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W Zbior Orzeczen

WYROK TRYBUNALU (piata izba)

z dnia 27 kwietnia 2023 r.*

Odestanie prejudycjalne — Znak towarowy Unii Europejskiej — Rozporzadzenie

(UE) 2017/1001 — Artykul 125 ust. 5 — Jurysdykcja miedzynarodowa — Powdédztwo

o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego — Jurysdykcja sadow panstwa

czlonkowskiego, w ktérym mialo miejsce naruszenie lub wystapita grozba naruszenia —

Reklama wyswietlana przez wyszukiwarke internetowa wykorzystujaca krajowa nazwe domeny
najwyzszego poziomu — Reklama, ktéra nie okresla geograficznego obszaru dostaw —
Okolicznosci, jakie nalezy uwzglednié
W sprawie C-104/22
majacej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie
prejudycjalnym, zlozony przez markkinaoikeus (sad wlasciwy w sprawach znakéw towarowych,
Finlandia) postanowieniem z dnia 14 lutego 2022 r., ktére wplynelo do Trybunalu w dniu
15 lutego 2022 r., w postepowaniu:
Lannen MCE Oy
przeciwko
Berky GmbH,
Senwatec GmbH & Co. KG,
TRYBUNAL (piata izba),

w skltadzie: E. Regan, prezes izby, D. Gratsias, M. Ilesi¢ (sprawozdawca), L. Jarukaitis i Z. Csehi,
sedziowie,

rzecznik generalny: M. Campos Sanchez-Bordona,
sekretarz: A. Calot Escobar,

uwzgledniajac pisemny etap postepowania,
rozwazywszy uwagi, ktére przedstawili:

— wimieniu Lannen MCE Oy — E. Hodge i K. Tommila, asianajajat,

* Jezyk postepowania: firiski.
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— w imieniu Berky GmbH i Senwatec GmbH & Co. KG - P. Eskola, asianajaja,

— w imieniu Komisji Europejskiej — P. Némeckovd, S. Noé, ]J. Ringborg i J. Samnadda,
w charakterze pelnomocnikéw,

podjawszy, po wystuchaniu rzecznika generalnego, decyzje o rozstrzygnieciu sprawy bez opinii,

wydaje nastepujacy

Wyrok

Whniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wyktadni art. 125 ust. 5
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r.
w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).

Whiosek ten zostal zlozony w ramach sporu pomiedzy spétka Liannen MCE Oy (zwana dalej
»spotka Lannen”) a spétkami Berky GmbH i Senwatec GmbH & Co. KG, nalezacymi do tej samej
grupy przedsiebiorstw, w przedmiocie podnoszonego naruszenia znaku towarowego Unii
Europejskiej WATERMASTER, ktérego wtascicielem jest spétka Lannen.

Ramy prawne

Rozporzgdzenie 2017/1001

Artykul 122 rozporzadzenia 2017/1001, zatytulowany ,Stosowanie przepiséw prawa Unii
w sprawie jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczen sadowych w sprawach cywilnych
i handlowych”, stanowi w ust. 2:

»W przypadku postepowan w odniesieniu do powddztw i roszczen okreslonych w art. 124:

a) art. 4, art. 6, art. 7 pkt 1, 2, 3 i 5 oraz art. 35 rozporzadzenia [Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 grudnia 2012 r.] (UE) nr 1215/2012 [w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczen
sadowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. 2012, L 351,
s. 1)] nie stosuje sig;

[...]".

Artykut 123 rozporzadzenia 2017/1001, zatytulowany ,Sady [orzekajace] w sprawach unijnych
znakéw towarowych”, stanowi w ust. 1:

»Panstwa czltonkowskie wyznaczaja na swoich terytoriach mozliwie jak najmniejsza liczbe krajowych
sadéw i trybunaléw dzialajacych jako sady pierwszej i drugiej instancji, ktére pelnia funkcje
powierzone im na mocy niniejszego rozporzadzenia”.
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Artykut 124 wskazanego rozporzadzenia, zatytulowany ,Jurysdykcja w sprawach naruszenia
i waznosci”, stanowi:

»oady [orzekajace] w sprawach unijnych znakéw towarowych maja wylaczna wlasciwos¢:

a) w przypadku wszystkich powddztw, ktérych przedmiotem jest naruszenie, oraz — jezeli
zezwala na to ustawodawstwo krajowe — w przypadku powddztw dotyczacych zagrozenia
naruszenia, odnoszacych sie do unijnego znaku towarowego;

b) w przypadku powddztw o stwierdzenie braku naruszenia, jezeli zezwala na to ustawodawstwo
krajowe;

c) w przypadku wszystkich powédztw wnoszonych w wyniku czynnosci okre$lonych w art. 11
ust. 2;

d) w roszczeniach wzajemnych o stwierdzenie wygasniecia lub uniewaznienie unijnego znaku
towarowego na podstawie art. 128”.

Artykut 125 rozporzadzenia 2017/1001, zatytutowany ,,Jurysdykcja miedzynarodowa”, stanowi:

»1. Z zastrzezeniem przepisOw niniejszego rozporzadzenia, jak réwniez wszelkich przepiséw
rozporzadzenia (UE) nr 1215/2012 majacych zastosowanie na mocy art. 122, postepowania
w odniesieniu do powo6dztw i roszczen okreslonych w art. 124 tocza sie przed sadami tego panistwa
czlonkowskiego, w ktérym pozwany ma miejsce zamieszkania/siedzibe, lub jezeli nie ma on
miejsca zamieszkania/siedziby w zadnym z panstw czlonkowskich, w tym, w ktérym ma
przedsiebiorstwo.

