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1. INTRODLrCCION 

En el curso de los dos o tres últimos años, el problema de la protección legal 

de las hases de datos, además de tornarse cada vez más acuciante, ha sufrido una 
auténtica convulsión jurídica, cuyo epicentro, en la legislación europea, está 
desplegando rápidamente sus consecuencias en el orden internacional y compa- 
rado. Ciertamente, esta cuestión no es, en sí, tan novedosa como a primera vista 
pudiera parecer. El Derecho de propiedad intelectual se ha venido encargando. 

ya secularmente, de dispensar una tutela efectiva a las “colecciones” o “com- 
pilaciones” que reunlesen las condiciones de originalidad suficiente para erigirse 
en obra o creación per se. Así, antologías. enciclopedias, diccionarios, catálogos, 

repertorios de jurisprudencia o legislación u otras colecciones que, por la selec- 
ción o disposición de sus contenidos, hayan constituido creaciones intelectuales 
han merecido protección mediante el derecho de autor. 

Ahora bien, conviene reparar en que dichas colecciones podían y pueden 

contener tanto obras ajenas (v. gr., una antología de cuentos iberoamericanos) 

* Este trabajo se Inscribe dentro del Proyecto de investigación PS950087. “Derecho de mm 
y ““e\as tecnologías”. subvencmnndo por el M E.C. 
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como puros datos o hechos (v, gr.: informaciones estadísticas, bursatiles, históri- 
cas, legislativas), que bien pueden considerarse en muchos casos insertas en 
el dominio público. Es aquí, principalmente, donde la llamada “Sociedad de la 
Información” y  la “Era Digital” han introducido factores inéditos, que han forra- 
do un replanteamiento vertiginoso del trato legal dispensable a las colecciones 
o bases de rlatos’. En efecto, el desarrollo tecnológico, informático y  de las trle- 
comunicaciones ha propiciado el fenómeno de la piratería; hoy en día puede 
resultar sencillo copiar el contenido de una base de datos -con un simple escá- 
ner, si estaba en soporte papel. o con los programas informáticos adecuados- y  
reordenarlo electrónicamente sin autorización del fabricante, con el fin de crear 
una base de datos dc idéntico contenido. pero que no infringiría los derechos 
de autor respecto a la ordenación de la base original*. Resulta evidente que las 
inversiones econbmicas y  de trabajo realizadas para producir la primera base de 
datos quedarían perjudicadas. Dos ejemplos situarán definitivamente el principal 
problema objeto de este estudio: 

a) Supongamos que alguien decidiese crear una base de datos sobre abogados 
de un país o de Europa especializados en Derecho informático’ o en Dere- 
cho de propiedad intelectual. Para recopilar la información llamaría a cada 
colegiado y  le preguntaría su especialidad; después. colacionaría en su base 
de datos los nombres, direcciones y  teléfonos de los que reuniesen esa carac- 
terística. Si la base es tendencialmente exhaustiva y  su orden o disposición, 
como es lógico. puede revestir escasa o nula originalidad (un listado alfabé- 
tico. por ejemplo), carecería presumiblemente de protección por derecho de 
autor. Sin embargo, si otra persona pretende competir con él y  vender un 
listado similar, el primer productor deseará en justicia que el competidor gaste 
el mismo tiempo, esfuerzo y  dinero que el para hacerse con los nombres. 

b) El segundo ejemplo nos lo proporciona la sentencia del Tribunal Supremo 
español de 17 de octubre de 19974. Se trataba de una demanda por plagio e 
infracción de los derechos de autor presentada por tres Cámaras de Comer- 
cio, productoras de un catálogo de industrias y  empresarios de tres provin- 
cias, contra una sociedad limitada que ofreció al mercado una base de datos 
dc similar contenido. Con fundamento en la diferente clasificacion de las 
empresas -alfabética en el primer catálogo, por provincias y  actividades en 
la segunda-, y  en la falta de originalidad de la primera base -pues la mayo- 
ría de los datos se encontraba en otro catálogo, en registros fiscales, labora- 
les y  mercantiles y  en las guías publicadas por Telefónica-, el Alto Tribunal 
desestimó el petitunt de los productores del primer catálogo. 

’ Sobre las posibles dlictcncias cntrc estos tt<rminos y otros scmqantcs, vid luego el apann- 
do\‘I.l. 

? Así sc rccogc en cl consukrando 38 de la Directiva 96/9/CE. de 1 I margo 1996, del 
Parluncnto Europeo y Consejo de la Unión Europea sobre protcccián jurídica de !as bases de daros 
(D.O.C.E.. L 77120. de 27 mtxzo 1996). como fundamenta para el establecimiento de un nuevo 

’ Rsperrorm dc-J&,sprudencm A;an&,di; N” 7468. Para un análisis detenido de rstc fallo y 
su purîta en rclx16n con la Jurisprudencia comparada. vid mi artículo “El nuevo derecho SUI 
venei’,v sobre Ins bases de daros”, cn “Actualidad Civil”, en prensa. 
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Delando al margen las circunstancias concretas que concurrían en esta 
sentencia, lo cierto es que los productores de una base de datos sobre empresas o 
sobre abogados especializados en Derecho infomrático no podrán reclamar una 
propiedad sobre los datos obtenidos con su esfuerzo e inversión, pues son in- 
susceptibles de apropiación ni de protección por el derecho de autor. Pero parece 
ahorrado 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 difusiún de la información. Ciertamente. no cabe conceder 
derechos exclusivos sobre las informaciones, puesto que ello vulneraría los dere- 
chos fundamentales, constrtucionalmente reconocidos, de la libertad de expre- 
si6n y de tnformación’; el derecho “a comunicar o recibir libremente informa- 
ción veraz por cualquier medio de difusión” supone un límite a la propiedad 
intelectual, e ignorarlo irrogaría un tremendo perjucio al desarrollo de la ciencia, 
la tecnología y la cultura; éste es el peligro de la sobreprotección de las bases de 
datos. Pero igualmente peligroso y desafortunado es el déficit protector, pues 
generaría una merma del interés de los fabricantes en invertir recursos en la 
producción y difusión de nuevas bases de datos, con la consiguiente pérdida de 
beneficios que el acceso a esa información proporcionaría al público6. 

En esta tensión se mueve el derecho sni generis establecido por la Directiva 
96/9/CE, rie // n~ar:o 1996, de la Unión Europea sobre protección jurídica de 
las bases de datos, cuya rrarupposición ai Derecho español se ha efectuado me- 
diante la Lq 5//998. de 6 de ITIU~ZO~, la cual incorpora dicha regulación directa- 
mente en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996. También 
el Ie~isludor olewírr ha incluido ya esa normativa en su LP1 mediante el art. 7 de 
su Ley sobre servicios de información y comunicación de 22 julio I997s, por ci- 
tar rolo las transposiciones más tempranas. El nuevo derecho, que convive con 
el clásico derecho de autor sobre las bases de datos, persigue la defensa de la 
inversión contra la apropiación inautorizada de los resultados conseguidos, allá 
donde no llega el derecho de autor. 

’ Art. 20. I CI, y d) dc la Constitución espniiola. Sobre este punto, vrd. ROJO AJUKIA. L.. en 
Bkl<r~~vir/ ROI>IIII~LW/-CI\NO. R. (coord ). Co,~wrrr<rrio~ LI lo Lev de Propedud /nrelecnrol, ta ed., 
Tecnoh. Madrid. 1989. pp. 528.547 y. sn especial, p. 54.5 y SS. 

o Este prohlrma de conciliación con los derechos recogidos en la Cana Magna es objeto de 
honda preocupación en el foro Jurídico estadounidense: wd. los ~nferesantes cmx y retlex~o- 
nes recogIdos en las siguientes sen,enc,as: Kregor I A.w<.umd Press. 731 F. Supp. 113, I ll 
(S D.N.Y 1990). revisada. 917 F 2d 700 (2d. Cuc. 19911, sobre estadísticas de un jugador de 
haeball: Fimi,ri~rul I,z~orrutirio,i, Im \. Moodj ‘s hrvesror.s SenGe. /nc.. 808 F. 2d. 204. 207 (2d. 
CKC. 1986). que subraya qoc con la sobreprotección mucho material científico quedaría como de 
acceso restringido. Horpei- R Ro\+. Pub/~~lierx. Inc. v. Nuiurim Enrerc. 471 U.S.S39, 560 (IYW), 
qur compagina el daecho de autor con la primen enmienda de la Constitución de Esrados Umdos 
tliknnd de expresión) mediante el binomm idea-exprestón y el prinapio de buena fe. También ha 
sido punto de referrncla imporonk para el Informe presentado por la U.S. C<~p!‘ri@ Oflce en 
agosto de 1997 (cfr. p. 1 y ss y 107 y ss.) con objeto de preparar una ley al efecto [cfr. ufro, apto. 
ll 31. En la IIIIS~II~ linea. cfr. la srntenc~a del Tribunal Federal de Australia de 30 octubre 1996 
(puhlvzada en “lntemafvxal Review of Industrial Propefly and Copyrighr La+“, “I.I.C.“. 29, I/ 
1998. pp. Iv--l 141 
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La trascendencia jurídica y económica de esta nueva protección ha genera- 
do ya una profusa bibliografía a nivel mundial; ello no es de extrañar, si se echa 
una ojeada a los ohjetos a los que afecta, de uso común y amplia difusión, como 
es el caso de las páginas blancas de las guías telefónicas, que, reconvertidas en 
bases de datos comercializadas, están ocasionando numerosos litigios en varios 
países’; o las hases de datos sobre patentes , Io los repertorios jurisprudenciales, 
ohras multimedia y un inagotable etcétera. 

La pretensión de este estudio es delimitar el alcance de la nueva protección 
wi gewks de las bases de datos y los problemas que puede ocasionar su aplica- 
ción. los contlictos del denominado derecho sui get~eris con el tradicional dere- 
cho de autor y la trascendencia futura del primero. Para ello se examinará prime- 
ro la forma en que ha quedado recogido en la Directiva comuniraria, el sfc1111.r de 
los tratados, acuerdos y proyectos internacionales relacionados con las bases de 
datos y la situación existente en Estados Unidos. A continuación, partiendo de 
los recién aprobados artículos de la Ley de Propiedad Intelectual Española sobre 
la protección de las bases de datos, trasunto de la Directica citada. se analizar6 el 
contenido de esta tutela. 

II DERECHO EUROPEO 

Puede afirmarse que, hasta mediada la d6dada de los ochenta, no se comen- 
zó a considerar seriamente la posibilidad de incorporar en los países de la Comu- 
nidad Europea un derecho sui gerzeris” que protegiese la inversión realizada en 
bases de datos que no resultasen protegidas por el derecho de autor al carecer de 
originalidad en los criterios de selección o disposición de sus materiales. Ahora 
bien. por un lado, en algunos países venía consiguiéndose un resultado similar 
respecto a las compilaciones con escasa o nula creatividad; así, en el Reino 

delta Cultura c drllo Spellacolo” (‘.A I D.A.“), Giuffr?, Milano, 1997, VI, Pp. 134.156. 0. igual- 
mente. la generación de bases de datos privadas y venales comenidas en otros registros públicos, 
CR., como ejemplo. TOLI\TOR)CLOS, V , Das priwre Handelsregirrer rrnd die DutenDar~krichtirr~ie, 
“Computer und Recht”. 1998, 3, pp. 129.134. 

‘I Prácricarnmte, la primera referencia nommativa al derecho .wi generis sobre bases de da- 
(os puede atribuirse n KGK~YFK. A., Prnre<~tion pnr droir d’auteur ou ,mmc,,on “mi jimm”, en 
“Banques de données el droit d’auteur”, Colloque organisk par I’Institut de Recherche en propneté 
~ntellecruelle Hcnti Desbois (IRPI) et I’UniversitB de Paris-Dauphine (Pa& 27 novembre 1986). 
Llbralrie% Techniques, Paris, 1987, pp. 71-83. K~~VEK propugnó con cautela la conveniencia de 
su Implantación. como derecho complementario al de autor, a 18 par que negaba su exwencia 
como derecho afín en 18 normâtiYâ francesa del momento. Sin embargo, 8 mi quicio, la defensa m6s 
sólida del derecho .sui~:cne,?~, como contraste y complemento del derecho de aufor. fue la realz- 
da en 1990. nmes de los primeros pasos legislatiws de la Comisibn Europea, por M~TAXAS. C., 
Prorm ,,w, of D~rrub~rr~s~ Quwily Srcerr>ip rn rhe Wroq Dlrei rrnnï, “E.I.P.R”, 1990, 7. pp. 227. 
234. Cfr libro blanco de la Comxión sobre Propiedad Inmaterial e Intelectual, COM (85) 310. de 
14 )“nm 1985 
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Unido e Irlanda se las protegía mediante un copyight para el que apenas se exi- 
gía originalidad creativa”, pues se entendía suplido este requisito (nunca defini- 
do en sus leyes) con el criterio del skill nnd labour, es decir, de la inversión. Es 
la misma idea que presidía las decisiones de los tribunales norteamericanos hasta 
199 1: se protegía el “sudor de la frente” (sweat of the brow) de los productores 
de una base de datos’j. 

Por otro lado, en los países nórdicos sí existía desde 1960 una protección 
cercana al derecho sui gerren’s, 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 ellas14, por el cual “los 
catálogos, tablas y compilaciones similares, en las que se halla reunido un am- 
plio número de elementos, no podrán ser reproducidos sin consentimiento del 
productor hasta que transcurran diez añoslS desde el año en que la producción 
fue publicada”. Asimismo, establece que si dichas producciones o parte de ellas 
gozan de protección por derecho de autor u otro derecho, éstos podrán ser ejerci- 
tados; las excepciones previstas para el derecho de autor se aplican también a 
este derecho sobre los catálogos. En definitiva, estas leyes no establecen crite- 
rios de originalidad; y la protección otorgada es ~610 contra la reproducción, es 
decir, ~610 contra la copia servil, no contra otra utilización de la información o 
contra extracciones no autorizadas. 

‘I Vid. LU. S.. Dürh ce Proiectron I” the L’tured Kmgdi>,n: rhr New Deol (2nd I,.S EffWs O,T 
s<~friwl.P PrinwrolL “Europwn Intellectual Property Review” (E.I.P.R.), 1998. 1. p. 32 y SS.. en 
especial. ti. 4 , THOKN~. C. D Tire Irifrrngenreni of Dnruboe Compilrrrions: A Caw j«r Rqform :?. 
“E LP R.“. 1991. 9. pp. 331.333. En este entendimiento. ong~nal es lo no copiado, con indepen- 
dwcn de que cl matenal sea compilado tediosamate, sin mspiración ni novedad sustancial (listas 
de progmmas TV. resultados de carreras de cabnllos. etc.). Parecidamente ocurría en Hola~~~u, en 
virtud de la interpreractón junsprudencial del an 10.1 de su LPI; Gd. HUG~NH(II.T~, P. B., 
PI.OIP~~IO,! 01 Gwrprlorio~~r of Fucis ln Gernun,v unA rhe Ne:erherlunds, en DOM\I~UNO E. J., 
HL(~~NHOI./. P. B.. “Protecting Works of Fact. Copynght, Freedom of Expression and Informatmn 
Law”. Kluwer. Deventer. 1991. p. 59 y SS., en especial, pp. 63-64 

l1 La razón de Iâ similitud se encuentra en la propuesta conjunta sobre legislación de pro- 
pledad intelectual que tuvo lugar en 1951. con estrecha cooperación entre Dinamarca, Finlandia 
y Nol-urga. El prscepto que se cita en texto corresponde al ârt. 49 de la LPI sueca de 1960 
(modliicada en 1991) Igualmente, alf. 42 LPI noruega de 1961 (modificada en 1990): wt. SO LPI 

islai~dcin de 1975: att. 49 LP1 hnlandesa de 1961 (modificada en 1991); a-t. 49 LP1 danesa de 
1961 (modificada en 1995: actuaimen~e, arts. 70 y ll). Para un examen del tema, KAKN~LI.. G. W. 

G.. Tlre ,?v’ordic, CLIT<I/O~UP Rule. en DOM~~KING-HLGENHDLY~ “Protecttng Works of Fact”. cit., 
pp. 67.72 El texto de los deferentes preceptos sobre “coleccione~‘~ en la mayoría de los países de 
Europa puede wse relacionado en español en Dt ARESTI Gun~ltt?~~. E.. Lu provccitirr prídica 
de lm hoser de daros en lo Cornrrnrdrfd Europen. en AA. VV., “La armonización de los dere- 
chos de propiedad inrelecrual en la Comunidad Europea”, Ministerio de Cultura, Madrid, 1993, 
p. 121 y SS. 

li La duración de Iâ protección y su cálculo revisten mât~ces dtferenciales en las legislaciones 
nórdtcas. En Dtnamarca es de 10 afios desde la primera puesta a disposición del públtco, pero 
nunca más de 15 u partir del afro de fabricación. En Finlancia, igual. En cambio, en Noruega, 
Suecia e Islandia es de 10 aftas â panir del afro de publicación Nmguna de dichas leyes expresa 
reglas sobre 13 renovación del plazo de protecaón en caso de que la compilación se âctual~ce o 
lCY,SCS 
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La situación, antes de comenzar los trabajos preparatorios para sancionar 
la Directiva. era la siguiente entre los Estados miembros de la Comunidad: todos 
protegían la esrntcturu original de las colecciones de obras (igual que en el 
Convenio de Berna); la estructura original de las colecciones de meros hechos o 
datos sólo era protegida en España, Alemania y  Grecia; las hases de datos 
electrbnicas que contuviesen obras ~610 se tutelaban expresamente en la ley 
española (art. 20.2.h). En cambio. en lo que ahora interesa, el conzenido de las 
bases de datos que comprendiesen meros hechos ~610 estaba protegido, entre 
los entonces miembros comunitarios, en Dinamarcat6. Además, la ausencia de 
un regimen armonizado sobre competencia desleal. que falta por completo 
en algunos países o difiere sustancialmente de unos a otros, en su legislación o 
en su jurisprudencia, obstaculizaha el veto seguro y  uniforme de las extraccio- 
nes y  reutili/aciones no autorizadas del contenido de una hase de datos por 
esta vía’:. 

En este panorama apareció el Libro Verde de la Comisión Europea de 1988, 
sohre derecho de autor y  el desafío tecnológico’“, que detectó las insuficiencias 
del puro derecho de autor para estos problemas y  se plante6 si la compilación de 
datos debía ser protegida en sí. Sin llegara conclusiones concretas, estableció un 
programa de trabajo que. en lo relativo a las bases de datos, se concretó en la 
Directiva de I I marzo 1996, tras ocho años de consultas y  estudio, y  dos pro- 
puestas de Directiva’” con disparidades notorias. Norma esta, por otra parte, 
cuyo ámbito de aplicación rehasa el entorno estricto de los miembros de la 
Unión Europea, para afectar casi a treinta países*O. 

Ix COM (88) 172 final, de 7 junio 1988; cfr. capitulo 6, sobre las bases de datos. Al respecto. 
vid GKoWS PI sil., o,>. cir.. Q X9: METAX.,\S. 4. 1’1,. p. 227; y bibliografía eSQeCíf¡Ca en CkKINA. 
o,‘. (II.. p 580. n 8 

Iu El w, Ie~islât~~o fue el sigwenre: la Comislún presentó al Consejo una~nbnenl prrqwsru 
de Directiva cl i3 mayo 1992 (D.O.C.E., núm. C 156, de 23-6-1992. p. 4 y ss ); MS emitirse el 
dictamen del Comité Económico y Social (D.O.C.E.. núm. C 19. de 25-l-1993. Q. 3 y SS, y el 
dictamen del Parlamento Europeo de 13 junio 1993. en el que fueron aprobadas bastantes enmxn- 
das (D.O.C.E.. núm 193. 19-i-1993. Q, 144 y SS ), la Comisión Qr’cXlltó u”a~>n>,u,r.Vo modrfmdo 
el 4 octubre 1993 (D 0 CE. núm. 308, dr 15-l l-1993, Q t y SE.). Postetiormente. se adoptó la 
Po.trc r<kl rcmiu di/ Cmce~o de 10 Julio 1995 (D.0 C.E núm. C 288, de 30. IO- 1995. p. 14 y SS ), 
Id Deciw5n del Porlamenio Europeo de 14 diciembre 1995 (D.O.C.E., núm. C 17. de 22-l-1996) y 
la Dearlón del Consejo de 26 febrero 1996. 

x En efecto. no sólo se aplica o los 15 Estados miembros. sino iamhitk en los países del Arca 
Ecomímica Europea. que comprende, tambiCn. a Islandia, Liechtenstein y Noruega. Ademk. los 
t 1 países de Europa central y oriental se han comprometido u incorporarla a sus ordenamientos 
antes de 1999. en cumplimiento con los acuerdos de asociaci6n con la Unión Europea (cfr. 
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No es menester desglosar ahora las reglas contenidas en la Directiva”, debi- 
do a que su análisis, en lo que al derecho sui gerreris ataiíe, se acometerá en rela- 
ción con los preceptos que la han incorporado al Derecho español. Tan ~610 
quisiera destacar ciertos rasgos importantes y llamar la atención sobre alguna 
disposición que quedó finalmente arrumbadaz2. 

a) La Directiva sanciona una doble protección: por una parte, mediante derecho 
de autor para la “estrucfura” de la base de datos que reúna un criterio unifor- 
me y armonizador de originalidad consistente en que “la selección o disposi- 
ción de su contenido constituyan una creación intelectual de su autor” 
(art. 3.1): este derecho implica una serie de “restricciones” (art. 5) para 
terceros, o derechos exclusivos para el autor (reproducción, adaptación, dis- 
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trihución, y comunicación, exhibición o representación al público) y varias 
excepciones a esas “restricciones” (art. 6). Por otra parte, se concede un 
nuevo derecho de propiedad intelectual, denominado sui generis, para prote- 
ger, hasta cierto puntoZ3. el contenido de la base de datos que no cumpla tal 
requisito de originalidad; consiste en la posibilidad que tiene el fabricante de 
“prohihir la extracción ylo reutilización de la totalidad o de una parte sustan- 
cial del contenido de ésta, evaluada cualitativa o cuantitativamente, cuando 
la obtención, la verificación o la presentación de dicho contenido represen- 
ren una inversión sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitati- 
vo” (art. 7). En definitiva, el criterio de la originalidad se sustituye por el de 
la inversión sustancial en la recopilación y elaboración de los datos conteni- 
dos en la base. Este nuevo “derecho de extracción” ha sufrido una importan- 
re evoluci6n desde los prolegómenos legislativos de la Directiva a su forma 
definitiva, pues de una regla jurídica sobre competencia desleal ha pasado a 
ser un auténtico derecho de propiedad intelectual?4. 

h) Las bases de datos “fácticas”, en línea con los últimos tratados intemaciona- 
les, han quedado clara y definitivamente protegidas; así se desprende de la 
definición de base de datos contenida en el art. I ,2, como “recopilaciones de 
obras, datos T otros elementos irtdepmdier~tes dispuestos de manera sislemá- 
tica o mekkhca y accesibles individualmente por medios electrónicos o de 
otra forma”“. La novedad de la Directiva en el contexto internacional radica 
en que dichas compilaciones pueden protegerse no sólo por derecho de autor 
sino también mediante el derecho sui generis. 

c) Además, la Directiva, como se desprende del inciso final de la definición 
transcrita, protege todo tipo de base de datos, y no sólo las electrónicas 
(como sucedía hasta la propuesta modificada), porque, amén de ser la solu- 
ción más sencilla, no sería razonable sostener diferentes reglas legales para 
idéntico material con el solo fundamento del medio empleadoz6, pues una 
base de datos en soporte papel no tendría la protección que tendría la misma 
hase escaneada. 

d) El plazo de protección para el derecho sui generis es de 15 años (art. 10). 
superando así los diez años propuestos inicialmente*‘. Cualquier cambio 
sustancial del contenido de la base permite acceder a un nuevo e idéntico 
término de protección. 

?’ Sohrr los nxmces que requiere txa nfirmaciisn. vid, luego el apanado V1.2. 
lJ V,d HU<;~NHIII.T/. P B., Orrnperrn Le~isliirroi~ o,, Inreilecruol Prqwfy, en “l- Semina- 

rio Intrrnactonal S.G A.E. de Propiedad Intelectual”, Madrid, lo-12 noviembre 1997. p. 9. Tam- 

hih, de gran interis. informe de la LIS. Copy~~itr Offìce. de agosto 1997, p. 45. En 13 propuesta 
mipinol de directiva se definía como un derecho para impedir “la exlracci6n desleol (mfairl” con 

firie.~ corrieru&s ,at. 2 5): IU propuesta modificada adjetivaba la extracción como “no uurorku- 
do”. La Directwa aprobada ha eliminado el adjetivo. Sobre los motivos para introducir este IIUWO 
derecho, I icl. los considerandos 38 â 40 de la Dirrctlva. 

Zr lndice de los cambios y vacilaciones habidas durante los trabajos legislativos es la 
disparidad entre Ia definición de la primera propuesta de 1992 y la definici6n final. Aquella 
rezaba “Se entenderS por ‘base de datos’ toda colección de obras o materiales ordenados, almnce- 
nados y accesrblrs mediante medios electrónicos. así corno el material electrdnico necesru’io para 
el funaonamlenm de la misma. por ejemplo. su dtccmnaria, índice o sistema de interrogación 0 
presentación de la información (...Y’. 

