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OBJETO DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL

La accidn ejercitada por Lannen MCE Oy ante el Markkinaoikeus (Tribunal de lo
Mercantil, Finlandia) tiene por objeto que se dilucide si las demandadas, Berky
GmbH (en lo sucesivo, «Berky») y Senwatec GmbH & Co. KG (en lo sucesivo,
«Senwatec»), ambas con domicilio social en Alemania, han violado la marca de la
Union n.° 003185758 WATERMASTER.

La peticion de decision prejudicial tiene por objeto que se dilucide qué requisitos
deben cumplirse para poder considerar que las violaciones de marearalegadas se
han cometido en Finlandia, a efectos del articulo 125, apartado 53 del,Reglamento
(UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017,
sobre la marca de la Union Europea (en lo sucesivo, «Reglamente sobre la marca
de la Unidn»), y, por tanto, que el Markkinaoikeus (Tfibunal de“lo Mercantil)
tiene competencia internacional para conocer de la accién ejercitada:

En particular se plantea la cuestion de qué requisitos ‘deben cumplirse para poder
considerar, en su caso, que la publicidad presentada‘por viawelectronica en la que
se basan las violaciones de marca alegadas se, ha“dirigido a un grupo de
destinatarios finlandés con independencia‘de que se haya precisado expresamente
por separado, junto con la publicidad«© emrelacion con esta, la zona geogréafica de
suministro de los productos de que se trata.

HECHOS PERTINENTES

Antecedentes del litigio

Lannen MCE Qy, camvdomicilioysocial en Finlandia, es titular de la marca de la
Union n.° 003185758 WATERMASTER.

Las socledades demandadas, Berky y Senwatec, pertenecen al mismo consorcio.
A (cada ‘sociedad se\le“imputan violaciones de marca distintas, pero las dos
accioneshgjercitadasese tramitan en un Unico procedimiento. Puesto que las
vielacioneshdesmarca alegadas son diferentes, a continuacion se trataran por
separado.

Por le,que respecta a Senwatec, la alegacion de violacion de la marca de la Union
WATERMASTER se basa en una publicidad mostrada en agosto de 2016 como
resultado de una busqueda realizada con la palabra «watermasters en el sitio web
Google.fi.

De la prueba documental presentada en el procedimiento se deriva que el primer
resultado de la busqueda en Google era un enlace publicitario, relativo a
dragadores multiusos de Senwatec, con el titulo «Watermaster — Multipurpose
amphibian dredgers —senwatec.de». Unida a este resultado de busqueda aparecia
la palabra «publicidad» y dicho resultado estaba separado de los demas resultados
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de busqueda por una linea. De la impresién de la busqueda mencionada se
desprende, habida cuenta de la direccion IP del buscador, que su ubicacion era
Helsinki/Finlandia. El enlace publicitario mostrado como resultado de la busqueda
y el texto unido a él no presentan ningun indicio especial referido a Finlandia ni a
ninguna zona geografica de suministro de los productos.

El enlace publicitario mencionado anteriormente conducia al sitio web de
Senwatec www.senwatec.de. En ese sitio se encontraba, en particular, un texto
redactado en inglés en el que se indicaba que los productos de Senwatec se
utilizaban en todo el mundo: «The machines and solutions from(the,company
Senwatec are worldwide in use. To give you an overview of the area of operations
we created for you an own Senwatec-world map». Unida a este textoshabiayuna
imagen de un mapa del mundo en el que aparecian sombreados les paises,en los
que Senwatec, segun su propia informacion, desarrollaba “actividades.\En“ese
mapa estaba sombreada la mayor parte de Europa Occidentalytoda Norteamerica y
varios paises asiaticos y africanos. En cambio, Finlandia, ne aparecia‘sombreada.
Aparte de estas aclaraciones, durante el procedimiento ne Se,presentd ninguna
informacion adicional sobre el contenido del sitio,webienswrelacion‘eon el territorio
en el que opera Senwatec ni con la zona de‘suministro devosproductos.

