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Patent Jednolity oraz Sad dla Patentu Jednolitego

Aspekty praktyczne w przeddzien wejscia w zycie system
Czesc ll

15. 12. 2022
Komisja ds. patentu jednolitego



Adjustment of the timeline — Start of the Sunrise Period
on 1 March 2023

The start of the Sunrise Period is postponed for two months. The initial roadmap
foresaw 1 January 2023 as the beginning of the Sunrise Period with an entry into
force of the UPCA on 1 April 2023. The additional time is intended to allow future
users to prepare themselves for the strong authentication which will be required to
access the Case Management System (CMS) and to sign documents.
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I Wiasciwosé sadu
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« Naruszenia patentu/SPC

« Stwierdzenie braku naruszenia patentu

« Srodki tymczasowe

« Uniewaznienie patentow jednolitych

« Powddztwa w sprawach o odszkodowanie lub zadoscuczynienie wynikajgcych z
ochrony tymczasowej udzielonej w zwigzku z publikacjg europejskiego zgtoszenia
patentowego

* Wynagrodzenie z tytutu licencji

 Decyzje EPO dotyczace patentow jednolitych

 Prawo uzywacza uprzedniego



8 Jednolity Sad Patentowy

Jednolity Sgd Patentowy -> +/- sgd kraju unijnego

Mozliwe kierowanie pytan prejudycjalne do TSUE

. UPCA in force (Expected)*
. UPCA Signatory States
O Other EU Member States

Sad Apelacyjny: Luksemburg

Oddzialy centralne: Monachium, Paryz

Oddzialy lokalne: Bruksela, Kopenhaga, Dusseldorf,
Hamburg, Helsinki, Lizbona, Lublana, Mannheim,
Mediolan, Monachium, Paryz, Haga, Wieden

Oddziat regionalny: Nordycko-Battycki, Sztokholm*

(Szwecja, Estonia, Litwa, totwa)
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B Ktéory oddziat?

* Oddziat pod ktory polega terytorium, na ktorym doszto/moze dojs¢ do naruszenia
» Oddziat pod ktory polega terytorium, na ktorym siedzibe ma pozwany/jeden z pozwanych
» jesli spoza terytorium krajow umawiajgcych sie, to oddziat centralny

« Jezeli terytorium danego panstwa nie podlega pod oddziat lokalny/regionalny, to oddziat centralny

 Powddztwa wzajemne rozpatruje ten sam oddziat, gdzie rozpatrywany jest pozew dot. danego
patentu

+ Powddztwo o uniewaznienie i stwierdzenie braku naruszenia zawsze do oddziatu centralnego (jezeli
jest to powodztwo wzajemne, to tam, gdzie rozpatrywany jest pozew dot. danego patentu, przy
czym mozliwe zawieszenie do czasu rozstrzygniecia, przekazanie obu pozwow lub kontynuowanie
obu spraw)

« Strony mogg uzgodnic¢ witasciwy oddziat, z oddziatami centralnymi wtgcznie



N

B Zrodta prawa
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Artykut 24

Zrodta prawa

1. W petni przestrzegajgc art. 20, przy rozpatrywaniu sprawy wniesionej na mocy niniejszego
porozumienia Sad orzeka na podstawie:

a) prawa Unii, w tym rozporzgdzenia (UE) nr 1257/2012 oraz rozporzgdzenia (UE) nr 1260/2012;
b) niniejszego porozumienia;

c) EPC;

d) innych porozumien miedzynarodowych majgcych zastosowanie do patentow i wigzacych dla
wszystkich umawiajgcych sie panstw cztonkowskich; oraz

e) prawa krajowego.



B Jezyk postepowania

Artykut 49

Jezyk postepowania przed Sadem Pierwszej Instancji
1. Jezykiem postepowania przed oddziatem lokalnym lub regionalnym jest jezyk urzedowy Unii Europejskiej

bedacy jezykiem urzedowym lub jednym z jezykdw urzedowych umawiajgcego sie panstwa czionkowskiego,

na ktérego terytorium znajduje sie dany oddziat, lub jezyk urzedowy lub jezyki urzedowe wyznaczone przez
umawiajgce sie panstwa cztonkowskie podlegajgce temu samemu oddziatowi regionalnemu.
2. Niezaleznie od ust. 1 umawiajgce sie panstwa cztonkowskie mogg wyznaczy¢ jeden lub kilka jezykéw

urzedowych Europejskiego Urzedu Patentowego jako jezyk postepowania przed ich oddziatem lokalnym lub

regionalnym.

