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W Jurisprudentie

ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

12 juli 2012*

sJustitiéle samenwerking in burgerlijke zaken — Rechterlijke bevoegdheid, erkenning en
tenuitvoerlegging van beslissingen — Verordening (EG) nr. 44/2001 — Rechtsvordering wegens
inbreuk op Europees octrooi — Bijzondere en exclusieve bevoegdheden — Artikel 6, punt 1 —
Pluraliteit van verweerders — Artikel 22, punt 4 — Betwisting van geldigheid van octrooi —
Artikel 31 — Voorlopige of bewarende maatregelen”
In zaak C-616/10,
betreffende een verzoek om een prejudiciéle beslissing krachtens artikel 267 VWEU, ingediend door de
Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland) bij beslissing van 22 december 2010, ingekomen bij het Hof op
29 december 2010, in de procedure
Solvay SA
tegen
Honeywell Fluorine Products Europe BV,
Honeywell Belgium NV,
Honeywell Europe NV,
wijst HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, ]. Malenovsky (rapporteur), R. Silva de Lapuerta,
E. Juhdsz en D. Svaby, rechters,

advocaat-generaal: P. Cruz Villalén,

griffier: K. Sztranc-Stawiczek, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 30 november 2011,

gelet op de opmerkingen van:

— Solvay SA, vertegenwoordigd door W. A. Hoyng en F. W.E. Eijsvogels, advocaten,

— Honeywell Fluorine Products Europe BV, Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV,
vertegenwoordigd door R. Ebbink en R. Hermans, advocaten,

— de Duitse regering, vertegenwoordigd door T. Henze en J. Kemper als gemachtigden,

* Procestaal: Nederlands.
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— de Griekse regering, vertegenwoordigd door S. Chala als gemachtigde,
— de Spaanse regering, vertegenwoordigd door S. Centeno Huerta als gemachtigde,

— de Europese Commissie, vertegenwoordigd door A.-M. Rouchaud-Joét en R. Troosters als
gemachtigden,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 29 maart 2012,

het navolgende

Arrest

Het verzoek om een prejudiciéle beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 6, punt 1, 22, punt 4,
en 31 van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke
bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB
2001, L 12, blz. 1).

Dit verzoek is ingediend in het kader van een geschil tussen Solvay SA, gevestigd in Belgié (hierna:
»Solvay”), enerzijds, en Honeywell Fluorine Products Europe BV, gevestigd in Nederland, Honeywell
Belgium NV en Honeywell Europe NV, beide gevestigd in Belgié (hierna, samen: ,ondernemingen
Honeywell”), anderzijds, betreffende een beweerde inbreuk op verschillende delen van een Europees
octrooi.

Toepasselijke bepalingen

Het Europees Octrooiverdrag

Het op 5 oktober 1973 te Miinchen ondertekende Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien
(hierna: ,Europees Octrooiverdrag”) roept, zoals in artikel 1 daarvan vermeld, ,een voor de
verdragsluitende staten gemeenschappelijk recht inzake de verlening van octrooien voor uitvindingen”
in het leven.

Naast de gemeenschappelijke regels voor verlening blijft voor een Europees octrooi de nationale
regeling gelden van elk van de verdragsluitende staten waarvoor het is verleend. Artikel 2, lid 2, van
het Europees Octrooiverdrag bepaalt dienaangaande het volgende:

»Het Europese octrooi heeft in elk der verdragsluitende staten, waarvoor het is verleend, dezelfde
rechtsgevolgen en is onderworpen aan dezelfde bepalingen als een nationaal octrooi, dat in die staat is

verleend [...].”

Artikel 64, leden 1 en 3, van genoemd verdrag bepaalt het volgende met betrekking tot de aan de
houder van een Europees octrooi verleende rechten:

»1. [...] de houder van het Europees octrooi, [heeft] vanaf de dag waarop de vermelding van de

verlening daarvan is gepubliceerd, in elk van de verdragsluitende staten, waarvoor het is verleend,
dezelfde rechten als die hij zou ontlenen aan een in die staat verleend nationaal octrooi.

