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Este articulo tiene como principal finalidad explicar una anoma-
lia existente en el derecho europeo de la propiedad intelectual.
Mientras en la norma europea comun de la propiedad intelec-
tual, la Directiva 2001/29, el derecho de distribucién se consi-
dera referido tnicamente a obras incorporadas a un soporte
fisico; respecto a la regulacion especial de los programas de
ordenador prevista en la Directiva 2009/24, el Tribunal de Justicia
viene interpretando que el derecho de distribucién comprende
igualmente a las copias inmateriales, como las descargadas de
Internet. Esta interpretacion del TJUE tiene como consecuencia
que, al contrario de lo que ocurre con el resto de las obras y
prestaciones protegidas por la propiedad intelectual, la puesta a
disposicién de los programas en Internet agota los derechos de
sus titulares sobre ellos. A lo largo de este trabajo se analizara a
qué se debe esta discrepancia y cuéles son sus repercusiones, si
dicha anomalia viene determinada por la ley o son posibles otras
interpretaciones, si s6lo se produce en Europa o también en otras
partes del mundo vy, en este altimo caso, qué soluciones se han
alcanzado en otros paises. Finalmente, se llegara a la conclusion
de que, en el derecho de la Unién Europea, el derecho de dis-
tribucién no se caracteriza por la transferencia de la propiedad,
como sostiene el Tribunal de Justicia, sino por su vinculacién a
la existencia de un soporte fisico al que se incorpora la obra o
prestacién. Asi mismo, el articulo argumentara que el concepto
extendido del derecho de distribucién que defiende el Tribunal
de Justicia es contrario al derecho europeo de la propiedad in-
telectual y al derecho comparado de la propiedad intelectual,
se opone al derecho internacional de la propiedad intelectual, y
difiere de la jurisprudencia sentada por el propio TJUE respecto
al agotamiento del derecho de distribucién de otras clases de
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obras. Como alternativa a la opcién interpretativa del Tribunal
de Justicia se propone entender, en congruencia con los tratados
internacionales sobre la materia de los que la Unién Europea
es parte y con lo dispuesto en la propia Directiva 2009/24, que
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The main purpose of this article is to explain an existing anom-
aly in European intellectual property law. While in the common
European intellectual property law, Directive 2001/29, the distri-
bution right is considered to refer only to works incorporated
into a physical medium, with regard to the special regulation of
computer programs provided for in Directive 2009/24, the Court
of Justice has been interpreting that the distribution right also
covers intangible copies, such as those downloaded from the
Internet. The consequence of this interpretation by the CJEU is
that, unlike other works and services protectable by intellectu-
al property, the making available of programs on the Internet
exhausts the rights of their owners over them. Throughout this
paper, we will analyse what this discrepancy is due to and what
its repercussions are, whether this anomaly is determined by
law or whether other interpretations are possible, whether it
only occurs in Europe or also in other parts of the world and,
in the latter case, what solutions have been reached in other
countries. Finally, it will be concluded that, in European Union
law, the right of distribution is not characterised by the transfer
of ownership, as the Court of Justice has held, but by its link
to the existence of a physical medium into which the work or
other subject-matter is incorporated. The article will also argue
that the extended concept of the distribution right advocated by
the Court of Justice is contrary to European intellectual property
law and to comparative intellectual property law, is contrary to
international intellectual property law, and differs from the case
law of the Court of Justice itself with respect to the exhaustion of
the distribution right for other kinds of works. As an alternative
to the Court’s interpretative option, it is proposed to understand,
in line with the international treaties on the subject to which the
European Union is a party and with the provisions of Directive
2009/24 itself, that computer programs should be protected as
literary works. That is, not by applying the right of distribution
but the right of communication to the public.

Right of distribution, right of public communication, making
available, computer program, TJUE, concept of sale, exhaustion
of right, comparative law, material medium.
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QUESTION: DOES DOWNLOADING OF A PROGRAMME EXHAUST THE DISTRIBU-
TION RIGHT? 4.1. The concept of «sale» of the ECJ. 4.2. The making
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THE COURT OF JUSTICE'S INTERPRETATIVE CHOICE: THE NORMATIVE ISLAND.

I. INTRODUCCION
1. OBJETO Y METODO DE ESTE TRABAJO

La idea de hacer este trabajo surge de la constatacién de una anomalia. Mientras
en la norma europea comun de la propiedad intelectual, la Directiva 2001/29,
el derecho de distribucion se entiende, hasta ahora de forma pacifica, referido
Unicamente a obras incorporadas a un soporte fisico; respecto a la regulacion
especial de los programas de ordenador prevista en la Directiva 2009/24, el Tri-
bunal de Justicia viene interpretando que el derecho de distribucién se extiende
también a las copias inmateriales, como las descargadas de Internet.

La sorpresa se acrecienta cuando nos percatamos de que la citada Directiva
2009/24, a diferencia de todas las posteriores relativas al derecho de la propie-
dad intelectual, no contempla un derecho de comunicacién publica (aunque a
cambio si prevé el derecho de transformacion, en el articulo 4.1.b), cosa que
no hace la Directiva 2001/29).

Estas constataciones traen a la mente diversas preguntas. ¢A qué se debe la
diferencia?, ¢cuales son sus repercusiones?, ¢viene determinada por la ley o
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cabrian otras interpretaciones?, ¢esta discrepancia sélo se da en Europa o tam-
bién en otras partes del mundo? Y si es un debate abierto en otras regiones,
¢qué solucién le han dado?

Las cuestiones planteadas cobran especial trascendencia si tomamos conciencia
del impacto de los programas de ordenador en nuestra vida diaria. Ademas de
lo que resulta evidente, como todos los dispositivos informaticos que usamos
cada dia (smart phones, tablets), los programas de ordenador estan presentes,
sin percatarnos nosotros, en muchos (la mayoria) de los aspectos de la vida
contemporanea. Los programas informaticos son esenciales para la gestién
del tréfico terrestre y aéreo, de las aguas, de los mercados financieros, para
la circulacién de la informacién, para el funcionamiento de la mayor parte
del instrumental médico, para el trabajo diario en la oficina y para un largo
etcétera que tiende a infinito. Sin duda, en ese etcétera estan comprendidas la
mayoria (¢todas?) las industrias culturales. La inmensa mayoria del consumo
cultural es digital y los programas son necesarios para el funcionamiento de
dispositivos y plataformas, asi como, para la gestién de los activos.

Como consecuencia, el impacto econémico de la industria del software es enor-
me. En un informe de 2016, significativamente llamado «Software: un cataliza-
dor de 910.000 millones de euros para la economia de la Unién Europea»?, se
cifraban en 3.1 millones los empleos directos creados por el sector en Europa,
que ascendian a 11.6 millones si se incluian los indirectos, equivalente al 5.3 %
de todos los empleos de la Unién Europea. Pero si su contribucién al empleo
es grande, mayor lo es su aportaciéon al Producto Interior Bruto, que segtn el
informe equivale al 7% del total PIB de la Unién Europea.

Y la repercusion de los programas informaticos, previsiblemente, no hara sino
aumentar en el futuro. Especialmente si tenemos en cuenta que estamos en los
albores de la revolucién del Internet de las cosas, es decir, de la interconexion
de objetos cotidianos en Internet. Lo que significa que objetos que nunca se
nos hubiera pasado por la cabeza que pudieran llegar a ser digitales pronto
funcionaran gracias a programas informaticos.

Ma4s atn, estas preguntas, en un primer momento cefiidas al dmbito de los
programas de ordenador, tienden a extenderse en relacién con todas las obras
y prestaciones protegidas por la propiedad intelectual que son susceptibles de
ser descargadas de la Red.

Por tanto, la respuesta a los interrogantes antes planteados es ain mas rele-

vante hoy que cuando se formularon las primeras cuestiones sobre ellas, en la
doctrina y a los tribunales.

2 Bussiness Software Alliance (BSA), «Software: A 910 Billion Catalyst for the EU Economy»,
Noviembre de 2016.
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El objeto de este trabajo es, precisamente, responder a todas estas cuestiones.
El método consistird en el analisis critico de la jurisprudencia relevante al
tema de estudio, de la que se tratara de extraer las claves del fenémeno del
agotamiento del derecho. Las resoluciones judiciales se estudiaran por orden
cronolégico y en dos bloques separados. Uno, primero y principal, referente a
las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unién Europea. Otro, secundario,
pero de interés por lo que nos permite aprender gracias al contraste con otras
soluciones legislativas y judiciales, relativo a la doctrina sentada por los Tribu-
nales norteamericanos.

A partir de este analisis se pretende trazar los contornos de la institucién del
agotamiento del derecho tal y como ha sido configurada por el legislador y la
jurisprudencia; y, ademads, se concluird proponiendo una interpretacién alter-
nativa a la que viene sosteniendo el Tribunal de Justicia.

2. CONTEXTO HISTORICO Y LEGISLATIVO

Durante la década de los ochenta los paises europeos empezaron a regular la
propiedad intelectual de los programas de ordenador (en Espana la Ley de Pro-
piedad Intelectual de 1987 ya los contemplaba). Ello motivé la reaccién de la
Comision que, con el fin de que la pluralidad de legislaciones no entorpeciera
el funcionamiento del mercado interior, presenté una Propuesta de Directiva
finalmente aprobada el 14 de mayo de 1991 como Directiva 91/2503.

La Directiva 91/250 supuso un hito al tratarse de la primera Directiva en el
ambito de los derechos de autor y derechos afines®. En relacién con ella, se-
fiala APARICIO VAQUERO? que «la decision fundamental de politica legislativa
adoptada en esta norma fue la proteccion de los programas no sélo dentro del
Derecho de Autor, sino como una obra literaria mds. Ello obliga a mantener el
trato dispensado a éstas en la medida de lo posible».

La Directiva 91/250 reconocia a los titulares los derechos de reproduccion,
distribucién y transformacién, pero no el de comunicacién publica.

En 1996 se aprobd, para la adaptacion del derecho internacional de la propiedad
intelectual al desarrollo de Internet, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de

3 DIRECTIVA DEL CONSEJO de 14 de mayo de 1991 sobre la proteccién juridica de programas
de ordenador (91/250/CEE).

4 Informe de la Comisién al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Econémico y Social
sobre la transposicién y los efectos de la Directiva 91/250/CEE sobre la proteccién juridica de
programas de ordenador, p. 2.

5 J.P. APARICIO VAQUERO, Libro Primero-Titulo Séptimo, «Programas de ordenador», Comentarios
a la Ley de Propiedad Intelectual, 4° edicién, BERCOVITZ RODRIGUEZ-CANO (coord.) ed. Tecnos,
Madrid, 2017, p. 1373.
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Autor (TODA), que en su articulo 4 contempla la protecciéon de los programas
como obras literarias.

En el afo 2001 fue aprobada la Directiva 2001/29¢ que, conforme su Conside-
rando 15, da cumplimiento a las obligaciones derivadas del TODA y el TOIEF.

En 2009 se produjo la codificaciéon de la Directiva 91/250 en la Directiva
2009/247, sin modificaciones sustanciales de su articulado.

Finalmente, en 2012 se plante6 por primera vez al Tribunal de Justicia de la
Unién Europea el problema del agotamiento del derecho de distribucién del
software en el caso Usedsoft.

II. EL CASO ORACLE C. USEDSOFT

La sentencia que el Tribunal de Justicia de la Unién Europea (en adelante,
TJUE) dict6 el 3 de julio de 2012 (asunto C-128/11), resolviendo el llamado
caso Usedsoft®, supuso un paso transcendental en la delimitacién del concepto
de agotamiento del derecho de distribucién de los programas de ordenador.
Resulta llamativo, sin embargo, que el TJUE no se pronunciara sobre esta
cuestién hasta transcurridos més de veinte afios desde la primera Directiva
sobre la proteccién juridica de programas de ordenador que, recordemos, fue
aprobada el 14 de mayo de 1991.

1. Hegchos

Oracle es una gran empresa dedicada al desarrollo y distribucién de programas
de ordenador. En la gran mayoria de los casos la distribucién de los programas
se realizaba mediante su descarga desde la pagina web de la empresa. Oracle
celebraba con sus clientes un contrato de licencia que les atribuia, a cambio del
pago del precio convenido, el derecho de uso del programa. Este derecho era
concedido de forma no exclusiva, no transmisible y por tiempo indefinido. De
acuerdo con el contrato, el derecho de uso incluia el derecho de almacenar de
manera permanente la copia descargada y permitir a un determinado ntiimero
de usuarios acceder al mismo. Asi mismo, se celebraba con cada cliente un
contrato de mantenimiento que les facultaba para descargar, de forma gratuita
y por tiempo indefinido, versiones actualizadas (updates) y programas para 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.

7 DIRECTIVA 2009/24/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 23 de abril de
2009, sobre la proteccion juridica de programas de ordenador.

8 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 3 de julio de 2012 (Asunto C-128/11).
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subsanacién de errores (patches). Este derecho, segtin el contrato, tampoco era
transmisible.

Por su parte, Usedsoft es una empresa dedicada a la comercializacion de licen-
cias de programas de ordenador de segunda mano, entre ellas, las de programas
de Oracle. Usedsoft adquiria las licencias de los clientes de Oracle, bien en su
totalidad, o bien en parte, cuando las licencias originariamente adquiridas eran
validas para un ntimero de usuarios superior del necesitado por el adquirente
inicial. Usedsoft no adquiria ni entregaba a sus clientes ninguna copia de los
programas, Unicamente las licencias de uso. Por tanto, los clientes de Usedsoft,
una vez adquiridas las licencias, tenian que descargar los programas de la pagina
web de Oracle. Por otro lado, Usedsoft también tenia clientes que ya estaban en
posesién de una licencia y una copia del programa, y que con la adquisicién de
la licencia de segunda mano tnicamente pretendian que dicha copia pudiera
ser utilizada por un ntimero de usuarios mayor del autorizado por la licencia
que habian adquirido en un primer momento de Oracle. A estos clientes Used-
soft les exige copiar el programa en los ordenadores de los nuevos usuarios.

Esta comercializacién no autorizada de las licencias de sus programas moti-
v6 la interposicién por parte de Oracle de una demanda, ante los tribunales
alemanes, contra Usedsoft, ejerciendo una accién de cesacién. La demanda
fue estimada en primera instancia y, posteriormente, el recurso de apelacién
interpuesto por Usedsoft contra dicha sentencia fue desestimado. Finalmente,
Usedsoft interpuso recurso de casacion ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Su-
premo de Alemania). El Bundesgerichtshof suspendié el procedimiento y elevo
al TJUE tres cuestiones prejudiciales.

2. CUESTIONES PREJUDICIALES

1) (¢Es «adquirente legitimo» en el sentido del articulo 5, apartado 1, de la Di-
rectiva 2009/24 quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribucion
de una copia de un programa de ordenador?

2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestion: ¢Se agota el derecho de
distribucion 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 distribucion de
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la copia del programa de ordenador realizada por el primer adquirente mediante
descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorizacion
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?»

3. CUESTION PREVIA

Antes de entrar en el andlisis y comentario de las cuestiones planteadas al
Tribunal de Justicia, me gustaria referirme sucintamente a un problema que,
a mi entender, se deriva de los hechos planteados, pero que, sin embargo, no
es objeto de cuestién prejudicial.

La cuestion es, si el articulo 4.2 de la Directiva 2009/24 afirma que el agota-
miento del derecho de distribucién se produce tras la primera venta de una
copia en la Comunidad, ¢cabe entender que dicha primera venta se ha pro-
ducido en la Comunidad cuando la copia es comercializada y suministrada a
través de Internet?

Es esta una pregunta que nunca se ha planteado al Tribunal en relacién con
los programas de ordenador u otras obras protegibles por el derecho de autor,
pero si a propésito del agotamiento de las marcas.

En el caso LOreal contra ebay® el Tribunal establecié que el articulo 7.1 de la
Directiva 89/104'° y el articulo 13.1 del Reglamento n° 40/94'" son aplicables
cuando «se pone de manifiesto que la oferta de venta del producto de marca
que se encuentra en un tercer Estado estd destinada a consumidores situados
en el territorio cubierto por la marca»(paragrafo 61), correspondiendo a los
organos jurisdiccionales nacionales apreciar cuando la oferta se dirige a con-
sumidores situados en la Unién Europea, para lo cual es particularmente im-
portante el hecho de que «la oferta de venta vaya acompaviada de indicaciones
acerca de las zonas geogrdficas a las que el vendedor estd dispuesto a enviar el
producto»(paragrafo 65).

En nuestro caso, creo que resulta indiferente que el producto sea inmaterial,
lo relevante es que la oferta se dirige a clientes europeos para que descar-
guen los programas en sus ordenadores, situados en Europa. Por tanto, no
veo inconveniente en una aplicacién analégica de la sentencia L Oreal, segtin

° Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 12 de julio de 2011 (asunto C-324/09).
10 Directiva 89 / 104 /CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximacién de las legisla-
ciones de los Estados miembros en materia de marcas.

' REGLAMENTO (CE) N° 40/94 DEL CONSEJO, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria.
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la cual no hay agotamiento internacional del derecho de distribucién en el
caso estudiado.

4., LA SEGUNDA CUESTION PREJUDICIAL: ¢LA DESCARGA DE UN PROGRAMA AGOTA
EL DERECHO DE DISTRIBUCION?

Pese al orden en que fueron formuladas las preguntas, el TJUE comenzé su
analisis respondiendo a la segunda de las cuestiones planteadas, es decir, si la
descarga de una copia del programa, realizada por el licenciatario de Oracle, desde
la pagina web de esta empresa, agota el derecho de distribucién de dicha copia.

El articulo 4.2 de la Directiva 2009/24 establece que «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 distribucion en la Comunidad de dicha
copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de
una copia del mismo».

4.1. El concepto de «venta» del TIUE

El TJUE empez6 afirmando que el concepto de «venta» del articulo 4.2 de la
Directiva 2009/24 es un concepto auténomo de Derecho de la Unién. Se basa
para ello en que, seguin reiterada jurisprudencia'?, las disposiciones del Derecho
de la Unién Europea que, como la analizada, no remitan expresamente a las
normas nacionales para concretar su significado, deben ser objeto de una inter-
pretacién auténoma y uniforme en toda la Unién. Ademas, senala el Tribunal,
los considerandos 4 y 5 de la Directiva 2009/24 refuerzan esta conclusién, pues
establecen que la finalidad de la Directiva es suprimir las diferencias entre las
legislaciones nacionales que perjudiquen el mercado interior en el 4&mbito de
los programas de ordenador.

Establecida la autonomia del concepto «venta», el TIUE sefnala que conforme
a una «definicion comvinmente aceptada» se entiende por tal «un contrato me-
diante 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». Por
tanto, segin la definiciéon que da el Tribunal, la existencia de venta supone la
transmisién de la propiedad de la copia del programa.

Ahora bien, como hemos visto, el contrato celebrado entre Oracle y sus clientes
no transmitfa la propiedad de los programas, sino que tan sélo licenciaba su

12 Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 16 de julio de 2009, Infopaq In-
ternational, C-5/08, Rec. p. I-6569, apartado 27; de 18 de octubre de 2011, Briistle, C-34/10, Rec.
p- 19821, apartado 25, y de 26 de abril de 2012, DR y TV2 Danmark, C-510/10, apartado 33.
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uso. En estas circunstancias, para que hubiera «venta» seria necesario que la
licencia de uso, unida a la puesta a disposicién de la copia del programa para
su descarga, equivalieran a la transmisién de su propiedad.

El TJUE afirma que, puesto que la descarga de la copia del programa careceria
de toda utilidad si dicha copia no pudiera ser utilizada por quien la hubiera
descargado, la descarga de la copia y la celebracion del contrato de licencia
estan intimamente vinculadas, formando «un todo indivisible» a efectos de su
calificacién juridica.

Contintia el TJUE destacando dos de las caracteristicas del contrato de licencia
celebrado con Oracle, su duracién ilimitada y su caracter oneroso. El TJUE
asocia el uso por tiempo indefinido a la propiedad. En este punto parece que el
Tribunal sigue al Abogado General cuando en el parrafo 56 de sus Conclusiones,
partiendo de la configuracién que del alquiler de programas de ordenador hace
el considerando 12 de la Directiva 2009/24 como contrato con animo de lucro y
por tiempo limitado, entiende que, a contrario sensu, la venta implica transfe-
rencia de la propiedad, y la propiedad supone el derecho a utilizar la copia del
programa por tiempo indefinido. Asi pues, dado que la licencia otorgada por
Oracle autoriza el uso de la copia del programa por tiempo indefinido a cambio
del pago de un precio que remunera al titular de los derechos por el valor de
la copia, el TJUE concluye que efectivamente se ha transmitido la propiedad
de la mencionada copia del programa, por tanto, ha tenido lugar una venta
y, por consiguiente, el derecho de distribucién de Oracle ha quedado agotado.

Ademas, senala el TJUE, que resulta indiferente que la descarga de la copia
del programa se realice desde una péagina de Internet o desde alguna clase de
soporte fisico, pues en ambos casos la descarga y la licencia de uso siguen
siendo operaciones indisociables, pues una es inatil sin la otra.

De esta forma el TJUE adopta un concepto amplio de «venta» que justifica,
con el Abogado General, en la necesidad de preservar la eficacia de la regla
del agotamiento, pues de lo contrario seria suficiente denominar los contratos
como licencias en lugar de como ventas para eludir la aplicacién de dicha regla.

El concepto de venta que nos ofrece el TJUE es amplio, pero no muy preciso,
y por ello BAYLINA MELE y CUERVA DE CANAS® han considerado criticable
que, habiendo establecido que el concepto de «venta» es un concepto auténomo
de derecho de la Unién Europea, el TTUE no ofrezca «pardmetros generales para
determinar cudndo se produce una transmision del derecho de propiedad (primera
venta) en los términos del articulo 4 de la Directiva 2009/24/CE», provocando
inseguridad juridica.

13 M. BAYLINA MELE y J. A. CUERVA DE CANAS, Comunicaciones en Propiedad Industrial y
Derecho de la Competencia, n° 67 (septiembre-diciembre 2012) pp. 135 y 137.
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4.2. La puesta a disposicion de las copias de los programas en Internet
es un acto de distribucion

A continuacién, el TJUE rechaza la alegacién de Oracle y la Comisién Europea
de que la puesta a disposicién de los programas en Internet no era constitutiva
de un acto de distribucién , sino de un acto de comunicacién al puablico en el
sentido del articulo 3.1 de la Directiva 2001/29 y, por lo tanto, no habria ago-
tamiento del derecho pues, como establece el articulo 3.3 de la citada Directiva
«ningtin acto de comunicacion al publico ni puesta a disposicion del publico...
podrd dar al agotamiento de los derechos...». El Tribunal justifica el rechazo de
la alegacién formulada en base a dos argumentos: el cardcter de ley especial de
la Directiva 2009/24 vy la literalidad de dicha Directiva que no distingue entre
copias materiales e inmateriales.

