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VACATURES & ADVERTENTIES

In this, the second edition
of Private International
Law and the Internet , Dan
Svantesson takes a fresh
and original approach to
what is perhaps the most
crucial current issue in
private international law;
S that is, how the Internet

affects and is affected by
the four fundamental questions: When should a lawsuit
be entertained by the courts? Which state’s law should
be applied? When should a court that can entertain a
lawsuit decline to do so? And will a judgment rendered
in one country be recognized and enforced in another?
He identifies and investigates eleven characteristics of
Internet communication that are relevant to these
questions, and then proceeds with a detailed discussion
of what is required of modern private international law
rules.

Private International Law

and the Internet - 2nd edition

by Dan Jerker
B. Svantesson

2 wolters Kluwer

De IP Contracting
Academy is een
trainingsprogramma  voor
bedrijfsjuristen, advocaten,
octrooigemachtigden  en

merkengemachtigden,
specifiek gericht op het

IP Contracting

Academy

opstellen, reviewen en
xu RIAS onderhandelen van
internationale 1E-

overeenkomsten. De opleiding start per februari 2014

en is een initiatief van Loek Penders, hoofd IE bij
AkzoNobel. Het trainingsprogramma, bestaande uit vijf
intensieve dagen, begint op 7 februari 2014 en
inschrijving staat open tot en met 31 december 2013.

In deze webtraining
bespreekt prof. Dick van
Engelen de status van IE-

BOEK?.nl Webinar
IE en licenties

bij faillissement licenties bij een
Prof. mr. Dick van Engelen faillissement van de
licentiegever naar

Talk)

1 é aanleiding van het Nebula-
arrest en hoe de ongewenste
gevolgen daarvan in de

praktijk kunnen worden opgevangen. Daarnaast wordt

stilgestaan bij welke IE-rechten wel of niet in de boedel
vallen en op welke problemen de curator kan stuiten bij
het te gelde maken van IE-rechten in de boedel.

De IEPT-Wetten-app is
vervangen door een
technisch verbeterde IE-
Wetten-App van Boek9.nl.
De App is sneller dan
voorheen en kan beter up-
to-date gehouden worden.
Als voorheen bevat de App
- voor iPhone en iPad - de
nagenoeg volledige collectie van alle voor Nederland
geldende IE-wetten, -verdragen en -richtlijnen. De
nieuwe Boek9.nl IE-Wetten-App is beschikbaar in de
App Store (iTunes) voor een abonnementsprijs van €
14,99 per jaar. De oude IEPT-versie van de Wetten-
App wordt gediscontinueerd per 1 november 2013.

Boek?.nl

IE-Wetten
2013

Avallable o the
] App Store

Boek9.nl  jurisprudentie
webinar (25 november

IEDERE 6 WEKEN  2013) - € 69 per punt. Snel

BOEK?.nl [E-update

VOLGENDE weer bijgepraat worden
SESSIE! _ over de jurisprudentie-
(“Een mooi ) hlghhghts van de
tnv:-zwr::?d/ Law - afgelopen twee maanden
A door Dick van Engelen

(hoogleraar  Universiteit

Utrecht en hoofdredactic Boek9.nl). Een webinar van
Boek9.nl en Law-at-Web van 1 uur (17.00-18.00 uur).
Goed voor 1 PO-punt.

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Auteursrecht

Idee van "Hollandse Meesters in 21e eeuw'" is niet
zonder meer auteursrechtelijk beschermd format

IEPT20130731, Rb Amsterdam, Hollandse Meesters
Auteursrecht. Overeenkomst. Idee om serie gefilmde
portretten te maken van hedendaagse Nederlandse
beeldende kunstenaars is niet zonder meer een
auteursrechtelijk  beschermd format: idee moet
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voldoende zijn geconcretiseerd en vormgegeven. Eiser
heeft onvoldoende onderbouwd gesteld dat zij met
gedaagden mondeling is overeengekomen dat zij voor
iedere serie van 20 afleveringen een vergoeding ter
zake ontwikkelingskosten zou krijgen.