3. Strony mogg uzgodnié, ze jezykiem postepowania bedzie jezyk, w ktérym udzielono patentu, pod

warunkiem uzyskania akceptacji wtasciwego sktadu orzekajgcego. Jezeli dany sktad orzekajgcy nie zatwierdzi

ich wyboru, strony mogg wystgpi¢ o przekazanie sprawy do oddziatu centralnego.
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4. Za zgodg stron wiasciwy sktad orzekajgcy moze, kierujgc sie wzgledami praktycznosci i sprawiedliwosci,

postanowi¢ 0 uzywaniu jako jezyka postepowania jezyka, w ktéorym udzielono patentu.

5. Na wniosek jednej ze stron i po wystuchaniu pozostatych stron oraz wlasciwego sktadu orzekajgcego
prezes Sgdu Pierwszej Instancji moze, kierujgc sie wzgledami sprawiedliwosci i biorgc pod uwage wszystkie
okolicznosci, w tym stanowisko stron, a zwtaszcza stanowisko pozwanego, postanowiC, ze jezykiem
postepowania bedzie jezyk, w ktoérym udzielono patentu. W takim przypadku prezes Sgdu Pierwszej Instancji
ocenia potrzebe zapewnienia okreslonych ttumaczen ustnych i pisemnych.

6. Jezykiem postepowania w oddziale centralnym jest jezyk, w ktérym udzielono danego patentu.




B8 Naruszenie i wylaczenia naruszen

Artykut 25

Prawo zakazania bezposredniego korzystania z wynalazku

Patent uprawnia wtasciciela do zakazania kazdej osobie trzeciej, niemajgcej jego zgody:

a) wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu lub uzywania produktu bedgcego przedmiotem patentu, a
takze importowania lub przechowywania tego produktu do wspomnianych celow;

b) stosowania sposobu wytwarzania bedgcego przedmiotem patentu lub, jesli osoba trzecia wie lub powinna byta
wiedzieC, ze zastosowanie tego sposobu wytwarzania bez zgody wiasciciela patentu jest zakazane, oferowania tego
sposobu wytwarzania do zastosowania na terytorium umawiajgcych sie panstw cztonkowskich, w ktérych patent ten
ma skutek;

c) oferowania, wprowadzania do obrotu, uzywania lub importowania lub przechowywania do wspomnianych celéw

produktu uzyskanego bezposrednio w drodze zastosowania sposobu wytwarzania bedgcego przedmiotem patentu.

Wytgczenia (art. 27) — analogicznie jak w Polsce



B Naruszenie posrednie

Artykut 26

Prawo zakazania posredniego korzystania z wynalazku

1. Patent uprawnia wtasciciela do zakazania kazdej osobie trzeciej, niemajgcej jego zgody, zaopatrywania lub
oferowania zaopatrywania na terytorium umawiajgcych sie panstw cztonkowskich, w ktérych dany patent ma
skutek, jakiejkolwiek osoby innej niz strona uprawniona do korzystania z wynalazku chronionego patentem w

srodki odnoszgce sie do zasadniczego elementu tego wynalazku, umozliwiajace jeqo praktyczne

zastosowanie w tych panstwach cztonkowskich, jesli osoba trzecia wie lub powinna byta wiedzie¢, ze takie

srodki sg odpowiednie i przeznaczone do praktycznego zastosowania tego wynalazku.
2. Ustep 1 nie ma zastosowania, jesli takie srodki sg standardowymi produktami komercyjnymi, z wyjgtkiem
przypadkow nakfaniania przez osobe trzecig osoby zaopatrywanej do podejmowania dziatan zabronionych

przez art. 25.
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B Wyczerpanie prawa

Artykut 29

Wyczerpanie praw przyznanych na mocy patentu europejskiego
Prawa przyznane na mocy patentu europejskiego nie rozciggajg sie na dziatania dotyczgce
produktu chronionego tym patentem po wprowadzeniu tego produktu do obrotu w Unii

Europejskiej przez witasciciela patentu lub za jego zgodg, chyba ze istniejg uzasadnione podstawy

do teqo, by wiasciciel patentu sprzeciwiat sie dalszemu udostepnianiu produktu na zasadach

handlowych.




