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EL ASUNTO LÄNNEN: HECHOS Y CUESTIONES PLANTEADAS

▬ Análisis de la STJUE, de 27 de abril de 2023, en el asunto C-104/22, 
Lännen ● Litigación internacional por infracción de DPI en el contexto digital 
(marca de la UE)
▬ Elementos fácticos:
● Lännen (Finlandia): titular de una marca de la Unión Europea 
“Watermaster” 
● Demanda a 2 empresas (grupo de empresas) domiciliadas en Alemania: 
Berky y Senwatec 
- Senwatec: posicionamiento de pago de un anuncio publicitario a través 
Google Adwords bajo el dominio nacional de primer nivel (Finlandia) 
- Barky: posicionamiento natural de imágenes en internet (almacenadas en 
FLickr.com) uso de meta-etiqueta con la palabra clave “Watermaster” 



EL ASUNTO LÄNNEN: CUESTIONES PREJUDICIALES 
PLANTEADAS AL TJUE 

● ¿El artículo 125.5 del Reglamento de marca de la UE permite al titular 
de una marca de la Unión, ejercitar una acción por violación de la marca 
de la UE contra un tercero por el uso que, sin su consentimiento, hiciera 
de un signo idéntico a dicha marca en publicidad y en ofertas de venta en 
línea de productos idénticos o similares a aquellos para los que está 
registrada marca ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado 
miembro donde se encontrasen consumidores y comerciantes a los que 
se hubiera dirigido esa publicidad u ofertas de venta, aunque no hubiera 
mencionado de manera expresa e inequívoca dicho Estado miembro 
entre los territorios a los que se podían suministrar los productos?



EL ASUNTO LÄNNEN: MARCO JURÍDICO APLICABLE

▬ Marco jurídico aplicable para determinar la jurisdicción competente en el 
asunto Lännen

● Con carácter general: Reglamento Bruselas I bis 
● Con carácter especial (art. 67 Reglamento Bruselas I bis): 
- Reglamento sobre la marca de la Unión Europea 
- Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios 
● Reglamento Bruselas I bis (RBIbis): 
- Arts. 4, 7.2, 8, 24, 25, 30 y 31 
- Art. 7.2 “lugar donde se haya producido o pueda producirse el hecho dañoso”. 
● Reglamento sobre la marca de la Unión Europea (RMUE): arts. 125 y 126
- Art. 125. 1 a 4: foros sucesivos sin limitación territorial
- Art.125. 5: foro alternativo con limitación territorial (“Estado miembro en cuyo 
territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación”)



INFRACCIÓN TRANSFRONTERIZA DE LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN INTERNET: 
DETERMINACIÓN DE LA JURISDICCIÓN COMPETENTE 

● El recurso a criterios de jurisdicción de corte territorial y 
“tecnológicamente neutros”, 
● Dificultades en el contexto de Internet: carácter ubicuo de este medio 
digital
● Diferencias:
- Distinta formulación y alcance de los arts. 7.2 RBIIbis y 125.5 RMUE
- Dispar interpretación dispar por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, casos de violación de DPIs en el medio digital: nacionales versus 
unitarios 



“ACCESIBILIDAD” VERSUS “DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES”: 
TRIBUNALES COMPETENTES EN MATERIA DE INFRACCIÓN DIGITAL 

TRANSFRONTERIZA DE DPIS EN LA UE

● Art. 7.2 RBIbis y criterio de la “accesibilidad”
- Alternatividad como telón de fondo (fórum loci actus/ fórum loci iniurae) 
- Límites al fórum actoris: existencia de conexión entre acción litigiosa y tribunal 
competente, previsibilidad y buena administración de justicia. 
- Infracción de DPIs: delimitación (a efectos jurisdiccionales), alcance material, 
territorial y localización de tales elementos 
- Fórum loci iniurae y lugar donde la actividad infractora en línea resultara 
“accesible” y donde exista dicho derecho en dicho territorio 
- ¿Imprevisibilidad y multiplicación de foros competentes (“efecto mosaico”)? 
● Art. 125.5 RMUE y criterio de la “dirección de las actividades”
- STJUE de 5 de septiembre de 2019, en el asunto C-172/18, AMS Neve Ltd (MUE)
- STJUE de 3 de marzo de 2022, en el Asunto C-421/20, Acacia (DCE)
- Criterio YA existente en materia de consumo: art. 17.1, c) RBIbis.



IMPLICACIONES PARA EL CASO LÄNNEN

● ¿La actividad publicitaria llevada a cabo por las empresas alemanas estaba 
destinada a los consumidores o a los comerciantes localizados en Finlandia?
● ¿Se garantiza un vínculo suficiente y razonable con el Estado miembro donde 
radicaba el tribunal? 
- Berky: SÍ. Constituye un comportamiento activo pagar al operador del sitio web 
de un motor de búsqueda con un dominio de primer nivel nacional de un Estado 
miembro distinto de aquel en el que está establecido (Alemania) para que se 
presente, con destino al público de dicho Estado miembro (Finlandia), mediante 
un posicionamiento de pago 
- Senwatec: NO hay un comportamiento activo dirigido al territorio del Estado 
miembro en que se hubiese cometido el hecho o el intento de violación de marca 
de la Unión Europea: un sitio web con un dominio de primer nivel genérico no 
estaba destinado al público de ningún Estado miembro específico y la 
metaetiqueta solamente tenía por objeto permitir a los motores de búsqueda 
identificar mejor las imágenes contenidas en dicho sitio web.



VALORACIÓN

▬ Un nuevo paso adelante en la concreción del criterio de la “dirección de 
actividades” en relación con la determinación de la competencia judicial de 
los tribunales en supuestos de infracción de marcas de la Unión Europea en 
el medio digital 
▬ Valoración positiva: 
● Se basa en una conexión real y garantizar un nivel adecuado de seguridad 
jurídica y previsibilidad; 
● Permite a las empresas controlar el alcance de su actividad: limitación del 
alcance de sus actividades comerciales por medio de instrumentos como 
herramientas de bloqueo geográfico 
▬ Sin embargo, continuamos con la divergencia jurisprudencial en esta 
materia que se ha denunciado (“accesibilidad” / “dirección de actividades”)  
▬ ¿Las “actividades dirigidas” como criterio preferente para litigios 
transfronterizos en materia de infracciones a los DPI en Internet?    
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