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Resumen: El artfculo trata de la proteccién, mediante el derecho sui generis, de
las inversiones sustanciales o importantes del fabricante o productor de las
bases de datos tanto electrénicas como no electrénicas. Por ello, define el
término de «inversi6n sustancial», el de «fabricante» y los de «extraccién»,
«reutilizacién» y «parte sustancial» (ya que estos términos forman parte del
contenido del derecho sui generis); analiza la independencia de este dere-
cho de los derechos de autor de una base de datos, de modo que los fabri-
cantes o productores de una base de datos no original pueden estar protegi-
dos por este derecho especial; y estudia los derechos y obligaciones del
usuario legitimo de una base de datos, y, finalmente, las excepciones o li-
mitaciones del derecho sui generis.

Palabras clave: derecho sui generis, fabricante, productor, bases de datos, in-
versiones sustanciales, parte sustancial, usuarios legftimos.

Abstract: This article concerns the protection, by the sui generis right, of the
substantial investments of the maker or producer of electronic and non
electronic databases. For this reason, this article defines the concepts of
«substantial investments» and «maker» and also the words «extraction»,
«reutilization» and «substantial part» (that is to say, the concepts of the con-
tent of the sui generis right); analyzes the independence of this right with
regard to the copyright of database, so that the maker of non original data-
base may be protected by this special right; studies the rights and obliga-
tions of lawful users of the database and, finally, the exceptions to the sui
generis right.

Keywords: sui generis right, maker, producer, database, substantial investments,
substantial part, lawful users.

Encuadramiento del derecho sui generis en el marco de la legislacién
sobre la propiedad intelectual

La Ley 5/1998, al hacer la trasposicion al Derecho espafiol de la Directiva 96/9 so-
bre la proteccién juridica de las bases de datos, modifica el Libro II del Texto Refun-
dido de 1996 de la Propiedad Intelectual, ya que afiade a los Titulos I a VIII de este
Libro un nuevo Titulo, el VIII, que trata «del derecho sui generis sobre las bases de
datos»; es decir, de la proteccién por este derecho especial de los fabricantes o pro-
ductores de las mismas.

Por ello, 1a nueva redaccién del Libro II del Texto Refundido queda asi: «de los
otros derechos de propiedad intelectual y de la proteccion sui generis de las bases de
datos».
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Ya en diciembre de 1996 (a nivel internacional, no ya nacional o regional comuni-
tario) la OMPI (Organizacién Mundial de 1a Propiedad Intelectual) habfa elaborado en
Ginebra un «Proyecto de Tratado relativo a la propiedad intelectual de las bases de da-
tos» que regula este derecho especial.

Por esta razén, nos referiremos continuamente a este «Proyecto», en cuanto que
puede desarrollar o interpretar la Directiva y la Ley citadas.

Pero este «Proyecto» (firmado por 51 paises, entre ellos Espafia) permanece toda-
via en esta fase; pues hace falta la adhesién o ratificacién por al menos 30 paises
para que entre en vigor, y hasta ahora sé6lo lo han hecho 7, entre los que no estd Es-
paia.

Por otra parte, en los paises escandinavos existia un derecho especial (regulado ya
desde 1961) para proteger a los productores de catdlogos o compilaciones (anteceden-
tes de las bases de datos) que no reunian las condiciones para estar protegidos por de-
recho de autor. Y tal derecho especial estaba incluido en su legislacién sobre derechos
de autor.

Suecia, al trasponer en enero de 1998 la Directiva dicha, incluye también el dere-
cho sui generis de los productores de bases de datos en el articulo 49 de la «ley de de-
rechos de autor de obras literarias y artisticas».

1 El objeto del derecho sui generis
1.1 Proteger las inversiones sustanciales del fabricante de bases de datos

Lo expresa asi claramente el articulo 133.1 del Texto Refundido, de acuerdo con la
Ley 5/1998 y el articulo 7.1 de la Directiva.

Lo mismo cabe decir del articulo 1.2 del «Proyecto» citado, que aifiade que la pro-
teccién serd «sin perjuicio de la forma o soporte en que esté incorporada la base de
datos e independientemente de si la base de datos se pone o no a disposicién del pu-
blico».

