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SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

3 luglio 2012 t)

«Tutela giuridica dei programmi per elaboratore — Commercializzazione didicsate relative a
programmi per elaboratore scaricati da Internet — Direttiva 2009/24/CE — Adtigaragrafo 2, e
5, paragrafo 1 — Esaurimento del diritto di distribuzione — Nozione di legittimo acquirente»

Nella causa €128/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla, @orteensi
dellart. 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Germania), con decisaeie3 febbraio 2011,
pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2011, nel procedimento

UsedSoft GmbH
contro
Oracle International Corp.,
LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. TizzanoClhha Rodrigues, K. Lenaerts
(relatore), J.-C. Bonichot e dalla sig.ra A. Prechal, presidesezione, dai sigg. K. Schiemann, E.
Juhéasz, A. Borg Barthet, D. Svaby e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza del 6 marzo 2012,
considerate le osservazioni presentate:

- per la UsedSoft GmbH, da B. Ackermann e A. Meisterernst, Rechtsanwalte;
- per la Oracle International Corp., da T. Heydn e U. Hornung, Rechtsanwalte;
- per I'lrlanda, da D. O’Hagan, in qualita di agente;

- per il governo spagnolo, da N. Diaz Abad, in qualita di agente;

- per il governo francese, da J. Gstalter, in qualita di agente;

- per il governo italiano, da G. Palmieri, in quatltaagente, assistita da S. Fiorentino,
avvocato dello Stato;

- per la Commissione europea, da J. Samnadda e F.W. Bulst, in qualita di agenti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all’'udienza del 2£284dle

ha pronunciato la seguente
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Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpgaetaziegli articoli 4, paragrafo 2, e 5,
paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeoGodsiglio, del 23 aprile 2009,
relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16).

2 Tale domanda e stata proposta nell’ambito di una controversia tra la W§dBHf (in prosieguo:
la «UsedSoft») e la Oracle International Corporation (in prosielguaOracle») in merito alla
commercializzazione da parte della UsedSoft di licenze di pragrauer elaboratore usati della
Oracle.

Contesto normativo
Diritto internazionale

3 L'Organizzazione mondiale della proprieta intellett(@®&IPI) ha adottato a Ginevra, il 20
dicembre 1996, il Trattato dellOMPI sul diritto d’autore (inopieguo: il «Trattato sul diritto
d’autore»). Tale Trattato e stato approvato in nome della Coancoit la decisione 2000/278/CE
del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU L 89, pag. 6).

4 L'articolo 4 del Trattato sul diritto d’autore, intitolato «Programmi per eltdyersg cosi recita:

«| programmi per elaboratore sono protetti in quanto opere leteaadensi dell’articolo 2 della
Convenzione di Berna. Tale protezione si applica a qualsiasi modiona i espressione di un
programma per elaboratore».

5 L'articolo 6 del Trattato sul diritto d’autore, rubricato «Diritto di distribuzipesi dispone:

«1.  Gli autori di opere artistiche e letterarie godono detalesclusivo di autorizzare la messa a
disposizione del pubblico dell’'originale e di esemplari delle loro e@dtraverso la vendita o
mediante qualsiasi altro modo di trasferimento della proprieta.

2. Nessuna disposizione del presente Trattato pregiudieaecdtaf delle Parti contraenti di
determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo I'esaurimentoddéto riconosciuto dal
paragrafo 1) dopo la prima vendita od altra operazione di trasferimento aglteetar dell’originale
o di un esemplare dell'opera, effettuate con I'autorizzazione dell’autore».

6 L'articolo 8 del Trattato sul diritto d’autore prevede quanto segue:

«(...) gli autori di opere letterarie e artistiche hanno il dirgsclusivo di autorizzare ogni
comunicazione al pubblico, su filo o via etere, delle loro opemeché la messa a disposizione del
pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa liberamente mtasden luogo o in un
momento di sua scelta».

7 Dalle dichiarazioni concordate in merito agli altié e 7 del Trattato sul diritto d’autore risulta
qguanto segue:

«Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quagtetto del diritto di distribuzione e
del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questionenggmdono esclusivamente copie fissate
Su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggettt.tangibili

Diritto dell’'Unione
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La direttiva 2001/29

8 | considerando ventottesimo e ventinovesimo della dae2d01/29/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspattliritto d’autore e dei
diritti connessi nella societa dell'informazione (GU L 167, pag. 10), cosi recitano:

«(28) La protezione del diritto d’autore nel quadro della presentétiviranclude il diritto
esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata irsuwpporto tangibile. La
prima vendita nella Comunita dell’originale di un’opera o di sue copie da gealrtitolare del
diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del dditbmntrollare la rivendita di tale
oggetto nella Comunita. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esauritoaso di vendita
dell'originale o di sue copie da parte del titolare del dirittcoa il suo consenso al di fuori
della Comunita. | diritti di noleggio e i diritti di prestito pgli autori sono stati stabiliti nella
direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla pregerdirettiva lascia
impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio edaitti di prestito di cui al
capitolo | della direttiva suddetta.

(29) La questione dell’esaurimento del diritto non si ponecasb di servizi, soprattutto di
servizi “on-line”. Cio vale anche per una copia tangibile di un’operd altri materiali
protetti realizzata da un utente di tale servizio con il awsseel titolare del diritto. Percio lo
stesso vale per il noleggio e il prestito dell'originale eedebhpie di opere o altri materiali
protetti che sono prestazioni in natura. Diversamente dal caseDdBOM o dei CD-I, nel
guale la proprieta intellettuale e incorporata in un supporto ra@tecioe in un bene, ogni

servizio “on-line” é di fatto un atto che dovra essere sottopabtautorizzazione se il diritto
d’autore o i diritti connessi lo prevedono».

9 A termini dell’articolo 1, paragrafo 2, lettefa @ella direttiva 2001/29, essa «non modifica e non
pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di (...)laugguridica dei programmi per
elaboratore».

10  Lart. 3 della direttiva 2001/29 dispone quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il dirittelesivo di autorizzare o vietare qualsiasi
comunicazione al pubblico, su filo 0 senza filo, delle loro opmympresa la messa a disposizione
del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno pesse accesso dal luogo e nel

momento scelti individualmente.

(...)

3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comoneatipubblico
o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo».

11  Lart. 4 di detta direttiva, intitolato «Diritto di distribuzione», enuncia quanto segue:

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il dirittelesivo di autorizzare o vietare qualsiasi
forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere dotido copie, attraverso la
vendita o in altro modo.

