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FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT
YVES BOT
foredraget den 24 april 2012*

Mal C-128/11

Axel W. Bierbach, konkursforvaltare for UsedSoft GmbH
mot
Oracle International Corp.

(begdran om forhandsavgorande fran Bundesgerichtshof (Tyskland))

"Rattsligt skydd for datorprogram — Direktiv 2009/24/EG — Handel med anvdnda mjukvaror som
laddats ner fran internet — Forlust av spridningsratten”

1. Forevarande begdran om forhandsavgorande avser tolkningen av artiklarna 4.2 och 5.1 i
Europaparlamentets och radets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rittsligt skydd for
datorprogram.”

2. Fragorna har stillts i ett mal mellan UsedSoft GmbH, foretratt av Axel W. Bierbach, i egenskap av
konkursfoérvaltare for detta bolag®, och Oracle International Corp.,* med anledning av UsedSofts
handel med anvdnda mjukvaror fran Oracle.

I — Tillimpliga bestimmelser

A — Den internationella rdatten

3. Virldsorganisationen for den intellektuella dganderdtten (Wipo) antog den 20 december 1996, i
Geneve, fordrag om upphovsritt. Detta fordrag godkidndes pa Europeiska gemenskapens végnar
genom radets beslut 2000/278/EG av den 16 mars 2000.°

4. I artikel 4 i namnda fordrag foreskrivs att datorprogram skyddas som sadant litterdrt verk som avses
i artikel 2 i Bernkonventionen. Detta skydd giller datorprogram oavsett pa vilket sétt och i vilken form
de kommer till uttryck.

5. I artikel 6 i fordrag om upphovsratt med rubriken "Spridningsratten” foreskrivs foljande:

”1. Upphovsman till litterdra och konstnirliga verk dger uteslutande rétt att lata gora originalet och
exemplar av verket tillgédngligt for allmdnheten genom forsiljning eller annan overlatelse.

1 — Originalsprak: franska.
2 — EUT L 111, s. 16.

3 — Nedan kallat UsedSoft.
4 — Nedan kallat Oracle.

5 — EGT L 89, s. 6.
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2. Detta fordrag paverkar inte mojligheten for de fordragsslutande parterna att bestimma under vilka
omstindigheter rdtten enligt forsta stycket skall upphora efter en forsta forsdljning eller annan
overlatelse av originalet eller exemplar av verket som foretagits med upphovsmannens medgivande.”

6. I de gemensamma forklaringarna till Wipos fordrag om upphovsritt anges foljande betréffande
artiklarna 6 och 7:

"I dessa artiklar avses med uttrycken exemplar och originalet och exemplar, som foremal for
spridnings- och uthyrningsritten enligt dessa artiklar, endast fasta exemplar som kan séttas i omlopp
som foremal.”

B — Unionsrdtten

1. Direktiv 2009/24

7. Direktiv 2009/24 kodifierar radets direktiv 91/250/EEG av den 14 maj 1991 om rittsligt skydd for
datorprogram.®

8. Enligt artikel 1.1 i direktiv 2009/24 ”ska medlemsstaterna ge datorprogram upphovsrittsligt skydd
som litterdra verk enligt Bernkonventionen for skydd av litterdra och konstnirliga verk”.

9. I artikel 4 i samma direktiv, med rubriken "De sérskilda ensamrétterna”, foreskrivs foljande:

”1. Om inte annat foljer av artikel 5 och 6 skall rédttsinnehavarens ensamritt enligt artikel 2 innefatta
ratten att utfora eller ge tillstand till foljande:

a)  Varaktig eller tillfillig, delvis eller fullstindig atergivning av ett datorprogram pa vilket sdtt och i
vilken form som helst. I den man som laddning, visning, korning, 6verforing eller lagring av det
berérda datorprogrammet nddvindiggor sadan atergivning av ett datorprogram krévs
rattsinnehavarens tillstand.

b)  Oversittning, anpassning, sammanstillning och varje annan dndring av ett datorprogram samt
atergivning av dérav foljande resultat, dock utan att inskrédnka de rattigheter som tillhor den
person som @ndrar programmet.

c¢)  Alla former av spridning till allminheten, inbegripet uthyrning, av datorprogrammets original
eller kopior av detta.

2. Den forsta forsdljningen av en kopia av programmet som gors inom [Europeiska unionen] av
rattsinnehavaren sjilv eller med dennes samtycke medfor forlust av spridningsritten till den berdrda
kopian inom [unionen]; detta géller dock inte rétten att kontrollera vidare uthyrning av programmet
eller en kopia av detta.”

10. I artikel 5 i ovanndmnda direktiv, med rubriken "Undantag fran ensamréatterna”, foreskrivs foljande
i punkt 1:

"I avsaknad av sdrskilda avtalsbestimmelser ska de i artikel 4.1 a och b angivna éatgidrderna inte krdva
rattsinnehavarens tillstand, om de kravs for att den som lagligen forvdrvat datorprogrammet ska

kunna anvinda programmet i 6verensstimmelse med dess avsedda éndamal. Detta géller dven réttelse
av fel.”

6 — EGT L 122, s. 42; svensk specialutgava, omrade 17, volym 1, s. 111.
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2. Direktiv 2001/29

11. I skélen 28 och 29 i Europaparlamentets och radets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om
harmonisering av vissa aspekter av upphovsritt och nirstiende rittigheter i informationssamhillet’
foreskrivs foljande:

”(28) I det upphovsrittsliga skyddet enligt detta direktiv ingar ensamritt att bestimma 6ver spridning
av verk som ingar i en fysisk vara. Genom den forsta forsiljningen inom [unionen] av originalet
eller kopior av ett verk, om den gors av réttsinnehavaren eller med dennes samtycke, konsumeras
bestimmanderitten 6ver vidareforséljningen av foremalet inom [unionen]. Denna ritt bor dock
inte vara konsumerad da det géller original eller kopior av ett verk som siljs utanfér [unionen]
av rattsinnehavaren eller med dennes samtycke. Upphovsmannens uthyrnings- och
utlaningsrittigheter faststélls i direktiv 92/100/EEG [°]. Den spridningsritt som foreskrivs i det
hir direktivet paverkar inte de bestammelser om uthyrnings- och utldningsrittigheter som
aterfinns i kapitel I i det direktivet.

(29) Fragan om konsumtion uppstar inte da det géller tjinster, sirskilt inte i frdga om online-tjénster.
Det giller dven fysiska kopior av ett verk eller av andra alster som framstillts av en anvéndare av
en sddan tjanst med réttsinnehavarens samtycke. Detta giller darfér dven uthyrning och utlaning
av originalet och kopior av verk eller andra alster eftersom dessa handlingar ar att karaktérisera
som tjanster. Till skillnad fran cd-rom och cd-i, ddr immateriella réttigheter ingér i ett fysiskt
medium, namligen ett exemplar av en vara, ér varje online-tjanst en handling for vilken tillstand
krévs, om den omfattas av upphovsritt eller en nérstaende rattighet.”

12. T artikel 3 i direktiv 2001/29, med rubriken ”Rétten till 6verforing av verk till allmédnheten och
rdtten att gora andra alster tillgdngliga for allmdnheten”, foreskrivs foljande:

”1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmén en ensamritt att tillata eller férbjuda varje 6verforing till
allménheten av deras verk, pa tradbunden eller tradlos vég, inbegripet att verken gors tillgédngliga for
allmanheten pa ett sadant sitt att enskilda kan fa tillgang till dessa verk frdn en plats och vid en
tidpunkt som de sjélva véljer.

3. De rittigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall inte anses vara konsumerade genom négon form
av overforing till allménheten eller genom att alster gors tillgdngliga for allmidnheten enligt denna
artikel.”

13. I artikel 4, med rubriken "Spridningsratt”, i samma direktiv foreskrivs foljande:

”1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmén en ensamritt att tillata eller forbjuda all slags spridning till
allménheten, genom forsdljning eller pa annat sitt, av originalet av deras verk eller av kopior av detta.

2. Spridningsrétten for originalet eller kopior av verket skall inte konsumeras inom [unionen] férutom
i de fall da den forsta forsdljningen av exemplaret i fraga, eller da den forsta gangen nagon annan form
av overforing av dganderdtten till detta, gors inom [unionen] av réttsinnehavaren eller med dennes
samtycke.”

7 — EGT L 167, s. 10.

