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W Zbiér Orzeczen

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
YVES’A BOTA
przedstawiona w dniu 24 kwietnia 2012 r."

Sprawa C-128/11

Axel W. Bierbach, syndyk masy upadlosciowej UsedSoft GmbH,
przeciwko
Oracle International Corp.

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym zlozony przez Bundesgerichtshof (Niemcy)]

Ochrona prawna programéw komputerowych — Dyrektywa 2009/24/WE — Wprowadzanie do obrotu
uzywanego oprogramowania komputerowego pobranego z Internetu — Wyczerpanie prawa
do rozpowszechniania

1. Niniejszy wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykladni art. 4 ust. 2
i art. 5 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie ochrony prawnej programéw komputerowych?.

2. Pytania zostaly postawione w ramach sporu miedzy UsedSoft GmbH, reprezentowana przez Axela
W. Bierbacha jako syndyka masy upadiosciowej tej spétki®, a Oracle International Corp®. w zwiazku
z wprowadzaniem przez UsedSoft do obrotu ,uzywanego” oprogramowania komputerowego Oracle.

I - Ramy prawne

A — Prawo miedzynarodowe

3. Swiatowa Organizacja Wtasnosci Intelektualnej (WIPO) sporzadzita w Genewie w dniu 20 grudnia
1996 r. traktat WIPO o prawie autorskim. Traktat ten zostal zatwierdzony w imieniu Wspoélnoty
Europejskiej decyzja Rady 2000/278/WE z dnia 16 marca 2000 r.”.

4. Zgodnie z art. 4 tego traktatu programy komputerowe sa chronione jak utwory literackie
w rozumieniu art. 2 konwencji bernenskiej. Ochrona ta odnosi si¢ do programéw komputerowych
niezaleznie od sposobu lub formy przejawiania sie.

1 — Jezyk oryginatu: francuski.
2 — Dz.U. L 111, s. 16.

3 — Zwana dalej ,UsedSoft”.
4 — Zwang dalej ,Oracle”.

5 — Dz.U.L 89, s. 6.
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5. Artykul 6 traktatu WIPO o prawie autorskim, zatytulowany ,Prawo wprowadzania do obrotu”
[prawo do rozpowszechniania], stanowi:

»1. Autorom utwordw literackich i artystycznych przysluguje wylaczne prawo zezwalania na publiczne
udostepnianie oryginalu i zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw droga sprzedazy lub innej formy
przeniesienia wlasnosci.

2. Niniejszy traktat nie ogranicza swobody Umawiajacych sie Stron okreslenia ewentualnych
warunkéw, w ktérych nastepuje wyczerpanie prawa, o ktérym mowa w ust. 1, po dokonanej za
zezwoleniem autora pierwszej sprzedazy lub innej formy przeniesienia wlasnosci oryginatu lub
zwielokrotnionego egzemplarza utworu”.

6. W uzgodnionych deklaracjach do traktatu WIPO o prawie autorskim dotyczacych art. 6 i 7
postanowiono, co nastepuje:

»sUzywane w tych artykulach wyrazenia »zwielokrotnione egzemplarze« i »oryginal i zwielokrotnione
egzemplarze«, w kontekscie prawa wprowadzania do obrotu [prawa rozpowszechniania] i prawa najmu
przewidzianych w tych artykulach, odnosza si¢ wylacznie do utrwalonych zwielokrotnionych
egzemplarzy, ktére moga zosta¢ wprowadzone do obrotu jako przedmioty materialne”.

B — Prawo Unii

1. Dyrektywa 2009/24

7. Dyrektywa 2009/24 stanowi wersje ujednolicona dyrektywy Rady 91/250/EWG z dnia 14 maja
1991 r. w sprawie ochrony prawnej programéw komputerowych®.

8. Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy 2009/24 ,panstwa czlonkowskie chronia prawem autorskim
programy komputerowe w taki sposéb jak dziela literackie w rozumieniu konwencji bernenskiej
o ochronie dziet literackich i artystycznych”.

9. Artykut 4 tej dyrektywy, zatytutowany ,Czynnosci zastrzezone”, stanowi:

»1. Z zastrzezeniem przepiséw art. 5 i 6 prawa wylaczne uprawnionego, w rozumieniu art. 2, obejmuja
prawo do wykonywania lub zezwalania na:

a) trwale lub czasowe powielanie [zwielokrotnienie] programu komputerowego jakimikolwiek
$rodkami i w jakiejkolwiek formie, czesciowo lub w calosci. W zakresie w jakim tadowanie,
wyswietlanie, uruchamianie, transmitowanie [przekazywanie] lub przechowywanie programu
komputerowego wymaga takiego powielenia [zwielokrotnienia], takie czynno$ci wymagaja
uzyskania zezwolenia uprawnionego;

b)  translacje, adaptacje, porzadkowanie i jakiekolwiek inne modyfikacje programu komputerowego
i powielenie wynikéw tych dzialan bez uszczerbku dla praw osoby, ktéra modyfikuje program;

c¢)  jakakolwiek forme publicznej dystrybucji [publicznego rozpowszechniania], wlacznie
z wypozyczeniem [najmem] oryginalnego programu komputerowego lub jego kopii.

6 — Dz.U. L 122, s. 42.
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2. Pierwsza sprzedaz na terytorium [Unii Europejskiej] kopii programu komputerowego przez
uprawnionego lub za jego zgoda wyczerpuje prawo dystrybucji [prawo do rozpowszechniania] na
terytorium [Unii] tej kopii, z wyjatkiem prawa do kontroli dalszych wypozyczen [pézZniejszego najmu]
programu lub jego kopii”.

10. Artykut 5 tej dyrektywy, zatytulowany ,Wyjatki od czynnosci zastrzezonych”, stanowi w swoim
ust. 1:

»W braku szczegdlnych przepiséw umownych czynno$ci okreslone w art. 4 ust. 1 lit. a) i b) nie
wymagaja zezwolenia uprawnionego, jesli sa konieczne do uzycia [korzystania z] programu przez
uprawnionego nabywce zgodnie z zamierzonym celem, wlacznie z poprawianiem btedéw”.

2. Dyrektywa 2001/29

11. Motywy 28 i 29 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 r.
w sprawie harmonizacji niektérych aspektéw praw autorskich i pokrewnych w spoleczenstwie
informacyjnym’ stanowia:

»(28) Ochrona prawa autorskiego na mocy niniejszej dyrektywy obejmuje wylaczne prawo do
kontrolowania dystrybucji [rozpowszechniania] utworu w postaci materialnego no$nika. Pierwsza
sprzedaz na obszarze [Unii] oryginalu utworu lub jego kopii przez podmiot praw autorskich lub
za jego zezwoleniem wyczerpuje calkowicie prawo do kontrolowania odprzedazy tego
przedmiotu na obszarze [Unii]. Prawo to nie powinno zostaé wyczerpane w wyniku sprzedazy
oryginalu lub jego kopii poza obszarem [Unii] przez podmiot praw autorskich lub za jego
zezwoleniem. Prawa autora do najmu i uzyczenia zostaly okreslone w dyrektywie
nr 92/100/EWG[®]. Prawo do rozpowszechniania przewidziane w niniejszej dyrektywie nie
narusza przepisbw w zakresie praw do najmu i uzyczenia znajdujacych sie
w rozdziale I wymienionej dyrektywy.

(29) Problem catkowitego wykorzystania [wyczerpania prawa] nie powstaje w przypadku uslug,
w szczegolnosci ustug $wiadczonych przez Internet. Dotyczy to réwniez materialnych kopii
utworu lub innego przedmiotu objetego ochrong, wykonanych przez uzytkownika takiej uslugi
za zezwoleniem podmiotu praw autorskich. Stad to samo stosuje si¢ do najmu i uzyczenia
oryginalu utworu lub jego kopii, ktére ze wzgledu na swdj charakter s3 uslugami.
W przeciwienistwie do CD-ROM lub CD-I, gdzie wlasno$¢ intelektualna ma posta¢ materialnego
no$nika, a mianowicie rzeczy, kazda ustuga $wiadczona przez Internet stanowi w istocie
czynno$¢, na ktéra nalezy uzyskaé zezwolenie, o ile tak stanowi prawo autorskie lub prawo
pokrewne”.

12. Artykut 3 dyrektywy 2001/29, zatytutowany ,Prawo do publicznego udostepniania utworéw i prawo
podawania do publicznej wiadomo$ci innych przedmiotéw objetych ochrong”, stanowi:

»1. Panstwa czlonkowskie powinny zapewni¢ autorom wytaczne prawo do zezwalania lub zabraniania
na jakiekolwiek publiczne udostepnianie ich utworéw, droga przewodowa lub bezprzewodows,
wlaczajac [w to] podawanie do publicznej wiadomosci ich utworéw w taki sposéb, ze osoby postronne
maja do nich dostep w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

[...]

7 — Dz.U. L 167, s. 10.

8 — Dyrektywa Rady z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uzyczenia oraz niektérych praw pokrewnych prawu autorskiemu
w zakresie wlasnosci intelektualnej (Dz.U. L 346, s. 61).
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3. Czynnosci publicznego udostepniania utworéw i podawania do publicznej wiadomosci okreslone
w niniejszym artykule nie powoduja wyczerpania praw okre§lonych w ust. 1 i 2”.

13. Zgodnie z przepisem art. 4 tej dyrektywy, zatytutowanego ,Prawo do rozpowszechniania™:

»1. Panstwa czlonkowskie powinny przewidzie¢ dla autoréw wylaczne prawo do zezwalania lub
zabraniania jakiejkolwiek formy publicznego rozpowszechniania oryginalu swoich utworéw lub ich
kopii w drodze sprzedazy lub w inny sposdb.

2. Prawo do rozpowszechniania na obszarze [Unii] oryginalu lub kopii danego utworu wyczerpuje sie
tylko w przypadku pierwszej sprzedazy danego przedmiotu lub innego przeniesienia wilasnosci na
obszarze [Unii] przez podmiot praw autorskich lub za jego zezwoleniem”.

