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Jak koncerny walczq z podrobkami

30 czerwca 2008 r. Commericial Court of Paris

wydal trzy wyroki przeciwko eBay w powigzanych ze
sobg sprawach, ktére nazywane sa tacznie ,wyrokiem

w sprawie LVMH?”: a) Louis Vuitton Malletier
przeciwko eBay b) Christian Dior Cuture przeciwko
eBay ¢) Parfums Christian Dior. Dwie pierwsze dotycza
sprzedazy podrabianych torebek, dodatkéw oraz odziezy
wspomnianych wyzej marek, natomiast trzecia odnosi si¢
do sprzedazy zaréwno oryginalnych jak i podrabianych
produktéw czterech marek perfum nalezacych do
konglomeratu LVMH tj. Givenchy, Guerlain, Kenzo oraz
Christian Dior.

eBay argumentowal, ze powinien by¢ zwolniony

z odpowiedzialnosci na gruncie art. 6.1.2 ustawy

z dnia 21 czerwca 2004 r — , The Act of confidence in
the digital ecomomy”, kt6ry stanowi implementacje
przepiséw dyrektywy o handlu elektronicznym. Sad
francuski za pierwszoplanowe uznat rozwazenie statusu
eBay. Commercial Court of Paris stwierdzil, ze trzonem
dziatan eBay jest posredniczenie miedzy kupujacym

a sprzedajacym. Poniewaz, ze eBay stworzyt narzedzia
nakierowane na promocj¢ rozwéj sprzedazy na swoich
stronach towaréw naruszajacych prawa powodéw oraz,
pobierat od tego prowizje, jego dzialania nie ograniczajq
si¢ do bycia jedynie dostarczycielem ustug hostingu dla
stron internetowych, ale powoduja, ze nalezy go uzna¢
za aktywnego ,,posrednika”. Dlatego tez, eBay nie moze
korzysta¢ ze statusu firmy zwolnionej z odpowiedzialnosci
na gruncie art. 6.1.2 ustawy, a zatem jak kazdy inny
trudniacy si¢ handlem przedsigbiorca podlega przepisom
og6lnym, dotyczacym odpowiedzialnosci oséb

trzecich. W opinii sadu francuskiego eBay nie podjat
wystarczajacych dziataii w celu walki z oferowanymi

na jego stronach towarami podrabianymi, co

w konsekwencji czyni go winnym powaznych naruszen
wzgledem strony powodowe;.

Rozstrzygniecie to jest kontrowersyjne, jednak to nie ono
wywolalo najwigksza burze. Najbardziej krytykuje sig jest
orzeczenie w sprawie Parfums Christian Dior przeciwko
eBay, w kt6rym sad francuski wydat nakaz, zgodnie

z ktérym eBay zobowigzany zostal do zablokowania
wszystkich aukdji, gdzie przedmiotem sg nie tylko
towary podrabiane, ale réwniez oryginalne perfumy
marki Christain Dior, Guerlain, Givenchy oraz Kenzo,
poniewaz zaden licencjonowany dystrybutor LVMH

nie jest autoryzowany do sprzedazy za pomoca eBay.

Ian Connor z Pinsent Masons podnosi, ze na gruncie
prawa europejskiego dopuszczalne jest posiadanie
wylacznych kanaléw dystrybucji. Jednak reguta ta,

ktéra w srodowisku offline racjonalna, rozciagnieta na
srodowisko internetowe wzbudza powazne watpliwosci.
Zdaniem Edward Andersona ustawodawstwo UE
zabrania stosowania niekonkurencyjnych ograniczen

w handlu, ale producenci débr luksusowych moga
naklada¢ ograniczenia co do tego kto moze sprzedawad
ich towary. Komisja Europejska w 2000 r. opublikowata
,Guildlines on Vertical Restrains”, zarysowujace kryteria
jakie producenci musza spelni¢, w celu ograniczenia
sprzedazy swoich towaréw. W pismiennictwie
podnoszony jest brak nawiazania przez sad francuski

do instytucji wyczerpania prawa w odniesieniu do
znakéw towarowych méwiacej o tym, ze whasciciel

nie jest upowazniony do zakazania uzywania znaku
towarowego w odniesieniu do towaréw, wprowadzonych

na rynek Wspdlnoty pod tym znakiem towarowym przez
wlasciciela lub za jego zgoda. Zgodnie z art. 7 Dyrektywy
89/104/EEC z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
harmonizacji przepiséw prawa paristwa cztonkowskich
odnoszacych si¢ do znakéw towarowych, powyzsze

nie bedzie miato zastosowania, w sytuacji gdy

istniejg uzasadnione powody, dla ktérych whasciciel
moze sprzeciwi¢ si¢ dalszemu obrotowi towarami.