8 — Radets direktiv av den 19 november 1992 om uthyrnings- och utlaningsrattigheter och vissa upphovsritten nirstaende rattigheter inom det
immaterialrittsliga omradet (EGT L 346, s. 61).

ECLILEU:C:2012:234 3



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT BOT - MAL C-128/11
USEDSOFT

C — Den nationella rdtten

14. Genom 69c § och 69d § i Gesetz iiber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (lag om
upphovsritt och nirstdende rittigheter, nedan kallad UrhG) av den 9 september 1965°, i dess lydelse
vid tiden for omstidndigheterna i maélet vid den nationella domstolen, inforlivas artikel 4 i direktiv
2009/24 samt artikel 3 i direktiv 2001/29 och artikel 5 i direktiv 2009/24 med nationell rétt.

15. 69¢ § UrhG har foljande lydelse:
"Rattsinnehavarens ensamrétt ska innefatta rétten att utfora eller tillata foljande:

1. Varaktig eller tillfillig, delvis eller fullstindig atergivning av ett datorprogram pa vilket sitt och i
vilken form som helst. I den man som laddning, visning, korning, overforing eller lagring av det
berérda datorprogrammet nodvandiggor sadana atgiarder av ett datorprogram krévs rattsinnehavarens
tillstand.

2. Oversittning, anpassning, sammanstillning och varje annan indring av ett datorprogram samt
atergivning av dédrav foljande resultat. De rittigheter som tillhor den person som dndrar programmet &r
forbehéllna.

3. Alla former av spridning till allmanheten, inbegripet uthyrning, av datorprogrammets original eller
kopior av detta. Om datorprogrammets kopior genom overlatelse sprids inom [unionen] eller en
annan stat som #r part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsomradet [av den 2 maj 1992
med rittighetsinnehavarens tillstand &r spridningsriatten av denna kopia, med undantag fran rétten till
uthyrning, konsumerad.

4. All overforing till allmadnheten av datorprogram, pa tradbunden eller tradlos vég, inbegripet att
programmen gors tillgdngliga for allmdnheten pa ett sadant sitt att enskilda kan fa tillgang till dessa
fran en plats och vid en tidpunkt som de sjilva véljer.”

16. 1 69d § stycke 1 UrhG foreskrivs foljande:

"I avsaknad av sdrskilda avtalsbestimmelser ska de i 69c § punkterna 1 och 2 UrhG angivna atgarderna
inte krdva rdttsinnehavarens tillstdind, om dessa atgdrder krivs for att varje person som har ritt att
anvinda en kopia av programmet ska kunna anvinda programmet i Gverensstimmelse med dess
avsedda dndamal. Detta giller dven réttelse av fel.”

II — Bakgrund och forfarandet vid den nationella domstolen

17. Oracle utvecklar och salufér datormjukvara. Oracle har upphovsritten till dessa program och é&r
innehavare av det tyska ordmirket och gemenskapsordmairket "Oracle” som registrerats for bland
annat datormjukvara.

18. I 85 procent av fallen sprider Oracle sin mjukvara genom nerladdning frén internet. Kunden laddar
ner mjukvaran pa sin dator direkt fran Oracles webbplats. Programmen é&r sa kallade
Client-Server-Software. Nyttjanderédtten omfattar behorigheten att spara mjukvaran pa en server och
ge ett visst antal anvindare tillgang till denna genom att programmet laddas upp pa internminnet pa
arbetsstationerna. Inom ramen for ett service- och supportavtal kan aktualiserade versioner av
mjukvaran (updates) och program som har som syfte att avhjilpa fel (patches) laddas ner fran Oracles
webbplats.

9 — BGBL I, 1965, s. 1273.
10 — EGT L 1, 199, s. 3.
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19. Oracles licensavtal innehéller under rubriken ”"Réttigheter” f6ljande bestammelse:

"Genom att betala for tjanster har ni uteslutande for ert interna affdrssyfte en tillsvidare gillande, ej
uteslutande, ej overlatbar och kostnadsfri nyttjanderétt till allt som Oracle utvecklar och pa grundval
av detta avtal overlater pa er.”

20. UsedSoft som bedriver handel med anvidnda mjukvarulicenser salde i oktober manad ar 2005
"redan anvdnda” licenser for Oracles program och angav att samtliga licenser var aktuella, eftersom
service- och supportavtalen som Oracle ingatt med den ursprungliga licensinnehavaren fortfarande
géllde och att forsdljningens lagenlighet styrktes genom en attestering av notarius publicus.

21. UsedSofts kunder som dnnu inte hade Oracles senaste mjukvaruversion, laddar, efter kopet av en
"anvdand” licens, ner mjukvaran direkt fran Oracles webbplats. Kunder som redan har mjukvaran och
som koper licensen for ytterligare anvandare, laddar mjukvaran i internminnet i ytterligare anvéndares
arbetsstationer.

22. Oracle vickte talan vid Landgericht Miinchen I for att hindra ovan beskrivna tillvigagangssitt.
Landgericht Miinchen I bif6ll talan. UsedSofts 6verklagande av denna dom ogillades, varpa UsedSoft
overklagade det avgorandet till Bundesgerichtshof (Tyskland).

IIT — Tolkningsfragorna

23. Mot denna bakgrund beslutade Bundesgerichtshof att vilandeforklara malet och stilla foljande
fragor till domstolen:

"1) Ar den person som kan goéra gillande konsumtion av spridningsritten till en kopia av ett
datorprogram ocksa ’den som lagligen forvarvat datorprogrammet’ i den mening som avses i
artikel 5.1 i direktiv 2009/24 ...?

2)  For det fall att den forsta fragan ska besvaras jakande: Konsumeras spridningsritten till en kopia
av ett datorprogram i den mening som avses i artikel 4.2 ... i direktiv 2009/24 ... nér forvarvaren
med réttsinnehavarens samtycke har laddat ner programmet fran internet pa ett datamedium?

3)  For det fall att den andra fragan ska besvaras jakande: Kan ocksa den person som forvirvat en
‘anvind’ mjukvarulicens, i egenskap av ’den som lagligen forvdarvat datorprogrammet’ i den
mening som avses i artiklarna 5.1 och 4.2 forsta delen i direktiv 2009/24 ... och i syfte att gora
en kopia av programmet, gora gillande konsumtion av spridningsritten till en kopia av
datorprogrammet som den forste forviarvaren med rattsinnehavarens samtycke har gjort genom
att ladda ner programmet fran internet pa ett datamedium, nédr den forste forvarvaren raderat
eller inte lingre anvander sin kopia av programmet?”

IV — Bedomning

A — Inledande anmdrkningar

24. Den hianskjutande domstolen anser det vara utrett att UsedSofts kunder genom att ladda ner
datorprogram fran Oracles webbplats eller ett lagringsmedium till internetminnet i andra datorer gor
sig skyldiga till méngfaldigande i den mening som avses i artikel 4.1 a i direktiv 2009/24 som
inkraktar pa Oracles ensamritt till atergivning. Dessutom dr denna nyttjanderdtt enligt Oracles
licensavtal inte "6verlatbar” och Bundesgerichtshof har anfort att Oracles kunder inte har rétt att pa
ett verksamt sitt overlata rétten till atergivning pa UsedSoft som foljaktligen inte har ritt att Gverlata
denna pa sina kunder.
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25. Den hidnskjutande domstolen har hérav dragit slutsatsen att utgangen i malet beror pa om
UsedSofts kunder kan gora gillande 69d § stycke 1 UrhG, genom vilken artikel 5.1 i direktiv 2009/24
inforlivas med tysk rdtt, genom att for ratten till atergivning inte kréva réttsinnehavarens tillstand som
kravs for att den som lagligen forviarvat datorprogrammet ska kunna anvdnda datorprogrammet i
overensstimmelse med dess avsedda d&ndamal.

26. Den hinskjutande domstolen har anfort att denna fraga kan delas upp i tre delfragor, den forsta
om den person som kan gora gillande konsumtion av spridningsriatten ocksa dr "den som lagligen
forvarvat datorprogrammet” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2009/24, den andra om
spridningsriatten konsumeras ndr en kopia av programmet laddas ner fran internet med
rattsinnehavarens samtycke, och den tredje om den person som forvdarvat en “anvind” mjukvarulicens
kan gora gillande konsumtion nér den forsta forvarvaren raderat eller inte lingre anvéinder sin kopia av
programmet.