[]

3. Elke inbreuk op het Europees octrooi wordt beoordeeld overeenkomstig het nationale recht.”
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Het recht van de Unie
De punten 11, 12, 15 en 19 van de considerans van verordening nr. 44/2001 luiden als volgt:

1;(11)

De bevoegdheidsregels moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, waarbij als beginsel geldt dat de
bevoegdheid in het algemeen gegrond wordt op de woonplaats van de verweerder; de bevoegdheid
moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd, behalve in een gering aantal duidelijk omschreven
gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de autonomie van de partijen een ander
aanknopingspunt wettigt. Voor rechtspersonen moet de woonplaats autonoom worden bepaald om de
gemeenschappelijke regels doorzichtiger te maken en jurisdictiegeschillen te voorkomen.

(12) Naast de woonplaats van de verweerder moeten er alternatieve bevoegdheidsgronden mogelijk
zijn, gebaseerd op de nauwe band tussen het gerecht en de vordering of de noodzaak een goede
rechtsbedeling te vergemakkelijken.

[...]

(15) Met het oog op een harmonische rechtsbedeling in de Gemeenschap moeten parallel lopende
processen zoveel mogelijk worden beperkt en moet worden voorkomen dat in twee lidstaten
onverenigbare beslissingen worden gegeven. |[...]

[]

(19) De continuiteit tussen het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid
en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken [PB 1972, L 299, blz. 32;
hierna: ,Executieverdrag’] en deze verordening moet gewaarborgd worden. Daartoe zijn
overgangsbepalingen nodig. Deze continuiteit moet ook voor de uitlegging van het
[Executieverdrag] door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gelden en het
Protocol van 1971 [betreffende die uitlegging door het Hof, in de herziene en gewijzigde versie
(PB 1998, C 27, blz. 28)] moet ook van toepassing blijven op de zaken die op de datum van
inwerkingtreding van de verordening reeds aanhangig zijn.”

Artikel 2 van deze verordening bepaalt:

»1. Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een
lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.

2. Voor degenen die niet de nationaliteit bezitten van de lidstaat waar zij woonplaats hebben, gelden
de regels voor de rechterlijke bevoegdheid die op de eigen onderdanen van die lidstaat van toepassing
zijn.”

Artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001, dat staat in deel 2, getiteld ,Bijzondere bevoegdheid”,
van hoofdstuk II, bepaalt het volgende:

»[Een persoon die woonplaats heeft op het grondgebied van een lidstaat] kan ook worden opgeroepen:

1) indien er meer dan één verweerder is: voor het gerecht van de woonplaats van een hunner, op
voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede
rechtsbedeling vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting, teneinde te vermijden dat
bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden gegeven”.
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Artikel 22, punt 4, van deze verordening luidt:

»Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:

[.]

4. voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid,
en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van
de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad
of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een
internationale overeenkomst.

Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibureau krachtens het Verdrag inzake de
verlening van Europese octrooien, ondertekend te Miinchen op 5 oktober 1973, zijn ongeacht de
woonplaats, de gerechten van elke lidstaat bij uitsluiting bevoegd voor de registratie of de
geldigheid van een voor die lidstaat verleend Europees octrooi”.

Artikel 25 van dezelfde verordening luidt als volgt:

»Het gerecht van een lidstaat waarbij een geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vordering
waarvoor krachtens artikel 22 een gerecht van een andere lidstaat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart
zich ambtshalve onbevoegd.”

Artikel 31 van die verordening bepaalt:

»In de wetgeving van een lidstaat vastgestelde voorlopige of bewarende maatregelen kunnen bij de
gerechten van die staat worden aangevraagd, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat
krachtens deze verordening bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen.”

Hoofdgeding en prejudiciéle vragen

Solvay, houdster van Europees octrooi EP 0 858 440, heeft op 6 maart 2009 wegens inbreuk op de
nationale delen van dit octrooi, zoals geldig in Denemarken, Ierland, Griekenland, Luxemburg,
Oostenrijk, Portugal, Finland, Zweden, Liechtenstein en Zwitserland, bij de Rechtbank ’s-Gravenhage
een vordering tegen de ondernemingen Honeywell aanhangig gemaakt ter zake dat deze een door
Honeywell International Inc. vervaardigd product, HFC-245 fa, in de handel hadden gebracht dat
gelijk was aan het door dat octrooi gedekte product.

Concreet gezegd verwijt Solvay Honeywell Fluorine Product Europe BV en Honeywell Europe NV,
voorbehouden handelingen te verrichten in heel Europa, terwijl zij Honeywell Belgium NV het
verrichten van voorbehouden handelingen in Noord en Centraal Europa verwijt.