Ih Cfr. considerando 14 de la Directiva y Posición común del Consejo, cit., p. 24: cfr. 
FWNANIIF~ MAFIÁ, Lu direcriw..., cit , pp 316.317. 

?’ Propuesta de 1992. an. 9.3. 
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ej En la propuesta modificada de 1993 se mantenía la necesariedad de conce- 
der licer~cias oblignrorias con fines comerciales cuando las obras o mate- 
riales contenidos en una base de datos puesta a disposición del público 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 públi- 
co creado o autorizado para recoger y divulgar información, o una entidad 
privada en situación de monopolio en virtud de una concesión exclusiva 
efectuada por un organismo públicozs. Como se ve. se trataba de evitar a 
toda costa la creación de monopolios abusivos sobre información pública y 
IU concesión 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 descartó final- 
mente por el Conse,jo, por varias razones: primordialmente, por la suavi- 
zación y limitación del derecho sui generis, lo cual reducía la necesidad de 
tales licencias de cara al equilibrio entre fabricantes y usuariosz9; pero tam- 
bién porque no quedaba claro el procedimiento para conseguir la licencia, ni 
sus relaciones con los arts. 85 y 86 del Tratado de Roma’O. Sin embargo, no 
deja de resultar llamativo que, por las mismas fechas en que el Consejo 
desechaba este sistema, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro- 
peas, en el importante “caso Magill” de 6 abril 1995, impusiese la concesión 
de licencias para evitar un abuso de posición dominante y declarase que ello 
no contravenía el Tratado de Roma?‘. 

L4 Vrd. Posici6n común del Consejo de 1995, clt., pp. 26.27. Cfr. tanbien el dicrnmen del 
Comete Econdm~co y S«c~al de 24 noviembre 1992, apto 2.7, donde ya sc barajaba esta otra 
solución. En especial. iid. FFK~ANIIFX MASI& Lrr drrecriw.... cx > pp. 326.327. 

“’ V,d. K,w’t-S. D,e EG-D<,ter,ba>lk ,., cit., pp. 670.671, con interesantes cansideracioner 31 
respecto. Cl? el considerando 47 de la Directiva. que parece poner en conexión ta elimin%kín de 
lils IICUICIX no voluntanns con el manten,m,ento inracro de las normas sobre campetsnc~a. 

” El supuesto em eI siguirnte en Irlanda podian captarse emisiones de varias cadenas de 
telewsión: cada cadena puhhcaha en una revista semanal exclusivamente su programación. por lo 
qw el usuwio qoc qursiese estar compktamrnte informado dchin comprarlas todas. La sociedad 
Maglll decidió lanzaal al mrrc;ldo una nueva re\isra semanal con todos los programas de telrwsión 
caprados en Irlanda del Norte Los cadenas de telewslón se “pusieron. alegando lo protecciún que. 
ekci~vamentc, por derecho dr autor. se concedía â sus publicaciones en el Reino Unido. y consi- 
guieron de la juîrtc~a irlandesa la interrupción de esa publicación Magill demandó ante la Com- 
s~ón europea a los relrdrfusores por ahuso de poricion dominante La Corn~sión estimó IB ~nfrac- 
ción y ohligó 2 las cadenas â conceder licencias Tanto el rrlhunal de primera instancia como el 
TJCE confirrnnron ta decwón. para ewtar “un monopolio de hecho sobre las mformaciones hru- 
tas”. Rmim Telefi.~ E~I.PIIIOII P hdependenr Teleu rim Publicurions <‘mm IU Comr Gn CE: puede 
c”nsultarse en español en “R I.D.A.“. 165, jubo 1995. pp 172.239, y el texto integro en iraliano, 
con 1”s infereszmtes planteamientos críticos del fiscal C. GUI.\IANPI, en “Riv. Dir. Industriale”, 
1996. II, pp 115.189. con comentario de LEW, A., pp. 189.209. La hthliografía sobre el caso y sus 
consecuencias, eojurcr~ndo si supone una aukktica revolución o un caso a¡slUdo. es ahundantísi- 
ma. pueden \erse comentarios de FRI\NCON, A., en “Revue Tnmestrielle de Droit Commerc~al et 
de Droit Économ~que”. 199% 3, pp 606.611: Vt~wwt, D. W. F.. en “I.I.C.“, 27, 1996, 1, pp. 94. 
98: y. mis cn detalle. CAI.VIT. H., D~SUKMO~T. T., L’orrer Mu~ill.une decrwm d’espece?. 
“R 1 D A “. 167. 1996. 1, pp 2.67. COHFN J~HOKAM, H., MORTFI.MANS, K < Zur “IM~RI//“- 
trii.ir lrridqq <le.< E~rro/>Jrs< /fe,> GemImlwf~. “G R.U R. Int:‘, 1997, 1, pp. 1 I-16: EII~I.MAN. B.. 
L‘or, PI .Mq,i/. l¡,w rt~~~lur,o,,.’ (A ,~n>,m de i’urrér de Ir! CJCE du 6 m,ril 19951, “Recueil Dnlloz 
S~rey”. 1996. 15. Chromque, pp. 119-125: FKIGNA~I, Pro~)r;erIl inrelletruaie e re~ole di 
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III TRATADOS IYTERNACIONALES E INTERREGIONALES 

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

1. Convenio de Berna 

El “Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artís- 
ticas” (Acta París 1971)“* establece en su artículo 2.5”: “Las colecciones de 
obras literarias y artísticas tales como las enciclopedias y antologías que, por la 
selección o disposiciún de las materias, constltuyan creaciones intelectuales es- 
tarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre 
cada una de las obras que forman parte de esas colecciones”. El ámbito de 
protección, por tanto, queda limitado a las colecciones originales de obras lite- 
raria-s y artísticas, 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 protección de las colecciones originales de 
otros materiales, como los simples datos; en este sentido se viene interpretando 
generalizadamente en los últimos años la referencia a “obras literarias y artísti- 
cas” del art. 2.1” del Convenio de Bema37, para comprender las bases de datos 
originales de material que no sean obras en sí. Así ha quedado plasmado en las 
últimas tentativas de concluir un protocolo al Convenio de Bema34. 

2. Acuerdo sobre los ADPIC 

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

‘? El Convento de Berna data del 9 septiembre de 1886: fue rewsado en el Acra de París de 
24 Julio 1971 y rartficado por E!.apaQ por ~“strumenlo de 2 JUhO 1973 

” Según este precepto, “los términos ‘obras literarias y artísticas’ comprenden todas las 
producciones rn el campo literario, científico o artísnco, cualquiera que sea el modo o forma de 
CipPXibd’. 

u Cfr. el Memorándum preparado por la Oficina Intemacmnal de la OMPI sobre “Legisln- 
ción nacional y regional existenre relativa a la propxdad intelectual en materia de bases datos”, 
fechado el 30 junio 1997, con moravo de la reunión mformativa sobre el tema, celebrada en 
Ginebra el 17.19 septiembre 1997. Documento OMPI, DBIIMIZ, apartado 111.3 (en adelante, Me- 
rnw&xiurz OMPI) El Comité de Expertos ha aceptado dxha modificación para inclunla en el 
Prorocolo al Convenio de Berna. Sin embargo, han fracasado por el momento los intentos de 
comprender en el Convenio de Berna el derecho rui generr.7. para conseguir así. de hecho, su vi- 
gencia mundial: sobre ello, nd. lo que B continuación se dirá en relación con los proyectos de 
tratado de la 0.M.P.I y MAYSANI, L., ll men‘uro deiie informazioni dijifraii fra re& di 
~~o~~orrerrza e dwirri diproprrerii, en “Concorrenza e mercato”, 1997. pp. 2 18.229. 
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hre los ADPICj’, que. literalmente. dispone: “Las compilaciones de datos o de 
otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones 
de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carác- 
ter intelectual, serán protegidas como tales. Esta protección, que no abarcará los 
datos o materiales en sí mismos, se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho 
de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos” (art. 10.2). 

3. Tratados y  proyectos de tratado de la OMPI 

Idéntica defensa de las bases de datos fácticas mediante derecho de autor 
ha sido consagrada por el art. 5 del Tratado de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derecho de autor, adoptado por la Conferen- 
cia Diplomática el 20 diciembre 1996, que se encuentra estrechamente vinculado 
a los anteriores36. 

Pero, hasta aquí, en ningún 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 OMPI, 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. aprobo también el Tratado OMPI sobre la interpretación o e.jecución y 
fonogramas; pero no fue posible aprobar la propuesta de Tratado sobre protec- 
ción de las bases de datos, que incluía el Derecho sui genetis. La historia de esta 
malograda empresa es la siguiente: en febrero de 1996, la Unión Europea pre- 
sentb a la OMPI una propuesta de tratado para armonizar internacionalmente la 
protección mi gerleris de las bases de datos3’; estaba formulada sobre el patrón 
de la Directiva. aunque en un lenguaje más acorde para un tratado multilateral. 
Se discutió y declaró de interés por el Comité de expertos reunido entre el 5 y el 
9 de febrero. En la siguiente reunión del Comité, en mayo de 1996, los Estados 
Unidos presentaron una propuesta alternativai*. El 30 agosto 1996 la OMPI dis- 

” Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el 
Comera” (llamado, en la veersibn Inglesa TRIPs), concenado en Marmkech el 15 abril 1994. en wgor 
dcsde el I enero 1995: vinculante para todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. 

” Así se constata en Ia declaración concertada adoptada, por consenso, par la Conferencia 
Dtplománca: “El Bmbtto de la protección de las compilactones de datos (bases de datos) en virtud 
del alt. 5 del presente Trarado. leído junto con el a~. 2, está en conformidad con el art. 2 del 
Convenio de Berna 4 a la pa con las dlsposlciones pernnrntes 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 internacionolrs sobre derecho de autor contenidos en el Convenio de Berna. 

El texto del cltado an S del Tratado OMPI sobre derecho de autor es el siguiente: 
“Compilacionrs de datos (bases de datos)-. Las compilaciones de datos o de otros materiales. en 
cualquw forma. que por razón de la selección o dispostción de sus contenidos constituyan creaao- 
nes de caricter mielectual. est6n protegidas como tales. Esa protección ~610 abarca los datos o 
mterial~s en sí mismos y se entiende sin pejucio de cualquier derecho de autor que subsista 
respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación”. 

” Ya desde finales de 1991 la OMPI inicid sus trabajos pan incorporar un Protocolo al Con- 
renio de Berna. en esre contexto. la Comisión Europea presentó en diciembre de 1994 al Comité de 
expertos un informe sobre los trabajos comunitatios acerca de la protecci6n de las bases de datos. 

” Las prinapales dlfencias con la propuesta UE versaban sobre el plazo de protecci6n (25 
aiios). los requisitos para proteger las bases de datos extranjeras (trato nacional), protegibihdad de 
las bases de datos gubernamentales (posibhdad de que cada pasis negase esa protección), absoluta 
lihertnd contractual para modificar los derechos 
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trihuyci el proyecto de tratado sohre las bases de damG -junto con los otros dos 
proyectos sobre derechos de autor y conexos que, finalmente, se aprobarían-, 
hasado en la combinación de elementos de las propuestas UE? y EE.UU. 

Sintéticamente, las reglas más sobresalientes de este proyecto eran las 
siguientes: 1) Se protegía todo tipo de bases de datos. con fundamento en el 
criterio de “una inversión sustancial en la recopilación, unión, verificación. orga- 
niraci6n o prcscntaci6n” de los contenidos, y se concedía un derecho a autorizar 
o prohibir la extracción o utilización de dichos contenido@. 2) Aparte de definir 
todos los términos (base de datos, productor. inversión, utilización, incluyendo 
la transmisión en línea. etc.) 4t destacaba en las notas la implícita exclusión de , 
las obras multimediaJz. 3) Las excepciones a los derechos del titular podían ser 
fijadas por los Estados sólo en ciertos casos especialesd3. 4) El plazo mínimo 
para la protección sui ge,leris se concretaba en una alternativa: 15 6 25 años, con 
posihilidad de un nuevo plazo si la base se modificaba con una nueva inversión 
importantedd. 5) Cada país debería proteger a los productores que fueran nacio- 
nales de otras partes contratantes; esto es, el principio del trato naciona143. 6) Las 
partes contratantes deberían tomar medidas contra la importación, manufactura y 
distribución de drspositivos que menoscabasen la protección u oferta de una base 
de dato?‘. 

Este proyecto de Tratado despertó una agitada controversia en Estados Uni- 
dos, que se ran,jó con numerosos informes y comentarios, contrarios a la conclu- 
sión del tratado, enviados a la Oficina de Patentes y Marcas y, a la postre, derivó 
en la oposición ese país y otros a su adopción, por entender prematura la norma- 
tiìa sobre este particular, sin un mayor estudio y discusi6n”‘. El proyecto no fue 
aprobado nt discutido a fondo en la Conferencia Diplomática de diciembre 1996. 
Sin embargo, ésta no renunció a seguir trabajando sobre el asunto, y adoptó una 
recomendación4* en la que instaba a los órganos rectores de la OMPI a decidir 
en marzo de 1997 las futuras actuaciones49. Estos órganos resolvieron convocar 
una “reunión de información sobre la propiedad intelectual en materia de bases 
de datos”, para el 17 al 19 septiembre 1997, en Ginebra. 

El objeto de esta reunión informativa ha sido debatir sobre el tratamiento de 
las hases de datos en la legislación propia de cada país, poniendo en común las 

iY “Baîlc Proposat for the Substantive Provisions of the Trenty on tnteltectuat Propeny in 
Respect of Dotabases to be Considerrd by rhe Diplomatlc Conference”. Documento OMPI. 
N” CRNRIDCIó. Pal-n un exnrnen más detallado de su contenido que el que aquí, por necesidad, se 
hace. son recotnendabtes: Bou/n Low.%, M. A , Lu pwlrcci<iri Juridicu de ias buses de drmm: nire- 
i’i,< du.rmrollo. “4 D.t”, XVII, 1996. p. 1071 y SS.. en especial, pp. 1075-1081; informe presenta- 
do por In L’.S. Copyghr Offic~, 1997, cir., pp SO-Si. 

4) Arts t y 3. 
41 4rt 2 
Q Este es et parecer de Boc/4 LOwL, Lr, /vokciiín..., clt , p. 1076; $1” embargo, cn las no- 

ta? no figura menci(rn alguna. positiva ni negativa, respecto a los productos mullimedia. 
i’ Al-t. 5. Ctr. BW/A Ltiiw. Lo prmermin ., at., p. 1078, que aprecia en este punto unpor- 

tmw dlvergenclas con In Directiva, m6s flexible. 
4 Art. 8. 
I’ Ans 6-7 
ah ,417. 10 
li Cfi. I,,fi~e dc IO U.s Copyright Office, ch., pp. 54.55. 
‘h Documenro OMPI K\” CRNWDCIIOO. 
4y Ginebra, 20 y 2 1 marro 1997. Documento OMPI, N” ABIXXXI?, en especial. puntos 3-4 
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últimas experiencias, partiendo del completo documento o memorándum 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 cuestión, si bien muchas declararon que necesitaban más tiem- 
po para realizar estudios y consultas a nivel nacional, regional e internacional y 
recomendaron prudencia y un ritmo más moderado en las deliberaciones interna- 
clonales”. Varias delegaciones de Asia, Afrlca y algunos países latinoamerica- 
nos mostraron su falta de convicción acerca de la necesidad de contar con un 
derecho siti ~e~eris similar al de la Directiva europea, pero suscribieron la con- 
vcniencia de contar con cierto tipo de protección para las bases de datos no 
originales y valiosas: en consecuencia, se propusieron indagar otras vías de 
protección existentes en la legislación vigente. como las normas sobre compe- 
tencia desleal o el puro derecho de autor. También bastantes delegaciones aler- 
taron sobre los posibles peligros de esta nueva defensa en relación con el campo 
científico, la educación. las bibliotecas y la investigación’? y, sobre todo, con el 
acceso libre y abierto de la informaciónT3. 

La agenda de la OMPI sobre la protección por un derecho sui ~eneris no se 
ha detenido ahí, ni parece ceder al desaliento ante las múltiples 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; así, la reunión 
informativa de septiembre 1997 aprobó una recomendación, en la que instaba a 
los Estados miembros de la OMPI y a las organizaciones intergubernamentales y 
no gubernamentales invitadas a dicha reunión, a presentar antes de finales de 
ahril dc 1998 información sobre las cuestiones debatidas. Así mismo, encomen- 
dó a la Oficina Internacional a poner a disposicion de esos Estados y entidades 
toda esa información de forma concisa antes de finales de junio de 1998, y en 
forma de documento analítico antes de finales de septiembre de 1998. Y, para 
seguir avawando, de.jaba a discreción de los órganos rectores de la OMPI la 
decisión sobre la convocatoria de cualquier reunión adicional de la OMPI sobre 

” Mejlior<ífi<lirrir OMPI de 30 junio 1997. cir. supra [nota 321. 
” Cfr. Documento OMPI N” DBIIMIó. apartado I\’ 
5’ Una lectura muy crítlcû. algo parcial, de esta reunión de seprlembre de 1997. enfocada 

desde CPIP última perspectiva, puede verse en REICHhl,wh, J. H., La jiuerru delie 1x~ul.k hrr 
R~tlemiorir \uiicr .srrmc~íiiirre rrri~~im~a. “A.1.D.A “_ VI, 1997, pp. 226.236, en espeaal, p. 231 y SS. 
Dxho autor fuc mvitado como observador a IU Conferencia OMPI de diciembre 1996 y ha sido 
portavor de lo Comunidad científica mundial en esta reunión de septiembre 1997. 

Tl El conjunto de ias dudas planreadas en torno a la prorección ssi generis puede reconducirse 
a estor cinco’bloques 1”) Su necesidad y justificación, especialmente en el sentido de si haría 
3~anrnr el progreso económKo y tecnológico 0 lo retrasarin 2”) Posibles alternativas al sistema su! 
,yerwis; ;bastaría con un mvel de originalidad bajo. con las normas sobre competencia desleal o 
con medios rdcnicos parn proteger los intereses de los productores? 3”) Naturaleza y alcance del 
nuevo derecho. cn especial. si se trata de un derecho conexo o no. 4”) Et Impacto de un sistema .sui 

jieri~nr en el acceso 3 las bases de datos. sobre todo en cuanto a la eventual restricción de 
información no comerci~1. i‘oma los datos metereológicos, científicos o necesarios para el desarro- 
llo mundial 5”) Abundantes c”esf,ones concre~âs sobre los principales elementos de ese sistema de 
protección. con especial preocupación en torno u. la incerndumbre generada por el término “sustan- 
cual” (“invrni6n”. “parte”) y las excepciones al derecho. Pueden verse desglosados estos bloques 
en el “Cuadro sinóptico de las c~estmnes planteadas” en la reunión de Ginebra de septiembre 
1997, preparado por Ia Oficina Internacional (fechado el Id noviembre 1997), Documento OMPI 
N” DBIIMI7 
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las bases de datos‘“. Más aún, junto a este frente activo de estudio. esta organi- 
zacion tiene fijado otro sobre el mismo tema, al incluir en el orden del día de la 
reunión del Comité Permanente sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos 
prevista para el 2. I 0 noviembre 1998, en Ginebra, el asunto de la protección de 
las bases de datos. Cabe augurar. por tanto, un lento pero inexorable avance en 
el futuro próximo hacia la armonización internacional del citado derecho sui 
generi.+. 

3. Acuerdos iriterregionales 

Para concluir este repaso de la normativa internacional. conviene hacer refe- 
rencia sumaria a dos normas de carácter interregional que dispensan protección 
por derecho de autor (sin derecho sui generis) a las compilaciones fácticas, en la 
línea del Convenio de Berna y el Acuerdo sobre ADPIC. Se trata de la Decisión 
351 (arts. 4 y 28) del Acuerdo de Cartagena sobre el “Régimen común sobre 
derecho de autor y derechos conexos”, concertada el 17 diciembre 1993 entre 
Bolivia, Colombia, Educador, Perú y Venezuela; y el Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte, concertado el 8 diciembre 1993, entre Canadá, Estados 
Unidos de América y MéxicoSó. Por su parte, la Ley Federal de Derecho de Au- 
tor de México establece una protección sui generis de las bases de datos que se 
extiende alas que no son originales”. 

IV DERECHO ESTADOUNIDENSE 

I Statu que generado por el caso “Fe&” de 1991 

El examen del Derecho de los Estados Unidos resulta crucial, dado que este 
país es el principal productor y distribuidor mundial de bases de datos. Lo que 
podría calificarse como cierta “inestabilidad” o “incertidumbre” jurídica, en este 
tema. durante el último decenio, ha fomentado sobre todo una interesante poten- 
ciación de sutiles prácticas contractuales y de defensas tecnológicas respecto a 
las bases de datos. Cualquier análisis de este ordenamiento jurídico debe partir 
del radical punto de inflexión que supone el conocido “caso Fe&” de 1991”s. 

” Documento OMPI N” DBIIMIó. apanado V. 
55 Sobre todo SI se t,e”e presente que Estados Umdos, uno de los principales opositores a un 

tratado sobre el tema hasta ahora, tiene en CUTEO un proyecto de Ie? con bastantes puntos conver- 
gentes al respecto; aunque tambik” es cuento que existen ciertas dlspatidades sustanciales co” el 
tratamxnto europeo del derecho de extracción, que pueden ralentizar el proceso. Sobre ello. rrd. 
en srpuida. epígrafe 3 de este ,“IS”IO apartado 

v Los a,s 4 i 28 del Acuerdo de Cartagena hacen referencia expresa â las bases de datos; el 
3”. 1705.1 del TL6 habla de compilaclones de datos o de orros materiales. Ambas se funda” en el 
criterio de originalidad dado por la selección CI dlspoxió” de los materiales. Cfr. el Merrroníndrrn~ 
OMPI de JWiO 1997, cit apto 1I.B. 

” Art. 108. La ley no prevé excepciones o limitaciones a los derechos relacionados co” dicha 
protecaó” WI ,yn~ri$. La duración de la mxma es de cinco “tios, si” que se explicite” normas 
sobre la renoiac~ó” del plazo. Cfr Meirwrrírrdunr OMPI, apto. 1II.C. 

5x Farr PuDlrrorro,~~. Irrc. I’ Ruml Fele]>hone Sen ices Co., Inc., 499 U.S. 340. I 1 I S. Ct. 1282. 
I 13 L. Ed 2d 338 (199 1) El texto de esta sentencia puede consultarse en DOMMERI~G-HU~;FI\HOI.TL. 
Prorrc rrql: \Vnrk~ uf Fwr. cit.. pp. 97-l 10; también, en francés. en “R.1.D.A”. 1991, 15. pp. 99-124, 
con nota de P. E GUI, FK; C” alemán, en “G.R.U.R. Int.“. 1991, p. 933 y SS., co” nota de HW.ODF.I.. 
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La ley americana sobre derecho de autor de 1976 (modificada en 1992) 
funda su protección en el criterio de la originalidad, que no define, e incluye 
como obras protegibles por copyrighf las compilaciones. incluidas las fácticas, 
con referencia al consabido criterio de la selección o la disposición de los mate- 
rialess9. Los tribunales federales han desarrollado por vía jurisprudencia] qué 
debe entenderse por original en una obra y, para proteger a las bases de datos 
meramente fácticas han empleado el criterio del “sudor de la frente” (sweat of 
the brow o ir~d~strious collection); así, la protección mediante derecho de autor 
no depende de la creatividad, sino de la inversión, esfuerzo o “sudor” empleado 
por el productor para generar la base de dato@O. 

En el caso Feisr, el Tribunal Supremo denegó el derecho de autor a las pági- 
nas blancas de una guía telefónica, reponiendo así el criterio legal de la origina- 
lidad de las compilaciones por su selección o disposición, que la jurisprudencia 
anterior había rebajado y rectificado con la doctrina del “sudor de la frente”. El 
demandante, “Rural Telephone Service Co.“, era una compañía telefónica local 
(Kansas) que distribuía su propio listín telefónico, ordenado alfabéticamente, 
para cubrir su área de servicio; tenía registrado válidamente ese directorio. 
“Feist Publications”, el demandado, que publicaba una guía telefónica que cu- 
bría un mayor ámbito, solicitó licencia para emplear la guía de “Rural” para 
confeccionar parte de la suya, pero no le fue concedida. Ante esto, como quedó 
probado. “Feist” copió el listado sin permiso. El Tribunal Supremo estimó que 
faltaba originalidad en la guía del demandante y, por tanto, la defensa de la 
selección y disposición de los datos no podía extenderse a los hechos mismos, 
pues, a su juicio, ello supondría reconocer un monopolio de “Rural” sobre los 
nombre y direcciones de esa zona6’. 

Este fallo ha tenido una enorme trascendencia e influjo sobre los tribunales 
inferiores, que, con escasas excepciones, han seguido su doctrina6?, y también 

‘” 17 U.S C. 8 101: “Una “compilación” es una obra formada por la colección y reunv5n de 
materiales preexistentes o de datos que son seleccmnados. coordinados o dtspuestos de tal forma 
que la obra rwulrante en su consunto constttqe una obra literaria origtnal. (...)“. Cfr tambltn B 
103. Sobre la angtnalidad de las obras, s: 102 de la Ley. 