27. Trots att den hdnskjutande domstolen enbart stillt den andra fragan for det fall att den forsta
fragan ska besvaras jakande anser jag att den andra frigan ska besvaras i forsta hand. Innan det
undersoks huruvida den person som kan gora géllande konsumtion av spridningsratten ocksa dr "den
som lagligen forvdrvat datorprogrammet” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2009/24
maste det utredas om nerladdning av program fran Oracle av en person som dr bosatt inom unionen
medfér konsumtion inom gemenskapen av spridningsrétten till dessa program med tillimpning av
artikel 4.2 i detta direktiv. Denna fraga som avser tillimpningen av konsumtionsprincipen pa
nerladdning fran internet ska enligt min mening prévas forst.

28. Didrefter ska jag prova den forsta och den tredje fraigan om huruvida den person som forvdrvat en
anvédnd licens pa grundval av artikel 4.2 i direktiv 2009/24 jamford med artikel 5.1 i samma direktiv
kan aberopa konsumtion av spridningsritten till en kopia av ett datorprogram som forste forvirvaren
laddat ner for att i egenskap av den som lagligen forvdarvat datorprogrammet gora en ny kopia av
programmet nir den forsta forvirvaren raderat eller inte lingre anviander sin kopia av programmet
tillsammans.

B — Den andra fragan

29. Den hiénskjutande domstolen 6nskar huvudsakligen fa klarhet i huruvida spridningsrétten till en
kopia av ett datorprogram konsumeras i den mening som avses i artikel 4.2 i direktiv 2009/24 nér
forvarvaren med réttsinnehavarens samtycke har gjort en kopia genom att ladda ner programmet fran
internet pa ett datamedium.

1. Yttranden av parterna i malet vid den nationella domstolen, regeringarna och Europeiska
kommissionen

30. UsedSoft har i princip gjort gillande att konsumtionsregeln enligt ordalydelsen i artikel 4.2 i
direktiv 2009/24 kan tillimpas pa online-6verforingar av mjukvaror, eftersom uttrycket "kopia av
program”, & ena sidan, kan tolkas si att det avser det forfarande som syftar till att ge forvérvaren
mojlighet att registrera programmet, och & andra sidan, uttrycket "den forsta forsiljningen” inte
forutsitter en overforing av dganderdtten i form av dverlimnande av ett medium. Det avgorande ar
namligen att det ekonomiska syftet med transaktionen uppnas, som ar att sékerstélla att programmet
kan anvéndas varaktigt. UsedSoft har gjort géllande att forsdljningen, oberoende av 6verlamnandet av
ett medium, kidnnetecknas av att nyttjanderdtten overlats under en obegrénsad period mot betalning
av ett engdngsbelopp och anfort att det av ordalydelsen i direktiv 2009/24 framgar att spridningsratten
konsumeras nidr Oracles kund gor kopior med rittsinnehavarens samtycke genom att ladda ner
programmet pd ett datamedium.
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31. UsedSoft har vidare papekat att denna tolkning som grundar sig pa ordalydelsen i artikel 4.2 i
direktiv 2009/24 stods av syftet med konsumtionsregeln, som &r att uppnd en balans mellan
upphovsmannens ekonomiska intressen vad giller utnyttjandet av dennes verk och intresset av den
fria rorligheten for varor och tjanster. UsedSoft anforde att réttsinnehavaren vid permanent overlatelse
av mjukvaror mot betalning har mojlighet att kommersiellt utnyttja sin skapande verksamhet genom
forsdljning av det skyddade alstret och papekade att upphovsmannen inte kan besluta om huruvida
konsumtionsprincipen ska tillampas eller inte genom att vilja mellan tva spridningsmetoder som é&r
helt likviardiga i ekonomiskt hdnseende. Om det skulle forhélla sig pa det sittet sa skulle ett
spridningsmonopol uppkomma, vilket konsumtionsregeln avser att undvika. Om transaktionen ska
anses utgora en tjanst ska konsumtionsprincipen fortfarande tillimpas, eftersom friheten att
tillhandahalla tjanster ocksa hor till unionens grundldggande principer.

32. UsedSoft har klargjort att domstolen har slagit fast att konsumtionsprincipen inte &r tillimplig pa
nyttjandeformer som oftast dr immateriella, sdsom representationsrittigheter, framforanderattigheter
och utsldppanderittigheter, inte pa grund av deras immateriella karaktir utan pa grund av att en
ersittning uttas varje gang dessa rittigheter utnyttjas och upphovsmannens ekonomiska intressen
foljaktligen inte ar tillfredsstdllda genom den forsta spridningen.

33. UsedSoft har anfort att motsatta argument inte kan hérledas fran artikel 3.3 i direktiv 2001/29 eller
skal 29 i samma direktiv som enbart avser den sirskilda situationen da tjanster gors tillgdngliga for
tillfallig anvdndning under en begrinsad period for uppkoppling pa upphovsmannens server. Till
skillnad fran en oOverlatelse for en permanent anvindning mot engingsbetalning mojliggér dessa
tjianster som tillhandahélls vid flera tillfillen mot betalning inte att tillfredsstélla réttsinnehavarens
ekonomiska intressen fran och med forsta gangen da tjansten tillhandahalls.

34. Oracle har anfort att nerladdning av kopior av datorprogram inte utgor en forsdljning, eftersom
ersittning inte begdrs for nerladdning av programmet men utges pa grundval av ett licensavtal i
gengild mot en nyttjanderitt som tillerkdnns genom detta avtal. Nér ett service- och supportavtal har
ingétts kan den forsta forvarvaren inte atersdlja den version som ursprungligen laddats ner, utan enbart
en annan version som kompletterats och aktualiserats.

35. Oracle har hanvisat till domstolens rattspraxis, bland annat dom av den 9 november 2004, The
British Horseracing Board m.fl.,"" uttalandena avseende Wipos férdrag om upphovsritt och rapport
frain kommissionen till radet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén om
genomforandet och effekterna av direktiv 91/250 av den 10 april 2000 och anfort att
spridningsritten enbart kan ha konsumerats vid en overforing av dganderitten till ett foremal, vilket
innebér att nerladdning som &r en immateriell transaktion &r utesluten. Enligt foretaget kan en kopia
av programmet i den mening som avses i artikel 4.2 i direktiv 2009/24 enbart vara en fysisk vara, det
vill sdga en produkt. Denna tolkning ar forenlig med &@ndamalet med konsumtionsprincipen, som ar
att sakerstélla fri rorlighet for fysiska kopior som tidigare spridits med réttsinnehavarens samtycke och
inte att gora dem lampliga for en spridning av kopior som anvindaren sjilv gjort.

36. Oracle har pdpekat att dven om frdgan ska besvaras jakande s& innebdr inte konsumtion av
spridningsritt, som nerladdning av ett program medfor, att den forsta forvdarvaren inte har rétt att
overfora kopian pa ett annat medium. Forvarvaren har enbart rétt att materiellt 6verfora sjalva mediet,
vilket till exempel kréver att vederborande demonterar den disk pa vilken han eller hon har laddat ner
programmet.

11 — Mal C-203/02 (REG 2004, s. I-10415), punkterna 58 och 59.
12 — KOM(2000) 199 slutlig.
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37. Oracle har vidare anfort att det inte ska goras nagon atskillnad beroende pa om datorprogrammet
har erhallits genom forvarv pa en cd-rom eller tradbunden nerladdning, eftersom anvéndningen av
kopian av programmet i de bada fallen forutsitter att ett licensavtal har ingatts.

38. Den spanska och den franska regeringen, Irland samt den italienska regeringen har gjort gillande
att spridningsrétten till ett datorprogram enbart konsumeras om kopian av programmet som ingar i
ett medium sprids. Den franska regeringen, Irland och den italienska regeringen har grundat sig pa de
tillampliga bestdimmelser, bland annat pa direktiv 2001/29, mot bakgrund av vilka direktiv 2009/24 ska
tolkas.

39. Irland har dessutom péapekat att dven om den licens som rittsinnehavaren har beviljat ska
betecknas som forsdljning dr de kopior for vilka licens utfirdats inte de som laddats ner eller
overlatits av tidigare forvarvare. Den har erinrat om att konsumtionsregeln som utvecklats inom
ramen for fri rorlighet for varor inte innebdr att patentinnehavarens spridningsrétt konsumeras med
avseende pa andra varor &n dem som salts med hans samtycke. Irland har hénvisat till dom av den
9 juli 1985 i malet Pharmon' och anfort att situationen i forevarande fall uppvisar likheter med den
situation i vilken produkterna siljs pd grundval av en obligatorisk licens. Den har vidare anfort att
tillstdnd att anvénda licenser utan réttsinnehavarens samtycke kan hindra innovation och paverka de
legitima intressen som programmets upphovsmén har.

