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VACATURES & ADVERTENTIES 
 

Momenteel hebben we 
een vacature voor een 

advocaat-stagiair(e) 
Intellectuele eigendom 
(“IE”), IT & Privacy, 
standplaats  ’s Hertogenbo
sch/Eindhoven. Wij zijn 
op zoek naar een 
advocaat-stagiair(e) die 
een hybride rol gaat 

spelen in deze Business Unit en die aantoonbare 
affiniteit heeft met zowel het intellectuele 
eigendomsrecht als het privacy-recht.  
 

Sinds 2007 richt DigiJuris 
zich volledig op het 
leggen, bewaren en 
ontsluiten van 
bewijsbeslag. U hoeft 
geen IT-expert te zijn om 
digitaal bewijsbeslag te 
leggen; DigiJuris neemt u 
het werk graag uit handen 
op een snelle, 

gestructureerde en overzichtelijke manier. U maakt het 
uzelf gemakkelijk en bent verzekerd van 
topspecialisten. 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zoeken een ervaren 
merkengemachtigde die 
wil opereren op het 
snijvlak van juridische en 

commerciële 
mogelijkheden. Je helpt 
cliënten bij het opzetten en 
inrichten van een optimale 
IP strategie en levert 
maatwerk afgestemd op de 

behoefte van de individuele cliënt. Naast het voeren 
van een eigen praktijk met nationale en internationale 
cliënten bieden wij volop persoonlijke 
ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende 
prestatiegerichte beloning en idem secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
 

Met het boek Rechtspraak 
Intellectuele Eigendom – 
2017 ontvangt u in 455 
pagina’s een overzicht en 
samenvatting van de in 2017 
gewezen uitspraken op het 
gebied van intellectuele 
eigendomsrechten, aangevuld 
met oneerlijke concurrentie, 

IE-vermogensrecht, IE-Handhaving en internationaal 
privaatrecht. De uitspraken zijn gerubriceerd per 
deelonderwerp, zoals wel of geen verwarringsgevaar 
voor merken of handelsnamen en wel of geen inbreuk 
voor octrooien. Zo bent u in een keer helemaal bij! 
 

Vanaf heden is de volledig 
geactualiseerde 3e herziene 
druk van het handboek IE-
Beginselen bij Boek9.nl te 
koop. Het handboek is 
bijgewerkt met de 

Uniemerkenverordening 
2017 en de relevante IE-
uitspraken uit 2017, 

waaronder een 20-tal uitspraken van het Hof van 
Justitie EU, zoals Brein v Filmspeler (IEPT20170426), 
Brein v Ziggo en XS4ALL (IEPT20170614), ITV v 
TVCatchup (IEPT20170301), Schweppes 
(IEPT20171220), Nintendo (IEPT20170927) en 
Merck Sharp & Dohme (IEPT20171207).  
 
 

Vanaf heden is de volledig 
geactualiseerde 6e herziene 
druk van het handboek IE-
Goederenrecht bij Boek9.nl 
te koop. Het handboek is 
bijgewerkt tot 1 januari 
2018. Natuurlijk is de 
nieuwe Uniemerken-
verordening opgenomen, 

die van toepassing is sinds 1 oktober 2017 en zijn de in 

http://www.boek9.nl/
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https://www.aomb.nl/nl/over-aomb/werken-bij/vacature-6
http://www.digijuris.nl/
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het handboek aangehaalde artikelen vernummerd naar 
de corresponderende artikelen in deze nieuwe 
verordening. Verder is de in het handboek aangehaalde 
rechtspraak aangevuld met de relevante uitspraken van 
2017. 
 

  
 

Vanaf heden zijn de geactualiseerde versies van de 
wettenbundels Intellectueel Eigendom, Merken- en 
Modellenrecht en Octrooirecht bij Boek9 te koop. De 
wettenbundels IE en Octrooirecht zijn bijgewerkt tot 1 
januari 2018, de wettenbundel Merken- en 
Modellenrecht tot 8 januari 2018. 
 

Boek9.nl gaat Europa in 
met de lancering van IP-

PorTal 
(https://www.ippt.eu). 

