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[verzoek van de Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland) om een prejudiciéle beslissing]

»Justitiéle 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 bevoegdheid — Artikel 6, punt 1 —
Pluraliteit van verweerders — Artikel 22, punt 4 — Bestrijding van geldigheid van octrooi —
Artikel 31 — Voorlopige of bewarende maatregelen”

1. De Rechtbank ’s-Gravenhage (Nederland), waarbij vorderingen tot vaststelling van een inbreuk op
een Europees octrooi zijn ingesteld tegen in verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen, in
welke procedure vervolgens een voorlopige voorziening inhoudende een grensoverschrijdend
inbreukverbod is gevraagd, stelt het Hof diverse prejudiciéle vragen over de toepassing 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?, op geschillen over
intellectuele eigendomsrechten.

1 — Oorspronkelijke taal: Frans.
2 — PB 2001, L 12, blz. 1; hierna: ,verordening nr. 44/2001”.
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2. De zeer specifieke vragen van de verwijzende rechter® resumeren een aantal van de voornaamste
problemen* die de toepassing van deze verordening op grensoverschrijdende geschillen betreffende
Europese octrooien aan de orde stelt’, en bieden het Hof dan ook de gelegenheid tot verduidelijking
van zijn belangrijkste arresten betreffende de artikelen 6, punt 1°, 22, punt 47, en 31° van verordening
nr. 44/2001.

I — Toepasselijk recht

3. Volgens artikel 3 van verordening nr. 44/2001, en in afwijking van het in artikel 2 van deze
verordening neergelegde beginsel, kunnen degenen die op het grondgebied van een lidstaat woonplaats
hebben, slechts voor het gerecht van een andere lidstaat worden opgeroepen krachtens de in de
artikelen 5 tot en met 24 van diezelfde verordening gegeven regels.

4. Volgens artikel 6 van verordening nr. 44/2001 kan een persoon die woonplaats heeft op het
grondgebied van een lidstaat, in een andere lidstaat worden opgeroepen:

wleee]

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;

[.”] ”
5. In artikel 22 van verordening nr. 44/2001 is het volgende bepaald:

»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.

3 — Deze vragen zijn voorts gesteld kort na de bekendmaking door de Europese Commissie van een voorstel voor een verordening van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke
en handelszaken (herschikking) van 14 december 2010 [COM(2010) 748 def.; hierna: ,voorstel voor een herziening van verordening
nr. 44/2001”]. Zie voor een bespreking van dit voorstel, Heinze, C., ,Choice of Court Agreements, Coordination of Proceedings and
Provisional Measures in the Reform of the Brussels I Regulation”, Rabels Zeitschrift fiir auslindisches und internationales Privatrecht, 2011,
vol. 75, blz. 581.

4 — Problemen die door de Commissie zijn genoemd in haar verslag aan het Europees Parlement, de Raad en het Europees Economisch en
Sociaal Comité over de toepassing van verordening nr. 44/2001, van 21 april 2009 [COM(2009) 174 def., punt 3.4]. Zie ook het Groenboek
over de herziening van verordening nr. 44/2001, van 21 april 2009 [COM(2009) 175 def., punten 4 en 6], en de resolutie van het Europees
Parlement van 7 september 2010 over de uitvoering en herziening van verordening nr. 44/2001 (PB 2011, C 308 E, blz. 36, punt 22).

5 — Zie met name Fernandez Arroyo, D., Compétence exclusive et compétence exorbitante dans les relations privées internationales, RCADI, 2006,
deel 323, in het bijzonder blz. 95, punten 80 e.v.; Leible, S., en Ohly, A. (uitg.), Intellectual Property and Private International Law, Mohr
Siebeck, 2009; Schauwecker, M., Extraterritoriale Patentverletzungsjuridiktion — Die internationale Zustindigkeit der Gerichte aufSerhalb des
Patenterteilungsstaates fiir Verletzungsverfahren, Carl Heymanns Verlag, 2009; Nourissat, C., en Treppoz, E., Droit international privé et
propriété intellectuelle. Un nouveau cadre pour de nouvelles stratégies, Lamy, Axe Droit, 2010, en Winkler, M., Die internationale
Zustandigkeit fiir Patentverletzungsstreitigkeiten, Peter Lang, 2011.

6 — Arrest van 13 juli 2006, Roche Nederland e.a. (C-539/03, Jurispr. blz. I-6535).

7 — Arrest van 13 juli 2006, GAT (C-4/03, Jurispr. blz. I-6509).

8 — Arrest van 17 november 1998, Van Uden (C-391/95, Jurispr. blz. I-7091).
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Onverminderd de bevoegdheid van het Europees octrooibureau krachtens het Verdrag inzake de
verlening van Europese octrooien, ondertekend te Miinchen op 5 oktober 1973 [hierna:
,Europees Octrooiverdrag’], 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;

[...]”
6. Ten slotte is in artikel 31 van verordening nr. 44/2001 het volgende bepaald:

»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.”

II - Feiten van het hoofdgeding

7. Solvay SA, een in Belgié gevestigde vennootschap en houdster van Europees octrooi EP 0 858 440
dat in verschillende lidstaten van kracht is®, heeft op 6 maart 2009 bij de Rechtbank ’s-Gravenhage
een vordering wegens het plegen van inbreuk™ op verschillende nationale delen van dit octrooi
ingesteld tegen met name drie vennootschappen uit twee verschillende lidstaten, Honeywell Fluorine
Products Europe BV, gevestigd in Nederland, en Honeywell Belgium NV en Honeywell Europe NV,
gevestigd in Belgié', door het verhandelen van een door Honeywell International Inc. vervaardigd
product (HFC-245) dat hetzelfde is als het product van dit octrooi.

