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W Rattsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (femte avdelningen)

den 27 april 2023 *

"Begiran om forhandsavgorande — EU-varumirke — Forordning (EG) nr 2017/1001 —
Artikel 125.5 — Internationell behérighet — Talan om intrang — Behorighet for domstolarna i
den medlemsstat dér intrangshandlingen har begatts eller riskerar att begas — Reklam som visas
av en sokmotor som anvidnder en nationell toppdomadn — Reklam som inte anger det geografiska

leveransomrddet — Omstiandigheter som ska beaktas”
I mal C-104/22,
angdende en begiran om forhandsavgorande enligt artikel 267 FEUF, framstéilld av
Marknadsdomstolen (Finland) genom beslut av den 14 februari 2022, som inkom till domstolen
den 15 februari 2022, i malet
Lannen MCE Oy
mot
Berky GmbH,
Senwatec GmbH & Co. KG.,
meddelar

DOMSTOLEN (femte avdelningen),

sammansatt av avdelningsordféranden E. Regan samt domarna D. Gratsias, M. Ile$i¢ (referent),
L. Jarukaitis och Z. Csehi,

generaladvokat: M. Campos Sianchez-Bordona,
justitiesekreterare: A. Calot Escobar,

efter det skriftliga forfarandet,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Léannen MCE Oy, genom E. Hodge och K. Tommila, advokater,

— Berky GmbH och Senwatec GmbH & Co. KG, genom P. Eskola, advokat,

* Rattegangssprak: finska.

SV
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— Europeiska kommissionen, genom P. Némeckova, S. Noé, J. Ringborg och J. Samnadda,
samtliga i egenskap av ombud,

med hénsyn till beslutet, efter att ha hort generaladvokaten, att avgéra malet utan forslag till
avgorande,

foljande

Dom

Begiran om forhandsavgorande avser tolkningen av artikel 125.5 i Europaparlamentets och rédets
forordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumérken (EUT L 154, 2017, s. 1).

Begiran har framstéllts i ett mél mellan Lannen MCE Oy (nedan kallat Lénnen) och bolagen Berky

GmbH och Senwatec GmbH & Co. KG, som ingar i samma koncern, angaende det pastidda
intranget i EU-varumiarket WATERMASTER, som Lénnen ar innehavare av.

Tillampliga bestimmelser

Forordning 2017/1001

Artikel 122 i forordning 2017/1001 har rubriken "Tillimpning av unionens bestimmelser om
domstols behorighet och om erkdannande och verkstillighet av domar pa privatrattens omrade”. I
punkt 2 i den artikeln foreskrivs foljande:

”Vad avser mal i fraga om talan och genkdromaél som avses i artikel 124

a) ska artiklarna 4, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 och 35 i [Europaparlamentets och radets forordning av den
12 december 2012 om domstols behorighet och om erkdnnande och verkstillighet av domar pa
privatrattens omrade (EUT L 351, 2012, s. 1)] inte tillimpas.

”

Artikel 123 i forordningen har rubriken "Domstolar for EU-varumérken”. I punkt 1 i den artikeln
foreskrivs foljande:

"Medlemsstaterna ska inom sina territorier utse si fa nationella domstolar i forsta och andra instans
som mojligt, vilka ska utdva de funktioner som tilldelats dem enligt denna férordning.”

I artikel 124 i ndmnda férordning, med rubriken "Behdrighet i frdga om intrang och giltighet”,
foreskrivs foljande:

"Domstolarna fér EU-varumaérken ska ha exklusiv behorighet i fraga om

a) talan om intrang och — om sadan talan ar tillaiten enligt nationell lag — talan om f6rsok eller
forberedelse till intrang i ratten till EU-varumaérken,
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b) faststillelsetalan om att det inte foreligger nagot intrang, om sadan talan é&r tillaten enligt
nationell lag,

c) talan pa grund av sddana handlingar som avses i artikel 11.2,

d) genkdromal om upphévande eller ogiltighetsforklaring av ett EU-varumaérke enligt artikel 128.”
L artikel 125 i forordning 2017/1001, med rubriken "Internationell behorighet”, foreskrivs foljande:
”1. Om inte annat foljer av bestimmelserna i denna forordning eller av de bestimmelser i
forordning (EG) nr 1215/2012 som enligt artikel 122 ska tillimpas, ska sddan talan som avses i

artikel 124 vackas vid domstol i den medlemsstat dar svaranden har sitt hemuvist eller, om han
inte har hemvist i ndgon medlemsstat, i den medlemsstat i vilken han har ett driftstélle.