In het kader van deze procedure wegens inbreuk heeft Solvay op 9 december 2009 tevens een
incidentele vordering tegen de ondernemingen Honeywell ingesteld tot verkrijging van een voorlopige
voorziening in de vorm van een grensoverschrijdend inbreukverbod voor de hele duur van het
hoofdgeding.

De ondernemingen Honeywell hebben in het kader van de incidentele procedure de nietigheid van de
nationale delen van het betrokken octrooi ingeroepen, zonder dat zij echter een procedure tot
nietigverklaring van de nationale delen van dat octrooi hebben ingeleid of een voornemen daartoe
hebben aangekondigd, en zonder dat zij de bevoegdheid van de aangezochte Nederlandse rechter om
van de hoofdvordering en van de incidentele vordering kennis te nemen hebben aangevochten.
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16 In deze omstandigheden heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage de behandeling van de zaak geschorst en
het Hof de volgende prejudiciéle vragen gesteld:

»Ten aanzien van artikel 6, [punt 1, van verordening nr. 44/2001]:

1)

Ten

2)

3)

4)

5)

Is in een situatie waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een
procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden
beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat
van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen
met betrekking tot hetzelfde product, sprake van de mogelijkheid van ,onverenigbare beslissingen’
bij afzonderlijke berechting, zoals bedoeld in artikel 6, [punt 1, van de verordening]?

aanzien van artikel 22 [punt 4, van verordening nr. 44/2001]:

Is artikel 22, [punt 4, van verordening nr. 44/2001] van toepassing in een procedure tot het
verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een
voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat
het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen
definitieve beslissing neemt over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting
maakt hoe de ingevolge artikel 22, [punt 4, van de verordening] bevoegde rechter daarover zou
oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden
afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat
dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden?

Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van verordening nr. 44/2001] in een
procedure als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer in
die zin dat artikel 22, [punt 4, van de verordening] alleen van toepassing is indien reeds een
nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22, [punt 4, van die verordening] bevoegde rechter
aanhangig is of binnen een — door de rechter te stellen termijn — wordt gemaakt, althans dat ter
zake een dagvaarding aan de octrooihouder is of wordt uitgebracht, of volstaat het enkele
opwerpen van een nietigheidsverweer en, zo ja, worden dan eisen gesteld aan de inhoud van het
gevoerde verweer, in die zin dat het voldoende moet zijn onderbouwd en/of dat het voeren van
het verweer niet moet worden aangemerkt als misbruik van procesrecht?

Indien [de tweede vraag] bevestigend wordt beantwoord, behoudt de rechter, nadat in een
procedure als in de eerste vraag bedoeld een nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten
aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende partij dat wenst) de
inbreukprocedure moet worden aangehouden totdat de ingevolge artikel 22, [punt 4, van
verordening nr. 44/2001] bevoegde rechter over de geldigheid van het ingeroepen nationale deel
van het octrooi heeft beslist, dan wel dat de vordering moet worden afgewezen omdat over een
voor de beslissing essentieel verweer niet mag worden geoordeeld of verliest de rechter nadat een
nietigheidsverweer is aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering?

Indien [de tweede vraag] bevestigend wordt beantwoord, kan de nationale rechter zijn
bevoegdheid om te oordelen over een vordering tot verkrijging van een voorlopige voorziening
gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod) en
waartegen bij wege van verweer wordt aangevoerd dat het ingeroepen octrooi nietig is, dan wel
(in het geval geoordeeld zou worden dat toepasselijkheid van artikel 22, [punt 4, van de
verordening] de bevoegdheid van de rechtbank ['s-Gravenhage] om over de inbreukvraag te
oordelen onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een verweer inhoudende dat het
ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is, ontlenen aan artikel 31 [van die verordening]?
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6) Indien [de vijfde vraag] bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan
nodig om de in [punt 40 van het arrest Van Uden van 17 november 1998, C-391/95, Jurispr.
blz. 1-7091] bedoelde reéle band tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op
territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte
rechter te kunnen aannemen?”

Beantwoording van de prejudicié€le vragen

De eerste vraag

Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 6, punt 1, van
verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer
vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van
die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel
van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van
voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van
onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling.

