
18 .¡ïRp,-r,

18

Gerechtshof Amsìerdam
10 juli 200e, nr. 106,00'i.492101, LJI\ 8c3148
(mrs..lVlakking, Heuvelirrg van Beek, Eroekhuij-
sen-lt4olenaar)
NooÌ mr. R.[\4. van Opstal

Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep op
gronci van een processueei ondeelbare rechts.
verhouding; de exceptio plurium l¡tis consûr-
î¡um.

lBVtr an. 3:3ú31

De rechtsverhouding ín geschil, zoals to.i uitdrukking
gebracht in de procedure in eerste aanleg, betreft cie

vraag v'tie ir' de verhouciing tussen Engineering
enerzîjds en Electronic en de Nederlandse vennooi-
schap anderzijds gerechtigd ¡s tot hei vaeren van de
aanduiciing EDS als merk en handelsneam. De aard
en inhouci van cieze rechtsverhouding meakt hei
rech'tens noodzakelijk dat de beslissing ten aanziert
van alle bij de rechtsverhouding betrokken partijen
in dezelfcie zin tu¡dt. Daarbij is van belang dat Elec-
tron¡c en de llederlandse BV behoren tot hetzelfde
concern en deze rechtspersonen de aanduiding
EDS gebruiken voor dezelfde ciiensten en det het ge-

bruik van het woord- en ci¡enstmerk EDS door de
I'lederlandse vennootschap berusf op een aan haar
cioor Electronic verleende licentie.

De besloten vennootschap met beperlit€
aansprakelijkheië' BV Ergineering Design Do-
cuntentrltioll Sen,ices te Anrslerdanr,
appellante,
procureur: mr. I.M.C.A. Reinders Folme¡,
tegen
de vennootschap naar r.reemd recti Electronic
Data Systetns Cotporation te Dallas, Texas,
Verenigde Staten van Ameriìra,
-^:'-.:- ^^-,1 ^ðçltlLu¡lsçl uç,
procuÍeur: mr. I{.S. Neen'oo¡t.

1. Het geding in hoger beroep
(...; reà.)

2. Beoordeling
2.1. Het hof blijft bij de inhoud r¡an het tus-
senarrest.
2.2. Ingerrolge het tussenarrest heeft een com-
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paritie van partijen plaatsgevonden. Een min-
nelijke regeling is tussen partijen niet tot stand
Sekomen.
2.3. Bij memorie van antwoord (randnum-
mers 13 tlm 15) en bij haar schriftelijk plei-
dooi (randnummers 10 en 1 1 ) heeft Electronic
het standpunt ingenomen dat Engineering
geen enkel belang (meer) heeft bij het door
haar ingestelde hoger beroep.
Bij akte na comparitie 1,an partijen heeft Elec-
tronic expliciet een beroep gedaair op de "ex-
ceptio plurium litis consortium" (hierna de
exceptie).
Bij antn'oordakte na comparitie van partijen
heef't Engineering hiertegen verr,r,eer gevoerd.
2.4. Alvorens de grieven te begordelen, dient
het hof eerst te bezien in hoevêrre het stand-
punt \¡an Eiectronic, dat Engineering bij deze
procedure in hoger beroep geen belang meer
heeft en dat zij op goede gronden een beroep
doet op de exceptie, hout snijdt.
2.5. Bij de beoordeling daarvan is het vol-
gende van belang.
2.5. l. Engineeting stelt dat zij als eersre in Ne-
derland een l<rachtens de Handelsnaamwet
beschermingswaardige bekendheid genoot
voor het aanbieden van computerdiensten on-
der de handelsnaam EDS.
2.5.2. Engineering heeft vanaf de oprichting
van haar onderneming in 7977 onder de han-
delsnaam EDS in Nederland diensten aange-
boden aan het bedrijfsleven en de overheid op
het gebied van informatievoorziening, te we-
ten door het opzetten, beheren en onderhou-
den van geautomatiseerde data-bestanden.
Bij het voortschrijden van de techniek en de
uitbreiding van (vormen van) automatisering
is haar dienstverlening mede het aanbieden
van computerdiensten gaan omvatten, aidus
Fn ai-...i- ^
2.5.3. Eiectronic stelt zich op het standpunt
dat haar de rechten op de handelsnaam EDS
toekomen omdaTzij zich sinds haar oprichting
in de Verenigde Staten in I 962 onder die naam
bezig houdt met het verlenen van diensten op
het gebied van automatisering en het leveren
van computerdiensten.
2.5.4. Electronic heeft haar activiteiten in de
jaren'7O en'80 uitgebreid over een groot aan-
tal landen en zij doet wereidwijd zaken onder
ce naam t_us.
Electronic heeft in 1979 in Nederland een BV
opgeiicht (hierna: de Nederlandse BV) om