5. Sédan talan som avses i artikel 124, med undantag av faststéllelsetalan om att det inte
foreligger nagot intrang i ett EU-varumarke, far dven vickas vid domstol i den medlemsstat i
vilken intrang redan forekommer eller i vilken det finns risk for intrang, eller i vilken en sadan
handling som avses i artikel 11.2 har begatts.”

I artikel 126 i férordningen, med rubriken "Behorighetsomréade”, féreskrivs féljande:

”1. En domstol for EU-varumaérken vars behorighet grundar sig pa artikel 125.1-125.4 &dr behorig
i fraga om

a) intrang som redan forekommer, eller som det finns risk for, inom en medlemsstats territorium,
b) sddana handlingar som avses i artikel 11.2, vilka begatts inom en medlemsstats territorium.
2. En domstol for EU-varumarken vars behorighet grundar sig pa artikel 125.5 ar endast behorig

i frdga om handlingar som begétts, eller som det finns risk for, inom den medlemsstats territorium
i vilken denna domstol ér beldgen.”

Forordning nr 1215/2012
I artikel 17.1 i férordning nr 1215/2012 foreskrivs foljande:

”Om talan avser avtal som har ingétts av en person, konsumenten, fér éndamal som kan anses
ligga utanfor hans affirsverksamhet eller yrkesverksamhet, giller i fraga om behorigheten
bestimmelserna i detta avsnitt, om inte annat foljer av artiklarna 6 och [7 led 5],

c) i ovriga fall, om avtalet har ingatts med en person som bedriver kommersiell verksamhet eller
yrkesverksamhet i den medlemsstat dar konsumenten har hemvist eller, pa nagot sitt, riktar
sddan verksamhet till den medlemsstaten eller flera stater, daribland den medlemsstaten, och
avtalet faller inom ramen f6r saddan verksamhet.”
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Artikel 66.1 i forordningen har foljande lydelse:

"Denna forordning ska tillimpas endast pa rittsliga forfaranden som har inletts, pa officiella
handlingar som formellt har upprittats eller registrerats och pa forlikningar infér domstol som har
godkants eller ingétts fran och med den 10 januari 2015.”

Malet vid den nationella domstolen och tolkningsfragorna

Lannen, som ér ett bolag etablerat i Finland, tillverkar bland annat mudderverk, som salufors
under EU-varumarket WATERMASTER, vilket registrerades den 12 juli 2004 under nummer
003185758.

Den 28 januari 2020 vackte Lannen talan om varumadrkesintrang vid Marknadsdomstolen
(Finland) mot Berky och Senwatec. Dessa tva bolag har sdte i Tyskland och tillhér samma
foretagskoncern som Lénnen.

Lannen har gjort gillande att Senwatec har gjort sig skyldigt till varumarkesintrang i Finland
genom att anvédnda sig av en betalldnk pa en sokmotors webbplats under en annan medlemsstats
toppdomin och som gor det mojligt att, efter en sékning pa ordet "Watermaster”, pa sokmotorns
webbplats visa en annons for dess produkter. I augusti 2016 visade en s6kning i Finland pa ordet
"Watermaster” pa webbplatsen www.google.fi som forsta sokresultat en reklamannons fran
Google Adwords for Senwatecs produkter. I anslutning till det ovanndmnda sokresultatet stod
ordet "annons” och sokresultatet avskildes fran de dvriga s6kresultaten med en linje.

Den hénskjutande domstolen har papekat att den reklamléank som erhéllits genom denna s6kning
och den atfoljande texten inte inneholl ndgon uppgift som sarskilt hdanvisade till Finland eller till
Senwatecs geografiska leveransomrade for produkterna. Den hinskjutande domstolen har
emellertid angett att den webbplats for Senwatec som man lédnkades till via reklamlédnken bland
annat inneholl en text pa engelska som angav att Senwatecs produkter anvénds i hela vérlden
samt en virldskarta dédr de linder ddr Senwatec uppger sig bedriva verksamhet var markerade i
morkare farg. Finland ingick inte bland dessa ldnder.

