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Hof van Justitie EG, 13 juli 2006, GAT v LuK 
 

 
 
PROCESRECHT – Internationale rechtsmacht  
 
Exclusieve bevoegdheid inzake geldigheid octrooien  
• De exclusieve bevoegdheid van de rechter van 
het land van registratie van een octrooi ter zake van 
geschillen over de geldigheid of registratie daarvan 
(art. 16(4) EEX-Verdrag) geldt ongeacht het proce-
durele kader waarin de geldigheidsvraag wordt op-
geworpen; (i) bij wege van rechtsvordering of bij 
wege van exceptie, (ii) bij aanvang van of in een la-
ter stadium van de procedure.  
Argumenten daarvoor zijn (a) de dwingende aard van 
deze bevoegdheidsregel, (b) de door het rechtszeker-
heidsbeginsel vereiste voorzienbaarheid van de door 
het EEX-Verdrag gestelde bevoegdheidsregels en (c) 
het anders toenemende gevaar van onverenigbare be-
slissingen. De door nationaal recht aan een dergelijke 
beslissing eventueel verbonden verschillende gevolgen 
– zoals al dan niet werking erga omnes – kunnen geen 
rol spelen, omdat dan de gelijkheid en de eenvormig-
heid van de rechten en verplichtingen die voor de ver-
dragsluitende staten en de belanghebbende personen uit 
het Executieverdrag voortvloeien, zouden worden aan-
getast. 
 
Vindplaatsen: http://curia.europa.eu; Jur. 2006,1-
06509; BIE 2006, nr. 73; IER 2006, nr. 75.  
Zie ook: Brinkhof, HvJ EG Beperkt mogelijkheden van 
grensoverschrijdende verboden, BIE 2006, p. 219. 
 
 
Hof van Justitie EG, 13 juli 2006∗ 
(P. Jann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič 
en E. Levits) 
 
Executieverdrag – Artikel 16, punt 4 – Geschillen be-
treffende registratie of geldigheid van octrooien – Ex-
clusieve bevoegdheid van gerecht van plaats van depo-
nering of registratie – Rechtsvordering tot vaststelling 
van niet-inbreuk – Incidenteel opgeworpen kwestie van 
geldigheid van octrooi 
 
In zaak C-4/03, 
betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing 
krachtens het Protocol van 3 juni 1971 betreffende de 
uitlegging door het Hof van Justitie van het Verdrag 
van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke be-
voegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
                                                           
∗ Procestaal: Duits 

burgerlijke en handelszaken, ingediend door het Ober-
landesgericht Düsseldorf (Duitsland) bij beslissing van 
5 december 2002, ingekomen bij het Hof op 6 januari 
2003, in de procedure 
Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG 
tegen 
Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, 
wijst 
het Hof van Justitie (Eerste kamer), (…) 
advocaat-generaal: L. A. Geelhoed, 
griffier: F. Contet, hoofdadministrateur, 
gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 juli 
2004, 
gelet op de opmerkingen van: 
–       Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, 
vertegenwoordigd door T. Musmann, Rechtsanwalt, 
–       Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG, 
vertegenwoordigd door T. Reimann, Rechtsanwalt, 
–       de Duitse regering, vertegenwoordigd door R. 
Wagner als gemachtigde, 
–       de Franse regering, vertegenwoordigd door G. de 
Bergues en A. Bodard-Hermant als gemachtigden, 
–       de regering van het Verenigd Koninkrijk, verte-
genwoordigd door K. Manji als gemachtigde, bijge-
staan door D. Alexander, barrister, 
–       de Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
vertegenwoordigd door A.-M. Rouchaud en S. Grün-
heid als gemachtigden, 
gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter 
terechtzitting van 16 september 2004, 
het navolgende 
Arrest 
1       Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft 
de uitlegging van artikel 16, punt 4, van het Verdrag 
van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke be-
voegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken (PB 1972, L 299, blz. 32), 
zoals gewijzigd bij het Verdrag van 9 oktober 1978 
inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, 
Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-
Brittannië en Noord-Ierland (PB L 304, blz. 1, en – 
gewijzigde tekst – blz. 77), het Verdrag van 25 oktober 
1982 inzake de toetreding van de Helleense Republiek 
(PB L 388, blz. 1), het Verdrag van 26 mei 1989 inzake 
de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portuge-
se Republiek (PB L 285, blz. 1) en het Verdrag van 29 
november 1996 inzake de toetreding van de Republiek 
Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk 
Zweden (PB 1997, C 15, blz. 1; hierna: „Executiever-
drag”). 
2       Dit verzoek is ingediend in het kader van een ge-
ding tussen Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & 
Co. KG (hierna: „GAT”) en Lamellen und Kupplungs-
bau Beteiligungs KG (hierna: „LuK”) ter zake van de 
verhandeling door GAT van producten die volgens 
LuK inbreuk maken op twee Franse octrooien waarvan 
zij houdster is. 
 
 Rechtskader 
3       Artikel 16 van het Executieverdrag, dat afdeling 5 
(„Exclusieve bevoegdheid”) vormt van titel II ervan, 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=nl&newform=newform&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&typeord=ALLTYP&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=C-4%2F03&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Zoeken


www.iept.nl  IEPT20060713, HvJEG, GAT v Luk 

die op de bevoegdheidsregels betrekking heeft, luidt: 
„Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting be-
voegd:[...] 4) ten aanzien van de registratie of de gel-
digheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen 
van nijverheid, en andere soortgelijke rechten welke 
aanleiding geven tot deponering of registratie: de ge-
rechten van de verdragsluitende staat, op het grondge-
bied waarvan de deponering of registratie is verzocht, 
heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsge-
had in de zin van een internationale overeenkomst;[...]” 
4       Artikel 17, vierde alinea, van het Executiever-
drag, dat samen met artikel 18 ervan afdeling 6 („Door 
partijen aangewezen bevoegde rechter”) van titel II 
vormt, bepaalt dat „[o]vereenkomsten tot aanwijzing 
van een bevoegde rechter [...] geen rechtsgevolg [heb-
ben] [...] indien de gerechten, op welker bevoegdheid 
inbreuk wordt gemaakt, krachtens artikel 16 bij uitslui-
ting bevoegd zijn”. 
5       Artikel 18 van het Executieverdrag luidt: „Buiten 
de gevallen waarin zijn bevoegdheid voortvloeit uit 
andere bepalingen van dit verdrag, is de rechter van een 
verdragsluitende staat, voor wie de verweerder ver-
schijnt, bevoegd. Dit voorschrift is niet van toepassing 
[...] indien er een ander gerecht bestaat dat krachtens 
artikel 16 bij uitsluiting bevoegd is.” 
6       Artikel 19 van het Executieverdrag, dat is opge-
nomen in afdeling 7 („Toetsing van de bevoegdheid en 
de ontvankelijkheid”) van titel II, bepaalt: „De rechter 
van een verdragsluitende staat bij wie een geschil aan-
hangig is gemaakt met als inzet een vordering waarvoor 
krachtens artikel 16 een gerecht van een andere ver-
dragsluitende staat bij uitsluiting bevoegd is, verklaart 
zich ambtshalve onbevoegd.” 
7       Artikel 28, eerste alinea, van het Executieverdrag, 
dat is opgenomen in afdeling 1 („Erkenning”) van titel 
III betreffende de regels voor erkenning en tenuitvoer-
legging, bepaalt dat „[d]e beslissingen [...] niet [wor-
den] erkend, indien de bepalingen van de afdelingen 3, 
4 en 5 van titel II zijn geschonden”. Artikel 34, tweede 
alinea, van het Executieverdrag, dat is opgenomen in 
afdeling 2 („Tenuitvoerlegging”) van voormelde titel 
III, verwijst voor de redenen die in de weg kunnen 
staan aan de tenuitvoerlegging van een beslissing naar 
bovengenoemd artikel 28, eerste alinea. 
 