2. Il diritto di distribuzione dell’'originale o di copie delfiera non si esaurisce nella Comunita,
tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altrefeamento di proprieta nella Comunita di
detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

La direttiva 2009/24
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12 La direttiva 2009/24, secondo quanto affermato al suo pronsiderando, provvede alla
codificazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio Ir@fdtjva alla tutela
giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).

13 Dal settimo considerando della direttiva 2009/24 emerge«{die sensi [di tale] direttiva, il
termine “programma per elaboratore” indica programmi in quald@msna, compresi quelli
incorporati nell’hardware».

14 A termini del tredicesimo considerando della menzioneg#tida, «il contratto non puo vietare gli
atti di caricamento e di svolgimento necessari per |'utiizzge di una copia di un programma
legittimamente acquisita e I'atto di correzione dei suoi errori».

15 L'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2009/24 stad®liche «gli Stati membri tutelano i
programmi per elaboratore, mediante diritto d’autore, come opéteralee ai sensi della
convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche».

16  Atermini dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttivd]aqutela ai sensi della presente direttiva si
applica a qualsiasi forma di espressione di un programma per elaboratore».

17  Larticolo 4 della citata direttiva, rubricato «Attivita riservate», dispoaatqusegue:

«1. Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, ittdiesclusivi del titolare, ai sensi
dell’articolo 2, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare:

a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale olpaiizian programma per elaboratore
con qualsivoglia mezzo, in qualsivoglia forma. Nella misura in apgrazioni come il
caricamento, la visualizzazione, I'esecuzione, la trasmissmna memorizzazione del
programma per elaboratore richiedono una riproduzione, tali operazioni degseoe
sottoposte ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;

b) la traduzione, I'adattamento, I'adeguamento e ogni altdifice di un programma per
elaboratore e la riproduzione del programma che ne risulti, fatti sdilttiidella persona che
modifica il programma;

C) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresadazione, del programma per
elaboratore originale e di copie dello stesso.

2.  Laprima vendita della copia di un programma nella Comunita da parte de titel diritto o
con il suo consenso esaurisce il diritto di distribuzione delfacall'interno della Comunita, ad
eccezione del diritto di controllare I'ulteriore locazione del programma o di una delio stesso».

18 Il successivo articolo 5, intitolato «Deroghe reladile attivita riservate» dispone, al paragrafo 1,
quanto segue:

«Salvo disposizioni contrattuali specifiche, non sono soggetti allianméamione del titolare del
diritto gli atti indicati nell’'articolo 4, paragrafo 1, letéea) e b), allorché tali atti sono necessari per
un uso del programma per elaboratore conforme alla sua destinadaomparte del legittimo
acquirente, nonché per la correzione di errori».

Il diritto nazionale

19 Gli articoli 69 ¢ e 69 d della legge sul diritto déaate sui diritti connessi [Gesetz Uber
Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsjedetz9 settembre 1965, come
successivamente modificata (in prosieguo: I'«UrhG»), hanno traspef#itordinamento interno,
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rispettivamente, gli articoli 4 e 5 della direttiva 2009/24.

Fatti della causa principale e questioni pregiudiziali

20 La Oracle sviluppa e distribuisce programmi per elabar&tssa ¢ titolare dei diritti esclusivi di
utilizzazione di detti programmi a titolo di diritto d’autore.skse parimenti titolare dei marchi
denominativi tedeschi e comunitari «Oracle», registrati, inter alia, per i prognaen elaboratore.

21 La Oracle distribuisce i programmi per elaboratorelidrattasi nella causa principale, vale a dire
programmi elettronici di banche di dati, nell'85% dei casi, perzmelz scaricamento (download)
via Internet. Il cliente scarica direttamente una copia del @nagpa sul proprio elaboratore dal sito
Internet della Oracle. Si tratta di programmi cosiddetti rtlserver». 1l diritto di utilizzazione di
detti programmi, concesso mediante contratto di licenza, indwliétio di memorizzare in modo
permanente la copia del programma in un server e di garantirne I'aecessaleterminato numero
di utenti attraverso il suo scaricamento nella memoriadigielle loro stazioni di lavoro.
Nell'ambito di un contratto di manutenzione possono essere dcaataito internet della Oracle
versioni aggiornate del programma de quo (updates) nonché programmi che acundant
riparazione di errori (patches). Su richiesta del clienprpgrammi di cui trattasi possono essere
parimenti forniti su CD-ROM o DVD.

22 Per i programmi per elaboratore oggetto della causa pltentap@racle offre licenze per gruppi di
almeno 25 utenti ciascuna. Un’impresa che abbia bisogno di acquisircenza per 27 utenti
deve, quindi, acquistare due licenze.

23 | contratti di licenza della Oracle relativi ai paogmi per elaboratore oggetto della causa
principale contengono, sotto la voce «Conferimento di diritti», la seguente clausola:

«Per effetto del pagamento dei servizi ella acquisiscejsgaimente per i suoi scopi commerciali
interni, il diritto di utilizzazione permanente, non esclusivo, trasferibile e gratuito per tutti i
prodotti che la Oracle sviluppa e le mette a disposizione sulla base del prestateoeon

24 La UsedSoft commercializza licenze usate relatigeogrammi per elaboratore e, in particolare,
licenze di utilizzazione dei programmi della Oracle oggetto dmliasa principale. La UsedSoft
acquisisce a tal fine, presso i clienti della Oracle, le licenzeldizaizione, ovvero una parte di esse
gualora le licenze inizialmente acquisite attengano ad un nushertenti superiore alle esigenze
del primo acquirente.

25 Nel mese di ottobre del 2005, la UsedSoft proponeva «promozioialisPeacle», nell’ambito
delle quali offriva in vendita licenze «gia utilizzate» per i pangmi della Oracle oggetto della
causa principale. In tale contesto precisava che tuttedezkcerano «attuali», nel senso che era
ancora in vigore il contratto di manutenzione sottoscritto dall’originario lie&nzo con la Oracle e
che la legittimita della vendita iniziale risultava confermata da un attbesotarile.

26 | clienti della UsedSoft non ancora in possesso del programma della d@gltrattasi scaricano,
dopo aver acquisito tale licenza usata, una copia del programrtiardeste dal sito Internet della
Oracle. Quanto ai clienti che dispongano gia di tale programnaaadstino ulteriori licenze per
ulteriori utenti, la UsedSoft suggerisce loro di copiare il prognamella stazione di lavoro di tali
altri utenti.