Lannen har hdvdar att Berky under aren 2005-2019 har gjort intrang i Lénnens varumérke genom
att anvdnda sig av naturliga bildlankar, vilka var fritt tillgdngliga pa bilddelningstjénsten
Flickr.com, med hjilp av en sa kallad metatagg (meta tag) som inneholl sokordet "Watermaster”,
vilken var avsedd att gora det mojligt for sokmotorer pa internet att battre identifiera dessa bilder.
Vid en s6kning i Finland pé& ordet "Watermaster” pa webbplatsen www.google.fi visades en lank
till en sida med bilder av Berkys maskiner.

Den hinskjutande domstolen har understrukit att den link som visades som sokresultat inte var
nagon reklamldnk, utan ett sa kallat organiskt sokresultat. Pa bildtexterna i anslutning till
bilderna pa internettjansten flickr.com fanns de engelska namnen pa maskinerna, tillsammans
med deras modellnummer. Berkys logotyp aterfanns dessutom i anslutning till bilderna. I
anslutning till var och en av bilderna fanns ett antal megataggar bestdende av nyckelord pa
engelska och pa andra sprak, dédribland ordet "Watermaster”.
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Enligt Lannen har Berky och Senwatec pa Internet bedrivit marknadsforingsaktiviteter som avser
Finland och som var synliga fér konsumenter eller niringsidkare i denna medlemsstat.
Produkterna fran Senwatec och Berky siljs 6ver hela varlden. Enligt Lannen riktar sig den aktuella
reklamen, eftersom dr avfattad pa engelska, till en internationell publik och till alla linder dar den
ar synlig.

Berky och Senwatec har till sitt forsvar gjort géllande att den hénskjutande domstolen saknar
behorighet med motiveringen att de pastadda intrangen inte har skett i Finland.

De har hdvdat att deras marknadsforingsverksamhet inte avsag Finland, som &r en medlemsstat
dar de inte utbjuder sina varor till forsédljning och dér de inte dr verksamma pa marknaden.
Varken resultatet av en sokning pa webbplatsen www.google.fi eller anvdndningen av en
metatagg med sOkordet "Watermaster” gor det mojligt att faststélla att deras verksamhet avser
Finland. For att faststilla den hénskjutande domstolens behorighet &r det saledes inte av
betydelse huruvida det pastatt olagliga innehallet &r synligt online i Finland, utan snarare
huruvida detta innehall har en relevant koppling till denna medlemsstat.

Av de uppgifter som lamnats av den hinskjutande domstolen framgar att parterna dr oense om
huruvida den karta som finns pa Senwatecs webbplats visar att detta bolags leveransomrade for
sina produkter dr begransat till ett geografiskt omrade dér Finland inte ingér. Enligt Senwatec &r
denna karta en av de omstidndigheter som tyder pa att Finland inte ingdr i den marknad dar
bolaget salufor sina produkter, medan marknaden for Senwatecs produkter, enligt Lénnen, ar
varldsomspénnande och strécker sig utanfor de omraden som omfattas av ndmnda karta.

Den hinskjutande domstolen anser — i samband med provningen av huruvida den domstol vid
vilken talan har vickts pa grund av den ort dar intranget har begatts dr behorig — att det vid
faststdllandet av vilka medlemsstaters territorier dar de konsumenter eller nédringsidkare som den
reklam som visas pa en webbplats dr riktad till bland annat ska beaktas vilka geografiska
leveransomradena som géller for de berérda varorna.

Den hénskjutande domstolen anser emellertid att andra omsténdigheter kan visa sig vara
relevanta for en sddan provning, sasom framgar av generaladvokaten Szpunars forslag till
avgorande i malet AMS Neve m.fl. (C-172/18, EU:C:2019:276), utan att det for den skull klart
framgar vilka dessa andra omstdndigheter skulle kunna vara, eftersom EU-domstolen inte har
uttalat sig i denna fraga.

Den hianskjutande domstolen vill sérskilt fa klarhet i huruvida den, for att faststilla sin behorighet
enligt artikel 125.5 i férordning 2017/1001, bor beakta vilken medlemsstat som avses med den
nationella toppdomén som anviands av webbplatsen for den sokmotor som ger visar den reklam
som utgor det pastadda intranget.

