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I. INTRODUCCION: LA DIRECTIVA 96/9/CE

La preocupacién creciente por una proteccién de las bases de datos a través
del derecho de autor queda reflejada en los recientes tratados multilaterales re-
lativos a esta materia. El articulo 2.5 del Convenio de Berna' se revela insufi-
ciente. De ahi la inclusién de las compilaciones de datos en el articulo 10.2 de
los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual rela-
cionados con el Comercio? (diciembre de 1994). De ahi también la inclusién de
las mismas —compilaciones o bases de datos— en el articulo 5.° del Tratado
de la OMPI sobre derecho de autor de diciembre de 1996°.

Esa misma preocupacioén es la que ha dado lugar a la Directiva 96/9/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996, sobre la protec-

' «Las colecciones de obras literarias o artisticas tales como las enciclopedias y antologias que,
por la seleccién o disposicién de las materias, constituyan creaciones intelectuales, estaran prote-
gidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que for-
man parte de estas colecciones».

? «Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por maquina o en otra for-
ma, que por razones de la seleccién o disposicién de sus contenidos constituyan creaciones de ca-
racter intelectual, seran protegidas como tales. Esa proteccién, que no abarcara los datos o mate-
riales en si mismos, se entendera sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto
de los datos o materiales en s{ mismos».

* «Las compilaciones de datos o de otros materiales, en cualquier forma, que por razones de la se-
leccién o disposicién de sus contenidos constituyan creaciones de caracter intelectual, estdn pro-
tegidas como tales. Esa proteccién no abarca los datos o materiales en si mismos y se entiende sin
perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos
en la compilacién».
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cién juridica de las bases de datos®. La Directiva pretende homogeneizar los or-
denamientos de los estados miembros por lo que a la aplicacién del derecho
de autor a las bases de datos se refiere. Pero ademas, introduce una novedad
muy importante para la proteccién de las bases de datos en la Unién Europea.
Atribuye un nuevo derecho, denominado sui generis, a los titulares (fabrican-
tes y causahabientes) de bases de datos, que carezcan de toda originalidad, y
que, consecuentemente, no puedan quedar protegidas por el derecho de autor.

Por muy bajo que se coloque el listén para la exigencia de originalidad en las
bases de datos, prescindiendo practicamente de toda altura creativa, resulta que
la mayoria de dichas bases de datos carecen de aquélla; de manera que no pue-
den ser protegidas a través del derecho de autor. Asi se puso ya de relieve en
1991, en los Estados Unidos de América cuando su Tribunal Supremo rechazé
la posibilidad de proteger una guia telefénica o listin de teléfonos mediante el
reconocimiento de su naturaleza de obra’.

Hay que tener en cuenta el papel principal que corresponde en la llamada so-
ciedad de la informacion® a las bases de datos electrénicas, con informacién’,
obras y demas productos culturales en formato digital®. Esas bases de datos es-
tan destinadas a proporcionar las informaciones y servicios culturales que cir-

4 Publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 27 de marzo de 1996. La Propuesta
inicial de Directiva fue presentada por la Comisién al Consejo €l 13 de mayo de 1992.

* Sentencia de 27 de marzo de 1991 (caso Feist).

Previamente, en el mismo sentido se pronuncié el Tribunal Supremo francés (Sentencia de 2 de
mayo de 1.989 —caso Coprosa) con respecto a una lista de fabricantes de automéviles; también
el Tribunal Supremo Holandés (Sentencia de 4 de enero de 1991 —caso Van Dale/Romme) con
respecto a un diccionario.

¢ Para una aproximacién breve y clara al significado de la misma, J. RODRIGUEZ CORTEZO. Las
tecnologtas de la informacién. Conceptos y usos; C. FERNANDEZ BEOBIDE. Las nuevas tecnologi-
as y las creaciones intelectuales, en «El Derecho de Propiedad Intelectual y las Nuevas Tecnologfas».
Ministerio de Cultura, 1996. Vid. pags. 29 y ss., 51 y ss.

Vid. también el Libro Verde elaborado por la Comisién de las Comunidades Europeas sobre los
derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la informacién (19 de octubre de 1996).
7 «Dado el ritmo de crecimiento de la informacién de la que dispone la colectividad, resulta cada
vez més evidente que los dispositivos electrénicos son la tinica solucién al problema de almace-
namiento y de consulta de un tal volumen de datos. Por aportar algunos ejemplos dentro del es-
pectro de la tecnologia de las bases de datos, cabe mencionar que un sistema de reservas de bi-
lletes de avién puede funcionar a escala mundial en tiempo real precisamente porque puede ser
actualizado permanentemente por medios electrénicos. Una biblioteca juridica no necesita ya al-
macenar en soporte papel todas las resoluciones judiciales dictadas desde hace siglos cuando una
base de datos juridica en lfnea permite el acceso instantdneo a restimenes o al texto integro de di-
chas resoluciones. Se ha estimado que el volumen de incremento anual de informacién producida
actualmente es igual a la totalidad de la informacién que existia en el mundo hace cincuenta afios».
Memoria Expositiva o Exposicion de Motivos de la Propuesta de Directiva (13 de mayo de 1992),
apartado 4.1. Vid. pag. 26 —traduccién mia del texto en francés.

8 «Antes de la aparicién del tratamiento electrénico de los datos basado en su numerizacién o di-
gitalizacién, los diferentes soportes sobre los que se encontraban fijadas las obras protegidas por
el derecho de autor debfan ser utilizados independientemente los unos de los otros por medio de
diversas técnicas de fijacién y de reproduccién. Asf, por ejemplo, la banda sonora y las imédgenes
de una pelicula no se fijaban ni se reproducfan por el mismo procedimiento, y el texto, los datos
y las cifras no podian ser manejadas por medio de un mismo equipo basado en las mismas técni-
cas de tratamiento.
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culen por las redes informaéticas para satisfacer las necesidades de los clientes
de las mismas, tanto consumidores como empresarios y profesionales. Ademas
conviene apuntar que los denominados productos multimedia constituyen en la
mayoria de los casos bases de datos electrénicas’.

Ese panorama es el que ha impulsado al legislador comunitario a crear un nue-
vo derecho para proteger el contenido de las bases de datos, independientemente
de su originalidad, asi como de los derechos que puedan existir sobre cada uno
de sus datos o elementos, tratando asi de dar satisfaccién a sus fabricantes. Se
trata con ello de evitar que una proteccién insuficiente de las mismas permita
el libre aprovechamiento del esfuerzo ajeno' en este sector del mercado, de-
sincentivando semejante actividad, que —como he dicho— constituye hoy en
dia una pieza clave para el desarrollo econémico, social y cultural.

Como es sabido, el derecho de autor no protege ni las ideas ni la informacién.
Ello seria contrario a las exigencias del desarrollo social y cultural. Luego es
importante que este nuevo derecho no venga a constituir, por via distinta, una
restriccién al libre acceso a la informacién y a su libre disposicién'’.

Semejante objetivo se ha pretendido alcanzar restringiendo el objeto del dere-
cho sui generis a la utilizacién de la totalidad o de una parte sustancial del con-

Con la posibilidad de transformar las obras escritas, los hechos, las informaciones numéricas, las
imagenes y los sonidos en una representacién binaria, las nociones de fijacién, de reproduccién,
de almacenamiento y de bisqueda de las materias en cuestion tienen que ser revisadas de ahora
en adelante». Apartado 3.1.3 y 3.1.4 (Vid. pag. 19).

«Esa reduccién de los diferentes géneros a una representacién comun a través de un cédigo bina-
rio modifica radicalmente la naturaleza del producto denominado compilacién, y requiere, para
salvar toda duda, la adopcién de reglas fundamentales claras para estos nuevos tipos de coleccio-
nes cominmemente conocidas con el nombre de bases de datos, especialmente por lo que se re-
fiere a la cuestién de los limites de los derechos exclusivos del autor». Apartado 3.1.11. Vid. pag.
22. Memoria Explicativa o Exposicién de Motivos de la Propuesta de Directiva. Traduccién mia del
texto en francés.

® Aunque a veces puedan ser consideradas como obras audiovisuales. M.A. ESTEVE PARDO. La
obra multimedia en la legislacion espafiola. Aranzadi, 1997. Vid. pags. 35 y ss., especialmente pags.
55-60. sobre el tema Vid. I. HERNANDO COLLAZOS. Productos multimedia y derechos de autor.
Ed. LC, 1997.

A. LUCAS pone de relieve la dificultad de subsumir el concepto de obra multimedia en el de obra
audiovisual o en el de bases de datos. Entiende que la tecnologia digital obliga a revisar la distin-
cién actualmente existente entre las diversas categorias de obras, y sugiere la oportunidad de to-
mar como punto de partida la vuelta a un concepto genérico de obra del espiritu. Droit d'auteur
et numérique. Litec, 1998. Vid. pags. 61-63.

10 Art. 11.2, in fine de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.

"' «Adema4s de la proteccién concedida a la base de datos como coleccién, cuando cumplimente los
criterios de originalidad exigidos para tal proteccién, la presente directiva atribuye una proteccién
limitada al contenido de la base de datos, cuando el mismo no esté protegido por el derecho de
autor. Dicha proteccién contra el parasitismo de los competidores que el derecho de la competen-
cia establece ya sin duda en algunos de los estados miembros, aunque no en otros, tiene por fin
la creacién de un clima en el que la inversién para el tratamiento de datos pueda ser estimulado
y protegido contra los abusos. Lo que no constituye obstaculo alguno para la circulacién de la in-
formacién y no crea tampoco derechos sobre la informacién en si mismo». Memoria Explicativa o
Exposicién de Motivos de la Propuesta de Directiva, apartado 3.2.8. Vid. pag. 25 —traduccién mia
del texto en francés.
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tenido de las bases de datos, sin extenderlo a la utilizacién de los datos infor-
mativos individuales o de las partes del contenido de las bases de datos que no
sean sustanciales, las cuales quedan, por el contrario, a plena disposicién de
los usuarios legitimos de aquéllas.

No obstante, la preocupacion del legislador comunitario por garantizar la libre
competencia en tema tan esencial como es el de la informacién, le ha llevado
a prever expresamente (art. 16.3 de la Directiva) un control por parte de la
Comisién sobre el posible efecto del derecho sui generis con respecto a la exis-
tencia de situaciones de abuso de posicién dominante o de otras violaciones de
la libre competencia.

La entrada en vigor de la Directiva y su transposicién a los ordenamientos de
los diversos estados miembros marca pues el comienzo de un ensayo juridico,
cuya virtudes o defectos seran puestos de relieve, sin duda, por el propio fun-
cionamiento del mercado.

Por el momento, resulta significativo comprobar el interés que tienen tanto los
Estados Unidos de América como la Comunidad Europea en servirse del foro
de la OMPI para alcanzar un tratado multilateral en el que se recoja una pro-
teccién para las bases de datos®.

II. LAS BASES DE DATOS: AMBITO DE APLICACION
DE LA DIRECTIVA

La Directiva protege todas las bases de datos, «sean cuales fueren sus formas»
(art. 1.1), siempre y cuando constituyan una obra (art. 3.1) y/o supongan una
inversién sustancial (art. 7.1). Esa amplitud de su 4mbito de aplicacién sus-
tancial se confirma con la amplitud del concepto de «base de datos» que la
Directiva recoge expresamente: «las recopilaciones de obras, de datos o de otros
elementos independientes dispuestos de manera sistematica o metédica y ac-
cesibles individualmente por medios electrénicos o de otra forma» (art. 1.2).
Incluye pues las bases de datos electrénicas, «cuya disposicién, almacena-
miento y acceso se efectiien mediante procedimientos electrénicos, electro-
magnéticos, electroépticos y otros similares» (par. 13 E. de M.), y las bases de
datos no electrénicas (par. 14 E. de M.)"*. Se ha tenido en cuenta que en prin-
cipio la misma creatividad y la misma inversién pueden darse en ambos tipos
de bases. Por otra parte, la transformacién de una base de datos electrénica en

12 Sobre esta cuestién y sobre los intentos de legislar con respecto a la materia en los Estados
Unidos de América, Vid. S. CAMARA LAPUENTE. El nuevo derecho sui generis sobre las bases de
datos. Actualidad Civil, 1993. ndm. 3. pags. 56 a 67.

Hasta el momento ninguno de los proyectos de ley que se han sucedido en el tiempo en los Estados
Unidos de América en relacién con la proteccién de las bases de datos ha culminado en la apro-
bacién de una ley sobre la materia.

* En la Propuesta inicial de Directiva (13 de mayo de 1992) se incluia inicamente las bases de da-
tos electrénicas (art. 1.1), que son ciertamente las que tienen mayor importancia en el mercado, y
las que han supuesto un cambio radical en este campo.
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una base de datos no electrénica es facil y poco costosa. Semejante amplitud
del campo de aplicacién de la Directiva no impide que, como es 16gico, sean
las bases electrénicas las que constituyan en la practica el ntcleo principal de
dicho campo de aplicacién. De ahi que se insista en que esa disposicién «de
forma sistematica y metédica» de las «obras, datos u otros elementos almace-
nados» no «requiere que estas materias se hayan almacenado fisicamente de
forma organizada» (par. 21 E. de M.).

El contenido de las bases es también amplisimo, tanto cualitativa como cuan-
titativamente. Puede ser «de obras, sean literarias, artisticas, musicales o de
otro tipo, o de materias tales como textos, sonidos, iméagenes, cifras, hechos y
datos». No es necesario que el mismo sea homogéneo. Puede comprender obras,
datos y/o elementos de distinta naturaleza y caracteristicas. De ahi que la
Directiva pueda aplicarse a los productos y obras multimedia'* siempre que en
unos u otras concurra la independencia de aquéllos (obras, datos y/o elemen-
tos) y el acceso individual a los mismos. El niimero de datos no es relevante
en principio, aunque ciertamente pueda condicionar la existencia de una in-
versién sustancial.

Lo importante es que esas obras, datos u otros elementos sean independientes
y sean accesibles individualmente, es decir, independientes también los unos
de los otros. «Ello implica que la fijacién de una obra audiovisual, cinemato-
grafica, literaria o musical como tal no forme parte del ambito de aplicacién
de la presente Directiva» (par. 17 E. de M.). Y es que las partes en las que cabe
descomponer semejantes obras (también los productos correspondientes que
no constituyan obra protegida) carecen de independencia entre si y no son (ra-
cionalmente) accesibles individualmente. Si la fijacién de varias ejecuciones
musicales en un fonograma no forma parte normalmente del ambito de apli-
cacién de la Directiva, ello no es debido a que esos fonogramas no retnan los
requisitos de independencia de sus elementos y acceso individual a los mismos.
Esos fonogramas se subsumen en el concepto de bases de datos que recoge la
Directiva. Pero normalmente «no retune(n) las condiciones para su proteccién
(como bases de datos) por el derecho de autor», y tampoco representan una in-
versioén suficientemente sustancial para acogerse al derecho sui generis» (par.
19 E. de M.).

De acuerdo con lo dicho, las bases de datos compuestas por obras audiovisua-
les pueden quedar protegidas por la Directiva. De ahi que se considerase opor-
tuno precisar que ello debe entenderse «sin perjuicio de que» a dichas bases
de datos «se apliquen las normas reconocidas en su caso por la legislacién de
un Estado miembro relativas a la teledifusién de programas audiovisuales» (par.
59 E. de M.).

El ambito de proteccién de la Directiva se extiende «a los elementos necesarios
para el funcionamiento o la consulta de algunas bases de datos como el Thesaurus

' Asi lo entiende M.A. ESTEVE PARDO. La obra multimedia en la legislacion espariola. Aranzadi,
1997. Vid. en especial pags. 147 y ss.
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y los sistemas de indizacién» (par. 20 E. de M.). Semejantes elementos son nor-
malmente esenciales para la disposicién de forma sistematica y metédica de los
datos, siendo precisamente los que constituyen, en su caso, una creacién original
y/o causan en su creacién o aplicacién una inversién esencial. También se prote-
gen los «dispositivos tales como los CD-ROM y los DC-I» (par. 22 E. de M.).

En cambio, la Directiva no protege «los programas de ordenador utilizados en
la fabricacién o en el funcionamiento de bases de datos accesibles por medios
electrénicos» (art. 1.3). Nadie duda de la importancia que tales programas de
ordenador tienen con respecto a las correspondientes bases de datos'. Lo que
ocurre es que la Directiva considera que esos programas estdn suficientemen-
te protegidos por la Directiva 91/250/CEE, cuya plena vigencia mantiene ex-
presamente (art. 2.a) y par. 23 E. de M.).

III. EL DERECHO DE AUTOR
1. Las BASES DE DATOS COMO OBRA PROTEGIDA POR EL DERECHO DE AUTOR

El articulo 3.1 de la Directiva concede la proteccién derivada del derecho de
autor a las bases de datos originales, esto es, las «bases de datos que por la
seleccién o la disposicion de su contenido constituyan una creacion inte-
lectual de su autor». La Directiva se inclina pues por un concepto de origi-
nalidad («originalidad de la seleccién y disposicién» —par. 39 de la E. de M.)
subjetiva, prescindiendo de cualesquiera otros criterios («estéticos o cualitati-
vos» —vid. el par.16 E. de M.). Repite basicamente los criterios recogidos en
el articulo 1.°.3 de la Directiva 91/250/CEE, sobre la proteccién juridica de pro-
gramas de ordenador. Basta pues con no copiar (que se trate de «una labor de
creacién intelectual propia del autor» —par. 15 E. de M.) para que una base
de datos pueda ser considerada como obra. La influencia de los criterios del
copyright anglosajén, propio del Reino Unido e Irlanda' es evidente. A ello
hay que afiadir el probable deseo de acercar en este punto la Directiva a la le-
gislacién de algunos paises nérdicos, que atribufan ya antes una proteccién a
bases de datos carentes de originalidad"’.

5 Hay que tener en cuenta que el contenido de una base de datos es dificilmente disociable del
programa que memoriza y gestiona ese contenido. La disposicién u ordenacién de los datos o ele-
mentos contenidos en una base de datos depende del sistema de indexacién, que permita la loca-
lizacién de aquéllas. Pero esa indexacién o conjunto de referencias debe ser utilizado por el pro-
grama de ordenador que gestione la base de datos.

Sobre la dificultad de distinguir entre el programa de ordenador y la base de datos a los efectos
de su proteccién se pronuncia A. LUCAS, quien cuestiona dicha distincién. Droit d'auteur et nu-
mérique. Litec, 1998. Vid. pags. 55 y 58.

¢ Se concede el reconocimiento de obra en funcién del esfuerzo realizado (doctrina norteameri-
cana del sweat of the brow o inglesa del skill and labour). S6lo asi cabe entender que en el caso
Magill (sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de abril de 1995) los
tribunales irlandeses considerasen como obra protegida por el derecho de autor las programacio-
nes de televisién, cuya publicacién era el objeto del conflicto.

'7 Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia (proteccién decenal frente a la copia de catdlogos y pro-
ductos similares —tablas aritméticas, guias telefénicas, diccionarios, listas de precios, bibliografias,
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Mientras que ese criterio estrictamente subjetivo, en el que se prescinde de la
novedad objetiva y, consecuentemente, de toda altura creativa'®, no tiene re-
percusiones practicas en el Ambito de los programas de ordenador, habida cuen-
ta del enorme niimero de opciones entre las que su creador tiene que elegir en
casi todos los momentos de su elaboracién, en cambio ése no es el caso de las
bases de datos. Tanto la seleccién como la disposicion de su contenido no ofre-
cen en realidad tantas variantes. Esta constatacién pone de relieve que, atn sin
copiar, y siendo consecuentemente originales de acuerdo con el articulo 3.1 de
la Directiva, muchas bases de datos seran iguales o similares a otras preexis-
tentes. Lo que quiere decir que el 4mbito de proteccién derivado de la atribu-
cién del derecho de autor sera frecuentemente muy limitado o inexistente'.
Ello permite pronosticar la limitada importancia, que este derecho de autor
tendra en la practica, comparado con el derecho sui generis, que crea la
Directiva para proteger bases de datos que carezcan de toda originalidad, in-
cluso de ésta tan poco exigente establecida por el articulo 3.1 de la Directiva.
No obstante, la calificacién de las obras multimedia como bases de datos elec-
trénicas atribuye al derecho de autor sobre las mismas un considerable cam-
po de aplicacién, de alcance todavia dificil de calibrar®.

Recuérdese que el parrafo 19 de la E. de M. considera que «<normalmente la
compilacién de varias fijaciones de ejecuciones musicales en un C.D. no for-
ma parte del ambito de aplicacién de la Directiva... porque, como compila-
cién, no reune las condiciones para su proteccién de derecho de autor...».
Pues bien, esto sélo es cierto si, a pesar del criterio subjetivo de originalidad,
que la Directiva adopta con caracter general para aplicar el derecho de autor
a las bases de datos, no obstante, se entiende que esa originalidad subjetiva
s6lo es tal cuando determine alguna novedad objetiva, por minimo que sea
su nivel creativo’’. Lo que ocurre es que las recopilaciones de obras musica-

horarios de transportes, horarios de programacién, ...). Asi se dice en la Memoria Explicativa o
Exposicién de Motivos de la Propuesta de Directiva (13 de mayo de 1992). Vid. pag. 16.

¥ M. LEHMANN. The European Database Directive and its Implementation into German Law. ICC.
num. 7/1998, Vid. pag. 781; S. CAMARA LAPUENTE. El nuevo derecho sui generis sobre las bases
de datos, Actualidad Civil, 1999, num. 3. Vid. pags. 77-80.

1% Bso es lo que viene a entender correctamente la Sentencia de nuestro Tribunal Supremo 886/1997,
de 17 de octubre, al considerar que no existe plagio con respecto a unos listados de empresas or-
denados por provincias y por orden alfabético: «mas no procede confusién con todo aquello que
es comun, integra el acervo cultural generalizado o esta anticipado y al alcance de todos, como se-
fialan las sentencias recurridas sobre los métodos alfabéticos o por provincias y la constancia de
datos en registros fiscales, laborales, mercantiles o en las guias publicadas por Telefénica; si, pues,
faltan creatividad y originalidad, que es lo que ocurre en el caso, mal se pueden infringir los arts.
1, 10 y 12, aunque las bases de datos a las que se haya aportado ingenio, originalidad o cre-
atividad sean en abstracto susceptibles de proteccién, pues lo que ha de acreditarse en el plei-
to es la concurrencia concreta de tales extremos ... Y negado tal extremo, claro es que no se han
infringido ni el art. 11, al no existir plagio en actualizaciones, anotaciones o transformaciones, ni
el 17, por no existir propiedad intelectual excluyente».

