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			PRÓLOGO

			Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano

			Las bases de datos han pasado a ser un instrumento esencial para el acceso a la información. Pues bien, esta monografía, que es la tesis doctoral de la profesora Gemma Minero Alejandre, constituye también un instrumento esencial para conocer su regulación por el Derecho Comunitario, indispensable pues para conocer su regulación por nuestra Ley de Propiedad Intelectual.

			La creación de las bases de datos es frecuentemente costosa; también su mantenimiento. Requiere inversiones importantes. De ahí la necesidad de su protección si se quiere propiciar semejante tipo de inversiones. Esa protección sirve indirectamente para facilitar el acceso a la información, y, por ende, debe procurar que la misma no termine causando el efecto contrario. Y es que un exceso de protección podría constituir una cortapisa para ese acceso a la información; podría suponer una restricción al derecho de información.

			Durante un período de tiempo se barajó la posibilidad de construir la protección de las bases de datos con el derecho de autor, reconociendo a sus creadores la condición de autores, lo que implicaba entender que las bases de datos podían ser consideradas como obras. Ello se vio propiciado por la doctrina del derecho anglosajón que basaba la protección de las obras en el trabajo, en el esfuerzo, en la pericia, necesarios para la creación de las mismas, la doctrina del sweat of the brow o del skill and labour. Semejante intento quedó interrumpido en los Estados Unidos de América en 1991, a partir de la sentencia Feist, en la que el Tribunal Supremo norteamericano decide que las guías de teléfono no pueden ser consideradas como obras por carecer de toda originalidad. Desde entonces los diversos intentos de proteger las bases de datos no originales, elaborando a tal efecto una regulación legislativa ad hoc, no han llegado por el momento a buen puerto, viéndose obligados los tribunales norteamericanos a conseguir la protección necesaria por vías indirectas, como puede ser la aplicación de la llamada misappropriation, en el campo de las noticias de actualidad, o el recurso, con carácter general, a la protección de los secretos comerciales, al derecho de marcas y a la aplicación del derecho contractual.

			Por el contrario, el legislador europeo ha cumplimentado la necesidad de proteger las bases de datos, tanto si son obra, por razón de su originalidad —basada lógicamente, no en su contenido, sino en la selección y en la disposición del mismo—, como si no lo son, pero resultan de una inversión significativa, con la aprobación de la Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos. Además, de esta manera se ha puesto básicamente punto final a la diversidad previamente existente en los estados miembros como consecuencia de la falta de uniformidad a la hora de valorar las bases de datos como obras y de la aplicación en algunos de los Estados nórdicos de la denominada regla catálogo para proteger el contenido de las compilaciones de datos, sin perjuicio de las dificultades que ello sigue produciendo en el Reino Unido y en esos Estados (Suecia, Dinamarca, Finlandia).

			Tal es el marco de introducción a la materia que esta monografía analiza con detalle en su primera parte, cuyos últimos capítulos, una vez estudiado el contenido de la Directiva —con especiales referencias a las tradiciones del common law y del droit d’auteur, así como a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo—, se dedican a su transposición en los diversos ordenamientos de los Estados miembros y a su influencia fuera de Europa.

			El núcleo de la monografía se corresponde con sus partes segunda y tercera, dedicadas al concepto de base de datos y al derecho sui generis respectivamente. Una cuarta parte, de extensión limitada, aborda la problemática de las bases de datos informativas que son fuente única de su contenido, abordando también dicha problemática cuando se trata de bases de datos de origen estatal. En ella se pone de relieve esa tensión a la que me he referido entre la protección de las bases de datos por el derecho sui generis y la necesidad de preservar la libertad de información. Lo que se solventa afrontando la posible contradicción con criterio ponderado. Abogando por la aplicación a tales bases de datos del derecho sui generis, sin perjuicio de las restricciones que deban imponerse por razón de la libre competencia. Ello se consigue de lege data con la obligación de licenciar cuando el licenciatario pretenda crear un producto o servicio nuevo con demanda suficiente, y el contenido de la base de datos en cuestión sea indispensable o esencial para la consecución de aquél. Lo que debería conseguirse de lege ferenda (hablamos del legislador comunitario) a través de licencias no voluntarias en el caso de bases de datos fuente única de contenido informativo.

			La parte segunda aborda el concepto de base de datos utilizado por la Directiva. Un concepto amplio que abarca las bases de datos compuestas por obras, datos u otros elementos, cualquiera que sea su naturaleza: guías telefónicas, recopilaciones legislativas, colecciones de jurisprudencia, de mapas, de arte, literarias, de recetas culinarias, resúmenes de noticias, periódicos, calendarios de eventos, páginas web, listados derivados de la utilización de buscadores en la red… Con el fin de evitar confusiones y/o protecciones duplicadas, la Directiva excluye expresamente las grabaciones de obras audiovisuales y de ejecuciones musicales.

			Se estudian detenidamente los tres requisitos de la definición: el carácter independiente de los elementos, la disposición sistemática y metódica, y el acceso independiente. No se atiende al número de elementos compilados, ni al carácter dinámico o estático de la compilación, ni a su naturaleza pública o privada.

			No es posible actualmente hablar de una base de datos electrónica sin contar con un programa de ordenador, tanto para su fabricación, como para sus modificaciones y su funcionamiento. Las bases de datos en formato papel han perdido importancia. Pero la Directiva excluye expresamente su aplicación a esos programas de ordenador, por lo que se refiere a sus disposiciones sobre el derecho de autor; también a sus disposiciones sobre el derecho sui generis. Ello no quiere decir que no se tenga en cuenta la inversión destinada a la creación de tales programas de ordenador o a pagar por su licencia de uso a los efectos de computarla en la inversión esencial necesaria para el reconocimiento del derecho sui generis. Ello no significa tampoco que tales programas carezcan de protección. Pero se tratará de una protección autónoma, acorde con la prevista a tal efecto precisamente por su propia Directiva, la Directiva sobre la protección jurídica de los programas de ordenador. Sin embargo, es frecuente que los tribunales extiendan la protección del derecho sui generis al conjunto de la base de datos y el programa de ordenador que permite su funcionamiento. Lo que viene propiciado por la dificultad de la distinción y/o por la falta de prueba sobre la existencia separada de programa de ordenador y de base de datos. El tema resulta más complicado en la medida en que, por una parte, falta una armonización comunitaria sobre el concepto jurídico de programas de ordenador, y, por otra parte, los elementos necesarios para la consulta del contenido de la base de datos como el tesauro y el sistema de indexación no son sino programas de ordenador.

			Recibe especial atención por su dificultad el supuesto de las páginas web que funcionan con un programa de ordenador que genere información o datos no existentes previamente, a petición del usuario, en base a unos parámetros previos, a los que en su caso podrán acceder posteriormente los sucesivos usuarios. 

			La parte tercera es la dedicada al derecho sui generis, el cual tutela al titular de la base de datos (el fabricante) frente al uso de la totalidad o de una parte sustancial de su contenido, cualquiera que sea el fin perseguido y con independencia de la protección que puedan recibir los elementos individuales que integren ese contenido. El objeto protegido por el derecho sui generis es económico. Es la inversión sustancial del fabricante en la creación o producción de la base de datos. De ahí que no constituya obstáculo para que terceros puedan obtener los mismos contenidos por otras vías y crear con ello una segunda base de datos idéntica a la primera, y es que ello no afecta a la inversión empleada por el primer fabricante para recopilar y procesar los elementos integrados en su base de datos, al no aprovecharla de ninguna manera. 

			La inversión sustancial es el requisito determinante del nacimiento del derecho sui generis sobre una base de datos. Sólo procede tal protección cuando en su producción ha sido necesaria una inversión sustancial. La cual puede consistir en medios financieros, en tiempo, esfuerzo, energía, aunque estos últimos no tengan en sí mismos un coste económico de mercado. Ahora bien, solamente se tendrá en cuenta para evaluar el carácter sustancial de esa inversión los recursos destinados especificamente a la obtención, a la verificación, y/o a la presentación de los contenidos de la base de datos. Se trata de una enumeración que tiene carácter de numerus clausus.

			La obtención comprende la búsqueda y recopilación de los contenidos, su digitalización, la adquisición de licencias para su inclusión en la base de datos. Pero se excluyen los trabajos y coste de creación de los elementos de la misma, prescindiendo de su hipotética originalidad. De ahí que cuando la base de datos sea un producto derivado de otra actividad principal del fabricante no reciba la protección del derecho sui generis, salvo en los supuestos en los que su producción hubiese supuesto una inversión adicional y sustancial en labores de obtención, verificación o presentación de sus elementos. Ello es aplicable, como es lógico, a las páginas web, con respecto a las cuales se debe analizar el papel que desempeñan para la empresa. Si son un simple medio de publicidad de la empresa quedarán excluidas de la protección por el derecho sui generis. Si la página web es el vehículo a través del cual se desarrolla la actividad de la empresa, también se llegará a rechazar la protección por el derecho sui generis, habida cuenta de que la inversión realizada en la misma responderá fundamentalmente a dicha actividad, y no podrá ser considerada una inversión independiente en la obtención, verificación y/o presentación de sus contenidos.

			La verificación incluye todas aquellas actividades que sirvan para controlar que los elementos de una base de datos son completos, correctos y/o actuales. 

			La presentación comprende los recursos dedicados a la disposición sistemática o metódica de los contenidos y a la organización de su acceso individual, normalmente posible gracias al programa de ordenador creado expresamente para ello. No podrán computarse como inversión los gastos realizados por el titular de una página web para el registro y mantenimiento del nombre de dominio, puesto que no responde al concepto de organización o de acceso.

			Resulta imposible medir en abstracto la existencia o no existencia de una inversión sustancial. Debe acudirse a la aplicación de criterios relativos, atendiendo al tipo y contexto de la base de datos, así como al riesgo asociado a la inversión. No es correcto acudir al valor de mercado de la base de datos o exigir una mayor inversión para los fabricantes con más recursos. Tampoco es relevante, como ya ha quedado indicado, el valor intrínseco de los elementos que integran el contenido, puesto que sólo debe computarse en su caso el precio satisfecho por su inclusión en la misma.

			Titular de la base de datos es el fabricante, que asume cumulativamente la iniciativa y el riesgo con respecto a las inversiones. Iniciativa y financiación constituyen pues los requisitos que debe cumplimentar el fabricante para ser considerado como tal a los efectos de atribución del derecho sui generis. 

			Por lo que se refiere a las facultades que el derecho sui generis concede a su titular, el legislador comunitario ha querido acentuar la especificidad del derecho utilizando términos atípicos para la propiedad intelectual a la hora de denominar las facultades que atribuye: de extracción y de reutilización, equivalentes en realidad al derecho de reproducción y a los derechos de comunicación pública y de distribución respectivamente. Se estudian minuciosamente tales facultades o derechos, con referencias específicas a la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo.

			Puesto que el derecho protege frente al uso de la totalidad o de una parte sustancial del contenido de la base de datos, la determinación de tal parte sustancial debe relacionarse con el perjuicio o efecto negativo en el sentido de pérdida de ganancias o de oportunidades para el titular de la base de datos. La medición cuantitativa de esa parte sustancial se refiere al volumen de datos utilizados y se debe apreciar en relación con el volumen total del contenido de la base de datos y no en función de la base de datos hipotéticamente infractora. En cuanto a la medición cualitativa, una vez más hay que insistir en su referencia única y exclusiva a la inversión específica para la obtención, verificación y/o presentación de la base de datos.

			Como es lógico, la afectación de la inversión del fabricante debe medirse a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta la suma de varios usos realizados en diversos momentos, cuando éstos supongan, por acumulación, un perjuicio a la inversión. De lo contrario sería fácil alcanzar el mismo resultado a través de usos repetidos no sustanciales, esquivando así fraudulentamente la protección del derecho sui generis. En su caso, la prueba de la infracción es doble, puesto que consiste no sólo en probar la igualdad de contenidos, sino también que los mismos tienen su origen en la propia base de datos, utilizada indebidamente como fuente de la segunda, pretendidamente infractora. 

			Tratamiento importante de la cuestión también es el que corresponde a la independencia de la protección de una base de datos, tanto por el derecho sui generis, si es fruto de una inversión sustancial, como por el derecho de autor, si es fruto también de una creación original por la selección y disposición de sus elementos. En ocasiones esa originalidad puede potenciar la existencia de una inversión sustancial.

			Especial interés reviste el estudio del concepto de usuario legítimo, en la medida en que dicha calificación constituye un requisito para el ejercicio de los límites o excepciones del derecho sui generis que la Directiva prevé. Excepciones que se consideran críticamente por su estrechez y por su carácter potestativo. Ninguna de ellas permite el uso de la totalidad de los elementos. Sólo la excepción para fines de seguridad pública o a efectos de un procedimiento administrativo judicial permite tanto la extracción como la reutilización. Se echa en falta su aplicación a procedimientos parlamentarios. También se echa en falta la regulación de excepciones en beneficio de personas con discapacidad. 

			Por lo que se refiere a la utilización de medidas tecnológicas de control de acceso a bases de datos, importa señalar que las mismas carecerán de protección como tales cuando la base de datos no esté tutelada por los derechos de autor y sui generis, cuando la base de datos goce únicamente de la tutela del derecho de autor sobre su estructura pero la medida tecnológica controle también o únicamente el acceso a su contenido o el uso de éste, cuando la base de datos sólo esté protegida en lo que a su contenido se refiere por el derecho sui generis pero la medida tecnológica aplicada controle también o únicamente el uso de o el acceso a la estructura, cuando la medida tecnológica aplicada a una base de datos protegida por el derecho sui generis controle cualquier acto de uso o de acceso incluso de partes no sustanciales y/o a elementos individuales de la misma. 

			La posibilidad de conseguir la protección de un nuevo derecho sui generis sobre una base de datos ya protegida por el mismo después de una nueva inversión sustancial plantea serios problemas de delimitación del ámbito de aplicación de los derechos sui generis sucesivos que existan superpuestos sobre la misma base de datos. El tema es más complicado cuando la nueva inversión se pretende con respecto a la verificación, pues esta última, a diferencia de la obtención y de la presentación, no es directamente perceptible.

			Hasta aquí una breve descripción desordenada y arbitraria, con la que sólo pretendo poner de relieve la ambición de la profesora Minero al acometer la redacción de esta monografía. Ambición justificada y ampliamente satisfecha a la vista del resultado alcanzado. Se trata de la monografía que nuestra doctrina y la europea necesitaban sobre la Directiva de protección de las bases de datos. Es completa. Es consistente. No defraudará ni a quien la lea ni a quien la consulte.

			Aunque en los tiempos que corren las técnicas comerciales, y especialmente la publicidad, ponen en entredicho el refrán español, según el cual, el buen paño en el arca se vende, es oportuno reivindicar su vigencia para aplicarlo a esta obra. Quien la consulte encontrará respuesta a sus dudas o problemas. Quien la lea conocerá toda la doctrina relevante (la europea exhaustivamente), toda la jurisprudencia relevante (la del Tribunal de Justicia de Luxemburgo exhaustivamente también), una explicación minuciosa de la Directiva en cualesquiera de sus aspectos, junto con los problemas que en cada caso su interpretación y aplicación puedan plantear, las diversas opciones doctrinales y jurisprudenciales debidamente ponderadas, así como un posicionamiento comprometido y argumentado de la autora. Ese lector estará en condiciones de abordar cualquier tema relacionado con la protección de las bases de datos por la propiedad intelectual con pleno conocimiento y solvencia. Quien, dedicando tiempo a esta monografía, la estudie, además de leerla, pasará a ser un experto en la materia. Todos ellos, el consultor, el lector, el estudioso, tendrán ocasión de corroborar que, en efecto, se trata de un buen paño.

			Madrid, 31 de octubre de 2013.

		

	
		
			INTRODUCCIÓN

			OBJETO DE ESTE ESTUDIO

			Existe un mercado creciente de bases de datos, grandes, medias y de pequeño tamaño. Por ello, la protección de estos productos es esencial para el funcionamiento de la sociedad. Cosa que no ha pasado desapercibida para empresarios y legisladores. Los unos reconocen la necesidad de crear incentivos económicos que permitan unas condiciones de mercado adecuadas para la recuperación de la inversión que acarrea la creación de una base de datos. Los otros destacan la función social de las bases de datos, como bienes utilitarios, y la necesidad de ofrecer una protección específica de éstas, distinta de la que pueda darse a productos culturales cuya finalidad es meramente decorativa u ornamental.

			Pero la información es más que dinero y las bases de datos son más que un gran negocio en términos económicos. La información es esencial para el progreso de la ciencia y para el funcionamiento de los sistemas legales, la educación y otras muchas actividades sociales. De ahí la trascendencia de conseguir un equilibrio entre el logro de la protección de las bases de datos y la promoción del desarrollo y la utilización de éstas. Precisamente, los fallos que pueden existir en esta relación de equilibrio son el origen de las principales críticas a la protección de las bases de datos por la propiedad intelectual, que posteriormente analizaremos.

			Debemos tener en cuenta que la información es un bien libre, de dominio público, luego crear una protección que permita a los fabricantes controlar todo uso que terceros hagan de la información que ellos almacenaron en sus bases de datos puede suponer una severa restricción de la información y del flujo de la misma, si no se regula como es debido. Sin embargo, tampoco podemos perder de vista que la constitución de los instrumentos de almacenamiento de la información es, en muchos casos, la única vía o, por lo menos, la vía más eficiente, para conseguir que muchos sujetos puedan tener acceso fácil y rápido a esa información, de manera que la falta de incentivo para la creación de estos vehículos de la información y la cultura tendría consecuencias muy negativas en el funcionamiento de nuestras sociedades. Además, no debemos olvidar que el contenido de las bases de datos no tiene por qué tratarse de información. Su diversidad es amplísima. 

			Los avances de las nuevas tecnologías han simplificado mucho la elaboración de bases de datos, pues permiten la digitalización de una enorme cantidad de materiales —información, obras y elementos de todo tipo—, con lo que se ahorran extraordinarias cantidades de tiempo y de espacio físico, y, con ello, de recursos económicos. A ello se une la increíble facilidad que las tecnologías digitales suponen de cara al acceso por millones de personas, de manera simultánea, a un mismo contenido. En la medida en que existe una mayor facilidad de acceso, también se da una mayor capacidad de transformación y, con ello, de creación de nuevas bases de datos que aumenten el valor de las anteriores.

			Pero esa misma tecnología que propicia la expansión de la creación y utilización de bases de datos también puede ser utilizada para permitir la reproducción de la totalidad o de buena parte de sus contenidos de manera fácil y rápida, siguiendo la lógica de internet. En la mayoría de los casos, esto afectará gravemente a la explotación normal de las bases de datos en el mercado, es decir, a las posibilidades de que los fabricantes recuperen las inversiones realizadas en su elaboración. Por ello, la configuración de la protección de las bases de datos habrá de lidiar con ambos factores.

			La pretensión de este trabajo es dar contestación a una serie de cuestiones surgidas a raíz del estudio del papel actual de las bases de datos en la denominada Sociedad de la Información. Algunas de estas cuestiones fueron ya discutidas en los foros sobre propiedad intelectual surgidos a nivel internacional. Otras tienen su origen en los más recientes cambios producidos en el entorno digital.

			Con carácter preliminar, ¿qué es una base de datos? ¿Debería extenderse la protección tanto a la estructura como al contenido de las bases de datos? ¿Son estructura y contenido dos realidades diferentes? ¿Cómo se debería regular el sistema de tutela de las bases de datos para asegurar que la protección de éstas no se extiende a los elementos individuales contenidos en ellas? ¿Dónde acaba la base de datos y dónde empieza el programa de ordenador que permite su funcionamiento? 

			Sopesando las diferencias existentes entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea, pertenecientes unos a la tradición del derecho de autor y otros al sistema del copyright, ¿cómo fue posible regular por primera vez a nivel europeo una armonización del derecho de autor sobre la estructura de las bases de datos? ¿Hasta qué punto se ha conseguido esta uniformidad de manera efectiva? ¿Cuáles han sido las vías?

			Teniendo en cuenta el funcionamiento de la industria de la información, en general, y de las bases de datos, en particular, ¿es necesario contar con un sistema sui generis de protección de las bases de datos? O a contrario, ¿existían ya incentivos suficientes en la legislación nacional e internacional para invertir en la producción de bases de datos? En definitiva, ¿qué pruebas existen —si es que existe alguna— de que una protección más fuerte de las bases de datos que el derecho de autor tradicional sirva para estimular las inversiones? Para dar respuesta a estas cuestiones parece obligado hacer una comparación entre las industrias europea y norteamericana.

			Analizando los caracteres de las bases de datos que se fabrican hoy por hoy, ¿cuántas bases de datos no reúnen las condiciones para una protección por el derecho de autor? ¿A qué se debe? En consecuencia, ¿cuántas bases de datos podrían beneficiarse únicamente del sistema de protección sui generis, en caso de cumplir las condiciones exigidas para ello? 