M’ Es frecuente ver citado como leadiug C‘LSE de esta doctrina la sentencta Jeweler’s Circulur 
Pubir~l~ing Co. 11. KP,WIIIW Publishing Co. (281 F. 83 [?d. WC.], cert. denied, 259 U.S 581 
[ 19221). que concedió el derecho de autor u un catálogo de direcciones y marca.s regtstradas de 

joyeros. En el tmsmo sentido, por ejemplo, Sckroeder Y. William Morrow & Co. (566 F.2d 3 [7th 
Ctrc.. 19771). donde fue protegido un dtrectorio que contenia ~610 nombres y direcciones por orden 
olfabktico. y sin aparente originalidad en cumto a la selección o disposición. Cfr. CEKINA, OI,>. L’II., 
p. 588 y SS. Para una cita hastants completa de ~aJur¡sprudencia anterior al caso Fasi. rrd. informe 
de la JJ S. Col>~ri~l~r Ofiicr, uf., pp. 3-7, donde se relacionan también vanas sentencras del siglo 
XIX en IU línea del weur uf rlre bron y se advierte sobre la coextstencia de crttetios de originalt- 
dad en otros fallos. 

O’ La srntencia puso énfasis en que. de los dos componentes de la originalidad. “creación 
Independiente m6s un minimo de creatwtdad”. “ el componente creativo es extremadamente mo- 
desto”. tan bajo que “canxe de la minima huella de creatividad”. pues la selección del listado era 
“obvia” y su disposición u orden no ~610 “no cra original. sino prácticamente inevitable”. Con lo 
cual, “el derecho de autor en una compilación fáctica es dehil”, y un competidor puede servirse de 

los datos contenidos en otra pubhwción para preparar la suya, siempre que no reproduzca la 
misma selección y disposición, según la sentencta. 

Oz Un seguimiento de la jurtsprudencia postetior a Feirr puede verse, entre otros. en Lostu, 
oy>. <uf., p. 5; RFJCHUAN~. OJI uf., p 227 y SS.: y. espectalmente, el citado informe de la U.S. 
C»/),wr@r O/jx e. pp. IO- Il. Sobre la importancia y consecuencias de este fallo existe una biblio- 
grafía muy extensa. ademds del ampbo cattiogo de artículos estadounidenses (hasta 1992) atado 
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sobre las prácticas del Registro estadounidense de derecho de auto+?. De esta 
forma, desde 1991, desechando una tradición secular, no es posible en Norte- 
america proteger la inversiún y el contenido de una base de datos factka. Si bien 
es cierto que perduran cierta flexibilidad e incertidumbre en cuanto a la determi- 
nacion del requistto de la originalidad en una base de datos, que permite conce- 
der proteccion en ciertos casos extremos. 

2. Pro),ectm de /ey et! curso contra la pirarería de las bases de datos 

Esta situación se ha considerado perntciosa para la industria americana 
productora de bases de datos y, por ello, con el animo declarado de restaurar el 
nivel de protección alcanzado con la jurisprudencia del sweat of the brm&, se 
han producido recientemente dos iniciativas legislativas, ante los efectos negati- 
vos del caso Feist; efectos que pueden resumirse en los siguientes cuatro? 

- Falta de auxilio judicial ante la copia de bases de datos por competidores, 
dada la escasa protección que otorga el derecho de autor. 

- La erosión de incentivos ya ha empezado a tener impacto en el formato y 
amplitud de la difusión de las bases de dato@. Ante la vulnerabilidad, los 
productores temen la difusión por Internet, así como a la disponibilidad en 
formatos atractivos para los consumidores, como los CD-ROMs, fácilmente 
copiables. 

- La posible reacción mediante cláusulas contractuales demasiado restrictivas 
o medidas tecnológicas en exceso proteccionistas puede ser más perjudicial 
para el público que una protección legal adecuada de esas inversiones, 

- Desde enero de 1998, la ausencia de protección en Estados Unidos impide la 
extensión del derecho sui gmeris a las bases de datos norteamericanas en los 
países de la Unión Europea, en virtud de la clásula de reciprocidad inserta en 
la Directiva. 

ll’ Vid informe de la 1/.S Co/~.vrig/ir Ojjic~. cit.. pp. 36-38. 
“1 Paladinamente lo ha sciialado Marybcth PFT~Ks, del Registro de derecho de a”tor. ante el 

auhcomité parlamentano de propiedad mtelectual el 23 octubre 1997. con motivo de la presenta- 
ci6n del nuevo proyecto de ley (H.R. 2652, vid infro) sobre el tema: “el fin debería ser restâurar, 

hajo el oportuno poder constitucional. el ntvel general de protecctón que se disponia con el 
I-égimen del ‘sudor de 1t1 frente’ en los Estados Untdos durante 200 años”. 

‘15 Tal como se exponen en la citada comparecencia de M. &ntts (p. 3). fundamentada en los 
datos recogidos en el informe de la U.S. Cnpyrr#f Office. 

hc Así se demuestra estadísncamente en el Informe de Laura D’Andrea TYSON (ex comeJera 
rconrim~ca nacional del presidente EE.UU.1 y Edward F. SHFRKY, Stururor~ Prorecrwr~ .fo,r Dn- 
r~fhuw(: E~o~~nrc and Pnblrc Polrq Irsues, Law and Economics Consulting Group of 
Emeryville, Califorma. 5 septtemhre 1997, donde se refleja que, en los seis aRos posteriores a 
Feeisr. la mdustna de bases de datos ha seguido crecienc~o, pero su tasa de crecimxnto ha dismi- 
nuido. 
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Precisamente, este último factor, junto con la presión generada por los traba- 
jos de la OMPI referidos antes, fueron determinantes para la presentación ante la 
Cámara de Representantes de EE.UU., el 23 mayo 1996, de un proyecto de ley 
denominado “Ley sobre la inversión en bases de datos y contra la piratería de la 
propiedad intelectual” (en adelante, H.R. 3531)67. Este texto sigue muy de cerca 
las reglas de la Directiva comunitaria y establece un derecho sui ger~eris similar, 
incluso algo más ampliob8. Además de extender esta protección a veinticinco 
años (5 h), suponen peculiaridades del proyecto sus normas contra la importa- 
ción, manufactura o distribución de productos para la circunvención de los siste- 
mas protectores de una base de datos (desactivar sus defensas técnicas contra la 
extracción no autorizada, 8 10); y también sus previsiones sobre la veracidad e 
integridad de la información identificativa de una base de datos (nombre del 
productor, plazos y condiciones de uso, etc., 9: ll). 

Este proyecto, aparte de indicar a la comunidad internacional el interes del 
Congreso por regular la materia, no tuvo respaldo ni continuidad, como demues- 
tra que no hubiese vistas sobre el mismo, ni introducción del correspondiente 
proyecto en el Senadoó9. Es más, numeros sectores se opusieron a sus reglas; 
precisamente. las críticas al H.R. 3531 han sido los pilares que ha tratado de 
cuidar. por antítesis, el nuevo proyecto legislativo, actualmente en curso (H.R. 
2652). Así, en síntesis, en primer lugar, suponía un exceso de protección 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, podía generar incluso efectos anticompetitivos y monopolistas70, por lo 
que se ha entendido preferible “una aproximación minimalista fundada en los 
principios de la competencia desleal como complemento al derecho de autor”“. 
En tercer lugar, el H.R. 353 I no fue suficrentemente respetuoso con las preocu- 
paciones dc las comunidades educativas, de investigación científica y de las 
hihliotecas, que alertaron sohre las dramáticas consecuencias de tal legislación7*. 

Con estas pautas. el senador 0. G. Hatch solicitó a la Oficina del Registro 
de derecho dc autor de Estados Unidos un informe sobre el estado de la cuestibn 
referente a la protección jurídica de las bases de datos, a nivel doméstico e 
internacional. en el que se expusiesen los problemas y las posibles claves de 
solución. Este completo informe, publicado en agosto de 1997, ha servido de 
herramienta imprescindible para la elaboración de un nuevo proyecto de ley 

h? Bor~rlxrse Irn~ecnrienr urid Irirellemrul Pro,wrr~ Anr,/wury Arr of 1996, 104th Congress, 
2d. Se~sion. H R. 153 1, Inrroduado po’el diputado Carlos MIOKH~AD. 

oS No es menester. por ranto. reiterar un regimen ya cnplicado en sus líneas generales Un 
resumen de las reglas contenidas en este proyecto puede wrse en Bouí’~ L~)PFz, Lu prorecuón..., 
ch.. pp. 1073.175. Para un anilisis muy severo y crítico del proyecto. así como de la normativa 
comonitaria que le sirve de patrún. ,.id REICHMAW. J. H.. SAMU~:L.SOPI, P., Inreile~ruol Prqxrt.~ 
RJ&~ in Dom.‘, “Vnndei-bilt Law Rev~ew”, 1997. YOI. 50. pp. SI-166. en especial, pp. 102-I 19. 

w Cfr Informe ti.5 Co,x>r~lrr O/j?i~e, cit p. 60. 
“’ V,d. R~ICHMANN-SA\IU~I SON. Iureile<td Prope,‘. , CIT., p. 104. 
” Así se expresa el dlputado Howard Coto t en la presentación del ““êvo proyecro ante 13 

Cirnnra de Representanres el 9 octubre 1997. 
‘2 Téngow en cuenta que prácticamente, la única defensa de esfos sectores se proporcionaba 

al ne,onr cobrnula a las bases de datos renllwdas por una enridnd gubernamental; pero ni siquiera 
sc I-scogía la regla de la Directivil UE por la que se dqa a los Estados Miembros (no se impone) la 
posibilidad de inr~oducir una excepción para extraer contenidos de una base “con fines ilustrativos 
de enseñanzn o de investigaci(rn científica” (an 9,b). 
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titulado “Ley contra la piratería de las colecciones de información” (en adelante, 
H.R. 2652)73, presentado a la Cámara de Representantes el 9 octubre 1997. El 
cambio de su mismo título resulta ya muy expresivo. 

La pregunta de la que han partido tanto el informe citado como las comisio- 
nes parlamentarias es la siguiente: ies necesaria una protección adicional o has- 
tan los remedios jurídicos existentes? Pregunta y respuesta extrapolables prác- 
ticamente a cualquier otro ordenamiento jurídico. Las cinco vías de protección 
posibles se revelan insuficientes’“: 

1) La protección por derecho de autor, por sí sola, no basta, pues muchas bases 
de datos electrónmas. que fundan su valía en su exhaustividad (sin selec- 
ción) y en el libre acceso al contenido sin orden prefijado (mediante progra- 
mas de búsqueda y recuperación de la información) no reunirán los requisi- 
tos de originalidad para recabar esa protección. Y aunque 10 hagan, esta será 

demasiado endeble para evitar la copia sustancial del contenido por un com- 
petidor. 

2) Tanto la legislación de secretos comerciales como de marcas son imperfec- 
tas para remediar esto. Los requisitos para aplicar la primera no se cumpli- 
ran en el uso normal de una base de datos”; y el derecho de marcas ~610 evi- 
tará la confusión del consumidor ante el uso indebido del nombre o marca 
comercial de la base de datos. 

3) Las reglas de competencia desleal o apropiación indebida (nrisuppropria- 
fiorr), pueden ser muy útiles, aunque se encuentran insuficientemente defini- 
das y varían de Estado en Estado76. 

4) En múltiples circunstancias, la ejecución de las cláusulas contractuales 
es adecuada para evitar extracciones y reutilizaciones no autorizadas de una 
base de datos. Pero, además de otros inconvenientes, su utilidad es limitada, 
pues sólo vinculan a las partes contratantes. 

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

” Cr~llr~~r~or~s of lnfwnrrrtrr~~r Anriprracy Acr. 105th Congress. 1st Session, H.R. 2652. intro- 
ducido por el senador Howard Contk. Consta de cwitro parágrafos o secciones. Pretende reformar 
el titulo 17 (Derechos de autor) del C6dlpo de EE.UU.. aKadtendo un oue~o capítulo 12, titulado 
“rn~srappropriation of collections uf mformation”, con ocho nuevos parágrafos, numerados del 
1201 al IZOR. 

l4 Para el examen de este punto, además del tan citado Informe Li S. Copyighr Ofice (pp. 72. 
86). prcxnta inter& la lectura de Losku, 0~. cl,.. pp. 3-9 

” El cuso. frecuente. uI que se aplicará, es el que nene lugar ante una disputa entre un 
empresaio y su anuguo empleado, que. una vez deskndado de la empresa emplea para si. o cede 
a terceros, una compilaaún de datos que se llevó de su antigo trabajo, normalmente una lista de 
chentes Esta legislación tendrá vinuahdad aunque no exista un contrato de no revela la informa- 
aón entre los implados. Pero se requiere que los datos no sean de conocimiento generalizado. 
sino secretos, por lo que una base de datos comercializada, y no de uso interno, no estará cubierta. 
Y. además, es menester una relación de cierta confianza entre el duefio del secxto y el demandado, 
que no se dará en el uso normal de una base de datos comercializada. 

ih Esta via ha ganado clandad y autoridad il partir de la reaente sentencia Nrrrionul 
E<ilrrboll A.w>~rrrrron 1’. Mor~~rola. Inc., 105 F. 3d 841 (2d Circ. 1997), respecto a mformación 
“caliente” o de últmn hora. pero no sirve para todas las bases de datos, como las que se fundan en 
un contenido histórico (brd. Informe, cit., pp. 83-85). 
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(exrstentes aún hoy), y encarecer la propia base, lo cierto es que no pueden 
servir de sustituto a un oportuno tratamiento legal, sino, en todo caso, de 
complemento. 

En definitiva, las cinco vías proporcionan recursos protectores a los fahri- 
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 
‘.prohihición contra la apropiación indebida” (misappropriation), cuya formu- 
lación es esta: 

‘Cualquier persona que extraiga, o use comercialmente, todo o una parte 
wstancial de una colección de información reunida, organizada o mantenida 
por otra persona mediante la inbersión 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 colección de información J 
se ofrezca por esa otra persona comercialmente (in commerce), será respon- 
sable frente a esa persona mediante los recursos establecidos en el párrafo 
1206” (5 1201 del Código EE.UU.. cursiva mía). 

Dejando aparte posrhles críticas de redacción, como se puede apreciar, el 
modelo adoptado difiere tanto del H.R. 3.531 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 protección según la doctrina de la 
/Irissaf~r~~riatiorl, que viene a equivaler a la disciplina represora de la compe- 
tencia desleal y la no apropiahilidad del esfuerzo ajeno”. Si se examina conjun- 
tamente esta prohibrción de la “apropiación indebida” con sus excepciones (en el 
li siguiente, 1202), se llega a la conclusión de que la defensa de los productores 
es menos sólida que la proporcionada por el derecho sui generis. en aras de con- 
seguir un equilibrio con otros intereses’*. 

La nueva prohibición ~610 busca evitar el daño comercial que puedan pro- 
ducir las extracciones o usos de partes sustanciales de una base de datos por wl 
competidor; es decir, ~610 se protege la inversión en las bases de datos cuando 
alguien se aprovecha de ese esfuerzo económico o laboral para confeccionar con 
el material a,jeno, sin autorización -palabra curiosamente ausente del precepto-, 
su propia base de datos, que es introducida en el mercado con el fin de dañar la 
posición 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 aplicación del precepto norteamericano: 1”) Sólo 
la extracción o uso del contenido de una base de datos con fines comerciales 
(competitivos) está sancionada. En la Directiva UE la prohibición afecta a todo 
usuario no legítimo, es decir, no autorizado al uso de la base de datos, con 

” Para referencias bibliográficas recientes sobre este concepto, iid. RFICH\I~NN- 
SAM~IM WN, q>. r,it.. p, 61, n 44; y pp 139-145, sobre la oportunidad de un enfoque del problema 

dr las bases de daros mediante reglas de competenaa desleal. 
‘8 Las vemala de este sistema son. según M. PETEKS (Exposic16n ante el SubcomitC pnrta- 

mentarm de propiedad intelectual, cif., p. 6), permitir muchos usos beneficiosos sm autorización. 
de,iar más claro que los hechos en sí mismos no pueden ser abJet de propiedad pwada, obviar la 
fi.wlón de plazos. que se han demostrado complicados de establecer, y minimnar las posibles 
fricciones canstituc10nales. 
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independencia de su carácter de competidor o no79, 2”) MIO se prohibe la extrac- 
ción o uso comercial de todo o una parte sustancial de la colección (cfr. también 
9 1202. a y  d). No se salvaguarda la posible interdicción del empleo de partes no 
sustanciales. cuando pueda causar un perjuicio injustificado a los intereses legí- 
timos del fabricante o sea contrarios a una explotación normal de la basesn. 
3”) En línea con lo anterior, sólo se veda la incorporación del contenido de una 
base de datos a otra (y no otros actos) que busquen perjudicar el mercado actual 
o potericial de la primera base de datos. No todo uso comercial presupondrá 
necesariamente ese perjuicio. 

4 diferencia de la protección de la colección por derecho de autor, que la ley 
no regula. pero declara incólume (5 1205). la responsabilidad por infracción de 
la norma requiere la prueba del daño causado. Sabido es que el derecho de autor 
cuenta con otros presupuestos. 

La enumeración de actos permitidos (5 1202) hace más patentes las dife- 
rencias con las correspondientes reglas de la Directiva UE*‘. En el proyecto se 
permite (a) cl uso de ítemes indiwduales de información y  otras partes insustan- 
ciales; b) la reunión o uso de la misma información, obtenida por otros medios, 
con propia inversión, sin extraerla de una base de datos ajena; c) la extracción de 
información por cualquier persona, entidad u organización, con el solo propósito 
de verificar la exactitud de la informacion colacionada independientemente por 
esos sujetos; d) El uso o extracción de información para fines de investigación, 
científicos o educativos que no sean lucrativos (nof-for-profit); e) El uso o ex- 
tracción de información con el solo propósito de realizar crónicas de noticias de 
actualidadR2 (r~ews reporthg). 

otra diferencia capital con el modelo europeo se extrae, con aparente para- 
doia, de la ausencia de una norma en el proyecto H.R. 2652. Se trata del plazo o 
período de pro(ección que suministra una tal prohibición. La ausencia de ese 
término no es un error. sino que es coherente con la doctrina de la wrisapprnpia- 
tiorf adoptada. Así como los derechos de propiedad intelectual están garantiza- 
dos legalmente durante un número de años, las normas de competencia desleal, 
por contraste, carecen de duración específica, puesto que no confieren derechos 
en propiedad. sino que más bien prohiben conductas ilícitas; el paralelismo 
también es posible con las marcas comerciales, que se protegen tanto tiempo 
como sus titulares las usen en conexión con bienes o servicios83. 

” Cfr. ans. 7. 8 y 9 a) de la Direcrwa 96/9/CE y su imponante considerando 42. Para paliar 
en pur la retncaón de H K 26.52 a XIOS de competidores, el proyecto no establece exenciones 
nhsoluta? de pago para usos educnr,vos no Iucrali\~os. pues una base de datos puede estar destInada 
/uno para un ~nercado no Iucrativ~ (v gr., cienrífico! y vzrsc perjudicada por usos no precisamente 

COlllpCTtitiVOS 

111 Cfr. nn. 7 5 de IU Directiva y su considerando 49. 

*’ Cfr las t~es excepciones estableadas en el art. 9 de la Drectiva. cuya transpowón queda, 
por lo dcmk, 31 xbitrio de cada Estado miembro. Apréciese. sobre todo, la diferencia con los 
apartadoî â. b. c. e del proyecm 

K Es muy dudoso que esta excepción pueda entenderse tambidn cubierta en IU LPI española 
de 1996 en el 31’1 33.1. Aunque eea regla norteamericana lenía por objeto cubrir los reportajes 
sable mformac16n financiera y estadísticas deponivas, que son dos materias en las que se habla 
levantado m6s controversia, su redacaón era exceuvamente amplm, lo que ha dado pie a alguna 
modificación (I rd i~ifwi 

Xi V,,rl. P~~Ks. Expoaicibn cit < p. II 
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Por lo demás, el proyecto contiene dos definiciones (información, comer- 
clo), dos exclusiones (colecciones gubernamentales de información, programas 
de ordenador) y algunos preceptos sobre acciones y relación con otras leyes. 
Deja sin mencionar algunas cuestiones. como el problema de las bases de datos 
que constituyen fuentes únicas de alguna información, o las relaciones con los 
límites constItucionales, así como dos puntos tratados en H.R. 3531, los sis- 
temas de circunvención y la integridad de los datos identifkativos de la co- 
lección. 

En conclusión, el proyecto H.R. 2652 contiene una protección de las bases 
de datos hasta cierto punto equiparable al derecho sui ge/zeris 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- 
hube la conducta comercialmente dañosa, pero no se crea un derecho de propie- 
dad intelectual exclusivo, más amplio. Ese puede ser su principal inconveniente 
de cara a obtener la reciprocidad para las bases de datos estadounidenses. de 
parte de los países dc la Unión Europeas?. Las reacciones a este respecto en el 
futuro son difíciles de predecir. Lo único cierto, según mis noticias, es que este 
proyecto sigue adelante con éxito sus trámites parlamentarios, y el 19 mayo 
1998 ha superado la aprobación del Congreso con algunas enmiendas, y ha 
sido recibido cn el Senado el día siguiente y enviado para su estudio al comité 
jurídico correspondiente. 

En cuanto a su estado actual, después de dichas enmiendas, poco ha cambia- 
do la esencia de lo referido: la definición ha sido enriquecida con algunos mati- 
ces y precisiones, sobre todo para extender la protección al sucesor en la posi- 
ción jurídica del productor de la base de datos*‘; la numeración de los parágrafos 
ha sufrido alguna ligera alteraciór36; se han definido algunos Grminos más (“co- 

” A mi JUICIO. es el modelo de rnis<ri)pn>/>rforron el postble obstkulo. y no tanto las sxcep- 
cionrb (bien que muy lIgadas a 61). pues tampoco la Directiva UE ha pretendido armonizar por 
completo este punto, respetando las excepciones tradiaonales impuestas por las legtslaciones de 
los Estados miembros. y n, siquiera el plazo de 15 tios establecido por la Direcnva puede ser un 
valladar mfranqurahle dc cara a la reciprocidad, pues además de que el modelo americano cubre 
sufic~entsmente este requisito (protección durante “la blda” de 13 base de datos), en Iâ práctica el 
modelo euopeo puede llegar a una similar duraaón indefinida a través de las renovaciones del 

pIa por canbloî s~%mxdes en la base de datos (rrd. rnfïii). Según PETEI<S (Expostción cit., 
pp. 7-X). la reacción europea no es prevtsihle, pero. en su opinión, â favor de la reciprofldad puede 
argliirse que el proyecto da una protección adecuada a las inversiones en bases de datos y consigue 
efectos similares a IU D~recttva; y las diferencias, aunque stgniftcatlvas. “detwían ser vistas como 
acomodaciones rnzonahles por dispares tradiciones domésticas y circunstancias”. 

*’ h 1202: “Prohihttlon against misappropnanon. Any person who extracts. or uses in 
comtnerce. all or â suhstrmnal part. rnrosurrd eirher qu~nriruriwly or quoirrorweiy, of a collrction 
of information gathered, orgnnized. 01’ maintancd hy another person through the mvestment of 
suhstnmial monetary or other resources. so as to LUUSF hurrn to the actual or potential maket of 
thar otha peno”. 01 u si,< LCTS,I~ in inrere.~~ uf tirut orAer ,xrsor~ for a product or service that 
incorporate~ that collection of Informaion uzd IS ofjered or rnrendrd IO be offered for rule or 
ollte~ 111re oi (oi!,,~ier’( c by that aher pìrson, <,r ü BUCL’CSSOT rn znleresr of chuf ,'erson, shall be 
liohle lo that pason i>r WCMSW in rnieresr for the remrdles set forth m section 1206” Icursiva 
mía. indicanva de los cambios) 

Rb Tamhit’n. lewnente. el orden, al coIocar las definiciones al principio. que antes se ubtca- 
han en el CUBRO artículo Así, queda, 9 1201, detinnones; $ 1202, prohibición contra la apropta- 
ción Indebida: 5 1203. actos permitidos: 5 1204. exclusiones: g 1205, relación con otras normas. g 
1206. sanciones civiles: $ 1207 actividades crimmales y penas; $ 1208, límites temporales de las 

XCl”“~S 
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lecciones de informaci6n”8’, “mercado potencial”, “producto o servicio”); en los 
actos permitidos se ha afinado más en la descripción de los usos para verifica- 
cion y para crónicas o noticias, amen de añadir un supuesto más, 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 información 
gubernamentales y los programas de ordenador; por resaltar lo más notorio. 
Quizás, de todas formas. el cambio más significativo de cara a aproximar la 
protección a la comunitaria, con vistas a fundar la reciprocidad, sea una “limita- 
ción adicional” final en cuanto a los plazos de ejercicio de las acciones, introdu- 
cida en el 5 1208 (c) del H.R. 2652; tras limitar a tres años las acciones penales 
y civiles desde que se produ,jo el hecho que las generó. se establece que “ningu- 
na acción penal o criminal se mantendrá según este capítulo por la extracción o 
uso de toda o una parte sustancial de una colección de información que ocurra 
más de 15 años después de la inversión de recursos que cualificó la porción de la 
colección de información para la protección de este capítulo”. 

