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SAKEN | MALET

Den talan som L&nnen MCE Oy véckte vid Marknadsdomstolen (Finland) avser
fragan huruvida motparterna, Berky GmbH (nedan kallat Berky) och Senwatec
GmbH & Co. KG (nedan kallat Senwatec), bada med sate i Tyskland, har gjort
intrang i EU-varumarket nr 003185758 WATERMASTER.

Begdran om forhandsavgorande ror fragan under vilka omstandigheter det gar att
utga fran att de pastadda intrangen i den mening som avses i artikel 125.5 i
Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av dend#4 juni 2017
om EU-varumérken (nedan kallad EU-varumarkesférordningen)-ska, anses ha
forekommit i Finland och om Marknadsdomstolen déarfér hary, internationell
behorighet att préva talan.

Framfor allt uppkommer fragan under vilka omstandigheter eny reklam som
publiceras pa elektronisk vag [Orig. s. 2] och som arforemal for de pastadda
intrangen, i forekommande fall kan anses riktagsig till\en, finldndsk malgrupp,
oberoende av huruvida det geografiska leveransomradet for de aktuella varorna,
tillsammans med eller i anslutning till reklamen; uttryckligen ‘har angetts med
separata uppgifter.

DE RELEVANTA OMSTANDIGHETERNA

Bakgrund till tvisten

Lannen MCE Oy,4med sate W Finland, & innehavare av EU-varumarket nr
003185758 WATERMASTER:!

Motpartsbolagen Berky ‘ech Senwatec ingar i samma koncern. Bada bolagen
pastas hadgjort olikd intrangnmen badas respektive talan slogs emellertid samman
till ett forfarande. Eftersom de pastadda intrangen skiljer sig at, kommer de att
behandlas separat nedan:

Vad gallersSenwatec, grundar sig pastdendet om intrang i EU-varumarket
WATERMASTER pa en annons som i augusti 2016 visades som sokresultat pa
wehbplatsen google.fi efter en sokning med s6kordet watermaster.

Det framgar av den skriftliga bevisning som ingetts i malet att det forsta
sokresultatet pa Google var en reklamlank till Senwatecs flerfunktionsgravmaskin,
med rubriken ”Watermaster - Multipurpose amphibian dredgers - senwatec.de”. 1
anslutning till det ovanndmnda sokresultatet stod ordet annons och sokresultatet
avskiljdes fran de Ovriga sokresultaten med en linje. Det framgar av den
ovannamnda sokningen och av den IP-adress som tillhér den person som gjort
sokningen att denne var bosatt i Helsingfors/Finland. Reklamlanken eller den text
som star i nara anslutning till denna lank, som visas som sokresultat, innehaller



10

11

12

13

LANNEN MCE

inga uppgifter som sarskilt avser Finland eller ens det geografiska
leveransomradet for varorna. [Orig. s. 3]

Den ovanndmnda reklamlanken forde vidare till Senwatecs webbplats
www.senwatec.de. Pa webbplatsen fanns bland annat en text pa engelska enligt
vilken Senwatecs produkter anvéndes 1 hela vérlden: ”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.” | anslutning
till texten fanns bilden pa en varldskarta. P4 denna karta var de,lander dar
Senwatec pastod sig bedriva verksamhet morkmarkerade. Den stéfsta delen av
Vésteuropa, hela Nordamerika och flera asiatiska och afrikanska “lander var
morkmarkerade. Finland var emellertid inte mérkmarkerad. Bortsett,fran det ovan
anforda har innehdllet pa webbplatsen avseende Senwatec Verksamhetsomrade
eller omradet for leverans av varor inte forklarats narmarefinom ramenfontvisten.