[...]

5. Postepowania w odniesieniu do powddztw i roszczen okreslonych w art. 124, z wyjatkiem
powddztw o stwierdzenie braku naruszenia unijnego znaku towarowego, moga réwniez toczy¢
sie przed sadami panstwa czlonkowskiego, w ktérym mialo miejsce naruszenie lub wystapita
grozba naruszenia lub w ktérym zostala dokonana czynnos¢, o ktérej mowa w art. 11 ust. 2”.

Artykul 126 tego rozporzadzenia, zatytutowany ,,Zakres jurysdykcji”, stanowi:

»1. Sad [wlasciwy] w sprawach unijnych znakéw towarowych, ktérego wlasciwosé wynika
z art. 125 ust. 1-4, ma wlasciwo$¢ w sprawach, ktérych przedmiotem sa:

a) czynno$ci naruszenia lub grozba naruszenia na terytorium ktéregokolwiek z panstw
czlonkowskich;

b) czynnosci, o ktérych mowa w art. 11 ust. 2, dokonane na terytorium ktéregokolwiek z panstw
czlonkowskich.

2. Sad [wlasciwy] w sprawach unijnych znakéw towarowych, ktérego wlasciwos¢ wynika
z art. 125 ust. 5, ma wlasciwo$¢ wylacznie w sprawach, ktérych przedmiotem sa czynnosci
dokonane lub grozba ich dokonania na terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym ten sad
ma swoja siedzibe”.
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Rozporzadzenie nr 1215/2012
Artykut 17 ust. 1 rozporzadzenia nr 1215/2012 stanowi:

»Jezeli przedmiotem postgpowania jest umowa lub roszczenia z umowy, ktéra zawarla osoba,
konsument, w celu, ktéry nie moze by¢ uwazany za dziatalno$¢ zawodowa lub gospodarcza tej
osoby, jurysdykcje okresla sie na podstawie niniejszej sekcji, nie naruszajac przepiséw art. 6
iart. 7 pkt 5:

[...]

c) we wszystkich innych przypadkach — gdy druga strona umowy w panstwie cztonkowskim, na
terytorium ktérego konsument ma miejsce zamieszkania, prowadzi dziatalno$¢ zawodowa lub
gospodarcza lub taka dzialalnoscia w jakikolwiek sposéb kieruje do tego panstwa
czlonkowskiego lub do kilku panstw wlacznie z tym panstwem czlonkowskim, a umowa
wchodzi w zakres tej dziatalnosci”.

Artykut 66 ust. 1 tego rozporzadzenia stanowi:

»Przepisy niniejszego rozporzadzenia maja zastosowanie wylacznie do postepowan sadowych
wszczetych, do formalnie sporzadzonych lub zarejestrowanych dokumentéw urzedowych oraz do
ugo6d sadowych zatwierdzonych lub zawartych w dniu 10 stycznia 2015 r. lub po tej dacie”.

Postepowanie gléwne i pytania prejudycjalne

Spotka Lénnen, majaca siedzibe w Finlandii, produkuje miedzy innymi poglebiarki, ktére
sprzedaje pod unijnym znakiem towarowym WATERMASTER, zarejestrowanym w dniu 12 lipca
2004 r. pod numerem 003185758.

W dniu 28 stycznia 2020 r. spétka ta wniosta do markkinaoikeus (sadu wlasciwego w sprawach
znakéw towarowych, Finlandia) powédztwo o stwierdzenie naruszenia przeciwko dwém
spotkom, Berky i Senwatec, — majacym siedzibe w Niemczech i nalezacym do tej samej grupy
przedsiebiorstw.

Spotka Lannen podnosi, ze spotka Senwatec dopuscita sie¢ w Finlandii naruszenia polegajacego na
wykorzystaniu odplatnego odestania w wyszukiwarce internetowej operujacej pod domena
krajowa najwyzszego poziomu dla tego panstwa cztonkowskiego, ktére umozliwialo wyswietlenie
w witrynie internetowej tej wyszukiwarki, po wyszukaniu terminu , Watermaster”, reklamy swych
produktéw. I tak w sierpniu 2016 r. po wyszukaniu w Finlandii hasta ,,Watermaster” w witrynie
www.google.fi jako pierwszy wynik wyswietlalo sie ogloszenie reklamowe Google Adwords
dotyczace produktéw spoétki Senwatec, oddzielone linia od innych wynikéw wyszukiwania
i zawierajace stowo ,reklama”.