4.2.i. La Directiva 2009/24/CE, lex specialis

El primero de los argumentos del TJUE a este respecto parte del articulo 1.2
letra a) de la Directiva 2001/29, que estable que dicha directiva «dejard intactas
vy no afectard en modo alguno a las disposiciones comunitarias vigentes rela-
cionadas con la proteccion juridica de los programas de ordenador», es decir, a
las disposiciones de la Directiva 2009/24. Por lo tanto, argumenta el TJUE, la
Directiva 2009/24 es ley especial respecto a la Directiva 2001/29. De esta forma
el Tribunal excluye la aplicacién de la Directiva 2001/29 a todo lo relacionado
con los programas de ordenador. Esto implica que, atn si los actos de puesta
a disposicion realizados por Oracle pudieran calificarse de comunicacién al
publico conforme a la Directiva 2001/29, y pese a que el considerando 28 de
esta Directiva restringe el derecho de distribucién a las obras incorporadas a
un soporte tangible, ello no serda 6bice para considerar que la primera venta
del programa, cualquiera que sea su forma de realizacion, agota el derecho de
distribucién, tal y como establece el articulo 4.2 de la Directiva 2009/24.

Como refuerzo de este argumento el Tribunal, mostrandose de acuerdo con el
Abogado General', sefiala que el concepto de distribucién debe interpretarse
a la luz del articulo 6.1 del TODA', que concibe el derecho de distribucién
como aquel derecho que faculta para autorizar la puesta a disposicién del pu-
blico del original y de sus ejemplares mediante venta u otra transferencia de
la propiedad. De ello deduce el TJUE que cuando el acto de comunicacién al
publico (articulo 3 Directiva 2001/29), viene acompafiado de una transferencia
de la propiedad, como ocurre en el caso, dicha transferencia de la propiedad
lo transforma en un acto de distribucién (articulo 4 Directiva 2001/29).

4 Punto 73 de las Conclusiones del Abogado General presentadas el 24 de abril de 2012.
15 Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996).
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Llama aqui la atencién que el TJUE, que ha declarado que la Directiva 2001/29
no es aplicable al caso por ser la Directiva 2009/24 ley especial, sin embargo,
realice inesperadamente una interpretacion de la Directiva de la sociedad de la
informacién, en relacién con el TODA, que pudiera trastocar completamente
el sentido de algunos de sus conceptos clave, en concreto, el de comunicacién
al puablico y el de distribucion.

El considerando 28 de la Directiva 2001/29 es claro al vincular el derecho de
distribucién tnicamente a las obras incorporadas a un soporte tangible y, de
hecho, el articulo 4 al regular el agotamiento de tal derecho habla expresamente
de la primera venta o cesién de propiedad «del objeto». Igualmente, el conside-
rando 23 de esta Directiva afirma que la comunicacién al pablico incluye todo
tipo de comunicacién al publico no presente en el lugar donde se origina la
comunicacién, abarcando todo tipo de transmisién o retransmisién, y ningan
otro tipo de acto. En el mismo sentido, el articulo 3 de la Directiva concede a
los autores el derecho exclusivo sobre la comunicacién al publico de sus obras
«por procedimientos aldmbricos o inaldmbricos, incluida la puesta a disposicion
del piiblico de sus obras de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas
desde el lugar y en el momento que elija».

Todas estas disposiciones apuntan a que para la Directiva 2001/29 la diferencia
entre comunicacién al publico y distribucién radica en que mientras la prime-
ra tiene lugar de forma inmaterial y a distancia, la segunda va vinculada a la
entrega material del objeto que incorpora la obra. Es la corporeidad lo que
caracteriza a la distribucién y no, como parece sostener en el caso estudiado
el TJUE, la transferencia de la propiedad. De hecho, el propio articulo 4 de la
Directiva concede a los autores el derecho a autorizar toda forma de distribu-
cién al publico del original o de las copias de sus obras, ya sea mediante su
venta «o por cualquier otro medio». Es decir, la transferencia de la propiedad
que, como ha senalado el TJUE en este caso, es el elemento esencial de la ven-
ta es, en cambio, un elemento contingente del derecho de distribucién, cuyo
ejercicio puede verificarse mediante la venta o por cualquier otro medio, por
ejemplo, el alquiler.

Aun es mas sorprendente que el TJUE y el Abogado General se muestren de
acuerdo en interpretar el concepto de distribucion a la luz del articulo 6.1 del
TODA, pero no tengan en consideracién el articulo 8 del mismo Tratado, que
configura el derecho de comunicacion publica, en los mismos términos del ar-
ticulo 3 de la Directiva 2001/29', como un derecho que se ejercita a distancia,
de forma inmaterial, por medios aldimbricos o inalambricos. Pero, sin duda, lo
mas chocante es que ni el TJUE ni el Abogado General se refieran a la decla-

16 Lo cual no es sorprendente, pues como aclara el Considerando 25 de la Directiva 2001/29, dicha
Directiva esta destinada a dar cumplimiento a algunas de las disposiciones del Tratado de la OMPI
sobre derechos de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretacién y ejecucién de fonogramas.
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racién concertada de la OMPI relativa al TODA que, respecto del articulo 6 del
Tratado, relativo al derecho de distribucién, declara expresamente que la expre-
sién «originales y copias» que utiliza dicho articulo se refiere «exclusivamente
a las copias fijadas que se pueden poner en circulacion como objetos tangibles».

En relacién con ello debe tenerse en cuenta que la Convencién de Viena sobre
Derecho de los Tratados de 1969'7 en su articulo 31 apartado 1 dispone que
los Tratados han de interpretarse «conforme al sentido corriente que haya de
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos», aclarando el apar-
tado 2 de este mismo articulo que el contexto comprendera «todo acuerdo que
se refiera al tratado vy haya sido concertado entre todas las partes con motivo de
la celebracion del tratados».

Por tanto, si el concepto de distribucion debe interpretarse a la luz del TODA,
no puede obviarse la declaraciéon concertada que lo acompafia y que constituye
su obligada herramienta interpretativa. Y segin esta declaraciéon, como hemos
visto, el derecho de distribucién se refiere, exclusivamente, a copias fijadas en
soportes tangibles.

La concepcién del TJUE de la transferencia de la propiedad como elemento
transformador de un derecho de comunicacién al publico en otro de distribu-
cién también ha sido criticada por la doctrina. SANCHEZ ARISTI'® recalca los
riesgos implicitos en este razonamiento, pues si es posible transmitir la propie-
dad de una copia de un programa de ordenador, que en tltima instancia es un
conjunto coordinado de archivos informaticos, igualmente seria transmisible
la propiedad sobre el conjunto de informacién digital, es decir, de archivos
informaticos coordinados, que constituye una obra audiovisual, musical, un
libro electrénico o una fotografia descargada de Internet. Con ello, advierte
este autor, podria superarse el concepto de puesta a disposicién, e incluso el
de comunicacién al publico.

4.2.ii. La interpretacion literal de la Directiva 2009/24

El segundo de los argumentos esgrimidos por el TJUE para rechazar la alega-
cion de Oracle y la Comision, de que la puesta a disposicion de los programas
debia ser calificada como acto de comunicacién al publico y no como acto de
distribucién, descansa en la literalidad del articulo 4.2 de la Directiva 2009/24.
El TJIUE constata que este articulo se refiere a la venta de la copia de un pro-
grama, sin hacer mayores precisiones y sin distinguir, por tanto, entre copias

17 Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, adoptado en Viena el 23 de mayo de 1969.
18 R. SANCHEZ ARISTI, «Analisis y comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién
Europea de 3 de julio de 2012», en La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea
en materia de propiedad intelectual, ed. Instituto de Derecho de Autor, Madrid, 2017, p. 488.
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materiales e inmateriales. A continuacién, el Tribunal recuerda que el articu-
lo 1.2 de la citada Directiva establece que la proteccién que la misma dispensa
se aplicara a todos los programas cualquiera que sea su forma de expresion, y
que su considerando 7 afirma que «el término «programa de ordenador» incluye
programas en cualquier forma, incluso los que estdn incorporados en el hardware».
El TJUE concluye que estas disposiciones son reveladoras de la voluntad del
legislador europeo de equiparar copias materiales e inmateriales de programas
de ordenador en lo que se refiere a la proteccién prevista en la Directiva 2009/24.

En mi opinién, aqui el TJUE confunde la forma de expresién de los programas
con su soporte. Cuando el articulo 1.2 de la Directiva habla de «cualquier forma
de expresion» lo hace en el mismo sentido que el articulo 2 del TODA, es decir,
la exclusion de las ideas del ambito de proteccién de la norma. Pero la forma
de expresién de una idea, que en el derecho de la propiedad intelectual se de-
nomina «obra» cuando es original, no debe confundirse con el soporte al que
se incorpora. De esta forma el pendrive, la tarjeta de memoria o el CD no son
la forma de expresién del programa, sino su soporte, como también pudieran
serlo la nube o los servidores de Oracle.

En este sentido, es resefiable la definicién de programa de ordenador que incluye
la Propuesta de la Directiva 91/250'" en su primer Considerando: «por «progra-
ma informdtico» ha de entenderse un conjunto de instrucciones cuyo objeto es
hacer que un instrumento de proceso de informacion, un ordenador, desemperie
sus funciones caracteristicas». El programa es definido en términos puramente
incorporales, pues «un conjunto de instrucciones» carece de toda corporeidad.
El programa podra expresarse de formas distintas (con uno u otro lenguaje
de programacién, por ejemplo), pero todas inmateriales. Cosa distinta es que
dicho programa, siempre inmaterial, pueda incorporarse a un soporte también
inmaterial o, por el contrario, material y corpéreo.

Por otro lado, que en el considerando 7 se afirme que «el término «programa
de ordenador» incluye programas en cualquier forma, incluso los que estdn in-
corporados en el hardware», no implica que el hecho de que el programa se
incorpore a uno u otro soporte carezca de relevancia juridica. Asi, por ejemplo,
ya que el programa de ordenador se protege como una obra literaria conforme
al articulo 1 de la Directiva, podemos sefialar que los derechos que la Directiva
2001/29 atribuye a su autor son distintos segtin dicha obra esté incorporada a
un soporte tangible, como un libro en papel o grabado en un CD, o a uno intan-
gible, como cuando el libro electrénico es descargado de Internet o visualizado
en streaming. Igualmente, los derechos que la Directiva 2009/24 atribuye a los
beneficiados de su proteccién pueden ser distintos seguin la copia del programa
esté incorporada a un soporte tangible o intangible.

19 Considerando 1.1. Propuesta de Directiva del Consejo sobre proteccién juridica de programas
informaticos, Presentada por la Comisién el 5 de enero de 1989, COM(88) 816 final.
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El Considerando 7 no responde a esta cuestién, como pretende el TJUE, sino
que su sentido, en mi opinién, radica en la eleccién tomada por el legislador
europeo de proteger los programas de ordenador a través del derecho de autor
y no de la patente. En relacién con ello APARICIO VAQUERO? recuerda que la
Propuesta de Directiva sobre Patentabilidad de las Invenciones implementadas
en Ordenador?!, finalmente no aprobada, pretendia la patentabilidad no del
programa en si, sino de la invencién que controla o de la que es parte. Ello
es congruente con la opcién del legislador de la Unién Europea de proteger
los programas como obras literarias, por el derecho de autor (art.1.1 Directiva
2009/24), siguiendo la linea fijada por el TODA (articulo 4). Conforme al ar-
ticulo 2 de la Propuesta de Directiva sobre Patentabilidad, «invencién imple-
mentada en ordenador» era «toda invencién para cuya ejecucién se requiera la
utilizacién de un ordenador, una red informdtica u otro aparato programable», es
decir, toda invencion para cuya implementacion se requieran distintos tipos de
hardware, pues un ordenador, una red informatica (compuesta de ordenadores
conectados entre si) u otro aparato programable, en definitiva, son hardware.
Al no haberse aprobado en tultima instancia la Propuesta de Directiva, todos
estos programas sélo pueden ser protegidos mediante la tutela del derecho de
autor y la Directiva 2009/24, siendo éste el auténtico sentido de la referencia
al hardware en el citado Considerando 7.

4.3. Argumentos de tipo econémico

El TJUE prosigue senalando la equivalencia econémica de la comercializacién
de los programas en soporte tangible o intangible, a fin de respaldar su deci-
sién de equiparar el tratamiento juridico de los programas en soporte tangible
e intangible. Afirma el Tribunal, en este sentido, que la venta de programas en
CD-ROM o en DVD es similar a su descarga de Internet y que la transmisién
en linea equivale funcionalmente a la entrega del soporte material.

Aqui el TJUE no tiene en cuenta que la tangibilidad o no del soporte tiene tras-
cendentales consecuencias para la explotacién de cualquier objeto de derechos
de propiedad intelectual, incluidos los programas de ordenador. En palabras de
LEAFFER?%: «La clave de la materia es que las copias fisicas son inherentemen-
te diferentes de la informacion en formato digital, vy el efecto econdémico de esta
diferencia es significativo. Las copias fisicas se degradan con el paso del tiempo,
mientras que la informacion digital no lo hace. Ademads, las obras en formato

20 J.P. APARICIO VAQUERO, «Comentario a la protecciéon juridica de los programas de ordena-
dor», en Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, RODRIGO BERCOVITZ (dir.), ed.tecnos,
Madrid, 2017, p. 1365.

2! Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Patentabilidad de las In-
venciones implementadas en Ordenador, presentada por la Comisién el 20 de febrero de 2002.

2 M. A. LEAFFER, Understanding Copyright Law, ed. Lexis Nexis, San Francisco y New Providence,
2010, p. 332.

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n° 66 (septiembre-diciembre 2020)

52



El agotamiento del derecho de distribucion del software ...

digital pueden ser reproducidas a la perfeccion y diseminadas globalmente a bajo
coste y con poca visibilidad. Por tanto, un derecho de agotamiento digital (a
digital first sale right, en el original) podria afectar al original en mayor grado
que la transferencia de copias fisicas»?3.

Asi pues, desde un punto de vista econémico, se observan dos principales di-
ferencias entre la comercializacién en soporte tangible e intangible. En primer
lugar, las copias en soporte material se deterioran con el uso y el transcurso
del tiempo, lo cual obliga a reponerlas. Las copias en soporte inmaterial tienen
en potencia una durabilidad ilimitada.

La segunda gran diferencia es la facilidad de copia. Como sefiala DAVARA
RODRIGUEZ?, «el mayor problema con el que se encuentra el autor de un
programa de ordenador, ..., es la facilidad de copia y, en ocasiones, de utili-
zacion de su obra como base o punto de partida para crear otro programa de
ordenador, o para comercializarlo bajo otro nombre, vy por persona que ningiin
derecho tiene sobre él». El soporte inmaterial permite la realizacién de copias
en masa, de forma barata, que pueden difundirse a lo largo de todo el mundo
instantaneamente gracias a Internet y, por si fuera poco, facilita el anonimato
de los que las realizan, que pueden eludir hipotéticas responsabilidades. En
resumen, la comercializacién en soporte inmaterial supone menores ingresos
y mayores riesgos econémicos para el titular de derechos. Por ello, podemos
inferir, tanto los paises firmantes del TODA, como el legislador europeo en
la Directiva 2001/29, dan un distinto tratamiento a la comercializacién en
soporte material (distribucién) y a la comercializacién en soporte inmaterial
(comunicacién al publico). Exactamente la misma légica econémica es aplica-
ble respecto a los programas de ordenador, justificAindose un trato diferente.

Mas all4 de la equiparacién de las consecuencias de comercializar programas
en soporte tangible o intangible, el TJUE aporta otro argumento de tipo eco-
némico. Esta vez se centra en la necesidad de preservar la unidad del mercado
europeo del software. Argumenta el Tribunal, que limitar la aplicaciéon del
principio de agotamiento inicamente a las copias de programas de ordenador
vendidas en un soporte material, llevaria a una compartimentaciéon de los
mercados y una restriccién en la distribucién de dichas obras, que excederian
de lo necesario para preservar el objeto especifico de la propiedad intelectual.
Ello irfa contra la doctrina del TJUE que ya en la sentencia Premier League?
afirmé «es preciso recordar que las excepciones al principio de la libre circula-
cién unicamente pueden admitirse en la medida en que estén justificadas por la

2 Traduccién propia.

24 M. A. DAVARA RODRIGUEZ, Manual de Derecho Informdtico, ed. Thomson Reuters Aranzadi,
Pamplona, 2015, p. 146.

25 STJUE Football Association Premier League de 4 de octubre de 2011, asuntos acumulados
C-403/08 y C-429/08.
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salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto especifico de la propiedad
intelectual de que se trata».

Precisamente este propésito de preservar la libre circulacién de bienes, en opi-
nién de BAYLINA MELE y CUERVA DE CANAS?, vertebra toda la sentencia
del Tribunal de Justicia. Segin estos autores se trata de otro caso en el que
el Tribunal debia ponderar, en aras de lograr un equilibrio razonable, entre el
interés de los titulares de derechos de maximizar sus beneficios controlando
la distribucién, por un lado, y el interés general en que la circulacién de los
programas de ordenador sea lo més libre posible, por otro.

La solucién adoptada por el TJUE se incliné hacia la defensa de la libre circu-
lacién, pero no ocurrié asi en los Estados Unidos cuando a sus Tribunales se
le plante6 el mismo conflicto, como veremos mas adelante en este trabajo?.
En este sentido, los autores citados advierten de que los fabricantes de soft-
ware norteamericanos estan «en mejor posicion para evitar el agotamiento de su
derecho que dentro del territorio comunitario».

Al dar prevalencia de forma tan clara a la libertad de circulacién de los bienes
y servicios parece que el TJUE no atribuye a los titulares de los programas
el «elevado nivel de proteccion» y el «derecho a una compensacion adecuada»
que los Considerandos 9 y 10 de la Directiva 2001/29 reconocen a los autores.
Este planteamiento puede perjudicar a la industria informaética europea, y es
contrario al propésito de la Directiva 2009/24, que en su Considerando 3 con-
sidera a la informaética «de capital importancia para el desarrollo industrial de
la Comunidad».

Precisamente el objeto de la propiedad intelectual consiste en incentivar el
desarrollo de las artes y la industria mediante el reconocimiento de derechos
exclusivos sobre las creaciones del autor. Si se restringen estos derechos mas
all4 de lo razonable, se frustraran los fines de la proteccién, ya que sin incentivo
econémico no hay inversién. En palabras de BONDIA ROMAN?, «esta libertad
de actuacion que se deriva de la exclusiva de explotacion, permite al titular de la
misma, ... , calcular fdcilmente el riesgo econdmico inherente a la edicion de las
obras. Sin la existencia de la exclusiva de explotacion, sin la libertad de actuacion
derivada de la misma y sin las ventajas otorgadas por el monopolio econdémico,
las inversiones necesarias para la produccion y publicacion de las obras intelectua-
les carecerian de seguridad vy garantia.(...) Resulta, pues, desde el punto de vista
econémico, que el principal propdsito de la proteccion otorgada por la propiedad

26 M. BAYLINA MELE y J. A. CUERVA DE CANAS, «Comunicaciones en Propiedad Industrial ...»,
cit, p. 129.

27 Ver caso Vernor, en este trabajo.

28 F. BONDIA ROMAN, Propiedad Intelectual, su significado en la sociedad de la informacion, Edi-
torial Trivium, Madrid, 1988, pp. 38 y 39.
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intelectual consiste en permitir una fdcil recuperacion en los riesgos asumidos,
riesgos relativos tanto a la iniciativa de crear el soporte de la obra intelectual como
el capital o inversion necesaria para reproducirlo y comercializarlo. La inversion
requerida para la creacion de una obra o para su explotacion es fdcilmente obte-
nible si existe el monopolio econémico que la propiedad intelectual implica, pero
desapareceria en otro caso».

4.4. El agotamiento del derecho de distribucion también afecta a las copias
actualizadas o reparadas

Pasa ahora el TJUE a pronunciarse sobre otro de los argumentos de Oracle.
Como hemos visto, junto con el contrato de licencia de uso de los programas,
Oracle siempre celebraba con sus clientes un contrato de mantenimiento, en
virtud del cual el programa contratado era actualizado (updated) o, en caso de
ser necesario, reparado (patched). Esto implica que las copias de los progra-
mas que Usedsoft obtenia de los clientes de Oracle para su reventa posterior
no coincidian siempre con las copias que estos primeros adquirentes habian
«comprado» a Oracle. Esta circunstancia permiti6é a Oracle argumentar que no
podia haber agotamiento respecto de estas copias actualizadas, pues la copia
«revendida» no era la misma que se habia descargado o «vendido» en un pri-
mer momento.

El TJUE también desestima este alegato, pese a reconocer que el agotamiento
del derecho de distribucién se refiere tinicamente a las copias que han sido
vendidas por el titular de los derechos o con su consentimiento, y que no hay
agotamiento respecto a servicios, como el servicio de mantenimiento contrata-
do. Para el Tribunal lo relevante es, primero, que el contrato de mantenimiento
se celebré simultaneamente al de «venta» de la copia del programa vy, segundo,
que «las funcionalidades corregidas, modificadas o ariadidas» pueden ser utili-
zadas sin limite de tiempo.

Como hemos visto antes, el TIUE asocia el uso por tiempo indefinido a la
propiedad. Puesto que las funcionalidades referidas pueden ser disfrutadas sin
sujecion a limite temporal alguno, forman parte del derecho de propiedad que
recae sobre la copia y que ha sido transferido con la primera venta. Conse-
cuentemente, si han sido objeto de la venta también lo son del agotamiento.
Asi, con la consumacién del contrato de «compraventa» no sélo se transmite
la cosa objeto de este tal y como es en el momento de su celebracién sino,
igualmente, todas aquellos rasgos o funcionalidades que atin no forman parte
de la cosa objeto del contrato, pero lo haran en el futuro.

En principio, el contrato descrito por el TJUE no viene a ser mas que una
compraventa de cosa futura, es decir, aquella que tiene por objeto bienes «que
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no teniendo existencia real en el momento de la celebracion del contrato, cabe
esperar que puedan tenerla dentro del orden natural de las cosas»?.

El problema se deriva de que mientras el Tribunal considers, como ya vimos,
que la descarga de la copia/entrega de la cosa y el contrato de licencia forman
un todo indivisible a efectos de su calificacién juridica, no afirmé lo mismo
respecto del contrato de mantenimiento. El TJUE dedujo que la descarga de
la copia y el contrato de licencia debian formar un todo indivisible pues si
faltaba alguna de ellas la otra carecia de utilidad vy, por tanto, de sentido. Por
el contrario, un programa que ha sido descargado y cuyo uso se ha autorizado,
adn sin estar actualizado, es til, aunque puede que no tanto como la copia
actualizada.

De esta forma, en la concepciéon del TIUE, el contrato de mantenimiento esta
vinculado al contrato de «compraventa» de la copia del programa, pero man-
teniendo su independencia. Son dos contratos relacionados pero distintos. Por
consiguiente, aquello que es objeto del contrato de mantenimiento, el servicio
consistente en realizar modificaciones en el programa para su actualizacién
y correccién, no puede ser considerado también objeto del contrato de «com-
praventa», que es un contrato diferente, con un objeto y causa distintos. En
definitiva, siendo el contrato de mantenimiento un contrato de servicios inde-
pendiente de la compraventa, no puede predicarse el agotamiento respecto al
mismo.