27 La Oracle proponeva dinanzi al Landgericht Minchen | un’aziona &dl ingiungere alla

UsedSoft la cessazione delle pratiche indicate supra ai pwb.2Betto giudice accoglieva la
domanda della Oracle. L'appello interposto dalla UsedSoft avialssentenza veniva respinto.
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Essa ha quindi proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesgerichtshof.

28 A parere del giudice del rinvio, la condotta della UsedSoft, nonché dei suoi cliefi suadiritto
esclusivo della Oracle di riproduzione permanente o provvisoria delapnata per elaboratore ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della adu@t2009/24. Secondo il giudice medesimo, i
clienti della UsedSoft non potrebbero far valere un diritto daestato loro legittimamente
trasmesso dalla Oracle ai fini della riproduzione del programpenselaboratore. Dai contratti di
licenza della Oracle emergerebbe, infatti, che il dirittoutlizzazione del software «non e
trasferibile». Conseguentemente, i clienti della Oracle nagbbaro autorizzati a cedere a terzi il
diritto di riproduzione di tali programmi.

29  La soluzione della controversia nella causa principale dipendere gelrgiudice del rinvio, dalla
guestione se i clienti della UsedSoft possano invocare validamartteolo 69 d, paragrafo 1,
dellUrhG, che ha trasposto nellordinamento tedesco l'articglgparagrafo 1, della direttiva
2009/24.

30 A tal riguardo si pone, anzitutto, la questione se cotpidle, al pari dei clienti della UsedSoft,
non disponga di un diritto di utilizzazione del programma per elaboyatorgerito dal relativo
titolare del diritto d’autore, bensi intenda avvalersi dell’esa@mnio del diritto di distribuzione di
una copia del programma per elaboratore costituisca un «legittoporete» di tale copia ai sensi
dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24. Il giudicerdwlio ritiene che a tale questione
debba darsi risposta affermativa. Il giudice medesimo pretisd’idoneita di una copia di un
programma per elaboratore a circolare sul mercato, risultadfesdarimento dei diritti di
distribuzione, risulterebbe ampiamente svuotata di interesse qlatmyairente di tale copia non
disponesse del diritto di riprodurre il programma stesso. Infatilizzazione di un programma per
elaboratore esige, in linea generale, la sua riproduzione —egiediffa dell’'utilizzazione di altre
opere protette dal diritto d’autore. L'articolo 5, paragrafo lladeirettiva 2009/24 servirebbe,
quindi, a garantire I'esaurimento del diritto di distribuzione ptevidal precedente articolo 4,
paragrafo 2.

31 Il giudice del rinvio si chiede, inoltre, se, in unocasme quello oggetto della causa principale, il
diritto di distribuzione della copia del programma per elaborataresaurito, ai sensi dell’articolo
69 c, punto 3, secondo periodo, dellUrhG, norma di trasposizione tletilar4, paragrafo 2, della
direttiva 2009/24.

32 Varie interpretazioni sono ipotizzabili. In primo luogart! 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24
potrebbe essere direttamente applicabile qualora il titolareiritéd d’autore autorizzi un cliente —
a seguito della conclusione di un contratto di licenza — a produrreama del programma per
elaboratore mediante download del software medesimo da un sitoelné la sua memorizzazione
sull'elaboratore. La disposizione de qua assocerebbe la conseguenza giuridicautielioesito del
diritto di distribuzione alla prima vendita di una copia del progranp@ia elaboratore e non
presupporrebbe necessariamente I'immissione in commercio di uraafisiga di tale programma.
In secondo luogo, l'art. 4, n. 2, della direttiva 2009/24 potrebbe msujaplicabile, per analogia,
nel caso della vendita avente ad oggetto un programma per elabpetonezzo di trasmissione
on-line. A parere dei difensori di tale tesi, sussisterebbé agtaardo una lacuna normativa non
voluta («planwidrige Regelungslicke»), derivante dal fatto che gli adgtla direttiva medesima
non avrebbero né previsto né disciplinato la trasmissione di seftaline. In terzo luogo,
l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima non troverelgpdicazione, considerato che lo
sfruttamento del diritto di distribuzione per effetto di talspdsizione presupporrebbe sempre
immissione in commercio di una copia fisica del softwarepdee del titolare del diritto ovvero
con il suo consenso. Gli autori della direttiva 2009/24 avrebbero comdageste rinunciato ad
assoggettare la trasmissionelore di software alla regola dell’esaurimento.
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33 Infine, il giudice del rinvio si chiede se colui che aldloiguisito una licenza usata possa invocare,
ai fini della realizzazione di una copia del programma per elaerat cosi come, nella
controversia principale, fanno i clienti della UsedSoft scaricagaa del programma della Oracle
su un elaboratore dal sito Internet della societa medesimaoosearicando il programma nella
memoria centrale di altre stazioni di lavoro —, I'esaurimelaiodiritto di distribuzione della copia
del programma, copia che il primo acquirente ha realizzato, 'aotoillizzazione del titolare del
diritto, mediante download da Internet, qualora detto primo acquiadniea cancellato la propria
copia ovvero non la utilizzi piu. Il giudice del rinvio ritiene chéloie escludersi un’applicazione
analogica dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’'articolo 4, pafBgr2, della direttiva 2009/24.
L'esaurimento del diritto di distribuzione sarebbe unicamente volto a garantioenimerciabilita di
una copia del programma incorporata in un determinato supporto infooneatieduta dal titolare
del diritto ovvero con il suo consenso. Leffetto dell’esaurimenbn dovrebbe, quindi, essere

esteso a dati immateriali trasferiti-tine.

34 Cio premesso, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospehgeneaedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se colui il quale possa invocare un esaurimento deb dirittistribuzione della copia di un
programma per elaboratore sia un “legittimo acquirente” ai sitisrticolo 5, paragrafo 1,
della direttiva 2009/24.

2) In caso di soluzione affermativa della prima questione degttib di distribuzione della copia
di un programma per elaboratore si esaurisca, ai sensi dedlard, paragrafo 2, della
direttiva 2009/24, qualora I'acquirente abbia realizzato la copianssupporto informatico
per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da Interndtactarizzazione del
titolare del diritto.