Vad galler Berky, grundar sig Lannen MCE Oys pastaende att intrang‘har gjorts i
EU-varumédrket WATERMASTER pé att en séd‘kallad megatagg “watermaster”
bestaende av att ett nyckelord anvandes tillsamimansymed bildensom atergav olika
maskiner fran Berky pa bilddelningstjansten flickr.com tnder dren 2005-20109.
Enligt Lannen MCE Oy visades pa wébbplatsen google.fi som sokresultat pa
sokorden “watermaster amphibious dredger” “en lank till bilddelningstjénsten
flickr.com, dar det aterfanns bilderspa Berkys maskiner. Den lank som visades
som sokresultat var inte nagon reklamlank, utan‘en,sa kallad annonseringstjanst.

Pa bildtexterna i anslutning tillybilderna pa internettjansten flickr.com fanns
namnen pa maskinernasech dessutom, medellnumren pa engelska. Berkys logotyp
aterfanns dessutomi, ‘anslutning, till "bilderna. I anslutning till var och en av
bilderna fanns manga meégataggarybestaende av nyckelord pa engelska och pa
andra sprak. Bland annat kallades en av dessa taggar “watermaster”. Det var
dessutom [Orig. s. 4] mojligt attpa den aktuella tjansten registrera sig som féljare
till Berkys'innehall;

Det«fanns inga Sarskilda‘uppgifter som avsag Finland i anslutning till den lank
somwvisades pa google.fi som sokresultat eller till de bilder som aterfanns i
bilddelningstjansten’ flickr.com. 1 anslutning till bilderna fanns det inte heller
ytterligare uppgifter som uttryckligen angav det geografiska leveransomradet for
Berkysmaskiner som atergavs i bilderna.

Forhandlingen i malet vid Marknadsdomstolen

Klaganden, Lannen MCE Oy, har gjort gallande att de pastadda intrangen har
gjorts i Finland och att Marknadsdomstolen foljaktligen &r behorig enligt
artikel 125.5 i EU-varumérkesforordningen att som domstol fér EU-varumarken
prova talan om intrang i varumarket.

Enligt Lannen MCE Oy rorde det sig om marknadsforing som bada motparterna
bedrev pa internet och som hanforde sig till Finland och var synliga for finlandska



14

15

16

17

BEGARAN OM FORHANDSAVGORANDE AV DEN 14.2.2022 — MAL C-104/22

konsumenter och naringsidkare. Produkterna fran Berky och Senwatec séljs Gver
hela varlden. Reklamen pa engelska riktade sig inte enbart till den tyska
malgruppen, utan aven utan begransning till en internationell malgrupp, det vill
sdga i samtliga lander dar reklamen i fraga var synlig. Eftersom reklamen inte
riktade sig till ett enda land, vande sig reklamen till varje land d&r den var synlig.
Den avgorande faktorn ar redan den omstdndigheten att den intrangsgorande
anvandningen var synlig for finlandska internetanvandare.

Motparterna Berky och Senwatec bestred i sitt svaromal Marknadsdomstolens
internationella behdrighet i detta mal. De anser att de pastadda .intrangen inte
gjordes i Finland. Motparterna yrkade darfor i forsta hand att Marknadsdomstolen
skulle avvisa talan. [Orig. s. 5]

Berky och Senwatec gjorde gallande att de varken hade riktat simymarknadsforing
till Finland eller salufort sina produkter i Finland. Finland utgjorde intexheller
motparternas handelsomrade. Sokresultatet i Google ‘och, ordet “watermaster” i
sokresultatet visar inte pd nagon marknadsforingeav vatorna sem riktar sig till
Finland. Marknadsforingen riktar sig inte helleri ovrigtitill"Einfand.“Bedémningen
paverkas inte alls av den omstandigheten<att sokningen gjordes*pa webbplatsen
google.fi. Berkys bilder som publicerades pa Webbplatsemflickr.com utgjorde inte
ens reklam eller forsaljningserbjudariden.\De pastadda intrdngen avsag saledes
inte Finland. Det ar harvidlag intemviktigt huruvida.innehallet pa internet, som
pastds utgora intrang, var synligtii Finland, utanshuruvida ett sadant innehall har
en relevant koppling till Finland.