B Pozew o stwierdzenie nienaruszania patentu

Zasada 61(1)

A declaration that the performance of a specific act does not, or a proposed act would not, constitute an
infringement of a patent may be made by the Court in proceedings between the person doing or
proposing to do the act and the patent proprietor or licensee entitled to commence infringement
proceedings pursuant to Article 47 of the Agreement, if the patent proprietor or such licensee has
asserted that the act is an infringement, or, if no such assertion has been made by the patent proprietor
or licensee, if:

(a) that person has applied in writing to the proprietor or licensee for a written acknowledgment to the

effect of the declaration claimed, and has provided him with full particulars in writing of the act in

guestion; and
(b) the proprietor or licensee has refused or failed to give any such acknowledgment within one month.




B Reprezentacja

Artykut 48

Zastepstwo

1. Strony sg reprezentowane przez prawnikdéw uprawnionych do wystepowania przed sgdem
umawiajgcego sie panstwa cztonkowskiego.

2. Strony moga bycC takze reprezentowane przez europejskich rzecznikow patentowych, ktorzy sg
uprawnieni do petnienia obowigzkoéw zawodowych petnomocnikow przed Europejskim Urzedem
Patentowym zgodnie z art. 134 EPC i ktérzy posiadajg odpowiednie kwalifikacje, takie jak certyfikat
europejski uprawniajgcy do rozstrzygania sporow patentowych.

3. Wymogi dotyczgce kwalifikacji zgodnie z ust. 2 ustala komitet administracyjny. Sekretarz prowadzi
liste europejskich rzecznikéw patentowych uprawnionych do reprezentowania stron przed Sgdem.
4. Petnomocnikow stron mogg wspomagac rzecznicy patentowi, ktérzy mogg zabrac gtos na rozprawie
przed Sgdem zgodnie z regulaminem wewnetrznym.

Wyjatki: skargi na decyzje EPO, opt-out, wniosek o pomoc prawng

Ztozenie petnomocnictwa nie musi by¢ konieczne, przy czym sgd moze wezwac¢ do ztozenia pisemnego
petnomocnictwa.
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B Procedura przed UPC
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Procedura przed UPC

* written procedure po dwa* pisma na strone; catos¢ do 8-9m

* interim procedure ustalenie swiadkow, dowodoéw, rozwazenie ewentualnej ugody*
przygotowanie do rozprawy; catos¢ do 3m

» oral procedure rozprawa i wyrok; 6t

*w uzasadnionych przypadkach Sgd moze pozwoli¢ na kolejng wymiane pism
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B Oral hearing
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Cel — wystuchanie stron, wystuchanie swiadkow/biegtych

Czas trwania — do jednego dnia*

Brak strony — rozpoznanie sprawy jedynie na podstawie pism strony

Wyrok do 6. tygodni od rozprawy
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B Interim procedure

Cel — przygotowanie sprawy przed rozprawg, ustalenie stanowisk stron, ustalenie planu

dalszego dziatania, rozpatrzenie mozliwosci zawarcia ugody, ustalenie wartosci przedmiotu

sporu na potrzeby optat sgdowych

« W ciggu 3 miesiecy od zamkniecia czesci pisemne] ta czesC postepowania powinna sie
zakonczycC

« Strony mogg by¢ zobowigzane do:

« Odpowiedzi na pytania, dalszego wyjasnienia wskazanych kwestii

» Dostarczenia dowodow

« Ztozenia wskazanych dokumentow (np. podsumowania stanowisk stron)

« Brak reakcji stron -> uznanie powodztwa drugiej strony



B Preliminary objections
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* 1 miesigc na ztozenie od daty otrzymania pozwu
* Mozna zarzuc brak jurysdykcji sgdu (takze z powodu ztozonego opt-
outu), niewtasciwy oddziat, niewtasciwy jezyk pozwu

« Nalezy wnies¢ w jezyku postepowania

« W dowolnym momencie postepowania moze zostac podjeta decyzja o
zmianie jezyka postepowania na jezyk patentu (na wniosek strony,

stron lub z wiasnej inicjatywy sadu)
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B Skutek orzeczen
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Artykut 34

Terytorialne skutki orzeczen

Orzeczenia Sgdu obejmujg w przypadku patentu europejskiego terytoria tych umawiajgcych sie

panstw cztonkowskich, w ktorych patent europejski ma skutek.



