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Jak daleko siega jurysdykcja UPC?

System jednolitego patentu funkcjonuje od 1 czerwca 2023 r. — dla patentéw europejskich
zarejestrowanych w tym dniu lub po tej dacie mozliwe jest ubieganie sie o zarejestrowanie przez
Europejski Urzad Patentowy (EPO) jednolitego skutku. Kluczowym elementem systemu jest Jedno-
lity Sad Patentowy (Unified Patent Court; UPC), ktdry jest wytacznie wiasciwy w odniesieniu do
powddztw w sprawach dotyczgcych faktycznych lub grozgcych naruszen patentéw jednolitych.

Na chwile obecng w systemie jednolitego patentu uczestniczy 18 panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej. 6 panistw, ktére podpisaty Porozumienie w sprawie Jednolitego Sgdu Patentowe-

go (2013/C 175/01), nie ratyfikowaty go do tej pory: sg to Cypr, Czechy, Grecja, Wegry, Irlandia i

Stowacja. 3 pozostate paristwa — Chorwacja, Polska i Hiszpania — nie podpisaty Porozumienia.
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Najnowsza praktyka UPC pokazuje jednak, ze skutki jego orzeczen w sprawie naruszen
patentdw moga wykracza¢ poza granice panstw uczestniczacych w systemie. W licznych decyzja-
ch wydawanych w ostatnim czasie wypowiadat sie on na temat naruszen krajowych czesci patentu
europejskiego w innych panstwach cztonkowskich lub nawet panstwach trzecich, wydajac zabez-
pieczenia rowniez wzgledem ich terytoriow. W tym artykule przedstawiamy prawne uzasadnienie
stosowania przez UPC rozszerzonej jurysdykcji (long-arm jurisdiction) i przyglagdamy sie sprawom, w
ktorych wydawat on rozstrzygniecia wykraczajace zasiegiem poza panstwa z systemu jednolitego
patentu.

Jak ustala¢ jurysdykcje UPC: rozporzadzenie Bruksela | bis

W przedmiocie ustalenia miedzynarodowej jurysdykcji UPC, postanowienie art. 31 Porozu-
mienia w sprawie UPC przewiduje, ze jurysdykcje Sadu ustala sie zgodnie z rozporzgdzeniem Par-

lamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i

uznawania orzeczen sgdowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Brukse-

la | bis) lub, w stosownych przypadkach, konwencjg o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu

orzeczen sgdowych w sprawach cywilnych i handlowych z 2007 r. (Konwencja z Lugano) — analo-

gicznym instrumentem do rozporzadzenia znajdujgcym zastosowanie w relacjach miedzy UE a pan-
stwami EFTA.

To odestanie w szczegdlnosci do rozporzadzenia Bruksela | bis wymaga zwrdceniu uwagi na
interpretacje jego wtasciwych przepisow dokonang w ostatnim czasie przez Trybunat Sprawiedli-
wosci UE (TSUE) w sprawie BSH v. Electrolux (C-339/22). Mozna powiedzieé, ze przedstawiona

przez TSUE w wyroku z 25 lutego 2025 r. roku argumentacja na temat jurysdykcji sgdéw miejsca
zamieszkania pozwanego w sprawach dotyczgcych naruszen patentéw osmielita UPC i legitymizuje
ona jego dazenia do poszerzania zakresu wtasnej jurysdykcji poza panstwa uczestniczgce w syste-
mie jednolitego patentu.

Wyrok TSUE w sprawie BSH v. Electrolux (C-339/22): przetarcie $ciezki

Sprawa rozpoznana przez TSUE dotyczyta nastepujgcego stanu faktycznego: BSH jest wtasci-
cielem europejskiego patentu EP 1434512 dotyczgcego odkurzaczy. Patent zostat zwalidowany w
kilku panstwach, m.in. Niemczech, Francji, Szwecji, Wtoszech, Niderlandach, Wielkiej Brytanii i Tur-
cji. BSH pozwat Electrolux w Szwecji (kraj siedziby pozwanego) z tytutu naruszenia patentu — jed-
nak nie tylko patentu szwedzkiego, ale wszystkich krajowych czes$ci patentu europejskiego. BSH
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whnidst o nakazanie Electroluxowi zaprzestania korzystania z opatentowanego wynalazku we
wszystkich panstwach, w ktérych dokonano walidacji. Electrolux domagat sie natomiast oddalenia
tych zadan, podnoszac, ze szwedzki sgd ds. wiasnosci przemystowej i dziatalnosci gospodarczej, Pa-
tent- och marknadsdomstolen, nie moze odnosié sie do zgdan dotyczgcych krajowych czesci paten-
tu innych niz cze$¢ szwedzka. Zarazem zarzucit niewaznosc tychze krajowych czesci patentu.