ìangs die weg ook in Nederland haar diensten
aan te bieden en is dat vanafdie tijd ook daad-
rverkelijk gaan doen.
De Nederlandse BV heeft van Electronic een
exclusieve licentie gekregen voor het gebruik
van het woord- en dienstmerk EDS in [Neder-
landl.
2.5.5. Electronic heeft op tl oktober 1983 het
woordmerk EDS bij het Benelux-Merkenbu-
reau gedeponeerd voor waren en diensten in
de klassen 9 en 76 (computers, computerpro-
gramma's vastgelegd op gegevensdragers; ge-
schreven computerprogramma's respectieve-
lijk banden van papier en kaarten voor het
verkrijgen van computerprogramma's, druk-
werken, brochures en handleidingen) en op
29 augustus 1988 heeft Electronic het woo¡d-
merk EDS gedeponeerd bij het Benelux-mer-
kenbureau voor waren en diensten in onder
mee¡ de klasse 42 (computerprogrammering).
2.5.6. Op grond van deze laatste twee punten
stelt Electronic zich op het standpunt dat zij
het is, die via de Nede¡landse BV, ajs eerste
ook in Nederland krachtens de Handelsnaam-
wet beschermingswaardige bekendheid ge-
noot voor het aanbieden van computerdien-
sten onder de handelsnaam EDS.
Zij bestrijdt dan ook dat Engineering reeds
voor 1984 in Nederland oncìer de naam EDS
computerdiensten aanbood, dan wel deze
diensten op zodanige schaal aanbood dat En-
gineering toen al de daarvoor krachtens de
Handelsnaamwet beschermingswaardige be-
kendheid genoot.
2.5.7. Sinds I 996 doet Engineering zaken on-
der de naam Edacom.
2.5.8. Electronic en de Nederlandse BV heb-
ben Engineering in eerste aanl egop 24februari
1997 gedagvaard en - voor zover in hoger be-
roep van belang - zakelijk weergegeven gevor-
derd Engineering te bevelen ieder inb¡eukma-
kend gebruik van de merknaam EDS te staken
en gestaakt te houden, Engineering te bevelen
het gebruik van de afkorting EDS in haar han-
delsnaam te staken en gestaakt te houden, de
inschrijving in het Handelsregister te wijzigen
en de door Engineering ver¡ichte registraties
van het teken EDS onder nummers 546841 en
547162 in het Benelux Merken Register nietig
te verklaren alsmede doorhaLing daarvan te
bevelen.
In reconventie heeft Engiaeering, zakelijk en
voor zover nog van belang weergegeven, ge-
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18 {er',
vorderd Electronic en de Nederlandse BV te
verbieden inbreuk te mal(en op haar rechten
inzake de handelsnaam EDS en Electronic en
de Nederlandse BV te verbieden in de Benelux
inb¡euk te maken op de aan Engineering toe-
komende rechten op het merk EDS.
2.5.9. Bii ei¡rdvonnis van 3 <Ìecember 2003
heeft de rechtbank in conventie Engineering,
onder verbeurte van een drvangsotl, bevolen
iecier inbreukmakend gebruik van de merk-
naam EDS te staken en gestaakt te houden en
haar verder bevolen het gebruik van de afkor-
ting EDS in haar handelsnaam te staken en ge-
staakt te houden en de inschrijvingen het
Handelsregiste¡ 1s ìa'ijzigen.
Voorts heeft de rechtbanl< de door Ensineer-
ìng op 25 februari 1994 bijbet Benelu:i-nrel-
kenbureau onder de nulnmers 546841 en
547162 ingeschreven merken EDS voor de
kiassen, 9,16 en24 nietigverldaard en ambts-
hah,e de doorhaling daan'an uitgesproken.
De vordering in reconventie van Engineering
heeft de rechtbank afgewezen.
2.5.10. Tegen dit vonnis van 3 decembei'
2003, vool'zover het in conventie en recon-
\¡entie is gewezen tussen Engineering en de
Nederlandse BV, heeft Engineering te iaat ho-
ger beroep ingesteld. Daarmee is dat vonnis
tussen die tvvee partijen in kracht van gewijsde
gegaan.

