitlieBlich Multimedia-Anwendungen, O. Schmidt, Kéln, 19%6; KOUMANTOS, G., Les bases de
données dans le directive communauiaire, “Revue International du Droit d”Auteur” ("R.I.D.A.™),
enero 1997, N° 171, pp. 78-135; LEHMANN, M., Die neue Darenbankrichtlinie und Multimedia,
“N.J.W.-CoR”, 1996. 4, p. 249-251k: I, Lo nuova direttiva CE suile banche daii, “Rivista di
Diritto Industriale™, 1997, I, pp. 113-122; Ip., Die europdische Datenbankricittiinie und
Multimedia, en LEHMANN, M. (coord.), “Internet- und Multimediarecht (Cyberlaw), Schiffer-
Poeschel V1., Stuttgart, 1997, pp. 67-78. POLLAUD DULIAN, Bréves remargues sur g directive du
11 nrais 1996 concernant la protection juridique des bases de données, “Dalloz Affaires”, 1996,
18, p. 541 y ss.. STROWEL, A., TRIAILLE, L. P., Le droit d'auteur, du logiciel au multimédia. Droit
belge. Drotr eyropéen. Droit comparé, Bruylant, Bruxelles, 1997, pp. 229-327 (en p. 256, n. 79
puede verse una abundante catdlogo bibliogrifico de comentarios a las propuestas de Directiva);
WEBER, R. H., Schutz von Datenbanken - Ein neues Inmaterialgiiterrecht?, *Archiv fiir Urheber-,
Film-, Funk- und Theaterrecht” (“U.F.LT.A"), N 132, 1996, pp. 5-30; WIEBE, A., Reclitschuiz
van Datenbeanken und ewropdische Harmonisierung, “Computer und Recht”, 1996, 4, pp. 198-204;
WUERMELING, U.. Neuer Reclusschutz fiir Darenbanken, *Computerreport der Neuen Juristischen
Wochenschrift™ (“N_J.W -CoR™), 1996, 3, pp. 183-185: ZANNETTIL, G. C., La protezione giuridice
delle Banche duti. U Diritto Industriale™, 1996, p. 341 y ss. Véanse también los diecinueve traba-
jos presentados en el congreso organizado por la Universidad de Palermo el 2-4 octubre 1997
sobre Le banche detti (unche su Internet), publicados integramente en la revista *Annali Italiani del
Diritto d”Autore, della cultura e deilo spettacolo” (“A.LLD.A."), vol. V1, 1997, pp. 5-303.

*% Para otros cambios. como la referencia a las bases de datos creadas por un empleado,
eteétera, puede verse un resumen de Lea posicidn comin sobre lu proteccion juridica de lus bases
de duaros en Bouza LOrEz. M. AL, “Actas de Derecho Industrial” (“A.D.L"7), XVI, 1994-1995,
pp. 975-978.
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tribucién, y comunicacidn, exhibicion o representacién al piiblico) y varias
excepciones a esas “restricciones” (art. 6). Por otra parte, se concede un
nuevo derecho de propiedad intelectual, denominado suf generis, para prote-
ger, hasta cierto punto®, el contenido de la base de datos que no cumpla tal
requisito de originalidad; consiste en la posibilidad que tiene e! fabricante de
“prohibir la extraccién y/o reutilizacién de la totalidad o de una parte sustan-
cial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando
la obtencidn, la verificacion o la presentacién de dicho contenido represen-
ten una inversidn sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitati-
vo™ (art. 7). En definitiva, el criterio de 1a originalidad se sustituye por el de
[a inversién sustancial en la recopilacidn y elaboracién de fos datos conteni-
dos en la base. Este nuevo “derecho de extraccién” ha sufrido una importan-
le evolucién desde los prolegémenos legislativos de 1a Directiva a su forma
definitiva, pues de una regla juridica sobre competencia desleal ha pasado a
ser un auténtico derecho de propiedad intelectual®.

b) Las bases de datos “facticas”, en linea con los dltimos tratados internaciona-
les, han quedado clara y definitivamente protegidas; asi se desprende de la
definicién de base de datos contenida en el art. 1,2, como “recopilaciones de
obras, datos y otros elementos independientes dispuestos de manera sistemd-
tica 0 metddica y accesibles individualmente por medios electrénicos o de
otra forma™?%, La novedad de la Directiva en el contexto internacional radica
en que dichas compilaciones pueden protegerse no solo por derecho de autor
sino también mediante el derecho sui generis.

¢) Ademds, la Directiva, como se desprende del inciso final de la definicién
transcrita, protege todo tipo de base de datos, y no sélo las electrénicas
(como sucedia hasta la propuesta modificada), porque, amén de ser la solu-
cién mds sencilla, no seria razonable sostener diferentes reglas legales para
idéntico material con el solo fundamento del medio empleado?s, pues una
base de datos en soporte papel no tendria la proteccién que tendria la misma
base escaneada.

d} E! plazo de proteccidn para el derecho sui generis es de 15 afios (art. 10),
superando asi los diez afios propuestos inicialmente?’. Cualquier cambio
sustancial del contenido de la base permite acceder a un nuevo e idéntico
término de proteccion.

** Sobre los matices que requiere esta afirmacion. vid luego el apartado V1.2

* Vid. HUGENHOLTY., P. B., European Legisiation on Inteliectual Property, en *1¢% Semina-
rio Internactonal S.G A.E. de Propiedad Intelectual”, Madrid, 10-12 noviembre 1997, p. 9. Tam-
bién, de gran interés, informe de la U.S. Copyright Office, de agosto 1997, p. 45. En la propuesta
original de directiva se definfa como un derecho para impedir “la extraccidn desleal (unfair)” con
fines comerciales (art. 2.5); la propuesta modificada adjetivaba la extraccién como “no auroriza-
da". La Directiva aprobada ha eliminado el adjetivo. Sobre los mativos para introducir este nuevo
derecho, vid. los considerandos 38 a 40 de la Directiva.

*5 Indice de los cambtos y vacilaciones habidas durante los trabajos legislativos es la
disparidad entre la definicidn de la primera propuesta de 1992 y la definicién final. Aquella
rezaba: “Se entenderd por “base de datos’ toda coleccidn de obras o materiales ordenados, almace-
nados y accesibles mediante medios electrénicos, asi como el material electrdnico necesario para
el funcionamiento de la misma, por ejemplo. su diccionario, {ndice o sistema de interrogacién o
presentacién de la informacién (...)".

6 Cfr. considerando 14 de la Directiva y Posicidén comin del Consejo, cit., p. 24: cfr.
FERNANDEZ MASIA, Lu directive..., cit, pp. 316-317.

T Propuesta de 1992. art. 9.3.
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e) En la propuesta modificada de 1993 se mantenia la necesariedad de conce-
der licencias obligatorias con fines comerciales cuando las cbras o mate-
riales contenidos en una base de datos puesta a disposicién del piiblico no
pudieran crearse, recogerse u obtenerse de otra fuente de forma indepen-
diente; también cuando el productor de la base de datos fuese un ente plbli-
co creado o autorizado para recoger y divulgar informacién, o una entidad
privada en situacién de monopolio en virtud de una concesién exclusiva
efectuada por un organismo piblico®®. Como se ve, se trataba de evitar a
toda costa la creacién de monopolios abusivos sobre informacién piblica y
la concesién de derechos exclusivos sobre datos, hechos o ideas, contra los
principios elementales del Derecho de Propiedad Intelectual y el Derecho de
la Competencia. Sin embargo, este sistema, muy criticado, se descartd final-
mente por el Consejo, por varias razones: primordialmente, por la suavi-
zacién y limitacién del derecho sui generis, lo cual reducia la necesidad de
tales licencias de cara al equilibrio entre fabricantes y usuarios®®; pero tam-
bién porque no quedaba claro el procedimiento para conseguir 1a licencia, ni
sus relaciones con los arts. 85 y 86 del Tratado de Roma*. Sin embargo, no
deja de resultar llamativo que, por las mismas fechas en que el Consejo
desechaba este sistema, ¢l Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro-
peas, en €l importante “caso Magill” de 6 abril 1995, impusiese la concesion
de licencias para evitar un abuso de posicién dominante y declarase que ello
no contravenia el Tratado de Roma®!.

2 Art, 11 de la propuesta modificada de 1993; ya antes, art. 8 de la propuesta de 1992. Sobre
este punto, vid. HERNANIX) COLLAZOS, 1., Contratos informdticos. Derecho infornudtico. Legisla-
cicn v prdctica, San Sebastidn, 1995, pp. 396-357.

M Vid. Posicién comin del Consejo de 1995, cit., pp. 26-27. Cfr. también el dictamen del
Comité Econdmico y Social de 24 noviembre 1992, apto. 2.7, donde ya se barajaba esta otra
solucion, En especial. w/d, FERNANDEZ MASIA, La directiva..., cit., pp. 326-327.

A Vid, Karers, Die EG-Datenbank..., cit., pp. 670-671, con interesantes consideraciones al
respecto. Cfr, el considerande 47 de la Directiva. que parece poner en conexidn la eliminacion de
las licencias no voluntarias con el mantenimiento intacto de las normas sobre competencia.

' El supuesto era el siguiente: en Irtanda podian captarse emisiones de varias cadenas de
television: cada cadena publicaba en una revista semanal exclusivamente su programacidn. por lo
gue el usuario que quisiese estar completamente informado debia comprarlas todas. La sociedad
Magill decidid lanzar al imercado una nueva revista semanal con todos los programas de television
caprados en Irlanda del Norte. Las cadenas de televisidn se opusieron, alegando Ja proteccioén que.
efectivamente, por derecho de autor, se concedia a sus publicaciones en el Reino Unido, y consi-
guieron de la justicia irlandesa la interrupcidn de esa publicacién. Magill demandé ante la Comi-
sidn europea a los teledifusores por abuso de posicion dominante. La Comisidn estimé la intrac-
cion y obligé a las cadenas a conceder licencias. Tanto el tribunal de primera instancia como el
TICE confirmaron ia decisién. para evitar “un monopolio de hecho sobre las informaciones bru-
tas”. Radio Telefis Eireman e Independent Television Publications contry la Comision CE; puede
consultarse en espafiol en “R.LD.A.”, 165, julio 1995, pp. 172-239, y el texto integro en italiano,
con los interesantes planteamientos criticos del fiscal C. GuLMANN, en “Riv. Dir. Industriale”,
1996, IL. pp. 115-189. con comentario de LEVI, A., pp. 189-209. La bibliografia sobre el caso y sus
consecuencias, enjuiciando si supone una auténtica revolucidn o un caso aislado. es abundantisi-
ma: pueden verse comentarios de FRANCON, A., en “Revue Trimestrielle de Droit Commercial et
de Droit Economique”, 1995, 3, pp. 606-611: VErkADE, D. W. F., en “1.1.C.", 27, 1996, 1, pp. 94-
98: vy, mis en detalle, CALVET, H., DESURMONT, T., L'arrer Magill:une decision d'espece?.
“RLDAT 167, 1996, 1, pp. 2-67; COHEN JEHORAM, H., MORTELMANS, K., Zur “Muagill”-
Entscheidung des Europcischen Gerichishofs, “G.R.U.R. Int.”, 1997, 1, pp. 11-16: EDELMAN. B.,
Larréi Magill: Une révolution? (A propos de {'arrét de la CICE du 6 avril 1995), *Recueil Dalloz
Sirey™, 1996, 13. Chronique, pp. 119-125; FRIGNARL, Proprierd inrellettuale e regole di
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111. TRATADOS INTERNACIONALES E INTERREGIONALES

En la actualidad, las bases de datos se encuentran protegidas por derecho
de autor en los tratados multilaterales mas importantes. Sin embargo, no se ha
producido por ahora el consenso necesario para incorporar su defensa asi mismo
mediante el derecho sui generis.

1. Convenio de Berna

El “Convenio de Berna para la Proteccidn de las Obras Literarias y Artis-
ticas” (Acta Paris 1971)3? establece en su articulo 2.3% “Las colecciones de
obras literarias y artisticas tales como las enciclopedias y antologias que, por la
seleccién o disposicién de las materias, constituyan creaciones intelectuales es-
tardn protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre
cada una de las obras que forman parte de esas colecciones”, El dmbito de
proteccién, por tanto, queda limitado a las colecciones originales de obras lite-
rarias y artisticas, entre las que, sin duda, se entienden comprendidas las bases
de datos que cumplan tales exigencias. Pero esto no significa que el Convenio
carezca de asideros para garantizar la proteccidn de las colecciones originales de
otros materiales, como los simples datos; en este sentido se viene interpretando
generalizadamente en los dltimos afios 1a referencia a “obras literarias y artisti-
cas” del art. 2.1° del Convenio de Berna®, para comprender las bases de datos
originales de material que no sean obras en si. Asi ha quedado plasmado en las
dltimas tentativas de concluir un protocolo al Convenio de Berna®,

2. Acuerdo sobre los ADPIC

Esta defensa de las bases bases de datos sobre puros hechos o compilacio-
nes fdcticas sf ha quedado expresamente recogida en 1994 por el Acuerdo so-

concorrenza nell U.E. Recente sviluppi, “Riv. di Dir. Industriale”, 1996, 1, pp. 151-175; VIVANT,
M., La propriéré intellectuelle entre abus de droit et abus de position dominante (& propos de
Parrér Mugill de lu Cour de Justice), “Jurisclasseur Périodique (Semaine Juridique)”, 1995, 1, p.
3883 y ss. Para un andlisis de la jurisprudencia comunitaria sobre abuso de posicién dominante en
materia de propiedad intelectual, por todos, GOVAERE, [., The Use and Abuse of Intellecival Pro-
perty Rights in E.C. Law, Sweet & Maxwell, London, 1996, muy especialmente, pp. 103-194; y,
sobre Mayill, en detalle, pp. 135-150.

2 El Convenio de Berna data del 9 septiembre de 1886; fue revisado en el Acta de Paris de
24 julio 1971 v ratificado por Espafa por instrumento de 2 julio 1973

' Segin este precepto, “los términos ‘obras literarias y artisticas’ comprenden todas las
producciones en el campo literario, cientifico o artistico, cualquiera que sea el modo o forma de
expresién”.

H Cfr. e] Memorandum preparado por la Oficina Internacional de la OMPI sobre “Legisla-
cién nacional y regional existente relativa a la propiedad intelectual en materia de bases datos”,
fechado el 30 junio 1997, con motivo de la reunién informativa sobre el tema, celebrada en
Ginebra el 17-19 septiembre 1997, Documento OMP!, DB/IM/2, apartado I11.3 (en adelante, Me-
mordndum OMPI). El Comité de Expertos ha aceptado dicha modificacién para incluirla en el
Protocole al Convenio de Berna. Sin embargo, han fracasado por el momento los intentos de
comprender en el Convenio de Bemna el derecho sui generis, para conseguir asi, de hecho, su vi-
gencia mundial; sobre ello, vid. lo que a continuacidén se dird en relacién con los proyecios de
tratado de la O.M.P.1.. y MaxsaNL, L., !l mercato delle informazioni digitali fra regole di
concorrenza e diritti di proprieid, en “*Concorrenza e mercato”, 1997, pp. 218-229,
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bre los ADPIC*, que. literalmente, dispone: “Las compilaciones de datos o de
otros materiales, en forma legible por mdquina o en otra forma, que por razones
de la seleccién o disposicidén de sus contenidos constituyan creaciones de carac-
ter intelectual, serdn protegidas como tales. Esta proteccidn, que no abarcard los
datos 0 materiales en si mismos, se entenderd sin perjuicio de cualquier derecho
de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sf mismos™ (art. 10.2).

3. Tratados vy provectos de tratado de la OMPI

Idéntica defensa de las bases de datos fécticas mediante derecho de autor
ha sido consagrada por el art. 5 del Tratado de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, adoptado por la Conferen-

cia Diplomatica el 20 diciembre 1996, que se encuentra estrechamente vinculado

a los anteriores’®,

Pero, hasta aqui, en ningin texto internacional hemos visto consagrado nada
similar al derecho sui generis de la Directiva UE. Conviene detenernos ahora en
los intentos habidos al efecto en el seno de la OMPL, que se ha erigido en el
principal foro de debate internacional sobre este tema. Junto con el citado Trata-
do OMPI sobre derecho de autor, la Conferencia, reunida del 2 al 20 diciembre
1996, aprobé también el Tratade OMPI sobre la interpretacién o ejecucidn y
fonogramas; pero no fue posible aprobar la propuesta de Tratado sobre protec-
cién de las bases de datos, que inclufa el Derecho sui generis. La historia de esta
malograda empresa es la siguiente: en febrero de 1996, la Unién Europea pre-
sentd a la OMPI una propuesta de tratado para armonizar internacionalmente la
proteccién sui generis de las bases de datos®’; estaba formulada sobre el patrén
de la Directiva, aunque en un lenguaje mds acorde para un tratado multilateral.
Se discutid y declaré de interés por el Comité de expertos reunido entre el 5 y el
9 de febrero. En la siguiente reunién del Comité, en mayo de 1996, los Estados
Unidos presentaron una propuesta alternativa®®, El 30 agosto 1996 la OMPI dis-

* Acuerdo sobre tos Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual refacionados con el
Comercio (llamado, en la versidn inglesa TRIPs), concertado en Marrakech el 15 abril 1994, en vigor
desde el | enero 1995: vinculante para todos los miembros de la Organizacién Mundial del Comercio.

b Asi se constata en la declaracion concertada adoptada, por consenso, por la Conferencia
Diplomdtica; “Ef dmbito de la proteccién de las compilaciones de datos (bases de datos) en virtud
del art. 5 del presente Tratado, leido junto con el art. 2, estd en conformidad con el art. 2 del
Convenio de Berna y a la par con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC”. No
en vano, uno de los objetivos de este tratado de la OMPI era la puesta al dia y mejora de los
criterios internacionales sobre derecho de autor contenidos en el Convenio de Berna.

El texto del citade art. 5 del Tratado OMPI sobre derecho de auter es el siguiente:
“Compilaciongs de datos (bases de datos)—. Las compilaciones de datos o de otros materiales, en
cualquier ferma. que por razén de la seleccién o disposicién de sus contenidos constituyan creacio-
nes de cardcter intelectual. estdn protegidas como tales. Esa proteccidn sdlo abarca los datos o
materiales en si mismos ¥ se entiende sin perjucio de cualquier derecho de autor que subsista
respecto de los datos o materiales contenidos en la compilacién”.

7 Ya desde finales de 1991 la OMP! inici6 sus trabajos para incorporar un Protocolo al Con-
venio de Berna; en este contexto. la Comisidn Europea presentd en diciembre de 1994 al Comité de
expertos un informe sobre los trabajos comunitarios acerca de la proteccion de las bases de datos.

¥ Las principales difencias con la propuesta UE versaban sobre el plazo de proteccién (25
anos), los requisitos para proteger las bases de datos extranjeras (trato nacional), protegibilidad de
las bases de datos gubernamentales (posiblidad de que cada pasis negase esa proteccién), absoluta
libertad contractual para modificar los derechos. :
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tribuyo el proyecto de tratado sobre las bases de datos? —junto con los otros dos
proyectos sobre derechos de autor y conexos que, finalmente, se aprobarian—,
basado en la combinacidn de elementos de las propuestas UE y EE.UU.

Sintéticamente, las reglas mds sobresalientes de este proyecto eran las
siguientes: 1) Se protegia todo tipo de bases de datos. con fundamento en el
criterio de “una inversion sustancial en la recopilacién, unién, verificacion, orga-
nizacién o presentacion” de los contenidos, y se concedia un derecho a autorizar
o prohibir la extraccién o utilizacién de dichos contenidos®. 2) Aparte de definir
todos los términos (base de datos, productor, inversién, utilizacién, incluyendo
la transmisién en linea, etc.)*!, destacaba en las notas la implicita exclusién de
las obras multimedia*2. 3) Las excepciones a los derechos del titular pedfan ser
fijadas por los Estados sélo en ciertos casos especiales®’. 4) El plazo minimo
para la proteccidn sui generis s¢ concretaba en una alternativa: 15 6 25 aiios, con
posibilidad de un nueve plazo st la base se modificaba con una nueva inversién
importante*. 5) Cada pais deberia proteger a los productores que fueran nacio-
nales de otras partes contratantes; esto es, el principio del trato nacional*. 6) Las
partes contratantes deberfan tomar medidas contra la importacién, manufactura y
distribucién de dispositivos que menoscabasen la proteccién u oferta de una base
de datos*®,

Este proyecto de Tratado despertd una-agitada controversia en Estados Uni-
dos, que se zanjoé con numerosos informes y comentarios, contrarios a la conclu-
sion del tratado, enviados a 1a Oficina de Patentes y Marcas y, a la postre, denvé
en la oposicién ese pais y otros a su adopeidn, por entender prematura la norma-
tiva sobre este particular, sin un mayor estudio y discusién®. El proyecto no fue
aprobado ni discutido a fondo en la Conferencia Diplomatica de diciembre 1996,
Sin embargo, ésta no renuncié a seguir trabajando sobre el asunto, y adoptd una
recomendacion?® en la que instaba a los drganos rectores de la OMPI a decidir
en marzo de 1997 las futuras actuaciones*. Estos Grganos resolvieron convocar
una “reunidn de informacidn sobre la propiedad intelectual en materia de bases
de datos”, para el 17 al 19 septiembre 1997, en Ginebra.

El objeto de esta reunién informativa ha sido debatir sobre el tratamiento de
las bases de datos en la legislacidn propia de cada pafs, poniendo en comitin las

* ~Basic Proposal for the Substantive Provisions of the Treaty on Intellectual Property in
Respect of Databases to be Considered by the Diplomatic Conference”. Documento OMPI,
N° CRNR/DC/6. Para un examen mds detallado de su contenido que €l que aqui, por necesidad, se
hace, son recomendables: Bouza LOPEZ, M. A, La proteccion juridica de las bases de datos: nie-
vos desarrollos, *A.DY", XVII, 1996, p. 1071 y ss., en especial, pp. 1075-1081; informe presenta-
do por la U.S. Copyright Office. 1997, cit., pp. 50-55.

HOArts. 1y 3.

AT 2,

+2 Este es el parecer de BoUzA LOPEZ, La proteccion..., ¢it., p. 1076; sin embargo, en las no-
1as no figura mencién alguna, positiva ni negativa, respecto a los productos multimedia.

AL S, Cfr. Bouza Lovez, La proteccidn..., cit., p. 1078, que aprecia en este punto impor-
tantes divergencias con la Directiva, mds flexible.

+ Art. 8,

¥ Arts. 6-7.

oA 10,

Vi Cfv. Inforime de la U.S. Copyright Office, cit., pp. 54-55.

+ Documento OMPI N* CRNR/DC/100.