B9 12612. Conclusie AG HvJEU over beperkingen op
reproductierecht en recht van mededeling

Conclusie van A-G Sharpston in de zaak tussen OSA
tegen Lécebné lazne Marianské Lazne. Auteursrecht.
De verwijzende rechter wenst te vernemen of de
betrokken dienst een ,,mededeling aan het publiek” in
de zin van de Auteursrechtrichtlijn is, of de relevante
bepalingen van die richtlijn voldoende nauwkeurig en
onvoorwaardelijk zijn om in een geschil tussen
particulieren te kunnen worden ingeroepen, en of het
Unierecht eraan in de weg staat dat een lidstaat één
collectieve beheersorganisatic exclusieve rechten
verleent binnen zijn grondgebied.

B9 12610. Prejudiciéle vragen over de billijke
compensatie inzake reprorecht

Hof van Beroep te Brussel, 23 oktober 2013, Hewlett-
Packard v Reprobel. Auteursrecht. Reprorecht. Hewlett
Packard stelt dat de Belgische regelgeving met
betrekking tot (de vergoeding inzake) het reprorecht in
strijd is met de Auteursrechtrichtlijn. Het Hof acht het
stellen van prejudiciéle vragen aan het Hof van Justitie
EU, onder meer over het begrip 'billijke compensatie',

nodig.

(Met dank aan Thierry van Innis, Van Innis &
Delarue).

B9 12618. Bundesgerichthof: geen strengere

vereisten voor werken van toegepaste kunst

Uit het persbericht van het Bundesgerichthof: “Der u.a.
fir das Urheberrecht zustindige I. Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs hat heute entschieden, dass an den
Urheberrechtschutz von Werken der angewandten
Kunst grundsétzlich keine héheren Anforderungen zu
stellen sind als an den von Werken der zweckfreien
Kunst.”

Handelsnaamrecht

Handelsnaam- en merkinbreuk na rechtsgeldige
opzegging licentieovereenkomst

IEPT20131009, Rb Midden-Nederland, PIT v
Bushman

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Rechtsgeldige
opzegging licentieovereenkomst: Bushman heeft niet
voldaan aan in overeenkomst vermelde verplichtingen
en voorwaarden. Overtreding van non-
concurrentiebeding: boete van € 10.000 verbeurd.
Verwarringsgevaar tussen handelsnamen "Impala
Tours" en "Impala Reizen": handelsnamen verschillen
maar in geringe mate van elkaar, beide partijen
gebruiken handelsnaam voor dezelfde activiteiten, zijn
landelijk actief en bereiken via websites dezelfde

markt. Door einde van licentieovereenkomst geen
toestemming meer tot gebruik van beeldmerk "Impala
Tours" wvan PIT: merkinbreuk. Overdracht van
domeinnamen impalareizen.org, impalareizen.info en
impalareizen.nl bevolen.

Merkenrecht

Voor verwatering is (grote kans op) wijziging in
economische gedrag van publiek vereist
IEPT20131114, HvJEU, Environmental
Manufacturing v BHIM

&

Merkenrecht. Voor de
vaststelling dat
afbreuk wordt of zou
kunnen worden
gedaan aan het

onderscheidend

|! vermogen van het

Outils ¥ WOLF
bekende oudere merk

is vereist dat is aangetoond dat het economische gedrag
van de gemiddelde consument van de waren of diensten
waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd
als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat
er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst
wijzigt. Nu Gerecht EU onderzoek van deze
voorwaarde van de hand heeft gewezen, heeft zij blijk
gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en is de
hogere voorziening derhalve gegrond.

Moedwillige merkinbreuk door
substantieel aantal namaak UGGs
IEPT20130724, Rb Amsterdam, Counterfeit UGG
Merkenrecht. Counterfeit UGG laarzen: merkinbreuk in
zin van artikel 2.20(1)(a) BVIE. Nu uit onderzoek blijkt
dat gedaagde gedurende langere periode substantieel
aantal namaak UGGs heeft verkocht, kan worden
aangenomen dat merkinbreuk moedwillig is geschied
en is dit aan te merken als 'kwade trouw' in zin van
artikel 2.21(4) BVIE (afleggen van rekening en
verantwoording betreffende winst en winstafdracht).

verkoop van

B9 12619. Conclusie AG Verkade tot verwerping
cassatieberoep Wendy's International/Wendy's