2.5.11. Bij memorie van grieven heeft Engi-
neering bij wijze vall een vermeerdering van
eis voorgesteld aan haar vo¡dering in ¡econ-
ventie een subsidiaire vordering toe te rroegen,
namelijk:
2. subsidiair Elect¡onic, alsmede de vennoot-
schappen over wie zij in Nederland volledig
zeggenschap uitoefent, met onmiddellijke in-
gang te verbieden om inbreuk te maken op de
aan Engineering toekomende rechten ter zake
rran de handelsnaam, op straffe van een
dwangsom van € 10.000,= voor elke overtte-
ding of dag dat een oveftreding voortduurt.
2.5.72. Electronic heeft tegen I'oormelde wij-
ziging van eis bezwaar gemaakt. Bij het tussen-
vonnis heeft het hof dit benntaar gehonoreerd
en de voorgestelde wijziging van eis wegens
strijd met de goede procesorde geweigerd.
2.6. De rechtsverhouding in geschil, zoals tot
uitdrukking gebracht in de procedure in eerste
aanleg, betreft de vraag wie in de verhouding
tussen Engineering enerzijds en Electronic en
de Nederlandse BV anderzijds gerechtigd is

tot het voeren van de aancluirìing en EDS als
merk en handelsnaam. De aard en inhoud van
deze rechtsverhouding maakt het rechtens
noodzakelijk dat de beslissing ten aanzien van
alle bij de rechtsverhouding betrokken par-
tijen in dezelfde zin luidt. Daarbij is van belang
dat Electronic en de Nede¡landse BV behoren
tot hetzelfde concern en deze rechtspersonen
de aanduiding EDS gebruikerr vooidezelfde
diensten en dat liet gebruik van het woord- en
dienstmerk EDS door de Necìe¡landse BV be-
rust op een aanhaar door Electr onic verleende
licentie.
2.7 . Op grond van het vonnis van 3 december
2003 staat tussen Engineering en de Neder-
landse BV onherroepelijk I'ast dar Engineering
jegens de Nederlandse BV verplicht is het ge-
bruik van de aanduiding EDS ais me¡knaam
en handelsnaam te staken en gestaakt te hou-
den. Daarnaast zijn in dat vonnis, mede op
vordering van de Nederlandse BV, de ge-
noemcìe merkdepots Van Engineering nietig
verklaard en zijn de reconventionele vorderin-
gen van Engineering strekkende tot het verbie-
den van het gebruik van de aanduiding EDS
als merl<naam en handelsnaam door de l.Je-
derlandse B\¡ afgerqezen, weike oordelen in de
rechtsverhouding tussen Engineering en de
Nederlandse BV tevens onherroepelijì< zijn.
Gelet op de noocizaak dat de beslissing ten
aanzien van de rechtsverhouding in geschil
ten aanzien van Engineering, Electronic en de
Nederlandse BV in dezelfde zin luidt. kan de
pr ocedure niet in hoger beroep uitsluitend te-
gen Electronic -n/orden voortgezet. De doo¡
Engineering beo rgde uitkomst van de proce-
dure in hoger beroep, te weten dat het haar
wel err Electlonic ¡iet zal zijn toegestaan om
de aanduiding EDS als merknaam en handels-
naam te gebruiken, is onverenigbaar met de
beslissing in eerste aanìeg tussen Engineering
en de Nederlandse BV ten aanzien van de-
zelfde rechtsverhouding. Met het argument
dat de Nederlandse BV in hoger beroep geen
partij is en dit standpunt zelf niet naar \¡oren
kan brengen, miskent Engineering dat Elec-
tronic zich op de exceptie heeft beroepen.
2.8. De conclusie is dat het beroep op de ex-
ceptie slaagt. Een andere opvatting zou boven-
dien in strijd zijn met het gesloten stelsel r¡an
rechtsmiddelen, omdat het hoger beloep van
Engineering er mede toe strekt om de beslis-
sing in eerste aanleg tussen haar en de Neder-
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iandse BV te ontj<r-achten, terwiil de Neder-
landse B\¡ in hoger beroep geen partij is. Der-
halve komt het hof niet meer toe aan een be-
handeling van de grieven.