Przedmiotem interpretacji w tej sprawie byt art. 24 pkt 4 Rozporzadzenia Bruksela | bis.
Zgodnie z tym przepisem, sady panstwa cztonkowskiego, na ktorego terytorium wystgpiono ze
zgltoszeniem patentu albo nastagpito zgtoszenie maja jurysdykcje wytaczng w sprawach, ktérych
przedmiotem jest rejestracja lub waznos$¢ patentu. Co wiecej, sady kazdego panstwa cztonkow-
skiego maja jurysdykcje wytgczng w postepowaniach dotyczgcych rejestracji lub waznosci europej-
skiego patentu udzielonego w stosunku do tego panistwa cztonkowskiego.! Rozporzgdzenie Brukse-
la | bis wprowadza zarazem o0gdlng regute, ze osoby majace miejsce zamieszkania na terytorium
panstwa cztonkowskiego moga by¢ pozywane, niezaleznie od ich obywatelstwa, przed sady tego
panstwa cztonkowskiego (art. 4 ust. 1).2

Oznacza to wiec, ze w przypadku powddztwa o naruszenia patentu zastosowanie znajdzie
art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Bruksela | bis — czyli wiasciwy bedzie sad kraju, w ktérym pozwany ma
swojg siedzibe. W odniesieniu do zarzutdédw niewaznosci, rozporzgdzenie przewiduje natomiast wy-
taczng jurysdykcje panstwa, gdzie dokonano zgtoszenia. TSUE wskazat, ze prawidtowa wyktadnia
art. 24 pkt 4 wymaga uznania, ze sad panstwa cztonkowskiego miejsca zamieszkania pozwanego,
do ktérego to sadu wniesiono powddztwo o stwierdzenie naruszenia patentu udzielonego w in-
nym panstwie cztonkowskim, ma nadal jurysdykcje do rozpoznania tego powddztwa, gdy w jego
ramach pozwany ten kwestionuje w drodze zarzutu waznos¢ tego patentu, jednak jurysdykcja do
orzekania w przedmiocie tej waznosci nalezy wytacznie do sadéw tego innego panstwa czton-

1 Art. 24 Rozporzadzenia Bruksela I bis
Niezaleznie od miejsca zamieszkania stron jurysdykcje wylgczng majq nastepujqce sqdy panstwa cztonkowskiego:

(...)

4) w sprawach, ktorych przedmiotem jest rejestracja lub waznoS¢ patentow, znakow towarowych, wzorow i modeli, jak
rowniez podobnych praw wymagajgcych zgloszenia lub zarejestrowania niezaleznie od tego, czy dana kwestia zostala
podniesiona w pozwie czy tez w drodze zarzutu procesowego — sqdy panstwa cztonkowskiego, na ktorego terytorium
wystgpiono ze zgloszeniem lub o rejestracje albo nastgpilo zgloszenie lub rejestracja, albo na podstawie aktu prawa
unijnego lub umowy miedzynarodowej uznaje sie, ze zgloszenie lub rejestracja nastgpity;

Nie naruszajqc jurysdykcji Europejskiego Urzedu Patentowego zgodnie z Konwencjg o udzielaniu patentow europejski-
ch, podpisang w Monachium dnia 5 pazdziernika 1973 r, sqdy kazdego panstwa czlonkowskiego majg jurysdykcje wy-
lgczng w postepowaniach dotyczgcych rejestracji lub waznosci europejskiego patentu udzielonego w stosunku do tego
panstwa cztonkowskiego (...)