C — Prawo krajowe

14. Paragrafy 69c i 69d Gesetz {iber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (ustawy o prawach
autorskich i prawach pokrewnych) z dnia 9 wrzesnia 1965 r.°, w brzmieniu obowigzujacym w chwili
wystapienia okolicznosci sporu przed sadem krajowym (zwanej dalej ,UrhG”), implementuja do prawa
krajowego, po pierwsze, art. 4 dyrektywy 2009/24 i art. 3 dyrektywy 2001/29, oraz po drugie,
art. 5 dyrektywy 2009/24.

15. Paragraf 69c UrhG stanowi:
»Uprawniony ma wylaczne prawo do dokonywania lub zezwalania na:

1) trwatle lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w catosci lub w czesci jakimikolwiek
$rodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w ktérym dla wprowadzania, wy$wietlania, wykonania,
przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbedne jest jego zwielokrotnienie,
czynnosci te wymagaja zgody uprawnionego;

2) tlumaczenie, przystosowywanie, zmiane ukladu lub jaki[e]kolwiek inn[e] zmian[y] w programie
komputerowym, z zachowaniem praw osoby, ktéra tych zmian dokonala;

3) rozpowszechnianie, w tym najem, programu komputerowego lub jego kopii w jakiejkolwiek formie.
Wprowadzenie do obrotu w drodze sprzedazy na terytorium [Unii] lub panstwa bedacego strong
Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym [z dnia 2 maja 1992 r.'’] kopii programu
komputerowego za zgoda uprawnionego wyczerpuje prawo do zezwalania na dalszy obroét takim
egzemplarzem z wyjatkiem jego najmu;

4) jakiekolwiek podawanie programu komputerowego do publicznej wiadomosci, droga przewodowa
lub bezprzewodowa, w tym publiczne udostepnianie tego programu, w taki sposéb, aby kazdy moégt
mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym”.

16. Paragraf 69d ust. 1 UrhG przewiduje:
sJezeli umowa nie stanowi inaczej, czynno$ci wymienione w § 69c pkt 1 i 2 nie wymagaja zgody
uprawnionego, jezeli sa niezbedne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego

przeznaczeniem, w tym do poprawiania bledéw przez kazda osobe uprawniong do korzystania z jego
kopii”.

9 — BGBL 1965 I, s. 1273.
10 — Dz.U. 1994, L 1, s. 3.
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II - Okolicznosci faktyczne i postepowanie przed sadem krajowym

17. Spolka Oracle tworzy i sprzedaje oprogramowanie komputerowe. Spétka ta jest podmiotem
wylacznych praw autorskich do korzystania z tych programéw, a ponadto wlascicielem niemieckiego
sfownego znaku towarowego i wspdlnotowego stownego znaku towarowego ,Oracle”, ktére sa
zarejestrowane w szczegélno$ci dla oprogramowania komputerowego.

18. W 85% przypadkéw Oracle sprzedaje swoje oprogramowanie poprzez system pobierania plikow
z Internetu. Klient pobiera oprogramowanie bezposrednio ze strony internetowej Oracle na swdj
komputer. Oferowane programy stanowia tak zwane oprogramowanie typu klient-serwer. Prawo
korzystania z nich obejmuje uprawnienie do trwalego przechowywania oprogramowania na serwerze
i udostepnienia tego oprogramowania okreslonej liczbie uzytkownikéw poprzez wprowadzenie go do
pamieci gléwnej ich komputeréw biurowych. Umowa serwisowania oprogramowania przewiduje
mozliwo$¢ pobierania ze strony internetowej Oracle zaktualizowanych wersji oprogramowania
(updates) oraz programoéw sluzacych poprawieniu btedéw (patches).

19. Umowy licencyjne zawierane przez Oracle zawieraja pod tytulem ,Przyznanie prawa” nastepujace
postanowienie:

»W ramach platno$ci za uslugi uzyskuja Panstwo, wylacznie do celéw wlasnej dzialalnosci
gospodarczej, bezterminowe, niewylaczne, nieprzenaszalne i wolne od oplat prawo korzystania
z wszystkich produktéw i uslug Oracle udostepnionych Panstwu na podstawie niniejszej umowy”.

20. Spétka UsedSoft, ktéra prowadzi dzialalno$§¢ w zakresie wprowadzania do obrotu ,uzywanych”
licencji na oprogramowanie, w pazdzierniku 2005 r. zaoferowata ,uzywane” licencje Oracle, wskazujac,
ze sa one aktualne, co oznacza, iz umowa serwisowania zawarta z Oracle przez licencjobiorce
poczatkowego nadal wywoluje skutki prawne, oraz ze legalno$¢ sprzedazy jest potwierdzana
poswiadczeniem notarialnym.

21. Klienci UsedSoft, ktérzy nie sa posiadaczami oprogramowania Oracle, pobieraja je, po nabyciu
»uzywanej” licencji, bezposrednio ze strony internetowej Oracle. Klienci, ktérzy sa juz posiadaczami
oprogramowania i dokupuja licencje dla dodatkowych uzytkownikéw, pobieraja oprogramowanie do
pamieci gtéwnej komputeréw biurowych tych uzytkownikéw.

22. Oracle wytoczyla przed Landgericht Miinchen I powédztwo majace na celu powstrzymanie tych
praktyk, ktére zostalo uwzglednione zgodnie z Zadaniami pozwu. Apelacja wniesiona przez UsedSoft
przeciwko temu orzeczeniu zostala oddalona, w nastepstwie czego spdtka ta wniosta kasacje do
Bundesgerichtshof (Niemcy).

III - Pytania prejudycjalne

23. Bundesgerichtshof postanowil zawiesi¢ prowadzone przed nim postepowanie i zwrdci¢ sie do
Trybunalu z nastepujacymi pytaniami prejudycjalnymi:

»1)  Czy ten, kto moze powola¢ si¢ na wyczerpanie prawa do [rozpowszechniania] kopii programu
komputerowego, jest »uprawnionym nabywca« w rozumieniu dyrektywy art. 5 ust. 1 dyrektywy
2009/24 [...]?

2) W razie wudzielenia odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze: czy prawo do
[rozpowszechniania] kopii programu komputerowego wyczerpuje zgodnie z art. 4
ust. 2 dyrektywy 2009/24 [...] sporzadzenie przez nabywce kopii poprzez [pobranie] programu
z Internetu na no$nik danych za zgoda uprawnionego?
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3) W razie udzielenia odpowiedzi twierdzacej réwniez na pytanie drugie: czy réwniez ten, kto nabyt
»uzywana« licencje na oprogramowanie, moze w odniesieniu do sporzadzenia kopii programu
powolaé sie »jako uprawniony nabywca«, na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 4 ust. 2 dyrektywy
2009/24 [...], na wyczerpanie prawa do [rozpowszechniania] kopii programu komputerowego
sporzadzonej przez pierwszego nabywce poprzez [pobranie] programu z Internetu na nos$nik
danych za zgoda uprawnionego, jezeli pierwszy nabywca usunal swoja kopie programu albo jej
nie uzywa?”.

IV — Moja analiza

A — Uwagi wstepne

24. Sad krajowy przyjmuje, ze klienci UsedSoft, ktérzy pobieraja programy komputerowe ze strony
internetowej Oracle lub faduja je z nosnika danych do pamieci gltéwnej kolejnych komputeréw,
dokonuja czynnosci zwielokrotnienia w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2009/24, naruszajac
tym samym wylaczne prawo Oracle do zwielokrotniania. Ponadto ze wzgledu na to, ze zgodnie
z warunkami licencji udzielonej przez Oracle to prawo do korzystania jest ,nieprzenaszalne”, zdaniem
Bundesgerichtshof klienci Oracle nie moga skutecznie przenies¢ na UsedSoft prawa do
zwielokrotniania, a spétka ta nie moze w zwiazku z tym przenies¢ tego prawa dalej na swoich
klientow.

25. Zdaniem sadu krajowego rozstrzygniecie sporu zalezy w zwigzku z tym od tego, czy Kklienci
UsedSoft moga skutecznie powota¢ sie na przepis § 69d ust. 1 UrhG, za pomoca ktérego dokonana
zostala transpozycja do prawa niemieckiego art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24 i zgodnie z ktérym
zwielokrotnienie programu komputerowego nie wymaga zezwolenia uprawnionego, jesli jest niezbedne
do korzystania z programu przez uprawnionego nabywce zgodnie z jego przeznaczeniem.

26. Wedlug sadu krajowego rozstrzygniecie tej kwestii wymaga ustosunkowania sie do trzech
zagadnien:: po pierwsze, czy osobie, ktéra moze powola¢ si¢ na wyczerpanie prawa do
rozpowszechniania, przystuguje status ,uprawnionego nabywcy” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy
2009/24; po drugie, czy w przypadku pobrania kopii programu z Internetu za zgoda uprawnionego
nastepuje wyczerpanie prawa do rozpowszechniania; oraz po trzecie, czy nabywca uzywanej licencji
moze powola¢ na wyczerpanie tego prawa, jezeli pierwszy nabywca usunal swoja kopie programu albo
przestal z niej korzystac.

27. Chociaz pytanie drugie zostalo postawione tylko pod warunkiem udzielenia pozytywnej odpowiedzi
na pytanie pierwsze, uwazam, Ze to wlasnie na drugie pytanie nalezy odpowiedzie¢ w pierwszej
kolejnosci. Jest tak dlatego, ze przed zbadaniem kwestii, czy osoba, ktéra moze powota¢ sie na
wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, moze zosta¢ uznana za ,uprawnionego nabywce”
w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24, nalezy rozstrzygnaé, czy pobieranie programoéw
komputerowych Oracle przez osobe, ktérej miejsce pobytu znajduje si¢ na terytorium Unii, prowadzi
do ,wspélnotowego” wyczerpania prawa do rozpowszechniania tych programéw na podstawie art. 4
ust. 2 tej dyrektywy. Wedlug mnie to wlasnie ta kwestia, ktéra dotyczy mozliwosci zastosowania
zasady wyczerpania prawa do pobierania z Internetu, ma podstawowe znaczenie dla rozstrzygniecia
sporu.

