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ENUNCIADO

Contratada por la direccion de un diario de difusion nacional la elaboracion de una Base de
datos referida a su historia editorial, la empresa que se encargd de la confeccion de la misma tam-
bién recibid la cesion de la misma una vez elaborada en virtud del referido encargo.

La citada empresa, una vez en posesion de la citada base de datos, procedi6 a su explotacion,
divulgacion y actualizacion, sin pedir, para ello, autorizacion alguna a la editora del periddico con el
que habia efectuado la anterior contratacion, siendo demandada por aquélla al estimar que se habia
producido una vulneracion de sus derechos de propiedad intelectual mediante la referida actividad
que estimaba excedia la cesion efectuada en su dia.

Planteada la correspondiente reclamacion judicial por plagio de la base de datos, la direccion
letrada de la editora del periddico cedente duda si le asiste el derecho a la integridad de la obra o sélo
los derechos morales sobre la misma.

CUESTIONES PLANTEADAS:

1. ;Qué debe entenderse por cesion de los derechos patrimoniales a la empresa contratante
de la confeccion de la base de datos?
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2. ;Cuales son los requisitos que deben reunir las bases de datos para obtener su proteccion
en via judicial frente a posibles infracciones de los derechos sui géneris que otorgan a sus
titulares?

3. En el caso de tratarse de accion conjunta de proteccion basada en la normativa de la com-
petencia desleal, ;resulta posible acudir a dicha normativa para amparar las bases de datos?

SOLUCION

1. La existencia de las bases de datos, o sea, su proteccion legal actual, encuentra amparo legis-
lativo en las disposiciones contenidas en los articulos 12, 34 y 133 a 137 del Real Decreto Legisla-
tivo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelec-
tual (LPI), regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la
materia.

Las consecuencias de la proteccion en cuestion han de partir de que las bases de datos, asi
como el sistema informatico, son conceptos un tanto especiales respecto a las demas obras objeto de
la propiedad intelectual, aun sin aplicar la normativa de 1998 que traspuso la Directiva de 1996. Se
trata de obra cuyo contenido puede ser amplisimo, que agrupa, coordina y ordena un conjunto de ele-
mentos, independientes del sistema, cuya autoria pertenece a sus respectivos creadores. Por tanto, la
proteccion como propiedad intelectual se extiende a los elementos necesarios para el funcionamien-
to o la consulta; tales elementos son los esenciales para la disposicion de forma sistematica y meto-
dica de los datos, siendo esto, precisamente, lo que constituye la creacion original, esto es, los carac-
teres de originalidad y creatividad.

En su consecuencia, siempre que los datos se encuentren afectos al ejercicio de la actividad
social propia de la empresa editora del diario, el trasvase a unidades de almacenamiento distintas, para
su empleo a través de sistemas informaticos mas competitivos sera plenamente licito al desenvolver-
se dentro de las facultades de explotacion que sobre tales datos posee la empresa editora del diario.

En lo relativo al posible plagio, hay que destacar que el concepto de plagio es un concepto juri-
dico que puede ser objeto de la casacion (asi, Sentencia de 7 de junio de 1995) y que la jurispruden-
cia ha mantenido reiteradamente su concepto, evitando asi ampliaciones inaceptables. El sentido
general del plagio se centra en la copia sustancial, como actividad material mecanizada y poco inte-
lectual y menos creativa, carente de toda originalidad (Ss. de 28 de enero de 1995, 17 de octubre de
1997 y 23 de marzo de 1999) y no constituye plagio cuando son dos obras distintas y diferenciables
aunque tengan puntos comunes de exposicion (Sentencia de 20 de febrero de 1992) y no se da un
pleno calco y copia (Sentencia de 28 de enero de 1995) aunque tengan «multiples e innegables coin-
cidencias» (Sentencia de 7 de junio de 1995) que se refieran, no a coincidencias estructurales basi-
cas y fundamentales, sino «accesorias, ailadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales
(Ss. de 28 de enero de 1995 y 23 de marzo de 1999).
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No se daré el plagio cuestionado ni se desprende asi que se da el plagio, sino la moderniza-
cion, actualizacion y puesta al dia del sistema y de la base de datos que el tiempo y la técnica habian
dejado obsoletas. Es evidente que todas las bases de datos tienen el mismo objetivo y la misma fun-
cionalidad, pero no se conceptiia la modernizacion implantada por la demandada como plagio de la
de las autoras, sino como actualizacion.