Al decir esto ultimo, se quiere decir que tanto las bases de datos explotadas co-
mercialmente como las que quedan en posesién o control de los fabricantes gozan de
igual proteccién («nota explicativa» del «Proyecto» 1.13).

Este derecho, al proteger las inversiones del fabricante, viene a ser asi un nuevo de-
recho econ6mico; aunque no tan nuevo, pues, como deciamos, los paises escandinavos
ya lo habian regulado en 1961.

Porque son razones econémicas las que justifican la proteccién del fabricante: el
mejorar y estimular la proteccién, la distribucién y el comercio internacional de las ba-
ses de datos (Predmbulo del Proyecto).

Ahora bien, qué se entiende por inversién lo definen tanto la Directiva y la Ley
1998, como el «Proyecto».

La inversién es la aplicacién de medios financieros y/o el empleo de tiempo, es-
fuerzo y energia.

Y las inversiones que se exigen para la proteccién han de ser sustanciales.

El «Proyecto» iguala las inversiones sustanciales a las cualitativas o cuantitativas
importantes. Pero asi poco se aclara. Estamos, en realidad, ante una de las principales
dificultades para la aplicacién del derecho sui generis.
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Para tratar este punto y otros del «Proyecto» se celebr6 en Ginebra, en el seno de
la OMPI, del 17 al 19 de septiembre de 1997, una «Reunién de informacién sobre la
propiedad intelectual en materia de bases de datos» que recomend6 a la Oficina Inter-
nacional de esta organizaci6n que ponga a disposicién de sus estados miembros (y en-
tre ellos estd Espaiia desde 1970) el informe detallado de los debates de la reuni6n.

Segiin este informe, una de las cuestiones planteadas en tal reunién fue la siguien-
te: ;/Qué nivel de inversién es necesario para que la inversién se considere «sustan-
cial»?

La respuesta deberd basarse en criterios objetivos. En la préctica, una inversién en
cualquier etapa de una base de datos (recopilacién, ensamblaje, verificacién, organi-
zacién o presentacion de su contenido) responderéd a los requisitos de su proteccion
(Nota 2.08).

1.2 Quién es el «fabricante»

Ante todo hay que decir que asi aparece este término en la traduccién espafiola de
la Directiva.

Pues bien, el fabricante viene a ser el beneficiario de la proteccién de una base de
datos por el derecho sui generis.

El término lo definen tanto la Ley 5/1998 (art. 133.3a) como el «Proyecto» (art.
2.iii): es la persona natural o juridica (una empresa, por ejemplo) que toma la iniciati-
va y asume el riesgo de efectuar las inversiones sustanciales orientadas a la obtencion,
verificacién o presentacién del contenido de una base de datos. De otra manera, quien
tiene el control y la responsabilidad sobre las inversiones sustanciales.

La proteccion recaer4, segiin esta definicién, en el empleador que haga la inversion,
no en los empleados que simplemente ejecutan las tareas necesarias para producir las
bases de datos (Nota 2.6).

2 Independencia del derecho sui generis de los derechos de autor sobre la estruc-
tura y sobre el contenido de las bases de datos

Quiere esto decir que si una base de datos, o su contenido, no son originales, no
son creacién personal de su autor, no estardn protegidas por derecho de autor, pero el
fabricante de ellas, si ha realizado una inversion sustancial si lo estard, aunque la base
de datos no sea original.

Tal independencia es consecuencia del objeto propio del derecho sui generis; por-
que si el principal requisito para la proteccién por este derecho, si basta para ello con
la simple inversién (Nota 2.07); es 16gico que el derecho sui generis sea independien-
te de que la base de datos sea original o no. De aqui que en la Reunién de informa-
cién citada se plantease la cuestion de si la definiciéon de una base de datos «deberd
abarcar tanto las bases de datos originales como las no originales».