2 En su caso las obras y los productos multimedia también pueden ser protegidas por el derecho
sui generis.

' Asf se entiende en realidad cuando se habla de la exigencia de que la base de datos tenga un
minimo grado de individualidad, como hace M. LEHMANN. The European Database Directive and
its Implementation into German Law. ICC. num. 7/1998, Vid. pag. 781.
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les contenidas en los fonogramas, y concretamente en los C.D., responden
normalmente a criterios de seleccién y de disposicién vulgares, carentes de
toda altura creativa. Con lo que, en definitiva, da lo mismo conceder o no la
proteccién del derecho de autor a semejante seleccién y/o disposicién de pie-
zas musicales. Si se concede esa proteccién, bastara que cualquier otro fo-
nograma presente alguna variacién, aunque sea menor, en la seleccién o en
la disposicién, para que se considere que no ha habido copia del fonograma
anterior, y que el nuevo, a su vez, merece también una propia proteccién por
el derecho de autor.

El art. 14.2 de la Directiva viene a poner de relieve que, a pesar del criterio es-
trictamente subjetivo de originalidad adoptado por el art. 3.1 para considerar
que una base de datos constituye una obra, en realidad los redactores de la
Directiva entienden que la aplicacién del mismo debe ir acompaiiada de algu-
na novedad objetiva por pequefia que sea; de manera que no se considera obra
aquella base de datos cuyos criterios de seleccién o de disposicién de estos dl-
timos sean totalmente comunes y utilizados habitualmente. Sélo asi cabe en-
tender la previsién de ese art. 14.2, encaminado a que sigan protegidas por el
derecho de autor aquellas bases de datos que, en el momento de la aprobacién
de la Directiva, son consideradas como obras en algin estado miembro
(Holanda), a pesar de no responder «a los criterios que las hacen susceptibles
de la proteccién del derecho de autor previstos en la presente Directiva» (par.
60 E. de M.).

Una auténtica originalidad (novedad objetiva) por pequefia que pueda ser re-
sulta bastante dificil de alcanzar en el campo de creacién de las bases de da-
tos. La originalidad en la seleccién disminuye conforme la base de datos en
cuestién pretenda ser completa con respecto al objeto de recopilacién de la mis-
ma. Una base de datos que pretenda ser exhaustiva en su materia prescindira
incluso de toda seleccién, puesto que incluira todas las obras, elementos o da-
tos que se correspondan con esa materia. En cuanto a la originalidad en la dis-
posicién del contenido queda también limitada, o incluso excluida, por la per-
secucién de la mayor funcionalidad posible o facilidad de manejo para los
usuarios de la base de datos.

La proteccién se refiere a la estructura (par. 15, in fine, E. de M.) o «forma
de expresién» (articulo 5, parrafo 1.°) de la base de datos. Su objeto es el con-
tinente y no el contenido. No se extiende «a su contenido y se entendera sin
perjuicio de los derechos que pudieran subsistir sobre dicho contenido» (ar-
ticulo 3.2 —par. 27 E. de M.); «por lo que no pueden incorporarse a una base
de datos o extraerse de ella sin el permiso del titular de los derechos o de sus
derechohabientes» «las obras protegidas por derecho de autor y las presta-

Asf lo entiende también A. LUCAS, hasta el punto de que considera que en este caso (al igual que en
el de los programas de ordenador) se abandona en realidad el tradicional criterio de exigir una ori-
ginalidad subjetiva (que dé lugar a un reflejo en la obra de la personalidad del autor) para asumir
en realidad el criterio objetivo, segiin el cual, ademas de no copiar, es preciso acreditar alguna ac-
tividad creativa de caracter objetivo. Droit d'auteur et numérique. Litec, 1998. Vid. pags. 32 y ss.
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ciones protegidas por derechos afines» (par. 26 E. de M.). Quedan pues ex-
cluidas las licencias no voluntarias para la introduccién en bases de datos de
tales obras y prestaciones protegidas, asi como para la extraccién de las mis-
mas. En ello insiste el parrafo 18 de la E. de M., ab initio: «lo dispuesto en
la presente Directiva se entendera sin perjuicio de la libertad de los autores
de decidir si permiten, y de qué manera, la inclusién de sus obras en una
base de datos, en particular si la autorizacién dada es de caracter exclusivo
0 no».

De acuerdo con el &mbito de aplicacién de la Directiva, en la estructura, y con-
secuentemente protegidos también, hay que incluir, en su caso, el thesaurus y
los indices o sistemas de indizacién. Frecuentemente seran precisamente esas
partes de la estructura de la base de datos las que reflejen la labor creativa de
su autor.

La proteccién de la base de datos por el derecho de autor no impide pues la
extraccion y reutilizacién por un tercero de alguno de los datos contenidos en
ella, cualquiera que sea su naturaleza. Las limitaciones a semejante extraccién
y reutilizacién, de existir, deberan proceder de otros derechos que tengan por
objeto esos datos.

2. EL AUTOR DE LA BASE DE DATOS

Al igual que en la Directiva 91/250/CEE, sobre la proteccién juridica de pro-
gramas de ordenador, el legislador comunitario no ha pretendido unificar esta
materia. Como es sabido, las bases de datos son frecuentemente fruto de una
actividad empresarial, a veces necesitada de una fuerte inversién. Ese es pre-
cisamente también el caso en la creacién de programas de ordenador. De ahi
que en ambos supuestos se haya querido dejar abierta la atribucién de la au-
toria y la atribucién de los derechos de explotacién a cualquiera de las fé6rmu-
las posibles para las obras realizadas por varias personas.

El art. 4 de la Directiva, que se ocupa de esta cuestién, es una copia casi lite-
ral del art. 2.°.1 y 2 de la mencionada Directiva 91/250/CEE. Como en esta ul-
tima, se prevén todas las férmulas posibles: la atribucién de la autoria a una o
a varias personas fisicas, asi como a una persona juridica (art. 4.1). Importa
sefialar que, con un criterio pragmatico, se opta por considerar autor (en el
caso de la persona juridica) a quien la legislacién de cada estado miembro «de-
signe como titular del derecho». También se contempla la férmula de las obras
colectivas, afirmando para las mismas algo tan evidente como que «la titulari-
dad de los derechos patrimoniales correspondera (en tal caso) a la persona que
sea titular de los derechos de autor». Es obvio que eso se puede afirmar para
cualquier tipo de obra, y no sélo para las colectivas. La tinica consecuencia
practica que cabria deducir de ese tenor literal del art. 4.2 es que, como con
mayor claridad se dice en el parrafo 28 de la E. de M., el «derecho moral no
entra en el ambito de aplicacién de la presente Directiva» (al igual que ocurre
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en todas las demas existentes hasta el presente dentro del campo de la propie-
dad intelectual®).

Finalmente el art. 4.3 recoge también la figura de la obra en colaboracién.
Aungque la misma se refiere literalmente sélo a «un grupo de personas fisicas»,
no deberia existir inconveniente en extenderla a personas juridicas también.

A diferencia del art. 2.°.3 de la Directiva 91/250/CEE, el art. 4 de la presente
Directiva no contiene una regulacién expresa sobre la titularidad de los derechos
de explotacién cuando la base de datos sea creada por un trabajador asalariado,
como consecuencia de su actividad en la empresa®. En este punto, se ha optado
por dejar la regulacién correspondiente en manos de los legisladores de los esta-
dos miembros, no excluyendo pues que los mismos opten por una férmula simi-
lar a la de ese art. 2.°.3 de la Directiva 91/250/CEE. Asi lo dice expresamente el
parrafo 29 de la E. de M.: «Considerando que el régimen aplicable a la creacién
asalariada se deja a la discrecién de los estados miembros; que, por lo tanto, nada
en la presente Directiva impide a los estados miembros precisar en su legislacién
que, cuando una base de datos haya sido creada por un empleado en cumpli-
miento de sus funciones o de acuerdo con las instrucciones de su empresario, este
dltimo, salvo disposicién contractual en contrario, sera el vinico facultado para
ejercer todos los derechos patrimoniales sobre la base de datos».

3. Los DERECHOS DE EXPLOTACION
3.1. Contenido

Bajo el epigrafe de Actos Sujetos a Restricciones®, el art. 5 de la Directiva enu-
mera los derechos patrimoniales o de explotacién que corresponden en princi-
pio al autor de una base de datos. Como ya se ha dicho al comentar el art. 4,
la Directiva no se ocupa del derecho moral de autor. La enumeracién del art.
5 es cerrada, aunque la amplitud de los términos utilizados permite probable-
mente incluir dentro de la misma todas las formas de explotacién de las bases
de datos®. Obsérvese que los apartados sucesivos hablan de «cualquier medio
y de cualquier forma», «cualquier otra modificacién», «cualquier forma de dis-
tribucién», «cualquier forma de comunicacién, ...» y «cualquier reproduccién,
...» respectivamente. Ademas, esa es la idea que parece recogerse en la E. de
M., al decirse «que entre los derechos exclusivos del autor debe incluirse el de
determinar como y quien debe explotar su obra» (par. 30).

En el caso de algun tipo de explotacién que no quedase incluido en esa enu-
meracién, obsérvese que el parrafo 32 de la E. de M. da a entender que en este

22 Vid. el art. 9 de la Directiva 93/98/CEE, sobre plazos de proteccién.

2 La misma existfa en la Propuesta inicial y en la Propuesta modificada (de 4 de octubre de 1993)
—art. 3.4—, pero posteriormente fue suprimida.

2% Vid. el art. 4 de la Directiva 91/250/CEE, sobre programas de ordenador.

% Se trata de todos los derechos (o facultades) normales reconocidas por el Convenio de Berna.
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punto la Directiva debe ser considerada, en su caso, como una Directiva de mi-
nimos: «Considerando que los estados miembros deben garantizar como mi-
nimo la equivalencia material de sus disposiciones nacionales respecto de los
actos sujetos a restriccién contemplados en la presente Directiva». De manera
que los estados miembros podrian conceder, si ello fuere necesario, nuevos de-
rechos de explotacién, respetando —claro esta— las excepciones a los derechos
de explotacién previstas por la propia Directiva (art. 6)%.

Los apartados contenidos en el art. 5 se refieren respectivamente a los cuatro
derechos exclusivos o facultades principales que los ordenamientos normal-
mente reconocen de forma explicita para la proteccién de la obra: los derechos
de reproduccién, modificacién, distribucién y comunicacién. Se afiade un quin-
to apartado dedicado a la explotacién de la base de datos modificada o deri-
vada de otra base de datos preexistente.

En primer lugar se contempla la reproduccién, que comprende tanto la tem-
poral como la permanente, tanto la total como la parcial, extendiéndose a cual-
quier medio que se utilice para su obtencién y a cualquier forma que la mis-
ma pueda revestir. Se trata de una descripcién amplisima del derecho de
reproduccién, que no deja margen para ninguna exclusién®.

En segundo lugar el art. 5 se refiere al derecho de modificacién. En principio
resulta sorprendente que este derecho o facultad se mencione antes que los de-
rechos de distribucién y de comunicacién, ya que éstos suelen tener una mayor
importancia en la explotacién de las obras. Probablemente ello sea reflejo de la
preocupacién que se explicita en la propia E. de M. con respecto a lo que pa-
rece ser la modificacién que en la practica puede tener una mayor importancia
para la explotacién de las bases de datos, y que es concretamente su reordena-
cion®®. Ello explica la mencién expresa de la misma, junto con la traduccién y
la adaptacién. Estas son las palabras que al respecto contiene el parrafo 38 de
la E. de M.: «Considerando que el uso cada vez mayor de la tecnologia digital
expone al fabricante de una base de datos al peligro de que el contenido de la
misma sea copiado y reordenado electrénicamente sin su autorizacién con el
fin de crear una base de datos de idéntico contenido, pero que no infringiria los
derechos de autor respecto a la reordenacién de la base original».

Como es légico, tanto el derecho de reproduccién como el de modificacién tie-
nen relevancia siempre que se refieran a una parte suficientemente importante
de la base de datos para constituir, en su caso, una infraccién de tales derechos
sobre la seleccién y la disposicién de los datos. Asi nos lo recuerda la Memoria
Explicativa o Exposicién de Motivos de la propuesta de Directiva®.

2 Recuérdese que, segtin el art. 43.5 LPI, «La transmisién de los derechos de explotacién no al-
canza a las modalidades de utilizacién o medios de difusién inexistentes o desconocidos al tiem-
po de la cesién».

¥ Comparar con el art. 4.°.a) de la Directiva 91/250/CEE.

2 Posible copia también del art. 4.°.b) de la Directiva 91/250/CEE.

2 Vid. apartado 5.0, parrafos 2.° y 3.°, pags. 45-46.
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El tercero de los derechos o facultades contemplados es el de distribucién al
publico. La Exposicién de Motivos parece considerar como tal no sélo la dis-
tribucién mediante la puesta a disposicién de copias (o, en su caso, de la pro-
pia base de datos original), sino también la puesta a disposicién de los usua-
rios a través servicios de acceso en linea (telematica)®®. Asi se deduce de los
parrafos 31, 33 y 34 de aquélla: «Considerando que la proteccién de las bases
de datos por el derecho de autor abarca igualmente la puesta a disposicién de
bases de datos en forma distinta de la distribucién de copias»;
«Considerando que la cuestion del agetamiento del derecho de distribucién
no se plantea en el caso de bases de datos en linea, que entran en el marco de
prestacién de servicios ...»; «Considerando, sin embargo que, una vez que el ti-
tular de derechos de autor ha puesto a disposicién del usuario una copia de la
base de datos a través de un servicio de acceso en linea o de otro medio de
distribucidn, ...». Ello resulta mas chocante si se tiene en cuenta que al refe-
rirse a continuacion al derecho o facultad de comunicacién, se prescinde de la
calificacién de puablica para la misma (cierto que en el apartado siguiente se
habla ya de «comunicacién, exhibicién o representacién al publico»); lo que
facilitaria la consideracién de ese servicio de puesta a disposicién como un caso
a integrar en el derecho o facultad de comunicacién®. Sin embargo, la Memoria
Explicativa o Exposicién de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva deja
bien claro que sus redactores consideraban el acceso en linea como un supuesto
de distribucién®’. No obstante, no resulta igual de claro que este criterio se man-
tuviese en la redaccion definitiva de la Directiva.

En el apartado dedicado al derecho de distribucién se recoge expresamente la
doctrina ya consolidada sobre el agotamiento del derecho dentro de la
Comunidad Europea cuando esa distribucién se produce a través de la venta
de copias de la base de datos®. Semejante agotamiento légicamente no se ex-
tiende, por la propia naturaleza del servicio, a aquellos supuestos en los que la
base de datos se explota a través de un servicio de acceso en linea. Asi lo re-

*® Aunque, tanto nuestra LPI (art. 20), como el art. 8.° del Tratado de la OMPI de diciembre de
1996 sobre derecho de autor, como el art. 3.° de la Propuesta de Directiva relativa a la armoniza-
cién de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la in-
formaci6n, parecen considerar semejante puesta a disposicién de las obras como un caso de co-
municacién publica de las mismas. En efecto, este es el tenor literal del art. 3.1 de dicha Propuesta
de Directiva (que se mantiene en la Propuesta modificada —de 7 de abril de 1998): «los estados
miembros concederdn a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comuni-
cacién al publico de los originales y copias de sus obras, por procedimiento aldmbricos o inalam-
bricos, incluida la puesta a disposicién del pablico de sus obras de tal forma que cualquier
persona pueda acceder a las mismas desde el lugar y en el momento que ella misma elija».
31 El mismo estaba claramente contemplado en el art. 20.2.i) LPI, en su redaccién anterior a la
Ley 5/1998 de transposicién de la Directiva.

¥ «Como la distribucién de bases de datos en linea es actualmente el medio de distribucién al pa-
blico mas corriente, importa destacar que el parrafo 5.d) («cualquier forma de distribucién entre
el publico») comprende todas las formas de distribucién. No obstante, en un futuro las versiones
en CD-ROM de muchas bases de datos seran igualmente puestas a la venta, por lo que se prevé
que el autor tendra un derecho de control sobre los alquileres de las copias que hayan sido ven-
didas»(aptdo. 5.d) — pag. 46) —traduccién mia del texto francés.

3 Vid. el art. 9.2 de la Directiva 92/100/CEE, sobre alquiler y préstamo, y otros derechos afines;
los arts. 19.2, 109.2, 117.2, 123.2, 126.e), par. 2.° LP1L.
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cuerda expresamente el parrafo 33 de la E. de M.: «contrariamente a lo que su-
cede con los CD-ROM vy los CD-I, en que la propiedad intelectual se halla in-
tegrada en un soporte material, es decir, una mercancia, cada prestacién en li-
nea es, en efecto, un acto que requerira autorizacién si ello esta previsto en el
derecho de autor».

Son modalidades propias de la distribucién el alquiler y el préstamo. Ambos
siguen regulados, en el caso de las bases de datos también, por la Directiva
92/100/CEE, segun deriva del art. 2.b) y del parrafo 24 de la E. de M. de la pre-
sente Directiva. Lo que implica que los conceptos mismos de alquiler o arren-
damiento y préstamo de las bases de datos seran los establecidos en la men-

cionada Directiva 92/100/CEE*.

En cuarto lugar el art. 5 se refiere al derecho o facultad de comunicacién, ex-
hibicién o representacién. Al no hacer mencién expresa de que tales formas
de divulgacién se dirijan al puablico®, no cabe albergar duda alguna de que
dentro de las mismas queda comprendida cualquier sistema que permita a
terceros utilizar una base de datos sin necesidad de detentar, o poseer, aun-
que sélo sea temporalmente, dicha base de datos o una copia de la misma.
Conviene recordar que la proteccién derivada de este derecho —al igual que
ocurre con todos los deméas contemplados en el art. 5— se refiere al conti-
nente o «forma de expresién» de la base, y no al contenido, de acuerdo con
el art. 3.2. Ello pone de relieve la menor importancia que este derecho o fa-
cultad tiene comparada con la que podria tener si se extendiese también al
contenido de la base de datos.

Por ultimo, la Directiva contempla también la «reproduccién, distribucién, co-
municacion, exhibicién o representacién al pablico» de las bases de datos modi-
ficadas o derivadas como consecuencia de la modificacién de otra base de datos
preexistente. Esta mencién resulta en principio, desde un punto de vista concep-
tual, algo sorprendente. En efecto, los derechos de autor se extienden tanto a una
obra originaria, como a la derivada de la misma. Normalmente, cuando la obra
derivada haya sido realizada por otro autor, éste debera contar con la autoriza-
cién del autor o causahabiente de la obra originaria. En esa autorizacién (con-
trato) sera donde se pacte la participacién de aquél en la explotacién de la obra
derivada®. Sin esa autorizacién la obra derivada no se podria explotar. Lo que

3 Vid. el art. 1.°.2 y 3 de la misma; arts. 19.3y 4, 109.3y 4, 117.4y 5, 123.3y 4 LPL

% En la Propuesta inicial y en la modificada sf que existia tal mencién expresa (art. 5.e). Lo que
coincidfa plenamente con los ejemplos que se contemplaban en la Memoria Explicativa o
Exposicién de Motivos: «El titular de los derechos puede igualmente prohibir la comunicacién, ex-
hibicién o funcionamiento de su base de datos ante el ptiblico. Como las bases de datos que con-
tienen informaciones de tltima hora (tales como las cotizaciones de cierre de la Bolsa) sirven cada
vez mas como fuente de exhibicién puablica de la informacién, por ejemplo en los aeropuertos, so-
bre paneles gigantes en la calle, en los hoteles, ... Es preciso prever un cierto control de esas ac-
tividades, puesto que desbordan el circulo familiar» (aptado. 5.e) —péag. 47) —traduccién mia del
texto francés.

% Cabe hablar de un contrato de transformacién, como lo hace el art. 89 LPI con respecto a la
obra audiovisual derivada.
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quiere decir que para su reproduccién, distribucién, comunicacién, exhibicién o
representacién al publico es precisa la autorizacién del titular de la obra origina-
ria, que tiene esos derechos de exclusiva, junto con el autor de la obra derivada,
sobre esta ultima. Ello serfa asi, de acuerdo con los principios generales del de-
recho de autor, sin duda vigentes en todos los estados miembros, aunque la
Directiva no dijese nada al respecto. La mencién expresa de esa extensién de los
derechos de explotacién a las bases de datos derivadas de otras anteriores sélo es
explicable por la preocupacién que los redactores de la Directiva muestran fren-
te a las posibilidades que la tecnologia digital proporciona para defraudar los de-
rechos de autor sobre las bases de datos, a las que se hace referencia en el pa-
rrafo 38 de la E. de M. (anteriormente transcrito), y que —como ya he dicho—
justifica también la mencién del derecho o facultad de modificacién en segundo
lugar, justo después del derecho o facultad de reproduccién, en este art. 5¥.

3.2. Duracion

La duracién de los derechos de explotacién sigue sometida, también para las
bases de datos a la Directiva 93/98/CEE. Asi se establece en el art. 2.c) de la
Directiva y en el parrafo 25 de la E. de M. Lo que quiere decir que se exten-
dera hasta 70 afios después del fallecimiento del autor, hasta 70 afios a partir
de la muerte del altimo autor superviviente, hasta 70 afios a partir de que la
base de datos haya sido licitamente hecha accesible al publico, o hasta 70 afios
desde su creacién, seguin cada caso (art. 1 de la Directiva 93/98/CEE).

El art. 14.1 reconoce también estos derechos a «las bases de datos cerradas an-
tes» del 1 de enero de 1998, siempre que «cumplan en esa fecha los requisitos
exigidos» en el art. 3.1 de la propia Directiva. Lo que «se entendera sin perjui-
cio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos antes de» dicha fecha
(art. 14.4). Seran pues protegidas en los términos que derivan del art. 5 de la
Directiva y del art. 1 de la Directiva 93/98/CEE.

En cambio, «cuando una base de datos, que en la fecha de publicacién de la
... Directiva (27 de marzo de 1996) esté protegida por un régimen de derecho
de autor en un estado miembro, no responda a los criterios que la harian sus-
ceptible de la proteccién del derecho de autor previstos en el apartado 1 del
art. 3, la ......... Directiva no tendra como efecto reducir en dicho estado miem-
bro el plazo de proteccién concedido con arreglo al régimen mencionado que
quede por transcurrir» (art. 14.2).

4. EXCEPCIONES AL DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACION

El art. 6 de la Directiva introduce varias excepciones a los derechos o faculta-
des que reconoce el art. 5. Esto es, supuestos en los que determinados sujetos

% Vid. también el art. 4.°.b) de la Directiva 91/250/CEE.

24



La proteccion juridica de las bases de datos

podran reproducir, modificar, distribuir, comunicar, sin necesidad de autoriza-
cién alguna del titular de aquellos derechos o facultades sobre la base de da-
tos. Una primera excepcién, recogida en el art. 6.1, tiene caracter general y se
establece a favor del usuario legitimo®; ademas se impone a los estados miem-
bros, que deberan transponerla necesariamente a sus respectivos ordenamien-
tos nacionales. Las demas excepciones, enumeradas en el art. 6.2 son especifi-
cas, tanto en cuanto a los derechos o facultades excepcionados como a los
sujetos beneficiarios de la excepcién; ademads, su transposicion a los respecti-
vos derechos nacionales de los estados miembros se deja abierta a la voluntad
de los mismos.