2. A tal respecto, ha de sefialarse que, si el listado de datos contenido en la obra carece de ori-
ginalidad, ya que antes de que la obra de las actoras saliese al mercado, ya existia una obra de simi-
lares caracteristicas, en la que se divulgaban los mismos datos sobre las empresas existentes clasifi-
cadas en dos categorias, y dentro de éstos, separados por provincias, que los referidos en la obra
editada por las Camaras de Comercio, a excepcion del numero de trabajadores de cada empresa, lo
que hace imposible mantener que la obra acusada de plagio por las actoras, que, precisamente, difie-
re de la editada por las actoras y de la VIII Edicion de la misma obra, en el sistema seguido por la
exposicion de datos, Tomo I, clasificacion de empresas por provincias y Tomo II, clasificacion de
empresas por actividades, y dentro de cada actividad por provincias, se haya beneficiado del esfuer-
zo desplegado por las actoras para la realizacion de su obra, por lo que, evidentemente, no pueden
prosperar las acciones ejercitadas por las actoras al amparo del articulo 123 de la LPL

Ante ello, ha de indicarse que, la impugnacion asi planteada basada en los articulos 1.°, 10, 11,
12, 17 y 123 a 125 de la LPI, no podra prosperar ya que la Sala Primera del Tribunal Supremo ya ha
tenido ocasion de manifestarse sobre el concepto de plagio -aunque para situaciones diferentes-, apun-
tando que por tal hay que entender, en su acepcion mas simplista, todo aquello que supone copiar obras
ajenas en lo sustancial, por lo que se presenta como una actividad mecanizada, muy poco intelectual y
creativa, carente de toda originalidad y concurrencia de genio o talento humanos, aunque manifieste
cierto ingenio, dandose en las situaciones de identidad y en aquellas otras que, aunque encubiertas, des-
cubren similitud con la creacion original, una vez despojadas de ardides y disfraces, produciendo un
estado de apropiacion y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectivo ajeno;
mas no procede confusion con todo aquello que es comun, integra el acervo cultural generalizado o esta
anticipado y al alcance de todos, sobre los métodos alfabéticos o por provincias y la constancia de datos
en registros fiscales, laborales, mercantiles o en las guias publicadas por Telefonica; si, pues, faltan crea-
tividad y originalidad, que es lo que ocurre en el caso, mal se pueden infringir los articulos 1.°, 10 y 12
de la LPI, aunque las bases de datos a las que se hayan aportado ingenio, originalidad o creatividad
sean en abstracto susceptibles de proteccion, pues lo que ha de acreditarse en el pleito es la concurren-
cia concreta de tales extremos, en virtud del principio de la carga de la prueba (art. 1.214 del CC, hoy
217 de 1la LEC 1/2000). Y negado tal extremo, claro es que no se han infringido ni el articulo 11, al no
existir plagio en actualizaciones, anotaciones o transformaciones, ni el 17, por no existir propiedad
intelectual excluyente, ni los articulos 123, 124 y 125 de caracter instrumental y s6lo aplicables de
existir un ilicito infractor de la ley, que es precisamente lo que se niega.

3. Se ha de indicar, con respecto a la tercera cuestion suscitada, que, la doctrina jurispruden-
cial de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha venido admitiendo dicha posibilidad, siendo asi posi-
ble amparar la solicitud de tutela de la propiedad intelectual en la normativa de proteccion de la com-
petencia desleal.
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Respecto a ello, no obstante, debe tenerse en cuenta que los articulos de la Ley 3/1991 que
describen los comportamientos identificados en esta parte, esto es, el 14.2 —que tipifica la induccion
a la terminacion regular de contratos—, el 9 —que describe los actos de denigracion—y el 13 —que for-
mula las modalidades desleales de la violacion de secretos— no fueron invocados, expresa ni impli-
citamente, en la demanda. Por lo que quedan fuera del ambito objetivo del proceso y, consecuente-
mente, de la exigencia de motivacion. Por otro lado, los actos de obstaculizacion, como perjudiciales
para la posicion concurrencial de la ahora demandante, carecen de tipicidad en la Ley 3/1991 como
ilicitos concurrenciales, salvo que se considere que estan integrados en la clausula general del ar-
ticulo 5.° de la Ley 3/1991, que puede ser aplicado a un comportamiento que, precisamente, se san-
ciona por ser obstaculizador de la actuacion en el mercado de la empresa demandante.