 Hoofdgeding en prejudiciële vraag 
8       GAT en LuK, twee in Duitsland gevestigde ven-
nootschappen, zijn concurrenten op het gebied van au-
totechniek. 
9       GAT heeft bij een eveneens in Duitsland geves-
tigde automobielfabrikant een offerte ingediend voor 
een opdracht voor de levering van een mechanische 
torsiedemper. LuK heeft betoogd dat de door GAT 
aangeboden demper inbreuk maakt op twee Franse oc-
trooien waarvan zij houdster is. 
10     GAT heeft bij het Landgericht Düsseldorf in rech-
te gevorderd vast te stellen dat er geen sprake is van 
een inbreuk, met als argumentatie dat haar producten 
de door de Franse octrooien van LuK beschermde rech-
ten niet schonden en dat deze octrooien bovendien nie-
tig of ongeldig waren. 

11     Het Landgericht Düsseldorf heeft zich internatio-
naal bevoegd geacht om kennis te nemen van de vorde-
ring betreffende de vermeende schending van de uit 
deze Franse octrooien voortvloeiende rechten. Het 
heeft zich eveneens bevoegd geacht om kennis te ne-
men van de exceptie van vermeende nietigheid van 
deze octrooien. Het heeft de door GAT ingestelde vor-
dering afgewezen en beslist dat de betrokken octrooien 
aan de voorwaarden voor octrooieerbaarheid voldeden. 
12     Op hoger beroep van GAT heeft het Oberlandes-
gericht Düsseldorf besloten de behandeling van de zaak 
te schorsen en het Hof de volgende vraag voor te leg-
gen: „Moet artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag 
aldus worden uitgelegd dat er slechts dan sprake is van 
exclusieve bevoegdheid uit hoofde van dit artikel van 
de gerechten van de verdragsluitende staat op het 
grondgebied waarvan de deponering of registratie van 
een octrooi is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht 
wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een interna-
tionale overeenkomst, wanneer een vordering (met 
werking erga omnes) tot nietigverklaring van het oc-
trooi is ingesteld, of vormt de geldigheid van octrooien 
reeds dan het voorwerp van een vordering in de zin van 
voornoemde bepaling, wanneer in een procedure tot 
vaststelling van octrooi-inbreuk de verweerder of in 
een procedure tot vaststelling van niet-inbreuk op een 
octrooi de eiser ten exceptieve stelt dat het octrooi on-
geldig respectievelijk nietig is en ook daarom geen 
sprake is van octrooi-inbreuk, en wel ongeacht de vraag 
of de geadieerde rechter de exceptie gegrond dan wel 
ongegrond acht en los van het moment waarop de ex-
ceptie in de procedure wordt aangevoerd?” 
 
 Beantwoording van de prejudiciële vraag 
13     Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in 
wezen te vernemen, hoever de in artikel 16, punt 4, van 
het Executieverdrag neergelegde exclusieve bevoegd-
heid op het gebied van octrooien reikt. Hij vraagt of 
deze regel betrekking heeft op alle geschillen inzake de 
registratie of de geldigheid van een octrooi, ongeacht of 
deze kwestie bij wege van rechtsvordering dan wel bij 
wege van exceptie wordt opgeworpen, dan wel of hij 
enkel van toepassing is op geschillen waarin de kwestie 
van de registratie of de geldigheid van een octrooi 
wordt opgeworpen bij wege van rechtsvordering. 
14     Dienaangaande zij eraan herinnerd dat het begrip 
geschil „ten aanzien van de registratie of de geldigheid 
van octrooien” als bedoeld in artikel 16, punt 4, van het 
Executieverdrag moet worden opgevat als een auto-
noom begrip dat in alle verdragsluitende staten op uni-
forme wijze dient te worden toegepast (arrest van 15 
november 1983, Duijnstee, 288/82, Jurispr. blz. 3663, 
punt 19). 
15     Derhalve heeft het Hof geoordeeld dat als geschil-
len „ten aanzien van de registratie of de geldigheid van 
octrooien” zijn aan te merken geschillen betreffende de 
geldigheid, het bestaan of het verval van het octrooi of 
betreffende de aanspraak op een recht van voorrang uit 
hoofde van eerdere deponering (arrest Duijnstee, reeds 
aangehaald, punt 24). 
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16     Betreft het geschil daarentegen niet de geldigheid 
van het octrooi of het bestaan van een deponering of 
registratie, en worden deze door partijen niet betwist, 
dan valt het geschil niet onder artikel 16, punt 4, van 
het Executieverdrag (arrest Duijnstee, reeds aange-
haald, punten 25 en 26). Dit zou bijvoorbeeld het geval 
zijn bij een rechtsvordering ter zake van inbreuk, waar-
in de geldigheid van het octrooi waarop inbreuk zou 
zijn gemaakt, niet ter discussie wordt gesteld. 
17     In de praktijk evenwel wordt de kwestie van de 
geldigheid van een octrooi vaak opgeworpen bij wege 
van exceptie in het kader van een rechtsvordering ter 
zake van inbreuk, waarmee de verweerder beoogt dat 
de eiser met terugwerkende kracht het door deze inge-
roepen recht wordt ontnomen en bijgevolg de tegen 
hem ingestelde vordering wordt afgewezen. De kwestie 
kan ook, zoals in het hoofdgeding het geval is, ter on-
dersteuning van een vordering tot vaststelling van niet-
inbreuk worden opgeworpen, waarmee de eiser wil 
doen vaststellen dat de verweerder geen enkel recht kan 
doen gelden op de betrokken uitvinding. 
18     Zoals de Commissie heeft opgemerkt, kan op 
grond van de tekst van artikel 16, punt 4, van het Exe-
cutieverdrag niet worden vastgesteld of de hierin neer-
gelegde bevoegdheidsregel enkel van toepassing is op 
geschillen waarin de kwestie van de geldigheid van een 
octrooi bij wege van rechtsvordering wordt opgewor-
pen, dan wel of hij eveneens van toepassing is op ge-
schillen waarin deze kwestie bij wege van exceptie 
wordt opgeworpen. 
19     Artikel 19 van het Executieverdrag, dat in be-
paalde taalversies spreekt van een geschil dat „à titre 
principal” [ten principale] aanhangig is gemaakt, maakt 
het niet mogelijk deze onduidelijkheid weg te nemen. 
Naast het feit dat de graad van duidelijkheid van de 
tekst ervan verschilt naargelang de taalversie, kent deze 
bepaling, zoals de Commissie heeft opgemerkt, geen 
bevoegdheid toe, maar verplicht zij enkel de geadieerde 
rechter zijn bevoegdheid te toetsen en zich in bepaalde 
gevallen ambtshalve onbevoegd te verklaren. 
20     In deze omstandigheden moet artikel 16, punt 4, 
van het Executieverdrag worden uitgelegd in het licht 
van de doelstelling en de plaats ervan in het stelsel van 
dit verdrag. 
21     Wat de nagestreefde doelstelling betreft, moet 
worden opgemerkt dat de exclusieve bevoegdheidsre-
gels van artikel 16 van het Executieverdrag tot doel 
hebben de betrokken geschillen voor te behouden aan 
de gerechten die feitelijk nabij zijn en juridisch een 
nauwe band hiermee hebben. 
22     Derhalve wordt de toekenning van exclusieve 
bevoegdheid inzake geschillen ten aanzien van de regi-
stratie of de geldigheid van octrooien aan de gerechten 
van de verdragsluitende staat op het grondgebied waar-
van de deponering of registratie is verzocht of heeft 
plaatsgehad, gerechtvaardigd door de omstandigheid 
dat deze gerechten het best kennis kunnen nemen van 
gevallen waarin het geschil zelf de geldigheid van het 
octrooi of het bestaan van de deponering of de registra-
tie tot inzet heeft (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, 
punt 22). De gerechten van de verdragsluitende staten 