3. Slotsont
Het vooroverwogene betekent, dat Engineer-
ing bij gebrek aan belang niet onwankelijk
moet n'ordeil vertaard in het door haar inge-
steide hoger beroep.
Engineering dient als de in hoger beroep in her
ongelijk gestelde partij te worden aangemerkr
en in de kosten van de procedule in hoger be-
r oep te Ì ¡orden verwezen.

4. Beslìssing

Het hof:
verldaart Engineering niet ontvankelijk in het
door haar ingestelde hoger beroep tegen het
vonnis van de rechtbank Amsterdam van 3 de-
cember 2003 met zaak-lrolnummer 1329721
H 97 .2231 voor zover gewezen tussen Electro-
nic als eiseres in conventie/ver-weerster in re-
conventie en Engineering als gedaagde in con-
ventie/eisers in reconventie:
veroordeelt Engineering in de kosten van het
hoger beroep en begroot die kosten, voor
zover tot heden aan de zijde van Electronic ge-
vallen op € 2.970,= (waarvan € 288,= y6ot
verschotten en € 2.682,= vooÍ sa.laris procu-
reur);
verldaart deze kostenveroordeling uitvoerbaal
bij voorraad;

NOOT

1. De vennootschap naar vreemd recht Elec-
tronic Data Systems Corporation {eiseres in
eerste aanleg, geint¡meerde in hoger beroep,
hierna: "Electronic") en een aan haar gelieerde
Nederlandse vennootschap (tevens eiseres in
eerste aanleg, n¡et tevens geïntimeerde in ho-
ger beroep) handelen beiden onder de naam

2. Bij eindvonnis van 3 december 2003 heeft
de rechtbank, in conventie, BV Engineering De-
sign Documentation Services (gedaagde in
eerste aanleg, appellante in hoger beroep,
hierna "Engineering"), onder meer, bevolen
ieder inbreukmakend gebruik van de merk,
naam EDS te staken en gestaakt te houden en
voorts de door Engineering ingeschreven mer-

ken EDS bij het Benelux-merkenbureau nietig
verklaard.
3. Tegen Electronic wordt van dit vonnis tijdig
hoger beroep ingesteld. Voorzover het vonnis
is gewezen tussen de Nederlandse vennool-
schap en Engineering, heeft Engineering te laal
hoger beroep ingesteld. Daarmee is het vonnis,
tussen laatstgenoemde partijen, in kracht van
gewijsde gegaan.
4. Op grond van het vonnis van 3 december
2003 sraat tussen Engineering en de Neder-
landse vennootschap onherroepel¡jk vast dat
Engineering jegens de Nederlandse vennoot-
schap verplicht is het gebruik van de aandui-
ding EDS als merknaam en handelsnaam te
staken en gestaâkt te houden. Daarnaast zijn
de genoemde merkdepots van Engineering
nietig verklaard, welk oordeel in de rechtsver-
houding tussen Engineering en de Nederlandse
vennootschap tevens onherroepelijk is.