28. W dalszej kolejnosci lacznie odpowiem na pytania pierwsze i trzecie, ktére dotycza tego, czy
nabywca uzywanej licencji moze, na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2009/24 w zwiazku z jej art. 5
ust. 1, powola¢ sie na wyczerpanie prawa do rozpowszechniania kopii programu komputerowego
pobranego przez pierwszego nabywce w celu sporzadzenia, jako uprawniony nabywca, nowej kopii
programu, jezeli 6w pierwszy nabywca usunal swoja kopie programu albo przestal z niej korzystac.
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B — W przedmiocie pytania drugiego

29. Sad krajowy pragnie si¢ w istocie dowiedzie¢, czy prawo do rozpowszechniania kopii programu
komputerowego ulega wyczerpaniu, w my$l art. 4 wust. 2 dyrektywy 2009/24, w nastepstwie
sporzadzenia przez nabywce, za zgoda uprawnionego, kopii tego programu poprzez pobranie go
z Internetu na no$nik danych.

1. Uwagi stron przed sadem krajowym, rzadéw i Komisji Europejskiej

30. W pierwszej kolejnosci UsedSoft podnosi, ze brzmienie art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 umozliwia
stosowanie reguly wyczerpania prawa do pobierania oprogramowania z Internetu, gdyz z jednej strony
sformulowanie ,kopia programu komputerowego” mozna rozumie¢ w ten sposdb, iz obejmuje ono
proces umozliwiajacy nabywcy zarejestrowanie programu, a z drugiej strony sformutowanie ,pierwsza
sprzedaz” nie zaklada przeniesienia wlasnos$ci w formie przekazania nos$nika, gdyz najistotniejsze jest
tutaj osiagniecie koricowego celu gospodarczego tej czynnosci, czyli umozliwienie trwalego korzystania
z programu. Twierdzac, ze ta sprzedaz charakteryzuje sie, niezaleznie od przekazania no$nika,
przekazaniem prawa korzystania na czas nieoznaczony w zamian za jednorazowa zaplate ceny,
UsedSoft podnosi, Ze z brzmienia dyrektywy 2009/24 wynika, iz wyczerpanie prawa do
rozpowszechniania nastepuje w momencie, w ktérym klient Oracle sporzadza za zgoda uprawnionego
kopie programu komputerowego poprzez pobranie go na nosnik danych.

31. UsedSoft dodaje, ze taka wykladnie, oparta na brzmieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24,
potwierdza cel zasady wyczerpania prawa, ktérym jest zapewnienie réwnowagi miedzy ekonomicznym
interesem autora dziela polegajacym na czerpaniu z niego korzysci a interesem polegajacym na
zapewnieniu swobodnego przeplywu towaréw i ustug. Ze wzgledu na to, ze w przypadku trwatego
udostepnienia oprogramowania komputerowego w zamian za zaplate ceny uprawniony ma mozliwos¢
czerpania korzysci ekonomicznych ze swojej pracy tworczej w drodze sprzedazy przedmiotu objetego
ochrong, UsedSoft twierdzi, ze 6w autor dziela nie moze decydowaé o mozliwosci ewentualnego
zastosowania zasady wyczerpania prawa, dokonujac wyboru miedzy dwoma sposobami
rozpowszechniania, ktére z ekonomicznego punktu widzenia sa sobie réwnowazne. Gdyby tak bylo,
prowadziloby to do przyznania monopolu na rozpowszechnianie, czemu wlasnie zasada wyczerpania
prawa ma przeciwdzialaé. W przypadku gdyby omawiana dzialalno$¢ nalezalo uznaé za $wiadczenie
ustug, zasada wyczerpania prawa nadal powinna znajdowac zastosowanie, gdyz swobodne $wiadczenie
ustug réwniez stanowi cze$¢ podstawowych zasad Unii.

32. UsedSoft wyjasnia, ze Trybunal odrzucil mozliwo$¢ stosowania zasady wyczerpania prawa do
typowo niematerialnych sposobéw korzystania, takich jak prawo do publicznego wykonania,
wyswietlania lub nadawania, nie z powodu niematerialnego charakteru tych praw, lecz dlatego, ze
kazdorazowe skorzystanie z nich daje mozliwo$¢ pobrania oplaty, co w konsekwencji oznacza, iz
interes ekonomiczny autora nie zostalby zaspokojony w momencie pierwszego wprowadzenia do
obrotu.

33. UsedSoft podnosi, ze ani art. 3 ust. 3 dyrektywy 2001/29, ani jej motyw 29 nie daja podstaw do
przyjecia odmiennego stanowiska, gdyz dotycza one jedynie szczegélnego przypadku udostepnienia
ustugi, z ktérej mozna skorzysta¢ jednorazowo w okresie ograniczonym do czasu potaczenia
z serwerem autora. Inaczej niz w przypadku udostepnienia celem trwalego korzystania w zamian za
jednorazowa zaplate ceny, omawiane uslugi, skonstruowane na zasadzie powtarzalnych odplatnych
$wiadczen, nie pozwalaja zabezpieczy¢ intereséw ekonomicznych uprawnionego w momencie
pierwszego ich $wiadczenia.
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34. Oracle twierdzi, ze pobieranie kopii programéw komputerowych nie stanowi sprzedazy, gdyz
wynagrodzenie nie jest pobierane z tytulu samego pobrania programu, lecz z tytulu umowy
licencyjnej, w zamian za prawo korzystania z niego na podstawie tej umowy. Po zawarciu umowy
serwisowania pierwszy nabywca nie ma ponadto mozliwo$ci odsprzedania wersji pobranej poczatkowo,
lecz jedynie innej wersji, uzupelnionej i zaktualizowane;j.

35. Odwolujac sie do orzecznictwa Trybunalu, a w szczegdlnosci do wyroku z dnia 9 listopada 2004 r.
w sprawie British Horseracing Board i in.", do uzgodnionych deklaracji do traktatu WIPO o prawie
autorskim, a takze do sprawozdania Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego i Komitetu
Ekonomiczno-Spotecznego w sprawie wdrozenia i skutkéw dyrektywy 91/250 z dnia 10 kwietnia
2000 r."?, Oracle dodaje, ze wyczerpanie prawa do rozpowszechniania moze nastapi¢ tylko
w przypadku przeniesienia wlasnosci fizycznego obiektu, co wyklucza catkowicie niematerialng
czynno$¢ pobierania. Zdaniem tej spolki ,kopia programu komputerowego” w rozumieniu art. 4
ust. 2 dyrektywy 2009/24 moze odnosi¢ sie wylacznie do rzeczy fizycznej, czyli ,produktu”. Taka
koncepcja jest zgodna z charakterem i celem zasady wyczerpania prawa, stuzacej zapewnieniu
swobodnego przeplywu fizycznych egzemplarzy, ktére zostaly wprowadzone do obrotu za zgoda
uprawnionego, nie za$ umozliwieniu rozpowszechniania kopii sporzadzonych przez samego
uzytkownika.

36. W kazdym razie Oracle zwraca uwage, ze nawet gdyby na omawiane pytanie udzieli¢ odpowiedzi
pozytywnej, wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, ktére nastepowaloby w nastepstwie pobrania
programu komputerowego, nie uprawnialoby pierwszego nabywcy do przeniesienia kopii na inny
nos$nik. Uzytkownik moéglby jedynie fizycznie przenie§¢ sam nosnik, co wymagaloby na przyktad
wyjecia dysku twardego, na ktéry pobrat éw program.

37. Oracle wyjasnia, ze nie ma rdznicy miedzy sytuacja, w ktorej program komputerowy zostat
uzyskany w drodze nabycia plyty CD-ROM, a sytuacja, w ktdrej zostal on pobrany z Internetu, gdyz
w obu tych przypadkach mozliwo$¢ korzystania z kopii tego programu wymaga zawarcia umowy
licencyjne;j.

38. Rzady francuski i hiszpanski, Irlandia oraz rzad wloski podnosza, ze prawo do rozpowszechniania
programu komputerowego ulega wyczerpaniu wylacznie wéwczas, gdy kopia tego programu zostaje
wprowadzona do obrotu poprzez umieszczenie jej na materialnym no$niku. Rzad francuski, Irlandia
i rzad wloski opieraja sie na kontekscie prawnym, w $wietle ktérego nalezy interpretowac dyrektywe
2009/24, a w szczegdlnosci na dyrektywie 2001/29.

39. Irlandia podkresla ponadto, ze nawet gdyby przyjaé, iz udzielenie przez uprawnionego licencji
stanowi sprzedaz, to licencja ta nie zostala udzielona w odniesieniu do kopii, ktére zostaly pobrane
lub przeniesione przez pdzniejszych nabywcéw. Irlandia przypomina, ze zasada wyczerpania prawa,
ktéra rozwinela sie w ramach swobodnego przeplywu towaréw, nie skutkuje wyczerpaniem prawa
uprawnionego z patentu do rozpowszechniania, jesli chodzi o egzemplarze inne niz te, ktére zostaly
wprowadzone do obrotu za jego zgoda. Odwolujac sie do wyroku z dnia 9 lipca 1985 r. w sprawie
Pharmon®, Irlandia uwaza, ze rozpatrywany w niniejszej sprawie przypadek jest poréwnywalny do
sytuacji, w ktorej produkty sa wprowadzane do obrotu na podstawie obowiazkowej licencji. Irlandia
dodaje, ze zezwolenie na korzystanie z licencji bez zgody uprawnionego moze prowadzi¢ do
zahamowania innowagji i narusza¢ uprawnione interesy autora programu komputerowego.

11 — Wyrok w sprawie C-203/02, Zb.Orz. s. I-10415, pkt 58, 59.
12 — COM(2000) 199 wersja ostateczna.
13 — Wyrok w sprawie 19/84, Rec. s. 2281.
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40. Rzad francuski dodaje do argumentéw osadzonych w kontekscie prawnym prawa Unii argumenty
oparte na prawie miedzynarodowym i orzecznictwie Trybunatu'’. Rzad ten podnosi, ze w przypadku
pobierania nie moze by¢ mowy o wyczerpaniu prawa, gdyz chodzi tu o oferte skladana przez
posrednika uslugi internetowej, i podkresla, Ze umowa serwisowania bezsprzecznie dotyczy $wiadczenia
ustug.

