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SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)
de 3 de julio de 2012
«Proteccidn juridica de programas de ordenador — Comercializacién de licencias de
programas de ordenador de segunda mano descargados de Internet — Directiva
2009/24/CE — Articulos 4, apartado 2, y 5, apartado 1 — Agotamiento del derecho de
distribucién — Concepto de “adquirente legitimo”»

En el asunto C-128/11,
que tiene por objeto una peticion de decision prejudicial planteada, con arreglo al
articulo 267 TFUE, por el Bundesgerichtshof (Alemania), mediante resolucién de 3 de
febrero de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de marzo de 2011, en el
procedimiento entre
UsedSoft GmbH
contra
Oracle International Corp.,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),
integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues,
K. Lenaerts (Ponente) y J.-C. Bonichot y la Sra. A. Prechal, Presidentes de Sala, y los
Sres. K. Schiemann, E. Juhdsz, A. Borg Barthet y D. Svdby y la Sra. M. Berger, Jueces;
Abogado General: Sr. Y. Bot;

Secretario: Sr. K. Malacek, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de marzo
de 2012;

consideradas las observaciones presentadas:

- en nombre de UsedSoft GmbH, por la Sra.B. Ackermann y el
Sr. A. Meisterernst, Rechtsanwiilte;

- en nombre de Oracle International Corp., por la Sra.T.Heydn y el
Sr. U. Hornung, Rechtsanwilte;

en nombre de Irlanda, por el Sr. D. O’Hagan, en calidad de agente;

Fuente: http://eur-lex.europa.eu
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en nombre del Gobierno espaiol, por la Sra. N. Diaz Abad, en calidad de agente;

en nombre del Gobierno francés, por el Sr. J. Gstalter, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno italiano, por la Sra. G. Palmieri, en calidad de agente,
asistida por el Sr. S. Fiorentino, avvocato dello Stato;

- en nombre de la Comisién Europea, por la Sra. J. Samnadda y el Sr. F.W. Bulst,
en calidad de agentes;

oidas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia publica el 24 de
abril de 2012;

dicta la siguiente
Sentencia

1 La peticion de decisiéon prejudicial tiene por objeto la interpretacion de los
articulos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la proteccion juridica de
programas de ordenador (DO L 111, p. 16).

2 Dicha peticion se presenté en el marco de un litigio entre UsedSoft GmbH (en lo
sucesivo, «UsedSoft») y Oracle International Corp. (en lo sucesivo, «Oracle»), relativo
a la comercializacién por UsedSoft de licencias de programas de ordenador de segunda
mano de Oracle.

Marco juridico
Derecho internacional

3 La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) adopté en Ginebra,
el 20 de diciembre de 1996, el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (en lo
sucesivo, «Tratado sobre derecho de autor»). Este Tratado fue aprobado en nombre de
la Comunidad Europea mediante la Decision 2000/278/CE del Consejo, de 16 de marzo
de 2000 (DO L 89, p. 6).

4 El articulo 4 del Tratado sobre derecho de autor, titulado «Programas de
ordenador», presenta la siguiente redaccion:

«Los programas de ordenador estdn protegidos como obras literarias en el marco de lo
dispuesto en el articulo 2 del Convenio de Berna. Dicha proteccion se aplica a los
programas de ordenador, cualquiera que sea su modo o forma de expresion.»

Fuente: http://eur-lex.europa.eu
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5 El articulo 6 del Tratado sobre derecho de autor, bajo la ribrica «Derecho de
distribucién», establece lo siguiente:

«1. Los autores de obras literarias y artisticas gozardn del derecho exclusivo de
autorizar la puesta a disposicion del publico del original y de los ejemplares de sus
obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

2. Nada en el presente Tratado afectara [a] la facultad de las Partes contratantes de
determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicard el agotamiento del
derecho del parrafo 1 después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del
original o de un ejemplar de la obra con autorizacién del autor.»

6 El articulo 8 del Tratado sobre derecho de autor dispone lo siguiente:

«[...] los autores de obras literarias y artisticas gozardn del derecho exclusivo de
autorizar cualquier comunicacién al publico de sus obras por medios aldmbricos o
inaldmbricos, comprendida la puesta a disposicion del publico de sus obras, de tal forma
que los miembros del publico puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el
momento que cada uno de ellos elija.»

7 A tenor de la declaracion concertada respecto de los articulos 6 y 7 del Tratado
sobre derecho de autor:

«Tal como se utilizan en esos articulos, las expresiones «copias» y «originales y copias»
sujetas al derecho de distribucién y al derecho de alquiler en virtud de dichos articulos,
se refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulacién como
objetos tangibles (en esta declaracién concertada, la referencia a «copias» debe ser
entendida como una referencia a «ejemplares», expresion utilizada en los articulos
mencionados).»

Derecho de la Union
Directiva 2001/29/CE

8 Los considerandos 28 y 29 de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonizacién de determinados
aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la
sociedad de la informacién (DO L 167, p. 10), declaran lo siguiente:

«(28) La proteccion de los derechos de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye
el derecho exclusivo a controlar la distribucién de la obra incorporada en un soporte
tangible. La primera venta en la Comunidad del original de una obra o de copias de la
misma por el titular del derecho o con su consentimiento agotard el derecho a controlar
la reventa de dicho objeto en la Comunidad. Este derecho no se agota cuando se aplica
al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento

3

Fuente: http://eur-lex.europa.eu
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fuera de la Comunidad. En la Directiva 92/100/CEE se establecieron los derechos de
alquiler y préstamo de los autores. El derecho de distribucidn previsto en la presente
Directiva deberd entenderse sin perjuicio de las disposiciones en materia de derechos de
alquiler y préstamo del Capitulo I de dicha Directiva.

(29) El problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en
particular de los servicios en linea. Ello se aplica también a las copias materiales de una
obra o prestacion efectuadas por un usuario de dicho servicio con el consentimiento del
titular del derecho. Por consiguiente, cabe aplicar lo mismo al alquiler y préstamo del
original y de copias de las obras o prestaciones que por su naturaleza constituyan
servicios. A diferencia del CD-ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual esta
incorporada a un soporte material, esto es, una mercancia, cada servicio en linea es, de
hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorizacioén cuando asi lo exijan los derechos
de autor o derechos afines a los derechos de autor.»

9 Conforme al articulo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29, ésta «dejara
intactas y no afectard en modo alguno [a] las disposiciones comunitarias vigentes
relacionadas con [...] la proteccion juridica de los programas de ordenador».

