Sygn. akt XXII GWo 20/16

POSTANOWIENIE

Dnia 21 marca 2016 r.

Sad Okregowy w Warszawie Wydzial XXII

Sad Wspélnotowych Znakéw Towarowych i Wzorow Przemyslowych
w skladzie nastepujacym :

Przewodniczacy SSO Beata Piwowarska

na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 marca 2016 r. w Warszawie

w sprawie z wniosku (...) S.A. wW.

z udzialem (...) Ltd w L. (Cypr)

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.

UZASADNIENIE

23 lutego 2016 r. (...) S.A w W. wniosla o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o zaniechanie przez (...) Ltd
w L. naruszen prawa do wspdlnotowego znaku towarowego zarejestrowanego w Urzedzie Harmonizacji Rynku
Wewnetrznego pod numerem (...) oraz prawa ochronnego na powyzszy stowno-graficzny znak towarowy udzielonego
przez Urzad Patentowy RP pod numerem (...), poprzez:

a. zakazanie obowiazanej uzywania znaku slownego (...) w zwiazku ze Swiadczeniem przez nia lub promocja ushug
finansowych, posrednictwa i doradztwa finansowego, ustug brokerskich i maklerskich, w tym uslug $wiadczonych
przez Internet, z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego, a takze uslug doradztwa
finansowego i szkolen w zakresie dzialalnosci finansowej,

b. zakazanie obowiazanej uzywania dla powyzszych ustug znaku stowno-graficznego ,
c. zakazanie obowigzanej uzywania dla powyzszych ustug znaku slowno-graficznego,

d. zakazanie obowigzanej uzywania znaku slownego (...) jako nazwy domen internetowych, w tym w domenie
xtrade.com. (k. 2-285)

Sad ustalil:

(...) S.A. w W. jest domem maklerskim o zasiegu europejskim, prowadzacym dzialalno$é gospodarcza na podstawie
zezwolenia udzielonego przez Komisje Papieréw WartoSciowych i Gield, podlegajacym nadzorowi Komisji Nadzoru
Finansowego. Swym klientom oferuje dostep do rynku OTC, pozwalajacym inwestowaé w zmiany kurséw walut,
akcji i cen towaréw bez ich rzeczywistego nabywania. Uprawniona stworzyla Srodowiska informatyczne dla potrzeb
transakcji pozagieldowymi instrumentami finansowymi, ktérych ceny sg oparte na instrumentach bazowych z ré6znych
rynkéw. Platformy transakcyjne oferowane przez (...) stanowia jej autorskie rozwigzanie. Uprawniona umozliwia
inwestorom dostep do rynkéw finansowych w dowolnym miejscu i czasie. Ma oddzialy m.in. w Hiszpanii, Niemczech,
Francji, w Czechach, Portugalii, Rumunii i na Stowacji. (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.16-17 19-31, 33-36,
informacja k.18, film konkursowy k.32, odpis z KRS k.281-285)



Spolka (...) byla wielokrotnie nagradzana zardwno w Polsce, jak i za granica. (dowod wydruk ze strony internetowej
k.37) Buduje swoja pozycje na rynku, ponoszac zwigzane z tym wysokie koszty. (dowod: informacja o budzecie
za lata 2010-2015 k.38) Artykuly opisujace (...) ukazuja sie w prasie krajowej i zagranicznej. Uprawniona byla
wielokrotnie notowana w rankingu prestizowego amerykanskiego magazynu (...). (dowod: artykuly prasowe k.39-86)
Spotka prowadzi takze szeroko zakrojong kampanie reklamowa w tzw. social media. Za posrednictwem serwisow
spoleczno$ciowych, takich jak youtube.com, czy facebook.com zamieszcza reklamy i promuje swoje ushugi. (dowdd:
wywiady dostepne w serwisie youtube.com — plyta CD, przykladowe spoty reklamowe z serwisu youtube - plyta
CD k.87-88) (...) jest rowniez zaangazowana w sponsoring popularnych na calym $wiecie zawodoéw sportowych, w
szczegolnosci wyScigbw Formuly 1. (dowod: wywiad — plyta CD k.89)