3) In caso di soluzione affermativa anche della secondaanesste anche colui il quale abbia
acquisito una licenza di software “usata” possa invocare, aidita possibilita di realizzare
una copia del programma, in qualita di “legittimo acquirente” exiss dell’articolo 5,
paragrafo 1, e dell’'articolo 4, paragrafo 2, primo periodo, dditattiva 2009/24, un
esaurimento del diritto di distribuzione della copia del programmalpboratore realizzata,
con l'autorizzazione del titolare del diritto, dal primo acquieesti un supporto informatico
per mezzo di “download” (scaricamento) del programma da Internetorgua primo
acquirente abbia cancellato la sua copia del programma ovvero non la utilizzi piu».

Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda gquestione

35 Con la seconda questione, che appare opportuno esaminangisnipgiudice del rinvio chiede,
sostanzialmente, se, e a quali condizioni, il download via Intermgtadcopia di un programma per
elaboratore, autorizzato dal titolare del diritto d’autore, possa dar luogo @liresato del diritto di
distribuzione della copia stessa nell’lUnione europea ai sensirtietlla 4, paragrafo 2, della
direttiva 2009/24.

36 Si deve ricordare che, a termini dell'articolo 4, gai®@ 2, della direttiva 2009/24, la prima
vendita di una copia di un programma per elaboratore nell’'Unione, dadedrtiéolare del diritto
d’autore o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione della copia siéssaome.

37 Dalla decisione di rinvio pregiudiziale emerge chealatie del diritto d’autore medesimo, nella
specie la Oracle, mette a disposizione dei propri clientiUr@lbne che intendano utilizzare il suo
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software una copia del medesimo, che puod essere scaricata dal suo sito Internet.

38 Al fine di stabilire se, in una fattispecie come lquaggetto della controversia principale, il diritto
di distribuzione del titolare del diritto d’autore sia esaurit@oo® verificare, in primo luogo, se il
rapporto contrattuale intercorrente tra il titolare ed ierde, nellambito del quale ha luogo il
download di una copia del programma di cui trattasi, possa essefeg@atome «prima vendita
della copia di un programma per elaboratore», ai sensi dell'artiggbaragrafo 2, della direttiva
2009/24.

39 Secondo costante giurisprudenza, dalle esigenze tantpule@#faione uniforme del diritto
dell’Unione quanto del principio d’uguaglianza discende che una disposizione didgtitténione
che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli i@&tbri per quanto riguarda la
determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, neliiotexadd
un’interpretazione autonoma ed uniforme (v., segnatamente, senteriz® ldglio 2009, Infopaq
International, C5/08, Racc. pag.-6569, punto 27; del 18 ottobre 2011, Brustle34210, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 25, nonché del 26 aprile 2012t D¥®R2eDanmark,
C-510/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 33).

40 Orbene, il testo della direttiva 2009/24 non effettuanatvio agli ordinamenti nazionali per
guanto riguarda il significato da attribuire alla nozione di «venditaui all’articolo 4, paragrafo
2, della direttiva medesima. Ne discende, quindi, che tale nozimeeedsere considerata, ai fini
dell'applicazione di detta direttiva, nel senso che essa contiemenozione autonoma di diritto
dell’'Unione, che deve essere interpretata in modo uniforme siibtier di quest’ultima (v., in tal
senso, sentenza DR e TV2 Danmark, cit., punto 34).

41 Tale conclusione risulta avvalorata dall’oggetto e dabpe della direttiva 2009/24. Infatti, dai
considerando quarto e quinto di tale direttiva, fondata sull’art@8IGE, cui corrisponde I'articolo
114 TFUE, emerge che detta direttiva mira ad eliminareffiereinze esistenti tra le normative degli
Stati membri pregiudizievoli per il funzionamento del mercato interno per quaetoesdli software
informatico. Orbene, un’interpretazione uniforme di tale nozione di «vendita» gsadeeal fine di
evitare che la protezione riconosciuta dalla direttiva medesiritlari del diritto d’autore possa
variare a seconda della legge nazionale applicabile.

42 In base ad una definizione comunemente riconosciuta, la @eeidiin accordo con cui una
persona cede ad altri, a fronte del pagamento di un prezzo, i gafridi proprieta su un bene
materiale o immateriale ad esso appartenente. Ne conskgu®merazione commerciale che da
luogo, a termini dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 20098 esaurimento del diritto di
distribuzione relativo ad una copia di un programma per elaboratqriganche il diritto di
proprieta su tale copia sia stato trasferito.

43 La Oracle sostiene che essa non procede alla venditgidi dei programmi per elaboratore
oggetto della causa principale. Essa precisa, a tal riguardwetthre gratuitamente a disposizione
dei propri clienti, sul proprio sito Internet, una copia del progrardenguo e che i clienti stessi
possono procedere al download di tale copia. La copia cosi scamigatssere, tuttavia, utilizzata
da tali clienti solamente qualora abbiano concluso un contratioedizb di utilizzazione con la
Oracle. Una siffatta licenza attribuisce ai clienti dé€lleacle un diritto di utilizzazione di durata
indeterminata, non esclusivo e non trasmissibile, del softdiacei trattasi. Orbene, secondo la
Oracle, né la messa a disposizione gratuita della copia médtusione del contratto di licenza di
utilizzazione implicano un trasferimento del diritto di proprieta della copia sirade

44 A tal riguardo si deve rilevare che il download di una coipian programma per elaboratore e la
conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazionditciscono un tutt'uno indivisibile.
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Infatti, il download di una copia di un programma per elaboratorevé driutilita qualora la copia
stessa non possa essere utilizzata dal suo detentore. Le daeiapedevono essere quindi
esaminate, ai fini della loro qualificazione giuridica, nel looonplesso (v., per analogia, sentenza
del 6 maggio 2010, Club Hotel Loutraki e a;1€5/08 e €149/08, Racc. pag-4165, punti 48 e
49 nonché la giurisprudenza ivi richiamata).

45 Per quanto attiene alla questione se, in una fatkspenie quella oggetto della controversia
principale, le operazioni commerciali di cui trattasi implichithatrasferimento del diritto di
proprieta del software, si deve rilevare che dalla decisionéndbrrisulta che il cliente della
Oracle, che scarica la copia del programma de quo e che congludetta societa un contratto di
licenza di utilizzazione concernente la copia stessa, ricdvente del pagamento di un prezzo, un
diritto di utilizzazione della copia di durata illimitata. loaessa a disposizione, da parte della
Oracle, di una copia del proprio programma e la conclusione di uivoetantratto di licenza di
utilizzazione sono quindi volte a consentire che i clienti stessaposutilizzare detta copia, in
modo permanente, a fronte del pagamento di un prezzo diretto ant@nsé titolare del diritto
d’autore di ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico della cCopierdell
Cui questi e proprietario.