10 El articulo 3 de la Directiva 2001/29 dispone lo siguiente:

«1. Los Estados miembros establecerdn en favor de los autores el derecho exclusivo a
autorizar o prohibir cualquier comunicacién al publico de sus obras, por procedimientos
aldmbricos o inaldmbricos, incluida la puesta a disposicion del publico de sus obras de
tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento
que elija.

[...]

3. Ningtn acto de comunicacion al publico o de puesta a disposicién del publico con
arreglo al presente articulo podrd dar lugar al agotamiento de los derechos a que se
refieren los apartados 1y 2.»

11 El articulo 4 de dicha Directiva, titulado «Derecho de distribucién», preceptia lo
siguiente:

«1. Los Estados miembros establecerdn en favor de los autores, respecto del original
de sus obras o copias de ellas, el derecho exclusivo de autorizar o prohibir toda forma
de distribucién al publico, ya sea mediante venta o por cualquier otro medio.

2. El derecho de distribucién respecto del original o de copias de las obras no se
agotaré en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de

cesion de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento.»

Directiva 2009/24

Fuente: http://eur-lex.europa.eu



o
l J_r‘\J -

WWW. W C y .
Universidad de Alicante ) §

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- http:/www.uaipit.com.

-~

12 La Directiva 2009/24, tal como sefiala su considerando 1, procede a la
codificacién de la Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la
proteccion juridica de programas de ordenador (DO L 122, p. 42).

13 A tenor del considerando 7 de la Directiva 2009/24, «a los efectos de [esta]
Directiva, el término “programa de ordenador” incluye programas en cualquier forma,
incluso los que estan incorporados en el hardware».

14 Segun el considerando 13 de dicha Directiva, «los actos de carga y de desarrollo
necesarios a la utilizacién de una copia de un programa legalmente adquirido, y el acto
de correccién de sus errores, no pueden ser prohibidos por contrato».

15  El articulo 1, apartado 1, de la Directiva 2009/24 estipula que «los Estados
miembros protegerdn mediante derechos de autor los programas de ordenador como
obras literarias tal como se definen en el Convenio de Berna para la proteccion de las
obras literarias y artisticas».

16 A tenor del articulo 1, apartado 2, de la citada Directiva, «la proteccion prevista
en la presente Directiva se aplicard a cualquier forma de expresién de un programa de
ordenador».

17  El articulo 4 de la referida Directiva, titulado «Actos sujetos a restricciones»,
prescribe lo siguiente:

«1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los articulos 5 y 6, los derechos exclusivos del
titular en el sentido del articulo 2 incluirdn el derecho de realizar o de autorizar:

a) lareproduccion total o parcial de un programa de ordenador por cualquier medio y
bajo cualquier forma, ya fuere permanente o transitoria. Cuando la carga, presentacion,
ejecucion, transmisién o almacenamiento de un programa de ordenador necesitan tal
reproduccién del mismo, estos actos estardn sujetos a la autorizacion del titular del
derecho;

b) la traduccién, adaptacion, arreglo y cualquier otra transformacioén de un programa
de ordenador y la reproduccién de los resultados de tales actos, sin perjuicio de los
derechos de la persona que transforme el programa de ordenador;

c) cualquier forma de distribucién publica, incluido el alquiler, del programa de
ordenador original o de sus copias.

2. La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de
los derechos o con su consentimiento, agotard el derecho de distribucién en la
Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del
programa o de una copia del mismo.»

Fuente: http://eur-lex.europa.eu
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18  EI articulo 5 de la Directiva 2009/24, con la rdbrica «Excepciones a los actos
sujetos a restricciones», dispone en su apartado 1 lo siguiente:

«Salvo que existan disposiciones contractuales especificas, no necesitardn la
autorizacién del titular los actos indicados en el articulo 4, apartado 1, letras a) y b),
cuando dichos actos sean necesarios para la utilizacién del programa de ordenador por
parte del adquirente legitimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la correccién
de errores.»

Derecho alemdn

19 Los articulos 69c y 69d de la Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte
Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) (Ley sobre derechos de autor y derechos afines a los
derechos de autor), de 9 de septiembre de 1965, en su version modificada (en lo
sucesivo, «UrhG»), proceden respectivamente a la transposicion al Derecho interno de
los articulo 4 y 5 de la Directiva 2009/24.

Hechos que originaron el litigio principal y cuestiones prejudiciales

20  Oracle desarrolla y distribuye programas de ordenador. Dicha empresa es titular
del derecho de uso exclusivo de tales programas en virtud de los derechos de autor.
También es titular de las marcas denominativas alemanas y comunitarias Oracle,
registradas —entre otros— para programas de ordenador.

21  En el 85 % de los casos Oracle distribuye los programas de ordenador
controvertidos en el litigio principal, a saber, software de bases de datos, mediante
descargas de Internet. El cliente descarga en su ordenador directamente de la pdgina
web de Oracle una copia del programa. Se trata de programas de ordenador que
funcionan con arreglo a la modalidad «cliente/servidor». El derecho de uso del
programa, concedido mediante un contrato de licencia, incluye el derecho de almacenar
de manera permanente la copia del programa en un servidor y permitir a un determinado
nimero de usuarios acceder al mismo descargando la copia en la memoria principal de
sus estaciones de trabajo. En virtud de un contrato de mantenimiento, se pueden
descargar de la pagina web de Oracle versiones actualizadas del programa de ordenador
de que se trate («updates») y programas que sirven para subsanar errores («patches»). A
peticién del cliente, los programas de ordenador controvertidos pueden proporcionarse
también en CD-ROM o en DVD.

22 Con respecto a los programas de ordenador controvertidos en el litigio principal,
Oracle ofrece licencias para grupos minimos de 25 usuarios cada una. Asi pues, la
empresa que necesite una licencia para 27 usuarios debe adquirir dos licencias.

23 Los contratos de licencia de Oracle relativos a los programas de ordenador
controvertidos en el litigio principal contienen, bajo el epigrafe «Concesion de
derechos», la siguiente cldusula:

Fuente: http://eur-lex.europa.eu
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«Con el pago por los servicios tendrd, exclusivamente para sus operaciones
profesionales internas, un derecho de uso indefinido, no exclusivo, no transmisible y
gratuito respecto de todos aquellos productos y servicios que Oracle desarrolle y le ceda
basdndose en el presente contrato.»