Ahora bien, recapitulando, tenemos unas copias de programas que han sido
objeto de un mantenimiento, que ha consistido en la adicién de archivos in-
formaéticos a su cédigo, con el fin de afiadir nuevas funcionalidades o corregir
errores. Los nuevos archivos informaticos incorporados a la copia original del
programa son inseparables de éste, formando unos y otro una sola unidad.
Esto es, en definitiva, un supuesto de accesién. El TJUE podria haber aplicado
el principio accesorium sequitur principale para considerar que las copias del
programa «revendidas» a Usedsoft, a pesar de la adicién de ciertas caracteristi-
cas nuevas, seguian siendo las mismas que Oracle habia vendido originalmente
a sus clientes, de la misma forma que «La maja desnuda» no deja de ser el
famoso cuadro de Goya sélo porque un restaurador haya retocado la pintura
alli donde esté deteriorada. Como sefiala LACRUZ BERDEJO «la cosa acceso-
ria deja de pertenecer a su duerio y pasa a ser propia del titular de la principal:
aquél, pierde su derecho, vy, ademds el hecho de que la cosa principal no cambie
de naturaleza, no parece obstar a que la cosa accesoria se adquiera, aun para
perder su individualidad»>°.

2 J. L. LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obligaciones, Volumen Se-
gundo, Contratos y Cuasicontratos, 2° edicion, ed. Dykinson, Madrid 2002, p. 12.

30 J. L. LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho Civil 111, Derechos Reales, Volumen Primero,
Posesion y Propiedad, 2° edicién, ed. Dykinson, Madrid 2003, p. 123.
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Otra cuestion seria si las modificaciones introducidas con las actualizaciones
del programa fueran de tal entidad que no permitieran distinguir con claridad
qué es lo principal y qué lo accesorio, aunque este no parece ser el problema
en el caso que nos ocupa. Por tanto, siempre que se acepte que con la descar-
ga de la copia del programa unida al contrato de licencia el cliente de Oracle
devino propietario de dicha copia, no puede admitirse que la mera adicion de
funcionalidades secundarias o accesorias cambien la naturaleza de dicha copia
de manera que respecto a ella no pueda afirmarse el agotamiento del derecho
de distribucién.

No obstante, antes de pasar al siguiente epigrafe creo que debe sefialarse que
en la actualidad existe un argumento, no presente en el momento en que se
dict6 la sentencia Usedsoft, que respalda la tesis del Tribunal de la vinculacién
del contrato de mantenimiento al contrato de licencia. En concreto, me estoy
refiriendo a la nueva Directiva 2019/770, cuyo considerando 44 establece que
«la falta de suministro de actualizaciones que se hayan acordado en el contrato
debe considerarse una falta de conformidad de los contenidos o servicios digita-
les». En un sentido similar, el Considerando 47 de la misma Directiva afirma
que «durante el periodo de tiempo que el consumidor pueda razonablemente
esperar, el empresario debe facilitar al consumidor actualizaciones, en particular,
actualizaciones de seguridad, con el fin de mantener la conformidad y seguridad
de los contenidos o servicios digitales». Finalmente su articulo 8.2 dispone que
«el empresario velard por que se comuniquen y suministren al consumidor las
actualizaciones, incluidas las relativas a la seguridad, que sean necesarias para
mantener la conformidad de los contenidos o servicios digitales durante el perio-
do en que deban suministrarse los contenidos o servicios digitales con arreglo al
contrato, cuando este prevea el suministro continuo durante un periodo, o que el
consumidor pueda razonablemente esperar habida cuenta del tipo y la finalidad
de los contenidos o servicios digitales, y teniendo en cuenta las circunstancias y
la naturaleza del contrato, cuando este establezca un tinico acto de suministro o
una serie de actos de suministro separados».

En base a las normas citadas, podemos concluir que, a dia de hoy, el derecho
europeo ha impuesto que, més alla de lo que puedan acordar las partes en el
contrato, el contrato de mantenimiento para la actualizacién del software y la
correccion de sus errores no es un contrato independiente al de autorizacién
de su uso, sino que forman una sola cosa, pues el incumplimiento del primero
supone la falta de conformidad del segundo.

4.5. El veto a la fragmentacion de las licencias como limite de la «reventa»

De vuelta al razonamiento del Tribunal, hemos visto que el TJUE considera
que el derecho de distribucién de Oracle se ha agotado con la primera venta,
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incluso respecto de aquellas copias que han sido modificadas en virtud del
contrato de mantenimiento. No obstante, como se menciond, Usedsoft solia
realizar adquisiciones parciales de las licencias, cuando las licencias que es-
taban en posesion de los adquirentes originales eran vélidas para un niimero
de usuarios superior al que estos primeros «compradores» necesitaban. Los
fragmentos de las licencias asi adquiridos eran «revendidas» por Usedsoft a
aquellos de sus clientes, que ya estando en posesién de una copia del programa
y una licencia para su uso, se enfrentaban al problema de que la licencia en
su poder no les autorizaba el uso para el niamero de usuarios que necesitaban,
sino para uno menor.

A la vista de estos hechos, el Tribunal precisa los efectos del agotamiento del
derecho de distribucién, restringiendo las facultades del primer adquirente en
la reventa de las copias de los programas. Para ello se basa en el respeto al
derecho de reproduccién que el articulo 4.1.a) de la Directiva 2009/24 reconoce
al titular del programa de ordenador.

Aun cuando se estime, como hace el Tribunal, que la primera venta de la copia
del programa agota el derecho de distribucién de Oracle sobre dicha copia, el
derecho de reproduccién de Oracle sobre el programa de ordenador permanece
intacto. Por consiguiente, razona el TJUE, para no vulnerar dicho derecho de
reproduccién es preciso que el adquirente inicial inutilice su propia copia al
revenderla. Sin embargo, en el caso descrito de «venta» parcial de la licencia,
el adquirente inicial de la copia del programa seguiria conservando dicha copia
sin hacerla inutilizable.

Mas aun, incluso si el «comprador» de la licencia «revendida» del programa
no lo reproduce en sus ordenadores, por tener ya instalado dicho programa y
haber adquirido la licencia con la tnica intencién de extender el ntimero de
usuarios autorizados a usarlo, tampoco el agotamiento del derecho de distribu-
cién facultaria al segundo adquirente para proceder asi. Ello es debido a que
la adquisicion de derechos de uso adicionales no se refiere a la copia sobre la
cual recae el derecho de distribucién que ha quedado agotado, sino que, en
su lugar, se refiere a la licencia de uso y sirve tnicamente para ampliar los
usuarios de la copia ya instalada.

Por tanto, teniendo en cuenta la disquisicién del TJUE, podemos afirmar que
no cabe la venta fraccionada de la licencia.
4.6. Declaracion final sobre la segunda cuestion prejudicial

Finalmente, a la vista del razonamiento expuesto, el TJUE responde a la segunda
de las cuestiones prejudiciales planteadas afirmando que «el articulo 4.2 de la

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n° 66 (septiembre-diciembre 2020)

58



El agotamiento del derecho de distribucion del software ...

Directiva 2009/24 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 informdtico, ha conferido igualmente, a cambio del
pago de un precio que le permita obtener una remuneracion correspondiente al
valor econdémico de la copia de la obra de la que es propietario, un derecho de
uso de tal copia, sin limite de duracién».

5. LA PRIMERA Y LA TERCERA CUESTIONES PREJUDICIALES: ¢EL ADQUIRENTE DE SEGUNDA
MANO ES ADQUIRENTE LEGITIMO?, ¢LE AMPARA EL LIMITE DEL ARTiCULO 5.1?

Pasa ahora el TJUE a ocuparse de las cuestiones prejudiciales primera y ter-
cera, es decir, si el adquirente de segunda mano de un programa de ordena-
dor es adquirente legitimo en el sentido del articulo 5.1 de la Directiva, y si,
como tal, puede beneficiarse del limite al derecho de reproduccién previsto
en el articulo 5.1 de la Directiva que permite, «salvo que existan disposiciones
contractuales especificas», la reproduccién no autorizada cuando sea necesaria
para la utilizacién del programa.

El TJUE parte de su aseveracién anterior de que la descarga de la copia del
programa de ordenador, unida al contrato de licencia, constituyen una uni-
dad indisociable que puede ser calificada de primera venta a los efectos del
agotamiento del derecho de distribuciéon de Oracle, en virtud del articulo 4.2
de la Directiva 2009/24. Por tanto, tras aquella primera venta y el correlativo
agotamiento del derecho de distribucion, el titular del programa, Oracle, no
puede impedir la reventa de la copia vy, por ello, «debe considerarse que el se-
gundo adquirente de la copia, como todo adquirente posterior, es un adquirente
legitimo». El programa ha sido adquirido sin infringir el derecho de distribu-
cién del titular, pues éste ha quedado agotado tras la primera venta, luego la
adquisicién ha sido legal y, por consiguiente, legitima. Consecuentemente, el
segundo adquirente es un adquirente legitimo.

En este sentido, el Tribunal rechaza la alegacién, de Oracle, Irlanda y los Go-
biernos francés e italiano, de que cuando el articulo 5.1 de la Directiva habla de
«adquirente legitimo» lo hace refiriéndose exclusivamente a aquellos que hayan
celebrado un contrato de licencia directamente con el titular de los derechos.
El argumento del TJUE para oponerse a este alegato es que, de admitirse, el
efecto util del agotamiento del derecho quedaria al arbitrio del titular de los
derechos, que podria impedir el uso de cualquier copia revendida simplemente
oponiéndose a su reproduccion.

En cambio, dado que el Tribunal considera al segundo adquirente como ad-
quirente legitimo, esto le permite afirmar que como tal puede beneficiarse del
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limite previsto en el articulo 5.1 de la Directiva, y en su virtud, realizar las
reproducciones necesarias para la utilizaciéon del programa.

Ahora bien, el articulo 5.1 requiere dos condiciones para la aplicabilidad del
mencionado limite. La primera condicién es, como hemos visto, que de dicha
excepcion sélo puede beneficiarse el adquirente legitimo. Como se ha sefialado,
el TJUE considera que el segundo adquirente es un adquirente legitimo, luego
dicha condicién se cumple. La segunda condicién viene impuesta por el articu-
lo 5.1 cuando afirma que el limite sera aplicable «salvo que existan disposiciones
contractuales especificas». Ahora bien, como vimos al comentar los hechos del
caso, el derecho cedido por Oracle lo era, seguin las disposiciones del contrato,
de forma no transmisible. Para salvar este obstaculo a la aplicacién de la ex-
cepcién del articulo 5.1 el Tribunal acude al Considerando 13 de la Directiva,
que establece «los actos de carga y de desarrollo necesarios a la utilizacion de
una copia de un programa legalmente adquirido, ..., no pueden ser prohibidos por
contrato». Por tanto, pese a la prohibicién contractual, la Directiva faculta al
adquirente legitimo a realizar la reproduccién del programa que sea necesaria
para su utilizaciéon con arreglo a su finalidad propuesta.

La interpretacién que el TJUE realiza del articulo 5.1 de la Directiva 2009/24
ha sido criticada por SANCHEZ ARISTI3! por contraintuitiva, pues supone que
aquel que ain no tiene una copia del programa puede, como usuario legitimo,
descargarlo precisamente para llegar a tener una copia de este, mientras que el
entendimiento tradicional de este articulo era, sefiala este autor, «que permite
realizar a quien ha adquirido y ya dispone de una copia del programa, actos de
reproduccion meramente técnicos que le sirven para hacer uso del programa».
Este parece ser también el sentido que el Abogado General da a el mencionado
articulo cuando afirma que «el objeto de esta disposicion se limita a permitir
a quien ya dispone de una copia del programa de ordenador a reproducir dicha
copia para utilizar el programa con arreglo a su finalidad propuesta. Sin embar-
go, no puede autorizar a quien todavia no dispone de una copia del programa a
reproducir dicho programa» .

5.1.  La apreciacion del Abogado General

A propdsito de las Conclusiones del Abogado General, debe senalarse que su
respuesta a las cuestiones primera y tercera fue muy diferente de la del Tribu-
nal. El Abogado General parte de la distincién «entre el derecho de distribucion,
que se agota, v el derecho de reproduccion, que no se agota». Por ello, a pesar
de admitir que la primera venta de la copia del programa agot6 el derecho de

3t R, SANCHEZ ARISTI, en La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea en ....
cit. p. 490.
32 Parrafo 98 de las Conclusiones del Abogado General.
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distribucién, sefala que el derecho de reproduccién que corresponde a Oracle
sigue siendo valido y eficaz, pues no es susceptible de agotamiento. Por tanto,
el segundo adquirente deberia recabar el permiso del titular, Oracle, para po-
der reproducir el programa. Y ello aun cuando esto suponga dejar sin efectos
practicos al agotamiento del derecho de distribucién.

El TJUE y el Abogado General se les plantea un mismo problema, al que dan
soluciones opuestas. El problema es que del tenor literal del articulo 4.2 de la
Directiva 2009/24 se desprende que el principio del agotamiento es inicamen-
te aplicable al derecho de distribucién y no al de reproduccién. El Abogado
General, en una interpretacion literal de este articulo, concluye que el segundo
adquirente necesita la autorizacién del titular del derecho para poder reproducir
el programa. En cambio, el TJUE salva este obstdculo mediante la aplicacién
del limite del articulo 5.1. Este articulo, como hemos visto, exige que no exista
disposicién contractual en contrario, pero el Tribunal acude al Considerando
13 segun el cual «los actos de carga y desarrollo necesarios a la utilizacién no
pueden ser prohibidos por contrato». Ahora bien, el Abogado General habia
considerado que el limite del articulo 5.1 no era aplicable al caso pues «la
referida disposicion, ..., sélo puede aplicarse a un adquirente contractualmente
vinculado al titular del derecho».

En efecto, que el articulo 5.1 comience diciendo «Salvo que existan disposi-
ciones contractuales especificas» suscita dos cuestiones. Una es que, de hecho,
en el caso existen estas disposiciones que se oponen a su aplicacién. Este
problema es resuelto por el Tribunal recurriendo a lo expuesto por el Consi-
derando 13. La otra cuestién consiste en que cuando el articulo 5.1 habla de
«disposiciones contractuales especificas» s6lo puede referirse al contrato cele-
brado con el titular del programa, pues es éste y no otro el tinico que puede
disponer del derecho de reproduccién, sobre cuyos limites trata el referido
articulo. Por tanto, cuando el articulo 5.1 habla del adquirente legitimo en
realidad se estd refiriendo a aquel que contrata directamente con dicho titular,
lo cual tiene varias implicaciones.

En primer lugar, implica que la Directiva, a diferencia del TJUE, separa la venta
de las copias del programa de la licencia de su uso. La venta de las copias,
que se vincula con el derecho de distribucién, es susceptible de agotamiento
en virtud del articulo 4.2. En cambio, el licenciamiento del uso se vincula con
el derecho de reproduccién, pues lo que se autoriza es precisamente la facul-
tad de reproducir el programa, y no es agotable. El «adquirente legitimo» es
el cesionario del derecho de reproduccién, no el comprador de una copia. El
concepto de «venta» que emplea la Directiva es distinto del concepto de «licen-
cia de uso». Sin embargo, el TJUE concibe a la «venta» como «el contrato que
transmite el derecho de uso del programa por tiempo indefinido», resultando
que el concepto de «venta» que sigue el Tribunal no es conforme con la Directiva.
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La segunda implicacién es que, si «adquirente legitimo» sélo lo es el que ha
contratado directamente con el titular del programa, entonces los segundos
adquirentes no podran beneficiarse del limite del articulo 5.1, deviniendo sus
adquisiciones indtiles por no poder reproducir el programa ni siquiera cuando
es imprescindible para su uso. En consecuencia, el agotamiento del derecho
de distribucién resulta intrascendente, pues en ultima instancia el titular del
programa tiene la potestad de autorizar o no la reproduccién que los segundos
adquirentes necesitan para hacerlo funcionar. Y ello, cabe sefialar, con inde-
pendencia de que la copia del programa en cuestién se encuentre en formato
fisico o inmaterial.

En relacién con esta cuestion, afirma APARICIO VAQUERO?® que «lo cedido
no es realmente un derecho de uso, sino, ..., el derecho de reproduccion de la
copia (que pertenece a la exclusiva del titular) limitado a permitir su utilizacion.
Por lo tanto, definiendo el niimero de copias que se pueden realizar a partir del
ejemplar y prohibiendo la cesion (mediante la reserva de la propiedad) lo que
hace el titular no es sino ejercitar su derecho a controlar el niimero de copias que
hay en el mercado, disponiendo de un derecho de reproduccion que realmente le
pertenece, una vez el programa es tratado legalmente como una obra literaria».

Estoy de acuerdo en considerar que la cesién efectivamente es del derecho de
reproduccién, sin embargo, creo que las consecuencias sobre las prerrogativas
del titular de los derechos son sensiblemente mayores a las consideradas por
Aparicio Vaquero. El titular no controla simplemente el niimero de copias en
el mercado como ocurre con las obras literarias, pues la mayoria de los libros
(con la excepcion de los e-books) no necesitan la reproduccién de la obra para
su utilizacién. Los programas si la requieren en todo caso. Por tanto, la inter-
pretacion literal de la Directiva 2009/24 obliga a concluir que el titular de los
derechos conserva siempre el derecho exclusivo sobre su reproduccién, y tiene
como ultima consecuencia la desapariciéon del mercado de segunda mano de
los programas de ordenador, tanto en soporte material como inmaterial.

Es esta una conclusién que no elude el Abogado General, que manteniendo un
criterio de interpretacién literal considerd, primero, que la Directiva 2009/24
es ley especial y que, por consiguiente, el concepto de distribucién publica
incluye la puesta a disposicién en linea de los programas, y segundo, que el
agotamiento del derecho de distribucién no afecta al derecho de reproduccion,
aunque ello suponga la inutilidad de dicho agotamiento.

En cambio, el TJUE, siguiendo un criterio de interpretacion teleolégica, evita
las consecuencias de la interpretacién literal de la Directiva, cuando consi-
dera que la reproduccién que realiza el segundo adquirente debe entenderse
como una reproduccién necesaria en el sentido del articulo 5.1 de la Directiva

3 J. A. APARICIO VAQUERO, InDret, julio 2016, p. 20.
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2009/24, pues de lo contrario careceria de eficacia el agotamiento del derecho
de distribucién previsto en el articulo 4.2 de la misma Directiva.

Parece completamente razonable entender que el legislador europeo no incluye
en sus Directivas disposiciones sin eficacia alguna y sin transcendencia practica.
Lo que no parece tan razonable es que el TJUE cambie de criterio interpretativo
abruptamente en una misma sentencia. Si se adopté un criterio de interpre-
tacién literal para considerar que la Directiva es ley especial deberia haberse
mantenido el mismo criterio a la hora dilucidar los limites del agotamiento del
derecho de distribucién. Pero no se hizo asi, sino que mas bien parece que se
fue alternando uno u otro criterio segin fuera mas conveniente para lograr un
fin de naturaleza econémica, la preservaciéon de un mercado del software que
maximice la competencia, evitando la compartimentacién de los mercados y
preservando el mercado de segunda mano.

5.2.  La ardua tarea de verificar la inutilizacion de las copias

Por tltimo, me referiré al alegato de Oracle que cuestiona la viabilidad en la
practica de verificar la inutilizacién de las copias de los programas que, como
reconocio el TIJUE, el primer adquirente tiene obligacién de realizar antes de
su reventa.

El TIUE rechaza este alegato, al igual que todos los demés presentados por
Oracle. El Tribunal admite la dificultad de comprobar la inutilizacién, pero
sostiene que esta dificultad no es menor respecto de los programas grabados
en soporte material. Finalmente concluye que para superar esta dificultad el
distribuidor debe emplear medios técnicos de proteccion.

Parece, como sefiala MINERO ALEJANDRE?®, «que aqui el tribunal no tiene en
cuenta que acaba de declarar agotado el derecho de distribucion con la primera
venta de la copia del programa de ordenador o, tras haberlo entendido agotado,
decide revivirlo ahora para tomar en consideracion la realidad actual. Realidad
que no es otra que la prdctica global de insertar en el software todo tipo de me-
canismos tecnoldgicos de control del acceso y uso».

En definitiva, el TTUE parte de la presuncién de que los usuarios se comportaran
conforme a la norma, a pesar del complicado control de su cumplimiento, y
hace recaer en los distribuidores el peso de demostrar el incumplimiento. Esta
solucién contrasta con la adoptada por los tribunales de los Estados Unidos,
como se verd en detalle més adelante en este trabajo3.

34 G. MINERO ALEJANDRE, Revista Juridica de la Universidad Auténoma de Madrid (RJUAM),
n°® 26, p. 175.
3 Ver caso ReDigi, en este trabajo.
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5.3. Declaracion final sobre la primera y la tercera cuestiones prejudiciales

Para concluir, el Tribunal, teniendo en cuenta todos los argumentos analiza-
dos, responde a la primera y a la tercera cuestiones prejudiciales afirmando
«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 orvdenador descargada de la
pdgina 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 cam-
bio del pago de un precio que permitia a este iltimo 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 del derecho de distribucion previsto en el articulo 4, apartado 2,
de la citada Directiva y podrd 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 tltima
disposicion».

6. CONSECUENCIAS ECONOMICAS DE LA SENTENCIA ORACLE c. USEDSOFT

Cuando la industria informatica comenzo6 a comercializar sus productos, dada la
facilidad de copia de los programas informaticos, pretendi6 controlar el nimero
de existencias en el mercado mediante la implementacién tanto de medidas
tecnolégicas como juridicas, lo cual dio lugar a la utilizacién de las llamadas
«licencias de uso»3. La industria vino confiando en que, con estos contratos,
podia impedir la transmisiéon de sus programas a terceros. Sin embargo, la
sentencia Usedsoft destruy6 esta presuncién e hizo tambalearse la confianza
en el modelo de negocio que la industria de la informética habia desarrollado,
ya que, como apunta APARICIO VAQUERO?%, la sentencia de hecho consagra
la legalizacién del mercado de segunda mano de los programas de ordenador.

Ello se vio agravado porque el mercado del software en 2012, cuando se dicté
la sentencia, era ya muy diferente al que existia en 1991, cuando se aprobd
la Directiva sobre proteccién juridica de los programas de ordenador. En los
anos 90 la mayor parte de los programas de ordenador eran comercializados
en formato fisico, mientras que en el siglo veintiuno la comercializacién
del software se realiza fundamentalmente a través de Internet. Por tanto,
las repercusiones de que el TJUE considerara que la descarga en linea de
programas de ordenador era un acto de distribucién sujeto a agotamiento,
y no un acto de comunicacién al publico, cobraron, potencialmente, mucha
mayor gravedad.

3 J. A. APARICIO VAQUERO, InDret, julio 2016, p. 16.
37 J. A. APARICIO VAQUERO, pe.i, n° 48, 2014. pp. 53 y 54.
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Como reaccion defensiva de la industria, APARICIO VAQUERO? sefala el
desarrollo de «la prestacion de servicios desde la nube, sin que sea necesario
la descarga de las copias de los programas» y la explotacion mediante licen-
cias temporales. BAYLINA MELE y CUERVA DE CANAS* coinciden con él
en el desarrollo de servicios de software en la nube y en el uso de licencias
temporales y renovables. Inciden estos autores en la necesidad de articular
mecanismos de pago periédico, con el consiguiente aumento de los costes
de gestion.