Por lo que respecta a Berky, Lannen MCExOwy.afirma que,la violacion de la marca
de la Unibn WATERMASTER se debe a“que, en el servicio para compartir
fotografias Flickr.com, en los afios 2005 a,2019, se‘habia utilizado una megatag
«watermaster», construida con una palabra clave, en relacion con imagenes que
presentaban diversas maquinas de Berky. SegunLannen MCE Oy, como resultado
de una busqueda en Google.fi,de les términos «watermaster amphibious dredger»
aparecia un enlace al servicioyara compartir archivos Flickr.com en el que habia
imagenes de maquinas, de Berkys, El*enlace mostrado como resultado de la
basqueda no era umenlace publicitario, sino un, asi denominado, resultado de
blsqueda organico:

Los textos que acempariaban a las imagenes localizadas en el servicio en linea
Flickr.com indieaban, em inglés los nombres de las méaquinas y, ademas, los
numeroshde, los medelos. El logotipo de Berky también aparecia unido a las
Imégenes. Cada una de las imagenes estaba asociada a numerosas megatags
construidas con palabras clave en inglés y otros idiomas. En particular, una de
esas, tags era «watermaster». Ademas, en el servicio mencionado existia la
posibilidad de registrarse como seguidor de Berky.

No aparecia ninguna indicacion especial referida a Finlandia en el enlace
mostrado como resultado de la busqueda en Google.fi 0 en las imagenes del
servicio para compartir fotografias Flickr.com. En las imagenes tampoco se
presentaba ninguna otra informacion en la que se indicara expresamente la zona
geografica de suministro de las maquinas de Berky representadas en las imagenes.
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Tramitacion del litigio ante el Markkinaoikeus (Tribunal de lo Mercantil)

La demandante, La&nnen MCE Oy, alega que las violaciones de marca imputadas
se realizaron en Finlandia y que, por tanto, el Markkinaoikeus (Tribunal de lo
Mercantil) es competente, con arreglo al articulo 125, apartado 5, del Reglamento
sobre la marca de la Unién, como tribunal de marcas de la Unién, para conocer de
la accion ejercitada.

Segin Lannen MCE Oy, las actividades de marketing en Internet de ambas
demandadas se referian al territorio finlandés y eran visibless, para los
consumidores y comerciantes finlandeses. Los productos de Berky y.Senwatec se
venden en todo el mundo. La publicidad en inglés no se dirigia dnicamente al
grupo de destinatarios aleman, sino que se dirigia ilimitadamente a Ua grupo de
destinatarios internacional, es decir, a todos los paises entlossquetla‘publicidad de
que se trata era visible. Como la publicidad no estaba dirigida aun“selo pais
concreto, se dirigia a todos los paises en los que,podiawerse. Perilo tanto, lo
determinante es que la violacion de la marca de,que se trata‘fuewisible para los
usuarios de Internet finlandeses.

En su escrito de contestacion, las demandadas, Berky y Senwatec, impugnan la
competencia internacional del MarkKinaeikeusy(Tribunal de lo Mercantil) para
conocer de este litigio. Segun ellas, las Supuestas,violaciones de marca no tuvieron
lugar en Finlandia. Por este motivo, las demandadas solicitan, con caracter
principal, que el Markkinaoikeus ‘(Iribunal \de lo Mercantil) declare la
inadmisibilidad de la accién ejercitada.

Berky y Senwatec aducen.gueni sus,actividades de marketing estan destinadas a
Finlandia ni ofreeen“sus productos asla venta en Finlandia, y que Finlandia
tampoco es su.zonade comercializacion. Indican que el resultado de la basqueda
en Google y4a palabra, «watermaster» que aparece en dicho resultado no ponen de
manifiestoy ninguna, eomereializacion de los productos referida a Finlandia, y
alegan gue por lo'demas*sus actividades de marketing no se refieren a Finlandia.
Parasapreciar esta cuestign no es relevante en absoluto que la busqueda se haya
realizadoe, a, travéssde Google.fi. Observan que las imagenes de Berky que se
encuentran‘ensel sitio web Flickr.com ni siquiera incluian publicidad u ofertas de
ventay, Por lo, tanto, las supuestas violaciones de marca no se produjeron en
Finlandia. Agestos efectos, lo determinante no es si el contenido de Internet que
supuestamente constituye una violacion de marca podia verse en Finlandia, sino si
tal contenido tenia una conexion relevante con Finlandia.