B8 Whniosek o okreslenie wysokosci
odszkodowania/o zasgdzenie kosztow

Whniosek o okreslenie wysokosci odszkodowania

* Moze by¢ osobnym postepowaniem

« Po wyroku stwierdzajgcym naruszenie uprawniony moze, do roku od doreczania wyroku,
whnies¢ powodztwo o okreslenie wysokosci odszkodowania

* Mozna wnosiC 0 okreslenie wysokosci odszkodowania podstawie danych ksiegowych

naruszyciela

Zasgdzenie kosztow:
» Nalezy ztozy¢ wniosek w terminie 1. miesigca od doreczenia wyroku

 Mozna wnosic¢ o koszty zastepstwa procesowego, biegtych, swiadkéw, ttumaczy



B Ugoda

Artykut 79
Ugoda
Strony mogg w kazdym momencie postepowania zakonczy¢ sprawe w drodze ugody

potwierdzonej orzeczeniem Sadu. Patent nie moze zosta¢ uniewazniony ani ograniczony w
drodze ugody.

Warunki ugody, na wniosek stron, moga byc¢ niejawne.
O kosztach decyduje ugoda, a w przypadku braku ustalen decyzje podejmuje sad.

Zwrot kosztéw postepowania 60-20% w zaleznoSci od momentu zawarcia ugody



B Srodki tymczasowe

« Sad moze wezwac strony na rozprawe
« Sad moze wydacé decyzje ustnie na koniec rozprawy; decyzja zostaje przekazana pisemnie po rozprawie.

W szczegolnosci:

 Nakaz/zakaz dziatania

« Zajecie towaru
« Zajecie wilasnosci naruszyciela, w tym blokada kont bankowych

« Tymczasowe zasgdzenie kosztow
Jezeli w ciggu 31 dni kalendarzowych/20 dni roboczych (dtuzszy termin) od daty decyzji uprawniony nie

ztozy powoddztwa, to potencjalny naruszyciel moze ztozy¢ wniosek o odwotanie srodkow zabezpieczajgcych

* Whniosek o zachowanie dowodow i ogledziny



]

-

B List ochronny

» Sktadany w przypadku podejrzenia, ze mogg by¢ zastosowane $rodki tymczasowe (zasada 207(1))

* Nalezy ztozy¢ do Rejestru list ostrzegawczy w jezyku, w ktorym udzielony byt patent

e Optata 200 EUR za p6t roku; mozna optaci¢ kolejne okresy

* List ochronny nie jest dostepny publicznie

* W przypadku ztozenia wniosku o srodki tymczasowe list jest przekazywany do sktadu rozpatrujgcego

sprawe



B Doreczenia, jawnosé UPC
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* Doreczenia zgodnie z prawem UE
« Jezeli pozew zostanie doreczony w jezyku niezrozumiatym dla powoda, to mozna w ciggu 2.
tygodni odestac pozew ze wskazaniem zrozumiatych jezykow (zasada 271(8), Rozporzadzenie

2020/1784); odestanie z formularzem L zatgcznika | Rozporzadzenia

Wyroki sg jawne

Pisma stron sg jawne na uzasadniony wniosek

Na wniosek strony wskazane informacje mogg zostac utajnione



B Przedawnienie
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Artykut 72

Termin przedawnienia

Bez uszczerbku dla art. 24 ust. 2 | 3, sprawy dotyczgce wszelkich form odszkodowania
finansowego nie mogg zostaC wniesione poézniej niz pieC lat po dniu, w ktorym
wnioskodawca dowiedziat sie, lub miat racjonalne podstawy, by sie dowiedzieC, o

ostatnim fakcie uzasadniajgcym wniesienie powodztwa.
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B Optaty sadowe
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Infringement action 11,000 €
Counterclaim for infringement 11,000 €

Action for declaration of non-infringement 11,000 €

Action for compensation for license of right 11,000 €
Application to determine damages 3,000 €
Revocation action 20,000 €
Counterclaim for revocation same fee as the

infringement action subject
to a fee limit of 20,000 €
Application for provisional measures 11,000 €

Filing a protective letter 200 €
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I Optaty sadowe cd.

Opfaty dodatkowe, zalezne od wartosci przedmiotu sporu:

Up to and including 500,000 € 0€

Up to and including 750,000 € 2,500 €
Up to and including 1,000,000 € 4,000 €
Up to and including 30,000,000 € 150,000 €
Up to and including 50,000,000 € 250,000 €
more than 50,000,000 € 325,000 €

SME ptaca tylko 60% optat* (statych i od wartosci przedmiotu sporu)

Wartos¢ przedmiotu sporu ustala sad
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