W tym miejscu nalezy zwrdci¢ uwage na orzeczenie
Europejskiego Trybunatu Sprawiedliwosci z dnia

4 listopada 1997 Christian Dior BV przeciwko Evora
BV (C-337/95) dotyczace dopuszczalnosci postugiwania
si¢ przez nabywce znakiem towarowym w reklamie.
ETS uznal, ze ,uprawniony ze znaku towarowego

nie moze powolujac si¢ na art. 7 ust. 2 Dyrektywy
przeciwstawi¢ si¢ uzywaniu znaku towarowego, chyba ze
jest to stwierdzone, ze w danych okolicznosciach sprawy,
uzywanie znaku towarowego dla tych celéw powaznie
szkodzi renomie znaku towarowego”. Wedtug sadu
zatem, podstawa ograniczenia dalszej dystrybucji moze
by¢ naruszenie renomy znaku towarowego.

W lipcu 2008 r. przewodniczacy Paris Court of Appeals
podtrzymal nakaz wydany przez Commercial Court of
Paris przeciwko eBay. Zdaniem Jane Ginsburg sprawa
ta moze stawia¢ kwesti¢ zaskarzalng do Europejskiego
Trybunatu Sprawiedliwosci w przedmiocie wlasciwego
zastosowania postanowieri ,,Dyrektywy o handlu
elektronicznym”, zgodnie z ktérymi §wiadczacy ustuge
hostingu zwolniony jest od odpowiedzialnosci za
naruszenia uzytkownikéw. Ponadto, pelnomocnik

eBay — Menais, uwaza ze eBay moze réwniez zaskarzy¢
powyzsze orzeczenia do Europejskiego Trybunatu Praw
Czowieka, w takim wypadku argumentowalby on iz
decyzja ta w sposdb niezgodny z prawem ogranicza
wolnos¢ europejskich konsumentéw.

Odpowiedzialno$¢ service provideréw w Stanach
Zjednoczonych jest uregulowana nieco odmiennie.
Ustawa ,,Digital Millenium Copyright Act” ustanawia
zasady wylaczenia odpowiedzialnosci ISP w przypadku
naruszenia praw autorskich w Internecie. Nie ma
natomiast zadnej ustawowej regulacji dotyczacej

tzw. contributory liability w odniesieniu do znakéw
towarowych. Jednak w sprawie Inwood Laboratoies

v. Ives Laboratories Sad Najwyzszy w Stanach
Zjednoczonych uznal, ze ,jesli producent lub dystrybutor
naklania drugiego do naruszenia znaku towarowego, albo
kontynuuje dostarczanie towaru do tego o kim wiem,
albo ma powdd aby przypuszczal, ze jest zaangazowany
w naruszanie prawa do znaku towarowego, producent
lub dystrybutor jest przyczynkowo odpowiedzialny za
jakakolwiek szkode wynikajaca z oszustwa”. W wyniku
orzeczenia w sprawie Hard Rock Cafe v. Concession
Services regufa ustanowiona w sprawie Inwood zostata
rozciggnieta réwniez na ushugi.

Sedzia Richard J. Sullivan w wyroku z 14 lipca 2008 r.
w sprawie Tiffany Inc. and Tiffany and Company v. eBay
Inc. orzekd, ze Inwood ma zastosowanie do podmiotdw
takich jak eBay, ktére stwarzaja rynek dla naruszeri oraz
utrzymuja bezposrednia kontrole nad tym miejscem.
Tiffany Inc. oparlto swéj zarzut na drugiej przestance
reguly wyrazonej w sprawie Inwood tzn. ,lub jedli
kontynuuje dostarczanie towaru do tego o kim wiem,
albo ma powdd aby przypuszczal, ze jest zaangazowany
w naruszanie prawa do znaku towarowego”. Zdaniem