Allereerst zij in herinnering gebracht dat artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 ter vermijding
van onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting bepaalt dat de verweerder, indien er meer
dan één verweerder is, voor het gerecht van de woonplaats van een hunner kan worden opgeroepen
op voorwaarde dat er tussen de vorderingen een zo nauwe band bestaat dat een goede rechtsbedeling
vraagt om hun gelijktijdige behandeling en berechting.

Wat het doel ervan betreft strekt de bevoegdheidsregel van artikel 6, punt 1, van verordening
nr. 44/2001 er overeenkomstig de punten 12 en 15 van de considerans van die verordening in de
eerste plaats toe, een goede rechtsbedeling te vergemakkelijken, parallel lopende procedures zo veel
mogelijk te beperken en aldus te voorkomen dat beslissingen worden gegeven die onverenigbaar
zouden kunnen zijn indien de zaken gescheiden zouden worden beslist (zie arrest van 1 december
2011, Painer, C-145/10, Jurispr. blz. I-12533, punt 77).

Voorts moet bedoelde bijzonderebevoegdheidsregel worden uitgelegd gelet op in de eerste plaats
punt 11 van de considerans van verordening nr. 44/2001, op grond waarvan de bevoegdheidsregels in
hoge mate voorspelbaar moeten zijn en als beginsel geldt dat de bevoegdheid gegrond wordt op de
woonplaats van de verweerder. De bevoegdheid moet altijd op die grond kunnen worden gevestigd,
behalve in een gering aantal duidelijk omschreven gevallen waarin het voorwerp van het geschil of de
autonomie van de partijen een ander aanknopingspunt wettigt (zie arrest van 11 oktober 2007,
Freeport, C-98/06, Jurispr. blz. I-8319, punt 36).

In de tweede plaats moet deze bijzonderebevoegdheidsregel, waarmee wordt afgeweken van de in
artikel 2 van verordening nr. 44/2001 neergelegde beginselbevoegdheid van de rechter van de
woonplaats van de verweerder, eng worden uitgelegd. Die uitlegging mag zich enkel uitstrekken tot de
in die verordening uitdrukkelijk bedoelde gevallen (zie arrest Painer, reeds aangehaald, punt 74 en
aldaar aangehaalde rechtspraak).

Bovendien kan diezelfde regel niet zodanig worden uitgelegd dat zij een zodanige toepassing vindt dat
de verzoeker een vordering tegen meerdere verweerders kan instellen met het enkele doel om één van
hen te onttrekken aan de bevoegdheid van de rechter van de staat waar hij zijn woonplaats heeft (zie in
die zin arresten van 27 september 1988, Kalfelis, 189/87, Jurispr. blz. 5565, punten 8 en 9, en
27 oktober 1998, Réunion européenne e.a., C-51/97, Jurispr. blz. I-6511, punt 47; arrest Painer, reeds
aangehaald, punt 78).

6 ECLILEU:C:2012:445



23

24

25

26

27

28

29

30

ARREST VAN 12. 7. 2012 — ZAAK C-616/10
SOLVAY

Volgens de rechtspraak van het Hof is het aan de nationale rechter om te beoordelen of de
verschillende bij hem ingestelde vorderingen samenhangend zijn en dus of er in geval van
afzonderlijke berechting gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat, en om daarbij rekening te
houden met alle noodzakelijke elementen van het dossier (zie reeds aangehaalde arresten Freeport,
punt 41, en Painer, punt 83).

Dienaangaande heeft het Hof echter verklaard dat beslissingen niet reeds tegenstrijdig in de zin van
artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 kunnen worden geacht op grond van een divergentie in
de beslechting van het geschil, maar dat daartoe bovendien vereist is dat deze divergentie zich voordoet
in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens (zie arrest van 13 juli 2006, Roche Nederland
e.a., C-539/03, Jurispr. blz. I-6535, punt 26; reeds aangehaalde arresten Freeport, punt 40, en Painer,
punt 79).

Aangaande de beoordeling of sprake is van eenzelfde situatie heeft het Hof geoordeeld dat niet kan
worden geconcludeerd tot eenzelfde feitelijke situatie wanneer de verweerders verschillen en de hun
ten laste gelegde, in verschillende verdragsluitende staten gepleegde octrooi-inbreuken niet dezelfde
zijn. Voorts heeft het geoordeeld dat niet kan worden geconcludeerd tot eenzelfde situatie rechtens
wanneer bij verschillende gerechten van onderscheiden verdragsluitende staten rechtsvorderingen
wegens inbreuk op een in elk van deze staten verleend octrooi tegen in deze staten woonachtige
verweerders aanhangig zijn gemaakt voor feiten die beweerdelijk op hun grondgebied zijn begaan (zie
arrest Roche Nederland e.a., reeds aangehaald, punten 27 en 31).