V VISIOK CRITICA DE CONJUKTO 

A estas alturas. y partiendo de los ejemplos que inicialmente he propuesto, 
resulta evidente que las bases de datos, especialmente las puramente fácticas, 
necesitaban algún pius complementario de protección jurídica, que elevase la 
que hasta hace poco les brindaba la legislación. En verdad, es aún prematuro 
dictaminar sohre las consecuencias económicas y jurídicas de la nueva protec- 
ción sui gerreris. A reserva de alcanzar una perspectiva temporal que permita 
afirmar sus efectos económicos positivos 8y, disponemos del ejemplo del Reino 
Unido; acapara más del 50% de la industria de bases de datos dentro de la Unión 
Europeago, con un ritmo creciente, al que no es ajena la sólida defensa jurídica 

” 5 1201 (Il: “(., ) significa Información que ha sido reunida y ha sido orgamzadn co” el 
prnpóslto de colocar itemes independlentes (d~rfrere) de información yuntos en un sitio. o median- 
te una tuente. de forma que el usuario pueda acceder a ellos” 

xx En cuanto âl uso de información para vetificac~(in, se aAade que ta informaci6n extraída o 
usada para esos tines no puede ponerse a disposuón de otras personas de forma que dañe el 
mercado actual o potencial de Iâ colección (5 1203, c) En la excepci6n referente a las noticias 
de actualidad. se hace salvedad de tal uso posible en relacibn con información que sea riwe 
wwrrw, o haya sido reunida por una entidad periodística con propósitos de distribución en un 
mercado particular y no la haya distribuido aún, o cuando el uso/extracción es pane de una 
esrrategio dinglda a hacer una compete~na directa e” ese mercado (6 1203, e). En c”â”to il la 
“transferencia de copia” (5 1203. f), no se restringe “al propietario de una copia particular hecha 
legalmente de toda o pane de la colección de informacián el poder venderla o disponer de otra 
formo de la posesión de esa copla” 

Xv Si bien el informe TYSON-SHEKKY, citado con anteriotidad, parece probar estadistamente 
los efectos hent%cos. otro mforme del mismo año. publicado por el Consejo Nacional de Investi- 
gaci6n de EE.UC y tmkxdo B,rr r>fPower: Isseer ik Globui ilccew 10 Scrent~,Q Doro. Nationnl 
Acadcmy of Sclences Press. 1997. afirma sus efectos nocivos, no $610 para la ciencia. smo para 
otros sectores Industrioler En Ia linea de este último informe, RFICHMANN. op. uf., p. 230 y ss.; 
R~I~‘HMANN-SHMU~I.S~IN. r,,,, <‘ir.. pp. 113 y SS. y 130 y 6s. Por contra, saludan como “feliz “ove- 
dad” ebte derecho y sus consecuencias. v. er , L~HMANN, Lu nuov(~ Direrrrvn . . . . cit , p. 121, In.. 
DIC rieire. ., c,t p kl. 

*I Así lo puso de mamfierro cl ministro de Comerao e Industria britámco ante la Cámara 
de los Comunes el 3 diciembre 1997, con motivo de la defensa del proyecto de Ley del Gobierno 
sobre “Derecho de uuux y otros derechos sobre bases de datos” kre el comité-parlamentario. 
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de estos productos desde hace tiempo mediante un derecho de autor que ampara 
la inversión (sin originalidad), en la línea del sweur ofthe brow o del nuevo de- 
recho siti generis. 

Los múltiples grupos de presión están avivando, franca o soterradamente, 
según los casos, un debate de carácter metajurídico9t, que acelera en el ámbito 
nacional e internacional la toma de medidas legislativas. También es pronto aún 
para calibrar las consecuencias de éstas respecto a la libertad de información; y 
para verificar el peligro de los abusos de posición dominante de algunos fabri- 
cante de bases de datos. 

Toda la normativa referenciada se presta, pues, a un análisis económico9*. 
La cuestión es determinar qué es más eficiente: proteger la apropiabilidad priva- 
da de los bienes informacionales o no hacerlo, fomentando así la externalidad. Si 
una empresa fabrica una base de datos, una vez comunicada la información que 
contiene. mediante la tntroducción en el mercado del producto o servicio, se 
convierte en lo que los economistas llaman un “bien público”. cuyo consumo por 
una persona no excluye el consumo por otra. Este carãcter público de la informa- 
ción suscita dos problemas, planteados antes desde otra perspectiva: si esa infor- 
mación no se protege mediante el oportuno monopolio, puede ocurrir que el 
mercado no produzca el volumen óptimo de información (innovación), porque 
hay pocos incentivos para invertir en la producción de algo que los demás 
pueden usar libremente; se produce una externalidad positiva, que tiene como 
consecuencia la infraproducción. El segundo problema es el inverso (externali- 
dad negativa y sobreproducción): si esa información se produce mediante un 
monopolio (prohibiendo la copia, el uso o extracción no autorizadas), no habrá 
problema de stock de información, sino de uso de la información, porque al no 
ser libmmente apropiable, habrá que pagar por su uso o copia. Por lo tanto, se 
generará un uso de la información subúptimo, porque el precio óptimo de un 
bien público es cero. Es el clásico conflicto que engendran los derechos de 

Como afras de interk mencmnó también que el mercado del Reino Unido sobre bases de da- 
tos se eleva a mb de f 10 bdloner. está creciendo a más del II% al a0o y tiene en activo a más 
de 350 empresas. Los datos varían según las estadkticas, y así, en algunas se llega a otorgar al 
Remo Unido ~8% el 8Oq de la c”otâ de mercado de la Unión Europea (cfr. daros comparan- 
vos de los Estados miembros de 1991 en DF AKts~t GUTIWWL. op. cl,., pp. 116-l 19). Estas 
magnitudes dewenen menores cuando se tiene presente que, en 1990, EE.UU. dominaba el 
mercado mundial con un 569, frente a menos de una cuana parte de los servicios mundiales de 
bases de datos ¡III-lrne que pertenecía a producciones europeas (cfr. DREIEK, q cii., pp. 739.740). 
Seró mteresantr contmstâr estas estadísticas con las que resulten cuando pase algún tiempo des- 
de las transposiciones ul Derecho interno de la Dxctiva comunitaria. Cfr. el argumento 
rjanplificativo del texto en el apto. 2.2 del dtctamen del Comité Económica y Social UE (cit. 
srr,“‘,) 

” Es curioso el cambio de actitud de lobbles y grupos de mterts (editoriales, sobre todo) des- 
de los proleg6menos legislativos comunitarios sobre las bases de datos, donde renegaban de la 
protección sui generis. a estadios posteriores en que han visto un puerto seguro a sus intereses (cfr. 
M~TAXAT. op. LI,.. pp. 227 y 233.234). Sobre el fenómeno de la presión interesada en relación con 
el Derecho de propiedad mtelcctuâl y la tecnología digital. recomiendo al lector el sugerente y 
“radical discurso” del Prof. A CARRASCO F’EKEIL~ en su prólogo al libro de FERNÁNDEZ .MAsIÁ, 
E.. Lo ~w”re~~~ihi de los ,>r<‘~“r,ios de ordenador en E<puña, Tirant lo Blanch, Valencia, 1996, pp. 
18-25. 

42 Tomo el siguiente discurso de POKT~LLA~O Dlhz. P., Lo inntocih en ei derecho de Io 
cw,>ete,i~rrr <IcIe~~l, Ciwtas. Madrid. 1995, pp. 77.83. 
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propiedad intelectual’3, cuya difícil respuesta puede estar en la “teoría del mal 
menor”: hay que proteger la información si ello es condición para que se pro- 
duzca (internalización del esfuerzo), pero no hay que protegerla si en cualquier 
caso se produciría (extemalización del esfuerzo)9d. En estos polos se mueve el 
nuevo derecho sui generis, que patrocina la inversión en las bases de datos con 
un derecho exclusivo, pero sin promover un auténtico monopolio sobre la infor- 
mación en si misma. Pero, si se puede recrear con medios independientes la 
misma base de datos, iresulta económicamente razonable obligar para ello a un 
competidor a invertir el mismo esfuerzo en la recolección y  tratamiento de la 
información’? 

Nos encontramos ante un supuesto claro de empleo del Derecho con fines 
denodadamente económicos. Más aun: en el pulso jurídico y  económico que 
sostienen, sobre todo, Estados Unidos y  la Unión Europea por controlar el mer- 
cado mundial de las bases de datos, así como del resto de la nueva tecnología 
informática y  telemática. el derecho sui gerieris supone una hábil estrategia para 
inclinar momentáneamente la balanza, mientras se alcanza un acuerdo interna- 
cional. Prueba de ello es el principio de reciprocidad instaurado en la Directiva 
UE, reproduciendo así el ardid empleado antes por EE.UU. con ocasión de su 
ley de protección de los chips semiconductores de 19k~34~“. El art. ll de la Direc- 
tiva establece que la protección sui generis se aplicará 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 mínimo, tengan vinculación efectiva a la economía de un 
Estado miembro. Si los fabricantes no reúnen estos requisitos, el art. 1 1.3 autori- 
za al Consejo, a propuesta de la Comisi6n96, a celebrar acuerdos para extender el 

” Cfr. LANI#,s. Vv M.. PoWI:K R. A Att tcor~mnc Anul,wis of Cq>>rifiht Law, “Intelectual 
Propclty Law Rwew”. 1990, 22, p. 417 y SS. (atado po, PORTFI LANO, op CL,.. p. 79, n. 100, 
quien dctiende. polémicamente. el principm de libre im~rabilidadj. Presenta inrerés la sentenaa 
Pro CD. filc. I’ Z?idenbrq, 86 F.3nd 1447 (7th CIX., 20 junio 1996, que puede verse en 
“R.I.D.A.“. 1997. 171. pp. 296.315). por sus reflexmnes de an8lisis económico de los derechos 
que wgen e.r <<~,im,~~,<, respecto û una hae de datos. 

y5 En aquella ocasión fueron los Estados comunitarios los que hubieron de ndoprar una regu- 
lación novedosa introducida por EE-UU (cfr. MAYSAGUER, J.. Lu proreccicin juridico de los topo- 
,qr<fí~~~ J de Ior ]>,vducror sewmwndu~ fores E.ro,nrn de 10 Lq lUl9RX. de 3 de muy,. i‘ derei ho 
ro~ri~‘oirido, en BITON J VII.&IXS. C., coords , “Derecho y tecnología: curso sobre innovación y 
tmnsferencia”, Aliel. Barcelona, 1990, pp. 82-l 10). Este principio de reciprocidad difiere del 
wternû de trâfânuento nâc~onal conrolidado en el an. 3.1 del Convenio de Bernn. Como prueba 
de que con lâ Dirrcti\,a se buscó. hasta c,erto punto, exclun â EE.lJLr. de esta protecc~ún, basta 
leer Ius eIocuemes palabras del atado dictamen del Comité Económico y Social UE de 1992 
(apto 3 4). 

“’ Conwcne recalcar que es el Consejo el que sc reserw esta facultad, y no se deja al alhedrfo 
de cada Estado nwcmbro (cfr. en comm, K~UMANT~S, 0,‘. cir., p. 10.0. pues ello podría ocasionar 
b<lstanteî problemas en coìo de una transposición diferente de la norma en el Derecho interno de 
algún Estado miembro UE. Espafia. por ejemplo. ha ommdo en su ley 511998 (art. Ib4 LPI). con 
criterio no recusable. cuaiquler referencia al contenido de este N” 3” del an II. Alemania, en 
cambio, en el nuevo 5 127 3 de su Ley de Propiedad Intelectual (ex IuKDG 22 julio 1997, art en 
vigor I enero 1998: vid. rnfro), aunque ha respetado igualmente la regla comumtaria. IU ha repro- 

ducado en su Daecho interno, de forma que es IU UE quien tiene la competencia pan concluir esos 
acuerdos y tratados, pero añade el 4 alemán que “estos acuerdos se harán públicos por el Ministe- 

!io de Justicia en el Boletín Ofiaal de legislación”. 
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derecho sui geueris a las bases de datos fabricadas en países terceros, siempre 
que, anuncia el considerando 56, estos ofrezcan una protección equivalente a las 
bases de datos producidas por fabricantes europeos. 

Que este medio de presión ha producido sus efectos sobre el legislador 
norteamericano ya se ha visto. Incluso puede conjeturarse que numerosos paí- 
ses reproducirán la regulación 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 condición de reciprocidad9’. 
Los avances internacionales en este punto dependerán, en buena medida, de la 
severidad con que el Consejo europeo juzgue la exigencia de una “protección 
equivalente” para aplicar la clásula de reciprocidad. 

VI. CONTENIDO DE LA YLEVA PROTECCION 
JURIDICA DE LAS BASES DE DATOS 

I Objeto: buses de datos y colecciones protegibles 

La Ley española 511998, de 6 de marzo, transpone la Directiva 96/9/CE con 
dos aciertos reseñables: en primer lugar, inserta directamente en la Ley de Pro- 
piedad Intelectual (LPI) esas normas, abandonando así el censurable sistema 
seguido hasta la fecha de promulgar una Ley especial para cada Directiva sobre 
propiedad intelectual y despues redactar un Texto Refundido98 (Real Decreto 
Legislativo 111996, LP1 vigente). En segundo lugar, ubica, con buen criterio, la 
regulación del derecho slri generis entre la normativa dedicada por la LP1 a ‘70s 
otros derechos de propiedad intelectual”, es decir. a los derechos afines, conexos 
o vecinos (Libro II). Para ello crea un nuevo título VIII, denominado “derecho 
sui gerieris sobre las bases de datos”, que cierra dicho Libro99. En ambos acier- 

“’ Aventura G,Z, úlnma ,dea para los paises en via de desarrollo R~KHMANN, op. <uf, p 236 
Yk BFK~OVITY RoI)K~(;L’~,L-CANII, R , Bares de duros, Portada en “Aranzadi Civil”, 1997, II, 

p. 19. Pnra un3 crítica mis detenida de ese sistema legislativo anterior a IU Ley 511998. vr(i.. por 
el m,smo autor. Bk~ovir/. R < Conwnrurios a la Ley de Propiedud Inrelecrual. 2’ ed.. Tecnos, 
Madrid. 1997. pp. 14.15 El texto de la LPI con Iâs ““rons de lil ley 5/1998 ya mcorporadas puede 
consultarse ro el Bolerín de l>?frmnwrtin, del M~nxterio de Justicia, Suplemento al N” 18 18, 
pp. 3-63. 

‘jy Como información sumana para el lector la estr”cwra de esta Ley 511998 es In si@~iente: 
el rext” se dlvide en s~fe artículos. diwdidos en tres capítulos, más dos dlspaniciones dsrogatorias 
y una final El capitulo primero sz ocupa del derecho de autor, y en 61 el legislador se esfurrw por 
incidir sólo en los aspecros que consntuyen una novedad, obviando otros que supondrían reitera- 
clones. como recalca la exposición de motivos. Así, el an. I modifica el art 12 LPI sobre las 
colecciones para insenal- la defirución de base de datos. El zut. 2 altera Iâ mencibn que existía 
de estos productos en el art. 20.5) LPI sobre el âccês” público a ellos, y ariade un ““ev” párrafo 
1) Los ârts 3 y 4 introducen en los pertmentes artículos de la LPI (21, 31, 34, 40bis y tu) el 
regimcn de los derechos que comprende el de autor sobre una base de datos (transformación, 
reproducción. rxplotación p sus límites) y su relncibn con “trns normas. El capítulo ll (arts. 4 y 5) 
de la Ley S/l998 sr consagra al derecho su, jiene,,.~. regulado por los nuevos arts. 133.137 y 164 
LPI. que alteran Ia numeración de los antiguos articulos. Por último, SI capítulo III incluye (ali. 7) 
Ius disposiciones transitorias agregadas a In LPI (núms. 1.5’.18”) y dos disposnones derogatorias, 
en Ix qur drstaca Ia ahro_oación dr lil letra c) del âlt 20.3 LPI, que nada tiene que ver con el 
nuevo régimen de lns hases de datos 
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tos se sitúa el legislador español en las mismas coordenadas que otros legisla- 
dores de países europeos que han acometido la labor de incorporar la Directiva 
a sus ordenamientos, como Alemanialw o el Reino Unidoto’. Sin embargo, en la 
partida de débitos o faltas de la ley, hay que anotar el retraso en su aprobación 
respecto al término final fijado en la Directiva en el 1 enero 1998, pese a la 
celeridad con que se tramitó el proyecto102. 

Pues bien, tomaremos los artículos de la LP1 española como punto de refe- 
rencia para examinar el contenido de la nueva protección, en especial. del nuevo 
derecho sui gerwris. En concreto, la inclusión del concepto de base de datos 
adoptado por la Directiva en el art. 12 LPI, que antes versaba exclusivamente 
sobre las “colecciones” (como sucede en la mayoría de las legislaciones del 
mundo, por derivación 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 jurídico dispa- 
res. La respuesta, a mi juicio, es muy clara: a efectos jurídicos, se trata de dos 
objetos identicos, con la misma protección legal. El término base de datos, sin 
duda, hace referencia en la conciencia común a las recopilaciones que operan 
mediante ingenios electrónicos o informáticos y que permiten búsquedas estra- 
tegicas; es decir, bases de datos electr6nicas’03; tal era la delimitación exclusiva 
del objeto de la primera propuesta de Directiva sobre el tema. Aunque no es 
menos cierto que. superada esta acepción tan extendida, tan base de datos es una 
base de datos en soporte informático como en copia dura o papel. 

Pese a que la definición de las bases de datos puede suponer alguna reitera- 
ción prescindible, presumiblemente el legislador español ha preferido transcribir 
la delimitación conceptual que hace la Directiva, habida cuenta de la dificultad 
internacional de obtener una definición concorde de base de datos (confróntense, 
si no, las drferencias entre la propuesta inicial de Directiva y el texto aprobado, o 

‘Iy1 En la “IuKDG” citada, cuyo art. 7 que modifica la LP1 alemana de 9 septiembre 1965, 
reformada por última ,*ez el 19 ylio 1996. En lo referente al derecho tui @wis, el legislador 
alemán ha introductdo un nuevo título 6” tras el $ 87 de la LPI. denommándolo “Protecciún de los 
productores de bases de datos”, que se compone de cinco parágrafos (,$$ 87a 87e); cfr tambkn 

5 1273 
‘l” En agosto de 1997, la Dirección de Derecho de autor de la Ofictna de Patentes del Reino 

Umdo presentó un informe sobre la implementación y un borrador de proyecto. titulado “Normas 
sobre derecho de autor y derechos afines sobre bases de datos” (Draft Copyighr nnd Reiuted 
R!glrrî tu Doro/xr,ws Re&ylorrons 1997). Este proyecto ha pasado la aprobacidn de ambas Cîmaras 
del Parlamento (cfr. L~I. op cc,, p 32; y la defensa del Ministro de Comercio e Industria el 3 
dicxmbre 1997. cit. suprr,) También mserta las reglas comunitatias directamente en IU LPI bri- 
táll1ca 

“‘? Su tardia entrada en la Cámara el 31 octubre 1997 explica la tramitación medtante el 
wocedimiento de ureencia IB O.C.G. 18 noviembre 1997. serie A, N” 90-Z). Debido a los tres 
meses de demora, el lesslador espaSo se ha visto obligado a añadir una disposición transitotia 
m6s al conjunto de &tas que establece la Directiva. para proteger tamhit%t con el nuevo régimen 
las bnses fabricadas entre cl I enero 1998 y el 1 abril 1998. fecha de entrada en vigor de esta ley 
(l,id disp. trans. 18” LPI). 
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la definición en los proyectos estadounidense o de la OMPI). IdCntico proceder 
ha seguido el legislador alemán lM. En el Derecho español, por lo demás, no pue- 
de plantearse el problema que ronda al legislador británico, que podría consagrar 

una protección distinta para las bases de datos (derecho de autor “alto”) y para 
las compilaciones (derecho de autor “bajo”, por sweat of fhe brow), además del 
derecho sui gerterir para el contenido, habida cuenta de su especial régimen 
jurisprudencia1 anterior a la Directiva tos, En el Derecho español vigente, es idén- 
tica la protección para bases de datos y colecciones, tanto por derecho de autor 
como por derecho sui generis’“. 

La base de datos, igual que la colección, constituirá en la mayoría de los 
casos una ohra derivada (an. Il LPI)‘O’ y puede ser o no una obra colectiva (art. 
8 LPI). Cuestión aparte es la delimitación de lo que pueda constituir una base de 
datos en un caso concreto. que ~610 un examen detenido de las circunstancias del 
supuesto podrá permitir dictaminar al respectoto8. 

La nueva legislación española protege, en concordancia con la Directiva, 
tanto las bases de datos electrónicas como las tradicionales bases editadas en 

‘í’q Parágrafo 4 de la LP1 alemana. según la modificación por Ley de 22 julio 1991. Aunque 
este texlo, stmilw en lo demás aI español, no rscoge la recalcitranre regla de nuestro pkrafo 2” del 
an. 12.1 LPI. 

“l’ Sobre esta cuesttón. LAI, (1~. cl‘, p. 33; CHALTON, S., Effecf of E C. Darubuse Dfre<rrw 
i i ! !  U.K Co/>,~ri~hr Low. “E.1 P.R “, 1997, 6, p. 279. 

lllo Como Indicios de esta equiparación, desde la perspectiva comparada. pueden citarse el 
s~gn~iicat~v” cambio de drnomlnaciOn del proyecto de ley estadounidense de “ley sobre la inver- 
sión en hiwr de &,/or y contra la piratetía de la propiedad intelectual” (H.R. 3531, 1996) a “ley 
coma la piratería de 13s ~r~leurones de rnfr>rnracidn” (H.R. 2652, 1997.98): ” también la decla- 
râdâ intenci&~ de no hacer disttngos entre “compilación” y “colección”, respecto a las “bases de 
datos” en Ix n”t~~ âl Proyecto OMPI de protección de bases de datos (1996, doc. OMPI 
N” CRNRIDCIó, p 14. nota 2.04). El examen de los debates parlamentarios en torno u la Ley 51 
1998 refrenda dlcha equiparacrón (cfr. el rechazo de las enmiendas del Grupo Socialista NO 15 ante 
el Congreso ” N” 2 ante el Senado. que pretendía aclarar que los efectos del ptiafo 2” del art. 12. I 
LPI debían ctrcunscnhtrse sdl” a las bases de daros). Incluso el art. 12.2 LPI define las bases de 
datos como “las wlrr c,(>ne< de obras. datos ( ..)“. 

“” Sobre este rasgo y otros de las colecctones, BEHCOVITZ, R., en ID., Contenmrios o iu LPI, 
UI.. 2” ed.. pp. 205 y 208: Rt)rx%f~u~ TAFIA, cn Ronttfcuw TAPIA, J. M., BoNDfA Ro&N, F.. 
Coniei~/nrros <I /ci Le> de Prquedud Inrelemul. Ciuitas. Madrid, 1997, p. 61. Cfr. también 
F~KNAN~F~ N<lvos, C.. kr wlecrriirr conrn obra proiegida por ia propledud ~nrelecrun[, en 
AA.W.. “EstudIos sobre Derecho mdustnal”, Homenaje a H. Baylós. Barcelona. 1992. pp 
343-347 

‘I”( Así, por ejemplo, ~cuántas obras ” ítemes mformattvos ser8 necesario reunir como mini- 
mo para que “os encontremos ante una base de datos merecedora de proreccián jurídica? 0, por 
plantrar “tr” supuesto. ,será base de datos un dlsquete con datos esmeradamente ordenados, per” 
sin sistema de búsqueda (senrching uiyo,-riivn)? Me inclino a discrepar de HCG~NHOI.TZ 
(turo/wv~ Lr,yrc/üm~.. cit.. p. 8), que lo niega. con fundanunto en la definición, para la que los 
mnteriales deben ser Indtndualmente recuperables; en m! opmión, según la entidad de los datos y 
el criterio orgnmzativo podría considerarse como base de datos, pues tampoco una en soporte 
papel (que la directiva y la ley constderan tamhtén base) posee dicho algortitmo; aunque no puede 
despreciarse el dato de la recuperación independiente de los componenten, que sxve para marcar la 
diferencia con “tras producciones lineales (obra cinematográfica ” musical), n” arborescentes 
(como la base de datos) Para diferentes definictones, características y clases de bases de datos, 
puede cottsultârsc en nuestra doctrina DAV~~A, op. cir., p. 133 y SS.; TEKRA»O, F., Proreckin jrr- 
rídrr L, de LIT lmwî de d<mc “Actualidad Informática 4ranzadi”. N” 16. julio 1995. pp. 11.14; 
PAN/ MANA, J.. Boîer dr dmu jlrridux7: mrucien’srims. wnrenrdo, dewrrollo ? morco lego/, 
CINDOC-CSIC. Madrid. 1994: II>., Con~enrurWs wbre @mas punrtuluridudes de lus bosrs de 
dcrtncj~rridrr<r.r, “Actualidad Informáttca Aranadi”. N” 16, jubo 1995, pp 1.10. 
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papel. Queda arrumbado así el criterio más estrecho de la propuesta inicial de 
Directiva, que sólo extendía la tutela a las primeras y, en cambio, está en conso- 
nancia con los últimos textos internacionales sobre protección 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). Así, el art. 12.2 LPI, considera bases de datos a 
las que permitan el acceso a sus materiales “por medios electrónicos o de otra 
forma”. 