Si se resuelve esta cuestién positivamente, se completaria la definicién de datos en
el «Proyecto», ya que éste prescinde en la definicién de esta distincién, de manera que
de ella no puede deducirse claramente que comprenda tanto las bases originales como
las no originales.
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Pero si completamos asi la definicin, ésta no es aplicable a las bases de datos de-
finidas en la Directiva y en las legislaciones nacionales, porque en éstas sélo se pro-
tegen las originales. Y entonces, una de dos: o dejamos las definiciones como estén,
de manera que no abarquen ambas clases de bases de datos; o se distinguen dos defi-
niciones: una, la que corresponde a los derechos de autor que, por lo dicho, abarcarfa
s6lo las originales, y la otra, la que corresponde a las bases de datos originales y no
originales.

Aparte de esta cuestién, el caso es que el fabricante de las bases de datos no ori-
ginales puede estar protegido por el derecho sui generis. Es decir, cabe la posibilidad
de que una base de datos no esté protegida por los derechos de autor, al no ser origi-
nal, y su fabricante si lo esté por el derecho sui generis, porque basta s6lo una inver-
sién sustancial en la fabricacién o produccién de una base de datos para que ésta esté
protegida por este derecho especial, independientemente de que la base de datos sea
original o no sea original.

Precisamente ésta fue la finalidad de la legislacién elaborada desde 1961 por los
paises escandinavos, el proteger las bases de datos que no reuniesen las condiciones
necesarias para estar protegidas por derechos de autor.

En definitiva, con esta proteccién sui generis se suele valorar la iniciativa personal
de los fabricantes, en cuanto contribuyen decisivamente a la produccién, distribucién
y comercializacién de las bases de datos.

3 El contenido u objetivo del derecho sui generis

Permitir que el fabricante pueda autorizar o prohibir la extraccién y/o reutilizacién
del contenido de una base de datos. Derecho que, por su propia naturaleza, es exclu-
sivo del fabricante (Nota 3.01).

Por tanto, sin la autorizacién del fabricante, y s6lo de él, no se puede extraer ni reu-
tilizar el contenido de una base de datos; y ello sin perjuicio de los derechos existen-
tes sobre su contenido, pero independientemente de que la base de datos esté protegi-
da o no por otros derechos.

Por otra parte, la proteccién prevista no impide a nadie elaborar su propia base de
datos, utilizando para ello materiales u obras de cualquier fuente distinta a una base de
datos protegida.

3.1 «Extraccion»

Es la transferencia permanente o temporal del contenido de una base de datos a
cualquier otro soporte, de modo que el material del soporte en que estd incorporada la
base de datos se quede en otro soporte. En este sentido, la «extraccién» es sinénimo
de copia o reproduccién (Nota 2.05).

Y es indiferente que la transferencia se realice «por cualquier procedimiento o bajo
cualquier formax.

Por ello, la extraccidén tanto electrénica como no electrénica, o por otro procedi-
miento desarrollado en el futuro, necesita de la autorizacién del fabricante de una base
de datos.
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Consiguientemente, la visualizacién en la pantalla de un ordenador del contenido
de una base de datos es una transferencia de ésta, al ser una copia o reproduccién; al
ser, en definitiva, una «extraccién»; y, por lo mismo, necesita de la autorizacién dicha.
Si esta «extraccién» es para uso privado, ya veremos que no se necesita entonces.

3.2 «Reutilizacién» o utilizacién

Es la puesta a disposicién del piblico del contenido de una base de datos median-
te distribucién de copias por venta, alquiler o por cualquier transmisién en linea o en
otra forma (art. 7.2.b) de la Directiva; art. 133.3.c) de la Ley 5/1998 y art. 2.vi) del
Proyecto).

De esta manera, estdn comprendidas en esta definicién «las operaciones interacti-
vas en linea, previa peticion, en las que el publico tiene acceso a las bases de datos en
un lugar y en un momento individualmente elegidos por €l (es decir, «a la carta») y...
también... cualquiuer otra forma de hacer perceptible al publico el contenido de una
base de datos (por ejemplo, un CD-ROM), aunque no tenga nada que ver con la trans-
misién».

La radiodifusién y la transmisién por cable (que dependan o no de una suscripcion)
pueden ser también consideradas como utilizacién de una base de datos (Nota 2.11).