Es légico que el usuario legitimo de una base de datos (o de copias de la misma)
pueda efectuar, sin necesidad de autorizacién expresa alguna, todos aquellos ac-
tos que sean necesarios «para el acceso al contenido de la base de datos y su nor-
mal utilizacién» por él mismo. Se trata de una excepcién que debe derivar de la
correcta interpretacion (art. 1258 CC) del «contrato de licencia celebrado con el
titular del derecho « (par. 34 E. de M.). El legislador comunitario reproduce aqui
a tal efecto una excepcién similar, aunque mas ampliamente formulada, a la re-
cogida en los arts. 5 y 6 de la Directiva 91/250/CEE, sobre programas de ordena-
dor y con mayor fuerza (imperativa) en todos los casos®. Con el fin de garantizar
esa correcta interpretacién del contrato de licencia, opta por establecer una ex-
cepcién general, tan amplia como sea necesaria®. Probablemente sera excesiva
(en el sentido de innecesaria) para la mayoria de los casos, con respecto a algu-
nos de los derechos contemplados en el art. 5: piénsese en los derechos o facul-
tades de explotacién sobre la base de datos modificada, a la que se refiere el art.
5.c). Pero ese exceso vendra siempre limitado por la funcionalidad del objetivo

% Es usuario legitimo quien usa o utiliza una base de datos, o disfruta de ella, por razén de una
licencia o autorizacién del titular del derecho. '

¥ Mientras que en esa Directiva 91/250/CEE la excepcién o limite sélo es imperativa para los su-
puestos del art. 5.2 y 3, y el art. 6 (Vid. art. 9.1, in fine).

4 La misma puede valer para excepcionar la reproduccion temporal del art. 5.a) «cuando forme(n)
parte integrante de un proceso tecnolégico cuya tinica finalidad consista en facilitar el uso de una obra
u otro trabajo, y que no tengan por s{ mismos una significacién econémica independiente», como se
prevé expresamente en el art. 5.1 de la Propuesta de Directiva relativa a la armonizacién de determi-
nados aspectos de derechos de autor y derecho afines en la sociedad de la informacién (10 de di-
ciembre de 1997). Lo que se glosa asf en la Memoria Explicativa o Exposicién de Motivos:

«La finalidad del apartado 1 del articulo 5 es excluir del 4mbito del derecho de reproduccién de-
terminados actos dictados por la tecnologia, pero que carecen por si mismos de valor econémico
significativo ... En tales casos, resulta oportuno limitar el alcance del derecho de reproduccién y
proteger exclusivamente a aquellos actos de reproduccién que, por si mismos, tienen un valor eco-
némico significativo. Esta excepcién obligatoria a nivel comunitario es fundamental, dado que es-
tas reproducciones tan efimeras subordinadas al uso final de una obra se producirdn en la mayor
parte de los actos de explotacién de material protegido, que a menudo presentaran caricter trans-
nacional. Por ejemplo, cuando se transmita un video a la carta desde una base de datos situada en
Alemania a un ordenador doméstico en Portugal, esta recuperacién implicara una copia del video,
en primer lugar, en el lugar de la base de datos y, posteriormente y por término medio, hasta un
minimo de cien actos de almacenamiento, a menudo efimeros, a lo largo de la transmisién a
Portugal. Si la situacién divergiera sustancialmente en los distintos estados miembros, ddndose el
caso de que algunos exigiesen autorizacién para tales actos subordinados, existirfa un riesgo im-
portante de obstaculizacién de la libre circulacién de obras y servicios, y, en particular de los ser-
vicios en linea que incluyeran objetos protegidos» (aptdo. 3, parr. 2.° —pdag. 32).

25



Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano

perseguido: lo que sea necesario para el acceso al contenido de la base o para
su normal utilizacién. Ademas, también en aras de asegurar al usuario legitimo
sus derechos contractuales, se establece expresamente la nulidad «de pleno dere-
cho» de «cualesquiera pactos contrarios a lo dispuesto en» este «apartado 1 del
art. 6» (art. 15 de la Directiva).

Conviene recordar de nuevo que estamos hablando de excepciones a los dere-
chos de explotacién sobre el continente y no sobre el contenido de la base de
datos. Ello pone de relieve la limitada importancia practica de tales excepcio-
nes. En muchos casos, cuando el usuario legitimo tenga tinicamente interés en
el contenido de la base de datos, podra utilizar dicho contenido sin necesidad
de hacer uso de las excepciones previstas en este art. 6.1. Ello se acentda en el
caso de que el usuario tenga interés tinicamente en acceder a una parte del
contenido.

La precisién contenida en la segunda parte del art. 6.1, al limitar la excepcién,
en su caso, a aquella parte de la base de datos que el usuario legitimo esté au-
torizado a utilizar tiene todavia mas escaso margen de aplicacién practica. En
efecto, frecuentemente la seleccién o la disposicién original del contenido de
la base de datos (esto es, la forma de expresién o continente de la misma pro-
tegido por el derecho de autor regulado en la Directiva) no se encuentra ya re-
flejada en cada una de las partes de la misma*.

Como ya he indicado, las excepciones recogidas en el art. 6.2 no se imponen
directamente a los estados. La Directiva se limita a permitir su introduccién
en los ordenamientos de los estados miembros, asegurandose, de que «en cual-
quier caso, esta facultad debera utilizarse conforme a las disposiciones del
Convenio de Berna» (par. 35 E. de M.). De ahi la precisién del art. 6.3, que
prohibe interpretar el art. 6.2 (también el art. 6.1) «de manera tal que» se «cau-
se un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del titular del derecho o
que vaya en detrimento de la explotacién normal de la base de datos» (com-
parar con el art. 9.2 del Convenio de Berna*)*. También en este art. 6.2 las ex-
cepciones afectan légicamente «a la estructura de la base de datos» (par. 35 E.

de M.).

La lista de excepciones de este art. 6.2 constituye un numerus clausus, del que
podran hacer uso o no los estados miembros. La Directiva renuncia a una ar-

4 No obstante, no debe menospreciarse la funcién instrumental que en ocasiones tendra el acce-
so (comunicacién) y la reproduccién (aunque sea efimera y/o parcial) a la estructura como via ne-
cesaria de acceso al contenido de la base de datos.

2 En el que la doctrina ha venido viendo la existencia de tres reglas o condiciones, que debe cum-
plimentar cualquier excepcién del derecho de autor: especialidad o especifidad de la excepcién,
que no afecte a la explotacién normal de la obra y que no cause un perjuicio injustificado a los in-
tereses legitimos del autor.

4 M.A. ESTEVE PARDO entiende que el art. 6.3 «tiene su importancia en relacién con el posible
sistema de licencias legales u obligatorias que algunos de los estados miembros pueden haber in-
troducido para los supuestos contemplados en este articulo. La obra multimedia en la legislacion
espariola. Aranzadi, 1997. Vid. pag. 157.
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monizacién total de esta cuestién. Ese numerus clausus deberia interpretarse
restrictivamente, puesto que se trata de excepciones a un derecho, que ademas
deben respetar los limites del art. 6.3.

Sin embargo, el art. 6.2.d) deja abierta la puerta a todo tipo de excepciones,
siempre que se trate de excepciones «tradicionalmente contempladas» por el
derecho interno de uno de los estados miembros, «sin perjuicio de lo dispues-
to en las letras a), b) y ¢)». La renuncia a la armonizacién es pues mayor de lo
que inicialmente puede parecer. No s6lo no se obliga a los estados miembros
a incorporar las excepciones contempladas en dichos apartados a), b) y ¢), sino
que ademas se les permite afiadir otras, siempre que ya se encuentren previs-
tas en la legislacién de un estado miembro en el momento de aprobacién de
la Directiva (ésta parece ser la referencia correcta para acreditar que la excep-
cién es tradicional*). Ni que decir tiene que probablemente sea con respecto a
tales excepciones donde el limite del art. 6.3 tenga una mayor relevancia.

También procede analizar si esa precisién contenida al final del art. 6.2.d) («sin
perjuicio de ....») refleja la preocupacién del legislador comunitario por evitar
que el mencionado 6.2.d) sea utilizado para interpretar ampliamente o incluso
para desbordar los limites de las excepciones contenidas en los apartados an-
teriores a), b) y ¢), con el fin de garantizar su interpretacién restrictiva, propia
de toda excepcién a los derechos de explotacién sobre una obra. Esa seria la
anica forma de dar un contenido real a ese «sin perjuicio de ...». De no tener
tal sentido, se trataria de una mera precisién formal, que vendria a recordar lo
que resulta obvio: que las excepciones que se autorizan en el art. 6.2.d) no son
obstaculo para hacer valer las enumeradas en los apartados a), b) y ¢), sin te-
ner en cuenta si se trata de excepciones tradicionales del derecho interno de
un estado miembro.

En mi opinién, no deberia de existir obstaculo para ampliar las excepciones de
esos apartados a), b) y ¢) en base al art. 6.2.d) siempre que —claro esta— la
ampliacién se produjese al amparo de la legislacién interna previamente vi-
gente. Aunque ello suponga, como ya he indicado, reducir el «sin perjuicio de
...» a una mera expresién formal de reenvio. No debe albergarse preocupacién
por esta interpretacién, puesto que siempre quedara limitada, en garantfa de
los derechos de explotacién sobre la base de datos, por los criterios del Convenio
de Berna, expresamente recogidos en el art. 6.3%,

4 «Si, sea por soluciones propias de los estados miembros, sea por acuerdos pactados entre el cre-
ador de la base de datos y el propietario de los derechos sobre el contenido, ciertas obras pueden
ser objeto de derogaciones a los derechos exclusivos del autor, deberia ser posible continuar la re-
alizacién de tales actos, aunque su ejecucién implique técnicamente un atentado a los derechos
sobre la seleccién o la disposicién de las materias. Se trata de una medida necesaria para evitar
que se llegue a una situacién de que una obra incorporada a una base de datos pudiese tener una
proteccién mas amplia que la que le corresponderia si hubiese sido distribuida por otros medios»
(aptdo. 7.2, parr. 1.° —péag. 49— de la Memoria Explicativa o Exposicién de Motivos de la Propuesta
de Directiva) —traduccién mifa del texto francés.

“ Bn contra A. STROWEL / J.P. TRAILLE. Le Droit d’Auteur, du Logiciel au Multimédia. Bruylant.
Bruxelles, 1997. Vid. pag. 274.
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El art. 6.2.a) permite libremente, sin necesidad de autorizacién alguna la «re-
produccién con fines privados de una base de datos no electrénica»*. La ex-
cepcién concierne pues unicamente al derecho o facultad de reproduccién y a
las bases de datos no electrénicas*’. Hay que tener en cuenta la enorme facili-
dad de reproducir las bases de datos electrénicas. Ello sin duda ha inducido a
excluir las mismas de esta excepcién. No se olvide, por otra parte, que proba-
blemente dichas bases de datos electrénicas serdan las mas importantes por su
valor econémico e informativo.

Surge la duda de si cabe reproducir libremente las bases de datos electrénicas
cuando ello se haga a partir de una copia no electrénica. En principio, si lo
que se trata de evitar es la facilidad de la reproduccién, ello deberia permitir-
se. No obstante, las dificultades que pueden existir a la hora de probar que se
trata de una copia a partir de un soporte no electrénico (por ejemplo, un so-
porte en papel) inducen a adoptar la solucién contraria. Cuando una base de
datos se comercialice por el titular de los derechos de explotacién en forma o
soporte electrénico, la reproduccién de la misma, a partir de cualquier forma
o soporte queda excluida de la excepcién.

Esta solucién permite ademas poner coto al fraude que consistiria en copiar
una base de datos electrénica a partir de un soporte no electrénico para tras-
poner posteriormente dicha copia a un soporte electrémico.

La excepcién del art. 6.2.a) vale iinicamente para las reproducciones «con fi-
nes privados». Debe entenderse por tales fines privados los fines no empresa-

% Quedan pues excluidos de la excepcién las obras multimedia.

4 La copia privada tiene un alcance distinto segin se aplique a la tecnologfa analégica o a la tec-
nologia digital. En la Memoria Explicativa o Exposicién de Motivos de la Propuesta de Directiva
relativa a la armonizacién de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en
la sociedad de la informacién se hacen las siguientes observaciones:

«Al decidir cual debe ser el enfoque adecuado de la copia privada en el contexto de la Propuesta,
hay que tener en cuenta los avances tecnolégicos. En principio, la tecnologia digital permite a los
consumidores realizar copias privadas riapidas y multiples con la misma calidad que el original.
Sin embargo, atn es dificil saber si la copia privada digital se convertird en una actividad usual
entre los consumidores. Se espera que la tecnologia digital permita un control efectivo de la copia
privada y la sustitucién de los sistemas de retribucién por sistemas de licencia individual que ya
se estan desarrollando (en el contexto de la gestién electrénica del derecho de autor), al menos en
el entorno en linea. Estos cambios pueden llevar a algunos estados miembros a suprimir las ex-
cepciones aplicadas a la copia digital, siguiendo el ejemplo de un estado miembro concreto que ya
las ha eliminado, habida cuenta asimismo del impacto econémico que la copia privada puede te-
ner sobre la explotacién normal del derecho de reproduccién. Otros estados miembros podrian es-
tar interesados en autorizar en cierta medida la copia privada digital combindndola con sistemas
de retribucién aunque, probablemente, en un dmbito mas restringido que el tradicional, puesto
que puede ocurrir que no se disponga de la tecnologia para la limitacién de la copia, o ésta no se
adapte a todos los tipos de copia privada. Teniendo en cuenta todas estas incégnitas, tanto por lo
que respecta al cumplimiento de la normativa sobre la copia privada en un entorno digital como
a la actitud de los consumidores en este 4mbito, parece prematuro plantear un enfoque de mayor
armonizacién por lo que respecta a la copia privada digital. Asi pues, se propone dejar a los esta-
dos miembros la posibilidad de mantener o introducir excepciones en este 4mbito ... La Comisién
llevara a cabo un estrecho seguimiento de la evolucién del mercado por lo que respecta a la copia
privada digital y consultara a las partes interesadas durante la segunda mitad de 1998 a fin de
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riales o profesionales, y no colectivos*. Como es sabido en los derechos na-
cionales de algunos de los estados miembros esa excepcién de copia privada se
complementa con un canon o remuneracién compensatoria, que se impone so-
bre el precio de comercializacién de los aparatos y de los soportes que sirven
para realizar tales copias. Sobre este ultimo aspecto la Directiva no se pro-
nuncia.

Segun el parrafo 35, in fine, de la E. de M., «conviene distinguir las excepcio-
nes a titulo de uso privado de la reproduccién con fines privados, que concierne
a disposiciones de derecho nacional de algunos estados miembros en materia
de impuestos sobre los soportes virgenes o los aparatos de grabacién». No es
claro el significado de este pasaje de la E. de M. El sentido asumido en lo que
acabo de decir es el de considerar que la referencia a «las excepciones a titulo
de uso privado» remite al art. 6.1, del que se pretende distinguir este otro su-
puesto del art. 6.2.a) de «reproduccién con fines privados». No obstante, ca-
bria entender el pasaje en cuestién en el sentido de que la excepcién del art.
6.2.a) deba quedar exenta, en su caso (en los estados miembros que reconoz-
can la figura) de esa remuneracién o canon compensatorio por copia privada®.

El art. 6.2.b) comprende en principio una excepcién que se extiende a cual-
quier «utilizacién», es decir, a cualquiera de los derechos o facultades enume-
rado en el art. 5. No obstante, puesto que la excepcién se condiciona a «fines
ilustrativos de ensefianza o de investigacién cientifica», lo mas frecuente es que
nos encontremos con supuestos de reproduccién y distribucién (lo que exclu-
ye la excepcién de comunicacién). Tanto la ensefianza como la investigacién
cientifica pueden ser entendidas en su sentido mas amplio. De ahi que el pa-
rrafo 36 de la E. de M. nos diga que «la expresion investigacién cientifica con
arreglo a la presente Directiva abarca tanto a las ciencias naturales como a las
ciencias humanas». Esos fines ilustrativos de ensefianza o de investigacién de-
ben enmarcarse en un objetivo no comercial. Lo que implica que deban pro-
ducirse fuera de cualquier contexto empresarial o profesional®*. Como es habi-
tual en todas las excepciones de la Propiedad Intelectual relacionadas con lo
que la doctrina conoce como derecho de cita, la excepcién autoriza la utiliza-
cién de la base de datos, «en la medida justificada por el objetivo ... que se per-
sigue», y debe utilizarse siempre indicando la fuente®'.

El parrafo 37 de la E. de M. recuerda «que el apartado 1 del art. 10 del Convenio
de Berna no se ve afectado por la presente Directiva». No obstante, dado el te-
nor literal de ese art. 10.1 del Convenio de Berna, parece que la excepcién que

adoptar las medidas oportunas. La consulta se centrara en particular en los aspectos tecnolégicos
y en el equilibrio entre derechos e intereses» (aptdo. 6, parr. 3.° —pags. 33-34).

Tampoco se permite la copia privada en los programas de ordenador. Vid. arts. 25.3 y 99.a) LPL
4 Asi debe entenderse por consiguiente el nuevo art. 34.2.a), en concordancia con el art. 31.1.2.°,
in fine LPL Vid. el art. 6.3 de la Directiva.

4 Aunque semejante trato diferenciado del concedido a las demdas obras no resulta justificado.
% No hay que olvidar que tanto la ensefianza como la investigacién pueden tener fines comercia-
les o lucrativos.

5! Lo que debe comprender el nombre del autor. Vid. art. 32 LP1 y art. 10.3 del Convenio de Berna.
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contiene coincidird parcialmente con la excepcién derivada del art. 6.2.b). Se
trata pues de aclarar que ese art. 10.1°* seguira plenamente vigente en aquello
que exceda del art. 6.2.d) (por ejemplo, el art. 10.1 no se circunscribe a «fines
ilustrativos de ensefianza o de investigacién cientifica», ni a un «objetivo no
comercial» ).

La ultima excepcién especifica que se autoriza a los estados miembros es la co-
rrespondiente a «una utilizacién para fines de seguridad publica o a efectos de
un procedimiento administrativo o judicial». Se trata también de una excep-
cién habitual de la Propiedad Intelectual, que deriva del orden publico propio
de los estados. Probablemente los fines de seguridad publica podrian integrar-
se siempre en algin procedimiento administrativo o judicial.

Una vez mas conviene recordar que el alcance practico de estas excepciones es
reducido, habida cuenta que se refiere a los derechos sobre «la forma de ex-
presién» de las bases de datos, y no sobre su contenido®. También debo insis-
tir en que el art. 6.2 no obliga a introducir esas excepciones en los ordena-
mientos de los estados miembros. Simplemente las autoriza, y establece un tope
para las mismas. Lo que quiere decir que los estados miembros pueden trans-
ponerlas hasta ese tope, o por debajo del mismo, pero no por encima de él, sal-
vo si ello puede recibir el respaldo del art. 6.2.d) (en la interpretacién que aqui
se ha propugnado).

IV. EL DERECHO SUI GENERIS
1. EL DERECHO SUI GENERIS SOBRE LAS BASES DE DATOS: FUNCION, SUJETO Y OBJETO
1.1. Funcién

La Directiva introduce un nuevo derecho de propiedad intelectual, que deno-
mina sui generis, para la proteccién del contenido de las bases de datos «cuan-
do la obtencién, la verificacién o la presentacién de dicho contenido represen-
ten una inversién sustancial desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo»
(art. 7.1). En los parrafos 6 a 12 de la E. de M. se explican las razones para el
establecimiento de semejante derecho, con el que se pretende proteger las in-

52 «Son licitas las citas tomadas de una obra que se haya hecho licitamente accesible al publico, a
condicién de que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que
se persiga, comprendiéndose las citas de articulos periodisticas y colecciones periédicas bajo la
forma de revistas de Prensa».

% La precisién contenida en este parrafo 37 de la E. de M., que acabo de transcribir, podria cons-
tituir un argumento a favor de la tesis, segun la cual, el art. 6.2.d) no puede ser utilizado por los
estados miembros para ampliar las excepciones contenidas en los apartados anteriores a), b) y ¢).
5 Vid. la nota 44.

De ahi que la Propuesta inicial de Directiva incluyese un articulo 7 (que luego pasé a ser el art. 8
de la Propuesta modificada, y finalmente quedé suprimido), que pretendia complementar el ante-
rior, dedicado a las «Excepciones a los actos prohibidos en virtud de derechos de autor sobre el
contenido» de las bases de datos.
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versiones llevadas a cabo en la fabricacién de las bases de datos. Se viene a de-
cir «que el crecimiento exponencial de la cantidad de informacién generada y
procesada anualmente en la Comunidad y en todo el mundo en los sectores del
comercio y la industria exige que en todos los estados miembros se invierta en
sistemas avanzados y tratamiento de la informacién» (par. 10), sobre todo si se
tiene en cuenta «que, en la actualidad existe un gran desequilibrio en el nivel
de inversién en el sector de las bases de datos, tanto entre los estados miem-
bros como entre la Comunidad y los principales paises terceros productores de
bases de datos» (par. 11)*. Ahora bien, mientras «la fabricacién de una base
de datos requiere una gran inversién en términos de recursos humanos, técni-
cos y econémicos», resulta «que las bases de datos se pueden copiar o se pue-
de acceder a ellas a un coste muy inferior al necesario para crearlas de forma
independiente» (par. 7). Lo que quiere decir que la inversién deseable «en sis-
temas modernos de almacenamiento y tratamiento de la informacién (bases de
datos) no se llevara a cabo en la Comunidad sin la creacién de un régimen es-
table y uniforme de proteccién juridica de los derechos de los fabricantes de
bases de datos» (par. 12), habida cuenta de las insuficiencias que presenta ac-
tualmente la aplicacién a esta materia de las reglas sobre competencia desleal

(par. 6).

Inicialmente, al comenzar la elaboracién de la Directiva, la Comisién no
habia tenido en cuenta la existencia de una inversién como requisito de
esta proteccién®. Pero precisamente dicho requisito se revela indispensa-
ble desde el momento en que es esa inversién la que se pretende proteger
con el nuevo derecho sui generis. Ha de tratarse de una inversién sustan-
cial, cuantitativa o cualitativa, que puede referirse a la financiacién eco-
némica o/y al trabajo necesario para la bisqueda, recopilacién y presen-
tacién del contenido de la base de datos (par. 39 E. de M.)*". El trabajo
debera medirse tanto por el tiempo, como por el esfuerzo, como por la
energia empleados (par. 40). Mientras que la financiacién admite tnica-
mente una valoracién cuantitativa, es el trabajo el factor que admite la do-
ble valoracién recogida en el art. 7.1, tanto cuantitativa como cualitativa
(cualificacién profesional).