Conclusie A-G Verkade, 8 november 2013, zaak
12/04485, Wendy'’s International v Wendy'’s. Beroep in
cassatie van Wendy’s International tegen het arrest van
het Hof Den Haag van 3 april 2012, waarin het hof
heeft bevestigd dat de (oudere) merken van Wendy’s
International zijn vervallen en dat het merkenrecht van
Wendy’s daardoor ouder is dan die van Wendy’s
International. Vervolgens heeft het hof aangenomen dat
sprake is van verwarringsgevaar tussen de merken en
handelsnamen van partijen. De cassatiemiddelen zijn
gericht tegen de door het hof aangelegde onjuiste
maatstaven  en/of motiveringsgebreken bij de
beoordeling of Wendy’s bij haar merkdepot te kwader
trouw was en tegen de verwerping door het hof van het
bewijsaanbod van Wendy’s International met
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betrekking tot de algemene bekendheid van haar
merken (ten tijde van depot in 1995). De conclusie van
A-G Verkade strekt tot verwerping van het
cassatieberoep.

(Met dank aan Thera Adam-van Straaten (Kneppelhout
& Korthals N.V.) en Caspar Janssens (Maaldrink

Vermeulen).

B9 12608. Blauwe kleurmerk van Maes is een bekend
merk voor bieren in Benelux

Hof van Beroep te Brussel, 21 oktober 2013, Inbev v
Alken-Maes Brouwerijen. Merkenrecht. Kleurmerken.
Bij vonnis van 6 juli 2012 heeft de voorzitter van de
rechtbank beslist dat Inbev haar JUPILER BLUE bier
van de markt dient te halen wegens inbreuk op het
abstracte Benelux kleurmerk blauw van Maes, die deel
uitmaakt van de Heineken groep. Ook in hoger beroep
wordt merkinbreuk aangenomen, zij het op andere
gronden. [...] Merkinbreuk in de zin van artikel
2.20(1)(c) BVIE wordt aangenomen. [...] Dat gelet op
de bekendheid van het kleurmerk, een gevaar bestaat
dat het merk in de ogen van de normaal geinformeerde
en redelijk oplettende consument zijn onderscheidend
vermogen voor bier zou verliezen en dat het zou
verworden tot een soortkleur daarvoor indien Maes niet
hiertegen zou optreden, acht het hof voldoende
aannemelijk. In casu is er dus een reéel risico op
verwatering van het ingeroepen merk. Inbev voert aan
dat het een voorgebruiker is van de kleur blauw voor
bier en dus een geldige reden heeft voor het gebruik
van haar merk, maar laat echter na dit voorgebruik te
bewijzen. Vanaf welke datum zij blikjes en flesjes heeft
verhandeld, wordt niet aangetoond. Het gebruik van
een woord dat een kleur aanduidt (het woordmerk
Jupiler BLUE), kan ook niet gelijkgesteld worden met
het gebruik van die kleur.

(Met dank aan Jeroen Muyldermans, ALTIUS).

B9 12606. Prejudiciéle vragen over afgifte van
bankgegevens in geval van merkvervalsing

Uit het persbericht van het Bundesgerichthof: “Der
unter anderem fiir das Markenrecht zustindige I.
Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat dem Gerichtshof
der Europdischen Union die Frage vorgelegt, ob ein
Bankinstitut eine Auskunft iber Namen und Anschrift
eines Kontoinhabers unter Hinweis auf das
Bankgeheimnis verweigern darf, wenn iiber das Konto
die Zahlung des Kaufpreises fiir ein gefdlschtes
Markenprodukt abgewickelt worden ist.”

Merkenrecht (Gerecht EU)

Verwarringsgevaar tussen woordmerken AYUR en
AYUS voor o.a. geneeskrachtige kruiden
IEPT20131107, GEU, Three-N-Products v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen gedeeltelijke toewijzing
van nietigverklaring van woordmerk “AYUR” voor
waren en diensten van klassen 3, 5, 16 en 44 op grond
van Beneluxwoordmerk “AYUS” voor waren en

diensten van klassen 3, 5 en 29 t/m 31. Het beroep
wordt verworpen. Er is sprake van verwarringsgevaar:
er is sprake van overeenstemming tussen de betrokken
tekens en soortgelijke c.q. identieke waren en diensten.
Dit geldt ook voor de waren en diensten, ten aanzien
waarvan het relevante publick een relatief hoog
aandachtsniveau zal hebben.