8. In het kader van deze procedure heeft Solvay SA op 9 december 2009 een incidentele vordering
tegen verweersters in het hoofdgeding ingesteld tot verkrijging van een voorlopige voorziening in de
vorm van een grensoverschrijdend inbreukverbod voor de hele duur van het hoofdgeding. "

9. Aangezien verweersters in het hoofdgeding in het kader van de incidentele procedure de nietigheid
van de nationale delen van het betrokken octrooi hebben ingeroepen, zonder dat zij echter een
nietigheidsvordering hebben ingesteld of ook maar een voornemen daartoe hebben aangekondigd, en
de bevoegdheid van de aangezochte Nederlandse rechter om van de hoofdvordering alsook van de
incidentele vordering kennis te nemen hebben aangevochten, heeft de Rechtbank ’s-Gravenhage de
behandeling geschorst en het Hof een prejudici€le vraag betreffende de uitlegging van artikel 6,
punt 1, van verordening nr. 44/2001 gesteld, alsmede verschillende prejudiciéle vragen betreffende de
artikelen 22, punt 4, en 31 van verordening nr. 44/2001.

IIT - Prejudiciéle vragen
10. De prejudiciéle vragen van de Rechtbank ’s-Gravenhage luiden als volgt:
»1)  Ten aanzien van artikel 6, [punt 1, van de verordening]:

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

9 — Het gaat in casu om Denemarken, Ierland, Griekenland, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Finland en Zweden, en verder ook nog
Liechtenstein en Zwitserland.

10 — Hierna: ,hoofdvordering”.
11 — Hierna gezamenlijk: ,verweersters in het hoofdgeding”.
12 — Hierna: ,incidentele procedure”.
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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]?

Ten aanzien van artikel 22, [punt 4, van de verordening]

1)

2)

4)

5)

Is artikel 22, [punt 4, van de verordening] 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 de verordening] 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
de 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 vraag 1 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 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 vraag 1 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 verordening
44/2001] de bevoegdheid van de rechtbank 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 deze verordening]?

Indien vraag 4 bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan
nodig om de in rechtsoverweging 40 van het arrest Van Uden/Deco-Line 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?”
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11. Verzoekster en verweersters in het hoofdgeding, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense
Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Commissie hebben schriftelijke opmerkingen ingediend. De
vertegenwoordigers van Solvay SA, Honeywell Fluorine Products Europe BV, en het Koninkrijk Spanje
alsmede de Commissie zijn gehoord ter terechtzitting van 30 november 2011.

IV — Analyse

12. Vooraf wil ik in herinnering brengen dat, voor zover verordening nr. 44/2001 thans in de
betrekkingen tussen de lidstaten' in de plaats is getreden van het Verdrag van 27 september 1968
betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en
handelszaken', de uitlegging die het Hof aan dit verdrag heeft gegeven ook geldt voor deze
verordening, wanneer de bepalingen van de verordening en die van het Executieverdrag als
gelijkwaardig kunnen worden aangemerkt.”” Bovendien volgt uit punt 19 van de considerans van
verordening nr. 44/2001 dat de continuiteit in de uitlegging tussen het Executieverdrag en deze
verordening moet worden gewaarborgd.

A — Bodemprocedure en uitlegging van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001

13. Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen van het Hof te vernemen of hij zich
op grond van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 bevoegd kan verklaren. Meer in het
bijzonder wil hij opheldering over de vraag of, gelet op het feit dat bij hem vorderingen aanhangig zijn
tegen een in Nederland gevestigde onderneming en twee in Belgié gevestigde ondernemingen, er een
gevaar voor onverenigbare beslissingen bestaat, hetgeen zijn bevoegdheid op grond van die bepaling
zou rechtvaardigen.

14. Artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 biedt een verzoekende partij immers de
mogelijkheid verschillende verweerders voor het gerecht van de woonplaats van een hunner op te
roepen, 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. '

15. Het vereiste van deze samenhang tussen de vorderingen is door het Hof gesteld bij de uitlegging
van artikel 6, punt 1, Executieverdrag'’, waarna het is opgenomen in de formulering van artikel 6,
punt 1, van verordening nr. 44/2001", om te voorkomen dat de uitzondering op het beginsel dat de
rechter van de lidstaat van de woonplaats van de verweerder bevoegd is, niet het beginsel als zodanig
op losse schroeven zet.

16. Het Hof heeft eveneens aangegeven dat beslissingen niet reeds tegenstrijdig kunnen worden geacht
op grond van een divergentie in de beslechting van het geschil. Voor tegenstrijdigheid is bovendien
vereist dat deze divergentie zich voordoet in het kader van eenzelfde situatie, feitelijk en rechtens."

13 — Zie voor het Koninkrijk Denemarken, de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op
19 oktober 2005 (PB L 299, blz. 62).

14 — PB 1972, L 299, blz. 32; hierna: ,Executieverdrag”.

15 — Zie met name arresten van 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. [-9773, punt 38).

16 — Arresten van 27 september 1988, Kalfelis (189/87, Jurispr. blz. 5565, punt 12), en 27 oktober 1998, Réunion européenne e.a. (C-51/97,
Jurispr. blz. I-6511, punt 48), alsmede reeds aangehaald arrest Roche Nederland e.a. (punt 20).