Las partes discrepan acerca de si el mapa reproducido graficamente en el sitio web
de Senwatec muestra que esta empresa ha limitado la zona geogréafica de
suministro de sus productos de modo que estos no se suministran en Finlandia.
Segln Senwatec, este mapa es la prueba de que Finlandia no forma parte de la
zona de comercializacién de sus productos y, segun la informacion de la propia
empresa, esta no tiene ni concesionarios ni distribucion en Finlandia. Segun
Lannen MCE Qy, Senwatec comercializa sus productos en todo el mundo y esta
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también ha desarrollado actividades en paises que no aparecen sombreados en el
mapa mencionado. Durante el procedimiento también se presentd una prueba
testifical conforme a la cual el mapa del mundo mencionado no solo se refiere al
area de actividades de Senwatec, sino también al de Berky.

NORMATIVA'Y JURISPRUDENCIA

Reglamento sobre la marca de la Union

El Reglamento sobre la marca de la Unidn se aplica desde el 1 de octubre dex2017.
En la medida en que las supuestas violaciones de marca enilas que Se basa la
accion ejercitada tuvieron lugar antes de esta fecha, el Markkinaoikeusy(Tribunal
de lo Mercantil) considera que resulta de aplicacionsel\Reglamento, (CE)
n.2 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sabre laynarca comunitaria,
modificado, entre otros, por el Reglamento (EU) 2026/2424wque.enttden vigor el
23 de marzo de 2016 (denominados ambaS,” en, 1o, sucesivo,«Reglamento
anterior»), vigente en el momento en el que se produjerontlos hechos y hasta el 30
de septiembre de 2017.

La accion por violacion de marca ejercitada, per Lannen MCE Oy esta pendiente
ante el Markkinaoikeus (Tribunal,de lo Mercantil) desde el 28 de enero de 2020.
En opinidn del Markkinaoikeus '(Tribunal de lo Mereantil), a diferencia de lo que
se acaba de indicar, la cuestion de “su competencia se rige por el actual
Reglamento sobre la marca,de la Union, ‘gque en los aspectos que se exponen a
continuacion tiene el misme contenido que€l Reglamento anterior.

De conformidad con.elarticule 124 letra a), del Reglamento sobre la marca de la
Unidn, los tribunalessdesmarcas de la Union Europea tendrdn competencia
exclusiva_para, conocer, de cualquier accion por violacion de una marca de la
Unién.

Con-arreglo al articule 125, apartado 5, de dicho Reglamento, los procedimientos
resultantes de las, actiones y demandas contempladas en el articulo 124, con
exeepeion de, las,acciones de declaracion de inexistencia de violacion de marca de
la Unignypodran también llevarse ante los tribunales del Estado miembro en cuyo
territorioy se “hubiere cometido el hecho o el intento de violacién o en cuyo
territorio/se hubiera cometido un hecho de los contemplados en el articulo 11,
apartado 2.

El articulo 126, apartado 2, del Reglamento sobre la marca de la Union dispone
que el tribunal de marcas de la Union cuya competencia se fundamente en el
articulo 125, apartado 5, sera competente Unicamente para pronunciarse sobre los
hechos cometidos o que intenten cometerse en el territorio del Estado miembro en
que radique ese tribunal.
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Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

En la sentencia de 5 de septiembre de 2019, AMS Neve y otros (C-172/18,
EU:C:2019:674), que se referia a la interpretacion del articulo 97, apartado 5, del
Reglamento anterior, que se corresponde materialmente con el articulo 125,
apartado 5, del Reglamento sobre la marca de la Unién vigente, el Tribunal de
Justicia examino la cuestion de en qué Estado miembro se produce la violacion de
una marca en caso de publicidad y ofertas de venta presentadas por via electrénica
de productos provistos de la marca supuestamente vulnerada.