Verwarringsgevaar tussen woordmerk IBSolution en
beeldmerk met letters IBS voor o.a. software
IEPT20131107, GEU, IBSolution v BHIM
Merkenrecht. Beroep tegen gedeeltelijke toewijzing
van oppositie tegen woordmerk “IBSolution” voor
diensten van klassen 35, 41 en 42 op grond van
Gemeenschapsbeeldmerk met woordelementen “IBS”
voor waren en diensten van klassen 9, 16, 35, 41 en 42.
Het beroep wordt afgewezen. Verwarringsgevaar wordt
aangenomen: er is sprake van soortgelijke tekens en
soortgelijke dan wel identicke diensten. Nu de
aanvrager van het woordmerk "IBSolution" niet heeft
kunnen aantonen dat de lettercombinatie 'ibs'
beschrijvend is, moet het oordeel van de kamer van
beroep dat dit woordelement van het oudere merk een
normaal onderscheidend vermogen heeft, bevestigd
worden.

BHIM heeft haar oordeel gebaseerd op vergelijking
van onjuist gedefinieerde waren

IEPT20131108, GEU, Kessel v BHIM

Merkenrecht. Beroep tegen toewijzing van oppositie
tegen woordmerk “PREMENO” voor waren van klasse
5 op grond van nationaal woordmerk “PRAMINO”
voor waren van klasse 5. Het beroep wordt
toegewezen; de beslissing wordt vernietigd. De kamer
van beroep heeft de beoordeling van het
verwarringsgevaar tussen de betrokken merken
gebaseerd op een vergelijking van onjuist gedefinieerde
waren.

Modelrecht (Gerecht EU)

Modellen van katachtig roofdier van Budziewska en
Puma hebben dezelfde totaalindruk

IEPT20131107, GEU, Budziewska v BHIM
Modelrecht. Beroep tegen toewijzing van vordering tot
nietigverklaring van Gemeenschapsmodel (weergave
van poema) op grond van internationaal model dat
katachtig roofdier weergeeft. Het beroep wordt
afgewezen. De twee modellen van een springende kat
hebben dezelfde totaalindruk. Tevens heeft het
litigieuze model van Budziewska geen eigen karakter.

Octrooirecht

B9 12613. Conclusie AG HvJEU over meerdere
ABC's of ABC-aanvragen per basisoctrooi

Octrooirecht. Conclusie van A-G Jaéskinen in de zaak
tussen Georgetown University  tegen  NL
Octrooicentrum over het aantal ABC's per basisoctrooi,
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afstand van een ABC en keuze tussen meerdere
aanhangige ABC-aanvragen.

B9 12607. Octrooien voor 'innovatieve spuitmond'
nietig wegens gebrek aan uitvinderswerkzaamheid

Rb Koophandel te Antwerpen, 15 oktober 2013,
Friesland Brands v Incopack. Octrooirecht. Uitgebreid
vonnis waarin de vereisten voor een octrooi uitvoerig
worden getoetst. De rechtbank oordeelt dat Incopack
niet erin is geslaagd te bewijzen dat de octrooien van
Friesland m.b.t. een “innovatieve spuitmond” technisch
karakter missen (zie V.B.l), toegevoegde materie
bevatten (zie V.B.2) en niet nieuw zijn (na toevoeging
van kenmerk j, zie V.B.3.b). De octrooien van
Friesland worden echter wel nietig verklaard wegens
gebrek aan uitvinderswerkzaamheid.

(Met dank aan Tanguy de Haan en Philippe Péters
(NautaDutilh) en Johan Brants en Ellen Crabbe

(Brantsandpatents).

