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Ekspansywna jurysdykcja UPC v.
powodztwo torpeda przed sgdem krajo-
wym

W niedawno opublikowanym tekscie opisalismy praktyke Jednolitego Sadu Patentowego

(Unified Patent Court; UPC) w zakresie rozszerzenia swojej jurysdykcji poza panstwa, ktére formal-
nie przystgpity do wzmocnionej wspodtpracy w zakresie patentu jednolitego. Tym razem stawiamy
pytanie o mozliwo$¢ obrony przed dtugim ramieniem (long-arm) UPC. Badamy, czy wszczynajgc
postepowanie np. przed polskim sgdem w sprawie ustalenia braku naruszenia, mozemy uchronié
sie przed stwierdzeniem tego naruszenia przez UPC skutecznym wobec Polski i wszystkich uma-

wiajacych sie panstw.

Na wstepie nalezy podkresli¢, ze zajmujemy sie w tym wypadku dopiero ksztattujgcay sie
praktyka i nie istnieje jeszcze ugruntowana linia orzecznicza, na ktérej te rozwazania mogtyby zo-
stac oparte. Wiele z przedstawionych tu zagadnien nieuchronnie zostanie poddanych weryfikacji w
kolejnych rozstrzygnieciach UPC oraz przed sgdami krajowymi, ktérych reakcja na ekspansjonizm
Jednolitego Sadu Patentowego wcigz w znacznej mierze pozostaje niewiadoma.
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Co wynika z wyroku TSUE w sprawie BSH przeciwko Electrolux

W przywotywanym powyzej artykule analizowalismy wyrok Trybunatu Sprawiedliwo$ci UE
(TSUE) z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie C-339/22 BSH Hausgeréite GmbH przeciwko Electrolux
AB, ktéry — cho¢ nie dotyczyt bezposrednio UPC — kaze uznaé, ze Jednolity Sad Patentowy moze

orzekaé w sprawie naruszen patentu europejskiego, nawet jesli popetniono je w panstwie UE, ktére
nie jest strong Porozumienia o UPC lub w panstwie spoza UE, ktére jest strong Europejskiej Kon-
wencji Patentowej. Nie moze natomiast orzeka¢ o waznosci czesci patentu europejskiego, ktére
zostaty zwalidowane w panstwach UE lub panstwach-stronach Konwencji z Lugano niebedacych
stronami Porozumienia. W wypadku, gdy postepowanie w sprawie niewaznosci toczy sie przed s3-
dem krajowym — to UPC moze zawiesi¢ postepowanie “w szczegdlnosci gdy uzna, ze istnieje roz-
sadna i istotna szansa na stwierdzenie niewaznosci tego patentu przez witasciwy sad tego innego
panstwa cztonkowskiego” (pkt 51 wyroku).

Jesli podniesiono zarzut niewaznosci dotyczacy czesci krajowych patentu europejskiego w
panstwach, ktére nie sg ani cztonkami UE, ani nie przystgpity do Konwencji z Lugano i, co wiecej,

nie uczestniczg w systemie jednolitego patentu (np. Wielka Brytania), UPC moze go zbadag¢, ale
stwierdzenie niewaznosci w tym trybie wywota skutek tylko miedzy stronami sporu (inter partes).

Status UPC na gruncie przepisOw Rozporzgdzenia Bruksela | bis

Przepis art. 71a rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia

12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczenn sgdowych oraz ich wykonywania w

sprawach cywilnych i handlowych (Bruksela | bis) wprowadza pojecie “sgdu wspdlnego” i status ten

przyznaje Jednolitemu Sgdowi Patentowemu oraz Trybunatowi Sprawiedliwos$ci Beneluksu. Kiedy
sad taki orzeka w sprawach objetych zakresem rozporzgdzenia (w tym np. w przedmiocie narusze-
nia i waznosci patentdw), uznaje sie go za sad panstwa cztonkowskiego. Jego jurysdykcje okresla
sie na mocy rozporzadzenia z uwzglednieniem art. 71b. Sad taki jest wtadny rozstrzyga¢ wszystkie
sprawy wchodzgce w zakres Porozumienia o UPC, ktére nalezatyby na gruncie rozporzadzenia do
jurysdykcji panstw uczestniczagcych w systemie: bedzie to obejmowato zatem kwestie naruszen i
waznosci patentéw jednolitych oraz patentédw europejskich, co do ktérych nie dokonano opt-outu
(pkt 1 w zwigzku z art. 3 i 32 Porozumienia o UPC). Bruksela | bis réwniez odrebnie okresla jurys-