40. Den franska regeringen har utover de argument som éar baserade pa de tillimpliga unionsréttsliga
bestimmelserna fort ett resonemang grundat pa den internationella ritten och domstolens
rittspraxis.'* Den har gjort géllande att det vid nerladdning inte kan vara friga om konsumtion,
eftersom det ror sig om ett utbjudande via online-tjdanster och framhallit att service- och
supportavtalet hanfor sig till tillhandahallandet av en tjanst.

41. Den italienska regeringen som har anfort att man bor skilja mellan den stéllning som dgaren av en
kopia av mjukvaran har och den stillning som den person som har rétt att anvinda mjukvaran har
enligt en licens har gjort géllande att spridningsrétten helt saknar betydelse vid online-6verforing av
en elektronisk kopia av en mjukvara, eftersom den begrinsning som konsumtion av spridningsritten
innebér inte &r tillamplig. Den har anfort att ett annat synsédtt hade dventyrat det skydd som en
mjukvara tillerkdnns enligt unionsrétten.

42. Kommissionen har erinrat om att tvisten huvudsakligen ror fragan huruvida aterforsiljning av ett
datorprogram ir tilliten och om réttsinnehavarens réttigheter konsumeras nér datorprogrammet stélls
till forfogande for att laddas ner fran en server under forhallanden som begrénsar anvindarens ratt att
overfora programmet till andra och anfort att det inte enbart av skal 28 i direktiv 2001/29, utan dven av
artikel 4 i samma direktiv jamférd med artikel 8 i Wipos fordrag om upphovsritt och uttalandena
avseende detta fordrag, som direktiv 2001/29 avser att inforliva, framgar att artikel 4.1 c i direktiv
2009/24, trots sin ordalydelse, inte omfattar spridning av verk som inte ingir i en vara, som inte
omfattas av artikel 3.1 i direktiv 2001/29. I artikel 3.3 i ndimnda direktiv anges emellertid att ritten att
gora verk tillgidngliga for allménheten som avses i artikel 3.1 inte ska anses vara konsumerad. I skal 29 i
samma direktiv bekréftas dessutom att fraigan om konsumtion inte uppstar da det giller tjénster i
allménhet, och online-tjanster i synnerhet.

13 — Mal 19/84 (REG 1985, s. 2281).
14 — Se exempelvis domstolens dom av den 28 april 1998 i mal C-200/96, Metronome Musik (REG 1998, s. I-1953).
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2. Bedomning

43. Syftet med konsumtionsprincipen som féljer av den tyska och den amerikanska lagstiftningen' ar
att uppnd en balans mellan det skydd som kravs for immateriella rattigheter genom vilket
riattsinnehavare i princip tillerkdnns ensamritt till utnyttjande, och de krav som den fria rorligheten
for varor stéller. Denna princip, enligt vilken den ensamrétt som innehavaren av den immateriella
rattigheten har begrdnsas vid det forsta utsldippandet av de produkter som omfattas av den berdrda
rattigheten, ar ett "uttryck for den rittsliga principen ... enligt vilken [denna] ensamritt ... till
utslappande inte gor det mojligt att hindra spridningen av en genuin vara, ndr denna val varit foremal
for laglig forsiljning”. '

44. Malet att uppriatta ett omrade utan inre grinser foranledde domstolen att infora
konsumtionsregeln i unionens rittsordning. I domen i malet Deutsche Grammophon' av den 8 juni
1971 slog domstolen fast att det skulle "strida mot reglerna om fri rorlighet f6r varor inom den
gemensamma marknaden om en tillverkare av ljudinspelningar som till foljd av en medlemsstats
lagstiftning har exklusiv ratt att bringa skyddade varor i omsittning utdvade denna rétt for att inom
en medlemsstat forhindra saluforing av varor som bringats i omsittning i en annan medlemsstat av
honom eller med hans godkdnnande, med motiveringen att varorna inte tidigare bringats i omséttning
i den forstnimnda medlemsstaten”.

45. Enligt konsumtionsregeln kan innehavare av immateriella rattigheter som har satt varor i omlopp
pa en medlemsstats territorium inte aberopa sin ensamritt till exploatering for att motsitta sig deras
import till en annan medlemsstat. Denna regel motiveras i ekonomiskt hinseende av att
rattsinnehavaren av parallella rattigheter inte far uppnd en vinst som &r oproportionerlig med
avseende pa exploateringen av sin rattighet, vilket skulle vara fallet om vederbdrande varje géng han
eller hon passerar en inre unionsgrians skulle kunna dra den ekonomiska fordel som denna rattighet
ger personen i fraga.

46. Konsumtionsprincipen som har utvecklats i réttspraxis har dtergetts av unionslagstiftaren som har
underlitit att uppta principen i flera direktiv, exempelvis for varumirken,'” databaser,"
vixtforadlarritt,” uthyrnings- och utlaningsrittigheter for skyddade verk,” upphovsritt och
ndrstdende rattigheter i informationssamhillet och datorprogram. Domstolens fasta réttspraxis pa

15 — Om uppkomsten och motiveringen av principen, se Castell, B., L”épuisement” du droit intellectuel en droits allemand, frangais et
communautaire, PUF, Paris, 1989.

16 — Se Beier, F.-K,, "La territorialité du droit des marques et les échanges internationaux”, Journal du droit international, 1971, s. 14.

17 — Mal 78/70 (REG 1971, s. 487).

18 — Europaparlamentets och radets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillndrmningen av medlemsstaternas varumérkeslagar

(EUT L 299, s. 25). I artikel 7 i direktiv 2008/95 foreskrivs foljande:

”1. Ett varumirke ger inte innehavaren ritt att forbjuda anvéndningen av varumirket for varor som av innehavaren eller med hans
samtycke har forts ut pA marknaden under varumirket inom [unionen].

2. Punkt 1 ska inte gilla nédr innehavaren har skilig grund att motsitta sig fortsatt marknadsforing av varorna, sérskilt nir varornas
beskaffenhet har forandrats eller forsamrats efter att de har forts ut pa marknaden.”

19 — Europaparlamentets och radets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rittsligt skydd for databaser (EGT L 77, s. 20). I artikel 5 ¢ andra
meningen i direktiv 96/9 foreskrivs att ndr "ett exemplar av databasen forsta gangen inom [unionen] forts i handeln av réttsinnehavaren,
eller med hans medgivande, konsumeras hans ritt att kontrollera aterforséljningen inom [unionen] av detta exemplar”.

20 — Radets forordning (EG) nr 2100/94 av den 27 juli 1994 om gemenskapens véxtforddlarratt (EGT L 227, svensk specialutgava, omride 3,
volym 60, s. 196, och rittelse i EGT L 111, 2001, s. 31). Artikel 16 i forordning nr 2100/94 har foljande lydelse:

"Gemenskapens vaxtforadlarritt skall inte omfatta atgérder som avser material av den skyddade sorten, eller av en sort som omfattas av
bestimmelserna i artikel 13.5, som har 6verlatits av rattsinnehavaren eller med dennes samtycke till andra inom [unionen], eller material
som &r avlett fran detta material om inte dessa atgérder:

a) innebdr vidare forokning av den berdrda sorten, utom i fall dar sadan forokning avsags vid 6verlatandet, eller

b

=

innebdr export av sortbestandsdelar till tredje land som inte skyddar sorter av det véxtslikte eller den véixtart som sorten tillhor, utom i fall dar
det exporterade materialet dr avsett for konsumtion.”

21 — I artikel 1.4 i direktiv 92/100 foreskrivs att ”[d]e rattigheter som avses i punkt 1 konsumeras inte genom forsiljning eller annan spridning av
original eller andra exemplar av upphovsrittsligt skyddade verk eller upplatelse av de rittigheter som avses i artikel 2.1”.
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detta omrade utgor visserligen doktrin for konsumtion inom gemenskapen som kan tillimpas pa
samma sitt pa alla immateriella rittigheter, men tillimpningsvillkoren for denna regel och dess
rackvidd kan ges olika innehdll beroende pa sardragen hos varje aktuell immateriell réttighet och de
sdrskilda bestaimmelser som ér tillimpliga pa dem.