17 — Reeds aangehaald arrest Kalfelis (punt 12).
18 — Zoals het Hof in het reeds aangehaalde arrest Roche Nederland e.a. (punt 21) in herinnering heeft gebracht.

19 — Reeds aangehaald arrest Roche Nederland e.a. (punt 26) en arresten van 11 oktober 2007, Freeport (C-98/06, Jurispr. blz. I-8319, punt 40),
en 1 december 2011, Painer (C-145/10, Jurispr. blz. I-12533, punt 79).
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17. Overigens staat het aan de nationale rechter om gelet op alle stukken van het dossier te beoordelen
of er tussen de verschillende bij hem ingestelde vorderingen een verband bestaat, dat wil zeggen of er
bij afzonderlijke berechting van de vorderingen gevaar bestaat voor onverenigbare beslissingen.*

18. In het arrest Roche Nederland ea. heeft het Hof echter geoordeeld dat parallelle
inbreukvorderingen in verschillende lidstaten, die overeenkomstig artikel 64, lid 3, van het Europees
Octrooiverdrag in het licht van de nationale ter zake geldende regeling moeten worden beoordeeld*,
zich niet in het kader van eenzelfde situatie rechtens voordoen®, zodat eventuele divergerende
beslissingen niet als tegenstrijdig kunnen worden aangemerkt?.

19. Met andere woorden, het lijkt erop dat in beginsel niet kan worden voldaan aan de voorwaarden
voor toepassing van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 ingeval een inbreukvordering een
Europees octrooi betreft.

20. Het arrest Roche Nederland e.a. van het Hof is op dit punt fel bekritiseerd*, omdat het de
werkingssfeer van artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001* op het gebied van de intellectuele
eigendom aanzienlijk inperkt.” In brede kring heerst de opvatting® dat het arrest de bescherming van
de houders van Europese octrooien vermindert® en ook onverenigbaar is met artikel 69 van het
Europees Octrooiverdrag ™.

21. Betekent dit nu dat het in deze zaak uiteindelijk gaat om handhaving dan wel herziening van het
arrest Roche Nederland e.a.?

22. Ik denk het niet. Mij lijkt, zoals zowel de Bondsrepubliek Duitsland als het Koninkrijk Spanje en de
Commissie hebben aangevoerd, een meer genuanceerde aanpak mogelijk, waarin de reikwijdte van het
arrest Roche Nederland e.a. zorgvuldig wordt afgebakend.

20 — Reeds aangehaalde arresten Freeport (punt 41) en Painer (punt 83).

21 — Punt 30.

22 — Punt 31.

23 — Punten 32 en 35.

24 — Zie met name European Max-Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (CLIP), Intellectual Property and the Reform of
Private International Law: Sparks from a Difficult Relationship, IPRax, 2007, nr. 4, blz. 284; conclusie van advocaat-generaal Trstenjak van
12 april 2011 bij het reeds aangehaalde arrest Painer, punten 78-85, alsmede de aldaar in punt 78 aangehaalde rechtspraak; zie voorts Muir
Watt, H., ,Article 6”, in Magnus, U., en Mankowski, P., Brussels I Regulation, 2e druk, Sellier, European Law Publishers, 2012, blz. 313,
nr. 25a; Noorgard, M., ,A, Spider without a Web? Multiple Defendants in IP Litigation”, in Leible, S., en Ohly, A. (uitg.), op. cit., blz. 211,
Gonzalez Beilfuss, C., ,Is there any Web for the Spider? Jurisdiction over Co-defendants after Roche Nederland”, in Nuyts, A. (uitg.),
International Litigation in Intellectual Property and Information Technology, Kluwer Law International, blz. 79.

25 — Een aantal van de kritische auteurs heeft echter wel toegegeven dat dit arrest een einde heeft gemaakt aan jaren van onzekerheid en heeft
bijgedragen aan een hoger niveau van harmonisatie in Europa. Zie in die zin Kur, A., ,Are there any Common European Principles of
Private International Law with regard to Intellectual Property”, in Leible, S., en Ohly, A., op. cit., blz. 1 en 2.

26 — In het bijzonder Hess, B., e.a., Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States (Study JLS/C4/2005/03),
Ruprecht-Karls-Universitit Heidelberg, september 2007, nr. 204, blz. 104 (hierna: ,Heidelberg Report”).

27 — De Commissie zelf heeft de uit dit arrest voortvloeiende problemen aangestipt in haar verslag van 21 april 2009 betreffende de toepassing
van verordening nr. 44/2001 (punt 3.4). Het Groenboek over de herziening van verordening nr. 44/2001 benadert het probleem echter zeer
omzichtig, waarbij overigens met de punten 36-38 van het arrest Roche Nederland e.a. rekening wordt gehouden. In elk geval moet worden
vastgesteld dat de Commissie in haar voorstel voor een herziening van verordening nr. 44/2001 geen wijziging van artikel 6 van de
verordening heeft voorgesteld, ook al was haar uitgangspunt alleen om ,bepaalde tekortkomingen van het huidige systeem aan te wijzen” en
deze in afwachting van de invoering van het gemeenschappelijke stelsel voor octrooigeschillenbeslechting aan te pakken. Zie op dit punt
advies 1/09 van 8 maart 2011, uitgebracht krachtens artikel 218, lid 1, VWEU (Jurispr. blz. I-1137), waarin het Hof van oordeel was dat de
voorgenomen overeenkomst tot invoering van een gemeenschappelijk stelsel voor octrooigeschillenbeslechting (,Gerecht voor het Europees
en het gemeenschapsoctrooi”) niet verenigbaar is met de bepalingen van het VEU en het VWEU.