24 UsedSoft comercializa licencias de segunda mano de programas de ordenador,
concretamente licencias de uso relativas a los programas de ordenador de Oracle
controvertidos en el litigio principal. A tal efecto, UsedSoft adquiere a los clientes de
Oracle las licencias de uso, o bien una parte de éstas cuando las licencias inicialmente
adquiridas son vdlidas para un nimero de usuarios mayor del que necesita el primer
adquirente.

25  En octubre de 2005, UsedSoft ofertd6 «promociones especiales Oracle», en el
marco de las cuales ponia en venta licencias «ya utilizadas» relativas a los programas de
ordenador de Oracle controvertidos en el litigio principal. De este modo, UsedSoft
indicaba que todas las licencias estaban «actualizadas», en el sentido de que el contrato
de mantenimiento suscrito por el licenciatario inicial con Oracle seguia produciendo sus
efectos y que un documento notarial confirmaba la legalidad de la venta inicial.

26 Los clientes de UsedSoft que atn no disponen del programa de ordenador de
Oracle controvertido descargan directamente de la pagina web de Oracle, tras haber
adquirido una de estas licencias de segunda mano, una copia del programa. En cuanto a
los clientes que ya disponen de ese programa de ordenador y compran como
complemento licencias para usuarios adicionales, UsedSoft les hace copiar el programa
de ordenador en las estaciones de trabajo de estos usuarios.

27  Oracle present6 una demanda en el Landgericht Manchen I para que se ordenara a
UsedSoft poner fin a las practicas mencionadas en los apartados 24 a 26 de la presente
sentencia. Dicho tribunal estimé las pretensiones de Oracle. El recurso de apelacion
contra esta resolucion interpuesto por UsedSoft fue desestimado, interponiendo ésta a
continuacion recurso de casacion ante el Bundesgerichtshof.

28  Segun el organo jurisdiccional remitente, las acciones de UsedSoft —y de sus
clientes— menoscaban el derecho exclusivo de Oracle de reproduccién permanente o
transitoria de los programas de ordenador, previsto en el articulo 4, apartado 1, letra a),
de la Directiva 2009/24. En opinién de ese tribunal, los clientes de UsedSoft no pueden
basarse en un derecho que Oracle les habria transmitido vilidamente a efectos de la
reproduccién de los programas de ordenador. Ciertamente, de los contratos de licencia
de Oracle se desprende que el derecho de uso de los programas «no [es] transmisible».
Por consiguiente, los clientes de Oracle no estan autorizados para transmitir a terceros el
derecho de reproduccion de tales programas.

29  El 6rgano jurisdiccional remitente considera que la solucién del litigio principal
depende de si los clientes de UsedSoft pueden invocar validamente el articulo 69d,

Fuente: http://eur-lex.europa.eu
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apartado 1, de la UrhG, mediante el que se lleva a cabo la transposicion al Derecho
aleman del articulo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24.

30 A este respecto, se plantea antes de nada la cuestién de si la persona que, como
los clientes de UsedSoft, no dispone de un derecho de uso del programa de ordenador
conferido por el titular de los derechos de autor, pero pretende invocar el agotamiento
del derecho de distribucion de una copia del programa de ordenador, es un «adquirente
legitimo» de esa copia, a efectos del articulo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24. El
organo jurisdiccional remitente estima que asi sucede en este caso. Aduce que la aptitud
de una copia de un programa de ordenador para circular en el mercado, que resulta del
agotamiento del derecho de distribucion, careceria en gran medida de interés si el
adquirente de tal copia no tuviera el derecho de reproducir el programa de ordenador.
En efecto, la utilizaciéon de un programa de ordenador requiere por lo general la
reproduccién del mismo, a diferencia de la utilizacién de otras obras protegidas por un
derecho de autor. Afirma dicho tribunal que, por tanto, el articulo 5, apartado 1, de la
Directiva 2009/24 tiene por objeto garantizar el agotamiento del derecho de distribucién
previsto en el articulo 4, apartado 2, de ésta.

31 A continuacion, el tribunal remitente se pregunta si, en un caso como el del litigio
principal, se agota el derecho de distribucién de la copia de un programa de ordenador,
en el sentido del articulo 69c, nimero 3, segunda frase, de la UrhG, mediante el que se
procede a la transposicion del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24.

32 A su juicio, son posibles varias interpretaciones. En primer lugar, el articulo 4,
apartado 2, de la Directiva 2009/24 podria ser aplicable cuando el titular de los derechos
de autor autoriza a un cliente —tras celebrar un contrato de licencia— a realizar una copia
del programa de ordenador mediante su descarga de Internet y su almacenamiento en el
ordenador. La disposicion controvertida asociaria la consecuencia juridica del
agotamiento del derecho de distribucién a la primera venta de una copia del programa y
no supondria necesariamente la puesta en circulacion de una copia fisica del programa
de ordenador. En segundo lugar, el articulo 4, apartado 2, de dicha Directiva podria ser
aplicable por analogia en el caso de la venta de un programa de ordenador mediante la
transmision en linea. Segin los defensores de esta tesis, respecto a este extremo existe
una laguna normativa no intencionada («planwidrige Regelungsliicke») al no
contemplar ni regular los autores de esa Directiva la transmisién en linea de programas
de ordenador. En tercer lugar, el articulo 4, apartado 2, de la citada Directiva no seria
aplicable porque el agotamiento del derecho de distribucion en virtud de tal disposicion
supondria siempre la puesta en circulacion de una copia fisica del programa de
ordenador por el titular de los derechos o con su consentimiento. Los autores de la
Directiva 2009/24 habrian renunciado deliberadamente a someter la transmision en linea
de programas de ordenador a la regla del agotamiento.

33 Por ultimo, el érgano jurisdiccional remitente alberga dudas sobre la cuestion de
si la persona que ha adquirido una licencia de segunda mano puede, para realizar una
copia del programa —como hacen en el asunto principal los clientes de UsedSoft

8

Fuente: http://eur-lex.europa.eu



o
l J_r‘\J -

WWW. W C y .
Universidad de Alicante ) §

Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la
Universidad de Alicante en PI y SI- http:/www.uaipit.com.

-~

descargando en un ordenador una copia del programa de Oracle de la pagina web de
esta empresa o descargandola en la memoria principal de otras estaciones de trabajo—,
invocar el agotamiento del derecho de distribuciéon de la copia del programa de
ordenador que el primer adquirente ha realizado descargdndola de Internet con la
autorizacion del titular de los derechos, cuando el primer adquirente haya borrado su
copia o ya no la utilice. El tribunal remitente estima que no cabe aplicar por analogia ni
el articulo 5, apartado 1, ni el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24. Arguye
que el agotamiento del derecho de distribucion tiene inicamente por objeto garantizar la
aptitud para circular en el mercado de la copia de un programa que se materializa en un
soporte de datos concreto y se vende por el titular de los derechos o con su
consentimiento. Afirma ese tribunal que, por consiguiente, el efecto del agotamiento no
debe alcanzar al fondo inmaterial de datos transmitido en linea.