Mot denna bakgrund beslutade Marknadsdomstolen (Finland) att vilandeforklara malet och stélla
foljande tolkningsfragor till EU-domstolen:

"Bolaget A ér etablerat i medlemsstat X, dar det har sitt site, och har anvént i reklamen eller som
nyckelord péa en webbplats ett kinnetecken som é&r identiskt med bolaget B:s EU-varumarke.

ECLI:EU:C:2023:343 5
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1) Kan det i de fall som anges ovan anses att reklamen riktar sig till konsumenter eller
ndringsidkare i medlemsstat Y, dir bolag B har sitt sdte, och ar en domstol for
EU-varumiérken i medlemsstat Y, i enlighet med artikel 125.5 i [férordning 2017/1001],
behorig att prova en talan om intrang i ett EU-varumaérke, for det fall att den reklam som
publiceras pa elektronisk vég eller en annonsors webbplats till vilken denna reklam lénkar,
dtminstone inte uttryckligen anger de geografiska omrdden dédr varorna levereras eller inte
uttryckligen undantar ndgon medlemsstat fran leveransomradet? Gar det i detta sammanhang
att ta hansyn till den typ av varor som reklamen avser eller till den omstindigheten att
handelsomradet for bolaget A:s produkter, sdsom pastatts, dr viarldsomfattande och saledes
omfattar hela Europeiska unionen, inklusive medlemsstat Y?

2) Kan ovannidmnda reklam anses vara riktad till konsumenter eller néringsidkare i medlemsstat
Y, nér reklamen visas pa en soktjansts webbplats som drivs under den nationella toppdoméanen
i medlemsstat Y?

3) Om fraga 1 eller 2 besvaras jakande: Vilka andra omstidndigheter ska i férekommande fall
beaktas vid bedomningen av huruvida reklamen riktar sig till konsumenter eller néringsidkare
i medlemsstat Y?”

Provning av tolkningsfragorna

Den hinskjutande domstolen har stéllt sina tre fragor, vilka ska provas tillsammans, for att fa
klarhet i huruvida artikel 125.5 i féorordning 2017/1001 ska tolkas sa, att en innehavare av ett
EU-varumirke som anser sig ha lidit skada till f6ljd av att tredje man, utan innehavarens
medgivande, har anvdnt ett kinnetecken som é&r identiskt med varumairkesinnehavarens
varumadrke i reklam och i online-forsaljningserbjudanden for varor som ar identiska med eller av
liknande slag som dem for vilka varumairket ar registrerat, kan vicka talan om varumarkesintrang
mot denna tredje man vid en domstol fér EU-varumirken i den medlemsstat diar de konsumenter
och néringsidkare som avses med reklamen eller forséljningserbjudandena befinner sig, &ven om
tredje man inte uttryckligen och entydigt anger den medlemsstaten bland de territorier till vilka
en leverans av de aktuella varorna skulle kunna dga rum.

Det ska erinras om att d&ven om det i artikel 66.1 i forordning nr 1215/2012 uppstills en princip om
att denna forordning, fran och med den 10 januari 2015, ar tillimplig i mal som ror ett
EU-varumairke, sa utesluter artikel 122.2 i férordning 2017/1001, vad giller bland annat talan om
intrang i ett sadant varumarke, tillimpningen av vissa bestimmelser i forordning nr 1215/2012,
sasom bestimmelserna i artiklarna 4 och 6, artikel 7.1, 7.2, 7.3 och 7.5 samt artikel 35 i denna
forordning. Med beaktande av detta undantag foljer det direkt av reglerna i foérordning
nr 2017/1001 att de domstolar fér EU-varumiérken som avses i artikel 123.1 i férordning
nr 2017/1001 ar behoriga att prova en talan om intrang i ett EU-varumarke. Dessa regler utgor
lex specialis 1 forhallande till reglerna i forordning nr 1215/2012 (se, analogt, dom av den
5 september 2019, AMS Neve m.fl, C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 34 och dir angiven
rattspraxis).

En talan om varumarkesintrang som har véackts den 28 januari 2020 omfattas foljaktligen, i den del
den avser ett EU-varumairke, av bestimmelserna om domstols behorighet i férordning 2017/1001.