46 Cio premesso, le operazioni indicate supra al punto 4inega nel loro complesso, implicano |l
trasferimento del diritto di proprieta della copia del programma di cui trattasi

47  Atal riguardo resta irrilevante, in una fattispecie come quella ogigdiiccausa principale, il fatto
che la copia del programma per elaboratore venga messa a dispodeliatiente da parte del
titolare dei relativi diritti per mezzo di download dal siternet di quest’ultimo ovvero per mezzo
di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD. tthfaebbene, anche in
guest’ultimo caso, il titolare dei relativi diritti dissoarfalmente il diritto del cliente ad utilizzare
la copia del programma per elaboratore fornito dall'operazione cemigshel trasferimento del
programma stesso al cliente su un supporto informatico tangiloperazione consistente nel
download, da tale supporto, della copia del programma e quella consistéateonclusione di un
contratto di licenza restano indissociabili per 'acquirente latla dei motivi esposti supra al punto
44. Considerato che I'acquirente, che scarica una copia del progrdintnatrattasi per mezzo di
un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD e aomeclade un relativo
contratto di licenza di utilizzazione, riceve il diritto di utilizzarke teopia per una durata illimitata a
fronte del versamento di un prezzo, si deve ritenere che queste due opargdiohino parimenti,
nel caso di messa a disposizione di una copia del software de quoepeo di un supporto
informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD, il trasfeeimo del diritto di proprieta della
copia stessa.

48  Sideve pertanto ritenere che, in una fattispecie come quella ogdattmd#&bversia principale, il
trasferimento da parte del titolare del diritto d’autore di co@ia di un programma per elaboratore
ad un cliente, accompagnato dalla conclusione, inter partes, diomtmatto di licenza di
utilizzazione, costituisce una «prima vendita della copia di un pragsamai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 2009/24.

49 Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafdeB® sue conclusioni, in difetto di
un’interpretazione ampia del termine «vendita», di cui all'artiehlparagrafo 2, della direttiva
2009/24, nel senso che ricomprenda tutte le forme di commercidizeazli un prodotto
caratterizzate dalla concessione di un diritto di utilizaara copia del software, per una durata
illimitata, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a cuirseal titolare del diritto d’autore di
ottenere una remunerazione corrispondente al valore economico delladetjmpera di cui é
proprietario, I'effetto utile di tale disposizione risultereblmnpromesso, in quanto ai fornitori
basterebbe qualificare il contratto come «licenza» anziché gepmlita» per aggirare la regola
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dell’'esaurimento e svuotarla di qualsiasi contenuto.

In secondo luogo, I'argomento della Oracle e della Casionis europea secondo cui la messa a
disposizione di una copia di un programma per elaboratore sul sitoeintesl titolare del diritto
d’autore costituirebbe una «messa a disposizione del pubblico», ai séagic#b 3, paragrafo 1,
della direttiva 2001/29, la quale, conformemente all'articolo 3, grafa 3, della direttiva
medesima, non puo dar luogo all’esaurimento del diritto di disiobhezdella copia stessa, hon puo
trovare accoglimento.

Infatti, dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera @@|la direttiva 2001/29 emerge che la direttiva stessa
«non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni [del diritto dellbne] in materia di (...)
tutela giuridica dei programmi per elaboratore» conferita dallttidia 91/250, successivamente
codificata dalla direttiva 2009/24. Le disposizioni della direttiva 2008/Zkgnatamente, I'articolo
4, paragrafo 2, della medesima, costituiscono quindi una lex speisipéio alle disposizioni della
direttiva 2001/29, cosicché, anche nell'ipotesi in cui il rapporto atinale oggetto della
controversia principale o un aspetto del medesimo potesse pariicadere nella nozione di
«comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo lqueist'ultima direttiva,
resterebbe il fatto che la «prima vendita della copia di un progeanai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 2009/24, da luogo, conformemente a quest uttisposizione,
all’esaurimento del diritto di distribuzione di tale copia.

Peraltro, dal punto 46 supra emerge che, in una faitispeue quella oggetto della controversia
principale, il titolare del diritto d’autore trasferisce mbprio cliente il diritto di proprieta della
copia del programma per elaboratore. Orbene, come rilevato dallaevgenerale al paragrafo 73
delle proprie conclusioni, dall’articolo 6, paragrafo 1, del Tratsal diritto d’autore, alla luce del
guale devono essere interpretati, nella misura del possibiktighli 3 e 4 della direttiva 2001/29
(v., in tal senso, sentenza del 17 aprile 2008, Peek & Cloppenbu#§6/36, Racc. pag-2731,
punto 30), risulta che l'esistenza di una cessione del diritto aprieta trasforma I'atto di
«comunicazione al pubblico», di cui all’articolo 3 della direttivadesma, in un atto di
distribuzione ai sensi del successivo articolo 4, il quale pududgo, ove ricorrano le condizioni
indicate al paragrafo 2 di quest'ultimo articolo, e al panumi «prima vendita della copia di un
programma» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della diee2009/24, all’esaurimento del diritto
di distribuzione.

In terzo luogo, occorre ancora esaminare se, comaugostialla Oracle, dai governi che hanno
depositato osservazioni dinanzi alla Corte e dalla Commissioesaufimento del diritto di
distribuzione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttR@09/24 riguardi unicamente beni
tangibili e non copie immateriali di software scaricate wigrnet. | detti soggetti si richiamano, a
tal riguardo, al tenore dell’articolo 4, paragrafo 2, della twat2009/24, ai considerando
ventottesimo e ventinovesimo della direttiva 2001/29, all’articoth guest’ultima, in combinato
disposto con l'articolo 8 del Trattato sul diritto d’autore, r@nalla dichiarazione comune
concernente gli articoli 6 e 7 di detto Trattato, la cuipmwagione costituirebbe uno degli obiettivi
della direttiva 2001/29.

Peraltro, a parere della Commissione, il ventinovesiomsiderando della direttiva 2001/29
confermerebbe che «lI'esaurimento del diritto non sorge nel casowizi, in particolare, qualora si
tratti di servizi online».