Sad odsylajacy zwraca uwage, ze link reklamowy wyswietlany jako wynik wyszukiwania
i powiazany z nim tekst nie zawieraly zadnych szczegélnych odniesien do Finlandii ani do
geograficznego obszaru dostaw produktéow spétki Senwatec. Sad ten wskazuje jednak, ze strona
internetowa sp6tki Senwatec, do ktérej prowadzit ten link reklamowy, zawierata miedzy innymi
tekst w jezyku angielskim wskazujacy, ze produkty spétki Senwatec sa uzywane na calym $wiecie,
oraz mape $wiata, na ciemniejszym kolorem wyrézniono kraje, w ktérych spétka Senwatec
deklarowata prowadzenie dziatalnosci. Finlandia nie nalezata do tych krajéw.
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Spoélka Lannen zarzuca spoélce Berky naruszenie jej znaku towarowego poprzez wykorzystywanie
w latach 2005-2019 naturalnego odestania do ogdlnie dostepnych w witrynie internetowej
stuzacej do udostepniania fotografii Flickr.com zdje¢ maszyn tej spolki za pomoca metatagu
(meta tag) zawierajacego stowo kluczowe , Watermaster”, ktére mialo umozliwi¢ wyszukiwarkom
internetowym sprawniejsza identyfikacje tych zdje¢. I tak po wyszukaniu na terenie Finlandii hasta
»Watermaster” w witrynie internetowej www.google.fi, ukazywal si¢ link do strony
przedstawiajacej zdjecia maszyn Berky.

Sad odsylajacy podkresla, ze link wyswietlany jako wynik wyszukiwania nie byt linkiem
reklamowym, ale tzw. ,organicznym” wynikiem wyszukiwania. W podpisach zdje¢ znajdujacych
sie w serwisie internetowym Flickr.com byly podane w jezyku angielskim nazwy maszyn oraz
numery modeli. W powiazaniu ze zdjeciami pojawialo si¢ réwniez logo spé6tki Berky. Kazdemu
zdjeciu towarzyszyto kilka metatagéw odpowiadajacych stowom kluczowym w jezyku angielskim
i w innych jezykach, w szczegé6lnosci hastu ,, Watermaster”.

Zdaniem spdtki Lannen spélki Berky i Senwatec prowadzily w Internecie dzialalno$¢ w zakresie
reklamy handlowej, ktéra odnosita si¢ do terytorium Republiki Finlandii i ktéra byla widoczna
dla konsumentéw i przedsiebiorcéw w tym panstwie czlonkowskim. Produkty tych spétek sa
sprzedawane na calym $wiecie. Wedlug spo6tki Lannen sporna reklama, zredagowana w jezyku
angielskim, jest przeznaczona dla miedzynarodowego kregu odbiorcéw i jest skierowana do
wszystkich panstw, w ktdérych jest ona widoczna.

W odpowiedzi na pozew sp6iki Berky i Senwatec kwestionuja jurysdykcje sadu odsylajacego na tej
podstawie, Ze zarzucane naruszenia nie zostaly popetnione w Finlandii.

Twierdza one, ze nie kierowaly swych dziatan marketingowych do Finlandii, w ktérym to panstwie
czlonkowskim nie oferuja swych produktéw do sprzedazy, i na rynku ktérego nie sa obecne. Ani
wynik wyszukiwania w witrynie internetowej www.google.fi, ani uzywanie metatagu
zawierajacego stowo kluczowe ,Watermaster” nie pozwalaja na wykazanie, ze ich dzialalnos¢
byla skierowana do Finlandii. Tak wiec w celu ustalenia jurysdykcji sadu odsylajacego nie ma
znaczenia, czy rzekomo niezgodna z prawem tre$¢ internetowa byla widoczna w Finlandii, ale
raczej to, czy taka tres¢ wykazuje istotny zwigzek z tym panstwem czltonkowskim.

Sad odsytajacy wskazuje, ze strony nie zgadzaja si¢ co do tego, czy mapa zamieszczona na stronie
internetowej spo6tki Senwatec dowodzi, ze obszar dostaw produktow tej spo6iki jest ograniczony do
obszaru geograficznego, z ktérego Finlandia najwyrazniej zostala wykluczona. Zdaniem spotki
Senwatec owa mapa jest jednym z elementéw wskazujacych na to, ze Finlandia nie jest czescia
rynku, na ktérym sprzedaje ona swoje produkty, podczas gdy wedlug spoétki Lénnen rynek
produktéw spétki Senwatec ma charakter ogdlno$wiatowy i wykracza poza obszary objete
rzeczong mapa.

Sad odsytajacy uwaza, ze w ramach badania jurysdykcji sadu, do ktérego wniesiono powéddztwo ze
wzgledu na miejsce, w ktérym mialo miejsce naruszenie, w celu okreslenia terytoriéow panstw
czlonkowskich, na ktérych znajduja sie konsumenci lub profesjonalisci, do ktérych skierowane sa
reklamy wyswietlane na stronie internetowej, nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci geograficzne
obszary dostaw danych produktéw.

ECLI:EU:C:2023:343 5
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Sad ten uwaza jednak, ze dla przeprowadzenia takiego badania istotne moga okaza¢ sie inne
elementy, co wynika z opinii rzecznika generalnego M. Szpunara w sprawie AMS Neve i in.
(C-172/18, EU:C:2019:276), przy czym nie jest jasne, jakie moga by¢ te inne elementy, poniewaz
Trybunal nie wypowiedzial sie w tej kwestii.

Sad odsylajacy zastanawia sie w szczego6lnosci, czy w celu ustalenia swojej jurysdykcji na podstawie
art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001 mozna wzig¢ pod uwage panstwo cztonkowskie domeny
krajowej najwyzszego poziomu, w ramach ktérej dziata witryna internetowa wyszukiwarki
umozliwiajaca dostep do reklam stanowigcych zarzucane naruszenia.