La expresién «por cualquier medio» de disposicién al piblico que usa el «Proyec-
to» «incluye todos los medios actualmente conocidos o que se desarrollen ulterior-
mente... incluso en ausencia de cualquier ventaja comercial o ganancia financiera di-
recta o indirecta» (Nota 2.12).

En el caso de transmisién en linea, el derecho del fabricante de prohibir la reutili-
zacién no se agota en las sucesivas copias efectuadas posteriormente a la realizada con
su autorizacién; de modo que éstas necesitardn de tal autorizacién (Considerando 43
de la Directiva).

Si la «reutilizacién» se realiza por alquiler habrd que tener en cuenta la Directiva
92/100 sobre los derechos de alquier y préstamo en el 4mbito de la propiedad intelec-
tual, que es la que exclusivamente regula estos supuestos de «reutilizacion».

Por ello, la Ley 5/1998 no menciona el préstamo entre las formas de «reutilizacion»
del contenido de una base de datos.

Tanto la «extraccién» como la «reutilizacién» del contenido de una base de datos
pueden ser «de la totalidad o de una parte sustancial» de este contenido.

Qué se entiende por «parte sustancial», ni la Directiva ni la Ley 5/1998 lo dicen.
Sélo la define el «Proyecto» y lo explican sus «Notas».

«Parte sustancial» es una parte cualitativa o cuantitativamente importante del valor
comercial de la base de datos.

Evidentemente, una «extraccién» y/o «reutilizacién» de una parte importante de una
base de datos puede significar una disminucién cuantitativa o cualitativa de su valor
comercial; y ademds el riesgo de que la inversién efectuada no sea recuperable.

Por ejemplo, en una base de datos de articulos de revistas perjudicard seriamente al
fabricante la «extraccién» y/o «reutilizacién» de los més significativos, aunque sean
pocos, o la de muchos de ellos.

Mi4s aiin, la acumulacién de pequeias porciones se puede considerar como «parte
sustancial».
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También es derecho exclusivo del fabricante el prohibir la fabricacién de un pro-
ducto competidor parésito (Considerando 42 de la Directiva).

4 Derechos y obligaciones del usuario legitimo

Este término no estd expresamente definido en la legislacién; pero, tal vez, puede
concluirse de la misma.

Si el derecho sui generis se refiere s6lo a la «totalidad o a una parte sustancial» del
contenido de una base de datos, una parte no sustancial no entra en el 4mbito de pro-
teccién del derecho sui generis.

Consiguientemente, el fabricante no podrd prohibir la «extraccién» y/o la «reutili-
zacién» de partes no sustanciales.

El usuario que pueda extraer y/o reutilizar partes no sustanciales serd usuario legi-
timo de una base de datos.

Pero este usuario no podré efectuar actos que sean contrarios a una explotacién nor-
mal de la base de datos o que lesionen injustificadamente los intereses legitimos del
fabricante (como, por ejemplo, extracciones y/o reutilizaciones que sean repetidas o
sistemdticas, aunque lo fueren de partes no sustanciales). Tampoco podré perjudicar los
derechos de autor sobre las obras contenidas en la base de datos (art. 8, Directiva, y
art. 134.1 y 2, Texto Refundido, tal como ha quedado redactado por la Ley 5/1998).
Todo pacto en contrario a estas disposiciones, al ser imperativas, serd nulo.

5 Excepciones al derecho sui generis

En determinados casos, el usuario legitimo podré4, sin autorizaci6én del fabricante,
«extraer» y/o «reutilizar» una parte sustancial de la base de datos. Tales casos o ex-
cepciones son los siguientes:

1. Para fines privados (cuando se trate de una base de datos no electrénica).
2. Para fines de ensefianza o de investigacién cientifica no lucrativos.
3. Para fines de seguridad publica o en un procedimiento judicial o administrativo.

Los dos primeros se refieren sélo a la «extraccién», y el dltimo, también a la «reu-
tilizaci6n». Por tanto, la visualizacion en la pantalla de un ordenador personal para uso
privado, sin ponerla a disposicion lucrativa de terceros, no necesita autorizacién del fa-
bricante. Lo mismo cabe decir de su «carga» en un disco duro.