* Ginebra, 20 y 21 marzo 1997, Documento OMPI, N° AB/XXX/4, en especial. puntos 3-4,
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iiltimas experiencias, partiendo del completo documento o memordndum elabo-
rado ad hoc por la Oficina Internacional®). Como resumen del intenso debate que
se produjo, pueden colacionarse las siguientes ideas: todas las delegaciones re-
novaron su compromiso de participar en las labores que conduzcan a resolver
esta importante cuestién, si bien muchas declararon que necesitaban mds tiem-
po para realizar estudios y consultas a nivel nacional, regional e internacional y
recomendaron prudencia y un ritmo m&s moderado en las deliberaciones interna-
cionales™. Varias delegaciones de Asia, Africa y algunos pafses latinoamerica-
nos mostraron su falta de conviccidn acerca de la necesidad de contar con un
derecho sui generis similar al de la Directiva europea, pero suscribieron la con-
veniencia de contar con cierto tipo de proteccién para las bases de datos no
originales y valiosas; en consecuencia, se propusieron indagar otras vias de
proteccidn existentes en la legislacién vigente, como las normas sobre compe-
tencia desleal o el puro derecho de autor. También bastantes delegaciones aler-
taron sobre los posibles peligres de esta nueva defensa en relacién con el campo
cientifico, la educacidn, las bibliotecas y la investigacién®? y. sobre todo, con el
acceso libre y abierto de la informacion®3,

La agenda de la OMPI sobre la proteccion por un derecho sui generis no se
ha detenido ahi, ni parece ceder al desaliento ante las miiltiples dudas y desen-
cuentros hasta ahora habidos. Guardando un transitorio silencio sobre el proyec-
to de Tratado, ha perseverado en estimular el estudio del tema; asi, la reunién
informativa de septiembre 1997 aprobd una recomendacion, en la que instaba a
los Estados miembros de la OMP! y a las organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales invitadas a dicha reunidn, a presentar antes de finales de
abril de 1998 informacién sobre las cuestiones debatidas. Asi mismo, encomen-
dé a la Oficina Internacional a poner a disposicion de esos Estados y entidades
toda esa informacién de forma concisa antes de finales de junio de 1998, y en
forma de documento analitico antes de finales de septiembre de 1998. Y, para
seguir avanzando, dejaba a discrecién de los érganos rectores de la OMPI la
decisidn sobre la convocatoria de cualquier reunién adicional de la OMPI sobre

S Memordndum OMPI de 30 junio 1997, cit. supra [nota 32].

S Cfr. Documento OMPI N® DB/IM/6, apartado TV,

32 Una lectura muy critica, algo parcial, de esta reurién de septiembre de 1997, enfocada
desde esta ltima perspectiva, puede verse en REICHMANN, J. H., La guerra delle banche dari -
Riflessioni sullu situazione americana, “ALD.AT. VI, 1997, pp. 226-236, en especial, p. 233 y ss.
Dicho autor fue invitade como observador a la Conferencia OMPI de diciembre 1996 y ha sido
portavoz de la Comunidad cientifica mundial en esta reunién de septiembre 1997,

31 El conjunto de {as dudas planteadas en torno a la proteccion sui generis puede reconducirse
a estos cinco bloques: 1°) Su necesidad ¥ justificacion, especialmente en el sentido de si haria
avanzar el progreso econémico y tecnolégico o lo retrasaria. 2%) Posibles alternativas al sistema sui
generis; ;bastaria con un nivel de originalidad bajo. con las normas sobre competencia desleal o
con medios técnicos para proteger los intereses de los productores? 3°) Naturaleza y alcance del
nuevo derecho. en especial. si se trata de un derecho conexo o no. 4°) El impacto de un sistema sui
generis en el acceso a las bases de dates, scbre todo en cuanto a la eventual restriccién de
informacién no comercial, como los datos meterecldgicos, cientificos o necesarios para el desarro-
llo mundial. 5°) Abundantes cuestiones concretas sobre los principales elementos de ese sistenia de
proteccidn. con especial preocupacidn en torno a la incertidumbre generada por el término “sustan-
cial” (“inversién”, “parte”) y las excepciones al derecho. Pueden verse desglosados estos blogues
en el “"Cuadro sinéptico de las cuestiones planteadas™ en la reunién de Ginebra de septiembre
1997, preparado por la Oficina Internacional (fechado el 13 noviembre 1997), Documento OMPI
N® DB/IM/7.
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las bases de datos™*. Mds ain, junto a este frente activo de estudio, esta organi-
zacién tiene fijado otro sobre el mismo tema, al incluir en el orden del dia de la
reunién del Comité Permanente sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos
prevista para el 2-10 noviembre 1998, en Ginebra, el asunto de la proteccién de
las bases de datos. Cabe augurar, por tanto, un lento pero inexorable avance en
el future préximo hacia la armonizacién internacional del citado derecho sui
generis®.

4. Acuerdos interregionales

Para concluir este repaso de la normativa internacional, convieng hacer refe-
rencia sumaria a dos normas de cardcter interregional que dispensan proteccién
por derecho de autor (sin derecho sui generis) a las compilaciones fécticas, en la
linea de! Convenio de Berna y el Acuerdo sobre ADPIC. Se trata de la Decisién
351 (arts. 4 y 28) del Acuerdo de Cartagena sobre el “Régimen comin sobre
derecho de autor y derechos conexos™, concertada el 17 diciembre 1993 entre
Botivia, Colombia, Educador, Pertd y Venezuela, y el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte, concertado el 8 diciembre 1993, entre Canad4, Estados
Unidos de América y México®, Por su parte, la Ley Federal de Derecho de Au-
tor de México establece una proteccion sui generis de las bases de datos que se
extiende a las que no son originales®’.

IV. DERECHO ESTADOUNIDENSE

1. Statu quo generado por el caso “Feist” de 1991

El examen del Derecho de los Estados Unidos resulta crucial, dade que este
pais es el principal productor y distribuidor mundial de bases de datos. Lo que
podria calificarse como cierta “inestabilidad” o “incertidumbre” juridica, en este
tema, durante ¢l dltimo decenio, ha fomentado sobre todo una interesante poten-
ciacion de sutiles practicas contractuales y de defensas tecnolégicas respecto a
las bases de datos. Cualquier andlisis de este ordenamiente juridico debe partir
del radical punto de inflexién que supone el conocido “caso Feist” de 199178,

4 Documento OMP1 N° DB/IM/6, apartado V.

55 Sobre todo si se tiene presente que Bstados Unidos, uno de los principales opositores a un
tratado sobre el tema hasta ahora, tiene en curso un proyecto de ley con bastantes puntos conver-
gentes al respecto; aunque también es cierto que existen ciertas disparidades sustanciales con el
tratamiento europeo de! derecho de extraccion, que pueden ralentizar el proceso. Sobre ello. vid.
en seguida, epigrafe 3 de este mismo apartado.

5 Los arts. 4 y 28 det Acuerdo de Cartagena hacen referencia expresa a las bases de datos; ¢l
art. 1705.! del TLC habla de compilaciones de datos o de otros materiales. Ambas se fundan en el
criterio de originalidad dado por la seleccion o disposicién de los materiales. Cfr. el Memordadum
OMPI de junio 1997, cit., apto. [L.B.

57 Art. 108, La ley no prevé excepeiones o limitaciones a los derechos relacionados con dicha
proteccién sui generis. La duracion de la misma es de cinco afios, sin que se expliciten normas
sobre la renovacién del plazo. Cfr. Mémardndum OMPI, apto. 1IL.C.

S8 Feist Publications. Inc. v. Rural Telephone Services Co., Inc., 499 U.S, 340, 111 §. Cr. 1282,
112 L. Ed. 2d. 358 (1991). El texto de esta sentencia puede consultarse en DOMMERING-HUGENHOLTZ.
Proiecting Works of Fact. cit,, pp. 97-110; también, en francds, en “R.L.D.A”, 1991, 15, pp. 99-124,
con nota de P. E. GEILILER; en aleman, en “G.R.U.R. Int.”, 1991, p. 933 y ss., con nota de HOEDDEL.
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La ley americana sobre derecho de autor de 1976 (modificada en 1992)
funda su proteccion en el criterio de la originalidad, que no define, e incluye
como obras protegibles por copyright las compilaciones, incluidas las fécticas,
con referencia al consabido criterio de la seteccién o la disposicién de los mate-
riales’”. Los tribunales federales han desarrollado por via jurisprudencial qué
debe entenderse por original en una obra y, para proteger a las bases de datos
meramente ficticas han empleado el criterio del “sudor de la frente” (swear of
the brow o industrious collection); asi, la proteccién mediante derecho de autor
no depende de la creatividad, sino de la inversién, esfuerzo o “sudor” empleado
por el productor para generar la base de datos®,

En el caso Feist, el Tribunal Supremo denegé el derecho de autor a las pdgi-
nas blancas de una guia telefénica, reponiendo asi el criterio legal de la origina-
lidad de las compilaciones por su seleccién o disposicidn, que la jurisprudencia
anterior habfa rebajado y rectificado con la doctrina del “sudor de la frente”. El
demandante, “Rural Telephone Service Co.”, era una compaiiia telefénica local
{Kansas) que distribuia su propio listin telefénico, ordenado alfabéticamente,
para cubrir su drea de servicio; tenia registrado vdlidamente ese directorio.
“Feist Publications”, el demandado, que publicaba una guia telefénica que cu-
bria un mayor dmbito, solicité licencia para emplear la guia de “Rural” para
confeccionar parte de la suya, pero no le fue concedida. Ante esto, como quedé
probado, “Feist” copid el listado sin permiso. El Tribunal Supremo estimé que
faltaba originalidad en la guia del demandante y, por tanto, la defensa de la
seleccion y disposicién de los datos no podia extenderse a los hechos mismos,
pues, a su juicio, ello supondria reconocer un menopolio de “Rural” sobre los
nombre y direcciones de esa zona®!.

Este fallo ha tenido una enorme trascendencia e influjo sobre los tribunales
inferiores, que, con escasas excepciones, han seguido su doctrina®?, y también

317 U.S.C. & 101: “Una “compilacién” es una obra formada por la coleccion y reunién de
materiales preexistentes o de datos que son seleccionados, coordinados o dispuestos de tal forma
que la obra resultante en su conjunto constituye una obra literaria original. (...)". Cfr. también §
103, Sobre la originalidad de las obras, § 102 de la Ley.

% Es frecuente ver citado como leading case de esta doctrina la sentencia Jeweler's Circular
Publishing Co. v, Keystone Publishing Co. (281 F. 83 [2d. Circ], cert. denied, 259 U.S 581
[1922]). que concedié el derecho de autor a un catdlogo de direcciones y marcas registradas de
joyeros. En el mismo sentido. por ejemplo, Schroeder v. William Morrow & Co. (566 F.2d 3 [7th
Circ., 19771}, donde fue protegido un directorio que contenia sélo nombres y direcciones por orden
alfabético. y sin aparente originalidad en cuanto a la seleccidn o disposicién. Cfr. CERINA, op. cit.,
p. 588 y ss. Para una cita bastante completa de la jurisprudencia anterior al caso Feisi, vid. informe
de la U.S. Copyright Office, cit., pp. 3-7, donde se relacionan también varias sentencias del siglo
XIX en la linea del sweart of the brow y se advierte sobre la coexistencia de criterios de originali-
dad en otros fallos.

ol L.a sentencia puso énfasis en que, de los dos componentes de la originalidad, “creacitn
independiente mds un minimo de creatividad”, “el componente creativo es extremadamente mo-
desto”. tan bajo que “carece de la minima huella de creatividad”. pues la seleccidn del listado era
“obvia” y su disposicién u orden no s6lo “no era original, sino prcticamente inevitable”. Con lo
cual, “el derecho de autor en una compilacidn factica es débil”, y un competider puede servirse de
los datos contenidos en otra pubiicacién para preparar la suya, siempre que no reproduzca la
misma seleccion y disposicidn, segin la sentencia.

%2 Un seguimiento de la jurisprudencia posterior a Feist puede verse, entre otros, en LOSEY,
ap. cit., p. 5; REICHMANN. ap. cit., p. 227 y ss.. y, especialmente, el citado informe de la U.S.
Copyright Office. pp. 10-17. Sobre la importancia y consecuencias de este fallo existe una biblio-
grafia muy extensa: ademds del amplio catdlogo de articulos estadounidenses (hasta 1992) citado
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sobre Jas précticas del Registro estadounidense de derecho de autor®, De esta
forma, desde 1991, desechando una tradicién secular, no es posible en Norte-
américa proteger la inversién y el contenido de una base de datos féctica, Si bien
es cierto que perduran cierta flexibilidad e incertidumbre en cuanto a la determi-
nacion del requisito de la originalidad en una base de datos, que permite conce-
der proteccién en ciertos casos extremos.

2. Proyecros de lev en curse contra la pirateria de las bases de datos

Esta sitwacién se ha considerado perniciosa para la industria americana
productora de bases de datos y, por ello, con ¢l dnimo declarado de restaurar el
nivel de proteccidn alcanzado con la jurisprudencia del swear of the brow®, se
han producido recientemente dos iniciativas legislativas, ante los efectos negati-
vos del caso Feist; efectos que pueden resumirse en los siguientes cuatro®s:

~ Falta de auxilio judicial ante 1a copia de bases de datos por competidores,
dada la escasa proteccién que otorga el derecho de autor.

— La erosién de incentivos ya ha empezado a tener impacio en el formato y
amplitud de la difusién de las bases de datos®. Ante la vulnerabilidad, los
productores temen la difusién por Internet, asi como a la disponibilidad en
formatos atractivos para los consumidores, como los CD-ROMs, ficilmente
copiables.

— La posible reaccién mediante cldusulas contractuales demasiado restrictivas
o medidas tecnoldgicas en exceso proteccionistas puede ser mas perjudicial
para el piblico que una proteccidn legal adecuada de esas inversiones,

— Desde enero de 1998, la ausencia de proteccién en Estados Unidos impide la
extensién del derecho suf generis a las bases de datos norteamericanas en los
paises de la Unién Europea, en virtud de la cldsula de reciprocidad inserta en
la Directiva,

por CRRINA, op. cit., p. 589, n. 71, pueden consultarse: CROSS, ). T., Protecting Computer Dutaba-
ses under the United Stetres Copyright Law: implications of the Feist Decision, “Law, Computers
& Artificial Intelligence”, 1992, 2, pp. 187-202; SAMUELSON, P., The Originality Stundard for
Literary Works under U.S.Copyright Law, *The American Journal of Comparative Law” (suple-
mento), 1994, 1 (LS. National Reports to the XIVth Congress of the Intemational Academy of Com-
parative Law. Atenas 1994), pp. 393-417, GINSBURG, J. C., No “Sweur”? Copyright gand Other
Protection of Works of Information after Feist v. Rural Telephone, “Columbia Law Review”,
1992, pp. 338 y ss.: ID.. L'affuire américaine Feisr et le notion d’orviginalité: ¢ propos des
banques de données et des compilutions, *Cahiers de Propriete Intellectuelle” 1992, 4, p. 232 y ss.

3 Vid. informe de la U.S. Copyright Office, cit., pp. 36-38,

™ Paladinamente lo ha seilalado Marybeth PETERS, del Registro de derecho de autor. ante el
subcomité parlamentario de propiedad intelectual el 23 octubre 1997, con motivo de la presenta-
¢ién del nuevo proyecto de ley (H.R. 2652, vid. infra) sobre el tema: “el fin deberia ser restaurar,
hajo el oportuno poder constitucional. el nivel general de proteccidn que se disponia con el
régimen del ‘sudor de ia frente’ en los Estados Unidos durante 200 afios”.

% Tal como se exponen en la citada comparecencia de M. PETERS (p. 3), fundamentada en los
daros recogidos en el informe de la U.S. Copyright Office.

% Asi se demuestra estadisticamente en el informe de Laura D’Andrea TYSON (ex consejera
econdmica nacional del presidente EE.UU.) y Edward F. SHERRY, Stetutory Protection for Da-
rabases. Economic und Public Policy Issues, Law and Economics Consulting Group of
Emeryville, California. 5 septiembre 1997, donde se refleja que, en los seis afios posteriores a
Feist. la industria de bases de datos ha seguido creciencio, pero su tasa de crecimiento ha dismi-
nuido.
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Precisamente, este dltimo factor, junto con la presién generada por los traba-
jos de la OMPI referidos antes, fueron determinantes para la presentacion ante la
Cdmara de Representantes de EE.UU,, el 23 mayo 1996, de un proyecto de ley
denominado “Ley sobre la inversion en bases de datos y contra la piraterfa de la
propiedad intelectual” (en adelante, H.R. 3531)%". Este texto sigue muy de cerca
las reglas de 1a Directiva comunitaria y establece un derecho sui generis similar,
incluso algo mas amplio®®. Ademds de extender esta proteccion a veinticinco
afios (§ 6), suponen peculiaridades del provecto sus normas contra la importa-
cion, manufactura o distribucién de productos para la circunvencién de los siste-
mas protectores de una base de datos (desactivar sus defensas técnicas contra la
extraccion no autorizada, § 10); v también sus previsiones sobre la veracidad e
integridad de la informacidn identificativa de una base de datos (nombre del
productor, plazos v condiciones de uso, etc., § 11).

Este proyecto, aparte de indicar a la comunidad internacional el interés del
Congreso por regular la materia, no tuvo respaldo ni continuidad, como demues-
tra que no hubiese vistas sobre el mismo, ni introduccién del correspondiente
proyecto en el Senado®. Es mds, numeros sectores se opusieron a sus reglas,
precisamente, las criticas al H.R. 3531 han sido los pilares que ha tratado de
cuidar, por antitesis, el nuevo proyecto legislativo, actualmente en curso (H.R.
2652). Asf, en sintesis, en primer lugar, suponfa un exceso de proteccidn de los
intereses de los productores de bases de datos, que era necesario equilibrar con
los de los usuarios. En segundo lugar, ese nuevo derecho exclusivo, demasiado
extenso, podia generar incluso efectos anticompetitivos y monopolistas’™, por lo
que se ha entendido preferible “una aproximacién minimalista fundada en los
principtos de la competencia desleal como complemento al derecho de autor”’'.
En tercer lugar, el H.R. 3531 no fue suficientemenle respetuoso con las preocu-
paciones de las comunidades educativas, de investigacién cientifica v de las
bibliotecas, que alertaron sobre las dramdticas consecuencias de tal legislaciénn,

Con estas pautas. el senador O, G. Hatch solicitd a la Oficina del Registro
de derecho de autor de Estados Unidos un informe sobre el estado de la cuestion
referente a la proteccion juridica de las bases de datos, a nivel doméstico e
internacional. en el que se expusiesen los problemas y las posibles claves de
solucién. Este completo informe, publicado en agosto de 1997, ha servido de
herramienta imprescindible para la elaboracién de un nuevo proyecto de ley

" Database Investment and Inteliectual Property Antipiracy Act of 1996, 104th. Congress,
2d. Session, H.R. 3531, introducido por el diputado Carlos MOORHEAD,

® No es menester, por tanto, reiterar un régimen ya explicado en sus lineas generales. Un
resumen de las reglas contenidas en este proyecto puede verse en BOuza LOPRZ, Ly proteccion...,
cit.. pp. 1073-175. Para un andlisis muy severo y critico del provecto, asi como de la normativa
comunitaria que le sirve de patron. vid. REICHMANN, J. H., SAMUELSOK, P., fatellectual Property
Righits in Data?, *Vanderbilt Law Review”, 1997, vol. 50. pp. 51-166. en especial, pp. 102-119.

S Cfr. Informe U.S. Copyright Office, cit., p. 60.

" Vid. REICHMANN-SAMUELSON, fntellectual Property. .., cit., p. 104.

"1 Asf se expresa el diputado Howard COBLE en la presenfacion del nuevo proyecto ante la
Cdmara de Representantes el 9 octubre 1997.

" Téngase en cuenta que pricticamente, la tinica defensa de estos sectores se proporcionaba
al negar cobertura a las bases de datos realizadas por una entidad gubernamental; pero ni siquiera
se recogia la regla de la Directiva UE por la que se deja a los Estados Miembros (no se impone) la
posibilidad de introducir una excepcidn para extraer contenidos de una base “con fines ilustrativos
de ensefanza o de investigacién cientifica” (art. 9,b).
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titulado “Ley contra la pirateria de las colecciones de informacién” (en adelante,
H.R. 2652)3, presentado a la Cédmara de Representantes el 9 octubre 1997, El
cambio de su mismo titulo resulta ya muy expresivo.

La pregunta de la que han partido tanto el informe citado como las comisio-
nes parlamentarias es la siguiente: ;es necesaria una proteccién adicional o bas-
tan los remedios jurfdicos existentes? Pregunta y respuesta extrapolables pridc-
ticamente a cualquier otro ordenamiento juridico. Las cinco vias de proteccién
posibles se revelan insuficientes™:

1) La proteccién por derecho de autor, por si sola, no basta, pues muchas bases
de datos electrénicas, que fundan su valia en su exhaustividad (sin selec-
ci6n) y en el libre acceso al contenido sin orden prefijado (mediante progra-
mas de busqueda y recuperacién de la informacién) no reunirdn los requisi-
tos de originalidad para recabar esa proteccién. Y aunque lo hagan, esta serd
demasiado endeble para evitar la copia sustancial del contenido por un com-
petidor.

2) Tanto la legislacién de secretos comerciales como de marcas son imperfec-
las para remediar esto. Los requisitos para aplicar la primera no se cumpli-
rdn en el uso normal de una base de datos”; y el derecho de marcas sélo evi-
tard la confusion del consumidor ante el uso indebido del nombre o marca
comercial de la base de datos.

3) Las reglas de competencia desleal o apropiacién indebida (misappropria-
tion), pueden ser muy Utiles, aunque se encuentran insuficientemente defini-
das y varian de Estado en Estado’®.

4) En miltiples circunstancias, la ejecucién de las cldusulas contractuales
es adecuada para evitar extracciones y reutilizaciones no autorizadas de una
base de datos. Pero, ademds de otros inconvenientes, su utilidad es limitada,
pues sdlo vinculan a las partes contratantes.

5) Desde un punte de vista prdctico, no cabe duda que las medidas tecnolégicas
de defensa de una base de datos, como la criptografia u otros medios, pue-
den ser sumamente efectivas. Pero, aparte de no ser invulnerables (pues cabe
su circunvencion), no servir para las bases de datos meramente impresas

P Collections of Informaiion Anripiracy Act, 105th Congress, st Session, H.R. 2652, intro-
ducido por el senador Howard COBLE. Consta de cuatro pardgrafos o secciones. Pretende reformar
el tftulo 17 (Derechos de autor) del Cédigo de EE.UU., afiadiendo un nueve capitulo 12, titulado
“missappropriation of collections of information”, con acho nuevos pardgrafos, numerados del
1201 al 1208.

7+ Para el examen de este punto, ademds del tan citado Informe U.S. Copyright Office (pp. 72-
86). presenta interés la lectura de LOSEY, op. cit., pp. 3-9.

> El caso, frecuente, al que se aplicard, es ¢l que tiene lugar ante una disputa entre un
empresario y su antiguo empleado, que, una vez desvinculado de la empresa emplea para si, o cede
a terceros, una compilacién de datos que se llevd de su antigo trabajo, normalmente una lista de
clientes. Esta legislacidn tendrd virtualidad aunque no exista un contrato de no revelar la informa-
cién entre los implicados. Pero se requiere que los datos no sean de conocimiento generalizado,
sing secretos; por lo que una base de datos comercializada, y no de uso interno, no estard cubierta.
Y. ademds, es menester una relacion de cierta confianza entre el duefio del secreto y el demandado,
gue no se dard en el uso normal de una base de datos comercializada.

7% Esta via ha ganado claridad y autoridad a partir de la reciente sentencia National
Basketball Association v, Motorolu, Ine., 105 F. 3d 841 (2d Circ. 1997), respecto a informacién
“caliente” o de iltima hora, pero no sirve para todas las bases de datos, como las que se fundan en
un contenido histérico (vid. Informe, cit., pp. 83-85).
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(existentes adn hoy), y encarecer la propia base, lo ciertc es que no pueden
servir de sustiluto a un oportuno tratamiento legal, sino, en todo caso, de
complemento.