Todo ello parece configurar un escenario en el que la venta de las copias de
los programas, tal y como la concibe el TJUE, es cada vez mas sustituida por
su alquiler, cuando se cede el uso de una copia por tiempo limitado, o por no-
vedosas formas de explotacién, que, sin necesidad de transmitir copia alguna,
permiten el uso en linea del programa.

7. CONCLUSIONES SOBRE EL CASO ORACLE c. USEDSOFT

Empezaré senalando que incluso admitiendo la concepcién del Tribunal sobre
la «venta» de las copias de los programas se nos plantean problemas. El TJUE
afirma que hay agotamiento del derecho de distribucién porque la descarga del
programa unida al contrato de licencia de uso por tiempo indefinido equivale
a una primera venta. Por tanto, la venta, en la concepcién de TIJUE significa
transmisién de la propiedad y se configura por la combinacién de dos elemen-
tos: primero, la descarga del programa que se equipara a la entrega de la cosa
y, segundo, la autorizacién de su uso por tiempo indefinido. Ahora bien, estos
elementos estan presentes en la relacién entre Oracle y sus clientes, pero, como
hemos visto®, Usedsoft adquiere y revende licencias de uso de los programas,
mas en ningin momento facilita su descarga, o entrega de ninguna forma la
posesion de las copias. Falta pues, en la relaciéon de Usedsoft con sus clientes,
uno de los elementos que el Tribunal ha configurado como necesarios para en-
tender que se produce una venta. ;Podemos, asi pues, considerar que Usedsoft
estd revendiendo las copias de los programas?

En mi opinién, de acuerdo con la concepcién del Tribunal, no podemos conside-
rar las operaciones que realiza Usedsoft con sus clientes como ventas. Entonces,
aun admitiendo que cuando Oracle «vendié» las copias de los programas a sus
clientes se agot6 su derecho de distribucién sobre las mismas, cabe preguntarse
si tal agotamiento faculta a Usedsoft para llevar a cabo las operaciones que
realiza sobre los programas, que no son ventas.

3 J. A. APARICIO VAQUERO, pe.i.,. cit. p. 54.

3 M. BAYLINA MELE y J. A. CUERVA DE CANAS, «Comunicaciones en Propiedad Industrial ...»
cit, pp. 142 y 143.

4 Ver epigrafe II.1.
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Si atendemos a la concepcién general del Derecho de la Unién Europea del
concepto de distribucién estd claro que el derecho de distribucién abarca la
venta u otra forma de transferencia de la propiedad, y ninguna otra operacién.
Asi, el articulo 4 de la Directiva 2001/29 afirma que el derecho de distribucién
es el derecho a «autorizar o prohibir toda forma de distribucién al piiblico, ya sea
mediante venta o por cualquier otro medio», debiendo entenderse la expresion
«por cualquier otro medio» como cualquier otro medio de «transferencia de la
propiedad», tal y como establece el articulo 6 del TODA, norma conforme a la
cual ha de interpretarse la Directiva 2001/29 en virtud de su Considerando 15.

Sin embargo, aqui volvemos a toparnos con la concepcién del TJUE de la Direc-
tiva 2009/24 como ley especial, a la que no aplica los dispuesto en la Directiva
2001/29 ni en ninguna otra. Si nos cenimos exclusivamente a lo legislado en
la Directiva 2009/24 tenemos que el articulo 4.1 a) reconoce el derecho exclu-
sivo a autorizar «cualquier forma de distribucion piiblica, incluido el alquiler».
El derecho de distribucién se agota, conforme al articulo 1.2, con la primera
venta, pero comprende, en virtud del articulo 4.1, mas que la venta u otras
transferencias de la propiedad, pues el alquiler, incluido en el &mbito del derecho
de distribucién por el citado articulo, no supone transferencia de propiedad
alguna. Por consiguiente, si inicamente tomamos en consideracién la Directiva
2009/24, las operaciones que realiza Usedsoft y que denomina «reventas» (pese
a no ser ventas de ninguna clase), si podrian considerarse actos de distribucion,
comprendidos dentro del concepto amplio y de limites imprecisos que de este
derecho traza el articulo 4 de la Directiva, y ser licitas en virtud del agotamiento
del derecho de distribucién de Oracle.

Por tanto, en ultima instancia, lo decisivo es determinar si la especialidad de
la Directiva 2009/24 obliga a excluir completamente la interpretacién confor-
me al resto del ordenamiento de la Unién Europea, tal y como pretende el
TJUE, o si, por el contrario, el caracter especial de dicha Directiva no excluye
la interpretacién sistemaética de la misma. Paso a ocuparme de esta cuestion.

Todo el razonamiento del TJUE a lo largo de la sentencia viene condicionado
por el caracter de ley especial de la Directiva 2009/24. Dicho caracter deriva,
como hemos visto, del articulo 1.2 a) de la Directiva 2001/29 que establece
que «la presente Directiva dejard intactas y no afectard en modo alguno a las
disposiciones comunitarias vigentes relacionadas con la proteccion juridica de
los programas de ordenador».

A la vista de este articulo el caracter de ley especial de la Directiva 2009/24, en
relacién con la Directiva 2001/29, me parece claro e incuestionable. Este caracter
de especialidad implica que en aquellas materias que ambas normas concurran
a regular, tratdndose de programas de ordenador, la regulaciéon contenida en
la Directiva 2001/29 cede frente a las disposiciones de la Directiva 2009/24.
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Ahora bien, que en caso de colisién entre ambas normas al regular un aspecto
concreto deba prevalecer la norma especial no obsta a que, en aquellos aspec-
tos no regulados por la Directiva 2009/24, la Directiva 2001/29 pueda entrar a
completar su regulacién.

La Directiva sobre la proteccién juridica de los programas de ordenador se
aprobo6 en 1991, el mismo afio que estuvo por primera vez disponible la world
wide web (www)*' y antes de su gran desarrollo y popularizacién. Por tanto,
es completamente normal que el legislador de la Unién Europea no tuviera en
cuenta Internet al redactar la Directiva 91/250 y, consecuentemente, no previera
un derecho de comunicacién publica en su articulado.

Esto no significa que el legislador europeo pretendiera dar una regulacién
distinta a los programas de ordenador a la que acabaria dando a las restantes
obras protegidas por la propiedad intelectual, sino simplemente que no con-
templ6 la necesidad de regular un derecho de comunicacién publica para los
programas de ordenador que en aquel momento parecia inutil. La evolucién
de la tecnologia y del mercado del software han hecho que, paradéjicamente,
este derecho se haya convertido en uno de los mas importantes.

Nadie, ni siquiera el TJUE, considera que los titulares de programas de orde-
nador no tienen un derecho exclusivo a transmitir sus programas de ordenador
«al ptiblico no presente en el lugar en el que se origina la comunicacion»*. Al
no preverlo expresamente la Directiva 2009/24 el TJUE opta por suplir la la-
guna legal mediante una interpretacion extensiva del concepto de distribucién
publica del articulo 4.1.c) de la propia Directiva. Sin embargo, como sefiala
APARICIO VAQUERO®,«en 1991, la referencia en el articulo 4.2 DPO a «cual-
quier forma de distribucion piiblica» fue el modo de reconocer la posibilidad de
comercializacion de las copias de programas de muy distintas formas, incluidas
las que en la prdctica se conocian como «licencias», v la propia compraventa,
no la contemplacion expresa de una «comunicacion publica» en que cupieran
contratos calificables de «compraventa». Es por ello que, a continuacion, tenia
sentido referir el agotamiento solo a este tipo contractual o a cualquiera otro que
transmitiera la propiedad».

Tampoco la Comisién estuvo de acuerdo con la interpretacién extensiva del
concepto de distribucién publica del articulo 4 c¢) de la Directiva 91/250, y en
su informe sobre la transposicion y efectos de dicha Directiva*, sefala que el
mencionado articulo «actualmente no establece el derecho exclusivo del autor

4 R. CANEDO ANDALIA, ACIMED, vol.12 no.1, Enero-febrero 2004, p. 14.

4 Considerando 23 Directiva 2001/29.

4 J. A. APARICIO VAQUERO, InDret, julio 2016, p. 20.

4 Informe de la Comision al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Econémico y Social sobre
la transposicién y efectos de la Directiva 91/250/CEE sobre la proteccién juridica de programas de
ordenador, Bruselas 10/04/2000, COM (2000) 199 final, p. 18.
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de autorizar la puesta a disposicion del piiblico de su obra de manera que las
personas puedan acceder a ella desde el lugar y el momento que elijan». Por ello,
el Comisario Monti afirmé en el Parlamento Europeo que el agotamiento sélo
es aplicable a la venta de copias, entendidas como bienes, mientras que la dis-
tribucién mediante servicios en linea no implica el agotamiento®.

Pero la interpretacién extensiva del concepto de distribucién al publico no es
la Gnica alternativa para colmar la laguna existente en la Directiva 2009/24.
También cabe aplicar el concepto de comunicacién al publico previsto en el
articulo 3 de la Directiva 2001/29. La aplicacién de esta norma dejaria intactas
y no afectaria «en modo alguno a las disposiciones comunitarias vigentes relacio-
nadas con la proteccion juridica de los programas de ordenador», pues vendria
a complementar a la Directiva sobre la proteccién juridica de programas de
ordenador, sin colisién de ningin tipo. Especialmente si se tiene en cuenta
que la Directiva 2001/29 es la que corresponde aplicar para la protecciéon de
las obras literarias, y los programas de ordenador, conforme al articulo 1.1 de
la Directiva 200/24 (y también conforme al articulo 4 del TODA), se protegen
como obras literarias.

Es mas, como reconoce el propio Tribunal de Justicia en el pardgrafo 60 de
la sentencia Usedsoft, «ciertamente, los conceptos empleados por las Directivas
2001/29 y 2009/24 deben tener, en principio, el mismo significado». Igualmen-
te, la STJUE de 4 de octubre de 2011 (C-403/08 y C-429/08) Premier League,
en su paragrafo 188, afirma «habida cuenta de las exigencias de unidad y de
coherencia del ordenamiento juridico de la Unidn, los conceptos empleados por
todas estas Directivas deben tener el mismo significado, salvo que el legislador
de la Union haya expresado una voluntad diferente en un contexto legislativo
preciso». Efectivamente, el impreciso concepto de distribucién publica del ar-
ticulo 4.1 de la Directiva 2009/24 no puede entenderse como un mandato al
intérprete para que anule el sentido perfectamente definido que tienen los
conceptos de comunicacién al publico y distribucién en la Directiva 2001/29 y
en la jurisprudencia que la interpreta. Por tanto, no hay ningtin inconveniente
a aplicar esos mismos conceptos a la proteccién de las obras literarias que son
los programas de ordenador. En igual sentido podemos entender que, en una
sentencia posterior (el caso Ranks, que se comentard més adelante, paragrafo
27), el Tribunal de Justicia afirmara que el agotamiento del derecho de distri-
bucién de la copia de un programa se produce cuando esta se haya vendido
por el titular del derecho o con su consentimiento en la Unién, por analogia
con el articulo 4 de la Directiva 2001/29.

Pese al caricter especial que el Tribunal atribuye a la Directiva 2009/24, ha
recurrido en varias ocasiones a la Directiva 2001/29, lo que sugiere que, para

4 Respuesta del Comisario Monti a la pregunta oral H-0436/95 de Arthur Newens, Parlamentario
Europeo (11.7.1995), Debates del PE (ed.ES) n° 466, p. 189.
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el Tribunal, la frontera entre una y otra no es tan infranqueable como sostiene
en el caso Usedsoft.

Del mismo modo, parece que la intencién del legislador de la Unién Europea
era precisamente suplir la laguna existente a través de la Directiva 2001/29
pues, como apunta el informe de la Comisién?®, «en la propuesta de Directiva
sobre derechos de autor vy derechos afines en la sociedad de la informacion se estd
teniendo en cuenta la necesidad de que la Comunidad garantice el cumplimiento de
los requisitos del Tratado sobre Derecho de Autor de la OMPI elaborando normas
complementarias sobre la puesta a disposicion de los programas de ordenador».

Debe recordarse que el TODA, que en su articulo 4 establece que los programas
de ordenador se protegeran como obras literarias, en su articulo 8 reconoce a
los autores de las obras literarias el derecho exclusivo de comunicacién publi-
ca «comprendida la puesta a disposicion del ptiblico de sus obras, de tal forma
que los miembros del piiblico puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el
momento que cada uno de ellos elija».

En relacién con ello, hay que tener en cuenta que si bien el TJUE puede am-
pararse en el articulo 1.2 a) para excluir la aplicacién de la Directiva 2001/29
(o en el articulo 2 a de la Directiva 96/9, por lo que se refiere a la normativa
de bases de datos) a los programas de ordenador, no hay ninguna norma que
pueda esgrimirse para justificar la exclusion del TODA. De hecho, la propia
Directiva 2009/24 en su Considerando 9 establece que «La Comunidad se ha com-
prometido plenamente a fomentar una normalizacion de cardcter internacional»,
y en su Considerando 11 dispone que la expresiéon del programa de ordenador
debe protegerse de acuerdo con «los convenios internacionales en la materia».

A la vista de lo expuesto, se puede concluir que, existiendo una laguna en la
Directiva 2009/24 en lo relativo a la regulacién del derecho de comunicacién
publica de los programas de ordenador, esta laguna puede suplirse acudiendo a
la regulacién general de las obras protegidas por la propiedad intelectual, que
se contiene en la Directiva 2001/29, y que ha de interpretarse de acuerdo con
el TODA, conforme al Considerando 15 de dicha Directiva. Por consiguiente, a
los programas de ordenador, protegidos como obras literarias, les es aplicable el
derecho de comunicacién publica previsto en el articulo 3 de la Directiva 2001/29.

III. EL CASO ART & ALLPOSTERS INTERNATIONAL BV C.
STICHTING PICTORIGHT

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea de 22 de enero de
2015 (asunto C-419/13) no se refiere a programas de ordenador, sino a obras

4 Ibidem.
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plasticas, y no aplica la Directiva 2009/24, sino la Directiva 2001/29. Por ello, a
priori, podria parecer fuera de lugar en este trabajo. Sin embargo, es esta una
sentencia relevante en la definicién, por el TJUE, del concepto de agotamiento
del derecho de la Directiva 2001/29. Concepto que resulta interesante contrastar
con el defendido por el mismo Tribunal en relacién con la Directiva 2009/24.
Y, ademads, como veremos en el siguiente epigrafe del trabajo, al TJUE se le
planteara en el futuro la aplicacién del concepto de agotamiento mantenido en
el caso Allposters a los programas de ordenador. Por todo ello paso a exponer
brevemente la sentencia Allposters.

Allposters es una empresa que comercializa reproducciones de obras de pintores
célebres en distintos soportes. Uno de los soportes empleados eran lienzos, a los
que se transferian las obras, desde p6steres en papel, gracias a un proceso quimico.

El desarrollo de esta actividad motivé la interposicién de una demanda contra
Allposters por parte de Pictoright, entidad holandesa de gestién de derechos de
autor, por la vulneracion de los derechos de autor de sus representados.

En el curso del correspondiente procedimiento, el Hoge Raad der Nederlanden
(Tribunal Supremo de Holanda) plane6 al TJUE varias cuestiones prejudiciales.
Dichas cuestiones, como sefala el Tribunal de Justica, «deben entenderse en el
sentido de que el 6rgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si la regla
de agotamiento del derecho de distribucion prevista en el articulo 4, apartado 2,
de la Directiva 2001/29 se aplica a una situacion en la que una reproduccion de
una obra protegida, tras haber sido comercializada en la Union con el consenti-
miento del titular del derecho de autor, ha sido objeto de una modificacion de su
soporte, como, por ejemplo, la transferencia sobre un lienzo de tal reproduccion,
que aparecia en un poster de papel, y ahora se comercializa de nuevo con esa
nueva forma.

El TJUE comienza su andlisis refiriéndose al alegato de Pictoright segun el cual
la transferencia de las obras a los lienzos no eran actos de reproduccién sino
transformaciones. Con ello Pictoright pretendia evitar la aplicacién del principio
del agotamiento del derecho regulado en el articulo 4.2 de la Directiva 2001/29.
El derecho de transformacién no estd armonizado por la Directiva 2001/29 y
se rige por el articulo 12 del Convenio de Berna, que no prevé ninguna clase
de agotamiento.

El Tribunal desestima este razonamiento porque las obras transferidas eran las
mismas en los posteres y en los lienzos. No aprecia, por tanto, transformacion
alguna, sino reproduccion.

A continuacién, el TJUE sefiala que en el caso se cumplen los requisitos del
articulo 4.2 para el agotamiento del derecho, esto es, que el original o las co-
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pias de una obra se hayan comercializado por el titular del derecho o con su
consentimiento y que dicha comercializacién se haya producido en la Unién.

Ahora bien, la cuestiéon que se plantea en este punto (y es la cuestién clave)
es si el agotamiento del derecho de distribucién se refiere al objeto tangible al
que la obra esta incorporada, o bien, si por el contrario se refiere a la obra (o
su copia) en si misma considerada, con independencia de su soporte.

El Tribunal de Justicia resuelve esta cuestién mediante una interpretacion literal
de la Directiva 2001/29. Primero, llama la atencién sobre el articulo 4.2 que,
al regular el agotamiento, establece que este se produce tras la primera venta
u otro tipo de cesién de la propiedad «del objeto». En segundo lugar, se refiere
al Considerando 28, seguin el cual el derecho de distribucién se refiere a «la
obra incorporada en un soporte tangible».

Ademas, el TJUE cita el articulo 6.1 TODA y recuerda (aqui si) la declaracién
concertada en virtud de la cual las expresiones «copias» y «original y copias»
deben entenderse referidas «exclusivamente a las copias fijadas que se pueden
poner en circulacién como objetos tangibles».

En base a las normas mencionadas, el Tribunal concluye que «debe declararse
que el agotamiento del derecho de distribucion se aplica al objeto tangible en el
que se incorpora una obra protegida o su copia si éste se ha comercializado con
el consentimiento del titular del derecho de autor».

Como puede observarse, la solucién adoptada por el TJUE en esta sentencia con-
trasta llamativamente con su posicion en el caso Usedsoft. Con ella, el Tribunal
de Justicia confirma una marcada dicotomia entre los programas de ordenador
y el resto de obras protegibles en lo relativo al derecho de distribucién.

IV. EL CASO RANKS Y VASILEVICS C. MICROSOFT.CORP

En su sentencia 12 de octubre de 2016 (asunto C-166/15) el TIUE volvié a
ocuparse del principio de agotamiento del derecho de distribucién, ratificando
su doctrina anterior, pero, a la vez, afadiendo un interesante matiz que ayuda
a perfilar su concepto del mencionado principio.

Los sefiores Ranks y Vasilevics estaban incursos en un proceso penal por haber
vendido, en un mercado electrénico, méas de 3000 copias, en formato fisico
(CDs), de programas de ordenador, cuya titularidad correspondia a Microsoft
Corp. Es importante tener en cuenta que los CDs ofrecidos en venta no eran
los que originalmente entregé Microsoft a sus clientes incorporando las copias
de sus programas, sino copias de estos CDs originales.
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Puesto que los hechos imputados tuvieron lugar entre 2001 y 2004, antes de
la entrada en vigor de la Directiva 2009/24, el TIUE los enjuicia conforme
a la Directiva 91/250. Ello no supone un gran cambio pues, como hemos
visto, la Directiva de 2009 no es mas que la version codificada de la Direc-
tiva de 1991.

En el transcurso del correspondiente procedimiento los sefiores Ranks y
Vasileviés solicitaron y obtuvieron del Tribunal de Apelacién el planteamiento
al TJUE de las siguientes cuestiones prejudiciales:

1) ¢Una persona que ha adquirido un programa de ordenador con licencia «usa-
do» [grabado] en un disco que no es original, que funciona y que ningtin otro
usuario utiliza, puede, con arreglo a los articulos 5, apartado 1, y 4, apartado 2,
de la Directiva 2009/24/CE, invocar el agotamiento del derecho a distribuir un
ejemplar (copia) de ese programa de ordenador, cuyo primer comprador lo ad-
quirié al titular de los derechos con el disco original, [cuando] el disco [original]
se ha deteriorado, vy si el primer adquirente ha borrado su ejemplar (copia) o ya
no lo utiliza?

2) Si la respuesta a la primera cuestion es afirmativa, entonces, ;una personda
que puede invocar el agotamiento del derecho a distribuir un ejemplar (copia) del
programa de ordenador tiene derecho a revender este programa de ordenador en
un disco que no es el original a una tercera persona, en el sentido de los articu-
los 4, apartado 2, y 5, apartado 2, de la Directiva 2009/24/CE?».

La defensa de Ranks y Vasileviés consistia en afirmar que los CDs por ellos
vendidos eran las copias de seguridad o salvaguardia que los clientes de Mi-
crosoft habian hecho de sus CDs originales al amparo del limite previsto en al
articulo 5.2 de la Directiva 91/250 segun el cual «la realizacién de una copia
de salvaguardia por parte de una persona con derecho a utilizar el programa no
podrd impedirse por contrato en tanto en cuanto resulte necesaria para dicha
utilizacion.»

Las copias originalmente proporcionadas por Microsoft, segin Ranks y Vasilevics,
se habian perdido o dafiado. Por ello, sus adquirentes legitimos, los clientes de
Microsoft, cuando decidieron revender las copias de sus programas lo hicieron
con los discos en los que habian realizado las copias de seguridad. Ranks y
Vasilevi¢s compraron estas copias y, a su vez, las volvieron a revender. Con base
en ello solicitaban la aplicacién de la doctrina del agotamiento del derecho de
distribucién sentada por el TIUE en el caso Usedsoft.

Como hemos visto, esta doctrina supone que la cesién por tiempo ilimitado
de un derecho de uso de un programa, acompanada de la entrega de la copia
de dicho programa, con independencia de que la copia se entregue en soporte
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material o inmaterial, agota el derecho de distribucién del titular; siempre que
el adquirente inicial inutilice su copia en el momento de la reventa.

En sus Conclusiones?, el Abogado General rechazé la posibilidad de aplicar
la doctrina del agotamiento*® al caso planteado. De entre sus argumentos para
ello destacan dos.

En primer lugar, en una interpretacién literal del articulo 4 c) de la Directiva
91/250, hizo hincapié en que dicho articulo, al regular el agotamiento del de-
recho de distribucién tras la primera venta de una copia del programa, afirma
que aquel se produce precisamente respecto de dicha copia. Esto, entiende el
Abogado General, excluye que el agotamiento pueda producirse respecto de
cualquier otra copia distinta a la primera originalmente vendida por el titular
0 con su consentimiento.