5 Mientras que en la Comunidad Europea, el Reino Unido se encuentra destacadamente a la ca-
beza del sector (sobre todo por lo que se refiere a las bases de datos explotadas mediante servicios
en linea), preocupa el desfase de la Comunidad frente a los Estados Unidos de América. Asf re-
sulta de la Memoria Explicativa o Exposicién de Motivos de la Propuesta inicial de Directiva (13
de mayo de 1992).

* De ahi que no exista referencia alguna a dicho requisito en el texto articulado de la Propuesta
de Directiva. No obstante, sf que existe tal referencia en su Exposicién de Motivos: «Considerando
que, ademas de proteger los derechos de autor respecto a la seleccién y disposicién del contenido
de una base de datos, la presente Directiva pretende salvaguardar a los autores de bases de datos
contra la apropiacién ilegitima de los resultados obtenidos de las inversiones econémicas y de
trabajo necesarias para la obtencién y recogida de datos, ya que dispone que se prohibirdn de-
terminados actos que afecten al contenido de la base de datos, aunque dicho contenido no esté
protegido independientemente por derechos de autor o de otro tipo» (par. 28).

7 Aunque la inversién sustancial se corresponde normalmente con la existencia de una gran can-
tidad de datos o elementos de informacién contenidos en la base de datos, no es imprescindible
que sea asf.
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La necesidad de esta proteccién especial procede del contraste existente entre
el enorme coste de creacién de las bases de datos derivadas de «una inversién
sustancial», por un lado, y la facilidad y bajisimo coste de reproduccién o co-
pia de tales bases de datos. Nos encontramos pues ante un producto que re-
viste caracteristicas similares a las de los programas de ordenador. Pero, a di-
ferencia de estos ultimos, en la mayoria de los casos no podra protegerse
mediante el reconocimiento de un derecho de autor, al no existir originalidad
alguna en la creacién de la base de datos. No cabe pues mas que proteger di-
rectamente la inversién realizada, y para ello, al no poder contar con el dere-
cho de autor, es preciso acudir al reconocimiento de un nuevo derecho sui ge-
neris de propiedad intelectual.

Como veremos mas adelante, este derecho es totalmente compatible, en su caso,
no sélo con la existencia de otros derechos de propiedad intelectual que pue-
dan recaer sobre cada uno de los datos (todos o algunos) que integren la base,
sino también con la existencia del derecho de autor sobre el continente origi-
nal de la base (forma de expresién de la misma). Se trata de dos protecciones
compatibles, puesto que recaen sobre objetos distintos de la propia base de da-
tos. Por otra parte, el derecho sui generis puede servir en ocasiones para pro-
teger indirectamente una base de datos original cuando la misma haya sido co-
piada o reproducida sin la autorizacién de su titular, y se haya procedido a
reordenar electrénicamente su contenido «con el fin de crear una base de da-
tos de idéntico contenido, pero que no infringiria los derechos de autor res-
pecto de la base original» (par. 38 E. de M.).

1.2. Sujeto

Se quiere proteger a los fabricantes de bases de datos «contra la apropiacién
(por parte de usuarios y competidores) de los resultados obtenidos» (par. 39 E.
de M.) con la inversién sustancial realizada (vid. también art. 7.1, ab initio, art.
7.5, in fine). Se trata «de garantizar la remuneracién del fabricante que las ha
creado» (par. 48 E. de M.). El parrafo 41, segunda parte, de la E. de M., nos
proporciona el concepto de fabricante que utiliza la Directiva: «es la persona
que toma la iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones». Lo que
«excluye, en particular, de la definicién de fabricante a los subcontratistas», asf
como a todos aquéllos que contribuyan a su produccién sin asumir iniciativa
y riesgo (como es el caso de los empleados que produzcan con su trabajo la
base de datos).

De acuerdo con el art. 11.1 de la Directiva, el derecho sui generis «se aplicara
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». Lo que se extendera también a las sociedades y empresas con las
caracteristicas establecidas en el art. 11.2: las constituidas con arreglo a la le-
gislacién de un estado miembro, que tengan su sede oficial (domicilio social),
administracién central o centro principal de actividades en un estado miem-
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bro, y que sus operaciones estén vinculadas de forma efectiva y continua con
la economia de un estado miembro.

Ademas, €l art. 11.3 de la Directiva atribuye directamente al Consejo de Ministros
de la Comunidad la facultad de celebrar tratados con terceros paises para aplicar
a las bases de datos que los tengan como pais de origen («bases de datos cuyos
fabricantes sean ciudadanos o residentes habituales de paises terceros y a las pro-
ducidas por empresas o sociedades no establecidas en un estado miembro, en el
sentido del Tratado» —péar. 56 E. de M.) la proteccién de este derecho sui generis
en el territorio de la Comunidad, sobre la base del principio de reciprocidad ma-
terial («si dichos paises terceros ofrecen una proteccién equivalente a las bases de
datos» cuyo pais de origen sea un estado miembro —par. 56 E. de M.) y de que
«el plazo de proteccién reconocido a esas bases de datos» «fabricadas en paises
terceros» «no superara el previsto por el articulo 10 de la presente Directiva» (art.
11.3, in fine). Lo que implica que dicha facultad (la celebracién de tratados con
terceros paises sobre la proteccién de bases de datos mediante un derecho sui ge-
neris) queda detraida a la soberania de los estados miembros™.

1.3. Objeto

La proteccién se concreta en la atribucién al fabricante o a su causahabiente
del control sobre «la extraccién y/o reutilizacién» no sélo de la «totalidad» de
la base de datos, sino también de cualquier «parte sustancial del contenido» de
la base de datos «evaluada cualitativa o cuantitativamente». Sélo asi se garan-
tiza la remuneracién que el fabricante merece por su iniciativa e inversién. La
dificultad esta en determinar cuando cabe entender que nos encontremos ante
una parte sustancial. Para ello es preciso insistir sobre la finalidad de la pro-
teccién y el objeto del derecho sui generis.

No se protege la forma original de la base de datos, puesto que carece de ella.
No obstante, se protege la forma no original en que la misma proporciona el
acceso a sus componentes o elementos: informacién, datos, obras. Pero tam-
poco se protege esa informacién, ni esos datos, ni esas obras (par. 46 E. de M.),
individualmente considerados, los cuales estan protegidos por otros derechos
o son de libre utilizacién. Lo que se protege en el contenido de la base de da-
tos es la suma de sus datos o elementos dispuestos y expresados de una deter-
minada forma®. Conviene recordar que la propiedad intelectual no protege ni
la informacién ni las ideas, y que este derecho sui generis no pretende en ab-
soluto poner limite alguno a su libre utilizacién, indispensable para el desa-
rrollo econémico, social, cultural y cientifico.

8 Como es sabido los Estados Unidos de América tienen interés en alcanzar un Tratado sobre pro-
teccién de base de datos, bajo los auspicios de la OMPI, habida cuenta, entre otras razones, que
su ordenamiento no prevé una proteccién equivalente, de manera que el principio de reciprocidad
material no permite aplicar el derecho sui generis a sus bases de datos en los estados miembros
de la Unién Europea.

% Asf lo destacan A.STROWEL / J.P. TRIAILLE. Le Droit d’Auteur, du Logiciel au Multimédia.
Bruylant. Bruxelles, 1997. Vid. pags. 322-323.
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La proteccién de las bases de datos se relaciona con la promocién y proteccién
de un mercado de la informacién (Vid. los pars. 9 a 12 E. de M.) y, conse-
cuentemente, va unida a la preocupacién por impedir que la misma pueda cons-
tituir un obstaculo a la libre competencia. De ahi que, aunque se renuncie a la
imposicién de licencias legales, se autorice al usuario legitimo la libre utiliza-
cién de las partes no esenciales (art. 8.1)°; lo que se considera tan importante
que no cabe pactar lo contrario en la licencia de uso (art. 15 y par. 49 E. de
M.). De ahi que los contenidos de la base de datos sean utilizables por cual-
quier tercero, siempre que los obtenga de otra fuente; siendo necesario en am-
bos casos —claro estdi— contar con la autorizacién o licencia de quien tenga
la titularidad de un derecho de explotacién sobre él o los contenidos en cues-
tién (Vid. el par. 18 E. de M.). No obstante, esa renuncia a la imposicién de li-
cencias legales se acompafia de medidas de seguimiento encaminadas a com-
probar si el derecho sui generis introduce o no distorsiones en la libre
competencia y a introducir, en su caso, las disposiciones adecuadas para im-
pedirlo. Asi se establece en el art. 16.3 de la Directiva.

De lo dicho resulta que un tercero podra utilizar y explotar libremente infor-
maciones, aunque estén contenidas en una base de datos. De lo dicho resulta
que cualquier usuario legitimo podra utilizar y explotar libremente las infor-
maciones contenidas en una base de datos, mientras las mismas no constitu-
yen partes sustanciales de su contenido «evaluadas de forma cualitativa o cuan-
titativa» (arts. 8.1 y 15).

La determinacién de lo que son partes sustanciales, protegidas por el derecho
«sui generis», y partes no sustanciales, no protegidas por el derecho «sui gene-
ris», de libre utilizacién y explotacién en los términos expuestos, constituye
pues un tema principal, que nos remite a cuestiones de prueba relacionadas
con el concepto de «inversién sustancial» (art. 7.1), asi como a la dificultad de
aplicar en cada caso semejante concepto juridico indeterminado.

Para ello conviene recordar que este derecho sui generis no es sino un desa-
rrollo de la consideracién como competencial desleal del aprovechamiento in-
debido del esfuerzo ajeno. La Propuesta inicial de Directiva redactada por la
Comisién hablaba del derecho a impedir la extraccién desleal del contenido de
una base de datos (art. 1.2 de la Propuesta®). Lo que el legislador comunitario
queria separar del derecho de autor y de los derechos vecinos del mismo®. De

¢ La Propuesta de Directiva establecfa en determinados casos licencias legales: «si las obras o ma-
teriales contenidas en una base de datos que ha sido puesta a disposicién del piblico no pueden
crearse, recogerse u obtenerse de otra fuente de forma independiente»; «si la base de datos ha sido
puesta a disposicién del publico por un organismo publico que, bien haya sido creado mediante
disposicién legal para recoger o divulgar informacién, o esta entre sus obligaciones generales al
hacerlo» (art. 8.9 y 2 de la Propuesta inicial, art. 11.1 y 2 de la Propuesta modificada).

¢! «Se entendera por derecho de proteccién contra extracciones ilicitas el derecho del autor de la
base de datos a impedir actos de extraccién y reutilizacién del material de aquélla con fines lucrativos».
¢ Asf lo decfa expresamente en el apartado 10 de la Memoria Explicativa o Exposicién de Motivos
de la Propuesta inicial de Directiva, al referirse a la transposicién a los ordenamientos de los es-
tados miembros del nuevo derecho sui generis (vid. pag. 55).
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ahi que haya que tener en cuenta en todo momento la «inversién sustancial»
realizada y la proteccién que la misma merece. De ahi que el art. 1.3 de la
Propuesta de Directiva nos proporcione la clave o criterio esencial para deter-
minar en cada caso lo que constituye una parte no sustancial (y, por contra-
posicién lo que constituye parte sustancial de una base de datos): «por parte
no substancial se entienden las partes de una base de datos cuya reproduc-
cién, evaluada de manera cuantitativa y cualitativa con respecto a la totalidad
de la base de datos de las que se extraen, puede ser considerada como no per-
judicial para los derechos exclusivos del creador de la base de datos en la ex-
plotacién de su obra». La clave estd pues en la explotacién normal de la base
de datos (arts. 7.5 y 8.2). Es parte sustancial aquélla cuya utilizacién por un
tercero (sin autorizacién del fabricante) afecte a la explotacién normal de la
base de datos. Es parte no sustancial aquélla cuya libre utilizacién por un ter-
cero no afecte a la explotacién normal de la base de datos.

Esto pone de relieve que, como ocurre en la competencia desleal, una parte po-
dria ser calificada de sustancial o no segin la utilizacién o el destino del que
fuese objeto por parte de un usuario, dependiendo de que el mismo afectase o
no al mercado relevante para la explotacién de la base de datos.

De lo dicho deriva que el legitimo usuario podra utilizar libremente, en la
forma en que sea suministrado por la base de datos o en otra, cualquier
dato o elemento individual de la misma (sin perjuicio de otros derechos que
puedan recaer sobre él). La dificultad estara en determinar a partir de cuan-
tos y en qué forma esa libre utilizacién se mantendra. Remito a lo que aca-
bo de decir. Aunque la base de datos proteja la forma en que su contenido
es suministrado, su usuario legitimo puede utilizar libremente cualquier
dato o elemento, aunque el mismo sea suministrado en forma numerizada,
y en esa misma forma®, aunque la misma sea atribuible al fabricante de la
base.

2. CONTENIDO DE LA PROTECCION Y NATURALEZA DEL DERECHO SUI GENERIS

La proteccién derivada del derecho sui generis consiste en la atribucién de
un poder de prohibir —y, consecuentemente, de no prohibir o autorizar tam-
bién— la extraccién y o la reutilizacién del contenido de la base de datos, en
su totalidad o en una parte sustancial de la misma (art. 7.1). Se trata pues
de un poder o derecho absoluto de extraccién y de un poder o derecho ab-
soluto de reutilizacién, aplicando al caso la terminologia habitual en propie-
dad intelectual, en la que se utiliza normalmente la palabra derecho para
referirse a facultades.

Importa pues saber cudl es el contenido de tales facultades o derechos. A ello
dedica la Directiva el art. 7.2.

¢ En contra A. STROWEL / J.P TRIAILLE. Le Droit d'Auteur, du Logiciel au Multimédia. Bruylant.
Bruxelles, 1997. Vid. pags. 282-283.
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La extraccién comprende cualquier transferencia permanente o temporal, to-
tal o parcial (de parte sustancial), a otro soporte «cualquiera que sea el medio
utilizado o la forma en que se realice» (art. 7.2.a). El derecho de extraccién se
corresponde pues con lo que en propiedad intelectual es el derecho de repro-
duccién. La evidencia de esa similitud o equiparacién se encuentra en el pro-
pio articulado de la Directiva. Basta comparar el art. 7.2.a) con el art. 5.a) de
la misma, en el que se describe el contenido del derecho o la facultad de re-
produccién propio del derecho de autor sobre una base de datos: «la repro-
duccién temporal o permanente, total o parcial, por cualquier medio y de cual-
quier forman». El parrafo 44 de la E. de M. ejemplifica con los supuestos tipicos
de la utilizacién de Internet hasta qué punto reproduccién y extraccién o trans-
ferencia son una misma cosa: «cuando la visualizacién en pantalla del conte-
nido de una base de datos requiera la transferencia permanente o temporal de
todo o de una parte sustancial del contenido a otro soporte, este acto estara
sometido a la autorizacién del titular del derecho». No parece que el cambio
de la palabra «reproduccién» por la expresién «transferencia... a otro soporte»
pueda significar diferencia alguna. Contribuye a mantener la tesis de la iden-
tidad entre el derecho de reproduccién y el de extraccién la comparacién del
art. 9.a) con el art. 6.2.a). En ambos preceptos se contempla la misma excep-
cién. Y no parece que la utilizacién de la palabra extraccién en vez de repro-
duccién implique un distinto 4mbito de la excepcién del art. 9.a) que la reco-
gida en el art. 6.2.a).

No obstante, se ha atribuido una relevancia diferenciadora a semejante térmi-
no, puesto que —se dice— el mismo permite atribuir al derecho de extraccién
un mayor ambito de aplicacién que el propio del derecho de reproduccién, que
incluiria supuestos en los que no tenga lugar, ni siquiera de manera efimera,
una duplicacién, total o parcial, del contenido de la base: «Una transferencia
no es, después de todo, sino un simple desplazamiento: todo desplazamiento
de una parte sustancial o de la totalidad del contenido para colocarla sobre
otro soporte queda pues comprendido»®. En mi opinién, semejante supuesto
carece de relevancia.

La reutilizacién comprende cualquier «forma («toda forma», «o en otras for-
mas») de puesta a disposicién del piablico», total o parcial (de parte sustancial),
del contenido de la base de datos (art. 7.2.b). Se enumeran, sin 4nimo de ex-
haustividad, las formas mas habituales de divulgacién® de las bases de datos:
distribucién de copias, alquiler, transmisién en liniea. Toda reutilizacién que no
implique una puesta a disposicién del publico no queda cubierta por el dere-
cho. Este derecho de reutilizacién se corresponde pues con lo que en derecho
de propiedad intelectual es el derecho de distribucién (Vid. el art. 5.c) de la
Directiva y el art. 19.1 LPI) y el derecho de comunicacién publica (Vid. el art.
5.d) de la Directiva y el art. 20.1 y 2 LPI). De ahf que se incorporen expresa-
mente las reglas que rigen en la Comunidad con respecto al agotamiento de

¢ A. STROWEL / J.P. TRIAILLE. Le Droit d’Auteur, du Logiciel au Multimédia. Bruylant. Bruxelles,

1997. Vid. pag. 277.
% Vid. art. 4 LPL
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esos derechos en materia de propiedad intelectual. Se agota el derecho de reu-
tilizacién dentro de la Comunidad cuando se procede a una distribucién de
ejemplares (copias totales o parciales) de la base de datos mediante venta: «La
primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad por el ti-
tular de los derechos o con su consentimiento extinguira el derecho de control
de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad» (art. 7.2.b), 2.2 par-
te). No se agota en cambio cuando se trata de comunicacién puablica, ni si-
quiera cuando se trata de una transmisién en linea y se autoriza al usuario la
realizacién de una copia. Esa copia sé6lo permite el uso privado de la misma:
«en caso de transmisién en linea, el derecho de prohibir la reutilizacién no se
agota ni en lo que concierne a la base de datos, ni en lo que concierne a la co-
pia material de esta misma base o de parte de la misma efectuada con el con-
sentimiento del titular del derecho por el destinatario de la transmisién» (par.
43 E. de M.). La explicacién es la misma que la propia Directiva da en el pa-
rrafo 33 de la E. de M. con respecto al agotamiento del derecho de distribu-
ci6én sobre las bases de datos protegidas por el derecho de autor.

La voluntad del legislador comunitario de construir un derecho («sui generis»)
separado de la propiedad intelectual, rechazando, al menos formalmente, que
se trata de un derecho maés de propiedad intelectual, o un derecho vecino, afin
o conexo del derecho de autor mas®, le ha llevado a designar su contenido uti-
lizando esas denominaciones exéticas (por cierto que no se alcanza a saber por
qué se habla de reutilizacién y no simplemente de utilizacién®’), que no ha-
cen sino producir confusién. Habria sido mucho mas sencillo y clarificador, eli-
minando todo tipo de dudas, utilizar directamente los conceptos ya consolida-
dos desde hace tiempo en materia de propiedad intelectual. Habria bastado
para ello atribuir al fabricante de una base de datos o a su causahabiente un
derecho exclusivo a reproducir, distribuir y comunicar ptblicamente aquélla.
Con lo que ni siquiera habria sido necesario explicitar que semejante derecho
se aplica tanto a la totalidad de la base de datos como a las partes sustancia-
les de su contenido. Hace ya tiempo que la doctrina ha precisado (con o sin
apoyo expreso en la ley) que los derechos de propiedad intelectual compren-
den su objeto tanto completo como parcial, siempre que la parte en cuestién
tenga relevancia suficiente de acuerdo con las pautas aplicables al caso.

La propia Directiva muestra de inmediato las imprecisiones y dificultades ina-
tiles que derivan de la opcién adoptada, de falsa creacién de un derecho ex
novo, totalmente diferenciado de los derechos de propiedad intelectual; im-
precisiones y dificultades, que se superan con facilidad sélo si se recurre a los
conceptos ya acuiiados por la doctrina y por las propias Directivas de la
Comunidad, concretamente la Directiva 92/100/CEE, sobre derechos de alqui-
ler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ambito de
la propiedad intelectual.

% En el mismo sentido de reconocer que, en efecto, el derecho sui generis es un derecho vecino,
affn o conexo del derecho de autor, S. CAMARA LAPUENTE. El nuevo derecho sui generis sobre las
bases de datos. Actualidad Civil, 1999, nam. 3. Vid. pags. 84 a 89 y 107.

" Probablemente se trata de evitar la confusién con cualquier tipo de uso o utilizacién.
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En efecto, el art. 7.2, in fine, especifica que «El préstamo publico no consti-
tuird un acto de extraccién o de reutilizacién». Se excluye pues del derecho
«sui generis» el préstamo®®. Por lo pronto hay que apuntar que el préstamo como
utilizacién de la base de datos se subsume en el derecho de distribucién y que,
de acuerdo con lo dicho, queda comprendido en la «reutilizacién» de la base.
Constituye un acto de «reutilizacién» y no puede constituir un acto de «ex-
traccién». Sobra y confunde la referencia contenida en esa dltima frase del art.
7.2 ala «extraccién», ya que el préstamo no puede ser un acto de «extraccién».
La tinica justificacién de la mencién que se hace a la «extraccién» estaria en
considerar que la finalidad del préstamo autoriza también a una previa «ex-
traccién» o reproduccién, total o parcial, de la base de datos (préstamo a tra-
vés de un servicio en linea), pero semejante interpretacién necesitaria de una
explicacién por parte del legislador comunitario, que no existe. No parece pues
que ésa haya sido su voluntad. Ello es evidente desde el momento en que se ha
explicado que la «extraccién» y el derecho de «extraccién» se identifican con
la reproduccién y el derecho de reproduccién. Ello es evidente desde el mo-
mento en que el préstamo tiene que distinguirse del alquiler, que constituye
una actividad expresamente mencionada en el art. 7.2.b) como incluida en la
«reutilizacién». Pues bien, esa distincién es clara y no plantea dificultades siem-
pre que se acuda a los conceptos de alquiler y préstamo expresamente reco-
nocidos en el art. 1.°.2 y 3 de la Directiva 92/100/CEE para los autores y demas
titulares de derechos de propiedad intelectual, o derecho conexos, vecinos o afi-
nes a los derechos del autor:

— «... se entendera por alquiler de objetos, su puesta a disposicién, para
su uso por tiempo limitado y con un beneficio econémico o comercial
directo o indirecto».

— «... se entendera por préstamo de objetos, su puesta a disposicién, para
su uso, por tiempo limitado sin beneficio econémico o comercial direc-
to ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de
entidades accesibles al publico».

Cabe observar —un exotismo mas del legislador comunitario— que el adjetivo
publico afiadido al préstamo esta de sobra, ya que no viene a afiadir nada al
concepto de préstamo. Al menos no se me ocurre, ¢o es que se pretende incluir
en el derecho sui generis el préstamo privado?

El legislador comunitario ha querido construir un derecho nuevo, que no se
confunda con los demas derechos de propiedad intelectual (derechos vecinos,
conexos, afines al derecho de autor), y que, por consiguiente, cuente con un
propio sistema de sanciones, independiente de cualquier otra proteccién que
pueda existir con respecto a una base de datos (continente o contenido) —art.

