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Primera aplicacion por el Tribunal Supremo de la
doctrina del TJUE sobre software de segunda
mano

A comienzos de verano la Sala de lo Civil el Tribunal Supremo dictd la sentencia 361/2016, de 1 de
junio de 2016 (*), por la que se realiza la primera aplicacién en el ordenamiento juridico espafiol de la
doctrina del Tribunal de Justicia de la Union Europea (TJUE) establecida en su sentencia de 3 de julio de
2012, asunto C 128/11, UsedSoft GmbH), sobre o que se conoce como software de segunda mano.

La relevancia e esta sentencia estriba en que establece que los fabricantes de software nunca pierden el
derecho a autorizar el alquiler de sus programas . incluso aunque se den todas las condiciones establecidas
por el TJUE para la reventa del software.

Segun el TJUE, los titulares de licencias de uso de software concedidas por tiempo indefinido pueden
revenderlas a terceros, por aplicacion del principio de agotamiento del derecho de distribucion de los
fabricantes, siempre que se cumplan determinados requisitos.

El asunto resuelto por el Tribunal Supremo, mediante la sentencia indicada, fue impulsado por Business
Software Alliance, la entidad que representa a empresas fabricantes de software. Con el asesoramiento de
Ecija Abogados, tres miembros de dicha asociacion (Adobe, Autodesk y Microsoft) demandaron a la
empresa asturiana Bittia Comunicacién por infraccion de sus derechos de propiedad intelectual.

Como consecuencia de la accién judicial impulsada por BSA, el Juzgado de lo Mercantil nimero 3 de Gijén
ordend un registro, inaudita altera parte, e las instalaciones de Bitta Comunicacion. Durante dicha
inspeccion judicial se detectaron programas de software de los mencionados fabricantes, reproducidos sin
licencia tanto por Bittia Comunicacion como por otras dos empresas ubicadas en el mismo domicilio (Bittia
Media e Isertia Comunicacion)

Para justificar la situacion, Bittia Comunicacion arguments durante el procedimiento que podia hacer uso de
dicho software y sus licencias porque habia alquilado los equipos y el software a su matriz, la empresa de
ingenierfa Isastur, para lo cual presento el contrato de alquiler firmado entre ambas compafiias. Bittia a su
vez, mediante otro contrato de alquiler, habria cedido los equipos y el software instalado a las otras dos
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Tanto &1 Juzgado de To Mercanti 3 de Gijon Gomo 1a Audiencia Provinial de OViedo que B
Comunicacién habia incurrido en actividades de reproduccion y distribucion ilicitas de los programas de
Adobe, Autodesk y Microsoft, en particular porque el contrato de alquiler con Isastur aportado como
justificacion de los hechos se habia acordado sin la pertinente autorizacion previa de los fabricantes de
software perjudicados.

El recurso de casacion interpuesto por Bittia Comunicacion ante el Tribunal Supremo se amparaba en la
doctrina del Tribunal de Justicia de la Union Euorpea citada para justificar la legalidad del contrato de
alquiler. Pero en su sentencia, el Tribunal Supremo rechaza este argumento por dos motivos:

Porque no se habia acreditado que la empresa matriz hubiera dejado de utiizar los programas objeto de
alquier, una de las condiciones establecidas por el TJUE para que las licencias de software por tiempo

indefinido se puedan revender; y

Lo més relevante desde el punto de vista juridico es que el Tribunal Superior confirmaba en su sentencia
que incluso aunque se dieran todas las condiciones establecidas por el TIUE para hacer posible la reventa
del software, los fabricantes de software nunca pierden el derecho a controlar y autorizar cualquier alquiler

subsiguiente de sus programas que cualquier tercero quiera realizar.

Por lo tanto, y en aplicacion de esta reciente sentencia del Tribunal Supremo, cualquier alquiler de
programas de ordenador realizado sin la autoriza

n de su fabricante constituye una actividad

gal, por infraccion a los derechos de propiedad intelectual de los fabricantes de software, y por lo tanto
esta sujeta a obligacion de indemnizacién y al cese de la actividad ilicita.