dykcje UPC w przypadkach gdy: (a) pozwany nie ma miejsca zamieszkania w jednym z panstw
cztonkowskich, a rozporzgdzenie to w inny sposéb nie obejmuje go jurysdykcjg (odpowiednie sto-
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sowanie przepisow o jurysdykcji) (pkt 2); (b) UPC ma jurysdykcje na podstawie art. 71b pkt 2 w
sporze dotyczagcym naruszenia patentu europejskiego, ktére powoduje szkode wewnatrz Unii — w
stosunku do szkody powstatej poza Unig na skutek takiego naruszenia (pkt 3).

Odestanie do przepisdw w zakresie rozstrzygania kolizji jurysdykcyjnych

Zgodnie z art. 71c ust. 1, art. 29-32 (postanowienia dotyczgce zawieszenia postepowania)
stosuje sie w przypadku, gdy postepowanie wszczeto we wspdélnym sadzie oraz w sgdzie panstwa
cztonkowskiego, ktore nie jest strong aktu prawnego ustanawiajgcego dany wspdlny sad. Innymi
stowy, mechanizm dotyczacy zawistosci sprawy stosuje sie w relacjach miedzy UPC a sgdami krajo-
wymi panstw cztonkowskich pozostajacych poza systemem patentu jednolitego. Jezeli wiec mamy
do czynienia z postepowaniami wszczetymi rownolegle przed sgdem w Polsce, Hiszpanii lub Chor-
wacji oraz UPC, musimy zastosowaé wtasnie te przepisy rozporzadzenia. Art. 71c ust. 2 precyzuje,
ze takie same reguty stosuje sie w relacjach pomiedzy UPC a umawiajgcymi sie panstwami w trak-
cie 7-letniego okresu przejsciowego.

A) Pozew o to samo roszczenie (art. 29)

Przepis art. 29 rozporzadzenia stanowi: Jezeli przed sqgdami réznych paristw czfonkowskich
zawisty sprawy o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami, sqd, przed ktdry wytoczono
powddztwo podZniej, z urzedu zawiesza postepowanie do czasu stwierdzenia jurysdykcji sqdu, przed
ktory najpierw wytoczono powddztwo (ust. 1).

Gdyby postepowanie przed sgdem polskim miato na celu zablokowanie postepowania na-
ruszeniowego przed UPC, ustalenie, ze taka sytuacja znajduje sie w zakresie zastosowania art. 29
bytaby najkorzystniejsza. W takim wypadku sgd krajowy musi bowiem zawiesi¢ postepowanie; nie
dysponuje zadnym marginesem uznania. Jezeli to UPC bedzie sgdem, do ktérego roszczenie wpty-
nie pozniej, bedzie on musiat zawiesi¢ postepowanie (ust. 1), a po potwierdzeniu jurysdykcji sadu,
bedzie zobowigzany do stwierdzenia braku swojej jurysdykcji (ust. 3).

Art. 29 stosuje sie w przypadku “tych samych roszczen” — nalezy zaznaczy¢, ze jest to ter-
min, ktéry ma autonomiczne znaczenie w prawie unijnym (niezalezne od tego, jak moze by¢ rozu-
miany w prawie krajowym). Wymaga on tozsamosci stron i przedmiotu roszczen, jak i ich podsta-
wy prawnej i faktycznej. Jak stwierdzit Trybunat Sprawiedliwosci UE (TSUE) w wyroku z 6 grudnia
1994 r. w sprawie C-406/92 “Tatry”:
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Powddztwo majgce na celu pociggniecie pozwanego do odpowiedzialnosci za spowodowanie szko-
dy i nakazanie mu zaptaty odszkodowania ma te samq podstawe prawng i ten sam przedmiot w
rozumieniu tego artykutu, co wczesniejsze postepowania wszczete przez tego pozwanego, w ktory-
ch domaga sie on uznania, ze nie ponosi on odpowiedzialnosci za te szkode.

tatwo odnies¢ te teze do pary: roszczenie naruszeniowe/roszczenie o stwierdzenie braku
naruszenia. Taka konkluzja wybrzmiewa tez wyraznie w podreczniku The jurisdiction of European

courts in patent disputes opublikowanym przez EPO. Autorzy odnoszg sie do niej wtasnie w kontek-

Scie tzw. powodztw “torpedo”, piszac o sytuacji, w ktérej wniesienie powddztwa w sprawie stwier-
dzenia braku naruszenia w panistwie X, znanym z przewlektosci postepowan sgdowych, moze sku-
tecznie zablokowac rozpoznanie powddztw naruszeniowych w panstwach Yi Z (s. 18).