28 — Heidelberg Report, blz. 338, nr. 825 e.v.
29 — Heidelberg Report, blz. 340, nr. 833.
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23. De situatie rechtens in het hoofdgeding onderscheidt zich namelijk van die van het arrest Roche
Nederland e.a., aangezien verweersters in het hoofdgeding, die in Nederland en Belgié zijn gevestigd,
ieder afzonderlijk wordt verweten dezelfde inbreukmakende producten in dezelfde lidstaten te
verhandelen en derhalve dezelfde ,nationale delen van het Europees octrooi” zoals dat van kracht is in
die lidstaten, te schenden.

24. Om te zien of deze argumentatie relevant is, kan het nuttig zijn na te gaan hoe de situatie zou zijn
indien artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 niet van toepassing werd verklaard. De
verwijzende rechter in Nederland zou dan bevoegd zijn voor de vordering tegen de in Nederland
gevestigde verweerster in het hoofdgeding, en verzoekster in het hoofdgeding zou overeenkomstig
artikel 2 van deze verordening bij een rechter in Belgié een inbreukvordering aanhangig moeten
maken tegen de beide in Belgié gevestigde verweersters.*

25. Beide rechters zouden, ieder voor zich, de gestelde inbreuken moeten onderzoeken in het licht van
de verschillende nationale regelingen geldend voor de ,nationale delen van het Europees octrooi” dat
beweerdelijk is geschonden, met toepassing van het beginsel van de lex loci protectionis.®® Zij zouden
bijvoorbeeld beiden de door de drie verweersters in het hoofdgeding 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.

26. Het is waar dat zij in die omstandigheden uitspraak zouden moeten doen in het kader van
eenzelfde situatie rechtens — de schending van hetzelfde nationale deel van een octrooi dat in dezelfde
bewoordingen de omvang van de bescherming van dit octrooi definieert® —, maar beslissingen zouden
kunnen geven die lijnrecht tegenover elkaar staan.

27. Met andere woorden, artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 zou niet van toepassing zijn op
een bundel inbreukvorderingen gericht tegen meerdere in verschillende lidstaten gevestigde
vennootschappen, wanneer deze vorderingen betrekking hebben op handelingen die in verschillende
lidstaten zijn verricht en inbreuk maken op verschillende nationale delen van een Europees octrooi
waarop verschillende rechtstelsels van toepassing zijn.*> Daarentegen zou het, voor zover de
voorwaarde betreffende dezelfde feitelijke situatie vervuld is, wel van toepassing kunnen zijn op een
bundel inbreukvorderingen tegen meerdere in verschillende lidstaten gevestigde vennootschappen,
wanneer de vorderingen elk afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde lidstaat zijn verricht en
inbreuk maken op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van
toepassing is.*

30 — Of een vordering moet worden ingesteld op grond van artikel 5, punt 3, van verordening nr. 44/2001 is in deze zaak niet aan de orde, zodat
ik er hier ook niet op zal ingaan.

31 — Zie op dit punt de conclusie van advocaat-generaal Léger bij het reeds aangehaalde arrest Roche Nederland e.a. (punten 97 en 118).

32 — Zie in die zin Blumer, F., Patent Law and International Private Law on both Sides of the Atlantic, het forum van de Wereldorganisatie voor
de intellectuele eigendom (WIPO) inzake internationaal privaatrecht en intellectuele eigendom, Genéve, 30 en 31 januari 2001
(WIPO/PIL/01/3).

33 — In punt 33 van het arrest Roche Nederland e.a. was het Hof inderdaad van oordeel dat die samenhang niet kon worden aangetoond ,tussen
vorderingen wegens inbreuk op een Europees octrooi die elk zouden zijn gericht tegen een in een verschillende verdragsluitende staat
gevestigde vennootschap voor feiten die deze vennootschap zou hebben gepleegd op het grondgebied van die staat”.

34 — Ik wil in herinnering brengen dat het Hof van oordeel was dat, niettegenstaande het feit dat de in te stellen rechtsvorderingen niet dezelfde
rechtsgrondslag hadden, artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 van toepassing was. Zie reeds aangehaald arrest Freeport
(punten 31-47).
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28. Van belang is evenwel dat de bijzondere bevoegdheidsregels van verordening nr. 44/2001 door de
nationale rechter® moeten worden uitgelegd met eerbiediging van het rechtszekerheidsbeginsel, dat
een van de doelstellingen van de verordening is, hetgeen betekent dat artikel 6, punt 1, van verordening
nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd ,dat een gemiddeld oordeelkundig verweerder op grond
daarvan redelijkerwijs kan voorzien, voor welke andere rechter dan die van de staat van zijn

woonplaats hij zou kunnen worden opgeroepen”.*

29. Gelet hierop stel ik het Hof voor op de eerste prejudiciéle vraag van de verwijzende rechter te
antwoorden dat artikel 6, punt 1, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het
van toepassing is op een procedure ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarin meerdere, in
verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn betrokken, wanneer de
vorderingen elk afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde lidstaat zijn verricht en inbreuk
maken op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van
toepassing is.

B — Incidentele procedure

30. Met zijn tweede reeks vragen vraagt de verwijzende rechter in wezen of de omstandigheid dat de
geldigheid van een octrooi wordt aangevochten in het kader van een incidentele procedure tot
verkrijging van een grensoverschrijdend inbreukverbod, die parallel loopt aan de bodemprocedure
inzake vaststelling van de inbreuk, voldoende is — en zo ja, onder welke vorm- of procedurele
voorwaarden — voor de toepasselijkheid van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, zodat de
aangezochte rechter ten eerste zich op grond van artikel 25 van verordening nr. 44/2001 onbevoegd
moet verklaren om van de hoofdvordering kennis te nemen, en ten tweede ook zijn bevoegdheid om
op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 van de incidentele procedure kennis te nemen
moet toetsen.