47. Vad sdrskilt betriffar datorprogram faststills konsumtionsregeln i artikel 4 i direktiv 2009/24,
vilken har samma lydelse som artikel 4 i direktiv 91/250, genom att denna artikel delas upp i tva olika
punkter.

48. 1 artikel 4.1 i direktiv 2009/24 gors en atskillnad mellan den ensamritt som programmets
upphovsman har, rétten till varaktig eller tillfallig atergivning, rétten till &ndring eller rétten att utfora
eller ge tillstand till ”[alla] former av spridning till allmdnheten, inbegripet uthyrning, av
datorprogrammets original eller kopior av detta”, medan det i artikel 4.2 i samma direktiv anges att
konsumtionsprincipen inte ar tillamplig pa spridningsriatten, detta géller dock inte “rdtten att
kontrollera vidare uthyrning”. Av ndmnda bestammelser framgar att enbart spridningsratten omfattas
av konsumtionsprincipen och inte ratten till atergivning och andrmg Aven om spridningsritten ges
en vid definition, tillimpas konsumtionsprincipen dessutom enbart pa en form av spridning, ndmligen
forsaljning, som, ndr den ar tillimplig, inverkar pa alla former av spridning, med undantag for
uthyrning.

49. Fragan huruvida konsumtionsprincipen, sasom denna faststélls i artikel 4.2 i direktiv 2009/24, kan
omfatta forsdljning av “anvdnda” mjukvaror som laddats ner fran internet, har skapat stora
kontroverser i medlemsstaterna, bland annat i Tyskland,” och &ven i USA, i diskussionerna avseende
tillimpningen av “doktrinen om den forsta forséljningen” i den digitala miljon.*

50. Eftersom konsumtion forutsétter att den forsta "forsdljningen av en kopia av programmet” inom
unionen gors av rittsinnehavaren sjilv eller med dennes samtycke, ska det inledningsvis faststidllas om
detta uttryck som sedan antagandet av direktiv 2009/24 har vickt manga frigor* ska tolkas enhetligt.

51. Enligt domstolens fasta rattspraxis foljer det namligen savil av kravet pa en enhetlig tillimpning av
unionsritten som av likhetsprincipen att en unionsbestimmelse som inte innehaller ndgon uttrycklig
hanvisning till medlemsstaternas réttsordningar for att bestimma dess betydelse och rackvidd normalt
ska ges en enhetlig tolkning inom hela unionen.” I direktiv 2009/24 hénvisas det inte till nationell ratt
savitt giller inneborden av uttrycket “forsdljning av en kopia”, varfor detta vid tillimpningen av
direktivet ska anses utgora ett sjalvstandigt unionsrittsligt uttryck som ska tolkas enhetligt i samtliga
medlemsstater, bland annat med beaktande av dess begrepp och det sammanhang i vilket det anvdnds
och de mél som efterstrivas med direktivet och den internationella ritten.*

22 — Se Brautigam, P., "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, nr 1/2012, s. 1, och Overdijk, T., van der Putt, P., de Vries,
E., och Schafft, T., "Exhaustion and Software Resale Rights”, Computer Law Review International, nr 2/2011, s. 33.

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

24 — Se, bland annat, Strowel, A., och Derclaye, E., Droit d’auteur et numeérique: logiciels, bases de données, multimédia — Droit belge, européen et
comparé, Bruylant, Bryssel, 2001. Se dven Vivant, M., "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. Forfattaren har anmirkt pa “lagstiftarens oforméga att skilja
mellan intellektuellt skapande och medium” (punkt 16.2, s. 484).

25 — Se, for ett liknande resonemang, dom av den 14 juni 2007 i mal C-246/05, Haupl (REG 2007, s. 1-4673), punkt 43 och dir angiven
réttspraxis.

26 — Se, for ett liknande resonemang, dom av den 22 december 2010 i mal C-393/09, Bezpec¢nostni softwarova asociace (REU 2010, s. [-13971),
punkt 30 och dér angiven réttspraxis.
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52. Av skilen 4 och 5 i direktiv 2009/24 framgar att syftet med detta direktiv ar att undanroéja olikheter
mellan de berdrda medlemsstaternas lagstiftning som i vésentlig grad paverkar den inre marknaden.
Domstolen slog i dom av den 20 november 2001 i mélet Zino Davidoff och Levi Strauss” fast att
begreppet samtycke, som &r den avgorande faktorn for att ensamritten ska upphora, ska tolkas
enhetligt for att "[ha] samma rittsliga skydd i alla medlemsstaterna”,”® men att villkoret avseende
forsdljning av en kopia av programmet emellertid inte ska ges en annan innebord beroende pa olika

tolkningar i olika nationella réttsordningar.

53. Det ska foljaktligen undersokas om begreppet “forsiljning av en kopia av programmet” i den
mening som avses i artikel 4.2 i direktiv 2009/24 ér tillaimpligt under sddana omstédndigheter som de i
det nationella malet aktuella.

54. Oracle har gjort gillande att den ersdttning som har begirts av kunden inte enbart avser
nerladdning av programmet eller tillhandahédllande av objektkoden, utan att den ska utges som
vederlag for avtalet om anvdndning som tillerkdnns genom licensavtalet. Oracle har dessutom anfort
att kunden for det mesta dven har ingatt ett service- och supportavtal, som gor det mojligt att
aktualisera programmet och avhjilpa fel, vilket utgoér ett tjansteavtal. Oracle har darav dragit
slutsatsen att det inte dr fraga om forséljning i den mening som avses i artikel 4.2 i direktiv 2009/24.

55. Ett sddant resonemang tycker jag ar missvisande.

56. Det framgér tydligt av direktiv 2009/24 att det héri gors en klar skillnad mellan forséljning och
uthyrning. Uppdelningen dr av betydelse bade for tillimpningen av konsumtionsprincipen® som
rickvidden av denna princip.® I skidl 12 i ndimnda direktiv definieras begreppet uthyrning pa sa sitt
att ett datorprogram eller en kopia av detta i vinstsyfte gors tillgingligt for anvindande under en
begriansad tidsrymd. E contrario ska forséljning av ett datorprogram eller en kopia av detta ha skett i
den mening som avses i artikel 4.2 i nidmnda direktiv d& transaktionen, oberoende av hur den
betecknas av parterna, kdnnetecknas av att dganderitten till en kopia av datorprogrammet dvergar for
en obegriansad period mot engangsbetalning. Denna skillnad &r dessutom forenlig med domstolens
rittspraxis enligt vilken konsumtion inte kan férekomma vid uthyrning,” medan konsumtion kan ske
vid 6vergdng av dganderitten.*

57. Utfardandet av en licens enligt vilken det dr mojligt att gora en kopia av datorprogrammet
tillgdnglig genom nerladdning fran internet dr en komplex transaktion som kan omfatta bade ett
tjidnsteavtal avseende bland annat tillhandahallande, korning och underhallande av datorprogrammet,
och ett kopeavtal for den kopia som dr nodvindig for att utféra dessa tjénster.” Innehéllet i det
tillstand for anvindning som beviljas kan skilja sig at.

27 — Dom i de férenade mélen C-414/99-C-416/99 (REG 2001, s. 1-8691).
28 — Punkterna 41-43.
29 — P4 sa sitt att konsumtion enbart dger rum vid forsdljning.

30 — Kopiorna kan inte hyras ut vid ett senare tillfille till foljd av konsumtion pa grund av forsiljning. Se Czarnota, B., och Hart, R., Legal
Protection of Computer Programs in Europe — A guide to the EC Directive, Butterworths, 1991, s. 60:
”If 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 — Se domen i mélet Metronome Musik (ovan fotnot 14).
32 — Se dom av den 17 april 2008 i mal C-456/06, Peek & Cloppenburg (REG 2008, s. I-2731).
33 — Se, for ett liknande resonemang, Dusollier, S., Droit d’auteur et protection des ceuvres dans l'univers numérique — Droits et exceptions d la

lumiére des dispositifs de verrouillage des ceuvres, Larcier, Bryssel, 2007, nr 529 och nr 530. Denna forfattare har betecknat transaktionen
som en “komplex ... avtalsfigur” som kan uppdelas i ett kopeavtal avseende mediet eller tjansten om det ror sig om en nerladdning eller
fjarranvandning och ett licensavtal avseende upphovsmannens ritt till det verk som ingér i mediet eller som 6verfors elektroniskt.
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58. Nyttjanderétten har samma egenskaper som uthyrning nér den tillerkinns for en begransad
tidsperiod mot betalning av en periodisk avgift och leverantdren inte berdvas dganderétten till kopian
av datorprogrammet som rattsinnehavaren ska overfora till leverantoren. Enligt min mening har den
ddremot samma egenskaper som forsiljning nar kunden slutgiltigt far mojlighet att anvidnda kopian av
det datorprogram som leverantoren avstar till paketpris.