			De optarse por regular un derecho sui generis, ¿cuáles deberían ser la naturaleza y el alcance de este nuevo sistema de protección de las bases de datos? ¿Se justifica hablar de propiedad intelectual en los casos en los que no existe una creación intelectual sino únicamente una inversión que corresponde en la mayoría de las ocasiones a personas jurídicas? En cuanto al contenido material del derecho sui generis ¿Qué alcance práctico concreto tendría? ¿Cuándo el uso de una parte del contenido de una base de datos —y no de la totalidad de ésta— puede ser controlado por el titular del derecho sui generis?

			En relación con el derecho a la información, consagrado en las Constituciones de la mayoría de países que se califican a sí mismos como democráticos, ¿contribuye el derecho sui generis a aumentar la información disponible? ¿Debe excluirse la aplicación de este derecho a las bases de datos de origen y titularidad pública? 

			Y finalmente, ¿cuál es la regulación de las medidas tecnológicas en relación con las bases de datos? ¿Y cuál es la práctica seguida por los fabricantes? 

			A lo largo de este estudio trataremos de dar respuesta a todos estos interrogantes, siendo conscientes de que, dado el desarrollo tecnológico actual y las expectativas de progreso futuro, vivimos en un contexto cambiante, donde cada vez se abren nuevas fuentes de negocio para los productos protegidos por la propiedad intelectual, y donde es casi imposible prever de antemano —y en muchos casos detectar una vez producidas— las utilizaciones de dichos productos, y con ello las posibles infracciones de los derechos que los protegen, o, por el contrario, la extralimitación de estos derechos. De ahí que debamos reconocer que lo que identificamos hoy —en este trabajo— como un problema o lo que construimos como una posible solución puede que mañana sea una ventaja o se haya convertido en una obviedad.
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			CAPÍTULO I

			FORMAS DE PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS CON ANTERIORIDAD A LA DIRECTIVA

			1. ESTADOS UNIDOS

			1.1. PLANO NORMATIVO Y PLANO JURISPRUDENCIAL


			1.1.1. De 1790 a 1976

			Las compilaciones han sido unas de las más antiguas formas de reconocimiento de la autoría en el ordenamiento estadounidense, que data de finales del siglo dieciocho1. Tal y como explica la Copyright Office en uno de sus informes sobre la materia2, las compilaciones se protegían en esta etapa inicial como «libros» bajo el código de propiedad intelectual entonces existente: la Copyright Act de 31 de mayo de 1790, esto es, la primera ley federal en materia de propiedad intelectual3.

			Durante el siglo diecinueve fueron dos los fundamentos o las lógicas en las que se basaba la protección de las compilaciones por el copyright. La primera, que ha sido tradicionalmente calificada como doctrina del sweat of the brow, se centraba en la existencia de un esfuerzo, de una inversión llevada a cabo por el compilador. La segunda lógica se basaba en el empleo de juicio y creatividad por parte de dicho compilador a la hora de realizar la selección y de decidir la disposición de los materiales que su compilación contenía.

			Las primeras sentencias del siglo diecinueve en las que se trataba la protección de las bases de datos identificaron el esfuerzo del compilador, con independencia de su naturaleza intelectual, física o económica —«his own expense, or skill, or labour, or money»—4, como el tipo de contribución que justificaba per se la protección del resultado de ese esfuerzo por el copyright5. Los supuestos de hecho a los que estas resoluciones se referían eran de lo más heterogéneo: recopilaciones de leyes y normas, enciclopedias legales, compilaciones de grabaciones sonoras sobre conflictos bélicos, etc., en las que se enfatizaba, por un lado, el gran esfuerzo realizado por el compilador, merecedor del copyright, y, por otro lado, el uso desleal de la obra hecho por el demandado, con el fin de ahorrarse el tiempo y esfuerzo que el primero había dedicado a la investigación6. Teniendo en cuenta el trabajo que la compilación de datos suponía en las fechas a las que se refieren estos litigios, la jurisprudencia citada se traducía en la protección de la práctica totalidad de bases de datos, pues siempre se apreciaba un esfuerzo considerable, merecedor de la tutela por el copyright7.

			Sin embargo, a finales de siglo —XIX— la jurisprudencia —referida a la obra protegida en general, y no dedicada de manera específica a las compilaciones— comienza a articular la protección por el copyright sobre una base que difiere de la anterior doctrina del trabajo y la inversión. En un conjunto de sentencias dictadas entre 1879 y 1903, el Tribunal Supremo sostiene que las obras literarias podían protegerse en virtud de la cláusula en favor de la propiedad intelectual contenida en la Constitución «únicamente cuando sean originales»8, indicando que la creatividad es un elemento de la originalidad9. Desde esta nueva aproximación, el copyright se describe como la protección de las obras que sean «fruto de un trabajo intelectual»10, «producciones del intelecto o de la genialidad»11 o «concepciones intelectuales originarias de su autor»12. En otras palabras, el mero esfuerzo mecánico y/o económico ya no bastaba para quedar protegido por el copyright. El trabajo intelectual e inventivo se entendió por estas sentencias como un requisito necesario para la tutela13.

			Esta evolución jurisprudencial general sobre los requisitos constitutivos del copyright se aplicó en algunos litigios relativos a compilaciones. En particular, a recopilaciones de escritos de contenido jurídico. En estas sentencias se sostuvo que la contribución relevante del autor a la hora de merecer la protección del copyright era el juicio mostrado al decidir la selección y disposición de los elementos de su compilación14. 

			Sin embargo, esta novedosa interpretación jurisprudencial siguió conviviendo durante un tiempo con la anterior doctrina del sweat of the brow, sin derogarla. Generalmente, el criterio del sweat of the brow se aplicaba a compilaciones de datos e información, tales como directorios o catálogos en sentido amplio, y no a compilaciones de contenidos ya de por sí protegidos por el copyright en tanto obras individuales. Tal y como explica la Copyright Office en su informe sobre bases de datos anteriormente citado, en algunos casos extraordinarios, las dos doctrinas parecían estar presentes paralelamente en los argumentos esgrimidos por el tribunal15.

			No sólo los requisitos para el nacimiento de la protección por el copyright eran discutidos en sede jurisdiccional en esta primera etapa de producción de bases de datos. Otro aspecto problemático era la identificación del concreto alcance o ámbito de aplicación de esta tutela. Esto es, las operaciones específicas que el sujeto protegido por el copyright podía autorizar y/o prohibir a los terceros. Sin embargo, a pesar de lo discutible y criticable de su criterio, la jurisprudencia norteamericana no era contradictoria en este punto, sino más bien uniforme durante la etapa que ahora tratamos. Así, con independencia de los párrafos dedicados a la evaluación del bien protegido por el copyright y de la concreta teoría jurisdiccional seguida en cada sentencia, lo que sí podemos observar en todas las resoluciones analizadas es que, una vez la concreta recopilación es calificada como obra protegida, los tribunales generalmente concluían que se había producido una infracción del copyright cuando se hubiera copiado por el demandado elementos de la compilación del demandante16. En otras palabras, el copyright otorgaba a su titular la capacidad de oponerse al uso no ya de la estructura, sino del contenido de su compilación y ello aun cuando previamente se hubiera argumentado que la justificación del otorgamiento de dicho copyright era, en unos casos, la originalidad, creatividad o intelecto demostrado en la selección y/o disposición de los elementos de esa base de datos o, en otros casos, el esfuerzo material, económico o de otro tipo realizado por el compilador al llevar a cabo su labor de recopilación. 

			Además, de la lectura de las resoluciones aquí citadas, se deduce que el uso llevado a cabo por el demandado no tenía por qué ser sustancial, esto es, referido a una parte especialmente voluminosa o cualitativamente relevante de la base de datos del demandante. Cuando su compilación fuese digna de protección por el copyright, el titular de este derecho podía oponerse a la copia de todo elemento contenido en su recopilación, de manera que los subsiguientes compiladores «no estarían legitimados para extraer ninguno de los datos que formasen parte de las bases de datos ya publicadas»17. Debemos hacer un especial hincapié en la literalidad de las resoluciones jurisdiccionales recaídas y que aquí citamos. Según éstas, el tercero no podría copiar ningún elemento de la base de datos protegida sin el consentimiento del titular del copyright. En estos casos, todo uso no consentido de la base de datos que es fuente única supondría, necesariamente, una infracción del copyright, aunque los sujetos competidores no tuvieran otra forma de recopilar los elementos que acudir a esa primera compilación.

			En general, a la hora de concluir en este sentido, los tribunales norteamericanos se limitaban a evaluar si el material contenido en la segunda base de datos se comprendía asimismo en la primera, pero no se adentraban en valoraciones acerca de la protección individual por el copyright de cada uno de los elementos copiados por el demandado. Con independencia de su protección propia por el copyright de los concretos elementos contenidos en la segunda base de datos, cuando el fabricante de esa segunda base de datos empleaba contenidos de la primera, infringía el copyright cuyo objeto de protección se supone que era la estructura —la originalidad y/o el esfuerzo empleado en las labores de recopilación— de la primera base de datos. Debemos tener en cuenta que, de haberse analizado la posibilidad de proteger los elementos individuales por un copyright propio, la conclusión hubiera sido, en la mayor parte de los casos, negativa, ya que el grueso de los litigios resueltos en las sentencias citadas hasta ahora versaban sobre compilaciones cuyos contenidos eran meros datos. Por tanto, para evitar realizar este tipo de infracciones, el fabricante de una base de datos que pretendiese compilar elementos que en todo o en parte ya aparecieran en una base de datos previa debía ir a la fuente originaria de dichos materiales y recopilarlos de manera independiente desde allí, y no extraerlos de la otra base de datos anterior en el tiempo y protegida por el copyright, pues entonces se estaría apropiando de manera injusta y desleal de los frutos del esfuerzo y/o de la originalidad de la primera base de datos18. Por ello, las consecuencias de esta doctrina jurisprudencial son especialmente importantes en supuestos de compilaciones de datos creados por la propia empresa que posteriormente los compila como base de datos.

			Siendo ésta la situación jurisprudencial, en 1976 se adopta una nueva Copyright Act, en la que se incluye una definición del concepto de compilación. Con ello, por primera vez, se prevé una conexión legal entre este término y el requisito de la originalidad —de ser «obras originales de su autor»—19. Según la sección 101 de la Copyright Act20, una compilación es «una obra formada por la colección o ensamblaje de materiales preexistentes o de datos que han sido seleccionados, coordinados y dispuestos de tal manera que el resultado del conjunto constituye una obra original del autor»21. Por tanto, a partir de entonces, la propia definición legal compele a los tribunales nacionales a evaluar la naturaleza o el carácter de la selección, de la coordinación o de la disposición de esa compilación para determinar si ésta es o no «una obra original de su autor» que merezca la protección por la sección 102(a) de esta ley. En otras palabras, los requisitos de originalidad que se prevén en esta norma con carácter general para la protección de toda obra se aplican con la misma intensidad y exigencia a las compilaciones, si bien para éstas se prevé la peculiaridad de no referirse a los contenidos, sino a la estructura de la base de datos, a los criterios de selección, de coordinación y de disposición dados a esos contenidos. 

			En una sección separada, la 103(b), la Copyright Act especifica cuál es la concreta extensión, el ámbito de aplicación del copyright sobre esa compilación. Según esta disposición, la protección por el copyright de una compilación «se extiende únicamente a la contribución de esa obra, y no a los materiales preexistentes empleados en tal obra, y no implica ningún derecho exclusivo sobre dichos materiales preexistentes. El copyright sobre esa obra —la compilación— es independiente de y no amplía el alcance, la duración, la titularidad o la subsistencia de cualquier derecho de autor que pudiera existir sobre ese material preexistente». A ello debe sumarse la advertencia contenida en la sección 102(b) de esta norma, según la cual «En ningún caso la protección por el derecho de autor de una obra original de su autor se extiende a las ideas, procedimientos, procesos, sistemas, métodos de operación, conceptos, principios o descubrimientos, con independencia de la forma en la que se describa, explique, ilustre o plasme en esa obra». Indicación que, asimismo, se puede interpretar, per se, como una exclusión de la protección de los meros datos22.

			Con ello, el legislador estadounidense de 1976 crea una correcta y completa división entre la estructura y el contenido de la base de datos. La dicotomía contenido-continente23 que, como acabamos de ver, no tenía hasta entonces reflejo alguno en el ordenamiento norteamericano, pasa a un primer plano en términos legales. En este sentido, debemos destacar el especial hincapié del legislador por separar ambos bienes jurídicos y el alcance de las protecciones que puedan darse sobre cada uno de ellos24. Como compilación, lo que se protege es la originalidad de la estructura, la contribución creativa del compilador añadida a los elementos preexistentes que se contengan en su base de datos. La protección de la compilación, por tanto, sólo se infringe cuando se emplean los criterios de selección y/o disposición del primer compilador. No así cuando lo utilizado sin consentimiento son los contenidos de esa base de datos. Por tanto, si el segundo compilador solamente hace uso de los contenidos de la primera base de datos lo único que podrá infringir, en caso de carecer del debido consentimiento, son los derechos individuales que pudieran existir sobre cada concreto elemento utilizado, pero no así el copyright sobre la compilación en su conjunto. Esta afirmación tiene una excepción: cuando el número de contenidos empleados por el segundo compilador fuese tan elevado —aunque no fuera la totalidad— como para reproducir los criterios de selección, aunque no se copiase la disposición de la primera base de datos, sí hablaríamos de una infracción del copyright sobre la estructura de esa primera base de datos. Lo mismo sucedería cuando el volumen de contenidos empleados, y el concreto orden dado a éstos, fuese suficiente para hablar de una reproducción de la disposición de la primera base de datos, aunque lo utilizado no sea la totalidad de los contenidos de esa primera base de datos.

			Además, la Copyright Act introduce una importante advertencia en lo que a los requisitos constitutivos del copyright se refiere. En su sección 103(a) se determina que la protección por el derecho de autor de una obra que emplea materiales preexistentes no se extiende a ninguna parte de ésta en la que se hubieren empleado —introducido— dichos materiales ilícitamente25. Con ello, el legislador trata de evitar que el infractor del copyright de un tercero resulte protegido al crear una compilación haciendo un uso de una obra previa sin contar con el consentimiento de ese tercero titular del copyright sobre tal obra. En otras palabras, quien infringe el copyright sobre una base de datos anterior para crear su propia compilación no podrá pretender quedar protegido por un nuevo copyright sobre su base de datos. Por tanto, la licitud de la recopilación de los materiales contenidos en su base de datos es requisito sine qua non —al mismo nivel que la exigencia de originalidad— para la protección de ésta por el copyright. A contrario, se entiende que el copyright se puede obtener siempre que el uso de las obras preexistentes insertadas en su base de datos no sea ilícito. Como sabemos, el hablar de licitud no es hablar necesariamente de consentimiento expreso. De ahí que, en el House Report que acompañó a la reforma legislativa, se explicara que el carácter lícito del uso de la obra en una compilación propia puede venir de la aplicación de la doctrina del fair use, por ejemplo26.

			1.1.2. La sentencia Feist

			A pesar del importante viraje legislativo que acabamos de comentar, no hubo un reflejo inmediato en el plano jurisdiccional. Todo lo contrario. Las primeras sentencias dictadas una vez entrada en vigor la Copyright Act de 1976 contienen aún resquicios de la doctrina del sweat of the brow. Es más, se crea una suerte de dualidad jurisdiccional, de manera que mientras que algunos circuitos eran defensores de la subsistencia de la protección basada en el «esfuerzo»27, otros circuitos eran claros detractores de esta doctrina jurisdiccional, exigiendo, por el contrario, la existencia de una creatividad u originalidad suficiente en la «selección, coordinación y disposición» de la compilación para hablar de «obra original de su autor» protegida por el copyright28. Entre las sentencias en las que mayor calado se aprecia de la doctrina del sweat of the brow destacan los litigios referidos a directorios telefónicos, a modo de páginas amarillas y páginas blancas, sobre particulares y empresas ubicadas dentro del área de negocio de la correspondiente compañía telefónica29. Una de estas resoluciones, dictada por el décimo circuito —uno de los que habitualmente aplicaban esta tendencia jurisprudencial— llegó al Tribunal Supremo norteamericano, que decidió aprovechar la ocasión para poner fin a la falta de uniformidad de los tribunales de otras instancias. Hablamos del litigio entre Feist Publications, Inc. y Rural Telephone Service, Co30.

			Con su sentencia de 27 de marzo de 1991, el Tribunal Supremo desecha de una vez por todas la aplicación del sweat of the brow31. Tras la declaración de la falta de protección de los directorios telefónicos se alza el principio general de que la única vía de protección por el copyright dentro del ordenamiento estadounidense —y, con ello, el único bien jurídico protegido por el copyright— es la originalidad. El concepto de originalidad contenido en esta sentencia sigue siendo la tesis aún vigente —con las peculiaridades en su aplicación que más adelante expondremos— en el ordenamiento estadounidense, y no limitada a las bases de datos, sino extensible a cualquier tipo de obra.

			Sin embargo, como veremos seguidamente, esta sentencia es más principial que práctica, y ello porque se limita a desechar el antiguo criterio del sweat of the brow y a instaurar el de la originalidad, pero no define qué debe entenderse por este último estándar de manera positiva. Todo lo contrario. Las únicas guías de interpretación del criterio de la originalidad contenidas en esta sentencia son negativas, en el sentido de señalar cómo y en qué casos los esfuerzos empleados por el fabricante de una compilación y los resultados de estos esfuerzos no van a tenerse por merecedores de la protección por el copyright32.

			Los hechos del caso son los siguientes. La demandante, Rural Telephone Service, Co. —a la que en adelante nos referiremos como Rural—, era una compañía telefónica local que producía unos directorios telefónicos, a modo de páginas blancas, referidos al área geográfica en la que se disfrutaban sus servicios. La demandada, Feist Publications, Inc. —Feist, a partir de ahora— publicó un directorio telefónico en el que se englobaban varias localidades, entre ellas la ya cubierta por las páginas blancas elaboradas por Rural. Feist solicita a Rural una licencia para reproducir los contenidos de sus páginas blancas en un directorio de características muy similares pero de ámbito geográfico mucho mayor. Ante la negativa de Rural para concederle dicha licencia, Feist copia los contenidos de la base de datos y los introduce en su propia compilación. En la citada sentencia del décimo circuito, el tribunal entiende que la base de datos de Rural gozaba de la protección por el copyright, que había sido infringido por Feist al copiar los contenidos de la primera base de datos. 

			El Tribunal Supremo explica el empeño del legislador en clarificar el objeto protegido por el copyright sobre las compilaciones y en identificar el elemento original como fundamento de esta protección. Por otro lado, en esta resolución se contiene un análisis de la evolución jurisdiccional sobre la materia, con un especial detenimiento en la doctrina del sweat of the brow, que el Tribunal Supremo rechaza y censura. Según el Alto Tribunal, la originalidad exigida por la Copyright Act tiene dos únicos componentes: el haberse creado de manera independiente —no en plagio de una obra anterior— y, en segundo lugar, el gozar de un módico nivel de creatividad33. La primera exigencia no es novedosa, sino una constante en la jurisprudencia anterior, tanto en los circuitos partidarios del sweat of the brow como de los defensores de la originalidad. Respecto del segundo requisito, el Tribunal Supremo señala que el nivel de creatividad basta con que sea modesto. «Ciertamente, el nivel de originalidad requerido es extremadamente bajo, pues basta con una leve cantidad. La inmensa mayoría de obras lo satisfacen fácilmente»34. De ahí que parte de la doctrina haya adoptado el término «obra de baja autoría u originalidad» —«low authorship works»— para referirse a las compilaciones de datos, en contraposición a la expresión «obras de alta autoría u originalidad» —«high authorship works»—, reservada para otro tipo de creaciones intelectuales, aun cuando esta división no estuviera presente en la sentencia que se comenta35. No se requiere la novedad, la obra no tiene por qué ser innovadora o sorprendente, pero el esfuerzo sólo no es suficiente para merecer la protección por el copyright36.