Parterna ar oense om huruvida denykarta.som aterfinns som bild pa Senwatecs
webbplats visar att detta bolag har avgransat det geografiska leveransomradet for
sina varor pa sa satt att Varominte,levereras till Finland. Enligt Senwatec utgor
kartan bevis pafatt Finland inte ingar i bolagets handelsomrade. Bolaget har enligt
egen utsago inte nagon auktoriserad distributor eller distribution i Finland. Enligt
Lannen MCE Oy,ar marknaderna for Senwatecs produkter varldsomfattande och
bolaget améven verksamt i lander som inte markerades pa ovannamnda karta. |
malét forebringades dven vittnesbevisning pa att ovannamnda varldskarta inte
bara avsag Senwatecs verksamhetsomrade, utan dven Berkys.

TIRLAMPLIGA BESTAMMELSER OCH RATTSPRAXIS

EU-varumarkesférordningen

EU-varumarkesforordningen tillampas sedan den 1 oktober 2017. Eftersom de
pastddda intrdngen som ligger till grund for talan &gde rum fore
den 1 oktober 2017, anser Marknadsdomstolen att radets forordning (EG)
nr 207/2009 om gemenskapsvarumarken, som var i kraft vid tidpunkten for de
pastadda intrangen och fram till den 30 september 2017, [Orig. s. 6] i dess lydelse
enligt bland annat forordning (EU) 2015/2424, som tradde i kraft den 23 mars
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2016 (nedan tillsammans kallade den tidigare EU-varumadrkesforordningen), &r
tillamplig.

Lannen MCE Oy:s talan om intrdng vécktes vid Marknadsdomstolen den 28
januari  2020. Enligt Marknadsdomstolen & den gallande EU-
varumarkesforordningen, med avvikelse fran vad som anférts ovan, tillamplig pa
fragan om Marknadsdomstolens behorighet. Denna férordning har, i de avseenden
som anges nedan, samma innehall som den tidigare EU-varumérkesférordningen.

Enligt artikel 124 a i EU-varumarkesforordningen ska domstolarma for EU-
varumarken ha exklusiv behorighet i frdga om talan om intrang, i“ratten till EU-
varumérke.

Enligt artikel 125.5 i EU-varumarkesforordningen far sadan talanssom avses i
artikel 124, med undantag av faststéllelsetalan om att det inte foreliggennagot
intrang i ett EU-varumarke, aven vackas vid domstol i den ‘medlemsstat i vilken
intrang redan forekommer eller i vilken det finnsgrisk forintrang;.eller i vilken en
sadan handling som avses i artikel 11.2 har begatts.

Enligt artikel 126.2 i EU-varumarkesforordningen ar enidomstol for EU-
varumarken, vars behorighet grundar sig ‘pa artikel 125.5,%endast behorig i fraga
om handlingar som begatts, eller som det finns risk for, inom den medlemsstats
territorium i vilken denna domstol ar belagen.

EU-domstolens praxis

| domen av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl. (C-172/18, EU:C:2019:674),
som avsag tolknifigen av artikeh97:54i den tidigare EU-varumarkesforordningen,
vars innehall motsvaraminnehalletii artikel 125.5 [Orig. s. 7] i den gallande EU-
varumarkesforordningen, provade EU-domstolen fragan om i vilken medlemsstat
ett intrang har, forekommit i'de fall dar reklam eller forsaljningserbjudanden som
avser.varon,som.ar foremal for ett pastatt varumarkesintrang har publicerats pa
elektronisk vag.

Enligt punkt 47 i den domen har de pastadda intrangen agt rum pa det territorium
dar, deskonsumenter eller naringsidkare som ar malet for denna reklam och dessa
forsaljningserbjudanden befinner sig, trots att svaranden ar etablerad pa ett annat
territorium, att den elektroniska nétverksserver som svaranden anvénder sig av
finns pd ett annat territorium och trots att de varor som ar foremal for denna
reklam och dessa forsaljningserbjudanden finns i ett annat territorium.