op het grondgebied waarvan de registers worden bijge-
houden, kunnen krachtens hun nationaal recht uitspraak 
doen over de geldigheid en de gevolgen van de octrooi-
en die in deze staat werden verleend. Deze zorg voor 
een goede rechtsbedeling is des te belangrijker op het 
gebied van octrooien, nu meerdere verdragsluitende 
staten, gelet op de specifieke aard van de materie, een 
bijzonder stelsel van rechterlijke bescherming in het 
leven hebben geroepen waarbij deze geschillen aan 
gespecialiseerde gerechten worden voorbehouden. 
23     Deze exclusieve bevoegdheid wordt eveneens 
gerechtvaardigd door het feit dat de verlening van oc-
trooien de tussenkomst van de nationale administratie 
impliceert (zie dienaangaande het rapport-Jenard met 
betrekking tot het Executieverdrag; PB 1979, C 59, blz. 
1, 36). 
24     Wat de plaats van artikel 16 van het Executiever-
drag in het stelsel ervan betreft, moet worden opge-
merkt dat de in dit artikel neergelegde bevoegdheidsre-
gels een exclusief en dwingend karakter hebben dat 
specifiek geldt voor zowel de justitiabelen als de ge-
rechten. Partijen kunnen hiervan niet afwijken bij over-
eenkomst tot aanwijzing van een bevoegde rechter (ar-
tikel 17, vierde alinea, van het Executieverdrag) noch 
door vrijwillige verschijning van de verweerder (artikel 
18 van het Executieverdrag). De rechter van een ver-
dragsluitende staat bij wie een geschil aanhangig is 
gemaakt met als inzet een vordering waarvoor krach-
tens artikel 16 een gerecht van een andere verdragslui-
tende staat bevoegd is, moet zich ambtshalve onbe-
voegd verklaren (artikel 19 van het Executieverdrag). 
Een beslissing die de bepalingen van voormeld artikel 
16 schendt, valt niet onder het stelsel van erkenning en 
tenuitvoerlegging van het Executieverdrag (artikelen 
28, eerste alinea, en 34, tweede alinea, van het Execu-
tieverdrag). 
25     Gelet op de plaats van artikel 16, punt 4, van het 
Executieverdrag in het stelsel ervan en de nagestreefde 
doelstelling, moet ervan worden uitgegaan dat de in 
deze bepaling voorziene exclusieve bevoegdheid moet 
gelden ongeacht het procedurele kader waarin de kwes-
tie van de geldigheid van een octrooi wordt opgewor-
pen, 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. 
26     Zou in de eerste plaats de rechter bij wie een 
rechtsvordering ter zake van inbreuk of tot vaststelling 
van niet-inbreuk aanhangig is, worden toegestaan om 
incidenteel de nietigheid van het betrokken octrooi vast 
te stellen, dan zou afbreuk worden gedaan aan de 
dwingende aard van de bevoegdheidsregel van artikel 
16, punt 4, van het Executieverdrag. 
27     Hoewel artikel 16, punt 4, van het Executiever-
drag de partijen niet ter beschikking staat, zou de eiser 
namelijk louter door de formulering van zijn conclusies 
het dwingende karakter van de in dit artikel neergeleg-
de bevoegdheidsregel kunnen omzeilen. 
28     In de tweede plaats zou de aldus geboden moge-
lijkheid om artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag 
te omzeilen, ertoe leiden dat meerdere rechterlijke in-
stanties bevoegd zijn en zou zij de voorzienbaarheid 
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van de door het Executieverdrag gestelde bevoegd-
heidsregels aantasten, waardoor bijgevolg inbreuk zou 
worden gemaakt op het rechtszekerheidsbeginsel, als 
grondslag van dit verdrag (zie arresten van 19 februari 
2002, Besix, C-256/00, Jurispr. blz. I-1699, punten 24-
26, en 1 maart 2005, Owusu, C-281/02, Jurispr. blz. I-
1383, punt 41, en arrest van heden, Roche Nederland 
e.a., C-539/03, nog niet gepubliceerd in de Jurispruden-
tie, punt 37). 
29     Zouden in de derde plaats in het stelsel van het 
Executieverdrag beslissingen worden toegelaten waarin 
andere gerechten dan die van de staat die het octrooi 
heeft verleend, incidenteel uitspraak doen over de gel-
digheid van dit octrooi, dan zou eveneens het gevaar 
van onverenigbare beslissingen toenemen, wat het Exe-
cutieverdrag juist wenst te vermijden (zie in die zin 
arrest van 6 december 1994, Tatry, C-406/92, Jurispr. 
blz. I-5439, punt 52, en arrest Besix, reeds aangehaald, 
punt 27). 
30     Het door LuK en de Duitse regering geformuleer-
de argument dat naar Duits recht de gevolgen van een 
incidentele beslissing over de geldigheid van een oc-
trooi zich tot de partijen bij het geding beperken, kan 
geen adequate reactie op dit gevaar zijn. De aan een 
dergelijke beslissing verbonden gevolgen worden im-
mers door het nationaal recht vastgesteld. In meerdere 
verdragsluitende staten geldt de beslissing tot nietig-
verklaring van een octrooi evenwel erga omnes. Om 
het gevaar van onverenigbare beslissingen te vermij-
den, zou het dus noodzakelijk 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 natio-
naal recht aan de te geven beslissing enkel een tot de 
partijen bij het geding beperkt gevolg verbindt. Een 
dergelijke beperking zou evenwel leiden tot verstorin-
gen, waardoor de gelijkheid en de eenvormigheid van 
de rechten en verplichtingen die voor de verdragslui-
tende staten en de belanghebbende personen uit het 
Executieverdrag voortvloeien, zouden worden aange-
tast (arrest Duijnstee, reeds aangehaald, punt 13). 
31     Gelet op een en ander, dient op de gestelde vraag 
te worden geantwoord dat artikel 16, punt 4, van het 
Executieverdrag aldus moet worden uitgelegd dat de 
hierin opgestelde exclusieve bevoegdheidsregel 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. 
 