A tal riguardo si deve rilevare, in limine, che daticolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24
non risulta che I'esaurimento del diritto di distribuzione detlpie di programmi per elaboratore,
contemplato da tale disposizione, si limiti alle copie di prograromtenuti su un supporto
informatico tangibile, quale un CD-ROM o un DVD. Al contrarg, deve ritenere che tale
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disposizione, riferendosi indistintamente alla «vendita della copian dgirogramma», non operi
alcuna distinzione a seconda della forma tangibile o intangibile della copia medesima

Si deve poi rammentare che la direttiva 2009/24, riguardagtdicamente la tutela giuridica del
software, costituisce una lex specialis rispetto alla direttiva 2001/29.

Orbene, dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva ZBD8merge che la «tutela ai sensi [di tale]
direttiva si applica a qualsiasi forma di espressione di un progaaper elaboratore». Il settimo
considerando della direttiva medesima precisa, a tal riguardo «pegrammi per elaboratore» di
cui intende garantire la tutela comprendono i «programmi in qualsiasa, compresi quelli
incorporati nell’hardware».

Le menzionate disposizioni fanno chiaramente emergeaolata del legislatore dell’'Unione di
assimilare, ai fini della tutela prevista dalla direttiva 28@9/e copie tangibili e intangibili di un
programma per elaboratore.

Cio premesso, si deve ritenere che I'esaurimentdiritéd di distribuzione di cui all’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 2009/24 riguarda, al tempo stessople tangibili e intangibili di un
programma per elaboratore e, pertanto, parimenti le copie di progreimemall’atto della loro
prima vendita, siano state scaricate via I'Internet sull’elaboratore deb gcquirente.

E ben vero che le nozioni utilizzate nelle direttive 200&/2909/24 devono avere, in linea di
principio, lo stesso significato (v. sentenza del 4 ottobre Z&ddtpall Association Premier League
e a., G403/08 e E429/08, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 187 e 188). Tuttana, anc
nell'ipotesi in cui l'articolo 4, paragrafo 2, della diretti2001/29, interpretato alla luce dei
considerando ventottesimo e ventinovesimo della direttiva medesimbhéndecTrattato sul diritto
d’autore, di cui la direttiva 2001/29 costituisce attuazione (senteiz@ febbraio 2012, Luksan,
C-277/10, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 59), affermasse,gqpere oggetto di tale
direttiva, che I'esaurimento del diritto di distribuzione riguaut@camente oggetti tangibili, tale
circostanza, tenuto conto della differente volonta espressadgisiatere del’Unione nel preciso
contesto della direttiva 2009/24, non sarebbe tale da incidere suplietazione dell’articolo 4,
paragrafo 2, di quest'ultima direttiva.

Si deve parimenti aggiungere che, dal punto di vista econdaenvendita di un programma per
elaboratore su CD-ROM o DVD e la vendita di un programma péogtore mediante download
via Internet sono analoghe. Infatti, la modalita di trasmissionnene I'equivalente funzionale
della fornitura di un supporto informatico tangibile. Linterpredas dell’articolo 4, paragrafo 2,
della direttiva 2009/24 alla luce del principio della parita didaraento conferma che I'esaurimento
del diritto di distribuzione previsto da tale disposizione divieneafé a seguito della prima
vendita della copia di un programma per elaboratore nell’'Unione da gelrtéolare del diritto
d’autore o con il suo consenso, indipendentemente dalla questioneeselita riguardi una copia
tangibile o intangibile del programma stesso.

Quanto alllargomento della Commissione secondo cui itodatell’Unione non prevedrebbe
I'esaurimento del diritto di distribuzione per i servizi, si deieerdare che I'obiettivo del principio
dell’'esaurimento del diritto di distribuzione delle opere protdtk diritto d’autore e quello di
limitare, al fine di evitare la compartimentazione dei m@gréa restrizioni alla distribuzione delle
opere stesse a quanto necessario per proteggere I'oggetto specifico della pnogliettaale di cui
trattasi (v., in tal senso, sentenze del 28 aprile 1998, MetronMusik, G200/96,
Racc. pag.-11953, punto 14; del 22 settembre 1998, FDMWXI97, Racc. pag-5171, punto 13,
nonché sentenza Football Association Premier League e a., cit., punto 106).
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63 Limitare, in fattispecie come quella oggetto detiatroversia principale, I'applicazione del
principio dellesaurimento del diritto di distribuzione, previstdl'ddicolo 4, paragrafo 2, della
direttiva 2009/24, alle sole copie di programmi per elaboratore vendute supporto informatico
tangibile consentirebbe al titolare del diritto d’autore di contrella rivendita delle copie scaricate
via Internet e di pretendere, in occasione di ogni rivendita, una nuowmeeazione, laddove la
prima vendita della copia de qua avrebbe gia consentito al titotassosdi ottenere una
remunerazione adeguata. Una siffatta restrizione alla riveni@ile copie di programmi per
elaboratore scaricati via Internet andrebbe al di la di quantcésserio per tutelare I'oggetto
specifico della proprieta intellettuale di cui trattasi {iv.tfal senso, sentenza Football Association
Premier League e a., cit., punti 105 e 106).

64 In quarto luogo, occorre ancora esaminare se, come sosti&tlat Oracle, il contratto di
manutenzione concluso dal primo acquirente impedisca, in ogni casaudimento del diritto
previsto dall’'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24 sattehe la copia del programma per
elaboratore che il primo acquirente puo cedere ad un secondo atjgweisponderebbe non piu
alla copia da questi scaricata, bensi a una nuova copia del programma stesso.

65 A tal riguardo, dalla decisione di rinvio emerge chécénte usate offerte dalla UsedSoft sono
«attuali», nel senso che la vendita della copia del programma da parte ddisaOpacprio cliente
e stata accompagnata dalla conclusione del contratto di manutenzione relatigpiallaedesima.

66 Si deve rilevare che I'esaurimento del diritto dirthszione della copia di un programma per
elaboratore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 200@2drda unicamente le copie
che abbiano costituito oggetto di una prima vendita nellUnione da gattgtolare del diritto
d’autore o con il suo consenso. L'esaurimento non riguarda, quindntiatti di servizi, quali i
contratti di manutenzione, dissociabili dalla vendita e conclusi, exleménte, per una durata
determinata, in occasione della vendita stessa.

67 Tuttavia, la conclusione di un contratto di manutenzionegetedre di quelli oggetto della
controversia principale, in occasione della vendita di una copia imnhateirian software, fa si che
la copia inizialmente acquistata venga riparata e aggiornata. Avethpotesi in cui il contratto di
manutenzione sia di durata determinata, si deve rilevare clhwZmmalita corrette, modificate o
aggiunte per effetto di tale contratto costituiscono parte imegdella copia inizialmente scaricata
e possono essere utilizzate dall’acquirente della medesima k@itzazioni di durata, e cio anche
nel caso in cui 'acquirente decida successivamente di non rinnovare il contratto ckmasim.