5. Electron¡c stelt In hoger beroep bij memorie
van antwoord dal de Nederlandse vennoot-
schap geen partij meer is en zich niet meer op
het standpunT kan stellen dat de door Engineer-
ing beoogde uitkomst van het hoger beroep, te
weten dat het Engineering wel en Electronic
niet zal zijn toegestaan om de aanduiding EDS
als merknâam en handelsnaam te gebruiken,
onverenigbaar is met de beslissing in eerste
aanleg tussen Engineering en de Nederlandse
vennootschap ten aanzien van dezelfde rechts-
verhouding. Bij akte na comparitie heeft Elec-
lronic expliciet een beroep gedaan op deze zo-
geheten "exceptlo plurium litis consortium,,.
6. Het Hof Amsterdam verklaart Engineering
vervolgens niel-ontvankel¡jk in het door haar
tegen Electronic ingestelde hoger beroep om-
dat het door Engineering ingestelde beroep er
mede toe strekt om de beslissing in eerste
aanleg tussen haar en de Nederlandse ven-
nootschãp te ontkrachten, terwijl de Neder-
ìandse vennootschap in hoger beroep geen
partij meer is.

7. Ondanks de benaming "exceptio" betreft de
exceptio plurium litis consortium geen excep-
tief (processueel) verweer, dat op straffe van
niet-ontvankelijkheid bij conclusie (lees tevens:
memorie) van antwoord naar voren moeÌ wor-
den gebracht (art. 128 lid 3 Rv jo. 347 lict 3 Rv),
maar een principaal (materieel) verweer dat
eveneens na conclusie van antwoord naar vo-
ren gebracht kan worden {zie bijvoorbeeld ook
Rb. Almelo 2 mei 1962, NJ 1963, 140).
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L De Hoge: Raad verlangl {onder meÊr in zijn
årregteR van 21 mei 1999, NJ 2000, 291 e¡
2 december 2005, NJ 2tA6,444,.m.t\t. JBMV)
voor een geslaagd beroep op de excêp1¡o plu-

rium litis consortium dât h.et gaat om een

reehtsverhoudîng in gesch.il waarbij het rÈch-

tens noodzakelijk is dât de beelissing t€n ãan-

zien van alle bij die rechtsverhoud¡ng betrokke-
nen in dezelfde zin luidt.
9. Het verwee¡ is derhalve ook ln eersle aenleg
mogelìjk (zie onder meer Hugenh.oltzlHeems-

kerk, Haofdlijnen van Nederlands Burgerlijk
Pøcesrecht, nr. 166, laalste alineal,
10, Of.er sprake is. van een zodariige proces'
suele ondeelbaarheid moet van g€vâl toi gevsl
yygrden beoordêeld {zie HF 26 maart 199Ê, NJ

4993, 489 e¡ HR 2 deeembe¡ 2005, NJ 2006,
ait+4, m,rrt. JBMV). De gÊvallen waerin een ge'
slaagd beroep op de "excep:tio" mogelijk ie,

zijn beperkt.
11. Ðe onderhavige zaak volmt nu eens e€n

voorbeeld van een oevâl waar¡n m€tt succes
een beroep op de excepiio plurium litis eon-

soft¡ufn w.ordt gedaên.

mr. R.M: van Opetal
advocaat CMS Derks Stêr Busmann te
Utrêchl
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