 Kosten 
32     Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is 
de procedure als een aldaar gerezen incident te be-
schouwen, 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 van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor 
recht: 

Artikel 16, punt 4, van het Verdrag van 27 september 
1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de 
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken, zoals laatstelijk gewijzigd bij het Ver-
drag van 29 november 1996 inzake de toetreding van 
de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het 
Koninkrijk Zweden, moet aldus worden uitgelegd dat 
de hierin opgestelde exclusieve bevoegdheidsregel 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. 
 
 
Conclusie van Advocaat-Generaal 
L. A. Geelhoed 
van 16 september 2004 (1) 
Zaak C-4/03 
 
I – Inleiding 
1.       In deze zaak heeft het Oberlandesgericht te Düs-
seldorf een vraag gesteld over de uitlegging van artikel 
16, sub 4, van het Verdrag van 27 september 1968 be-
treffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoer-
legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken 
(2) (hierna: „Executieverdrag”). Deze bepaling verleent 
in bepaalde gevallen exclusieve bevoegdheid aan de 
gerechten van de verdragsluitende staat, op het grond-
gebied waarvan de deponering of registratie van een 
octrooi is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt 
te hebben plaatsgehad. 
2.       Meer in het bijzonder vraagt de verwijzende 
rechter of de exclusieve bevoegdheid slechts dan geldt 
wanneer beroep (met werking erga omnes) tot nietig-
verklaring van het octrooi is ingesteld, of ook wanneer 
in een procedure over de inbreuk op een octrooi de gel-
digheid, casu quo de nietigheid van het octrooi aan de 
orde wordt gesteld door één van de partijen. 
3.       Het kan zo zijn dat in een procedure tot vaststel-
ling van octrooi-inbreuk de verweerder de nietigheid 
van het octrooi aanvoert. Ook kan de verzoeker in een 
procedure tot vaststelling van niet-inbreuk aanvoeren, 
dat het octrooi ongeldig respectievelijk nietig is en er 
ook daarom geen sprake is van octrooi-inbreuk. Deze 
tweede situatie doet zich voor in het hoofdgeding. De 
verwijzende rechter vraagt meer in het bijzonder nog of 
het van belang is of de geadieerde rechter het middel 
van nietigheid of ongeldigheid gegrond dan wel onge-
grond acht en tevens of het moment waarop het middel 
in de procedure wordt aangevoerd een rol speelt. 
4.       Artikel 16, sub 4, vormt een uitzondering op het 
hoofdbeginsel ex artikel 2 van het Executieverdrag. Dat 
artikel bepaalt dat de verweerder die zijn woonplaats 
heeft op het grondgebied van een verdragsluitende 
staat, ongeacht zijn nationaliteit, opgeroepen kan wor-
den voor de gerechten van die staat. Aan dit artikel ligt 
het adagium actor sequitur forum rei ten grondslag. Het 
doel van artikel 2 is aldus de rechten van de verweerder 
te beschermen. Volgens vaste rechtspraak van het Hof 
moeten vanwege het algemene karakter van het begin-
sel van artikel 2 afwijkingen daarop restrictief worden 
uitgelegd. (3)  
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5.       Hier staat tegenover dat een ruime uitlegging van 
het bepaalde in artikel 16, sub 4, de rechtszekerheid ten 
goede komt en het risico van tegenstrijdige beslissingen 
vermindert. De bevoegdheid om uitspraak te doen over 
de geldigheid van een octrooi berust dan steeds bij de-
zelfde rechter. Nog belangrijker is dat het onwenselijk 
is artikel 16, sub 4, zo uit te leggen dat de keuze van 
een verzoeker voor dan wel een nietigheidsactie dan 
wel een niet-inbreukactie bepalend is voor de rechter-
lijke bevoegdheid. Forumshopping ware zoveel moge-
lijk uit te bannen. 
 
II – Juridisch, feitelijk en procedureel kader  
       6. Artikel 2 van het Executieverdrag, opgenomen 
in titel II, afdeling 1, „algemene bepalingen”, luidt als 
volgt: „Onverminderd de bepalingen van dit Verdrag 
worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied 
van een verdragsluitende staat, ongeacht hun nationali-
teit, opgeroepen voor de gerechten van die staat. […]” 
       7. Artikel 16, aanhef en sub 4, van het Executie-
verdrag, opgenomen in titel II, afdeling 5, „exclusieve 
bevoegdheid”, bepaalt: „Ongeacht de woonplaats zijn 
bij uitsluiting bevoegd: ten aanzien van de registratie of 
de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en 
modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten 
welke aanleiding geven tot deponering of registratie: de 
gerechten van de verdragsluitende staat, op het grond-
gebied waarvan de deponering of registratie is ver-
zocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben 
plaatsgehad in de zin van een internationale overeen-
komst.” 
       8. Het Executieverdrag is inmiddels vervangen 
door verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 
december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegd-
heid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslis-
singen in burgerlijke en handelszaken. (4) Deze veror-
dening is echter niet van toepassing op de onderhavige 
zaak, aangezien de toepassing van de verordening is 
beperkt tot rechtsvorderingen die zijn ingesteld en au-
thentieke akten die zijn verleden na de inwerkingtre-
ding van de verordening op 1 maart 2002, hetgeen in 
casu niet het geval is. 
       9. De vraag is gerezen in een geschil tussen GAT, 
Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG, te 
Alsdorf (verzoekster), en LuK Lamellen und Kup-
plungsbau Beteiligungs KG, te Bühl (verweerster). Par-
tijen zijn concurrenten op het gebied van autotechniek. 
       10. Verzoekster trachtte van Ford-Werke AG te 
Keulen een opdracht voor de levering van een mecha-
nische torsiedemper te verkrijgen. Verweerster stelde 
dat verzoekster hiermee inbreuk maakt op onder meer 
Franse octrooien, waarvan zij geregistreerd houdster is. 
Verzoekster heeft vervolgens bij het Landgericht te 
Düsseldorf in rechte gevorderd vast te stellen dat ver-
weerster geen rechten kon doen gelden op grond van de 
Franse octrooien en heeft daarbij tevens opgeworpen 
dat de octrooien nietig, casu quo niet geldig waren. 
       11. Het Landgericht te Düsseldorf heeft zich inter-
nationaal bevoegd geacht om over het geschil betref-
fende de inbreuk op Franse octrooien te beslissen. Het 
heeft zich eveneens bevoegd geacht kennis te nemen 

van het geschil betreffende de nietigheid, respectieve-
lijk het ontbreken van geldigheid van de betrokken oc-
trooien. Het beroept zich – aldus de verwijzingsbe-
schikking aan het Hof – op een restrictieve uitleg van 
artikel 16, punt 4, die nodig is om te voorkomen dat 
een gerecht zijn bevoegdheid verliest, zodra degene die 
een octrooi-inbreuk wordt verweten zich op de nietig-
heid van een octrooi beroept. 
       12. Het Landgericht heeft de vordering van ver-
zoekster verworpen en beslist dat de octrooien voldoen 
aan de voorwaarden voor octrooieerbaarheid. Verzoek-
ster heeft vervolgens beroep ingesteld bij het Oberlan-
desgericht te Düsseldorf. In het kader van de behande-
ling van dit beroep heeft het Oberlandesgericht de in 
punt 2 genoemde vraag gesteld. 
       13. In de verwijzingsbeschikking wijst het Ober-
landesgericht er onder meer op dat, welke oplossing 
ook wordt gekozen, een gevaar bestaat voor uiteenlo-
pende beslissingen. Tevens acht dit gerecht van belang 
dat de octrooiverlening een overheidshandeling is die 
het beste kan worden onderworpen aan een toets door 
de rechter van de betreffende lidstaat en niet door de 
rechter van een vreemde mogendheid. Artikel 16, sub 
4, van het Executieverdrag beoogt zulks volgens het 
Oberlandesgericht ook te bewerkstelligen. 
 