Op dit platform zal alle 
IE-rechtspraak van het 
Hof van Justitie worden 
gepubliceerd, evenals een 
selectie van uitspraken van 
de Grote Kamer van 

Beroep van het EOB en relevante nationale 
rechtspraak. Dit alles in het overzichtelijke ‘IEPT’-
format dat u van Boek9.nl gewend bent. Hiernaast zal 
worden bericht over relevante ontwikkelingen binnen 
de IE-wereld zoals nieuws, conclusies A-G en gestelde 
prejudiciële vragen.  Bovendien is op het platform alle 
relevante Europese IE-wetgeving te vinden. Het is ons 
streven om IP-PorTal tot een toonaangevende website 
te maken als het om Europees IE-recht gaat. 
 

Concise European Trade Mark 
and Design Law aims to offer 
a rapid understanding of the 
provisions of trademark and 
design law in force in the 
European Union (EU). In an 
increasingly globalized and 
diversified marketplace, the 
importance of brands and their 

effective legal protection across country borders and 
regions is ever growing. In the past twenty years, 
trademarks and designs have become truly European. 
The expansion of the EU, from fifteen Member States 
in 1996 to twenty-eight at present, has triggered further 
discussion of pan-European trademark and design 
protection, its requirements and limitations, and even 
twenty years of case law of the Court of Justice of the 
EU have left – or in fact opened – many questions on 
the interpretation of the law. This book, one of the 

series of volumes of commentaries on European 
intellectual property legislation, provides information 
on the judgments of the relevant case law of the EU 
and also incorporates new case law since the 
publication of its first edition.  

 
The Advanced Masters 
Intellectual Property Law and 
Knowledge Management 
(IPKM) feature specialisation 
tracks on international IP 
litigation practice, 
entrepreneurship and 
valorization, and claim 

drafting. In its common programme lawyers, 
economists, scientists and engineers mingle to deal 
with real-life problems in multidisciplinary teams. 
 

Met een Boek9+ 
webabonnement heeft u 
toegang tot de op Boek9 
gepubliceerde IEPT-
rechtspraak en de per 
kwartaal geactualiseerde 
digitale versies van bij 
Boek9 uitgegeven boeken, 
voorzien van hyperlinks naar 

wetteksten en IEPT-rechtspraak. 
 

 
 
BOEK9 PUBLICATIES 
 

 
 

   
 

 
 

 
 
 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-intellectuele-eigendom
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-merken-en-modellenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-merken-en-modellenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-octrooirecht
https://www.ippt.eu/
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-intellectuele-eigendom
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-merken-en-modellenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-octrooirecht
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/nu-verkrijgbaar-ie-beginselen-2018
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-goederenrecht
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/nu-verkrijgbaar-rechtspraak-intellectuele-eigendom-2017
https://www.boek9.nl/publicaties/rechtspraak-intellectuele-eigendom-2016
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https://www.boek9.nl/boek9plus
https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/concise-european-trade-mark-design-law-second-prod-9041156666/hardcover-item-1-9041156666
https://www.ippt.eu/
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het handboek IE-Beginselen bij

Boek9.nl te koop. Het handboek is

bijgewerkt met de

Uniemerkenverordening 2017 en de

relevante IE-uitspraken uit 2017,

waaronder een 20-tal uitspraken van

het Hof van Justitie EU , zoals Brein v

Filmspeler , Brein v Ziggo en XS4ALL,

ITV v TVCatchup , Schweppes,

Nintendo en Merck Sharp & Dohme. 
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 
 
Merkenrecht 
 
Oppositie tegen inschrijving woordmerk PolyBlue van 
Ceves op basis van Kleurmerk van Dow terecht door 
Bureau afgewezen 
IEPT20180612, Hof Den Haag, Dow v Ceves 
Merkenrecht. Depot Ceves van woordmerk PolyBlue 
niet nietig: dat het depot is verricht op niet bestaande 
handelsnaam (door kennelijke verschrijving) vormt 
geen grond voor oppositie op voet van artikel 2.14 
BVIE. Geen verwarringsgevaar Kleurmerk Dow en 
woordmerk PolyBlue: Begripsmatige gelijkenis tussen 
Kleurmerk en woordmerk is beperkt, auditieve 
gelijkenis is niet aan de orde en iedere visuele 
gelijkenis ontbreekt en Kleurmerk Dow door gebruik 
zeer gering onderscheidend vermogen in Benelux 
verkregen. Dow’s klacht dat het oudere woordmerk 
BLUE wel normaal gebruikt is gaat niet op: 
partijstelling valt niet onder het begrip ‘stukken’ van 
artikel 2.16 lid 3 sub a BVIE en vormt geen bewijs van 
gebruik in de zin van artikelen 1.17 en 1.29 UR-BVIE. 
(Met dank aan Diederik Stols, Boekx) 
 