Con arreglo al apartado 47 de esa sentencia, las supuestas violacienes de marca se
consideran cometidas en el territorio en que se encuentren los consumidores o
comerciantes a los que se destinen las referidas publicidad y.efertas, de, venta,
aunque el demandado esté establecido en otro territori@, el, servider de la“red
electronica que utilice se encuentre en otro territorio o%los preductosobjete de esa
publicidad y esas ofertas de venta se ubiquen en otro, territorio.

Segun el apartado 54 de la misma sentencia, debe considerarse que, las violaciones
de marca han sido «cometidas» en el territorio en que hayan,adquirido su caracter
de publicidad y oferta de venta, es decir, aquel en el que elrcontenido comercial se
hizo accesible efectivamente a los constmideres y comerciantes a los que estaba
destinado. En cambio, carece de pertinencia Si,dicha publicidad y dichas ofertas de
venta tuvieron posteriormente el efecto decausar fascompra de los productos del
demandado.

Del apartado 56 de la citada,sentencia,se desprende que el 6rgano jurisdiccional
debe examinar la cuestion,de en, qué“Estado miembro se encuentran los
consumidores o cemerciantes aslos que se dirigen la publicidad y las ofertas de
venta contenidas eniel Sitio web o“en las redes sociales, y ello en particular en
funcién de las indicaciones\que_figuren en ese sitio web y en esas redes sociales
en cuanto‘a las zonas'geagraficas de suministro de los productos de que se trate.

En_el mencionado apartado 56 de la sentencia se hace remision a los apartados 64
y 65 de ‘la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oreal y otros (C-324/09,
EU:C:2012:474), en los que se examinaron los requisitos conforme a los cuales el
titular de una,marca de la Unidn tiene derecho a prohibir la oferta de venta de
preductesprovistos con la marca en un mercado electronico.

Segun el apartado 64 de la sentencia L’Oreal, la simple posibilidad de acceder a
un sitio web desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las
ofertas de venta que en el mismo se presentan estan destinadas a consumidores
situados en ese territorio. Si el hecho de poder acceder desde ese territorio a un
mercado electronico bastara para que los anuncios que en él se presentan
estuvieran comprendidos en el ambito de aplicacién de la normativa sobre la
marca de la Unidn, quedarian indebidamente sujetos al Derecho de la Unidn sitios
web y anuncios que, a pesar de estar claramente destinados en exclusiva a



28

29

30

31

32

LANNEN MCE

consumidores situados en terceros Estados, son, sin embargo, técnicamente
accesibles desde el territorio de la Union.

Por tanto, en el apartado 65 de la sentencia L.’Oreal se establece que corresponde a
los érganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso concreto si existen
indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta, presentada en
un mercado electrénico al que se puede acceder desde el territorio cubierto por la
marca, esta destinada a consumidores situados en este territorio. En el supuesto de
que la oferta de venta vaya acompafiada de indicaciones sobre las zonas
geograficas a las que el vendedor estd dispuesto a enviar el producto, esas
indicaciones tendran una especial importancia a la hora de llevar a cabe,dicha
apreciacion.

Conforme al apartado 58 de la sentencia AMS Neve,nla ‘disposicion=del
Reglamento anterior que se corresponde con el artieulo“125, apartado<5, del
Reglamento sobre la marca de la Union vigente debe ¥eeibir-unasinterpretacion
auténoma en relacion con la interpretacion del articulovs, punte,3,xdel Reglamento
(CE) n.°44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000y, relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento yda ejecueion de resoluciones judiciales
en materia civil y mercantil, efectuada poriel Tribunahde JustiCia en relacion con
las acciones por violacion de marcasfacionales.”No obstante, la interpretacion de
los conceptos de «territorio [del Estadosmiembre en que] se hubiere cometido el
hecho [...] de violacién» y de «lugar donde seyhubiere producido [...] el hecho
dafioso» que figuran en dichas disposicienes debe presentar cierta coherencia.