III – De bij het Hof ingebrachte opmerkingen 
       14. Bij het Hof zijn opmerkingen ingebracht door 
verweerster in het hoofdgeding (LuK), de regeringen 
van Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, 
en de Commissie. Op 14 juli 2004 heeft het Hof een 
hoorzitting aan deze zaak gewijd. Ter zitting heeft ook 
de verzoekster in het hoofdgeding (GAT) haar stand-
punt naar voren gebracht. 
       15. In de procedure voor het Hof worden drie el-
kaar uitsluitende hypotheses verdedigd. Het Hof zal 
moeten oordelen welk van deze drie hypotheses het 
meest recht doet aan de tekst en de doelstellingen van 
artikel 16, sub 4, Executieverdrag. 
       16. LuK en de Duitse regering verdedigen een be-
perkte uitlegging van artikel 16, sub 4, Executiever-
drag. Zij stellen dat artikel 16, sub 4, slechts van toe-
passing is op een geschil omtrent de geldigheid van 
octrooien indien dit geschil de hoofdvordering van een 
geding betreft. Zij bestrijden de opvatting dat kwesties 
rond de geldigheid van en de inbreuk op een octrooi 
niet zouden mogen worden gescheiden; zij menen dat 
een dergelijke opvatting het evenwicht tussen de ver-
schillende bevoegdheden uit het Executieverdrag ern-
stig in gevaar zou brengen. Die opvatting zou namelijk 
meebrengen dat bijna alle inbreukzaken zouden komen 
te vallen onder de exclusieve bevoegdheid van artikel 
16. 
       17. Partijen zouden aldus rechten worden ontno-
men die hen zijn toegekend ingevolge artikel 2 (de 
rechter van de woonplaats van verweerder), maar ook 
ingevolge artikel 5, punten 3 en 5, en artikel 6, punt 1, 
Executieverdrag. Daar komt nog bij dat de octrooihou-
der op grond van artikel 2 alle octrooi-inbreuken voor 
dezelfde rechter zou kunnen brengen (namelijk: de 
rechter van de woonplaats van degene die inbreuk 
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maakt), terwijl hij op grond van artikel 16, sub 4, zich 
tot de rechters van alle lidstaten zou moeten wenden 
waar een octrooi is geregistreerd. 
       18. De Franse regering en de regering van het Ver-
enigd Koninkrijk, alsmede GAT, zijn een tegengestelde 
opvatting toegedaan. Zij staan een ruime interpretatie 
van artikel 16, sub 4, voor, in het belang van een goede 
inrichting van de rechtspraak. 
       19. Zij wijzen er op dat de gerechten van de lid-
staat waar het octrooi is verleend het meest geschikt 
zijn om over de geldigheid van het octrooi te oordelen, 
vanwege de feitelijke nabijheid en ook omdat zij juri-
disch het meest verwant zijn met de octrooiverlening. 
Bovendien zijn vragen rond de geldigheid van en de 
inbreuk op een octrooi in de praktijk onscheidbaar. De 
toepasselijkheid van artikel 16, sub 4, Executieverdrag 
op inbreukacties kan tegenstrijdige beslissingen voor-
komen en is dus in het belang van de rechtszekerheid. 
Bovendien verhindert een zodanige opvatting dat par-
tijen de regel van exclusieve bevoegdheid van artikel 
16, sub 4, kunnen ontgaan. Als namelijk de veronder-
stelde inbreukmaker een actie instelt teneinde de niet-
inbreuk vast te stellen, in plaats van de geldigheid van 
het octrooi aan te vechten, zou hij – bij een tegenge-
stelde opvatting – niet onder artikel 16, sub 4, vallen. 
De Franse regering wijst in dit verband op het deskun-
digenrapport Jenard (5), waarin wordt benadrukt dat 
beslissingen omtrent de geldigheid van octrooien tot de 
bevoegdheid van de lidstaten behoren. 
       20. De Commissie verdedigt een derde, tussenlig-
gende hypothese. Zij stelt dat de zojuist genoemde rui-
me interpretatie van artikel 16, sub 4, er in wezen op 
neerkomt dat alle geschillen over octrooien worden 
behandeld door de rechter van het land waar het octrooi 
is of wordt gedeponeerd of geregistreerd. De Commis-
sie stelt de wenselijkheid van een dergelijke oplossing 
niet ter discussie, maar is van mening dat deze oplos-
sing niet in de tekst van artikel 16, sub 4, valt terug te 
vinden. 
       21. Wel acht zij het van belang dat partijen niet de 
gelegenheid moeten hebben om artikel 16, sub 4, Exe-
cutieverdrag van zijn inhoud te beroven. Zij hebben 
niet de keuze een forum te kiezen aan de hand van het 
primair gestelde: de geldigheid of de nietigheid, dan 
wel de inbreuk. Het maakt in een geval als het onder-
havige niet uit of de nietigheid van een octrooi wordt 
gesteld als onderdeel van de hoofdvordering, dan wel 
slechts als argument ter ondersteuning van de stelling 
dat geen inbreuk is gemaakt. Krachtens artikel 16, sub 
4, is er slechts één gerecht dat de geldigheid, casu quo 
de nietigheid kan vaststellen. Andere vragen omtrent 
octrooien vallen buiten artikel 16, sub 4. 
 
IV – Beoordeling 
 
A – Het kader: de rechtspraak van het Hof 
       22. Om te beginnen wijs ik op de vaste rechtspraak 
volgens welke, ter verzekering van de grootst mogelij-
ke gelijkheid en eenvormigheid van de rechten en ver-
plichtingen die voor de verdragsluitende staten en de 
belanghebbenden uit het Executieverdrag voortvloeien, 