% M. LEHMANN destaca la importancia de esta exclusién como prueba especialmente clara de
que el acceso a la informacién (contenida en las bases de datos) seguird siendo libre. The
European Database Directiva and its Implementation into German Law.ICC. Nam. 7/1998. Vid.
pag. 787.
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12 y parrafo 57 de la E. de M.—. Pero se trata de un derecho que, al igual que
los mencionados derechos de propiedad intelectual se construye sobre el mo-
delo del derecho de autor y cuya regulacién reviste, por consiguiente, las ca-
racteristicas propias de aquéllos. Asi se explica, ademas de lo que ya he dicho
sobre su contenido, el expreso recordatorio de que el derecho sui generis «po-
dra transferirse, cederse o darse en licencia contractual» (art. 7.3 —comparar
con los arts. 2.4, 7.2 y 9.4 de la Directiva 92/100/CEE). Asi se explica su total
compatibilidad con el derecho de autor, los demas derechos de propiedad in-
telectual® y cualesquiera otros derechos que puedan recaer sobre el continen-
te y/o el contenido” de la propia base de datos (arts. 7.4, 8.3 y 13; pars. 18, 26,
27, 45, 46 y 49 E. de M.). Basta comparar, a modo de ejemplo, con los arts. 3.°
y 104 LPI, el art. 9.°.1 de la Directiva 91/250/CEE, el art. 14 de la Directiva
92/100/CEE, el art. 1.° de la Convencién de Roma, de 26 de octubre de 1961,
el art. 1.°.2 del Tratado de la OMPI sobre interpretacién o ejecucién y fono-
gramas, de diciembre de 1996.

Esa compatibilidad del derecho de autor del art. 3.1 de la Directiva con el de-
recho sui generis del art. 7.1 (Vid. arts. 3.2 y 7.4) viene a potenciar indirecta-
mente aquel derecho de autor, al permitir el art. 7.1 poner remedio a determi-
nadas conductas infractoras de aquél de dificil o imposible control, aportando
la proteccién necesaria al titular de la base de datos. Tal es el caso —como ya
he dicho antes— de la conducta contemplada en el parrafo 38 de la E. de M.:
«Considerando que el uso cada vez mayor de la tecnologia digital expone al fa-
bricante de una base de datos al peligro de que el contenido de la misma sea
copiado y reordenado electrénicamente sin su autorizacién con el fin de crear
una base de datos de idéntico contenido, pero que no infringiria los derechos
de autor respecto a la ordenacién de la base original».

Asi se explica también que se acuda en ultima instancia al sistema previsto en
el derecho de autor, recogido expresamente en el art. 9.2 del Convenio de Berna
para asegurar en todo caso al titular de la obra su derecho a obtener todos los
rendimientos econémicos propios de la misma, recordando expresamente la
prohibicién de los «actos contrarios a una explotacién normal de dicha base o
que causen un perjuicio injustificado a los intereses legitimos del fabricante de
la base» (arts. 7.5 y 8.2). Dicha garantia de una explotacién normal y del res-
peto de los intereses legitimos del titular de la base de datos opera incluso fren-
te a aquellas actuaciones que en principio no necesitan de autorizacién, por no
afectar al contenido del derecho sui generis. Como hemos visto, éste no per-
mite prohibir la extraccién y/o reutilizacién de partes no sustanciales del con-
tenido de la base de datos. Se trata pues de una actividad libre, que el titular

¢ Tal compatibilidad con la proteccién del contenido por derechos de propiedad intelectual se ex-
clufa, por el contrario en la Propuesta de Directiva: «Este derecho de proteccién contra la extrac-
cién ilicita del material de una base de datos se aplicara independientemente de si ésta puede aco-
gerse a derechos de autor. No se reconoceri este derecho al contenido de una base de datos cuando
las obras estén ya protegidas por derechos de autor o derechos afines» (art. 2.5 de la Propuesta
inicial y art. 10.2 de la Propuesta modificada).

™ En el mismo sentido S. CAMARA LAPUENTE. E! nuevo derecho sui generis sobre las bases de da-
tos. Actualidad Civil, 1999, niim. 3. Vid. pags. 73-76.

39



Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano

de la base de datos no puede impedir. No obstante, el usuario legitimo esta so-
metido a dicho limite incluso con respecto a esas partes no sustanciales del
contenido.

Cabe observar que el derecho sui generis no comprende, a diferencia de lo que
ocurre con el derecho de autor, la facultad de autorizar o prohibir la modifi-
cacién de la base de datos. Ello no permite al usuario legitimo utilizar libre-
mente una base de datos o partes sustanciales de ella modificadas por él mis-
mo, puesto que en principio carece del derecho de extracciéon y reutilizacién
libre de aquéllas. Por otra parte, debera respetar en todo caso la explotacién
normal de la base de datos (art. 8.2 y par. 49 E. de M.). Pero no cabe decir lo
mismo con respecto al licenciatario de su explotacién, a quien se haya autori-
zado precisamente la extraccién (reproduccién) y la reutilizacién (distribu-
cién/comunicacién). Este podra modificar y explotar (dentro del marco de la
licencia) la base modificada. Incluso podra alcanzar una proteccién auténoma
al amparo del art. 10.3 si sus modificaciones implican una nueva inversién sus-
tancial, o al amparo de los arts. 3.1 y 5 si sus modificaciones constituyen una
creacién original. Las Ginicas vias, a través de las cuales el fabricante o su cau-
sahabiente podran protegerse frente a semejante actuacion, seran mediante las
prohibiciones correspondientes pactadas en el contrato de licencia, o recu-
rriendo en su caso a la proteccién frente a la competencia desleal (art. 13).

Asi se explica finalmente que el cémputo del plazo de proteccién se produzca
por afios naturales, al igual que ocurre en los derechos de propiedad intelec-
tual, y concretamente en la Directiva 93/98/CEE"’, en el Convenio de Berna™ y
en la Convencién de Roma™.

Se ha venido a decir que el derecho sui generis se encuentra a mitad de camino
entre la proteccién contra la competencia desleal y la proteccién del derecho de
autor™. Recuérdese que la Propuesta de Directiva parti6é del reconocimiento de un
derecho a prohibir la extraccién desleal del contenido de las bases de datos™. Pero
ése es precisamente el caso de los derechos de propiedad intelectual, construidos

" Vid. art. 8.

2 Vid. art. 7.5.

 Vid. art. 14.

™ A. STROWEL / J.P. TRIAILLE. Le Droit d’Auteur, du Logiciel an Multimédia. Bruylant. Bruxelles,
1997. Vid. pégs. 293-294.

™ «La Comisi6én ha propuesto también la adopcién de una disposicién sui generis especial que de-
riva de regimenes tales como el derecho de la competencia o la represién del parasitismo, pero
que se refiere expresamente a la extraccién y reutilizacién de obras o de materias contenidas en
las bases de datos...

Es preferible establecer un derecho especifico que prohiba la extraccién desleal del contenido de
una base de datos antes que basarse sobre el derecho de la competencia existente o sobre los acuer-
dos contractuales entre las partes.

Hay que reconocer por lo pronto que, con algunas excepciones, el derecho de la competencia no
se encuentra adn suficientemente desarrollado en todos los estados miembros ... No es util tratar
de armonizar la proteccién de las bases de datos por medio de un régimen que se manifiesta me-
diante formas muy diversas en el conjunto de la Comunidad y que se encuentra ampliamente ba-
sado sobre la jurisprudencia...
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sobre el modelo del derecho autor, vecinos, conexos o afines al mismo. Todos ellos
suponen un desarrollo de determinadas protecciones frente a la competencial des-
leal. Las necesidades concretas del mercado en cuestién han inducido al legisla-
dor a reforzar la proteccién de determinadas actividades profesionales o empre-
sariales, concediendo un derecho absoluto o derecho de exclusiva sobre las
prestaciones o mercancias suministradas o producidas por dichas actividades. Hay
que tener en cuenta que, a las dificultades derivadas del distinto desarrollo y de
la diversa configuracién de la competencia desleal en cada pais, se suma el hecho
de que la misma se aplica Gnicamente cuando existe una actuacién que incide
sobre el mismo mercado relevante.

Tal ha sido el caso especialmente de los productores de fonogramas y de gra-
baciones audiovisuales™. Tal es el caso ahora de los fabricantes o productores
de bases de datos con las caracteristicas contempladas en el art. 7.1 de la
Directiva. El derecho sui generis constituye pues un nuevo derecho de propie-
dad intelectual, anexo, vecino o afin al derecho de autor, y asi deberia haber
sido reconocido por la Directiva.

3. EXCEPCIONES AL DERECHO SUI GENERIS

Se echa en falta en el articulo 9 la inclusién de una excepcién similar a la con-
tenida para los derechos de autor en el articulo 6.177. No parece que esa ca-
rencia pueda quedar subsanada por una interpretacién a sensu contrario del
articulo 8.2 cuando los actos necesarios para el acceso al contenido de la base
de datos y a su normal utilizacién por el usuario legitimo afecten a una parte
sustancial de la base de datos. En cualquier caso —recuérdese— el articulo
1258 del Cédigo Civil puede servir para alcanzar ese resultado, como conse-
cuencia derivada de la aplicacién de los usos y de la buena fe en la ejecucién
del contrato de licencia correspondiente.

Mientras que el préstamo constituye una excepcion al derecho sui generis que
la Directiva impone con caracter general a los estados miembros (art. 7.2, in
fine), el art. 9, a semejanza del art. 6.2 con respecto al derecho de autor del art.
3.1, deja abierta a los legislativos estatales la posibilidad de introducir volun-

Una segunda limitacién de la aplicacién del derecho de la competencia deriva del hecho de que su
finalidad es la de regular las relaciones entre competidores y no entre proveedores y usuarios. Es
pues deseable disponer de un régimen mas general que contemple los actos que pueden ser reali-
zados sin autorizacién por todos los usuarios, tanto si son competidores como si no lo son».
Memoria explicativa o Exposicién de Motivos de la Propuesta de Directiva, apartados 5..3.6, 8, 9 y
10. Vid. pags. 35-36 (traduccién mia del texto en francés).

¢ Aunque algunos ordenamientos consideran que los fonogramas son obras protegidas por el de-
recho de autor. Tal ha sido el caso del Derecho espafiol hasta la entrada en vigor de la Ley 22/1987,
de Propiedad Intelectual, de acuerdo con la Orden del Ministerio de Educacién Nacional de 10 de
julio de 1.942 (B.O.E. de 15 de julio).

Vid. R. BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO. La proteccion de los productores de fonogramas en Esparia
en «Libro Homenaje al Profesor J. Beltran de Heredia y Castafio». Ed. Universidad de Salamanca,
1.984, pags. 85y ss.

7 Recuérdese la importancia para las reproducciones efimeras. Vid. la nota 40.
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tariamente determinadas excepciones a aquél, renunciando asi, también en este
caso, a la uniformidad total. Se trata sustancial y casi literalmente de las mis-
mas excepciones contempladas en el art. 6.2. Lo que habria sido —segtin pa-
rece— expresamente querido para facilitar la adopcién conjunta de aquéllas y
éstas, puesto que para que sean operativas es necesario que, en su caso, con-
curran ambas: sélo asi cabe la libre utilizacién, dentro de los limites estable-
cidos, de las bases de datos sobre las que concurran ambos derechos, el de au-

tor y el sui generis’™.

Aunque el art. 9 no cuente con un apartado similar al art. 6.3, no cabe duda
que a estas excepciones se aplica también el mismo limite: no podran servir en
ningin caso para «efectuar actos que sean contrarios a una explotacién nor-
mal de dicha base o que lesionen injustificadamente los intereses legitimos del
fabricante de la base» (art. 8.2). Lo que reitera el parrafo 50 de la E. de M., in
fine: «es preciso que dichas operaciones (las comprendidas en las excepciones)
no sean perjudiciales para los derechos exclusivos del fabricante de explotar la
base de datos».

En cambio, a diferencia de lo establecido en €l art. 6.2, el nimero y las carac-
teristicas de las excepciones constituyen un numerus clausus en principio, al
no existir en el art. 9 un precepto similar al contenido en el art. 6.2.d), que per-
mitiese a los estados miembros afiadir otras excepciones o limitaciones al de-
recho sui generis, ademas de las expresamente contempladas. Los estados
miembros pueden establecer como méaximo las excepciones del art. 9, pueden
establecer s6lo algunas o alguna y pueden también recogerlas de manera mas
restrictiva. Asi se prevé expresamente para la excepcién contenida en el art.
9.b): «los estados miembros........... podran limitar dicha autorizacién a deter-
minadas categorias de establecimientos de ensefianza o de investigacién cien-
tifica» (parrafo 51 de la E. de M.). Y no hay razén para no generalizar seme-
jante previsién con respecto a cualquier otra excepcién mas restrictiva que las
contempladas en el art. 9, puesto que los estados miembros tienen libertad in-
cluso para no incorporarlas a sus respectivos ordenamientos.

Ahora bien, el numerus clausus de excepciones se justifica por la novedad del
derecho™. Por ello, cuando ése no sea el caso, se permite a los estados miem-
bros, al igual que ocurre en el art. 6.2.d) mantener las excepciones con que ya
cuenten antes: «los Estados miembros que cuentan con una normativa especi-
fica que incluya un derecho similar al derecho sui generis previsto por la pre-
sente Directiva deben poder mantener, respecto del nuevo derecho, las excep-
ciones tradicionalmente establecidas por dicha legislacién» (par. 52 E. de M.).

" Asi lo sefialan A. STROWEL / J.P. TRIAILLE. Le Droit d'Auteur, du Logiciel au Multimédia.
Bruylant. Bruxelles, 1997. Vid. pag. 287.

Lo que implica que no existan normalmente ordenamiento estatales con excepciones al mismo
tradicionalmente previstas. No obstante, habria que tener en cuenta el régimen de proteccién de
los catalogos en los pafses nérdicos, asi como las excepciones a la proteccién de las bases de da-
tos carentes de originalidad por el derecho de autor en los paises de copyright (Reino Unido e
Irlanda).
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Semejante previsién puede servir para mantener las excepciones propias del
derecho de autor, ahora frente al derecho sui generis, que algtin estado miem-
bro pudiese aplicar a bases de datos que quedasen protegidas por aquél, aun
careciendo de toda originalidad (Vid. los arts. 3.1 y 14.1 de la Directiva).

Aqui también —como ocurre en el art. 6— es requisito de las excepciones que
las mismas no se utilicen para operaciones que «tengan caracter comercial»
(par. 50 E. de M., in fine), puesto que no deben perjudicar «los derechos ex-
clusivos del fabricante de explotar la base de datos». Asi se explicita en el art.
9.b), in fine. Asi deriva en principio de las propias caracteristicas de las excep-
ciones contenidas en el art. 9.a) y ¢).

Aunque el art. 9 personaliza la excepcién en el usuario legitimo, mientras que
el art. 6.2 no hace referencia a nadie en particular, no cabe deducir de ello di-
ferencia alguna. En ambos casos —también en el art. 6.2— hay que partir de
la previa existencia de un acceso legitimo a la base de datos. Ningtn acceso
ilegitimo puede servir para respaldar una utilizacién de la base de datos, aun-
que tenga caracter excepcional y no necesite de autorizacién alguna. En am-
bos casos las excepciones son pues aplicables a los usuarios legitimos, sin per-
juicio de que en ocasiones la propia excepcién pueda servir para legitimar al
usuario, como ocurre claramente en los casos de los arts. 6.2.¢c) y 9.c).

Mientras que responde a la configuracién y denominacién dadas al contenido
del derecho sui generis (en el art. 7.2) que el art. 9.a) se refiera expresamente
a la extraccién (equivalente a la reproduccién del art. 6.2.a)*, en cambio no
hay razén para que el art. 9.b) y ¢) no se hayan referido genéricamente a la
utilizacién de la base de datos®, como el art. 6.2.b) y c), puesto que ya se ha
dicho al comienzo (al igual que en el art. 6.2 con respecto a los derechos del
art. 5) que la enumeracién es de excepciones al derecho de extraccién y/o reu-
tilizacién (los del art. 7.1 y 2). De esta forma se habria evitado la incorreccién
del art. 9.b), que omite injustificadamente la reutilizacién, cuando es obvio
que la misma («puesta a disposicién del publico») es también necesaria para
conseguir los «fines ilustrativos de ensefianza o de investigacién cientifica».

4. DURACION DEL DERECHO SUI GENERIS

El derecho sui generis dura en principio quince afios, contados desde la finali-
zacién del «proceso de fabricacién de la base de datos» (art. 10.1)*?, momento
que debera ser probado por el fabricante, de acuerdo con el parrafo 53 de la
E. de M.: «la carga de la prueba de la fecha de terminacién de la fabricacién
de una base de datos recaera sobre el fabricante de la misma». Se trata de un

8 También en este caso la excepcién se limita a las bases de datos no electrénicas, y no se extien-
de, por consiguiente, a los productos multimedias.

# Probablemente se ha tratado de evitar una hipotética confusién con la «reutilizacién».

82 En la Propuesta inicial de Directiva la proteccién duraba diez afios (art. 9). Pasé a ser de quin-
ce afios en la Propuesta modificada (art. 12).
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plazo de proteccién muy inferior al propio del derecho de autor, asi como al
de la mayoria de los demas derechos de propiedad intelectual. Sin embargo,
esta conclusién queda profundamente alterada por las previsiones del art. 10.2
y, sobre todo, por las del art. 10.3.

Pero antes de abordar estos apartados 2 y 3 del art. 10 conviene puntualizar
que la primera frase del art. 10.1 excluye una posible proteccién de la base de
datos mediante el derecho sui generis antes de que esté concluida su fabrica-
cién. El derecho sui generis nace en este momento. En principio, no cabe pues
su aplicacién a una base de datos inacabada, a medio fabricar. La proteccién
de la base durante su fabricacién correspondera principalmente a la regulacién
de la competencia desleal.

La importancia de ese momento de finalizacién del proceso de fabricacién, tan-
to para el nacimiento del derecho sui generis como para su duracién, asi como
la carga de la prueba que sobre su determinacién se atribuye al fabricante, pone
de relieve la oportunidad de una preconstitucién de la prueba: depésito, regis-
tro, acta de fedatario publico.

El art. 10.2 introduce un doble cémputo de los quince afios similar al previsto en
el art. 3 de la Directiva 93/98/CEE para los artistas y productores (Vid. también
la duracién del derecho de autor en las obras anénimas o pseudénimas y en las
obras colectivas —art. 1.3, 4 y 6 de la Directiva 93/98/CEE). Se establece un se-
gundo plazo de proteccién de quince afios a computar desde la divulgacién o pues-
ta a disposicién del publico por primera vez de la base de datos, siempre que esta
dltima haya tenido lugar antes de expirar el plazo anterior (del art. 10.1)%.

Ello implica que el plazo de proteccién puede alcanzar practicamente treinta
afios, puesto que el derecho nace —como ya ha quedado indicado— en el mo-
mento de finalizar la fabricacién. Lo que se quiere garantizar en todo caso es
una explotacién en exclusiva de quince afios, siempre que la divulgacién im-
prescindible para ella no se demore excesivamente en el tiempo (menos de quin-
ce afios desde la fabricacién).

Puesto que el derecho sélo nace una vez fabricada la base de datos, pero pue-
de disfrutarse hasta quince afios después de su divulgacién, puede convenir dar
por finalizada la fabricacién en cuanto que se haya alcanzado una primera ver-
si6én de la base de datos y seguir trabajando en ella hasta que alcance la ver-
sién definitiva que se quiera explotar®.

La puesta a disposicién de la que habla el art. 10.2 habri de ser, como se es-
pecifica en la Directiva 93/98/CEE (arts. 1.°.3 y 4, y 3.°.1, 2 y 3), una puesta a
disposicién por primera vez o una divulgacién licita.

8 Lo normal sera que siempre transcurra algin tiempo, aunque sea breve, entre conclusién de la
fabricacién y puesta a disposicién del pablico.

Lo que obviamente no debe servir como via de fraude, considerando finalizada la fabricacién
sin haber alcanzado esa primera versién.
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Al igual que en la Directiva 93/98/CEE (art. 8.°) se opta por un céalculo de los
plazos sencillo y claro, «a partir del 1 de enero del afio siguiente al de su he-
cho generador»: la finalizacién del proceso de fabricacién o la puesta a dispo-
sicion del publico por primera vez.

«Cualquier modificacién sustancial, evaluada de forma cuantitativa o cualita-
tiva del contenido de una base de datos... permitira atribuir a la base resultante
de dicha inversién un plazo de proteccién propio». Lo que supone que ese pla-
zo se computara en los mismos términos previstos en los apartados 1 y 2, des-
de la finalizacién de la modificacién sustancial o desde la puesta a disposicién
del puablico por primera vez de la misma®*. Todo lo que se ha dicho con res-
pecto al art. 10.1 y 2 es pues trasladable a este plazo de prérroga. En este caso,
como es légico, el fabricante no sélo tiene la carga de la prueba del momento
de terminacién de la modificacién, sino también de que, en efecto, se ha pro-
ducido una modificacién sustancial. Asf se dice expresamente en el parrafo 54
de la E. de M. Aqui habra que reiterar todo lo dicho con respecto al art. 7.1
para determinar cuando se producen cambios suficientes «que conduzcan a
considerar que se trata de una nueva inversién sustancial, evaluada desde el
punto de vista cuantitativo o cualitativo».

Ahora bien, aunque la inversién sustancial constituye aqui también un con-
cepto juridico indeterminado, al referirlo a la modificacién de la base de datos
digna de proteccién, parece que la Directiva adopta una nivel de exigencia me-
nor que el aplicable a la inversién sustancial necesaria para que una base de
datos totalmente nueva sea protegida por el derecho sui generis. Ello resulta de
los ejemplos a los que «en particular» se refiere el propio art. 10.3 para ilus-
trar lo que puede constituir una modificacién sustancial: «que resulte de la acu-
mulacién de adiciones, supresiones o cambios sucesivos que conduzcan a con-
siderar que se trata de una nueva inversién sustancial, evaluada desde el punto
de vista cuantitativo o cualitativo»®. Ese menor nivel de exigencia resulta to-
davia mas evidente de la lectura del parrafo 55 de la E. de M.: «una nueva in-
versién sustancial que implique un nuevo plazo de proteccién podra compren-
der la verificacién sustancial del contenido de la base de datos»"".

Si incluso la verificacién (ademas de la acumulacién de adiciones y supresio-
nes) puede constituir una modificacién, que merezca propia proteccion, siem-
pre que suponga una inversién sustancial, esta claro que lo que el art. 10.3 pre-

8 Lo normal sera que los plazos sucesivos se computen a partir de las divulgaciones sucesivas de
las modificaciones.

8 En la Propuesta inicial se consideraban «cambios de menor importancia» (que no daban lugar
a un nuevo perfodo de proteccién) «las adiciones, supresiones o alteraciones en la seleccién o dis-
posicién del contenido de una base de datos necesarias para que ésta pueda seguir funcionando
en la forma pretendida por su creador» (art. 1.4); en la Propuesta modificada, «las adiciones, su-
presiones o alteraciones de menor importancia que, globalmente consideradas, no modifiquen sus-
tancialmente el contenido de la base de datos» (art. 12.3.b).