El segundo argumento empleado por el Abogado General consiste en una inter-
pretacién analégica del articulo 4.2 de la Directiva 2001/29, y del analisis de este
que realiza el TJUE a propdsito del caso Allposters. Como hemos visto, en esta
sentencia el Tribunal de Justicia establecié que el agotamiento del derecho de
distribucién se limitaba al soporte original vendido por el titular, no pudiendo
extenderse al nuevo soporte que incorpora la obra protegida. De igual forma,
entiende el Abogado General, el agotamiento del derecho de distribucién pre-
visto en al articulo 4 c) de la Directiva 91/250 «solo beneficia al soporte original
vendido por el titular o con su consentimiento».

Noétese que el planteamiento del caso que hace el Abogado General supone, de
facto, la abolicién de la doctrina Usedsoft sobre el agotamiento del derecho.
Como se sefialé en su momento, esta doctrina descansa en la indiferencia del
soporte en que se realice la distribucién de la copia del programa®. La copia del
programa, respecto de la que opera el agotamiento, es una realidad inmaterial
e independiente del concreto soporte fisico al que pueda estar incorporada.
De hecho, el Tribunal vino a equipar la copia del programa con la licencia de
su uso. Ello permiti6é entender al TIUE que la descarga en linea de una copia
del programa colmaba los requisitos del agotamiento exactamente igual que la
venta de la copia en un soporte fisico, como un CD.

Sin embargo, el Abogado General, en sus Conclusiones, cuando sostiene que el
agotamiento se produce tinicamente respecto de la primera copia vendida por el
titular del derecho, entiende por «copia del programa», al menos a efectos del
agotamiento, no la realidad inmaterial consistente en el contrato que autoriza el
uso por tiempo indefinido del programa, sino una realidad tangible consistente

47 Conclusiones del Abogado General Sr. Henrik Saugmandsgaard, presentadas el 1 de junio de 2016.
4 Paragrafos 38 a 54.
4 STJUE Usedsoft (C-128/11), paragrafo 47.
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en la reproduccion de «un conjunto de instrucciones cuyo objeto es hacer que un
instrumento de proceso de informacion, un ordenador, desempevie sus funciones
caracteristicas» en un disco compacto®. Por eso, el Abogado General distingue
entre el copias materiales originales y copias materiales no originales®'. Asi se
establece una relacién entre agotamiento del derecho de distribucién y copias
fisicas que colisiona frontalmente con la doctrina del TJUE.

Ademas, el Abogado General, en el segundo de los argumentos referidos, apli-
ca por analogia el articulo 4.2 de la Directiva 2001/29 (o las consecuencias
de su interpretaciéon por el TIUE en el caso Allposters), cuando, conforme a
la sentencia Usedsoft, la Directiva 2009/24 (y también la Directiva 91/250) es
ley especial a la que no aplica lo dispuesto en la Directiva de la Sociedad de
la Informacién. De otra forma, estableciéndose en la sentencia Allposters la
vinculacién entre soporte fisico original y agotamiento del derecho de distri-
bucién, su aplicaciéon a los programas de ordenador es incompatible con la
doctrina Usedsoft.

Por todo ello el Tribunal de Justicia rechaza los argumentos del Abogado Ge-
neral y ratifica la doctrina Usedsoft, afirmando que «el adquirente legitimo de
la copia de un programa de ordenador, que tiene una licencia de uso ilimitado
de dicho programa pero que ya no dispone del soporte fisico de origen en el que
esta copia le fue entregada inicialmente porque la ha destruido, daviado o extra-
viado no puede, por este mero hecho, ser privado de toda posibilidad de vender
de segunda mano dicha copia a un tercero»>.

Como explicacion a esta divergencia de criterios entre el TJUE y el Abogado
General, MORALEJO IMBERNONS® indica que mientras el Abogado General
«se estaba refiriendo, en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas en el
litigio principal, a la reventa de las copias fisicas no originales de programas de
ordenador, .... El TIUE, en cambio, alude a la reventa de la copia adquirida con
la licencia de uso ilimitado cuando el soporte fisico original al que se hallaba
incorporado tal copia se hubiera daviado, destruido o extraviado».

No obstante, aunque el Tribunal de Justicia rechace los argumentos del Abogado
General relativos al agotamiento del derecho de distribucién, acepta el que se
refiere al limite de la copia de salvaguardia.

50 Definicién de Programa de Ordenador en el Considerando 1.1. Propuesta de Directiva del Consejo
sobre proteccién juridica de programas informéticos, Presentada por la Comisién el 5 de enero
de 1989, COM(88) 816 final.

51 Paragrafo 21.

2. STJUE Ranks (C-166/15), pardagrafo 53.

53 N. MORALEJO IMBERNON, «Analisis y comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unién Europea de 12 de octubre de 2016», en La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de
la Unién Europea en materia de propiedad intelectual, ed. Instituto de Derecho de Autor. Madrid,
2017, p. 796.
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En concreto, el TJUE estima, con el Abogado General, que el limite del articu-
lo 5.2 de la Directiva 91/250, en tanto establece una excepcién a un derecho
exclusivo, ha de ser objeto de una interpretacién estricta. Este articulo exige
dos requisitos para que la realizacién de la copia de salvaguardia sea legitima:
que la copia se realice por la persona con derecho a utilizar el programa y que
sea necesaria para su utilizacién. En base a estos requisitos el Tribunal deduce
que «la copia de salvaguardia de un programa de ordenador sélo puede realizarse
v utilizarse para responder a las necesidades de la persona que tiene derecho a
utilizar dicho programa vy, por lo tanto, que esta persona no puede, aun cuando
haya datiado, destruido, o incluso extraviado el soporte fisico original de dicho
programa, usar la copia a efectos de la reventa de dicho programa de ordenador
usado a un tercero»,

Finalmente, el TJUE concluye que «los articulos 4, letras a) y c), y 5, apartados
1y 2, de la Directiva 91/250 deben interpretarse en el sentido de que, aunque el
adquirente inicial de la copia de un programa de ordenador acompaviada de una
licencia de uso ilimitado tiene derecho a revender esta copia usada y su licencia
a un subadquirente, en cambio, cuando el soporte fisico de origen de la copia que
se le entregé inicialmente estd daviado o destruido o se ha extraviado, no puede
proporcionar a este subadquirente su copia de salvaguardia de este programa sin
autorizacion del titular de los derechos»>.

Ahora bien, si, como hemos visto, el TJUE identifica la copia del programa con
la licencia de su uso, adoptando una concepcién de esta puramente inmaterial,
en la que el soporte es un elemento meramente accesorio sin transcendencia
alguna a efectos juridicos, cabe preguntarse en qué se diferencia la copia de
salvaguardia de cualquier otra copia del programa.

La respuesta no puede ser mas que en la finalidad con que una y otra copia se
realizan. La persona con derecho a utilizar el programa puede realizar dos tipos
de copias, las que le permiten sendos limites previstos en los apartados 1y 2
del articulo 5; las reproducciones necesarias para la utilizacién del programa
y la copia de salvaguardia que, dice la Directiva, también ha de ser necesaria
para su utilizacién.

Resulta claro que, por razones técnicas, la reproduccién de un programa es
necesaria para su utilizacién. Sin embargo, no lo es tanto cuando la realizacion
de una copia de salvaguardia es requerida para la utilizacién del programa. De
hecho, el articulo 5.1 de la Propuesta de la Directiva 91/250 no incluia el limite
de copia de seguridad, y afirmaba que «Cuando la realizacién de una copia de
seguridad es esencial para la utilizacién del programa, el titular suele autorizarlo

5% STJUE Ranks (C-166/15), paragrafo 43.
5 Ibidem, paragrafo 57.
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de forma expresa»>®, lo que sugiere que no siempre es necesaria. Sin embargo,
el TJUE no aclara en su sentencia cuando la copia de salvaguardia/seguridad
es necesaria para la utilizacién del programa.

Una copia de salvaguardia, como su propio nombre indica, es una medida de
seguridad. Y una medida de seguridad, aunque puede ser prudente, beneficiosa
o positiva, no puede decirse, en principio, que sea necesaria para la utilizacién
del programa, pues este puede ejecutarse sin su utilizacién.

Ahora bien, si tenemos en cuenta que la copia del programa y su soporte son
realidades distintas, puede ocurrir que la pérdida o destruccién de éste supon-
ga la imposibilidad de usar aquel. En ese caso, si seria necesaria la copia de
seguridad para la utilizacién del programa, cumpliéndose el requisito exigido.
Pero, nétese que esta circunstancia s6lo podria darse en el supuesto de distri-
bucién de los programas en soporte material, mientras que, si la descarga se
realiza en linea, resulta inconcebible la posibilidad de destruccién del soporte
e, igualmente, la necesidad de una copia de seguridad.

La cuestion es que en realidad cuando la Directiva establece que el agotamiento
del derecho de distribucién se produce con la primera venta de la copia esta
pensando en copias fisicas. Por tanto, la copia respecto de la que se ha agotado
el derecho de distribucion estd plenamente vinculada al soporte material en el
que se ha distribuido. Ello significa que, si a partir de la copia contenida en ese
soporte se realizan nuevas copias en otros soportes, el agotamiento no opera
respecto de ellos. En otras palabras, el adquirente de un programa contenido
en un soporte material puede revender el programa, siempre vinculado a su
soporte, gracias al agotamiento del derecho de distribucién. Esta misma per-
sona, en virtud del articulo 5.2 también puede realizar una copia de seguridad
que lo incorpore a un soporte distinto, pero sobre esa copia sigue vigente el
derecho de distribucién del titular que le impide su reventa.

Si se suprime la distincién entre copias en soporte material, que pueden llegar
a necesitar la copia de salvaguardia para ser utilizadas, y copias descargadas
de Internet, que no necesitan de copias de seguridad, pierde todo sentido la
condicién exigida por el articulo 5.2 de que la copia de salvaguardas «resulte
necesaria para dicha utilizacion» (la utilizacién del programa).

Concibiéndose la copia del programa como algo absolutamente inmaterial e
independiente del soporte en el que accidentalmente esta instalada, en el caso
hipotético de pérdida o destruccién de dicho soporte siempre seria posible la
descarga de una nueva copia de los servidores de la empresa suministradora.
Es mas, si, como se ha visto al analizar el caso Usedsoft, la copia se identifica

% Propuesta de Directiva del Consejo sobre proteccién juridica de programas informaticos, Pre-
sentada por la Comision el 5 de enero de 1989, COM(88) 816 final.
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con la licencia de uso del programa, de hecho, la pérdida del referido soporte
(y de la informacién en €él contenida) no supone pérdida de la copia del pro-
grama. Por tanto, en ningtn caso la copia de salvaguardia seria necesaria para
la utilizacién del programa. Con ello se llega a la conclusion de que si se lleva
hasta sus tltimas consecuencias la doctrina Usedsoft el limite del articulo 5.2
de la Directiva 2009/24 se revela superfluo e innecesario.

Antes de pasar al siguiente epigrafe de este trabajo, recordaré brevemente la
principal aportacién de la sentencia Ranks al concepto del TJUE de agotamiento
del derecho de distribucién.

En la sentencia Usedsoft, como vimos, el TJUE establecia que la regla del
agotamiento del derecho de distribucién también opera respecto de las copias
inmateriales de programas de ordenador cuando, juntamente con la entrega
de la copia del programa, se autoriza su uso por tiempo ilimitado. Pero en la
misma sentencia ya se limitaba el ambito de efectividad del agotamiento del
derecho de distribucién imponiéndose como requisito la inutilizacién de la
copia original. Con ello se venia a excluir la posibilidad de que la venta frag-
mentada de las licencias de los programas pudiera beneficiarse del agotamiento
del derecho de distribucién.

Ahora, en la sentencia Ranks, el TJUE fija una nueva restriccion al agotamiento
del derecho de distribucién al establecer que no opera respecto a las copias
de salvaguardia realizadas al amparo del articulo 5.2 de la Directiva 2009/24.

V. EL CASO VERENIGING OPENBARE BIBLIOTHEKEN C.
STICHTING LEENRECHT

Nuevamente, al igual que cuando se trat6 el caso Allposters, podria parecer que
el estudio de la sentencia que el Tribunal de Justicia dict6 el 10 de noviembre de
2016 (asunto C-174/15) se aparta del objeto de este trabajo. Al fin y al cabo, es una
sentencia que no se ocupa del agotamiento del derecho de distribucién respecto de
las copias vendidas de programas de ordenador, sino del préstamo de libros. Pero
los libros prestados son libros electrénicos, lo que lleva al TJUE a pronunciarse
sobre si la materialidad del soporte marca la frontera entre los libros comprendidos
dentro del concepto de préstamo de la Directiva y los que no. La respuesta del
Tribunal tendra relevantes consecuencias para el tema de este trabajo.

En este caso, la controversia vino suscitada por la elaboracién, por parte del
gobierno holandés, de un proyecto de ley de bibliotecas, que preveia la creacién
de una biblioteca digital nacional, y cuya regulacién descansaba en la premisa
de que los préstamos de libros electrénicos no estan amparados por el limite
de préstamo publico (articulo 6.1 Directiva 2006/115).
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La Vereniging Openbare Bibliotheken, entidad que agrupa a todas las bibliotecas
publicas de Holanda, se opuso a esta nueva regulaciéon e interpuso un recurso
ante los tribunales en el que solicitaba, esencialmente, que se declarase que la
ley de derechos de autor es aplicable a los préstamos digitales.

Por su parte, Stichting Leenrecht, es una fundacién que se ocupa, por man-
dato del Ministerio de Justicia, del cobro de las remuneraciones por prés-
tamo. La recaudacién es, posteriormente, repartida entre los titulares de
derechos, a través de las entidades de gestioén. Stichting Leenrecht se opone
a la pretension de Vereniging Openbare Bibliotheken, actuando en el juicio
como contraparte.

Como hemos visto, al TJUE se le plantea la cuestion de si el concepto de prés-
tamo de la Directiva 2006/115 es aplicable también al préstamo digital.

El Tribunal de Justicia comienza su andlisis fijandose en varios articulos de
la Directiva 2006/115. El articulo 1.1 que «no precisa si el concepto de «copias
de obras» que enuncia esa disposicién comprende también las copias que no se
fijan en un soporte fisico, como las digitales». El articulo 2.1. b) que, al definir
el concepto de préstamo, «no establece que los objetos a los que hace referencia
el articulo 1, apartado 1, de dicha Directiva incluyan asimismo los objetos intan-
gibles, como son los de naturaleza digital». Y el Considerando 7, que sefiala que
la Directiva tiene por fin aproximar las legislaciones de los Estados miembros
«de conformidad con los convenios internacionales vigentes».

Entre estos convenios internacionales figura el TODA y, por consiguiente, los
conceptos de «objetos» y de «copias» empleados por la Directiva 2006/115
deben interpretarse conforme al TODA. Pues bien, la Declaracién concer-
tada sobre el TODA%, a la que ya se ha hecho referencia anteriormente en
este trabajo, establece respecto del articulo 7 del TODA (relativo al derecho
de alquiler) que las expresiones «copias» y «originales y copias» se refieren
«exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulacion como
objetos tangibles». De ello deduce el Tribunal de Justicia que se excluye del
derecho de alquiler las copias digitales. Sin embargo, no llega a la misma
conclusion respecto del préstamo.

El TJUE considera que no ha de entenderse necesariamente que el legislador
europeo ha querido atribuir el mismo significado a los conceptos de «objetos»
y de «copias» al referirse al alquiler y al tratar del préstamo. Sostiene esta con-
clusiéon en base a que, primero, en algunas versiones lingiiisticas la directiva
no se refiere al «derecho» de alquiler y de préstamo, en singular, sino a los
«derechos» de alquiler y de préstamo, en plural; y segundo, en que el articu-

57 Declaraciones concertadas relativas al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptada el
20 de diciembre de 1996.
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lo 2.1 letras a) y b) define por separado el alquiler de objetos y el préstamos
de objetos de lo que, entiende el Tribunal, se deduce que unos y otros objetos
«no son forzosamente idénticos».

En mi opinién los argumentos empleados por el Tribunal son poco consistentes.
Que los articulos 1.1 y 2.1 b) de la Directiva no se refieran a objetos inmate-
riales no excluye, en principio, a las copias digitales, pero tampoco las incluye.
No obstante, el articulo 2.1 b) se refiere al préstamo de objetos y, como vimos
anteriormente en este trabajo, el TJUE en el caso Allposters, interpreté que la
utilizacion de la expresién «del objeto» por el articulo 4.2 de la Directiva 2001/29
implicaba la exclusién de su aplicacion respecto de las cosas intangibles. En
una interpretacién coherente de una y otra Directiva deberia sostenerse que, a
priori, tampoco en la Directiva 2006/115 cabe aplicar el derecho de préstamo
a las copias inmateriales o digitales.

Aun asi, llegado este punto, la posicién del TJUE seguiria siendo defendible en
base al Considerando 4 de la Directiva de alquiler y préstamo, que establece
que «la proteccion de los derechos de autor y derechos afines ha de adaptarse a
las realidades econémicas nuevas, como las nuevas formas de explotacién». Ello
podria amparar una interpretaciéon extensiva del concepto de préstamo.

El razonamiento del TJUE se encuentra frente a un nuevo obstaculo cuando se
tiene en cuenta el Considerando 7, que como hemos visto exige una interpreta-
cién conforme al derecho internacional, lo que nos remite al TODA. Como el
legislador de la Unién Europea regula conjuntamente el alquiler y el préstamo
seria 16gico y razonable pensar que los objetos a los que se refieren uno y
otro son los mismos y que, por lo tanto, lo que dice la Declaracién concertada
del TODA sobre el alquiler es igualmente aplicable al préstamo. Sin embargo,
strictu sensu, el TODA no se refiere al préstamo, y la posicién del TJUE en este
momento continda siendo salvable.

No obstante, su razonamiento quiebra cuando el TJUE afirma que no necesa-
riamente el legislador europeo ha querido atribuir el mismo significado a los
conceptos de «objetos» y de «copias».

El primero de sus argumentos para sostener esta afirmacién es que en algunas
de sus versiones lingiiisticas la Directiva se refiere a los «derechos» de alquiler
y de préstamo en plural. Es un argumento muy endeble. Que existan mas de
un derecho no significa que estos derechos diferentes no puedan recaer sobre
un mismo objeto. Ademas, si el Tribunal deduce que los términos «objetos» y
«copias» tienen distinto significado por el hecho de que en alguna de sus ver-
siones lingiiisticas la Directiva hable de «derechos» en plural, cabria preguntar
al Tribunal qué conclusién extrae de que en otras de sus versiones hable de
«derecho» en singular.
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El segundo de los argumentos del TJUE es que los apartados a) y b) del articu-
lo 2.1 definen por separado el alquiler de objetos y el préstamo de objetos. De
nuevo se trata de un argumento muy poco sélido. Si la Directiva 2006/115 define
por separado los conceptos de alquiler y préstamo es, légicamente, porque los
conceptos de alquiler y préstamo son diferentes. Que el Tribunal, sobre esta
base, considere que los objetos sobre los que recaen estos derechos diferentes
deban ser igualmente diferentes es un acto de voluntarismo puro. Si el legis-
lador europeo hubiera querido distinguir entre dos objetos distintos los habria
definido por separado, al igual que ha hecho con los derechos de alquiler y
préstamo. No lo hizo, y esa decision del legislador estd plena de significado.

Finalmente, el Tribunal de Justicia concluye que «no hay razén decisiva alguna
que permita excluir en cualquier supuesto el préstamo de copias digitales y de
objetos intangibles del dmbito de aplicacion de la Directiva 2006/115», ahadien-
do que excluir del d&mbito de aplicacién de la Directiva 2006/115 el préstamo
en forma digital seria contrario al Considerando 5, segin el cual la Directiva
persigue «una proteccion juridica adecuada de los titulares de derechos» que
les permita garantizar «unos ingresos suficientes que sirvan de base a nuevos
trabajos creativos y artisticos». Esta ultima apreciacion del Tribunal no deja de
ser irénica, teniendo en cuenta que Stichting Leenrecht comparecié en el juicio,
en defensa de los intereses de los titulares de derechos, precisamente abogando
por la exclusion del préstamo digital del ambito de la Directiva. Légicamente,
los autores y otros titulares de derechos prefieren tener un derecho exclusivo
que un derecho de mera remuneracién.

Antes de pasar al siguiente epigrafe debo referirme a las Conclusiones del Abo-
gado General®. En sus Conclusiones el Abogado General defiende la aplicacion
de la doctrina Usedsoft. Para ello se basa en que el caso Usedsoft «constituye
hasta la fecha la tinica sentencia en la que el Tribunal de Justicia ha interpretado
determinados conceptos del derecho de autor en el contexto del entorno digital»>
y en que la Directiva 2006/115 es lex specialis en virtud del articulo 1.2 b) de
la Directiva 2001/29, lo mismo que se sostuvo en la sentencia Usedsoft.

Cuando se estudi6 el caso Usedsoft se senalé la advertencia que SANCHEZ
ARISTI® ha realizado sobre el paragrafo 52 de dicha sentencia. Segiin este
paragrafo, la transferencia de la propiedad transforma el acto de comunicacién
del articulo 3 de la Directiva 2001/29 en un acto de distribucién del articu-
lo 4 de la misma, y el autor citado prevenia de que una generalizacion de
esta concepcién podria llevar a la superacién del concepto de comunicacién
al publico.

3 Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 16 de junio de 2016.

% Conclusiones del Abogado General, paragrafo 50.

% SANCHEZ ARISTI, en La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unién Europea en ...,
cit. p. 488.
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El TJIUE en la sentencia Usedsoft abrié las puertas a suprimir definitivamente
las diferencias entre comunicacién al publico y distribucién en el entorno di-
gital. Con la sentencia Vereniging Openbare Bibliotheken parecia encaminarse
a cruzar dicha puerta. Sin embargo, como veremos en el siguiente epigrafe,
el TJUE, en su ultima sentencia en la materia, rectifica hasta cierto punto su
posicién anterior, en el sentido de que restringe la supresién de las diferencias
entre reproduccién y comunicacién al publico al ambito de los programas de
ordenador, el de la Directiva 2009/24. Por el contrario, la tradicional distincién
se salva respecto del resto de las obras protegibles, es decir, en el ambito de
la Directiva 2001/29.

VI. EL CASO NUV/GAU C. TOM KABINET BV*¢!

En su reciente sentencia de 19 de diciembre de 2019 (asunto C-263/18), el Tri-
bunal de Justicia de la Unién Europea ratifica su doctrina anterior respecto de
los programas de ordenador, pero, en contra del sentido que parecian llevar sus
ultimas resoluciones, niega que dicha doctrina sea aplicable respecto del resto
de obras y prestaciones protegibles por la propiedad intelectual.

Tom Kabinet es un servicio holandés con una operativa analoga a la de Usedsoft,
pero esta vez dirigida a libros digitales. Tom Kabinet compra a sus adquirentes
originales libros en formato digital, que ya han sido usados, para su reventa
posterior. Este dispositivo comercial motivé la reacciéon de dos grupos edito-
riales, Nederlands Uitgeversverbond (NUV) y Groep Algemene Uitgevers (GAU),
que lo demandaron. El asunto llegé hasta el Rechtbank Den Haag (Tribunal de
La Haya).