En definitiva, las cinco vias proporcionan recursos protectores a los fabri-
cantes de las bases de datos, pero no son suficientes. Por ello, el nuevo proyecto
H.R. 2652 les ofrece como cobertura legal un nuevo derecho fundado en la
“prohibicién contra la apropiacién indebida™ (misappropriation), cuya formu-
lacién es esta:

“Cualquier persona que extraiga, ¢ use comercialmente, todo o una parte
sustancial de una coleccién de informacién reunida, organizada o mantenida
por otra persona mediante la inversion monetaria sustancial o de otros recur-
sos, para perjudicar el mercado actual o potencial de esa otra persona me-
diante un producto o servicio que incorpore esa coleccidn de informacién y
se ofrezca por esa otra persona comerclalmente (in commerce), seré respon-
sable frente a esa persona mediante los recursos establecidos en el pérrafo
1206 (§ 1201 del Cadigo EE.UU., cursiva mia).

Dejando aparte posibles criticas de redaccién, como se puede apreciar, el
modelo adoptado difiere tanto del H.R. 3531 como de la Directiva europea, pues
en lugar de conceder un derecho de propiedad intelectual, sui generis, exclusivo,
al productor de la base de datos, opta por una proteccién segin la doctrina de la
missappropriation, que viene a equivaler a la disciplina represora de la compe-
tencia desleal y la no apropiabilidad del esfuerzo ajenc’”. Si se examina conjun-
tamente esta prohibicién de la ““apropiacidn indebida” con sus excepciones (en el
§ siguiente, 1202), se llega a la conclusién de que la defensa de los productores
es menos solida que la proporcionada por el derecho sui generis, en aras de con-
seguir un equilibrio con otros intereses’®,

La nueva prohibicién sélo busca evitar el dafio comercial que puedan pro-
ducir las extracciones o usos de partes sustanciales de una base de datos por un
comperidor; es decir, sélo se protege la inversién en las bases de datos cuando
alguien se aprovecha de ese esfuerzo econdémico o laboral para confeccionar con
¢l material ajeno, sin autorizacién -palabra curiosamente ausente del precepto—,
su propia base de datos, que es introducida en el mercado con el fin de dafar la
posicidn comercial del primer productor. En definitiva, un puro precepto de
competencia desleal. Para clarificar las diferencias con el modelo europeo, cabe
enumerar tres requisitos para la aplicacién del precepto norteamericano: 1°) Sélo
la extraccién o uso del contenido de una base de datos con fines comerciales
(competitivos) estd sancionada. En 1a Directiva UE la prohibicién afecta a todo
usuario no legitimo, es decir, no autorizado al uso de la base de datos, con

7 Para referencias bibliogrificas recientes sobre este concepto, vid. REICHMANN-
SAMUELSON, op, ¢it., p. 61, n. 44; y pp. 139-1485, sobre la oportunidad de un enfoque del problema
de las bases de datos mediante reglas de competencia desleal.

7% Las ventajas de este sistema son, segin M. PETERS (Exposicién ante el Subcomité parla-
mentario de propiedad intelectual, cit., p. 6), permitir muchos usos beneficiosos sin autorizacidn,
dejar mds claro que los hechos en si mismos no pueden ser objeto de propiedad privada, obviar la
fijacidn de plazos, que se han demostrado complicados de establecer, y minimizar las posibles
fricciones constitucionales.
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independencia de su cardcter de competidor o no’, 2°) S6lo se prohibe la extrac-
¢idn o uso comercial de todo o una parte sustancial de la coleccidn (cfr. también
§ 1202, a y d). No se salvaguarda la posible interdiccién del empleo de partes no
sustanciales, cuando pueda causar un perjuicio injustificado a los intereses legi-
timos del fabricante o sea contrarios a una explotacién normal de la base30,
3% En Ifnea con lo anterior, sdlo se veda la incorporacién del contenido de una
hase de datos a otra (y no otros actos) que busquen perjudicar el mercado actual
o potencial de la primera base de datos. No todo uso comercial presupondra
necesariamente ese perjuicio.

A diferencia de la proteccion de la coleccion por derecho de autor, que la ley
no regula, pero declara incélume (§ 1205), la responsabilidad por infraccién de
la norma requiere la prueba del dafio causado. Sabido es que el derecho de autor
cuenta con otros presupuestos.

La enumeracion de actos permitidos (§ 1202) hace mds patentes las dife-
rencias con las correspondientes reglas de la Directiva UE®!. En el proyecto se
permite {a) ¢l uso de itemes individuales de informacién y otras partes insustan-
ciales; b) la reunién o uso de la misma informacién, obtenida por otros medios,
con propia inversion, sin extraeria de una base de datos ajena; ¢) la extraccidn de
informacion por cualquier persona, entidad u organizacién, con el solo propésito
de verificar la exactitud de la informacion colacionada independientemente por
¢sos sujetos; d) El uso o extraccidn de informacion para fines de investigacién,
cientificos o educativos que no sean lucrativos (nor-for-profit); ) El uso o ex-
traccion de informacidn con el solo propdsito de realizar crénicas de noticias de
actualidad® (news reporting).

Otra diferencia capital con el modelo europeo se extrae, con aparente para-
doja. de la ausencia de una norma en el proyecto H.R. 2652, Se trata del plazo o
periodo de proteccidn que suministra una tal prohibicién. La ausencia de ese
término no €s un error, sino que es coherente con la doctrina de la misappropia-
tion adoptada. As{ como los derechos de propiedad intelectual estdn garantiza-
dos legalmente durante un nimero de afios, las normas de competencia desleal,
por contraste, carecen de duracién especifica, puesto que no confieren derechos
en propiedad, sino que mds bien prohiben conductas ilicitas; el paralelismo
también es posible con las marcas comerciales, que se protegen tanto tiempo

como sus litulares las usen en conexién con bienes o servicios8?.

7 Cfr, ants. 7. 8 ¥ 9 a) de la Directiva 96/9/CE y su impaortante considerando 42. Para paliar
en parte la restriceién de H.R. 2652 a actos de competidores, el proyecto no establece exenciones
absolutas de pago para usos educativos no lucrativos, pues una base de datos puede estar destinada
justo para un mercado no lucrativo (v. gr., cfentifico) y verse perjudicada por usas no precisanente
competitivos.

" Cfr, art. 7.5 de la Directiva v su considerando 49,

*1 Cfr, Jas tres excepciones establecidas en el art. 9 de la Directiva, cuya transposicién queda,
por lo demds. al arbitrio de cada Estado miembro. Apréciese, sobre todo, la diferencia con los
apartados a. b, c. e del proyecto.

82 Es muy dudoso que esta excepcidn pueda entenderse también cubierta en la LPI espafiola
de 1996 en el art. 33.1. Aunque esta regla norteamericana tenia por objeto cubrir los reportajes
sobre informacién financiera y estadisticas depontivas, que son dos materias en las que se habfa
levantado mds controversia, su redaccidn era excesivamente amplia, lo que ha dado pie a alguna
modificacidn (vid. inafra).

53 Vid. PrTERS. Exposicion cit, p. L1
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Por lo demds, el proyecto contiene dos definiciones (informacién, comer-
cio), dos exclusiones (colecciones gubernamentales de informacién, programas
de ordenador) y algunos preceptos sobre acciones y relacién con otras leyes.
Deja sin mencionar algunas cuestiones. como el problema de las bases de datos
que constituyen fuentes dnicas de alguna informacidn, o las relaciones con los
limiles constitucionales, asi como dos puntos tratados en H.R. 3531, los sis-
temas de circunvencidn y la integridad de los datos identificativos de la co-
leceion.

En conclusién, el proyecto H.R. 2652 contiene una proteccién de las bases
de datos hasta cierto punto equiparable al derecho sui generis establecido en la
Directiva y buscado en los trabajos de la OMPI, pero rebajado o atenuado en
virtud de su perspectiva monocroma referida a la competencia desleal; se pro-
hibe 1a conducta comercialmente dafiosa, pero no se crea un derecho de propie-
dad intelectual exclusivo, mds amplio. Ese puede ser su principal inconveniente
de cara a obtener la reciprocidad para las bases de datos estadounidenses, de
parte de los pafses de la Unién Europea®. Las reacciones a este respecto en el
futuro son dificiles de predecir. Lo dnico cierto, seglin mis noticias, es que este
proyecto sigue adelante con éxito sus trdmites parlamentarios, y el 19 mayo
1998 ha superado la aprobacidn del Congreso con algunas enmiendas, y ha
sido recibido en el Senado el dia siguiente y enviado para su estudio al comité
juridico correspondiente.

En cuanto a su estado actual, después de dichas enmiendas, poco ha cambia-
do la esencia de lo referido: la definicién ha sido enriquecida con algunos mati-
ces y precisiones, sobre todo para extender la proteccion al sucesor en la posi-
cién juridica del productor de la base de datos®; 1a numeracidn de los pardgrafos
ha sufrido alguna ligera alteracién®; se han definido algunos términos mas (“co-

* A mi juicio. es el modelo de misappropriation el postble obstdculo. y no tanto las excep-
ciones (bien que muy ligadas a é1), pues tampoco la Directiva UE ha pretendido armonizar por
completo este punto, respetando las excepciones tradicionales impuestas por las legislaciones de
los Estados miembros: y ni siquiera el plazo de 15 afios establecido por la Directiva puede ser un
valladar infranqueable de cara a la reciprocidad, pues ademds de que el modelo americano cubre
suficientemente este requisito (proteccion durante “la vida” de la base de datos), en la prictica el
modelo ewopeo puede llegar a una similar duracién indefinida a través de las renovaciones del
plazo por cambios sustanciales en la base de datos (vid. infra). Segin PETERS (Exposicién cit.,
pp. 7-8). la reaccién europea no es previsible, pero, en su opinidn, a favor de la reciprocidad puede
argiiirse que el proyecto da una proteccién adecuada a las inversiones en bases de datos y consigue
efectos similares a la Directiva; y las diferencias, aunque significativas, “deberfan ser vistas como
acomodaciones razonables por dispares tradiciones domésticas y circunstancias”.

* § 1202: “Prohibition against misappropriation. Any person who extracts. or uses in
commerce, all or a substantial part, measured either quantitutively or qualitatively, of a collection
of information gathered, crganized. or maintained by another person through the investment of
substantial moenetary or other resources, so as to cause harm to the actual or patential market of
that other person. ar a swccessor in interest of that other person. for a product or service that
incorporates that collection of information and is offered or intended 10 be offered for sule or
otherwise fn commerce by that other person, or a successor in interesi of that person, shall be
liable to that person or suceessor in interest for the remedies set forth in section 1206 (cursiva
mia, indicativa de los cambios).

8 También, levemente, el orden, al colocar las definiciones al principio, que antes se ubica-
ban en el cuarto articulo. Asi, queda, § 1201, definiciones; § 1202, prohibicién contra la apropia-
cidn tndebida; § 1203, actos permitidos; § 1204, exclusiones; §1205, relacién con otras normnas; §
1206. sanciones civiles: § 1207 actividades criminales y penas; § 1208, limites temporales de las
acciones.
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lecciones de informacién”®’, “mercado potencial”, “producto o servicio™); en los

actos permitidos se ha afinado mds en la descripcién de los usos para verifica-
cidén y para cronicas o noticias, amén de afiadir un supuesto mds, referente a la
posibilidad de transferir una copia®®; igual proceder puntualizador se ha segui-
do en cuanto a las exclusiones, en lo referente a las coleciones de informacion
gubernamentales y los programas de ordenador; por resaltar lo m4s notorio,
Quizas, de todas formas. el cambio mds significativo de cara a aproximar la
proteccion a la comunitaria, con vistas a fundar la reciprocidad, sea una *limita-
cién adicional” final en cuanto a los plazos de ejercicio de 1as acciones, introdu-
cida en el § 1208 (c) del H.R. 2652; tras limitar a tres afios las acciones penales
y civiles desde que se produjo el hecho que las generd, se establece que “ningu-
na accin penal o criminal se mantendrd segin este capitulo por la extraccién o
uso de toda o una parte sustancial de una coleccién de informacidn que ocurra
mads de 15 afios después de la inversién de recursos que cualificé la porcidn de la
coleccidén de informacién para la proteccién de este capitulo™.

V. VISION CRITICA DE CONJUNTO

A estas alturas, y partiendo de los ejemplos que inicialmente he propuesto,
resulta evidente que las bases de datos, especialmente las puramente fécticas,
necesitaban algdn plus complementario de proteccién juridica, que elevase la
que hasta hace poco les brindaba la legistaciéon. En verdad, es ain prematuro
dictaminar sobre las consecuencias econdmicas y juridicas de la nueva protec-
cién sui generis. A teserva de alcanzar una perspectiva temporal que permita
afirmar sus efectos econémicos positivos®?, disponemos del ejemplo del Reino
Umdo; acapara mias del 50% de Ia industria de bases de datos dentro de Ia Unidn
Europea®, con un ritmo creciente, al que no es ajena la s6lida defensa juridica

87§ 1201 (1): “(...) significa informacién gue ha sido reunida y ha sido organizada con el
propdsito de celocar ftemes independientes (discrere) de informacién juntos en un sitio, ¢ median-
te una fuente, de forina que el vsuario pueda acceder a ellos”.

¥ En cuanto al uso de informacién para verificacidn, se afade gue Ia informacién extraida o
usada para esos fines no puede ponerse a disposicidn de otras personas de forma que dafie el
mercado actual o potencial de la coleccidn (§ 1203, ¢). En la excepcién referente a las noticias
de actualidad, se hace salvedad de tal uso posible en relacidn con informacién que sea fime
sensitive, ¢ haya sido reunida por una entidad periodistica con propdsitos de distribucién en un
mercado particular ¥ no la haya distribuide ain, o cuando el usofextraccién es parte de una
estrategia dirigida a hacer una competencia directa en ese mercado (§ 1203, e). En cuanto a la
“transferencia de copia” (§ 1203, f), no se restringe “al propietario de una copia particular hecha
legalmente de toda o parte de la coleccién de informacidn el poder venderla o disponer de otra
forma de la posesién de esa copia”.

® §i bien el informe TYSON-SHERRY, citado con anterioridad, parece probar estadisticamente
los efectos benéficos, otro informe del mismo afio, publicado por el Consejo Nacional de Investi-
gacidn de EE.UL. y titutado Bits of Power: Isswes in Global Access to Scientific Dara. National
Academy of Sciences Press, 1997, afiria sus efectos nocivos, no sélo para la ciencia. sino para
otros sectores industriales. En la linea de este dltime informe, REICHMARN, op. cir., p. 230 y ss.;
REICHMANN-SAMUELSON, op. ¢ir., pp. 113 v ss. ¥ 130 v ss. Por contra, saludan come “feliz nove-
dad” este derecho y sus consecuencias, v. gr., LEHMANN, La nuova Direttiva..., cit., p. 121 1D..
Die neue..., cit.. p. 251,

* Asi lo puso de manifiesto el ministro de Comercio ¢ Industria britdnico ante la Cdmara
de los Comunes el 3 diciembre 1997, con motivo de la defensa del proyecto de Ley del Gobiemno
sobre “Derecho de autor y otros derechos sobre bases de datos™ ante el comité parlamentario.
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de estos productos desde hace tiempo mediante un derecho de autor que ampara
la inversidn (sin originalidad), en la linea del sweat of the brow o del nuevo de-
recho suf generis.

Los multiples grupos de presién estdn avivando, franca o soterradamente,
seguin los casos, un debate de cardcter metajuridico®!, que acelera en el 4mbito
nacional ¢ internacional la toma de medidas legislativas. También es pronto atn
para calibrar las consecuencias de éstas respecto a la libertad de informacién; vy
para verificar el peligro de los abusos de posicién dominante de algunos fabri-
cante de bases de datos.

Toda la normativa referenciada se presta, pues, a un andlisis econémico®2.
La cuestion es determinar qué es mds eficiente: proteger la apropiabilidad priva-
da de los bienes informacionales o no hacerlo, fomentando asf la externalidad. Si
una empresa fabrica una base de datos, una vez comunicada la informacién que
contiene, mediante la introduccidn en el mercado del producto o servicio, se
convierte en lo que los economistas llaman un “bien piblico”, cuyo consumo por
una persona no excluye el consumo por otra. Este cardcter piiblico de la informa-
cion suscita dos problemas, planteados antes desde otra perspectiva: si esa infor-
macion no se protege mediante el oportuno monopolio, puede ocurrir que el
mercade no produzca el volumen éptimo de informacién (innovacién), porque
hay pocos incentivos para invertir en la produccién de algo que los demds
pueden usar libremente; se produce una externalidad positiva, que tiene como
censecuencia la infraproduccién. El segundo problema es el inverso (externali-
dad negativa y sobreproduccién): si esa informacién se produce mediante un
monopolio (prohibiendo la copia, el uso o extraccion no autorizadas), no habrd
problema de stock de informacidn, sino de use de la informacidn, porque al no
ser libremente apropiable, habrd que pagar por su uso o copia. Por lo tanto, se
generard un uso de la informacidén subdptimo, porque el precio éptimo de un
bien piblico es cero. Es el cldsico conflicto que engendran los derechos de

Como cifras de interés. mencioné también que el mercado del Reinc Unido sobre bases de da-
tos se eleva a mds de £ 10 billones, estd creciendo a mds del [1% al afio y tiene en activo a mds
de 350 empresas. Los datos varfan segtin las estadfsticas, y asi, en algunas se llega a otorgar al
Reino Unido casi el 80% de la cuota de mercado de la Unién Furapea (cfr. datos comparati-
vos de los Estados miembros de 1991 en DE ARESTI GUTIERREZ, op. cif., pp. 116-119). Estas
magnitudes devienen menores cuando se tiene presente que, en 1990, EE.UU. dominaba el
mercado mundial con un 56%, frente a menos de una cuarta parie de los servicios mundiales de
bases de datos on-line que pertenecia a producciones europeas (cfr. DREIER, ap. cit., pp. 739-740).
Serd interesante contrastar estas estadisticas con las que resulten cuando pase algiin tiempo des-
de las transposiciones al Derecho interno de la Directiva comunitaria. Cfr. el argumento
ejemplificativo del rexto en el apto. 2.2 del dictamen del Comité Econdmico y Social UE (cit.
supra).

1 Bs curioso ¢l cambio de actitud de lobbies y grupes de interés (editoriales, sobre todo) des-
de los prolegémenos legislativos comunitarios sobre las bases de datos, donde renegaban de la
proteccidn sui generis, a estadios posteriores en que han visto un puerio seguro a sus intereses (cfr.
METAXAS, op. ¢it., pp. 227 y 233-234). Sobre el fenémeno de la presién interesada en relacién con
el Derecho de propiedad intelectual y la tecnelogia digital, recomiendo al lector el sugerente y
“radical discurso™ del prof. A. CARRASCO PERERA en su prélogo al libro de FERNANDEZ MASIA,
E.. Lu prateccion de los programas de ordenador en Espafia, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp.
18-25.

*2 Tomo el siguiente discurso de PORTELLANO DIkz, P., La imitacidn en el derecho de la
competencia desleal, Civitas, Madrid, 1995, pp. 77-83.
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propiedad intelectual™, cuya dificil respuesta puede estar en la “teorfa del mal
menor”: hay que proteger la informacion si ello es condicién para que se pro-
duzca (internalizacién del esfuerzo), pero no hay que protegerla si en cualquier
caso se producirfa (externalizacién del esfuerzo)®, En estos polos se mueve el
nuevo derecho sui generis, que patrocina la inversién en las bases de datos con
un derecho exclusivo, pero sin promover un auténtico monopolio sobre la infor-
macién en si misma. Pero, st se puede recrear con medios independientes la
misma base de datos, ;resulta econdmicamente razonable obligar para ello a un
competidor a invertir ¢l mismo esfuerzo en la recoleccidn y tratamiento de la
informacién?

Nos encontramos ante un supuesto claro de empleo del Derecho con fines
denodadamente econémicos. Mds aun: en el pulso juridico y econémico que
sostienen, sobre todo, Estados Unidos y 1la Unidn Europea por controlar el mer-
cado mundial de fas bases de datos, asi como del resto de la nueva tecnologia
informdtica y telemadtica, el derecho sui generis supone una hédbil estrategia para
inchinar momentdneamente la balanza, mientras se alcanza un acuerdo interna-
cional. Prueba de ello es el principio de reciprocidad instaurado en la Directiva
UE, reproduciendo asi el ardid empleado antes por EE.UU. con ocasién de su
ley de proteccién de los chips semiconductores de 1984%. El art. 11 de la Direc-
tiva establece que la proteccién sui generis se aplicard a las bases de datos cuyos
fabricantes o derechohabientes sean nacionales de un Estado miembro o tengan
su residencia habitual en el territorio de la Comunidad, y (...) a las empresas y
sociedades que, como minimo, tengan vinculacién efectiva a la economia de un
Estado miembro. 8i los fabricantes no retinen estos requisitos, €l art. 11,3 autori-
za al Consejo, a propuesta de la Comisién?, a celebrar acuerdos para extender el

SUCfr. LANDRES, W. M., POSNER R, A, A Economic Analysis of Copyright Law, “Intelectual
Property Law Review”, 1990, 22, p. 447 y ss, (citado por PORTELLANO, op. cit.. p. 79, n. 100,
quien defiende, polémicamente, ¢l principio de libre imitabilidad). Presenta interés la sentencia
Pro CD, Inc. v. Zeidenberg, 86 F.3nd 1447 (7th Circ., 20 junio 1996, que puede verse en
“RULDLACY 1997, 171, pp. 296-315). por sus reflexiones de andlisis econdmico de los derechos
que surgen ex contracto respecto a una base de datos.

H PORTELLANO, op. vit., p. 81.

5 En aquella ocasién fueron tos Estados comunitarios los que hubieron de adoptar una regu-
lacién novedosa introducida por EE.UU. {cfr. MASSAGUER, J., Ld proteccidn juridica de lus topo-
grafins v de los productos semiconductores. Exumen de la Ley 11/1988, de 3 de muyo, v derecho
comparado, en BIseal., 1., VILADAS, C., coords., “Derecho y tecnologia: curso sobre innovacion y
transferencia”, Ariel, Barcelona, 1990, pp. 82-110). Este principio de reciprocidad difiere del
sistema de tratamiento nacional consclidado en el art. 5.1 del Convenio de Berna. Como prueba
de que con {a Directiva se busco, hasta cierto punto, excluir a EE.UU. de esta proteccidn, basia
feer las elocuentes palabras del cirado dictamen del Comité Econdémico y Social UE de 1992
(apto. 3.4).

¥ Conviene recalear que es el Consejo el que se reserva esta faculiad, ¥ no se deja al albedrio
de cada Estado miembro (cfr. en contra, KOUMANTOS, op. cit., p. 105), pues ello podria ocasionar
bastantes problemas en caso de una transposicion diferente de la norma en el Derecho interno de
algin Estado miembro UE. Espafia, por ejemplo. ha omitido en su ley 5/1998 (art. 164 LPI), con
criterio no recusable. cuaiquier referencia al contenido de este N° 3° del art, I1. Alemania, en
cambio, en el nuevo § 127 a de su Ley de Propiedad Intelectual (ex TuKDG 22 julio 1997, art. en
vigor | enero 1998: vid. infra), aunque ha respetado igualmente la regla comunitaria, la ha repro-
ducido en su Derecho interno, de forma que es la UE quien tiene la competencia para concluir esos
acuerdos y tratados, perc anade el § alemdn que “estos acuerdos se hardn publicos por el Ministe-
rio de Justicia en el Boletin Oficial de legislacién”.
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derecho sui generis a las bases de datos fabricadas en pafses terceros, siempre
que, anuncia el considerando 56, estos ofrezcan una proteccion equivalente a las
bases de datos producidas por fabricantes europeos.