Debe también recordarse la procedencia de aplicar el articulo 5.° de la Ley de Competencia
Desleal (LCD) para sancionar la constitucion por los demandados de empresas dedicadas a la misma
actividad que aquella de que era titular la demandante, por cuenta de la que habian prestado servi-
cios laborales —ademas de por haberse aprovechado de su base de datos—. Pero ello no serd proce-
dente si ha recibido ya el reproche como actuacion desleal, entre otras razones, por haber obstaculi-
zado y dificultado la actuacion concurrencial de la ahora demandante. Teniendo en cuenta que la
finalidad de la Ley 3/1991, segtin su preambulo, no es otra que «el mantenimiento de mercados alta-
mente transparentes y competitivos» lo que se persigue con la formulacion de «tipificaciones muy
restrictivas —en los arts. 6.° a 17— que, en algunas ocasiones, mas que dirigirse a incriminar una deter-
minada practica, tienden a liberalizarla o, por lo menos, a zanjar posibles dudas acerca de su desleal-
tad», la jurisprudencia rechaza que un acto que no merezca reproche tras su confrontacion con el tipo
descrito en la norma que seria aplicable a la clase o categoria a la que pertenezca, pueda recibirlo con
la aplicacion de la regla general del articulo 5.°.

Ast lo establece la jurisprudencia al sefialar las Sentencias de 23 de mayo de 2005 que «parece
logico estimar que la clausula general entre en juego en defecto de la existencia y fijacion de actos de
deslealtad tipificados, o sea, en relacion con conductas no catalogadas, lo que no es el caso», 20 de
febrero de 2006 que «el articulo 5.° de la LCD no establece una norma integrativa o complementaria
de la ilicitud de los actos descritos en los articulos posteriores...», 22 de febrero de 2006 que «el arti-
culo 5.° de la Ley 3/1991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser
confrontadas con alguno de los tipos especificos contenidos en otros preceptos de la propia ley, pero
no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmacion de antijuridicidad
degradada, mediante la calificacion de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reunen todos
los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas», 11 de julio de 2006 que «es impro-
cedente acudir a la férmula general del articulo 5.° de la LCD para combatir conductas que estan tipi-
ficadas en particular en otras disposiciones» y 24 de noviembre de 2006 que «esta clausula no puede
aplicarse de forma acumulada a las normas que tipifican en particular, sino que la aplicacion ha de
hacerse en forma auténoma, especialmente para reprimir conductas o aspectos de conductas que no
han podido ser subsumidos en los supuestos contemplados en la tipificacion particulary.

La proteccion del derecho de autor sobre la base de datos —al amparo de las disps. trans. deci-
moquinta y decimosexta de la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporacion al derecho espaiiol de
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la Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996, esta condi-
cionada —como habia declarado la Sentencia de 17 de octubre de 1997 a la concurrencia del requi-
sito de originalidad de la expresion de la seleccion o disposicion de los contenidos —art. 12.1 del
RDLeg. 1/1996, de 12 de abril-. Mientras que la exigencia de proteccion del derecho sui géneris
sobre la base de datos, en cuanto hubiera exigido la demostracion en el proceso de que la deman-
dante tenia la condicion de fabricante de la misma y de la realidad de la inversion sustancial —con-
forme a lo dispuesto en el art. 133.1 y 3 del RDLeg. 1/1996, en relacion con el art. 6.° 3 y la disp.
trans. decimosexta de la Ley 5/1998—no puede ser considerada en casacion mas que como una cues-
tién nueva, sobre la que no cabe pronunciamiento para no alterar el objeto de la controversia ni
lesionar los principios de preclusion e igualdad de partes (Ss. de 10 de marzo y 22 de julio de 2003).

SENTENCIAS, AUTOS Y DISPOSICIONES CONSULTADAS:

» Coddigo Civil, art. 1.214.

* Ley 3/1991 (Competencia desleal), arts. 5.°a 17.

» Ley 1/2000 (LEC), art. 217.

* RDLeg. 1/1996 (TRLPI), arts. 1.°, 10, 11, 12, 17, 34, 123 a 125y 133 a 137.

e SSTS, Sala 1.2, de 20 de febrero de 1992, 28 de enero y 7 de junio de 1995, 17 de octubre de
1997, 23 de marzo de 1999, 10 de marzo y 22 de julio de 2003, 23 de mayo de 2005, 20, 22
de febrero, 11 de julio y 24 de noviembre de 2006 y 8 de julio y 18 de diciembre de 2008.

REVISTA CEFLEGAL. CEF, niim. 113, pags. 95-99 99

Esta obra esta bajo una Licencia Creative Commons BY-NC-ND 4.0



