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UPC CFI, Local Division Paris, 21 March 2025, IMC
v Mul-T-Lock

lock comprising a slider which is flush relative to a sole
plate provided with a recess for receiving a translation
stop of the slider

|Fig. 001 ]

PATENT LAW - PROCEDURAL LAW

Preliminary objection to UPC jurisdiction regarding
Spanish, Swiss and UK designations of European
patent rejected (Article 4 and article 24 Brussels Ibis
regulation. Article 31 UPCA, R 20 RoP)

e The UPC therefore has jurisdiction to hear the
infringement action brought by IMC Créations in respect
of the Spanish and Swiss parts, if necessary, by staying
the proceedings pending the decision of the national
court hearing the action for invalidity, if there was a
significant risk that the patent would be invalidated by
the court of the State in which the patent was granted.

e The UPC also has jurisdiction to hear the
infringement action brought regarding the British part of
the patent and, where appropriate, to rule on the validity
of the title, provided that the decision on the plea of
invalidity of the patent has only inter partes effect.

Source: Unified Patent Court

UPC Court of First Instance,

Local Division Paris, 21 March 2025
(Ligniéres, Gillet, Lopes)
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ORDONNANCE

1.Par mémoire du 20 novembre 2004, IMC Créations a
initié une action en contrefagcon du brevet EP830, devant
la Division Locale de Paris, a I’encontre de la société
frangaise Mul T Lock France et de la société Mul T Lock
suisse.

2.Par mémoire du 27 février 2025, les sociétés Mul T
Lock ont formé une objection préliminaire, contestant la
compétence de la JUB, pour connaitre de 1’action en
contrefagon du brevet dans ses désignations espagnole,
britannique et suisse, sollicitant de la cour :

A titre principal,

-Décliner la compétence de la Juridiction Unifiée du
Brevet pour statuer sur la contrefagon alléguée des
désignations nationales du brevet EP 4 153 830 en
vigueur dans les Etats ou il ne produit pas d'effet
unitaire, et en particulier ses désignations espagnole,
suisse et britannique ;

Ou a tout le moins,

-Déclarer que la Juridiction Unifiée du Brevet n'exercera
pas sa compétence pour statuer sur la contrefagon
alléguée des désignations nationales du brevet EP 4 153
830 en vigueur dans les Etats ou il ne produit pas d'effet
unitaire, et en particulier ses désignations espagnole,
suisse et britannique ;

Par conséquent,

- Rejeter I'action de la Demanderesse en ce qu'elle porte
sur ces désignations et la déclarer éteinte,

- Ordonner a la Demanderesse de supporter les cotts de
la procédure d'objection préliminaire ;

A titre subsidiaire, - Renvoyer la présente objection
préliminaire a la procédure au principal, conformément
a la Régle 20(2) RoP.

3. IMC Créations, invité par le greffe le 28 février 2025
a faire part de ses observations sur 1’objection
préliminaire, conformément a la R.19.5 RdP, a apporté
le 11 mars 2025, des corrections a son mémoire initial et
abandonne ses demandes a 1’encontre du défendeur 2
(Mul T Lock Suisse), qui est une succursale en Suisse de
la société Mul T Lock France.

4. IMC Créations demande le 11 mars 2025 a la cour de
rejeter 1’objection préliminaire, formant les prétentions
suivantes :

1) Constater que la portée territoriale de 1’action en
contrefagon, objet du mémoire en demande, est limitée
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aux Etats parties a 1’Accord instituant la Juridiction,
pour I’effet unitaire du brevet européen et a la Suisse,
pour I’effet du brevet européen dans cet Etat ;

2) Déclarer qu’une simple option procédurale a la
disposition du défendeur, n’est pas un motif admissible
au titre de la régle 19 des régles de procédure ;

3) En tout ¢tat de cause, statuer sur 1’objection
préliminaire, en vertu de la régle 20 des régles de
procédure, en se déclarant compétent vis-a-vis de
I’action en contrefagon du brevet européen pour ses
effets en Suisse, conformément a la Convention de
Lugano et en rejetant la demande de renvoyer 1’objection
préliminaire a la procédure au principal ;

4) Rejeter la demande visant les coits de la procédure
d’objection préliminaire, supportés par le défendeur.
Arguments des Parties