1. Uitlegging van artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001

31. De eerste reeks vragen betreffende de reikwijdte van het bepaalde in artikel 22, punt 4, van
verordening nr. 44/2001 moet worden onderzocht in het licht van de overwegingen en het dictum van
het arrest GAT.”

32. In dit arrest heeft het Hof verklaard dat artikel 16, punt 4, Executieverdrag, gelet op de doelstelling
en de plaats ervan in het stelsel van dit verdrag®, aldus moet worden uitgelegd dat de hierin
neergelegde exclusievebevoegdheidsregel alle geschillen over de registratie of de geldigheid van een
octrooi betreft, ongeacht of de kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel exceptie wordt
opgeworpen en ongeacht in welk stadium van de procedure dit gebeurt.

33. Zonder op de bestaansreden van deze bepalingen in te gaan, wil ik benadrukken dat drie soorten
overwegingen verband houdend met de grondslag en de doelstelling van het door het Executieverdrag
ingevoerde stelsel, deze oplossing rechtvaardigden®: om te beginnen de dwingende aard van de
exclusievebevoegdheidsregel van artikel 16, punt 4, Executieverdrag®; verder de noodzaak om de

35 — Arrest van 13 juli 2006, Reisch Montage (C-103/05, Jurispr. blz. I-6827, punt 24).

36 — Zie reeds aangehaald arrest Reisch Montage (punt 25); zie ook, wat betreft artikel 5, punt 1, Executieverdrag, arresten van 17 juni 1992,
Handte (C-26/91, Jurispr. blz. I-3967, punt 18); 28 september 1999, GIE Groupe Concorde e.a. (C-440/97, Jurispr. blz. I-6307, punt 24), en
19 februari 2002, Besix (C-256/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 24-26); wat de uitzondering van het forum non conveniens betreft, arrest van
1 maart 2005, Owusu (C-281/02, Jurispr. blz. I-1383, punt 40), en wat artikel 24 Executieverdrag betreft, arrest van 28 april 2005, St. Paul
Dairy (C-104/03, Jurispr. blz. I-3481, punt 19).

37 — Reeds aangehaald arrest, punten 13-31.

38 — Punten 20-24.

39 — Voor de bestaansreden van deze bepalingen wordt verwezen naar de uitvoerige rechtsleer.

40 — Punten 26 en 27.
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voorzienbaarheid van de bevoegdheidsregels, en dus de rechtszekerheid, te waarborgen door te
voorkomen dat meerdere instanties bevoegd zijn*, en ten slotte de noodzaak om te voorkomen dat
het gevaar van tegenstrijdige beslissingen toeneemt, hetgeen het Executieverdrag juist wenst te
vermijden *.

34. De Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Commissie, die
op dit punt een aantal van de door de verwijzende rechter aangevoerde factoren overnemen, delen in
wezen de zienswijze dat rechters aan wie, zoals in casu in het hoofdgeding, een incidentele vordering is
voorgelegd, geen uitspraak doen over het bodemgeschil, noch over het bestaan van de inbreuk
(voorwerp van de hoofdvordering) of over de geldigheid van het octrooi (verweer opgeworpen in het
kader van de incidentele procedure), maar normaliter alleen onderzoeken of aan de voorwaarden voor
het verlenen van de gevraagde voorlopige voorziening is voldaan. Aangezien het eventuele onderzoek
naar de geldigheid van een octrooi prima facie wordt verricht en niet tot een definitieve beslissing
leidt, zou er derhalve geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen bestaan.

35. Dit standpunt moet evenwel worden afgezet tegen in het bijzonder punt 30 van het arrest GAT,
waarin het Hof heel specifiek stelling heeft genomen over de kwestie van de invloed van de gevolgen
van beslissingen die de toepassing van artikel 16, punt 4, Executieverdrag betreffen. Aangevoerd werd
dat er geen gevaar voor tegenstrijdige beslissingen kon zijn, aangezien de gevolgen van een incidentele
uitspraak over de geldigheid van een octrooi zich naar Duits recht tot de partijen in het geding (inter
partes) beperkten. Dit argument is door het Hof in zeer algemene en tegelijkertijd zeer klemmende
bewoordingen afgewezen.

36. Erop wijzend dat de gevolgen van een dergelijke beslissing door het nationaal recht worden
vastgesteld en dat in meerdere verdragsluitende staten de beslissing tot nietigverklaring van een octrooi
erga-omneswerking heeft, overwoog het Hof dat: ,om het gevaar van onverenigbare beslissingen te
vermijden, [..] het dus noodzakelijk [zou] zijn om de bevoegdheid van de gerechten van een andere
staat dan die van de verlening van het octrooi om incidenteel uitspraak te doen over de geldigheid
van een buitenlands octrooi, te beperken tot de gevallen waarin het toepasselijk nationaal recht aan de
te geven beslissing enkel een tot de partijen bij het geding beperkt gevolg verbindt”. Volgens het Hof
was dit niet mogelijk, omdat ,[e]en dergelijke beperking zou [...] leiden tot verstoringen, waardoor de
gelijkheid en de eenvormigheid van de rechten en verplichtingen die voor de verdragsluitende staten

en de belanghebbende personen uit het Executieverdrag voortvloeien, zouden worden aangetast”.*

37. Moet daarom worden geconcludeerd dat het arrest GAT de verwijzende rechter verplicht om zich
in de omstandigheden van het hoofdgeding onbevoegd te verklaren? Mij lijkt een meer genuanceerd
antwoord dat met de procesrechtelijke werkelijkheid rekening houdt, aangewezen.