Que este medio de presién ha producido sus efectos sobre el legislador
norteamericano ya se ha visto. Incluso puede conjeturarse que numerosos pai-
ses reproducirdn la regulacién europea, para procurar a las bases de datos gene-
radas en ellos los beneficios de este derecho cuando se introduzcan en el mer-
cado europeo; y otros, simplemente, para primar los productos informativos
locales sobre los extranjeros, si adoptan la misma condicién de reciprocidad97.
Los avances internacionales en este punto dependerdn, en buena medida, de la
severidad con que el Consejo europeo juzgue la exigencia de una “proteccion
equivalente” para aplicar la cldsula de reciprocidad.

V1. CONTENIDO DE LA NUEVA PROTECCION
JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS

1. Objeta: bases de datos y colecciones protegibles

La Ley espaiola 5/1998, de 6 de marzo, transpene la Directiva 96/9/CE con
dos aciertos resefiables: en primer lugar, inserta directamente en la Ley de Pro-
piedad Intelectual (LPI) esas normas, abandonando asi el censurable sistema
seguido hasta la fecha de promulgar una Ley especial para cada Directiva sobre
propiedad intelectual y después redactar un Texto Refundido®® (Real Decreto
Legislativo 1/1996, LPI vigente). En segundo lugar, ubica, con buen criterio, la
regulacién del derecho suf generis entre 1a normativa dedicada por la LPI a “los
otros derechos de propiedad intelectual”, es decir, a los derechos afines, conexos
o vecinos (Libro II). Para ello crea un nuevo titulo VIII, denominado “derecho
sui generis sobre las bases de datos”, que cierra dicho Libro®. En ambos acier-

“T Aventura esta dltima idea para los paises en vias de desarrollo REICHMARN, op. cit., p. 236,

Y8 BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, R., Bases de daros, Portada en “Aranzadi Civil”, 1997, 11,
p. 19. Para una critica mds detenida de ese sistema legislativo anterior a la Ley 5/1998, vid., por
el mismo autor, BERCOVITZ, R., Comentarios a la Ley de Propiedad latelecrual, 2* ed.. Tecnos,
Madrid, 1997. pp. 14-15. El texto de la LPI con las normas de la ley 5/1998 ya incorporadas puede
consultarse en el Boletin de Informacion, del Ministerio de Justicia, Suplemento al N° 1818,
pp. 3-64.

% Como informacion sumaria para el lector la estructura de esta Ley 5/1598 es fa siguiente:
el texto se divide en siete articutos, divididos en tres capitulos, mds dos disposiciones derogatorias
y una final. El capftulo primero se ocupa del derecho de autor, y en €l el legislador se esfuerza por
incidir sdlo en los aspectos que constituyen una novedad, obviando otros que supondrian reitera-
ciones, como recalca la exposicién de motivos. Asi, el art. | modifica el art. 12 LP] sobre las
colecciones para insertar la definicién de base de datos. El art. 2 altera la mencidn que existia
de estos productos en el art. 20.2.1) LPI sobre el acceso pablico a ellos, y afiade un nuevo parrafo
i). Los arts. 3 y 4 introducen en los pertinentes acticulos de la LPI (21, 31, 34, 40bis y ter) el
régimen de los derechos que comprende el de autor sobre una base de datos (transformacidn,
reproduccion, explotacion y sus limites) y su relacién con otras normas. El capitulo 11 {arts. 4 y 5)
de 1a Ley 5/1998 se consagra al derecho sui generis. regulado por los nuevos arts, 133-137 y 164
LPI. que alteran ta numeracién de los antiguos articulos, Por dltime, el capitulo 111 incluye (art. 7)
las disposiciones transitorias agregadas a la LPI (ndms. 15*-18%) v dos disposiciones derogatorias,
en las que destaca la abrogacidn de la letra ¢) del art. 20.3 LPI, que nada tiene que ver con el
nuevo régimen de las bases de datos.
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tos se sitia el legislador espaiiol en las mismas coordenadas que otros legisla-
dores de paises europeos que han acometido la labor de incorporar la Directiva
a sus ordenamientos, como Alemania'® o el Reino Unido!?!, Sin embargo, en la
partida de débitos o faltas de la ley, hay que anotar el retraso en su aprobacién
respecto al término final fijado en la Directiva en el 1 enero 1998, pese a la
celeridad con que se tramité el proyecto'"?.

Pues bien, tomaremos los articulos de la LPI espafiola como punto de refe-
rencia para examinar el contenide de la nueva proteccidn, en especial, del nuevo
derecho sui generis. En concreto, la inclusién del concepto de base de datos
adoptado por la Directiva en el art. 12 LPL que antes versaba exclusivamente
sobre las “colecciones” (como sucede en la mayorfa de las legislaciones del
mundo, por derivacién del Convenio de Berna), lleva necesariamente a pregun-
tarse si se trata de dos productos u objetos diferentes, tratados conjuntamente
en dicho precepto por su afinidad, pero con caracteres y régimen juridico dispa-
res. La respuesta, a mi juicio, es muy clara: a efectos juridicos, se trata de dos
objetos idénticos, con la misma proteccidn legal. El término base de datos, sin
duda, hace referencia en la conciencia comin a las recopilaciones que operan
mediante ingenios electrénicos o informdticos y que permiten biisquedas estra-
tégicas; es decir, bases de datos electrénicas'®; tal era la delimitacién exclusiva
del objeto de la primera propuesta de Directiva sobre el tema. Aungque no es
menos cierto que, superada esta acepcion tan extendida, tan base de datos es una
base de datos en soporte informético como en copia dura o papel.

Pese a que la definicidn de las bases de datos puede suponer alguna reitera-
cion prescindible, presumiblemente el legislador espaiol ha preferido transcribir
la delimitacién conceptual que hace la Directiva, habida cuenta de la dificultad
internacional de obtener una definicién concorde de base de datos (confréntense,
si no, las diferencias entre la propuesta inicial de Directiva y el texto aprobado, o

M Bn la “[uKDG” citada, cuya art. 7 gue modifica la LPI alemana de 9 septiembre 1965,
reformada por dltima vez el 19 julio 1996. En lo referente al derecho sui generis, el legislador
aleman ha introducido un nuevo titule 6° tras el § 87 de la LPL, denomindndolo “Proteccién de los
productores de bases de datos”, que se compone de cinco pardgrafos (§§ 87a - 87e); cfr. también
§ 127a.

141 En agosto de 1997, ta Direccion de Derecho de autor de la Oficina de Patentes del Reino
Unido presenté un iaforme sobre la implementacién y un borrador de proyecto, titulado “Normas
sobre derecho de autor y derechos afines sobre bases de datos™ (Draft Copyright and Related
Rights in Dutabases Regulations 1997). Este proyecto ha pasado la aprobacién de ambas Cdmaras
del Parlamento (cfr. LAY op. cir, p. 32; y la defensa del Ministro de Comercio e Industria el 3
diciembre 1997, cit. supra). También inserta las reglas comunitarias directamente en la LPI bri-
tdnica.

162 Sy tardia entrada en la Cdmara el 31 octubre 1997 explica la tramitacién mediante el
procedimiento de urgencia (B.0.C.G. 18 noviembre 1997, serie A, N° 90-2). Debido a los tres
meses de demora, el legislador espafiol se ha visto obligado a afiadir una disposicion transitoria
més al conjunto de éstas que establece la Directiva, para proteger también con el nuevo régimen
las bases fabricadas entre el | enero 1998 vy el 1 abril 1998, fecha de entrada en vigor de esta ley
(vid. disp. trans. {8°LPI).

3 A, VIVANT, M.. Recureils. bases, banques de données, compilations, collections...:
Uintrowvable notion?, “Recueil Dalloz Sirey”, 1995. 26, Chr., p. 197 y ss., passim. Vid. también
BLRCOVITZ RODRIGUEZ-CANO, Alberto, Riesgos de lus nuevas tecnologius en la proteccidn de los
derechos intelectuales. La quiebra de los concepios madicianales del derecho de propiedad inte-
lecitul. Soluciones juridicus, en AAVV., “Bl derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecno-
logias™. Ministerio de Cultura, Madrid, 1996, p. 74.
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la definicién en los proyectos estadounidense o de la OMPI). Idéntico proceder
ha seguido el legislador alemédn'%. En el Derecho espafiol, por lo demds, no pue-
de plantearse el problema que ronda al legislador britdnico, que podria consagrar
una proteccion distinta para las bases de datos (derecho de autor “alto”) y para
las compilaciones {derecho de autor “bajo”, por sweat of the brow), ademds del
derecho sui generis para el contenido, habida cuenta de su especial régimen
jurisprudencial anterior a la Directival®, En el Derecho espafiol vigente, es idén-
tica la proteccion para bases de datos y colecciones, tanto por derecho de autor
como por derecho sui generis'%.

La base de datos, igual que la coleccién, constituird en la mayoria de los
casos una obra derivada (art. 11 LPI)!%" y puede ser o no una obra colectiva (art.
8 LPI). Cuestién aparte es la delimitacién de lo que pueda constituir una base de
datos en un caso concreto, que sélo un examen detenido de las circunstancias del
supuesto podra permitir dictaminar al respecto!'®,

La nueva legislacion espafiola protege, en concordancia con la Directiva,
tanto las bases de datos electrénicas como las tradicionales bases editadas en

%% Pardgrafo 4 de la LLPT alemana, segin la modificacién por Ley de 22 julio 1997. Aunque
este texto, similar en lo demds al espafiol, no recoge la recalcitrante regla de nuestro pdrrafo 2° del
art. 12.1 LPL

5 Sobre esta cuestién. LAI, op. cit., p. 33; CHALTON, S., Effect of E.C. Database Directive
on UK. Copyright Law, "E.LP.R.", 1997, 6, p. 279.

% Como indicios de esta equiparacion, desde la perspectiva comparada. pueden citarse el
significativo cambio de denominacién del proyecto de ley estadounidense de “ley sobre la inver-
sién en bases de dutos y contra la pirateria de la propiedad intelectual” (H.R. 3531, 1996) a “ley
contra la piraterfa de las colecciones de informacion™ (H.R. 2652, 1997-98): o también ta decla-
rada intencidén de no hacer distingos entre “compilacion™ y “coleccidn”, respecto a las “bases de
datos™ en las notas al Proyecto OMPI de proteccién de bases de datos (1996, doc. OMPI
N® CRNR/DC/6, p. 14, nota 2.04). El examen de los debates parlamentarios en torno a la Ley 5/
1998 refrenda dicha equiparacién (cfr. el rechazo de las enmiendas del Grupo Socialista N° 15 ante
el Congreso y N° 2 ante el Senado. que pretendia aclarar que los efectos del pérrafo 2° del art. 12.1
LPI debfan circunscribirse sélo a las bases de datos). Incluso el art. 12.2 LPI define las bases de
datos como “las colecciones de obras, datos (...)".

197 Sobre este rasgo y otros de las colecciones, BERCOVITZ, R., en ID., Comernrarios a la LPI,
cit., 2° ed., pp. 205 v 208: RODRIGUEZ TAPIA, en RODRIGUEZ TAPIA, J. M., BONDIA ROMAN, F.,
Comentarios « la Ley de Propiedad Intelectual, Civitas, Madrid, 1997, p. 61. Cfr. también
FERNANDEZ Navoa, C., La coleccidn como obra protegida por la propiedad imtelectual, en
AAVV. “Estudios sobre Derecho industrial”, Homenaje a H. Bayl6s, Barcelona, 1992, pp.
343-347.

" Asi, por ejemplo. ;cudntas obras o itemes informativos serd necesario reunir como mini-
mo para que nos encontremos ante una base de datos merecedora de proteccidn juridica? O, por
plantear otro supuesto, (serd base de datos un disquete con datos esmeradamente ordenados, pero
sin sistema de bdsqueda (searching algorithm)? Me inclino a discrepar de HUGENHOLTZ
(Exropean Legisiation. ., cit., p. 8), que lo niega. con fundamento en la definicidn, para la que los
materiales deben ser individualmente recuperables; en mi opinién, segiin la entidad de los datos y
el criterio organizativo podria considerarse como base de datos, pues tampoco una en soporte
papel (que la directiva y la ley consideran también base) posee dicho algorritmo; aunque no puede
despreciarse el dato de la recuperacién independiente de los componentes, que sirve para marcar la
diferencia con otras producciones lineales {obra cinematogrifica o musical), no arborescentes
(como la base de datos). Para diferentes definiciones, caracteristicas y clases de bases de datos,
puede consultarse en nuestra doctrina DAavaRra, op. cit., p. 133 y ss.; TERRADO, F., Proteccion ju-
ridica de las buses de datos, “Actualidad Informdtica Aranzadi”, N° 16, julio 1993, pp. 11-14;
PALz. MARA, )., Buses de duros juridicos: caracteristicas, contenido, desarrollo v marco legal,
CINDOC-CSIC, Madrid. 1994. In., Comentarios sobre algunas purticularidades de lus bases de
duatos jurfdicas, “Actualidad Informatica Aranzadi”, N° 16, julio 1995, pp. 1-10.



36 REVISTA CHILENA DE DERECHO [Vol. 26

papel. Queda arrumbado asi el criterio mds estrecho de la propuesta inicial de
Directiva, que sélo extendia la tutela a las primeras y, en cambio, estd en conso-
nancia con los idliimos textos internacionales sobre proteccién de bases de da-
tos. como el acuerdo ADPICs (art. 10) o el tratado de la OMPI sobre derecho de
autor de diciembre 1996 (art. 5). Asi, el art. 12.2 LPI, considera bases de datos a
tas que permitan el acceso a sus materiales “por medios electrénicos o de otra
forma”.

El acceso electrénico a las bases de datos puede producirse ya mediante
conexiones en red, oi-line (ASCIN)'®, ya mediante consulta en un soporte auté-
nomo, fisico e intercambiable, como son los CD-ROM o los CD-i, u otros
procedimientos de almacenamiento y acceso electronicos, electromagnéticos,
electrodpticos o similares''Y, Por otra parte, las bases de datos impresas, ofreci-
das en papel, resultan as{ mismo prolegidas para evitar el dislate de establecer
regimenes juridicos discriminatorios sobre objetos préacticamente idénticos,
ofrecidos por el mismo fabricante o por un competidor (v.gr., anuario tetefénico
en CD-ROM y como listado impreso). El formato tradicional de las pdginas
amarillas de teléfonos, diccionarios, directorios, enciclopedias, antologias, li-
bros de recetas, de arte, etc., resulta de esta forma igualmente amparado. Tam-
hién parece que las bases de datos hibridas, consultables mediante microfilme,
quedarian incluidas!'!.

No parecen existir demasiadas dificultades en comprender también en esta
normativa gran parte de los productos multimedia, que pueden constituir a la vez
bases de datos o ser conceptuadas como tales; sin embargo, podrén producirse
problemas de calificacién respecto a algunos de estos productos, en virtud de
la exigencia del art. 12 LPI de constar la base de “elementos independientes”,
“accesibles individualmente™ 12,

‘También son objeto de proteccidn los elementos necesarios para el funcio-
namiento o la consulta de algunas bases de datos, como el tesauro y los sistemas
de indexacién!'?. Asf sucederd con todos los extremos que conforman funcional-
mente la base de datcs, como el méiodo de interrogacion, consulta y visualiza-
cidn, seleccion y tipologia de campos informdticos y estructura documental, €
igualmente con las herramientas que enriquecen la informacién, como el indice

"% Cfr, ta antigua v la nueva redaccion del art. 20.2.i) LPL

"0 Considerandos 13 y 22 de la Directiva 96/9/CE

Y HUGENHOLTZ, European Legislation..., ¢it, p. 7.

112 A falta de una normativa especifica para la obra multimedia, gran parte de la doctrina ha
ponderado las ventajas de calificarla como base de datos, desechando otras calificaciones, como
programa de ordenador, obra audiovisual, literaria ¢ cinematogrdfica. Sobre todo esto y, en espe-
cial, sobre su eventual asimilacién a las bases de datos, cabe destacar, de entre la abundante
bibliografia al respecto. a ESTEVE PARDO, M. AL, La nbra mulrimediu en la legislacidn espuiiola,
Aranzadi, Madrid. 1997, en especial, pp. 40-45 y 148-163; STROWEL-TRIAILLE, op. cit., pp. 260 y
357-359; DESURMONT. T., L'exercise des draits en ce qui concerne les “productions
nltimédias™, en “WIPO International Forum on the Exercise and Management of Copyright and
Neighauring Rights in the Face of the Challeges of Digital Technology”. OMPI, MEC, SGAE,
Congreso Sevilla 14-16 mayo 1997, WIPQ publication N° 756(E), 1998, en especial, pp. 177-179 y
186. Tan solo destacaré un date de cara a una eventual normativa de la obra multimedia en el
futuro: ¢l Libro Verde de la Comision CE sobre Yos derechos de autor y los derechos afines en la
Sociedad de la Informacién (COM [95] 382 final. cap. L. § 87, p. 32) destaca la importancia de la
Directiva sobre bases de datos come punto de partida de cara a futuras iniciativas legislativas.

115 Asi se expresa la Exposicién de Motivos de la Ley 5/1998, haciéndose eco del consideran-
do 20 de la Directiva.
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de voces, referencias cruzadas y notas de alcance, cuando sean creacién exclu-
siva del autor de la base de datos!!4, Por supuesto, estos sistemas de interroga-
cién y recuperacion de informacién no merecerdn proteccién si son obvios,
comunes o no presentan la individualidad suficiente!!s,

En cuanto a los elementos de la base de datos que quedan expresamente
excluidos de la proteccion especifica de aguella (y por tanto, de forma especial.
del derecho sui generis) estdn “los programas de ordenador utilizados en la fa-
bricacion o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios elec-
trénicos™ (art. 12.3 LPI), los cuales tienen un régimen legal especifico en los
arts. 10.1.i) y 95-104 LPL Ciertamente, no sera nada ficil delimitar técnicamente
en muchas ocasiones cudndo se trate de un programa de ordenador y cudndo de
uno de los elementos anterjormente referidos (tesaurus, etc.)'!5,

Tampoco es posible aplicar el régimen de las bases de datos a las obras
audiovisuales, cinematogréificas o musicales, especialmente a los CDs de mi-
sica, pues ademds de carecer estos dltimos de la originalidad necesaria en la
seleccidn o disposicién y la ausencia de inversion suficiente para ser protegidos
por derecho sui generis!!?, la “linealidad” del resto supone el incumplimiento
del requisito de la accesibilidad individual a los “elementos independientes™!'%.

Por dltimo, pueden plantear dudas las bases de datos generadas por orde-
nador, en las que el necesario elemento de la creacidén, como resultado de una
actividad humana, eliminarfa la proteccién por derecho de autor. Sin embargo,
en mi opinién, podrian resultar protegidas mediante el derecho sui generis, siem-
pre y cuando su produccién fuese el resultado de una inversién sustancial pro-
badal'?; a 1al efecto, podrd resultar muy significativo, entre otros extremos, el
valor de programa hdbil para generar dichas bases, adquirido por ¢l fabricante de
estas.

2. Doble proteccion: relaciones entre el nuevo derecho sui generis
v el derecho de autor

Una base de datos puede resultar protegida, en primer lugar, mediante el
derecho de autor; lo protegido entonces es la estructura original de la base, en

1+ Asi. TERRADO, op. cir., p. 11, que estima que podrian protegerse mediante el derecho a la
integridad de la obra, con base en el art. 14,4 LPL.

1S Vid. BERGER, op. cit., p. 175; cfr. también DREIFR, op. ¢ir., p. 745. Sobre los peligros de
la sobreproteccién del tesaurus para la comunidad cientifica, me remito a las reflexiones del
primer autor. 4

"% Ya se ha levantado alguna voz en favor de la aplicacién del régimen de las bases de datos
a las especificaciones de la interfaz de los programas de ordenador; para una argumentacién en
este sentido. fundada en la interpretacion de las normas comuaitarias de ambos productos, vid.
LalL ep. cir., pp. 34-35.

17 Argumentos ofrecidos por los considerandos 17 v 20 de la Directiva 96/9/CE, gque son
someiidos a dura critica por KOUMANTOS, op. cir., p. 98,

¥ En este sentido, STROWEL-TRIAILLE, op. cir., pp. 260-261.

19 Mds discretamente, proponen esta extensién del derecho swi generis LAL, op. cir, p. 34
(que apunta los riesgos de la solucién contraria para los buscadores de Internet), y CHALTON, op.
cir., pp. 280-281. En cualquier caso, se trata de una laguna de la nueva regulacién. No estard de
mas recordar que el Dictamen del Consejo Econdmico y Sccial UE (cit.. apto. 3.6), respecto a la
propuesta inicial de Directiva, advertia que ésta “no obliga a los Estados Miembros a proteger las
bases de datos generadas por ordenador”. Sobre la diferencia entre obras asistidas por ordenador y
obras generadas por ordenador puede ser interesante la consulta de la sentencia del Tribunal Superior
de Australia (divisidn de apelacidn) de 25 mavo 1995, caso Payen, en “L1.C.”, 1997, N° 4,
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cuanto forma de expresién de la seleccién o disposicion de sus contenidos, pero
esa tutela no se extiende a estos {art. 12.1 §2 LPI). Es decir, se protege la base de
datos en cuanto constituye una obra en si misma, cuando “por la seleccién o
disposcion de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales”. Este es el
criterio dnico para obtener el auxilio legal, sin que cuenten para nada otros,
como el estético o el cualitativo'?0,

En segundo lugar, la proteccién por derecho sui generis prescinde del cri-
terio de la originalidad, que sustituye por el de la inversién. Se trata de evitar la
apropiacién de los resultados conseguidos mediante el esfuerzo de un fabrican-
te. En este sentido, el art. 133.1 LPI resalta que el objeto de la proteccién es “la
inversién sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su
fabricante, ya sea con medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energia u
otros de similar naturaleza, para la obtencidn, verificacién o presentacién de su
contenido”. Y el derecho que tiene el fabricante para ello consiste en la posibili-
dad de “prohibir la extraccidon y/o reutilizacién de la totalidad o de una parte
sustancial del contenido de esta, evaluada cualitativa o cuantitativamente™, sien-
pre que haya inversidn sustancial, y también respecto a partes no sustanciales en
ciertos supuestos de perjucio injustificado al fabricante (art. 133.1 § 2 y 133.2).
Ademas, este derecho podrd transferirse, cederse o darse en licencia contractual
(art. 133.1 § 2).