Musimy jednak pamieta¢, ze tozsamosé sprawy w rozumieniu art. 29 Bruksela | bis zalezy
od identycznosci podstawy prawnej i faktycznej. W przypadku sporéw patentowych wymaga to,
aby postepowania dotyczyty tego samego patentu europejskiego oraz tych samych zarzucanych
czynnosci naruszajacych.

Pozostaje jednak otwarte pytanie, jak daleko siegajg skutki zawieszania postepowania: czy
tylko dotyczy¢ bedga krajowej czesci i ochronig nas przed oceng naruszen w Polsce/Hiszpanii/Chor-
wacji/panstwie trzecim przez UPC? Wydaje sie, ze w $Swietle wyroku TSUE w sprawie BSH przeciwko
Electrolux nie trzeba na tym poprzestawac. Jesli jurysdykcja panstwa cztonkowskiego poza syste-
mem UPC zostanie ustalona na podstawie art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Bruksela | bis (sgd miejsca
zamieszkania pozwanego) — to idac za rozumowaniem TSUE, sad taki mégtby rozpoznaé pozew o
naruszenie krajowych czesci europejskiego patentu dotyczgcych réwniez innych panstw. TSUE,
wbrew stanowisku Electroluxu, zgodzit sie, ze sady szwedzkie mogty bada¢ zgdania powoda doty-
czgce naruszen krajowych czesci patentu innych niz czes¢ szwedzka. Odnoszac to do naszej sytuacji
z udziatem UPC, nie byfaby pozbawiona racji konkluzja, ze sad danego panstwa poza systemem
jednolitego patentu bedzie mdgt w takiej sytuacji orzeka¢ rowniez w stosunku do naruszen nie tyl-
ko czesci krajowej, ale naruszen transgranicznych o znacznie szerszym zasiegu. To natomiast mo-
gtoby hipotetycznie wywotac¢ efekt w postaci zablokowania catego postepowania przed UPC (zob.

tutaj).
B) Pozew o roszczenie $cisle powigzane (art. 30)

Art. 30 Rozporzadzenia Bruksela | bis stosuje sie natomiast w sytuacji roszczen $cisle powia-
zanych. Zgodnie z ust. 1, jezeli przed sqdami réznych paristw cztonkowskich zawiste sq sprawy, kto-
re pozostajq ze sobq w zwiqzku, kazdy sqd przed ktory wytoczono powddztwo pdzniej, moze zawie-
si¢ postepowanie. Gdy takie réwnolegte postepowania toczg sie na poziomie pierwszej instancji,
sad, przed ktdrym sprawa zawista pézniej, moze na wniosek strony stwierdzi¢ brak swojej jurysdyk-
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cji — o ile sad przed ktéry najpierw wytoczono powddztwo, ma jurysdykcje w tych sprawach, a po-
taczenie spraw jest zgodne z jego prawem (ust. 2).

Definicje spraw pozostajgcych ze sobg w zwigzku znajdujemy natomiast w ust. 3: uwaza sie,
Ze sprawy pozostajq ze sobq w zwiqzku, jezeli istnieje miedzy nimi tak scista wiez, ze pozgdane jest
ich tgczne rozpoznanie i rozstrzygniecie w celu unikniecia wydania w oddzielnych postepowaniach
sprzecznych ze sobg orzeczen. Art. 30 wydaje sie przekonujgcym kandydatem do zastosowania w
tych wypadkach, gdzie po jednej stronie mamy powddztwo o naruszenie, a po drugiej o uniewaz-
nienie. Trudno méwi¢ tutaj o tozsamosci postepowan, a jednak potencjalny wyrok przeciwko naru-
szycielowi i stwierdzenie niewaznosci niewatpliwie nalezatoby ocenic¢ jako wzajemnie sprzeczne.

Wymaga jednak podkreslenia, ze w przypadku roszczen Scisle powigzanych, sad nie musi
zawiesi¢ postepowania. Przypomniec nalezy raz jeszcze teze sformutowang przez TSUE w orzecze-
niu BSH przeciwko Electrolux: sgd moze zawiesi¢ postepowanie, jezeli istnieje rozsqdna i istotna
szansa na stwierdzenie niewaznosci tego patentu przez wtasciwy sqd tego innego panstwa czton-
kowskiego.