			Respecto de la caracterización del requisito de la originalidad para las bases de datos, el Tribunal Supremo explica que, dado que la protección se referirá a la estructura, resulta indiferente que los concretos contenidos estén o no protegidos, asimismo, de manera individual, por el copyright37. El copyright sobre la estructura de la base de datos en modo alguno se extiende sobre el contenido de la compilación. De quedar protegido alguno de los contenidos, será porque éste —con independencia de su inclusión en dicha base de datos— es merecedor de tal protección con carácter autónomo e individual. La justificación se encuentra en la exigencia cultural contenida en la propia Constitución federal: la necesidad de «promover el progreso de la ciencia y de las artes aplicadas» (art. I, sección octava, párrafo octavo)38. De manera que mediante la protección de la compilación por el copyright se trata de estimular que otros creen nuevas obras sobre la base de las ideas y la información contenidas en obras anteriores, con lo que solamente la selección y la disposición original de una compilación puede ser protegida, pero no así los datos o elementos individuales contenidos en ella, que podrán ser reproducidos libremente por terceros (si no están protegidos previamente por el derecho de autor o de otra forma)39. El motivo por el que el Tribunal Supremo decide acudir al texto constitucional es doble: el objetivo de la sentencia es zanjar la falta de homogeneidad jurisdiccional y, en paralelo, prohibir a los tribunales estatales cualquier intento de volver a la doctrina del sweat of the brow.

			Por tanto, es la selección y/o la disposición —también llamada coordinación— de la compilación lo que habrá de gozar de originalidad40. No es necesario que ambos extremos gocen de la citada originalidad. Basta con que o bien la selección o bien la disposición sean originales. Eso sí, en caso de ser original solamente una de ellas, la protección conferida por el copyright se referirá únicamente al criterio protegido —bien la selección, bien la disposición—, y no a ambos. 

			En aplicación de estas consideraciones al supuesto litigioso, el Tribunal Supremo concluye en contra de la protección del directorio creado por Rural. Éste no satisface el mínimo constitucional de originalidad por ser una compilación completamente típica o habitual. Su proceso de elaboración consistió en recopilar todos los datos proporcionados por los suscriptores de la compañía telefónica y ordenarlos alfabéticamente por apellidos, siendo el producto resultante un directorio común y corriente, carente del más mínimo grado de creatividad41. Según el Tribunal Supremo, esta disposición resulta «obvia» y «no sólo no es original, sino que es prácticamente inevitable» atendiendo al tipo de compilación42. Una guía telefónica forma parte de una «limitada categoría de obras que suelen carecer del mínimo de creatividad o ser éste tan trivial que tenga que ser tenido por virtualmente inexistente»; y ello en contraste con la afirmación general de que, siendo el nivel de originalidad exigido bajo, «la inmensa mayoría de compilaciones lo satisfacen»43. Por tanto, en aquellas compilaciones en las que la originalidad ceda en favor de la facilidad de uso de la compilación, es decir, del carácter intuitivo de sus criterios de ordenación, es difícil que la disposición tenga un carácter creativo. Como tampoco lo tendrá la selección de elementos cuando éstos abarquen todos o un buen número de los existentes sobre una materia. Fuera de estos criterios tan obvios y comunes, la regla general es la protección de la compilación por el copyright, dada la facilidad para cumplir el mínimo de originalidad exigido.

			Haciendo un pequeño paréntesis, debemos llamar la atención sobre el hecho de que, aunque son dos los factores o criterios estructurales de la base de datos a tener en cuenta a la hora de analizar la protección de ésta por el copyright —selección y disposición—, es solamente uno, la disposición, el efectivamente estudiado por el Tribunal Supremo en la sentencia Feist, a pesar de ser la terminología empleada en su resolución algo incierta o imprecisa. Curiosamente, la afirmación general en contra de la protección implícita del contenido de la base de datos por la mera protección de la estructura de ésta, únicamente funciona con plenitud cuando el criterio protegido es la disposición. Pero difícilmente será efectiva cuando la originalidad recaiga sobre la selección de los contenidos, toda vez que la reproducción de una parte sustancial de los contenidos supone, necesariamente, la reproducción de la selección. Por tanto, cuando esta selección, por no caer dentro de la obviedad o habitualidad, quede protegida por el copyright, esa reproducción tendrá que contar con la autorización del titular de dicho copyright para no implicar una violación de este derecho. Con todo, esta crítica no se predica únicamente de la jurisprudencia norteamericana, sino que es extensible también al contexto europeo y mundial, a toda protección de las compilaciones no solamente por razón de la originalidad de su disposición, sino también o alternativamente en base a su concreta selección. Por ello, la afirmación de que la protección de la selección original no se extiende al uso de los elementos contenidos en la base de datos —elegidos mediante esos criterios de selección— debe ser matizada. 

			Volviendo al asunto que nos ocupaba antes de este paréntesis, debemos advertir del empeño del Alto Tribunal por romper con las prácticas anteriores no sólo de exceso en el volumen de compilaciones protegidas por el copyright, sino también en el abanico de facultades otorgadas al titular de esa protección. Consciente de las consecuencias que esta resolución traería consigo respecto de posteriores litigios sobre compilaciones, el Tribunal Supremo aclara cuál es el concreto alcance de la protección conferida por el copyright a este tipo de obras. Así, en caso de existir dicho copyright, el fabricante de la primera base de datos no podrá impedir que un tercero se sirva de los contenidos de su compilación para producir una segunda compilación, siempre y cuando ésta no copie los criterios de selección y/o de disposición originales de la primera base de datos, a los que ésta debe su protección44. De estar el concreto elemento empleado por el tercero protegido por el copyright, el uso inconsentido de éste supondrá una infracción del copyright sobre ese elemento, y no así del copyright sobre la base de datos en su conjunto45. Con ello, el Tribunal Supremo rechazaba la anterior doctrina jurisprudencial, en la que, con independencia de cuál fuera el criterio de protección empleado —bien el sweat of the brow, bien la originalidad—, se entendía que la protección de la base de datos por el copyright permitía a su titular oponerse a cualquier uso que un tercero hiciera no ya de los criterios de selección y/o de disposición, sino de cualquier elemento contenido en la primera base de datos, aun cuando dicho elemento no estuviere protegido por un derecho autónomo al copyright sobre la base de datos. Por ello, el Tribunal Supremo articula una protección mucho más limitada que la que hasta ese momento regía para este tipo de obras, pero también mucho más coherente con la lógica de la protección que las compilaciones y con la dicotomía continente-contenido que el legislador de 1976 quiso subrayar.

			1.1.3. Estado de la cuestión tras la sentencia Feist

			Tal y como ha venido afirmando la Copyright Office, las enseñanzas de la sentencia Feist han tenido un enorme calado en los tribunales de las instancias inferiores en el doble estadio que aquí hemos apuntado y que son peculiaridades o distintivos frente al resto de obras protegidas46. Y ello tanto a la hora de identificar y limitar los extremos que han de valorarse para poder entender que algo va a quedar protegido por el copyright en tanto compilación como para determinar las lindes o confines máximos de esta protección o, a contrario, para identificar qué usos de una base de datos no pueden ser controlados por el titular del copyright sobre la estructura de esa compilación. En primer lugar, podemos constatar el seguimiento de la afirmación general o principio de la necesidad de tenencia de un cierto grado de originalidad y, en particular, la confirmación del carácter mínimo o muy bajo de esta exigencia, entendiéndose satisfecha por la inmensa mayoría de productos litigiosos. Ya no va a ser suficiente que la obra simplemente tenga su origen en ese autor —en el sentido de no haber sido copiada de otra obra previa y de haber supuesto un cierto esfuerzo o trabajo al autor de ésta— y ello implica que deba existir, si no una creatividad como tal, sí, por lo menos, un cierto esfuerzo intelectual del autor, por básico que éste sea47. 

			Como ejemplo de ello podemos citar, entre otras, la sentencia que resolvió el asunto Key Publications, Inc. v. Chinatown Today Publishing Enterprises Inc. El litigio se plantea por el uso no consentido de un directorio telefónico de empresas, unas páginas amarillas de negocios instalados en el barrio neoyorquino de Chinatown48. Las 9.000 entradas de negocios de la comunidad china se clasificaban en 260 criterios descriptivos de éstas, conteniendo cada una de esas entradas el nombre chino y su traducción al inglés, acompañados de su dirección y su número de teléfono49. En este asunto, el tribunal del segundo circuito entendió que, valorada en su conjunto, esa selección sí era original porque superaba el mínimo de originalidad exigido, puesto que no resultaba obvia o común50. Efectivamente, su autor no había incluido el total de negocios de origen chino existentes en Nueva York, sino únicamente los que consideraba estables, habiendo excluidos aquellos que preveía que no serían rentables o exitosos en la fecha de publicación de la guía —tales como centros de práctica de las costumbres medicinales chinas, según se infiere de la sentencia—, lo cual implicaba un trabajo intelectual o escrutinio individual de cada negocio, debiendo decidir acerca de su inclusión o no. Además, en lo que a sus criterios de disposición se refiere, el tribunal concluye, asimismo, en favor de la originalidad. Entiende que no se trataba de una mera ordenación alfabética, más o menos mecánica, sino que la clasificación se hacía en base a secciones o clases de comercios que despertaban un mayor interés en la comunidad china asentada en Estados Unidos51. Sin embargo, se concluyó que el demando no había infringido el copyright que protegía la selección y la disposición de la base de datos del demandante porque la segunda compilación se organizaba conforme a criterios de disposición algo diferentes a los empleados en la primera, aun cuando compartieran parte de la selección y disposición52. Esta falta de coincidencia se debía, en gran parte, a las diferencias cuantitativas que se podían apreciar en las dos bases de datos litigiosas: puesto que la segunda contaba sólo con 28 categorías o clasificaciones de las entradas contenidas en ella, frente a las 260 existentes en la primera base de datos. De ellas, en relación a su disposición, solamente 3 de los criterios de clasificación coincidían en su integridad y, en relación a la selección, al menos el 25 % de los contenidos de la recopilación del demandado no figuraban en la compilación del demandante. 

			Por su parte, en la sentencia que resuelve el caso Victor Lalli Enterprises, Inc. v. Big Red Apple, Inc., este mismo tribunal consideró no original, ni en su selección ni en su disposición, a una compilación de números premiados en juegos de azar, ordenados por meses y días53. Según el tribunal, la compilación del demandante «no era original ni por lo que recopilaba ni por cómo lo recopilaba»54.

			Con posterioridad a esta fecha podemos observar cómo el criterio de la originalidad se va modelando, en el sentido de entenderse como la decisión opcional, entre las muchas posibles, tomada por un concreto autor, para determinar la selección y la disposición de sus elementos. Por ello, la actuación del demandado al reproducir esas mismas decisiones, cuando podía haber elegido entre una amplia combinación de parámetros alternativos, supondrá una infracción del copyright del primer fabricante. En otras palabras, solamente cuando la decisión sobre la selección o disposición de los elementos sea nula o escasamente opcional, por venir impuesta o exigida por el tipo de compilación de que se trate, la estructura de la base de datos carecerá de protección por el copyright. Así se puede ver, por ejemplo, en la sentencia que resuelve el caso Matthew Bender and Co. v. West Publications Co., en la que el tribunal del segundo circuito determinó la falta de originalidad de los criterios de disposición de las sentencias contenidas en la compilación en base a factores tan comunes y necesarios en este tipo de bases de datos como la identificación de las partes y de los tribunales55; o, en la sentencia del asunto Skinder-Strauss Association v. Mass Continuing Legal Education., Inc., en el que se concluye que un directorio de abogados y jueces de un determinado estado —Massachusetts—, que se dispone en base al nombre de éstos, dirección, teléfono y año de colegiación, no es en modo alguno original, sino que viene más bien determinado por fuerzas externas al compilador, en concreto, por el tipo de recopilación56. 

			Cuanto mayor sea el volumen potencial de combinaciones de criterios de selección y disposición posibles y menos común sea la concreta combinación elegida por el recopilador, mayor será la probabilidad de que dicha compilación sea protegida y menor el esfuerzo de éste por demostrar la copia que pueda llevar a cabo un tercero57. Así se puede ver en la sentencia del segundo circuito en el asunto Kregos v. Associated Press, dictada poco después de la publicación de la sentencia Feist58. La compañía demandante distribuía a diario periódicos con estadísticas sobre los jugadores rivales a los que participaban ese día en algún encuentro deportivo. Esas estadísticas contemplaban la brillantez o no de las actuaciones anteriores de cada jugador, de manera que ayudaban a los espectadores a la hora de realizar las apuestas correspondientes a esa jornada. La sociedad demandada publicó unos listados potencialmente idénticos. La respuesta de Kregos fue la interposición de una demanda, en la que se reconocía la falta de protección de cada dato o información acerca de la calidad de los jugadores contenida en sus publicaciones. El epicentro de la demanda se basaba en la forma de sus estadísticas, solicitando su tutela como compilación original, así como la declaración de la infracción del copyright por la demandada. Si bien la corte de distrito desestimó tal petición59, el tribunal del segundo circuito sí falló en favor de la protección de la compilación del demandante. Este tribunal consideró original la selección realizada por la parte actora, pues ésta solamente recopilaba nueve datos en la ficha de cada deportista, cuando el universo de datos conocidos que podían haberse tenido en cuenta era mucho mayor. Esta discriminación entre los múltiples datos posibles supuso un trabajo de originalidad, pues reflejaba la opinión de su autor acerca de los datos más relevantes —solamente nueve— a la hora de decidir por quién apostar en un encuentro deportivo y a la hora de predecir el resultado de éste60. 

			A la misma conclusión se llegó en el asunto BUC International Corp. v. International Yacht Council Ltd., tanto en el veredicto previo del tribunal del jurado como en su posterior ratificación por el tribunal del undécimo circuito, en relación con la disposición o modo de clasificación de los datos contenidos en una compilación electrónica sobre yates y vehículos de navegación, cuyos criterios de búsqueda eran muy específicos y poco comunes en otras bases de datos de este tipo; luego supusieron un trabajo intelectual propio de su autor, que conllevó una serie de decisiones importantes sobre las concretas clases o criterios de discriminación entre las entradas61.

			Aun cuando parezca evidente, debemos llamar la atención sobre la identidad del único sujeto cuyas decisiones voluntarias sobre selección y disposición de contenidos son relevantes a estos efectos: el compilador, esto es, la persona susceptible de ser merecedora de la titularidad originaria del copyright sobre la estructura de la base de datos. No se puede tener en cuenta a estos efectos las potenciales decisiones sobre la ordenación de los elementos de la compilación que provengan de los clientes de esta recopilación o, en su caso, de los anunciantes interesados en aparecer en la compilación62.

			Con todo, es importante tener en cuenta que el criterio de la originalidad en el sentido de decisión opcional del autor entre las múltiples combinaciones posibles solamente ha de aplicarse a los criterios de selección de los elementos de la base de datos. No así a la decisión de crear ex novo esos elementos. En definitiva, la originalidad de la selección no depende ni se ve influenciada por la originalidad o no de los elementos contenidos en ella. Las cuestiones tenidas en cuenta por el recopilador a la hora de dar forma a cada uno de los datos u otros elementos que conforman las distintas entradas de su base de datos carece de relevancia a estos efectos. 

			Desafortunadamente, no parece que las consideraciones que acabamos de exponer se hayan tenido en cuenta en algunas de las sentencias dictadas con posterioridad a Feist. Cabe citar en este sentido el asunto CCC Information Services, Inc. v. Maclean Hunter Market Reports, Inc63. El tribunal de distrito consideró que no existía originalidad en la selección, coordinación o disposición de los datos, de manera que las entradas contenidas en la base de datos no eran sino valoraciones o interpretaciones de datos de dominio público, llevadas a cabo por el editor de la compilación. Sin embargo, el tribunal del segundo circuito desecha esta conclusión. Entiende que las diferentes entradas contenidas en la primera base de datos, referidas a varios caracteres de coches de segunda mano —precio, modelo, estilo, tipo de motor, región de fabricación, entre otros— representaban opiniones o deducciones de su autor, basadas en una pluralidad de fuentes y confeccionadas conforme a su juicio profesional, no eran un método, sistema o idea, carente de tutela jurídica. Todo lo contrario. A juicio de este tribunal, se trataba de decisiones originales cuya compilación es un producto meritorio del copyright, de manera que su uso, mediante la utilización de los datos contenidos en las entradas, podía ser controlado por el titular del copyright sobre ellas, esto es, por el editor de la primera publicación —Maclean Hunter—64. A la misma conclusión se llega en el asunto CDN, Inc. v. Kapes, 197 F. 3d 1256 (9th Cir. 1999), en relación con unos catálogos sobre precios y otros extremos sobre monedas de colección65. Tanto el tribunal de distrito como la corte del noveno circuito afirman que, a diferencia de Feist, los elementos copiados por el demandado no son meros datos, sino que las concretas entradas son producto de la creatividad y el juicio de la demandante y representan la mejor estimación del valor de éstas, tras un análisis exhaustivo del efecto de la economía y de políticas de otros países en el precio de estas monedas. Por tanto, el tribunal concluye que, si bien CDN no puede pretender la protección de su idea completa de crear una guía de precios de este tipo de monedas, sí puede protegerse frente al uso no consentido de esas entradas —de esos precios— por terceros.

			El carácter original de la selección de elementos de la base de datos debe estar en la concepción del ámbito de elementos al que la base de datos se refiera y, dentro de éste, a la determinación de los concretos elementos relevantes. Por el contrario, la originalidad no podrá venir dada por el carácter más o menos común del método o procedimiento empleado por el primer compilador para hacerse con los elementos por él seleccionados. De lo contrario, se estaría premiando, mediante el copyright, el mayor o menor esfuerzo que implica la recopilación de determinados datos o elementos frente a la compilación de otros, rozando, con ello, los presupuestos de la antigua doctrina jurisprudencial del sweat of the brow. Así, en el litigio entre Bellsouth Advertising & Publishing Corp. y Donnelley Information Publishing, Inc., el demandante alegaba la originalidad de la selección de su directorio —unas páginas amarillas—, dado que su confección implicó la determinación de un área geográfica, el establecimiento de una fecha límite para introducir cambios y comunicar datos y el contacto único con los propietarios de negocios que fueran suscriptores de los servicios de telefonía ofertados por la mercantil demandante, y era con los datos proporcionados por éstos —nombre completo, dirección, número de teléfono y características del negocio— como se componían la totalidad de los contenidos de la compilación y, con ello, la selección completa de éstos. El tribunal del undécimo circuito entendió que esta forma de proceder no suponía, por sí misma, una exteriorización de una creación intelectual del demandante, sino de una decisión acerca de las técnicas de descubrimiento o recopilación de datos posteriormente insertados en la compilación. Dado que el copyright sobre la compilación se otorga sobre la selección original de los datos contenidos en ella y no sobre la originalidad o creatividad de los medios empleados para la recopilación de tales elementos, el tribunal concluyó en contra del nacimiento del copyright sobre la base de datos del demandante66. No podía ser de otra manera, a la luz de la exclusión de la protección de las «ideas, procedimientos, procesos, sistemas, métodos de operación», etc., prevista en la sección 102(b) de la Copyright Act de 1976. Resulta especialmente interesante la separación en compartimentos estancos de estas dos fases de elaboración de casi toda compilación conformada por meros datos: la creación de los contenidos, en primer lugar, y la selección, recopilación y compilación de los datos u otros elementos así descubiertos o creados, en segundo lugar. Esta diferenciación que, data de 1993 en Estados Unidos, sería introducida mucho más tarde en el continente europeo, mediante una serie de sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que vamos a analizar detenidamente a lo largo de este trabajo.

			Dentro de los conceptos de idea, procedimiento, proceso, sistema o método de operación, carentes de protección por el copyright, el tribunal del undécimo circuito hace un especial hincapié en incluir las referencias cruzadas que aparecen en un buen número de índices y de entradas de directorios y compilaciones en general. Así, en el asunto Warren Pub., Inc. v. Microdos Data Corp., desechando el criterio expuesto en la anterior sentencia del tribunal de distrito, se declara que este criterio de disposición es, en esa fecha —1997—, de dominio público67. 

			La práctica totalidad de sentencias que deniegan la protección por el copyright se refieren a compilaciones de meros datos —y no de obras—. En este tipo de compilaciones la facilidad de uso y comprensión —y, con ello, los principales factores de su éxito comercial— está reñida con el nivel mínimo de originalidad previsto en la sentencia Feist Publications, Inc. v. Rural Tel. Serv. Co. Así, en muchos casos, estas bases de datos carecen como tales de selección o ésta es prácticamente omnicomprensiva —al tratar de englobar todos o buena parte de los contenidos referidos a una determinada materia— y emplean una disposición obvia o demasiado común —con criterios de ordenación cronológicos y/o alfabéticos, generalmente—68. De ahí que la reproducción de los datos contenidos en este tipo de compilaciones en una segunda base de datos, sin contar con el consentimiento previo del primer compilador, no pueda ser impedida por éste mediante el alegato de un supuesto derecho de autor sobre la estructura de la compilación69. Sin embargo, cuanto menor sea el número de elementos recopilados, de entre los múltiples existentes atendiendo a esa temática, más inusual será la selección dada por el recopilador y más probable será la dedicación de un raciocinio o criterio de selección original, propio de su autor. Por ello, en este último supuesto, más fácil será la prueba de la infracción del copyright del autor de la primera compilación.70 En otras palabras, en bases de datos muy voluminosas, generalmente —pero no siempre— de contenido informativo, es menos probable que exista originalidad en la selección, pues ésta tratará de abarcar la totalidad de elementos existentes. Sin embargo, esto no tiene por qué extenderse a los criterios de disposición. Precisamente, al ser el volumen importante, el compilador tendrá un margen de libertad mayor a la hora de decidir cómo disponer esos contenidos.