Conviene insistir en que ninguno de los dos derechos extiende su proteccidn,
sensu stricto, al contenido de la base de datos. esto es, a las obras, datos y otros
materiales comprendidos en ella; y esto sin perjuicio de cualquier derecho de
autor u otro derecho que exista sobre el contenido (art. 12.1 § 2 y art. 133.4,
inciso 2°). Es preciso matizar esta afirmacién respecto al derecho sui generis,
para entender en sus justos términos cuanto sigue. Aunque puede convertirse en
un lugar comdn afirmar que este derecho protege el contenide (no original) de
la base de datos'?', lo que, a mi entender, quiere afirmarse con ello es que lo
protegido es la inversidn para obtener y presentar ese contenido, pero no el
contenido mismo, pues siguiendo el principio tépico de que no se protegen las
ideas mismas, sino la forma de expresarlas'??, resultaria incorrecto conceder un
derecho monopolistico sobre datos o hechos, que perjudicase la libertad de infor-
macién. Lo que se impide es extraer o emplear la informacion contenida en una
base de datos, sin consentimiento o licencia, en cuanto vulnera su rendimiento o
explotacién. Pero nada impide recabar la informacién por otros medios o fuentes
y emplearla de cualquier forma!Z}, sin que el dtular del derecho sui generis

20 Cfr. considerando 16 de la Directiva.

121 DE ARESTI GUTIERREZ, op. cit., p. 131, DAVARA RODRIGUEZ, M. A., Manual de Derecho
inforndrico, Aranzadi, Pamplona, 1997, p. 152; DREIER, op. cir., p. 744, GROVES et al., op. cit., p.
92: HERNANDO COLLAZOS, op. cit., pp. 388 y 394; VIVANT, M., Recueils, bases, banques de
données..., cit., p. 200: LEHMANN, La auova..., cit., p. 113, quien llega a decir (a mi juicio con
cierta desmesura) que “por primera vez en la historia de la tutela juridica de la propiedad intelec-
tual e industrial, las colecciones de datos vienen asi declaradas en linea de principio protegibles en
cuanto tales, y en consecuencia. como informacién per se’”.

122 Asi, art. 9.2 del Acuerdo ADPIC, y art. 2 del Tratado OMPI sobre derecho de autor de
1996, Cfr. en esta linea, WIEBE, Rechtschutz von Darenbanken.. ., cit.. p. 199 y ss.

12% Esra idea estd en linea con el entendimiento o tesis subjetiva (v no objetiva) de la origina-
lidad en relacién con una base de datos. simitar a lo ya ocurrido en otras materias aberdadas por el
legislador comunitario, como los programas de ordenador (Directiva 91/250/CE, art. £.3); nada
impide al creador de una base generar otra igual a la va existente, siempre que la obtencidn,
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pueda alegar infraccién de este, ni vetar el uso de un contenido que no le
pertenece. Este es el sentido real de decir que el derecho sui generis protege el
contenido de la base: esta aseveracion debe ponerse en contacto més bien con las
normas de derecho de la competencia.

Por lo demds, el contenido de una base de datos puede consistir en obras, en
datos y en otros materiales (grabaciones sonoras, imdgenes, fotografias, gréficos,
etc.). Y es posible que una base de datos sea mixta en cuanto a su contenido, en
obras protegibles en si y ademds en datos del dominio piblico'*; asimismo, una
base puede estar formada por citas breves de obras, fragmentos!? o extractos, o
incluso sélo por resimenes de obras'?¢, que pueden ser obras en si y contenido
principal de la base, o servir de instrumento para consullar y recuperar mas
facilmente el contenido de las obras comprendidas en ella (siendo igualmente
protegibles).

Adem4s de la doble proteccién referida, el legislador se ha preocupado por
dejar a salvo cualquier otro género de disposicion legal que afecte a la estructura
o al contenido de una base de datos, como las relativas al derecho de propiedad
industrial, derecho de 1a competencia, derecho contractual'?’, secretos! 2, protec-
cién de los datos de cardcter personal'??, proteccién de los tesoros nacionales o

verificacién o presentacién del contenido se haya hecho de forma independiente; asi se aclara en
las notas al articulo 3 del Proyecto de Tratado OMPI sobre propiedad intelectual respecto a bases
de datos (diciembre 1996, cit, supra, documento OMPI, N° CRNR/DC/6, nota 3.02, p. 20). Tam-
bién en et art. 1203, b) del Proyecio estadounidense H.R. 2652 (cit. supre, en su versién enmenda-
da aprobada el 19 mayo 1998). Pone énfasis en esta idea la Sentencia del Tribunal Federal de
Australia de 30 octubre 1996 (cit. supra, “L1C.7, 29, 1/1598, p. 110 y ss.). Desde este punto de
vista, la Directiva 96/9/CE supone la consolidacion de la rebaja en los niveles de originalidad
exigidos para la proteccién de las obras o creaciones, especialmente en lo que se reficre a las
nuevas tecnologias.

124 Como ejemplo sirve el supuesto de hecho de la sentencia Historical Research v. Cabral
(9th Circ., 5 abril 1996; vid. en http:/laws.findlaw.com/9th/9555419.html). en el cual el autor de
una base de datos sobre la historia de los nombres propios habia compilado de muchas fuentes de
investigacién su explicacién del origen, significado y evolucién de cada nombre; cerca del 30 ¢
40% de las frases de la base de datos eran citas literales de fuentes de referencia; el resto eran
originales. Otra persona, Cabral, adquirié de un tercero dicha base y, pese a la advertencia de que
no tenfa derecho a copiarla, la incorporé literalmente a su propia base de datos y vendié al menos
dos copias. Los tribunales concedieron al creador de la primera base una indemnizacién por
infraccién de sus derechos de autor. Sobre estas combinaciones de elementos heterogéneos en las
compilaciones, vid. BERCOVIT?, R., Contentarios al art. 12 LPI, en BERCOVITZ, R., “Comentarios
ala LPI7, 2% ed., cit.. p. 206 y ss.

3% Cfr, art. 32 LPl y, en especial, su pdrrafo 2° (recopilaciones periddicas); vid. HERNANDO
COLLAZOS, op. cit., p. 418.

26 Cfr. art. 11.3° LPIL. Piénsese, como gjemplo, en una base de datos bibliogréfica con des-
cripcion del contenido de cada libro (abstracts). Cfr. WIEBE, op. cit.,, p. 199; y, sobre todo,
FERNANDEZ MASIA, La Directiva.., cit., p. 320.

I27" A mi entender, debe comprenderse en este cencepto, a falta de otra salvaguarda especifica
en la enumeracidn, también las reglas sobre responsabilidad civil; se trata de casos de ilicitud de
las informaciones transmitidas, falta de su calidad que produce un dafios fisico o econdmico
(v, gr.: sentencia del BGH 12 junio 1997, caso Restaurantfithrer, *GR.UR.”, 1998, 2, pp. 167-
170, sobre la responsabiliad del editor por las afirmaciones injustas en una gufa de restaurantes),
etc.: supuestos estos de responsabilidad civil del fabricante de la base de datos que estan produ-
ciendo abundantes litigios y reflexiones en el Derecho comparado: sobre esto y sobre otras normas
que afectan a las bases de datos, vid. HERNANDU COLLAZOS, op. cit., pp. 431-437.

128 Cfr. art. 13 Ley de Competencia Desleal 3/1991, de 10 enero.

'2¢ Cfr. Ley Orgdnica 5/1992, de 29 octubre, de Regulacidn del Tratamiento Automatizado de
Datos de cardcter personal.
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sobre el acceso a los documentos piiblicos!'*®, Asi, y por poner un solo ejemplo,
ni el derecho de autor ni el sui generis abrigardn la designacién especifica de
una base de datos, pero s{ podrd hacerlo €l Derecho relative a marcas o las
normas sobre competencia desleal, cuando su empleo suponga un comporlta-
miento idoneo para crear confusion con un producto ajeno o sirva para aprove-
charse de la reputacién ajenal’!.

Con las premisas anteriores es posible abordar esta pregunta: ;coémo se
relacionan ambos derechos? Convendré transcribir el art. 40 ter LPI para tener
un punto de partida claro: “Lo dispuesto en los articulos del presente Libro 1
(derecho de autor), sobre la proteccion juridica de las bases de datos, se entende-
td sin perjuicio de cualesquiera otras disposiciones legales que afecten a la
estructura o al contenido de cualesquiera de estas bases, tales como las relativas
a otros derechos de propiedad intelectual, derecho “sui generis” sobre una base
de datos (...)", etcétera. Concordemente, en sede del derecho suf generis, el art.
133.4 LPI establece que éste “se aplicarad con independencia de la posibilidad de
que dicha base de datos o su contenido esté protegida'> por el derecho de autor
o por otros derechos’™ y esta proteccion “se entenderd sin perjuicio de los dere-
chos existentes sobre su contenido”.

A la hora de relacionar ambos derechos resulta inconcluso que: (A) si la
estructura de la base de datos es original, quedard protegida mediante derecho de
autor, y nunca mediante el derecho sui generis, que no protege ni la originalidad ni
la estructura. Tampoco me parece que quepan dudas sobre (B) la posibilidad de
ejercitar el derecho sui generis en relacién con el contenide de esa base de daios,
original por su estructura, pero cuyo contenido, informativo, fdctico, de datos, en
definitiva, no estd constituido por si de obras (originales). Aqui, el principio de
cumulatividad de ambos derechos, consagrados en los citados articulos, no plan-
tea problemas, pues los objetos son diferentes (derecho de autor = estructura
original; derecho sui generis = contenido no original) ¢ imntercambiables.

Ahcra bien, ¢l problema se encuentra en (C) la posibilidad de concurrencia o
cumulatividad de derecho de autor v derecho sui generis sobre el contenido ori-
ginal (obras) de una base de datos. A mi juicio, la respuesta positiva es acorde
con el fin dltimo de este derecho (proteger la inversion) v tiene el amparo legal
del que carece realmente la respuesta contraria' . Basta repasar los textos lega-

1% Enymeracion contenida en los arts. 40 ter y 137 LPL

13 Arts, 6 y 12 Ley de Competencia Desleal. Como gjemplos comparados, la sentencia OLG
Hamburgo a. M. IS julio 1996, caso Die blauen Seiten (sobre el peligro de confusidn entre deno-
minacién “Pidginas blancas™ para un listado en [nternet, y la marca “Pdginas amarillas” del listin
telefénico), y OLG Munich 30 mayo 1996. caso Karl May-Ausgabe (sobre €l anuncio de una nueva
edicion histérico-critica de un conocido trabajo editado anteriormente). ambas publicadas en
“G.R.UR™ 1997, 1, pp. 52 yss. y 68 y ss.

112 La descoordinacion gramatical en cuanto al singular, pues deberfa decir el precepto “estén
protegidos”, trae su origen en el desco de abreviar la redaccidn, por lo demds algo misteriosa, del
art. 7.4 de la Directiva.

132 Que tiene ribetes tautoldgicos en su fundamentacidn, y no responde ni a la finalidad del
nuevo derecho ni al tenor legal; pero, ciertamente, puede servir para evitar alguno de los conflictos
que a continuacién se detallan. Sostienen la incompatibilidad de ambos derechos en este punto DE
ARESTI GUTIERREZ. op. cit., p. 132; DREIER, op. cir.. p. 742 LUCAS, A, LUCAS, H. 1., Trairé de i
propriéié litéraire & artistigue, ed. Litec, Pars, 1994, p. 124, llamo la atencidn sobre el hecho de
que !os tres trabajos son anteriores a la aprobacién definitiva de la Directiva, y se basan en el
primer o en el segundo proyecto. La misma idea se lee en el Dictamen del Comité Econémico y
Social UE, cit., apto. [ .4.
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les transcritos para comprobar que ni al definir el derecho sui generis se matiza
que ¢l contenido de la base de datos haya de ser no-original (art. 133 LPI), ni se
vela el ejercicio de ese derecho pese a que concurra, o sea posible, el gjercicio de
derecho de autor sobre dicho contenido; tanto el art. 40 ter como el 133.4 LPI
recalcan con claridad que el derecho sui generis “se aplicard con independencia
de la posibilidad de que dicha base de datos o su contenido esté protegida {sic)
por el derecho de autor”.

Por lo tanto, puede concluirse que el principio de cumulatividad permite que
el derecho de autor v el derecho sui generis sobre una base de datos, ya residan
en la misma persona o en personas distintas, pueden ser invocados conjunta,
separada o, incluso. subsidiariamente'?*, Naturalmente, la coexistencia paralela
de ambos derechos podrd dar lugar a conflictos, en los tres casos enunciados
(A, B, €); si una base de datos estd protegida por ambos derechos y cada uno
pertenece a un titular distinto, bien porque es diversa la titularidad ab origine
{autor y fabricante}, hien porque la titularidad se ha transferido posteriormente
{art. 133.1 in fine), podran producirse fricciones en cuanto a la explotacién de la
base!*S, La situacién no se reputard tan compleja ni conflictiva si se tienen
presentes otros casos de concurrencia de varios derechos sobre la misma produc-
cién, como ocurre en el fonograma de un concierto de una obra musical prote-
gida por derecho de autor; tanto el compositor, como el artista intérprete y el
fabricante del fonograma podran tener derechos!®, y se requerira su consenti-
miento para la reproduccidn, aunque el objeto y alcance de su derecho es distinto
en cada uno'®. En las bases de datos, los derechos de cada uno, aungue distin-
tos, comportan similares facultades de restriccion de ciertos actos! 38,

Para terminar con las relaciones entre ambos derechos resulta clarificador
apuntar la diferencia entre los posibles titulares del derecho de autor sobre el
contenido de una base de datos. Dejando aparte eventuales cesiones de explo-
tacién, pueden ser: 1°) El autor de la base de dalos, original en su estructura y

1% Cfr., parecidamente sobre la subsidiariedad cuando el mismo sujeto sea titular de ambos
derechos. LEHMANNK. La avova.... cit., p. 116; 1., Die neue..., p. 250. Tal como ha sido realizada
la transposicidn en nuestro ordenamiento, no creo que pueda ponderarse la importancia de la
aplicacion del derecho siti generis cuando se produzea una de las excepciones por las que no se
aplica el derecho de autor (como hace, en relacién con la Directiva, WUERMELING, op. cif.. p. 184),
puesto que en la LP1 se han hecho coincidir las excepciones a ambos derechos (cfr, arts. 34.2 y 40
bis, en relacidn con el art. 135.1 y 2).

S Asi, KOUMANTOS. ap. cit, p. 132; CHALTON, S., Effect of E.C. Darabase. .., cit., pp.
281-283.

0 Cfr. ants. 10,1 b), 105 y ss., y 120 y ss. LPL

"7 Cfr. esta comparacién en CHALTON, op. cit., pp. 281-282. Este autor aun plantea un pro-
blema mds. a saber: jpodria el ttular del derecho de auter de la base de datos restringir al
productor de la misma la extraccion o reutilizacion del contenido cuando esos actos implicasen
reproduccidn temporal o permanente de toda o parte de la base de datos? Responde que la Directi-
va no lo soluciona y que dependers de los derechos de usuario legitimo establecidos (art. 6 y art. 8
Directiva). En mi opinién. ademas de las estipulaciones contractuales, si hubiera que establecer,
para este caso y otros posibles, una preferencia entre ambos derechos, quizds (v apunte mis
reservas al respecto) el inciso 2° del art. 134.4 LPI permitiria sostener la prevalencia del derecho
de autor, pues asi se dota de sentido dicho inciso (la protecci6n suf generis “se entenderd sin per-
Juirio de los derechos existentes sobre su contenido™) en relacién con el inciso 1° del mismo art.:
el derecho suf generis “se aplicard con independencia de la posibilidad” de que el contenido de 1a
base esté protegido por derecho de autor, salvando asi una posible redundancia.

1™ vid infra, apartado V1.7.
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contenido, porque no parte de obras preexistentes (no es obra derivada, art, 11).
2%) El autor de las obras contenidas en la base de datos, que cede o autoriza su
reproduccién en la base (que es una obra derivada); si la obra original, es trans-
formada, adaptada o actualizada para la base de datos'?, podrédn existir dos dere-
chos de autor: sobre la obra originaria y sobre el contenido de 1a base.

Que el permiso de reproduccidn de las obras en la base tenga cardcter de
exclusividad o no revestird gran importancia, pues determinard la solucién del
siguicnle supuesto contemplado en la Directiva —que sirve como colofon a las
reflexiones anteriores—: “cuando un autor o un titular de un derecho afin autorice
la inclusién de determinadas obras o prestaciones suyas en una base de datos, en
cumplimiento de un contrato de licencia no exclusiva, un tercero podra explotar
dichas obras o prestaciones una vez obtenida la autorizacién que debe dar el
autor o el titular del derecho afin, sin podérsele oponer el derecho sui generis
del fabricante de la base de datos, siempre que dichas obras o prestaciones no
se extraigan de la base de datos ni sean reutilizadas a partir de la misma™'%,

3. Naturaleza del derecho sui generis

La positivacién del derecho sui generis contaba con la dificultad de
incardinarlo entre dos polos: el Derecho de autor y el Derecho de la competen-
cia; era preciso definir el minus respecto al primero y el plus respecto al segun-
do'! para tratar de rotular la indefinida naturaleza juridica que se aprecia desde
su misma denominacidn, Y precisamente entre ambos polos se sitlan también
los llamados derechos afines, conexos 0 vecinos.

Estos constituyen un grupo heterogéneo, con pocos rasgos en comin, que
desde la Convencién de Roma de 1961 abarca un triptico ya cldsico (derechos de
los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogamas, y de los
organismos de radiodifusién), a Jos que la LPI espaiiola, igual que otras, ha
afiadido otros tres derechos, para los productores de grabaciones audiovisuales,
meras fotografias y determinadas producciones editoriales (obras inéditas en
dominio piblico y obras no protegidas)'*?. Pero esta lista no es cerrada y nada
impide que se puedan afiadir nuevas categorfas en ¢l futuro'. Asf ha sucedido,
entiendo, con el nuevo derecho sui generis sobre las bases de datos. No en vano,
hace algunas décadas acontecid el mismo fenémeno con las grabaciones y pro-
gramas de radio, que tampoco se avenian del todo bien con el derecho de autor,
pero requerian una proteccién “afin™ a é1'%4,

13 Cfr. art. 11, nims. 1, 2, 3 ¥ 5, en retacién con el art. 21 LPL.

1 Considerando 18 Directiva 96/9/CE, que constata, asi, el respeto a la libertad de los
autores para permitir como deseen (en exclusiva o no, etc.) la inclusidn de sus obras en una base
de datos.

14U WEBER, op. ¢it., p. 16,

42 Cfr, para todos estos “otros derechos de propiedad intelectual”, los arts. 105-132 LPI.

B3 BONDIA ROMAN, en FERNANDEZ TAPIA-BONDIA, Comentarios a lu LPI, ¢it., p. 396,

I+ Ng estard de mds recordar que el Libro Verde de la Comisién CE sobre derecho de autor y
el desafio tecnoldgico de 7 junio 1988 (COM [88], 172, final) aludia a ciertas similitudes entre
bases de datos y fonogramas. Y que la misma indecisién y dificultad para concretar la naturaleza
de los fonogramas se produjo en su dfa en 1la OM, 10 agosto 1942, sobre ellos, en cuyo predmbulo,
curiosamente, podia leerse que “es para la mayoria de los tratadistas un derecho afin o conexo al
que gozan los auteres sobre sus obras, lo que otros llaman vagamente un derecho sui generis y
también un derecho menor o un cuasi derecho de autor” (cursiva mia).

Jro—.
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En mi opinién, con todos los matices que se quieran afiadir, habida cuenta
de la mencionada heterogeneidad del grupo, el derecho sui generis es un tipo
mds dentro de los derechos conexos o afines'™. Dejando aparte elementos més
discutibles, los pocos rasgos comunes que ligan a estos ultimos (que, a la vez,
los hacen genuinos respecto a los derechos de autor)'® pueden aplicarse perfec-
tamente al nuevo derecho sui generis sobre bases de datos. A saber: 1°) Todos
se fundan en la inversién empresarial y en la organizacién productiva'*’. 2°) No
suponen una creacién original, una obra sensu stricto, sino que se caracterizan
por ser prestaciones de baja creatividad. 3°) A consecuencia de los rasgos an-
teriores, el titular de esos derechos es el productor o fabricante, y no el autor. 4°)
La base dogmadtica del derecho conexo es evitar que alguien se aproveche del
esfuerzo ajeno'®®. 5° El ndcleo de la proteccidn es, en definitiva, evitar la copia
no autorizada de la produccién ajena'¥® y su uso inconsentido. Se trata igualmen-
te de un derecho de exclusiva'*" que atribuye la explotacién de la base de datos
al fabricante; en el bien entendido que esa explotacién econémica fruto de una
inversién antecedente es el objete del derecho y no una exclusiva o monopolio
sobre el contenido mismo de 1a base (que podrd estar protegido por derechos de
autor o ser informacién de dominio piblica)!?!. Por todo ello, la ubicacién siste-

145 Este es también el parecer de la mayoria de la doctrina que se ha pronunciado al respecto:
BERCOVITZ, R., Buses de daios, cit., p. 19; ID., en BERCOVITZ, R., Comentarios a la LPI, cit., 2* ed., p.
211, BERCOVITZ. A.. Riesgos..., cil, p. 75; ESTEVE PARDO, op. cit., p. 160, Karres, Die EG-
Dutenbank.... cit.. p. 673; KEREVER, op. cit, pp. 74 y 82-83; KOUMANTOS, op. cit.. p. 96 LUCAS-
LUCAS, op, cit,, p. 123: WEBER, op. ¢it., pp. 16 y ss. y 30. También queda reflejado en el citado Infor-
me de la U.S. Coyright Office, p. 46. En contra de su naturaleza de derecho afin, DE ARESTI
GUITERREZ, op. ¢it., p. 136 y, especialmente, GARRIGUES. C., ap. cif., p. 3 y §5., pussim, cuya tesis es
que las bases de datos deberian haber sido protegidas por un auténtico derecho afin, y no por.este
derecho suf generis. Para una exposicién que rebate los argumentos {a mi juicio, poco convincentes) de
GARRIGUES. vid. SPOLIDORO, M. S., [ contenuto del diritto conesso sulle banche di dari, “A.1D.A",
1997, VI, pp. 45-63, en especial, p. 46 (st bien este autor, pese al titulo de su articulo, se muestra
algo ecléctico en cuanto a la identificacién plena con los derechos conexos; cfr. pp. 47-48).

146 Contréstese este aserto con lo que luego se dice en el apartado VI.10, donde pueden verse
mds detalladas las diferencias entre el derecho afin (como es el sui generis) y el derecho de autor.
Sobre las objeciones planteables a su clasificacion entre los derechos afines (que éstos son auxilia-
res de la creacidn literaria, artistica o cientifica, y que es diferente el plazo entre los derechos
afines y el derecho sui generis). véase la argumentacién que ofrezeo en mi trabajo EI nuevo dere-
cho “sui generis” sobie lus bases de datos, citado con anterioridad.

17 GarRIGUES, C., ap. cit., p. 41 KAPPES, Die EG-Daienbunk. .., cil., p. 673; WEBER, op. cit.,
p. 30.

ME WEBER, op. cif., p. 16. Vid. infra.

Y GARRIGUES, ibidem.