Enligt artikel 125.1 i férordningen ska kdranden — dé svaranden har sin hemvist i en medlemsstat
— vécka talan vid domstolarna i den medlemsstaten.
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I artikel 125.5 i ndmnda forordning anges emellertid att kidranden "dven” far vicka talan vid
domstol i den medlemsstat i vilken intrang redan forekommer eller i vilken det finns risk for
intrang”.

I artikel 126.1 i forordning 2017/1001 preciseras att ndr talan vicks vid en domstol for
EU-varumirken pa grundval av artikel 125.1 i samma forordning, dr den behdrig att prova
intrang som redan forekommer, eller som det finns risk for, inom en medlemsstats territorium. I
punkt 2 i samma artikel anges att nér talan véicks vid en sdadan domstol pa grundval av artikel 125.5
i forordningen, far den endast prova handlingar som begatts, eller som det finns risk for, i den
medlemsstat dar denna domstol ar beldgen.

Av denna atskillnad foljer att kdranden, beroende pa om vederborande véljer att vicka talan om
varumadrkesintrang vid domstolen for EU-varumérken dér svaranden har hemvist eller dar det
finns risk for intrang, bestimmer omfattningen av den territoriella behorigheten for den domstol
vid vilken talan har vickts. Om en intrangstalan vicks med stod av artikel 125.1 i férordning
2017/1001, sa avser talan ndmligen potentiellt det intrdng som begatts inom hela unionen; om
intrangstalan ddremot viacks med stod av artikel 125.5 i samma forordning, sa avser talan endast
det intrang som har forekommit eller riskerar att forekomma i en enda medlemsstat, ndmligen i
den medlemsstat dar domstolen ar belagen (se, analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve
m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 40).

Den mojlighet som kéranden ges att vélja den ena eller den andra rittsliga grunden, och som
framgar av att ordet "dven” anvénds i artikel 125.5 i férordning nr 2017/1001, kan inte forstas pa
sa satt att kdranden, med avseende pa samma varumarkesintrang, far kumulera rattsliga atgarder
som vidtas med stod av artikel 125.1 och 125.5 i samma forordning. Denna mojlighet ger endast
uttryck for faktumet att den behoriga domstol som anges i punkt 5 i artikel 125 ar alternativ i
forhallande till de behoériga domstolar som anges i de andra punkterna i samma artikel (se,
analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 41).

Genom att pa detta sitt erbjuda en alternativ behorig domstol, och genom att i artikel 126.2 i
forordning 2017/1001 begrénsa den territoriella behoérigheten for den domstolen, mojliggor
unionslagstiftaren for EU-varumirkesinnehavaren att, om denne sa dnskar, vidta riktade rattsliga
atgdrder dar varje sddan atgird avser varumarkesintrang i en enda medlemsstat (se, analogt, dom
av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 42).

Med forbehall for den provning som det ankommer pa den hinskjutande domstolen att gora
framgar det av handlingarna i malet att de intrang som innehavaren av EU-varumirket gor
gillande bestar i att reklaminnehéll avseende innehavarens konkurrenters varor visas online med
hjélp av betallinkar och naturliga lankar som startar fran ett kinnetecken som é&r identiskt med
detta varumadrke. Detta pastaende om intrang giller dock endast i den man som denna visning ar
riktad mot konsumenter eller naringsidkare i Finland.

For att avgora huruvida denna online-visning verkligen var riktad till konsumenter eller
nédringsidkare i Finland, vill den hénskjutande domstolen sdrskilt fa klarhet i huruvida de berérda
varornas art, omfattningen av den relevanta marknaden och den omstdndigheten att denna
visning gjordes pa en sokmotors webbplats som ligger under den nationella toppdoménen i den
medlemsstaten kan anses vara relevanta omstédndigheter vid provningen av huruvida den
hanskjutande domstolen har internationell behorighet enligt artikel 125.5 i fé6rordning 2017/1001
och, i forekommande fall, huruvida andra omstdndigheter ska beaktas i detta avseende.
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Trots att omstdndigheterna kring de intrdng som har gjorts gillande mot vart och ett av
svarandebolagen i det nationella malet, vilka ingar i samma koncern, &r olika, behandlas dessa
pastadda intrang i ett och samma domstolsforfarande vid den hinskjutande domstolen.