			Dentro del supuesto de las compilaciones de meros datos, son especialmente reseñables, por el volumen de asuntos llegados a los tribunales, las sentencias referidas a compilaciones o catálogos de productos y códigos de fabricación o venta de éstos —acompañados o no de otros datos, principalmente precios—. Las disputas producidas hasta el momento siguen siempre un mismo esquema. El litigio se origina cuando un competidor basa su catálogo de venta o producción en otro previo, por lo que el autor de ese catálogo anterior en el tiempo le demanda. El competidor generalmente admite la reproducción del catálogo previo, pero afirma que tal catálogo carecía de protección por el copyright. Argumento este último que suele ser acogido por el tribunal que conoce del litigio, siempre que entienda que el criterio de disposición era un lugar común y que la selección venía dada por el tipo de compilación. Por tanto, el tribunal suele denegar la protección de la compilación y del contenido del catálogo desde el punto de vista de la propiedad intelectual71.

			Respecto del concreto alcance de la protección otorgada por el copyright a las compilaciones tras la sentencia Feist, se tiende a recalcar el carácter reducido o estrecho del ámbito de operaciones que el titular de este derecho puede prohibir a terceros72. Generalmente, se sigue el criterio de la igualdad virtual como estándar para entender quebrantado el derecho, de manera que la compilación del demandado no infringirá el copyright sobre la compilación del demandante «cuando difiera en algo más que lo trivial» de la obra del demandante o, en otras palabras, cuando suponga «una variación material frente a las obras anteriores».73 

			En otros casos, el perímetro de tutela conferido por el copyright se restringe más aún, al entenderse que para considerar infringido dicho derecho es necesario que la parte significativa del contenido de la base de datos usada por el tercero —y la concreta forma en la que ésta fue reproducida por dicho tercero— sea suficiente para reproducir toda o parte de la originalidad de la estructura de la primera base de datos, que hizo merecedora a esta última de la protección autoral74. Cuanto menor sea el grado de originalidad de la compilación protegida —originalidad suficiente, pero baja—, mayor habrán de ser las coincidencias entre la primera y la segunda base de datos para hablar de infracción del productor de la segunda. Además, dichas coincidencias habrán de predicarse de aquellas partes en las que la idea no coincida necesariamente con la expresión y que, por ello, estarán presentes en todas las bases de datos de un mismo sector. En este sentido, en palabras de B. NIMMER y D. NIMMER, «si la similitud sustancial es la medida estándar para entender demostrada la infracción del copyright, la similitud “supersustancial” deberá aplicarse cuando hablemos de obras de reducida originalidad»75. En muchos casos, la acción del demandante solamente prosperó cuando se probó el uso por el tercero de la práctica totalidad de los criterios de selección y de disposición, con alguna diferencia únicamente menor e introducida con el exclusivo objetivo de tratar de justificar la falta de copia, hablando entonces de copia servil —slavishly copying—76. 

			En último lugar, respecto de la práctica jurisdiccional, debemos advertir de la generalizada alegación de la excepción del fair use. Ante la acusación sobre la infracción del copyright sobre la estructura de la base de datos, el supuesto infractor sostendrá que su uso puede subsumirse en el límite previsto en la sección 107 de la Copyright Act77. Las posibilidades de que esta defensa prospere son tanto mayores cuanto menor sea la originalidad de la estructura de la base de datos, mayor su carácter utilitario y menores las coincidencias de mercado o competencia —público objetivo al que se dirige el producto— entre las dos compilaciones. El ejemplo que siempre se cita a estos efectos es la sentencia que resolvió el asunto Gulfstream, Aeroespace Corp. v. Camp Systems International, Inc78. En esta resolución, el tribunal acepta la aplicación del fair use y, por tanto, declara no haber existido infracción del copyright sobre la estructura de unos manuales de aviación. A pesar del propósito o uso comercial por el demandado, el tribunal hace prevalecer otros factores previstos en la sección 107 de la Copyright Act, como son la naturaleza utilitaria de la compilación y la falta de prueba sobre el efecto negativo del uso en el mercado de la compilación originaria79.

			1.2. LA PRÁCTICA SEGUIDA POR LA COPYRIGHT OFFICE


			En lo que a la práctica registral se refiere, debemos dedicar un par de líneas introductorias para sentar las bases del sistema de registro norteamericano. En primer lugar, hemos de advertir que, al igual que sucede en el ordenamiento español, el valor del registro de los derechos de autor en el sistema estadounidense es, hoy por hoy, únicamente declarativo, y no constitutivo, de la protección80. A efectos prácticos, el registro únicamente hace público el interés de quien solicita dicho registro en tener protegida su obra, y, con ello, sirve de advertencia a terceros de la existencia de cierta probabilidad de que este sujeto pueda entablar una acción en caso de considerar infringido su derecho81. Eso sí, se trata de un sistema de inscripción estimulada, pues, aún siendo voluntaria, se convierte en indispensable y generalizada, dada la gravedad de las consecuencias asignadas a la falta de inscripción. Así, el registro de la obra otorga ciertos beneficios al titular del derecho de autor, como puede ser la consideración de la fecha de registro como la fecha de inicio del copyright82, o el valor en juicio del certificado registral como prueba, prima facie, de la validez del copyright y del resto de datos al que dicho certificado se refiere, siempre que tal prueba se haga valer antes o en los cinco años siguientes a la publicación de esa obra83. Además, dicho registro es requisito previo para la interposición de la demanda por infracción del copyright84 y debe haberse realizado antes o en el momento de la infracción para poder solicitar la indemnización de daños y perjuicios por la vía de los statutory damages85.

			En segundo lugar, debemos hacer hincapié en el hecho de que desde 1976 para registrar una obra es necesario que ésta goce de originalidad, en el sentido de ser una creación intelectual de su autor. Con todo, cuando la Copyright Office alberga dudas acerca del cumplimiento efectivo de esta exigencia, puede optar por llevar a cabo el registro bajo la regla de la duda —«the rule of doubt»—. Ello significa que, aunque se haya producido el registro, existe una duda razonable sobre si un tribunal que conociera del caso habría concluido, asimismo, en favor de la originalidad o no86. Tal y como veremos más adelante, el uso que la Copyright Office ha venido haciendo de la regla de la duda en relación con compilaciones es importante.

			A la hora de decidir acerca del registro, la Copyright Office sigue una serie de reglas establecidas en el Compendium of Copyright Office Practices y, en lo que a las bases de datos se refiere, se han adoptado varios memorandos específicos, en los que se puede apreciar la evolución registral pre- y post-Feist, cuyo estudio iniciamos a continuación.

			Hasta bien entrada la década de los ochenta, la Copyright Office venía registrando compilaciones basadas únicamente en el sweat of the brow, sin valorar otros aspectos87. Sin embargo, ya en 1987, esta institución empieza a cuestionarse si este criterio es o no el idóneo a la hora de entender protegidas por el copyright las compilaciones. Dos años más tarde, en 1989, abandona la aplicación del sweat of the brow como estándar de protección de la mayoría de las compilaciones. En concreto, a partir de esta fecha únicamente se va a seguir aplicando este criterio para directorios telefónicos, ya que la protección por el copyright que muchos tribunales daban a éstos se basaba aún en el sweat of the brow. Es por ello que antes de dictarse la sentencia Feist —en 1991—, la Copyright Office había registrado algunas compilaciones bajo la regla de la duda. En este momento, la duda se explicaba por la existencia de una jurisprudencia ciertamente contradictoria en la que, como hemos visto, coexistían los criterios del sweat of the brow y de la originalidad en el sentido de la Copyright Act de 1976. Entre las compilaciones registradas reflejando la regla de la duda destaca una base de datos bibliográfica en la que se contenían los catálogos de varias bibliotecas, ordenados por instituciones y, dentro de éstas, de manera alfabética, una lista de los sujetos que habían participado, mediante donativos, en el National Republican Congressional Committee, también ordenada alfabéticamente. En ambos casos, la Copyright Office registra las citadas bases de datos como obras, pero advirtiendo de su falta de certeza sobre la originalidad de éstas y de la necesidad de una guía jurisdiccional sobre la cuestión88.

			Como ya hemos mencionado, a partir de 1987, la Copyright Office comienza a revisar sus prácticas sobre registro de compilaciones en base al criterio del sweat of the brow. En 1988 se elabora por la Copyright Office el Memorandum on Copyright of Compilations, en el que se concluye que el criterio del sweat of the brow puede estar presente en el análisis del registro de los directorios telefónicos y callejeros o directorios de calles, como categoría separada de obras protegibles por el copyright, pero no puede extenderse en general al resto de compilaciones de datos. Las compilaciones para las que habitualmente se denegaba el registro en base únicamente al sweat of the brow consistían en catálogos y listas de precios (acompañadas de exhaustivos inventarios y ordenadas de manera alfabética y/o numérica), listados de miembros de determinadas instituciones u organismos dispuestos por orden alfabético y bases de datos spin-off, que compendien datos generados automáticamente por la llevanza de la actividad social de la empresa y ordenados de manera alfabética89. La falta de equilibrio y uniformidad entre las prácticas seguidas a partir de entonces por la Copyright Office y la subsistencia de una jurisprudencia aún proclive a la protección de compilaciones de datos a la luz del criterio del sweat of the brow —y en contra de la aplicación del requisito único de la originalidad— creó un clima de protesta generalizada en el sector del mercado dedicado a la creación de bases de datos de este tipo.

			Siguiendo con esta evolución en el tratamiento registral de las bases de datos, en 1989 se publican las Guidelines for Registration of Fact-Based Compilations, en las que se detalla que las compilaciones de calles y directorios de negocios o de otro tipo —excepto los telefónicos—, así como los catálogos y los inventarios únicamente puedan registrarse cuando no sean claramente de minimis, entendiendo por compilaciones de mínimos aquellas en las que el número de elementos compilados fuese reducido y, con ello, el abanico de criterios de selección y disposición empleados90. Sin embargo, esta guía interpretativa es de escasa ayuda, toda vez que el número mínimo manejado a estos efectos es solamente de cuatro elementos, y la inmensa mayoría de compilaciones supera esta cantidad. Es más, con independencia de la amplitud o estrechez que se dé a la definición de los elementos resulta, incluso, peculiar o extraño entender que algo que compila cuatro elementos o menos pueda ser considerado una base de datos. Esta regla general no se aplica, sin embargo, a directorios telefónicos, pues éstos eran tratados de manera diferenciada frente al resto de obras por la jurisprudencia (incluida la doctrina jurisprudencial partidaria del criterio de la originalidad y no del sweat of the brow), siendo la Copyright Office proclive a su registro generalizado, si bien bajo la regla de la duda en la inmensa mayoría de las ocasiones.91 Desde 1989 la Copyright Office decide el registro de las obras en base a criterios de originalidad, desechando el estándar del sweat of the brow para todo tipo de compilaciones, con la única excepción de los directorios telefónicos, y sometida esta excepción, en último término, al criterio del juez, que, como sabemos, no era uniforme entonces92.

			Una importante cuestión con la que la Copyright Office tuvo que lidiar fue el registro de compilaciones electrónicas, en las que se introducen de manera continuada versiones, modificaciones y actualizaciones. Para el supuesto en el que la primera versión de la compilación se considerase una obra registrable y, con ello, protegible por el copyright, se discutía si las posteriores versiones eran o no nuevas obras merecedoras de una protección autónoma y, con ello, de un registro independiente. Se entendía que cada actualización podía registrarse si suponía una nueva originalidad, pero la protección y, con ello, el registro, únicamente debían referirse a esas novedades o adiciones introducidas en la compilación inicialmente publicada, y no así al resto de la compilación93. Sin embargo, eran muy comunes las quejas de los fabricantes de este tipo de bases de datos sobre la imposibilidad práctica de registrar únicamente las adiciones insertadas en sus compilaciones, separadas del resto del texto de éstas. Ello hizo que muchos fabricantes decidieran no registrar sus nuevas versiones o que, por lo menos, lo hicieran con una frecuencia mucho menor a la constancia de sus actualizaciones. Para solventar en la medida de lo posible este problema, en 1989 la Copyright Office adopta una circular en la que determina que en este tipo de compilaciones el registro se lleve a cabo cada tres meses, tanto de las modificaciones publicadas como de las no publicadas, de manera que una vez cada tres meses se determinaba un día para realizar el nuevo registro94. Con ello, se evitan discusiones sobre períodos temporales menores, pero no se acaba con la duda del criterio a aplicar para lapsos temporales mayores.

			En 1991, la Copyright Office revisa sus documentos de trabajo y publica unas nuevas guías95. En general, se afirma que la mayoría de compilaciones satisfacen el requisito de la originalidad exigido por la sentencia Feist. Sin embargo, se añade la necesidad de someter a examen especial a varios tipos de compilaciones de datos, cuya práctica registral había resultado problemática y su adecuación dudosa. Hablamos de los directorios telefónicos, directorios de calles y directorios dinámicos actualizados en tiempo real o con mucha frecuencia, e inventarios o catálogos. Respecto de estos últimos, la regla particular es contraria a la afirmación anteriormente apuntada: este tipo de compilaciones generalmente no gozará de protección por el copyright96. Por tanto, es en este punto donde sí se produce un cambio importante frente a la situación anterior, pues se pasa de registrar estas bases de datos bajo la regla de la duda a no registrarlas como regla general, salvo excepciones.

			A pesar de estas afirmaciones generales, la Copyright Office llevaba a cabo un examen detenido de cada caso. Ello conducía en algunos casos a registrar compilaciones que pertenecían a alguno de los grupos para los que la regla era la falta de registro y viceversa97. Esta evaluación individualizada propiciaba que muchos fabricantes de directorios telefónicos siguieran tratando de registrar sus compilaciones. En estos casos, la Copyright Office se inició en la práctica de remitir una carta a cada sujeto que solicitaba el registro, en la que explicaba la evolución en la práctica registral, a la luz de las consideraciones previstas en la sentencia Feist98. Con ello, se trataba de concienciar a este tipo de fabricantes de las escasas posibilidades de que sus compilaciones resultasen protegidas por el copyright y de que, en su caso, la utilización de sus productos por terceros habría de perseguirse por vías distintas a la propiedad intelectual. Esta práctica se llevó a cabo durante meses y fue reduciéndose a la vista de la disminución de solicitudes de registro de los directorios de números de teléfono99. Actualmente el número de solicitudes de registro de directorios telefónicos del tipo páginas amarillas o páginas blancas es absolutamente excepcional, como también lo son, por tanto, las denegaciones de registro y las posteriores reclamaciones administrativas y/o judiciales100. De ello puede deducirse la concienciación adquirida por los fabricantes de estas compilaciones acerca de las limitaciones para su protección por el copyright.

			1.3. LAS PROPUESTAS DE REGULACIÓN DE UNA PROTECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES DE DATOS


			Teniendo en mente la evolución jurisdiccional, legislativa y registral apuntada, pasamos ahora a valorar las modificaciones normativas que se presentaron desde 1996. Conviene adelantar el resultado negativo de todas ellas, que derivaron en la falta de aprobación por el legislador norteamericano. 

			1.3.1. The Database Investment and Intellectual Property Antipiracy Bill

			Comenzaremos por señalar la falta de apoyo suficiente para la adopción del Proyecto de Ley para la Protección de las Inversiones en Bases de Datos, presentada ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en mayo de 1996, por el congresista C. MONTHEAD101. Ya antes, en febrero de ese mismo año, Estados Unidos se había mostrado a favor de la regulación de un derecho sui generis para la protección de las bases de datos no originales, a nivel global, en el seno de la OMPI. En las reuniones celebradas entonces el presidente del grupo competente en materia de propiedad intelectual dentro del Senate Commitee on the Judiciary anunciaba la intención del Senado estadounidense de regular una nueva normativa federal en la materia. Lo interesante de la propuesta legislativa que ahora nos ocupa, junto con el borrador de tratado sobre protección jurídica de las bases de datos no originales presentado en paralelo por el Gobierno estadounidense en el foro internacional creado por la OMPI102, es su fecha, prácticamente coincidente con el momento en el que la Unión Europea aprobaba su Directiva de bases de datos103. 

			Tal y como relata la Copyright Office en su informe sobre la materia, el mayor escollo a superar por el legislador en este punto era la declaración de inconstitucionalidad de la protección del sweat of the brow por el derecho de autor, contenida en la sentencia Feist104. En esta resolución, el Tribunal Supremo no cerraba la puerta a la articulación de otras vías distintas para la efectiva protección de la inversión y del trabajo. Entonces, la cuestión que restaba por resolver era si el Congreso podía proponer y regular una protección del sweat of the brow o de la mera inversión sin creatividad añadida haciendo uso no ya de la vetada Copyright Clause105, sino de la Commerce Clause prevista en la Constitución norteamericana —en el mismo art. I sección 8.ª de ésta—106. Esto es, en la cláusula general sobre competencia del Congreso para regular el ámbito comercial federal e internacional. De ser el objeto de dicha regulación un derecho de propiedad intelectual distinto del derecho de autor stricto sensu, también se planteaba la necesidad de cumplir con la exigencia de limitación temporal de la tutela así regulada, por aplicación de la Copyright Clause. Pues bien, la respuesta a estas cuestiones no fue nada pacífica, tal y como se deduce de los resultados negativos del paso de la norma por el Congreso y el Senado y de los estudios que datan de la época107. En sí, cuanto mayor fuera la divergencia entre la vía de regulación elegida y las características propias del copyright mayor sería la probabilidad de cumplir con la declaración preceptiva de constitucionalidad contenida en la sentencia Feist. Desde luego, el dilema no se resolvía dando un nombre distinto a la protección propuesta pero manteniendo los signos de identidad del copyright y pretendiendo ampararse en una cláusula constitucional diferente a la Copyright Clause. De ahí la suerte que corrió el proyecto legislativo que ahora comentamos.

			El citado Proyecto de ley para la Protección de las Inversiones en Bases de datos y Lucha contra la Piratería buscaba proteger a los fabricantes de bases de datos frente a las utilizaciones de los contenidos de éstas que, sin ser actos prohibidos por el derecho de autor, pusieran en peligro las fuertes inversiones que tales fabricantes habían hecho en la elaboración de sus bases de datos. Para ello, se proyectaba la modificación del título XV de la Copyright Act estadounidense de 1976 con el fin de crear un nuevo estatuto de protección de las bases de datos con eficacia federal108. En concreto, el fallido proyecto de ley estadounidense tenía como fundamento la protección de las inversiones en la producción de bases de datos109.

			Sobre el contenido del mencionado proyecto de ley estadounidense cabe hacer varias apreciaciones. La primera es la relativa a la holgada definición del concepto de base de datos, en donde no solo tenían cabida las bases de datos informatizadas, sino que se englobaban, en general, todas las bases, independientemente de su forma de almacenamiento y gestión. Así, se definía una base de datos como una «colección, reunión o compilación de obras, informaciones u otros materiales colocados de forma metódica o sistemática, fijados en cualquier forma o medio hoy conocido o que se desarrolle en el futuro» (sección 2.ª). Tras ello, en la sección 3.ª se trazaba el ámbito de aplicación de la norma: las bases de datos que sean el resultado de una inversión sustancial —bien cualitativa o cuantitativamente—, de recursos humanos, técnicos, financieros o de otro tipo, en el ensamblaje, la verificación, la organización o la presentación de sus contenidos, y sólo si la base es efectivamente comercializada o su fabricante tiene la intención de llevar a cabo dicha comercialización (sección 3.ª). Por tanto, a diferencia de la normativa europea que posteriormente analizaremos, la inversión sustancial no bastaría para merecer la protección bajo esta forma de tutela. El destino comercial, real o potencial, era el segundo de los requisitos constitutivos de la protección de una base de datos en el ordenamiento estadounidense. En este sentido, cualquier base de datos de origen gubernamental estaba expresamente excluida de manera automática de este tipo de protección (sección 3.c)110.