Enligt punkt 54 i den domen ska intrdng i ett EU-varumarke anses ha
”forekommit” pd det territorium dér de fatt sin karaktir av reklam och
forsaljningserbjudande, det vill sdga det territorium déar det kommersiella
innehallet faktiskt gjorts tillgangligt for de konsumenter och naringsidkare som
innehallet riktar sig till. Det ar daremot ovidkommande om denna reklam och
dessa forséljningserbjudanden medfort att svarandens varor inférskaffats.
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Det framgar av punkt 56 i den domen att det ankommer pa domstolen att préva i
vilken medlemsstat de konsumenter eller naringsidkare, som reklamen och
forséljningserbjudandena som finns pa webbplatsen eller i sociala medier riktar
sig till, befinner sig och sarskilt utifran bland annat uppgifter pa webbplatsen och i
sociala medier om inom vilka geografiska omraden som de aktuella varorna
levereras.

I punkt 56 i den dom som ndmns ovan hanvisas till punkterna 64 och 65 i dom av
den 12 juli 2011, L’Oreal m.fl. (C-324/09, EU:C: 2011: 474), i vilka det
undersoktes under vilka omstandigheter en EU-varumaérkesinnehavare har réatt att
forbjuda utbjudande till forséljning av varor férsedda med varumarket fOrig. s. 8]
pa en elektronisk marknadsplats.

Enligt punkt 64 1 domen L’Oréal ar enbart det forhallandet attien webbplatsvér
tillganglig pa det territorium for vilket varumarket registrerats inte tillrackligt for
att forsaljningserbjudanden som gors pa webbplatsenyska anses “tiktade till
konsumenter pa detta territorium. Om det féehallandet, atty, enaelektronisk
marknadsplats &r tillganglig pa namnda territorium, vere tillrackligt for att dar
gjorda annonser ska anses omfattasqav tillampningsomradet for EU-
varumarkeslagstiftningen, skulle webbsidor, och*yannenser, som uppenbart
uteslutande riktar sig till konsumenter-iytredjeland, inte;desto mindre tekniskt sett
vara tillgdngliga pa unionens tersitorium. och “darfor felaktigt omfattas av
unionsratten.

Enligt punkt 65 i domen £ Oréalhankommer det pa de nationella domstolarna att
bedoma fran fall tillesfallom det “féreligger relevanta tecken pa att ett
forsaljningserbjudande’.som gérs pa. en elektronisk marknadsplats som &r
tillganglig pa detsterritoriumafor vilket varumarket har registrerats ar riktat till
konsumenternadpa detta territorium. ‘Det har vid denna bedémning sarskild vikt
om forsaljningserbjudandet atféljs av uppgifter om vilka geografiska omraden
séljaren kamskickawaran tilh

Enligt punkt,58 1"domen/AMS Neve ska den tidigare bestdmmelse som motsvarar
artikel 125.5 INEU-varumarkesforordningen tolkas sjalvstandigt i forhallande till
den tolkningyav artikel 5 led 3 i radets forordning (EG) nr 44/2001 av den 22
december 2000 om domstols behdrighet och om erkannande och verkstallighet av
domar péwprivatrattens omrade som EU-domstolen lamnat i fraga om mal som ror
intrdng 1 nationella varumérken. Tolkningen av begreppet “den medlemsstat 1
vilken intrang redan forekommer” och begreppet ’den ort dir skadan intréffade” i
dessa bestammelser ska emellertid i viss utstrackning tolkas pa ett enhetligt sétt.
[Orig. s. 9]

Enligt punkt 39 i domen av den 19 april 2012, Wintersteiger (C-523/10,
EU:C:2012:220), ska artikel 5 led 3 i forordning nr 44/2001 tolkas s, att en talan
rorande intrdng i ett i en medlemsstat registrerat varumarke, vilken talan har
vackts pd grund av att en annonsor anvant ett sokord som é&r identiskt med
varumarket pa en soktjansts webbplats med en annan medlemsstats toppdoman,
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kan véckas antingen vid domstolarna i den medlemsstat dar varumarket ar
registrerat, eller vid domstolarna i den medlemsstat dar annonséren har sin
etableringsort.