34  En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof decidié suspender el procedimiento
y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) (Es “adquirente legitimo” en el sentido del articulo 5, apartado 1, de la Directiva
2009/24 quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribucién de una copia de
un programa de ordenador?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestién: ;Se agota el derecho de
distribucién de la copia de un programa de ordenador en el sentido del articulo 4,
apartado 2, parte inicial de frase, de la Directiva 2009/24 cuando el adquirente hizo la
copia con la autorizacion del titular del derecho descargando el programa de Internet en
un soporte de datos?

3) En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestion: ;Puede quien haya
adquirido una licencia de programa de ordenador “de segunda mano” invocar también,
con arreglo a los articulos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de frase, de la
Directiva 2009/24, el agotamiento del derecho de distribucién de la copia del programa
de ordenador realizada por el primer adquirente mediante descarga del programa de
Internet en un soporte de datos con la autorizacién del titular del derecho, para hacer
una copia del programa como ‘“adquirente legitimo” cuando el primer adquirente haya
borrado su copia del programa o ya no la utilice?»

Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre la segunda cuestion prejudicial

35  Mediante la segunda cuestion prejudicial, que procede examinar en primer lugar,
el 6rgano jurisdiccional remitente pide esencialmente que se dilucide si, y en qué
circunstancias, la descarga de Internet de una copia de un programa de ordenador,
autorizada por el titular de los derechos de autor, puede dar lugar al agotamiento del
derecho de distribuciéon en la Unién Europea de dicha copia, conforme al articulo 4,
apartado 2, de la Directiva 2009/24.

Fuente: http://eur-lex.europa.eu
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36  Ha de recordarse que, a tenor del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24,
la primera venta en la Unién de una copia de un programa por el titular de los derechos
de autor o con su consentimiento, agotard el derecho de distribucién en la Unién de
dicha copia.

37  De laresolucién de remision se desprende que el propio titular de los derechos de
autor, en este caso Oracle, pone a disposiciéon de sus clientes en la Unidén que deseen
utilizar su programa de ordenador una copia de éste, que puede ser descargada de la
pagina web de la empresa.

38 A efectos de determinar si, en una situacién como la controvertida en el litigio
principal, se agota el derecho de distribucidon del titular de los derechos de autor, debe
comprobarse en primer lugar si la relacién contractual entre el titular y su cliente, en
cuyo marco se ha descargado una copia del programa de ordenador de que se trata,
puede calificarse de «primera venta [...] de una copia de un programa», en el sentido del
articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24.

39  Segln reiterada jurisprudencia, de las exigencias tanto de la aplicacién uniforme
del Derecho de la Unién como del principio de igualdad se desprende que el tenor de
una disposicion de Derecho de la Unién que no contenga una remision expresa al
Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance debe ser
objeto normalmente de una interpretacion auténoma y uniforme en toda la Unién
(véanse, en particular, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International,
C-5/08, Rec. p. [-6569, apartado 27; de 18 de octubre de 2011, Briistle, C-34/10, Rec.
p. I-0000, apartado 25, y de 26 de abril de 2012, DR y TV2 Danmark, C-510/10, Rec.
p. I-0000, apartado 33).

40  Pues bien, el texto de la Directiva 2009/24 no remite a los Derechos nacionales
respecto del significado del concepto de «venta» que figura en su articulo 4, apartado 2.
Por tanto, la conclusion a la que se llega es que debe considerarse que ese concepto, a
los efectos de aplicar la referida Directiva, constituye un concepto auténomo de
Derecho de la Unién que debe ser objeto de una interpretacion uniforme en el territorio
de ésta (véase, en este sentido, la sentencia DR y TV2 Danmark, antes citada,
apartado 34).

41  Esta conclusion se ve respaldada por el objeto y la finalidad de la Directiva
2009/24. En efecto, de los considerandos 4 y 5 de esta Directiva —basada en el articulo
95 CE, que se corresponde con el articulo 114 TFUE- se desprende que su objetivo es
suprimir las diferencias entre las legislaciones de los Estados miembros que afecten al
funcionamiento del mercado interior en lo que atafie a los programas de ordenador. Pues
bien, es necesaria una interpretacion uniforme del mencionado concepto de «venta»
para evitar que la proteccién que dicha Directiva concede al titular de los derechos de
autor varie en funcion de la ley nacional aplicable.
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42 Segin una definicién cominmente aceptada, la «venta» es un contrato mediante
el que una persona transfiere a otra, a cambio del pago de un precio, los derechos de
propiedad de un bien corporal o incorporal que le pertenece. De ello se infiere que la
operacion comercial que, conforme al articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, da
lugar al agotamiento del derecho de distribucidn relativo a una copia de un programa de
ordenador implica que se ha transferido el derecho de propiedad de esa copia.

43  Oracle sostiene que no vende copias de sus programas de ordenador
controvertidos en el litigio principal. Dicha empresa aduce al respecto que en su pagina
web pone gratuitamente a disposicion de sus clientes una copia del programa de que se
trata, copia que los clientes pueden descargar. No obstante, la copia descargada de este
modo sé6lo puede ser utilizada por los clientes si éstos han celebrado un contrato de
licencia de uso con Oracle. Esta licencia confiere a los clientes de Oracle un derecho de
uso indefinido, no exclusivo y no transmisible del programa de ordenador de que se
trata. Ahora bien, seglin Oracle, ni la puesta a disposicion gratuita de la copia ni la
celebracién del contrato de licencia de uso implican la transferencia del derecho de
propiedad de tal copia.

44 A este respecto, es preciso sefialar que la descarga de una copia de un programa
de ordenador y la celebracion del correspondiente contrato de licencia de uso forman un
todo indivisible. En efecto, la descarga de una copia de un programa de ordenador
carece de utilidad si dicha copia no puede ser utilizada por quien disponga de ella. Asi
pues, ambas operaciones deben examinarse en su conjunto a efectos de su calificacion
juridica (véase, por analogia, la sentencia de 6 de mayo de 2010, Club Hotel Loutraki y
otros, C-145/08 y C-149/08, Rec. p. I-4165, apartados 48 y 49 y jurisprudencia citada).