En el apartado 39 de lasentencia de 19.de abril de 2012, Wintersteiger (C-523/10,
EU:C:2012:220), se' establecesquesel articulo 5, punto 3, del Reglamento
n.° 44/2001 debe Cinterpretarse “en, el “sentido de que un litigio relativo a la
vulneracion deyuna‘marca registrada®en un Estado miembro como consecuencia
del uso, por tn anunciante, de una‘palabra clave idéntica a dicha marca en el sitio
de Internét, de ‘un ‘motor, de. busqueda que opera bajo un dominio nacional de
primer tnivelsde otronESstado miembro puede someterse, bien a los 6rganos
jurisdiccionales'del Estado miembro en que se encuentra registrada la marca, bien
a los del"Estado miembro del lugar de establecimiento del anunciante.

Necesidadide plantear la peticion de decision prejudicial

A la luzdde la jurisprudencia del Tribunal de Justicia expuesta anteriormente, al
examinar la cuestion de cuél es el Estado miembro en el que se encuentran los
consumidores o comerciantes a los que se dirigen la publicidad o las ofertas de
venta presentadas por via electronica en un sitio web, han de tomarse
especialmente en consideracion las indicaciones relativas a las zonas geogréaficas
de suministro de los productos.

De esa jurisprudencia se desprende que, al realizar dicho examen, ademas de las
indicaciones relativas a las zonas geograficas de suministro de los productos,
pueden tenerse en cuenta otras circunstancias. Esto puede tener especial
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importancia en los casos en los que no se concreta cual es la zona geografica de
suministro de los productos o esta informacion solo puede deducirse
indirectamente de otros datos. No obstante, no esta claro cuales pueden ser esas
otras circunstancias.

De las conclusiones del Abogado General presentadas en el asunto AMS Neve
(EU:C:2010:276, punto 89) se desprende que, al examinar la competencia judicial
en relacién con el lugar en el que se ha producido la violacion de la marca,
también pueden ser especialmente importantes otros elementos distintos de las
indicaciones relativas a las zonas geograficas de suministro de los productos. Las
citadas conclusiones mencionan, entre otros, los siguientes elementos: que una
oferta y una publicidad se refieran expresamente al publico de “un Estado
miembro; que estas estén disponibles en un sitio web con un dominio nacignal de
primer nivel de dicho Estado miembro; que los precios estén indicados, en‘'moneda
nacional, o que en ese sitio web se presenten niumeros‘de teléfone que ineluyan el
prefijo nacional del Estado de que se trate. Segunglas citadas conelusiones, esta
lista de elementos no es ni exhaustiva ni exclusiva:sEn‘la sentencia, AMS, Neve el
Tribunal de Justicia no se pronuncié sobre“la impertancia ‘de estos otros
elementos.

No esta claro, en primer lugar, si puede tomarsé en consideracion la naturaleza de
los productos a los que se refiere la publicidad al examinar la cuestion de cual es
el Estado miembro en el que se enctientramios consumidores o comerciantes a los
que se dirige una publicidad oferta de'venta‘y en qué Estado miembro, por tanto,
se ha cometido la supuestawiolacion,de marca a efectos del articulo 125, apartado
5, del Reglamento sobréila marca de la'Jnion. En el presente litigio, L&nnen MCE
Oy alega, en particular, que lesproductos de Berky y Senwatec se comercializan
en todo el mundo'ygue, la publicidad relativa a estos productos estaba dirigida a
todos los paisesien los'que podiawerse.

En el casonde que se eonsidere que la publicidad se referia a todos los paises del
mundo'y, poritantoytambién a todo el territorio de la Union Europea, no esta claro
si sempuede estimar que la publicidad se haya referido a un solo Estado miembro.
Por.lo quewrespectasa Berky, debe resolverse previamente la cuestion de si la
presentacion, de,_las imagenes de sus maquinas en el servicio para compartir
fotografias Flickr.com constituye publicidad a la luz de los datos que se han
puesto de manifiesto durante el procedimiento.