HURUVIDA BEGARAN OM FORHANDSAVGORANDE AR
NODVANDIG

Enligt EU-domstolens praxis som det erinrats om ovan ska det, vid bedémningen
av i vilken medlemsstat de konsumenter eller ndringsidkare, som den reklam och
de forsaljningserbjudanden som publiceras pa elektronisk vig pé em,webbplats
riktar sig till, befinner sig, tas hansyn till bland annat uppgifter omyde geografiska
leveransomradena for varorna.

Det framgar av rattspraxis att forutom de uppgifter_som, avser de geografiska
omraden dar varorna levereras kan &ven andrawuppgifter beaktas vid
beddmningen. Detta kan vara av sarskild betydelse i de fall dér ett geografiskt
leveransomrade antingen inte alls forverkligas,eller endast indirekt kan harledas
fran andra omstandigheter. Det &ar emellertid “oklarty, vad dessa andra
omsténdigheter skulle kunna utgéra.

Av generaladvokatens forslag till avgorande i malet AMS Neve (EU:C:2019:276,
punkt 89) framgar foljande: Vid(faststillandesay behdrighet med hanvisning till
platsen for intranget kan &ven ‘andra emstandigheter &n uppgifterna om de
geografiska omraden dar varorna, levereras ha séarskild betydelse. | forslaget till
avgorande anges bland_annat, foljande ‘@emstandigheter, exempelvis huruvida det i
erbjudandet och reklamen™, uttryckligen™ hdanvisas till [Orig. s. 10]
omsattningskretsent 1 enymedlemsstat, huruvida erbjudandet och reklamen
aterfinns pa en“wehbplats under “den medlemsstatens toppdoman, huruvida
priserna anges i den medlemsstatens valuta och huruvida telefonnummer pa
webbplatsen angesamed eller utan den berérda medlemsstatens landsnummer.
Enligt forslaget till avgorande ar denna forteckning 6ver omstandigheter inte pa
nagotssatt uttommande. Lsitt forhandsavgorande i malet AMS Neve tog domstolen
inte'stallning till betydelsen av dessa andra omstandigheter.

Detwdr fordet férsta oklart huruvida arten av de varor som avses i reklamen kan
beaktasnvidy, faststéllande av i vilken medlemsstat de konsumenter eller
naringsidkare, som en reklam eller ett forséljningserbjudande riktar sig till,
befinner sig, och foljaktligen i vilken medlemsstat det pastadda
varumarkesintranget har skett i enlighet med artikel 1255 i EU-
varumarkesforordningen. | forevarande mal har Lannen MCE Oy bland annat
anfort att handelsomradet for Berkys och Senwatecs produkter ar hela varlden och
att reklamen riktade sig till alla de lander dar reklamen var synlig.

For det fall att det anses att reklamen avser hela varlden och saledes aven hela
Europeiska unionen, ar det oklart huruvida reklamen kan anses ha riktat sig till en
enda medlemsstat. Vad betréaffar Berky, ska det i det aktuella malet dven avgoras
huruvida det faktum att bilder pa Berkys maskiner aterfanns pa
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bilddelningstjansten flickr.com kan utgtra reklam mot bakgrund av de faktiska
omstandigheterna i malet.

Det framgar av punkt 90 i generaladvokatens férslag till avgorande i malet AMS
Neve (EU:C:2019:276) att en allman uppgift som avser hela unionen som
geografiskt leveransomrade inte é&r tillracklig for att den eller de
omsattningskretsar ska kunna faststallas. Om en sadan allman uppgift tillmattes
betydelse, skulle dessutom den ansvarige for ett pastatt intrang kunna stammas
infor domstol i samtliga medlemsstater. Domstolen [Orig. s. 11] tog inte stallning
till denna fraga i sitt forhandsavgorande i malet AMS Neve.

| domen i det ovannamnda malet Wintersteiger tillmattes soktjanstens webbplats
betydelse vid faststéllande av den domstol som &r behorig dartoppdomaneninns.
Den domen avser emellertid ett nationellt varumarke ochgkiljer sig forOvrigt fran
forevarande mal.