45  Por lo que se refiere a la cuestion de si, en una situaciéon como la controvertida en
el litigio principal, las operaciones comerciales de que se trata implican la transferencia
del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador, debe declararse que de
la resolucion de remision se desprende que el cliente de Oracle, que descarga la copia
del programa de ordenador de que se trata y celebra con dicha empresa el
correspondiente contrato de licencia de uso, obtiene, a cambio del pago de un precio, un
derecho de uso de esa copia por una duracion ilimitada. Asi pues, la finalidad de la
puesta a disposicién por Oracle de una copia de su programa de ordenador y la
celebraciéon del correspondiente contrato de licencia de uso es que sus clientes puedan
utilizar dicha copia de manera permanente a cambio del pago de un precio que permita
al titular de los derechos de autor obtener una remuneracion correspondiente al valor
econdmico de la copia de la obra de la que es propietario.

46  En estas circunstancias, las operaciones mencionadas en el apartado 44 de la
presente sentencia, examinadas en su conjunto, implican la transferencia del derecho de
propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata.

47 A este respecto, es indiferente, en una situacion como la controvertida en el litigio
principal, que la copia del programa de ordenador haya sido puesta a disposicién del
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cliente por el titular de los derechos de que se trate mediante la descarga de la pagina
web de éste o mediante un soporte material, como puede ser un CD-ROM o un DVD.
En efecto, aun cuando también en este ultimo caso el titular de los derechos de que se
trate disocie formalmente el derecho del cliente de utilizar la copia del programa de
ordenador que se ha proporcionado de la operacién consistente en transferir al cliente la
copia de dicho programa en un soporte material, la operacion consistente en descargar
desde este soporte una copia del programa de ordenador y la operacion consistente en
celebrar un contrato de licencia siguen siendo indisociables para el adquirente por los
motivos expuestos en el apartado 44 de la presente sentencia. Dado que el adquirente,
que descarga una copia del programa de ordenador controvertido mediante un soporte
material, como puede ser un CD-ROM o un DVD, y que celebra el correspondiente
contrato de licencia de uso, obtiene el derecho de utilizar dicha copia por una duracién
ilimitada a cambio del pago de un precio, debe considerarse que estas dos operaciones
implican igualmente, en el caso de la puesta a disposicion de una copia del programa de
ordenador controvertido mediante un soporte material, como puede ser un CD-ROM o
un DVD, la transferencia del derecho de propiedad de tal copia.

48  En consecuencia, debe considerarse que, en una situacién como la controvertida
en el litigio principal, la transferencia por el titular de los derechos de autor de una copia
de un programa de ordenador a un cliente, acompafiada de la celebracion entre las
mismas partes de un contrato de licencia de uso, constituye una «primera venta [...] de
una copia de un programa», en el sentido del articulo 4, apartado 2, de la
Directiva 2009/24.

49  Tal como subraya el Abogado General en el punto 59 de sus conclusiones, si no
se interpretara ampliamente el término «venta», a efectos del articulo 4, apartado 2, de
la Directiva 2009/24, en el sentido de que engloba todas las modalidades de
comercializacion de un producto que se caractericen por la entrega de un derecho de uso
de una copia de un programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago de
un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneracién
correspondiente al valor econémico de la copia de la obra de la que es propietario, se
pondria en peligro el efecto util de esta disposicion, pues bastaria que los
suministradores calificasen el contrato de «licencia» en lugar de «venta» para soslayar
la regla del agotamiento, privando a ésta de toda eficacia.

50  En segundo lugar, no cabe acoger la alegaciéon de Oracle y de la Comisién
Europea de que la puesta a disposicion de una copia de un programa de ordenador en la
pagina web del titular de los derechos de autor constituye una «puesta a disposicion del
publico», en el sentido del articulo 3, apartado 1, de la Directiva 2001/29, que,
conforme al apartado 3 de dicho precepto, no puede dar lugar al agotamiento del
derecho de distribucién de la copia.

51  En efecto, del articulo 1, apartado 2, letra a), de la Directiva 2001/29 resulta que
ésta «dejard intactas y no afectard en modo alguno [a] las disposiciones [del Derecho de
la Unién] vigentes relacionadas con [...] la protecciéon juridica de los programas de
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ordenador» que concede la Directiva 91/250, codificada posteriormente por la Directiva
2009/24. Asi pues, las disposiciones de la Directiva 2009/24, y en concreto su articulo
4, apartado 2, son lex specialis en relacion con las disposiciones de la Directiva
2001/29, de modo que, aun suponiendo que la relacién contractual controvertida en el
litigio principal o un aspecto de la misma pudieran estar comprendidos también en el
concepto de «comunicacion al publico», en el sentido del articulo 3, apartado 1, de esta
ultima Directiva, seguiria siendo cierto que la «primera venta [...] de una copia de un
programa», en el sentido del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, da lugar,
conforme a esta disposicion, al agotamiento del derecho de distribucién de la copia.

52 Por otra parte, del apartado 46 de la presente sentencia se desprende que, en una
situacion como la controvertida en el litigio principal, el titular de los derechos de autor
transfiere a su cliente el derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador.
Pues bien, tal como sefala el Abogado General en el punto 73 de sus conclusiones, del
articulo 6, apartado 1, del Tratado sobre derecho de autor —a la luz del cual deben
interpretarse, en la medida de lo posible, los articulos 3 y 4 de la Directiva 2001/29
(véase, en este sentido, la sentencia de 17 de abril de 2008, Peek & Cloppenburg,
C-456/06, Rec. p. I-2731, apartado 30)- se deduce que la existencia de una transferencia
del derecho de propiedad transforma el «acto de comunicacion al publico», previsto en
el articulo 3 de dicha Directiva, en un acto de distribucién contemplado en el articulo 4
de la misma, que puede dar lugar, si se retinen los requisitos establecidos en el apartado
2 de este ultimo articulo, y como sucede con la «primera venta [...] de una copia de un
programa» prevista en el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, al agotamiento
del derecho de distribucion.

53  En tercer lugar, debe examinarse también si, como sostienen Oracle, los
Gobiernos que han formulado observaciones ante el Tribunal de Justicia y la Comision,
el agotamiento del derecho de distribucion previsto en el articulo 4, apartado 2, de la
Directiva 2009/24 se refiere unicamente a los bienes tangibles y no a copias
inmateriales de programas de ordenador descargadas de Internet. A este respecto, se
remiten al tenor literal del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, a los
considerandos 28 y 29 de la Directiva 2001/29, al articulo 4 de ésta, en relacion con el
articulo 8 del Tratado sobre derecho de autor, y a la declaracién comun relativa a los
articulos 6 y 7 de dicho Tratado, cuya transposicion es, afirman, uno de los objetivos de
la Directiva 2001/29.