59. Med avseende pa syftet med konsumtion som é&r att begrinsa ensamritten till immateriella
rattigheter nér réttsinnehavaren genom forséljningen realiserat det ekonomiska virde som é&r knutet
till vederborandes rattighet ska begreppet forséljning i den mening som avses i artikel 4.2 i direktiv
2009/24 ges en vid tolkning som omfattar alla former av forsiljning av en produkt som kdnnetecknas
av att nyttjanderétten till kopian av datorprogrammet upplats for en obegrinsad period mot betalning
av ett engingsbelopp. En alltfor strikt tolkning av detta begrepp skulle dventyra bestimmelsens
dndamalsenliga verkan och konsumtionsprincipen skulle frantas all betydelse, eftersom forséljning av
mjukvaror oftast sker i form av licenser for anvindning och det réicker att leverantorer betecknar
avtalet som licensavtal och inte som kopeavtal for att kringga denna regel.

60. Av vad som anforts ovan kan slutsatsen dras att Overlatelsen av en nyttjanderitt till kopian av
datorprogrammet utgor en forséljning i den mening som avses i artikel 4.2 i direktiv 2009/24, trots att
rattsinnehavaren, sasom Oracle, gor en nagot konstlad uppdelning mellan tillhandahéllande av kopian
av datorprogrammet och upplatelse av nyttjanderitt.

61. Det skulle emellertid inte vara tillrdckligt att beteckna transaktionen som forsiljning for att dra
slutsatsen att spridningsrétten kan konsumeras i en sadan situation som den i det nationella malet.

62. Oracle, den spanska och den franska regeringen, Irland, den italienska regeringen samt
kommissionen har gjort gillande att den konsumtion som kan ske till f6ljd av en forsiljning av kopian
av datorprogrammet nodvandigtvis har en begrinsad rickvidd, eftersom den enbart paverkar
spridningsritten till en kopia av det datorprogram som ingar i ett medium.

63. Det finns flera argument som talar for denna tolkning.

64. Det har gjorts gillande att nerladdning av ett datorprogram pa internet inte utgor spridning i den
mening som avses i artikel 4.2 i direktiv 2009/24 och artikel 4.1 i direktiv 2001/29, utan 6verforing av
verk till allménheten i den mening som avses i artikel 3.1 i sistndimnda direktiv. I artikel 3.3 i direktiv
2001/29 anges emellertid att ratten till 6verforing av verk till allménheten inte kan konsumeras.

65. Dessutom framgér klart av kommissionens ovanndmnda rapport av den 10 april 2000 att
upphovsritten enbart kan konsumeras vid forséljning av kopior, det vill sdga varor, medan detta &r

uteslutet ”i samband med utbjudandet genom online-tjinster”.*

66. Samma restriktiva tolkning av begreppet konsumtion aterfinns i direktiv 2001/29, i vilket
unionslagstiftarens avsikt, att begrinsa regeln till att omfatta en enda form av spridning av verket, som
kénnetecknas av forsiljning av en vara som ingér i ett datorprogram, tydligt framgar.

67. Det har bland annat gjorts gillande att konsumtion av spridningsratten i artikel 4.2 i direktiv
2001/29 enbart foreskrivs i de fall da den forsta forsdljningen av “exemplaret i fraga”, eller da den
forsta gangen ndgon annan form av Overforing av dganderitten till detta, gors, Dessutom anges i
skélen 28 och 29 i ndmnda direktiv for det forsta att det i det upphovsrittsliga skyddet enligt detta
direktiv ingar "ensamritt att bestimma over spridning av verk som ingdr i en fysisk vara [*]” och for
det andra att ”[fl[ragan om konsumtion [inte] uppstar... da det giller tjanster, sérskilt inte i fraga om

34 — Se s. 18 i denna rapport.
35 — Min kursivering.
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online-tjanster”. I det sistndmnda skalet anges dessutom att "[d]et [dven] géller ... fysiska kopior av ett
verk eller av andra alster som framstillts av en anvindare av en sadan tjanst med rattsinnehavarens
samtycke ... [och att] [t]ill skillnad fran cd-rom och cd-i, dar immateriella réttigheter ingér i ett fysiskt
medium, ndamligen ett exemplar av en vara, ... varje online-tjanst [dr] en handling for vilken tillstand
krévs, om den omfattas av upphovsritt eller en nérstaende rattighet”.

68. Skal 28 i direktiv 2001/29 &r utformat pa grundval av skdl 33 i direktiv 96/9, i vilket
unionslagstiftarens avsikt att enbart beakta konsumtion med hénsyn till handel med en produkt som
bestar av ett materiellt innehéll och immateriellt innehall klart anges. Denna avsikt framgéar dven av
skal 43 i sistndimnda direktiv ddr det anges att om anvindaren verkstiller en online-6verforing med
upphovsmannens medgivande konsumeras inte rétten att forbjuda ateranvindning vare sig av
databasen eller av en materiell kopia av hela eller en del av denna bas.

69. Den restriktiva tolkningen av konsumtionsprincipen finner slutligen stéd i den internationella
ratten. Direktiv 2001/29 syftar bland annat till att verkstdlla Wipos fordrag om upphovsritt i
medlemsstaterna. Sasom domstolen emellertid slagit fast i den ovannidmnda domen
Peek & Cloppenburg ska unionsrittsakter sa lingt mojligt tolkas mot bakgrund av folkrétten, i
synnerhet nér dessa rittsakter just syftar till att genomfora ett internationellt avtal som unionen har
ingdtt.* Harav kan foljaktligen slutsatsen dras att tolkningen av direktiv 2001/29, som syftar till att
uppfylla vissa internationella forpliktelser som foljer av Wipos férdrag om upphovsritt och Wipos
fordrag om framforanden och fonogram som antogs den 20 december 1996 i Genéve”, ska ske mot
bakgrund av uttalandena avseende Wipos fordrag om upphovsritt, enligt vilket konsumtion av
spridningsratt som foreskrivs i artikel 6.2 i detta fordrag "endast [avser] fasta exemplar som kan sittas
i omlopp som foremal”.

70. Jag finner inte dessa argument helt 6vertygande.

71. For det forsta anser jag, i motsats till vad kommissionen har gjort gillande, inte att spridning av ett
datorprogram genom nerladdning fran internet kan undga att kvalificeras som ”spridningsratt” for att
omfattas av definitionen av rétten till overforing till allménheten i artikel 3.3 i direktiv 2001/29. Det
finns enligt min mening tva grundldggande invdndningar mot denna tolkning.

72. Aven om det fér det forsta medges att de allmidnna bestimmelserna i direktiv 2001/29, som syftar
till att anpassa upphovsritten till den digitala miljon, kan vigleda tolkningen av de sdrskilda
bestimmelserna i direktiv 2009/24, genom vilket direktiv 91/250, som antogs fore
internetutvecklingen, har kodifierats, ska det emellertid konstateras att det i artikel 1.2 a i direktiv
2001/29 anges att detta direktiv ”inte pa nagot sitt [ska] péverka befintliga [unionsbestimmelser]
om ... det rittsliga skyddet for datorprogram”. I den man som det i direktiv 2009/24 inte hanvisas till
begreppet ritten till 6verforing och spridningsriatten ges en vidstrackt tolkning som omfattar "[a]lla
former av spridning till allménheten ... av datorprogrammets original eller kopior av detta” forefaller
det vid en lasning av dessa tva direktiv svart att anse att den rdtt att gora alster tillgédngliga for
allmanheten som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ér tillimplig pa datorprogram. Jag tror inte
heller att den ovannidmnda domen i malet Bezpecnostni softwarova asociace som kommissionen
&beropat till stod for sin argumentation kan tolkas pé detta sitt.*

36 — Punkt 30 och dir angiven réttspraxis.
37 — Se skil 15 i nimnda direktiv.