Del punto 90 de las conclusiones del Abogado General presentadas en el asunto
AMS Neve (EU:C:2019:276) se desprende que una indicacion general de la zona
geogréfica de suministro que se refiera a toda la Unién no permite identificar al
grupo o grupos destinatarios especificos. Ademas, conceder importancia a esta
indicacion general implicaria que el autor de la supuesta violacion de marca
podria ser demandado ante los tribunales de todos los Estados miembros. En la
sentencia AMS Neve, el Tribunal de Justicia no se pronuncio sobre esta cuestion.
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En la citada sentencia Wintersteiger, se dio importancia al foro correspondiente al
dominio de primer nivel del sitio web del motor de busqueda. Sin embargo, esta
sentencia se refiere a una marca nacional y también difiere por lo demas del
presente litigio.

A la luz de lo anterior, no queda claro si, al resolver la cuestion de la competencia
judicial con arreglo al articulo 125, apartado 5, del Reglamento sobre la marca de
la Unidn, puede ser importante cual es el Estado miembro bajo cuyo dominio de
primer nivel opera el sitio web del motor de blsqueda desde el que se puede
acceder a la publicidad.

En particular, no esté claro si cabe considerar que la publicidad preSentada por via
electronica por una empresa A establecida en un Estado miembro X'sendirige a
consumidores o comerciantes del Estado miembro Y cdande Avhawutilizade™un
signo idéntico a una marca de la Union en una publicidad o eomo _palabra.clave en
un sitio web de un motor de busqueda que opera bajo el deminio de primer nivel
del Estado miembro Y.

En la medida en que en el presente litigigysean determinantes, las circunstancias
mencionadas anteriormente, tampoco esta claro si 10s,tribunales de marcas de la
Unidn del Estado miembro Y ya sonfcompetentes para‘conocer de la accion por
violacion de marca en razén exclusivamentesdedichas circunstancias o si existen
otros requisitos que deban cumplir para sencompetentes.

Las respuestas a estas cuestiones de \interpretacion son necesarias para la
resolucion del litigio principal pendiente ante el Markkinaoikeus (Tribunal de lo
Mercantil).

CUESTIONESRREJUDICIALES

El Markkinaoikeus (Tribunakde lo Mercantil), tras dar a las partes la oportunidad
de pronunciarse sobresel “contenido de la peticion de decision prejudicial, ha
resuelte, suspender. el procedimiento y plantear el Tribunal de Justicia con arreglo
al articulon267 TFUE"las siguientes cuestiones prejudiciales:

lka empresa A esta establecida en el Estado miembro X, donde tiene su domicilio
social, ysha utilizado en un sitio web, en la publicidad o como palabra clave, un
signo idéntico a una marca de la Unidn que pertenece a la empresa B.

1. En el caso descrito, ¢puede considerarse que la publicidad se dirige a los
consumidores o comerciantes del Estado miembro Y, en el que estd
establecida la empresa B, y es competente un tribunal de marcas de la Union
del Estado miembro Y para conocer de una accion por violacion de una
marca de la Unidn, con arreglo al articulo 125, apartado 5, del Reglamento
sobre la marca de la Union, cuando, en la publicidad presentada por via
electronica o0 en un sitio web de un anunciante al que enlaza dicha
publicidad, no se indica, por lo menos expresamente, la zona geografica de
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suministro de los productos o no se excluye expresamente de esa zona de
suministro a ningun Estado miembro concreto? ¢Puede tenerse en cuenta la
naturaleza de los productos a los que se refiere la publicidad y el hecho de
que la zona de comercializacion de los productos de la empresa A, como se
afirma, se extienda a todos los paises del mundo y, por tanto, abarque todo el
territorio de la Union Europea, incluido el Estado miembro Y?

¢Puede considerarse que la mencionada publicidad se dirige a los
consumidores o comerciantes del Estado miembro Y si esta se muestra en un
sitio web de un motor de bldsqueda que opera bajo el dominio hacional de
primer nivel del Estado miembro Y?

En caso de respuesta afirmativa a las cuestiones primera e, segunda: ¢Queé
otras circunstancias, en su caso, deben tenerse en cuenta para“tesolverssila
publicidad se dirige a los consumidores o a las, comerciantes del<Estado
miembro Y?

[omissis] [Indicaciones sobre el procedimienta]

RECURSOS

Contra la presente resolucion noeabe interponer ningun recurso por separado.

[omissis] [Composicion delribunal] [omissis]NINotificaciones]

10