Carlos Pérez Sanz
Socio
ECIJA ABOGADOS

(*) Fundamento de derecho Quinto:

"...2. - La tesis sostenida tanto por el Juzgado Mercantil como por la Audiencia Provincial, respecto del
agotamiento del derecho de distribucién de los programas de ordenador, supone la utiizacién de un criterio
estricto en la interpretacion de la expresion «primera venta» que utiiza el dltimo parrafo del art. 99 TRLPI
La Audiencia, asumiendo el razonamiento empleado por el Juzgado, afirma en su sentencia:

«no cabe confundir los efectos imitados que se derivan de la obtencion de la licencia de uso, tal y como
aparecen descrito en el art. 99 c) parrafo sequndo, con los de la “venta u otro titulo de transmisién de la
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propiedad" en cuanto que presupuesto normativo exigido para el agotamiento de los derechos de autor.

En consecuencia, dado que lo otorgado por las demandantes a Isastur fue una licencia de uso, no se habria
producido el agotamiento de los derechos de las titulares de los programas de ordenador pues faltaba el
requisito de la «venta u otro titulo de transmision de la propiedad»

3.- EI Tribunal de Justicia de la Unién Europea (en lo sucesivo, TJUE) ha tratado esta cuestion en la
sentencia de 3 de julio de 2012, dictada en el asunto C 128/11, caso UsedSoft GmbH y Oracle International
Corp.

EI TUUE afirma en esta sentencia que, a efectos de determinar si se ha producido el agotamiento del
derecho de distribucion del titular de los derechos de autor, debe comprobarse en primer lugar si la relacién

contractual entre el ttular y su cliente, en cuyo marco se ha descargado una copia del programa de,
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Sentido Gel articulo 4, apantado 2, e 1a Directiva 2009723

Para el TJUE, la finalidad de la puesta a disposicion por parte del titular del programa de una copia de su
programa de ordenador y la celebracion del correspondiente contrato de licencia de uso, es que sus clientes.
puedan utilzar dicha copia de manera permanente a cambio del pago de un precio que permita al titular de
los derechos de autor obtener una remuneracion correspondiente al valor econémico de la copia de la obra
de la que es propietario.

La puesta a disposicién del dliente de una copia del programa de ordenador y la celebracién del
correspondiente contrato de licencia de uso forman un todo indivisible, pues la puesta a disposicion de una
copia del programa de ordenador carece de utiidad si dicha copia no puede ser utiizada por quien disponga
de ella. Ambas operaciones deben examinarse en su conjunto a efectos de su calificacion juridica.

EI TUUE considera que la puesta a disposicién del ciente de una copia de un programa de ordenador y la
celebracién del correspondiente contrato de licencia de uso, examinadas en su conjunto, implican la
transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata, pues el
cliente obtiene el derecho de utiizar dicha copia por una duracion ilimitada a cambio del pago de un precio.
Es indiferente que la copia del programa de ordenador haya sido puesta a disposicién del dliente por el
titular de los derechos de que se trate mediante la descarga de la pagina web de éste o mediante un
soporte material, como puede ser un CD-ROM o un DVD.

Esta transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa debe considerarse que constituye una
«primera venta [...] de una copia de un programan, en el sentido del articulo 4, apartado 2, de la Directiva
2009124 , y por tanto, produce el agotamiento de los derechos de explotacion del titular del programa en los
términos previstos en dicho precepto, transpuesto en el segundo parrafo del art. 99.c TRLPI

EI TUUE, haciendo suyas en este punto las conclusiones del abogado general, descarta la interpretacion
restrictiva que se venia sosteniendo por parte de la doctrina, y afirma que si no se interpretara ampliamente
el término «venta, a efectos del articulo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 , en el sentido de que

engloba todas las modalidades de comercializacion de un producto que se caractericen por la entrega de un

derecho de uso de una copia de un programa de ordenador por tiempo indefinido a cambio del pago de un
precio que permita al titular de los derechos de autor oblener una remuneracién correspondiente al valor
economico de la copia de la obra de la que es propietario, se pondria en peligro el efecto Gtil de esta
disposicién, pues bastarfa que los suministradores calificasen el contrato de «licencia» en lugar de «venta»
para soslayar la regla del agotamiento, privando a ésta de toda eficacia

Este agotamiento del derecho de distribucion de las copias de programas de ordenador no se limita a las
copias de programas de ordenador que se encuentren en un soporte material, como puede ser un COROM
0.un DVD. El art. 4.2 de la Directiva, al referirse sin més precisiones a la «venta [..] de una copia de un
programas, no hace ninguna distincion en funcién de Ia forma material o inmaterial de la copia de que se
trate, como es el caso de las descargadas de Internet, por lo que el agotamiento abarca la puesta a
disposicién de las copias, tanto materiales como inmateriales.