68  Cio premesso, si deve ritenere che I'esaurimento del diriistribuzione previsto dall’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 2009/24 si estende alla copia del progrgar elaboratore venduta,
come corretta ed aggiornata da parte del titolare del diritto d’autore.

69 Si deve tuttavia sottolineare che, qualora la licengaisata dal primo acquirente riguardi un
numero di utenti che vada al di la delle esigenze del medesimo, come rilevato supria22i @@,
'acquirente stesso non € autorizzato, per effetto dell’esentd del diritto di distribuzione ex
articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, a scindereitalezla ed a rivendere unicamente il
diritto di utilizzare il software de quo corrispondente ad un numero di utenti da questostabi

70 Infatti, I'acquirente iniziale che proceda alla riveadit una copia tangibile o intangibile di un
software per il quale il diritto di distribuzione appartenentditalare del diritto d’autore sia
esaurito, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della dutB009/24, deve rendere inutilizzabile la
propria copia al momento della sua rivendita, al fine di evitakedlazione del diritto esclusivo di
riproduzione di un software spettante all'autore del medesimenai dell’articolo 4, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2009/24. Orbene, in una fattispecimaecquella indicata al punto
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precedente, il cliente del titolare del diritto d’autore contiawed utilizzare la copia del software
installato sul proprio server senza, quindi, renderla inutilizzabile.

71 Peraltro, anche se l'acquirente dei diritti di utdzene supplementari del programma per
elaboratore di cui trattasi non procedesse ad una nuova installazione — né, conseg e 1Big meat
nuova riproduzione — del programma medesimo su un server ad esderapyar si deve rilevare
che l'effetto dellesaurimento del diritto di distribuzione pstwidall’articolo 4, paragrafo 2, della
direttiva 2009/24 non si estenderebbe, in ogni caso, a tali dirititildizazione. Infatti, in tale
ipotesi, I'acquisizione di diritti di utilizzazione supplementari mgyuarda la copia per la quale il
diritto di distribuzione é stato esaurito ai sensi della noeata disposizione. Al contrario, essa €
unicamente volta a consentire I'estensione del numero di utenticdglia che lo stesso acquirente
dei diritti supplementari aveva installato sul proprio server.

72 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deg®ndere alla seconda questione
pregiudiziale dichiarando che larticolo 4, paragrafo 2, dellattdiee 2009/24 deve essere
interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della cdpian programma per elaboratore e
esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia az#ato, foss’anche a titolo gratuito, il
download della copia su un supporto informatico via Internet abbiaatii conferito, a fronte del
pagamento di un prezzo diretto a consentirgli I'ottenimento di emamerazione corrispondente al
valore economico della copia dell’opera di cui € proprietario, italidi utilizzare la copia stessa,
senza limitazioni di durata.

Sulle questioni prima e terza

73  Con la prima e la terza questione pregiudiziale, il cgudel rinvio chiede, sostanzialmente, se, ed
in presenza di quali condizioni, I'acquirente di licenze usatéivela programmi per elaboratore
del genere di quelle vendute dalla UsedSoft possa essere consigeratfietto dell’esaurimento
del diritto di distribuzione previsto dall’'articolo 4, paragrafo d&lla direttiva 2009/24, quale
«legittimo acquirente» ai sensi del successivo articolo 5,9 1, il quale, a termini di
guest'ultima disposizione, gode del diritto di riproduzione del programneaidrattasi al fine di
consentirgli 'utilizzazione del programma stesso in modo conforme alla sua destea

74 Dallarticolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24ultés che, salvo disposizioni contrattuali
specifiche, la riproduzione di un programma per elaboratore non é sogde#iutorizzazione da
parte del suo autore, qualora tale riproduzione sia necessadarnsentire al legittimo acquirente
di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazieh€ompreso per correggere
errori.

75 Il cliente del titolare del diritto d’autore, qualora proceda all’acquisto di ure diojph programma
per elaboratore offerto sul sito Internet del titolare dektdinmedesimo, effettua, scaricando la
copia sul proprio elaboratore, una sua riproduzione, autorizzataiexa@a®, paragrafo 1, della
direttiva 2009/24. Si tratta, infatti, di una riproduzione necesgagraconsentire al legittimo
acquirente di utilizzare il programma in modo conforme alla sua destinazione.

76 Peraltro, nel tredicesimo considerando della dire20@8/24 si afferma che «il contratto non puo
vietare gli atti di caricamento e di svolgimento necessaril'ptlizzazione di una copia di un
programma legittimamente acquisita (...)».

77 Si deve poi ricordare che il diritto di distribuzione deldre del diritto d’autore si esaurisce, ai
sensi dell’'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, cqmitaa vendita nell’Unione, da parte
del titolare medesimo o con il suo consenso, di qualsiasi ctpgibile o intangibile, del suo
programma per elaboratore. Ne consegue che, in virtu di tale digpese malgrado 'esistenza di
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disposizioni contrattuali che vietano una successiva cessiortelatdidel diritto de quo non puod
piu opporsi alla rivendita di tale copia.

78 E ben vero che, come emerge dal punto 70 supra, I'acquiinéziale di una copia tangibile o
intangibile di un programma per elaboratore per la quale il ditistribuzione del titolare del
diritto d’autore sia esaurito, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, de#iva 2009/24, che proceda
alla rivendita della copia stessa deve rendere inutilizzabdegda scaricata sul proprio elaboratore
al momento della rivendita, al fine di evitare la violazione digtto esclusivo del titolare alla
riproduzione del proprio programma, ai sensi dell'articolo 4, paradrafettera a), della direttiva
2009/24.

79 Come correttamente rilevato dalla Oracle, la igariflel fatto che tale copia sia stata resa
inutilizzabile puo risultare difficile. Tuttavia, il titolargel diritto d’autore che distribuisca copie di
un programma per elaboratore incise su un supporto informatico tergyilale un CD-ROM 0 un
DVD si trova di fronte alla stessa difficolta, in quanto beffialimente potra verificare se
'acquirente iniziale non abbia creato copie del programma per elaboratore chai@uhtitilizzare
dopo aver venduto il supporto informatico tangibile. Per risolveeediiicolta, il distributore —
«classico» o «digitale» — potra ricorrere a misure tecniche di protezione, qualviedchizcesso.