En resumen, son usuarios legitimos los que utilizan partes no sustanciales de una
base de datos (siempre que no perjudiquen la normal explotacién de la misma), los que
tienen autorizacion del fabricante para su uso y también los que la usen con los fines
dichos.

Conclusiones

1. Uno de los derechos que hay que regular juridicamente en las bases de datos
es el derecho sui generis o derecho de los fabricantes; ya que uno de los elementos de
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las mismas son sus fabricantes o productores. Los otros dos elementos son los autores
del contenido y los autores de su estructura, y consecuentemente, habrd también que
regular sus respectivos derechos.

2. El derecho sui generis estd directamente regulado, a nivel comunitario, por la
Directiva 96/9 y por la Ley 5/1998, a nivel nacional.

El «Proyecto de Tratado relativo a la propiedad intelectual de las bases de datos»
de 1996, de 1a OMPI, puede aclarar y desarrollar las disposiciones dichas, pues se re-
fiere a este derecho.

3. El objeto de este derecho es proteger las inversiones sustanciales del fabrican-
te de las bases de datos, electrénicas y no electrénicas. Luego veremos que se prote-
gen mis las no electrénicas.

Y segun el Proyecto se protegen tanto las explotadas comercialmente por el fabrican-
te, como las queden en posesién o control exclusivo suyo (Nota 1.13 del «Proyecto»).

4. La inversién es la aplicacién de medios financieros y/o el empleo de tiempo,
esfuerzo y energfa.

5. Las inversiones que se exigen para la proteccién juridica de los fabricantes han
de ser sustanciales o importantes. En la practica, «una inversién en cualquier etapa de
una base de datos (recopilacién, ensamblaje, verificacién, organizacién o presentacién
de su contenido) responder4 a los requisitos de proteccién» (Nota 2.08). Es decir, serd
importante.

6. El fabricante, que es el beneficiario de la proteccién por el derecho sui gene-
ris, es la persona natural o juridica (por ejemplo, una sociedad mercantil) que toma la
iniciativa y asume el riesgo de efectuar las inversiones orientadas a la obtencién, ve-
rificacién o presentacién del contenido de una base de datos. Es el que tiene el con-
trol y la responsabilidad sobre las inversiones sustanciales.

Por ello, 1a proteccién de este derecho recaerd en el empleador que haga la inver-
sién, no en los empleados que simplemente ejecuten las tareas necesarias para produ-
cir la base de datos (Nota 2.6).

7. Consecuencia del objeto propio del derecho sui generis es la independencia de
este derecho respecto de los derechos de autor sobre una base de datos.

Lo cual significa que si ésta no es original, no estard protegida por derechos de au-
tor, aunque sf lo puede estar su fabricante. Porque si «basta con la simple inversién»
(Nota 2.07); es 16gico que el derecho sui generis sea independiente de que la base de
datos sea o no original. Lo que se protege son las inveersiones sustanciales del fabri-
cante, no la originalidad.

8. El contenido de este derecho especial es que el fabricante pueda autorizar o
prohibir la «extraccién» y/o la «reutilizacién» del contenido de una base de datos.

Este derecho del fabricante es exclusivo de él (Nota 3.01); s6lo el fabricante podra
autorizar o prohibir las dichas actividades.

9. Pero el fabricante ha de respetar siempre los derechos de los autores del con-
tenido de las bases de datos.

10. La «extraccién» es la transferencia, permanente o temporal, de una base de
datos a otro soporte capaz de registrar la transferencia. En este sentido, es término si-
nénimo de «copia» o «reproduccién» (Nota 2.05).

Es indiferente el medio o la forma en que se realice. Por ello, la «extraccién» pue-
de ser electrénica o no electrénica. Consecuentemente, la visualizacién en la pantalla
de un ordenador del contenido de una base de datos es una transferencia de ésta, al ser
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una «copia» o «reproduccién», que necesitard la autorizacién del fabricante. Y ello sin
perjuicio de los derechos de autor sobre el contenido de la base.