op autonome wijze moet worden bepaald welke bete-
kenis toekomt aan begrippen uit dit verdrag. (6)  
       23. Voorts moet de uitlegging van het Hof bijdra-
gen aan de voorspelbaarheid van de verdeling van de 
rechterlijke bevoegdheid. Indien de eiser in een privaat-
rechtelijk geding gemakkelijk in staat is te bepalen 
welk gerecht hij kan aanzoeken en indien de verweer-
der gemakkelijk kan bepalen voor welk gerecht hij kan 
worden opgeroepen, wordt zowel de rechtsbescherming 
als de rechtszekerheid gediend. De bevoegdheidsregels 
moeten in hoge mate voorspelbaar zijn, zo expliciteert 
de elfde overweging bij verordening nr. 44/2001. 
       24. Ook heeft het Hof herhaaldelijk geoordeeld, dat 
artikel 16, als uitzondering op de algemene bevoegd-
heidsregel van artikel 2, eerste alinea, Executieverdrag, 
niet ruimer mag worden uitgelegd dan het oogmerk 
ervan verlangt, aangezien deze bepaling tot gevolg 
heeft dat partijen worden beroofd van de forumkeuze 
die hun anders zou toekomen, en in bepaalde gevallen 
voor een rechter worden gedaagd die voor geen van 
hen de rechter van hun woonplaats is. Ik wees hier 
reeds op in de inleiding. (7) Ik ben het overigens eens 
met advocaat-generaal Jacobs voorzover hij er op wijst 
dat men ook weer niet teveel betekenis moet hechten 
aan een restrictieve uitlegging. Een uitzondering in de 
wet moet, zo stelt hij in zijn conclusie in de zaak Ga-
briel (8) , net als elke andere wettelijke bepaling, haar 
eigen betekenis hebben, die wordt bepaald met inacht-
neming van haar doelstelling en bewoording en het 
stelsel en de doelstelling van de regeling waarvan de 
uitzondering deel uitmaakt. 
       25. Een vierde uitgangspunt dat het Hof hanteert in 
zijn rechtspraak over het Executieverdrag is dat een zo 
nauw mogelijk verband moet bestaan tussen het geschil 
en het gerecht van de plaats waar het schadebrengende 
feit zich heeft voorgedaan, zodat de bevoegdheid van 
dit gerecht wordt gerechtvaardigd door de eisen van 
een goede rechtsbedeling en een nuttige procesinrich-
ting. (9)  
       26. Met inachtneming van deze uitgangspunten 
heeft het Hof reeds diverse malen een uitlegging gege-
ven aan de begrippen die artikel 16 Executieverdrag 
hanteert. De meeste uitspraken betroffen de exclusieve 
bevoegdheid ingevolge artikel 16, sub 1, dat bepaalde 
geschillen omtrent onroerende zaken betreft. Het Hof 
heeft één maal uitspraak gedaan over artikel 16, sub 4. 
       27. In het arrest Reichert en Kockler (10) heeft het 
Hof er op gewezen dat de exclusieve bevoegdheid van 
de gerechten van de verdragsluitende staat waar een 
onroerend goed is gelegen (artikel 16, punt 1, Execu-
tieverdrag), wordt gerechtvaardigd door het feit dat 
deze gerechten, vanwege hun nabijheid het best in staat 
zijn zich op de hoogte te stellen van de feitelijke situa-
tie en de ter zake geldende voorschriften en gebruiken 
toe te passen. De exclusieve bevoegdheid van de ge-
rechten van de verdragsluitende staat waar het onroe-
rend goed is gelegen, omvat niet alle mogelijke rechts-
vorderingen die een zakelijk recht op onroerend goed 
betreffen. In tegendeel, de exclusieve bevoegdheid is 
(in essentie) beperkt tot de rechtsvorderingen die ertoe 
strekken, de omvang, de hoedanigheid, de eigendom of 
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het bezit van een onroerend goed of het bestaan van 
andere zakelijke rechten op dit onroerend goed vast te 
stellen. 
       28. In het arrest Duijnstee (11) geeft het Hof een 
uitlegging van de exclusieve bevoegdheid van artikel 
16, sub 4 van de gerechten van de lidstaat van het land 
waarin een octrooi is verleend (of daarom is verzocht). 
Het Hof rechtvaardigt die bevoegdheid door „de om-
standigheid dat deze gerechten het best kennis kunnen 
nemen van gevallen waarin het geschil zelf de geldig-
heid van het octrooi of het bestaan van de deponering 
of registratie tot inzet heeft”. Het Hof maakt een onder-
scheid tussen deze geschillen en andere rechtsvorderin-
gen die octrooien tot onderwerp hebben, maar die bui-
ten de reikwijdte van artikel 16, sub 4, Executieverdrag 
vallen. Tot deze laatste categorie behoren bijvoorbeeld 
geschillen omtrent octrooischendingen, maar bijvoor-
beeld ook de vraag die in de zaak Duijnstee aan de orde 
was, namelijk of de werkgever dan wel de werknemer 
octrooigerechtigde is. 
       29. Het Hof doet zijn opvatting mede rusten op het 
deskundigenrapport Jenard (12) alsmede op verdragen 
over octrooien die een duidelijk onderscheid maken 
tussen verlening en registratie van een octrooi enerzijds 
en inbreuken anderzijds. 
 
B – Wat zegt de tekst van het Executieverdrag? 
       30. Op grond van artikel 16, sub 4, dat deel uit-
maakt van deel II, afdeling 5, Executieverdrag getiteld 
„exclusieve bevoegdheid”, worden bepaalde geschillen 
met betrekking tot octrooien en andere rechten van in-
dustriële eigendom berecht door de rechter van de lid-
staat waar het recht is of zal worden gedeponeerd of 
geregistreerd. 
       31. Uit het bepaalde in de artikelen 17 en 18 Exe-
cutieverdrag blijkt het dwingende karakter van de ex-
clusieve bevoegdheid. Het is alleen de vraag op welke 
geschillen artikel 16, sub 4, betrekking heeft. 
       32. Om te beginnen staat, gelet op de tekst van ar-
tikel 16, sub 4, in voldoende mate vast dat de ver-
dragswetgever niet heeft beoogd alle geschillen met 
betrekking tot octrooien – en andere rechten van indu-
striële eigendom – onder de exclusieve bevoegdheid te 
brengen. Artikel 16, sub 4, heeft immers uitsluitend 
betrekking op geschillen ten aanzien van de registratie 
of de geldigheid van octrooien en andere rechten. De 
bepaling heeft uitdrukkelijk geen betrekking op ge-
schillen die de inbreuk op octrooien betreffen. In die 
zin onderscheidt deze bepaling zich van artikel 229A 
EG, dat de mogelijkheid opent dat aan het Hof de be-
voegdheid wordt verleend om uitspraak te doen in alle 
geschillen met betrekking tot communautaire industrië-
le eigendomsrechten. 
       33. De verwijzende rechter wijst in het bijzonder 
naar de Engelse taalversie die in artikel 16, sub 4, een 
ruimere formulering lijkt te hanteren dan in het bepaal-
de in artikel 16, sub 1, 2 en 3. Artikel 16, sub 4, noemt 
„proceedings concerned with” terwijl in artikel 16, sub 
1, 2 en 3, wordt gesproken over „proceedings which 
have as their object”. Andere taalversies, zoals het 
Duits, het Frans, het Italiaans en het Nederlands kennen 