W tych okoliczno$ciach markkinaoikeus (sad wlasciwy w sprawach znakéw towarowych,
Finlandia) postanowil zawiesi¢ postepowanie i zwrdci¢ sie do Trybunalu z nastepujacymi
pytaniami prejudycjalnymi:

»Przedsiebiorstwo A prowadzi dzialalno$¢ w panstwie czlonkowskim X, w ktérym ma swoja
siedzibe, i uzywalo na stronie internetowej w reklamie lub jako slowo kluczowe oznaczenie
identyczne z unijnym znakiem towarowym przedsigbiorstwa B.

1) Czy we wskazanym powyzej przypadku mozna przyjaé, ze reklama jest skierowana do
konsumentéw lub  przedsiebiorcéow w panstwie czlonkowskim Y, w ktérym
przedsiebiorstwo B ma siedzibe, a sad wlasciwy w sprawach unijnych znakéw towarowych
w panstwie Y ma jurysdykcje na podstawie art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001 do
rozpoznania powddztwa o stwierdzenie naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego,
jezeli w reklamie opublikowanej droga elektroniczna lub w witrynie reklamodawcy
podlinkowanej do tej reklamy geograficzny obszar dostaw towaréw nie jest co najmniej
wyraznie okres$lony lub zadne panstwo cztonkowskie nie jest wyraznie wylaczone z obszaru
dostaw? Czy mozna przy tej okazji uwzglednic rodzaj towaréw, do ktérych odnosi sie reklama,
oraz okoliczno$¢, ze obszar rynku dla produktéw przedsiebiorstwa A jest — jak sie przyjmuje —
ogbélnoswiatowy, a zatem obejmuje cale terytorium Unii Europejskiej, w tym panstwo
cztonkowskie Y?

2) Czy mozna przyjaé, ze wyzej wymieniona reklama jest skierowana do konsumentéw lub
przedsiebiorcéw w panstwie czlonkowskim Y, jezeli reklama jest wy$wietlana w witrynie
internetowej wyszukiwarki operujacej pod domeng krajowa najwyzszego poziomu panstwa
czlonkowskiego Y?

3) W razie odpowiedzi twierdzacej na pytanie pierwsze lub drugie: jakie inne okoliczno$ci nalezy
ewentualnie uwzgledni¢ przy ustalaniu, czy reklama jest skierowana do konsumentéw lub
przedsiebiorcéw w panstwie cztonkowskim Y?”.

W przedmiocie pytan prejudycjalnych

Poprzez trzy pytania, ktére nalezy przeanalizowa¢ lacznie, sad odsylajacy dazy w istocie do
ustalenia, czy art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowac¢ w ten sposdb, ze
wlasciciel unijnego znaku towarowego, ktéry uwaza si¢ za poszkodowanego wskutek uzywania
przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w reklamach i ofertach
sprzedazy online, w odniesieniu do towaréw identycznych z tymi, dla ktérych wspomniany znak
towarowy zostal zarejestrowany, lub do nich podobnych, moze wnies¢ powddztwo
o stwierdzenie naruszenia znaku towarowego przeciwko tej osobie trzeciej do sadu wlasciwego
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w sprawach unijnych znakéw towarowych panstwa cztonkowskiego, na ktérego terytorium
znajduja sie konsumenci i profesjonalisci bedacy adresatami tych reklam lub ofert sprzedazy, bez
wzgledu na fakt, ze wspomniana osoba trzecia nie wymienia tego panstwa czlonkowskiego
w sposéb wyrazny i jednoznaczny wsrdd terytoriow, na ktére moze byc skierowana dostawa
danych produktéw.

Nalezy przypomnie¢, ze — niezaleznie od przewidzianej w art. 66 ust. 1 rozporzadzenia
nr 1215/2012 zasady stosowania tego rozporzadzenia od dnia 10 stycznia 2015 r. do powddztw
dotyczacych unijnych znakéw towarowych — art. 122 ust. 2 rozporzadzenia 2017/1001 wylacza
stosowanie niektorych przepiséw rozporzadzenia nr 1215/2012, takich jak unormowania zawarte
w art. 4, 6, art. 7 ust. 1, 2, 31 5 oraz art. 35 tego rozporzadzenia, w szczegdlnosci w odniesieniu do
powddztw o stwierdzenie naruszenia takiego znaku towarowego. Ze wzgledu na to wylaczenie
przewidziana w art. 123 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 jurysdykcja sadéw wlasciwych
w sprawach unijnych znakéw towarowych w zakresie rozpoznawania powddztw o stwierdzenie
naruszenia  znaku  towarowego wynika z  przepisow  wprost  przewidzianych
w rozporzadzeniu 2017/1001, ktére maja charakter lex specialis w stosunku do przepiséw
zawartych w rozporzadzeniu nr 1215/2012 (zob. analogicznie wyrok z dnia 5 wrzeénia 2019 r.,
AMS Neve i in., C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 34 i przytoczone tam orzecznictwo).

W konsekwencji powddztwo o stwierdzenie naruszenia wniesione w dniu 28 stycznia 2020 r.
podlega — w zakresie, w jakim dotyczy ono unijnego znaku towarowego — zasadom jurysdykcji
ustanowionym w rozporzadzeniu 2017/1001.

Na gruncie art. 125 ust. 1 tego rozporzadzenia, w przypadku gdy pozwany ma swoje miejsce
zamieszkania/siedzibe w panstwie czlonkowskim, powéd wnosi powddztwo do sadu tego
panstwa.