41. Rzad wloski, ktérego zdaniem nalezy odrézni¢ sytuacje wlasciciela kopii oprogramowania od
sytuacji uzytkownika uprawnionego do korzystania z oprogramowania na podstawie licencji, podnosi,
ze ze wzgledu na to, iz prawo do rozpowszechniania nie obejmuje przypadkéw przeniesienia on-line
elektronicznej kopii oprogramowania, ograniczenia wynikajace z wyczerpania prawa do
rozpowszechniania nie znajduja zastosowania. Rzad ten uwaza, ze odmienne rozwiazanie godzitoby
w ochrone oprogramowania komputerowego w prawie Unii.

42. Komisja, ktéra przypomina, Ze istota sporu jest to, czy dozwolone jest odsprzedawanie programoéw
komputerowych i czy prawa uprawnionego ulegaja wyczerpaniu w momencie udostepnienia programu
komputerowego do pobrania z serwera na warunkach ograniczajacych prawo uzytkownika do
przenoszenia programu na osobe trzeciy, twierdzi, iz nie tylko z motywu 28 dyrektywy 2001/29, lecz
réwniez z art. 4 tej dyrektywy w zwigzku z art. 8 traktatu WIPO o prawie autorskim i uzgodnionymi
deklaracjami do tego traktatu, ktérych transpozycja byla jednym z celéw dyrektywy 2001/29, wynika, ze
art. 4 ust. 1 lit. ¢) dyrektywy 2009/24, bez wzgledu na swoje brzmienie, nie obejmuje prawa do
rozpowszechniania dzieta niezintegrowanego z obiektem fizycznym, ktéry to przypadek objety jest
wylacznie art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29. Tymczasem art. 3 ust. 3 tej dyrektywy stanowi, ze prawo do
publicznego udostepniania utworéw, o ktéorym mowa w art. 3 ust. 1 tej dyrektywy, nie ulega
wyczerpaniu, za$ jej motyw 29 potwierdza ponadto, ze problem wyczerpania prawa nie powstaje
w przypadku ustug, w szczegélnosci ustug swiadczonych przez Internet.

2. Moja ocena

43. Zasada wyczerpania prawa, ktéra wywodzi si¢ z prawa niemieckiego i amerykanskiego', stuzy
zapewnieniu réwnowagi miedzy koniecznoscia ochrony praw wlasnosci intelektualnej, ktére co do
zasady przyznaja uprawnionym monopol na korzystanie z nich, a wymogami swobodnego przeplywu
towaréow. Zasada ta, ktéra ogranicza wylaczne prawa uprawnionego z tytulu praw wlasnosci
intelektualnych do pierwszego wprowadzenia do obrotu produktu chronionego przez te prawa, stanowi
»wyraz [...] zamystu prawnego, zgodnie z ktérym wyltaczne prawo do wprowadzenia do obrotu nie
pozwala na sprzeciwienie sie rozpowszechnianiu tego samego produktu poczawszy od momentu jego
pierwszego wprowadzenia do obrotu”*.

44. Cel urzeczywistnienia obszaru bez granic wewnetrznych doprowadzil Trybunal do wlaczenia tej
zasady do porzadku prawnego Unii. W swoim wyroku z dnia 8 czerwca 1971 r. w sprawie Deutsche
Grammophon' Trybunal uznal, ze ,wykonywanie przez producenta nosnikéw dzwieku wylacznego
prawa do wprowadzania do obrotu chronionych artykuléw wynikajacego z ustawodawstwa panstwa
czlonkowskiego, w taki sposob, by zabroni¢ wprowadzania na rynek w tym panstwie produktéw juz
wprowadzonych przez niego lub za jego zgoda w innym panstwie czlonkowskim wylacznie dlatego, ze
takie wprowadzanie do obrotu nie nastepuje na terytorium tego pierwszego panstwa czlonkowskiego,
byloby niezgodne z przepisami przewidujacymi swobodny przeplyw towaréw wewnatrz wspdlnego
rynku”.

14 — W szczegolnosci wyroku z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie C-200/96 Metronome Musik, Rec. s. I-1953.

15 — W przedmiocie genezy tej zasady i jej uzasadniert zob. B. Castell, L’,épuisement” du droit intellectuel en droits allemand, frangais et
communautaire, PUF, Paris 1989.

16 — Zobacz FK. Beier, La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux, Journal du droit international, 1971, s. 5,
a zwlaszcza s. 14.

17 — Wyrok w sprawie 78/70, Rec. s. 487.
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45. Zgodnie z zasada wyczerpania prawa uprawniony z tytulu praw wlasnosci intelektualnej, ktéry
wprowadzil artykuly do obrotu na terytorium jednego panstwa czlonkowskiego, traci mozliwosc¢
powolania si¢ na swoj monopol na korzystanie w celu sprzeciwienia si¢ ich przywozowi do innego
panstwa czlonkowskiego. Zasada ta znajduje uzasadnienie — ekonomiczne — w koncepcji, zgodnie
z ktéra uprawniony z tytulu takich praw nie powinien czerpa¢ nadmiernych dochodéw dzieki
korzystaniu z nich, a tak byloby, gdyby mdgt czerpa¢ korzysci ekonomiczne z tytutu tego prawa przy
okazji kazdego przekroczenia granicy wewnetrznej Unii.

46. Wywodzaca sie z orzecznictwa zasada wyczerpania prawa zostala przejeta przez prawodawce Unii,
ktéry powotat sie na nia w wielu dyrektywach, w szczegdlnosci dotyczacych znakéw towarowych ', baz
danych”, odmian ro$lin®, prawa najmu i uzyczenia utworéw chronionych®, praw autorskich
i pokrewnych w spoteczenstwie informacyjnym oraz programéw komputerowych. Wprawdzie bogate
orzecznictwo Trybunalu dotyczace tej dziedziny tworzy ,doktryne wspélnotowego wyczerpania
prawa”, ktéra moze znajdowac jednolite zastosowanie we wszystkich obszarach prawa wlasnosci
intelektualnej, jednak przestanki zastosowania tej zasady oraz jej zakres moga istotnie rézni¢ sie
w zalezno$ci od szczegdlnych cech kazdej rozpatrywanej galezi prawa wlasnosci intelektualnej
i szczegolnych przepiséw, ktére ja reguluja.

47. Co sie bardziej szczegétowo tyczy programéw komputerowych, zasada wyczerpania prawa zostata
ustanowiona w art. 4 dyrektywy 2009/24, ktéra powtarza brzmienie art. 4 dyrektywy 91/250, dzielac
go jednak na dwa odrebne ustepy.

48. Podczas gdy art. 4 ust. 1 dyrektywy 2009/24 posréd wylacznych praw przystugujacych autorowi
programu wymienia prawo do trwalego lub czasowego zwielokrotnienia, prawo do modyfikowania
oraz prawo do wykonywania lub zezwalania na ,jakakolwiek forme publicznego rozpowszechniania
wlacznie z najmem oryginalnego programu komputerowego lub jego kopii”, art. 4 ust. 2 tej dyrektywy
wyjasnia, ze zasada wyczerpania prawa znajduje zastosowanie wylacznie do prawa do
rozpowszechniania, z wyjatkiem ,prawa do kontroli pdzniejszego najmu programu lub jego kopii”.
Z przepiséw tych wynika, ze zasada wyczerpania prawa znajduje zastosowanie wylacznie do prawa do
rozpowszechniania, nie za§ do prawa do zwielokrotnienia lub modyfikowania. Ponadto, chociaz prawo
do rozpowszechniania zostalo zdefiniowane szeroko, wylacznie jedna forma rozpowszechniania,
a mianowicie sprzedaz, prowadzi do zastosowania zasady wyczerpania prawa. Raz jednak zastosowana,
zasada ta zaczyna wywolywa¢ skutki w odniesieniu do kazdej innej formy rozpowszechniania,
z wyjatkiem najmu.

18 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 pazdziernika 2008 r. majaca na celu zblizenie ustawodawstw panstw
czlonkowskich odnoszacych sie do znakéw towarowych (Dz.U. L 299, s. 25). Artykul 7 dyrektywy 2008/95 przewiduje:
»1. Znak towarowy nie uprawnia wlasciciela do zakazania uzywania tego znaku w odniesieniu do towardéw, ktore zostaly wprowadzone do
obrotu na terytorium [Unii] pod tym znakiem towarowym przez wiasciciela lub za jego zgoda.
2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jezeli wlasciciel ma prawnie uzasadnione powody, aby sprzeciwia¢ sie dalszemu obrotowi towarami,
w szczegdlnosci jezeli stan towaréw zmienit sie lub pogorszyl po wprowadzeniu ich do obrotu”.

19 — Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 96/9/WE z dnia 11 marca 1996 r. w sprawie ochrony prawnej baz danych (Dz.U. L 77, s. 20).
Artykut 5 lit. ¢) zdanie drugie dyrektywy 96/9 stanowi, iz ,[plierwsza sprzedaz kopii bazy danych w [Unii] przez uprawnionego lub za jego
zgoda wyczerpuje prawo do kontrolowania odsprzedazy tej kopii w [Unii]”.

20 — Rozporzadzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspdlnotowego systemu ochrony odmian roslin (Dz.U. L 277, s. 1;
sprostowanie: Dz.U. 2001, L 111, s. 31). Artykul 16 rozporzadzenia nr 2100/94 stanowi:
»Wspodlnotowe prawo do ochrony odmian roélin zasadniczo nie obejmuje dzialan dotyczacych jakiegokolwiek materiatu chronionej odmiany
lub odmiany chronionej przepisami art. 13 ust. 5 oraz jakiegokolwiek materialu pochodzacego z wymienionego materiatu, ktéry zostat
przekazany osobom trzecim przez posiadacza lub za jego zgoda w jakiejkolwiek czesci [Unii], chyba ze dzialania te:
a) obejmuja dalsze rozmnazanie danej odmiany, chyba Ze takie rozmnazanie byto zamierzone gdy przekazywano ten materiak;lub
b) obejmuja wywéz skladnikéw odmiany do kraju trzeciego, ktéry nie chroni rodzaju lub gatunku, do ktérego przynalezy odmiana, chyba ze

wywozony material przeznaczono do konsumpcji”.