Zoals immers duidelijk blijkt uit de artikelen 2, lid 2, en 64, lid 1, van het Europees Octrooiverdrag,
blijft een Europees octrooi onderworpen aan de nationale regeling van elk van de verdragsluitende
staten waarvoor het is verleend. Zoals volgt uit artikel 64, lid 3, van voormeld verdrag moet dan ook
elke rechtsvordering ter zake van een inbreuk op een Europees octrooi worden beoordeeld in het licht
van de nationale regeling die ter zake geldt in elk van de staten waarvoor het is verleend (arrest Roche
Nederland e.a., reeds aangehaald, punten 29 en 30).

Blijkens de bijzonderheden van een zaak zoals die in het hoofdgeding kunnen zich in het kader van
eenzelfde situatie feitelijk en rechtens divergenties voordoen in de oplossing van het geschil, zodat het
niet is uitgesloten dat bij afzonderlijke berechting van de zaken onverenigbare beslissingen worden
gegeven.

Zoals de advocaat-generaal immers in punt 25 van zijn conclusie heeft verklaard, zouden, indien
artikel 6, lid 1, van verordening nr. 44/2001 niet van toepassing was, twee gerechten ieder voor zich
de gestelde inbreuken moeten onderzoeken in het licht van de verschillende nationale regelingen die
gelden voor de nationale delen van het Europees octrooi dat beweerdelijk is geschonden. Zij zouden
bijvoorbeeld beide de door de ondernemingen Honeywell gepleegde schending van het Finse deel van
het Europees octrooi moeten beoordelen naar Fins recht, aangezien een identiek inbreukmakend
product op Fins grondgebied wordt verhandeld.

Om in een situatie zoals die aan de orde in het hoofdgeding te beoordelen of er tussen de verschillende
bij hem ingediende vorderingen een verband bestaat en er dus gevaar bestaat voor onverenigbare
beslissingen bij afzonderlijke berechting van de vorderingen, zal het nationale gerecht onder meer
rekening moeten houden met de dubbele omstandigheid dat verweersters in het hoofdgeding ieder
afzonderlijk worden beschuldigd van dezelfde inbreuk voor dezelfde producten en dat die inbreuken
zijn begaan in dezelfde lidstaten, zodat zij dezelfde nationale delen van het betrokken Europees octrooi
schenden.

Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 6, punt 1, van
verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat in een situatie waarin twee of meer
vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van
die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel
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van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van
voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van
onverenigbare beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter
dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de beschouwing
te betrekken.

De tweede vraag

Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter in hoofdzaak te vernemen of artikel 22, punt 4,
van verordening nr. 44/2001 van toepassing is in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige
voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi, zoals een voorlopig grensoverschrijdend
inbreukverbod, wanneer de verwerende partijen in het hoofdgeding bij wege van verweer aanvoeren
dat het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen
definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt
hoe de ingevolge artikel 22, punt 4, van die verordening bevoegde rechter daarover zou oordelen, en
de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen indien
naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen
octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden.

Reeds uit de bewoordingen van de prejudiciéle vraag en de verwijzingsbeslissing blijkt dat de vraag die
de kern van het hoofdgeding vormt betrekking heeft op een procedure strekkende tot vaststelling van
een voorlopige maatregel waarvoor de bevoegdheidsregel van artikel 31 van verordening nr. 44/2001
geldt.

Derhalve moet de gestelde vraag aldus worden begrepen dat zij in hoofdzaak ertoe strekt te vernemen
of artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in
omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding aan de weg staat aan toepassing van artikel 31
van die verordening.

Dienaangaande moet worden vastgesteld dat blijkens artikel 31 van verordening nr. 44/2001 een
gerecht van een lidstaat zich kan uitspreken over een verzoek om voorlopige of bewarende
maatregelen, zelfs indien een gerecht van een andere lidstaat krachtens deze verordening bevoegd is
van het bodemgeschil kennis te nemen.

Voorts volgt uit artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 dat deze een
exclusievebevoegdheidsregel bevat op grond waarvan voor de registratie of de geldigheid van
octrooien bij uitsluiting bevoegd zijn de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de
deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de
zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst.