Tiffany eBay ,kontynuuje dostarczanie swojej platformy
mimo wiedzy, lub mozliwosci wiedzy, ze towary
podrabiane s3 tam sprzedawane”. W wyniku analizy
stanu faktycznego oraz prawnego przedmiotowej sprawy
sad stanal na stanowisku, ze eBay podjat nalezyte

kroki w celu walki z podrabianymi towarami. Prawo
jest jednoznaczne i to whasciciele znakéw towarowych
ponosza cigzar ochrony swojego znaku towarowego,
natomiast podmioty takie jak eBay nie moga by¢
pociagniete do odpowiedzialnosci za naruszenia prawa
do znaku towarowego jedynie na podstawie posiadania
przez nie generalnej wiedzy o tym, ze na ich stronach
internetowych moze dochodzi¢ do naruszenia praw
wylacznych. Jak podkreslit Sedzia Sullivan, ustawodawca
moze w przysztosci przyjaé, ze obowiazujace obecnie
przepisy nie chronig w sposob wystarczajacy whascicieli
praw wylacznych wobec rozwijajacego si¢ handlu
elektronicznego oraz towarzyszacego temu wzrostowi
zagrozenia potencjalnego naruszenia praw do znaku
towarowego i przyzna¢ podmiotom uprawnionym
szersze narzedzia ochrony. Ponadto, Sad zauwazyt, ze
doktryna ,contributory trademark infrigement nie
moze by¢ uzywana jako narzedzie limitujace odsprzedaz
oryginalnych towaréw”. ,Prawo w sposéb jednoznaczny
chroni wtérny rynek towaréw oryginalnych”.

Wyrok w sprawie Tiffany Inc. przeciwko eBay byt
kamieniem milowym dla dziatalnosci portalu eBay

oraz innych tego rodzaju firm. W konkluzji sad

przyjat, ze strona powodowa nie udowodnifa zadnego

z postawionych zarzutéw. Wykorzystywanie przez eBay
znaku towarowego Tiffany w reklamach, na stronie
gtéwnej oraz w linkach sponsorowanych uznane zostalo
za ,nominative fair use” tzn. ze stanowilo jedynie
oznaczenie oferowanych produktéw i w zaden sposéb

nie sugerowalo stosunku poparcia ani powiazania migdzy
tymi podmiotami. Truizmem jest, ze Internet ma zasigg
miedzynarodowy, jednak z tego wzgledu dla ISP niezwykle
istotne jest jednoznaczne podejscie do problematyki ich
odpowiedzialnosci.

Jak wynika z prakeyki, poszezegdlne padistwa réznie
podchodza do tej kwestii, co jest wynikiem braku
jednolitej regulacji z tym zakresie. Mimo obowiazujacych
w USA i Europie regulacji dotyczacych tego problemu
pojawiaja si¢ mozliwosci pociagniecia ISP do
odpowiedzialno$ci — w Stanach Zjednoczonych za
contributory trademark infrigamnet”, za$ w Polsce

za pomocnictwo na gruncie art. 422 k.c.. By¢ moze
watpliwosci w tym zakresie rozstrzygnie negocjowany

w obecnym czasie przez Stany Zjednoczone, Uni¢
Europejska, Japonig, Szwajcarie, Australi¢, Nowa
Zelandie, Potudniowa Koree, Kanade oraz Meksyk — Anti-
Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

Przytoczone orzeczenia wskazuja na to, ze chodzi nie tylko
o podrébki. Wlasciciele luksusowych marek cheg ,,upiec
dwie pieczenie przy jednym ogniu” — z jednej strony
walcza z podrébkami, a z drugiej cheg jak najbardziej
ograniczy¢ rynek wtérny débr oryginalnych. Na pierwszy
ogieri poszly kosmetyki — sa one dobrem luksusowym
najchetniej kupowanym, ze wzgledu na stosunkowo niska
ceng w pordwnaniu z innymi tego rodzaju towarami.
Wiatpliwe jest czy orzeczenie francuskiego sadu w sprawie
dystrybugji oryginalnych towaréw w Internecie zmierza we
wlasciwym kierunku, zwazywszy na reguly konkurenciji,
zasad¢ wyczerpania prawa oraz dobro konsumentéw.