38. Er kunnen zich immers maar drie situaties voordoen: of de geldigheid van het octrooi wordt zowel
in de bodemprocedure als in de incidentele procedure bestreden (geval a), of alleen in de
bodemprocedure (geval b) dan wel alleen in de incidentele procedure (geval c).

39. In de gevallen a en b is het arrest GAT van toepassing en moet de aangezochte rechter zich
derhalve overeenkomstig artikel 25 van verordening nr. 44/2001 onbevoegd verklaren in de
bodemprocedure en onderzoeken of de gevraagde voorlopige voorziening op grond van artikel 31 van
verordening nr. 44/2001 kan worden verleend.

41 — Punt 28.
42 — Punt 29.
43 — Zie wat verordening nr. 44/2001 betreft, arrest van 28 april 2009, Apostolides (C-420/07, Jurispr. blz. I-3571, punt 41).
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40. In geval ¢ kunnen zich twee situaties voordoen. De verweerder heeft wellicht niet de mogelijkheid
gehad om de kwestie van de geldigheid van het octrooi in de bodemprocedure op te werpen,
bijvoorbeeld omdat de voorlopige voorziening is verleend voordat de hoofdvordering is ingesteld
(situatie c1).** Ook kan het zijn dat de verweerder wel die mogelijkheid heeft gehad, maar het niet
juist heeft geacht om hiervan gebruik te maken (situatie c2). Dit lijkt op de situatie in het
hoofdgeding, hetgeen de verwijzende rechter zal moeten vaststellen.

41. In situatie c1 moet de aangezochte rechter de gevraagde voorlopige of bewarende voorziening
kunnen onderzoeken en eventueel verlenen, echter met strikte naleving van het arrest GAT. Dit
impliceert dat die voorlopige voorziening alleen zal kunnen worden verleend, indien bij de
aangezochte rechter binnen een redelijke termijn ook een met de gevraagde voorziening
samenhangende hoofdvordering, een vordering tot vaststelling van de inbreuk in het kader van een
gevraagd inbreukverbod, wordt ingesteld in het kader waarvan de naleving van het arrest GAT dan
kan worden gewaarborgd, dus op de strikte voorwaarde dat de voorziening geen definitieve gevolgen
sorteert.

42. In situatie c2 daarentegen kan de in het kader van de incidentele procedure ingeroepen
ongeldigheid van het betrokken octrooi in beginsel niet ertoe leiden dat de aangezochte rechter zich
overeenkomstig artikel 25 van verordening nr. 44/2001 onbevoegd verklaart om van de
hoofdvordering kennis te nemen. In dat geval kan er namelijk van worden uitgegaan dat het argument
van de ongeldigheid van het betrokken octrooi dilatoir is, tenzij de verweerder aantoont dat hij bij de
bevoegde rechter een vordering tot vernietiging van dit octrooi heeft ingesteld. De aangezochte
rechter kan derhalve, mits hij bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, overeenkomstig
zijn nationale recht de gevraagde voorlopige voorziening verlenen.

43. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging te verklaren dat artikel 22, punt 4, van verordening
nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat de hierin vervatte exclusievebevoegdheidsregel niet van
toepassing is wanneer de vraag naar de geldigheid van een octrooi enkel in een incidentele procedure
wordt opgeworpen, voor zover de eventuele in die procedure te nemen beslissing geen definitieve
gevolgen sorteert.

2. Uitlegging van artikel 31 van verordening nr. 44/2001

44. Hierop zal ik slechts subsidiair ingaan, voor het geval het Hof van oordeel zou zijn dat de
verwijzende rechter niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen op grond van
artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001, dan wel niet bevoegd is om van het gehele
bodemgeschil kennis te nemen op grond van artikel 6, punt 1, van die verordening.

45. Zoals uit vaste rechtspraak® blijkt, is de rechter die uit hoofde van een van de
bevoegdheidsgronden van het Executieverdrag, en thans van verordening nr. 44/2001, bevoegd is om
van het bodemgeschil kennis te nemen, namelijk tevens bevoegd voorlopige of bewarende maatregelen
te gelasten, zonder dat aan deze laatste bevoegdheid nadere voorwaarden zijn verbonden.*

44 — Hoewel dit merkwaardig kan lijken in het geval van een incidentele procedure die, naar men zou kunnen menen, als het ware van nature is
gekoppeld aan een parallelle bodemprocedure, toch kan dit zich voordoen, zoals ik hieronder zal uiteenzetten.

45 — Reeds aangehaald arrest Van Uden (punten 22 en 48) en arrest van 27 april 1999, Mietz (C-99/96, Jurispr. blz. I-2277, punt 41).