Uprawniona prowadzi szkolenia w zakresie szeroko pojetego tradingu, organizowane przez Internet w formie tzw.
webinarium. Edukacje klientéw w zakresie ekonomii i biznesu realizuje poprzez udostepnianie im m.in. darmowych
wydawnictw ksiazkowych. (dowod: wydruki ze strony internetowej k.91-93, prezentacja w serwisie youtube — plyta
CD k.94)

(...) S.A. jest uprawniona jest do stowno-graficznego wspolnotowego znaku towarowego: , zarejestrowanego 17 maja
2010 w Urzedzie Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w A. pod numerem (...). z pierwszenstwem od 10 wrze$nia 2009
r., dla ustug w klasie 36 klasyfikacji nicejskiej (maklerstwo gieldowe). Znak ten objety jest takze przedmiotem ochrony
krajowej, zarejestrowany w Urzedzie Patentowym RP pod nr (...)iw (...) pod nr (...). (dowdd: lista zarejestrowanych
znakow towarowych k.95, zgloszenie do OHIM k.96, podanie o udzielnie prawa ochronnego na znak towarowy k.97,
decyzja k.98-99, wyciag z rejestru znakéw towarowych k.100, certyfikat rejestracji k.101-102)

(...) Ltd. z siedziba w L. jest licencjonowang firma inwestycyjna podlegajaca dyrektywie dotyczacej rynkow
instrumentéw finansowych ( (...)). Zgodnie z informacja zawarta na stronie cypryjskiego nadzoru finansowego (C. S.
and E. C. - CySEC), obowigzana prowadzi dzialalno$¢ w zakresie ustug finansowych na terenie calej Unii Europejskiej
(dowod: wydruk ze strony internetowej k.222, 279), m.in. za poSrednictwem witryny internetowej pod adresem
www.xtrade.com, dostepnej w wielu jezykach, w tym hiszpaniskim, niemieckim, francuskim i wloskim. (dowdd:
wydruk ze strony internetowej k.103-106) D. xtrade.com istnieje od 2000 r., a w marcu 2015 przeszta na wlasnosé
(...) Ltd. (dowdd: raport dla domeny xtrade.com k.107-221) Prowadzac kampanie promocyjng swoich uslug za
pomoca pozycjonowania stron oraz wyszukiwarki internetowej G. obowigzana uzywa stow kluczowych ,xtrade online
trading.” (dowdd: wydruk ze strony internetowej k.238-240)

Uprawniona dowiedziala sie o dzialalno$ci obowiazanej z licznych skarg klientow, ktérzy mieli problemy z
odréznieniem platform ustugowych nalezacych do (...) i (...). Pomylki polegaly najczesSciej na tym, ze klienci zakladali
konta na portalu www.xtrade.com mys$lac, ze rejestruja sie w serwisie prowadzonym przez uprawniong. Zdarzaly sie
one takze klientom korzystajacym juz z ustlug uprawnionej, ktorzy dostajac wiadomosci e-mail od obowiazanej byli
przekonani, ze korespondujg z (...). Przypadki takie odnotowano nie tylko w Polsce, ale i w oddzialach uprawnionej
znajdujacych sie w Czechach, we Francji, w Portugalii, w Rumunii i na Slowacji. (dowdd: tlumaczenie transkrypcji
rozmowy telefonicznej wraz z wydrukami z poczty elektronicznej k.223-235, nagrania rozmoéw telefonicznych - plyta
CD k.236-237)

Za posrednictwem sklepu internetowego GooglePlay uprawniona oferuje aplikacje mobilng xStation umozliwiajaca
obrot online instrumentami pochodnymi — kontraktami na réznice ( (...)) oraz opcjami opartymi o waluty, towary i
akcje. Po wpisaniu w wyszukiwarce GooglePlay frazy ,xtb”, pojawia sie w ofercie nie tylko aplikacja spoiki (...), ale
takze konkurencyjna aplikacja obowigzanej - XTrade - O. (...). (dowdd: wydruki ze stron internetowych k.241-244)

W swojej dzialalnoSci (...) Ltd. z siedziba w L. posluguje sie slowno-graficznymi znakami towarowymi
zarejestrowanymi na rzecz (...) wL.i0.C. (...) Ltd. w L.:



ZgIaszaquy/'azwa Znak Data Data Numer KlasyﬁkaLjéraj Baza
towarowy zgloszeniq rejestracji prawa nicejska | zgloszeniq

wylgcznego

(..) (.00 25.05.2010| 25.05.2010] (...) 36 Australia | G.B.D.