El acceso electrónico a las bases de datos puede producirse ya mediante 
conexiones en red, owlirw (.4SCII)109, ya mediante consulta en un soporte autó- 
nomo, físico e intercambiable. como son los CD-ROM o los CD-i, u otros 
procedimientos de almacenamiento y acceso electrónicos, electromagnéticos, 
electroópricoî 0 similares ‘Io Por otra parte. las bases de datos impresas, ofreci- 
das en papel, resultan así mismo protegidas para evitar el dislate de establecer 
regímenes jurídicos discrimlnatorios sobre objetos prácticamente idénticos, 
ofrecidos por el mismo fabricante o por un competidor (v.gr.. anuario telefónico 
en CD-ROM y como listado impreso). El formato tradicional de las páginas 
amarillas de telefonos, diccionarios, directorios, enciclopedias, antologías, li- 
bros de recetas, de arte, etc., resulta de esta forma igualmente amparado. Tam- 
bién parece que las bases de datos híbridas. consultables mediante microfilme, 
quedarían incluidas”‘. 

No parecen existir demasiadas dificultades en comprender tambitk 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, podrán producirse 
problemas de calificación respecto a algunos de estos productos, en virtud de 
la exigencia del art. 12 LP1 de constar la base de “elementos independientes”, 
“accesibles individualmente”‘“. 

También son ob.jeto de protección los elementos necesarios para el funcio- 
namiento o la consulta de algunas bases de datos, como el tesauro y los sistemas 
de indexación”?. Así sucederá con todos los extremos que conforman funcional- 
mente la base de datos. como el método de interrogación, consulta y visualiza- 
ción, selección y tipología de campos informáticos y estructura documental, e 
igualmente con las herramientas que enriquecen la información, como el índice 

Imy Cfr. la antigua \i la IIUZY~ redacción del art. 20.Z.i) LPI. 
“I’ Considerandos.l3 y 22 de Iâ Direcnva 9619KE 
” HUG~NHI)I.TI. E~~rt~pem! Le~islurron ,., ch., p. 7. 
ll1 4 falta de una normativa específica para la ohra multimedia, gran parte de la doctrina ha 

ponderado 10s venkqas de cal~fical-la como base de datos, desechando olras calificaciones, como 
pl-ogrnma de ordenador, obra audiovisual, literaria o cinernatogr8hca. Sobre todo esto y> en espe- 
clnI. sobre su eventu31 asimilación ZI IUJ bases de datos, cabe destacar, de entre 13 abundante 
hihliografía al respecto. a Es~tvt PAKIIO, M. A., Lu oh rrnhrmediu en IU legisluc~rin ~.~piiolu. 
AranLadi. Madrid. 1997. en especial, pp. 40-45 y 148.163: STROW~~-TRIAILLE, “p. cir., pp. 260 y 
357.359, D~SLIKMO~T. T., L’e.xen ise des droir7 en ce qu, <‘oncrrne les “producrrons 
ir~irlrr~irbdinr”. en “WIPO Internarional Forum on the Exercise and !vlzmagement of Copyright and 
Uc~ghounng RIghts in rhe Fxe of the Challeges of Digital Technology”. OMPI, MEC, SGAE, 
Cong,eso Sevilla 14.16 mnya 1997, WIPO publication N”756(E), 1998, en especial. pp. 177.179 y 
186. Tan ~610 destacaré un dato de cara a una eventual normaliza de la obra multimedia en el 
futuro: el Libro Verde de la Comisión CE sobre los derechas de autor y los derechos afines en la 
Sociedad de Iû Información (COM (951 382 final. cap 1, I 87, p. 32) destaca la imporlancia de 18 
Dire~li~n sobre bases de datos como punto de partIda de cara a futuras iniciativas legislativas. 

‘li Así se expresa lil Exposición de Motivos de la Ley 5/1998, hacitndose eco del consideran- 
do 20 de 13 Directiva. 
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de voces, referencias cruzadas y notas de alcance, cuando sean creación exclu- 
siva del autor de la base de datos”4. Por supuesto, estos sistemas de interroga- 
ción y recuperación de información no merecerán protección si son obvios. 
comunes o no presentan la individualidad suficiente”5. 

En cuanto a los elementos de la base de datos que quedan expresamente 
excluidos de la protección específica de aquella (y por tanto, de fomla especial. 
del derecho sui gewri.r) están “los programas de ordenador utilizados en la fa- 
bricación o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios elec- 
trónicos” (al-t. 12.3 LPI), los cuales tienen un régimen legal específico en los 
arts. IO. 1 .i) y 95 104 LPI. Ciertamente, no será nada fácil delimitar técnicamente 
cn muchas ocasiones cuándo se trate de un programa de ordenador y cuándo de 
uno de los elementos anteriormente referidos (tesaurus, etc.)“6. 

Tampoco es posible aplicar el régimen de las bases de datos a las obras 
audiovisuales, cinematográficas o musicales, especialmente a los CDS de mú- 
sica, pues además de carecer estos últimos de la originalidad necesaria en la 
selección o disposición y la ausencia de inversión suficiente para ser protegidos 
por derecho sui gewris , ll’ la “linealidad” del resto supone el incumplimiento 
del requisito de la accesibilidad individual a los “elementos independientes”“s. 

Por último, pueden plantear dudas las hases de datos generadas por orde- 
nador, en las que el necesario elemento de la creación, como resultado de una 
actividad humana, eliminaría la protección por derecho de autor. Sin embargo, 
en mi opinión. podrían resultar protegidas mediante el derecho sui gerwis, siem- 
pre y cuando su producción fuese el resultado de una inversión sustancial pro- 
bada’19; a tal efecto, podrá resultar muy significativo, entre otros extremos, el 
valor de programa hábil para generar dichas bases, adquirido por el fabricante de 
estas. 

2. Doble proteccibrr: relaciones entre el nuevo derecho sui generis 
> el derecho de autot 

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

‘IA Así. T~KKAIW, yx uf, p. II, que estima que podrían protegerse mediante el derecho u la 
mregl-idad de la obra, con base en el a-t 14.4 LPI. 

“’ Vfd. B~KG~K. cl,>. <‘ir., p 175; cfr. también DKFIFR, “,,’ CI,, p, 745. Sobre los peligros de 
la sobreprotecclón del tesauros para la comunidad científica, me remito a las reflexiones del 
prllner autor 

‘Ie Ya se ha levantado alguna voz en favor de la aplicación del rCgimen de las bases de datos 
B las cspecifaciones de la mtrrfaz de los programas de ordenador: pan una argumentación en 
este rentado. fundada en la interpretación de las normas comunitatias de ambos productos, vid. 
L41. ,,,‘. (‘II.. pp. 34.35 

“’ A~~uIII~“~o~ ofreados por los considerandos 17 y 20 de la Directwa 96/9iCE, que so” 2 
sometidos u dura criuca por KOLMAKTOZ. <I,>. ir, p 98. 

“* En rste sentido. STK(IWU.-TRIAILI.E, oy>. uf, pp. 260.261. 
‘Iy Mbs dwretamenrr, proponen esta extensión del derecho SUI genrris LAI, <II>. uf, p. 34 

(que apunta los riesgos de 13 solución contraun para los buscadores de Internet), y CHALTON. ol’. 
cir.. pp. 280.28 1. En cualquier caso, se trata de una laguna de la nueva regulación. No estar8 de 
más recordar que el Dictamen del Consejo Econ6nuco y Social UE (cit.. apto. 3.6), respecto a la 
propuesta inicial de Dmxriva. advertía que tsta “no obliga a los Estados Miembros a proteger las 
bases de datos generadas por ordenador”. Sobre IU diferenaa entre obras asistidas por ordenador y 
obras generadas por ordenador puede ser interesante la consulta de la sentencm del Tribunal Superior 
dc Australia (divisiún de apelación) de 25 mayo 1995, caso Pqen, en “I.I.C.“, 1997, N” 4. 
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cuanto forma de expresión de la selección o disposición 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 sí misma, cuando “por la selección o 
disposción de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales”. Este es el 
criterio único para obtener el auxilio legal, sin que cuenten para nada otros, 
como el estetico o el cualitativo’20. 

En segundo lugar, la protección por derecho sui generis prescinde del cri- 
terio de la originalidad, que sustituye por el de la inversión. Se trata de evitar la 
apropiación de los resultados conseguidos mediante el esfuerzo de un fabrican- 
te. En este sentido, el art. 133.1 LP1 resalta que el objeto de la protección es “la 
inversión sustancial, evaluada cualitativa o cuantitativamente, que realiza su 
fabricante. ya sea con medios financieros. empleo de tiempo, esfuerzo, energía u 
otros de similar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su 
contenido”. Y el derecho que tiene el fabricante para ello consiste en la posibili- 
dad de “prohibir la extracctón y/o reutilización de la totalidad o de una parte 
sustancial del contenido de esta, evaluada cualitativa o cuantitativamente”, siem- 
pre que haya inversión sustancial. y también respecto a partes no sustanciales en 
ciertos supuestos de perjucio injustificado al fabricante (art. 133.1 0 2 y 133.2). 
Además, este derecho podrá transferirse, cederse o darse en licencia contractual 
(art. 133.1 5 2). 

Conviene insistir en que ninguno de los dos derechos extiende su protección, 
SCIISU 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 afirmación respecto al derecho sui gerteris, 
para entender en sus justos términos cuanto sigue. Aunque puede convertirse en 
un lugar común afirmar que este derecho protege el contenido (no original) de 
la base de datos’*‘, lo que, a mi entender, quiere afirmarse con ello es que lo 
protegido es la inversión para obtener y presentar ese contenido, pero no el 
corlteuido mismo, pues siguiendo el principio tópico de que no se protegen las 
ideas mismas, sino la forma de expresarlast22, resultaría incorrecto conceder un 
derecho monopolístico sobre datos o hechos, que perjudicase la libertad de infor- 
mación. Lo que se impide es extraer o emplear la información contenida en una 
base de datos, sin consentimiento o licencia, en cuanto vulnera su rendimiento o 
explotación. Pero nada impide recabar la información por otros medios o fuentes 
y emplearla de cualquier format2’, sin que el titular del derecho sui generis 

‘?” Cfr. considerando 16 de Iâ Directtva. 

‘:’ Dt Aww GUTICKREZ. o,’ cir., p, 13 I ; DAVAI(A Roo~lcuu, M. A., Monuol de Derecho 
iilfwririrrw, Aranwdi, Pamplona, 1997. p 152. DR~I~K. OI>. uf., p. 744. GROVFS et al., “I>. (11.. p. 
92. HI-KU.%\II>O Cot.t.uo~, o,>. cu, pp. 388 y 394; VIYANT. M.. Recuerl.~. buses. bunquer de 
donu4e.r..., cit.. p 200: L~.HMANY. La nuow. ., cit., p 113, quien llega a decir (a mi julcm con 
cwta desmesura) que “por primera vez en la hlstona de la tutela jurídica de la propiedad tntelec- 
tual e industrial. las colcccioncs de datos vtenen así declaradas en línea de ptinc~pio protegibles en 
CUP”T” klles. y en consecuencta. como información I>Pï se’.. 

Iz2 Asi. ti. 9 2 del Acuerdo ADPIC. y an. 2 del Tratado OMPI sobre derecho de a”tor de 
1996. Cfr. en cstâ línea, V41mt Reí hrrt hnrz >Y>,I Dorenbonken.. , cit.. p. 199 y SS. 

‘?l Esta idea esr8 en línea con el entendlmtento o tesis subjetiva (y no objertva) de la ongina- 

lldad en relación con una base de datos. similar a lo ya ocurrido en otras materias abordadas por el 
legislador comunltario. como los programas de ordenador (Directiva 911250/CE, art. 1.3): nada 
Impide al creado] de una base generar orra igual a la ya existente. siempre que la obtención, 
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pueda alegar infracción 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 aseveración debe ponerse en contacto más bien con las 
normas de derecho de la competencia. 

Por lo demás, el contenido de una base de datos puede consistir en obras, en 
datos y en otros materiales (grabaciones sonoras, imágenes, fotografías, gráficos, 
etc.). Y es posible que una base de datos sea mixta en cuanto a su contenido, en 
obras protegibles en sí y además en datos del dominio público’24; asimismo, una 
base puede estar formada por citas breves de obras, fragmentostzs o extractos, o 
incluso sólo por resúmenes de obras”‘j, que pueden ser obras en sí y contenido 
principal de la base, o servir de instrumento para consultar y recuperar más 
fácilmente el contenido de las obras comprendidas en ella (siendo igualmente 
protegibles). 

Además de la doble protección referida. el legislador se ha preocupado por 
dejar a salvo cualquier otro género de disposición legal que afecte a la estructura 
o al contenido de una base de datos, como las relativas al derecho de propiedad 
industrial. derecho de la competencia, derecho contractual’*‘, secretos’28, protec- 
ción de los datos de carácter personal’29, protección de los tesoros nacionales o 

verificación o presentackm drl contenido se haya hecho dz forma independiente; así se aclara en 
las nota5 al anículo 3 del Proyecto de Tratada OMPI sobre propledad intelectual respecto a bases 
de dato> (dicwmbre 1996. cit. supu, documento OMPI. N” CRNRIDCIó, nota 3.02, p. 20). Tam- 
bién rn ei art 1203, b) del Proyecto estadounidense H.R. 2652 (cit. supra. en su versión enmenda- 
dn aprobada cl 19 mayo 1998). Pone énfasis en esta Idea la Sentencia del Tribunal Federal de 
Austrnhn de 30 octubre 1996 (cit suprri, “I.I.C.“, 29. 111998. p. 110 y SS.). Desde este punto de 
wstâ. la Directiva Y619iCE supone la consobdación de la rebaja en los niveles de originalidad 
exlgidos pan la protecclõn dz las obras o creacmnes, especialmente en lo que se refux a las 
““CVilS tecnologías 

IZa Como ejemplo sirve el supuesto de hecho de la sentenca Hirforicnl Reseurch v. Cobmi 
(9th Circ , 5 abril 1996; ~,rd. en http://laws.findlaw.com/9thi95554lY.html). en el cual el autor de 
una base de datos sobre la historia de los nombres propios había compilado de muchas fuentes de 
investigación su explicación del origen, signilicado y evolución de cada nombre: cerca del 30 o 
40% de las frases de la basz de datos eran citas literales de fuentes de referencia; el resto eran 
originnles. Otra persona, Cabnl. adquirió de un tercero dicha base y. pese a la advertencia de que 
no tenía drrecho a copmrla, la incorporó hteralmente a su propia base de datos y vendió al menos 
dos copias. Los tribunalrs concedxron al creador de la primera base una indemmzaaón por 
infracci6n de sus derechos de autor. Sobre CSQX combinaclones de elementos heterogéneos en las 
corn~ilâc~ones. !  rd. B~R~‘ovIT/, R., Con~nturros rrl cuf. 12 LPI, en B~KCOVIT~, R., “Comentarios 
a 13 iPI”. 2” ed . at p. 206 y SS 

‘?’ Cfr. alt 32 LPI y, en rspecial. su pkrafo 2” (recopilacionrs periódicas); vtd. H~KNAPIIX) 
COI I AïOS. 0,‘. Cli.. p, 418. 

‘% Cfr. art. 1 I 3” LPI P~&sese, como ejemplo, en una base de datos bibliogrdñca con des- 
cnpclón del contenido de cada libro (absrmcis). Cfr. Wket, OI>. ut., p. 199: y, sobre todo, 
F+KNAYI~/ MASIA, L<r Diw~tw~..., c,t., p. 320. 

lzl A mi entender, debe comprenderse en este concepto, a falta de otra salvaguarda específica 
en IU enumeración, tambxén las reglas sobre responsabilidad civil; se trata de casos de Ihcitud de 
las informaciones transnutidas. falta de su calidad que produce un dtios físico o económico 
CV. gr.: sentencia del BGH 12 junio 1997, caso Re.wwron@ihrer, “G.R.U R.“. 1998, 2. pp. 167. 
170. sobre la responsabihnd del editor por las atirmacmnes injustas en una guía de restaurantes), 
etc.: supuestos estos de responsabilidad wil del fabricante de la base de datos que están produ- 
ciendo abundantes litigtos y reflexiones en el Derecho comparado: sobre esto y sobre otras normas 
que afectan â las bases de datos, vid. HFRNAPIIXI COLLALOS, op. uf., pp. 431.437. 

‘2x Cfr. ati. 13 Ley dr Compìrencia Desleal 311991. de 10 enero. 
‘?” Cfr. Lev Or-ánicn S/l992. de 29 octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de c 

Datos de car&r personal. 
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sobre el acceso a los documentos públicos 130. Así, y por poner un solo ejemplo, 
ni el derecho de autor ni el sui gewris abrigarán la designación específica de 
una base de datos. pero sí podrá hacerlo el Derecho relativo a marcas o las 
normas sobre competencia desleal, cuando su empleo suponga un comporta- 
miento idóneo para crear confusión con un producto ajeno o sirva para aprove- 
charse de la reputación ajenaii’. 

Con las premisas anteriores es posible abordar esta pregunta: jcómo se 
relaclonan ambos derechos? Convendrá transcribir el art. 40 ter LP1 para tener 
un punto de partida claro: “Lo dispuesto en los artículos del presente Libro 1 
(derecho de autor), sobre la protección jurídica de las bases de datos, se entende- 
rá siu perjuicio de cuale.squieru otras disposiciones legales que afecten a la 

estructura o a[ contenido de cualesquiera de estas bases, tales corno las relativas 

c1 otros derechos de propiedad intelectual, derecho “sui generis” sobre una base 
dc datos (...)“, etcétera. Concordemente, en sede del derecho sui generis. el art. 
133.4 LP1 establece que éste “se aplicará con independencia de la posibilidad de 

que dichu imw de datos o su contertido esté protegida’“2 por el derecho de autor 

o por otros derechos” y esta protección “se entenderá sin perjuicio de los dere- 
choî 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, quedará 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 
e,jercitar el derecho s~i ,yenrris en relación con el contenido de esa base de datos, 
original por su estructura, pero cuyo contenido, informativo, fáctico, de datos, en 
definitiva, no está constituido por sí de obras (originales). Aquí, el principio de 
cumulatividad de ambos derechos, consagrados en los citados artículos, no plan- 
tea problemas, pues los objetos son diferentes (derecho de autor = estructura 
original; derecho sui getteris = contenido no original) e inintercambiables. 

Ahora bien, el problema se encuentra en (C) la posibilidad de concurrencia o 
cumulatividad de derecho de autor y derecho sui generis sobre el contenido ori- 

yir~irl (obras) de una base de datos. A mi juicio, la respuesta positiva es acorde 
con el fin último de este derecho (proteger la inversión) y tiene el amparo legal 
del que carece realmente la respuesta contraria ‘j3. Basta repasar los textos lega- 

“” Fnumernaán contemda en los 3~1s. 40 ter y 137 LPI. 
“’ i\rts. 6 v I? Ley de Competencm Desleal. Como ejemplos comparados, la sentencm OLG 

Hamburgo â. M: 15 jubo 1996. caso nre blmren Srrrrn (sobre el peligro de confwón entre deno- 
mnac~ón “Pdginnb blancas” para un listado en Internet. y la marca “Páginas amarillas” del hstín 
relefónico). y OLG Munich 30 mayo 1996. caso K<rr/ Muy-AusRobe (sobre el anuncio de una n”evâ 
edicidn histórico-crítica de un conocido trabaJo uhtado anteriormente). ambas publicadas en 
“G R.U R.“. 1997. 1, pp ?2 y SS. y 68 y SS. 

Ix La descoordInación gramatical en cuanto al smgular, pues deberia dear el precepto “estén 
protegIdos”, trae su origen en el deseo de abre\k IU redaccián, por lo demás algo misteriosa, del 
an. 7.4 de In Direcrlva 

Iii Que tiene ribetes tautológicos en su fundamentaciún, y no responde ni a la finalidad del 
nuevo derecho m al tenor legal; pero. cienamente, puede servir para evitar alguno de los conflictos 
que â conrinunc16n se detallan. Sostienen la incompatibilidad de ambos derechos en este punro Dk 
AII~STI Gunt~w/. 0,’ cir., p. 132; D~kxt~. “p. LL,.. p, 742: LLCAS, A., LUCAS, H. J , Tratré de Io 
propriité l~rércrire & ~rrisriqur. sd. Litec, Paris, 1994. p. 124. llamo la atenaón sobre el hecho de 
que los tres trabajos son anteriores a la aprobaa6n definitiva de la Dxectiva, y se basan en el 
primer o en el segundo proyecto. La mwna idea se lee en el Dictamen del Comité Económico y 
Social UE, cit apto I 4. 
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les transcritos para comprobar que ni al definir el derecho sui gerleris se matiza 
que el contenido de la base de datos haya de ser no-original (art. 1.13 LPI), ni se 
veta el e,jercicio de ese derecho pese a que concurra, o sea posible, el ejercicio de 
derecho de autor sobre dicho contenido; tanto el art. 40 ter como el 133.4 LP1 
recalcan con claridad que el derecho sui generis “se aplicará 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 y 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. suhsidiariamente’34. Naturalmente, la coexistencia paralela 
de amhos derechos podrá dar lugar a conflictos, en los tres casos enunciados 
(.4, B, C); si una base de datos está protegida por ambos derechos y cada uno 
pertenece a un titular distinto, bien porque es diversa la titularidad ab origirze 
(autor y fabricante), bien porque la titularidad se ha transferido posteriormente 
(art. 1.73. I irt fïw), podrán productrse fricciones en cuanto a la explotación de la 
hasets5. La situación no se reputará tan compleja ni conflictiva si se tienen 
presentes otros casos de concurrencia de varios derechos sobre la misma produc- 
ción, como ocurre cn 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 podrán tener derechostS6, y se requerirá su consenti- 
miento para la reproducción, aunque el ohjeto y alcance de su derecho es distinto 
en cada uno13’. En las bases de datos, los derechos de cada uno. aunque distin- 
tos, comportan similares facultades de restricción de ciertos actos’ss. 

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- 
tación, pueden ser: 1”) El autor de la base de datos, original en su estructura y 

l4 Cfr pnrecldamente sobre In subsidianedad cuando el mismo sujeto sea rotular de ambos 

drrcchos. L~.H~GVPI. La nwxu ._. cir.. p. 116; II>., Dw nare. _, p. 250 Tal como ha sldo realizada 
In trnnspositiún en nue~tr” ordenamiento. no creo que pueda ponderarse la lmponancin de la 
aplicación del derecho (1,~ jie>irr-rr cuando se produzca una de las excepciones por las que no se 
aplica el derecho de autor (como hace, en relación con In Directiva. WCFRMELINC. oi>. cl,.. p 1841. 
puesto que en Ia LPI se han hecho coincidir las excepciones a ambos derechos (cfr. arts 34.2 y 40 
bir. rn rrlación con el XI 1.35. I y 2). 

“’ 4sí. KOLIMANTOS. 0,’ <ir., p. 132; CHAITO\~. S > Effwt of E.C. Darubuse .., mt., pp 
181.283 

lio Cfr nns. 10. I b). 105 y ss.. y 120 y SS. LPI. 
“’ Cfr. estu compnración en CHAI.TOU. o,>. <‘ii., pp. X-28?. Este BUIOT aun plantea un pro- 

blema mis. 3 uher i.podría cl titular del derecho de autor de la base dz datos restlinglr al 
plodllctor de IU misma IU exrracción ” reutilización del contenido cuando esos ~1”s implicasen 
reproducción temporal o permanente de toda ” parte de la base de daros? Responde que la Directi- 
\‘ü no lo 6”lu~ionâ y que deprndcri de los derechos de usu~ri” legítimo esrablecidos (art. 6 y art. 8 
Direc~iw). En mi opin16o. adem& de la.8 estipulaciones contractuales. si hubiera que establecer. 
para este cas” y otra posibles. una preferencia enrre ambos derechos, qui& (y apunto mis 
reservx al respecto) el inaso 2” del art 134.4 LP1 permltlria sostener la preialencia del derecho 
de autor. pues a.si se dota de senudo dicho mciso (la protecaón sui generi~ “se entender8 sin yr- 
ju,rrr> de los delechos existentes sobre su contentdo”) en relaaón con el inciso 1’ del mismo a”.: 
el derecho SUI xe~wri.r “se aphcará L »n rndependrmm de la posibilidad” de que el contenido de la 
base esté protegido por derecho de autor, salvando asi una posible redundancia. 
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contenido, porque no parte de obras preexistentes (no es obra derivada, art. ll). 
2”) El autor de las obras contenidas en la base de datos, que cede o autoriza su 
reproducción en la base (que es una obra derivada); si la obra original, es trans- 
formada, adaptada o actualizada para la base de datostî9. podrán existir dos dere- 
chos de autor: sobre la obra originaria y sobre el contenido de la base. 

Que el permiso de reproducción de las obras en la base tenga carácter de 
exclusividad o no revestirá gran importancia, pues determinara la solución del 
siguiente supuesto contemplado en la Directiva -que sirve como colofon a las 
reflexiones anteriores-: “cuando un autor o un titular de un derecho afín autorice 
la inclusión de determinadas obras o prestaciones suyas en una base de datos, en 
cumplimiento de un contrato de licencia no exclusiva, un tercero podrá explotar 
dichas obras o prestaciones una vez obtenida la autorización que debe dar el 
autor o el titular del derecho afín, sin podérsele oponer el derecho sui generis 
del fubricante de Ia base de datos, siempre que dichas obras o prestaciones no 
se extruigat~ de ia base de datos ni sean reutilizadas a partir de In misma”‘40. 