B9 12611. Geen octrooi-inbreuk: reikwijdte van
octrooi beperkt tijdens oppositieprocedure

Hof van Beroep te Luik, 19 september 2013, Saint-
Gobain v Knauf. Octrooirecht. “The Liége Court of
appeals observed, in this regard, that the claim was
modified during EPO opposition proceedings: while the
original wording explicitly mentioned that the glass
fibres “show an average diameter of < 8 um”, the
adjective “average” (“mittleren”) has been removed
and the verb “show” (“aufweisen”) replaced by
“possess” (or “have”) (“besitzen”). The Court of
appeals stated that these amendments cannot be
considered as unintended and that Saint-Gobain is not
allowed, under cover of claim construction, to regain a
scope of protection that has been explicitly abandoned.
The application of the theory of equivalents, also
invoked by Saint-Gobain, was rejected for the same
reason.”

(Met dank aan Fernand de Visscher, Simont Braun).
Diversen

€ 35.272 proceskosten: nietigheidsactie octrooi hangt
samen met handhavingsactie in conventie
IEPT20131106, Rb Den Haag, Remu v Knoop
Procesrecht. Handhavingsrichtlijn van toepassing op
nietigheidsprocedures als die samenhangen met
(dreigende) inbreukacties conform arrest
Danisco/Novozymes van het Hof Den Haag: in casu is
hiervan sprake, zodat proceskosten moeten worden
begroot op basis van artikel 1019h Rv.

Onderzoek naar verantwoordelijke voor plaatsing
foto's op erotische websites

IEPT20131022, Hof Den Bosch, Foto’s op erotische
websites

Publicatie. Onrechtmatige plaatsing van foto's van
appellante met suggestieve teksten op erotisch getinte
websites: inbreuk op persoonlijke levenssfeer en eer en

goede naam. Geintimeerde betwist niet dat foto's met
teksten via zijn IP-adres met zijn computer en/of laptop
zijn geplaatst, maar wel dat hij zelf dit heeft gedaan:
deskundigenonderzoek i.v.m. enkele technische vragen
(waaronder vraag of het destijds in 2007/2008 mogelijk
was dat derde via computer en/of laptop van
geintimeerde foto's heeft kunnen plaatsen met
gebruikmaking van zijn IP-adres).
Onaannemelijk  dat inbreukmakende theelicht-
houders na vonnis door Action zijn verkocht
IEPT2013110S, Hof Den Haag, AD Inkoop v Action
Executiegeschil. Dwangsommen blijven verbeurd, ook
indien in andere procedure wordt beslist dat basis voor
de met dwangsom versterkte veroordeling ondeugdelijk
is (bijv. beslissing van BHIM inhoudende
nietigverklaring van model waarop veroordelende
vonnis is gebaseerd). Op grond van bewijsmateriaal is
echter onaannemelijk dat Action na het vonnis nog

inbreukmakende theelichthouders (in vorm van
artisjok) heeft verkocht.
(Met dank aan Roderick Chalmers en Huib

Berendschot, AKD).
BERICHTEN
Kamerstukken en Wetgeving

B9 12616. Wetsvoorstel en MvT inzake afschaffing
geschriftenbescherming

Kamerstukken II 2013-2014, 33800. “Redenen voor
afschaffing van de geschriftenbescherming: In het licht
van de hierboven weergegeven afspraak uit het
regeerakkoord dat het auteursrecht dient te worden
gemoderniseerd, en de daaruit voortvloeiende nadere
beschouwing van de geschriftenbescherming heeft een
herbezinning plaatsgevonden op de vraag of de
geschriftenbescherming nog bestaansrecht heeft. Naar
aanleiding van die herbezinning is geconcludeerd dat
de geschriftenbescherming zich niet verhoudt met de
hierboven weergegeven uitgangspunten die aan de
modernisering van het auteursrecht ten grondslag
liggen, namelijk dat slechts creatieve prestaties op
grond van het auteursrecht moeten worden beschermd
en dat informatie zo eenvoudig mogelijk toegankelijk
en zo veel mogelijk vrij uitwisselbaar moet zijn.”