Jednakze art. 125 ust. 5 tego rozporzadzenia stanowi, ze powdd moze wnie$¢ powddztwo
»rowniez” do sadu panstwa czlonkowskiego, ,w ktérym mialo miejsce naruszenie lub wystapita
grozba naruszenia”.

W art. 126 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001 uscislono, ze gdy do sadu wlasciwego w sprawach
unijnych znakéw towarowych zwrécono sie na podstawie art. 125 ust. 1 tego rozporzadzenia,
posiada on jurysdykcje w sprawach, ktérych przedmiotem sa czynnosci naruszenia lub grozba
jego popelnienia na terytorium ktéregokolwiek z panstw cztonkowskich, a w ust. 2 — ze jezeli do
sadu zwrocono sie na podstawie art. 125 ust. 5 tego rozporzadzenia, moze on orzeka¢ wylacznie
w sprawach, ktorych przedmiotem sg czynnosci dokonane lub grozba ich dokonania na
terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym ten sad ma siedzibe.

Z powyzszego rozroznienia wynika, ze powdd, w zaleznosci od tego, czy decyduje sie na wniesienie
powoddztwa o stwierdzenie naruszenia do sadu wlasciwego w sprawach unijnych znakéw
towarowych miejsca zamieszkania/siedziby pozwanego, czy tez do sadu miejsca, w ktérym miato
miejsce naruszenie lub wystapita grozba naruszenia, determinuje zakres terytorialny jurysdykcji
sadu, do ktérego wniesiono powddztwo. Jezeli bowiem powddztwo o stwierdzenie naruszenia
jest oparte na art. 125 ust. 1 rozporzadzenia 2017/1001, potencjalnie dotyczy ono naruszen
popetnionych na calym terytorium Unii, natomiast jesli jest ono oparte na ust. 5 tego artykutu,
jest ono ograniczone do czynnos$ci naruszenia dokonanych lub grozby ich dokonania na
terytorium jednego panstwa czlonkowskiego, czyli panstwa czlonkowskiego sadu, do ktérego
wniesiono powo6dztwo (zob. analogicznie wyrok z dnia 5 wrze$nia 2019 r., AMS Neve i in,,
C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 40).
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Przyznanego powodowi uprawnienia do wyboru jednej albo drugiej podstawy jurysdykcji, ktére
wynika z uzycia stowa ,réwniez” w art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001, nie mozna rozumie¢
w ten sposéb, ze powdd moze w stosunku do tych samych naruszen taczy¢ powddztwa oparte na
ust. 1 i 5 tego artykulu, lecz wyraza ono jedynie alternatywny charakter jurysdykcji okreslonej
w tymze ust. 5 w stosunku do jurysdykcji okreslonych w innych ustepach tego artykulu (zob.
analogicznie wyrok z dnia 5 wrze$nia 2019 r., AMS Neve i in., C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 41).

Poprzez ustanowienie takiej alternatywnej jurysdykcji i poprzez ograniczenie w art. 126 ust. 2
rozporzadzenia 2017/1001 zakresu terytorialnego tej jurysdykcji, prawodawca Unii daje
wlascicielowi unijnego znaku towarowego mozliwos¢ wytaczania, w razie potrzeby, powddztw
ukierunkowanych na naruszenia popelnione na terytorium tylko jednego panstwa czlonkowskiego
(zob. analogicznie wyrok z dnia 5 wrze$nia 2019 r., AMS Neve i in., C-172/18, EU:C:2019:674,
pkt 42).

W niniejszym wypadku, z zastrzezeniem ustalen, ktérych powinien dokona¢ sad odsytajacy, z akt
sprawy, ktérymi dysponuje Trybunal, wynika, ze naruszenia zarzucane przez wtasciciela unijnego
znaku towarowego polegaja na wyswietlaniu online tresci dotyczacych produktéw konkurentéw
tego wlasciciela za pomoca platnych i naturalnych odestan opartych na oznaczeniu identycznym
z tym znakiem towarowym, jedynie w zakresie, w jakim informacja ta byla przeznaczona dla
konsumentéw lub profesjonalistow znajdujacych sie w Finlandii.

Tak wiec, aby ustali¢, czy tre§¢ wyswietlana online byla rzeczywiscie przeznaczona dla
konsumentéw lub przedsiebiorcéw lub profesjonalistéw znajdujacych sie w Finlandii, sad
odsylajacy dazy w szczegdélnosci do ustalenia, czy charakter odnos$nych produktéw, zakres
wlasciwego rynku oraz okoliczno$¢, ze owo wyswietlanie miato miejsce na stronie internetowej
wyszukiwarki operujacej pod domena krajowa najwyzszego poziomu tego panstwa
czlonkowskiego, sa elementami istotnymi dla zweryfikowania jego jurysdykcji miedzynarodowej
na podstawie art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001 oraz czy ewentualnie nalezy w tym celu
wzia¢ pod uwage inne elementy.

W tym wzgledzie, mimo ze naruszenia zarzucane kazdej ze spélek pozwanych w postepowaniu
gléwnym, nalezacych do tej samej grupy przedsiebiorstw, sa rézne, przed sadem odsylajacym
zostalo wszczete jedno i to samo postepowanie sadowe.