Dicho Tribunal estimé que los libros electrénicos no son simplemente software,
como pretendia Tom Kabinet, sino obras literarias, por lo que correspondia
aplicar la Directiva 2001/29 y no la Directiva 2009/24.

Asimismo, el Tribunal de La Haya consider6 que Tom Kabinet no llevaba a
cabo una comunicacién publica de las obras en la modalidad de puesta a dis-
posicion, sino la distribucién de estas, pues tnicamente ofrecia informacién
sobre los libros, sin dar acceso a ellos a nadie, salvo al comprador, y sélo tras
el pago. ALAI (Association Littéraire et Artistique International)®’se ha mos-
trado contraria a esta interpretacion del Tribunal. Segin ALAI, «a través del
sistema de Tom Kabinet los libros electrénicos eran puestos a disposicion para
cualquier miembro del «Club de Lectura», el cual de hecho era un grupo abierto
que comprendia un gran niimero de personas. Virtualmente, cualquier miembro

ol Asunto C-263/18.
%2 OPINION on Case C-263/18 (NUV/GAU v. Tom Kabinet), publicada en Bruselas el 12 de octubre
de 2018.
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del puiblico podia acceder a una copia del libro desde un lugar y tiempo elegidos
de forma individual. Contrariamente a la opinion expresada por el Tribunal, de
esta forma, un acto de puesta a disposicion tiene lugar vy, ..., bajo el articulo 3.1
de la Directiva de Derechos de Autor y el articulo 8 del TODA, la autorizacion de
los titulares de derechos es necesaria» .

En este punto creo conveniente referirme brevemente al concepto de comunica-
cién publica del TJUE. En la sentencia Rafael Hoteles® el Tribunal de Justicia
sefiala, en el paragrafo 42, que el establecimiento hotelero demandado realiza
un acto de comunicacion al publico pues «interviene, con pleno conocimiento de
las consecuencias de su comportamiento, para dar a sus huéspedes la posibilidad
de acceder a la obra protegida», y afiade que «si no tuviera lugar esta interven-
cion, los clientes, aun cuando se encontraran dentro de la mencionada zona, no
podrian, en principio, disfrutar de la obra difundida».

Lo que determina la existencia de un publico nuevo es la posibilidad de acceso,
no que dicha posibilidad se concrete en la practica. Y este requisito se cumple
en el caso Tom Kabinet, pues sin su intervencién los usuarios de su servicio no
podrian acceder a las obras. Resulta indiferente, pese a lo que afirma el Tribunal
holandés, que finalmente paguen y accedan o no lo hagan. Lo determinante es
la posibilidad de acceso.

Por otro lado, el hecho de que el acceso se condicione al pago, visto desde el
punto de vista del 4nimo de lucro, tampoco es un elemento de importancia
para calificar la actividad de Tom Kabinet. En este sentido, el pardgrafo 43
de la sentencia TV Catchup® afirma, «el cardcter lucrativo no es determinante
para calificar de «comunicacion», en el sentido del articulo 3, apartado 1, de la
Directiva 2001/29». Igualmente, en la sentencia ThePirateBay®, pese a que el
Tribunal considera que el animo de lucro «no carece de pertinencia» (paragrafo
29), posteriormente reconoce que en la actividad objeto del caso se da danimo
de lucro (paragrafo 47), pero no extrae ninguna consecuencia de ello, con lo
que, en la préactica, el animo de lucro si resulta irrelevante.

En una revisién de la jurisprudencia del TJUE se observa que los tinicos casos
en los que el animo de lucro adquiere transcendencia son los de enlaces (sen-
tencias GS Media® y Filmspeler®®).

Por lo tanto, parece claro que, pese a la opinién del Tribunal holandés, lo que se
viene dando en el caso son actos de comunicacién al pablico, no de distribucién,

% Traduccién propia.

% STJUE de 7 de diciembre de 2006, asunto C-306/05.
65 STJUE de 7 de marzo de 2013, asunto C-607/11.

% STJUE de 14 de junio de 2017, asunto C-610/15.

7 STIJUE de 8 de septiembre de 2016, asunto C-160/15.
68 STJUE de 26 de abril de 2017, asunto C-527/15.
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y asi lo ha entendido también el Tribunal de Justicia. En este sentido el TJUE,
en su sentencia, sefiala que «el suministro al publico mediante descarga de un
libro electrénico para su uso permanente estd comprendido dentro del concepto de
«comunicacion al piiblico» vy, mds especificamente, del de «puesta a disposicion
del piuiblico de [las] obras [de los autores] de tal forma que cualquier persona
pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija» (paragrafo 72).

El razonamiento que el Tribunal de Justicia realiza para llegar a esta conclusién
resulta particularmente interesante al objeto de este trabajo.

En primer lugar, el TJUE sefiala que, conforme a su considerando 15, la Direc-
tiva 2001/29 esta destinada «a dar cumplimiento a algunas de las obligaciones
que incumben a la Unién en virtud del TDA (Tratado OMPI de Derecho de
Autor)». Ello lleva al Tribunal de Justicia a recordar la definicién del derecho
de distribucién contenida en el articulo 6 del citado Tratado y la declaracién
concertada sobre dicho articulo y el articulo 7. Conforme a esta declaracion,
las expresiones «copias» y «originales y copias» utilizadas por esos articulos se
refieren exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner en circulacién
como objetos tangibles y, concluye el TIUE, «dicho articulo 6, apartado 1, no
puede incluir la distribucion de obras inmateriales como libros electrénicos».

El Tribunal de Justicia también trae a colacién la propuesta de la Directiva
2001/29, en la que, segin recalca la sentencia, la Comisién ha precisado que
el derecho de distribucion, «qgue solo se aplica a la distribucion de las copias
fisicas», no cubre los actos de transmisién interactiva a la carta. A estos actos,
segun la propuesta de Directiva recordada por el TJUE, el derecho que aplica
es el de comunicacién al publico. Y concluye el Tribunal de Justicia que «la
intencion subyacente en la propuesta de Directiva consistia en hacer que cualquier
comunicacion al piiblico de una obra, distinta de la distribucion de copias fisicas
de esta, se subsumiese no en el concepto de «distribucién al ptiblico», contemplado
en el articulo 4, apartado 1, de la Directiva 2001/29, sino en el de «comunicacion
al puiblico», en el sentido del articulo 3, apartado 1, de la Directiva.

A continuacion, el TJUE se refiere a varios considerandos de la Directiva
2001/29. En concreto, menciona al considerando 23, segtn el cual el concepto
de comunicacién al publico debe entenderse en un sentido amplio comprensivo
de toda comunicacién al publico no presente en el lugar en el que se origina la
comunicacién; el considerando 25, que sefiala que las transmisiones interactivas
a la carta se caracterizan porque cualquier persona puede acceder a ellas desde
el lugar y en el momento que elija; y los considerandos 28 y 29, relativos al
derecho de distribucién, que afirman que el derecho de distribucién se refiere
a «la obra incorporada en un soporte tangible» (considerando 28), y «que el
problema del agotamiento del derecho no se plantea en el caso de los servicios, y
en particular de los servicios en linea, precisindose que, a diferencia de los CD-
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ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual estd incorporada a un soporte
material, esto es, una mercancia, cada servicio en linea es, de hecho, un acto que
debe quedar sujeto a autorizacion cuando asi lo exijan los derechos de autor o
los derechos afines a los derechos de autor» (considerando 29).

Por ultimo, el Tribunal de Justicia recuerda el empleo, por el articulo 4 de la
Directiva 2001/29, de los términos «objeto» y «soporte tangible» para definir
el derecho de distribucion.

Los argumentos esgrimidos por el TJUE son de peso y dificilmente contestables.
A la vista de ellos resulta evidente que el derecho aplicable a la publicacién de
una obra en Internet es el derecho de comunicacién publica, no el de distribu-
cién. Y asi lo estima el Tribunal en el caso enjuiciado, en cuanto a los libros
electrénicos. Sin embargo, el TJUE no entiende que esta misma conclusién sea
aplicable a los programas de ordenador.

Para excluir el software de la doctrina que acaba de sentar respecto del resto
de obras protegibles, el Tribunal de Justicia recurre a los argumentos que ya
utiliz6 en la sentencia Usedsoft (especialidad de la Directiva 2009/24, distinto
significado econémico de la descarga de programas y de otras obras protegi-
bles). Asi mismo, con la intencién de marcar la diferencia entre programas
de ordenador y libros electronicos anade que «aun en el supuesto de que un
libro electrénico se considerase un material complejo compuesto tanto por una
obra protegida como por un programa de ordenador...procede considerar que
ese programa tinicamente presenta un cardcter accesorio con respecto a la obra
contenida en el libro», pues «un libro electrénico se protege por su contenido,
que debe por tanto considerarse el elemento esencial del mismo, de modo que la
circunstancia de que un programa de ordenador pueda formar parte de un libro
electronico para hacer posible su lectura no puede dar lugar a la aplicacion» de
la Directiva 2009/24.

Ningin inconveniente veo en reconocer que el contenido del libro electrénico
es su elemento esencial, por encima de los programas de ordenador que pue-
dan desarrollar una funcién instrumental para su lectura. Sin embargo, lo que
estd obviando el Tribunal es que los programas de ordenador también son, de
hecho, obras literarias o, al menos, se protegen como tales.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que el articulo 1 de la Directiva 2009/24
afirma, de forma explicita, que los programas de ordenador se protegeran como
obras literarias. Mas aun, el TJUE, corrigiendo su omisién al resolver el caso
Usedsoft, cita, como acabamos de ver, los articulos del TODA para resolver
el caso Tom Kabinet. Sin embargo, soslaya el articulo 4 de este Tratado que
expresamente afirma que «los programas de ordenador estdn protegidos como
obras literarias».
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Asi pues, no cabe establecer artificialmente una distincién entre los programas
de ordenador y el resto de las obras literarias a la hora de determinar el dere-
cho aplicable a su puesta a disposicién en Internet. Si el TJUE considera que
para un libro electrénico este derecho es el de comunicacién publica, lo mismo
debe concluir cuando el caso se refiera a un programa de ordenador. De lo
contrario su doctrina resultara incongruente, pues, ante supuestos analogos, en
unos casos aplicard un derecho y en otros, otro distinto; en unos casos tendra
en cuenta lo dispuesto en el TODA, mientras que en otros lo ignorara.

En conclusién, en la sentencia que el pasado 19 de diciembre dict6 el Tribunal
de Justicia se esquiva el riesgo de que la doctrina que este Tribunal establecio
en el caso Usedsoft a propésito de los programas de ordenador se extienda a
las obras protegibles por la Directiva 2001/29, como ya ocurrié en el caso Ve-
reniging Openbare Bibliotheken, respecto a las obras protegidas por la Directiva
2006/115. Sin embargo, el TJUE evita llevar su razonamiento hasta sus tltimas
consecuencias, lo que conduciria a la derogacién de la doctrina Usedsoft. De ello
resulta el establecimiento de un doble rasero en la jurisprudencia europea, que
dispensa un trato diferente a obras (programas de ordenador y obras literarias)
que, conforme a lo dispuesto por las leyes, deberian recibir igual tratamiento.

VII. DERECHO COMPARADO: LA DIFERENTE SOLUCION
AMERICANA

Resulta evidente que, dado el impacto global del desarrollo de las tecnologias
de la informacién e Internet, los problemas derivados de la aplicacién del de-
recho de la propiedad intelectual al entorno digital no sélo se han planteado
en Europa®.

Sin duda, el pais del mundo donde esta problematica ha tenido un mayor de-
sarrollo han sido los Estados Unidos. Por ello, a continuacién, comentaré los
dos casos de referencia en la materia.

% No obstante, al estudiar el tema me ha llamado poderosamente la atencién que la Decision
351 de 17 de diciembre de 1993, que aprueba el régimen comun sobre derecho de autor y sobre
derechos conexos aplicable en la Comunidad Andina, regule al derecho de distribucién en su articu-
lo 13 sin prever el agotamiento del derecho tras la primera venta en el territorio de la Comunidad
de una copia de la obra. Si se prevé, en cambio, el agotamiento internacional en el apartado d)
del citado articulo 13. No cabe duda de que este texto es aplicable a los programas de ordenador
pues el articulo 23 dice que «los programas de ordenador se protegen en los mismos términos
que las obras literarias». Por tanto, el debate sobre si la descarga en linea de un programa de
ordenador es un acto de comunicacién publica o un acto de distribucién no tendria, en principio,
las trascendentales consecuencias que conlleva en Europa, pues en ambos casos la autorizacion
del titular es un requisito indispensable. De todas formas, habra que ver que decide el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina cuando se le platee un caso, pues atn no hay jurisprudencia
sobre el tema (véase al respecto BARRAGAN, CEBALLOS, MARIN y TAMAYO, «El Agotamiento
del Derecho a la Luz del Derecho Comunitario. Unién Europea y Comunidad Andina», Revista de
Propiedad Inmaterial, n° 16, noviembre — diciembre de 2012, pp. 273 y 274).
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1. EL caso VERNOR c. AUTODESK®

Es este un caso especialmente interesante para el objeto de este trabajo pues
los hechos planteados son andlogos a los del caso Usedsoft, es decir, se trata
de la reventa de programas de ordenador de segunda mano.

Timothy Vernor es un particular que compré varias copias de segunda mano,
en CD, del programa AutoCAD, un producto de la compaiiia Autodesk, a la
empresa Cardwell/Thomas & Associates (CTA), que a su vez las habia comprado
nuevas a Autodesk.

El contrato que CTA firmé con Autodesk incluia una licencia de uso que esta-
blecia limitaciones a la utilizacién de los programas y a la transmisién de las
copias, ademéas de imponer la obligacién de destruir las copias anteriores en el
momento de actualizar el programa. Sin embargo, CTA incumplié esta dltima
obligacién y no sélo no destruyé las copias que habia adquirido inicialmente
cuando descargé sus actualizaciones, sino que ademdés fueron precisamente
esos CDs los que revendi6 al sefior Vernor.

Tras la compra el sefior Vernor intento, a su vez, revender las copias adquiridas
en un mercado electrénico (ebay). Al descubrirlo, Autodesk traté6 de impedirlo
enviando requerimientos a ebay en los que se le advertia de que se estaban in-
fringiendo sus derechos de propiedad intelectual. Los requerimientos surtieron
efecto y ebay retir6 las copias de los programas de su pagina web. Ante ello el
sefor Vernor ejercié una accion judicial solicitando que el Tribunal de Distrito
(U. S. District Court, W.D. Washington, at Seattle) declarase que la reventa de
las copias de los programas estd amparada por la first sale doctrine.

La first sale doctrine es €l equivalente americano al principio del agotamiento
europeo. De creacién jurisprudencial, en la actualidad se encuentra positivizada
en la seccién 109 del Titulo 17 del Cédigo de los Estados Unidos. En particular,
el apartado (a) de este articulo establece que «...el propietario de una copia o de
un fonograma hecho legalmente bajo este titulo, o cualquier persona autorizada
por tal propietario, tiene derecho, sin la autoridad del titular de los derechos de
propiedad intelectual, para vender o disponer de otra forma de la posesion de esa
copia o fonograma»™'.

Autodesk argument6 que no hubo primera venta que diera lugar al agotamiento
del derecho sino licencia de su uso (argumento idéntico al empleado por Oracle
en el caso Usedsoft).

70 Sentencia del Tribunal de Apelacién del Noveno Circuito de Estados Unidos, 621 F.3d 1102 (9th
Cir.2012).
" Traduccién propia.

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n° 66 (septiembre-diciembre 2020)

86



El agotamiento del derecho de distribucion del software ...

Sin embargo, el Tribunal de Distrito? llegé a la conclusion de que el elemento
de determinante para apreciar la existencia de una venta era que «el cesionario
conservd la copia adquirida del titular del derecho de autor», y como asi ocurria
en el caso consideré que se trataba de una «venta con restricciones de uso», y
ello era «base suficiente para invocar la first sale doctrine», por lo que estimé
la demanda del sefor Vernor.

A la vista de esta resolucién, Autodesk apelé al Tribunal del Noveno Circuito
(United States Court of Appeals, Ninth Circuit).

El Tribunal de Apelaciones comienza su anilisis estableciendo los criterios
para diferenciar una venta de una licencia de uso al afirmar: «Sostenemos hoy
que un usuario de software es un licenciatario en lugar de un propietario de una
copia cuando el titular de los derechos de autor (1) especifica que el usuario es
licenciatario (se entiende que en el contrato); (2) restringe significativamente la
capacidad del usuario para transferir el software; e (3) impone notables restric-
ciones de uso» (paragrafo 64)7.

El Tribunal considera que, en base a los criterios fijados, CTA era licenciatario
de las copias de los programas, no propietario. Por tanto, no estaba legitima-
do para revender las copias a Vernor al amparo de la first sale doctrine. En
conclusién, CTA incumplié su contrato con Autodesk, y ambos, CTA y Vernor
infringieron los derechos de autor de Autodesk (paragrafo 66).

Puede observarse que los criterios que fija el Tribunal quedan todos al arbitrio
del titular de los derechos, que puede imponer contratos disefiados para ex-
cluir la aplicacion de la first sale doctrine. El resultado es muy favorable a los
desarrolladores de software pues, como sefialan HALPERN, KAPGAN y YU,
«estableciendo que el comprador es un mero licenciatario, los desarrolladores
pueden restringir sustancialmente el mercado secundario y potencialmente cap-
turar nuevos clientes que de otra forma podrian haber comprado los programas
de ordenador de segunda mano»™.

Notese que, a diferencia del caso Usedsoft, en el caso Vernor no hablamos de copias
de programas descargadas de Internet, sino de copias en soporte fisico, en CD.

Esto implica, en primer lugar, que los actos enjuiciados en ningtn caso pueden
calificarse de comunicacién publica. Por ello este derecho no es alegado por
ninguna de las partes y las sentencias no se refieren a él.

2 Sentencia del Tribunal de Distrito, W.D. Washington, en Seattle. 555 f. Supp.2d 1164 (2008).

7 Traduccién propia.

* M. HALPERN, Y. KAPGAN y K. YU, Intellectual Property & Tecnology Law Journal, volumen 23,
numero 3, marzo 2011, p. 2.

” Traduccién propia.
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En segundo lugar, significa que la sentencia norteamericana excluye el ago-
tamiento del derecho de distribucién, siempre que el contrato se califique de
licencia y retina una serie de condiciones, incluso para las copias en soporte
fisico. En Europa no se cuestiona el agotamiento del derecho respecto de las
copias materiales, cualquiera que sea el contenido del contrato, el debate se
centra en las copias inmateriales.

Esta es la gran diferencia entre el sistema americano y el europeo. Cada uno
tiende a un extremo, defendiendo, bien la unidad del mercado y la libre compe-
tencia, bien los derechos de los titulares. Se trata de la tension existente dentro
de cada derecho de propiedad intelectual, que trata de armonizar dos intereses
contrapuestos, la necesidad de proteger a los titulares de derechos como medio
para incentivar la creacion, y el interés social en facilitar el acceso a las obras.
Europa y Estados Unidos han dado una respuesta diferente a este conflicto
en lo relativo al derecho de distribucién de los programas de ordenador, pero
ambas respuestas han resultado extremadas. Ahora bien, cabe preguntarse por
qué se ha elegido uno u otro extremo por cada uno de ellos. Como senalan
BAYLINA MELE y CUERVA DE CANAS™, «posiblemente la diferencia entre este
pronunciamiento (por el caso Vernor) y el que es objeto del presente comentario
(la sentencia Usedsoft) tenga algo que ver con el hecho de que EEUU es el pais
del mundo que mds software produce y Europa uno de los territorios que mds
software consume».

2. EL caso CarrtoL REcorps c. REDiG1”?

Es este un caso que, pese a no referirse a programas de ordenador sino a
grabaciones musicales, guarda la similitud con Usedsoft de referirse a copias
descargadas en linea, no a copias en soporte material.

ReDigi era una empresa que pretendia crear un mercado electrénico para la
reventa de archivos musicales, en concreto, canciones descargadas de itunes.

El funcionamiento del mercado electrénico que habia disefiado era el siguiente.
Primero, aquellas personas que hubieran adquirido legalmente canciones de
itunes y quisieran revenderlas debian descargar en sus ordenadores un programa
informatico, desarrollado por ReDigi, llamado «Music Manager». El programa
escaneaba el ordenador, detectaba las canciones y se aseguraba de que hubie-
ran sido adquiridas legalmente. Sélo entonces las designaba como «Archivo
Elegible».

7 M. BAYLINA MELE y J. A. CUERVA DE CANAS, Comunicaciones en Propiedad Industrial...
cit, p. 145.

7 Sentencia del Tribunal de Apelacién del Segundo Circuito, No.16-2321 (2nd Cir. 12 de diciembre
de 20183).
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Comenzaba entonces la segunda fase del proceso denominada «Migracién de
Datos». Ahora, los «Archivos Elegibles» eran transferidos al servidor de ReDigi
pero, a diferencia de la forma tradicional de traspasar archivos informaticos,
se evitaba que existiera una copia de ellos al mismo tiempo en el ordenador
del usuario y en el servidor de ReDigi. Para ello, el programa creado por ReDigi
dividia los archivos informaéticos en pequefios bloques o paquetes de datos.
Entonces, se creaba una «copia transitoria» de cada uno de estos paquetes en
la memoria bufer o temporal del ordenador del usuario. Simultaneamente, el
programa de ReDigi ordenaba el borrado de ese paquete de datos de la memo-
ria permanente del ordenador del usuario. Llegado este punto, el paquete era
enviado al servidor de ReDigi, al tiempo que el «Archivo Elegible» era borrado
de la memoria temporal del ordenador del usuario. Por ultimo, los paquetes
de informacién eran reensamblados en un archivo completo y perfectamente
utilizable que quedaba, en la web de ReDigi, a disposiciéon de nuevos compra-
dores que quisieran adquirirlo. Durante todo el proceso ReDigi controlaba que
el usuario no habia conservado ninguna copia. De esta forma se garantizaba
que los archivos sélo pudieran estar en un lugar al mismo tiempo.

ReDigi explicaba el proceso tecnolégico descrito con la metafora de un tren (el
archivo informatico) que sale de una estacién (el ordenador del usuario) con
destino a otra (el servidor de ReDigi). En la metafora, cada uno de los paquetes
de informacién equivaldria a uno de los vagones, de manera que, una vez ha
salido el primer vagon, el tren ya no esté en la estacién de salida, y s6lo habra
llegado a la de destino cuando lo haga el dltimo de sus vagones.

Sin embargo, este complejo proceso técnico no impresioné a Capitol Records
que demandé a ReDigi por infraccién de sus derechos de propiedad intelec-
tual ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (Southern Distric Court).
Este Tribunal concluyé que ReDigi no podia acogerse a la first sale doctrine y
que, por tanto, habia infringido los derechos de reproducciéon y distribucién
de Capitol Records™. En vista de este veredicto del Tribunal de Distrito ReDigi
apel6 al Tribunal de Apelacién del Segundo Circuito (U.S. Court of Appeals for
the Second Circuit).