B9 12605. Begrotingsbehandeling EZ: modernisering
auteursrecht, netneutraliteit en 'vrije’' muzikanten

Voice bericht: “Het VVD-Kamerlid Bart de Liefde is
van mening dat veel wetten, zoals de Telecomwet, de
Mediawet, de Postwet, de Auteurswet en de
Privacywet, aan modernisering toe zijn omdat zij in de
digitale economie de innovatie onbedoeld in de weg
zitten. Zij zouden meer technologieneutraal moeten
worden omdat technologische ontwikkelingen veel
sneller gaan dan wet- en regelgeving kunnen bijhouden.
Minister Kamp antwoordt dat dit onderwerp zeker de
aandacht moet hebben die wordt gevraagd, met name
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op Europees niveau omdat de Nederlandse wetgeving
op dit punt van beperkte betekenis is. Kamp merkt wel
op dat de huidige wetgeving niet per definitie
achterhaald is, maar juist logisch, zorgvuldig en zo
technologieneutraal mogelijk is opgezet.”

B9 12615. Evaluatie Commissariaat voor de Media
2007-2011

Kamerbrief van staatssecretaris Dekker (OCW) inzake
de evaluatie van Commissariaat voor de Media 2007-
2011, Kamerstukken I 2013-2014, 33750-VIII nr. 60.
“De vraag of het Commissariaat zijn wettelijke taken
goed heeft vervuld, beantwoordt DSP-Groep over het
algemeen positief. Dat blijkt onder meer uit het feit dat
alle sanctiebesluiten van het Commissariaat (63 in deze
evaluatieperiode) in bezwaar en beroep overeind zijn
gebleven. In  vergelijking met de  vorige
evaluatieperiode (2003-2006) is niet alleen het aantal
sancties sterk teruggelopen (van 142 naar 63), ook het
aantal bezwaarschriften is sterk gedaald (van 112 naar
10). Dat laatste zou een indicatie kunnen zijn, dat de
nieuwe wijze van toezicht en handhaving — voorlichten
en in de regel eerst waarschuwen om verdere
overtredingen te voorkomen — ertoe leidt dat sancties
eerder als ‘terecht” worden ervaren. DSP-Groep
oordeelt dat het Commissariaat duidelijke inspanningen
verricht om een toegankelijke toezichthouder te
worden. Over het algemeen wordt de toegankelijkheid
positief gewaardeerd door stakeholders.”

Personalia

B9 12620. Bindu De Knock naar Bergh Stoop &
Sanders Advocaten

"Bindu De Knock heeft per 1 november 2013 de
overstap gemaakt naar Bergh Stoop & Sanders
Advocaten in Amsterdam. Bij dat kantoor versterkt zij
de sectie Intellectuele Eigendom. Zij is gespecialiseerd
in het auteursrecht, merkenrecht, modellenrecht,
handelsnaamrecht, slaafse nabootsing, misleidende en
vergelijkende reclame. De Knock zal zich naast de
algemene IE-praktijk ook op het muziekrecht richten."

Nieuws

B9 12614. Google prevails over authors in book-
scanning U.S. lawsuit

Reuters bericht: "Google Inc on Thursday won
dismissal of a lawsuit by authors who accused the Web
search and media group of digitally copying millions of
books for an online library without permission. U.S.
Circuit Judge Denny Chin in Manhattan accepted
Google's argument that its scanning of more than 20
million books, and making "snippets" of text available
for online searches, constituted "fair use" under U.S.
copyright law. The judge said the massive library
makes it easier for students, teachers, researchers and
the public to find books, while maintaining "respectful
consideration" for authors' rights. He also said the

digitization was "transformative," and could be
expected to boost rather than reduce book sales."

B9 12617. UK High Court: ISPs moeten streaming
websites SolarMovie en TubePlus blokkeren

Torrent Freak bericht: "Six major ISPs have been
ordered to block access to SolarMovie and TubePlus,
two streaming portals with millions of regular visitors.
The ruling comes after Hollywood studios filed a
complaint that remained uncontested by the ISPs.[...]
Today another round of blocks was announced in a
case initiated by the Motion Picture Association
(MPA). The High Court ruled in favor of the major
movie studios who had filed demands for six major
Internet providers to block subscriber access to the
streaming sites TubePlus and SolarMovie. As in
previous cases the ISPs did not contest the case in
court, while the sites in question were not given express
opportunity to defend themselves. This means that both
sites will be blocked by BT, Sky, Virgin Media, O2, EE
and TalkTalk in the near future.”
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