Nalezy zatem ustali¢, czy naruszenia zarzucane tym dwém spélkom pozwalaja na ustalenie,
w kazdym z tych dwéch przypadkéw, wystarczajacego powigzania z panstwem czlonkowskim,
w ktérym znajduje sie sad, do ktérego wniesiono powddztwo o stwierdzenie naruszenia, na
podstawie art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001.

Ponadto nalezy przypomnieé, ze badanie jurysdykcji sadu, do ktérego wniesiono powéddztwo
o stwierdzenie naruszenia, nie jest réwnoznaczne z badaniem tego powddztwa co do istoty (zob.
analogicznie wyrok z dnia 16 czerwca 2016 r., Universal Music International Holding, C-12/15,
EU:C:2016:449, pkt 44 i przytoczone tam orzecznictwo).

Nadmierne byloby wymaganie od sadu, do ktérego wniesiono powddztwo o naruszenie, by na
etapie badania swojej jurysdykcji miedzynarodowej na podstawie art. 125 ust. 5 rozporzadzenia
2017/1001 przeprowadzit poglebione badanie tych zlozonych okolicznosci faktycznych
i zagadnien prawnych.
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W zwigzku z tym okolicznosci dajace podstawe do uzasadnionego domniemania, ze na terytorium
panstwa czlonkowskiego mogly zosta¢ popelnione naruszenia lub ze istnieje grozba ich
popelnienia, wystarczaja do tego, aby sad wlasciwy w sprawach unijnych znakéw towarowych
tego panstwa czlonkowskiego byl wlasciwy na podstawie art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001.

W tym kontekscie nalezy zauwazy¢, ze zgodnie z orzecznictwem Trybunalu przewidziane
w art. 125 ust. 5 tego rozporzadzenia kryterium jurysdykcji wyrazone stowami ,[na terytorium]
panstwa cztonkowskiego, w ktéorym miato miejsce naruszenie lub wystapita grozba naruszenia”,
odnosi sie do czynnego zachowania sprawcy tego naruszenia (zob. analogicznie wyrok z dnia
5 wrze$nia 2019 r.,, AMS Neve i in,, C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 44 i przytoczone tam
orzecznictwo).

W szczegélnosci, jesli chodzi o ciazacy na sadzie orzekajacym w sprawach unijnych znakéw
towarowych obowiazek upewnienia sie — w ramach badania, na podstawie wskazanego art. 125
ust. 5, jurysdykcji do orzekania w przedmiocie istnienia naruszenia na terytorium panstwa
czlonkowskiego, w ktérym 6w sad ma swoja siedzibe — ze czyny zarzucane pozwanemu zostaly
popelnione na tym terytorium, Trybunal orzekl, jezeli owe czyny polegaja na reklamowaniu
i oferowaniu do sprzedazy droga elektroniczng towaréw oznaczonych oznaczeniem identycznym
z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobnym bez zgody wtasciciela tego znaku, nalezy
uznad, ze takie czyny zostaly popelnione na terytorium, na ktérym znajduja sie konsumenci lub
profesjonalisci bedacy adresatami tych reklam lub ofert sprzedazy (zob. analogicznie wyrok
z dnia 5 wrze$nia 2019 r., AMS Neve i in., C-172/18, EU:C:2019:674, pkt 46, 47 i przytoczone tam
orzecznictwo).

I tak, jezeli wyswietlanie tresci online jest, chocby potencjalnie, przeznaczone dla konsumentéw
lub profesjonalistéw znajdujacych sie na terytorium panstwa czltonkowskiego, to — zwazywszy, ze
szczegOly dotyczace obszarow geograficznych dostaw odnosnych produktéow stanowia wskazéwke
o szczegblnym znaczeniu dla celéw tej oceny (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal
i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 65) — wlasciciel unijnego znaku towarowego ma mozliwo$¢
wytoczenia w tym panstwie czlonkowskim, na podstawie art. 125 ust. 5 rozporzadzenia
2017/1001, powddztwa o stwierdzenie naruszenia jego znaku towarowego w tym panstwie
czlonkowskim. Sady wlasciwe w sprawach unijnych znakéw towarowych panstwa
czlonkowskiego miejsca zamieszkania konsumentéw lub siedziby profesjonalistéw bedacych
adresatami reklam i ofert sprzedazy, moga bowiem najlepiej oceni¢, czy doszlo do zarzucanego
naruszenia (zob. analogicznie wyrok z dnia 5 wrzesnia 2019 r.,, AMS Neve i in.,, C-172/18,
EU:C:2019:674, pkt 57).

W niniejszej sprawie nalezy stwierdzi¢, z zastrzezeniem ustalen, ktérych powinien dokona¢ sad
odsylajacy, ze geograficzne obszary dostaw odnosnych produktéw nie zostaly wymienione
w ogloszeniu reklamowym, o ktérym mowa w pkt 12 niniejszego wyroku. Ponadto mapa
zamieszczona na stronie internetowej spétki Senwatec, ktéra zdaniem spétki Lannen $wiadczy
o tym, Ze zasieg geograficzny rynku tej spoliki jest ogélnoswiatowy, nie umozliwia sama w sobie
wykazania istnienia powiazania z Finlandig, poniewaz kontekst, w jaki wpisuje si¢ ta mapa, nie
pozwala na wyciagniecie wniosku, ze spétka Senwatec kieruje swoja dziatalnos¢ na rynek finski.