1% BERCOVITZ, R., en 1., Comentarios a la LPI. cit., 2° ed., p. 211; FERNANDEZ MastA, op.
cir., p. 318; HUGENHOLTZ, Euraopean Legislarion..., cit., p. 9; KaPPES, Die EG-Darenbank..., cit.,
p. 665, KOUMANTOS, op. ¢ft, p. 114; LEHMANN, La nuova..., cit,, p. 115; REICHMANN, op. cir, p.
229 (que reconoce esa calificacion y critica su oportunidad); SPOLIDORO, op. cir., p. 46. En contra,
cfr. Dr ARESTI, ap. cit., pp. 131 y 136, Para una critica de fondo de la concesién de derechos de
exclusiva mediante derechos conexos y la légica monopolistica que alumbra este proceder, vid.
PORTELLANO DIEZ, op. cii., pp. 120 y ss. ¥y 156 y ss.; ¢fr. también algdn reproche, en relacién con
los derechos afines en general en BAYLOS CORROZA, ¢p. ¢if., p. 645, n. 952

151 En cualquier caso, su calificacién como derecho afin puede suponer un primer paso im-
portante en la bisqueda de su cobertura internacional, habida cuenta que por ahora no ha sido
incluido en ningin tratado © convenio internacional, como, en cambio, si lo han sido los derechos
canexos {(tratado de Roma, art. 2.3; Acuerda ADPICs, art. 14). Con las debidas precauciones y
precisiones, en el futuro acaso sea posible modificar ¢sos convenios para incluir también ¢l nuevo
derecho sui generis, aunque hoy en dfa existen ain demasiadas divergencias nacionales para poder
conseguirlo.



44 REVISTA CHILENA DE DERECHOQ [Vol. 26

mdtica elegida por el legislador espaiiol es la iddnea, tras el resio de los precep-
tos consagrados por la LPI a los derechos afines!>2.

Pero ademds, cabe cuestionarse si el derecho sui generis forma parte de las
normas propias del Derecho de la competencia. Tradicionalmente la mayoria
de los derechos vecinos comenzaron siendo considerados por la jurisprudencia
comparada como supuestos de imitacion desleal, ante el silencio de la legisla-
cién especial de propiedad intelectual; posteriormente el legislador acabé tipi-
ficandolos como derechos vecinos'*3, En Derecho espaifiol, esta proteccion, res-
pecto a las bases de datos, antes de la nueva Ley 5/98, podia fundamentarse en el
art. 11.2 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, a cuyo tenor, y tras declarar
¢l principio de libre imitabilidad, salvo que existan derechos de exclusiva, “no
obstante, la imitacién de prestaciones de un tercero se reputard desleal cuando
(...) comporte un aprovechamiento indebido de la reputacion o ef esfuerzo aje-
no”. Como se ve, esta norma casa bien con el fundamento de los derechos afines
y, en concreto, del derecho sui generis, por contraste con el derecho de autor,
que no valora pardmetros de esfuerzo, inversién, mérito u otros distintos de la
originalidad de la obra.

Pero esta referencia positiva de la Ley de Competencia Desleal, amén de ser
casi tnica en el entorno comparado (excepeidn hecha de Suiza)!'*¥, podia resultar
insuficiente para una defensa sélida de la inversi6n en bases de datos!®. De ahi
el replanteamiento de los trabajos comunitarios que, de una perspectiva estricta-
mente competencial de la propuesta inicial de Directiva, pasasen a un esquema
mds evolucionado, con el plus antes mentado respecto a las normas de compe-
tencin desleal: se trataba de armonizar v de evitar la inseguridad e insuficiencia
de estas reglas. Por ello, el nuevo derecho sui generis guarda un enorme pareci-
do con la normativa sobre Derecho de la competencial® (y con la doctrina de la
misappropriation norteamericana), perc vanas razones lo diferencian de ella”:
17y La principal es que este derecho especifico de impedir 1a extraccidn y/o
reutilizacion no autorizadas se refiere a los actos de cualguier usuario que exce-
dan de sus derechos legitimos y perjudiquen sustancialmente la inversién, Por lo
tanto, afecra no sélo a los competidores, sino a cualguier usuario que con sus
actos perjudiquen dicha inversion!>?, No se cifie s6lo a la fabricacién de un pro-

132 Si bien no estd al abrigo de toda critica la técnica empleada, al destacar innecesariamente
en la ribrica del Libro I LPI, como cosas diferentes, “De los otros derechos de propiedad intelec-
tual y de la proteccidn s generis de las bases de datos”. Tras el § 87 LPI alemana se lee:
“Sechster Abschnitt. Schutz des Datenbankherstellers™; la rdbrica del § 87 b es “Rechte des
Datenbankherstellers™.

131 Por rodos, PORTELLANO DIEZ, op. cit, p. 156 y ss.

" Art. 5 ¢) de la Ley suiza de Competencia Desleal; para un estudio de esta norma aplicada
a la proteccion de las bases de datos. vid. WEBER, op. cit., pp. 18-26. Esla regla no consta de lege
luie en olros ordenamientos, pero tiene claros reflejos en la jurisprudencia y la doctrina de pafses
como Alemania, Italia, Francia o Estados Unidos {sobre esto, PORTELI.ANO DIEZ, ap. cit., pp. 38 ¥
ss.y 113, n. 168). Para un analisis del art. 11.2 LCD espafiola, ademds de esta ultima obra. puede
verse, entre otros, BOET, E.. Los uctos de imitacion servil en lo Ley de competencia desleal, “Re-
vista de Derecho Mercantil”, 1994, pp. 505-572.

5% BERCOVITZ. R., en M., Comentarios a la LPL cit, 2* ed., p. 211; vy, especialmente,
STROWEL-TRIAILLE. op. cit., p. 251, con algin ejemplo jurisprudencial.

2 Bouza LOPEZ, La posicida..., cit., p. 977; KAPPES, op. ult. cit., p. 665: LEHMANN, La
mitova. .., cit. p. 114,

15T Asf se pronuncia expresamente €l considerando 42 de la Directiva y se deduce con igual
claridad de los articulos 133 y ss. LPL. Ponen énfasis en este rasgo diferencial respecto a las
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ducto competidor pardsito sino también a otros actos no autorizados de usuarios
que no buscan la reintroduccién lucrativa de la base en el mercado. 2%) Las
normas de competencia desleal no confieren un derecho exclusivo y transferible,
a diferencia de lo que ocurre con el derecho sui generis'¥®, 3*) En esta linea, el
Derecho de competencia sdlo opera cuando el acto dafioso ya ha tenido lugar, a
posreriori, respecto a actividades realizadas y probadas, en tanto que el nueve
derecho reviste caracteres también preventlivos y acoge prelensiones potenciales
de responsabilidad’.

En definitiva, no se trata, sensu stricto, de una norma de Derecho de la com-
petencia. Ahora bien, para formentar la competencia entre proveedores de pro-
ductos y servicios en el mercado de la informacién, el derecho sui generis no de-
berd ejercitarse de forma que facilite abusos de posicién dominante, por lo que
se entiende que su aplicacion serd sin perjuicio de las normas de competencia,
tanto comunitarias como nacionales'®®; y aqui cobra roda su trascendencia el
caso “Magill” del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de
abril de 1995, citado supra. Aunque ni la Directiva ni la Ley espafiola han acogi-
do finalmente el sistema de licencias obligatorias que preconiza esta sentencia,
no cabe duda de que su doctrina serd importante para evitar el abuso del derecho
sui generis; en particular, en relacién con el delicado problema de los datos que
s6lo pueden ser obtenidos de una sola fuente y, de forma sefialada, la informa-
cién contenida o suministrada por entidades publicas o empresas concesionarias
de servicios publicos, con sus exclusivas bases de datos (meteorolégicos, esta-
disticos, etc.)'®,

4. Derecho a prohibir la extraccion y/o reutilizacion

El titular del derecho sui generis sobre una base de datos puede, segin esta-
biece el art. 133 LPI, “prohibir la extraccién y/o reutilizacidn de la totalidad o de
una parte sustancial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativa-
mente”, siempre que la base cumpla el requisito sine gua non de la inversién
sustancial. En verdad, estas dos nuevas categorias se corresponden casi exacta-

normas de competencia desleal BALLARINO. Baache dati..., cit., pp. 192-193; DREIER, op. cil.,
pp. 742 y 746: WIEBE. op. cir., p. 202; WUERMELING, ap. cit., p. 184, A modo de ejemplo, atentard
tanto al derecho sui generis la copia servil de la base de jurisprudencia de Aranzadi (eic.) que se
revende a menor precio, como la introduccién en [nternet de la misma, de forma gratuita, por un
abogado que tuviese licencia para usarla, o que regala copias a maltiples colegas.

1% Asi lo puso de manifiesto la Coinisién UE a través de su delegacién en julio de 1997 en su
intervencién en las reuniones de la OMP! para elaborar un tratado internacional sobre la protec-
cidn de las bases de datos; vid. en Informe de la U.S. Copyright Office, cit., p. 45, con cita de algu-
nos trabajos donde se explica los motivos de la Comisién para abandonar la perspecriva de la
competencia desleal. En la misma idea, WEBER, ap. ¢ir., p. 17. Es el paso, mencionado supra, de
un derecho sobre la competencia a un derecho de propiedad (intelectual).

'*¥ Ademds de las obras citadas en la nota anterior, BALL ARINO, op. c¢if., p. 192.

'"" Considerando 47 de la Directiva 96/9/CE. Cfr. art. 137 LPL

1% Pero no cabe desconocer los efectos negativos de un generalizade sistema de licencias,
caso de imponerse por via jurisprudencial, pues los fabricantes de bases de datos verian asi
limitadas las expecrativas de la plasmacién legal que la proteccidn sui generis les dispensa. Y, des-
de otro punto de vista, los competidores que consigan dichas licencias también podrdn gozar del
derecho sui generis sobre sus bases de datos. todo lo cual, ademds de producir vacilaciones en el
principio de libertad de informaci6n. puede llegar a encarecer los precios de las bases de datos
(efr. Karprs, op. ule. cir., pp. 671 y 673). Dificil equilibrio.
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mente con dos tradicionales prerrogativas propias del dereche de autor: el de-
recho de “extraccién” es paralelo al derecho de reproduccidn (art. 18 LPI) y el
derecho de “reutilizacién”™. un trasunto del derecho de comunicacién piblica
(art. 20 LPH)!?,

El art. 133.3.b) define la extraccidon como “la transferencia permanente o
temporal de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base de
datos a otro soporte cualquiera que sea el medio utilizado o la forma en que se
realice”, Se trala, por tanto, de sacar fisicamente la informacién o materiales
sustanciales, fuera de 1a base de datos v fijarlos en otro soporte, incluso de forma
temporal. Parece, en principio, que la simple lectura no quedarfa incluida en este
concepto!®; el término clave en la definicién es “transferencia”. Asi, en las
bases de datos electrénicas, accesibles por ordenador, supondria extraccién todo
tipo de copias en disquetes, CD-ROMSs u otros medios; el acto de “descargar”
(downioad) la base de datos accesible en linea en el propio ordenador, inclu-
yendo la memorizacién (aun transitoria) en el disco duro del ordenador!®; y
también su impresidn en papel. Respecto a las bases de datos en soporte papel,
supondria extraccidn el empleo del escéner, la fotocopia o cualquier otro medio
electromagnético de reproduccion.

Todas estas extracciones vulnerardn el derecho sui generis cuando proven-
gan de usuarios ilegitimos, no autorizados. Pero en bastantes casos podrdn in-
fringir también ese derecho cuando se realicen por usuarios legitimos que se
excedan en sus derechos, tal como quedaron delimitados contractualmente' 95,
Tal podré ser el caso de la prohibicién de realizar copias, ni siquiera copias de
seguridad, para evitar que las usen personas no autorizadas'®, o incluso, sin
efectuar copias, el permitir el usuario legitimo a terceros no autorizados el acce-
so a la base mediante la cesidén del uso de claves, sistemas de descodificacién o
desencriptacién u otros mecanismos. Lo cual nos sitda practicamente en la pro-
hibicién de reutilizacion.

La “reutilizacion” se define en el art. 133.3.c) como “toda forma de puesta a
disposicién del piblico de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de
la hase mediante la distribucidn de copias en forma de venta'®” u otra transfe-
rencia de su propiedad, o por alquiler, 0 mediante transmisién en linea o en otras
formas”. Los amphios términos de esta norma pueden suponer importantes res-

162 En este sentido, KOUMANTOS {op. cit., p. 120), que supone que el cambio de denomina-
cion de derechos idénticos es para evitar cualquier comparacién entre derecho de autor y sui
generis. Apuntan la similitud también KAPPES (op. cir., pp. 668-669) y STROWEL-TRIAILLE (op.
cif., pp. 277-278, matizando las posibles divergencias).

163 Cfr. STROWEL-TRIAILLE, op. cir., p. 277. El considerando 44 de la Directiva sélo estima
sujeto a autorizacion el acto de visuvalizar en pantalla el contenido de una base si requiere transfe-
rencia a otro soporte.

1% As{ 1o estima también CHALTON, op. cit., pp. 282-283 y 287,

6% Pero cfr. art. 134, en especial, N° 2.c) LP1; vid. infra, lo que se dice en apartado V1.7,

%% Clausula que parece vilida por una interpretacidn a contrario del art. 133.1.a) LPI. Cfr. el
distinto régimen de las copias de seguridad en los programas de ordenador del art. 100.2 LPI. Cfr,
Bouza LOpEZ, La proteccidn..., cit., p. 1078.

"7 A esla forma de reutilizacion se aplica el art. 19.2 LPI, que ya regulaba antes de la
Directiva 96/9/CE el sistema de agotamiento en caso de primera venta en el territorio de la Union
Europea. Como explica con acierto la Exposicién de Motivos de la Ley 5/1998, ¢l agotamiento no
se plantea en el caso de bases de datos en linea, que entran en el marco de la prestacién de
servicios; cada prestacién en linea es un acto que requerira autorizacién.
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tricciones. Aqui, el centro de gravedad radica en la puesta a disposicitén del
ptiblico, por cualquier medjo. A diferencia de la extraccién, la reutilizacion
afecta esencialmente a actos de cardcter comercial!®, como demuestra la alusién
a la venta o alquiler, pero nada obsta a que la reutilizacién prohibida se propicie
gratuitamente (cesién a titulo lucrativo, donacién, comodato), siempre que esos
actos supongan un perjuicio a los intereses legitimos del fabricante que realizé la
inversién sustancial. En este sentido, conviene no olvidar que los actes contra-
rios al derecho sui generis pueden ser realizados tanto por un competidor como
por un usuaric ',

En este entendimiento, parece sostenible defender que la proteccion sui
generis y la prohibicién de extraccidn/reutilizacién se extienden no sélo a las
bases de datos ya puestas a disposicién del piblico, comercializadas, sine tam-
bién a aquéllas de uso interno de una persona o entidad, siempre que retnan el
requisito de la inversién sustancial!™.

No deja de ser sorprendente que el legjslador espafiol no haya transpuesto el
inciso final de la Directiva al definir los conceptos de exiraccion y reutilizacién,
en el sentido de no constituir uno de estos actos “el préstamo piblico” (art. 7.2
in fine). Ninguna explicacion ofrece el legislador en la Exposicién de Motivos
de la Ley ni fue debatido en los trabajos prelegislativos. Teniendo en cuenta la
importancia de esta excepeién {que no queda al arbitrio de los Estados Miem-
bros) y de las diferencias del derecho sui generis con el derecho de autor'”! (que

1% GASTER, La nouvelle directive..., cit., p. 190; STROWEL-TRIAILLE, op. ¢if., p. 278.

169 Basta recordar aqui el ejemplo que ponia antes del abogado o el profesor que introducen
una base de datos ajena, comercializada, en Internet, o que la distribuyen gratis en linea, o median-
te conexiones de ordenador a ardenador (FTP, documentas adjuntos por correo electrdnico, etc.)
entre sus colegas.

17" Supongamos que er una Facultad de Derecho un departamento elabora una completa base
de datos jurisprudencial estructurada temdticamente y con breves comentarios, pero no la publica
ni distribuye. sino que sélo la emplean sus miembros: o una base de productos farmacéuticos
genéricos, con descripcidn completa de componentes y efectos en un departamento de una Facul-
tad de Farmacia. Naturalmente. en ambos casos hay una inversién sustancial. “ya sea de medios
financieros, empleo de tiempo. esfuerzo, energia u otres de similar naturaleza™ (art. 133.1 LPI). i
se produjese una extraccién o reutilizacién no autorizada, amén de la eventual aplicacidn, en su
caso, del art. 13 de la Ley de Competencia Desteal, podria aplicarse la nueva proteccion sui
generis de la LPI; en cambio, puede que no recibiese proteccidn por derecho de autor, tanto por
sus intrinsecas caracteristicas (informacién piiblica, estructura no original, etc.), como, en lo que
ahora interesa, de cara a su explotacién, por no ser una obra publicada ni divulgada (cfr. arts. 1. 4
y 10.1 LPI). Como ejemplo sirva el curioso supuesto de la sentencia OLG Zweibriicken de 21
febrero 1997, caso Jidische Friedhife (“G.R.U.R.”, 1997, 5, pp. 363-364), en la que s¢ sentd que
la reunidn cientifica de una concepcidn determinante y su elaboracién en textos es protegible por
derecho de autor; en una base de datos sobre conocimientos cufturales histdricos, la conservacién
de una cbra escrita en un archivo, que s6lo a solicitud, justificando un interés especial. resulta
accesible, no represenra ninguna publicacién; sefiala el tribunal que citar un trabajo no publicado o
no piblico no supone ninguna difusidn o publicacidn no autorizada.

Como refuerzo a la idea que doy en texto, puede citarse el art. 1.2 del proyecto de Tratado
OMPI sobre proteccion de las bases de datos (diciembre 1996); “La proteccidn legal estublecida
en este Tratado se extiende a una base de dures con independencia de la forma o medio en que la
base de datos esté expresada, y con independencia de gque ia buse de datos esté o no puestd a
disposicion del piibiico”. El argumento « contrario que parece deducirse de las palabras iniciales
de los ants. 134, 135 y 136.2 LPI (“sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposicidn
del pablico™). me parece fiacilmente contornable en una interpretacién racional de estas normas.

"1 Cfr. art. 19 LPIL, en especial, el N° 4° en relacién con el art. 37 LPI. Con la omisién que
comento. el eventual préstamo de bases de datos (o de algunas obras multimedia) por bibliotecas
publicas entraiia hoy cierta inseguridad juridica.
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conducen al legislador a reformar la LPI respecto al primero sélo en lo que
constituyan novedades, pero el segundo es absolutamente novedoso en todos sus
extremos) deja perplejo que la omisién quede inexplicada' ™,

Por lo demds, la prohibicién de extraccidn/reutilizacion se limita a la totali-
dad o a una parie sustancial del contenido de la base de datos, “evaluada cualita-
tiva o cuantilativamente”. Por supuesto, este concepto habrd de examinarse caso
por caso!” y podrd dar lugar a problemas de determinacién. Las partes no sus-
tanciales, en consecuencia, quedan fuera del amparo sui generis, para respetar
el derecho fundamental a la libertad de informacidn, y podrdn extraerse,
transmitirse en linea, etc.: pero el legislador ha establecido que también estos
aclos, respecto a partes no sustanciales, estardn prohibidos cuando impliquen
“extraccién y/o reutilizacién repetidas o sistemdticas (...) gque supongan aclos
confrarios a una explotacidn normal de dicha base o que causen un perjuicio
injustificado a los intereses legitimos del fabricante de la base™.

Por dltimo, resta un aspecto practico de capital importancia para la efectivi-
dad de estos derechos a vetar extracciones/reutilizaciones, que su titular puede
tolerar a cambio de remuneraciones o compensaciones. Me refiero a los métodos
técnicos que sirven para facilitar la prueba posterior ante un tribunal de que la
copia o el acto no autorizado se ha producido en relacién con la propia base de
datos. pues, de no existir estas pruebas, el infractor podrd limitarse a alegar que
consiguid la informacién por sus propios medios, sin recurrir a dicha base. Una
primera solucidn, econdmica y eficaz, es situar errores ¥y omisiones deliberadas
en la base de datos, de forma que si alguien hace una copia de ésta, la reproduc-
cion de los mismos errores resulte delatora de la fuente. Es lo que se conoce
como sembrar “semillas” (seeds) en la base de datos, o “sazonarla” (sait). Es,
por ¢jemplo, la forma en que quedo probado en el citado caso Feist gue su com-
petidor habia copiado la base de datos, al repetir cuatro listados ficticios de
teléfonos colocados por el fabricante!”*,

171Y ello al margen de la posible critica de la excepcidn misma; para una tal critica,
KOUMANTOS, op. cit.. p. 122.

12} Recuérdese. como ejemplo, el caso Hisiorica! Research v. Cabral (9th Circ.. 5 abril 1996,
citado con anterioridad, en que mds del 30% de los datos estaban tomados de otras fuentes. O. mnds
claramente. el caso Weighr Watchers Programs, sentencia del Tribunal Federal de Australia de 30
octubre 1996, citado supra, en ¢l cual se estimé infraccién del copyright por aprovecharse del es-
fuerzo ajeno en unas guias. programas o dietarios para adelgazar que tomaban casi literalmente las
recetas, la forma de preparacion, los dias de la semana para cada plato, de otros dietarios que. por
ta forma de expresar todas esas cuestiones, revestian cardcter original. Segin el tribunal. existen
Iimites al uso que puede hacer de una compilacién anterior el autor de una compilacién posterior;
no es legitimo usar el mismo orden con ligeras varlaciones, ahorrando tiempo y esfuerzo, y
faltando el necesario trabajo independiente; segin el tribunal, “it is trite law to say there need not
be a 100% similarity between the two works to constitute an infringement. Exact reproduction
need not be shown. Something less will sufice. The making of changes to an original work,
otherwise copied in full so as to disguise the copying, may not avail the copier” (loc. cir., p. 110).

174 Sobre este métoda, vid. LOSEY, op. cit., pp. 7-9. De los varios ejemplos de la jurispruden-
ciz estadounidense que colaciona este autor cabe destacar la semtencia Rockford Map Pub. v. Dir.
Service Co. of Colorado, 768 F. 2d 145, 147 (7th Cir. 1985), en la que sirvieron de prueba las
iniciales intercaladas en los nombres de un mapa, que cuando se leian de arriba a abajo resultaba el
nombre de Ja compafiia que fabricaba Jos mapas. Similarmente, por copiar informacidn falsa
entreverada, Finaacial Informaiion v. Moody's Investors Service, 808 F. 2d 204 (2d Cir., 1986), o
Scurrfiwestern Bell Medig v. Trans Wold Pub., Inc., 670 F. Supp. 899 {D.C. Kan. 1987), en que 29
de 32 errores no intencionados contenidos en una gufa telefdnica se repetian en otra. En esta linea,
sentencia dei BGH alemndn fnsformarionsdiensr de 1988 ("G.R.U.R.", 1988, p. 308). At mismo fin
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Este sistema sirve tanto para las bases de datos manuales como para las
informdticas. En estas, cxisten ademds otras posibilidades de prueba, como el
cédigo informdtico o de programacién para la memorizacion de un programa,
que serd copiado también si se copia el programa, es decir, el estilo de escritura
del programador, aftadiendo lineas innecesarias, codigos o mensajes encriptados,
dificiles de detectar, serd una buena prueba!”. De hecho, la tecnologia ha desa-
rrollado hoy ya la posibilidad de constatar electirénicamente la extraccion sus-
tancial de datos mediante una suerte de “etiquetas” ocultas (tags) o sellos elec-
trénicos cripados, capaces de identificar la fuente de los datos a los que se ha
accedido sin autorizacién!’®. Por afiadidura, hoy existen diversas técnicas no
tanto para preconstituir pruebas de la extraccién, sino para evitar la extraccin
misma, como la necesaria identificacién mediante claves para acceder a una base
en linea, las multiples posibilidades de la encriptacion, codificacién o cifrado!”’,
estenografia y autentificacion de informacién real mezclada con datos ilegibles
(sistema chaffing and winnowing), elc., que constituyen un complemento idéneo
para la proteccion legal.