3. Naiuraleza del derecho sui generis 

La positivación del derecho sui gerleris contaba con la dificultad de 
incardinarlo entre dos polos: el Derecho de autor y el Derecho de la competen- 
cia; era preciso definir el ntinus respecto al primero y el plus respecto al segtm- 
dot4t para tratar de rotular la indefinida naturaleza jurídica que se aprecia desde 
su misma denominación. Y precisamente entre ambos polos se sitúan también 
los llamados derechos afines, conexos o vecinos. 

Estos constituyen un grupo heterogéneo, con pocos rasgos en común, que 
desde la Convención de Roma de 1961 abarca un tríptico ya clásico (derechos de 
los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogamas, y de los 
organismos de radiodifusión), a los que la LP1 españoIa, igual que otras, ha 
añadido otros tres derechos, para los productores de grabaciones audiovisuales, 
meras fotografías y determinadas producciones editoriales (obras inéditas en 
dominio público y obras no protegidas)‘42. Pero esta lista no es cerrada y nada 
impide que se puedan añadir tmevas categorías en el futuro’43. Así ha sucedido, 
entiendo, con el nuevo derecho sui gerleris sobre las bases de datos. No en vano, 
hace algunas décadas aconteció el mismo fenómeno con las grabaciones y pro- 
gramas de radio. que tampoco se avenían del todo bien con el derecho de autor, 
pero requerían una protección “afín” a éltl-l. 

liii Cfr. art II, núms. 1, 2, 3 y 5, en relación con el ti. 21 LPI. 
‘W Considerando 18 Directiva 96/9lCE, que constata, así, el respeto a la libertad de los 

â~torcs para permitir como deseen (en exclusiva o no, etc.) la inclusión de sus obras en una base 
de datos 

‘+’ WLDFK. op. ‘,r, p 16. 
“’ Cfrr. para rodos estos “otros derechos de propiedad intelectual”, los ats. 10.5-132 LPI. 
14’ BONIIIA RIIMH\I. en F~KNANDF./ TAI’IA-BONUIA, Cmwmrios (1 IU LP!. at., p. 396. 
‘+J No sstnrb de m6s recordar que el Libro Verde de la Comisn5n CE sobre derecho de uufor y 

el desafio tecnológico de 7 junio 1988 (COM [88]. 172, final) aludía a ciertas simlhtudes entre 
bases de datos y fonogramas. Y que la rmsma indecisión y dificultad para concretar la naturaleza 
de los fonogramas se produjo en su dia en la OM, 10 agosto 1942, sobre ellos, en cuyo pre&nbulo, 
curiosan~enfe. podía leerse que “es para la mayoría de los tratadistas un derecho afín o conexo al 
que gozan IOF autores sobre sus obras, lo que ouos llaman vagamente un derecho SUI generis y 
también un derecho menor o un CUBSI derecho de autor” (cursiva mía). 
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En mi opinión, con todos los matices que se quieran añadir, habida cuenta 
de la mencionada heterogeneidad del grupo, el derecho sui generis es un tipo 
más dentro de los derechos conexos o ajines tes, Dejando aparte elementos más 
discutibles, los pocos rasgos comunes que ligan a estos últimos (que, a la vez, 
lo5 hacen genuinos respecto a los derechos de autor)16 pueden aplicarse perfec- 
tamente al nuevo derecho sui generis sobre bases de datos. A saber: 1”) Todos 
se fundan en la inversión empresarial y en la organización productivatJ7. 2”) No 
suponen una creación original, una obra sensu strkto, 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 dogmática del derecho conexo es evitar que alguien se aproveche del 
esfuerzo ajcnot”. 5”) El núcleo de la protección es, en definitiva, evitar la copia 
no autorizada de la producción ajena’49 y su uso inconsentido. Se trata igualmen- 
te de un derecho de exclusiva’50 que atribuye la explotación de la base de datos 
al fabricante; en el bien entendido que esa explotación económica fruto de una 

inversión antecedente es el objeto del derecho y no una exclusiva o monopolio 
sobre el contenido mismo de la base (que podrá estar protegido por derechos de 
autor o ser información de dominio público)‘“‘. Por todo ello, la ubicación riste- 

lAi Este es tambi&n el pnrecrr de la mayoría de la doctrina que se ha pronunciado 81 respecto: 
B~HCOVITZ. R.. B<,SPY <ie <iiitoc, cit.. p. 19; In > en BERCOV~. R., Conrenlurios (i IU LP!. cit.. 2” ed.. p 
21 1, BFKCOVIT~. A. Riec,qs.. < CI,., p. 75; EST+.LT PAKIH), o,,, (‘II.. p. 160; K~w’ts, Dfr EG- 
D~ire~rbo,rk cit.. p. 673; KhtiCwtt, <‘,‘. L 11.. pp. 74 y 82.83; KOUHA~OS, cy uf. p. 96: LUCAS- 
Lt~C4s. r,,’ (‘II, p 123; W~,D~K, OJI. uf., pp. 16 y SS. y 30 También queda reflejado en el citado Infor- 
me de la U.S. C<,w& Ojjke, p 46. En contra de su naturaleza de derecho afín. Dt .Amtwt 
GLJIT~.KK~T. op c’ir.. p. 136 y. especialmente, GARIN;L’ES. C., (1~. ci!., p. 3 y SE, pasîim, cuya tesis es 
que 13s bases de datos deberían haber sido protegidas por un auténtico derecho afín, y no por este 
derecho siu gevwriz Para una rxposrión que rebate los zgumentos (ami juicio, poco convincentes) de 
GAIIKK~CFS. i?d. SIIKITX)RO, M. S., Il confe>iutr> del dinrm conerso sulle bun& dr darr, “A 1.D.A”. 
1997. VI, pp 45.63, en espectâl, p 46 (si bien este autor, pese al título de su artículo, se muestra 
algo ecktico en cwwto ala identificación plena con los derechos conexos; cfr. pp. 47.48). 

IJh ContrBstese este ~setto con lo que luego se dice en el apanado VI. 10. donde pueden verse 
más detallndas Ix deferencias entre el derecho nfín (como es el w generis) y el derecho de autor. 
Sobre las ohjectones planreahles a su clasificación entre los derechos afines (que tstos son auxilia- 
res de lil crenctón liternrla. anística o cientiflca, y que es diferente el plazo entre los derechos 
afines y el delecho sur ~enrris). v&se la argumentactón que ofrezco en mi trabaJo El nua’n deere- 
<.ho “(UI $e,ter,s” whi-e I<i.r bmer de durar. citado con anterioridad. 

“’ GAKKIGL~F. C OI>. c!f. p. 4: KAFI’ES. Die EG-Düre>~honk. ., cit.. p 673: WEOER, oi>. (11.. 
p. 30. 

“* Www. op. iii., p. 16 Vid. rnfra 
‘4q GAKKI~~U~S, rbidern 
‘V B~KCOVITZ, R., en II>.. Conrenrrrrros n IU LP!. ch., 2” ed., p. 21 1: F~KNÁNDEZ MAS& 0~. 

<‘ir. p 3 18; HU~NHOLTL. Euro,>eun Lq&miin..., cit., p. 9; ~G.PPES, Dte EG-Durenbank.. , at., 
p 665: K~N’~~~\IToL?, o,> <‘,r. p. 114, LFHMAN, Ln ntuvo.. < cit., p. 115; REICHMANN, o,>. cl,, p. 
229 (que reconoce esa caliticación y crmcâ su oponunidad); SP<)LIIK>RO, op. cu, p. 46. En contra, 
cfr Dk ARFSTI, o,>. cii., pp. 131 y 136. Pan una critica de fondo de la concesi6n de derechos de 
excluswa medxmte derechos conexos y la lógtca monopolfstica que alumbra este proceder, vid. 
POKT~I I.ANO DIF.I, CI>. uf., pp 120 y SS. y 156 y ss ~ cfr. también algún reproche, en relación con 
los derechos atines en general en BAYI.~S COKKOLA, op. ci!., p. 645. n. 952. 

“’ En cualquier câso, su cahficaci6n como derecho afín puede suponer un primer paso im- 
portante en IU búsqueda de su cobertura internacional, habida cuenta que por ahora no ha sido 
Incluido en ningún tratado o convenlo internacional. como. en camblo, si lo han sldo los derechos 
conexos (trntado de Roma. art 2.3. Acuerdo ADPICs, xt 14). Con las debidas precauciones y 
precirionzs. en el futuro acaso sea posible modificar esos convenios para incluir también el nuevo 
derecho TUI :ewr,s. aunque hoy en dia existen aún demasiadas divergencias nacionales para poder 
C""îQ!UI~l" 
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mitica elegida por el legislador español es la idónea, tras el resto de los precep- 
tos consagrados por la LP1 a los derechos afinesls2. 

Pero además, cahe cuestionarse si el derecho sui generisfornm parfe de las 
rwrnnis propias del Derecho de la conrpetencia. Tradicionalmente la mayoría 
de los derechos vectnos comenzaron siendo considerados por la jurisprudencia 
comparada como supuestos de imitación desleal, ante el silencio de la legisla- 
ción especial de propiedad intelectual: posteriormente el legislador acabó tipi- 
ficándolos como derechos vecinos Is En Derecho español, esta protecckkt, res- 
pecto a las bases de datos, antes de la nueva Ley 5/98, podía fundamentarse en el 
art. I I .2 de la Ley 3/19Y I de Competencia Desleal, a cuyo tenor, y tras declarar 
cl principio de libre imitabilidad, salvo que existan derechos de exclusiva, “no 
ohstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando 
(...) corrrpot-te UI~ aprovechamierrto irrdebido de la reputación o el esfuerzo aje- 
UO”. 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 parámetros de esfuerzo, inversión, mérito u otros distintos de la 
originalidad de la obra. 

Pero esta referencia positiva de la Ley de Competencia Desleal, amén de ser 
casi única en el entorno comparado (excepción hecha de Suiza)ls4, podía resultar 
insuficiente para una defensa sólida de la inversión en bases de datos”‘. De ahí 
el replanteamiento de los traha,jos comunitarios que, de una perspectiva estricta- 
mente competencia] de la propuesta inicial de Directiva, pasasen a un esquema 
más evolucionado, con el plus antes mentado respecto a las normas de compe- 
tencia desleal: se trataba de armonizar y de evitar la inseguridad e insuficiencia 
de estas reglas. Por ello, el nuevo derecho sui gerzeris guarda un enorme pareci- 
do con la normativa sobre Derecho de la competencia’56 (y con la doctrina de la 
,ni.Fa~~ropriati0,2 norteamericana), pero varias razones lo diferencian de ella”: 
1”) La principal es que este derecho específico de impedir la extracción ylo 
reutilización no autorizadas se refiere a los actos de cualquier usuario que exce- 
dan de sus derechos legítimos y perjudiquen sustancialmente la inversión. Por lo 
tanto, afecta uo sólo iz los competidores. sino a cualquier usuario que con sus 
actos perjudiquen dicha inversi6n”‘. No se ciñe solo a la fabricación de un pro- 

“’ Si hlen no esti al ahngo de toda crítica la tCcmca empleada. al destacar innecesannmente 
cn la rúbrica del Libro II LPI. como cosas diferentes. “De los otros derechos de propiedad mtelec- 
tuâl y de 13 protección .su, ~e!rrri.v de las bases de daros”. Tras el $ 87 LPI alemana se lee: 
“Sechater 4hschnltt. Schutz des Datenhanhhersrellen”: la rúbrica del # 87 h es “Rechtr des 
D3t~nhUnkherîiellsrs”. 

“’ Por rodo<. POKT~,I I r\xo DW, “/x (‘11 , p. 156 y ss 
Iu Art S c) de la Ley suiza de Competencia Desleal; para un estudio de esta norma aplicada 

a Id plotección de las bases de datos. vid. Wtnr+?, ol>. ~‘,f., pp 18.26. Esta regla no ccmsta de lqe 
I<IIU en 0~0s oldeilamientos. pero tiene Claros reflejos en la jurisprudencia y la doctrina de paises 
como Alemama. Itaha, Francia D Estados Unidos (sobre esta POKTELI.ANO Díw, op. UT., pp 58 y 
TP. y l 13, n. 168) Para un análisis del an I 1.2 LCD eìpafiola, además de esta último obra. puede 
verse. entre otros. Bo~T. E.. Lar UCIOT de inzrtu~~ih servrl en la Ley de competencia desleal, “Re- 
vista de Derecho Mercantil”, 1994, pp. 505.572 
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dueto competidor parásito sino tambien a otros actos no autorizados de usuarios 
que no buscan la reintroducción lucrativa de la base en el mercado. 2”) Las 
normas de competencia desleal no confieren un derecho exclusivo y transferible, 
u diferencia de lo que ocurre con el derecho sui generis’“s. 3”) En esta línea, el 
Derecho de competencia sólo opera cuando el acto dañoso ya ha tenido lugar, a 
posreriori, respecto a actividades realizadas y probadas, en tanto que el nuevo 
derecho reviste caracteres también preventivos y acoge pretensiones potenciales 
de rcsponsabiIidad’s9. 

En definitiva, no se trata, sensu srricto, de una norma de Derecho de la com- 
petencia. Ahora bien, para fomentar la competencia entre proveedores de pro- 
ductos y servicios en el mercado de la información, el derecho sui generis no de- 
bera ejercitarse de forma que facilite abusos de posición dominante, por lo que 
se entiende que su aplicación será sin perjuicio de las normas de competencia, 
tanto comunitarias como nacionales’60; y aquí cobra toda su trascendencia el 
caso “Magi[f’ del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de 
abril de 1995. citado st*pr-n. Aunque ni la Directiva ni la Ley española han acogi- 
do finalmente el sistema de licencias obligatorias que preconiza esta sentencia. 
no cabe duda de que su doctrina será importante para evitar el abuso del derecho 
sui generis: en particular, en relación con el delicado problema de los datos que 
sólo pueden ser obtenidos de una sola fuente y, de forma señalada, la informa- 
ción contenida o suministrada por entidades públicas o empresas concesionarias 
de servicios públicos, con sus exclusivas bases de datos (meteorológicos. esta- 
dísticos, etc.)t6’. 

4. Derecho u pr»hibir la exiracción )/o reutilización 

El titular del derecho sui generis sobre una base de datos puede. según esta- 
blece el art. 1.33 LPI, “prohibir la extracción y/o reutilización 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 qua non de la inversión 
sustancial. En verdad, estas dos nuevas categorías se corresponden casi exacta- 

normas de competencia desleal BI\I.I.AKIVO. Bunche duri . ..< cit.. pp. 192.193; DKEI~K. y’!>. ~tf., 
pp 742 y 76: Wt+.nk. o,? w., p. 202; WUEI<MH.IPI(~, o,>. ( uf., p 184. A modo de ejemplo. atentará 
tanto al derecho .srfi gerwri.r la copia servil de la base de junsprudzncia de Annradl (etc.) que se 
rewtdr a menor precm. como la introducción en Internet de la misma, de forma gratuita. por un 
ahogado que tw~se licencia para usarta, o que regala copias a múltiples colegas. 

‘Q Así lo puso de manifiesto la Comistón UE a travds de su delegación en julio de 1997 en su 
Intervención en tris reuniones de la OMPI para elaborar un tratado internacional sobre la protec- 
ctón de las bases de dato?; vid en Informe de la LIS Cqyi~hr OJfn. cit., p. 45. con cita de algu- 
nos trabajos donde se explia los rnottvos de la Comisión para abandonar la perspecttva de 13 
competencia desleal. En In misma idea, Wt~ttt. OJI. <‘ir., p. 17. Es el paso, mencionado ru,nt. de 
UI~ derecho sobre 13 competencia B un derecho de propiedad (intelrctual). 

liy Ademis de las obras citadas en la nota anterior. BAI.I ARIPIO, oy>. cir., p. 192. 

“” Conslderandn 47 de la Directiva 96/9/CE. Cfr a~. 137 LPI. 
lhl Pero no cabe desconocer los efectos negativos de un generalizado sistema de licencias. 

caso de tmponerse por vía tutisprudenctal, pues los fabricantes de bases de datos verian asf 
lirmtadas las expectatrvas de la plasmaclón legal que la protección rui generis les dispensa. Y, des- 
de otro punto de vista. los competidores que consigan dichas licencias tambitk podrán gozar del 
derecho îui #ene,?r sobre sus bases de datos. todo lo cual. adem.& de producir vacilaciones en el 
principm dr libertad de información. puede llegar a encarecer los precios de tas bases de datos 
(cfr KAIWS. iy. trli. ~,f, pp. 671 y 675). Difictl equtlibrio. 
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mente con dos tradicionales prerrogativas propias del derecho de autor: el de- 
recho de “extracci6n” es paralelo al derecho de reproducción (art. 18 LPI) y el 
derecho de “reutilización”. un trasunto del derecho de comunicación pública 
(art. 20 LPI)t6’. 

El art. 133.3.b) define la extracción 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 trata, por tanto, de sacar físicamente la información o materiales 
sustanciales. fuera de la base de datos y fijarlos en otro soporte, incluso de forma 
temporal. Parece, en principio, que la simple lectura no quedaría incluida en este 
concepto t6s; el término clave en la definición es “transferencia”. Así, en las 
bases de datos electrónicas, accesibles por ordenador, supondría extracción todo 
tipo de copias en disquetes, CD-ROMs u otros medios; el acto de “descargar” 
(doww/oad) la base de datos accesible en línea en el propio ordenador, inclu- 
yendo la memorización (aun transitoria) en el disco duro del ordenador’? y 
también su impresión en papel. Respecto a las bases de datos en soporte papel, 
supondrfa extracción el empleo del escáner, la fotocopia o cualquier otro medio 
electromagnético de reproducción. 

Todas estas extracciones vulnerarán el derecho sui gene& cuando proven- 
gan de usuarios ilegítimos, no autorizados. Pero en bastantes casos podrán in- 
fringir también ese derecho cuando se realicen por usuarios legítimos que se 
excedan en sus derechos, tal como quedaron delimitados contractualmentet6”. 
Tal podrá ser el caso de la prohibición de realizar copias, ni siquiera copias de 
seguridad. para evitar que las usen personas no autorizadas’66, o incluso, sin 
efectuar copias, el permitir el usuario legítimo a terceros no autorizados el acce- 
so a la base mediante la cesión del uso de claves, sistemas de descodificación o 
desencriptación u otros mecanismos. Lo cual nos sitúa prácticamente en la pro- 
hibición de reutihzación. 

La “reutilización” se define en el art. 133.3.~) como “toda forma de puesta a 
disposición del público de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de 
la hase mediante la distribución de copias en forma de ventat6’ u otra transfe- 
rencia de su propiedad, o por alquiler, o mediante transmisión en línea o en otras 
formas”. Los amplios términos de esta norma pueden suponer importantes res- 

Ihz En este sentido, KOUMANTOS (op. cit.. p. IZO). que supone que el cambio de denomina- 
ción de derechos id&nticos es paro w~tar cualquier comparaci6n entre derecho de aotor y su! 

~errer~.~. Apuntan la similitud tambitn KAIWS (op. cv., pp. 668-669) y STKOWEL-TRIAII.L~ (oi’. 
(‘II. pp. 277.278. matiwndo las posibles divergencias). 

Ioi Cfr. STKOW~.~.-TKI~~.~, o,>. ur., p, 277 El considerando 4.4 de la Directiva ~610 est~rna 
sujeto â autorización el acto de YISU~~~IWII en pantalla el contetuda de una base si requisre transfe- 
1enci3 d otro soporte. 

IN Así lo estima también CHAI.TI)N. op. uf., pp 282-283 y 287. 

Io’ Pero cfr. art. 134. en especml. N ’ 2.c) LPI: rtd. mfru, lo que se dice en apanado VI.‘. 
‘M Cláusula que parece válida por una interpretación (1 contrario del an. 135 La) LPI. Cfr. el 

distinto rtZgimsn de las copmz de seguridad en los programas de ordenador del art 100.2 LPI. Cfr. 
BO~WA LOw/. Lrl pmreccih . cit., p. 1078. 

Io1 A esra forma de reutilización se aplica el an. 192 LPI. que ya regulaba antes de la 
Directiva 96/9lCE cl sistema de agotamiento en caso de primera venta en el territorio de la Unibn 
Europea. Como explica con acierto la Exposición de Motivos de IU Ley 511998, el agotamiento no 
se plantea en el caso de bases de datos en línea. que entran en el marco de In prestación de 
WWCIOS: cada prestación en linea es un acto que requerir8 autorización. 
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tricciones. Aqui, el centro de gravedad radica en la puesta a disposición del 
público, por cualquier medio. A diferencia de la extracción, la reutilización 
afecta esencialmente a actos de carácter comercialtes, como demuestra la alusión 
a la venta o alquiler, pero nada obsta a que la reutilización prohibida se propicie 
gratuitamente (cesión a título lucrativo, donación, comodato). siempre que esos 
actos supongan un perjuicio a los intereses legítimos del fabricante que realizó la 
inversión sustancial. En este sentido, conviene no olvidar que los actos contra- 
rios al derecho sui gerteris pueden ser realizados tanto por un competidor como 
por un usuario’69. 

En este entendimiento, parece sostenible defender que la protección sui 
gerreris y la prohibición de extracción/reutilización se extienden no sólo a las 
bases de datos ya puestas a disposición del público, comercializadas, sino tam- 
bién a aquéllas de uso interno de una persona o entidad, siempre que reúnan el 
requisito de la inversión sustancial’70. 

No deja de ser sorprendente que el legislador español no haya transpuesto el 
inciso final de la Directiva al definir los conceptos de extracción y reutilización, 
en el sentido de no constituir uno de estos actos “el préstamo público” (art. 7.2 
in fine). Ninguna explicación ofrece el legislador en la Exposición de Motivos 
de la Ley ni fue debatido en los trabajos prelegislativos. Teniendo en cuenta la 
importancia de esta excepción (que no queda al arbitrio de los Estados Miem- 
bros) y de las diferencias del derecho sui generis con el derecho de autor”’ (que 

loc GAS~.R. L*r rwureile directrw.... cit.. p. 190; STROWB -TRIAILLE. op. cu., p. 278. 
lby Basta recordnr aquí el ejemplo que ponía antes del abogado o el profesor que introducen 

una base de daros aJena, comerclalirada, en Internet, o que la distribuyen gratis en línea, o median- 
te conex,ones de ordenador a ordenador (FfP. documentos adJuntos por correa electrónico, etc.) 
entre sus colegas 

“” Supongamos que en una Facultad de Derecho un departamento elabora “na completa base 
de datos jurisprudencxd estructuradn temáticamente y con breves comentarios, pero no la publica 
ni distribuye. sino que sólo la emplean sus miembros, o una base de productos farmacéuticos 
gsntlicos. con descnpcibn completa de componentes y efectos en un depanamento de “na Facul- 
tad de Farmacia. Naturalmenre. en ambos casos hay “na inversión sustancial. “ya sea de medios 
financwos, empleo de rwnpo. esfuerzo, energía ” otros de similar naturaleza*’ (arr. 133.1 LPI) Si 
se produJese una extracción o reutilización no autotirada, an& de la eventual aplicación, en EU 
caso. del an. II de la Ley de Competencia Desleal, podrfa aplicarse la nueva protección îu 

gmrer-1.7 de la LPI. en camblo. puede que no reubiese protección por derecho de autor, tanto por 
sus inrrfnsecas caracterfstlcas (información pública, estructura no original, etc.), como, en lo que 

ahora interesa, de cara a FU explotación. por no ser una obra publicada ni divulgada (cfr. arts. 1. 4 
p 10.1 LP11 Como ejemplo sirva el curioso supuesto de la sentencia OLG Zweibrttcken de 21 
febrero 1997, caso JNdrsche Frredhófe (“G.R.U.R “1 1997. 5. pp. 363.3641, en la que se sentó que 
la reunión científica de una concepcu5n determmante y su elaboración en textos es protegible por 
derecho de autor, en una base de datos sobre conocimientos cuItu~aIcs históricos. la conservación 
de “na obra escrita en un archivo, que ~610 a solicitud, justificando un interés especial. resulta 
accesible, no represenra ninguna publicación. señala cl tribunal que citar un trabajo no publicado o 
no público no supone ninguna dlfusión o publicación no autorizada. 

Como refuerzo il la idea que doy en texto. puede citarse el an. I .2 del proyecto de Tratado 
OMPI sobre protección de las bases de datas (dnembre 1996). “01 pr”teccidn Ieg”i esiobiaidu 
tw P.VP Trniwlo w e.rrwnde u uno lwre de dum con independencia dr la forma o medio en que la 
base de datos rsr& expresada, y con rndeptwdmcio de que la büw de daros esté c> oo ,nrresf<r ‘1 
d~~powkjn de/ ~niblico”. El argumento u convano que parece deducirse de las palabras iniciales 
de los ans. 134. 135 y 136.2 LP1 (“sea cual fuere la forma en que haya sido puesta a disposición 
del púbhco”). me paxce fácilmente contornable en “na interpretación racional de estas normas. 

“’ Cfr an. 19 LPI. en especial, el N” 4”. en relación con el BR. 37 LPI. Con la omisIón que 
comento. el ewntual pr&tamo de bases de datos fo de algunas obras multimedia) por bibhotecas 
públicas entra?~~ hoy cwta inseguridad jurídica 
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conducen al legislador a reformar la LP1 respecto al primero ~610 en lo que 
constituyan novedades, pero el segundo es absolutamente novedoso en todos sus 
extremos) de.ja perple,jo que la omisi6n quede inexplicada’72. 