HvJEU: rode schoenzool Louboutin is geldig merk 
IEPT20180612, HvJEU, Louboutin v Van Haren 
Merkenrecht. Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 
2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad 
van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het 
merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd 
dat een teken bestaande uit een op de zool van een 
hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het 
hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de 
“vorm” in de zin van deze bepaling. 
(Met dank aan Jesse Hofhuis, Hofhuis Alkema Groen 
en Thierry van Innis, Van Innis & Delarue) 
 
Handelsnaamrecht 
 
Inbreuk op merk en handelsnaam Sunsation door 
gebruik Sunsational Tanning voor zonnestudio’s 
IEPT20180605, Hof Den Bosch, BenB 

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Inbreuk op 
handelsnaam Sunsation door gebruik handelsnaam 
Sunsational Tanning voor zonnestudio’s: handelsnamen 
wijken in geringe mate af nu de verzonnen 
woordcombinatie ‘Sunsational’ het eerst zal opvallen 
en de toevoegingen geen relevante afwijking opleveren, 
verschillende vestigingsplaatsen doen niet af aan 
verwarringsgevaar. Geen merkinbreuk ex artikel 2.20 
lid 1 sub a BVIE: teken Sunsational Tanning en 
Sunsation niet gelijk. Wel inbreuk ex artikel 2.20 lid 1 
sub b BVIE wegens verwarringsgevaar: woordmerk 
Sunsational betreft creatieve woordcombinatie met 
zeker onderscheidend vermogen, woordcombinatie 
komt terug in het teken, toevoegingen zijn 
onbeduidend. Geregistreerd houden van domeinnaam 
en doorlinken naar nieuwe website niet onrechtmatig: 
geen gebruik als handelsnaam, geen gebruik ter 
onderscheiding van waren of diensten. Kosten voor 
hoger beroep begroot op liquidatietarief: geen opgave 
gedaan. 
 
Octrooirecht 
 
Achter conclusies liggende uitvindingsgedachte niet 
langer het uitgangspunt, maar een gezichtspunt 
zonder zelfstandige betekenis 
IEPT20180608, HR, Resolution v AstraZeneca 
Octrooirecht. Afstandsleer uit Van Bentum v Kool 
(IEPT20020329) niet langer het uitgangspunt, maar een 
gezichtspunt, waardoor hieraan geen zelfstandige 
betekenis meer toekomt in de zin van een bij de uitleg 
uit te voeren afzonderlijke toets. Bij vraag of in 
conclusie opgenomen formulering moet worden 
opgevat als beperking beschermingsomvang kan 
betekenis worden toegekend aan antwoord dat de 
gemiddelde vakman zal geven op de vraag naar het 
bestaan van een goede grond voor die beperking. Hof 
heeft octrooiconclusies op door Hoge Raad 
voorgeschreven wijze uitgelegd en de na weging van de 
gezichtspunten gegeven uitleg is niet onbegrijpelijk. 
 