21 — Artykut 1 ust. 4 dyrektywy 92/100 stanowi, ze ,[p]rawa okreslone w ust. 1 nie wygasna ani przez sprzedaz oryginaléw lub egzemplarzy
powielonych utworéw chronionych prawem autorskim i innych przedmiotéw ochrony wskazanych w art. 3 ust. 1, ani przez inne dotyczace
ich czynnosci rozpowszechniania”.
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49. Kwestia, czy zasada wyczerpania prawa, taka jak ustanowiona w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24,
moze obejmowa¢ swoim zakresem wprowadzanie do obrotu ,uzywanego” oprogramowania
komputerowego pobranego z Internetu, byla Zrédlem powaznych dyskusji w panstwach
cztonkowskich, w szczegdlnosci w Niemczech?, ktére to dyskusje odzwierciedlaja prowadzone
w Stanach Zjednoczonych dyskusje dotyczace mozliwosci stosowania doktryny ,pierwszej sprzedazy”

w $rodowisku cyfrowym .

50. Poniewaz wyczerpanie prawa nastepuje w momencie pierwszej ,sprzedazy kopii programu
komputerowego” na terytorium Unii przez uprawnionego lub za jego zgoda, w pierwszej kolejnosci
nalezy ustali¢, czy istnieje konieczno$¢ nadania temu pojeciu, ktére juz w momencie przyjecia
dyrektywy 2009/24 budzito wiele watpliwosci*, jednolitej wyktadni.

51. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunalu zaréwno wzgledy jednolitego stosowania prawa
wspdlnotowego, jak i zasady réwnosci wskazuja na to, ze tresci przepisu prawa wspélnotowego, ktéry
nie zawiera wyraznego odestania do prawa panstw czlonkowskich dla okreslenia jego znaczenia
i zakresu, nalezy zwykle nada¢ w catej Unii jednolita wyktadnie®. Poniewaz dyrektywa 2009/24 nie
zawiera odestan do prawa krajowego w zakresie skutkéw uzycia pojecia sprzedazy kopii, nalezy uznac,
ze do celow stosowania tej dyrektywy pojecie to stanowi autonomiczne pojecie prawa Unii, ktéremu
nalezy nada¢ autonomiczna wykladnie na terytorium wszystkich panstw czlonkowskich,
w szczegblnosci w $wietle sformutowan i kontekstu, w jakim zostalo uzyte, a takze celéw, do ktérych
dazy ta dyrektywa, i przepiséw prawa miedzynarodowego *.

52. Z motywoéw 4 i 5 dyrektywy 2009/24 wynika, Ze ma ona na celu wyeliminowanie réznic istniejacych
w prawodawstwie panstw czlonkowskich, ktére istotnie naruszaja funkcjonowanie rynku
wewnetrznego. Ze wzgledu na to, ze Trybunal w swoim wyroku z dnia 20 listopada 2001 r.
w sprawach potaczonych Zino Davidoff i Levi Strauss” orzekl, ze pojeciu zgody, ktéra stanowi
czynnik przesadzajacy o wygasnieciu wylacznego prawa, nalezy nadac jednolita wykladnie, majac na
uwadze osiagniecie celu ,takiej samej ochrony na podstawie systeméw prawnych wszystkich parnstw
cztonkowskich”*, uzna¢ nalezy, ze warunkowi odnoszacemu sie¢ do sprzedazy kopii programu
komputerowego nie powinno sie przypisywa¢ réznego znaczenia w zalezno$ci od odmiennych
interpretacji przyjetych w poszczegdlnych krajowych systemach prawnych.

53. W zwigzku z powyzszym nalezy zbada¢, czy pojecie sprzedazy kopii programu komputerowego,
w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24, moze znajdowaé zastosowanie w okolicznosciach takich
jak wystepujace w sprawie bedacej przedmiotem postepowania przed sadem krajowym.

22 — Zobacz P. Briutigam, Second-hand software in Europe: thoughts on the three questions of the German Federal Court of Justice referred to
the Court of Justice of the European Union, Computer Law Review International, 1/2012, s. 1; T. Overdijk, P. van der Putt, E. de Vries,
T. Schafft, Exhaustion and Software Resale Rights, Computer Law Review International, 2/2011, s. 33.

23 — Zobacz S. Frankel, L. Harvey, Will the digital era sound the death knell for the first sale doctrine in US copyright law?, Intellectual Property
Magazine, marzec 2011, s. 40.

24 — Zobacz w szczego6lnosci A. Strowel, E. Derclaye, Droit d'auteur et numérique: logiciels, bases de données, multimédia — Droit belge, européen
et comparé, Bruylant, Bruxelles 2001. Zobacz podobnie M. Vivant, Le programme d’ordinateur au pays des muses; observations sur la
directive du 14 mai 1991, ,La semaine juridique — Edition entreprise”, 1991, nr 47, s. 479. Autor artykulu wskazuje na ,niezdolno$¢
redaktoréw [dyrektywy] do oddzielenia od siebie pojec¢ tworczosci intelektualnej i nosnika” (pkt 16.2, s. 484).

25 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-246/05 Haupl, Zb.Orz. s. 1-4673, pkt 43 i przytoczone tam orzecznictwo.

26 — Zobacz podobnie wyrok z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie C-393/09 Bezpec¢nostni softwarovd asociace, Zb.Orz. s. 1-13971, pkt 30
i przytoczone tam orzecznictwo.

27 — Wyrok w sprawach polaczonych od C-414/99 do C-416/99, Rec. s. I-8691.

28 — Dunkty 41-43.
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54. Oracle podnosi, ze opflata, ktéra uiszcza klient, nie wynika jedynie z tytulu pobrania przez niego
programu komputerowego ani z tytulu udostepnienia kodu obiektowego tego oprogramowania, lecz
z tytulu umowy o korzystanie z tego oprogramowania na podstawie umowy licencyjnej. Oracle dodaje,
ze w wiekszosci przypadkéw klient zawiera réwniez umowe serwisowania, ktéra pozwala mu na
uaktualnianie oprogramowania i usuwanie bledéw, ktéra stanowi umowe w sprawie $wiadczenia ustug.
Spoétka ta wywodzi to z tego, ze w takim przypadku nie moze by¢ mowy o sprzedazy w rozumieniu
art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24.

55. Takie rozumowanie jest wedlug mnie bledne.

56. Moim zdaniem z dyrektywy 2009/24 jasno wynika, Ze wprowadza ona rozréznienie miedzy
sprzedaza a najmem, stanowiace ,summa divisio”, od czego zalezy zaréwno mozliwo$¢ ewentualnego
zastosowania zasady wyczerpania prawa”, jak i jej zakres®. Motyw 12 tej dyrektywy okre$la najem
jako umozliwienie korzystania przez okre§lony czas, w celach [dochodowych], z programu
komputerowego lub jego kopii. A contrario nalezy uzna¢, ze w przypadku czynnosci, niezaleznie od
tego, jak nazwaly ja strony, polegajacej na przeniesieniu wlasnosci kopii programu komputerowego na
okres nieoznaczony w zamian za jednorazowa zaplate ceny, ma miejsce sprzedaz programu
komputerowego lub jego kopii w rozumieniu art. 4 ust. 2 tej dyrektywy. Takie rozréznienie znajduje
ponadto poparcie w orzecznictwie Trybunalu, ktéry wykluczyl mozliwos¢ zastosowania zasady
wyczerpania prawa w przypadku najmu®, podczas gdy dopuscit jej stosowanie w przypadku
przeniesienia wlasnosci®.

57. Udzielenie licencji pozwalajacej na udostepnianie kopii programu komputerowego w drodze
pobierania z Internetu jest skomplikowanym procesem, ktéry moze obejmowac zawarcie umowy
o S$wiadczenie uslug obejmujacej udostepnianie, korzystanie z programu komputerowego i jego
serwisowanie, oraz umowy sprzedazy kopii umozliwiajacej korzystanie tych ustug®. Zakres tak
udzielonego zezwolenia na korzystanie moze sie wiec istotnie réznic.

58. Wspomniane prawo korzystania posiada cechy najmu, jezeli zostalo udzielone na czas oznaczony,
w zamian za placony okresowo czynsz, za§ dostawca nie zrzeka sie wlasnosci kopii programu
komputerowego, ktéry musi mu zostaé zwrdécony przez uprawnionego. Natomiast cechy sprzedazy
prawo to posiada, moim zdaniem, jezeli klient nabywa ostatecznie prawo korzystania z kopii programu
komputerowego, ktérego wlasnosci dostawca zrzek! sie w zamian za zaplate ustalonej ceny.

59. Uwazam bowiem, Ze biorac pod uwage cel zasady wyczerpania prawa, ktérym jest ograniczenie
wylacznych praw z tytulu praw wlasnosci intelektualnej w sytuacji, gdy wprowadzenie do obrotu
pozwolilo uprawnionemu osiagna¢ korzy$¢ ekonomiczng, pojeciu sprzedazy w rozumieniu art. 4
ust. 2 dyrektywy 2009/24 nalezy nadaé szeroka wykladnie, obejmujaca wszystkie formy wprowadzania

29 — Co oznacza, ze do wyczerpania prawa dochodzi tylko w przypadku sprzedazy.

30 — Co oznacza, ze wyczerpanie prawa, ktére nastepuje w nastepstwie sprzedazy, nie pozwala na pdzniejszy najem kopii. Zobacz B. Czarnota,
R. Hart, Legal Protection of Computer Programs in Europe — A guide to the EC Directive, Butterworths 1991, s. 60:

I sale is the first means of distribution which the rightholder chooses, he can now under the Directive not prevent the resale of the copy
which he has sold. Property rights pass from the rightholder to the purchaser in the physical support of the copy of the program, and the
purchaser is free to dispose of that tangible property in any way he chooses, except that he may not offer it for rental or licensing. He may,
however, lend, give or otherwise dispose of the physical support.