5.Les sociétés MulTLock exposent que :

-Le brevet EP 4 153 830 ("EP 830") intitulé "Verrou
comprenant un coulisseau a fleur par rapport a une
semelle pourvue d’un évidement pour recevoir une butée
de translation du coulisseau", déposé le 21 juin 2021
sous priorité du 26 juin 2020, délivré le 29 mars 2023,
s’est vu conférer le 08 novembre 2023 un effet unitaire
dans les Etats membres contractants, ayant ratifié
I’accord JUB, a la date de cet enregistrement, a savoir :
Autriche, Belgique, Bulgarie, Allemagne, Danemark,
Estonie, Finlande, France, Italie, Lituanie, Luxembourg,
Lettonie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Su¢de et Slovénie.
Le brevet EP 830 est en vigueur hors Etats membres
Contractants de I’AJUB, en Espagne, au Royaume-Uni
et en Suisse.

-En raison des imprécisions du mémoire en demande,
sur la portée territoriale des mesures qui sont sollicitées
par le demandeur, mais qui semblent désigner les
territoires de la Suisse, de I’Espagne et de la Pologne, ou
encore « 1’étranger », les demandeurs sollicitent que la
JUB se déclare compétente uniquement a 1’égard des
pays dans lequel le brevet produit son effet unitaire et
décline sa compétence pour toute demande basée sur une
désignation nationale du brevet EP 830.

-la compétence internationale de la JUB est régie par le
réglement Bruxelles I bis ou par la Convention de
Lugano lorsqu’est mise en jeu la compétence d’un Etat
tiers partie a la convention, en particulier la Suisse, ces
textes désignant la juridiction dans lequel est situé le
domicile du défendeur. Cependant lorsque la validité du
brevet européen est susceptible d’étre contestée, par voie
d’action comme par voie d’exception, sont compétentes
exclusivement les juridictions nationales (articles 24(4)
et 27 du réglement Bruxelles I bis et articles 22(4) et 25
de la Convention de Lugano), de sorte que de
nombreuses juridictions nationales saisies d’une action
en contrefacon d’un brevet européen, déclinent leur
compétence lorsqu’est contestée la validité d’une
désignation étrangére d’un brevet européen .

-La solution adoptée par la CJUE le 25 février 2025 crée
un déséquilibre significatif entre les parties, au profit du
demandeur et au détriment du défendeur, obligeant

.....

dans chacun des Etats membres d’enregistrement des
désignations nationales invoquées par le demandeur a la

contrefagon, cette situation portant atteinte au droit au
proceés équitable au sens de l’article 6 §1 de la
Convention Européenne des Droits de ’'Homme. Elle
porte atteinte a la sécurité juridique et a la prévention des
risques de décisions divergentes et est de nature a
compromettre 1’objet et la finalit¢ mémes de la
Juridiction Unifiée du brevet.

-En ce qui concerne les brevets en vigueur dans les Etats
tiers, la solution porte atteinte a la souveraineté des
Etats, puisqu’il y a lieu pour la juridiction des Etats
membres de I’UE, d’apprécier la wvalidit¢é et la
contrefacon, au regard de la loi nationale applicable. Elle
porte atteinte a la sécurité juridique avec ’incertitude
d’exécuter la décision dans les pays tiers concernés.

-les demandeurs suggerent de ne pas mettre en ceuvre la
solution de 1’arrét de la CJUE, prononcé sur questions
préjudicielles d’une juridiction nationale, et de ne pas
retenir la compétence de la JUB, pour statuer sur la
contrefagon d’un brevet enregistré en dehors d’un Etat
Membre contractant de 1’AJUB, méme lorsque Ia
validité de ce brevet est contestée ou susceptible de
I’étre, en considérant que les critéres de compétence de
la juridiction commune, d’origine conventionnelle, ne
sont pas nécessairement ceux applicables aux
juridictions nationales d’un Etat Membre de 1’Union
Européenne ; en considérant que les brevets délivrés par
les Etats tiers ne constituent pas une mati¢re régie par
I’AJUB, instrument instituant la juridiction commune,
ou encore en choisissant de ne pas exercer cette
compétence, en raison de considérations de droit
international général.