Por lo demás. la prohibición de extracción/reutilizaci6n se limita a la totali- 
dad o a una pclrre sustancia/ del contenido de la base de datos, “evaluada cualita- 
tiva o cuantitativamente”. Por supuesto, este concepto habrã de examinarse caso 
por casotT3 y  podrá dar lugar a problemas de determinación. Las partes no sus- 
tanciales, en consecuencia, quedan fuera del amparo sui gmeris. para respetar 
el derecho fundamental a la libertad de información, y  podrán extraerse, 
transmitirse en línea, etc.: pero el legislador ha establecido que también estos 
actos, respecto a partes no sustanciales, estarán prohibidos cuando impliquen 
“extracción y/o reutilización repetidas o sistemáticas (...) que supongan actos 
contrarios a una explotación norma1 de dicha base o que causen un perjuicio 
injustificado a los intereses legítimos del fabricante de la base“. 

Por último, resta un aspecto práctico de capital importancia para la efectivi- 
dad de estos derechos a vetar extraccioneskeutilizaciones, que su titular puede 
tolerar a cambio de remuneraciones o compensaciones. Me refiero a los métodos 
tknicos que sirven para facilitar la prueba posterior ante un tribunal de que la 
copia o el acto no autorizado se ha producido en relación con la propia base de 
datos. pues, de no existir estas pruebas, el infractor podrá limitarse a alegar que 
consiguió la información por sus propios medios, sin recurrir a dicha base. Una 
primera solución, económica y  eficaz, es situar errores y  omisiones deliberadas 
cn la base de datos, de forma que si alguien hace una copia de ésta, la reproduc- 
ción 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” (sult). Es, 
por ejemplo, la forma en que quedó probado en el citado caso Feisf que su com- 
petidor había copiado la base de datos, al repetir cuatro listados ficticios de 
tel&fonos colocados por el fabricante17$. 

“? Y ello nl margen de la posible crítico de la excepción misma; para una tal crítica, 
K~UMQ’T~P, <‘p. <II.. p 122 

“l Recuérdese. como gemplo, el caso H~mrud Reseorch v. Colirui (9th Circ.. 5 abnl 1996, 
citado co” antermridad. s” que m6s del 30% de los datos estaban tomados de otms fuentes 0. tn& 
clnrnmenre. el caso Weiplrr Wur<~lrer.r Pro,qmn~s. sentencu del Tribunal Federal de Austrnlm de 30 
octuhle 1996. citado sirpr~i. en eI cual se estimó Infracción del copvrih~lir por aprovecharse del es- 

fuerzo ;lieno eo unas guias. programas o dietarios para adelgazar que tornaban casi literalmenre las 
,eceta% la l’ormn de preparación, los días de la se”u”a para cada plato, de otros dietarios que. por 
In founn de expresar todas esas cuesr~ones, revestían car&ter original. Según el tribunal. extsten 
li”lites al uso que puede haca de ““3 comp~laci6” anterior el autor de una compilación posterior: 
no es Irgít~mo usar el mismo orden con ligeras variaciones, ahorrando tiempo y esfuerzo, y 
faltando el necesario trabajo independiente; según el tribunal, “it is trite law to say then “eed not 
be a 100% sun~larity betwee” the two works to constitute an infrmgement. Exact reproduction 
tIred not be show”. Somethtng Iess will sutice. The making of changa to an original work, 
othetwise copled i” full so BS to disguse the copying, may “ot avail the copier” (/oc. cir., p. 110) 

Ii’ Sobre este m&do. i,id. Luxu, o,>. cir., pp. 7-9 De los -+aios ejemplos de la jurispruden- 

cia estndounidense que colxiona este autor cabe destocar la sentencia Rm kfmi Mq> Pub. I’. Dir. 
Srrwce Co of Cdordo. 768 F. 2d 145, 147 (7th Cir. 1985). en la que sirvieron de prueba las 
~mcmles intercaladas en los nombres de un mapa, que cuando se leían de arriba il abajo resultaba el 
“omblr dr In rompaiiía que fabricaba los “upas Si”Glarmenre. por copiar infonnxión falsa 

entwveradn. F,,,iiwrd h~tor~iwiro,~ 1’. Moodr ‘F Ir~wriorr Serwe, 808 F. 2d 204 (2d Cir., 19861, o 
Si~rrrli~~esirm Br// ~lmir~i r. Tmrrs W’dd Puh lm ., 670 F. Supp. 899 (DC. Kan. 19X7), en que 29 
dc ‘2 a~oxs ,“o tntcnctonndos contenidos en ““3 guia telefómca se repetía” en otm. En esta linea. 
srnrencin del BGH alemlin Irrsf~,r,li<lrr»ns<lre,isr de 1988 (“G.R.U.R.“, 1988. p. 308). Al mismo fm 
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Este sistema sirve tanto para las bases de datos manuales como para las 
informáticas, En estas, existen además otras posibilidades de prueba, como el 
código informático o de programacion para la memorización de un programa, 
que será copiado también si se copia el programa, es decir, el estilo de escritura 
del programador, añadiendo líneas innecesarias, códigos o mensajes encriptados, 
difíciles de detectar, será una buena prueba”‘. De hecho. la tecnología ha desa- 
rrollado hoy ya la posibilidad de constatar electrónicamente la extracción sus- 
tancial de datos mediante una suerte de “etiquetas” ocultas (tags) o sellos elec- 
trónicos cripados. capaces de identificar la fuente de los datos a los que se ha 
accedido stn autorizaci6n’i6. Por añadidura, hoy existen diversas técnicas no 
tanto para preconstituir pruehas de la extracción, sino para evitar la extracción 
misma, como la necesaria identificación mediante claves para acceder a una base 
en línea, las múltiples posihtlidades de la encriptación, codificación o cifrado”‘, 
estenografía y  autentrficación de infomlación real mezclada con datos ilegibles 
(sistema chaffng nnil ruinrrowing), etc., que constituyen un complemento idóneo 
para la protección legal. 

El art. 133 LP1 se muestra claro al establecer que el titular del derecho sui 
genrris es el “fabricante” de la base de datos, que define como “la persona 
natural o ,jurídica que toma la iniciativa y  asume el riesgo de efectuar las inver- 
siones sustanctales orientadas a la obtención, verificación o presentación de su 
contenido”; y  en otros incisos de ese largo artículo, recalca la ligazón entre 
fabricante e “inversión sustancial”. Por lo tanto, su titular es el responsable de la 
organización y  la inversión que dan lugar al producto final, igual que ocurre con 

puedrn atrndrr lirs faltas gramaticales de un folleto (wd el ejemplo en un caso judicial español en 
POKTII.I ANII, o,,> <II. p. 128.133). o el intercalar iniciales falsas en los nombres denbonados en 
una guía telefónica. En cambio. véase la rentenc~a del Tribunal de Apelac¡ de París de 13 
septiembre 1995, 4’ c8mara (en “R.I.D.A.“, 168. abril 1996. pp. 287-292), en la que se juzgaba la 
copia serwl dr una guía de formalidades adminisrlntivas. que no fue apreciada pese a la identidad 
de muchos temas y Ia leproducción de dos errores contenidos en las mformaciones, pues el 
tribunal entendió que había muchas diferencias entre ambas guiris en cuanto a temas, ciaslflcación. 

estwcturâ, etc Sobre estas formas de *isa~~na~” la base de datos, tCngase en cuenta que incluso el 
método puede no sel dehkrado. pues en una base de daros extensa, los errores existirtin acciden- 
talmente y. en alguno CB(OE. SI son de mínima ~mponancia, puede ser útil detectarlos y no 
corregirlos. SI no \a” en detrinlento del producto final 

Ii5 Vid Lrick.v, r~i> uf., p. 8. exphca que el “pirata” podrá evitar las “firm:ls del programa- 
dor” SI t,~ne la base ~mprrsa y después reentra los datos en su propio programa y haîe de datos: 

per« SI toma el ataio de copmr la base de daros informárlw directamente. caer& en la celada. La 
s~tunc~ón ~er6 aún mis fácil de probar en el caso de las bases de datos que se venden co” un 
prog~omn informdtwo MI lro( para ver y manipular los datos, en que puede “sazonarse” tanto la 
base conlo el programa. 
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los productores de discos o películas, editores de libros, etc. Quedan excluidas 
de este derecho otras personas, de las muchas que intervienen en los diversos 
aspectos de la generación de una base de datos, como todo tipo de subcontra- 
tistas”s, o los distribuidores’79; aunque siempre debe ternerse presente que el 
derecho del fabricante puede transfetirse o cederse (art. 133. I infine). La defini- 
ción legal no toma en consideración 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 organización de la producción y la otra asuma la inversión eeonómica’80; esta 
situación, sin embargo, vendrá resuelta en la mayoría de los casos por previsio- 
nes contractuales. 

El fabricante puede ser tanto una persona física como jurídica, y esto, a falta 
de disposición en contrario, comprende tambiCn a los entes y órganos públicos y 
a las empresas públicas o privadas en régimen de concesión exclusiva. El único 
límite respecto a estos beneficiarios de la protección está, a mi juicio, en la 
ilicitud de emplear este derecho para asentar posiciones monopolísticas sobre la 
información, cuando esas bases de datos sean la única fuente de los mismos’8’; 
se tratará de abusos de posición dominante, reprimibles mediante las normas de 
Derecho de la competencia. 

Al ser el derecho sui gene& un recurso legal nuevo, no recogido en los 
convenios y acuerdos internacionales existentes, la Directiva y, al incorporarla. 
la LP1 española (art. 164) han establecido unas normas de Derecho Internacional 
Privado en relación con los beneficiarios, fundadas en el principio de reciproci- 
dad, alas que ya se hizo mención antesls2. 

6. La inversih sustmcial como objeto y requisito de la protección 

A modo de envés de la originalidad, la inversión se ha erigido en la condi- 
ción necesaria para proteger mediante derecho sui generis las bases de datos: 
siendo así que. SEIISU stricto. la inversión, el esfuerzo u otros criterios similares 

lin HUGFNHOI.T~, Euro~/‘eot~ Le~isiarion..., cit., p. 9. 
‘7y Acerca de las diferentes personas que Interwenen en la prcducción de una base de datos y 

sus funciones y relnc~ones, ( rd. D~VAKA RODR~UVEL, “r>. cit., p. 136 y SS. No tienen lugar aquí las 
c~esnones referentes a las relaciones empresanolautor asalanado propias del derecho de autor (cfr. 
2.n. 5 I LPI). 

IH’I LAI, 0,‘. Llf.. p 34, n. 33. 

Ix’ Recutrdese IU utilidad para estos caos del s,stema de I~cencias obligatorias, tal como lo 
ha pertilado la sentenaa del TJCE del caso Mugril y, en su día, la propuesta inicial de Directlra 
(vid sir~wu. Cfr. Dnposiaón Final 3’ de la Directiva 96/9/CE) El proyecto de Tratado OMPI sobre 
la prorecaón de las bases de datos deja al arbitrio de los legisladores nacionales la regulación del 
rt$imen de las bases de datos realnadas por organismos gubernamentales y sus agentes. Para 
BOWA LOtw (L« pwrecridn.... cit., p. 1078) es aconsejable la misma protección que para las 
hechas por empresas privadas y “sólo en el supuesto de que el organismo estatal renuncie a sus 
derechos serfin permisibles los actos de extracción y de utibración” Un examen de la jurispruden- 
cia francesa y belga en este punto (datos meteorol6gicos y guias telefónicas) puede verse en 
STKOW~I.-TRIAII.I.E. 0~. ai., pp. 3 14.321; cfr también HBRVANW COLLAZOS, op. cl,., p. 397, n. 
134. De gran interés. la sentencia del Consejo de Estado francés de 10 julio 1996 (“R.I.D.A.“, 170, 
octubre 1996, pp. 206.249, con nota de A. KÉR~v~R). 
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nada aportan o significan para el derecho de autor’*‘, lo cual refleja el dispar 
planteamiento de ambos derechos. 

La “inversión sustancial”, amén de “objeto de protección”, como gusta de 
resaltar el título del art. 13.7 LPI, es el requisito para concederla; precisamente 
el adjetivo “sustancial”, recalcitrantemente subrayado en estos artículos, y que 
ya ha sido objeto de fuertes críticas en relación con la Directiva por su vague- 
dadla, es la pieza clave para evitar la protección de bagatelas y, en este línea 
de pensamiento. me parece prudente recomendar una interpretación rigurosa de 
dicho adjetivo, para no extenderla a cualquier producto ínfimo. Se trata de un 
concepto .jurídico indeterminado, cuya mayor precisión, ciertamente, no era fá- 
cil: el art. 133. I trata de afinar su contenido al señalar de la inversión s.ustancial 
que es “evaluada cualitativa o cuantitativamente, que [la] realiza su fabricante ya 
sea de medios financieros, empleo de tiempo, esfuerzo, energía u otros de simi- 
lar naturaleza, para la obtención, verificación o presentación de su contenido”‘a”. 
En consecuencia, no se reconduce a una noción puramente económica o crema- 
tística, sino que abarca más campos, que hacen que la inversión pueda ser “cua- 
litativa o cuantitativa”‘*6 Así por ejemplo, constituirá una inversión 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 temática, o un 
filólogo especializado para confeccionar las voces de un diccionario. Aunque la 
mayoría de las bases de datos, ciertamente, serán consecuencia de una inversión 
cuantitativa de signo financiero. 

Será la jurisprudencia, en definitiva, la que irá desarrollando, caso por 
caso187, el concepto de “inversión sustancial”, en una labor compleja que pueda 
ofrecer nuevas guías. 

‘*’ B~KCO~II-/. R en II,.. Cornentorrr~s ci in LPI. ch.. red.. p. 169. quien, no obstante, apun- 

ta que en algún caso pueden sumintstrar algún indicio. 
‘*I Dado que la ctitica es ran extendida. baste citw dos ejemplos especiahnenre combativos 

KI)LMANTOS. n,’ <‘if.. pp 116-l 18; R~ICHMANN, q>. af.. p. 235. 
Ix Podría pensarse, ~610 en relación con los competidores del fabricante de la base de datos. 

que el rrquistro de la “inversión sustancial” lleva implícito otro, enfocado desde el punto de vista 
del imitador. en el aentldo de haber conseguido un notable ahorro de costes con la extracción ylo 

reutilización del contenIdo de la base de daros yena. 
‘M Este mismo sintagma se ha introducido recientemente (19 mayo 1998) en el Proyec- 

to EE UU sobre protección de las colecciones de mformación, pues no figuraba en el proyecto 

Ix’ Dos eJemplos de IU 
concretar es,e concepto En 

IBGH “GR L’ R.” 1986. D. 

jurisprudencia alemana (que tomo de WI~DE, (1~. ctt, p. 200) pueden 
la sentencia Anwulrsschrtfmzrz del Tribunal Federal alemAn de 1986 

739 v ES.). el demandante. oara confecaonar un libro de formularios 
para demandas y alegacikxs dé letkdos de 122 pág&, habfa trabajado sobre unas 10.000 

páginas de XIOS o expedientes de investigación e instrucción y sumarios propios (recibió protec- 
ción por derecho de aoror en virtud de la forma de expresar los materiales). En otra sentencia 

del BGH. l~tfr>~~~irrrio~icdreitsi (“G.R U.R “< 1988, p. 308 y SS.). el demandante ofrecía un folleto 
smanal de mformación para el mercado de la constmcc16n, con más de 8.000 mformaclones 
sobre planes urbanísticos, decisiones minxtetiales, competencia, materiales, etc; conseguía esos 
datos a través de arquitectos, periódIcos y, sobre todo, el 92% medmnte contactos con construc- 
tores. delmeantes y otros miembros del gremio: 41 redactores procesaban esa información y 
ello suponía u la empresa un gasto de 100.000 tnarcos mensuales. Otra empresa tomó toda esta 

información elaborada de su folleto y, sin desarrollarla nada, la difundió en una publicación 
plopta. El demandante fue protegido mediante normas de Derecho de la Competencm (art. I 

UWGI 
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7. Derechos y  ohliguciorres del usuario legírinzo 

Uno de los puntos más delicados que plantea el derecho sui generis a la hora 
de su formulactón legal es encontrar el equilibrio entre los distintos intereses 
contrapuestos. El art. 1.14 LP1 traza el esquema mínimo de derechos de los 
usuarios Icgítimos y límites a su ejercicio, ambos inderogables, en una suerte de 
reglas de orden público que no toleran modificación contractuallEE. Estas reglas 
se consagran no sólo en beneficio de los usuarios de la base de datos, por un 
lado, y de los fabricantes, por otro, sino también para respetar los derechos de 
otras personas en relación con los materiales contenidos en la base de datos. 
Así, en relación con cada uno de estos sujetos tenemos los siguientes derechos y 
obligaciones de iu.x coge~s: 

- Es derecho fundamental del usuario legítimo (el que obtiene permiso para 
usar la base de datos) la extracción y/o reutilización de partes no sustancia- 
les de su contenido, con independencia del fin a que se destine. Cuando sólo 
tenga autorización para extraer ylo reutilizar parte de la base de datos, ese 
derecho, que no puede Impedir el fabricante, se aplicará ~610 a dicha parte 
(art. 134.1). Por evidente la Ley no recoge otro derecho mínimo del usuario 
Icgítimo, cual es la consulta de la base, que, no se olvide, es un acto distinto 
de la extracción. 

- Como derecho fundamental del fabricante y límite a los derechos del usuario 
legítimo se encuentra que éste no podrá efectuar actos que sean contrarios a 
una explotación normal de dicha base o lesionen injustificadamente los inte- 
reses legítimos del fabricante de la base (art. 1 34.2.a)tg9. Conceptos, una vez 
más, abiertos, que requerirán cumplida prueba y quedarán al prudente arhi- 
trio del juzgador. 

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

Siempre que se respeten esos límites mínimos, la libertad contractual goza 
del más amplio campo de actuación para fijar los derechos y obligaciones de las 
partesIN. A estos efectos, cobra especial importancia el soporte en que se en- 
cuentre la base de datos y “la forma en que haya sido puesta a disposición del 
público”. Dejando al margen el soporte papel, en las bases distribuidas en CD- 
ROM los contratos más frecuentes son el alquiler, la licencia o la cesión del 
derecho de uso, que, en todo caso, suelen comportar la transmisión de la pose- 
sión al usuario, quedando la propiedad en poder del fabricante o, en su caso, 
distribuidor. Las obligaciones principales del primero serán el pago de la renta 
o canon y la devolución de los discos en el tiempo o tiempos fijados, pues es 

Ix* El arr 134.3 LPI esrablece que “cualquier pacto en contrario a lo establecido en esra 
dlsposicibn será nulo de pleno derecho” 

‘Iv Regla general lirmrntiva armónica con otras reglas similares para los concretos casos de la 

extracción yio ut~hración de panes no sustanciales can. 133 2). y la entraccidnlreuriliración de 
partes austancialer sin autonwción en los tres casos excepcionales del at. 13.5 (vid. NY). 

Iv” Así se desplende. tnmbién. de la cláusula de salvnguadia contenida en el an. 137 LPI, que 
establece que las normas sobre derecho SUI generis se entienden sin perjuicio de las disposiciones 
wbrr “derecho contmctunl” 
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habitual esta estipulación en relación a las actualizaciones de la base que el 
productor entrega periódicamente. Las obligaciones de éste serán la entrega de la 
hase en CD-ROM, así como el programa informático para hacerla funcionar o el 
descompresor o decodificador necesario; y también la prestación de las actuali- 
zaciones pactadas. que yuxtapone a dichos contratos rasgos propios del arren- 
damIento de servicios. Naturalmente, también es posible pactar la transferencia 
de la propiedad sobre los discos. con opción de permuta (o figura similar) por 
versiones actualizadas. 

En cambio. si el acceso a la base de datos es en línea (on-/irre), el contrato 
parece aproximarse al de suministro’9’, en el que hay prestaciones de tracto 
sucesivo y periódicas; el precio podrá ser una cuota mensual o anual. o bien 
facturarse por consultas, por tiempo o por cualquier otra medida. La obliga- 
ción principal del dueño de la base de datos es permitir la entrada al sistema de 
consulta, mediante claves de acceso y mantener las características esenciales del 
producto ofertado (actualización. velocidad de consulta, etc.). Precisamente, la 
peculiaridad de las bases de datos en línea, que precisan de conexión indivi- 
dualizada e identificación del usuario, es permitir un mayor control de su uso 
indebido. 

En todo caso, cualquiera que sea el soporte empleado (manual o informá- 
tico), es imprescindible para obtener las sanciones oportunas contra el usuario 
legítimo que hace caso omiso a las restricciones de sus derechos conseguir 
probar que dicho usuario era consciente al contratar y aceptó unos tales lími- 
tes19?. Lo cual no empece a que, en algunos casos, dado que este mercado 
funciona especialmente mediante contratos de adhesión. algunas ckulas consti- 
tuyan condiciones generales abusivas, ineficaces por las normas de protección 

Iv2 Asi. 1. gr.. en 13 sentencia del Tribunal de Apelación de Parfs í4” cbmara). de 6 octubre 
199.5 (“R.1.D.A”. 168. ahnl 1996. pp. 308-31 1). la prohibictón mserta en un anuario de dirrcao- 

“es dlstnbuido por correo. en el senttdo de no usa las direcciones con fines comerciales, no se 
considerú eftcar. al no probase el conocimiento de la misma por el usuario (figuraba en las 
páginas I y 401 de un eJempIar de 1993. pero no se demostró que existiese esa cláusula en los 
nnoartos de 1987.88. cuando ocurrieron los hechos). La imaginación de los contratantes a estos 
fines se ha ido aguzando. para evitar que se sorteen tales limites, en espectal, sobre bases de datos 
electróntcas Buena muestra de ello es el cao PwCD Incorporared 1. Murrhew Zerdenbrq ortd 
Silhrri ,Mourmur~ Wh Senrce~. 86 F. 3nd 1447 (7th Circ., de 20 junio 1996: puede verse en 
“R.1.D.A “. 171. enero 1997. pp. 296.315). que refleja una práctica contractual que el Insttruto 

Americano de Derecho pretende introducir en el Lr~:,lijorrn Cmmercroi Code (REICHMAUU. o,,’ ctt , 
p. 228) co”stste en IU venta de bases de datos en CD-ROM, en tiendas paro el gran público. co” 

una “cl5usula-etiqueta” tshriul II rup) o “ltcenaa para el utilizador fmal”: las bases o programas 
vienen embalados en “nn película plástica o de celofán que contiene la licencm y sus rrstricciones, 
dr forma que nl ragarla entra en wgor: y ademas de estar unpresas BEBS restricciones dr uso 
cotnac~ol. tamhlén en el manual de uso. aparece en la pantalla del ordenador cada \‘ez que se pone 

cn marcha IU base y el usuâno no puede acceder a esta hasta que no Indica su consentimiento a los 
extremos de Ia bccncia. 
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del consumidortg3. Pero nada parece vetar que el titular del derecho sui generis, 
en e,jercicio del disfrute económico 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’w; esto tiene una lógica económica y jurídica fuera de toda duda, que 
puede desempeñar un papel importante en la hipótesis de las licencias obligato- 
rias en las bases de datos que son fuente única de información. 

8. Excepcimes 

Además de los límites anteriores, el art. 135 LP1 establece tres excepciones a 
los derechos exclusivos establecidos por la protección sui generis; excepciones 
que son idénttcas 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 
derechost9’, sobre ámbitos distintos, como la estructura y el contenido. 

El usuario legítimo de una base de datos podrá, sin autorización del fabri- 
cante de la base. extraer y/o reutilizar una parte sustancial de su contenido en 
tres casos: 

- “Cuando se trate de una extracción para fines privados del contenido de una 
base de datos no electrónica”. Esta es la única mención diferencial entre 
bases de datos electrónicas y no electrónicas en la nueva regulación, con 
motivo de la facilidad con que pueden ser copiadas las primeras, perjudican- 
do la explotación del fabricante; es lícito, por tanto, prohibir contractual- 
mente la realización de copias o extracciones para uso privado de bases 
informáticas. La regla alude sólo a la extracción, v no a la reutilización, pues 
ésta, por definición, supone “una puesta a disposición del público”, lo que es 
antitético con los “fines privados”. 

- “Cuando se trate de una extracción con fines ilustrativos de enseñanza o de 
investigación científica en la medida justificada por el objetivo no comercial 
que se persiga y siempre que se indique la fuente”‘%. Otra vez se permite li- 

Iy’ Ley 7/1998. de 13 abril, sobre condiciones generales de la contratación, arts. 7-10 y 
concordantes; ans. IO. 10 hts y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 julio, 
General para Iâ Defensa de los Consumidores y Usuarios (según la reforma de la primera Ley 
citada). 

Iu4 Por ejemplo. la sentencia del Tribunal de Apelnc~ón de Paris de 17 mayo 1996 (cttada por 
KEKFWK. en nota en “R.I D.A.“, 170. octubre 1996, p. 247) ha admitido que la AFP pcdia extgir 
regalías rnb altas 3 un redIfusor editor de un periódico que podio hacerle la competencia- que los 
pedldds aun stmple consumidor. Tambkn el aso no~wrnericano LegreTech, /nc. v. Kepr (cttado 
por Pt1ltTt1.1 4~0. “17. i,, p 121 y BROWN, “I.P.L.R.“, 1989, 21, pp. 210.212) lo demuestra: la 
“Legiplative 8111 Dmfting Commission” de Nueva York hahia elaborado una base de datos de 
materinles legislntivos a 13 que sc podía acceder en una terminal de ordenador prevto pago. “Legi- 
Tech”. que tenía untt base similar solicm5 acceso y se le denegó, alegando que era un competidor 
que dtsrmmaría la infomwtón a muy halo coste en su propia base. “Legi-Tech” presentó demanda 
argumentando la falta de derecho de BU!OT sobre la base de la “Legislative...“. Atendiendo ambos 
nronnmientos. el tnhunal falló que las panes debían ponerse de acuerdo en la fijación de un 
precio razonable que compensara a esta última por los costes y los riesgos de dispersión de la 
información. 