0.C. (.)|fx (.)A. 03.12.2009| 30.08.2010] (...) 36 UE OHIM

LTD. (..)

0.C. (..)|A. 03.12.2009| 28.06.2010| (...) 9, 35, 36 UE OHIM

LTD.

0C (.)]6D)0.(.) 07.10.2015 (... 9, 35, 36, | UE OHIM

LTD. 41

o0.C. (.0 07.07.2014| 07.01.2015] (...) 9, 35, 36, | UE OHIM

LTD 41

(dowod: certyfikat k.245, wydruki z bazy OHIM k.246-261)
Sad zwazyl:

Przepis art. 9 rozporzadzenia Rady (WE) nr 207/2009 z 26/02/2009 r. w sprawie wspolnotowego znaku towarowego
przyznaje uprawnionemu prawo do wylacznego i niezakl6conego uzywania zarejestrowanego znaku oraz prawo
do zakazania innym osobom, ktére nie posiadaja jego zgody, uzywania w obrocie m.in. oznaczenia, w przypadku
gdy, z powodu jego identycznosci lub podobienistwa do wspolnotowego znaku towarowego oraz identycznosci lub
podobienstwa towaréw, ktorych dotyczy ten znak i oznaczenie, istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia w blad
opinii publicznej, ktére obejmuje prawdopodobienistwo ich skojarzenia. (art. 9 ust.1b)

W ust. 2 art. 9 stanowi, ze w celu zapewnienia uprawnionemu realizacji jego praw z rejestracji wspélnotowego znaku

towarowego moze by¢ zakazane, w szczego6lnosci :
a. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach,

b. oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub
oferowanie i §wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem,

c. przywoz lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem,
d. uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

Art. 101 rozporzadzenia zobowigzuje sady do stosowania jego przepisbw w sprawach wspélnotowych znakoéow
towarowych. (ust.1) W kwestiach tam nieuregulowanych, sad stosuje przepisy krajowe, w tym procesowe, odnoszace
sie do tego samego rodzaju powddztw co w przypadku krajowego znaku towarowego. (ust.3) Uznajac, ze pozwany
naruszyl lub Ze z jego strony istnieje grozba naruszenia wspolnotowego znaku towarowego sad wydaje, o ile nie istnieja
szczegbdlne powody, decyzje zakazujaca dzialan stanowigcych naruszenie lub stwarzajacych grozbe naruszenia. Dla



zapewnienia przestrzegania tego zakazu, stosuje $rodki zgodne z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego. (art.
102 ust.1)

Przepis art. 103 stanowi, ze do sadéw panstwa czlonkowskiego moze by¢ zlozony wniosek o zastosowanie srodkéw
tymczasowych (w tym zabezpieczajacych) w odniesieniu do wspblnotowego znaku towarowego, ktore stosuje sie, na
mocy prawa tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Przepis art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z 30/06/2000 r. prawo wlasnoéci przemystowej regulujacej ochrone praw
krajowych przyznaje wlascicielowi prawo wylacznego i niezakléconego uzywania znaku towarowego i zakazania innym
osobom uzywania w obrocie gospodarczym bez jego zgody znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego
znaku towarowego w odniesieniu do towaréw identycznych lub podobnych, jezeli zachodzi ryzyko wprowadzenia
odbiorcow w blad, ktére obejmuje w szczegoblnosci ryzyko skojarzenia znakéw.

Zgodnie z art. 296 ust. 1 p.w.p., osoba, ktoérej prawo ochronne na znak towarowy zostalo naruszone lub osoba, ktorej
ustawa na to zezwala, moze zadac od osoby, ktéra naruszyla to prawo, zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie
uzyskanych korzyéci, a w razie zawinionego naruszenia roéwniez naprawienia wyrzadzonej szkody:

+ na zasadach ogoélnych albo

« poprzez zaplate sumy pienieznej w wysokoSci odpowiadajacej oplacie licencyjnej albo innego stosownego
wynagrodzenia, ktére w chwili ich dochodzenia bylyby nalezne tytulem udzielenia przez uprawnionego zgody na
korzystanie ze znaku towarowego.