			En la sección 4.ª se exponían detalladamente los derechos del fabricante. Así, se preveía que ninguna persona podría, sin la autorización del fabricante, extraer, utilizar o reutilizar partes cualitativa o cuantitativamente sustanciales, o todos los contenidos de una base de datos, en una forma que colisionase con la explotación normal del propietario o que afectase negativamente a su mercado actual o potencial «tanto si existe como si no una ventaja comercial directa o indirecta, o un beneficio financiero». Los términos elegidos por el legislador norteamericano difieren en cierta medida con los de la Directiva europea. Así, aunque ambas normas hablan de «extracción», la propuesta estadounidense no utiliza el término «reutilización», sino que se refiere al derecho de «uso» y «reuso» —«use and reuse»—. Mientras que la extracción se define como la transferencia temporal o permanente de partes sustanciales del contenido, las facultades de uso y el reuso son el derecho a controlar el acceso o la posibilidad de hacer disponible al público una parte sustancial de la base de datos. Sin embargo, de los ejemplos que se acompañaban a este precepto se infiere la influencia europea, conteniéndose todas las facultades de uso que hoy podemos entender subsumidas en los derechos de distribución y comunicación pública. Lo criticable de este artículo es la inclusión de los actos de reproducción en las definiciones de ambos conceptos, el de extracción y el de uso y reuso, sin aparente diferenciación. Asimismo, a modo de novedad frente a la norma europea, se considera una infracción la dirección, facilitación y ayuda de los actos mencionados. Lo que sí se permitía expresamente era la colección, ensamblaje y compilación, siempre que se realizara de forma independiente, de los elementos ya contenidos en una base de datos.

			Al igual que en el texto europeo, en la propuesta estadounidense se contemplaba el correspondiente supuesto de fraude de ley: tampoco se podrían utilizar y reutilizar de forma sistemática partes no sustanciales de una base de datos pero que, considerados en su conjunto, tuviesen ese mismo efecto perjudicial para la inversión realizada por el fabricante. El concepto de parte sustancial se definía en negativo. Así, se entendía que una parte no sustancial era «cualquier porción del contenido de la base de datos cuya extracción, uso o reuso no disminuyera el valor de dicha base de datos ni supusiera un conflicto con la explotación normal de ésta, ni ningún tipo de efecto negativo en el mercado real o potencial de ésta».

			Tras ello, se determinaban los límites a esos derechos, estableciéndose que los usuarios legítimos de una base de datos accesible al público o en uso comercial podrían, para cualquier fin, extraer o utilizar partes no sustanciales de ésta. Al igual que en la Directiva europea, esta propuesta legislativa no contenía una regulación de una excepción general de fair use, ni tampoco ningún tipo de límite en favor del uso de datos oficiales que pudieran contenerse en bases de datos protegidas.

			En el art. 6 del proyecto norteamericano se establecía que la duración del derecho sería de veinticinco años, contados desde el 1 de enero del año siguiente al de la puesta a disposición del público o de la fecha en que comenzó su explotación comercial. Si se realizaban modificaciones de relevancia comercial, la nueva base de datos tendría un nuevo período de protección.

			Las acciones civiles y penales contra los actos de utilización prohibidos se regulaban en los arts. 7 y 8 del proyecto de ley, donde se contemplaba un período de prescripción de tres años, desde el momento en el que el titular del derecho tuvo, o debía haber tenido, conocimiento de la supuesta infracción. Las penas podían llegar a la privación de libertad. Además, estas sanciones serían independientes y compatibles con otros derechos que pudieran recaer sobre las bases de datos o los elementos constitutivos de éstas, fueran éstos derechos de propiedad intelectual o no.

			Una importante novedad de este proyecto de ley era la inclusión de normas contra la fabricación, importación o distribución de aparatos, productos o componentes cuyo efecto principal fuera eliminar, puentear, desactivar o anular, sin la autorización del fabricante o sin amparo legal, los procesos, tratamientos, mecanismos y sistemas que previniesen o inhibiesen la extracción o la utilización del contenido de una base de datos, violando los derechos concedidos al fabricante.

			Finalmente, el art. 11 del proyecto norteamericano decretaba la prohibición de modificar intencionadamente, por parte de un tercero, los datos identificativos del fabricante de una base de datos protegida, los plazos o las condiciones de utilización de sus contenidos. Tampoco se permitiría la importación o distribución de bases de datos en las que tales menciones hubieran sido alteradas o anuladas. Las sanciones civiles y penales reguladas en los arts. 7 y 8 serían extensibles a estos supuestos, así como a los actos de manipulación de los dispositivos de seguridad con los que las bases de datos estuvieran protegidas.

			La excesiva amplitud de la configuración otorgada al derecho sui generis fue la causa de su rechazo en su paso por las comisiones legislativas. Los partidarios de la aprobación de la norma destacaban la insuficiencia de la tutela entonces vigente, así como los efectos beneficiosos que la regulación propuesta implicaría para la creación de nuevas bases de datos, constituyendo la tutela de estos productos el mejor aliciente para el incremento de su producción111. Sin embargo, sus detractores utilizaban esas mismas razones económicas para argumentar precisamente lo contrario, entendiendo que la tutela de la mera inversión desincentivaría a los fabricantes de las bases de datos a competir en la calidad de sus productos, a la vez que crearía nuevas barreras de entrada al mercado y aumentaría los costes de creación de los fabricantes secundarios que necesitasen del acceso a bases de datos previas para la conformación de las suyas propias. Sin embargo, ni los unos ni los otros aportaron datos empíricos en los que apoyar sus contradictorias afirmaciones112.

			Lo que sí debe tenerse en cuenta más allá de todo tipo de opiniones y afirmaciones parciales es la aprobación en ese mismo año de la Ley de Telecomunicaciones113, cuyo contenido pudo tener una cierta repercusión en la actitud del legislador a la hora de valorar las propuestas normativas sobre bases de datos. En efecto, la sección 222(e) de la citada Ley de Telecomunicaciones prohibía a las empresas de telecomunicación toda discriminación en el acceso a los datos de directorios y listines telefónicos producidos en EE.UU. De hecho, un número nada desdeñable de sujetos intervinientes en las reuniones entabladas por la Copyright Office mientras se discutía sobre la necesidad y el contenido de una ley en materia de bases de datos se mostraron ciertamente preocupados por el posible efecto excluyente o limitativo que la futura norma pudiera conllevar con respecto de esta obligación de no discriminación. Por ello, para el caso de que la propuesta legislativa sobre bases de datos llegara a aprobarse, este grupo de sujetos trasladó a la Copyright Office su deseo de introducir en ella una referencia expresa a la no afectación de la prohibición de discriminación en el acceso a este tipo de datos de interés público114.

			1.3.2. The Collections of Information Antipiracy Bill

			Una vez aprobada la Directiva europea, el empeño del legislador estadounidense por regular una protección equivalente no cesó. Concretamente, se presentaron otros dos proyectos de ley a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que corrieron la misma suerte que el primero: The Collections of Information Antipiracy Bill, de 1997115, y la reforma de éste, de 1999116. Paralelamente, la Copyright Office iniciaba un profundo examen del funcionamiento y características de la industria estadounidense de bases de datos y de las vías alternativas a la protección de éstas, para el supuesto de fracaso de estos proyectos legislativos117. A pesar de los adversos resultados que acompañaron a los referidos proyectos legislativos, resulta significativo comprobar el prolongado interés de los Estados Unidos en servirse del foro de la OMPI para alcanzar un tratado multilateral en el que se recoja una protección específica de las bases de datos, originales y no originales.

			El fracaso de los citados intentos de regulación en el ordenamiento estadounidense se traduce en la protección única de las bases de datos cuando éstas satisfagan la exigencia de originalidad, y la limitación de la extensión de esta tutela a la estructura de la base de datos. Toda base de datos que no cumpla la exigencia de originalidad quedará desprotegida en cuanto tal base de datos desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ante la inexistencia en dicho ordenamiento de ningún tipo de derecho sui generis que tutele frente a la utilización de los contenidos. Únicamente cuando todos o algunos de los elementos contenidos en la base de datos merezcan una protección individual, el fabricante de la base de datos que sea, a su vez, autor o titular de los derechos de explotación sobre el concreto elemento original empleado ilícitamente por el tercero podrá oponerse a dicho uso, pero no en concepto de autor de la compilación, sino como autor o titular del derecho de explotación del elemento contenido en ésta. Eso sí, cuando la autoría de dicho elemento no pertenezca a la persona del fabricante de la base de datos, nada podrá hacer este último para oponerse a su utilización por terceros. 

			El peligro de acabar protegiendo los datos y, con ello, atentar contra el derecho a la información, con la consiguiente limitación del desarrollo científico y tecnológico, es una de las razones por las que el legislador de los Estados Unidos, a pesar de contar con el mayor índice de producción mundial de bases de datos, ha decidido no incorporar a su ordenamiento jurídico una protección sui generis de las bases de datos. En la práctica, el importante lobby y la repercusión mediática que ostenta la comunidad científica y educativa en este país fueron razones de peso para no adoptar ninguna de las regulaciones propuestas en este sentido. Este riesgo, sin embargo, no se materializa, al menos en términos generales, con la protección por el copyright de las bases de datos originales —esto es, de la estructura, de los criterios de selección o disposición de los contenidos de éstas—, con las salvedades que hemos expuesto aquí para el supuesto específico de la originalidad de la selección. 

			Con todo, las desviaciones creadas por algunas de las sentencias norteamericanas que hemos estudiado —CCC Information Services, Inc. v. Maclean Hunter Market Reports, Inc., 44 F.3d 61 (2nd Cir., 1994); y CDN, Inc. v. Kapes, 197 F. ed 1256 (9th Cir. 1999)— creemos que generan un riesgo mayor al que implicaría la incorporación de un derecho sui generis. Estas resoluciones jurisdiccionales suponen una excesiva ampliación de las potestades contenidas en el copyright para oponerse a actos de uso de los elementos de la base de datos, y, con ello, convierten en papel mojado la frontera entre el contenido y el continente, acercándose peligrosamente a los valores protegidos en muchas sentencias anteriores al asunto Feist. 

			2. LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA 

			2.1. EL PLANO EUROPEO. ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA UNIÓN EUROPEA


			La respuesta comunitaria a las innovaciones tecnológicas se manifestó en paralelo al movimiento estadounidense que acaba de exponerse. En la primera mitad de la década de los 90 se adoptaron una serie de informes y directivas sobre propiedad intelectual, en los que se contienen consideraciones comunes. Concretamente, son dos las ideas presentes en todos ellos. En primer lugar, las nuevas tecnologías implican de facto la abolición de las fronteras nacionales y convierten en obsoleta la aplicación puramente nacional de la legislación sobre el derecho de autor. En segundo lugar, la protección otorgada a la propiedad intelectual desde las instancias europeas debe ser de un nivel elevado, toda vez que se trata de una pieza esencial para el desarrollo de la sociedad de la información, y que es necesario construir una infraestructura europea de información análoga a la que se estaba realizando en los Estados Unidos. Así, entre 1988 y 1990 se publica el Libro Verde sobre los derechos de autor y el desafío tecnológico: problemas del derecho de autor que requieren una solución inmediata, y el Programa de Trabajo derivado de éste, Las acciones derivadas del Libro Verde. Programa de Trabajo de la Comisión en el ámbito del Derecho de Autor y de los Derechos Afines118. A impulso de estos primeros esfuerzos se aprobaron hasta mediados de los 90 las cuatro primeras Directivas sobre propiedad intelectual: la Directiva 91/250/CEE, sobre la protección jurídica de los programas de ordenador; la 92/100/CEE, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor; la 93/83/CEE, sobre los derechos de autor y derechos afines en el ámbito de la radiodifusión por satélite y de la distribución por cable; y la 93/98/CEE, sobre el plazo de protección de los derechos de autor y derechos afines. Con todo, en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo. Los desafíos y las pistas para entrar en el siglo xxi se advierte que todo ello no era suficiente para construir una infraestructura europea de la información.119 

			En la segunda mitad de los 90 se publica el Libro Verde sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información120, al que sucedieron la Comunicación de la Comisión sobre El seguimiento del Libro Verde sobre los derechos de autor y los derechos afines en la sociedad de la información121 y las Resoluciones del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde122 y sobre la Comunicación de la Comisión123. Asimismo, la Comisión presenta la Propuesta de Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos124, aprobándose finalmente, el 11 de marzo de 1996, la Directiva 96/9/CE, sobre la protección jurídica de las bases de datos. Con ello se recogen las propuestas que parte de la doctrina europea venía defendiendo125 y que estuvieron presentes, asimismo, en los foros celebrados en el seno de la OMPI.126 Partiendo de este panorama y de las previsiones sobre su evolución futura, la Directiva de bases de datos tiene su origen en la constatación por las instancias europeas de la necesidad de configurar una norma armonizadora que garantizase una protección suficiente a ese bien indispensable para el funcionamiento de la emergente Sociedad de la Información y de gran utilidad para otras muchas actividades del mercado interior. 

			En este caso, los obstáculos para el mercado interior eran triples, pues la ausencia de un marco común regulatorio de la protección de las bases de datos originaba escollos en el tráfico de éstas entre los distintos Estados miembros, trabas que se traducían tanto en una limitación del principio de la libre circulación de mercancías, cuando se trataba de bases comercializadas en formato físico, como en el cercenamiento de la libre prestación de servicios, cuando la base de datos que se quería comercializar a nivel europeo era explotada on-line. Además, dicha disparidad normativa suponía una clara influencia en las decisiones de los fabricantes sobre el establecimiento en un Estado miembro u otro, de cara a localizarse allí donde la protección otorgada fuese más fuerte o los requisitos para su concesión más laxos, con la consiguiente restricción del derecho de establecimiento127. De ahí que la Directiva adoptada tenga por bases jurídicas los entonces arts. 57.2, 66 y 100A del TCE, actualmente contenidos en los arts. 53, 62 y 114 del TFUE.

			Hasta ese momento, la tutela de las bases de datos era en muchos casos insuficiente —lo cual no garantizaba convenientemente la protección de los fabricantes ni promovía el crecimiento del mercado—128. Ello se explica porque las bases, en su mayoría, se componen de materiales que, por sus características, son excluidos de la protección del derecho de autor —como es el caso de las meras fotografías— y, en muchos supuestos, de toda protección por la propiedad intelectual —legislación, jurisprudencia, referencias bibliográficas, información, etc.—, siendo, por consiguiente, sumamente fácil reproducir sus contenidos, sin que el fabricante de la base de datos encuentre una vía de protección en la normativa sobre el derecho de autor. De hecho, y a pesar del texto contenido en el art. 2.5 del Convenio de Berna limitando la definición de bases de datos protegidas a aquellas únicamente conformadas por obras, lo cierto es que, en la conciencia común, se suele trazar una estrecha relación entre el concepto de bases de datos y su habitual contenido informativo, tal y como demuestran las definiciones vigentes aún hoy en los principales diccionarios nacionales129.

			Asimismo, la tutela prevista para las bases de datos era divergente, pues dependía de la regulación legal vigente en el Estado miembro concreto130. En algunos casos se protegían las bases de datos conformadas por obras, datos y otros elementos, mientras que en otros ordenamientos las recopilaciones de simples datos carecían de toda protección. Por otro lado, en algunos supuestos la originalidad exigida era sinónimo de creación intelectual, pero en otros regímenes bastaba la demostración de la inversión de algún tipo de esfuerzo en su elaboración, esfuerzo que no debía ser necesariamente de naturaleza intelectual. En algunos casos la protección otorgada se extendía setenta años —duración que la Directiva 93/98/CEE había unificado para la protección autoral—, mientras que en otros ordenamientos se contemplaba una protección especial por un plazo de diez años, que distaba mucho de parecerse al tradicional derecho de autor. Por ello, se busca configurar un nivel de tutela adecuado para los fabricantes que las crearon, y armonizar las distintas normativas nacionales, con el fin de potenciar el desarrollo de un sector productivo robusto y competitivo en el horizonte internacional131.

			2.2. EL PLANO NACIONAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS


			2.2.1. Objeto(s) protegido(s) por el derecho de autor

			La situación en los distintos Estados miembros de la Unión Europea, antes de iniciarse los trabajos preparatorios de la Directiva, era la siguiente. En primer lugar, en relación con los denominados criterios de selección y/o disposición de los elementos de la base de datos, debe afirmarse que todos los Estados miembros protegían efectivamente mediante el derecho de autor esa estructura de las colecciones de obras siempre y cuando ésta fuera original, en acatamiento de lo establecido en el Convenio de Berna. La única diferencia radica en que mientras que en algunas normativas nacionales sobre propiedad intelectual las bases de datos se citan expresamente como un tipo de obra protegida, en otras normas estatales no se hace mención explícita de éstas, de manera que la estructura base de datos se protege como cualquier obra cuando cumple los requisitos para poder ser calificada como tal. 

			Sin embargo, la estructura original en los supuestos de colecciones de meros hechos o datos solamente se protegía por el derecho de autor en algunos países. Básicamente, España132, Alemania133, Francia134, Holanda135, Reino Unido136 y Grecia137. Tanto la necesidad como la originaria suficiencia de este tipo de protección de las denominadas obras informativas —oeuvres d’information— había sido puesta de manifiesto en la década de los 80 por la Cour de Cassation francesa138. Tendencia que fue seguida por los otros cuatro países mencionados139. Sin embargo, en el resto de Estados miembros las recopilaciones de simples datos carecían de toda protección por la propiedad intelectual.

			2.2.2. Notas acerca de los regímenes especiales de protección vigentes en Reino Unido, Irlanda, Holanda y Dinamarca antes de la adopción de la Directiva

			Los parámetros de originalidad exigidos para el otorgamiento de la protección autoral a la estructura de la base de datos diferían entre los distintos países. De ahí que la afirmación con la que se inicia el texto de la Directiva de bases de datos —«Considerando que, en la actualidad, las bases de datos no están suficientemente protegidas en todos los Estados miembros por la legislación vigente y que, cuando existe, tal protección no es uniforme» (considerando 1.º)— merezca un estudio específico, a los efectos de determinar si existía o no un verdadero riesgo de acabar creando el indeseable resultado de concentrar la producción en el Estado miembro con una mayor protección para el fabricante. 

			2.2.2.1. Reino Unido e Irlanda

			En primer lugar, cabe citar a Reino Unido e Irlanda, que llegaron a concentrar, en el momento de adopción de la Directiva, más de la mitad del volumen total de fabricación de bases de datos en la Unión Europea140. En estos dos países se protegían bases de datos de escasa originalidad, esto es, bases de datos que, de aplicarse estrictamente los requisitos vigentes en los países de la tradición del derecho de autor, carecerían de tutela141. A falta de definición de la exigencia de originalidad en la normativa sobre propiedad intelectual, ésta se interpretaba prácticamente como la mera falta de copia de una obra anterior, unida al tradicional criterio del skill and labour, que protegía la habilidad manifestada, pero también el esfuerzo demostrado en la compilación de los elementos, siempre que se constataba la existencia de una inversión efectiva, en capital o en trabajo. En definitiva, era indiferente si el esfuerzo empleado por el fabricante se refería a labores intelectuales o si, por el contrario, tenía otro carácter142. 

			Además, la programación de algunos tipos de bases de datos tenía especialidades en el ordenamiento británico. La tutela de la programación de las emisiones de televisión como obra literaria seguía un régimen específico, dada su afectación por la Broadcasting Act de 1990. En efecto, según la sección 176(1) de esta norma, toda persona que haya sido licenciada por los correspondientes organismos —la BBC y la OFCOM— para llevar a cabo actividades de radiodifusión debe hacer accesible la información relativa a la programación, a cualquier persona interesada en su publicación. Tal información —denominada por la ley «statutory information»— debe contener, concretamente, los títulos de los programas y las horas de las emisiones y debe ser facilitada al interesado tan pronto como esté redactada de manera factible y razonable y, en todo caso, cuando hubiera sido ya facilitada a otros interesados143.

			La atención de las autoridades inglesas sobre las prácticas de proteger mediante el copyright los listados de programación televisiva se remonta a 1984, con el asunto Independent Television Publications Ltd. v. Time Out Ltd. Ese mismo año el Director General de Comercio iniciaba una investigación sobre las supuestas prácticas anticompetitivas en el sector, al amparo de la sección 2.ª de la Competition Act de 1980, y concluía que la negativa de las autoridades de radiodifusión de conceder licencias de uso de esos datos tenía un efecto de restricción y distorsión del mercado. En paralelo, la Dirección General de la Competencia, dependiente de la Comisión Europea, consideró que en la negativa de licenciar el uso de esta base de datos existía un elemento de interés público que no se podía pasar por alto, tal y como se reflejaba en su informe British Broadcasting Corporation and Independent Television Publications Ltd144. Todo ello concluyó en la célebre sentencia del TJUE en el asunto Magill145. El comportamiento reprochado a unas cadenas de televisión en posición dominante en el mercado irlandés de radiodifusión consistía en ampararse en el derecho de autor conferido por la legislación nacional sobre las listas de sus programas para impedir que otra empresa publicara semanalmente, con comentarios, una recopilación de las informaciones sobre la programación de las distintas cadenas. El TJUE declara que este tipo de comportamientos supuso un abuso de la posición dominante contrario al art. 82 del TUE146.