87 Sin embargo, hay que reconocer que en el propio momento inicial de fabricacién originaria de
una base de datos, el art. 7.1 permite en principio que la inversién sustancial, que da lugar a su
proteccién, derive unicamente de la verificacién.
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tende es propiciar el mantenimiento y actualizacién indefinida en el tiempo de
las bases de datos, garantizando a tal efecto a los fabricantes o causahabientes
una proteccién también indefinida en el tiempo, que les permita beneficiarse
de esas nuevas inversiones en las bases de datos.

Ello pone de relieve que el plazo de quince afios del art. 10.1 y 2 resulta enga-
foso. Si puede ser prorrogado indefinidamente en el tiempo gracias al art. 10.3
—siempre que el mantenimiento de la base de datos suponga una inversién su-
ficiente para ser considerada sustancial—, al final nos encontramos con que, a
diferencia de la propiedad intelectual, la proteccién de la base de datos puede
carecer de un limite temporal.

En realidad, este sistema de perpetuacion de la proteccién es similar a la que
cabe entender que disfruta una obra protegida por el derecho de autor a tra-
vés de las sucesivas modificaciones de aquélla. Ahora bien, esta comparacién
es util porque sirve para clarificar que esa perpetuaciéon se produce a través
de las obras derivadas (directa o indirectamente), pero no con respecto a la
obra originaria. Aqui ocurre lo mismo. En realidad, el art. 10.3 no establece
una prérroga del plazo de quince afios, sino «un plazo de proteccién propio»
de quince afios con respecto a la base de datos modificada sustancialmente. La
base de datos originaria dejara de estar protegida por el derecho sui generis
una vez transcurridas los quince afios del art. 10.1 y 2, siendo de libre utiliza-
cién (extraccion y/o reutilizacién) a partir de ese momento, salvo si ello apa-
rece restringido por alguna otra proteccién o derecho, concretamente la pro-
teccién derivada de la regulacién de la competencia desleal o el derecho de
crédito® que puede surgir de las clausulas que se incluyan en los contratos de
cesién o de licencia contractual.

No obstante, esto no es cierto cuando la inversién sustancial procede de la ve-
rificacién de la base de datos originaria, sin que se hayan producido en ella
cambios de algun relieve.

Partiendo de la hipétesis de esa libre utilizacién, nadie podra impedir que la
base de datos originaria sirva de base para una modificacién sustancial de un
tercero, que merezca la proteccién (a favor de ese tercero) del art. 10.3, de la
misma forma que nadie puede impedir que cualquiera modifique una obra en-
trada en el dominio publico, creando una obra derivada digna de proteccién a
partir de aquélla, aunque otros hayan procedido o procedan en su momento a
crear otras obras derivadas de la misma obra originaria.

La proteccién del derecho sui generis se aplica también «a las bases de datos
cuya fabricacién haya terminado durante los quince afios precedentes» (art.
14.3) al «1 de enero de 1998» (art. 16.1), fecha limite para la transposicién de
la Directiva a los ordenamientos de los estados miembros. Para ello basta con

8 Ademas de los derechos de propiedad intelectual que puedan subsistir —por no estar agotado
su plazo de proteccién— sobre el continente o el contenido de la base de datos.
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que en esta fecha la base de datos cumpla «los requisitos establecidos en el ar-
ticulo 7» (art. 14.3): que la obtencién, verificacién o presentacién de su conte-
nido represente una inversién sustancial desde el punto de vista cuantitativo o
cualitativo. No es preciso que esa inversién sustancial haya existido desde un
principio. Basta con que posteriormente la misma haya tenido lugar, de una
vez o sucesivamente en el tiempo, de manera que el 1 de enero de 1998 pueda
afirmarse que tal inversién sustancial ha existido.

Quedan pues protegidas las bases de datos que, teniendo esa caracteristica, ha-
yan sido terminadas de fabricar a partir del 1 de enero de 1.983.

El plazo de proteccién de quince afios se computa en este caso «a partir del 1
de enero siguiente» (art. 14.5) al 1 de enero de 1998. La redaccién de ese art.
14.5 de la Directiva se presta a confusién. Su interpretacién literal supone que
la proteccién por el derecho sui generis sélo comienza el 1 de enero de 1999 y
no antes. Sélo asi el plazo de proteccién sera en efecto de quince afios. Pero
no se llega a entender por qué la proteccién no se aplica inmediatamente des-
de el 1 de enero de 1998.

Como es légico esta proteccién de las bases de datos ya existentes «se entende-
ra sin perjuicio de los actos concluidos y de los derechos adquiridos» antes del
1 de enero de 1998 (art. 10.4). Este respeto de las situaciones preexistentes an-
tes del 1 de enero de 1998 tampoco encaja con el momento inicial del c6mputo
de quince afios fijado por el art. 14.5 en el 1 de enero de 1999. Parece posible
(incluso aconsejable) optar por una interpretacién correctora del art. 14.5, com-
putando el plazo de proteccién que prevé a partir del 1 de enero de 1998%.

Se prescinde en este caso de toda referencia al momento de puesta a disposi-
cién del publico de la base de datos, a diferencia de lo que ocurre en el art.
10.2. No obstante, no hay razén para no aplicar dicho precepto a las bases de
datos cuya fabricacién haya terminado después del 1 de enero de 1983, pero
que no hayan sido puestas a disposicién del puablico y lo sean con posteriori-
dad al 1 de enero de 1998.

Tampoco hay razén para no aplicar a estas bases de datos el art. 10.3 de la
Directiva.

Como sefiala el art. 14.2 este régimen transitorio previsto en el art. 14.3 a 5 «no
tendra como efecto reducir... el plazo de proteccién concedido con arreglo» «a
un régimen de derecho de autor en un estado miembro» a bases de datos que
carezcan de originalidad (art. 3.1).

Habida cuenta de la compatibilidad del derecho sui generis y del derecho de autor

sobre una base de datos (arts. 3.2 y 7.4), no hay dificultad en aplicar conjunta-
mente, en su caso, la proteccién derivada del art. 14.1 con la derivada del art. 14.3.

8 Eso es lo que ha hecho el legislador espafiol. Vid. la disposicién transitoria 162 LPI.

47



Rodrigo Bercovitz Rodriguez-Cano

V. LA LEY 5/1998

1. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LEY DE INCORPORACION A NUESTRO ORDENA-
MIENTO DE LA DIRECTIVA

La Ley 5/1998, de 6 de marzo, publicada en el B.O.E. de 7 de marzo, incorpo-
ra al Derecho esparfiol la Directiva 96/9/CEE, sobre la proteccién juridica de las
bases de datos®. Su entrada en vigor es de 1 de abril, de acuerdo con su dis-
posicién final tnica. Espafia cumplimenta asi con escaso retraso —de tres me-
ses— las previsiones contenidas en el art. 16.1 de la Directiva: «Los estados
miembros pondrin en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente
Directiva antes del 1 de enero de 1998».

A comienzos de 1997 la Subdireccién General de Propiedad Intelectual del
Ministerio de Educacién y Cultura ultimé un Borrador de Anteproyecto de
Ley, que someti6é a informacién publica a finales del mes de marzo.
Posteriormente, con las modificaciones correspondientes, elaboré un
Anteproyecto de Ley, esencialmente igual al Proyecto de Ley presentado por
el Gobierno a las Cortes Generales, y publicado en el Boletin Oficial del
Congreso de los Diputados el 31 de octubre de 1997. Tramitado por el pro-
cedimiento de urgencia, fue aprobado, con competencia legislativa plena, por
la Comisién de Educacién y Cultura el 17 de diciembre (BOCD de 23 de di-
ciembre) y publicado el 2 de enero de 1998 en el Boletin Oficial del Senado;
dictaminado por el Senado —Comisién de Educacién y Cultura— el 5 de fe-
brero (Boletin Oficial del Senado de 9 de febrero); y aprobado definitivamente
por el Pleno del Congreso de los Diputados el 19 de febrero (BOCD de 27 de
febrero).

Frente a las anteriores leyes de transposicién de las Directivas de la Comunidad
Europea sobre propiedad intelectual, la presente Ley 5/1998 abandona la fér-
mula de las leyes especiales, una por cada Directiva, para optar por una mo-
dificacién directa de nuestra Ley de Propiedad Intelectual®’. Ese cambio de cri-
terio no tuvo lugar desde el comienzo de los trabajos prelegislativos del
Ministerio de Educacién y Cultura. El Borrador de Anteproyecto de Ley seguia
el modelo anterior de una Ley especial independiente, en la que, con mayor o
menor acierto, se reproducia el contenido de la Directiva. Fue el Anteproyecto
de Ley posterior el que se configura como una modificacién de la Ley de
Propiedad Intelectual. El cambio de criterio deriva pues probablemente de una

% «La Ley se divide en tres capitulos dedicados, respectivamente, al derecho de autor, al derecho
sui generis y a otras disposiciones. El texto est4 constituido en total por siete articulos, dos dispo-
siciones derogatorias y una disposicién final dnica» (par. 5.° de la E. de M.).

! «Razones de eficacia y economia legislativa justifican que dicha incorporacién se realice direc-
tamente en el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril. Con ello, se quiere evitar una proliferacién de textos diferentes
y facilitar a los destinatarios de la norma el acceso y la utilizacién de la normativa actual sobre
propiedad intelectual» (par. 4.° de la E. de M.).
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reflexién de los responsables del Ministerio sobre los informes recibidos como
consecuencia de la informacién ptblica a la que fue sometido el Borrador®.

En cualquier caso hay que celebrar que dicho cambio haya tenido lugar, ya que
supone una opcién manifiestamente positiva y preferible frente a la preceden-
te. Desgraciadamente la Ley 5/1998 sigue adoleciendo, como las anteriores le-
yes de transposicién de Directivas sobre propiedad intelectual, de defectos téc-
nicos significativos, que ponen de relieve una mala preparacién y un trabajo
deficiente tanto por parte del Ministerio como por parte del Legislativo.

La Ley 5/1998 contiene preceptos innecesarios, que no afiaden nada a lo que
cabria deducir previamente de nuestro Ordenamiento vigente. En ocasiones se
trata de una decisién consciente del legislador «a efectos de facilitar la inter-
pretacién en lo referido a las bases de datos»”. No parece necesario facilitar
una interpretacién cuando la misma no ofrece dudas a la doctrina de los au-
tores y de los tribunales. Ademaés, modificar innecesariamente la Ley supone
ignorar el coste que toda modificacién del texto legal implica para la seguri-
dad juridica. Es cierto que con respecto a alguna cuestién, como es la de la au-
toria, se ha tenido la prudencia de no modificar innecesariamente la Ley de
Propiedad Intelectual®. Pero en otros casos los redactores de la Ley han dado
claras muestras de incontinencia, unas veces consciente, como es el caso ya
apuntado, referido al objeto y contenido del derecho de autor®; otras veces, me
temo que inconsciente, como es el caso de la disposicién derogatoria segunda
y de la disposicién final tnica, con las que se hace gala de desconocer el art.
2.°1y 2 del Cédigo Civil*®.

%2 Concretamente en ese sentido se pronunciaban las Observaciones al Borrador formuladas por la
Asociacién Literaria y Artistica para la Defensa del Derecho de Autor (ALADDA). Grupo Espafiol
de la ALAL

% Parrafo 11, in fine, de la Exposicién de Motivos.

 «Al seguirse la técnica de insercién directa en el texto refundido, la Ley sélo incide en aquellos
aspectos que constituyen una novedad, no haciéndose referencia a aquellos otros que supondrian
una reiteracién con el citado texto refundido.

De este modo, se ha respetado la estructura disefiada en el Titulo II del Libro I del texto refundi-
do de 1996, que en sus tres capitulos se refiere respectivamente al sujeto, objeto y contenido. Por
lo que se refiere a los articulos incluidos en estos capitulos no ha sido preciso introducir ninguna
modificacién en los que integran el capitulo I de dicho Titulo II, relativo a los sujetos, por ser coin-
cidentes en este punto los supuestos de la Directiva objeto de transposicién y los de nuestro texto
refundido» (pars. 9 y 10 de la E. de M.).

No se ha hecho pues uso de la posibilidad, que brinda la Directiva (Vid. el par. 29 E. de M. de la
misma) de atribuir al empresario la autoria sobre la base de datos creada por un empleado en
cumplimiento de su trabajo.

% «No sucede lo mismo respecto a ciertos articulos que hacen referencia al objeto y contenido de la
Directiva. En este caso, al elaborar la Ley de transposici6n se han introducido ligeros retoques en los
articulos correspondientes. Dada la amplitud de la redaccién de estos articulos no hubiese sido im-
prescindible introducir reformas en los mismos, sin embargo se ha optado por esta técnica a efectos
de facilitar la interpretacién en lo referido a las bases de datos» (par. 11 de la E. de M.).

Como ya he apuntado, dicha interpretacién no ofrece dificultad ni duda alguna, puesto que el pro-
pio articulo 20.2.i), en su redaccién anterior, venia a reconocer ya expresamente el derecho de co-
municacién publica sobre las bases de datos.

% Aunque podrfa decirse que la disposicién final dnica se justifica por la disposicién transitoria
decimoctava. De ésta me ocuparé mas adelante.
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Mientras que se recogen preceptos innecesarios, se omite en cambio la trans-
posicién de un precepto importante: concretamente el dltimo parrafo del art.
7.2 de la Directiva, segin el cual, <El préstamo piiblico no constituira un acto
de extraccién o de reutilizacién». Este precepto figuraba en el Proyecto de Ley”,
y fue suprimido irreflexivamente en la tramitacién parlamentaria, al aceptarse
una enmienda parlamentaria relacionada con otro tema conexo®, sin que na-
die volviese a decir nada sobre la cuestién.

Esta modificacién, la tnica sustancial introducida por el Congreso en la tra-
mitacién del Proyecto de Ley, es tan incorrecta como la tinica modificacién sus-
tancial introducida por el Senado, al afiadir otra disposicién transitoria a la
LPI en el art. 7.° de la Ley. Tal es el penoso saldo que resulta de la tramitacién
parlamentaria de la Ley 5/1998.

Lo que constituye propiamente una novedad para nuestro Ordenamiento es la
incorporacién al mismo del derecho sui generis para la proteccién del conte-
nido de las bases de datos, cuya obtencién, verificacién o presentacién impli-
que una inversién sustancial®”. A tal efecto se introduce un nuevo Titulo VIII
en el Libro II de la LPI, en cuyos articulos (133 a 137) se recoge la regulacién
del mencionado derecho sui generis contenido en la Directiva. La introduccién
de esos cinco nuevos articulos determina la alteracién de la numeracién de to-
dos los articulos restantes (hasta el final) de la LPI (los articulos 133 a 158 an-
teriores pasan a ser los nuevos articulos 138 a 163), asi como los cambios co-
rrespondientes en todos aquellos articulos de la LPI en los que existen
referencias a los mismos (Vid. el art. 6.4 de la Ley 5/1998). Ademas se afiade
un tultimo articulo 164 a la LPI para transponer lo establecido en el art. 11 de
la Directiva con respecto a los beneficiarios de la proteccién del derecho sui
generis (art. 6.5 de la Ley 5/1998)'.

Los redactores de la Ley han sido extremadamente cautelosos en la transposi-
cién de esta parte de la Directiva referida al derecho sui generis. No sélo con-
servan la denominacién'®!, sino que también han separado su regulacién del
resto de los derechos de propiedad intelectual (derechos conexos, vecinos o afi-
nes del derecho de autor) recogidos en el propio Libro II de la LPI, tratando
de impedir cualquier contaminacién de aquél con éstos. A tal efecto se cambia
el titulo de ese Libro II, que pasa a ser «De los otros derechos de propiedad in-
telectual y de la proteccién sui generis de las bases de datos» (art. 5.° de la Ley

° En el art. 133.3, dltimo parrafo, de la LPI, dentro del art. 6.° del Proyecto.

También figuraba en el Borrador de Anteproyecto y en el Anteproyecto.

% La supresién se produjo en el Informe de la Ponencia del Congreso, al admitir la enmienda niim.
22, del Grupo Socialista, que se limitaba a introducir algunos retoques meramente formales a la
redaccién del art. 133.3.c).

Es claro que los miembros de la Ponencia debieron creer que el parrafo siguiente (el suprimido
indebidamente) formaba parte del apartado c) anterior, o simplemente se olvidaron de él.

% De ello se ocupa el Capitulo II de la Ley 5/1998.

1% Vid. los parrafos 20, 21 y 22 de la Exposicién de Motivos.

01 Ta] es el titulo de ese nuevo Titulo VIII del Libro II LPI: «Derecho sui generis sobre las bases
de datos».
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5/1998) y se modifica la redaccién de los arts. 131 y 132, refiriéndolos expre-
samente a «los otros derechos de propiedad intelectual» para evitar su aplica-
cién al derecho sui generis'®.

Obsérvese que la no extension del art. 131 al derecho sui generis carece de todo
sentido, pero —como ya he dicho— parece que los redactores tenian la deci-
dida voluntad de evitar cualquier norma que pudiese dar pie a considerar que
el derecho sui generis fuese considerado como un derecho mas (conexo, veci-
no o afin del derecho de autor) de propiedad intelectual.

En cambio no ha habido ninguna necesidad de modificar la referencia a los
«derechos reconocidos en esta Ley» (anterior art. 133 y nuevo art. 138 LPI) de
la regulacién de las acciones y procedimientos contenida en Libro III, Titulo I
de la LPI, precisamente para cumplimentar el art. 12 de la Directiva'® también

con respecto al derecho sui generis'®.

Cierto que la cautela de nuestro legislador en esta cuestién es comprensible.
Pero, en mi opinién, hay que lamentar que no se haya decidido a considerar
al derecho sui generis como un derecho de propiedad intelectual mas, que vie-
ne a sumarse a los ya existentes en el Libro II LPI, aunque ello pudiese impli-
car alguna modificacién en el art. 132'® y/o una redaccién distinta de algunos
de los preceptos contenidos en los articulos 133 a 137. Se ha renunciado a dar
al derecho sui generis el tratamiento que corresponde a su naturaleza de dere-
cho similar al derecho de autor y complementario del mismo'®. Se ha renun-
ciado a contribuir a esa clarificacién conceptual, asi como a deducir las ven-
tajas que de ella deberian derivar para la mejor regulacién del derecho sui
generis (aunque sea respetando légicamente el marco de la Directiva) y, sobre
todo, para una mejor comprensién de su significado.

El seguidismo de nuestro legislador con respecto al legislador comunitario le
lleva a arrastrar a nuestra LPI las mismas contradicciones en las que aquél in-
curre en la Directiva. Se parte de la hip6tesis de que el derecho sui generis no
es un derecho de propiedad intelectual, similar al derecho de autor, pero su re-
gulacién se recoge en la LPI vy, concretamente, en el mismo Libro dedicado a

122 Ademé4s de cambiar en el mismo sentido el epigrafe del Titulo VII del Libro II, que dichos ar-
ticulos 131 y 132 integran, y de mantenerlos dentro del Libro II por delante de la regulacién del
derecho sui generis (arts. 133 a 137).

1% «Los estados miembros introduciran las sanciones adecuadas contra la violacién de los dere-
chos que reconoce la presente Directiva».

1% «No procede tampoco incorporar el art. 12 de la Directiva, dedicado a las sanciones, ya que el
Titulo I del Libro III del texto refundido regula ampliamente las acciones y procedimientos» (par.
19 de la E. de M.).

Obsérvese que, en cambio, el derecho sui generis carece de una proteccién penal especifica (com-
parar con los arts. 270 a 272 CP).

15 La propia ambigiiedad de la redaccién del art. 132 impediria, en su caso, una aplicacién extra-
limitada al derecho sui generis de las partes de la LPI en él contempladas: «con caracter subsidia-
rio y en lo pertinente»

1% Lo que es compatible con su denominacién de derecho sui generis.
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los demés derechos de propiedad intelectual similares al derecho de autor. Se
parte de la hipétesis de que no es un derecho de propiedad intelectual, pero
después se le atribuye la misma proteccién, en cuanto a acciones civiles y pro-
cedimientos, que al derecho de autor y a los demas derechos de propiedad in-
telectual. La contradiccién resulta evidente.

La Ley 5/1998 aprovecha la ocasién para derogar el art. 20.3.c) LPI, subsanando
asi un error, procedente ya de la Ley 28/1995:

«La razén de la disposicién derogatoria primera de esta Ley reside en que
la letra c¢) del ntimero 3 del articulo 20 del texto refundido de 1996 trans-
puso el articulo 4.2 de la Ley 28/1995, de 11 de octubre, de incorporacién
de la Directiva 93/83/CEE sobre el cable y satélite. El mencionado articulo
4.2 introduce indebidamente con caracter de permanencia un precepto que
realmente se referia a una situacién transitoria, que se recogia a su vez en
la disposicién transitoria tinica de la precitada Ley 28/1995; en consecuen-
cia, y a instancias de la Comisiéon Europea, se procede a la referida dero-
gacién»'?,

Hay que afadir que esa disposicién transitoria tinica de la Ley 28/1995, con-
cretamente en su apartado 6, se encuentra debidamente recogida en la dispo-
sicién transitoria 11%.1 LPI.

2. LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Abordemos esa nueva disposicién transitoria decimoctava de la LPI, introdu-
cida por el Senado, que no viene sino a abundar en errores ya existentes en las
otras tres disposiciones transitorias (decimoquinta a decimoséptima) afiadidas
a la LPI por el Proyecto de Ley y, definitivamente, sin alteraci6én alguna, por la
Ley 5/1998.

Las disposiciones transitorias decimoquinta a decimoséptima se corresponden con
el art. 14 de la Directiva y, por tanto, estdn redactadas, como éste, sobre la base
de la entrada en vigor de la Ley el 1 de enero de 1998. Es claro que el Ministerio
de Cultura y, consecuentemente, el Gobierno pretendian respetar esa fecha limi-
te marcada por la Directiva (art. 16.1) para la entrada en vigor de la Ley. De ahi
la referencia a esa fecha en las mencionadas disposiciones transitorias.

A pesar del propésito del Gobierno y de que, con el fin de cumplimentarlo, se
opta por el procedimiento de urgencia en la tramitacién parlamentaria del
Proyecto de Ley, éste fue presentado a las Cortes Generales demasiado tarde,
a finales de octubre de 1997. Cuando ya es indudable que la entrada en vigor
de la ley tendra lugar algo después de esa fecha inicial prevista del 1 de enero
de 1998, el Senado decide, con buen criterio, adecuar las disposiciones transi-

197 parrafo 24 (ultimo) de la Exposicién de Motivos.
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torias a la nueva fecha de entrada en vigor, el 1 de abril de 1998. Lo malo es
de qué manera instrumenta esa adaptacién. Lo malo es que —como he dicho—
las disposiciones transitorias ya recogidas en el Proyecto resultan también pro-
blematicas y deficientes.