2 Art. 4 Rozporzadzenia Bruksela I bis

1. Z zastrzezeniem przepisow niniejszego rozporzqdzenia osoby majqce miejsce zamieszkania na terytorium panstwa
czlonkowskiego mogq by¢ pozywane, niezaleznie od ich obywatelstwa, przed sqdy tego panstwa czlonkowskiego.

2. Do 0sob, ktore nie sq obywatelami panstwa cztonkowskiego, w ktorym majg miejsce zamieszkania, stosuje sig¢
przepisy jurysdykcyjne wlasciwe dla obywateli tego panstwa cztonkowskiego.
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kowskiego. Innymi stowy, sgd szwedzki mégt dalej zajmowac sie sprawg naruszenia, jakkolwiek
TSUE podkreslit mozliwos¢ zawieszenia postepowania, w szczegdlnosci gdy sad uzna, “ze istnieje
rozsgdna i istotna szansa na stwierdzenie niewaznosci tego patentu przez wtasciwy sad tego innego
panstwa cztonkowskiego” (pkt 51).

Taka konkluzja odnosi sie jednak do panstw cztonkowskich. Skoro zas BSH podniosto zarzut
naruszenia rowniez tureckiej czesci patentu europejskiego, nasuwa sie pytanie: czy sad szwedzki
mogt go rozpoznaé? TSUE potwierdzit, ze owszem, sad panstwa cztonkowskiego miejsca zamiesz-
kania pozwanego, orzekajgc o naruszeniu, ma jurysdykcje do orzekania réwniez w przedmiocie za-
rzutu niewaznosci podniesionego przez pozwanego — “poniewaz jego orzeczenie w tym wzgledzie
nie ma wptywu na istnienie lub tres¢ wspomnianego patentu w tym panstwie trzecim ani nie skut-
kuje zmiang w rejestrze krajowym tego panstwa” (pkt 76). Takie orzeczenie niewaznosci nie jest
zatem skuteczne erga omnes (wobec wszystkich) i nie skutkuje usunieciem dotknietego wadliwo-
Scig patentu z obrotu prawnego, a wywotuje tylko skutek w relacjach miedzy stronami sporu.

Oczywiscie, przepisy szczegdlne mogtyby wytgczac takg mozliwosé — np. Konwencja z Lu-
gano, ktéra zawiera norme analogiczng do tej wyrazonej w art. 22 ust. 4 rozporzgdzenia Bruksela |
bis. Turcja nie jest jednak jej strong. Na warunkach przewidzianych w art. 33 i 34 rozporzadzenia
Bruksela | bis, sad szwedzki mdgtby rowniez uznac jurysdykcje sgdu tureckiego — poprzez zawie-
szenie postepowania, a nawet jego zakonczenie — gdyby juz toczyto sie przed takim sgdem poste-
powanie o tym samym przedmiocie i tej samej podstawie albo na podstawie powigzanego po-
wodztwa.

Poréwnujac, sad szwedzki w tym postepowaniu w odniesieniu do np. austriackiej czesci
patentu (panstwo cztonkowskie UE), mégt badac naruszenie, ale juz nie mégt sie wypowiedziec¢
w przedmiocie jej waznosci. Miat jednak kompetencje do oceny zaréwno naruszenia, jak i wai-
nosci czesci tureckiej patentu (panstwo trzecie).

Co z tego wynika dla funkcjonowania systemu jednolitego patentu — i dla paninstw

znajdujacych sie poza nim

Co istotne, w scenariuszu, ktérym zajmowat sie TSUE, réwnie dobrze w miejsce sgdu sz-
wedzkiego mozna podstawi¢ UPC. Mianowicie, zgodnie z art. 71a rozporzadzenia Bruksela | bis, sad
wspolny dla kilku panstw cztonkowskich — np. UPC wtasnie — uznaje sie za sagd panstwa cztonkow-
skiego w sytuacji, gdy zgodnie z ustanawiajgcym go aktem prawnym taki wspdlny sad wykonuje
jurysdykcje w sprawach objetych zakresem stosowania rozporzadzenia. | rzeczywiscie, taka rozsze-
rzajgca interpretacja jurysdykcji TSUE jest stosowana przez UPC w praktyce w ostatnich miesigcach
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— poszczegolne wydziaty Sgdu wykorzystywaty jg do orzekania o naruszeniach poza granicami pan-
stw nalezgcych do systemu jednolitego patentu i wydawania skutecznych wzgledem nich zabezpie-
czen.