Det ska saledes faststillas huruvida de intrang som har gjorts gillande mot dessa bada bolag gor
det mojligt att i vart och ett av de tva fallen faststilla en tillrdcklig anknytning till den
medlemsstat i vilken talan om intrang har vackts enligt artikel 125.5 i férordning 2017/1001.

Det ska dessutom erinras om att provningen av huruvida den domstol vid vilken en talan om
intrang har vickts dr behorig inte dr att likstédlla med en prévning i sak av denna talan (se,
analogt, dom av den 16 juni 2016, Universal Music International Holding, C-12/15,
EU:C:2016:449, punkt 44 och dar angiven rattspraxis).

Det vore orimligt att krdva att den domstol vid vilken en talan om intrang har véckts, vid
provningen av fragan huruvida den har internationell behorighet enligt artikel 125.5 i férordning
2017/1001, ska gora en fordjupad prévning av dessa komplicerade faktiska och rittsliga
omstédndigheter.

Omstidndigheter som ger anledning att rimligen anta att intrang kan ha begatts eller kan komma
att begds i en medlemsstat ar séledes tillrackliga for att domstolen for EU-varumaérken i denna
medlemsstat ska vara behorig enligt artikel 125.5 i férordning 2017/1001.

Det ska i detta sammanhang papekas att enligt domstolens praxis avser kriteriet for domstols
behorighet, sdsom det i artikel 125.5 i ovanndmnda férordning uttrycks med orden ”i den
medlemsstat i vilken intrang redan forekommer eller i vilken det finns risk for intrang”, en aktiv
handling av den som pastas ha gjort sig skyldig till varumérkesintrdng (se, analogt, dom av den
5 september 2019, AMS Neve m.fl, C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 44 och dir angiven
rattspraxis).

Vad sirskilt géller skyldigheten for en domstol for EU-varumiérken att — vid provningen av
huruvida den dr behorig att prova ett méal om intrang i den medlemsstat dir den domstolen ar
beldgen enligt ndmnda artikel 125.5 — forsékra sig om att de handlingar som lédggs svaranden till
last har begatts i den medlemsstaten, har EU-domstolen slagit fast att nédr sadana atgérder bestar
i reklam och forsdljningserbjudanden som publicerats i elektronisk form utan
EU-varumarkesinnehavarens medgivande betrdffande varor som forsetts med ett kidnnetecken
som &r identiskt med eller liknar EU-varumarket, sa ska det anses att dessa atgérder har dgt rum
pa det territorium dér de konsumenter eller néringsidkare som ar malet for denna reklam och
dessa forséljningserbjudanden befinner sig (se, analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve
m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkterna 46 och 47 och dér angiven réttspraxis).

Nér visning av innehdll online, om &n endast potentiellt, riktar sig till konsumenter eller
nédringsidkare i en medlemsstat, med beaktande av att preciseringar av de geografiska omréadena
for leverans av de aktuella varorna utgor ett indicium av sérskild betydelse f6r denna bedémning
(se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474,
punkt 65), har innehavaren av ett EU-varumérke mojlighet att i denna medlemsstat, med stod av
artikel 125.5 i forordning 2017/1001, vdcka talan om faststillelse av intrang i varumaérket i den
medlemsstaten. Domstolarna fér EU-varumérken i den medlemsstat ddr de konsumenter eller
ndringsidkare har hemvist som reklamen och dylika forséljningserbjudanden riktar sig till ar
namligen sérskilt lampade att prova fragan huruvida det ar fraga om varumairkesintrang (se,
analogt, dom av den 5 september 2019, AMS Neve m.fl., C-172/18, EU:C:2019:674, punkt 57).
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I forevarande fall konstaterar domstolen, med forbehéll for de kontroller som det ankommer pé
den hinskjutande domstolen att gora, att de geografiska leveransomradena for de berdrda
varorna inte anges i den reklamannons som avses i punkt 12 i forevarande dom. Dessutom kan
den karta som finns pa Senwatecs webbplats, vilken enligt Lannen visar pa den totala geografiska
dimensionen av detta foretags marknad, inte i sig styrka att det foreligger en anknytning till
Finland, eftersom det sammanhang i vilket kartan ingar inte gor det majligt att dra slutsatsen att
Senwatec i sin verksambhet riktar sig till den finldndska marknaden.