La nueva disposicién transitoria decimoctava establece, en primer lugar, que
«La proteccién prevista en la presente Ley en lo que concierne al derecho
de autor ... se aplicara asimismo a las bases de datos finalizadas durante el
perfodo comprendido entre el 1 de enero y el 1 de abril de 1998».

Dos observaciones. Habria sido mucho mas sencillo y claro, para alcanzar el
mismo resultado, cambiar la fecha del 1 de enero de 1998 en la disposicién
transitoria decimoquinta por la nueva fecha de entrada en vigor de la Ley, del

1 de abril de 1998!%,

Pero lo que resulta mas censurable es que se abunde en el error al que induce ya
la disposicién transitoria decimoquinta, consistente en partir de que las bases de
datos originales carecian previamente en nuestra LPI de proteccién por el derecho
de autor. Nadie, ni la doctrina ni los tribunales'®, ha tenido dudas de que la re-
daccién inicial del art. 12 de la Ley 22/1987 (mantenida en el Texto Refundido de
1996) protegia con el derecho de autor las bases de datos originales!!’. Recuérdese
—lo sefialaba antes— que los propios redactores lo vienen a reconocer en la
Exposicién de Motivos: «Dada la amplitud de la redaccién de estos articulos (los
«que hacen referencia al objeto y contenido») no hubiese sido imprescindible in-
troducir reformas en los mismos»; «Sin embargo —afaden— se ha optado» por
introducir «ligeros retoques en los articulos correspondientes» «a efectos de facili-
tar la interpretacién en lo referido a las bases de datos»'"'. Pero una cosa es acla-
rar el sentido de una norma preexistente y otra muy distinta es considerar que la
misma no estaba previamente vigente. Y eso es lo que viene a propiciar la nueva
disposicién transitoria decimoquinta, que en realidad es perfectamente inttil, por-
que las bases de datos originales ya estaban protegidas por nuestra Ley, y sélo sir-
ve para introducir el equivoco de que no era asi. Esa misma inutilidad y equivoci-
dad es atribuible a la disposicién transitoria decimoctava en lo que se refiere a la
proteccién de las bases de datos por el derecho de autor:

La nueva disposicién transitoria decimoctava dice ademas que «la (proteccién)
establecida en el articulo 133 de la misma (Ley), respecto al derecho sui ge-

1% O —mejor todavia— referir génericamente esa disposicién transitoria decimoquinta al momen-
to de entrada en vigor de la Ley.

1% Asf lo acredita la Sentencia del Tribunal Supremo 886/1997, de 17 de octubre, que rechaza la
proteccién del derecho de autor a unos listados de empresas sistematizado por provincias y orden
alfabético, publicados por las Camaras de Comercio de Alava, Bilbao y Guiptizcoa (Catalogo
Industrial de la Comunidad Auténoma Vasca), precisamente por carecer de toda originalidad. Vid.
la nota 19.

10 «También son objeto de propiedad intelectual ... las colecciones de obras ajenas, ..., y las de
otros elementos o datos que por la seleccién o disposicién de las materias constituyan creaciones
intelectuales ...».

" Vid. parrafo 11.
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neris se aplicara asimismo a las bases de datos finalizadas durante el periodo
comprendido entre el 1 de enero y el 1 de abril de 1998».

También en este caso habria sido mucho mas sencillo y claro, para alcanzar el
mismo resultado, introducir la modificacién correspondiente en la disposicion
transitoria decimosexta. Bastaria haber cambiado en ella «las bases de datos
cuya fabricacién se haya terminado durante los quince afios precedentes al
1 de enero de 1998» por «las bases de datos cuya fabricacién se haya termi-
nado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1983 y el 1
de abril de 1998»'",

También en este caso la redacciéon de la disposicién transitoria decimocta-
va, al copiar la de la disposicién transitoria decimosexta, abunda en el mis-
mo error de ésta. En efecto, ambas deberian referirse a los articulos 133 a
137, es decir, a todo el régimen juridico contenido en la Ley con respecto al
derecho sui generis, y no sélo al articulo 133. Todo deriva de una mala co-
pia en la disposicién transitoria decimosexta del art. 14.3 de la Directiva.
Este dice lo siguiente: «La proteccion prevista por las disposiciones de
la presente Directiva en lo que concierne al derecho previsto en el ar-
ticulo 7 se aplicara igualmente a las bases de datos...». Luego la disposicién
transitoria deberfa comenzar con ese tenor literal: «La protecciéon prevista
por las disposiciones de la presente Ley en lo que concierne al dere-
cho previsto en el articulo 133 (el equivalente al art. 7 de la Directiva) se
aplicara igualmente a las bases de datos ...». Pero dice algo muy distinto:
«La proteccion prevista en el articulo 133 de la presente Ley, en lo que
concierne al derecho sui generis, se aplicara igualmente a las bases de da-
tos ...». El error es evidente y s6lo puede salvarse mediante una interpreta-
cién correctora de la Ley, basada en el propio texto del art. 14.3 de la
Directiva. Lo mismo hay que decir con respecto a la disposicién transitoria
decimoctava.

No habria sido pues necesaria una nueva disposicién transitoria decimoctava
para alcanzar los mismos resultados si se hubiesen introducido las modifica-
ciones ya sefialadas en las disposiciones transitorias decimoquinta y decimo-
sexta, afadiendo también la modificacién correspondiente en la disposicién
transitoria decimoséptima para respetar «los actos concluidos y (de) los dere-
chos adquiridos antes del» 1 de abril de 1998 (o de la entrada en vigor de la
Ley)!’?. Obsérvese que semejante modificacién de la disposicién transitoria de-
cimoséptima deberia haberse introducido incluso con la opcién elegida de afa-
dir la disposicién transitoria decimoctava, salvando asi la carencia que en re-
lacién con esta cuestion presenta esta Gltima, y que ahora es necesario subsanar
acudiendo a la interpretacién sistematica.

12 Cabe dudar si los requisitos exigidos (por el art. 133) para la proteccién deben existir antes del
1 de enero de 1998, como establece la Directiva (art. 14.3), o si basta con que existan antes del 1
de abril de 1998.

'3 De acuerdo con lo dicho, esta disposicién transitoria decimoséptima carece de sentido con res-
pecto a la proteccién de las bases de datos por el derecho de autor.
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Puesto que me he detenido en poner de relieve las deficiencias legislativas con-
tenidas en estas disposiciones transitorias decimoquinta a decimoctava, que la
Ley 5/1998 viene a afiadir a la LPI, haré una dltima observacién, consistente
en destacar la correccién introducida en el apartado 2 de la disposicién tran-
sitoria decimosexta. Dicho apartado 2 es transposicién a la Ley del art. 14.5 de
la Directiva. Este establece que «el plazo de proteccién ... serd de quince afios
a partir del 1 de enero siguiente a dicha fecha», es decir, a partir del 1 de ene-
ro de 1999. Como ya he sefialado, semejante regla no parece justificada, crea
confusién y plantea la dificultad de decidir si la proteccién se extiende tam-
bién al periodo comprendido entre el 1 de enero de 1998 y el 1 de enero de
1999. De ahi que me incline por valorar positivamente la correccién introdu-
cida por nuestra Ley, aunque pueda prestarse a alguna polémica'*. Cabe al-
bergar la duda de si los redactores de nuestra Ley han sido conscientes de este
cambio introducido con respecto la Directiva y lo han querido, o si, por el con-
trario, el mismo deriva de una mala lectura de aquélla. Lo légico es que, de ha-
berse querido el cambio, el mismo hubiese sido explicado en la Exposicién de
Motivos o en algiin momento de la elaboracién de la Ley.

3. EL DERECHO DE AUTOR SOBRE BASES DE DATOS

Aunque ello no fuese necesario'’> —como ya he dicho— y nuestro propio le-
gislador lo reconoce!'é, la Ley 5/1998 modifica el art. 12 LPI para introducir ex-
plicitamente en su ambito de aplicacién las bases de datos'"’, dentro de la ca-
tegoria general de las colecciones, junto con las antologias''®. Tal es el sentido
de los cambios de redaccién introducidos en la primera parte del nuevo art.
12.1, par. 1.°.

4 Puesto que no es una transposicién fiel de la Directiva en este punto. Implica una interpreta-
cién correctora de su art. 14.5, que ciertamente me parece oportuna, como ya he dicho.

115 M.A. ESTEVE PARDO entiende, por el contrario, que el art. 12 LPI antes vigente resultaba in-
suficiente, al menos con respecto a las bases de datos que fuesen obras multimedias cuando las
mismas incorporasen obras no preexistentes, creadas al tiempo que aquéllas. La obra multimedia
en la legislacion espariola. Aranzadi, 1997. Vid. pags. 40-42. En efecto, ésa seria la tinica carencia
del art. 12 LPI anterior, aunque no tengo claro si la misma procederfa de su inadecuacién para
proteger las bases de datos o de la dificultad de subsumir todas las obras multimedia (que no fue-
sen obras audiovisuales) en el concepto de bases de datos.

Por otra parte, tampoco tengo claro que no pudiese hablarse de una preexistencia de la obra cre-
ada al tiempo de su inclusién en una base de datos, obra multimedia, como ocurre con las obras
aportadas por diversos autores a una obra colectiva (art. 8.° LPI).

Remito a mi comentario al art. 12 LPI, especialmente, para esta ultima observacién, al epigrafe
sobre «Obra de coleccién y obra colectiva». Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. Ed.
Tecnos, 1997. Vid. pags. 205-210.

"¢ Vid. el parrafo 11 de la E. de M.

17 Su mencién se afiade también al epigrafe que encabeza el articulo: «Colecciones. Bases de datos».
18 No parece aceptable considerar que bases de datos, recopilaciones, colecciones y compilacio-
nes constituyen a estos efectos conceptos distintos. Asi lo acredita el parrafo 13 E. de M. de la
Directiva: «Considerando que la presente Directiva protege las recopilaciones, también llamadas
compilaciones, de obras, de datos o de otras materias cuya disposicién, almacenamiento y acce-
so se efectiien mediante procedimientos electrénicos, electromagnéticos, electro6pticos u otros si-
milares».
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Se pasa de: «También son objeto de propiedad intelectual, en los términos de
la presente Ley, las colecciones de obras ajenas como las antologias, y la de
otros elementos o datos que por la seleccion o disposicién de las materias cons-
tituyan creaciones intelectuales».

A esta nueva redaccién: «También son objeto de propiedad intelectual, en los
términos del Libro I de la presente Ley, las colecciones de obras ajenas, de da-
tos o de otros datos independientes, como las antologias y las bases de datos
que por la seleccién o disposicién de su contenido constituyan creaciones in-
telectuales».

La segunda parte de ese art. 12.1, par. 1.°'**, junto con el parrafo 2.°, viene a
desarrollar la dltima parte del art. 12 anterior —que se referia Gnicamente a
las obras originales incorporadas en las colecciones'®— con el contenido del

art. 3.2 de la Directiva.

Del: «..., sin perjuicio, en su caso, de los derechos de los autores de las obras
originales».

Se pasa a:

«... sin perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre
dichos contenidos.

La proteccién reconocida en el presente articulo a estas colecciones se re-
fiere dnicamente a su estructura en cuanto forma de expresién de la selec-
cién o disposicién de sus contenidos, no siendo extensiva a éstos».

Una vez introducido este nuevo par. 2.° al art. 12.1, sobra la segunda parte del
art. 12.1, par. 1.°, que se ha conservado del art. 12 anterior, retocado.

El nuevo art. 12.2 recoge el concepto de bases de datos del art. 1.2 de la
Directiva. No se llega a saber por qué se introduce la salvedad de «y sin per-
juicio de lo dispuesto en el apartado anterior», desde el momento en que di-
cho concepto o definicién no puede contemplarse como una excepcioén o co-
rreccién de lo dispuesto en el art. 12.1.

Habria sido preferible completar el nuevo art. 12.3 con lo previsto en la dltima
parte del parrafo 7.° de la Exposicién de Motivos, delimitando asi la extensién y
limites de lo protegido por el derecho de autor en las bases de datos: comprende
«los elementos necesarios para el funcionamiento o la consulta de algunas bases
de datos como el tesauro y los sistemas de indexacién», y no comprende «los pro-
gramas de ordenador utilizados en la fabricacién o en el funcionamiento de ba-
ses de datos accesibles por medios electrénicos»'?'. Nuestro legislador ha optado

9 El nuevo art. 12.1, par. 1.°, es el art. 12 anterior algo retocado en los puntos sefialados.
120 De acuerdo con la consideracién de las mismas como obras derivadas.
121 E] art. 12.3 corresponde al art. 1.3 de la Directiva.
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por copiar en esto al legislador comunitario, completando el texto articulado con
la Exposicién de Motivos (Vid. el parrafo 20 de la misma). Pero, mientras que el
legislador comunitario utiliza esa técnica para superar las dificultades de las ne-
gociaciones entre los estados miembros, no se alcanza a saber cual es la utilidad
de semejante técnica, que no deja de plantear algiin problema sobre el valor nor-

mativo de las Exposiciones de Motivos, para nuestro legislador'?.

Con acierto, nuestro legislador no ha sentido la necesidad de transponer ex-
presamente los preceptos de la Directiva que se refieren al requisito de origi-
nalidad'?, asi como a la autoria'® de la base de datos, puesto que tanto lo es-
tablecido al respecto en el art. 3.1 como en el art. 4 de la Directiva se encuentra
ya recogido con caracter general en el art. 10.1, y en los articulos 5, 7 y 8 LPI.

4. Los DERECHOS DE EXPLOTACION

La Ley introduce cambios en los articulos 20 y 21, con respecto a los derechos
de comunicacién publica y de modificacién, que no parecen necesarios para la
transposicién de la Directiva, concretamente de su articulo 5, y de cuyo acier-
to u oportunidad cabe mantener alguna duda.

El articulo 20.2.i) anterior se referia, como ultimo ejemplo en la lista no cerra-
da de casos de comunicacién publica del art. 20.2 —con la que se ilustra el con-
cepto general de la misma contenido en su articulo 20.1—, al «acceso publico a
bases de datos de ordenador por medio de telecomunicacién, cuando éstas in-
corporen o constituyan obras protegidas». Contemplaba pues la comunicacién
publica de las bases de datos electrénicas a través de la telematica; contempla-
ba las bases de datos como obras en si mismas (continente) y las obras conteni-

das en las bases de datos (contenido). No era necesario cambiar este ejemplo, so-

bre todo teniendo en cuenta que era eso: un ejemplo'®; y que el mismo no era

desacertado, por su especificidad, aunque la expresién legislativa resultase algo
inadecuada («bases de datos de ordenador» por bases de datos electrénicas).

Sin embargo, nuestro legislador ha decidido desdoblar el art. 20.2.i anterior al
transponer la Directiva'?. Se trata de acentuar la distincién entre la proteccién

'22 L.a Propuesta inicial de Directiva (también la modificada) mencionaba expresamente, en la de-
finici6n de «base de datos» contenida en su art. 1.1, «el material electrénico necesario para el fun-
cionamiento de la misma, por ejemplo, su diccionario, indice o sistema de consulta o presentacién
de informacién».

'3 Vid. la primera parte del parrafo 7 de la Exposicién de Motivos de la Ley.

'2¢ Vid. el parrafo 10 de la Exposicién de Motivos de la Ley.

' Aunque el articulo 5.d) de la Directiva se refiriese a «cualquier forma de comunicacién, exhibi-
cién o representacién», puesto que todas ellas quedaban comprendidas en el concepto de comu-
nicacién publica del art. 20.1 LPI.

Tampoco el derecho de reproduccién y el derecho de distribucién, reconocidos en el art. 5.a) y ¢)
al autor de una base de datos, requieren de transposicién alguna, como se explica en el parrafo 14
de la Exposicién de Motivos.

126 «En concreto, el artfculo 2 de la Ley da una nueva redaccién a la letra i) del apartado 2 del ar-
ticulo 20 del Texto Refundido, a la vez que adiciona una nueva letra j)» (par. 15 de la E. de M.).
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de la obra continente (base de datos) y la proteccién de las obras que forman
el contenido de la base de datos, dedicando un apartado propio a cada una de
ellas con respecto a la comunicacién publica:

«i) El acceso publico en cualquier forma a las obras incorporadas a una
base de datos, aunque dicha base de datos no esté protegida por las dispo-
siciones del Libro I de la presente Ley».

«j) La realizacién de cualquiera de los actos anteriores, respecto de una base
de datos protegida por el Libro I de la presente Ley».

El resultado es mediocre. Al eliminar la referencia concreta a la «telecomu-
nicacién» y a las «bases de datos de ordenador», «el acceso publico en cual-
quier forma a las obras incorporadas a una base de datos» equivale a la co-
municacién piublica de las obras incorporadas a una base de datos.
Resulta algo totalmente inttil una vez que el art. 12.1, par. 1.°, in fine, ya ad-
vierte que la proteccién por el derecho de autor de una base de datos es «sin
perjuicio, en su caso, de los derechos que pudieran subsistir sobre dichos con-
tenidos»'?’.

Por otra parte resulta insuficiente la segunda parte de este apartado i) —«aun-
que dicha base de datos no esté protegida por las disposiciones del Libro I de
la presente Ley»—, puesto que la proteccién de las obras incorporadas a una
base de datos debe ser independiente no sélo de la existencia de una protec-

cién de la propia base de datos por el derecho de autor sino también de cual-

quiera otra proteccién de la misma'®,

Al igual que el nuevo art. 20.2.i), el nuevo art. 20.2.j) no contempla un caso
(«acto») de comunicacién publica, sino que se refiere a la comunicacién pu-
blica en general (a eso equivale «La realizacién de cualquiera de los actos an-
teriores») de las bases de datos. Pero para esa especificacién basta con el art.
20.1, que se refiere a la comunicacién puablica de todos los tipos, clases o gé-
neros de obras.

127 También era initil la referencia del art. 20.2.i) anterior a las obras protegidas incorporadas a
una base de datos, puesto que el art. 12 anterior, in fine, también concretaba: «..., sin perjuicio, en
su caso de los derechos de autor de las obras originales». Pero la justificacién de todo el aparta-
do 20.2.i) venfa dada por la especificidad del supuesto de comunicacién publica contemplado, que
—como cabe apreciar y destacaré de inmediato— desaparece con la nueva redaccién introducida
por la Ley 5/1998.

128 Por ejemplo, también de cualquier proteccién por el derecho sui generis sobre las bases de da-
tos (Vid. el art. 133.4 LPI).

Ademas, si se quiere hacer referencia tnicamente a la proteccién por el derecho de autor no hace
falta explicitarlo, puesto que estamos en el Libro I de la Ley, dedicado al derecho de autor. Bastaria
decir «aunque dicha base de datos no esté protegida» para entender (interpretacién sisteméatica)
que se trata de la proteccién por el derecho de autor, sin necesidad de mencionar el Libro I.

Lo mismo cabe decir de la especificacién final del nuevo apartado j). La interpretacién sistemati-
ca permitirfa terminar la redaccién del mismo en «base de datos protegida».

Pero es obvio que tanto en este caso como en otros, nuestro legislador desconoce el valor de la in-
terpretacién sistematica para el buen legislar.
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La lista del art. 20.2 sélo vale para enumerar casos concretos de comunicacién
publica pero no para enumerar casos concretos de obras (aunque ciertamente
algunos casos de comunicacién afectan principalmente, o incluso tnicamente
—art. 20.2.b)— a determinadas clases de obras). Esto dltimo es lo que hacen
los dos nuevos apartados i) y j) del art. 20.2. De ahi que el resultado alcanza-
do sea mediocre: desentonan de la enumeracién de casos de comunicacién pa-
blica en la que se integran, y no sirven, por consiguiente, para ejemplificar y
definir lo que es comunicacién publica. Sirven pues para muy poco o para nada.

En el art. 21.1'® se afiade un parrafo 2.°, que, de acuerdo con lo especificado
en el art. 5.b) de la Directiva, aclara que la reordenacién de una base de datos
constituye también un supuesto de modificacién de la misma'°. Como ya he
dicho, no creo que pudiese existir duda alguna al respecto que justificase se-
mejante cambio legislativo.

En el apartado 21.2 se viene a desarrollar, copiando el art. 5.¢) de la Directiva,
cual es el contenido o alcance de los derechos del autor (o causahabiente) de
la obra originaria sobre la obra derivada, resultado de la transformacién de
aquélla. Del escueto «sin perjuicio de los derechos de autor de la obra pree-
xistente» de la redaccién anterior™' se pasa al farragoso «sin perjuicio del de-
recho del autor de la obra preexistente de autorizar, durante todo el plazo de
proteccién de sus derechos sobre ésta, la explotacién de esos resultados en cual-
quier forma y en especial mediante su reproduccién, distribucién, comunica-
ci6én publica o nueva transformacién». Innecesario.

5. LiMITES DE LOS DERECHOS DE EXPLOTACION

Es probablemente en esta parte de la LPI donde la Ley 5/1998 ha introducido
cambios mas aparatosos formalmente, al par que inttiles y generadores de al-
guna confusién. Todo ello es fruto de la renuncia a transponer las excepciones
o limites, previstos en el art. 6 de la Directiva para los derechos de explotacién
sobre una base de datos (art. 5 de la Directiva), mediante su encaje concreto
en los limites del derecho de autor en general previamente existentes en nues-
tra LPI, y recogidos en los arts. 31 y ss. de la misma. En vez de contrastar las
limitaciones del art. 6.2 de la Directiva con dichos arts. 31 y ss. LPI en su re-
daccién anterior, especialmente con los arts. 31, 32 y 37, teniendo en cuenta
también las posibilidades que brinda el art. 6.2.d), para introducir los cambios
imprescindibles'*?, nuestro legislador opta por copiar el art. 6.1 y 2 de la

' Vid. el parrafo 16 de la Exposicién de Motivos.

130 También aqui es intitil por razones sisteméticas las menciones expresas de la «base de datos a
la que hace referencia el art. 12 de la presente Ley». Bastaria con hablar de «base de datos». Es
obvio que debe tratarse de una base de datos que merezca el calificativo de obra.

B! Vid. también el art. 11, ab initio, LPL

132 Recuérdese que ese art. 6.2.d) permite a los estados miembros imponer otras limitaciones o ex-
cepciones a los derechos de autor cuando las mismas se encuentren tradicionalmente contempla-
das por su derecho interno.
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Directiva en un nuevo art. 34, dedicado exclusivamente a los limites de los de-
rechos de explotacién sobre bases de datos, rompiendo asi la armonia y el sis-
tema de ese Capitulo II del Titulo III del Libro I —arts. 31 a 40 LPI—, dedica-
do fundamentalmente a una regulacién de los limites generales del derecho de
autor, y tratando de compatibilizar la vigencia de ese régimen especifico de los
limites del derecho de autor sobre las bases de datos con los limites del dere-
cho de autor sobre el resto de las obras (sobre las obras en general) mediante
férmulas que tnicamente producen confusién, y que necesitan por ende de una
interpretacion correctora.