46 — Deze bepalingen zijn overgenomen in een nieuwe bepaling van het voorstel voor herziening van verordening nr. 44/2001, namelijk
artikel 35.
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46. Blijkens de rechtspraak van het Hof is artikel 31 van verordening nr. 44/2001, net als daarvoor
artikel 24 Executieverdrag, een autonome bevoegdheidsgrond® die de in artikel 2 tot en met 24 van
verordening nr. 44/2001 vervatte bevoegdheidsgronden aanvult.”® Toch moet deze bepaling, die
voorziet in een uitzondering op het bevoegdheidsstelsel van verordening nr. 44/2001, strikt worden
uitgelegd”, aangezien voor de uitoefening van de bevoegdheid tot het gelasten van voorlopige
maatregelen bepaalde door de rechtspraak van het Hof gestelde voorwaarden gelden verband houdend
met de aard van de te beschermen rechten en het doel en het voorwerp van de gevraagde
maatregelen.*

47. Om te beginnen moeten de voorlopige maatregelen vallen onder de werkingsfeer van verordening
nr. 44/2001, die is beperkt tot burgerlijke en handelszaken, waarbij, gelet op de grote verscheidenheid
van deze maatregelen in de verschillende lidstaten, de vraag of deze verordening hierop van toepassing
is, niet wordt bepaald door de aard van die maatregelen, maar door de aard van de rechten die erdoor
worden gewaarborgd.” Dat is stellig het geval bij inbreukvorderingen, waarop de algemene regels van
verordening nr. 44/2001 van toepassing zijn”, alsmede bij een gevraagde voorlopige voorziening
inhoudende een grensoverschrijdend inbreukverbod, zoals het betrokken verbod in het hoofdgeding. >

48. De eventueel op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 te nemen maatregelen moeten
bovendien voorlopig zijn, dat wil zeggen bedoeld zijn om een feitelijke of juridische situatie te
handhaven ter bewaring van rechten waarvan de erkenning langs andere weg wordt gevraagd voor de
rechter die van het bodemgeschil kennis neemt.** Deze voorwaarde impliceert hoofdzakelijk dat een
voorlopige maatregel die op grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 wordt verleend, een
beperkte geldingsduur moet hebben.

49. Het Hof heeft in zeer algemene bewoordingen onderstreept dat de rechter aan wie een dergelijke
maatregel wordt gevraagd, met ,bijzondere behoedzaamheid en een gedegen kennis van de concrete
omstandigheden waarin de maatregel effect moet sorteren” moet optreden, hetgeen impliceert dat hij
»zijn toestemming [moet] kunnen beperken in de tijd” en, meer in het algemeen ,aan zijn
toestemming alle voorwaarden kunnen verbinden die het voorlopige of bewarende karakter [ervan]
garanderen”*, normaliter totdat op het bodemgeschil is beslist.

47 — Reeds aangehaald arrest Van Uden (punt 42). Zie in het bijzonder Pertegds Sender, M., ,Article 24 of the Brussels Convention: a particular
Reading for Patent Infringement Disputes?”, in Fentiman, R., e.a., L'espace judiciaire européen en matiéres civile et commerciale, Bruylant,
1999, blz. 277; Pertegas Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent Rights, Oxford University Press, blz. 130, nr. 3.138.

48 — Zie over deze bepaling het rapport over het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in
burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Brussel op 27 september 1968, opgesteld door P. Jenard (PB 1979, C 59, blz. 1, in het bijzonder
blz. 42), alsmede het toelichtend rapport over het verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van
beslissingen in burgerlijke en handelszaken, ondertekend te Lugano op 30 oktober 2007, van F. Pocar (PB 2009, C 319, blz. 1, punt 124).

49 — Zie wat betreft artikel 24 Executieverdrag, reeds aangehaald arrest St. Paul Dairy (punt 11).
50 — Reeds aangehaalde arresten Van Uden (punt 46) en Mietz (punt 47).

51 — Arresten van 27 maart 1979, de Cavel (143/78, Jurispr. blz. 1055, punt 8), en 26 maart 1992, Reichert en Kockler (C-261/90, Jurispr.
blz. 1-2149, punt 32); reeds aangehaalde arresten Van Uden (punt 33) en Realchemie Nederland (punt 40).

52 — Arrest van 15 november 1983, Duijnstee (288/82, Jurispr. blz. 3663, punt 23).

53 — Hoewel het volgens het Hof aan de verwijzende rechter was om na te gaan of dat in het hoofdgeding het geval was. Zie reeds aangehaald
arrest St. Paul Dairy (punt 10).

54 — Reeds aangehaalde arresten Reichert en Kockler (punt 34), Van Uden (punt 37) en St. Paul Dairy (punt 13).

55 — Arrest van 21 mei 1980, Denilauler (125/79, Jurispr. blz. 1553, punten 15 en 16), en reeds aangehaalde arresten Reichert et Kockler
(punt 33) en Van Uden (punt 38).
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50. Bovendien heeft het Hof, juist met het doel om het voorlopig of bewarend karakter van de op
grond van artikel 31 van verordening nr. 44/2001 toegestane maatregelen te garanderen, in het arrest
Van Uden® een extra voorwaarde gesteld, namelijk het bestaan van een reéle band tussen het
voorwerp van de gevraagde voorlopige maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde
bevoegdheid van de lidstaat van de aangezochte rechter®, hetgeen juist het onderwerp is van de
laatste prejudiciéle vraag van de verwijzende rechter.

51. Het Hof heeft tot nu toe niet rechtstreeks de gelegenheid gekregen om te specificeren wat deze
twee voorwaarden inhouden waar het gaat om intellectuele eigendomsrechten.

52. Aangezien de incidentele vordering in het hoofdgeding is ingesteld nadat de hoofdvordering
aanhangig was gemaakt, zodat de voorwaarde inzake de beperkte geldingsduur van de toegestane
maatregel kan worden geacht in potentie te zijn vervuld, zal ik vooral de voorwaarde inzake het
bestaan van een reéle band bezien.