e Sprawa IMC Créations v Mul-T-Lock France and Mul-T-Lock Switzerland (UPC_CF1_702/2024)

Niecate 4 tygodnie po wydaniu decyzji przez TSUE w sprawie BHS v. Electrolux, paryski wy-
dziat UPC zastosowat wyznaczony przez Trybunat w Luksemburgu standard postepowania i uznat
sie za kompetentnego do badania naruszen réwniez w panstwach pozostajgcych poza systemem
jednolitego patentu: Hiszpanii, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii. Stwierdzit zarazem, ze moze wy-
powiadac sie w przedmiocie waznosci patentu w tych panstwach — ale tylko ze skutkiem inter par-
tes, a zatem pozostawiajgc kwestie do ostatecznego rozstrzygniecia organom krajowym. Co cieka-
we, tylko jeden z pozwanych ma siedzibe w panistwie cztonkowskim UE, tj. Mul-T-Lock France, drugi
z nich to spodtka szwajcarska.

e Sprawa Fujifilm Corporation v. Kodak GmbH and Others ((UPC_CFI_365/2023), i
(UPC_CFI_359/2023)

Fujifilm pozwato trzy niemieckie spétki Kodak za naruszenie patentdw dotyczacych ptyt dru-
karskich i ich sktadnikéw chemicznych (EP 3511174B1, EP 3476616B1 i EP 3594009B1). Sprawy to-
czyty sie przed wydziatami UPC w Mannheim i Disseldorfie. Patenty zostat zwalidowane w Niem-
czech i Wielkiej Brytanii i, co wymaga podkreslenia, Fujifilm domagato sie zakazu naruszen réwniez
w odniesieniu do brytyjskiej czesci patentéw.

Po ogtoszeniu wspomnianej decyzji TSUE, wydziat UPC w Mannheim potwierdzit naruszenie
jednego z patentow w Wielkiej Brytanii. Co wiecej, uznat go réwniez za niewazny — ale tylko inter
partes czyli w relacji miedzy stronami sporu. Prezentujgc takg konkluzje, sad opart sie na przedsta-
wionej przez TSUE interpretacji art. 4 ust. 1 rozporzadzenia Bruksela | bis: sgdy miejsca zamieszka-
nia (siedziby) pozwanego panstw cztonkowskich UE mogg rozpoznawac sprawy dotyczace naruszen
patentow walidowanych w panstwach trzecich. UPC moze oceni¢ waznos¢, jezeli jest to konieczne
do badania potencjalnego naruszenia, jednak uniewaznienie takiego patentu mogtoby nastgpic tyl-
ko w postepowaniu przed UKIPO lub sgdami brytyjskimi. Odnotowania wymaga réwniez prawo, na
bazie ktérego UPC analizowat naruszenie brytyjskiej czesci patentéw: byty to Sekcje 60(1)(a) oraz
(b) brytyjskiego Patents Act z 1977. Ostatecznie UPC zakazat sprzedazy i nakazat zniszczenie oraz
wycofanie naruszajgcych patent produktdw w Wielkiej Brytanii, zasgdzajgc zarazem odszkodowa-
nie. Odmoéwit jednak publikacji wyroku.

e Sprawa Dyson Technology Ltd v Dreame International Ltd (UPC_CFI_123/2025)
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W toku jest réwniez sprawa przeciwko Dreame International Ltd, firmie z Hongkongu, z po-
wodztwa Dyson Technology Ltd. W sprawie tej UPC udzielit na korzys¢ powoda zabezpieczenia do-
tyczacego terytorium Hiszpanii, gdzie pozwany sprzedawat produkty do stylizacji wtoséw podobne
do urzadzen Dyson AirWrap. Zakaz zostat wydany na bazie prawa hiszpanskiego.