54  Por otro lado, segiin la Comisién, el considerando 29 de la Directiva 2001/29
confirma que «el problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y
en particular de los servicios en linea».

55 A este respecto, debe declararse de inmediato que del articulo 4, apartado 2, de la
Directiva 2009/24 no se desprende que el agotamiento del derecho de distribucion de las
copias de programas de ordenador, previsto en dicha disposicidn, se limite a las copias
de programas de ordenador que se encuentren en un soporte material, como puede ser
un CD-ROM o0 un DVD. Antes al contrario, debe considerarse que tal disposicion, al
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referirse sin mds precisiones a la «venta [...] de una copia de un programa», no hace
ninguna distincién en funcién de la forma material o inmaterial de la copia de que se
trate.

56 A continuacién, procede recordar que la Directiva 2009/24, relativa
concretamente a la proteccion juridica de programas de ordenador, es lex specialis en
relacién con la Directiva 2001/29.

57  Pues bien, segun el articulo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/24, la «proteccioén
prevista en [dicha] Directiva se aplicard a cualquier forma de expresiéon de un programa
de ordenador». El considerando 7 de la citada Directiva precisa al respecto que el
término «programa de ordenador» cuya proteccion pretende garantizar «incluye
programas en cualquier forma, incluso los que estan incorporados en el hardware».

58  Asi pues, las mencionadas disposiciones revelan claramente la voluntad del
legislador de la Unién de asimilar, a efectos de la proteccion prevista por la Directiva
2009/24, las copias materiales e inmateriales de un programa de ordenador.

59  En estas circunstancias, ha de considerarse que el agotamiento del derecho de
distribucion previsto en el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 se refiere a
ambas copias —materiales e inmateriales— de un programa de ordenador y, por tanto,
también a las copias que, en el momento de su primera venta, se descargaron de Internet
en el ordenador del primer adquirente.

60  Ciertamente, los conceptos empleados por las Directivas 2001/29 y 2009/24
deben tener, en principio, el mismo significado (véase la sentencia de 4 de octubre de
2011, Football Association Premier League y otros, C-403/08 y C-429/08, Rec.
p. I-0000, apartados 187 y 188). No obstante, aun suponiendo que el articulo 4, apartado
2, de la Directiva 2001/29 —interpretado a la luz de los considerandos 28 y 29 de ésta y
del Tratado sobre derecho de autor, que la Directiva 2001/29 pretende aplicar (sentencia
de 9 de febrero de 2012, Luksan, C-277/10, Rec. p. I-0000, apartado 59)— preceptuara,
respecto de las obras incluidas en el dmbito de aplicacion de dicha Directiva, que el
agotamiento del derecho de distribucién se refiere tinicamente a los objetos tangibles,
ello no influiria en la interpretacién del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24,
habida cuenta de la diferente voluntad expresada por el legislador de la Unién en el
contexto preciso de esta ultima Directiva.

61  Procede anadir que, desde un punto de vista econémico, la venta de un programa
de ordenador en CD-ROM o DVD y la venta de un programa de ordenador mediante
descarga de Internet son similares. En efecto, la modalidad de transmision en linea es el
equivalente funcional de la entrega de un soporte material. La interpretacion del articulo
4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 a la luz del principio de igualdad de trato
confirma que el agotamiento del derecho de distribucién previsto en dicha disposicion
surte efecto tras la primera venta de una copia de un programa de ordenador en la Unién
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por el titular de los derechos de autor o con su consentimiento, al margen de si se trata
de la venta de una copia material o inmaterial del programa.

62  En cuanto a la alegacién de la Comisién de que el Derecho de la Unién no prevé
el agotamiento del derecho de distribucién con respecto a los servicios, procede
recordar que el objetivo del principio de agotamiento del derecho de distribucién de las
obras protegidas por los derechos de autor es limitar, para evitar la compartimentacién
de los mercados, las restricciones a la distribucién de dichas obras a lo que sea
estrictamente necesario para preservar el objeto especifico de la propiedad intelectual de
que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de abril de 1998, Metronome
Musik, C-200/96, Rec. p. I-1953, apartado 14; de 22 de septiembre de 1998, FDV,
C-61/97, Rec. p. I-5171, apartado 13, y Football Association Premier League y otros,
antes citada, apartado 106).

63  En circunstancias como las concurrentes en el litigio principal, limitar la
aplicacion del principio de agotamiento del derecho de distribucién, previsto en el
articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, inicamente a las copias de programas de
ordenador vendidas en un soporte material permitiria al titular de los derechos de autor
controlar la reventa de las copias descargadas de Internet y exigir, en cada reventa, una
nueva remuneracion, siendo asi que la primera venta de la copia de que se trate ya
habria permitido al titular obtener una remuneracion apropiada. Semejante restriccion a
la reventa de copias de programas de ordenador descargadas de Internet excederia de lo
necesario para preservar el objeto especifico de la propiedad intelectual de que se trate
(véase, en este sentido, la sentencia Football Association Premier League y otros, antes
citada, apartados 105 y 106).

64  En cuarto lugar, debe examinarse asimismo si, como pretende Oracle, el contrato
de mantenimiento celebrado por el primer adquirente impide, en cualquier caso, el
agotamiento del derecho previsto en el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24,
dado que la copia del programa de ordenador que el primer adquirente puede ceder a un
segundo adquirente ya no serd la copia descargada, sino una nueva copia de ese
programa.

65 A este respecto, de la resolucidon de remision se desprende que las licencias de
segunda mano ofrecidas por UsedSoft estdn «actualizadas» ya que, junto a la venta de la
copia del programa de ordenador por Oracle a su cliente, se celebra un contrato de
mantenimiento relativo a tal copia.

66  Procede subrayar que el agotamiento del derecho de distribucién de la copia de un
programa de ordenador, en virtud del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, se
refiere dnicamente a las copias que han sido objeto de una primera venta en la Unidn
por el titular de los derechos de autor o con su consentimiento. No se refiere a contratos
de servicios, como los contratos de mantenimiento, que son disociables de una venta de
ese tipo y que, eventualmente, se celebran por una duraciéon determinada en el momento
de la venta.
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67 No obstante, la celebracion de un contrato de mantenimiento, como los
controvertidos en el litigio principal, en el momento de la venta de una copia inmaterial
de un programa de ordenador, tiene por efecto que la copia inicialmente adquirida sea
reparada y actualizada. Aun en el supuesto de que el contrato de mantenimiento sea de
duracién determinada, debe declararse que las funcionalidades corregidas, modificadas
o anadidas en virtud de tal contrato forman parte de la copia inicialmente descargada y
pueden ser utilizadas por el adquirente de ésta sin limitacién de tiempo, sucediendo lo
mismo en el caso de que este adquirente decida posteriormente no renovar el contrato de
mantenimiento.