Aangaande om te beginnen de bewoordingen van de artikelen 22, punt 4, en 31 van verordening
nr. 44/2001 zij opgemerkt dat die bepalingen verschillende situaties beogen te regelen en elk een
afzonderlijk toepassingsgebied hebben. Zo strekt artikel 22, punt 4, ertoe, bevoegdheid toe te kennen
voor een uitspraak ten gronde in geschillen op een nauwkeurig afgebakend gebied, terwijl artikel 31
daarentegen toepassing moet vinden onafhankelijk van enige bevoegdheid ten gronde.

Overigens verwijzen deze twee bepalingen niet naar elkaar.
Wat vervolgens de opzet van verordening nr. 44/2001 betreft moet worden beklemtoond dat genoemde

bepalingen staan in hoofdstuk II van verordening nr. 44/2001, getiteld ,Bevoegdheid”, en ,bijzondere”
bepalingen vormen ten opzichte van de ,algemene” bepalingen van afdeling 1 van datzelfde hoofdstuk.
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Niets wijst er daarentegen op dat een van de betrokken bepalingen als algemeen of bijzonder ten
opzichte van de andere kan worden beschouwd. Zij vallen immers onder twee verschillende afdelingen
van hetzelfde hoofdstuk II, te weten respectievelijk de afdelingen 6 en 10.

Hieruit volgt dat artikel 31 van verordening nr. 44/2001 een autonome draagwijdte heeft ten opzichte
van die van artikel 22, punt 4, van die verordening. Zoals in punt 34 van het onderhavige arrest is
vastgesteld, vindt dat artikel 31 toepassing zodra bij een gerecht — dat niet het gerecht is dat ten
gronde bevoegd is — een verzoek om voorlopige of bewarende maatregelen wordt ingediend, zodat
genoemd artikel 22, punt 4, dat de bevoegdheid ten gronde betreft, in beginsel niet aldus kan worden
uitgelegd dat het kan afwijken van artikel 31 en dit bijgevolg opzij kan zetten.

Onderzocht moet echter worden of de uitlegging die het Hof aan artikel 16, punt 4, van het
Executieverdrag heeft gegeven niet tot een andere conclusie leidt.

Daartoe zij in herinnering gebracht dat voor zover verordening nr. 44/2001 in de betrekkingen tussen
de lidstaten in de plaats is getreden van het Executieverdrag, de door het Hof verstrekte uitlegging
met betrekking tot de in dit verdrag neergelegde bepalingen ook geldt voor de bepalingen van die
verordening, wanneer de bepalingen van deze communautaire instrumenten als gelijkwaardig kunnen
worden aangemerkt (zie onder meer arresten van 16 juli 2009, Zuid-Chemie, C-189/08, Jurispr.
blz. I-6917, punt 18; 10 september 2009, German Graphics Graphische Maschinen, C-292/08, Jurispr.
blz. 1-8421, punt 27, en 18 oktober 2011, Realchemie Nederland, C-406/09, Jurispr. blz. 1-9773,
punt 38).

Het in het onderzoek van de onderhavige vraag pertinente artikel 22, punt 4, van verordening
nr. 44/2001 berust op dezelfde systematiek als artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag en is
bovendien geformuleerd in nagenoeg gelijke bewoordingen. Bij een zo grote gelijkenis moet in
overeenstemming met punt 19 van de considerans van die verordening de continuiteit in de uitlegging
van deze twee instrumenten worden gewaarborgd (zie naar analogie arresten van 23 april 2009, Draka
NK Cables e.a., C-167/08, Jurispr. blz. 1-3477, punt 20, en 14 mei 2009, Ilsinger, C-180/06, Jurispr.
blz. I-3961, punt 58, en reeds aangehaald arrest Zuid-Chemie, punt 19).

In dit verband zij erop gewezen dat het Hof in punt 24 van zijn arrest van 13 juli 2006, GAT (C-4/03,
Jurispr. blz. I-6509), aan artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag een ruime uitlegging heeft gegeven
om de nuttige werking ervan zeker te stellen. Het heeft geoordeeld dat gelet op de plaats van deze
bepaling in het stelsel van dat verdrag en het nagestreefde doel, de in genoemde bepaling neergelegde
bevoegdheidsregels exclusief en dwingend zijn en specifiek gelden zowel voor de justitiabele als voor de
rechter.