Mot bakgrund av det ovan anforda ar det fortfarande oklart*auruwvida det ar viktigt
att avgora den medlemsstat dar soktjanstens webbplats, pa vilkendreklamen kan
hamtas, drivs under toppdoménen for att faststalla den demstolssom &r behorig
enligt artikel 125.5 i EU-varumarkesfoérordningen

Det ar i synnerhet oklart huruvida.det ‘kan ansesyatt reklam som publiceras pa
elektronisk véag av ett bolag A iimedlemsstateX riktar-sig till konsumenter eller
naringsidkare i medlemsstat Y, ‘ndar A, % en, reklam eller som nyckelord pa
sOktjanstens webbplats som drivs,under toppdoménen i medlemsstat Y, anvander
ett kdnnetecken som ar identiskt med,ethEU-varumarke.

Aven om ovannamnda omstandigheter fdr relevanta i forevarande mal, ar det oklart
om domstolarna, fér EU-varumarkenti medlemsstat Y enbart pa grundval av dessa
omstandighetér ar behoriga att préva en talan om varumarkesintrang, eller om de
ska uppfylla ytterligare kraw,for att vara behoriga.

Svaren, pa ‘dessastolkningsfragor ar nédvandiga for att doma i saken i malet vid
Marknadsdomstolen:

FRAGOR SOM'HAR HANSKJUTITS FOR FORHANDSAVGORANDE

Marknadsdomstolen har gett parterna tillfalle att yttra sig vad avser innehallet i
begaraniom forhandsavgdrande och beslutat att [Orig. s. 12] vilandeforklara malet
och hanskjuta féljande fragor till Europeiska unionens domstol i enlighet med
artikel 267 FEUF:

Bolaget A &r etablerat i medlemsstat X, dar det har sitt sate, och har anvént i
reklamen eller som nyckelord pa en webbplats ett kdnnetecken som é&r identiskt
med bolaget B:s EU-varumarke.
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1. Kan det i de fall som anges ovan anses att reklamen riktar sig till
konsumenter eller néringsidkare i medlemsstat Y, dar bolag B har sitt séte,
och &r en domstol for EU-varumérke i medlemsstat Y, i enlighet med
artikel 125.5 i EU-varumarkesforordningen, behorig att prova en talan om
intrang i ett EU-varumarke, for det fall att den reklam som publiceras pa
elektronisk vag eller en annonsérs webbplats till vilken denna reklam l&nkar,
atminstone inte uttryckligen anger de geografiska omraden dar varorna
levereras eller inte uttryckligen undantar nagon medlemsstat fran
leveransomradet? Gar det i detta sammanhang att ta hansyn till,den typ av
varor som reklamen avser eller till den omstandigheten att handelsomradet
for bolaget A:s produkter, sdsom pastatts, ar véarldsomfattande oeh saledes
omfattar hela Europeiska unionen, inklusive medlemsstat,Y?

2.  Kan ovanndmnda reklam anses vara riktad ¢till konsumenter eller
naringsidkare i medlemsstat Y, nar reklamen, visas g3 en soktjansts
webbplats som drivs under den nationella toppdomanen Fmedlemsstat Y?

3. Om fraga 1 eller 2 besvaras jakande: Wilka,andrajyomstandigheter ska i
forekommande fall beaktas vid bedémningen aw, huruvida®reklamen riktar
sig till konsumenter eller naringsidkare inmedlemsstat, Y?[Orig. s. 13]

...[uteldmnas] [Angivelser om forfarandet]

OVERKLAGANDE
Detta beslut kan inte 6verklagas.

...[uteldmnas] [ Domstolens sammansadttning] [uteldmnas] [Distributorer]