11. La «reutilizacién» es «la puesta a disposicién del piblico de una base de da-
tos mediante la distribucién de copias por venta, por alquiler, mediante transmisién en
linea o en otra forma». Si se realiza por alquiler o préstamo, habrd que tener en cuen-
ta, a nivel comunitario, la Directiva 92/100 sobre los derechos de alquiler y préstamo
en el 4mbito de la propiedad intelectual, directiva que es la que exclusivamente regu-
la estos derechos.

Del préstamo piblico se dice expresamente, en la directiva sobre la proteccién ju-
ridica de las bases de datos, que no constituird un acto de «reutilizacién». Por ello, la
Ley 5/1998 no lo menciona cuando trata de la «reutilizacién».

En el caso de «transmisién en lfnea», el derecho del fabricante de autorizarla o
prohibirla no se agota ni en lo que concierne a la base de datos, ni en lo que se refie-
re a la copia material de la misma, aunque esté efectuada con su consentimiento (con-
siderando 43 de la directiva). Es decir, las copias materiales siguientes necesitardn de
dicha autorizacién, pues el derecho del fabricante no se ha agotado.

La «reutilizacién en otra forma» significa, por ejemplo, que un CD-ROM que sea
capaz de hacer perceptible al piblico el contenido de una base de datos puede ser prohi-
bido por el fabricante de ésta. La radiodifusién y la transmisién por cable, que depen-
dan o no de una suscripcién, puede también ser considedrada como «reutilizacién» de
una base de datos (nota 2.11).

12. Lo que el fabricante tiene derecho a prohibir o autorizar es la «extraccién» y/o
la «reutilizacién» de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de una base
de datos.

«Parte sustancial» es una parte cualitativa o cuantitativamente importante del valor
comercial de una base de datos. La acumulacién de pequeiias porciones también pue-
de considerarse «parte sustancial».

Por ejemplo, en una base de datos de articulos de revistas, la «extraccién» de mu-
chos de ellos o de los més significativos, aunque sean pocos, puede significar una im-
portante disminucién del valor comercial de la base de datos y, ademds, el riesgo com-
plementario de que la inversién no se recupere.

13. Si el derecho sui generis sélo prohfbe la «extraccién» y/o la «reutilizacién»
de una parte sustancial o de la totalidad del contenido de una base de datos, el fabri-
cante no podréd prohibir dichas actividades, cuando se trate de partes no sustanciales.

La persona que extraiga y/o reutilice estas partes serd un usuario legftimo. Este,
ademds, tampoco podré efectuar actos contrarios a la normal explotacién de la base de
datos o actos que lesionen intereses legitimos del fabricante, como por ejemplo, ex-
tracciones y/o reutilizaciones repetidas o sisteméticas, aunque sean de partes no sus-
tanciales. Ni perjudicar los derechos de autor del contenido de las bases de datos.

14. Pero en determinados casos existen excepciones al derecho exclusivo del fa-
bricante de prohibir o autorizar la «extraccién» y/o «reutilizacién» de partes sustancia-
les de una base de datos. Las excepciones son las siguientes utilizaciones para fines:

a) privados, si se trata de bases de datos no electrénicas (otro caso mds de mayor
proteccién a las bases electr6nicas);

b) de ensefianza o de investigacién cientifica no lucrativas;

¢) de seguridad publica o a efectos de un procedimiento judicial o administrativo.
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Las dos primeras excepciones se refiere a las extracciones. La tercera, también a
las reutilizaciones.

Un ejemplo, la visualizacién en la pantalla de un ordenador personal de una parte
sustancial de una base de datos para fines de enseiianza, o su carga en el disco duro,
no podrén ser impedidas por el fabricante, aunque se trate de copias de partes sustan-
ciales. En resumen, es usuario legitimo el que puede extraer o reutilizar partes no sus-
tanciales, siempre que con ello no impida la normal explotacién de la base de datos,
y, excepcionalmente, también lo es el que puede hacerlo con partes sustanciales, siem-
pre que lo haga con los fines dichos.
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