68  En tales circunstancias, ha de considerarse que el agotamiento del derecho de
distribucién, previsto en el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, alcanza a la
copia del programa de ordenador vendida tal como el titular de los derechos de autor la
ha corregido y actualizado.

69 No obstante, es preciso subrayar que, si la licencia adquirida por el primer
adquirente es vdlida para un nimero de usuarios que excede las necesidades de éste,
como se ha expuesto en los apartados 22 y 24 de la presente sentencia, tal adquirente no
estd autorizado, por efecto del agotamiento del derecho de distribucién previsto en el
articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, para dividir dicha licencia y revender
unicamente el derecho de uso del programa de ordenador de que se trate
correspondiente a un nimero de usuarios que €l mismo habrd determinado.

70  En efecto, el adquirente inicial que procede a la reventa de una copia material o
inmaterial de un programa de ordenador respecto de la que se ha agotado el derecho de
distribucion correspondiente al titular de los derechos de autor, conforme al articulo 4,
apartado 2, de la Directiva 2009/24, debe, para no violar el derecho exclusivo a la
reproduccién de un programa de ordenador que corresponde al autor de €ste, previsto en
el articulo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, hacer inutilizable su propia copia
en el momento de la reventa de ésta. Ahora bien, en una situacién como la descrita en el
apartado anterior, el cliente del titular de los derechos de autor seguird utilizando la
copia del programa de ordenador instalada en su servidor y, por tanto, no la hard
inutilizable.

71  Por otra parte, incluso si el adquirente de derechos de uso adicionales del
programa de ordenador controvertido no efectuara una nueva instalacién —ni, por tanto,
una nueva reproduccion— de ese programa en un servidor suyo, debe senalarse que, en
cualquier caso, el efecto del agotamiento del derecho de distribucién previsto en el
articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 no alcanzaria a tales derechos de uso. En
efecto, en ese supuesto, la adquisiciéon de derechos de uso adicionales no se refiere a la
copia respecto de la que se ha agotado el derecho de distribucién conforme a dicha
disposicion. Por el contrario, esa adquisicién permite tnicamente una extension del
nimero de usuarios de la copia que el propio adquirente de derechos adicionales ya
habfa instalado en su servidor.
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72  Sobre la base de todo lo anterior, procede responder a la segunda cuestion
prejudicial que el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 debe interpretarse en el
sentido de que el derecho de distribucién de la copia de un programa de ordenador se
agota si el titular de los derechos de autor, que ha autorizado, aunque fuera a titulo
gratuito, la descarga de Internet de dicha copia en un soporte informético, ha conferido
igualmente, a cambio del pago de un precio que le permita obtener una remuneracién
correspondiente al valor econémico de la copia de la obra de la que es propietario, un
derecho de uso de tal copia, sin limite de duracién.

Sobre las cuestiones prejudiciales primera y tercera

73 Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, el 6rgano jurisdiccional
remitente pide esencialmente que se determine si, y en qué circunstancias, el adquirente
de licencias de segunda mano relativas a programas de ordenador, como las vendidas
por UsedSoft, puede, por efecto del agotamiento del derecho de distribucién previsto en
el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, considerarse un «adquirente legitimo»,
a efectos del articulo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24, que, conforme a esta dltima
disposicion, goza del derecho de reproducciéon del programa de ordenador de que se
trate que le permita utilizarlo con arreglo a su finalidad propuesta.

74 A tenor del articulo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24, salvo que existan
disposiciones contractuales especificas, la reproduccion de un programa de ordenador
no necesita la autorizacién del autor del programa cuando la reproduccion sea necesaria
para la utilizacién del programa de ordenador por parte del adquirente legitimo con
arreglo a su finalidad propuesta, incluida la correccion de errores.

75  Cuando el cliente del titular de los derechos de autor compra una copia de un
programa de ordenador que se encuentra en la péagina web del titular efectda,
descargando la copia en su ordenador, una reproducciéon de la misma autorizada en
virtud del articulo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24. Se trata, en efecto, de una
reproduccidon necesaria para la utilizacién del programa de ordenador por parte del
adquirente legitimo con arreglo a su finalidad propuesta.

76  Por otro lado, el considerando 13 de la Directiva 2009/24 declara «que los actos
de carga y de desarrollo necesarios a la utilizacién de una copia de un programa
legalmente adquirido [...] no pueden ser prohibidos por contrato».

77  Procede recordar a continuacién que el derecho de distribucién del titular de los
derechos de autor se agota, conforme al articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24,
en el momento de la primera venta en la Unién, por dicho titular o con su
consentimiento, de cualquier copia —material o inmaterial- de su programa de
ordenador. De ello se infiere que, en virtud de la citada disposiciéon y pese a la
existencia de disposiciones contractuales que prohiban la cesion posterior, el titular de
los derechos de que se trate no podrd ya oponerse a la reventa de esa copia.
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78  Ciertamente, tal como se desprende del apartado 70 de la presente sentencia, el
adquirente inicial de una copia material o inmaterial de un programa de ordenador
respecto de la que se ha agotado el derecho de distribucién del titular de los derechos de
autor, conforme al articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, que procede a la
reventa de la misma, debe hacer inutilizable la copia descargada en su ordenador en el
momento de revenderla para no violar el derecho exclusivo del titular a la reproduccién
de su programa de ordenador, previsto en el articulo 4, apartado 1, letra a), de la
Directiva 2009/24.

79  Tal como sefiala acertadamente Oracle, puede resultar dificil comprobar que la
copia se ha hecho inutilizable. Sin embargo, el titular de los derechos de autor que
distribuye copias de un programa de ordenador grabadas en un soporte material, como
puede ser un CD-ROM o un DVD, se encuentra con la misma dificultad, pues s6lo muy
dificilmente podrd comprobar si el adquirente inicial no ha creado copias del programa
de ordenador que seguiria utilizando después de haber vendido su soporte material. Para
resolver esta dificultad, el distribuidor —«cldsico» o «digital»— puede emplear medios
técnicos de proteccion, como claves de producto.