El agotamiento se produce incluso en los casos en los que el contrato de licencia de uso contenga una
estipulacién que impida la transmisién del derecho dellicenciatario. EI TJUE, en el parrafo 77 de su
sentencia, ha declarado que «en virtud de la citada disposicion [art. 4.2 de la Directiva] y pese a la existencia
de disposiciones contractuales que prohiban la cesion posterior, el titular de los derechos de que se trate no
podra ya oponerse ala reventa de esa copia».
[i] oo, ot s o g S SO QU g e v s i
habia producido el porque no habia existido una venta sino solo la concesion de una licencia
de uso a Isastur, no es correcto. La concesién de una licencia de so por tiempo indefinido, junto con la
puesta a disposicion del programa en soporte material (CD- ROM 0 DVD) o inmaterial (a través de Internet),
supone una transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa que agota el derecho del
fitular en los términos establecidos en el art. 4.2 de a Directiva y el segundo parrafo del art. 99.c TRLPL

Ciertamente, la sentencia de la Audiencia Provincial, al haber considerado que la licencia de uso no suponia
en ningin caso una venta, no precisaba el dato de la duracion de la concesin del derecho al licenciatario,
porque no era relevante ala vista de la interpretacion del precepto que se realizaba. Pero el argumento de
las recurridas de que no hay prueba de cul sea esa duracion no puede acogerse, puesto que ellas, como
licenciantes, conocen cuél es esa duracion, y ni siquiera han llegado a afirmar en su oposicién al recurso
que la licencia hubiera sido concedida por un lapso temporal determinado.

4.- Anora bien, como se ha dicho, el segundo parrafo del art. 99.c TRLP! ha de interpretarse en el sentido
de que la puesta a disposicion de una copia, en soporte material o inmaterial, de un programa de ordenador
¥ la celebracion del correspondiente contrato de licencia de uso, examinadas en su conjunto, implican la
transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata y producen
el agotamiento de los derechos del ttular del programa en los términos previstos en dicho precepto legal.

Los términos en que esta redactado tanto el art. 4.2 de la Directiva como el art. 99.c , segundo parrafo, del
TRLPI, excluyen del agotamiento de los derechos de explotacion del titular del programa de ordenador el
derecho de controlar el alquiler del programa o de una copia del mismo. Y en el supuesto enjuiciado, segin
ha resultado determinado, se ha producido el alquiler de las copias de los programas por parte de Isastur a
Bittia Comunicacion. Tal alquiler esta excluido del agotamiento de los derechos de explotacion de las
demandantes sobre sus programas de ordenador y, por tanto, infringe sus derechos en tanto que no habia
sido consentido.

5.- Tampoco podria producido el de los derechos de explotacion de las

demandantes sobre los programas de ordenador de los que son titulares puesto que no se ha alegado
siquiera que se haya hecho inutiizable la copia del programa descargada en el ordenador del licenciatario,

Isastur, al poner a disposicion de Bittia Comunicacién una copia del programa, asi como el descargado en el
ordenador de Bittia cuando esta puso la copia del programa a disposicion de Bittia Media e Isertia.

La STJUE de 3 de julio de 2012 citada, en sus parrafos 70 y 78, exige que el adquirente inicial que procede
ala reventa de una copia material o inmaterial de un programa de ordenador respecto de la que se ha
agotado el derecho de distribucion correspondiente al titular de los derechos de autor, para no violar el
derecho exclusivo a la reproduccién de un programa de ordenador que corresponde al autor de éste,
previsto en el articulo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva, debe inutilizar la copia descargada en su
ordenador en el momento de revenderla.

Tampoco se ha cumplido este requisito exigido por el TIUE, por lo que no puede considerarse agotado el
derecho de las demandantes sobre la explotacion econémica de las copias del programa de ordenador de

que son titulares, que fueron cedidas en alquiler por Isastur a Bittia Comunicacion y reproducidas por esta
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6.- Como conclusion a lo expuesto, si bien es cierto que la interpretacion restrictiva de la expresion «primera
venta» empleada en el precepto legal no es correcta porque no se ajusta a la jurisprudencia del TIUE, no
obstante, no se cumplen los requisitos necesarios para considerar que los derechos de explotacion
economica de las demandantes sobre las copias de sus programas de ordenador estaban agotados
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mismos, infringieron los derechos de propiedad intelectual que las demandantes tenian sobre sus
programas.”
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