5. Beneficiarios

El art. 133 LPI se muestra claro al establecer que el titular del derecho sui
generis es el “fabricante” de la base de datos, que define como “la persona
natural o juridica que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inver-
siones sustanciales orientadas a la obtencién, verificacién o presentacion de su
contenido™; y en otros incisos de ese largo articulo, recalca la ligazdén entre
fabricante e “inversion sustancial”. Por lo tanto, su titular es el responsable de la
organizacion y la inversién que dan lugar al producto final, igual que ocurre con

pueden atender las faltas gramaticales de un folleto (vid. el ejemplo en un caso judicial espafiol en
PORTELLANO, op. cit., p. 128-133). o el intercalar iniciales falsas en los nombres de-abonados en
una guia telefonica. En cambio, véase la sentencia del Tribunal de Apelacién de Paris de 13
septiembre 1995, 4* cdniara (en “R.1.D.A.", 168, abril 1996. pp. 287-292), en la que se juzgaba la
copia servil de una guia de formalidades administrativas, que no fue apreciada, pese a fa identidad
de muchos temas y la reproduccién de dos errores contenidos en las informaciones, pues el
tribunal entendié que habia muchas diferencias entre ambas gufas en cuanto a temas, clasificacion,
estructura, etc. Sobre estas formas de “sazonar” la base de datos, téngase en cuenta que incluso €l
método puede no ser deliberado, pues en una base de datos extensa, los errores existirdn acciden-
talmente y, en algunos casos, si son de minima importancia, puede ser ttil detectarlos y no
corregirlos, si no van en detrimento del producta final.

'S Vid. LOSEY, op. ¢it., p. 8; explica que ¢l “pirata” podrd evitar las “firmas del programa-
dor™ si tiene la base impresa y después reentra los datos en su propio programa y base de datos;
pero si toma el arajo de copiar la base de datos informarica directamente. caerd en la celada. La
situacion serd ain mds ficil de probar en el caso de las bases de datos que se venden con un
programa informdtico ad hoc para ver y manipular los datos, en que puede “sazonarse” tanto la
base como el programa.

5 Vid, REICHMANN, op, cit.. p. 228,

77 Sobre la criptografia informética, vid. WanD, P., Krypielogie — Verschliisselungen und
Urheber- und Wernbewerbsrecht (Techniscle [dentifizierungs- und Schurzsystermne — Urheber- und
Werthewerbsrechr). en LEHMANN. M. (coord.), “Internet- und Multimediarecht (Cyberlaw)”.
Schiiffer-Poeschel, Stuttgart. 1997, pp. 35-536: abundante informacién al respecto, en espafiol,
pucde recabarse en el servidor http://www kriptopolis.com. Vid. también, sobre sisternas de seguri-
dad, OMAN, R.. Technological imeans of protection and rights nanagement information (from
scourge 1o suvoir: how digital rechnology will save authorship in the age of the nterner), en
“WIPQ International Forum...”, cit., Sevilla 14-16 mayo 1997, pp. 207-225.
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los productores de discos o peliculas, editores de libros, etc. Quedan excluidas
de este derecho otras personas, de las muchas que intervienen en los diversos
aspectos de la generacién de una base de datos, como todo tipo de subcontra-
tistas' '8, o los distribuidores!™; aunque siempre debe ternerse presente que el
derecho del fabricante puede transferirse o cederse (art. 133.1 in fine). La defini-
cién legal no toma en consideracién la posibilidad de que, en lugar de ser una
persona la que tome la iniciativa y asuma el riesgo, sean dos personas las que se
hagan cargo, cada una, de esas funciones, es decir, una que tome la iniciativa y
la organizacién de la produccién y la otra asuma la inversion econdmical®; esta
situacion, sin embargo, vendré resuelta en la mayorfa de los casos por previsio-
nes contractuales.

El fabricante puede ser tanto una persona fisica como juridica, y esto, a falta
de disposicion en contrario, comprende también a los entes y érganos ptblicos y
a las empresas pdblicas o privadas en régimen de concesién exclusiva. El dnico
limite respecto a estos beneficiarios de la proteccidn estd, a mi juicio, en la
ilicitud de emplear este derecho para asentar posiciones monopolisticas sobre la
informacién, cuando esas bases de datcs sean la tnica fuente de los mismos'8L;
se tratard de abusos de posicién dominante, reprimibles mediante las normas de
Derecho de la competencia.

Al ser el derecho sui generis un recurso legal nuevo, no recogido en los
convenios y acuerdos internacionales existentes, la Directiva y, al incorporarla,
la LPI espafola (art. 164) han establecide unas normas de Derecho Internacional
Privado en relacién con los beneficiarios, fundadas en ¢l principio de reciproci-
dad, a las que ya se hizo mencidn antes'®2,

6. La inversion sustancial como objeto v requisito de la proteccidn

A modo de envés de la originalidad, la inversion se ha erigido en la condi-
cién necesaria para proteger mediante derecho sui generis las bases de datos;
siendo asi que, sensu stricto, la inversidn, el esfuerzo u otros criterios similares

1% HUGENHOI 17, European Legisiation..., ¢it., p. 9.

' Acerca de las diferentes personas que intervienen en la produccion de una base de datos y
sus funciones v relaciones, vid. DAVARA RODRIGUEZ, op. ¢it., p. 136 y ss, No tienen lugar aqui las
cuestiones referentes a las relaciones empresario/autor asalariado propias del derecho de autor (cfr.
art. 51 LPD).

WL AL op. cit, p. 34, n. 33,

1% Recuérdese la utilidad para estos casos del sistema de licencias obligatorias, tal como lo
ha perfilado la sentencia del TICE del caso Magill y. en su dfa, la propuesta inicial de Directiva
(vid. supra. Cfr. Disposicidn Final 3* de la Directiva 96/9/CE). El proyecto de Tratado OMPI sobre
la proteccidn de las bases de datos deja al arbitrio de los legisladores nacionales Ia regulacion del
régimen de las bases de datos realizadas por organismos gubernamentales y sus agentes. Para
Bouza LOPEZ (La proteccion.... cit., p. 1078) es aconsejable la misma proteccién que para las
hechas por empresas privadas y “sélo en el supuesto de que el organismo estatal renuncie a sus
derechos serdn permisibles los actos de extraccidn v de utilizacién”. Un examen de la jurispruden-
cia francesa v belga en este punto (datos meteorolégicos y gulas telefénicas) puede verse en
STROWEL-TRIAILLE. op. cit., pp. 314-321; cfr. también HERNANDO COLLAZOS, op. cir., p. 397, n.
134, De gran interés. la sentencia del Consejo de Estado francés de 10 julio 1996 (“R.1LD.A.", 170,
octubre 1996, pp. 206-249, con nota de A, KEREVER).

2 Vid. apartado V. Respecto a este tema, vid. BALLARINO, Banche dari, dirirto
internazioncale privato e wattantento dello straniero, cit., pp. 189-203.
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nada aportan o significan para el derecho de autor'®, lo cual refleja el dispar
planteamiento de ambos derechos.

La “inversién sustancial”, amén de “objeto de proteccion”, como gusia de
resaltar el titulo del art. 133 LPI, es el requisito para concederla; precisamente
el adjetivo “sustancial”, recalcitrantemente subrayade en estos articutos, y que
ya ha sido objeto de fuertes criticas en relacion con la Directiva por su vague-
dad'®, es la pieza clave para evitar la proteccién de bagatelas y, en esie linea
de pensamiento, me parece prudente recomendar una interpretacién rigurosa de
dicho adjetivo, para no extenderla a cualquier producto infimo. Se trata de un
concepto juridico indeterminado, cuya mayor precisién, ciertamente, no era fé-
cil: el art. 133.1 trata de afinar su contenido al sefialar de la inversién sustancial
que es “evaluada cualitativa o cuantitativamente, que [la] realiza su fabricante ya
sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energia u otros de simi-
lar naturaleza, para la obtencion, verificacién o presentacién de su contenido™!®,
En consecuencia, no se reconduce a una nocidn puramente econémica o crema-
tistica, sino que abarca mds campos, que hacen que la inversidn pueda ser “cua-
litativa o cuantitativa”'%6, Asi, por ejemplo, constituird una inversidn cualitati-
va el empleo de la autoridad y pericia de un profesional sobre los asuntos de la
base de datos, como un eminente historiador para una base de tal temdtica, o un
fil6logo especializado para confeccionar las voces de un diccionario. Aunque la
mayoria de las bases de datos, ciertamente, serdn consecuencia de una inversidn
cuantitativa de signo financiero.

Serd la jurisprudencia, en definitiva, la que ird desarrollando, caso por
caso'®7, el concepto de “inversién sustancial”, en una labor compleja que pueda
" ofrecer nuevas guias.

%3 BEreoviTZ, R.. en 1D, Comenturios a o LPI, cit., 2* ed., p. 169, quien, no obstante, apun-
ta que en algilin caso pueden suministrar algiin indicio.

1" Dado que la critica es tan extendida, baste citar dos ejemplos especialmente combativos:
KOUMANTOS, op. it pp. [16-118; REICHMANN, op. cit., p. 235.

185 Podria pensarse, sélo en relacién con los competidores del fabricante de la base de datos.
que el requisito de la “inversién sustancial™ lleva implicito otro, enfocado desde el punto de vista
del imitador, en el sentido de haber conseguido un notable aherre de costes con la extraccién y/o
reutilizacién del contenido de la base de datos ajena.

% Este mismo sintagma se ha introducido recientemente (19 mayo 1998} en el Proyec-
to EE.UU. sobre proteccién de las colecciones de informacién, pues no figuraba en el proyecto
inicial.

%7 Dos ejemplos de la jurisprudencia alemana {que tomo de WIEBE, op. cir., p. 200) pueden
concretar este concepto. En la sentencia Anwalisschriftsarz del Tribunal Federal alemdn de 1986
(BGH "G.R.U.R.” 1986, p. 739 v ss.), el demandante, para confeccionar un libro de formularios
para demandas y alegaciones de letrados de 122 paginas, habfa trabajado sobre unas 10.000
paginas de actos o expedientes de investigacién e instruccidn y sumarios propios (recibié protec-
cién por derecho de autor en virtud de la forma de expresar los materiales). En otra sentencia
del BGH. Informationsdienst (*G.R.U.R.”, 1988, p. 308 y ss.}, el demandante ofrecia un folleto
semanal de informacion para el mercado de la construccién, con mas de 8.000 informaciones
sobre planes urbanisticos, decisiones ministeriales, competencia, materiales, etc; conseguia esos
datos a través de arquitectos, periddicos y, sobre todo, el 92% mediante contactos con construc-
tores, delineantes y otros miembros del gremio; 41 redactores procesaban esa informacion y
ello suponia a la empresa un gasto de 100.000 marcos mensuales. Otra empresa tomé toda esta
informacidon elaborada de su folleto y, sin desarrollarla nada, la difundid en una publicacion
propia. El demandante fue protegido mediante normas de Derecho de la Competencia (art. |
UWG).
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7. Derechos v obligaciones del usuario legitimo

Uno de los puntos mas delicados que plantea el derecho sui generis a la hora
de su formulacion legal es encontrar el equilibrio entre los distintos intereses
contrapuestos. El art. 134 LPI traza el esquema minimo de derechos de los
usuarios legitimos y limites a su ejercicio, ambos inderogables, en una suerte de
reglas de orden piblico que no toleran modificacién contractual'®®, Estas reglas
se consagran no soélo en beneficio de los usuarios de la base de datos, por un
lado, y de los fabricantes, por otro, sina también para respetar los derechos de
otras personas en relacion con los materiales contenidos en la base de datos.
Asfi, en relacién con cada uno de estos sujetos tenemos los siguientes derechos y
obligaciones de ius cogens:

— Es derecho fundamental del usuaric legitimo (el que obtiene permiso para
usar la base de datos) la extraccidn yfo reutilizacién de partes no sustancia-
les de su contenido, con independencia del fin a que se destine. Cuando sélo
tenga autorizacion para extraer y/o reutilizar parte de la base de datos, ese
derecho, que no puede impedir el fabricante, se aplicard s6lo a dicha parte
(art. 134.1). Por evidente. la Ley no recoge otro derecho minimo del usuario
legitimo, cual es la consulta de la base, que, no se olvide, es un acto distinto
de la extraccién.

— Como derecho fundamental del fabricante y limite a los derechos del usuario
legitimo se encuentra que €ste no podrd efectuar actos que sean contrarios a
una explotacion normal de dicha base o lesionen injustificadamente los inte-
reses legitimos del fabricante de la base (art. 134.2.2)!%%. Conceptos, una vez
mds, abiertos, que requeriran cumplida prueba y quedaran al prudente arbi-
trio del juzgador.

— Para respetar los derechos de autor o los derechos vecinos sobre las obras o
prestaciones contenidas en la base, el usuario legitimo no podrd realizar
actos que perjudiquen a los titulares de aquéllos (art. 134.2.b).

Siempre que se respeten esos Iimites mintmos, la hibertad contractual goza
del mads amplio campo de actuacidn para fijar los derechos y obligaciones de las
partes'®. A eslos efectos, cobra especial importancia el soporte en que se en-
cuentre la base de datos y “la forma en que haya sido puesta a disposicion del
publico”. Dejando al margen el soporte papel, en las bases distribuidas en CD-
ROM los contratos mds frecuentes son el alquiler, la licencia o la cesién del
derecho de uso, que, en todo caso, suelen comportar la transmisién de la pose-
si6n al usuario, quedando la propiedad en poder del fabricante o, en su caso,
distribuidor. Las obligaciones principales del primero seran el pago de la renta
ocanon y la devolucién de los discos en el tiempo o tiempos fijados, pues es

™ El art. 134.3 LPI establece que “cualquier pacto en contrario a lo establecido en esta
disposicién serd nulo de pleno derecho”.

1% Regla general limitativa arménica con otras reglas similares para los concretos casos de la
extraccion y/o utilizacion de partes no sustanciales {art, 133.2), y la extraccién/reutilizacion de
partes sustanciales sin autorizacidn en los tres casos excepeionales del art, 135 (vid, N°2).

" Asi se desprende, también, de la cldusula de salvaguardia contenida en el art. 137 LPI, que
establece que las normas sobre derecho suf gereris se entienden sin perjuicio de las disposiciones
sobre “derecho contractual”.
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habitual esta estipulacién en relacién a las actualizaciones de la base que ¢l
productor entrega periddicamente. Las obligaciones de ¢ste serdn la entrega de la
base en C>-ROM, asi como el programa informdtico para hacerla funcionar o el
descompresor o decodificador necesario; y también la prestacién de las actuali-
zaciones pactadas, que yuxtapone a dichos contratos rasgos propios del arren-
damiento de servicios. Naturalmente, también es posible pactar Ia transferencia
de la propiedad sobre los discos, con opcidn de permuta (o figura similar) por
versiones actualizadas.

En cambio, si el acceso a la base de datos es en linea (on-line), el contrato
parece aproximarse al de suministro!!, en el que hay prestaciones de tracto
sucesivo y periddicas; ¢l precio podrd ser una cuola mensual o anual, o bien
facturarse por consultas, por tiempo o por cualquier olra medida. La obliga-
cion principal del duefio de la base de datos es permitir la entrada al sistema de
consulta, mediante claves de acceso y mantener las caracteristicas esenciales del
producto ofertado (actualizacién, velocidad de consulta, etc.). Precisamente, la
peculiaridad de las bascs de datos en linea, que precisan de conexidn indivi-
dualizada e identificacién del usuvario, es permitir un mayor control de su uso
indebido.

En todo caso, cualquiera que sea el soporte empleado (manual o informa-
tico), es imprescindible para obtener las sanciones oportunas contra el usuario
legitimo que hace casc omiso a las restricciones de sus derechos conseguir
probar que dicho usuario era consciente al contratar y acepté unos tales limi-
tes'”2. Lo cual no empece a que, en algunos casos, dado que este mercado
funciona especialmente mediante contratos de adhesién, algunas cldsulas consti-
tuyan condiciones generales abusivas, ineficaces por las normas de proteccion

W1 Asi. DAVARA RODRIGUEZ, ap. cit., p. 14}; para un mayor desarrollo de las abligaciones ¥
derechos entre las partes. vid. pp. 140-144 de dicha obra. Y también, en mayor detalle, sobre todo,
MOUFANG, R Darenbankverrrige, en BEIER, F. K. et al. (coords.), “Urhebervertragsrecht.
Festgabe fiir Gerhard Schricker”, C. H. Beck’sche V., Miinchen, 1995, pp. 571-395; Kaprpks, F..
Geserzliche Vergiitungsunspriiche bei der privaten Nutzung von computergestiitzien
Informationssammtungen, “G.RUR.”, 1997, 5, pp. 338-349; 1., Rechischurz computergestitzer
hnfortitationssamntungen: geserzliche und vertragliche Schutzmdglichkeiten fiir CD-ROM- wnd
Online- Datenbeanken, cit.

W2 Asi, v. gr., en la sentencia del Tribunal de Apelacion de Paris (4° c4mara), de 6 octubre
1995 (*R.LD.A ", 168, abril 1996, pp. 308-311), la prohibicidn inserta en un anuario de direccio-
nes distribuido por correo, en el sentido de no usar las direcciones con fines comerciales, no se
considerd eficaz, al no probarse el conocimiento de la misma por el usuario (figuraba en las
pdginas | y 401 de un ejemplar de 1993, pero no se demosiré que existiese esa clausula en los
anuarios de 1987-88. cuando ocurrieron los hechos). La imaginacién de los contratantes a estos
fines se ha ido aguzando, para evitar que se sorteen tales limites, en especial, sobre bases de datos
clectrdnicas. Buena muestra de ello es el caso ProCD Incorporated v. Matthew Zeidenberg and
Silken Mountain Web Services, 86 F. 3nd 1447 (7th Circ., de 20 junio 1996 puede verse en
“R.AED.ATL LTI, enero 1997, pp. 296-315), que refleja una prdctica contractual que el Instituto
Americano de Derecho pretende introducir en el Uniform Commercial Code (REICHMANN, op. cir.,
p. 228): consiste en la venta de bases de datos en CD-ROM, en tiendas para el gran piblico. con
una “cliusula-etiqueta™ ishrink wrap) o “licencia para el utilizador final”: las bases o programas
vienen embalados en una pelicula pldstica o de celofan que contiene la licencia y sus restricciones,
de forma que al rasgarla entra en vigor; y ademds de estar impresas esas restricciones de uso
comercial, también en el manual de uso, aparece en ta pantalla dei ordenador cada vez gue se pone
en marcha la base y el usuario no puede acceder a esta hasta que no indica su consentimiento a los
extremos de Ia licencia,
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del consumidor!®®. Pero nada parece vetar que el titular del derecho sui generis,
en ejercicio del disfrute econdémico de su derecho, pueda exigir un mayor pre-
cio a un competidor que pretenda acceder a su base de datos que a un simple
usuario’™; esto tiene una légica econémica y juridica fuera de toda duda, que
puede desempefiar un papel importante en la hip6tesis de las licencias obligato-
rias en las bases de datos que son fuente dnica de informacién.

8. Excepciones

Ademds de los limites anteriores, el art. 135 LPI establece tres excepciones a
los derechos exclusivos establecidos por la proteccidn sui generis; excepciones
que son idénticas a las consagradas respecto al derecho de autor sobre las bases
de datos (art. 34.2 LPI), de forma que se acendra el paralelismo entre ambos
derechos!™, sobre dmbitos distintos, como la estructura v el contenido.

El usuario legitimo de una base de datos podrd, sin autorizacion del fabri-
cante de la base, extraer y/o reutilizar una parfe sustanciaf de su contenido en
tres casos:

— “Cuando se trate de una extraccién para fines privados del contenido de una
base de datos no electrénica” Esta es la tnica mencién diferencial entre
bases de datos electrénicas y no electrénicas en la nueva regulacién, con
motivo de la facitidad con que pueden ser copiadas las primeras, perjudican-
do la explotacién del fabricante; es licito, por tanto, prohibir contractual-
mente {a realizacién de copias o extracciomes para uso privado de bases
infermdticas. La regla alude sélo a la extraccién, v no a la reutilizacién, pues
ésla, por definicidn, supone “una puesta a disposicién del piiblico™, 1o que es
antitético con los “fines privados”.

— “Cuando se trate de una extraccién con fines ilustrativos de ensefianza o de
investigacion cientifica en la medida justificada por el objetivo no comercial
que se persiga y siempre que se indigue la fuente”®, Otra vez se permite li-

193 Ley 7/1998. de 13 abril, sobre condiciones generales de la contratacién, arts. 7-10 y
concordantes; arts. 10, 10 bis y disposicién adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 julio,
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios {segtn la reforma de la primera Ley
citada).

I*3 Por ejemplo, 1a sentencia del Tribunal de Apelaci6n de Paris de 17 mayo 1996 (citada por
KERFEVER, en nota en “R.1LD.A”, 170, octubre 1996, p. 247) ha admitido que la AFP podia exigir
regalias mds altas a un redifusor —editor de un periédico que podia hacerle la competencia- que las
pedidas a un simple consumidor. También et caso norteamericano Legi-Tech, Inc. v. Keiper (citado
por PORTELLANO, ap. cit., p. 121 y BROWK, “LP.L.R.", 1989, 21, pp. 210-212) lo demuestra: la
“Legislative Bill Drafting Commission” de Nueva York habfa elaborado una base de datos de
materiales legislativos a la que se podia acceder en una terminal de ordenador previo pago. “Legi-
Tech™. que tenfa una base similar solicit6 acceso y se le denegd, alegando que era un competidor
que diseminaria la informacién a muy bajo coste en su propia base. “Legi-Tech” present6 demanda
argumentando la falta de derecho de autor sobre la base de la “Legislative...”. Atendiendo ambos
razonamientos, el tribunal fallé que las partes debfan ponerse de acuerdo en la fijacién de un
precio razonable que compensara a esta udltima por los costes v los riesgos de dispersion de la
informacidn.

195 Este paralelismo fue resaltado en la Posicién comiin del Consejo, cit., p. 27.

1%% El legislador espafiol se ha limitado a transcribir las excepciones de la Directiva, sin hacer
uso de las posibilidades de restringirlas que ésta le concedia; asf, no ha empleado la opcidn
reconocida por el considerando 51 de limitar la autorizaci6n a determinadas categorias de estable-
cimientos de ensefianza o de investigacién cientifica.
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bremente sélo la extraccién, pues la reutilizacién, normalmente ligada a
fines comerciales, deberd ser autorizada por el titular del derecho sui ge-
neris'®7. Esta excepcién puede resultar insuficiente para el desarrollo cienti-
fico y académico y algunas voces v grupos de presién ya se han alzado
contra ella en la escena internacional'®8,

- “Cuando se trate de una extraccién y/o reutilizacion para fines de seguridad
plblica o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial”.