El Tribunal de Apelacién comienza sefialando que bajo la first sale doctrine,
regulada en la ya citada seccién 109 del Titulo 17 del Cédigo de los Estados
Unidos, «estd bien establecido que el comprador legal de una copia de un libro
es libre para revender, prestar, dar o transferir esa copia sin violar el derecho
exclusivo de distribucion del titular de los derechos de autor». Tras ello, el Tri-
bunal afiade que es indiscutible que el duefio de un archivo de musica digital
fijado en un soporte material es el propietario de la copia de un fonograma
legalmente hecho vy, por tanto, respecto de él aplica la first sale doctrine. Pero,

8 Capitol records, llc v. Redigi inc., 934, F. supp. 2D 640 (S.D.N.Y. 2013).
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recalca el Tribunal, la seccién 109 nada dice sobre el derecho de reproduccién
(seccién 106 (1) del Titulo 17).

A continuacién, el Tribunal de Apelacién se muestra de acuerdo con la senten-
cia del Tribunal de Distrito en que en el curso de la transferencia al servidor
de ReDigi los fonogramas habian sido reproducidos, infringiendo el derecho
exclusivo de sus titulares.

ReDigi argumentaba que la simultaneidad con la que los archivos desaparecian
del ordenador del usuario y aparecian en su servidor obligaba a que el pro-
ceso no fuera contemplado como una reproduccién. Sin embargo, el Tribunal
record6 que, de acuerdo con la seccién 101 del Titulo 17, los fonogramas son
«objetos materiales en los que los sonidos, ..., son fijados por un método ahora
conocido o que se desarrolle en el futuro, y por el cual los sonidos pueden ser
percibidos, reproducidos o comunicados de otro modo, ya sea directamente o con
la ayuda de una mdquina o dispositivo»™. Por tanto, deduce el Tribunal, cuando
el adquirente de una cancién de itunes la descarga, quedando incorporada a la
memoria del ordenador o dispositivo utilizado, este dispositivo pasa a ser un
fonograma en el sentido de la seccién 101.

En cada etapa del proceso descrito, prosigue el Tribunal, el archivo de musica
es fijado en un objeto material por una duracién mayor a la de un periodo
transitorio. Estas fijaciones crean nuevos fonogramas y, por tanto, deben ser
calificadas de reproducciones.

Y que en el proceso se borren datos en una cantidad equivalente cada vez que
otra cantidad de datos es copiada en el servidor de ReDigi «no refuta ni anula
el hecho de que la eventual recepcion y almacenamiento de ese archivo en el ser-
vidor de ReDigi, asi como en el dispositivo del nuevo comprador (a su eleccion),
implica la realizacion de nuevos fonogramas» vy, por tanto, de reproducciones.

En base al razonamiento expuesto el Tribunal de Apelacién desestimé el re-
curso de ReDigi.

En primer lugar, llama la atencién en este caso que, a pesar de tratarse de con-
tenidos inmateriales descargados de Internet, ni siquiera se platee la posibilidad
de que se trate de un acto de comunicacién publica (seccién 106 (4) del Titulo
17). Esto es especialmente llamativo si se tiene en cuenta, por un lado, que el
derecho de distribucién es reconocido en la seccién 106 (3) como el derecho
a distribuir «copias o fonogramas» y que, por otro lado, la seccién 101 define
tanto las copias como los fonogramas como «objetos materiales» en los que las
obras o los sonidos son fijados. Es decir, el derecho de distribucién esta tan
vinculado al soporte fisico en Estados Unidos como en Europa.

” Traduccién propia.
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El Tribunal intenta salvar este obstaculo afirmando que el soporte fisico en el
que son distribuidas las obras es el dispositivo en el que se realiza la descarga,
que deviene asi en fonograma. Ahora bien, de la lectura conjunta de la seccién
106 (3) y la seccién 101, se deduce que la citada seccién 106 atribuye el derecho
a distribuir las obras siempre incorporadas a un soporte fisico. Muy distinto
es suministrar las obras en forma inmaterial, aunque sea para su inmediata
incorporacién a un soporte fisico, el ordenador o dispositivo de que se trate,
que sera proporcionado por aquel que realiza la descarga. No obstante, ninguna
objecién en este sentido se hizo al Tribunal.

Asi pues, el Tribunal considera que los actos realizados son propios del derecho
de distribucién y que la first sale doctrine es aplicable. Llegados a este punto, la
situacién es analoga a la que se le presenté al TJUE en el caso Usedsoft cuan-
do, tras haber declarado que los actos en cuestién eran actos de distribucién y
que el agotamiento de este derecho habia surtido sus efectos, se le planteé al
Tribunal el problema del no agotamiento del derecho de reproduccion.

El mismo problema se plantea al Tribunal americano pues la first sale doctrine
tampoco es aplicable al derecho de reproduccién. Sin embargo, su solucién
serd opuesta a la del Tribunal europeo (y analoga a la del Abogado General).

El TJUE resolvi6é este problema, como vimos®, mediante una interpretaciéon
teleoldgica segin la cual debia permitirse la aplicacién del limite 5.1 de la Di-
rectiva 2009/24, que permite las reproducciones necesarias para la utilizaciéon
del programa, pues de lo contrario el agotamiento del derecho quedaria sin
efecto util.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, por el contrario, no aplica
ningin argumento teleolégico ni trata de evitar la pérdida de eficacia de la
first sale doctrine, sino que considera que el derecho de reproduccién del titu-
lar queda incélume vy, por consiguiente, su autorizacién es siempre requerida.

Noétese que, de aplicarse esta misma doctrina a los programas de ordenador,
no haria falta atender a cémo se denomina el contrato, como se hacia en el
caso Vernor (criticable por ir contra el principio de la irrelevancia del nomen

iuris), sino que perfectamente podrian preservarse los derechos de los titulares
a través de la exigencia de reconocimiento de su derecho de reproduccion.

VIII. EL ESTADO DE LA CUESTION: UNA RECAPITULACION

Antes de entrar en las conclusiones, conviene recapitular las principales ideas
extraidas de la jurisprudencia que ha sido analizada a lo largo del trabajo.

80 Ver epigrafe I1.5.1 La apreciaciéon del Abogado General, p. 20.
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1.

3.

La Directiva 2009/24 contempla, a favor de los beneficiarios de su pro-
teccion, el derecho de reproduccion (art.4.1. a) y el derecho exclusivo a
autorizar «cualquier forma de distribucién ptiblica» (art. 4.1.c), pero no el
derecho de comunicacién publica.

A propésito del caso Usedsoft el TIUE establecié la doctrina de la inter-
pretacion extensiva del concepto de distribucién, que en su configuracién
comprende no solo la venta de soportes fisicos en los que estén grabados
las copias de los programas, sino también la descarga de copias digitales/
inmateriales de dichos programas. Para ello afirmé:

a)

b)

c)

d)

Que la licencia de uso por tiempo indefinido de un programa unida
a la descarga/entrega de una copia y al pago de una remuneracién
equivale a la venta de dicha copia.

Que la Directiva 2009/24 es ley especial y, como tal, su regulacion es
completamente independiente de la prevista en la Directiva 2001/29,
que no le es aplicable en absoluto.

Que el articulo 4.2 de la Directiva 2009/24, que ha de interpretarse
aisladamente por ser ley especial, se refiere simplemente a la prime-
ra venta de «una copia de un programanr, sin distinguir entre copia
en soporte material e inmaterial. De ello deduce que el agotamiento
del derecho de distribuciéon opera también respecto de las copias
inmateriales.

Que, pese al agotamiento del derecho de distribucién, el derecho
de reproduccién de los titulares sigue vigente, lo que obliga a inuti-
lizar la copia original del programa en el momento de su reventa.
Ello excluye la distribucién fragmentada de las copias inmateriales/
licencias.

Que el adquirente de la copia de un programa respecto de la cual
se haya agotado el derecho de distribucién puede, beneficidndose
del limite del art. 5.1, hacer las reproducciones necesarias para su
utilizacién, pues lo contrario privaria de efecto 1til al agotamiento.

CONCLUSION: se admite la reventa de copias inmateriales de pro-
gramas siempre que, primero, el derecho a usarlas se haya transmi-
tido por tiempo indefinido y, segundo, se inutilice la copia original.

En el caso Allposters, relativo a obras plasticas y por tanto a la Directiva
2001/29, el TJUE concluye que el agotamiento del derecho de distribucién
se aplica sélo al objeto tangible en el que se incorpora una obra protegida.
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En el caso Ranks, el TIJUE, primero, ratifica la doctrina Usedsoft sobre el
agotamiento del derecho de distribucién del software y, segundo, excluye
de su ambito de aplicacion las copias hechas por motivos de salvaguardia,
porque el limite del articulo 5.2 de la Directiva 2009/24 ha de ser objeto
de interpretacion estricta.

En el caso Vereniging Openbare Bibliotheken, el TIUE concluye que el con-
cepto de préstamo de la Directiva 2006/115 es aplicable también al préstamo
digital. Pero igualmente reconoce, en virtud de la declaraciéon concertada
sobre el TODA, que se excluyen del derecho de alquiler las copias digitales.

En el caso Tom Kabinet, el Tribunal de Justicia niega que la doctrina Used-
soft, concebida para los programas de ordenador, sea de aplicacién al con-
junto de las obras protegibles por el derecho de la propiedad intelectual.
Sin embargo, el Tribunal salva la citada doctrina con base en la especialidad
de la legislacion sobre programas informaticos, y obviando la considera-
cién de obra literaria que la Directiva 2009/24 y el TODA atribuyen a los
programas de ordenador.

En el caso Vernor, jurisprudencia americana, el Tribunal de Apelacion del
Noveno Circuito de Estados Unidos establece que la denominacién de
licencia dada al contrato, unida a ciertas restricciones de uso y transfe-
rencia de los derechos impuestas por este, hacen que no pueda hablarse
de venta sino de licencia de uso, respecto de la que no aplica la first
sale doctrine.

En el caso ReDigi, también una sentencia norteamericana, el Tribunal de
Apelacion del Segundo Circuito, parte de que la venta de archivos digitales
de musica es un acto de distribucién, y admite, por tanto, que la first sale
doctrine es aplicable y el derecho de distribucién se ha agotado. Pero, afirma
igualmente el Tribunal, la first sale doctrine no aplica respecto del derecho
de reproduccién y, consecuentemente, las reproducciones realizadas para
la utilizacién de los archivos musicales deben ser autorizadas por el titular
de los derechos.

IX. REFLEXION SOBRE EL CONCEPTO DE VENTA

A lo largo de este trabajo ha podido comprobarse que el concepto de «venta» es
un concepto clave en la doctrina del agotamiento del derecho de distribucién.
Es claro que para que haya agotamiento se requiere que previamente haya una
venta. Por ello el TJUE elabora un concepto de venta, que descansa en la idea
de transferencia de la propiedad, y que constituye la piedra angular en torno
a la cual erige su doctrina del agotamiento.
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Sin embargo, llama la atencién las pocas lineas que dedica a justificar un
concepto de repercusiones tan relevantes. De hecho, el Tribunal se limita a
decir que «segiin una definicion comiinmente aceptada» la venta equivale a
transmisién de la propiedad.

Ahora bien, cabe preguntarse si no nos queda otra alternativa que conformar-
nos con «una definicion comiinmente aceptada», o si por el contrario podemos
buscar en el derecho europeo vigente los caracteres de la venta y los rasgos de
los servicios, que permitan distinguir una y otro.

Podemos empezar esta buisqueda con la Directiva 2006/1128! sobre el TVA. Esta
Directiva distingue entre «entrega de bienes» y «prestacién de servicios». Su
articulo 14 dispone, «se entenderd por «entrega de bienes» la transmision del
poder de disposicién sobre un bien corporal con las facultades atribuidas a su
propietario». Este articulo nos recuerda que una de las facultades tradicional-
mente definitorias de la propiedad, junto con las facultades de usar y abusar
de la cosa, es la facultad de disponer de ella, es decir, de enajenarla o de im-
ponerle cargas. Sin embargo, el TJUE concibe la propiedad meramente como
la facultad de usar el bien por tiempo ilimitado. No hay, en la concepcién del
Tribunal de Justicia, diferencia entre propiedad y usufructo.

Siguiendo con la Directiva 2006/112, mas interesante aun resulta su capitulo
tercero, rubricado «prestaciones de servicios». En é€l, el articulo 24.1 considera
«prestaciones de servicios» todas las operaciones que no constituyen una entrega
de bienes, es decir, las que no se refieren a un bien corporal. A continuacion,
en su apartado 2, define los «servicios de telecomunicacion» como los «relativos
a la transmision, emision y recepcion de seviales, textos, imdgenes y sonidos o
informacion de cualquier naturaleza» por diversos medios técnicos alambricos e
inalambricos, «incluida la correspondiente transferencia y concesion del derecho
de utilizacion de los medios para tal transmision, emision o recepcion».

En estos articulos la prestacién de servicios se configura como un contrato cuyo
objeto es inmaterial y comprende la emisién o transmision de informacion de
cualquier naturaleza. Igualmente, la descarga de un programa se refiere a un
bien inmaterial y se produce mediante la transmisién por Internet de un tipo
especifico de informacion, los archivos informaticos. A esto se afade, que la
definicién expuesta comprende la concesion del derecho de uso «de los medios
para tal transmision, emision o recepcion».

Por ultimo, el articulo 25. a) refuerza la vinculacién entre prestacion de servicios

e inmaterialidad del soporte cuando afirma que una prestacién de servicios pue-
de consistir en «la cesion de un bien incorporal, representado o no por un titulo».

81 DIRECTIVA 2006/112/CE DEL CONSEJO de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema comutn
del impuesto sobre el valor afiadido.
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Nuestra busqueda de los rasgos definitorios de la propiedad y los servicios en
el derecho europeo puede continuar con la Directiva 2015/15358%2. Esta Directiva
distingue entre productos y servicios.

En su articulo 1.a), define «producto» como «cualquier producto de fabricacién
industrial y cualquier producto agricola, incluidos los productos pesqueros», né-
tese, todos ellos bienes corporales.

Por otro lado, el apartado b) del mismo articulo define «servicio» como «todo
servicio de la sociedad de la informacion, es decir, todo servicio prestado normal-
mente a cambio de una remuneracion, a distancia, por via electrénica y a peticion
individual de un destinatario de servicios». Si comparamos esta definiciéon con
el dispositivo propio de la descarga de un programa, salta a la vista que todas
las caracteristicas definitorias del servicio estdn presentes en la descarga del
programa informatico.

En relacién con la Directiva 2015/1535 debe tenerse en cuenta, finalmente, que
la Directiva 2019/790% define en su articulo 2.5 el «servicio de la sociedad de la
informacién» como «todo servicio en el sentido del articulo 1, apartado 1, letra
b), de la Directiva (UE) 2015/1535».

Otro recurso util para perfilar los conceptos de «venta» y «servicios» es la
Directiva 2011/83% sobre los derechos de los consumidores. El articulo 2 de
esta Directiva define el «contrato de venta» como aquel «en virtud del cual el
comerciante transfiera o se comprometa a transferir a un consumidor la propie-
dad de ciertos bienes». Previamente, el mismo articulo define los «bienes» como
«todo bien mueble tangible». Una vez mas se aprecia la vinculacién entre venta
y corporeidad del objeto del contrato, si bien es cierto que el Considerando 19
de la Directiva afirma que «los contratos sobre contenido digital que no se su-
ministre en un soporte material, no deben ser clasificados a efectos de la presente
Directiva como contratos de venta ni como contratos de servicios».

Por ultimo, la muy reciente Directiva 2019/770% nos ofrece algunas pistas de
interés para nuestra busqueda.

82 DIRECTIVA (UE) 2015/1535 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 9 de septiem-
bre de 2015, por la que se establece un procedimiento de informacién en materia de reglamenta-
ciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la informacion.

83 DIRECTIVA (UE) 2019/790 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 17 de abril
de 2019, sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado tnico digital y por la que
se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE.

8¢ DIRECTIVA 2011/83/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 25 de octubre
de 2011, sobre los derechos de los consumidores.

85 DIRECTIVA (UE) 2019/770 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 20 de mayo
de 2019, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios
digitales.
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En primer lugar, la Directiva, establece, en su articulo 2, una triple distincién
entre «contenido digital», «servicio digital» y «bienes con elementos digitales».

«Contenido digital» son los datos producidos y suministrados en formato digital;
«servicio digital», un servicio que permite al consumidor crear, tratar, almacenar
o consultar datos en formato digital, o bien, compartir o interactuar con datos
de otros consumidores; y «bienes con elementos digitales» son objetos muebles
tangibles que incorporen contenidos o servicios digitales.

Si atendemos a la definiciéon de servicio digital se observa que no incluye
la descarga de archivos informaticos procedentes de un empresario. Seria
servicio digital el que ayudara al consumidor a crear, por si mismo, esos
archivos informaéticos, o el que permitiera el tratamiento de los datos que
componen el archivo, o el servicio consistente en almacenar los archivos
informaticos en un servidor, o, incluso, el que permitiera la consulta de los
datos en linea, pero sin descarga, pues el término consulta implica examen,
reconocimiento, pero sin apropiacién, sin ejercer ningin poder sobre la cosa
mas alla del poder verla.

También es servicio digital el que permite compartir datos con otros consumi-
dores. Aqui si existe un poder sobre la cosa compartida que va mas alla de su
visualizacién, pues aquel con quien se comparte una cosa la hace propia. Sin
embargo, el servicio digital es el que permite esta comparticién, que es reali-
zada por otros, no la comparticiéon en si misma. Es decir, prestar el servicio
es poner los medios para que otros compartan, no el hecho de compartir en
si mismo considerado.

Asi pues, tenemos que la descarga de archivos, segiin esta Directiva, no es un
servicio digital. ¢Es, en ese caso, una venta? La Directiva 2019/770 no dice
que lo sea. Lo que si podemos inferir de las definiciones comentadas es que
el programa de ordenador es un contenido digital que puede ser suministrado
como un «bien con contenidos digitales» cuando el programa esté incorporado
a un objeto mueble tangible.

Ahora bien, el Considerando 20 de la Directiva, después de afirmar que «la
presente Directiva debe aplicarse asimismo a contenidos digitales suministrados
en un soporte material, como DVD, CD, memorias USB vy tarjetas de memoria,
asi como al soporte material propiamente dicho, siempre que el soporte material
sirva exclusivamente como portador de los contenidos digitales», afiade que la
Directiva debe entenderse «sin perjuicio del derecho de distribucion aplicable a
dichos bienes conforme al Derecho de propiedad intelectual».

Con ello se establece claramente una vinculacién entre el soporte material v,
no ya la venta, sino el derecho de distribucién.
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Nuestra busqueda de los caracteres definitorios de la venta y el servicio
en el derecho europeo puede llegar a su fin con una serie de conclusiones.
Primero, las normas examinadas no hablan de «venta» (con la excepcién de
la Directiva 2011/83), pero si se refieren a la «prestaciéon de servicios» en
reiteradas ocasiones. Segundo, la Directiva 2011/83 liga «venta» a transmisién
de propiedad, como hace el TJUE en el caso Usedsoft, pero al mismo tiempo
afirma que el objeto de la venta es un bien tangible. Tercero, los servicios
en todas las ocasiones contempladas se caracterizan por su inmaterialidad.
Cuarto, en las Directivas estudiadas se suele contraponer al servicio (in-
material) alguna clase de bien material, sea la entrega de un bien corporal
(Directiva 2006/112), un producto de fabricacién industrial o agricola (Di-
rectiva 2015/1535), un bien mueble tangible (Directiva 2011/83), o bienes
muebles tangibles con elementos digitales (Directiva 2019/770). Y quinto, la
nueva Directiva 2019/770 establece taxativamente un vinculo entre derecho
de distribucién y soporte fisico.

El Tribunal de Justicia de la Unién Europea en el caso Usedsoft relacioné el
derecho de distribucién con la transmisién de la propiedad. Sin embargo, lo
que define al derecho de distribucién en las normas examinadas no es tanto
la transmisién de la propiedad como el nexo con un soporte fisico. Por tan-
to, podemos concluir que el concepto de venta formulado por el TJUE y la
correlativa extensién del ambito del derecho de distribucién a la descarga de
contenidos inmateriales son contrarias al concepto de distribucién definido por
el legislador europeo.

X. CONCLUSIONES
1. La DirectivaA 2009/24 EN SU CONTEXTO

El problema del que trata este trabajo surge de la aplicacién de una norma
de la era pre-Internet a las situaciones de hecho propias de la era de Internet.

Como se ha visto a lo largo de su desarrollo®, la Directiva 91/250, poste-
riormente codificada en la Directiva 2009/24, se aprobé el mismo afio que
estuvo por primera vez disponible la world wide web (www). En consecuen-
cia, el legislador europeo no podia hacerse méis que una idea muy general
de las consecuencias que el desarrollo de la Red tendria en la industria
del software y, concretamente, en las vias de suministro de los programas
de ordenador.

Para el legislador europeo del afio 1991 la tinica forma concebible de comercia-
lizar programas de ordenador era grabandolos en alguna clase de soporte fisico,

8¢ Ver Epigrafe II.7, Conclusiones sobre el caso Oracle c. Usedsoft, p. 24.
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como un CD, un disquete o cualquier otro parecido; de la misma forma que la
musica, en aquel entonces, s6lo podia venderse en vinilo, casete o CD, o que el
mercado del video estaba intrinsicamente vinculado al VHS o similares. Puede
que la revolucién informaética ya hubiera comenzado, pero aquél atin era un
mundo de soportes fisicos. Por eso, la primera sentencia en la que el Tribunal
de Justicia tuvo que calificar juridicamente un acto de suministro inmaterial
de un programa de ordenador no llegaria hasta pasados mas de veinte afios de
la aparicién de la Directiva que los regula.

Precisamente la natural incapacidad del legislador de principios de la década
de los noventa para imaginar las formas de suministro de programas de or-
denador que estaban por venir es lo que explica la omisién de un derecho de
comunicacién publica en el articulado de la Directiva 91/250.

Ahora bien, cabria preguntarse cémo es que posteriormente el legislador eu-
ropeo no corrigié esta carencia, especialmente si se tiene en cuenta que tuvo
la oportunidad idénea para hacerlo en el ano 2009, cuando dicté la versién
codificada de la Directiva, y no lo hizo. ¢Es que el legislador queria excluir
el derecho de comunicacién publica de los que corresponden a los titulares
de programas de ordenador?, ¢pretendia que la comercializaciéon de los pro-
gramas, aun en la era de Internet, se rigiera exclusivamente por el derecho
de distribucién?

Lo cierto es que el legislador europeo si regulé el derecho de comunicacién
publica de los programas de ordenador. Pero ocurre que no lo hizo en la Di-
rectiva sobre la proteccién juridica de programas de ordenador, sino en la
Directiva 2001/29. Y esto, en realidad, no es ninguna sorpresa, pues la propia
Comisién en el afio 2000 (situados ya plenamente en la era de Internet) avisé
de que «en la propuesta de Directiva sobre derechos de autor y derechos afines
en la sociedad de la informacion se estd teniendo en cuenta la necesidad de que
la Comunidad garantice el cumplimiento de los requisitos del Tratado de Autor
de la OMPI elaborando normas complementarias sobre la puesta a disposicién
de los programas de ordenador»®.