Voorts heeft het Hof geoordeeld dat de in artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag neergelegde
exclusieve bevoegdheid moet gelden ongeacht het procedurele kader waarin de kwestie van de
geldigheid van een octrooi wordt opgeworpen, of dit nu gebeurt bij wege van rechtsvordering of bij
wege van exceptie, bij het aanhangig maken van het geschil of in een later stadium van de procedure
(zie arrest GAT, reeds aangehaald, punt 25).

Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat zo in het stelsel van het Executieverdrag beslissingen werden
toegelaten waarin andere gerechten dan die van de staat die het octrooi heeft verleend, incidenteel
uitspraak zouden doen over de geldigheid van dit octrooi, het gevaar van onverenigbare beslissingen,
dat het verdrag juist tracht te vermijden, zou toenemen (zie arrest GAT, reeds aangehaald, punt 29).

Gelet op de ruime uitlegging die het Hof aan artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag heeft gegeven
en de gevaren voor tegenstrijdige beslissingen die deze bepaling boogt te vermijden, en aangezien, zoals
in punt 43 van het onderhavige arrest is vastgesteld, de inhoud van artikel 22, punt 4, van verordening
nr. 44/2001 gelijkwaardig is aan die van artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag, moet worden
geconstateerd dat de in punt 44 van het onderhavige arrest genoemde specifieke gelding van
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artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 kan inwerken op de toepassing van de in artikel 25 van
verordening nr. 44/2001 neergelegde bevoegdheidsregel, die uitdrukkelijk verwijst naar artikel 22 van
die verordening, en die van andere bevoegdheidsregels, zoals onder meer die van artikel 31 van die
verordening.

Bijgevolg moet worden stilgestaan bij de vraag of de specifieke gelding van artikel 22, punt 4, van
verordening nr. 44/2001, zoals uitgelegd door het Hof, gevolgen heeft voor de toepassing van
artikel 31 van die verordening in een situatie zoals aan de orde in het hoofdgeding, die betrekking
heeft op een vordering wegens inbreuk in het kader waarvan incidenteel een beroep is gedaan op
ongeldigheid van een Europees octrooi als verweermiddel tegen de vaststelling van een voorlopige
maatregel waarmee grensoverschrijdende inbreuk moet worden verboden.

Dienaangaande moet worden opgemerkt dat volgens de verwijzende rechter de incidenteel aangezochte
rechter geen definitieve beslissing geeft over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar evalueert
hoe de op grond van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter zich daarover
zou uitspreken en de gevraagde voorlopige maatregel niet zal toekennen indien er naar zijn oordeel
een redelijke en niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde
rechter nietig wordt verklaard.

In die omstandigheden ontbreekt het in punt 47 van het onderhavige arrest bedoelde gevaar voor
tegenstrijdige beslissingen, nu de voorlopige beslissing van de incidenteel aangezochte rechter
geenszins zal vooruitlopen op de beslissing ten gronde van de op grond van artikel 22, punt 4, van
verordening nr. 44/2001 bevoegde rechter. De redenen op grond waarvan het Hof een ruime
uitlegging heeft gegeven aan de bevoegdheid op grond van artikel 22, punt 4, van verordening
nr. 44/2001 vereisen niet dat in een geval zoals aan de orde in het hoofdgeding artikel 31 van die
verordening buiten toepassing wordt gelaten.

Gelet op het bovenstaande moet op de tweede vraag worden geantwoord dat artikel 22, punt 4, van
verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het in omstandigheden zoals aan de orde in
het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing van artikel 31 van die verordening.

De derde tot en met de zesde vraag

Gelet op het antwoord op de tweede vraag hoeft op de derde tot en met de zesde vraag niet te worden
geantwoord.

Kosten

Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te
beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door
anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor
vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Derde kamer) verklaart voor recht:

1) Artikel 6, punt 1, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat in een situatie
waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure
aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van
het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van
kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen
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met betrekking tot hetzelfde product, de mogelijkheid bestaat van onverenigbare
beslissingen bij afzonderlijke berechting in de zin van die bepaling. De nationale rechter
dient bij de beoordeling of dat risico bestaat alle relevante gegevens van het dossier in de
beschouwing te betrekken.

2) Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat het in
omstandigheden zoals aan de orde in het hoofdgeding niet in de weg staat aan toepassing

van artikel 31 van die verordening.

ondertekeningen
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