The intellectual property rights of the author in the program contained in that physical support remain unchanged by any of the above
transactions. His interests in the intellectual property are only affected when the sold copy is offered for rental, because the act of rental is
a form of distribution which would be in direct competition with other forms of exploitation, such as sale of copies, and would therefore
prejudice the rightholder’s ability to control the normal exploitation of his work”.

31 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawie Metronome Musik.

32 — Zobacz wyrok z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie C-456/06 Peek & Cloppenburg, Zb.Orz. s. I-2731.

33 — Zobacz podobnie S. Dusollier, Droit d'auteur et protection des ceuvres dans l'univers numérique — Droits et exceptions a la lumiére des
dispositifs de verrouillage des ceuvres, Larcier, Bruxelles 2007, nr 529 i 530. Autor okresla ten proces mianem ,skomplikowanej [...] czynnosci
umownej”, ktérag mozna podzieli¢ na umowe sprzedazy nosnika lub umowe o $wiadczenie uslug, jesli w gre wchodzi pobieranie lub
korzystanie na odleglo$¢, i umowe licencyjna odnoszaca si¢ do praw autorskich do dziela utrwalonego na nosniku lub przenoszonego
w formie cyfrowej.
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do obrotu produktu, charakteryzujace sie¢ przyznaniem prawa korzystania z kopii programu
komputerowego na czas nieoznaczony w zamian za jednorazowa zaplate ceny. Przyjecie zawezajacej
wykladni tego pojecia groziloby tym, ze przepis ten zostalby pozbawiony swojej skutecznosci (effet
utile) ze wzgledu na to, iz zasada ta utracilaby swoje znaczenie, jako ze wprowadzanie do obrotu
oprogramowania komputerowego coraz czesciej odbywa si¢ w formie udzielania licencji na
korzystanie. W zwigzku z tym dostawca moglby obej$¢ te zasade, nazywajac umowe ,licencyjng”
zamiast umowa ,sprzedazy”.

60. Moim zdaniem wynika z tego, ze nawet jezeli uprawniony wprowadza — jak Oracle — rozréznienie,
troche sztuczne, miedzy udostepnieniem kopii programu komputerowego a przyznaniem prawa
korzystania, przeniesienie prawa korzystania z kopii programu komputerowego w oczywisty sposob
stanowi sprzedaz w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24.

61. Uznanie danej czynnosci za ,sprzedaz” nie wystarczy jednak, aby stwierdzi¢, ze w okoliczno$ciach
takich jak okolicznosci sprawy bedacej przedmiotem postepowania przed sadem krajowym moze dojs¢
do wyczerpania prawa do rozpowszechniania.

62. Oracle, rzady hiszpanski i francuski, Irlandia, rzad wloski oraz Komisja podnosza, ze zasada
wyczerpania prawa, do ktérego moze dojs¢ w nastepstwie sprzedazy kopii programu komputerowego,
z konieczno$ci ma ograniczony zakres, gdyz dotyczy wylacznie prawa do rozpowszechniania kopii
programu komputerowego w postaci materialnego nosnika.

63. Na poparcie takiej wykladni wysuwanych jest szereg argumentéw.

64. Podnosi sie, ze pobieranie programu komputerowego z Internetu nie stanowi czynnosci
rozpowszechniania w rozumieniu art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 i art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/29, lecz
czynno$¢ podawania dziela do publicznej wiadomos$ci w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ostatniej
dyrektywy. Artykul 3 ust. 3 dyrektywy 2001/29 wyjasnia za$, ze czynno$¢ podawania do publicznej
wiadomosci nie powoduje wyczerpania praw.

65. Ponadto ze wspomnianego wyzej sprawozdania Komisji z dnia 10 kwietnia 2000 r. ma jasno
wynikaé, ze wyczerpanie praw autorskich moze dotyczy¢é wylacznie sprzedazy kopii, tzn. towaréw,
podczas gdy wyklucza si¢ je w przypadku dostaw realizowanych za posrednictwem uslug $wiadczonych
w Internecie®.

66. Podobne waskie ujecie pojecia wyczerpania prawa odnalezé mozna w dyrektywie 2001/29, z ktérej
jasno wynika che¢ ograniczenia przez prawodawce Unii tej zasady do jednej formy rozpowszechniania
utworu, cechujacej sie sprzedaza towaru, na ktérym zostal utrwalony program komputerowy.

67. W szczeg6lnosci podnosi sie, ze art. 4 ust. 2 dyrektywy 2001/29 przewiduje wyczerpanie prawa do
rozpowszechniania tylko w przypadku pierwszej sprzedazy lub innego przeniesienia wtasnosci ,danego
przedmiotu”. Ponadto w motywach 28 i 29 dyrektywy wyjasniono, po pierwsze, ze ochrona prawa
autorskiego na mocy tej dyrektywy obejmuje ,wylaczne prawo do kontrolowania dystrybucji
[rozpowszechniania] utworu w postaci materialnego nosnika [*]”, a po drugie, ze ,[p]roblem
calkowitego wykorzystania [wyczerpania prawa] nie powstaje w przypadku uslug, w szczegélnosci
ustug $wiadczonych przez Internet”. W tym ostatnim motywie dodano, ze ,[d]otyczy to réwniez
materialnych kopii utworu lub innego przedmiotu objetego ochrona, wykonanych przez uzytkownika
takiej ustugi za zezwoleniem podmiotu praw autorskich. Stad to samo stosuje sie do najmu

34 — Zobacz s. 18 tego sprawozdania.
35 — Moje podkreslenie.
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i uzyczenia oryginalu utworu lub jego kopii, ktére ze wzgledu na swéj charakter sa ustugami [oraz
ze w] przeciwienistwie do CD-ROM lub CD-I, gdzie wlasno$¢ intelektualna ma posta¢ materialnego
no$nika, a mianowicie rzeczy, kazda usluga $wiadczona przez Internet stanowi w istocie czynno$¢, na
ktéra nalezy uzyskac zezwolenie, o ile tak stanowi prawo autorskie lub prawo pokrewne”.

68. Co wiecej, motyw 29 dyrektywy 2001/29 stanowi powtérzenie motywu trzydziestego trzeciego
dyrektywy 96/9, ktéra juz wéwczas wyraznie wskazywala na che¢ ograniczenia przez prawodawce Unii
mozliwosci stosowania zasady wyczerpania prawa wylacznie do obrotu produktami skladajacymi sie
z substratu materialnego i substratu intelektualnego. Zamiar ten widoczny jest réwniez w motywie
czterdziestym trzecim tejze dyrektywy, ktdéry stanowi, ze ,w przypadku transmisji on-line prawo do
zakazania wtérnego wykorzystania danych nie zostaje wyczerpane ani w odniesieniu do bazy danych,
ani w odniesieniu do materialnej kopii bazy danych lub jej czesci, sporzadzonej przez adresata
transmisji za zgoda uprawnionego”.

69. Wreszcie réwniez w prawie miedzynarodowym spotka¢ mozna waskie ujecie zasady wyczerpania
prawa. Celem dyrektywy 2001/29 jest w szczegélnosci wprowadzenie w panstwach cztonkowskich
traktatu WIPO o prawie autorskim. Tymczasem, zgodnie z tym, co stwierdzil Trybunal w ww. wyroku
w sprawie Peek & Cloppenburg, przepisy prawa wspélnotowego nalezy, o ile to mozliwe, interpretowac
w $wietle prawa miedzynarodowego, w szczegdlnosci jesli sa to przepisy, ktére maja wlasnie na celu
wprowadzenie w zycie umowy miedzynarodowej zawartej przez Wspolnote®™. W konsekwencji
nalezaloby z tego wysnué, ze wykladni dyrektywy 2001/29, ktérej celem jest wprowadzenie w zycie
pewnych zobowiazann miedzynarodowych zawartych w traktacie WIPO o prawie autorskim i traktacie
WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, przyjetym w Genewie w dniu 20 grudnia
1996 r.”, nalezy dokonywaé¢ w $wietle uzgodnionych deklaracji do traktatu WIPO o prawie autorskim,
zgodnie z ktérymi wyczerpanie prawa do rozpowszechniania, do ktérego odsyla art. 6 ust. 2 tego
traktatu, odnosi si¢ ,wylacznie do utrwalonych zwielokrotnionych egzemplarzy, ktére moga zostac
wprowadzone do obrotu jako przedmioty materialne”.

70. Argumenty te nie do konica mnie przekonuja.

71. W pierwszej kolejnosci, wbrew temu, co podnosi Komisja, nie uwazam, aby rozpowszechnianie
programu komputerowego w formie pobierania z Internetu mozna bylto zakwalifikowa¢ inaczej niz jako
»prawo do rozpowszechniania” i obja¢ definicja prawa podawania do publicznej wiadomosci
wymieniong w art. 3 ust. 3 dyrektywy 2001/29. W stosunku do takiej wykladni istnieja wedlug mnie
dwa podstawowe zastrzezenia.

72. Po pierwsze, nawet gdyby przyjaé, ze przepisy ogélne dyrektywy 2001/29, ktdrej celem jest przeciez
dostosowanie prawa autorskiego do srodowiska cyfrowego, moga stanowi¢ wskazéwke do celéw
interpretacji szczegétowych przepiséw dyrektywy 2009/24, ktéra jedynie stanowi wersje ujednolicona
dyrektywy 91/250, przyjeta przed gwaltownym rozwojem Internetu, to jednak nalezy stwierdzi¢, ze
art. 1 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2001/29 stanowi, iz ,pozostawia [ona] niezmienione przepisy [prawa
Unii] i w zaden sposéb nie narusza tych przepiséw dotyczacych ochrony prawnej programéw
komputerowych”. Ze wzgledu na to, ze dyrektywa 2009/24 w zaden sposéb nie odsyla do pojecia
prawa podania do publicznej wiadomosci, zas prawo do rozpowszechniania definiuje bardzo szeroko,
jako obejmujace ,jakakolwiek forme publicznego rozpowszechniania [...] oryginalnego programu
komputerowego lub jego kopii”, moim zdaniem trudno uzna¢, na podstawie tacznej lektury obu tych

36 — Punkt 30 wyroku i przytoczone tam orzecznictwo.
37 — Zobacz motyw 15 tej dyrektywy.
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dyrektyw, ze prawo do publicznego udostepniania, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29,
znajduje zastosowanie do programéw komputerowych. Nie sadze ponadto, aby wlasnie w taki sposéb
mozna bylo interpretowaé przywolany przez Komisje na poparcie jej argumentacji ww. wyrok
w sprawie Bezpec¢nostni softwarovd asociace .