-la décision de la division locale de Diisseldorf du 28
janvier 2025 (Fujifilm/kodak CFI_355/ 2023) qui a
estimé retenir sa compétence pour statuer sur la
contrefacon de la partie britannique d’un brevet en litige,
est criticable et n’est pas transposable, en ce qu’elle
concerne la compétence d’un Etat tiers et non pas un Etat
lié¢ par le Réglement de Bruxelles I bis ou par la
Convention de Lugano et en ce que la cour a estimé que
le défendeur n’avait pas formé de demande
reconventionnelle en nullité de la partie britannique
devant la JUB et que I’affaire alors pendante devant le
CJUE était sans incidence.

-Les défenderesses demandent dés lors a la JUB de
décliner sa compétence pour statuer sur les désignations
nationales du brevet opposé, dans des Etats non
contractants de I’AJUB, que sont la Suisse, le Royaume-
Uni et I’Espagne, indépendamment de la formalisation
ou non d’une demande reconventionnelle en nullité¢ du
brevet, par les défendeurs qui disposent encore a ce stade
d’un délai pour ce faire, étant observé en outre que si la
JUB retenait sa compétence elle devrait appliquer les
législations nationales de chacune des désignations du
brevet en cause, en application de D’article §(1) du
réglement EC n°864/2007 (réglement Rome II)
-Subsidiairement elles demandent que la question de la
compétence de la JUB soit renvoyée a la procédure au
principal, conformément a la R. 20(2) RdP.

6. IMC Créations répond que :

-la portée territoriale de I’action en contrefagon est
limitée aux effets du brevet européen, dans les Etats

Page 2 of 5


http://www.ippt.eu/
https://www.ippt.eu
https://www.ippt.eu/legal-texts/UPC-rules-of-procedure/rule-19
https://www.ippt.eu/legal-texts/UPC-rules-of-procedure/rule-20
https://www.ippt.eu/legal-texts/UPC-rules-of-procedure/rule-20
https://www.ippt.eu/sites/ippt/files/2024/IPPT20240221_UPC_CFI_LD_Dusseldorf_Fujifilm_v_Kodak.pdf
https://www.ippt.eu/legal-texts/UPC-rules-of-procedure/rule-20

www.ippt.eu

IPPT20250321, UPC CFI, LD Paris, IMC V Mul-T-Lock

parties a I’AJUB et en Suisse, pays dans lesquels les
actes de contrefacon prennent leur source mais
également dans tout autre Etat étranger.

-la R.19 RdP ne permet pas au défendeur, d’invoquer
une simple option procédurale facultative, a savoir la
contestation de la wvalidit¢ du brevet, purement
hypothétique a ce stade.

-En vertu de la Convention de Lugano, a laquelle la
Suisse est partie, la juridiction compétente pour
connaitre d’une action en contrefagon d’un brevet
européen, est par principe la juridiction du domicile du
défendeur, y compris pour connaitre des actes de
contrefacon commis sur le territoire suisse, le tribunal
saisi ayant la faculté dans I’hypothése d’une contestation
de la validité de la partie suisse du brevet de suspendre
ou de traiter ’action en contrefagon, selon I’appréciation
du mérite des arguments invoqués au soutien de la
nullité de la partie suisse du brevet.

-Selon I’arrét C339-22 de la CJUE du 25 février 2025,
la juridiction de I’Etat membre de 1’Union européenne
dans le ressort de laquelle est situé le domicile du
défendeur, saisie d’une action en contrefagcon d’un
brevet délivré dans un autre Etat Membre, demeure
compétente pour connaitre de cette action, lorsque dans
le cadre de celle-ci, le défendeur conteste par voie
d’exception, la validité de ce brevet, alors que la
compétence pour statuer sur cette validité appartient
exclusivement aux juridictions de cet autre Etat
Membre.

MOTIFS DE LA DECISION

7. La société Mul T Lock France et sa succursale en
Suisse, contestent la compétence de la JUB pour
connaitre de I’action en contrefagon, initiée par IMC
Créations, fondée sur les parties espagnole, suisse et le
Royaume-Uni du brevet européen.