80  Dado que el titular de los derechos de autor no puede oponerse a la reventa de una
copia de un programa de ordenador respecto de la que se ha agotado el derecho de
distribucién de dicho titular en virtud del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24,
debe considerarse que el segundo adquirente de la copia, como todo adquirente
posterior, es un «adquirente legitimo» de la misma a efectos del articulo 5, apartado 1,
de la citada Directiva.

81  Por consiguiente, en caso de reventa de la copia del programa de ordenador por el
primer adquirente de ésta, el nuevo adquirente, conforme al articulo 5, apartado 1, de la
Directiva 2009/24, podré descargar en su ordenador la copia que el primer adquirente le
ha vendido. Tal descarga debe considerarse como la reproducciéon necesaria de un
programa de ordenador para la utilizacién de éste por el nuevo adquirente con arreglo a
su finalidad propuesta.

82  No cabe acoger la alegacion de Oracle, de Irlanda y de los Gobiernos francés e
italiano de que el concepto de «adquirente legitimo», que figura en el articulo 5,
apartado 1, de la Directiva 2009/24, se refiere unicamente al adquirente facultado, en
virtud de un contrato de licencia celebrado directamente con el titular de los derechos de
autor, para utilizar el programa de ordenador.

83 En efecto, semejante alegacion tendria por efecto permitir al titular de los
derechos de autor impedir el uso efectivo de cualquier copia de segunda mano respecto
de la que se haya agotado su derecho de distribucién, conforme al articulo 4, apartado 2,
de la Directiva 2009/24, invocando su derecho exclusivo de reproduccién establecido en
el articulo 4, apartado 1, letra a), de dicha Directiva, privando asi de efecto util al
agotamiento del derecho de distribucién previsto en el citado articulo 4, apartado 2.
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84  En lo que atafie a una situaciéon como la controvertida en el litigio principal,
procede recordar que en los apartados 44 y 48 de la presente sentencia se ha declarado
que la descarga en el servidor del cliente de la copia del programa de ordenador que se
encuentra en la pagina web del titular de los derechos y la celebracién de un contrato de
licencia de uso relativo a esa copia forman un todo indivisible que debe calificarse, en
su conjunto, de venta. Pues bien, habida cuenta de este vinculo indisociable entre la
copia que se encuentra en la pagina web del titular de los derechos de autor tal como se
ha corregido y actualizado posteriormente, por un lado, y la licencia de uso relativa a la
misma, por otro, la reventa de la licencia de uso comporta la reventa de «dicha copia»,
en el sentido del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, beneficidandose asi del
agotamiento del derecho de distribucién previsto en esta disposicién, a pesar de la
clausula contenida en el contrato de licencia, reproducida en el apartado 23 de la
presente sentencia.

85  Tal como se infiere del apartado 81 de la presente sentencia, de ello resulta que el
nuevo adquirente de la licencia de uso, como el cliente de UsedSoft, podrd —como
«adquirente legitimo», a efectos del articulo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24, de la
copia corregida y actualizada del programa de ordenador controvertido— descargar dicha
copia de la pagina web del titular de los derechos de autor, constituyendo tal descarga la
reproduccién necesaria de un programa de ordenador para la utilizacion de éste por el
nuevo adquirente con arreglo a su finalidad propuesta.

86 No obstante, procede recordar que, si la licencia adquirida por el primer
adquirente es vélida para un nimero de usuarios que excede las necesidades de éste, tal
adquirente no estd autorizado, por efecto del agotamiento del derecho de distribucién
previsto en el articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, para dividir la licencia y
revender Unicamente el derecho de uso del programa de ordenador de que se trate
correspondiente a un nimero de usuarios que €l mismo habrd determinado, como se ha
expuesto en los apartados 69 a 71 de la presente sentencia.

87  Por otra parte, es preciso subrayar que el titular de los derechos de autor —como
Oracle— puede, en caso de reventa de una licencia de uso que comporte la reventa de
una copia de un programa de ordenador descargada de su pagina web, asegurarse con
todos los medios técnicos a su alcance de que la copia de la que adn dispone el
vendedor se haga inutilizable.

88  En atencién a las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones
prejudiciales primera y tercera que los articulos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la
Directiva 2009/24 deben interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa de una
licencia de uso que comporte la reventa de una copia de un programa de ordenador
descargada de la pagina web del titular de los derechos de autor, licencia que habia sido
concedida inicialmente al primer adquirente por dicho titular sin limite de duracién a
cambio del pago de un precio que permitia a este dltimo obtener una remuneracion
correspondiente al valor econémico de la copia de su obra, el segundo adquirente de tal
licencia, asi como todo adquirente posterior de la misma, podrd invocar el agotamiento
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del derecho de distribucién previsto en el articulo 4, apartado 2, de la citada Directiva y
podra ser considerado, por tanto, adquirente legitimo de una copia de un programa de
ordenador, a efectos del articulo 5, apartado 1, de la referida Directiva, y gozar del
derecho de reproduccién previsto en esta tltima disposicion.

Costas

89  Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el caricter
de un incidente promovido ante el 6rgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste
resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio
principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser
objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

1)  El articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la proteccion juridica de programas de
ordenador, debe interpretarse en el sentido de que el derecho de distribucion de la
copia de un programa de ordenador se agota si el titular de los derechos de autor,
que ha autorizado, aunque fuera a titulo gratuito, la descarga de Internet de dicha
copia en un soporte informatico, ha conferido igualmente, a cambio del pago de un
precio que le permita obtener una remuneracion correspondiente al valor
econémico de la copia de la obra de la que es propietario, un derecho de uso de tal
copia, sin limite de duracion.

2) Los articulos 4, apartado 2, y 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 deben
interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa de una licencia de uso que
comporte la reventa de una copia de un programa de ordenador descargada de la
pagina web del titular de los derechos de autor, licencia que habia sido concedida
inicialmente al primer adquirente por dicho titular sin limite de duracién a cambio
del pago de un precio que permitia a este ultimo obtener una remuneracién
correspondiente al valor econdomico de la copia de su obra, el segundo adquirente
de tal licencia, asi como todo adquirente posterior de la misma, podra invocar el
agotamiento del derecho de distribucion previsto en el articulo 4, apartado 2, de la
citada Directiva y podra ser considerado, por tanto, adquirente legitimo de una
copia de un programa de ordenador, a efectos del articulo 5, apartado 1, de la
referida Directiva, y gozar del derecho de reproduccion previsto en esta iltima
disposicion.

Firmas

* Lengua de procedimiento: aleman.
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