38 — Jag kan inte se hur av detta beslut avseende grafiska anvidndargrianssnitt den slutsatsen kan dras att rétten att gora alster tillgdngliga som
avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ér tillimplig pa datorprogram medan domstolen just slagit fast att grafiska anvindargrénssnitt inte
utgor ett datorprograms uttrycksform.
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73. Eftersom direktiv 2001/29 inte innehaller ndgon definition av uttrycken ritten till 6verforing av
alster till allménheten och ritten att gora alster tillgingliga for allmdnheten och spridningsritten, ska
artiklarna 3 och 4 i detta direktiv, savitt mojligt, tolkas mot bakgrund av Wipos fordrag om
upphovsritt.” I artikel 6.1 i fordraget anges emellertid att spridningsritten &r en rittighet att lata gora
originalet och exemplar av verket tillgdngligt for allmidnheten “genom forsdljning eller annan
overlatelse”. Bestimmelsens ordalydelse dr entydig. Den omstdndigheten att det skett en Overlatelse
innebdr uppenbarligen att en transaktion genom vilken alster 6verfors till allmdnheten betraktas som
spridning.

74. For det andra dr uttalandena i skilen i direktiv 2001/29 varken klara eller tydliga.

75. En e contrario-tolkning av den forsta meningen i skél 28 i ovanndmnda direktiv, i vilken det anges
att ”[i] det upphovsrittsliga skyddet enligt detta direktiv ... ingdr [*] ensamritt att bestimma over
spridning av verk som ingdr i en fysisk vara”, innebér att denna rattighet dven omfattar andra former
av spridning. Enligt den andra meningen i detta skil som avser konsumtion begrinsas denna inte till
en sérskild form av spridning.

76. Skal 29 i direktiv 2001/29 ér inte heller otvetydig. I ovannamnda skal jamfors visserligen forséljning
av varor, med avseende pa vilken konsumtionsregeln ar tillimplig enligt denna artikel, med
tillhandahallande av tjanster, med avseende pa vilket denna regel inte ar tillimplig. Dock omfattar
begreppet online-tjinster, enligt definitionen i unionslagstiftningen, forséiljning av varor online.*
Enligt skilets ordalydelse ska konsumtionsregeln inte tillimpas vid ett kop online av cd-rom, i vilket
en kopia av datorprogrammet ingar. Enligt min mening saknar skillnaden, beroende pa om det ror sig
om distansforsiljning eller inte, betydelse for tillimpningen av denna regel.

77. For det tredje skulle en tolkning av artikel 4.2 i direktiv 2009/24 som innebdr att
konsumtionsregeln inte ar tillamplig vid nerladdning fran internet, medan datorprogram i stor
omfattning sprids genom denna form av forsdljning, innebédra en avsevird begrinsning av
tillimpningsomradet for denna regel och, i samband ddrmed, begrdnsa den fria rorligheten.

78. Enligt artikel 36 FEUF kan visserligen sadana inskrdnkningar bland annat motiveras av hansyn till
intresset att skydda industriell och kommersiell dganderdtt. Av fast rdttspraxis foljer dock att
avvikelser pad den grunden endast dr motiverade i den man de syftar till att virna om de rattigheter
som utgdr det sirskilda féremalet for dganderdtten i frdga®. Denna princip forutsitter att det i
forhallande till de olika typerna av immateriella rattigheter som &r aktuella faststdlls under vilka
omsténdigheter utévandet av denna réttighet anses vara forenligt med unionsritten.

79. Jag betvivlar emellertid att rétten for en réttsinnehavare att hindra en person som lagligen forvérvat
dganderdtten till en kopia av ett datorprogram att aterforsilja denna omfattas av skyddet for de
rittigheter som utgor det sarskilda foremalet for upphovsrétten.

80. Domstolen har ndr den bedomt lagligheten i undantag fran den fria rorligheten fér varor som
grundas pa det upphovsrittsliga skyddet undersokt huruvida réttsinnehavaren av upphovsritten har
berdvats den erséttning som den lagligen hade ritt till.

39 — Se punkt 69 i forevarande forslag till avgorande.

40 — Min kursivering.

41 — Se, for ett liknande resonemang, skal 18 i Europaparlamentets och rédets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rittsliga aspekter
pa informationssamhallets tjanster, sarskilt elektronisk handel, pa den inre marknaden ("direktiv om elektronisk handel”) (EGT L 178, s. 1).

42 — Se dom av den 23 april 2002 i méal C-143/00, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2003, s. I-3759), punkt 28, och av den 4 oktober 2011 i de
forenade malen C-403/08 och C-429/08, Football Association Premier League m.fl. (REU 2011, s. 1-9083), punkt 106 och dir angiven
réttspraxis.

14 ECLILEU:C:2012:234



FORSLAG TILL AVGORANDE AV GENERALADVOKAT BOT - MAL C-128/11
USEDSOFT

81. I domen i det ovanndmnda malet Football Association Premier League m.fl. erinrade domstolen
om att undantag fran principen om fri rorlighet endast medges om de ér motiverade for att skydda de
rattigheter som utgor det sdrskilda foremalet for den aktuella immateriella réttigheten och att detta
sdrskilda foremal i synnerhet avser att sakerstélla skyddet av de berorda rattighetsinnehavarnas rétt att
kommersiellt utnyttja att de skyddade verken fors ut pa marknaden eller tillhandahalls i form av
licenser som beviljas mot betalning. Domstolen slog vidare fast att ett sadant sdrskilt foremal inte
garanterar att de berorda réttighetsinnehavarna har mojlighet att krédva hogsta mojliga ersattning utan
endast en skilig ersittning, det vill sdga en ersittning som star i rimlig proportion till det ekonomiska
virdet av den prestation som tillhandahalls, fér utnyttjandet av de skyddade alstren.®

82. Domstolen slog vidare fast att det tilligg som programforetagen betalar for att bli tilldelade en
absolut territoriell ensamritt kan leda till konstgjorda skillnader i pris mellan de avgrénsade nationella
marknaderna och drog dirav slutsatsen att betalningen gick utdver vad som var nodvandigt for att
tillforsékra rittighetsinnehavare en skilig ersattning. *

83. Under sadana omstdndigheter som i malet vid den nationella domstolen anser jag att
rattsinnehavaren har erhallit en skilig ersittning ndr han fick vederlag for beviljandet av
nyttjanderdtten till en kopia av datorprogrammet. Om det skulle medges att han skulle kunna
bestimma 6ver aterforsiljningen av denna kopia och i samband hdarmed kréva en ny ersdttning, under
forevandningen att kunden fixerat kopian pa ett datamedium efter nerladdning fran internet, i stéllet
for att denna inkorporerats av réttsinnehavaren pa ett medium som salts, sa skulle detta inte medfora
att det sarskilda foremélet for upphovsritten skyddas, utan forstirka ensamritten till utnyttjande av
sistndmnda.

84. Mot denna bakgrund ska fraga 2 som stillts av den hénskjutande domstolen besvaras enligt
foljande: Artikel 4.2 i direktiv 2009/24 ska tolkas sa, att rétten att sprida kopian av ett datorprogram
konsumeras om rittsinnehavaren, vilken har gett tillstand till nerladdning av denna kopia pa ett
medium fran internet, dven har upplatit en rétt att mot vederlag tills vidare anvanda kopian. Enligt
niamnda bestammelse dr det namligen alltid friga om forsiljning nér en kopia av ett datorprogram
stélls till forfogande, oavsett i vilken form eller pa vilket sitt, for att det ska anvdndas tills vidare for ett
paketpris.

C — Den andra och den tredje fragan

85. Den hiénskjutande domstolen har stdllt sin forsta och sin tredje fraga till domstolen for att fa
klarhet i huruvida den person som forvirvat licensen for anvindning i egenskap av "den som lagligen
forvarvat datorprogrammet” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2009/24 kan &aberopa
konsumtionsregeln i artikel 4.2 i detta direktiv for att gora en ny kopia av datorprogrammet, nir den
forste forvarvaren raderat eller inte lingre anviander sin kopia av programmet.

1. Yttranden av parterna i det nationella mélet, regeringarna och kommissionen

86. UsedSoft har gjort gillande att konsumtionsprincipen skulle urholkas om det faststills att
rattsinnehavaren inte kan kontrollera en senare spridning av kopior av programmet men kan fortsitta
att bestimma 6ver anvindning som kréver att programmet aterges.

87. UsedSoft har vidare anfort att den omstédndigheten att den forsta forvirvaren raderar eller inte

lingre anvinder sin kopia av datorprogrammet gor det mojligt att sékerstilla att den mjukvara som
tillverkaren overfort inte kommer att anvindas tva ganger eller ett flertal ganger.