80 Atteso che il titolare del diritto d’autore non puo oppatts rivendita di una copia di un
programma per elaboratore per la quale il diritto di distribuziohéitdire stesso sia esaurito, ai
sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24, si diéseere che il secondo acquirente
di tale copia, al pari di ogni successivo acquirente, costituisedegittimo acquirente» della copia
stessa, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24.

81 Pertanto, in caso di rivendita della copia del prograpenalaboratore da parte del suo primo
acquirente, il nuovo acquirente potra procedere, conformementei@larb, paragrafo 1, della
direttiva 2009/24, al download sul proprio elaboratore della copia vendd#&girimo acquirente.
Un siffatto download deve essere considerato come la neeespanduzione del programma per
elaboratore, la quale deve consentire al nuovo acquirente di uélikzapgramma stesso in modo
conforme alla sua destinazione.

82 L'argomento della Oracle, dell'lrlanda nonché dei govearicise ed italiano secondo cui la
nozione di «legittimo acquirente», di cui all'articolo 5, paragrafadella direttiva 2009/24, si
riferirebbe unicamente all'acquirente autorizzato, in base adtamtratto di licenza concluso
direttamente con il titolare del diritto d’autore, ad utiizz il programma per elaboratore non puo
essere accolto.

83 Infatti, tale argomento produrrebbe I'effetto di conseiatiititolare del diritto d’autore di impedire
I'utilizzazione effettiva di qualsiasi copia usata nei confrontlladejuale il suo diritto di
distribuzione si e esaurito, a termini dell’articolo 4, parag@fdella direttiva 2009/24, facendo
valere il suo diritto esclusivo di riproduzione sancito dalkatty 4, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva medesima, privando in tal modo di effetto utilediggmento del diritto di distribuzione
previsto dal paragrafo 2 dello stesso articolo 4.

84  Con riguardo ad una fattispecie come quella oggetto della cosiagwencipale, si deve ricordare
che, come gia rilevato supra ai punti 44 e 48, il download sul sdeletliente della copia del
programma per elaboratore offerta sul sito Internet del titalakeliritto d’autore e la conclusione
di un contratto di licenza di utilizzazione relativo a tale adprmano un tutt'uno indivisibile che
deve essere qualificato, nel suo complesso, come una vendita. Qrbenasiderazione di tale
legame indivisibile tra la copia offerta sul sito Internet tielare del diritto d’autore, come
ulteriormente corretta ed aggiornata, da un lato, e la relet®aza di utilizzazione, dall’altro, la
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rivendita della licenza di utilizzazione implica la rivendita {aeopia» ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 2009/24, beneficiando in tal modo daliiesento del diritto di
distribuzione previsto da quest’ultima disposizione, e cio pur irepeesdella clausola contenuta
nel contratto di licenza e riportata supra al punto 23.

85 Come emerge dal punto 81 supra, ne consegue che il nuovo aeqdekatlicenza di
utilizzazione, quale il cliente della UsedSoft, potra, in quademittimo acquirente», ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24, della copiaretior ed aggiornata del
programma de quo, procedere al download della copia medesima datesitet del titolare del
diritto d’autore, in quanto tale download costituisce la riproduziemeessaria del programma che
consente al nuovo acquirente di utilizzare il programma stessmonio conforme alla sua
destinazione.

86  Sideve tuttavia ricordare che, qualora la licenza ategda primo acquirente preveda un numero
di utenti superiore alle sue esigenze, tale acquirente non ézaatoriper effetto dell’esaurimento
del diritto di distribuzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2|laalirettiva 2009/24, a scindere tale
licenza ed a rivendere unicamente il diritto di utilizzanerdgramma di cui trattasi corrispondente
ad un numero di utenti dal medesimo stabilito, come esposto supra ai pdti 69

87 Si deve peraltro sottolineare che il titolare dettdid’autore, quale la Oracle, in caso di rivendita
di una licenza di utilizzazione che consenta la rivendita di una aipian programma per
elaboratore scaricata dal suo sito Internet, pud legittimamesgicurarsi, per mezzo di tutti gli
strumenti tecnici a sua disposizione, che la copia di cui il veed@éncora dispone sia resa
inutilizzabile.

88 Dalle suesposte considerazioni emerge che la primaeezéaquestione pregiudiziale devono
essere risolte affermando che gli articoli 4, paragrafo 2, garagrafo 1, della direttiva 2009/24
devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivenditaadicenza di utilizzazione che
implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratonécata dal sito Internet del
titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inmeite concessa al primo acquirente dal
titolare medesimo senza limitazione di durata ed a frontgaghmento di un prezzo diretto a
consentire a quest’ultimo di ottenere una remunerazione corrispontlealera economico della
copia della propria opera, il secondo acquirente della licenzsastspari di ogni suo acquirente
successivo, potra avvalersi dell’esaurimento del diritto diibistrone previsto dall’articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva medesima e, conseguentemente, gggra eonsiderato quale legittimo
acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai sensuamssivo articolo 5,
paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del diritto di riprocle previsto da quest’ultima
disposizione.

Sulle spese

89 Nei confronti delle parti nella causa principale il @nés procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuile spkse. Le spese sostenute da
altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE del &lamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica de programmi per
elaboratore, deve essere interpretato nel senso che ititlo di distribuzione della copia
di un programma per elaboratore € esaurito qualora il titolaredel diritto d’autore che
abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download deHl copia su un supporto
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informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo
diretto a consentirgli I'ottenimento di una remuneraziore corrispondente al valore
economico della copia dell’opera di cui e proprietario, ildiritto di utilizzare la copia
stessa, senza limitazioni di durata.

2) Gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della dir¢étva 2009/24 devono essere
interpretati nel senso che, in caso di rivendita di ua licenza di utilizzazione che implichi
la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dalig Internet del
titolare del diritto d’autore, licenza che era stata inzialmente concessa al primo
acquirente dal titolare medesimo senza limitazione di data ed a fronte del pagamento
di un prezzo diretto a consentire a quest'ultimo diottenere una remunerazione
corrispondente al valore economico della copia della propriaopera, il secondo
acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acgente successivo, potra avvalersi
dell’'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 2, della
direttiva medesima e, conseguentemente, potra essere siderato quale legittimo
acquirente di una copia di un programma per elaboratore, ai ensi del successivo
articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, beneficiando del ditto di riproduzione previsto
da quest’ultima disposizione.

Firme

* Lingua processuale: il tedesco.

16 di 16 03/07/2012 18:C