W braku konkretnych informacji dotyczacych obszaréw geograficznych dostaw wskazanych
produktéw lacznik z danym panstwem czlonkowskim, w niniejszym przypadku z Finlandia,
nalezy ustali¢ w $wietle innych elementéw, tak aby skarzaca moglta, na podstawie art. 125 ust. 5
rozporzadzenia 2017/1001, wnie§¢ powddztwo o naruszenie przed sadem tego panstwa
czlonkowskiego.
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Wprawdzie — jak przypomniano w pkt 25 niniejszego wyroku — przepisy rozporzadzenia
2017/1001 dotyczace powddztw o stwierdzenie naruszenia praw do unijnych znakéw
towarowych maja charakter lex specialis w stosunku do przepiséw zawartych w rozporzadzeniu
nr 1215/2012. Nie skutkuje to jednak pozbawieniem tego rozporzadzenia znaczenia dla
wyjasnienia i wykladni znaczenia poje¢ analogicznych do tych, ktére sa zawarte w owym
rozporzadzeniu i ktére, wobec postuzenia si¢ nimi w rozporzadzeniu 2017/1001, sa niezbedne do
dokonania wykladni tego rozporzadzenia.

W tym wzgledzie, co sie tyczy wykladni art. 17 ust. 1 lit. ¢) rozporzadzenia nr 1215/2012, Trybunat
orzekl, ze rézne oznaki moga pozwala¢ na uznanie, ze dziatalno$¢ przedsigbiorcy jest kierowana
do panstwa czlonkowskiego, w ktérym konsument ma miejsce zamieszkania, a mianowicie
w szczegbélnosci miedzynarodowy charakter dziatalnosci, uzycie jezyka lub waluty innych niz
uzywane zwyczajowo w panstwie czlonkowskim, w ktérym przedsiebiorca ma siedzibe, podanie
numerdéw telefonicznych z miedzynarodowym numerem kierunkowym, zaangazowanie §rodkéw
w ustuge odsylania w Internecie u operatora wyszukiwarki w celu ulatwienia konsumentom
zamieszkalym w réznych panstwach czlonkowskich dostepu do strony przedsiebiorcy lub
posrednika, uzywanie domeny najwyzszego poziomu innej niz domena panstwa czlonkowskiego,
w ktérym przedsiebiorca ma siedzibe, oraz wzmianka o miedzynarodowej klienteli zlozonej
z klientéw zamieszkatych w réznych panstwach cztonkowskich (zob. analogicznie wyrok z dnia
7 grudnia 2010 r., Pammer i Hotel Alpenhof, C-585/08 i C-144/09, EU:C:2010:740, pkt 93).

Wykaz ten, cho¢ nie jest wyczerpujacy, zawiera elementy, ktére moga mie¢ znaczenie dla celéw
stosowania art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001. W niniejszej sprawie istotne znaczenie ma
udostepnienie reklam i ofert sprzedazy na stronie internetowej pod domena najwyzszego
poziomu inng niz domena panstwa cztonkowskiego, w ktérym przedsigbiorca ma siedzibe.

Nalezy jednak uscisli¢, ze sama dostepno$¢ serwisu internetowego na terytorium, dla ktérego
zastrzezono dany znak, nie moze wystarczy¢ do wywiedzenia wniosku, ze wys$wietlone w nim
oferty sprzedazy sa skierowane do konsumentéw przebywajacych na tym terytorium (wyrok
z dnia 12 lipca 2011 r., L’Oréal i in., C-324/09, EU:C:2011:474, pkt 64 i przytoczone tam
orzecznictwo).

Z powyzszych rozwazan wynika, ze takim czynnym zachowaniem jest okoliczno$¢, iz
przedsiebiorstwo placi operatorowi witryny internetowej wyszukiwarki dzialajacej pod domeng
najwyzszego poziomu krajowego panstwa czlonkowskiego innego niz to, w ktérym owo
przedsiebiorstwo ma siedzibe, za wyswietlenie dla odbiorcéw w tym panstwie czlonkowskim
linku do strony tego przedsigbiorstwa, umozliwiajac w ten sposéb konkretnemu kregowi
odbiorcéw dostep do oferty jego produktdw.

Takie odptatne odestanie stanowi zatem, na podstawie art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001,
wystarczajacy lacznik z panstwem czlonkowskim, na terytorium ktérego znajduja sie odbiorcy,
do ktérych jest ono kierowane.

Co sie tyczy uzywania oznaczenia zarejestrowanego jako znak towarowy jako metatagu
w internetowym serwisie udostepniania zdje¢ dzialajgjcym w ramach rodzajowej domeny
najwyzszego poziomu, nalezy uznaé, Ze jest ono czym innym niz odplatne odesltanie,
w kontekscie oceny przeslanki dotyczacej istnienia czynnego zachowania kierowanego na
terytorium panstwa czlonkowskiego, w ktérym miato miejsce naruszenie lub wystapita grozba
naruszenia. W takim przypadku naturalnego odestania wydaje sie¢ bowiem, ze warunek ten nie
moze by¢ spelniony, poniewaz, po pierwsze, witryna internetowa dzialajaca pod domena
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rodzajowa najwyzszego poziomu nie jest przeznaczona dla odbiorcéw z zadnego konkretnego
panstwa czlonkowskiego, a po drugie, metatag ma na celu jedynie umozliwienie wyszukiwarkom
lepszej identyfikacji zdje¢ zamieszczonych na tej stronie internetowej i w ten sposéb zwiekszenie
jej dostepnosci.