Odmienny rezim dla panstw trzecich

Nalezy wspomnie¢, ze powyzsze rozwazania dotyczg kolizji jurysdykcyjnej miedzy UPC a sa-
dami panstw cztonkowskich UE. Inaczej bedzie ksztattowac sie natomiast sytuacja, jezeli po drugiej
stronie UPC znajdzie sie sgd panstwa trzeciego, np. sad brytyjski.

A) Pozew o to samo roszczenie

Zawieszenie w przypadku rownolegtych pozwdéw ztozonych do UPC i panstwa trzeciego —
zgodnie z art. 33 ust. 1 — ma charakter fakultatywny. Bedzie ono mozliwe tylko, jesli mozna bedzie
oczekiwaé, ze sgd panstwa trzeciego wyda orzeczenia nadajgce sie do uznania oraz wykonania w
tym panstwie cztonkowskim; a takze sad panstwa cztonkowskiego (w tym wypadku UPC) upewnit
sie, ze zawieszenie jest potrzebne dla prawidtowego sprawowania wymiaru sprawiedliwosci. Jezeli
za$ sagd w panstwie trzecim juz wyda orzeczenie nadajace sie do uznania oraz wykonania, UPC be-
dzie musiat umorzy¢ postepowanie (ust. 3).

B) Pozew o powigzane roszczenie

Fakultatywne jest réwniez zawieszenie postepowania, jezeli przed sgdem w panstwie czton-
kowskim zostaje wytoczone powddztwo, ktére pozostaje w zwigzku z powddztwem w panstwie
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trzecim. Sad moze to zrobié przy spetnieniu tych samych warunkéw co w przypadku z art. 33 ust. 1
z uzupetnieniem o nastepujaca przestanke: “wskazane jest tgczne rozpoznanie i rozstrzygniecie
spraw wigzacych sie ze sobg w celu unikniecia wydania w oddzielnych postepowaniach sprzecznych
ze sobg orzeczen” (art. 34 ust. 1). Taka sama reguta jak w art. 33 ust. 3 odnosi sie do umorzenia po-
stepowania w przypadku powigzanych roszczen.

Inne zasady dla srodkéw zabezpieczajgcych

Nalezy przy tym zaznaczyé, ze mozliwosci ucieczki przed dtugim ramieniem UPC pozostajg
ograniczone. Powddztwo torpedo — nawet jesli wywrze skutek w postaci zawieszenia postepowa-
nia przed UPC — nie pozbawi go mozliwosci orzeczenia $Srodkéw tymczasowych.

Art. 35 rozporzadzenia Bruksela | bis stanowi bowiem:

Whiosek o zastosowanie srodkow tymczasowych, wigcznie ze srodkami zabezpieczajgcymi, przewi-
dzianych w prawie paristwa cztonkowskiego, mozZe zostac¢ wniesiony do sqdu tego panstwa czton-
kowskiego takze wowczas, gdy sprawa gfowna nalezy do jurysdykcji sqdu innego panstwa czton-
kowskiego.

W kontekscie UPC odestanie do prawa panstwa cztonkowskiego nalezy, oczywiscie, rozu-
miec jako odestanie do Jednolitego Sadu Patentowego.

Podsumowanie

Powddztwo typu torpeda moze jawic sie jako atrakcyjna strategia obrony przed ekspansjo-
nizmem UPC: potencjalny pozwany moze wystapi¢ z powodztwem o stwierdzenie braku narusze-
nia przed sadem takiego panstwa jak Polska, Chorwacja czy Hiszpania. W takim wypadku, na
gruncie art. 29 rozporzadzenia Bruksela | bis, UPC nie bedzie mdgt badad potencjalnych naruszen w
tych panstwach. Warto podkresli¢, ze roszczenie o stwierdzenie braku naruszenia stwarza wiekszg
szanse na osiggniecie tego efektu (tozsamos¢ roszczen — obligatoryjne zawieszenie) niz zarzut
niewaznosci (powigzanie roszczenie — fakultatywne zawieszenie). Podobna strategia moze by¢ wy-
korzystana, jezeli wniesiemy powddztwo do panstwa trzeciego, ale w tym wypadku zawieszenie
bedzie fakultatywne. Pozostaje z uwagg obserwowac, jak na podobng argumentacje beda reago-
wac UPC oraz sady krajowe.
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