Zabezpieczenia roszczen przedsiebiorcy w tym zakresie udziela sie na zasadach ogélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza
udzielenie zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny, zar6wno

przed wszczeciem postepowania jak i w jego toku. (§ 2.) Zgodnie z art. 730" k.p.c. wniosek powinien zawieraé
uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory istnieje wtedy, gdy brak
zabezpieczenia uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposéb
uniemozliwi albo powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia
sad uwzgledni interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta ochrone prawna, a obowigzanego
nie obciaza¢ ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. poprzez zajecie ruchomosci. (art. 747 pkt 1 k.p.c.)
Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela go w taki sposob, jaki stosownie do
okolicznos$ci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych,
w szczeg6lnoéci sad moze unormowac prawa i obowigzki stron lub uczestnikéw postepowania na czas trwania
postepowania. (art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.)

W ocenie Sqdu, spdlka (...) nalezycie uprawdopodobnila fakt, iz przystuguje jej na terytorium Polski ochrona
wspoOlnotowa i krajowa slowno-graficznych znakéw towarowych dla uslug w klasie 36. klasyfikacji nicejskiej
(maklerstwo gieldowe). Obowiazana prowadzi na terytorium Polski dzialalno$¢ gospodarcza, $wiadczac ushugi
identyczne z tymi, dla ktérych chronione sa znaki uprawnionej i podobne do nich (ustug finansowe, poérednictwa
i doradztwa finansowego, ustugi brokerskie i maklerskie). Uzywa przy tym podobnych oznaczen: stownego (...),
stowno-graficznych i (zawierajacych identyczny element stowny (...)).

Ocena naruszenia nie moze mie¢ jednak istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia o zasadno$ci wniosku, wobec
wskazania przez profesjonalnego pelnomocnika uprawnionej przyszlego roszczenia, ktore nie zostalo przewidziane w
przepisach prawa krajowego ani unijnego. OkreSlenie ,,zaniechanie naruszen” jest sformulowaniem tylez potocznym,
co og6lnym, nienadajacym sie do egzekucji. Nie mozna go odnie$¢ do konkretnych roszczen przyznanych wlascicielowi
znaku towarowego w art. 9 ust. 2 rozporzadzenia i w art. 296 ust. 1 w zw. z art. 154 p.w.p. Jakkolwiek sposoby
zabezpieczenia mieszcza sie w granicach uprawnien wlasciciela wspoélnotowego i krajowego znaku towarowego,
odpowiadaja takze sposobowi dzialania obowiazanej, to nie ma podstaw do uznania, ze sa one adekwatne do zadan,



ktore w przyszloéci zglosi (...) S.A. Sad nie jest uprawniony do samodzielnego formulowania przyszlych roszczen ani
do udzielenia zabezpieczenia tych z nich, ktore — jak domniemywa — moga zosta¢ zgloszone.

Formulujgc przyszle zadanie zakazowe spolka (...) powinna wskazaé, jakiego rodzaju dzialania — kwalifikowane jako
naruszenie lub grozace naruszeniem wylacznoéci uzywania znaku towarowego - maja by¢ pozwanej (obowiazanej)
zabronione (np. umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach, oferowanie towar6w, wprowadzanie
ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu lub oferowanie i §wiadczenie uslug pod tym oznaczeniem, przywoz
lub wywoz towaréw pod takim oznaczeniem, uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie). Nie
ulega przy tym watpliwoéci, ze zakazy te powinny sie odnosié do wskazanego i wynikajacego z materialu dowodowego
sprawy, sposobu dzialania pozwanej (obowigzanej).

Uznajqc, ze uprawniona nie uprawdopodobnila stusznosci przyszlego roszczenia Saqd orzekl o

oddaleniu wniosku. ( a contrario art. 730" k.p.c.)
ZARZADZENIE

1.(.)

2.(.)

3.0.)

21/03/2016 1.