W tych okoliczno$ciach sad odsytajacy nie moze uznac si¢ za wlasciwy, na podstawie art. 125 ust. 5
rozporzadzenia 2017/1001, w braku innych dowodéw pozwalajacych wykaza¢, ze takie naturalne
odeslanie jest przeznaczone dla odbiorcéw zamieszkujacych lub majacych siedzibe w Finlandii.

Co sie tyczy charakteru odnosnych produktéw i zakresu rynku geograficznego, do sadu
rozpoznajacego powodztwo o stwierdzenie naruszenia nalezy dokonanie indywidualnej oceny,
w jakim zakresie elementy te sg istotne dla stwierdzenia, ze odestanie dostepne na terytorium, dla
ktorego zastrzezono dany znak towarowy, jest przeznaczone dla konsumentéw znajdujacych sie
na tym terytorium (zob. podobnie wyrok z dnia 12 lipca 2011 r., L'Oréal i in., C-324/09,
EU:C:2011:474, pkt 61).

W $wietle wszystkich powyzszych rozwazan na zadane pytania nalezy udzieli¢ nastepujacej
odpowiedzi: art. 125 ust. 5 rozporzadzenia 2017/1001 nalezy interpretowaé w ten sposéb, ze
wlasciciel unijnego znaku towarowego, ktéry uwaza si¢ za poszkodowanego wskutek uzywania
przez osobe trzecig oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w reklamach i ofertach
sprzedazy online, w odniesieniu do towaréw identycznych z tymi, dla ktérych wspomniany znak
towarowy zostal zarejestrowany, lub do nich podobnych, moze wnies¢ powddztwo
o stwierdzenie naruszenia znaku towarowego przeciwko tej osobie trzeciej do sadu wlasciwego
w sprawach unijnych znakéw towarowych panstwa czlonkowskiego, na ktérego terytorium
znajduja sie konsumenci i profesjonalisci bedacy adresatami tych reklam lub ofert sprzedazy, bez
wzgledu na fakt, ze wspomniana osoba trzecia nie wymienia tego panstwa cztonkowskiego
w sposéb wyrazny i jednoznaczny wsréd terytoriow, na ktére moze by¢ skierowana dostawa
danych produktéw, jezeli ta sama osoba trzecia uzywata tego oznaczenia poprzez zamieszczenie
odplatnego odestania na stronie internetowej wyszukiwarki poslugujacej si¢ nazwa domeny
krajowej najwyzszego poziomu tego panstwa cztonkowskiego. Nie jest tak natomiast tylko z tego
powodu, ze dana osoba trzecia zamiescita naturalne odestanie do zdje¢ swoich produktow
w serwisie udostepniajacym online zdjecia, dzialajacym w ramach domeny rodzajowej
najwyzszego poziomu, poprzez postuzenie si¢ metatagami wykorzystujacymi jako stowo
kluczowe dany znak towarowy.

W przedmiocie kosztow

Dla stron w postepowaniu gléwnym niniejsze postepowanie ma charakter incydentalny, dotyczy
bowiem kwestii podniesionej przed sadem odsylajacym, do niego zatem nalezy rozstrzygniecie
o kosztach. Koszty poniesione w zwiazku z przedstawieniem uwag Trybunatowi, inne niz koszty
stron w postepowaniu gléwnym, nie podlegaja zwrotowi.

Z powyzszych wzgledéw Trybunat (piata izba) orzeka, co nastepuje:

Artykul 125 ust. 5 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej
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nalezy interpretowacé w ten sposob, ze:

wlasciciel unijnego znaku towarowego, ktéory uwaza si¢ za poszkodowanego wskutek
uzywania przez osobe trzecia oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym
w reklamach i ofertach sprzedazy online, w odniesieniu do towaréw identycznych z tymi,
dla ktérych wspomniany znak towarowy zostal zarejestrowany, lub do nich podobnych,
moze wnies¢ powodztwo o stwierdzenie naruszenia znaku towarowego przeciwko tej osobie
trzeciej do sadu wlasciwego w sprawach unijnych znakéw towarowych panstwa
czlonkowskiego, na ktorego terytorium znajduja si¢ konsumenci i profesjonalisci bedacy
adresatami tych reklam lub ofert sprzedazy, bez wzgledu na fakt, ze wspomniana osoba
trzecia nie wymienia tego panstwa czlonkowskiego w sposob wyrazny i jednoznaczny wsrod
terytoriow, na ktore moze by¢ skierowana dostawa danych produktdéw, jezeli ta sama osoba
trzecia uzywala tego oznaczenia poprzez zamieszczenie odplatnego odestania na stronie
internetowej wyszukiwarki poslugujacej sie¢ nazwa domeny krajowej najwyzszego poziomu
tego panstwa czlonkowskiego. Nie jest tak natomiast tylko z tego powodu, ze dana osoba
trzecia zamiescila naturalne odeslanie do zdje¢ swoich produktéow w serwisie
udostepniajacym online zdjecia, dzialajacym w ramach domeny rodzajowej najwyzszego
poziomu, poprzez posluzenie si¢ metatagami wykorzystujacymi jako stowo kluczowe dany
znak towarowy.

Podpisy
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