dit onderscheid niet, terwijl uit de Engelse tekst ook 
niet ondubbelzinnig blijkt wat de betekenis is van een 
onderscheid in de formulering. De Commissie gaat in 
haar opmerkingen uitvoerig in op het door de verwij-
zende rechter genoemde onderscheid in de Engelse 
tekstversie. Zij acht dit onderscheid niet relevant, aan-
gezien het onderscheid niet bestaat in andere taalversies 
en er ook overigens geen indicaties bestaan dat de ver-
dragswetgever aldus de betekenis van artikel 16, sub 4, 
had willen beperken. Zij wijst in dit verband naar het 
eerder genoemde rapport Jenard. (13) Ik ben dit met de 
Commissie eens. 
       34. Krachtens artikel 19 Executieverdrag verklaart 
de rechter van een verdragsluitende staat bij wie een 
geschil aanhangig is gemaakt met als inzet een vorde-
ring waarvoor krachtens artikel 16 een gerecht van een 
andere verdragsluitende staat bij uitsluiting bevoegd is, 
zich ambtshalve onbevoegd. De Franse taalversie pre-
ciseert – anders dan de Duitse, Engelse, Italiaanse en 
Nederlandse taalversies – dat het in dit geval moet gaan 
om een vordering die aanhangig wordt gemaakt „à titre 
principal”. Het bepaalde in artikel 19 Executieverdrag 
is uitvoerig aan de orde gekomen tijdens de procedure 
voor het Hof. Daarbij is verduidelijkt dat artikel 19 
geen bevoegdheidsregel is en dat de uitlegging van ar-
tikel 19 niet bepalend is voor de uitlegging van artikel 
16 Executieverdrag. Los van de uitlegging van artikel 
19, sluit het Executieverdrag niet uit dat artikel 16, sub 
4, ook betrekking heeft op geschillen ten aanzien waar-
van de rechter zich niet reeds onbevoegd behoeft te 
verklaren wanneer zij aanhangig worden gemaakt. 
       35. Ik vat samen: het Executieverdrag heeft een 
dwingende regeling getroffen voor de bevoegdheids-
verlening, maar daarbij niet alle geschillen omtrent oc-
trooien onder de werking van artikel 16, sub 4, ge-
bracht. Anderzijds blijkt uit de tekst van het Executie-
verdrag niet dat de verdragswetgever die werking heeft 
willen beperken tot gedingen waar de hoofdvordering 
de geldigheid, casu quo de nietigheid van een octrooi 
tot voorwerp heeft. 
 
C – De eigenlijke beoordeling 
       36. De verwijzende rechter vraagt als gezegd naar 
de omvang van de in artikel 16, sub 4, Executieverdrag 
verleende exclusieve bevoegdheid van de gerechten 
van de staat waar een octrooi is geregistreerd of gede-
poneerd. De interventies bij het Hof leveren drie hypo-
theses op (zie meer uitgebreid paragraaf III van deze 
conclusie): 
– de eerste hypothese: artikel 16, sub 4, is slechts van 
toepassing indien de hoofdvordering van een geding de 
geldigheid van octrooien betreft;  
– de tweede hypothese: vragen rond de geldigheid van 
en de inbreuk op een octrooi zijn in de praktijk niet van 
elkaar te scheiden en dus is artikel 16, sub 4, ook van 
toepassing op inbreukacties;  
– de derde hypothese: alleen het in artikel 16, sub 4, 
aangewezen gerecht is bevoegd de geldigheid, casu quo 
de nietigheid van een octrooi vast te stellen. Andere 
vragen omtrent octrooien vallen buiten artikel 16, sub 
4.  
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       37. Ik stel het Hof voor de derde hypothese te kie-
zen en wel om de volgende redenen. 
       38. Om te beginnen valt de tweede hypothese af. 
Zoals het Hof heeft benadrukt in het arrest Duijnstee, 
berust artikel 16, sub 4, Executieverdrag op een ver-
schil tussen geschillen over de verlening en registratie 
van een octrooi enerzijds, waarbij veelal de geldigheid 
van octrooien ter discussie staat, en geschillen over 
inbreuken op octrooien anderzijds. De tweede hypothe-
se moge aantrekkelijk zijn uit oogpunt van rechtszeker-
heid en rechtseenheid, zij strijdt echter met de explicie-
te keuze van de verdragswetgever om niet alle geschil-
len over octrooien en andere industriële eigendoms-
rechten onder de werking van artikel 16, punt 4, Execu-
tieverdrag te brengen. 
       39. Vervolgens valt ook de eerste hypothese af. 
Hoewel deze hypothese bij een strikt grammaticale in-
terpretatie van artikel 16, sub 4, verdedigbaar is, zou 
een keuze voor de hypothese het mogelijk maken voor 
de verzoeker in een civiele procedure de dwingende 
forumkeuze van artikel 16, sub 4, te ontgaan. De casus 
uit het hoofdgeding illustreert dit. GAT heeft er – in-
dien de eerste hypothese zou worden gevolgd –terecht 
voor gekozen om bij de Duitse rechter een verzoek te 
doen tot vaststelling van niet-inbreuk. De onderneming 
had er echter ook voor kunnen kiezen bij de civiele 
rechter primair de geldigheid van de aan LuK toeko-
mende octrooien te betwisten. Alsdan had zij zich op 
grond van artikel 16, sub 4, Executieverdrag moeten 
wenden tot de rechter van de lidstaat waar het octrooi is 
geregistreerd, in casu Frankrijk. 
       40. Deze keuzevrijheid van verzoeker in een civie-
le procedure – met de daaruit voortvloeiende conse-
quentie voor de bevoegdheid van de rechter – doet af-
breuk aan de voorspelbaarheid van het stelsel voor de 
verweerder en daarmee aan één van de uitgangspunten 
van de rechtspraak van het Hof. (14) Tevens doet deze 
keuzevrijheid tekort aan doel en strekking van artikel 
16, sub 4, Executieverdrag, dat immers in een dwin-
gende regeling voorziet.  
       41. De derde hypothese is daarentegen goed verde-
digbaar. Deze hypothese leidt ertoe dat de in artikel 16, 
sub 4, voorziene exclusieve bevoegdheid steeds bepa-
lend is wanneer in een civielrechtelijk geding de gel-
digheid van een door een autoriteit van een lidstaat toe-
gekend – of een bij deze autoriteit geregistreerd – recht 
wordt betwist. In geschil is dan onder meer het besluit 
van de autoriteit zelf, waardoor het besluit ook be-
stuursrechtelijke elementen bevat. Een besluit van een 
nationale autoriteit dient waar mogelijk onderworpen te 
zijn aan een toetsing door de rechter van het betreffen-
de land zelf, niet door de rechter van een vreemde mo-
gendheid. Ik zie hier overigens ook een parallel met het 
arrest Reichert en Kockler waarin het Hof het criterium 
van nabijheid hanteert, voor bepaalde rechtsvorderin-
gen met betrekking tot onroerende zaken (zie punt 27 
hierboven).  
       42. De genoemde overwegingen gelden, onafhan-
kelijk van de procedure die het kader vormt voor het 
betwisten van de geldigheid. Het doel van het geding is 
bepalend, niet de formulering van de primaire vorde-