I avsaknad av precisa uppgifter om de geografiska omréaden till vilka de aktuella varorna levereras,
ska anknytningen till den berérda medlemsstaten, i forevarande fall Finland, faststéllas med
hiansyn till andra omstédndigheter for att kiranden med stod av artikel 125.5 i forordning
2017/1001 ska kunna vécka talan om varumaérkesintrang vid en domstol i den medlemsstaten.

Sasom det har erinrats om i punkt 25 ovan utgdr bestimmelserna i férordning 2017/1001, i
mal om intrang i EU-varumairken, visserligen lex specialis i forhallande till bestimmelserna i
forordning nr 1215/2012. Detta far emellertid inte till f6ljd att forordning nr 1215/2012 férlorar
sin relevans nér det giller att klargora och tolka begrepp som ar analoga med dem som den
anviander och som, eftersom de omndmns i férordning 2017/1001, dr nodvandiga for att tolka
sistndmnda foérordning.

Vad giller tolkningen av artikel 17.1 c i férordning nr 1215/2012 har domstolen slagit fast att det
finns flera omstandigheter som gor det majligt att anse att en ndringsidkare riktar sin verksamhet
till den medlemsstat ddar konsumenten har sin hemvist, exempelvis att verksamheten ar
internationell till sin art, att ett annat sprak eller en annan valuta anvinds dn det sprak eller den
valuta som vanligen anvinds i den medlemsstat dar ndringsidkaren é&r etablerad, att
telefonnummer anges med landsnummer, att utgifter laggs ned pa en sokoptimeringstjanst pa
internet, for att gora det lattare fér konsumenter med hemvist i andra medlemsstater att finna
ndringsidkarens eller formedlarens webbplats, att en annan toppdomén anvinds én den som
avser den medlemsstat dar nédringsidkaren ér etablerad och att det nimns att naringsidkaren har
en internationell kundkrets bestdende av kunder med hemvist i olika medlemsstater (se, analogt,
dom av den 7 december 2010, Pammer och Hotel Alpenhof, C-585/08 och C-144/09,
EU:C:2010:740, punkt 93).

Ovanndmnda upprakning innehaller, utan att vara uttmmande, uppgifter som kan vara relevanta
for tillampningen av artikel 125.5 i forordning 2017/1001. I férevarande fall dr det relevant att
reklam och forséljningserbjudanden gors tillgingliga pa en webbplats under en annan
toppdomin én den i den medlemsstat dér naringsidkaren &r etablerad.

Dock ska det preciseras att enbart det forhallandet att en webbplats &r tillgdnglig pa det
territorium for vilket varumarket har registrerats inte racker for att forsiljningserbjudanden som
gors pa webbplatsen ska anses riktade till konsumenter pa detta territorium (dom av den
12 juli 2011, L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 64 och dir angiven réttspraxis).

Det foljer av ovanstaende Overviganden att det utgor ett sadant aktivt handlande att ett foretag
betalar en operator som driver en sokmotors webbplats under en nationell toppdomén i en
annan medlemsstat &n den dir foretaget dr etablerat, for att, till allménheten i denna
medlemsstat, visa en lank till féretagets webbplats, vilket gor det mojligt for en specifik mélgrupp
att fa tillgang till utbudet av dess varor.
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En sddan betallink utgor foljaktligen en tillracklig anknytning, i den mening som avses i
artikel 125.5 i férordning 2017/1001, till den medlemsstat till vars allmdnhet denna atgéard é&r
riktad.

Niar det giller anvidndningen av det kdnnetecken som registrerats som varuméirke som en
metatagg pa en bilddelningstjanst online som ligger under en generisk toppdomain skiljer sig
denna anviandning fran en betalldnk vid bedomningen av villkoret att det maste foreligga en aktiv
handling avseende den medlemsstat dér varumirkesintrang har férekommit eller i vilken det finns
risk for intrang. I ett sddant fall med naturlig lankning forefaller detta villkor ndmligen inte kunna
vara uppfyllt, dels eftersom en webbplats under en generisk toppdomén inte riktar sig till
allménheten i nagon specifik medlemsstat, dels eftersom en metatagg endast dr avsedd att gora
det mojligt for sokmotorer att battre identifiera de bilder som finns pa webbplatsen och
darigenom oka deras tillgdnglighet.