El hecho de que la comunicacién puablica de los programas de ordenador se
regule segin la Directiva 2001/29, y no conforme a la Directiva 2009/24, no
tiene nada de extrafio. Al fin y al cabo, la propia Directiva 2009/24 afirma,
en su considerando 6 y en su articulo 1, que los programas de ordenador se
protegeran como obras literarias y, precisamente, la Directiva 2001/29 es la
aplicable para la proteccién de las obras literarias.

87 Informe de la Comision al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Econémico y Social sobre
la transposicién y efectos de la Directiva 91/250/CEE sobre la proteccién juridica de programas de
ordenador, Bruselas 10/04/2000, COM (2000) 199 final, p. 18.

Pe. i. revista de propiedad intelectual, ISSN 1576-3366, n° 66 (septiembre-diciembre 2020)

98



El agotamiento del derecho de distribucion del software ...

Sin embargo, podria entenderse que a esta interpretacion se opone la especia-
lidad de la Directiva 2009/24. ;Ocurre, entonces, que dicha Directiva no es ley
especial?

La Directiva 2009/24 si es ley especial. Asi lo establece claramente la norma
comun en la materia, la Directiva 2001/29, cuando dispone, en su articulo 1.2.a)
que «la presente Directiva dejard intacta y no afectard en modo alguno las dis-
posiciones comunitarias vigentes relacionadas con la proteccion juridica de los
programas de ordenador».

No obstante, debe tenerse en cuenta que el principio de especialidad supone
que la norma especial prevalece sobre la general cuando se produce una anti-
nomia. Quiero recalcar este punto, el principio de especialidad despliega sus
efectos cuando se produce una antinomia, no en otro caso. Y lo cierto es que,
en el caso que nos ocupa, no hay en realidad ninguna colisién entre la norma
especial y la general. No puede haberla, pues la Directiva 2001/29 regula un
derecho no previsto en la Directiva 2009/24 que se aplica a un supuesto de
hecho no contemplado en esta Directiva.

La Directiva 2001/29 suple la carencia que se manifesté en la Directiva sobre
proteccién juridica de los programas de ordenador por no haberse previsto, en el
momento de su redaccion, el impacto del desarrollo de Internet. Es la respuesta
del legislador europeo a las nuevas formas de comercializacién surgidas a la
sombra de Internet y colma, mediante la introduccién del derecho de comuni-
cacion publica, la laguna legal que existia en la Directiva 91/250 (codificada en
la Directiva 2009/24). No hay, pues, choque de normas, sino complementacién.

No puede tampoco olvidarse el contexto normativo internacional conforme al
cual ambas Directivas deben interpretarse, segiin los Considerandos 9 y 11 de
la Directiva 2009/24, y el considerando 15 de la Directiva 2001/29.

Dentro la normativa internacional, a la que se refieren los Considerandos cita-
dos, queda comprendido el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA).
Mas aun, la Unién Europea es parte contratante de este Tratado.

En relacién con el TODA conviene tener en cuenta, en primer lugar, que en
su comienzo se afirma que las partes contratantes han llegado a ese convenio
«reconociendo la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y clari-
ficar la interpretacion de ciertas normas vigentes a fin de proporcionar soluciones
adecuadas a los interrogantes planteados por nuevos acontecimientos econémicos,
sociales, culturales y tecnoldgicos».

El TODA supone la respuesta del derecho internacional de la propiedad in-
telectual al desarrollo de Internet. En este sentido, es significativo que este
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Tratado, junto con el Tratado de la OMPI sobre Interpretacién o Ejecucién y
Fonogramas, sean conocidos como «Tratados Internet».

Pues bien, la declaracién concertada aneja al TODA afirma que cuando en el
articulo 6 del Convenio internacional, al regular el derecho de distribucion,
se utilizan las expresiones «originales» y «copias», dichas expresiones deben
entenderse referidas «exclusivamente a las copias fijadas que se pueden poner
en circulacion como objetos tangibles». Asi pues, conforme a esta declaracién,
el derecho de distribuciéon nunca puede referirse a copias intangibles. En otras
palabras, el derecho de distribucién no es el derecho de Internet.

Entonces, si el TODA es la reaccién a la irrupcion de Internet en el ambito de
la propiedad intelectual, pero el derecho de distribucién queda excluido como
opcién para regular las operaciones comerciales relativas a las obras protegi-
bles que tengan lugar en Internet, cabe preguntarse qué derecho permite dar
cobertura juridica a dichas operaciones.

La respuesta la da el articulo 8 del Tratado, cuando introduce una nueva
modalidad de comunicacién publica, la puesta a disposicion. Como sefialan
LEWINSKI y WALTERS?®, «la mds significativa caracteristica de esta disposi-
cion es extender el derecho exclusivo del autor a la puesta a disposicion del
publico de sus obras sucesivamente (interactivamente, bajo demanda) vy por
tanto adapta el catdlogo minimo de derechos garantizados por la Convencion de
Berna al entorno digital»*°. Precisamente, el acceso interactivo, bajo demanda,
individual y sucesivo, desde el lugar y en el momento que cada uno elija, son
los rasgos caracteristicos del derecho de puesta a disposicién y, también, del
uso de Internet. Por tanto, resulta que el derecho de puesta a disposicién si
es el derecho de Internet.

Asi pues, primero, el TODA introduce las modificaciones necesarias para adap-
tar el derecho internacional de la propiedad intelectual a la era de Internet.
Segundo, el derecho previsto en el TODA para regular la explotacién de obras
a través de Internet es el de comunicacién publica en la modalidad de puesta
a disposicion. Y, tercero, el TODA fue traspuesto al ordenamiento juridico co-
munitario, también en lo referente a los programas de ordenador, pero no en
la Directiva 2009/24, sino en la Directiva 2001/29, que es la que corresponde
aplicar a los supuestos de transmisién del software a través de Internet.

Sefiala MINERO ALEJANDRE® que «la regulacion de la tutela del software
prevista en la Directiva de programas de ordenador es insuficiente e incierta. Sin

8 S. VON LEWINSKI, M. M. WALTER, European Copyright Law, A Commentary, Oxford University
Press, Oxford 2013, p. 978.

8 Traduccién propia.

% G. MINERO ALEJANDRE, Revista Juridica de la Universidad Auténoma de Madrid, cit., p. 175.
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embargo, su modificacion deberia seguir los trdmites legislativos ordinarios, y no
realizarse por via de sentencias de interpretacion».

En mi opinién, aun estando de acuerdo en que la Directiva 2009/24 por si
misma es insuficiente para responder a las nuevas realidades planteadas por
el progreso tecnolégico, creo que su reforma no es necesaria. Y ello porque,
puede que esa concreta norma haya quedado obsoleta, pero no asi el sistema
europeo e internacional del derecho de la propiedad intelectual, que se ha de-
sarrollado, con la inclusién de nuevas normas creadas pensando en Internet,
para dar respuesta a los nuevos desafios.

2. LA OPCION INTERPRETATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: LA ISLA NORMATIVA

Cuando al Tribunal de Justicia de la Unién Europea se le plante6 por primera
vez, en el caso Usedsoft, el problema de la aplicaciéon de la Directiva 2009/24 a
las nuevas realidades surgidas de la era de Internet, no consideré6 complemen-
tarla con el derecho de comunicacién publica de la Directiva 2001/29, aprobada
para dar respuesta a esas nuevas situaciones, sino que opté por la interpretacion
extensiva del concepto de distribucién.

Fue esta una eleccion deliberada del TJUE, pues en aquel caso podria haber
eludido la controversia doctrinal entre la aplicacién de uno u otro derecho
(comunicacién publica o distribucién) a los supuestos de suministro inmaterial
de contenidos digitales, simplemente reconociendo al contrato la calificacién
juridica que las partes habian querido darle, la de licencia o autorizacién de uso,
no la de venta. En efecto, en virtud del principio de autonomia de la voluntad,
las partes tienen la capacidad de autorregular el contenido de la obligacion que
de mutuo acuerdo constituyen.

Podria objetarse el principio de irrelevancia del nomen iuris, asi como, el
desequilibrio entre las partes que, de facto, hace que sé6lo una de ellas de-
cida e imponga a la otra el contenido del contrato. Pero los contratos de
adhesién no son un fenémeno nuevo o desconocido, y en Europa existe un
instrumento normativo que protege a los consumidores de posibles abusos,
la Directiva 93/13°! sobre las clausulas abusivas en los contratos celebrados
con consumidores, que fue dictada considerando, precisamente, que «los
adquirientes de bienes vy servicios deben estar protegidos contra el abuso de
poder del vendedor o del prestador de servicios, en especial conta los contratos
de adhesion».

91 DIRECTIVA 93/13/CEE DEL CONSEJO, de 5 de abril de 1993, sobre las clausulas abusivas en
los contratos celebrados con consumidores.
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En este sentido, como sefiala RODRIGUEZ TAPIA%, «la limitacion y restriccion
de derechos del usuario es posible en condiciones generales, aunque no cualquier
limitacion. El Tribunal Federal alemdn, en sentencia de 24 de junio de 2002
declaré que no es abusiva la condicion general por la que se impone al usuario
la prohibicion de utilizar el sotfware contratado en otros ordenadores de mayor
potencia, pero que si lo hace puede pagar una tarifa mayor. Esta sentencia tiene
ademds el interés de dejar bien claro que no existe un derecho de autor sobre con-
cretos o distintos aparatos que use el destinatario del programa, pero que puede
haber una obligacion contractual de abstenerse de utilizarlos o, de lo contrario,
pagar una tarifa diversa».

A dia de hoy existe otro argumento que refuerza esta posicion. El Considerando
53 de la Directiva 2019/770 afirma que los titulares de derechos de propiedad
intelectual, de conformidad con las normas en la materia, podran imponer en el
acuerdo de licencia restricciones del uso por el consumidor de los contenidos o
servicios digitales. Con ello se flexibiliza el régimen de suministro de contenidos
digitales, pudiendo el titular de derechos imponer a su voluntad mas o menos
restricciones al uso pactado. Sin embargo, si se adopta el punto de vista del
TJUE, dicha flexibilidad y poder de disposicion del titular desaparecen, pues
siempre que transfiera el uso por tiempo ilimitado se entendera que es una
venta, con todas sus consecuencias. Asi, la autonomia del titular para decidir el
alcance de la cesién queda drasticamente reducida. Se le obliga a optar entre
blanco y negro, en contra del sentido del Considerando 53.

Por tanto, el acuerdo de las partes de celebrar un contrato de licencia, no de
venta, era perfectamente valido, aunque hubiera sido adoptado en condiciones
generales. Sin embargo, el Tribunal decidié que lo que se habia producido en
el caso enjuiciado era una venta, pese al nombre que le habian dado las partes.

El derecho de distribucién se refiere a la venta de las copias del programa y
se agota con la primera de dichas ventas. Por ello, si el TJUE queria extender
el derecho de distribucién para cubrir los supuestos de descarga de una copia
del programa en soporte inmaterial, dicha descarga debia ser equivalente a
una venta. En este punto, el Tribunal afirma que la Directiva 2009/24 no da un
concepto de «venta» ni remite a las legislaciones nacionales para su determina-
cion, por lo que la «venta» debe ser un concepto auténomo del derecho de la
unioén que el Tribunal de Justicia equipara, «segiin una definicion comiinmente
aceptada» a transmision de la propiedad. El siguiente paso que da el Tribunal
es considerar que la licencia de uso por tiempo indefinido, unida a la descarga
de la copia digital del programa, equivale a la transmisién de la propiedad de
dicha copia. Finalmente, concluye que, dado que la copia ha sido vendida por
primera vez, el derecho de distribucién sobre ella se ha agotado.

%2 J. M. RODRIGUEZ TAPIA, «Programas de Ordenador», Comentarios a la Ley de Propiedad Inte-
lectual, editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2007, p. 551.
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Ahora bien, como vimos en el epigrafe nueve, la vinculacién que el TJUE
establece entre el derecho de distribucién y transmisiéon de propiedad no se
corresponde con los rasgos caracteristicos del derecho de distribucién en la ley
europea. En el derecho europeo el elemento definitorio de la distribucién es
su vinculo con un soporte fisico. Por consiguiente, concluimos que el concepto
de venta contemplado por el Tribunal de Justicia y la correlativa extensién del
ambito del derecho de distribucién a la descarga de contenidos inmateriales
son contrarias al concepto de distribucién definido por el legislador europeo.

A la misma conclusiéon podemos llegar respecto al derecho europeo de la pro-
piedad intelectual.

Asi, la Directiva 2001/29 liga, en su Considerando 28, derecho de distribuciéon y
soporte tangible sin dejar lugar a dudas. Ademas, en este mismo Considerando
y en el articulo 4.2 se establece el agotamiento del derecho de distribucién
respecto del objeto al que se incorpora la obra.

Por otro lado, en relacién con el derecho de comunicacién al pablico, el Conside-
rando 23 afirma que este derecho debe entenderse en sentido amplio, que incluye
«todo tipo de comunicacion al piiblico no presente en el lugar en el que se origina
la comunicacion». Segun el Considerando 24, la puesta a disposicion «abarca todo
acto por el cual tales prestaciones se pongan a disposicién del piiblico no presente
en el lugar en el que se generd dicho acto». Y conforme al Considerando 25 los
actos de transmisién a la carta «se caracterizan por el hecho de que cualquier
persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que ella misma elija».

Comparativamente, en la descarga de archivos informaticos desde Internet al
ordenador del usuario, este no esta presente en el lugar en el que se origina la
comunicacién y puede acceder a los archivos desde el lugar y en el momento
que elija.

Finalmente, el Considerando 29 establece que «el problema del agotamiento no
se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en linea» y
que «cada servicio en linea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autori-
zacion cuando asi lo exijan los derechos de autor o derechos afines a los derechos
de autor». Si el agotamiento se ha previsto sélo en relacion con el derecho de
distribucién vy, a la vez, se nos dice que el agotamiento no se da respecto de los
servicios, podemos inferir que los servicios no quedan abarcados por el derecho
de distribucién, sino por el de comunicacién publica.

Por su parte, la Directiva de Bases de Datos®® en el Considerando 33 afirma que
«la cuestion del agotamiento del derecho de distribucion no se plantea en el caso

% DIRECTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 11 de marzo de 1996,
sobre la proteccién juridica de las bases de datos.
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de bases de datos en linea, que entran en el marco de la prestacion de servicios»
y, por tanto, a contrario sensu, el agotamiento se produce tinicamente respecto
de las bases de datos en soporte material. Contintia esta disposicién diciendo
que «esto se aplica igualmente en relacion con una copia material de dicha base
hecha por el usuario de este servicio con el consentimiento del titular del derecho»,
es decir, no hay agotamiento cuando la obra se descarga en forma inmaterial,
aunque después el usuario la incorpore a un soporte material. Y concluye este
Considerando sefialando que «contrariamente a lo que sucede con los CD-ROM y
los CD-I, en que la propiedad intelectual se halla integrada en un soporte material,
es decir, una mercancia, cada prestacion en linea es, en efecto, un acto que requerird
autorizacion si ello estd previsto en el derecho de autor», disposicién analoga a la
que acabo de comentar del Considerando 29 de la Directiva 2001/29.

Por ultimo, la Directiva de alquiler y préstamo®, en su articulo 9.2, vincula
el agotamiento del derecho de distribucién a la venta de un objeto, en forma
analoga al articulo 4.2 de la Directiva 2001/29.

En todas estas normas vemos que el elemento comun es el nexo entre el derecho
de distribucién y el suministro de la obra en un soporte fisico. Por el contrario,
el suministro de obras en soporte inmaterial se considera comunicacién publi-
ca y no esta sujeta al principio del agotamiento. Por tanto, concluimos que el
concepto extendido de distribucién que emplea el Tribunal de Justicia también
es contrario al derecho europeo de la propiedad intelectual.

Una vez mas, si contrastamos la doctrina del TJUE con el derecho internacional
de la propiedad intelectual la conclusion es la misma. El TODA%, considera
que la comunicacién al publico comprende «cualquier comunicacién al piiblico
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 piiblico
puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de
ellos elija» definicion en la que encaja a la perfeccion la descarga de programas
de ordenador.

Asimismo, la declaraciéon concertada aneja al TODA afirmaba, sin dejar lugar
a dudas, que los términos original y copia empleados en los articulos 6 y 7
del Tratado, relativos respectivamente a los derechos de distribucién y alquiler,
se refieren exclusivamente a copias fijadas en objetos tangibles. Como se vio
en este trabajo, el TIUE, en el caso Vereniging Openbare Bibliotheken, tiene
en cuenta estas disposiciones para excluir las copias digitales del derecho de
alquiler, y en el caso Tom Kabinet, para hacer lo propio respecto de las obras

% DIRECTIVA 2006/115/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 12 de diciembre
de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en
el ambito de la propiedad intelectual.

% Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.
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protegidas por la Directiva 20019/29. Sin embargo, en el caso Usedsoft ignoré
estos articulos, que resultan incompatibles con su doctrina.

A mayor abundamiento cabe sefialar que el propio Tribunal de Justicia esta-
blecid, en el asunto Peek & Cloppenburg®, que el derecho comunitario debe
interpretarse a la luz de los tratados de los que sea parte la Comunidad y, como
se sefial6 en su momento, la Unién Europea es parte contratante del TODA.

Por tanto, a la vista de lo expuesto, inevitablemente se concluye que el concepto
amplio del derecho de distribucién formulado por el TJUE se opone al derecho in-
ternacional de la propiedad intelectual, en contra de la propia doctrina del Tribunal.

Finalmente, el concepto extensivo del derecho de distribucién del software es con-
trario a la interpretaciéon que el propio TJUE dio al derecho de distribucion en
relacién con otro tipo de obras, como vimos en los casos AllPosters y Tom Kabi-
net; y la solucién del Tribunal de Justicia al problema de la proteccién juridica
dispensada a la descarga de programas de ordenador es opuesta a la que, como
vimos a proposito de los casos Vernor y ReDigi, se ofrece en el derecho comparado.

Recapitulando, la doctrina Usedsoft es contraria al concepto de distribucién
definido por el legislador europeo, al derecho europeo de la propiedad inte-
lectual, se opone al derecho internacional de la propiedad intelectual y difiere
de la jurisprudencia del propio TJUE respecto al agotamiento del derecho de
distribucién de otras clases de obras. Ello explica la insistencia del TJUE en
la especialidad de la Directiva 2009/24.

Ahora bien, la especialidad surte sus efectos, en todo caso, respecto de otras
normas europeas, no de tratados internacionales como el TODA (tal vez por
eso lo ignora al resolver el caso Usedsoft).

Por otro lado, mas que considerar a la Directiva 2009/24 como ley especial, el
Tribunal europeo la trata como ley especialisima. La relacién de especialidad
entre normas significa, como se ha comentado, que en caso de antinomia pre-
valecerd, en donde haya regulacién concurrencial, lo dispuesto en la norma
especial. Pero no significa la total segregacién de la norma especial del resto
del ordenamiento juridico, a modo de isla normativa, completamente ajena a
lo que pueda disponer cualquier otra norma.

Pero es que, ademads, aun cuando se acepte esta concepcién de la Directiva
2009/24 como ley especialisima (dificilmente sostenible, por otra parte, pues los

% STJUE de 17 de abril de 2008, (asunto C-456/06) «segun reiterada jurisprudencia, los textos de
Derecho comunitario deben interpretarse, en la medida de lo posible, a la luz del Derecho inter-
nacional, en particular cuando dichos textos tengan por objeto precisamente la aplicacién de un
acuerdo internacional celebrado por la Comunidad» (pardgrafo 33).
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Considerandos 9 y 11 de la Directiva se refieren a la normalizacién internacional
y la proteccién de los programas de acuerdo con los tratados internacionales),
el concepto extendido del derecho de distribucién defendido por el Tribunal de
Justicia contintda sin ser vélido. Y ello porque este concepto se opone al tenor
literal de la propia Directiva 2009/24.

No podemos olvidar que el articulo 1 de la Directiva dice con claridad que los
programas de ordenador se protegen como obras literarias. No cabe ninguna
duda de que la facultad de autorizar la puesta a disposiciéon en linea de una
obra literaria, de forma que cualquiera pueda acceder a ella a distancia, desde
el lugar y en el momento que elija, se protege en Europa conforme al articu-
lo 3 de la Directiva 2001/29, de hecho, asi lo ha reconocido recientemente el
propio Tribunal de Justica en la sentencia Tom Kabinet.

En su primer articulo la Directiva 2009/24 hace una remisién transparente a
la Directiva 2001/29, pero la interpretacién que el TJUE hace de la Directiva
en el caso Usedsoft priva de todo efecto tutil a este articulo. Igualmente, los
Considerandos 9 y 11, como acabamos de ver, remiten al TODA. El Tribunal de
Justicia, sin embargo, decide ignorar estas remisiones. Con ello, estd obviando
toda la normativa dictada para adaptar el derecho de la propiedad intelectual
a las nuevas realidades derivadas de la era de Internet, y prefiere basar su
solucién en una norma obsoleta.

Con frecuencia el legislador europeo incluye en sus normas conceptos meramente
esbozados. Es entonces, al aplicarlos en el caso concreto, cuando el Tribunal de
Justicia, con su interpretacién, ayuda a darles contenido y a dibujar sus contor-
nos. La interpretacion de estos conceptos puede llegar a ser extensiva, pero se
refiere a supuestos no contemplados por el legislador y estd guiada por criterios
teleolégicos y sistematicos. Asi, por ejemplo, el concepto de «publico», simple-
mente mencionado por el legislador la Directiva 2001/29 ha sido desarrollado y
perfilado por el Tribunal, concretando cuando hay publico, cuando se requiere
que el publico sea nuevo para que haya comunicacién al publico o cuando se
considera que el publico es nuevo. Esta interpretacién del Tribunal es extensiva,
pero colma las lagunas existentes en la legislacién y permite la aplicaciéon de la
ley a los supuestos reales que cotidianamente se presentan al TJUE.

Sin embargo, el concepto extendido del derecho de distribuciéon que sostiene
el TJUE no es una interpretacion praeter legem, sino que se opone, como se ha
visto, a las leyes de propiedad intelectual, tanto europeas como internacionales,
lo que supone la ruptura del principio de separacién de poderes.

Al resolver el caso Tom Kabinet al TJUE se le present6 una oportunidad idénea

para corregir su doctrina que, sin embargo, dejé escapar. Por ello, me gustaria
concluir este trabajo expresando mi deseo de que, en la préxima ocasiéon en
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la que al Tribunal de Justicia se le presente una oportunidad similar, tenga en
cuenta las palabras de MONTESQUIEU®": «Tampoco hay libertad si el poder
judicial no estd separado del legislativo ni del ejecutivo. Si va unido al poder
legislativo, el poder sobre la vida vy la libertad de los ciudadanos seria arbitrario,
pues el juez seria al mismo tiempo legislador. Si va unido al poder ejecutivo, el
juez podria tener la fuerza de un opresor».

97 MONTESQUIEU, Del Espiritu de las Leyes, Alianza Editorial, Madrid, 2003, p. 207.
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