53. Deze — bekritiseerde® — voorwaarde wordt op uiteenlopende wijze uitgelegd.” Sommigen zien in
deze voorwaarde een begrenzing van de extraterritoriale werking van de toegestane voorlopige
maatregelen. Volgens anderen betekent deze voorwaarde dat de maatregel, althans voor een deel,
effect moet sorteren in de lidstaat van de aangezochte rechter. De voorwaarde zou derhalve geenszins
de werkingsfeer ratione loci van de toegestane maatregel beperken, die integendeel effect kan sorteren
in andere lidstaten dan die van de aangezochte rechter, en dus een extraterritoriale werking kan
hebben.® Het zou eerder gaan om een minimaal territoriaal aanknopingspunt van de gevraagde
voorlopige voorziening. Het bestaan van een reéle band zou dan ook moeten worden onderzocht met
inachtneming van vooral de tenuitvoerleggingsprocedures in de lidstaat van de aangezochte rechter.®

54. Volgens mij kan inderdaad worden aanvaard dat de rechter van een lidstaat die
veronderstellenderwijs niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te nemen, zich slechts
bevoegd kan verklaren tot het toestaan van een voorlopige maatregel op grond van artikel 31 van
verordening nr. 44/2001 voor zover deze maatregel effect sorteert op het grondgebied van die lidstaat
en aldaar ten uitvoer kan worden gelegd. Het is aan diezelfde rechter, die daartoe het beste in staat is,
om het bestaan van deze reéle band na te gaan.

55. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging te verklaren dat artikel 31 van verordening nr. 44/2001
aldus moet worden uitgelegd dat een nationale rechter niet bevoegd is een voorlopige maatregel toe te
staan die geen effect op zijn grondgebied sorteert, hetgeen aan hem is om te bepalen.

56 — Punt 40.

57 — Het Hof heeft in zijn latere arresten niet formeel en uitdrukkelijk naar deze voorwaarde verwezen, maar heeft deze wel genoemd in het
reeds aangehaalde arrest Mietz (punt 42).

58 — Met name door de Commissie, steunend op de doctrine, in voornoemd verslag over de toepassing van verordening nr. 44/2001, en in
voornoemd Groenboek over de herziening van verordening nr. 44/2001. In voornoemde resolutie van 7 september 2010 dringt het Europees
Parlement ,aan op invoeging van een overweging om de problemen te ondervangen die voortvloeien uit [dit] vereiste”. Zie voor een
overzicht, Dickinson, A., ,Provisional Measures in the ,Brussels I' Review: Disturbing the Status Quo?”, Journal of Private International Law,
2010, vol. 6, nr. 3, blz. 519.

59 — Zie met name Pertegds Sender, M., Cross-Border Enforcement of Patent Rights, op. cit., punt 3.158; Janssens, M.-C., ,International Disputes
Involving Intellectual Property Rights: How to Take the Hurdles of Jurisdiction and Applicable Law”, in Dirix, E., en Leleu, Y.-H., The
Belgian report at the XVIII" Congress of Washington of the International Academy of Comparative Law, Bruylant, 2011, nr. 46, blz. 611
en 640.

60 — Het Hof heeft hieraan overigens herinnerd in het arrest van 15 juli 2010, Purrucker (C-256/09, Jurispr. blz. 1-7349, punt 85), door in dat
verband te verwijzen naar het toelichtend verslag over het verdrag, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie, betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken, opgesteld door
A. Borrés (PB 1998, C 221, blz. 27, punt 59). Zie ook reeds aangehaald arrest Denilauler (punt 17).

61 — In voornoemd voorstel voor een herziening van verordening nr. 44/2001 (punt 3.1.5, punt 25 van de considerans) wordt gezegd dat het vrije
verkeer van voorlopige maatregelen gelast door een gerecht dat bevoegd is van het bodemgeschil kennis te nemen, behoort te worden
gewaarborgd, terwijl de gevolgen van voorlopige maatregelen gelast door een gerecht dat niet bevoegd is om van het bodemgeschil kennis te
nemen, behoort te worden beperkt tot het grondgebied van de betrokken lidstaat. Zie ook artikel 99 van verordening (EG) nr. 40/94 van de
Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) en artikel 103 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de
Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1).
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CONCLUSIE VAN ADV.-GEN. CRUZ VILLALON - ZAAK C-616/10
SOLVAY

V - Conclusie

56. Bijgevolg geef ik het Hof in overweging de prejudiciéle vragen van de Rechtbank ’s-Gravenhage te
beantwoorden door voor recht te verklaren:

»1)  Primair:

a) 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 het van
toepassing is op een procedure ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarin
meerdere, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn
betrokken, wanneer de vorderingen elk afzonderlijk handelingen betreffen die in dezelfde
lidstaat zijn verricht en inbreuk maken op hetzelfde nationale deel van een Europees
octrooi waarop hetzelfde rechtstelsel van toepassing is.

b) Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat de hierin
vervatte exclusievebevoegdheidsregel niet van toepassing is wanneer de vraag naar de
geldigheid van een octrooi enkel in een incidentele procedure wordt opgeworpen, voor
zover de eventuele in die procedure te nemen beslissing geen definitieve gevolgen sorteert.

2)  Subsidiair:
Artikel 31 van verordening nr. 44/2001 moet aldus worden uitgelegd dat een nationale rechter

niet bevoegd is een voorlopige maatregel toe te staan die geen effect op zijn grondgebied
sorteert, hetgeen aan hem is om te bepalen.”
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