43 — Domen i mélet Football Association Premier League m.fl. (ovan fotnot 42), punkterna 106—109 och dir angiven réttspraxis.
44 — Punkterna 115 och 116.
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88. Oracle har anfort att begreppet "den som lagligen forvéirvat datorprogrammet” i den mening som
avses i artikel 5.1 i direktiv 2009/24 enbart avser den forvédrvare som enligt ett licensavtal har ratt att
anvinda datorprogrammet medan begreppet “anvindning [av datorprogrammet] i Gverensstimmelse
med dess avsedda dndamal” hénfér sig till en tillimpning i enlighet med den nyttjanderdtt som
rattsinnehavaren tillerkdnt, pa si sétt att den i forekommande fall ska faststéllas pa grundval av de
relevanta bestimmelserna i licensavtalet som faststiller karaktiren av och omfattningen av
nyttjanderatten.

89. Oracle har vidare anfort att enbart spridningsrétten till kopian av det datorprogram som satts i
omlopp kan konsumeras och att forlusten av spridningsritten inte kan péaverka nyttjanderitten som
omfattar rétten till atergivning nér det giller datorprogram med avseende pa vilka anvdndningen
innebér atergivning.

90. Oracle som har fort ett analogt resonemang med hjalp av varumaérkesriatten har anfort att syftet
med konsumtionsprincipen inte ar att tilldela andra &n rédttsinnehavaren erforderliga rittsliga
befogenheter for att skilja och avveckla den ursprungliga nyttjanderdtten, som motsvarar ett bestdmt
antal anvindare, i ett flertal andra nyttjanderittigheter. Aterforsiljningen av “anvinda” licenser har
dessutom den nackdelen att den gor det omojligt att sdlja licenser till nedsatt pris och pa sa sitt
underldtta anvindningen av program av en grupp ekonomiskt kinsliga anvindare, sasom
utbildningsinstitut.

91. Oracle har dven gjort gillande att varken rdttsinnehavaren eller den senare forvdrvaren kan
kontrollera att den forsta forvarvaren verkligen har raderat sin kopia eller inte lingre anviander den.

92. Den franska regeringen, Irland och den italienska regeringen har gjort gillande att enbart den
person som har tilldelats nyttjanderétt till datorprogrammet av rittsinnehavaren kan anses som “den
som lagligen forvarvat datorprogrammet” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2009/24. Den
franska regeringen och Irland har dessutom anfort att den person som inte har forvdrvat licens av
rattsinnehavaren, och som foljaktligen inte dr den som lagligen forvarvat datorprogrammet, inte kan
aberopa konsumtionsprincipen.

93. Den spanska regeringen och kommissionen har anfort att den person som kan aberopa att
spridningsritten till kopian av datorprogrammet konsumerats &dr “den som lagligen forvérvat
datorprogrammet” i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 2009/24, men att den tredje fragan
som den hdnskjutande domstolen stillt inte behdver besvaras, eftersom den andra fragan ska besvaras
nekande.

2. Bedomning

94. Enligt min mening foljer svaret pd denna fraga av skillnaden mellan spridningsritten som
konsumeras och ritten till mangfaldigande som inte konsumeras.

95. Det ar i forevarande mal ostridigt att den licens for anvandning som Oracle beviljats gor det
mojligt att genom uppkoppling till Oracles webbplats aterge datorprogrammet. Harav f6ljer enligt min
mening att Gverlatelse av de nyttjanderéttigheter som tillerkédnts genom denna licens inte omfattas av
spridningsritten utan av ritten till atergivning.

96. Om en aterforsiljning av den kopia som laddats ner fran internet av den forsta forvérvaren
omfattas av spridningsritten avser Overlatelsen av en licens for anvandning, saisom den som Oracle
utfardat till sina kunder, utévandet av ensamritten till atergivning, eftersom den genom nerladdning
fran internet eller genom atergivning med utgangspunkt fran en kopia som redan innehas av
anvdndaren gor det mojligt att fixera en ny kopia av programmet.
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97. Det framgar emellertid av den klara ordalydelsen i artikel 4.2 i direktiv 2009/24 att
konsumtionsprincipen enbart avser spridning av en kopia av ett datorprogram och att den inte kan
péaverka rétten till atergivning som inte kan asidoséttas utan att upphovsritten paverkas.

98. Dessutom anser jag att artikel 5.1 i ovanndmnda direktiv inte dr sadan att den gor det mojligt att
kringga detta hinder. Enligt min mening ar syftet med denna bestammelse enbart att mojliggora for
den person som redan innehar en kopia av datorprogrammet att mangfaldiga denna kopia for att
anvdnda denna i overensstimmelse med dess avsedda @ndamal. Den som inte redan har en kopia av
programmet kan enligt denna bestimmelse inte mangfaldiga denna, inte for att anvdnda denna i
overensstimmelse med dess avsedda dndamal, utan for att helt kort anvinda denna. Ovannidmnda
bestimmelse som undantar tillimpningen av sdrskilda avtalsbestimmelser kan enligt min mening
enbart tillimpas pa en forvirvare som enligt avtal 4r bunden till réttsinnehavaren.

99. Det dr enligt min mening enligt texternas nuvarande lydelser inte mgjligt att utvidga
konsumtionsprincipen som ar knuten till spridningsritten till att omfatta rétten till mangfaldigande.
Jag dr medveten om att denna avgrdnsning av principen till att endast avse en kopia som
materialiserats i ett datamedium efter att det laddats ner i praktiken sdrskilt kommer att begransa
rackvidden av denna, men &dven om den kan finna stéd i behovet av att bibehalla
konsumtionsprincipens éndamalsenliga verkan och att ge foretrade at den fria rorligheten fo6r varor och
tjanster, skulle en motsatt 16sning innebdarande att konsumtionsprincipen skulle ges en mer omfattande
rickvidd &n vad som avsetts av unionslagstiftaren® inte kunna tillimpas utan att &ventyra
rattssdkerhetsprincipen enligt vilken europeiska bestaimmelser ska vara forutsebara.

100. Mot bakgrund av vad som anforts ovan kan slutsatsen dras att artiklarna 4.2 och 5.1 i direktiv
2009/24 ska tolkas sa, att den andra forvarvaren vid aterforsiljning av nyttjanderétten till kopian av ett
datorprogram inte kan aberopa att spridningsrétten till denna kopia har konsumerats for att éterge
programmet genom att skapa en ny kopia d&ven om den forsta forvirvaren raderat sin kopia eller inte
langre anvénder den.

V — Forslag till avgorande

101. Mot bakgrund av ovanstaende resonemang foreslar jag att domstolen besvarar fragorna fran
Bundesgerichtshof pa foljande sitt:

1)  Artikel 4.2 i Europaparlamentets och radets direktiv 2009/24/EG av den 23 maj 1991 om rattsligt
skydd for datorprogram ska tolkas s, att réitten att sprida kopian av ett datorprogram
konsumeras om rittsinnehavaren, vilken har gett tillstand till nerladdning av denna kopia pa ett
medium fran internet, dven har upplatit en rétt att mot vederlag tills vidare anvanda kopian.

Enligt ndimnda bestimmelse dr det namligen alltid fraga om forséljning ndr en kopia av ett
datorprogram stills till forfogande, oavsett i vilken form eller pa vilket sitt, for att det ska
anvandas tills vidare for ett paketpris.

2)  Artiklarna 4.2 och 5.1 i direktiv 2009/24 ska tolkas s&, att den andra forvirvaren vid
aterforsdljning av nyttjanderdtten till kopian av ett datorprogram inte kan daberopa att
spridningsrétten till denna kopia har konsumerats for att gora en ny kopia dven om den forsta
forvarvaren raderat sin kopia eller inte langre anvénder den.

45 — Det bor édven noteras att kommissionen i sitt meddelande till Europaparlamentet, radet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och
regionkommittén av den 11 januari 2012 avseende samstimmiga ramar for att oka tilltron till en inre e-marknad for e-handel och
néttjanster (KOM(2011) 942 slutlig) anforde att den kommer att vidta atgarder for ett ”[s]nabbt och kraftfullt genomférande av EU-strategin
for immateriella réttigheter ... och en 6versyn av ... [direktiv 2001/29]”, (se punkt 2 i de viktigaste atgérderna, s. 8).
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