			En relación con las listas de información sobre eventos deportivos, el lobby realizado por los operadores de competiciones ecuestres a la hora de acceder a esta protección fue muy fuerte. Este hecho se explica por la regulación vigente desde la década de los 60, en la que se establece la obligación de pago de una determinada compensación por parte de empresas de apuestas y editores que hicieran uso de la información ecuestre147. El acreedor de ese canon era British Horseracing Board (BHB), demandante en muchas de las sentencias cuya resolución ha ido conformando la jurisprudencia nacional y europea que analizaremos a lo largo de este trabajo. Pues bien, este canon siguió vigente tras la adopción de la Directiva de bases de datos, pero en el año 2000 el Gobierno anunciaba su supresión para 2006. Si bien esta propuesta finalmente no llegó a aprobarse, lo cierto es que los litigios sobre protección de las bases de datos realizadas por BHB no hicieron sino incrementarse desde entonces148. La razón es fácil de comprender: temiendo perder una importante fuente de ingresos, esta institución deseaba asegurarse jurisprudencialmente la protección tanto de la estructura como del contenido de los listados oficiales que creaba, pudiendo otorgar onerosamente licencias de uso a todo interesado en su explotación. Tales contratos son negociados por BHB partiendo de la premisa de la efectiva protección de sus bases de datos por la propiedad intelectual.

			2.2.2.2. Holanda

			Por su parte, Holanda contemplaba —y contempla— una protección pseudo-autoral para los escritos no originales —en holandés, los denominados geschriftenbescherming— conforme a la Ley de Propiedad Intelectual de 1912. Las críticas doctrinales y jurisprudenciales en contra del mantenimiento de esta tutela han sido constantes149. Sin embargo, esta regla tradicional se ha conservado en el texto del art. 10.1.1 de la citada ley, vigente aún hoy150.

			Mediante este derecho se tutelan, en lo que aquí interesan, tanto las compilaciones que merecen el calificativo de bases de datos desde el punto de vista de las exigencias de la definición prevista en la Directiva, como aquellas otras colecciones de naturaleza literaria que no satisfacen estos requerimientos. Pues bien, la tutela pseudo-autoral se extenderá en uno y otro supuesto sobre aquellas partes de la compilación que no gozan de la protección autoral —criterios de selección y/o disposición de los elementos que no puedan considerarse originales— ni, en su caso, de la tutela sui generis —inversiones realizadas en la obtención, verificación y/o presentación que no resulten lo suficientemente sustanciales—151. 

			En definitiva, ello se traduce en una cuádruple posibilidad de protección de este tipo de productos dentro del ordenamiento holandés. Una, por el derecho de autor, en relación con su estructura, cuando ésta goce de originalidad. Dos, por el derecho sui generis, en lo referido a su contenido, cuando la inversión en la obtención, en la verificación o en la presentación de éste haya sido sustancial, pudiendo existir esta protección acumulativamente, junto con la autoral, sobre una misma base de datos. Tres, por la protección pseudo-autoral, en relación con aquellas partes que no merecieran la protección por ninguno de los dos derechos enumerados previamente. Y, finalmente, en cuarto lugar, la protección pseudo-autoral de las cuasi-bases de datos, es decir, de los productos que carezcan de alguno de los requisitos empleados por el legislador europeo para definir este concepto en su Directiva y, por tanto, para aplicarles la protección regulada en ellas.

			El origen de este tipo de protección y de su mantenimiento a lo largo del tiempo es, cuanto menos, controvertido. Lo que supuestamente pasa por ser una transposición en el ordenamiento nacional de la regulación contenida en el art. 2.1 del Convenio de Berna, no es en la práctica sino una desviación o bifurcación del legislador holandés con respecto a la obligación de tutela prevista en ese texto internacional. El art. 2.1 del Convenio de Berna, al definir en el primero de sus párrafos el concepto de obras literarias y artísticas, se refiere a todas las producciones en el campo literario, científico y artístico y enumera, entre éstas «los libros, folletos y otros escritos». El legislador de los Países Bajos, sin embargo, al anunciar los tipos de obras literarias cita expresamente «libros, folletos, periódicos, publicaciones periódicas y todos los demás escritos» (art. 10)152. A pesar de ser el art. 10 una mera enumeración de tipos de obras literarias, científicas o artísticas, esta última referencia a «todos los demás escritos», y no simplemente a «otros escritos», junto con la falta de mención en ese párrafo primero del término «obra» —como podía ser, por ejemplo, la referencia a «y todas las demás obras escritas»—153, y la ausencia de alusión en este precepto al requisito de la originalidad como condición para la protección, fue interpretada por la jurisprudencia y la industria de manera extralimitada, con el potencial de protección sobre todo documento escrito. En efecto, esta tutela nacional equivalía a un tipo de regla especial que buscaba tutelar a los editores frente a las reimpresiones parasitarias de sus ediciones, esto es, frente a las copias de sus contenidos que, originales o no, suponían una importante inversión para el editor. Con esta protección se buscaba aumentar las posibilidades de amortización de las citadas inversiones editoriales, colocando al editor en una posición favorable en la negociación de la correspondiente licencia de uso o explotación154. Con todo, no deja de sorprendernos que pueda interpretarse y defenderse que una norma en la que se regulan los tipos de obras pueda contener una alusión a algo que, por definición, no puede ser calificado como obra.

			La razón de ser de esta forma de tutela data de 1910. En concreto, de la sentencia de la Hoge Raad de 10 de junio de 1910, en el asunto De Zutphense Juffrouw155, y las posteriores resoluciones jurisdiccionales que siguen a ésta, en las que se interpretaba la institución jurídica de la responsabilidad extracontractual de manera muy restringida, como la acción de violación de un derecho ajeno y/o la omisión de una actuación que es una obligación legal cuando ésta tiene los mismos efectos perjudiciales para el tercero que la actuación positiva. El hecho de que la tutela de las ediciones no estuviera reconocida legalmente suponía la imposibilidad de entablar una acción de responsabilidad contra el sujeto que llevara a cabo una explotación parasitaria de éstas. Por ello, se optó por introducir la citada alusión a este tipo de escritos en el texto de la Ley de Propiedad Intelectual holandesa. Esta interpretación jurisprudencial se mantuvo únicamente algo más de ocho años, hasta la sentencia de la Hoge Raad de 31 de enero de 1919, en el asunto Lindenbaum-Cohen, a partir de la cual se entiende como posible origen del daño la acción u omisión contraria a las buenas costumbres, aún a falta de regulación legal de éstas156. A raíz de esta última sentencia, la copia de documentos no originales podía ser perseguida mediante el recurso a la figura de la responsabilidad civil —contractual o no, dependiendo de las circunstancias del caso—, por lo que deja de ser necesaria la alusión expresa a este tipo de escritos en el texto de la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, a pesar de ello, esta referencia se ha mantenido hasta la actualidad.

			La interpretación de lo que deba entenderse y subsumirse en el concepto de «los demás escritos» no parece pacífica. De una primera lectura, parece deducirse que tanto las obras originales como los escritos carentes de originalidad, siempre que se exterioricen mediante la escritura. Ello significa que la protección de lo no original solamente se refiere a los escritos, pero no así al resto de realidades culturales que, dentro del concepto de obra literaria, científica o artística, se enumeran en los otros apartados del art. 10.1 de la Ley de Propiedad Intelectual.157 Eso sí, la literalidad del apartado primero de este precepto no se puede llevar hasta el absurdo de entender que, al igual que toda obra resulta protegida, toda lo que no sea una obra pero tenga un carácter escrito ha de ser tutelado. Para que un escrito no original goce de la protección debe cumplir con una serie de condiciones. Además, su protección no podrá ser tan intensa como la de las obras. 

			A falta de una modificación legislativa, y consciente del indeseable potencial de este precepto para abarcar la protección de prácticamente cualquier producto cultural escrito, la Hoge Raad, a partir de 1937, centró sus esfuerzos en reducir el ámbito de aplicación del art. 10.1.1 de la Ley de Propiedad Intelectual. Según el máximo órgano jurisdiccional holandés, por un lado, el derecho de autor únicamente puede referirse a compilaciones que gozasen de originalidad, y, por otro lado, la protección pseudo-autoral es excepcional y, en todo caso, supone una tutela menor158.

			De la lectura de las sentencias representativas de esta doctrina jurisprudencial podemos extraer un conjunto de condiciones y características de esta protección especial159. Uno, la protección solamente se refiere al escrito en sí, pero no se extiende a los datos contenidos en él, más allá de su modo de escritura. Con ello, se aseguraba que el titular de este derecho no adquiría un monopolio sobre cualquier elemento individual de información contenida en tales escritos no originales sobre los que su derecho se extendía160. Dos, como consecuencia de lo anterior, cualquier utilización de tales datos o informaciones que no sea una copia servil o literal de su caligrafía y aspecto externo, no supondrá una infracción del derecho sobre el escrito. Esta falta de copia se suele entender como el tratamiento y procesamiento de datos, como pueden ser, entre otras, las acciones de traducción, pero no así la introducción de cambios insustanciales con el único fin de tratar de ocultar o encubrir la copia161. Por tanto, la confección de un segundo escrito mediante el procesamiento de los datos contenidos en el primero podrá suponer el nacimiento de una segunda protección sobre el segundo escrito en el tiempo, bien nuevamente como escrito no original, bien como creación intelectual original, y cuya titularidad será únicamente del sujeto que realiza el tratamiento. En tercer lugar, el escrito debe haber sido publicado ya o estar su publicación programada162. Finalmente, la cuarta condición exigida por la jurisprudencia holandesa es la prueba del «carácter derivado» del escrito supuestamente infractor163. Este último requisito significa que aquel titular de un derecho sobre un escrito no original que considere infringido habrá de probar que los contenidos empleados por el demandado tienen su origen en su primer escrito. Esta carga de la prueba reducía considerablemente el potencial aplicativo de la protección pseudo-autoral164. Dada la dificultad probatoria de esta última exigencia, los sujetos que querían disfrutar de esta protección comenzaron a introducir errores deliberados en sus escritos, de manera que, con la presencia de tales erratas en un segundo escrito se aseguraban el cumplimiento de esta exigencia165.

			Precisamente la complejidad probatoria del carácter derivado del escrito supuestamente parasitario llevó al legislador holandés a introducir en los arts. 22 y 23 de la Omroepwet una regla de inversión de la carga de la prueba, en favor de las entidades de radiodifusión, a la vez que excluía la tradicional posibilidad de hacer un uso no literario de los datos que tengan su origen en las mencionadas entidades de radiodifusión166. Esta nueva regla ha supuesto, en la práctica, la victoria asegurada de este tipo de entidades, ante la imposibilidad de los sujetos demandados —que son, generalmente, editores de publicaciones en las que se reproduce la programación de las primeras— de probar que los cuadros de programación no se han derivado de alguna de las tablas producidas por las entidades de radiodifusión demandantes167. Obviamente, con esta suerte de prueba diabólica se crea una protección muy fuerte, prácticamente infalible, de los escritos no originales producidos por entidades de radiodifusión que pueden acogerse a esta ley nacional.

			De ahí que la jurisprudencia holandesa se haya mostrado especialmente crítica y que se haya iniciado recientemente un proceso de estudio para la reforma de esta normativa. En este sentido, especial mención merece la sentencia de la Corte de Distrito de Ámsterdam de 13 de junio de 2012, en el asunto NPO, SBS y RTC v. De Telegraaf, que enfrenta a tres compañías de televisión y un diario holandés168. Las primeras plantean una demanda contra De Telegraaf por entender incumplida la licencia de uso de sus horarios de programación, que se limitaba a la publicación en el citado periódico con una antelación máxima de 24 horas al momento de emisión o bien de 48 horas para ediciones de fin de semana. De Telegraaf había publicado la programación de una semana completa, anunciando a sus lectores su intención de seguir reproduciendo los horarios de emisiones semanales, y no únicamente diarios o de fin de semana. El tribunal determina que la empresa demandada debe interrumpir de manera inmediata la publicación de listados de programación en toda forma y tiempo que suponga una extralimitación frente a la autorización expresamente otorgada por las demandantes. Conocedor de la más que posible falta de conformidad de la protección de los escritos no originales vigente en el ordenamiento holandés con las exigencias de originalidad previstas en la STJUE Infopaq y Football Dataco169, el tribunal holandés alude al principio de separación de poderes, al hecho de que la protección de los listados de programación televisiva sea una decisión de política legislativa y al factor de que la regla de la interpretación conforme al Derecho europeo del ordenamiento nacional tiene el límite de la interpretación contra legem. De ahí que, aunque el Ministro de Educación, Cultura y Ciencia haya anunciado el inicio de un estudio por parte de la Comisión Nacional de la Propiedad Intelectual para adaptar el sistema interno a las obligaciones de protección señaladas en la SJTUE Football Dataco, el juez nacional esté obligado a aplicar la citada Ley de los Medios de Comunicación, que establece unas previsiones claras, hasta en tanto no sea derogada. Con todo, a la espera de lo que el proceso de modificación de la normativa específica de radiodifusión pueda suponer en el terreno de los medios de comunicación, su posible reforma no parece que pueda solventar la desavenencia entre la protección de los escritos no originales conforme a la letra del art. 10.1.1 de la Ley de Propiedad Intelectual y el contenido de la Directiva de bases de datos.

			2.2.2.3. Dinamarca

			Dentro este grupo de supuestos nacionales atípicos cabe citar también la protección que Dinamarca otorgaba al contenido de las compilaciones de meros datos o información, mediante la denominada «regla catálogo»170. Mediante un derecho conexo que únicamente protegía frente a la copia durante un plazo limitado de diez años desde la publicación, se tutelaba el contenido de aquellas compilaciones conformadas por un gran volumen de datos, sin exigencia alguna de originalidad171. Con una clara influencia de la doctrina jurisprudencial del skill and labour anglosajona, este derecho especial protegía el esfuerzo realizado por quien recopiló un elevado número de elementos cuyos criterios de selección y disposición carezcan de originalidad172. La protección otorgada a los catálogos era sólo contra la reproducción, es decir, sólo contra la copia servil, pero no contra otras formas de utilización de la información u otros elementos contenidos en las bases de datos ni contra extracciones no autorizadas que no fueran reutilizadas para crear otro producto.

			A la vista de su origen y de la diversidad de especialidades estatales, la tarea del legislador europeo era complicada. La decisión de armonizar el derecho de autor sobre la estructura de las bases de datos podría llevarse a cabo de dos maneras antagónicas: o bien rebajando el nivel de originalidad exigido hasta entonces por los países de la tradición continental hasta el mínimo vigente en el ordenamiento anglosajón más próximo a la mera ausencia de copia que a la presencia de elementos creativos, o bien, por el contrario, la opción de incrementar las exigencias tradicionales de los países anglosajones. 

			Sin embargo, a la hora de lograr ese fin de creación y promoción de la industria europea de las bases de datos y de la información en general, el legislador europeo era conocedor de que, por muy bajo que colocase el listón de exigencia de originalidad para la protección de las bases de datos por el derecho de autor, prescindiendo prácticamente de toda altura creativa, resultaba que la mayoría de bases de datos no lo alcanzarían y, por tanto, quedarían desprotegidas. Por un lado, porque la originalidad en la selección disminuye a medida que más completa se intente elaborar la base de datos con respecto a la temática concreta sobre la que la recopilación versa. Así, podemos afirmar que una base de datos que pretende ser lo más exhaustiva y omnicomprensiva posible llega al punto de prescindir, incluso, de todo criterio de selección, pues buscará comprender todos los elementos relativos a una determinada materia. Por otro lado, en cuanto a la originalidad en los criterios de disposición, ésta va a quedar necesariamente mermada —cuando no excluida— cuando el creador de la base de datos persiga dar a ésta la mayor funcionalidad posible y facilidad de manejo o carácter intuitivo, para lo que recurrirá a criterios de disposición lógicos y comunes —orden alfabético, cronológico, material, etc.—. 

			3. EL CONVENIO DE BERNA

			El art. 2.5 del Convenio de Berna —en adelante, CB— para la protección de las obras literarias y artísticas, que tiene su origen en la reforma realizada en 1967 —revisión de Estocolmo—, es la primera norma de naturaleza internacional que reconoce la protección de las bases de datos por la propiedad intelectual173. Esta disposición establece: «las colecciones de obras literarias y artísticas tales como enciclopedias y antologías que, por la selección y disposición de las materias, constituyan creaciones intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que formen parte de las colecciones». Entendemos la expresión «serán protegidas como tales» como la inclusión de este tipo de bases de datos en el régimen único de tutela regulado en este tratado internacional, es decir, mediante el derecho de autor. En definitiva, para eliminar las dudas que surgen por la especialidad del objeto de protección, la referencia completa debería haber sido «serán protegidas como tales obras». En segundo lugar, debemos subrayar la referencia al contenido de las colecciones, las «obras literarias y artísticas».

			Las colecciones han estado protegidas por el Convenio de Berna desde el Acta de Berlín de 1908. Su inclusión como obra protegida fue propuesta por la representación de Alemania. Inicialmente, las colecciones se protegían como un tipo de obra derivada, de manera que simplemente eran mencionadas como una categoría de éstas en el entonces art. 2.2 CB (actual art. 2.3), junto con las traducciones, las adaptaciones, etc. La originaria propuesta germana gozaba de un ámbito de aplicación muy restringido, pues buscaba proteger únicamente «las colecciones de obras de diferentes autores»174. Sin embargo, esta proposición no fue aceptada. Para desecharla se alegó la necesidad de tomar en consideración la amplitud del mercado que ya entonces caracterizaba a las bases de datos. En efecto, eran habituales las colecciones de obras de un mismo autor, así como las colecciones de distintos autores de naturaleza literaria, divididas en tomos, de manera que cada uno de esos volúmenes estuviese dedicado a un único autor y pudiendo ser merecedor de una tutela autoral propia, autónoma a la del resto de volúmenes o a la de la colección completa175. Tampoco se acogió la propuesta originaria de la revisión de Bruselas de reemplazar el término «colecciones» por «obras colectivas»176. Efectivamente, esta segunda expresión inducía a error con respecto de la categoría de obras cuyos derechos recaen sobre la persona que las edita y divulga en su nombre177.

			Finalmente, en la citada Revisión de Bruselas se optó por contemplar la expresión «colecciones de distintas obras» mucho más ilustrativa y con un mayor ámbito de aplicación que las disposiciones que le precedieron178. La explicación acerca de la naturaleza del objeto que se pretendía proteger como colección la encontramos en el Acta de Berlín y siguió presente en el texto adoptado en la revisión de 1948: «Se trata de aquella obra que ha nacido de la ordenación conjunta de diversas obras, siguiendo un determinado plan y de acuerdo con unos criterios más o menos ingeniosos. Toda vez que dicho plan o combinación refleje una creación personal, será protegido de manera independiente a la protección que pudiera recaer sobre los materiales empleados. Dichos materiales pueden haber sido tomados del dominio público [...] También pueden pertenecer al dominio privado, en cuyo caso será necesario el consentimiento de su autor o sus autores para llevar a cabo la colección [...], así como para su posible traducción o adaptación para su inclusión en ésta»179. 

			Asimismo, se acordó que la referencia a las colecciones pasara a ocupar un párrafo propio, concretamente el 4.º del art. 2 CB, distinto de aquél dedicado a las obras derivadas. Este hecho sería representativo de la amplitud del concepto de colección, en tanto inclusivo de recopilaciones de obras y de otros elementos de naturaleza autoral, sin necesidad de considerarse una obra derivada, si no fuera por la subsistencia de la expresión «las colecciones de obras literarias y artísticas». En las posteriores conferencias de Estocolmo y de París, ningún cambio sustantivo más fue introducido, ni siquiera propuesto. Únicamente se llevó a cabo una renumeración de los párrafos de este art. 2.º CB, pasando a contenerse la disposición relativa a las colecciones en el actual párrafo 5.º del art. 2 CB.

			La distinción entre colección y obra derivada —y su distinta regulación— está justificada y es necesaria, toda vez que ambas categorías o realidades no tienen la misma naturaleza ni comparten los mismos caracteres. El elemento de originalidad que se requiere para la protección de las colecciones como obras no se exige de igual manera para la tutela como obras derivadas de las transformaciones llevadas a cabo a partir de obras preexistentes. Para que una colección reciba la protección autoral debe poder ser calificada de creación intelectual por la selección o disposición de las materias; sin que se exija que las obras contenidas en tal colección tengan que haber sido transformadas y que esa transformación resulte original, pero siendo identificables las obras originarias, a diferencia de lo que se prevé en el art. 2.3 CB en relación con las obras derivadas. Toda colección que goce de originalidad bien en la selección bien en la disposición de sus contenidos merecerá la calificación de obra compuesta con respecto de todas y cada una de las obras que contenga. Sin embargo, no tendrá por qué ser en todo caso una obra derivada, pues, generalmente, las obras contenidas en una base de datos son incorporadas a ésta en su estado normal, sin transformación que pueda gozar de originalidad con respecto de la obra utilizada —más allá de la modificación contextual que implica su inserción en la colección—, o, cuando requieren de alguna transformación —por ejemplo, la fragmentación de la obra originaria—, ésta, por lo general, no presenta la originalidad suficiente como para tenerla por obra derivada, salvo en algunos supuestos complejos —generalmente traducciones— por aplicación del art. 2.3 del Convenio de Berna.