“’ Este paralelismo fue resaltado en la Powión común del Consejo, cit., p. 27. 
Iyo El legtslador espafiol se ha limitado a transcribir las excepciones de la Directiva, sin hacer 

uso de Ius posihthdades de restringirlas que esta le concedfa; asi, no ha empleado la opción 
reconocida por el considerando 51 de IImitar la autorización a determinadas categorías de estahle- 
cimientos de rnseñanra o de investigación científica. 
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hremente sólo la extracción, pues la reutilización, normalmente ligada a 
fines comerciales. deber8 ser autorizada por el titular del derecho sui ge- 
rrerist9’. Esta excepción puede resultar insuficiente para el desarrollo cientí- 
fico y academice y algunas voces v grupos de presión ya se han alzado 
contra ella en la escena internacionali98. 

- “Cuando se trate de una extracción y/o reutilización para fines de seguridad 
pública o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial”. 

Todas estas excepciones, en beneficio del usuario legítimo, una vez más, no 
podrán interpretarse de forma que su aplicación cause un perjuicio injustificado 
a los intereses legítimos del fabricante o suponga detrimento para la explotación 
normal de la hase (art. 135.2 LPI). El carácter cerrado de la tríada de excepcio- 
nes y su paralelismo con las que afectan al derecho de autor sobre este objeto 
hace que hayan quedado fuera otros límites tradicionales, como los privilegios 
periodísticos o bibliotecarios, el derecho de cita, etct99. Esta opción legislativa 
contrasta con las más numerosas excepciones que plantea el proyecto de ley 
estadounidense analizado antes. 

‘9: Incluso la reut~hzación sm fines comerciales en este ámbito (v. gr., introducir la base de 
datos alena en el serwdor. de acceso restringido. de una Universidad o de un Instituto de investiga- 
ción) necesrtnrá la autoriración del fabrtcante, pues, normalmente, 01 empleo de 1s base podrá 
encarecer el precio erigido para el uso. 

‘w Señaladamente. R~KHM~UPÍ (portavoz de la comumdad aentífica mundtal en relación 
con el proymo de la OMPI sobre bases de datos) ha criticado la transposici6n alemana de esta 
excrpaón (hasta cierto punto parecida a lâ española), en el sentido de que no se establece 
cómo ha’6 el cienrifico para obtener acceso a los datos cuando el dueim de la base le fija un 
precio dsmastado elevado: lo cual será equivalente a una negativa caprichosa a la consulta de 
la hasr y a la creación de mmi-monopobos mediante el aumento de los precios. Para él debe 
ga,nnrmrse el acceso de científicos y docentes â cualquier base de datos que sea ofrecida al 
público, o pagando sólo los costes de dlsftibución o una cantidad equitativa y congruente con Su 
ms16n y sus medios (R~KHMANN, o,>. <it., pp 232.233; R~~cHMANN-SAMU~I.SON, op. ctt > p. 114 

y SS.,. 
‘W Así. HUGWH(ILT/, Euro/~on Le,&zrm .., cit.. p. 10: cfr. STROWEL-TRIAILI.F. <>J>. cir., 

p 287 Acaso podría argumentarse (con el telón de fondo del derecho fundamental ala libertad de 
información). con una mterpretación sistemática de la LPI. la existencia de una excepción limitada 
en favor de las informaciones de actuahdad (stmilar ala excepción del proyecto noneamericanoX 
con fundamento en los arts. 33 I y 35.1 LPI; el derecho de cita del art 32 LPI: y la libre 
reproducaón y préstamo sin fin lucrativo de determmadas instituciones como museos.. bibliotecas, 
etc. del an. 37 LPI: pues todos estos limites están incluidos en el cap. II del tit. III. libro 1 de la 
LPI y son aplicables â todas las obras, entre las que se encuentran las bases de datos. las cuulcs, 
además. tienen sus excepciones espxíftcas. Como apoyo. la regla de salvaguardia de aphcación de 
otro dirposnones legales de tos ans. 40 y 137 LPI. Y. dado el necesario paralelismo en las 
rxcepciones enn= derecho de autor y derecho SU; $e,wrrr, dichas excepciones se aplicarían tal”- 
bién B éste, srempre con respeto a la explotación normal de IU base y a no causar un perjuicio 
injustificado a su titular (ans. 135.2, 134.2.a. y 40 bis LPI). Pero esta forma de discurrir presenta 
danalados flancos débiles. empezando por la interpretación de estos últimos artículos (que, si 
resultan restringidos, al ampliar dichas excepciones, dejan perfilado un derecho ?ui #eneris más 
ddbil que el perseguido por la Directiva). y acabando por la ausencia de un sencillo reenvío a las 

excepciones atadas (arts. 33, 32, 35 y 37 LPI), como el que si efectúa expresamente el art. 34.2 al 
art. 3 l LP1 (confróntese con el art 6.2.d de la Directiva); ademks de otras consideracmnes en Iâs 
que no procede estenderse En definitiva, las escasas excepciones legales al derecho su, ,vnerrs 
pueden constituir un peligro para la dlfusión mformativa (cfr., como refuerzo, lo dicho s!ipra, 
apartado Vl.4, respecto al prestarno de bases en hibllotecas). 
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El plazo de protección sui gerleris se cuenta desde el 1 de enero del afro 
siguiente a la fecha en que se di por finalizado el proceso de fabricación de la 
base de datos, y es de quince años (art. 136.1 LPI). Corresponde al fabricante la 
prueba del momento de fabricaciún *03. No obstante, cuando la base haya sido 
puesta a disposición del público antes de la expiración de dicho período, el plazo 
de proteccirin expirará a los quince años, contados desde el I de enero siguiente 
II la fecha en que la base de datos hubiese sido puesta a disposición del público 
por primera vez (art. 136.2 LPI). 

Estos plazos son uniformes para todas las bases de datos que cumplan el 
requisito de la inversión sustancial, con independencia de que sus contenidos 
varíen o no, necesiten frecuente actualización o no. Pero, dado que lo normal 
es que el valor económico de la base y su éxito comercial dependan de conti- 
nuas actualizaciones, se ha previsto que una nueva inversión sustancial para 
rcalirar cualquier modificación sustancial genera un nuevo plazo de protección 
de 15 años para la base resultante (art. 136.3 LPI). Tanto la inversión como la 
modificación sustanciales se evalúan desde un punto de vista cuantitativo o 
cualitativo, y esta última puede resultar de adiciones, supresiones o cambios 
sucesivos’“‘. Este régimen supone, en términos realistas, que las bases de datos 
serán protegidas tanto tiempo como existan y, en consecuencia, su plazo de 
protección depende de la vida de la base, y no de la vida de sus autores; en este 
sentido, presenta analogía con las patentesza, más que con el derecho de autor, 
que perdura posr ~~orrcm crucroris (art. 26 y SS. LPI); aunque, a efectos prácti- 
cos, la duración del derecho sui gerwis y del derecho de autor sobre una base 
de datos vienen equiparadas por la vía de las nuevas modificaciones sustan- 
ciales. 

Estas reglas sobre la duraciún del derecho sui generis se completan median- 
te una serie de disposiciones transitorias en la LP1 (lYl8’) que. en síntesis, 
conceden esa protección también a las bases de datos fabricadas durante los 
15 años precedentes al 1 enero 1998, es decir. fabricadas a partir del 1 enero 
19X.1, siempre que cumplan los requisitos exigidos para la protección sui generis 
(DT 16”). Esa protección “se entenderá sin perjuicio de los actos concluidos y de 
los derechos adquiridos antes del I de enero de 1998” (DT 17”). De ahí no cabe 
deducir una eficacia retroactiva plena del nuevo derecho, el tunc, desde el mo- 
mrntc de fabricación de la base de datos, que afrentaría elementales principios 
del sistema jurídico español y supondría una hipertrofia de la litigiosidad; para 
evitar esta hermenéutica dudosa, que ya se plante6 en relación con el nuevo 

.“‘l Asi lo se?lala el considerando 53 de la Directiva 9619lCE y se desprende de los prinapios 
grnrrdrr dc nuecr~o derecho (cfr .xf. 1214 CC.). A tal efecto, será prudente el proceder del 
fahricanre que archive todo tipo de justificantes de los gastos, así como copias de cada antigua 
ten1611 Bili~/h LOI+I (LI prorewih.. ci!., p. 1080) sugiere, para facilitar la prueba. la ~nscrip- 
ciOn en el Rcgstro de Propwdad Intelectual, e indica en cunnto al procedimiento la analogia con 
los pro~rnmas dr o,drnador. 

?’ ’ Incluyo el considerando SS de la Directiva habla de la “veril-~cación sustancial del conleni- 
do de Irl base de datos”. strmpre que implique una invarsidn sustanaal 

?” Apunta esta idea L~FTASHS, o,, <‘l,., p 232 Cfr. también L~HMANN. Lu nuow.... at pp. 
116-l 17. 
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derecho de autor sohre los programas de ordenador203, y, en concreto, con el art. 
9.2 de la Directiva de 14 mayo 1991 y la vigente disposición transitoria 8” LPI, 
el legislador comunitario y. a su vera. el español han introducido una regla más: 
el número segundo de la disposición transitoria 16” establece que “el piaro de 
los quince uños de protección sobre las bases de datos a las que se refiere el 
uparindo mterior se corrtwá a partir del mio de e,rero de 1998”. Es decir, que 
la retroacción fijada de los quince años anteriores al 1 enero 1998 es para el 
ol>jero de la protección, pero no para la eficacia de dicha protecciún. que empie- 
za a contarse (15 años) a partir de ese 1 enero 1998. 0 si se quiere dicho de otra 
forma: el nuevo art. 133 y concordantes no tienen eficacia jurídica retroactiva; 
su régimen se aplica a partir de la fecha límite de transposición de la Directiva 
(para asegurar en el futuro la armonización comunitaria), pero no s6lo respecto 
a las hases de datos creadas a partir de ese momento, sino respecto a toda base 
fabricada durante los quince años anteriores y que cumpla los nuevos requisitos. 

IO. ¿Existert diferencias reales entre la proteccidn por derecho de autor 
y  por derecho mi gerieris? Resumen crítico 

El diseño legal de una doble protección resulta evidente a estas alturas. 
Preguntarse ahora por la diversidad de ambos derechos no tiene por objeto 
confeccionar un sumario de diferencias, que se corresponde, en sustancia. con 
las que median entre el derecho de autor y cualquier derecho afín, y que ya 
fueron examinadas, sino que pretende obtener una respuesta acerca de si el 
derecho de autor sohre las bases de datos va a tener alguna efectividad práctica 
o, por el contrario, como creo, cabe razonablemente prever que el nuevo derecho 
sni gerreris será la fuente principal de protección de este sector. Repasando los 
extremos de comparación, tenemos que: 

a) El derecho slri gerieris nace en cabeza del fabricante de la base de datos, 
mientras que el derecho de autor corresponde a este, como creador. Diferen- 
cia clara que trae como resultado que no sean aplicables a aquél los princi- 
pios sobre titularidad de la persona física que crea la obra y las reglas de la 
creación asalariada’“. 

h) También es manifiesta la disparidad entre estructura-originahdad versus in- 
versión-contenido para deslindar los objetos de protección de sendos dere- 
chos. Pero no cabe olvidar que el principio de cumulatividad que los relacio- 
na llega a permitir. según la interpretación que defiendo, aplicar el derecho 
sui gerreris no sólo 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 inversión sustancial. 

?‘l’ Por todos, muy recomcndahle la lecfura de DFI GAIXI ECHEVFRK~A, J., en Bkxco~n-k. R.. 
Comwrrwro.c CI h LPI. cil.. 2’ ed.. pp. 2310-23 15. Según Ia disposición rransironn 8’ LPI, “las 
dlsposicionsî de IU presente Ley serón aplicables a tos programas de ordenador creados con 
anrelioridad ill 25 de dwembre de 1993. s,n p’UJUiCi0 de los actos ya realizados y de los derechos 
ya adquiridos antes de tal fecha” 

2’11 Cfr. 31% 5. SI y 97 LPI, en relmón con el considenndo 29 de la Directiva 9619lCE. Por 
no hnhlar dc los problemas de la creación en relacibn con personas jurídicas (ud. BFRCOYIT/, R.. 
en III < Corirrnr<rnos LI l(r LPI. ch., 2’ ed pp IO&113%. que no se producen en relación con el 
titular del derecho rrri g:rue,-rî 
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c) La disparidad en el plazo de protección por derecho de autor (vida del autor 
más 70 aiios)zo5 y por derecho sui gerzeris (15 años más sucesivas renovacio- 
nes por cada moditicación sustancial) queda sumamente atenuada, como se 
acaba de decir, pues la protección sui genetis alcanzará en la práctica toda la 
vida útil o comercial de una base de datos, debido a las continuas actualiza- 
ciones que estas requieren. Con lo cual, no puede afirmarse que la duración 
del derecho de autor sea superior. si se pondera esto con las características 
del objeto protegido. 

d) Podría argumentarse, en favor del derecho de autor sobre bases de datos, 
que recibe no ~610 protección nacional o comunitaria (como el derecho sui 
generis), sino además internacional de carácter mundial automáticamentezo6 
(Convenio de Berna, Convenio Universal de Derechos de autor, Acuerdo 
ADPIC). Siendo esto inconcuso, no resulta despreciable el dato del rápido 
ritmo con que se suceden los tratados internacionales sobre materias nuevas 
(como ocurrió, v. gr.. con la topografía de productos semiconductores)?07 y 
la actitud decidida de la OMPI de alcanzar un acuerdo en esta materia, según 
se vio; además de la trascendencia de su carlcter de derecho afín para estos 
efectos. Todo lo cual puede desarticular en breve este desequilibrio interna- 
cional. 

e) Desde un punto de vista jurídico y económico, ambos derechos proporcio- 
nan una protección similar, puesto que los derechos de explotación que 
comprende el derecho de autor (reproducción, distribución, comunicación 
pública, etc.)‘On se encuentran igualmente amparados mediante el derecho de 
extracción yio reutilización de la protección sui generis. De manera que los 
derechos patrimoniales, el disfrute económico de la base de datos, se garan- 
tiza por igual con ambos derechos y el ejercicio del derecho sui generis 
puede traer consigo, en cambio, menos 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, 
tienen escaso sentido en relación con bases de datos no originales cuyo 
contenido informativo pertenece al dominio públicozes’. 

w Art 26 LPI. con los matices que, aphcados â las bases de datos, puedan intmductr los 
atTículos siguientes. 

?‘lh Este es cl únm argumento que alega Cmrm (op. cir., p. 599) para sostener que el requi- 
SITO de la originalidad (= derecho de autor) es importante pese a la aparición del derecho sut 
,yen~r~.v. Resaltan la diferencia. también. GARRIGUEF, C., 0~. cl,., pp. 3 y 5; KÉRÉVEK, Prnfec rron 
,x,r Ir drï>ir ,.., cit p. 82. M~.T~xAs. 0,‘. cii., p. 228. 

?‘17 Tratada de Washington de 26 mayo 1989. Asi razonan, por ejemplo, LUCAS-LUCAS. oi>. 
Cl,., pp. 123.124. 

Zn An. 17 y SS. LPI Alguna duda podria plantear el derecho de transformaciún (an. 211, 
respecto â bases de datos que contengan mera información. 

J1’y Cfr. art. 14 y SS LPI. Como recuerda el considerando 28 de la Directiva 96/9iCE, el 
derecho moral de autm se ejercerá según la legislaci6n interna y el Convenio de Berna y “no entra 
en el ámbito de apl~cacián de la presente Directiva” Aplicar los derechos morales a una base de 

datos frictica da lugar a ejemplos absurdos: iqué sentido tendría reconocer derecho â la integridad 
o derecho de pntemtdad respecto de puros datos inapropiables como los nombres de abonados al 
tekfono. los nombres y dtrecciones de empresas, datos meteorol6gicos o bun8tiles. etc.? De la 
~xistema de ertos del-echas morales. en el de autor se infiere otra deferencia con el derecho sui 

~eurns: éste es nbsolutamente transferible o cedible (art 133 I), mientras que aqukl. al menos en 
lo referente a esos derechos Morales. es irrenunciable e tnalienable (art 14 LPI). Aun podría 
esbozarse alguna otra diferencta en relación con las bases de datos no publicadas (ird. .su/m); o 
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SI añadimos a las anteriores consideraciones, y especialmente a la última, 
do5 significativos matices. la conclusión caerá por su propio peso: la solución 
,judlcial de las controversias se decidirá normalmente por el cauce del nuevo 
derecho afín sobre las bases de datos. El primer matiz es que el derecho de autor 
~610 atiende a la estructura de la base y no a su contenido (salvo que este estk 
constituido por obras, protegidas en sí), con lo que su protección es muy limita- 
da. La segunda precisión radica en que el criterio de la selecciWdisposici6n, 
proveniente del art. 2.5 del Convenio de Berna, y en el cual se basa el derecho 
de autor. es muy difícil de cumplir en las modernas bases de datos”O: 

- En cuanto a la “disposicidn”, ordenación o clasificación (managenzer~f), no 
será t’ácil que revista cierta creatividad u originalidad en muchas bases de 
datos, puesto que serán las propias necesidades de consulta de los usuarios 
las que impongan tales pautas: y, en la mayoría de los casos, en aras a una 
consulta fácil, que un criterio demasiado original o caprichoso podria difi- 
cultar, se tratará de clasificaciones mecánicas, habituales, objetivas o bana- 
les. que no alcanzarán originalidad suficiente para ser amparadas por el 
derecho de autor; así, el orden alfabktico (es difícil pensar otro orden útil, 
por ejemplo, en una lista de abonados al servicio telefónico), cronológico, 
numérico en orden ascendente o descendente, geográfico, u otras categorías 
negociales uniformes. Aplicada esta regla con rigor, acaso ni siquiera las 
más valiosas bases de datos sobre jurisprudencia o legislación cumplirían 
una tal clasificación creativa. En las bases de datos electrónicas, en defini- 
tiva, tal orden o disposición no existe en el sentido de una compilación en 
soporte papel, pues basta con memorizar el contenido en desorden, siendo lo 
importante el programa de ordenador para las búsquedas y recuperación de 
informaci6n2”. 

- También la “seleccióa” del contenido de la base de datos viene determinada 
en múltiples ocasiones por las necesidades de los usuarios, lo que toma 
entonces en evidentes muchas categorías de selección. Pero, sobre todo, los 
progresos tecnólogicos han permitido que una base de datos sea más com- 
prehensiva que selectiva, en definitiva, que sea exhaustiva o tendencial- 
mente exhaustiva. Más valor tendrá, y más apreciada ser6 por sus usuarios 
cuanta mayor información contenga. ~0 cabe augurar más Cxito a una base 

abundando en la mayor fortaleza del derecho SUI generis (Kou~ku~os, op. cir., p 124: 
HL(I~VHOI TI. Europeotr Le~isirrrion.... cit.. p. 8: y cfr. M~TAXAS, o,>. CII. p. 232). si se prensa, 
por ejemplo. que IU extracción de partes no sustanciales dr la hase no está en modo alguno 
Iunlrada por derecho de autor (cfr. art. 34 LPI). 

?“’ Así suele ponerlo de manifiesto la doctrina: BERGER. Der Schutz elektronischer 
D<rrenbur~ken.. cit.. PP 173.175: CHUNA, op. cit., pp. 593-598 (en detalle); DREI~R. o,‘. cir., p. 
741: GAKKIW% C., <>p <ir., p. 3; KIIUM~TOS, r,,>. cl, < pp 90.92; MFTAXAS. o,>. cl,.. p. 229; 
STIWH~I -TKI&II 1.1;. Le dr-»rr d’truteur. du logrori au mulrimédiu, cit., pp. 245.246. En el mismo 
sentido, el atado informe de la L’.S. Copyrrgl~r Otfrce, pp. 74-76 y la exposición de M. PETFXS 
ante el comitt del Congreso EE UU., dac. cit., p. 5. 

?” Aunque, ciertamente. cabe argumentar que esa es la “disposición” (libre) del contenido 
que imprime el car8cter de creación intelectual a la base de datos, y esa es la forma cabal de salvar 
su pratrcaón por derecho de â~tcn, no deja de ser razonable la s~guxnte critica de C~KIN~ (1’~. 
ci/.. pp. 594.595): el orden se sustancia a un nivel técnico. y refleja el diseiio y la destreza del 
ingenmo del .xo~~mur~ o del informático en cuestión; por tanto, ipor qud beneficiar al autor de unn 
hnse de datos medlants un orden original dictado por el programador, es decir, creado por otra 
persona. cuyo trabaJo ya goza de su propia protecaón separada? 
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de datos de legislaci6n o jurisprudencia civil que omita normas o sentencias 
según el arbitrio del productor, que a otra que ofrezca esos materiales al 
complr[o’? Pues a esta parado.ja legal se llega con el criterio de la selección. 
pues lleva a concluir que cuanto más completa sea una base de datos, menos 
protección recibirá y, viceversa, la omisión de materiales, en cuanto selec- 
ción, garanlirará este auxilio normativo. 

En definitiva. una aplicación rigurosa de este ya mínimo criterio de la “se- 
lección o disposición” redundará en el abandono de la protección de las bases de 
datos mediante derecho de autor, para optar generalizamente por el derecho sui 
genrris. que, además de su interesante ámbito de aplicación, no requerirá prue- 
ha del carácter original de la estructura ni dependerá de la discrecionalidad del 
juzgador para ver ratificada esa prueha?12. 

VII. CONCLUSIOSES 

El derecho Jui gerleris constituye un nuevo derecho afín, muy sólido, para 
evitar la piratería en las bases de datos y fomentar el aumento de la producción 
en este sector. Su finalidad, proteger las fuertes inversiones en productos de gran 
utilidad pero escasa creatividad, es positiva. Pero, precisamente. la fuerte pro- 
tección que dispensa, superior en algunos aspectos al propio derecho de autor 
sohre las bases de datos, encierra algunos peligros que sólo una certera aplica- 
ción jurisprudencia1 puede conjurar. En concreto, es posible un aumento de los 
litigios para Ilmitar la competencia. Este riesgo estuvo muy presente a la hora de 
perfilar el nuevo derecho sui ~eneris en la Directiva 96/9/CE, que precisamente 
quiso evitar ese uso torticero del mismo, que generase abusos de posición domi- 
nante. Así, en la disposición final tercera de la Directiva (arr 1 6)2’3 se establece 
un sistema de seguimiento de la aplicación del derecho sui generis: antes del 
I enero 2001. y cada tres años en lo sucesivo, la Comisión deberá presentar un 
informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social, 
con hase en informaciones específicas suministradas por los Estados miembros, 
acerca de la aplicación de este nuevo derecho y, sobre todo, si “ha dado lugar a 
ahusos de posición 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 aquí el temor a que el derecho sui ge- 
tjrris haya nacido con una robustez excesiva que permita tales abusos y, en 
especial, la creación de monopolios sobre la información. Las excepciones al 
nuevo derecho exclusivo, tal como han quedado incorporadas al Derecho espa- 
ñol. tampoco se revelan suficientes atajar este problema. 

En definitiva, sólo la interpretación jurisprudencia1 rigurosa de los presu- 
puestos necesarios para aplicar el derecho s~i generis (sobre todo el requisito de 
la “inversi6n sustancial”) servirá para impedir estas prácticas colusorias y para 
mantener el principio de minimis non curar pretor, de forma que el auxilio judi- 
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cial no sea impetrado de continuo para proteger bases de datos que sean autknti- 
cas bagatelas. 

Por otra parte, el atractivo que presenta el nuevo derecho sui ger~eris, junto 
con la inevitable degradación del derecho de autor en relación con las bases de 
datos y las nuevas tecnologías, parecen consolidar la rebaja del tradicional re- 
quisito de la originalidad en el ámbito del Derecho de Propiedad Intelectual. La 
pregunta que queda en el aire, además de la aplicación que se hará del nuevo 
derecho, es si se pretenderá extenderlo en el futuro a otras prestaciones o pro- 
ductos, como puede intuirse en las palabras del Libro Verde de la Comisión UE 
sobre los derechos de autor y los derechos afines en la Sociedad de la Informa- 
ción, de 1995: “constituirá el punto de partida de cualquier iniciativa comple- 
mentaria que se adopte en el futuro en materia de derechos de autor y derechos 
atines vinculados con la Sociedad de la Informaci6n”214. Todo dependerá de la 
eficacia que demuestre en la protección de las bases de datos, en un contexto de 

‘mesura que respete el equilibrio de los diversos intereses en juego. Expectación, 
cautela y observación ante el devenir práctico de este nuevo derecho son las tres 
actitudes que han de marcar también las futuras tentativas internacionales de 
regular este campo. 

2’4 COM (95) 382 final, cap. I. 3 87, p. 32 