Tak jak w sprawie Fuijilfilm, UPC powotat sie na wyrok TSUE w sprawie BSH przeciwko Elec-
trolux, ktéry to potwierdza mozliwos¢ orzekania przez sady panstw cztonkowskich (a wiec rowniez
UPC) w sprawach o naruszenia dotyczace panstw trzecich, jesli pozwany ma miejsce zamieszkania/
siedzibe w panstwie UE.

e Sprawa HL Display AB v. Black Sheep Retail Products B.V. (UPC_CFI_386/2024)

Powdd, HL Display, to szwedzka spétka specjalizujgca sie w produkcji systemow ekspozycji i
komunikacji sklepowej; posiada ona patent EP 2432351, ktdrego przedmiotem ochrony jest system
zabezpieczania akcesoridw poétkowych. Pozwany natomiast to holenderska firma, ktéra zajmuje sie
produkcjg podobnych rozwigzan. HL Display — podnoszac, ze Black Sheep Retail Products naruszy-
to wspomniany patent — domagat sie zakazu sprzedazy okreslonych produktow we wszystkich
panstwach, w ktérych patent zostat zwalidowany, rdwniez takich, ktére znajdujg sie poza systemem
jednolitego patentu. Do tego grona nalezy réwniez Polska.

Wydziat UPC w Hadze stwierdzit, ze w istocie doszto do naruszenia patentu posiadanego
przez HL Display. Oddalit zarazem pozew wzajemny o uniewaznienie patentu, nie przychylajac sie
do argumentoéw Black Sheep Retail Products m.in. na temat braku poziomu wynalazczego. Powotu-
jac sie na orzeczenie TSUE w sprawie BSH przeciwko Electrolux, haski wydziat UPC uznat sie za
kompetentnego do oceny zarzutéw naruszenia w stosunku do wszystkich panstw, w ktérych powdd
korzystat z ochrony patentowej, nawet jesli te panstwa nie ratyfikowaty Porozumienia w sprawie
UPC. Zaznaczyt przy tym — ponownie w zgodzie z wyrokiem TSUE — Ze w odniesieniu do panistw
cztonkowskich pozostajgcych poza systemem patentu jednolitego, jak i innych panstw-stron Kon-
wencji z Lugano, nalezato rozwazy¢, czy istnieje rozsadna i istotna szansa na stwierdzenie niewaz-
nosci przez wtasciwe sady krajowe. Uznawszy, ze taka szansa nie zachodzi, przyznat zabezpieczenie
w stosunku do wszystkich panstw, gdzie patent EP 2432351 pozostawat w mocy.

Podsumowanie

Bazujac na wyroku TSUE w sprawie BSH przeciwko Electrolux, UPC konsekwentnie i dyna-
micznie rozwija linie orzeczniczg, ktéra pozwala mu badac¢ zarzuty dotyczgce naruszen w pan-
stwach pozostajacych poza systemem jednolitego patentu i wydawac decyzje, np. w przedmiocie
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zabezpieczen, o zasiegu wykraczajgcym poza panstwa-strony Porozumienia. Czyni to UPC atrak-
cyjnym forum dla posiadaczy patentdw: mogg oni przed nim wszczynac postepowania o naruszenie
krajowych czesci patentu réwniez w panistwach spoza systemu (np. brytyjskiej, polskiej, czy hisz-
panskiej). Takie podejscie moze jednak budzi¢ pewne kontrowersje. Z pewnoscig panstwa, ktdre
zrezygnowalty z ratyfikacji lub przystgpienia do Porozumienia o UPC, nie uczynity tego po to, by
ostatecznie i tak znalez¢ sie w zasiegu jurysdykcji tego Sadu. Wbrew ich intencjom, UPC moze dgzy¢
do stania sie quasi-paneuropejskim sgdem, stopniowo rozciggajac skutki jednolitego patentu na
cata Europe.

Niewiadomg tez pozostaje, jak beda reagowac na takie podejscie sady i organy krajowe. Z
pewnoscig czekajg nas liczne konflikty jurysdykcyjne. Sposobem na zwalczanie “dtugiej reki” UPC
moze by¢ wszczynanie powddztw o uniewaznienie patentu w sgdach/organach krajowych poza sys-
temem jednolitego patentu, tak aby w oparciu o przepisy o zawistosci sporu zablokowa¢ postepo-
wania przed Jednolitym Sgdem Patentowym. Takg mozliwo$é, jak sie zdaje, wprost podpowiada
wyrok TSUE. Wkrétce opublikujemy artykut poswiecony wtasnie temu zagadnieniu.
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