Por otra parte, ese nuevo contenido atribuido al art. 34 LPI obliga a incorpo-
rar su contenido anterior al art. 35 LPI, el cual pasa asi a tener dos apartados:
el art. 35.1, que recoge el anterior art. 34 LPI, y el art. 35.2, que recoge el an-
terior art. 35 LPL

Es en este nuevo art. 34 LPI donde se aprecia mejor que nuestro legislador ha
carecido de un criterio decidido y coherentemente desarrollado a la hora de
transponer la Directiva a nuestra LPL. Cabia atribuir un propio titulo a las ba-
ses de datos en el Libro I, al igual que se ha hecho con las obras audiovisua-
les y con los programas de ordenador. Cabia renunciar a semejante tratamien-
to diferenciado si se consideraba que la regulacién de las bases de datos carecia
de especialidad suficiente para ello. Esto dltimo es lo que se ha hecho, pero
luego, en tema tan importante como el de los limites o excepciones se aban-
dona el tratamiento conjunto con las demas obras y se opta por crear un régi-
men especifico en un articulo dedicado tinicamente a las bases de datos, sepa-
rado de aquéllas.

Como acabo de decir-el nuevo art. 34 recoge casi literalmente el 6.1 y 2.a), b)
y ¢) de la Directiva, con algunas alteraciones formales (en el orden de las pro-
posiciones), mas algunos afiadidos indtiles o perturbadores. El dnico de éstos
que parece adecuado es el del art. 34.1, parrafo 2.°, en el que se transpone par-
cialmente, por lo que al derecho de autor sobre bases de datos se refiere, el ar-
ticulo 15 de la Directiva.

Semejante precepto —el del art. 34.1 LPI (arts. 6.1 y 15 de la Directiva)—,
que prohibe pactar en contra de la l6gica autorizacién a cualquier licencia-
tario para utilizar la base de datos en la medida necesaria para el disfrute
de su licencia (art. 1258 del Cédigo Civil), podria introducirse con caracter
general para todas las obras en los articulos que la LPI dedica a las licen-
cias (arts. 48 a 50), haciendo asi inttil su mencién expresa (y, por ende, in-
justificadamente excepcional) tanto aqui como en el art. 100 (especialmen-
te en los apartados 2, 3, 5y 6) para los programas de ordenador'. Cierto
que semejante prohibicién afiadiria un plus de imperatividad que hoy en dia

133 Vid. la critica que J. DELGADO ECHEVERRIA hace en el comentario del art. 104 LPI, al no ha-
ber transpuesto expresamente nuestro legislador la prohibicién de pacto en contra de las excep-
ciones o limites del art. 5, 2 y 3 y del art. 6, contenido en el art. 9.1 de la Directiva 91/250/CEE.
Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual. 2* ed. Ed. Tecnos, 1997. pag. 1520.
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no existe para todas las obras en general (incluidos los programas de orde-
nador —art. 100.1). Pero me inclino a pensar que esta justificado en todos
los casos: no tiene sentido conceder una licencia (autorizar su uso) si su ejer-
cicio resulta imposible por no extenderse a todos los aspectos necesarios para
su disfrute en la practica. Semejante restriccién debe quedar excluida, o sélo
puede aceptarse cuando resulte excepcionalmente justificada por las cir-
cunstancias del caso'®.

Entre los afiadidos inatiles de este art. 34 esta la reiterada referencia —tanto
en el art. 34.1 como en el art. 34.2— a «una base de datos protegida en vir-
tud del articulo 12 de esta Ley» ¢De qué otra clase de base de datos podria
tratarse si nos encontramos en un capitulo de la LPI dedicado a los limites del
derecho de autor? Nos encontramos una vez mas con ese desconocimiento de
la interpretacién sistematica del que nuestros legisladores hacen gala a lo lar-
go de toda la Ley 5/1998.

También es iniitil en el art. 34.1 el afiadido de precisar que la excepcién se apli-
ca «aunque estén afectados (los actos en cuestién) por cualquier derecho ex-
clusivo de ese autor». Es obvio. ¢Qué otro sentido podria tener la excepcién o
limite en cuestién?

El afadido de que la base de datos «haya sido divulgada» para aplicar los li-
mites o excepciones del art. 6.2 es inoportuno por perturbador. El legislador
no ha hecho sino trasladar ese requisito, contenido en el art. 31 LPI al art. 34,
aunque el mismo no figura en el art. 6.2 de la Directiva. La duda al respecto
podria haber existido con mayor razén si se hubiese refundido (parcialmente)
el art. 6.2 de la Directiva con el art. 31 LPI. Pero, al optar por mantener el con-
tenido de ambos separados, no cabe sino criticar el afiadido en cuestién, que
es manifiestamente inoportuno. En unos casos por innecesario: ;c6mo copiar
o utilizar legitimamente (al margen de los derechos o facultades de explotacién
del autor) una obra, y concretamente una base de datos? En otro supuesto (el
del art. 34.2.c) por excesivo ¢Cémo no permitir en su caso la utilizacién de una
base de datos no divulgada para fines de seguridad puablica o en un procedi-
miento judicial'*?

No obstante, hay que reconocer que semejante restriccién de los limites (deri-
vada del art. 34.2), que introduce la Ley 5/1998 con respecto al art. 6.2 de la
Directiva, no supone un incumplimiento de la misma, puesto que —recuérde-
se— ese art. 6.2 no impone a los estados miembros la transposicién de los li-
mites o excepciones que contiene, sino que simplemente la autoriza. Lo que
implica que la transposicién puede ser parcial (menos excepciones): quien pue-
de lo mas puede lo menos'*.

B4 Supuesto excepcional, justificado por la causa concreta del contrato de licencia.

135 Resulta menos claro en un procedimiento administrativo.

13 Una vez maés, la falta de explicaciones en la Exposicién de Motivos de la Ley 5/1998, o en su
tramitacién, impide saber si la conducta de nuestros legisladores en esta cuestién ha sido cons-
ciente o deriva de una mera copia mimética del art. 31 LPI. Me inclino por esto tltimo.
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Pero el afiadido que resulta manifiestamente desafortunado es el que se colo-
ca al comienzo del art. 34.2: «Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 31». En
efecto, el mismo es incompatible con el cambio introducido en el art. 31, tam-
bién al comienzo del mismo'?’ («y sin perjuicio en lo pertinente de lo dispues-
to en el art. 34 de esta Ley»), asi como con la opcién que nuestro legislador
parece haber elegido al transponer ese articulo 6.1 y 6.2 de la Directiva.

Como ya he apuntado, nuestro legislador parece haber decidido establecer en
el art. 34 un propio régimen de excepciones a los derechos de autor sobre ba-
ses de datos'*. Un régimen exclusivo de las bases de datos y excluyente de cual-
quier otra excepcién, recogiendo el art. 6.1 y 2.a), b), ¢)'*, sin hacer uso del
art. 6.2.d) para establecer otros limites o excepciones con respecto a las bases
de datos. Asi deriva de mantener separado el art. 34 de los arts. 31, 32 y 37
LPI, que se ocupan de limites o excepciones similares. Asi deriva del propio
epigrafe del art. 34: «Utilizacién de bases de datos por el usuario legitimo y li-
mitaciones a los derechos de explotacién del titular de una base de datos». Asi
deriva de la excepcién contenida en el art. 31 a favor del art. 34, a la que me
acabo de referir: «sin perjuicio en lo pertinente, de lo dispuesto en el articulo
34 de esta Ley»'*. Quiere decir que el articulo 31 no debe afectar al articulo
34, Este es el que establece el régimen de limitaciones a los derechos de ex-
plotacién sobre bases de datos. El articulo 31 se aplica a todas las demas obras
(y no a las bases de datos), al igual que los demas articulos contenidos en este
capitulo de la LPI sobre limites del derecho de autor (de los derechos o facul-
tades de explotacién).

Pero esta interpretacién se viene abajo si aplicamos el «Sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 31» del articulo 34.2, ya que el mismo quiere decir
que el articulo 34.2 no afecta nada al articulo 31, que se aplica también a
las bases de datos, con preferencia sobre el propio art. 34.2. Y es que dos
«sin perjuicio» reciprocos en dos preceptos tienen el efecto de anularse y de

producir la coexistencia de ambos preceptos sobre un mismo ambito de apli-

cacién'.

137 Al tiempo que se atribuye un nimero 1 al art. 31, sin justificacién alguna, puesto que no exis-
te un apartado 2 (ni antes, ni ahora).

133y digo parece porque una vez mas no existe explicacién alguna al respecto, ni en la Exposicién
de Motivos de la Ley 5/1998 ni en la Memoria Explicativa del Proyecto de Ley, ni en ningtin mo-
mento de su tramitacién parlamentaria.

La Exposicién de Motivos se limita a decir: «Finalmente, por lo que respecta al derecho de autor,
el articulo 4 de la Ley introduce modificaciones en el capitulo del texto refundido relativo a los li-
mites» (parrafo 17).

13 Con la restriccién que acabo de apuntar, derivada de la exigencia en todos los supuestos de pre-
via divulgacién de la base de datos.

140 Que, por cierto, también se deberfa haber introducido, por la misma razén, en los articulos 32
y 37 LPL Lo que pone de relieve que, en rigor, tampoco era imprescindible semejante puntualiza-
cién en el art. 31 LPI para llegar a entender que las excepciones a la explotacién de las bases de
datos son tnicamente las contenidas en el art. 34 LPI.

4! Hga es la solucién que parece propugnar con respecto a este supuesto F. BONDfA ROMAN.
Recientes reformas legales espafiolas en derechos de autor. Actualidad Juridica Aranzadi ntm. 371
(24.XI1.1998). Vid. pag. 6.
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Es obvio que ello no puede ser en este caso. No tiene sentido —por ejemplo—
que el art. 34.2.c) se refiera a «una utilizacién para fines de seguridad publica
o a efectos de un procedimiento administrativo o judicial», y que el art. 31.1.1.°
se refiera a la reproduccién «como consecuencia o para constancia en un pro-
cedimiento judicial o administrativo», si ambos son de aplicacién a las bases
de datos. Pero menos sentido todavia tendria limitar el art. 34.2.a) a las bases
de datos no electrénicos, si el art. 31.1.2.° permite también la reproduccién o

copia de cualquier base de datos, incluidas las electrénicas, para uso privado'*.

En cambio, no parece existir justificacién suficiente para no complementar la
copia privada de la base de datos no electrénica con la remuneracién com-
pensatoria del art. 25 LPI (tanto para autores como para editores) (art. 31.1.2.°);
tampoco para no extender la copia para uso privado de invidentes (art. 31.1.3.°)
a las bases de datos. Y, sin embargo, ése es el resultado al que se llega de acuer-
do con la interpretacién correctora —en la que se prescinde del «sin perjuicio
de lo dispuesto en el art. 31»—, que vengo a defender como la mas adecuada
a las modificaciones introducidas en la LPI por la Ley 5/1998.

La Ley 5/1998 afiade ademas un nuevo art. 40 bis a este capitulo de la LPI sobre
limites de los derechos de explotacién del autor para transponer el art. 6.3 de la
Directiva, generalizando su aplicacién a los limites de proteccién aplicables a to-
das las obras (y no sélo a las bases de datos), en concordancia con el art. 9.2 del
Convenio de Berna, que es de donde aquél lo toma, como expresamente lo dice!®.
Se trata de un afiadido initil, ya que nadie en la doctrina ha dudado que los li-
mites del derecho de autor deben entenderse, como excepciones al mismo, de for-
ma que no vengan a desconocerlo de manera relevante, aunque sea parcialmen-
te. Ese principio ha quedado recogido en esos términos del art. 9.2 del Convenio
de Berna: necesidad de preservar la explotacién normal de la obra y de no cau-
sar un perjuicio injustificado al autor (o a su causahabiente)'*.

En el Anteproyecto de Ley este articulo 40 bis no existia. Al igual que en la
Directiva, el principio que contiene se limitaba a las bases de datos y consti-

'42 Por otra parte, obsérvese que, mientras que el art. 34.2.a) excepttia la «reproduccién con fines
privados» siguiendo literalmente al art. 6.2.a) de la Directiva, el art. 31.1.1.° exceptta la repro-
duccién «Para uso privado del copista». Lo que puede dar lugar a una interpretacién de aquél
mas favorable (que conceda un mayor 4mbito) a la excepcién o limite.

No obstante, deberfa renunciarse a esa distincién por carecer de justificacién.

Tampoco cabe deducir consecuencias de la no mencién en el art. 34.2.a) del requisito (del art.
31.1.2.°, in fine) de que «la copia no sea objeto de utilizacién colectiva ni lucrativa», puesto que el
art. 40 bis (art. 6.3 de la Directiva) debe llevar a incluir tal requisito en el art. 34.2.a). En el mis-
mo sentido —ya lo he dicho— debe interpretarse el art. 6.2.a).

3 Vid. también el art. 6.3 de la Directiva 91/250/CEE, sobre programas de ordenador y el art. 100.7
LPI

Vid. también el art. 10 del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (diciembre de 1996) y el
art. 13 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con
el comercio (Marrakech, abril de 1994).

!4 No obstante, como he apuntado en la nota 142, este articulo 40 bis puede servir para recordar
que la copia del art. 34.2.a) no puede ser «objeto de utilizacién colectiva ni lucrativa» (Vid. art.
31.1.2.°).
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tufa un dltimo apartado 3 del art. 34 LPI. El cambio se produce en el Proyecto
de Ley.

6. SALVAGUARDIA DE APLICACION DE OTRAS DISPOSICIONES LEGALES

Con ese titulo o epigrafe la Ley 5/1998 introduce un art. 40 ter. en el que vie-
ne a recoger, con algunas modificaciones formales de palabras, el contenido del
art. 13 de la Directiva 96/9/CE, en lo que atafie a las bases de datos protegidas
por el derecho de autor.

El nuevo art. 137 reproduce la misma regla, mutatis mutandis, para las bases
de datos protegidas por el derecho sui generis. Por lo que la critica que a con-

tinuacién se hace vale también para aquél en su mayor parte'®.

Se trata de un articulo perfectamente inutil para el que, ademas, se rompe la
ordenacién sistematica del Libro I LPI, introduciendo en un Titulo (el Titulo
111 del Libro I) dedicado a duracién y limites de los derechos de autor una ma-
teria distinta: la de su compatibilidad con otras normas y los derechos y de-
beres derivados de la misma. A tal efecto, se cambia su epigrafe, que pasa a
ser: «Duracién, limites y salvaguardia de otras disposiciones legales»; y se afia-
de un ultimo capitulo III, con el epigrafe «Salvaguardia de aplicacién de otras
disposiciones legales», en el que se integra tinicamente este nuevo art. 40 ter.

Se vuelve asi a repetir el mismo error legislativo cometido al transponer ex-
presamente el art. 9.1, primera parte, de la Directiva 91/250/CEE a la disposi-
cién adicional tnica de la Ley 16/1993, y, posteriormente, al actual art. 104
LPI'*; con lo que semejante reincidencia tiene de agravante en la reiteracién
de lo inntil.

Nadie pone en duda la compatibilidad del derecho de autor con todas las de-
mas regulaciones que puedan incidir tanto sobre la estructura como sobre el
contenido de las bases de datos. No es necesario decir expresamente, al regu-
lar determinada materia, que las normas en cuestién no derogan o excluyen
todas las demas vigentes en el propio ordenamiento que puedan incidir sobre
la misma realidad. La compatibilidad o incompatibilidad vendra dada por el
sentido y finalidad de las diversas regulaciones concurrentes. Sélo en aquellos

145 A excepcién de la referida a la colocacién sistematica del art. 40 ter.

146 Cuya critica, con respecto a esta cuestién, por J. DELGADO ECHEVERRIA, breve y contun-
dente, no me resisto a transcribir:

«Se comprende la existencia de una norma de este tipo en la Directiva europea, que es en efecto
de donde procede. :

Puestos a ser comprensivos, también puede comprenderse que la recogiera, como Disposicién adi-
cional tnica la Ley 16/1993.

Su presencia en la LPI s6lo es una muestra del olvido de reglas elementales de técnica legislativa.
Es parcialmente redundante con el art. 96.3.2* parte; en mayor medida, con el articulo 3.2.° LPI y,
en todo caso, resulta diffcil encontrarle alguna utilidad». Comentarios a la Ley de Propiedad
Intelectual. 2° ed. Ed. Tecnos 1997. pag. 1520.
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casos en que por razones concretas convenga eliminar dudas (no es este el su-
puesto), tiene sentido que la ley declare expresamente la compatibilidad o in-
compatibilidad. Tal es el caso del art. 3 LPI, y, mas concretamente, con res-
pecto a las bases de datos, de los arts. 12.1, par. 1.°, in fine,”"” y del art. 133.4'%,
Pues bien, el art. 40 ter. (también el art. 137) viene a reiterar esa compatibili-
dad del derecho de autor con el derecho sui generis’®; reiteracién en la que
ciertamente incurre también el legislador comunitario™. Pero mientras en una
Directiva semejante regla como la contenida en el art. 13 (no la reiteracién a
la que me acabo de referir) esta justificada —dada la amplitud del sistema de
transposicién a los ordenamientos de los estados miembros que la misma per-
mite en principio, y la diversidad de dichos ordenamientos—, en cambio la mis-
ma carece de todo sentido en nuestro ordenamiento.

En cualquier caso, si se llega a la conclusién de que tal precepto es til, debe-
ria generalizarse para todas las obras, integrandolo en el art. 3 LPI, junto con
el art. 104 LP], que es el lugar en el que sistematicamente deberia queda re-
cogido.

Este art. 40 ter. vuelve a poner en evidencia la ambigiiedad sistematica de la
Ley 5/1998, a la que ya me he referido. El art. 104 es igualmente criticable —
como ya se ha dicho— por la misma razén. No obstante, su colocacién en el
Titulo VII del Libro I tiene mayor coherencia, desde el momento en que se de-
cide dedicar el mismo exclusivamente a los programas de ordenador. En cam-
bio, no cabe decir lo mismo del art. 40 ter. desde el momento en que se deci-
de no conceder un tratamiento aparte y diferenciado a las bases de datos en el
Libro I de la Ley. Se vuelve a producir la contradiccién sistematica derivada de
dedicar un articulo especifico (el 40 ter.) a una clase de obras (las bases de da-
tos) dentro de un Titulo (el IIT) dedicado a todas las obras en general.

7. EL DERECHO SUI GENERIS SOBRE BASES DE DATOS

La Ley 5/1998 reproduce en el nuevo Titulo VIII, que introduce en el Libro II
LPL, la regulacién que la Directiva dedica al derecho sui generis. Se trata de
una reproduccién literal en su mayor parte de los articulos correspondientes y
de ciertos parrafos de la Exposicion de Motivos de la Directiva, con algunas va-
riantes de redaccion sin relieve. Los epigrafes de los arts. 133, 134, 135y 136
son copia literal de los epigrafes de los arts. 7, 8, 9 y 10 de la Directiva. También
el articulo final que se afiade a la LPI, el nuevo articulo 164, sobre el ambito
de beneficiarios del derecho sui generis, copia literalmente el epigrafe del art.
11 de la Directiva, asi como los apartados 1 y 2 del mismo.

7 Vid. art. 3.2 de la Directiva.

148 Vid. art. 7.4 de la Directiva.

'** Que cabria deducir ya del art. 3.3.° LPI si nuestros legisladores no se hubiesen empeiiado en di-
ferenciar en el Libro II el derecho sui generis de los demas derechos de propiedad intelectual, re-
gulados en aquél.

50 Vid. los arts. 3.2, 7.4 y 13 de la Directiva.
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El articulo 133.1, par. 1.°, se corresponde con el parrafo 40 de la Exposicién de
Motivos de la Directiva'®’; el parrafo 2.° con el art. 7.1, junto con el art. 7.3, re-
cogido en la dltima frase de aquél'®. El articulo 133.2 reproduce el articulo 7.5
de la Directiva, el art. 133.3 a), el parrafo 41 de su Exposicién de Motivos; el
art. 133.2 b) y ¢), el art. 7.2 a) y b) de la Directiva; el art. 133.4 transpone el
art. 7.4 de aquélla.

Recuérdese que este articulo es el que olvida transponer el art. 7.2, parrafo 2.°,
de la Directiva, segtin el cual «El préstamo publico no constituird un acto de
extraccién o de reutilizacién». Se trata de un olvido especialmente grave, dada
la importancia de esta excepcién, como prueba y garantia del libre acceso a la
informacién. Este error de nuestro legislador se podria haber subsanado si el
derecho sui generis hubiese sido introducido en nuestra LPI como un derecho
de propiedad intelectual mas del Libro II, mediante la aplicacién al mismo (art.
132) del limite contemplado en el art. 37.2 LPL. Pero, dada la opcién de nues-
tro legislador —a la que ya me he referido criticamente— el error sélo puede
salvarse mediante una modificacién legislativa.

Mientras que los arts. 117.2 y 123.2 LPI repiten expresamente para los pro-
ductores de fonogramas y de grabaciones audiovisuales respectivamente, la re-
gla sobre el agotamiento del derecho de distribucién de las mismas en la Unién
Europea a partir de la primera venta'®®, a pesar del art. 132 LPI"*, nuestro le-
gislador recurre en cambio, en el art. 133.3.c), a la aplicacién del art. 19.2 LPI
por remisién expresa al mismo. Se trata de una prueba méas de lo adecuado
que hubiese sido tratar al derecho sui generis como un derecho de propiedad
intelectual mas del Libro II; sometido, por consiguiente, al art. 19.2 en base al
art. 132 LPL

El art. 134.1 LPI transpone el art. 8.1 de la Directiva, y el art. 134.2, el art. 8.2
y 3; el art. 134.3 recoge para el derecho sui generis la regla del art. 15 de la
Directiva.

El art. 135.1 LPI es el art. 9 de la Directiva, el art. 135.2, los arts. 6.3 y 8.2.
El art. 136 LPI es fiel transcripcién del art. 10 de la Directiva.

Finalmente, el art. 137 recoge para el derecho sui generis la salvaguardia de
aplicacién de otras disposiciones del art. 13 de la Directiva. Cabe remitir a lo
ya dicho al respecto sobre el nuevo art. 40 ter. LPI.

5! Vid. las definiciones similares de los arts. 114.2 y 120.2 LPI para productores de fonogramas y
de grabaciones audiovisuales respectivamente.

152 Sin que ello sea preciso, puesto que en nuestro ordenamiento todos los derechos patrimoniales
son transmisibles, salvo que la ley indique expresamente lo contrario o asi derive necesariamente
de su naturaleza (arts. 348, 609, 1112 y 1255 del Cédigo Civil).

153 Vid. también la misma regla en los arts. 109.2 y 126.e), par. 2.°, para los artistas y las entidades
de radiodifusi6n respectivamente.

'S4 Luego innecesariamente, ya que éste permite aplicarles el art. 19.2 LPIL

66