ring van verzoeker in een geding. De verwijzende rech-
ter vraagt nog of het van belang is in welk stadium van 
de procedure de geldigheid, casu quo de nietigheid aan 
de orde komt. Mijns inziens ware deze vraag negatief te 
beantwoorden. De essentie van de door mij voorgestane 
oplossing is immers dat alleen de rechter van de lidstaat 
waar een octrooi is gedeponeerd of geregistreerd beslist 
over de geldigheid. Dit zo zijnde maakt het niet uit in 
welk stadium van de procedure de geldigheid wordt 
betwist, één en ander nog los van het feit dat het Execu-
tieverdrag zoveel mogelijk autonoom wordt uitgelegd, 
onafhankelijk van het procesrecht van de lidstaten.  
       43. Bij „pure” inbreukprocedures ontbreekt een 
dergelijke band met de nationale autoriteit. Deze ge-
schillen betreffen de inbreuk op aan een persoon toe-
komend subjectief recht en onderscheiden zich in be-
ginsel niet van andere, vergelijkbare civielrechtelijke 
geschillen over subjectieve rechten buiten het terrein 
van de industriële eigendom. Deze opvatting omtrent 
het onderscheid tussen de procedures over de inbreuk 
van een octrooi en de vaststelling van een octrooi vindt 
rechtstreeks steun in de tekst van het Executieverdrag. 
Dit onderscheid is als gezegd ook erkend door het Hof 
in het arrest Duijnstee.  
       44. De verdragswetgever heeft er expliciet voor 
gekozen de inbreuk op een octrooi (of bijvoorbeeld op 
een merk) niet onder artikel 16, punt 4, Executiever-
drag te brengen. Het zou – ook in verband met de ver-
eiste evenwichtigheid van het stelsel – onjuist zijn arti-
kel 16, sub 4, zo uit te leggen dat ook de „pure” in-
breukzaken onttrokken zouden zijn aan de hoofdregel 
van artikel 2 Executieverdrag. Bovendien zou een der-
gelijke uitlegging strijdig zijn met het oordeel van het 
Hof dat uitzonderingen op de algemene bevoegdheids-
regel van artikel 2, eerste alinea, Executieverdrag, niet 
ruimer mogen worden uitgelegd dan het oogmerk ervan 
verlangt. (15)  
       45. Ten overvloede wijs ik nog op het arrest Gant-
ner Electronic (16) dat betrekking heeft op artikel 21 
Executieverdrag. Dit artikel regelt de situatie wanneer 
tussen dezelfde partijen vorderingen aanhangig zijn 
voor gerechten van verschillende verdragsluitende sta-
ten. Het Hof benadrukt in dit arrest dat voor de rechter-
lijke bevoegdheid de aanspraken van verzoekers bepa-
lend zijn en niet de verweermiddelen. Zou dit anders 
zijn, dan zou afhankelijk van de inhoud van het ver-
weerschrift – dat noodzakelijkerwijs eerst in de loop 
van de procedure wordt ingediend – de bevoegdheids-
verdeling kunnen worden gewijzigd. Daar komt bij dat 
indien rekening zou moeten worden gehouden met de 
verweermiddelen dit aan de verweerder de mogelijk-
heid zou geven te kwader trouw te handelen en een 
reeds aanhangige procedure te belemmeren.  
       46. Het arrest Gantner Electronic leidt er mijns 
inziens niet toe dat artikel 16, sub 4, buiten toepassing 
moet blijven wanneer de verweerder de geldigheid van 
een octrooi betwist in het kader van een inbreukproce-
dure. Het Executieverdrag voorziet in voldoende me-
chanismen om het belang van een doelmatige voorzie-
ning in rechte in het oog te houden. De rechter die de 
inbreuk beoordeelt kan de zaak volledig overdragen, hij 
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kan een zaak aanhouden totdat de krachtens artikel 16, 
sub 4, bevoegde rechter van een andere lidstaat heeft 
beslist omtrent de geldigheid van het octrooi en hij kan 
de zaak zelf afhandelen, in geval van een te kwader 
trouw handelende verweerder.  
       47. Tot slot: één van de typen hoofdargumenten die 
in deze zaak naar voren zijn gebracht in de interventies 
voor het Hof ziet op de inrichting van de rechtspraak en 
de proceseconomie. Echter, bezien vanuit dit perspec-
tief biedt ook de gekozen hypothese niet de ideale op-
lossing. Evenmin als welke andere oplossing dan ook 
wordt het risico vermeden dat gerechten van meer lid-
staten bij dezelfde zaak worden betrokken en dat deze 
gerechten uiteenlopende beslissingen nemen. Veelal 
immers bezit de octrooihouder in meer lidstaten oc-
trooien voor hetzelfde product of dezelfde werkwijze. 
En dus zouden de gerechten van deze verschillende 
lidstaten tegelijkertijd exclusief bevoegd worden, zodra 
in het kader van een inbreukprocedure de geldigheid 
van een octrooi aan de orde wordt gesteld. Dit maakt 
een inbreukprocedure niet per se gemakkelijker. 
 
V – Conclusie 
       48. Ik stel voor dat het Hof als volgt antwoordt op 
de door het Oberlandesgericht te Düsseldorf gestelde 
vraag: „Artikel 16, sub 4, van het Verdrag van 27 sep-
tember 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en 
de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en 
handelszaken bepaalt de rechterlijke bevoegdheid, 
wanneer in een geding de geldigheid of de nietigheid 
van een octrooi of een ander in deze bepaling genoemd 
recht van industriële eigendom wordt gevorderd. Ge-
noemd artikel is derhalve van toepassing wanneer in 
een procedure tot vaststelling van octrooi-inbreuk de 
verweerder of in geval van een procedure tot vaststel-
ling van niet-inbreuk de verzoeker aanvoert, dat het 
octrooi ongeldig respectievelijk nietig is.” 
  
1 – Oorspronkelijke taal: Nederlands.  
2 – PB 1972, L 299, blz. 32. De geconsolideerde versie 
van het inmiddels gewijzigde verdrag is te vinden in 
PB 1998, C 27, blz. 1. 
3 – Zie bijvoorbeeld arrest van 27 september 1988, 
Kalfelis (189/87, Jurispr. blz. 5565, punt 19), en meest 
recentelijk arrest van 10 juni 2004, Kronhofer (C-
168/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, 
punten 12-14). 
4 – PB L 12, blz. 1. Het Executieverdrag geldt nog wel 
ten opzichte van het Koninkrijk Denemarken. 
5 – PB 1979, C 59, blz. 1. 
6 – Zie, met betrekking tot artikel 16 Executieverdrag 
de beschikking van het Hof van 5 april 2001, Gaillard 
(C-518/99, Jurispr. blz. I-2771, punt 13). 
7 – Zie eveneens de in de vorige voetnoot aangehaalde 
beschikking, punt 14. 
8 – Conclusie bij het arrest van 11 juli 2002 (C-96/00, 
Jurispr. blz. I-6367, punt 46 van de conclusie). 
9 – Zie recentelijk arrest Kronhofer, aangehaald in 
voetnoot 3, punt 15 (met betrekking tot artikel 5, punt 
3, Executieverdrag). 

10 – Arrest van 19 januari 1990 (C-115/88, Jurispr. blz. 
I-27, punten 10 en 11). 
11 – Arrest van 15 november 1983 (288/82, Jurispr. 
blz. 3663). 
12 –  Zie voetnoot 5. 
13 – Zie voetnoot 5. 
14 – Zie punt 23 hierboven. 
15 – Zie punt 24 hierboven. 
16 – Arrest van 8 mei 2003 (C-111/01, Jurispr. blz. I-
4207). 
 
 
 

www.ie-portal.nl  Pagina 9 van 9 