8. Le demandeur se réfeére pour certaines de ses
demandes variablement, a « la France, la Suisse et a
I’étranger ».

9. L’action en contrefagon et les mesures accessoires qui
sont sollicitées, ne peuvent concerner, en vertu du
principe de territorialité du brevet, que les pays ou le titre
est en vigueur, a savoir en ’espéce, les pays désignés au
brevet unitaire, ainsi que les parties nationales en
vigueur du brevet européen, ayant leurs effets dans des
pays non signataires de 1’AJUB, a savoir la Suisse,
I’Espagne et le Royaume-Uni.

Admissibilité de ’objection préliminaire

10. Le mémoire en demande, en 1’absence d’adresse
¢électronique des défendeurs a été signifié par lettre
recommandée avec accusé de réception, par voie postale
postée le 17 janvier 2025, conformément a la régle
R.271.4 (a) RdP, aux défendeurs qui en ont été
destinataires, de sorte que les défendeurs sont réputés en
avoir été destinataires, le 27 janvier 2025 ( R.271.6 (b)
RdP). L’objection préliminaire a été formée le 27 février
2025, dans le délai d’un mois fixé a larégle R.19.1 RdP,
et concerne la compétence de la juridiction, de sorte
qu’elle est admissible.

Fondements légaux

11. Selon Particle 31 de ’Accord sur la Juridiction
Unifiée _du _ Brevet (AJUB), la compétence

internationale de la JUB est établie conformément au
réglement UE n°1215/2012 (Bruxelles I bis) ou le cas
échéant sur la base de la Convention de Lugano.

La compétence de principe, en matiére civile et
commerciale, dans les FEtats membres de 1’Union
européenne, est selon les articles 4 du reglement de
Bruxelles et 8 (1) du méme texte en cas de pluralité de
défendeurs, celle des juridictions de I’Etat membre du
domicile du défendeur ou de I’un d’entre eux.

Par exception, en application de D’article 24(4) du
Reéglement, « Sont seules compétentes, sans
considération du domicile des parties, (...) en matiere de
validité des brevets, (...) que la question soit soulevée
par voie d’action ou d’exception, les juridictions de
I’Etat membre sur le territoire duquel le dépot ou
I’enregistrement a été demandé (...). Sans préjudice de
la compétence reconnue a I’ Office Européen des Brevets
[par la Convention Européenne des Brevets], les
Juridictions de chaque FEtat membre sont seules
compétentes en matiere d’inscription ou de validité d’un
brevet européen, délivré pour cet Etat membre ».

Enfin, selon Particle 27 du Réglement de Bruxelles I
Bis, « La juridiction d’un Etat membre saisie a titre
principal d’un litige pour lequel les juridictions d’un
autre Etat membre sont exclusivement compétentes en
vertu de I’article 24 se déclare d office incompétente ».
En application de Darticle 71 bis du Réglement de
Bruxelles I bis, la Juridiction Inifiée du Brevet est une
juridiction commune a plusieurs Etats Membres et est
réputée étre une juridiction d’un Etat membre lorsqu’elle
exerce sa compétence en vertu de I’AJUB.

La Convention de Lugano du 30 octobre 2007,
applicable lorsqu’est mise en jeu la compétence d’un
Etat tiers (non-membre de 1’Union européenne), partie a
cette convention (Confédération suisse, Royaume du
Danemark, Royaume de Norvege et République
d’Islande), dont notamment la Suisse, édicte la méme
compétence de principe des juridictions du domicile du
défendeur et la méme exception en application de ses
articles 22(4) et 25, lorsqu’est en jeu, la validité du
brevet.

L’arrét de la CJUE

12. En ce qui concerne la compétence d’une juridiction
de I’Union a I’égard d’Etats liés par le réglement de
Bruxelles I bis, la CJUE a par arrét du 25 février 2025,
(aff C-339/22 BSH Hausgerite GmbH- Electrolux
AB), sur question préjudicielle, dit pour droit que : «
L’article 24, point 4, du reglement (UE) n°1215/2012 du
Parlement européen et du conseil, du 12 décembre 2012,
concernant la compétence judiciaire la reconnaissance
et ['exécution des décisions en matiére civile et
commerciale doit étre interprété en ce sens que :

Une juridiction de [’Etat membre du domicile du
défendeur, saisie en vertu de article 4 paragraphe 1,
de ce reglement, d’une action en contrefacon d’un
brevet délivré dans un autre Etat membre, reste
compétente pour connaitre de cette action, lorsque, dans
le cadre de celle-ci, ce défendeur conteste par voie
d’exception, la validité de ce brevet, alors que la
compétence pour statuer sur cette validité appartient
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exclusivement aux juridictions de cet autre Etat membre.
»

13. 11 s’ensuit que les juridictions de I’Etat membre de
délivrance du brevet sont exclusivement compétentes
pour connaitre d’une contestation en maticre
d’inscription ou de wvalidit¢ du brevet, que cette
contestation soit soulevée par voie d’action ou
d’exception, comme moyen de défense dans le cadre
d’une action en contrefacon initiée devant une
juridiction d’un autre Etat membre de [’Union
européenne.