73. Po drugie, ze wzgledu na to, ze dyrektywa 2001/29 nie zawiera zadnej definicji prawa podawania do
publicznej wiadomosci, prawa do publicznego udostepniania utworéw ani prawa rozpowszechniania, jej
art. 3 i 4 nalezy interpretowaé, w miare mozliwosci, w $wietle traktatu WIPO o prawie autorskim®.
Tymczasem art. 6 ust. 1 tego traktatu dotyczy prawa do rozpowszechniania, ktére definiuje jako prawo
zezwalania na publiczne udostepnianie oryginatu i kopii utworéw ,droga sprzedazy lub innej formy
przeniesienia wlasnosci”. Brzmienie tego przepisu jest jednoznaczne. Akt przeniesienia wlasno$ci bez
watpienia przeksztalca czynno$¢ podania do publicznej wiadomosci w czynno$¢ rozpowszechniania.

74. W drugiej kolejnosci wskazéwki zawarte w motywach dyrektywy 2001/29 nie sa ani jasne, ani
jednoznaczne.

75. Ot6z z wykladni a contrario zdania pierwszego motywu 28 tej dyrektywy, ktéry stanowi, ze
,[o]chrona prawa autorskiego na mocy niniejszej dyrektywy obejmuje[*] wylaczne prawo do
kontrolowania dystrybucji [rozpowszechniania] utworu w postaci materialnego no$nika”, wynika, ze
prawo to zawiera w sobie réwniez inne formy rozpowszechniania. Tymczasem zdanie drugie tego
motywu, ktéry dotyczy wyczerpania prawa, nie ogranicza go do zadnej szczegdlnej formy
rozpowszechniania.

76. Motyw 29 dyrektywy 2001/29 réwniez nie jest pozbawiony niejasnosci. Wprawdzie wydaje sie, ze
zamierzano w nim odrézni¢ sprzedaz towaréw, w przypadku ktérej zastosowanie znajduje zasada
wyczerpania prawa, od $wiadczenia uslug, w przypadku ktérego zasada ta nie znajduje zastosowania,
jednakze zgodnie z definicja zawarta w prawie Unii pojecie ustug on-line obejmuje sprzedaz towaréw
w Internecie®. Gdyby przykladowo trzymac sie brzmienia tego motywu, zasada wyczerpania prawa nie
moglaby znajdowac zastosowania do sprzedazy w Internecie plyty CD-ROM zawierajacej kopie
programu komputerowego. Tymczasem to, czy sprzedaz nastapila na odleglo$¢, czy nie, pozostaje
moim zdaniem bez znaczenia dla mozliwos$ci stosowania tej zasady.

77. W trzeciej kolejnosci, gdyby wykladni art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 dokonywa¢ w ten sposéb, ze
zastosowanie zasady wyczerpania prawa byloby wylaczone w przypadku pobierania z Internetu,
w sytuacji gdy programy komputerowe sa masowo rozpowszechniane wlasnie przy uzyciu takiej formy
wprowadzania do obrotu, skutkowaloby to znacznym zawezeniem zakresu zastosowania tej zasady,
a tym samym ograniczaloby swobode przepltywu.

38 — Nie rozumiem, w jaki sposéb z orzeczenia dotyczacego graficznych interfejséw uzytkownika mozna wywnioskowaéd, ze prawo publicznego
udostepniania, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29, mogloby znajdowaé zastosowanie do programéw komputerowych,
w sytuacji gdy Trybunal wyraznie stwierdzil, ze graficzne interfejsy uzytkownika nie stanowia formy wyrazenia programu komputerowego.

39 — Zobacz pkt 69 niniejszej opinii.

40 — Moje podkreslenie.

41 — Zobacz podobnie motyw 18 dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektérych
aspektéow prawnych uslug spoleczenstwa informacyjnego, w szczegdlnosci handlu elektronicznego w ramach rynku wewnetrznego
(dyrektywy o handlu elektronicznym) (Dz.U. L 178 z 17.7.2000, s. 1).
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78. Jakkolwiek na gruncie art. 36 TFUE tego rodzaju ograniczenia moga zosta¢ uzasadnione miedzy
innymi wzgledami ochrony wlasnosci przemyslowej i handlowej, jednak zgodnie z utrwalonym
orzecznictwem, odstepstwa oparte na tych wzgledach dopuszcza sie jedynie w przypadku, gdy sa one
uzasadnione ochrong praw, ktére stanowia szczegdlny przedmiot tej wlasnosci®. Z zasady tej wynika
konieczno$¢ ustalenia w odniesieniu do kazdego rozpatrywanego prawa wlasnosci intelektualnej
warunkéw, w jakich wykonywanie tego prawa bedzie uznawane za zgodne lub niezgodne z prawem
Unii.

79. Mam jednak watpliwosci, czy umozliwienie uprawnionemu zakazania osobie, ktére zgodnie
z prawem nabyta wlasno$¢ kopii programu komputerowego, dokonywania jej odsprzedazy, wchodzi
w zakres ochrony praw, ktére stanowia szczegélny przedmiot prawa autorskiego.

80. Trybunal, dokonujac oceny legalno$ci odstepstw od swobody przeplywu uzasadnionych
koniecznos$cia ochrony praw autorskich, bada, czy uprawniony z tytulu tych praw mial mozliwos¢
otrzymania wynagrodzenia, jakie mu sie nalezato.

81. W ww. wyroku w sprawach potaczonych C-403/08 i C-429/08 Football Association Premier League
i in. Trybunal, przypomniawszy, ze odstepstwa od zasady swobody przeplywu sa dopuszczalne
wylacznie w zakresie, w jakim jest to uzasadnione wzgledami ochrony praw, ktére stanowia szczegdlny
przedmiot wlasnosci intelektualnej, i ze éw szczegdlny przedmiot ma na celu w szczegélnosci
zapewnienie podmiotom danych praw ochrony uprawnienia do handlowego eksploatowania
wprowadzenia do obrotu lub udostepnienia objetych ochrona przedmiotéw w drodze udzielania licencji
w zamian za zaplate wynagrodzenia, stwierdzil, iz taki szczegdlny przedmiot nie gwarantuje
podmiotom danych praw mozliwoéci zadania najwyzszego mozliwego wynagrodzenia, a jedynie
wynagrodzenie stosowne, tzn. pozostajace w rozsadnym zwiazku z wartoscia ekonomiczna $wiadczonej
ustugi za kazde uzycie przedmiotéw objetych ochrona®.

82. Nastepnie, uznajac, ze dodatkowe oplaty uiszczane przez organizacje nadawcze w zamian za
przyznanie wylacznosci terytorialnej moga doprowadzi¢ do sztucznych réznic cenowych pomiedzy
krajowymi rynkami podzielonymi barierami, Trybunal stwierdzil, Ze uiszczanie takich dodatkowych
oplat wykracza poza to, co jest konieczne, aby zapewni¢ tym podmiotom stosowne wynagrodzenie *.

83. Uwazam, ze w okoliczno$ciach takich jak w sprawie bedacej przedmiotem postepowania przed
sadem krajowym uprawniony otrzymal stosowne wynagrodzenie w chwili, gdy otrzymal zaptate
w zamian za przyznanie prawa korzystania z kopii programu komputerowego. Przyznanie, ze mégiby
on sprawowac kontrole nad mozliwoscia odsprzedazy tej kopii i z tego tytulu otrzymywaé nowe
wynagrodzenie z tego tylko powodu, iz dana kopia zostala utrwalona przez klienta na nosniku danych
po jej pobraniu z Internetu, zamiast zosta¢ utrwalona przez uprawnionego na no$niku, ktéry
stanowilby przedmiot sprzedazy, prowadziloby nie do ochrony szczegdlnego przedmiotu prawa
autorskiego, lecz do wzmocnienia monopolu uprawnionego do korzystania.

84. W zwiazku z powyzszym na drugie pytanie sadu krajowego nalezy odpowiedzie¢, iz wyktadni art. 4
ust. 2 dyrektywy 2009/24 nalezy dokonywa¢ w ten sposéb, ze prawo do rozpowszechniania kopii
programu komputerowego zostaje wyczerpane, jesli podmiot tego prawa, ktéry zezwolil na pobranie
z Internetu tej kopii i zapisanie jej na no$niku danych, przyznal réwniez za wynagrodzeniem prawo

42 — Zobacz wyroki: z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie C-143/00 Boehringer Ingelheim i in., Rec. s. I-3759, pkt 28); a takze z dnia
4 pazdziernika 2011 r. w sprawach polaczonych C-403/08 i C-429/08 Football Association Premier League i in., Zb.Orz. s. I-9083, pkt 106
i przytoczone tam orzecznictwo.

43 — Wyzej wymieniony wyrok w sprawach polfaczonych Football Association Premier League i in., pkt 106—109 i przytoczone tam orzecznictwo.
44 — Ibidem, pkt 115 i 116.
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korzystania z tej kopii na czas nieokreslony. Sprzedaza w rozumieniu tego przepisu jest bowiem
wszelkie udostepnienie w Unii, w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek s$rodkami, kopii programu
komputerowego w celu nieograniczonego w czasie korzystania z niego w zamian za zaplate ustalonej
ceny.

C — W przedmiocie pytan pierwszego i trzeciego

85. Poprzez pytania pierwsze i trzecie sad krajowy pragnie sie¢ w istocie dowiedzie¢, czy nabywca
licencji na korzystanie jako ,uprawniony nabywca” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24 moze
powola¢ si¢ na zasade wyczerpania prawa przewidziana w art. 4 ust. 2 tej dyrektywy, aby sporzadzi¢
nowa kopie programu komputerowego, w sytuacji gdy pierwszy nabywca usunal swoja kopie
programu albo z niej nie korzysta.