Under dessa omstdndigheter kan den hédnskjutande domstolen inte forklara sig behorig med stod
av artikel 125.5 i forordning 2017/1001, savida det inte foreligger andra uppgifter som kan styrka
att en sadan naturlig lankning ar riktad till allménheten i Finland.

Vad giller de aktuella varornas art och omfattningen av den geografiska marknaden ankommer
det p&d den domstol vid vilken en talan om varumaérkesintrang har vickts att i varje enskilt fall
bedéma i vilken utstrackning dessa omstidndigheter dr relevanta for slutsatsen att en lankning
som dr tillgdnglig pa det territorium for vilket varumirket har registrerats dar riktad till
konsumenter pa detta territorium (se, for ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2011,
L'Oréal m.fl., C-324/09, EU:C:2011:474, punkt 61).

Mot bakgrund av allt detta ska de stdllda fragorna besvaras enligt foljande. Artikel 125.5 i
forordning 2017/1001 ska tolkas s, att en innehavare av ett EU-varumérke som anser sig ha lidit
skada till foljd av att tredje man, utan innehavarens medgivande, har anvint ett kinnetecken som
ar  identiskt med  varumirkesinnehavarens  varumérke i  reklam och i
online-forsiljningserbjudanden fér varor som é&r identiska med eller av liknande slag som dem
for vilka varumaérket &r registrerat, kan véicka talan om intrang mot denna tredje man vid en
domstol for EU-varumaérken i den medlemsstat dar de konsumenter och néringsidkare som avses
med reklamen eller forsiljningserbjudandena befinner sig, &ven om tredje man inte uttryckligen
och entydigt anger den medlemsstaten bland de territorier till vilka en leverans av de aktuella
varorna skulle kunna dga rum, om samma tredje man har anvént sig av detta kdnnetecken som
startpunkt for en betallink pa webbplatsen for en sokmotor som anvinder sig av den nationella
toppdoménen i denna medlemsstat. S& kan didremot inte anses vara fallet av den enda
anledningen att berord tredje man har gjort en naturlig lankning fran bilder pa sina varor pa en
bilddelningstjanst online som ligger under en generisk toppdomédn genom att anvdnda
metataggar i vilka det aktuella varumirket anvdnds som sékord.

Rittegangskostnader

Eftersom forfarandet i forhéllande till parterna i det nationella malet utgor ett led i beredningen av
samma mal, ankommer det pa den héinskjutande domstolen att besluta om
rattegdngskostnaderna. De kostnader for att avge yttrande till domstolen som andra d4n ndmnda
parter har haft &r inte erséttningsgilla.
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Mot denna bakgrund beslutar domstolen (femte avdelningen) foljande:

Artikel 124.5 i Europaparlamentets och radets forordning (EU) 2017/1001 av den
14 juni 2017 om EU-varumirken

ska tolkas pa foljande sitt:

En innehavare av ett EU-varumirke som anser sig ha lidit skada till f6ljd av att tredje man,
utan innehavarens medgivande, har anvint ett kidnnetecken som ér identiskt med
varumirkesinnehavarens varumirke i reklam och i online-forsiljningserbjudanden for
varor som dr identiska med eller av liknande slag som dem for vilka varumairket ar
registrerat, kan vicka talan om intrang mot denna tredje man vid en domstol for
EU-varumirken i den medlemsstat dir de konsumenter och niringsidkare som avses med
reklamen eller forsiljningserbjudandena befinner sig, dven om tredje man inte uttryckligen
och entydigt anger den medlemsstaten bland de territorier till vilka en leverans av de
aktuella varorna skulle kunna dga rum, om samma tredje man har anvint sig av detta
kinnetecken som startpunkt for en betallink pa webbplatsen for en sokmotor som
anvinder sig av den nationella toppdominen i denna medlemsstat. Sa kan ddremot inte
anses vara fallet av den enda anledningen att berord tredje man har gjort en naturlig
linkning fran bilder pa sina varor pa en bilddelningstjinst online som ligger under en
generisk toppdomin genom att anvinda metataggar i vilka det aktuella varumirket
anviands som sokord.

Underskrifter
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