14 . La juridiction saisie de 1‘action en contrefacon doit
en conséquence, se déclarer incompétente, en ce qui
concerne la nullité du brevet. Pour autant, la juridiction
saisie ne perd pas sa compétence pour connaitre de
I’action en contrefagon, du seul fait que le défendeur
conteste par voie d’exception la validité du titre.

15. La juridiction peut, notamment s’il existe une chance
raisonnable non négligeable que le brevet soit annulé par
la juridiction de 1’Etat membre de délivrance du brevet,
le cas échéant, suspendre la procédure, dans 1’attente de
la décision de la juridiction saisie de I’action en nullité.

16. En ce qui concerne les titres délivrés par les Etats
tiers (ni liés par le Réglement de Bruxelles I bis, ni liés
par la Convention de Lugano), la CJUE a dit pour droit
que

«_L’article 24, point 4, du reglement (UE) n°1215/2012
doit étre interprété en ce sens que : Il ne s applique pas
a une juridiction d’un Etat tiers et par conséquent, ne
confere aucune compétence exclusive ou non a une telle
Juridiction, en ce qui concerne [l’appréciation de la
validité d’un brevet délivré ou validé par cet Etat. Si une
Juridiction d’un Etat membre est saisie, sur le fondement
de article 4 paragraphe 1, de ce reglement, d’une
action en contrefacon d’un brevet délivré ou validé dans
un Etat tiers, dans le cadre de laquelle est soulevée par
voie d’exception la question de la validité de ce brevet,
cette juridiction est compétente, en application de cet
article 4, paragraphe 1, pour statuer sur cette exception,
sa décision a cet égard n’étant pas de nature a affecter
Iexistence ou le contenu dudit brevet dans cet Etat tiers
ou a entrainer la modification du registre national de
celui-ci ».

17. Ainsi en vertu du principe de non-ingérence et de
souveraineté des Etats, seules les juridictions de 1’Etat
tiers de délivrance ou de validation du brevet sont
compétentes pour déclarer la nullit¢ du brevet,
susceptible d’entrainer la modification du registre
national de cet Etat.

18. Cependant, la juridiction saisic de [’action en
contrefacon, lorsqu’ est soulevé par voie d’exception, le
moyen tiré de la nullité de la part du brevet délivré par
I’Etat tiers, est par principe compétente, sur le
fondement de DParticle 4(1) du réglement, pour statuer
sur ce moyen, la décision ayant uniquement un effet inter
partes.

Réponse a ’argumentation des défenderesses

19. La JUB, juridiction commune, est en application de
Particle 71 bis du réglement de Bruxelles I bis réputée
étre une juridiction d’un Etat membre de 1’Union
Européenne. Elle est tenue d’appliquer le droit de

I’Union, tel qu’interprété par les décisions de la CJUE,
conformément a Particle 20 de PAJUB. I n’y a pas lieu
en I’espece, d’écarter ou de décider de ne pas mettre en
ceuvre les solutions dégagées par la CJUE, sans qu’il y
ait lieu d’exclure les brevets enregistrés dans d’autres
Etats que ceux dans lesquels I’AJUB est en vigueur.

20. La solution dégagée par I’arrét de la CJUE du 25
février 2025 s’applique, en I’espéce en ce qui concerne
la partie espagnole du brevet et en ce qui concerne la
partie britannique du brevet. Elle est également
transposable, a la partie suisse du brevet européen,
s’agissant d’un litige intéressant la JUB (assimilée a une
juridiction d’un Etat membre de 1’Union Européenne) et
un Etat li¢ par la Convention de Lugano a laquelle
Particle 31 de I’AJUB fait référence, qui fixe la méme
compétence de principe des juridictions du domicile du
défendeur et les mémes exceptions, en ce qui concerne
I’enregistrement ou la validité du brevet , en application
de ses articles 22(4) et 25, lorsqu’est en jeu, la validité
du brevet.