Todas estas excepciones, en beneficio del usuario legitimo, una vez més, no
podran interpretarse de forma que su aplicacién cause un perjuicio injustificado
a los intereses legitimos del fabricante o suponga detrimento para la explotacion
normal de la base (art. 135.2 LPI). El caracter cerrado de la triada de excepcio-
nes y su paralelismo con las que afectan al derecho de autor sobre este objeto
hace que hayan quedado fuera otros limites tradicionales, como los privilegios
periodisticos o bibliotecarios, el derecho de cita, etc!®%. Esta opcidn legislativa
contrasta con las més numerosas excepciones que plantea el proyecto de ley
estadounidense analizado antes.

197 Incluso la reutilizacién sin fines comerciales en este dmbito (v. gr., introducir la base de
datos ajena en el servidor, de acceso restringido. de una Universidad o de un Instituto de investiga-
cion) necesitard la autorizacién del fabricante, pues, normalmente, tal empleo de la base podrd
encarecer el precio exigido para el uso.

1% Sefinladamente, REICHMANN {(portavoz de la comunidad cientifica mundial en relacién
con el provecto de la OMPL sobre bases de datos) ha criticado la transposicidn alemana de esta
excepcidn (hasta cierfo punto parecida a la espaficla), en el sentido de que no se establece
c6mo hard el cientifico para obtener acceso a los datos cuande el dueiie de la base le fija un
precio demasiado elevado; lo cual serd equivalente a una negativa caprichosa a la consulta de
labase v ala creacién de mini-monopolios mediante el aumento de los precios, Para €1 debe
garantizarse el acceso de cientificos vy docentes a cualquier base de datos que sea ofrecida al
piblico, o pagando sdlo los costes de distribucidn o una cantidad equitativa y cengruente con su
misidn y sus medios (REICHMANN, op. ¢it., pp. 232-233; REICHMANN-SAMUELSON, op. cit., p. 114
y S8.).

199 Asi, HUGENHOLTYZ, European Legisiation..., cit., p. 10; cfr, STROWEL-TRIAILLE, op. cif.,
p- 287. Acaso podria argumentarse (con el telén de fondo del derecho fundamental a la tibertad de
informacién), con una interpretacion sistemdtica de la LPI. la existencia de una excepcién limitada
en favor de las informaciones de actualidad (similar a la excepcién del proyecto norteamericana),
con fundamento en los arts. 33.1 y 35.1 LPT; el derecho de cita del art. 32 LPIL; y la libre
reproduccién y préstamo sin fin lucrativo de determinadas instituciones como museos, bibliotecas,
etc. del art. 37 LPL; pues todos estos limites estan incluidos en el cap. II del tit. II1, libro I de ia
LPI v son aplicables a todas las obras, entre las que se encuentran las bases de datos, las cuales,
ademds, tienen sus excepciones especificas. Como apoyo, la regla de salvaguardia de aplicacion de
otras disposiciones legales de los arts. 40 y 137 LPIL, Y. dado el necesario paralelismo en las
excepciones entre derecho de autor y derecho sui generis, dichas excepciones se aplicarfan tam-
bién a éste, siempre con respeto a la explotaciéon normal de la base y a no causar un perjuicio
injustificado a su titular (arts. 135.2, 134.2.a, y 40 bis LPI). Pero esta forma de discurrir presenta
demasiados flancos débiles. empezando por la interpretacién de estos ultimos articulos (que, si
resultan restringidos, al ampliar dichas excepciones, dejan perfilado un derecho sui generis mds
débil que el perseguido por la Directiva), y acabando por la ausencia de un sencillo reenvio a las
excepciones citadas {arts. 33, 32, 35 y 37 LPI), como el que si efectia expresamente el art. 34.2 al
art. 31 LPI (confréntese con el art. 6.2.d de la Directiva); adema4s de otras consideraciones en las
que no procede extenderse. En definitiva, las escasas excepciones legales al derecho sui gerneris
pueden constituir un peligro para la difusién informativa (cfr., como refuerzo, lo dicho supra,
apartado V1.4, respecto al préstamo de bases en bibliotecas).
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9. Duracidn

El plazo de proteccidn sui generis se cuenta desde el 1 de enerc del afio
siguiente a la fecha en que se dé por finalizado el proceso de fabricacién de la
base de datos, y es de quince afios (art. 136.1 LPI). Corresponde al fabricante la
prueba del momento de fabricacidn?®, No obstante, cuando la base haya sido
puesta a disposicion del publico antes de la expiracion de dicho periodo, el plazo
de proteccion expirard a los quince afos, contados desde el 1 de enero siguiente
a la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposicion del ptiblico
por primera vez (art. 136.2 LPI).

Estos plazos son uniformes para todas las bases de datos que cumplan el
requisito de la inversidn sustancial, con independencia de que sus contenidos
varfen o no, necesiten frecuente actualizacién o no. Pero, dado que lo normal
es que el valor econdmico de la base y su éxito comercial dependan de conti-
nuas actualizaciones, s¢ ha previsto que una nueva inversion sustancial para
realizar cualquier modificacién sustancial genera un nuevo plazo de proteccidén
de 15 afios para la base resultante (art. 136.3 LPI). Tanto la inversién como la
modificacién sustanciales se evaldan desde un punto de vista cuantitative o
cualitativo, y esta dltima puede resultar de adiciones, supresiones o cambios
sucesivos?0l. Esie régimen supone, en términos realistas, que las bases de datos
serdn protegidas tanto tiempo como existan y, en consecuencia, su plazo de
proteccion depende de la vida de la base, y no de la vida de sus autores; en este
sentido, presenta analogia con las patentes®™, mds que con el derecho de autor,
que perdura post mortem auctoris (art. 26 y ss. LPI); aunque, a efectos practi-
cos, la duracidn del derecho sui generis y del derecho de autor sobre una base
de datos vienen equiparadas por la via de las nuevas modificaciones sustan-
ciales.

Estas reglas sobre la duracién del derecho sui generis se completan median-
e una serie de disposiciones transitorias en la LPI (15°-18%) que. en sinlesis,
conceden esa proteccion también a las bases de datos fabricadas durante los
i5 afios precedentes al 1 enero 1998, es decir, fabricadas a partir del 1 enero
1983, siempre que cumplan los requisitos exigidos para la preteccién sui generis
(DT 16%). Esa proteccidn “'se entenderd sin perjuicio de los actos concluides y de
los derechos adquiridos antes del 1 de enero de 1998” (DT 17°). De ahi no cabe
deducir una eficacia retroactiva plena del nuevo derecho, ex tunc, desde el mo-
mento de fabricacién de la base de datos, que afrentaria elementales principios
del sistema juridico espafiol ¥ supondria una hipertrofia de la litigiosidad; para
evitar esta hermenéutica dudosa, que ya se plante6 en relacién con el nuevo

9 Asi lo seiala el considerando 53 de la Directiva 96/9/CE y se desprende de los principios
generales de nuestro derecho (cfr. art. 1214 Ce.). A tal efecto, serd prudente el proceder del
fabricante que archive todo tipo de justificantes de los gastos, asf como copias de cada antigua
versidn. Bouza LOPEz (Ler proteceion.... cit., p. 1080) sugiere, para facilitar la prueba. la inscrip-
cion en el Registro de Propiedad Intelectual, ¢ indica en cuvanto al procedimiento la analogia con
los programas de ordenador.

1 Inciuso el considerando 55 de la Directiva habla de la “verificacion sustancial del conteni-
do de la base de datos”, siempre que implique una inversién sustancial.

22 Apunta esta idea METAXAS. op. cif., p- 232. Cfr, también LEHMANN, La nuova..., cit.. pp.
116-117.
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derecho de autor sobre los programas de ordenador’®, y, en concreto, con el art.
9.2 de la Directiva de 14 mayo 1991 vy la vigente disposicién transitoria 8§ LPI,
el legislador comunitario y, a su vera, el espafiol han introducido una regla mds:
el niimero segundo de la disposicidn transitoria 16" establece que “e! plazo de
los quince afios de proteccion sobre las bases de datos « las que se refiere el
apartado anterior se contard a partir del uno de enero de 1998”. Es decir, que
la retroaccién fijada de los quince afios anteriores al | enero 1998 es para el
objero de la proteccidn, pero no para la eficacia de dicha proteccidn, que empie-
za a contarse (15 afios} a partir de ese 1 enero 1998. O si se quiere dicho de oftra
forma: ¢l nuevo art. 133 y concordantes no tienen eficacia juridica retroactiva;
su régimen se aplica a partir de la fecha Ifmite de transposicién de la Directiva
(para asegurar en ¢l futuro la armonizacién comunitaria), pero no sélo respecto
alas bases de datos creadas a partir de ese momento, sino respecto a toda base
fabricada durante los quince ailos anteriores y que cumpla los nuevos requisitos.

10. ;Existen diferencias reales entre la proteccidn por derecho de autor
¥ por derecho sui generis? Resumen critico

El diserio legal de una doble proteccidn resulta evidente a estas alturas.
Preguntarse ahora por la diversidad de ambos derechos no tiene por objeto
confeccionar un sumarie de diferencias, que se corresponde, en sustancia, con
las que median entre el derecho de autor y cualquier derecho afin, y que ya
fueron examinadas, sino que pretende obtener una respuesta acerca de si el
derecho de autor sobre las bases de datos va a tener alguna efectividad practica
o, por el contrario, como creo, cabe razonablemente prever que ¢l nuevo derecho
sui generis serd la fuente principal de proteccidn de este sector. Repasando los
extremos de comparacion, tenemos gue:

a} El derecho sui generis nace en cabeza del fabricante de la base de datos,
mientras que el derecho de autor corresponde a éste, como creador. Diferen-
cia clara que trac como resultado que ne sean aplicables a aquél los princi-
pios sobre titularidad de la persona fisica que crea la obra y las reglas de la
creacidn asalariada®™.

b) También es manifiesta la disparidad entre estructura-originalidad versus in-
versién-contenido para deslindar los objetos de proteccion de sendos dere-
chos. Pero no cabe olvidar que el principio de cumulatividad que los relacio-
na llega a permitir, segin la interpretacién que defiendo, aplicar el derecho
sui generis no sélo a bases de datos de estructura original, sino incluso al
contenido original y, por ende, tutelado por derechos de autor, de cualquier
“base de obras” que cumpla el requisito de la inversidn sustancial.

M Por todos, muy recomendable la lectura de DELGADO ECHEVERRIA, 1., en BERCOVITY, R,
Comentarios a fu LPIL cit,, 2% ed., pp. 2310-2315. Segiin la disposicién transiteria 8* LPI, “las
disposiciones de la presente Ley serdn aplicables a los programas de ordenader creados con
anterioridad al 25 de dictembre de 1993, sin perjuicio de los actos ya realizados y de los derechos
va adquiridos antes de tal fecha™.

24 Cfr. arts. 5. 51 y 97 LPI, en relacidén con el considerando 29 de la Directiva 96/9/CE. Por
no hablar de los problemas de la creacién en relacién con personas juridicas (vid. BERCOVITZ, R..
en ., Comentarios « la LPI, cit., 2* ed., pp. 108-109), que no se producen en relacién con el
titular del derecho sui generis.
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¢) La disparidad en el plazo de proteccién por derecho de autor (vida del autor
mds 70 afios)??? y por derecho sui generis (15 afios més sucesivas renovacio-
nes por cada modificacidn sustancial) queda sumamente atenuada, como se
acaba de decir, pues la proteccion sui generis alcanzard en la préictica toda la
vida util o comercial de una base de datos, debido a las continuas actualiza-
ciones que éstas requieren. Con lo cual, no puede afirmarse que la duracién
del derecho de autor sea superior, si se pondera esto con las caracteristicas
del objeto protegido.

d) Podria argumentarse, en favor del derecho de autor sobre bases de datos,
que recibe no sélo proteccion nacional o comunitaria (como el derecho sui
generis), sino ademds internacional de cardcter mundial automaticamente%6
(Convenio de Berna, Convenio Universal de Derechos de autor, Acuerdo
ADPIC). Siendo esto inconcuso, no resulta despreciable el dato del rdpido
ritmo con que se suceden los tratados internacionales sobre materias nuevas
(como ocurrid, v. gr., con la topografia de productos semiconductores)??? y
la actitud decidida de la OMPI de alcanzar un acuerdo en esta materia, segun
se vio; ademds de la trascendencia de su cardcter de derecho afin para estos
efectos. Todo lo cual puede desarticular en breve este desequilibrio interna-
cional.

e) Desde un punto de vista juridico y econdmico, ambos derechos proporcio-
nan una proteccién similar, puesto que los derechos de explotacién que
comprende el derecho de autor (reproduccidn, distribucién, comunicacién
publica, etc.)?"8 se encuentran igualmente amparados mediante el derecho de
extraccidn y/o reutilizacién de la proteccién suf generis. De manera que los
derechos patrimoniales, el disfrute econdmico de la base de datos, se garan-
tiza por igual con ambos derechos y el ejercicic del derecho sui generis
puede traer consigo, en cambio, mencs contrariedades {en cuanto a la prueba
de la originalidad, etc.). En la balanza quedan a favor del derecho de autor
los derechos morales sobre la base de datos, los cuales, si se piensa bien,
ticnen escaso sentido en relacién con bases de datos no originales cuyo
contenido informativo pertenece al dominio piblico?®,

M% Art. 26 LPIL, con los matices que, aplicados a las bases de datos, puedan introducir los
articulos siguientes.

05 Este es el tinico argumento que alega CERINA (op. cii., p. 599} para sostener que el requi-
sito de la originalidad (= derecho de autor) es importante pese a la aparicién del derecho sui
veneris. Resaltan la diferencia, también, GARRIGUES, C., op. cit., pp. 3 ¥ 5; KEREVER, Protection
par le droir.., cit., p. 82; METAXAS, op. cit., p. 228,

7 Tratado de Washington de 26 mayo 1989. Asi razonan, por ejemplo, LUCAS-LUCAS, op.
cit., pp. 123-124,

M8 Art. 17 y ss. LPL. Alguna duda podrfa plantear el derecho de transformacién {(art. 21},
respecto a bases de datos que contengan mera informacidn.

09 Cfr. art. 14 v ss. LPI. Como recuerda el considerando 28 de la Directiva 96/9/CE, el
derecho moral de autor se ejercerd segin la legislacién interna y el Convenio de Berna y “no entra
en el dmbito de aplicacidn de la presente Directiva”. Aplicar los derechos morales a una base de
datos fictica da fugar a ejemplos absurdos: ;,qué sentido tendria reconocer derecho a la integridad
o derecho de paternidad respecto de puros datos inapropiables como los nombres de abonados al
teléfono, fos nombres y direcciones de empresas, datos meteorolégicos o bursdtiles, etc.? De la
existencia de estos derechos morales, en el de autor se infiere otra diferencia con el derecho sui
generis: éste es absolutamente transferible o cedible (art. 133.1), mientras que aquél, al menos en
lo referente a esos derechos morales. es irrenunciable e inalienable (art. 14 LPI). Aun podria
esbozarse alguna ofra diferencia en relacién con las bases de datos no publicadas (vid. supru); o
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Si anadimos a las anteriores consideraciones, y especialmente a la dltima,
dos significativos matices, 1a conclusién caerd por su propio peso: la solucién
judicial de las controversias se decidird normalmente por el cauce del nuevo
derecho afin sobre las bases de datos. El primer matiz es que el derecho de autor
s6lo atiende a la estructura de 1a base y no a su contenido (salvo que este esté
constituido por obras, protegidas en sf), con lo que su proteccién es muy limita-
da. La segunda precisién radica en que el criterio de la seleccién/disposicion,
proveniente del art. 2.5 del Convenio de Berna, y en el cual se basa el derecho
de autor, es muy dificil de cumplir en las modernas bases de datos®!%:

— En cuanto a la “disposicién”, ordenacién o clasificacion (management), no
serd fdcil que revista cierta creatividad u originalidad en muchas bases de
datos, puesto que serdn las propias necesidades de consulta de los usuarios
las que impongan tales pautas; y, en la mayoria de los casos, en aras a una
consulta f4cil, que un criterio demasiado original ¢ caprichoso podria difi-
cultar, se tratara de clasificaciones mecénicas, habituales, objetivas o bana-
les. que no alcanzaran originalidad suficiente para ser amparadas por el
derecho de autor; asi, el orden alfabético (es dificil pensar otro orden (til,
por ejemplo, en una lista de abonados al servicio telefénico}, cronolégico,
numérico en orden ascendente o descendente, geogrdfico, u otras categorfas
negociales uniformes. Aplicada esta regla con rigor, acaso ni siquiera las
mds valiosas bases de datos sobre jurisprudencia o legislacién cumplirian
una tal clasificaci6n creativa. En las bases de datos electrénicas, en defini-
tiva, tal orden o disposicién no existe en el sentido de una compilacién en
soporie papel, pues basta con memorizar el contenido en desorden, siendo lo
importante el programa de ordenador para las biisquedas y recuperacion de
informacién?'!,

— También la “seleccidn” del contenido de la base de datos viene determinada
en muluples ocasiones por las necesidades de los usuarios, lo que torna
entonces en evidentes muchas categorias de seleccién. Pero, sobre todo, los
progresos tecndlogicos han permitido que una base de datos sea mds com-
prehensiva que selectiva, en definitiva, que sea exhaustiva o tendencial-
mente exhaustiva. Mas valor tendrd, y mds apreciada serd por sus usuarios
cuanta mayor informacién contenga. ;O cabe augurar mis éxitc a una base

abundando en la mayor fortaleza del derecho sui generis (KOUMANTOS, op. cit., p. 124,
HUGENHONTZ, European Legislation..., cit., p. 8, y cfr. METAXAS, op. cit.. p. 232), si se piensa,
por ejemplo, que la extraccién de partes no sustanciales de la base no estd en modo alguno
limitada por derecho de autor (cfr. art. 34 LPI).

0 Asi suele ponerlo de manifiesto fa doctrina: BERGER, Der Schutz elektronischer
Darenbanken.... cit., pp. 173-175; CERINA, op. cit., pp. 593-598 (en detalle); DREIER. op. cif., p.
741, GARRIGUES, C., op. cir, p. 3; KOUMANTOS, op. cit, pp. 90-92; METAXAS, op. cil., p. 229,
STROWEL-TRIAILLE, Le droit d'auteur, du logiciel au muliimédia, cit., pp. 245-246. En ¢l mismo
sentido, el citado informe de la U.S. Copyright Office, pp. 74-76 y la exposicién de M. PETERS
ante el comité del Congreso EE.UU., doc. cit,, p. 5.

211 Aungue, ciertamente, cabe argumentar que esa es la “disposicién”™ (libre) del contenido
que imprime ¢l cardcter de creacidn intelectual a la base de datos, y esa es la forma cabal de salvar
su proteccién por derecho de autor, no deja de ser razonable la siguiente critica de CERINA (ap.
cit.. pp. 594-393): el orden se sustancia a un nivel técnico, y refleja el disefio y la destreza del
ingeniero del sofiware o del informatico en cuestion; por tanto, ;por qué beneficiar al autor de una
base de datos mediante un orden original dictado por el programador, es decir, creado por otra
persona, cuyoe trabajo ya goza de su propia proteccién separada?
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de datos de legislacién o jurisprudencia civil que omita normas o sentencias
segiin el arbitrio del productor, que a otra que ofrezca esos materiales al
completo? Pues a esta paradoja legal se Ilega con el criterio de la seleccidn,
pues leva a concluir que cuanto mds completa sea una base de datos, menos
proteccién recibird y, viceversa, la omision de materiales, en cuanto selec-
cidn, garantizard este auxilio normativo.

En definitiva, una aplicacién ngurosa de este ya minimo criterio de la *“'se-
leccion o disposicion” redundard en el abandono de la proteccidn de las bases de
datos mediante derecho de autor, para optar generalizamente por el derecho sui
generis, que, ademds de su interesante dmbito de aplicacion, no requerird prue-
ba del cardcter original de la estructura ni dependerd de la discrecionalidad del
juzgador para ver ratificada esa prueba?!2,

VII. CONCLUSIONES

El derecho sui generis constituye un nuevo derecho afin, muy sélido, para
evitar la piraterfa en las bases de datos y fomentar el aumento de la produccién
en este sector. Su finalidad, proteger las fuertes inversiones en productos de gran
utilidad pero escasa creatividad, es positiva. Pero, precisamente, la fuerte pro-
teccion que dispensa, superior en algunos aspectos al propio derecho de autor
sobre las bases de datos, encierra algunos peligros que sélo una certera aplica-
cion jurisprudencial puede conjurar. En concreto, es posible un aumento de los
litigios para limitar la competencia. Este riesgo estuvo muy presente a la hora de
perfilar el nuevo derecho sui generis en la Directiva 96/9/CE, que precisamente
quiso evitar ese uso torticero del mismo, que generase abusos de posicion domi-
nante. Asi, en la disposicidén final tercera de la Directiva (art. 16)?!3 se establece
un sistema de seguimiento de la aplicacién del derecho sui generis. antes del
I enero 2001, y cada tres anos en lo sucesivo. la Comisién deberd presentar un
informe al Parlamento Europec, al Consejo y al Comité Econdmico y Social,
con base en informaciones especificas suministradas por los Estados miembros,
acerca de la aplicacidn de este nuevo derecho y, sobre todo, si “ha dado lugar a
abusos de posicién dominante o a otras violaciones de la libre competencia que
justificasen medidas adecuadas, en particular el establecimiento de un régimen
de licencias no voluntarias”. Se trasluce aqui el temor a que el derecho sui ge-
neris haya nacido con una robustez excesiva que permita tales abusos y. en
especial, la creacién de monopolios sobre la informacion. Las excepciones al
nuevo derecho exclusivo, tal como han quedado incorporadas al Derecho espa-
fiol, tampoco se revelan suficientes atajar este problema.

En definitiva, sélo la interpretacién jurisprudencial rigurosa de los presu-
puestos necesarios para aplicar el derecho sui generis (sobre todo el requisito de
la “inversién sustancial”) servird para impedir estas prdcticas colusorias y para
mantener el principio de minimis non curat pretor, de forma que el auxilio judi-

112 Argumentos para flexibilizar un tanto esta regla pueden verse en mi trabajo £/ nuevo de-
recho Csui generis ..., citado supre.

213 Disposicién que. evidentemente, no ha sido transpuesta, pues s¢ trata de un mandato a la
propia Comisidn y a los Estados miembros y no 2 los particulares.
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cial no sea impetrado de continuo para proteger bases de datos que sean auténti-
cas bagatelas.

Por otra parte, el atractivo que presenta el nuevo derecho sui generis, junto
con la inevitable degradacidn del derecho de autor en relacién con las bases de
datos y las nuevas tecnologias, parecen consolidar la rebaja del tradictonal re-
quisito de la originalidad en el ambito del Derecho de Propiedad Intelectual. La
pregunta que queda en el aire, ademds de la aplicacion que se hard del nuevo
derecho, es si se pretenderd extenderlo en el futuro a otras prestaciones o pro-
ductos, como puede intuirse en las palabras del Libro Verde de la Comisién UE
sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Informa-
cidn, de 1995: “constituird ¢l punto de partida de cualquier iniciativa comple-
mentaria que se adopte en el future en materia de derechos de autor y derechos
afines vinculados con la Sociedad de la Informacién™2'*. Todo dependerd de 1a
eficacia que demuestre en la proteccién de las bases de datos, en un contexto de
‘mesura que respete el equilibrio de los diversos intereses en juego. Expectacidn,
cautela y observacion ante el devenir practico de este nuevo derecho son las res
actitudes que han de marcar también las futuras tentativas internacionales de
regutar este campo.

1% COM (95) 382 final, cap. 1, § 87, p. 32.