			Asimismo, conviene hacer una aclaración sobre la distinta naturaleza de la que gozan las colecciones mencionadas en el citado art. 2.5 del Convenio de Berna con respecto de la referencia a las colecciones presente en el art. 2 bis. 3 de éste. Según esta disposición, «el autor gozará del derecho exclusivo de reunir en colección las obras mencionadas en los párrafos precedentes» —a saber, los discursos políticos y los discursos pronunciados en debates judiciales, las conferencias, alocuciones y el resto de obras de la misma naturaleza que hubieran sido pronunciadas en público—. En esta segunda norma, tal y como su literalidad indica, solamente se engloban aquellas colecciones de obras previas realizadas por el propio autor de dichas obras180. Significado que no puede entenderse aplicable asimismo al art. 2.5 CB, en el que se incluyen tanto las colecciones de obras de un mismo autor, realizadas por éste o por un tercero, como las colecciones de obras pertenecientes a una pluralidad de autores. El rechazo de las interpretaciones excesivamente restrictivas en las distintas revisiones de este tratado internacional corrobora esta afirmación181.

			En el precepto que comentamos se establece cómo ha de evaluarse la existencia de una creación intelectual en la colección. El cumplimiento de las exigencias para el otorgamiento de la tutela autoral, puede venir de la originalidad de los criterios de selección o de la originalidad de los criterios de disposición, sin que sea necesaria la confluencia de originalidad en ambos factores. El caso excepcional de la versión inglesa del Convenio de Berna, en la que ambas actividades —la selección y la disposición— vienen unidas por la conjunción copulativa «y», a diferencia del resto de versiones lingüísticas, en las que se emplea la conjunción disyuntiva «o», no es razón suficiente para hacernos concluir lo contrario. Se debe llamar la atención sobre el carácter único del apartado 5.º, con respecto del resto de párrafos del art. 2.º CB. Solamente en este apartado se contiene una referencia expresa o aclaración mínima sobre qué debe ser tenido por obra con eficacia para la Unión de Berna. Según esta norma, la selección o la disposición dada a la colección deben constituir «creaciones intelectuales»182. Para el resto de supuestos, esta condición solamente está presente de manera implícita en este tratado internacional. 

			La alusión en el art. 2.5 CB únicamente a las obras «literarias o artísticas» tiene una simple explicación: estos dos son los únicos tipos de obras contemplados en el art. 1.º CB. Sin embargo, tal referencia no puede interpretarse a contrario en el sentido de excluir toda obra que, desde el punto de vista nacional, pudiera ser encuadrada en una categoría distinta de la literaria o artística183. Además, entendemos que el empleo entre ambos tipos de obras de la conjunción disyuntiva «o» no pueden conducir a la conclusión de que, para gozar de la protección que este precepto regula, las obras contenidas en la colección deban ser de un mismo tipo, esto es, o bien todas ellas literarias o bien todas ellas artísticas184.

			A la hora de interpretar el art. 2.5 CB deben tenerse en cuenta varios extremos. En primer lugar, la advertencia de que la mera calificación de una determinada colección como alguna de las categorías expresamente nombradas en el art. 2.5 CB —enciclopedias y antologías— no implica, sin más, su protección autoral, sino que para ello también éstas están sometidas a las especiales exigencias de originalidad previstas en esta disposición. En segundo lugar, la aclaración de que dicha enumeración no tiene una naturaleza taxativa, sino de numerus apertus. Así se infiere del empleo de la expresión «tales como» al inicio de esta lista. Prueba de ello es además el hecho que ambos ejemplos —tanto las enciclopedias como las antologías— sean solamente modelos de obras literarias, y no de obras artísticas, que es el segundo tipo de colecciones que pueden protegerse, según este precepto. En este sentido, en el seno de la Conferencia de Bruselas de 1948 se debatió la propuesta británica de incluir, asimismo, una mención expresa a los periódicos y otras publicaciones periódicas, que fue desechada con el argumento de que este tipo de publicaciones «también quedaría protegida por esta disposición siempre que constituyeran una creación intelectual por la selección y disposición de sus elementos»185.

			Por otro lado, es importante señalar que la originalidad de una colección y su protección será independiente de la tutela autoral que pueda recaer sobre los elementos contenidos en ella. La protección por el derecho de autor de los contenidos de la colección, de existir, es acumulativa a la tutela autoral de la compilación en su conjunto. Por ello, entendemos que la protección efectiva por el derecho de autor de las obras seleccionadas y organizadas por la colección original no puede ser un requisito exigido para la protección de la colección en la que éstas se contiene, toda vez que contenido —las obras insertadas en la colección— y continente —la colección en sí, esto es, los criterios de selección y/o disposición de los contenidos— son dos entes independientes desde el punto de vista de la propiedad intelectual —y a los ojos de los redactores del Convenio de Berna—. De no darse esta interpretación, una colección de obras que hubieran caído en el dominio público no podría nunca gozar de la protección prevista en este art. 2.5 CB. Ello implica que la expresión «sin perjuicio de los derechos de los autores sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones», al final de este párrafo 5.º, debe entenderse referida única y exclusivamente a aquellos supuestos en los que las obras contenidas en la colección gocen, aún, de la protección por el derecho de autor, por no haber expirado ésta186. Ciertamente, la vigencia de la tutela autoral de los elementos podría ser un factor relevante si lo que se buscase proteger con esta norma fuera la inversión llevada a cabo por el autor de la colección a la hora de hacerse con las licencias necesarias para el uso de las obras recopiladas, esto es, para su inserción en la colección. Sin embargo, como hemos visto, la inversión no es el objeto protegido por este tratado internacional y por las disposiciones que se integran en él. 

			Cuestión distinta es la exigencia, derivada de la literalidad del párrafo 5.º del art. 2 CB, del cumplimiento de la condición de obra de los elementos contenidos en la colección como exigencia acumulativa al requisito de originalidad de la colección «por la selección o disposición de las materias» para la protección de la colección. La voluntad de restringir el concepto de colección protegida implica, a contrario, que no podrá subsumirse en la tutela prevista en este art. 2.º 5 CB una recopilación que, reuniendo la condición de creación intelectual en sus criterios de selección y/o de disposición de sus contenidos, esté formada bien por prestaciones protegidas mediante derechos afines al derecho de autor por las normas nacionales, tales como fonogramas, grabaciones audiovisuales, meras fotografías, etc., o bien por elementos que carezcan en su ordenamiento nacional de toda protección por la propiedad intelectual, como es la mera información o, en su caso, los textos legislativos, administrativos o judiciales —en aquellos supuestos en que el Estado parte hubiera ejercitado la facultad individual de excluir de protección a dichos textos contenida en el art. 2.º 4 CB—187. 

			Dicho lo anterior, no podemos concluir que este tratado internacional carezca de cualquier asidero para garantizar la protección de colecciones originales de elementos no autorales. Concretamente, la pregunta que debemos contestar es la de si una colección que tenga por contenido único o parcial elementos que no puedan ser calificados como obras literarias o artísticas, pero que sea, por sí misma, una obra literaria o artística en lo que a sus criterios de selección y/o de disposición se refiere, podría gozar de la tutela genérica prevista en el art. 2.º 1 CB, en cuanto tal obra literaria o artística188. Consideramos más adecuada la interpretación que entiende que el apartado quinto del art. 2.º CB tiene carácter de lex specialis frente a la regulación contenida en el apartado primero de este precepto. Por tanto, las colecciones originales cuyos contenidos sean, bien prestaciones protegidas, tuteladas por derechos de propiedad intelectual de naturaleza distinta a la autoral, bien otros elementos, tales como la información o los meros datos, que no gozan de protección alguna por la propiedad intelectual, han de entenderse excluidas de la tutela conferida por este tratado internacional, tanto del apartado primero como del apartado quinto del art. 2.º CB189. Una interpretación contraria, además, no sería coherente con las declaraciones contenidas en los documentos de trabajo de las revisiones del Convenio que hemos visto hasta ahora, de los que se infiere la voluntad de la mayoría de países unionistas de tutelar únicamente las bases de datos originales tanto en su continente como en su contenido. Por tanto, la única forma de tutelar las colecciones de elementos no autorales pasaría por el ejercicio por parte de los Estados de la Unión de Berna de la facultad prevista en el art. 19 CB para ampliar la protección prevista en el tratado en sus respectivos ordenamientos nacionales190. 

			Con todo, la interpretación que se haga del art. 2.º5 CB debe buscar un efecto útil. En este sentido, entendemos que, si bien los redactores y firmantes de este tratado internacional buscaron proteger únicamente las colecciones de obras, la inclusión de un único o de unos pocos elementos no originales en una colección que contiene, en su mayoría, obras literarias o artísticas no puede conducir a denegar la tutela de este tipo de colecciones por el art. 2.º5 CB. Y viceversa, la colección conformada mayoritariamente por datos u otros elementos no originales no pasará a merecer la tutela prevista en el art. 2.º5 CB por el simple hecho de introducir a estos efectos una obra o un número muy reducido de ellas. 

			Esta interpretación del art. 2.º5 CB como lex specialis frente al art. 2.º1 CB y el reconocimiento de su insuficiencia para dar cabida a las colecciones de elementos no protegidos por el derecho de autor se ha puesto de manifiesto en los foros internacionales que han abordado posteriormente la cuestión y está presente en la Directiva adoptada por el legislador europeo y en las normas nacionales de transposición.

			4. EL ADPIC 

			Como adelantábamos anteriormente, la protección de las bases de datos se contiene también en el Anexo 1C del Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, de 15 de abril de 1994, esto es, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio —en adelante, ADPIC—. Su art.10.2 dispone lo siguiente: «las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales». Seguidamente, este precepto declara que tal protección «no abarcará los datos o materiales en sí mismos» y «se entenderá sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales en sí mismos». 

			Al igual que hicimos con el art. 2.º5 CB, también aquí debemos subrayar la falta de claridad en la identificación de la forma de protección de las compilaciones. En efecto, el art. 10.2 ADPIC se limita a sostener que «las compilaciones [...] deben protegerse como tales», sin identificar expresamente la forma de protección. Teniendo en cuenta cuáles son los antecedentes internacionales de este precepto, nadie pone en duda que la vía de tutela elegida es el derecho de autor191. Sin embargo, esta ausencia de definición es más criticable en el ADPIC que en el CB, dado que el primero de estos textos internacionales no se limita a regular el derecho de autor, sino que contiene, asimismo, disposiciones sobre derechos conexos al derecho de autor y sobre derechos de propiedad industrial192. El art. 10 ADPIC no es sino el reflejo del malogrado intento de mantener la mayor fidelidad con el art. 2.º5 CB y, con ello, de proteger este tipo de creaciones intelectuales como obras, en base al Convenio de Berna. Dado que en el primero no se incluye ningún estatuto específico o forma de protección especial de las bases de datos, éstas quedarán protegidas por las disposiciones generales relativas a las «obras literarias o artísticas».

			La segunda cuestión a subrayar también es paralela al segundo elemento que destacábamos en relación al Convenio de Berna: la naturaleza que han de tener los contenidos de la base de datos protegida. En este caso, el ADPIC no sigue las indicaciones de su antecesor internacional. La literalidad del art. 10.2 ADPIC, que únicamente se refiere de manera directa a las bases de datos fácticas y mete al resto en un grupo común, es indicativa de la intención buscada con su redacción. Concretamente, el ADPIC busca solventar el problema de la falta de protección de las bases de datos que no sean compilaciones de obras —literarias o artísticas— preexistentes, del que adolecía el art. 2.º5 CB. Así, el art. 10.2 ADPIC contempla como posibles contenidos de las compilaciones los «datos» y «otros elementos». Se incluye, por tanto, con carácter principal, las bases de datos fácticas y, con un carácter secundario, el resto de bases de datos, cualquiera que sea su contenido, siempre, claro está, que los criterios de selección y/o disposición de éstas sean originales. Este objetivo lleva, asimismo, a prescindir de las obras en la enumeración de la naturaleza de los contenidos de la base de datos, pues éstas ya estaban presentes en el art. 2.º5 CB, que el 10.2 ADPIC únicamente trata de completar o adaptar a la realidad de su tiempo.

			Precisamente este fin conduce a los redactores del ADPIC a caer en una cierta confusión en su tenor literal. En reproducción del art. 2.º5 CB, el art. 10.2 ADPIC hace referencia a la salvaguarda de «cualquier derecho de autor que subsista respecto de los datos o materiales contenidos en la compilación». Expresión que, empleada respecto de las colecciones de obras literarias y artísticas en el art. 2.º5 CB, tiene pleno sentido, pero no así en el art. 10.2 ADPIC, en relación a las compilaciones de datos o de otros materiales, puesto que cualquier protección autoral de los datos es, por definición, imposible. Más allá de esta crítica, nos parece adecuada la inclusión de esta aclaración sobre la independencia o autonomía de los derechos de propiedad intelectual, u otros que puedan existir sobre los elementos individuales contenidos en la base de datos, y el derecho de autor sobre los criterios de selección y/o disposición originales de esa base de datos. La tutela autoral de la estructura no merma la eficacia de las posibles protecciones existentes sobre los contenidos de la base de datos.

			La segunda aclaración contenida en el art. 10.2 ADPIC es más relevante, por su novedad con respecto del Convenio de Berna y por su labor clarificadora, al declarar que la protección de la compilación «no abarcará los datos o materiales en sí mismos» contenidos en ella. Por tanto, si tales elementos no están per se protegidos por el derecho de autor ex ante, no obtendrán dicha protección después, por el simple hecho de contenerse en una base de datos que sí goce de la tutela autoral. Asimismo, si un elemento estuviera o hubiera estado protegido de antemano, de manera individual, por un derecho de propiedad intelectual, esta protección no se verá incrementada.

			A diferencia de lo que sucedía con el Convenio de Berna, la Unión Europea sí es parte del ADPIC, junto con sus Estados miembros. Sin embargo, tal y como sucede con el Convenio de Berna, estos tratados internacionales no tienen por sí mismos eficacia directa en el ordenamiento europeo.193 Por ello, la Unión Europea no podía valerse de una supuesta obligación internacional para solventar las divergencias entre los ordenamientos nacionales de sus Estados miembros. Necesitaba un instrumento europeo, que superase, además, las insuficiencias de estos textos —y las diferencias entre ellos—.

			5. LA PROTECCIÓN DE LAS BASES DE DATOS EN ALGUNOS TRATADOS REGIONALES

			Como hemos visto, el ADPIC fue la primera norma internacional que supera la limitación del art. 2.º5 CB en lo que a las compilaciones de materiales de naturaleza no autoral se refiere. Sin embargo, varios años antes se adoptaban dos tratados regionales en los que ya se preveía la posibilidad de aplicar el derecho de autor a estructuras originales de bases de datos cuyos contenidos no fueran obras. Hablamos de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones, relativa al Régimen Común sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte —conocido por las siglas españolas TLCAN o, en inglés, NAFTA—, ambos adoptados en 1993. El primer tratado regional vincula a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Por su parte, el NAFTA se firma entre Canadá, Estados Unidos y México.

			El art. 4.º letra ll) de la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones no tenía un tenor inequívoco acerca de la inclusión o no de compilaciones que contuvieran elementos de naturaleza distinta a las obras, al referirse a «Las antologías de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones intelectuales». En efecto, esta literalidad puede hacer surgir la duda de si la mención de las bases de datos tiene por objetivo su contraposición con las antologías de obras, o si, por el contrario, se trata de una cuestión meramente terminológica, que pretende incluir por primera vez en una norma supranacional el término «base de datos», como sinónimo o sucesor tecnológico de vocablos más tradicionales —por ejemplo, las antologías o las compilaciones—, de manera que se incluyan expresamente aquellas colecciones procesadas o accesibles por medios electrónicos194. Sin embargo, el art. 28 de este tratado despejaba cualquier incertidumbre al respecto, al afirmar: «Las bases de datos son protegidas siempre que la selección o disposición de las materias constituyan una creación intelectual. La protección concedida no se hará extensiva a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman». Por tanto, las limitaciones del CB para la tutela de compilaciones de contenido no autoral quedan superadas por la Decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones.
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					149 La práctica totalidad de la doctrina que ha estudiado esta cuestión coincide en señalar que el mantenimiento de esta tutela especial nacional tiene un efecto contradictorio con el fin armonizador de la Directiva de bases de datos de conseguir dos únicas tutelas de este tipo de productos en todo el territorio europeo. Vid. E. BEUNEN, Protection for Databases: the European Database Directive and its effects in the Netherlands, France and the United Kingdom, cit., pp. 79-80 y 222-223; J. L. GASTER, Der Rechtsschutz von Datenbanken: Kommentar zur Richtlinie 96/9/ EG: mit Erläuterungen zur Umsetzung in das deutsche und österreischische Recht, cit., p. 151;H. C. JEHORAM, «Netherlands», International Copyright Law and Practice, cit., p. 93; E.-J. LOUWERS y S. T. CHOW, «The Netherlands», en International Computer Law, §13.07[B][2]; A. LODDER, «The End of What Was Wrong from the Beginning? Protection of ‘not original writings’ under the Dutch Copyright Act», en A. A. LODDER y A. OSKAMP, Caught in the Cybercrime, Kluwer, 2009, pp. 89-98; A. LUCAS, Le droit de l’Informatique, París, Thémis, Presses Universitaires de France, 1987, pp. 492; y M. VAN EECHOUD, S. VAN GOMPEL, L. GUIBAULT, B. VAN DER SLOOT y P. B. HUGENHOLTZ, «Report on the Netherlands», Expansion and Contraction of Copyright: Subject Matter, Scope and Remedie, ALAI Study Days, Dublín, 30 junio — 1 julio, 2011, disponible en http://www.alaidublin2011.org/wp-content/uploads/2011/05/Netherlands.pdf (último acceso: agosto 2013), p. 11. Entre la reciente jurisprudencia holandesa en la que se contienen fuertes críticas al mantenimiento de la tradicional protección pseudo-autoral destacan las sentencias de la Corte de Distrito de Alkmaar de 7 de agosto de 2007, en el asunto Stichting Baas in eigen Huis v. Plazacasa; de la Corte de de Apelación de Ámsterdam de 13 de marzo de 2012, asunto Ryanair Limited v. PR Aviation; y de la Corte de Distrito de Ámsterdam de 13 de junio de 2012, asunto NPO, SBS y RTC v. De Telegraph.

				

				
					150 Falló, por tanto, la predicción que P. B. HUGENHOLTZ hacía en 1996 acerca de la reducida vigencia que la protección pseudo-autoral tendría en relación con las bases de datos tras la adopción de la Directiva de bases de datos, en paralelo con la expresa exclusión que de esta regla tradicional el legislador holandés había introducido en la normativa nacional de transposición de la Directiva de programas de ordenador. Vid. P. B. HUGENHOLTZ, «Report on the Netherlands», en Copyright in Cyberspace, cit., p. 496.

				

				
					151 La posibilidad de que bases de datos escritas o partes de éstas que no gozaran de las tutela autoral y/o sui generis pudieran quedar protegidas con el derecho pseudo-autoral frente a la copia reprográfica de sus contenidos se contempla de manera expresa en la Exposición de Motivos de la Databankenwet, esto es, de la Ley holandesa de 8 de julio de 1999, de bases de datos, de transposición de la Directiva (Vid. párrafo 1.1). 

				

				
					152 En opinión de H. C. JEHORAM, el legislador holandés, al redactar este precepto, era plenamente consciente de la contravención que ello suponía con respecto del art. 2 del Convenio de Berna, por lo que la falta de acomodo de la ley nacional con respecto del convenio internacional fue absolutamente voluntaria. Vid. H. C. JEHORAM, «Netherlands», en International Copyright Law and Practice, cit., p. 93; y E. BEUNEN, Protection for Databases: the European Database Directive and its effects in the Netherlands, France and the United Kingdom, cit., pp. 79-80.

				

				
					153 Este tipo de referencias son bastante comunes en los preceptos de las normas sobre propiedad intelectual, en los que, tras la enumeración de algunos ejemplos de obras escritas, se deja abierta la posibilidad de proteger otros, de la misma naturaleza escrita, que no puedan encajar en tales ejemplos. Así, entre otras, la Ley de Propiedad Intelectual española, que habla de «libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza» [art. 10.1.a)].