1. Uwagi stron w postepowaniu przed sadem krajowym, rzadéw i Komisji

86. UsedSoft podnosi, ze zasada wyczerpania prawa zostalaby pozbawiona swojej tresci, gdyby przyjac,
ze uprawniony nie moze sprawowac kontroli nad dalszym rozpowszechnianiem kopii programéw, lecz
nadal moze sprawowaé kontrole nad czynnos$ciami korzystania, ktére wymagaja zwielokrotnienia
programu.

87. UsedSoft dodaje, ze to, iz pierwszy nabywca usunal swoja kopie programu komputerowego albo
przestal z niej korzysta¢, pozwala zagwarantowad, ze oprogramowanie przekazane przez jego
producenta nie bedzie stanowi¢ przedmiotu podwoéjnego czy nawet wielokrotnego wykorzystania.

88. Zdaniem Oracle pojecie ,uprawnionego nabywcy” zawarte w art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24
obejmuje wylacznie nabywce upowaznionego na podstawie umowy licencyjnej do korzystania
z programu komputerowego, podczas gdy pojecie ,korzystania zgodnie z przeznaczeniem [programu
komputerowego]” odnosi si¢ do korzystania zgodnego z prawem korzystania udzielonego przez
uprawnionego, efektem czego korzystanie to powinno zosta¢ zdefiniowane w razie koniecznosci
w odpowiednich postanowieniach umowy licencyjnej okreslajacych charakter i zakres prawa
korzystania.

89. Oracle dodaje, ze zasada wyczerpania prawa dotyczy wylacznie prawa do rozpowszechniania kopii
programu komputerowego wprowadzonego do obrotu i nie moze odnosi¢ sie¢ do prawa korzystania,
ktére obejmuje prawo do zwielokrotniania w odniesieniu do programu komputerowego, z ktdérego
korzystanie wymaga zwielokrotnienia.

90. Zdaniem Oracle, ktéra posluguje sie argumentem z analogii do prawa znakéw towarowych,
znaczenie i cel zasady wyczerpania prawa polegaja na tym, ze jedynie podmiotowi uprawnionemu
przystuguje mozliwo$¢ rozbicia i podzielenia pierwotnego prawa korzystania, odpowiadajacego pewnej
okreslonej liczbie uzytkownikéw, na szereg dodatkowych praw korzystania. Praktyka odsprzedawania
»uzywanych” licencji uniemozliwialaby sprzedawanie licencji po obnizonych cenach, ulatwiajacych
korzystanie z oprogramowania uzytkownikom zbiorowym dysponujacym ograniczonymi S$rodkami
finansowymi, takim jak instytucje szkoleniowe.

91. Oracle podnosi réwniez, ze ani uprawniony, ani kolejni nabywcy nie sa w stanie stwierdzi¢, czy
pierwszy nabywca rzeczywiscie usunal kopie programu komputerowego albo przestal z niej korzystac.
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92. Rzad francuski, Irlandia i rzad wloski podnosza w istocie, ze ,uprawnionym nabywca” w mysl art. 5
ust. 1 dyrektywy 2009/24 moze by¢ jedynie osoba, ktéra posiada prawo korzystania z programu
komputerowego udzielone jej przez uprawnionego. Rzad francuski i Irlandia podnosza ponadto, ze
osoba, ktéra nie nabyla licencji od podmiotu uprawnionego i ktéra w konsekwencji nie ma statusu
uprawnionego nabywcy, nie moze powolywac si¢ na zasade wyczerpania prawa.

93. Uznajac, ze osoba, ktéra moze powolywac sie na zasade wyczerpania prawa do rozpowszechniania
kopii programu komputerowego, jest ,uprawniony nabywca” w rozumieniu art. 5 ust. 1 dyrektywy
2009/24, rzad hiszpanski i Komisja twierdza, ze nie ma potrzeby udzielania odpowiedzi na trzecie
pytanie sadu krajowego, poniewaz wedlug nich na pytanie drugie nalezy udzieli¢ odpowiedzi

negatywnej.

2. Moja ocena

94. OdpowiedZ na to pytanie sprowadza si¢ wedlug mnie do wprowadzenia rozréznienia miedzy
prawem do rozpowszechniania, ktére podlega wyczerpaniu, a prawem do zwielokrotniania, ktére
wyczerpaniu nie podlega.

95. W niniejszej sprawie nie ma watpliwosci co do tego, ze licencja na korzystanie udzielona przez
Oracle umozliwia, poprzez polaczenie si¢ ze strona internetowa Oracle, zwielokrotnienie programu
komputerowego. Moim zdaniem wynika stad, ze przeniesienie prawa korzystania udzielonego na mocy
tej licencji objete jest nie prawem do rozpowszechniania, lecz prawem do zwielokrotniania.

96. Chociaz odprzedanie kopii pobranej przez pierwszego nabywce objete jest prawem do
rozpowszechniania, przeniesienie licencji na korzystanie, takiej jak ta, ktérej udziela Oracle swoim
klientom, dotyczy wykonywania wylacznego prawa do zwielokrotniania, gdyz umozliwia ono
sporzadzenie nowej kopii programu komputerowego poprzez pobranie jej z Internetu lub
zwielokrotnienie kopii, ktéra znajduje sie juz w posiadaniu uzytkownika.

97. Tymczasem z jasno sformulowanego art. 4 ust. 2 dyrektywy 2009/24 wynika, ze zasada wyczerpania
prawa dotyczy wylacznie rozpowszechniania kopii programu komputerowego i nie moze wplywaé¢ na
tre§¢ prawa do zwielokrotniania, ktérego nie mozna ograniczy¢, nie zmieniajac istoty samego prawa
autorskiego.

98. Uwazam ponadto, ze art. 5 ust. 1 tej dyrektywy nie pozwala na obejscie tej przeszkody. Sadze, ze
cel tego przepisu ogranicza sie¢ do umozliwienia osobie, ktéra jest juz posiadaczem kopii programu
komputerowego, zwielokrotnienia tej kopii w celu korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem.
Przepis ten nie pozwala natomiast osobie, ktére nie jest posiadaczem kopii programu, na jej
zwielokrotnienie nie w celu korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem, lecz po to, by w ogéle z niej
korzysta¢. Ponadto wspomniany przepis, ktéry zastrzega mozliwo$¢ stosowania szczegélnych
postanowienn umownych, moze moim zdaniem znajdowac¢ zastosowanie jedynie w przypadku nabywcy
zwigzanego umowa z podmiotem uprawnionym.

99. Nie wydaje mi si¢, aby w obecnym stanie prawnym mozliwe byto rozciagniecie zasady wyczerpania
prawa, zasadniczo zwiazanej z prawem do rozpowszechniania, na prawo do zwielokrotniania. Jestem
$Swiadomy tego, ze zawezenie zastosowania tej zasady jedynie do kopii znajdujacej sie fizycznie na
no$niku danych w praktyce ogranicza w sposob szczegdlny jej zakres, lecz nawet jesli byloby to
podyktowane koniecznoscia zachowania skutecznosci (effet utile) zasady wyczerpania prawa i ochrona
swobodnego przeplywu towaréw i uslug, przyjecie odmiennego rozwiazania, ktére rozszerzaloby
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zakres zasady wyczerpania prawa poza zakres przewidziany przez prawodawce Unii®, wydaje mi sie
niemozliwe, gdyz zagrazaloby zasadzie bezpieczenstwa prawnego, ktéra zaklada przewidywalno$¢ norm
prawa Unii.

100. W zwigzku z powyzszym uwazam, ze wykladni art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24
nalezy dokonywaé w ten sposéb, ze w przypadku odsprzedazy prawa korzystania z kopii programu
komputerowego drugi nabywca nie moze powolywal sie¢ na zasade wyczerpania prawa do
rozpowszechniania tej kopii po to, aby zwielokrotni¢ program poprzez sporzadzenie nowej kopii,
nawet gdy pierwszy nabywca usunal swoja kopie programu albo przestal z niej korzystac.

V — Whnioski

101. Majac na wzgledzie powyzsze rozwazania, proponuje, aby Trybunal udzielit Bundesgerichtshof
nastepujacej odpowiedzi:

1)  Wykladni art. 4 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia
23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programéw komputerowych nalezy dokonywac
w ten sposob, ze prawo do rozpowszechniania kopii programu komputerowego zostaje
wyczerpane, jesli podmiot tego prawa, ktéry zezwolil na pobranie z Internetu tej kopii
i zapisanie jej na no$niku danych, przyznal réwniez za wynagrodzeniem prawo korzystania z tej
kopii na czas nieokreslony.

Sprzedaza w rozumieniu tego przepisu jest bowiem wszelkie udostepnienie w Unii,
w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek $rodkami, kopii programu komputerowego w celu
nieograniczonego w czasie korzystania z niego w zamian za zaplate ustalonej ceny.

2)  Wykladni art. 4 ust. 2 i art. 5 ust. 1 dyrektywy 2009/24 nalezy dokonywa¢ w ten sposdb, ze
w przypadku odsprzedazy prawa korzystania z kopii programu komputerowego drugi nabywca
nie moze powolywac sie na zasade wyczerpania prawa do rozpowszechniania tej kopii po to, aby
zwielokrotni¢ program poprzez sporzadzenie nowej kopii, nawet gdy pierwszy nabywca usunal
swoja kopie programu albo przestal z niej korzystac.

45 — Nalezy tez zauwazy¢, ze w komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spotecznego
i Komitetu Regionéw z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie spéjnych ram na rzecz wzmocnienia zaufania na jednolitym rynku cyfrowym
handlu elektronicznego i ustug online [COM(2011) 942 wersja ostateczna] Komisja zobowiazala sie do podjecia dzialan zmierzajacych do
»dopilnowania szybkiej i ambitnej realizacji europejskiej strategii na rzecz praw wlasnosci intelektualnej, w szczegélnosci poprzez [...]
przeglad [dyrektywy 2001/29]” (zob. pkt 2 kluczowych dzialan, s. 8).
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