21. La JUB a en conséquence compétence, pour
connaitre de 1’action en contrefagon initiée par IMC
Créations, en ce qui concerne les parties espagnole et
suisse, le cas échéant, en suspendant la procédure, dans
I’attente de la décision de la juridiction nationale saisie
de I’action en nullité, s’il existait un risque raisonnable
non négligeable que le brevet soit annulé par la
juridiction de I’Etat de délivrance du brevet.

La JUB a également compétence, pour connaitre de
I’action en contrefagon de la part britannique du brevet,
et statuer le cas échéant sur la validité du titre, sous
réserve que la décision sur I’exception de nullit¢ du
brevet n’ait qu'un effet inter partes.

22. Par ailleurs, la Division Locale de Paris est
territorialement compétente, du fait de la domiciliation
en France d’un des défendeurs, pour connaitre de
I’action en contrefagon initiée par IMC Créations,
d’autant qu’a ce stade de la procédure, la nullité des parts
nationales du brevet, en vigueur en Espagne (pays lié¢ par
Bruxelles I bis) ou en Suisse (pays lié par la Convention
de Lugano) ou au Royaume-Uni, n’est pas invoquée.
23. Le titulaire du brevet doit pouvoir concentrer
I’ensemble de ses demandes en contrefagon, dans
I’hypothése de litiges en matiére de contrefacon dans
plusieurs Etats membres de 1’Union, et obtenir une
réparation globale devant un seul for et éviter le risque
de décisions divergentes (arrét CJUE précité -point 49).
24. Afin d’assurer une sécurité juridique et la
prévisibilité des régles de compétence, la compétence de
la juridiction du défendeur pour statuer sur une action en
contrefagon, ne doit pas étre subordonnée a la stratégie
procédurale du défendeur (arrét CJUE- point 46)

25. Il n’est pas porté atteinte aux droits de la défense, ni
au principe d’égalité des armes entre les parties, dés lors
qu’en cas de contestation par voie d’exception, de la
validité du brevet, la juridiction saisie d’une action en
contrefacon, a la faculté de suspendre la procédure afin
de tenir compte le cas échéant de la décision rendue par
la juridiction de 1’Etat membre de I’Union Européenne
ou d’un Etat lié par la Convention de Lugano ou de
prononcer une décision a effet inter partes
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exclusivement, lorsqu’est contestée la validité du brevet
délivré par un Etat tiers.

26. Pour I’ensemble de ces ¢léments, il y a lieu de rejeter
I’objection préliminaire contestant la compétence de la
Division Locale de Paris de la JUB, pour statuer sur la
contrefacon alléguée des désignations nationales du
brevet EP 4 153 830 en vigueur dans les Etats ou il ne
produit pas d'effet unitaire, et en particulier ses
désignations espagnole, suisse et britannique, sans qu’il
y ait lieu de renvoyer au principal cette question.

27. 1l sera statué sur la charge et les frais afférents a
I’objection préliminaire, avec la décision sur le fond.
La cour:

-rejette I’objection préliminaire invoquée par les sociétés
Mul T Lock -Dit n’y avoir lieu a renvoi au principal de
I’objection préliminaire

-Dit que les société Mul T Lock France et Suisse,
doivent déposer leur mémoire en défense, avant le 28
avril 2025

-Reporte a la décision sur le fond, la charge et le cofit de
la procédure d’objection préliminaire.

Appel peut étre formé de cette ordonnance dans un délai
de 15 jours calendaires, aprés sa notification a la partie
succombante, conformément a I’article 73(2)(a) UPCA
and Regle 220.2 RdP.

Fait et prononcé a Paris le 21 mars 2025

Camille Lignieéres, juge-président

DETAILS DE L’ORDONNANCE

Ordonnance n° ORD_11997/2025 dans I’ACTION N° :
ACT 61422/2024

UPCn°: UPC_CFI 702/2024

Type d’action : Action en contrefagon

Procédure connexe n° : 10014/2025

Type de demande : Objection préliminaire
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