				

				
					154 Vid. W. R. CORNISH, «Protection of and vis-à-vis databases, General Report», en Copyright in Cyberspace, ALAI Study Days, Ámsterdam 4-8 junio, 1996, Otto Cramwinckel, 1997, p. 436.

				

				
					155 W. 9038.

				

				
					156 NJ 1919, p. 161. Esta norma se encuentra regulada actualmente en el párrafo segundo art. 6:162 del Código civil holandés, en el sentido contenido en esta nueva doctrina jurisprudencial: «Un daño supone la violación de un derecho de un tercero (título) y un acto u omisión en infracción de una obligación impuesta por ley o de acuerdo con una fuente no escrita del Derecho referida a conductas socialmente aprobadas, siempre que tal comportamiento carezca de justificación». Vid. A. LODDER, «The End of What Was Wrong from the Beginning? Protection of ‘not original writings’ under the Dutch Copyright Act», cit., pp. 91-92.

				

				
					157 De ahí la crítica que la doctrina hace de la sentencia del tribunal de primera instancia de Leewarden de 22 de septiembre de 1999, asunto EP Controls v. Regulateurs Europa, en la que se aplica la protección del art. 10.1.1 de la Ley de Propiedad Intelectual a unos dibujos de naturaleza digital, a pesar de estar éstos expresamente enumerados entre las categorías de obras artísticas del apartado 6.º del art. 10.1 de la Ley. Para una crítica a las consecuencias de esta sentencia, M. VAN EECHOUD y B. VAN DER WAL, Creative Commons Licensing for Public Sector Information Opportunities and Pitfalls, Ivir Publications, 2008, disponible en http://www.ivir.nl/publications/eechoud/CC_PublicSectorInformation_report_v3.pdf (último acceso: agosto 2013), pp. 13-14, en cita de A. QUAEDVLIEG, «Comment», BIE, 2001, p. 6.

				

				
					158 Vid. sentencia de la Hoge Raad de 4 de enero de 1991, asunto Van Dale v. Rome, en relación con un diccionario de la lengua holandesa; y sentencia de la Corte de Apelación de la Haya de 1 de abril de 1993, referida al mismo asunto, en la que el tribunal de apelación aplica al supuesto de hecho concreto las consideraciones expuestas por la Hoge Raad en la sentencia anterior. Van Dale pretendía la protección autoral de la edición de 1984 de su diccionario, en el que se contenían cerca de 230.000 entradas ordenadas por orden alfabético. El demandado, Rudolf Jan Romme había copiado la totalidad del contenido de este diccionario y dispuesto las entradas en una base de datos que, acompañada de un motor de búsqueda, permitía resolver y corregir crucigramas y anagramas de manera prácticamente automática. En las dos primeras instancias, los tribunales de la Corte de Distrito de Utrecht y de la Corte de Apelación de Ámsterdam fallaron en favor del demandante, otorgándole la protección autoral y considerando la actuación del demandado una infracción de dicha tutela autoral. Posteriormente, la Hoge Raad señalaba que una colección de palabras únicamente estaba protegida por el derecho de autor si era resultado de un proceso selectivo en el que se reflejaba la visión personal del autor. Dado que este tipo de test no había sido aplicado por el tribunal de segunda estancia en su sentencia anterior, el Tribunal Supremo holandés envió el asunto de nuevo a la Corte de Apelación, que, obedeciendo los parámetros empleados por el órgano superior, entendió que la recopilación de palabras del diccionario sí se trataba de una expresión suficientemente personal de la visión de los lexicógrafos empleados por Van Dale. Se concede el derecho de autor sobre el diccionario porque en éste se contenían decisiones personales sobre la selección y evaluación subjetivas de los elementos de la compilación. Para un comentario de la sentencia de la Hoge Raad, Vid. F. W. GROSHEIDE, en Computerrecht, 1991/2, p. 86; P. B. HUGENHOLTZ, en Informatierecht/AMI, 1991/8, p. 177; y E. DOMMERING y P. B. HUGENHOLTZ, Protecting Works of Fact, cit., apéndice I, n.º 93-96. Entre los comentarios a la posterior sentencia de la Corte de Apelación de la Haya cabe citar a C. H. JEHORAM, en Informatierecht/AMI, 1993/7, p. 134. 

				

				
					159 Vid. Sentencias de la Hoge Raad de 1 de noviembre de 1937, en relación con un directorio telefónico; y de 17 de abril de 1953 (NJ 1954), de 27 de enero de 1961 (NJ 1962, 335) y de 25 de junio de 1965 (NJ 1966, 116), en relación con un programa radiofónico. Respecto de estancias inferiores, Vid. sentencia de la Corte de Apelación de Arnhem de 15 de abril de 1997 y sentencia de la Corte de Distrito de Haarlem de 10 de julio de 1996, asunto PTT v. Vuurwerk, en relación con directorios y guías telefónicas. Para un comentario de éstas, Vid., respectivamente, Informatierecht/AMI, 1997/10, p. 214 y 1997/1, p. 15.

				

				
					160 Vid. especialmente, la sentencia de la Corte de Distrito de la Haya de 5 de noviembre de 1991, asunto Subsidiedisk, comentada en Computerrecht 1992, p. 77.

				

				
					161 Traducción que, en el supuesto de que lo protegido sí fuera una creación intelectual, sí sería una infracción del derecho de autor sobre ésta en caso de realizarse sin el debido consentimiento. Acerca de la traducción de escritos como supuesto de ausencia de infracción del derecho sobre el escrito, Vid. A. LODDER, «The End of What Was Wrong from the Beginning? Protection of ‘not original writings’ under the Dutch Copyright Act», cit., p. 92.

				

				
					162 Vid. sentencia de la Hoge Raad de 8 de febrero de 2002, comentada por P. B. HUGENHOLTZ en AMI 2002/4, p. 122. Esta tercera exigencia es la más sencilla de probar, puesto que, en la práctica, quien demanda por el uso no consentido de este tipo de producciones que carecen de originalidad no lo hace porque la publicación de un segundo escrito atente contra algún valor moral, sino únicamente porque ésta supone o puede suponer un perjuicio al negocio de explotación del escrito. Solamente la divulgación a un número muy reducido de personas del entorno del titular del derecho o bajo condiciones de confidencialidad no cumplirá esta exigencia.

				

				
					163 Vid. P. B. HUGENHOLTZ, «Comments», Mediaforum, 1999, Vol. 2, p. 72.

				

				
					164 Esta última condición se introdujo con la citada sentencia de la Hoge Raad de 25 de junio de 1965, en el asunto Televizier. Vid. H. C. JEHORAM, «Netherlands», en International Copyright Law and Practice, cit., pp. 91-92.

				

				
					165 Vid. P. B. HUGENHOLTZ, «Report on the Netherlands», en Copyright in Cyberspace, cit., p. 493. 

				

				
					166 Ley de los Medios de Comunicación de 29 de diciembre de 2008, entrada en vigor a fecha de 1 de enero de 2009, que deroga la antigua Ley de 21 de abril de 1987. Vid. arts. 2.140 y 3.28. En opinión de H. C. JEHORAM, los motivos que llevaron al legislador holandés a desechar la aplicación de la consolidada jurisprudencia nacional a las compilaciones o guías llevadas a cabo por los organismos de radiodifusión era el debilitamiento que tal doctrina jurisprudencial provocaba en el funcionamiento global del sistema holandés de comunicación. Vid. H. C. JEHORAM, «Netherlands», en International Copyright Law and Practice, cit., p. 92. Recientemente, el comité consultivo holandés sobre política de los medios de comunicación ha advertido al ministro competente en la materia sobre la necesidad de establecer la obligación de las entidades de radiodifusión de licenciar sus listines de programación protegidos por la tutela pseudo-autoral. Vid. M. VAN EECHOUD, S. VAN GOMPEL, L. GUIBAULT, B. VAN DER SLOOT y P. B. HUGENHOLTZ, «Report on the Netherlands», en Expansion and Contraction of Copyright: Subject Matter, Scope and Remedie, cit., p. 11.

				

				
					167 A. LODDER, ironiza acerca de esta prerrogativa legal, afirmando: «Es exactamente lo mismo que exigir la prueba de que una tabla de horarios del servicio de trenes no deriva directa o indirectamente de la compañía ferroviaria. Si los trenes solamente podrán operar si dicha compañía fija los horarios, por definición todo horario es un producto derivado de esta empresa». Vid. A. LODDER, «The End of What Was Wrong from the Beginning? Protection of ‘not original writings’ under the Dutch Copyright Act», cit., p. 93. 

				

				
					168 518640/KG ZA 12-774 SR/JWR.

				

				
					169 SSTJUE, sala cuarta, de 16 de julio de 2009, asunto Infopaq International A/S v. Danske Dagblades Forening, C-5/08; y de 1 de marzo de 2012, sala tercera, asunto Football Dataco Ltd. y otros v. Yahoo! UK Ltd y otros, C-604/10. En su escrito de oposición a la demanda De Telegraaf afirmaba que este tipo de escritos carentes de toda originalidad en el sentido en el que el TJUE la ha venido interpretando a partir del caso Infopaq deben quedar desprotegidos desde el punto de vista de la propiedad intelectual si no se logra probar que su obtención, verificación y/o presentación supusieron una inversión sustancial. En concreto, el demandado cita la interpretación de la originalidad de las bases de datos contenida en la reciente STJUE en el asunto Football Dataco para defender que las tablas de programación no podrán seguir gozando de la protección por la vía del art. 10.1.1 de la Ley de Propiedad Intelectual, dado que ello supondrá una clara violación de la Directiva de bases de datos.

				

				
					170 Sobre la vigencia anterior de esta norma danesa, vid. W. R. CORNISH, «Protection of and vis-à-vis databases, Informe General», en Copyright in Cyberspace, cit., p. 436; y F. THOMS, Der Urheberrechtliche Schutz der kleine Münze, Florentz, Múnich, 1980, p. 218.

				

				
					171 De los otros países que cuentan con una regulación similar a la danesa, Finlandia y Suecia no entraron en la Unión Europea hasta 1995. Islandia es actualmente —junto con Turquía y la Antigua República Yugoslava de Macedonia— país candidato a la adhesión, estando las negociaciones en un estado muy avanzado. Noruega, sin embargo, no ha emprendido aún —ni existen visos de hacerlo en un futuro próximo— las negociaciones preparatorias para su entrada en la Unión Europea. En estos cinco países nórdicos existía desde 1960 o 1961 —dependiendo del país en cuestión— una protección cercana al derecho sui generis, mediante la denominada catalogue rule. Así, en las leyes de propiedad intelectual de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia se contiene un precepto —muy parecido en todas ellas— por el cual «los catálogos, tablas y compilaciones similares, en las que se haya reunido un amplio número de elementos» o «compilaciones similares que contengan una cantidad sustancial de información» [...] «no podrán ser reproducidos sin consentimiento del productor hasta que transcurran diez años desde el año en que la producción fue publicada». Este hecho fue señalado por la Comisión, en su Libro Verde de 1988 sobre Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías, apartado 6.4.5. 

				

				
					172 Vid. Informe del grupo finés de la AIPPI para el congreso de Ginebra, de junio de 2004, Database protection at national and international level (Q 182), disponible en http://www.aippi.fi/news/question182.pdf (último acceso: agosto 2013), punto 1.3.2, p. 3.

				

				
					173 La Unión Europea no es parte del Convenio de Berna. Sin embargo, sí lo son todos y cada uno de los veintiocho Estados miembros que actualmente conforman la Unión Europea. De hecho, mediante la resolución del Consejo de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 1992, 92/C 138/01, la propia Unión Europea persuadía a sus Estados Miembros a que se adhirieran al Convenio de Berna y se aseguraran de que sus Derechos internos fueran conformes con este convenio internacional, en la medida y en la extensión en la que no lo hubieran hecho con anterioridad. Vid. E. DERCLAYE, B. SMULDERS y H. C. JEHORAM, «The European Union and Copyright», en International Copyright Law and Practice, San Francisco, Lexis Nexis, 2010, pp. 23-23.

				

				
					174 Acta de Berlín de 1908, p. 42.

				

				
					175 Idem, pp. 232-233.

				

				
					176 Acta de Bruselas de 1948, p. 157.

				

				
					177 Vid. S. RICKETSON y J. GINSBURG, International Copyright and Neighbouring Rigths. The Berne Convention and Beyond, Oxford, Oxford University Press, 2006, 2.ª ed., p. 486.

				

				
					178 En la conferencia de Roma no se incluyó ninguna propuesta de modificación de la protección referida a las colecciones. Sin embargo, tanto la Oficina Internacional como el Gobierno belga propusieron en el programa de las dos conferencias de Bruselas —la conferencia pospuesta de 1936 y la conferencia de 1948— la inclusión del texto actual. Puntos 73 y 75 del programa de 1936 y puntos 144-145 y 147 del programa de 1948.

				

				
					179 Acta de Berlín de 1908, pp. 232-233.

				

				
					180 Lo que se contiene en este precepto es la reserva en favor del autor del derecho de reproducir este tipo de obras —de su autoría— en forma de colección cuando ésta sea su voluntad.

				

				
					181 En este sentido también se ha pronunciado S. RICKETSON, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986, cit., p. 300.

				

				
					182 En el actual párrafo 3.º de este art. 2.º CB también se contiene una referencia acerca de la originalidad de la obra como requisito sine qua non para su protección. Sin embargo, los términos utilizados, «obras originales», no son sino una redundancia, por entenderse la originalidad como requisito constitutivo del concepto de obra, y no un complemento de éste. Ésta fue una de las críticas planteadas por la delegación canadiense a la regulación de las obras derivadas prevista en el antiguo art. 2.º 2 CB en la versión otorgada tras la revisión de Roma (Actas de Bruselas de 28 de junio de 1948, pp. 150-151). Críticas que, en cierta medida, se pueden trasladar también a las consideraciones previstas en el párrafo 5.º de este artículo, que ahora se comenta, pues el carácter de creación intelectual también es el requisito constitutivo de toda obra, utilizándose ambos términos —el de obra y el de creación intelectual— como sinónimos en muchas ocasiones (por ejemplo, en los arts. 3 y 10 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual española). Vid., asimismo, R. CASAS VALLÉS, «The requirement of originality», en E. DERCLAYE, Research Handbook on the Future of EU Copyright, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2009, p. 105.

				

				
					183 Así, entre otros, los ordenamientos español y alemán, cuyos respectivos arts. 1.º de la Ley de Propiedad Intelectual y de la UrhG enuncian, además de las literarias y las artísticas, a las obras científicas; el art. 3 de la Copyright, Designs and Patents Act, que clasifica las obras en literarias, dramáticas o musicales.

				

				
					184 En este sentido también se han pronunciado S. RICKETSON y J. GINSBURG, International Copyright and Neighbouring Rigths. The Berne Convention and Beyond, cit, p. 486.

				

				
					185 Actas de la Conferencia de Bruselas de 1948, pp. 94, 152 y 157. Según RICKETSON quizás en esta decisión final tuvo algo que ver la opinión expresada años antes por el reconocido jurista J. KOHLER, según el cual la decisión sobre la organización de los artículos de un periódico se realiza en base al interés que ésos generalmente suscitan en sus lectores, «sin que en dicha elección esté presente preocupación alguna acerca de darle al periódico en cuestión una naturaleza unitaria como creación intelectual». Vid. J. KOHLER, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 1917, citado por S. RICKETSON, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986, cit., pp. 301-302.

				

				
					186 Así se infiere de la referencia contenida en el Acta de Berlín de 1908, que, en relación con el contenido de la colección, establece: «Dichos materiales pueden haber sido tomados del dominio público. [...] También pueden pertenecer al dominio privado» (p. 42).

				

				
					187 Sin embargo, teniendo en cuenta la relevancia comercial y social de las bases de datos fácticas, autores como CÁMARA LAPUENTE defienden una interpretación amplia del art. 2.º5 CB, que permita englobar a las bases de datos originales en su estructura que contenga, en todo o en parte, elementos que no sean obras en cuanto tales. Vid. S. CÁMARA LAPUENTE, «Últimas orientaciones internacionales sobre la protección jurídica de las bases de datos», Autor y Derecho: Ciberrevista sobre Propiedad Intelectual, n.º 1, 2000-2001, pp. 9 ss.

				

				
					188 El planteamiento de estas dudas interpretativas no es novedoso. Ya fue tratado por parte de la doctrina mucho antes del inicio de las negociaciones para la redacción de los posteriores tratados internacionales que se refieren a la materia. Para un interesante análisis, Vid. D. GERVAIS, The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis, Sweet & Maxwell, Londres, 2008, 3.ª ed., par. 2.102-2.103; P. KATZENBERGER, «Copyright Law and Data Banks», IIC, 1990, n.º 21, pp. 322 ss.; J. REINBOTHE y S. VON LEWINSKI, «Article 5 WCT», The WIPO Treaties 1996, Butterworths Lexis Nexis, Londres, 2002, nota 13; y S. RICKETSON y J. GINSBURG, International Copyright and Neighbouring Rigths. The Berne Convention and Beyond, cit, p. 491.

				

				
					189 A favor, S. RICKETSON, The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works: 1886-1986, cit., p. 303.

				

				
					190 Según el art. 19 CB «Las disposiciones del presente Convenio no impedirán reivindicar la aplicación de disposiciones más amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países de la Unión».

				

				
					191 Efectivamente, el art. 10.2 ADPIC mantiene intactas muchas de las que cabe llamar palabras clave del art. 2.º5 CB —«que por razones de la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones de carácter intelectual, serán protegidas como tales»—. Así se corrobora en el art. 9 ADPIC, que, bajo el título «Relación con el Convenio de Berna», declara: «Los Miembros observarán los artículos 1 a 21 del Convenio de Berna (1971) y el Apéndice del mismo». Sin embargo, hubiera sido preferible que el apartado segundo del art. 10 ADPIC hubiese utilizado los mismos términos que el apartado primero de este precepto, mucho más claros a estos efectos. Según el art. 10.1 ADPIC: «Los programas de ordenador [...] serán protegidos como obras literarias en virtud del Convenio de Berna». Esta crítica también ha sido sostenida por D. GERVAIS, The TRIPs Agreement: Drafting History and Analysis, cit., p. 228; y S. RICKETSON y J. GINSBURG, International Copyright and Neighbouring Rigths. The Berne Convention and Beyond, cit., p. 491. Crítica que debe hacerse extensible, asimismo, al art. 5 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho de Autor, adoptado con posterioridad a la Directiva.

				

				
					192 Concretamente, el art. 10 se ubica en la Sección 1.ª de la Parte II, sobre «Derechos de autor y derechos afines».

				

				
					193 El ADPIC, al igual que el resto de acuerdos de la OMC, se concluyeron como acuerdos mixtos por la Unión Europea, siendo parte de éstos tanto la Unión Europea en sí misma considerada —como organización supranacional— como todos y cada uno de sus Estados miembros. En estos casos, el TJUE conserva la potestad para decidir si la concreta materia afectada por el acuerdo mixto sigue siendo competencia de los Estados miembros o ha pasado a ser competencia europea. La respuesta a esta cuestión determinará también la identidad del sujeto que deba decidir sobre la eficacia directa del tratado internacional firmado. Pues bien, el TJUE ha negado reiteradamente la eficacia directa de los acuerdos de la OMC y ha declarado que para materias en las que existe una regulación europea relevante —como sucede con el caso de las bases de datos—, no existe la posibilidad de decidir acerca de la aplicación directa en el plano nacional y surge la obligación de interpretar el ordenamiento nacional conforme a la norma europea existente. Vid. SSTJUE de 16 de junio de 1998, asunto Hermès International v. FHT Marketing Choice, C-53/96; de 14 de diciembre de 2000, asuntos acumulados Parfums Christian Dior v. TUK Consultancy y Assco y otros v. Wilhem y otros, C-300/98 y C-392/98; y de 11 de septiembre de 2007, asunto Merck Genéricos productos Farmacéuticos v. Merkc & Co. Inc. y Merck Sharp & Dohme, C-431/05. Vid. I. BLÁZQUEZ NAVARRO, «Comentario a la STJCE en el asunto Merck», Revista de Derecho Comunitario Europeo, n.º 31, 2008, pp. 849-865; y J. DÍEZ-HOCHLEITNER RODRÍGUEZ y C. ESPÓSITO MASSICCI, «La falta de eficacia directa de los acuerdos OMC en la Unión Europea», La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo, A. REMIRO BROTONS y C. ESPÓSITO MASSICCI, (ed.) e I. BLÁZQUEZ NAVARRO, (coord.), Dykinson, Madrid, 2001, pp. 159-184.

				

				
					194 Acerca de la tradicional diferenciación terminológica, puede verse E. RENGIFO GARCÍA, Propiedad intelectual. El moderno derecho de autor, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996, p. 238.
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