EP 480 voor een “Exposure method and apparatus, 
and device manufacturing method” niet inventief 
IEPT20180606, Rb Den Haag, Nikon v ASML 
Handhaving. Octrooirecht. Dat buitenlandse rechters 
bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over 
buitenlandse delen EP 480 leidt niet tot onbevoegdheid 
Nederlandse rechter m.b.t. grensoverschrijdende 
vordering inzake onrechtmatige daad: Rb moet wel 
oordeel buitenlandse rechters afwachten. EP 480 niet 
inventief in licht van EP 470 gecombineerd met EP 
541. Maatregel 1.b (afbuigelement) geen 
verschilmaatregel: als al sprake is van een aperture 
stop, zou vakman uit octrooi begrijpen dat zowel 
aperture stop als DOE in terminologie van octrooi als 
afbuigelement kan fungeren. Technisch effect 
verschilkenmerk 1.c: tegelijkertijd afbeelden van 
verschillende patronen met hoge resolutie. Oplossing 
technisch probleem te vinden in EP 541, waarin te 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20180612-hof-den-haag-dow-v-ceves
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
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https://www.boek9.nl/items/iept20180612-hvjeu-louboutin-v-van-haren
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
http://www.hofhuisalkemagroen.nl/
http://www.vaninnis-delarue.be/
https://www.boek9.nl/items/iept20180605-hof-den-bosch-benb
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/handelsnaamrecht
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/items/iept20180608-hr-resolution-v-astrazeneca
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/octrooi
https://www.boek9.nl/system/files/2002/IEPT20020329_HR_Van_Bentum_v_Kool.pdf
https://www.boek9.nl/items/iept20180606-rb-den-haag-nikon-v-asml
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/handhaving
http://rechtspraak-naar-onderwerp/octrooi
https://www.boek9.nl/publicaties/rechtspraak-intellectuele-eigendom-2015
https://www.boek9.nl/publicaties/parlementaire-geschiedenis-uitvoeringswet-handhavingsrichtlijn
https://www.boek9.nl/publicaties/parlementaire-geschiedenis-wet-auteurscontractenrecht
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lezen is dat  twee verschillende verlichtingen in één 
exposure kunnen worden gecombineerd. Indien 
lichtverdeling in centrale gebied rond de as als 
duidelijker ringvorm wordt opgevat is EP 480 niet 
inventief in licht van EP 067 gecombineerd met 
algemene vakkennis of JP 120: verschilkenmerk 1.e 
(gebruik van polarisatie-instelelement)dat zorgt voor 
verbeterd contrast  behoorde tot algemene vakkennis 
vakman. Zaak wordt aangehouden voor zover het 
gevorderde in de hoofdzaak verband houdt met inbreuk 
op andere nationale delen. 
 
Proceskosten in octrooizaak gematigd van € 
145.032,86 naar € 40.000 
IEPT20180611, Rb Den Haag, MSD v Teva 
Strikt genomen voldoet combinatie-ABC van MSD aan 
eisen ABC-Vo. Vzgr stemt voorlopig oordeel af op 
eindbeslissing bodemrechter in IEPT20180410 en 
oordeelt voorshands dat verlening van de ABC in strijd 
is met de ratio van de ABC-Vo. Dat in onderhavige 
zaak biosynthese remmer wordt geclaimd die wél in 
octrooi wordt genoemd leidt niet tot ander oordeel: 
voor beslissing bodemprocedure dragend dat 
biosynthese remmers uit EP 599 geen “innovative 
active ingredient” vormen en als zodanig ook niet het 
voorwerp (subject matter) van het octrooi zijn. 
Gevorderde proceskosten gematigd van € 145.032,86 
naar € 40.000: € 16.000 afgetrokken voor 
grijsmakingsverzoek nu niet voor de hand lag dat MSD 
ex parte zou verzoeken, voor overige aansluiting 
gezocht bij complex IE-kort geding, nu in onderhavige 
zaak geen technische verweren zijn gevoerd en geen 
niet-inbreukargumenten zijn ontwikkeld.   
(Met dank aan Marleen van den Horst en Claudia 
Zeri, BarentsKrans) 
 
Handhaving 
 
Concurrentieverbod toegewezen waarmee spoedeisend 
belang bij inbreukverbod op (bovendien 
beschrijvende) handelsnaam vervalt 
IEPT20180606, Rb Limburg, Beschrijvende 
handelsnaam 
Handhaving. Handelsnaamrecht. Overdracht social 
media inglocodes en verbod op concurrerende 
activiteiten bij verstekvonnis in kort geding 
toegewezen: voldoende aannemelijk dat gedaagde 
gestelde inbreuken op tussen partijen gesloten 
overeenkomst pleegt. Inbreukverbod op handelsnamen 
Car Care Venray en [X] afgewezen: gaat om 
beschrijvende aanduiding in combinatie met persoons- 
of plaatsnaam waardoor het zeer de vraag is of 
bodemrechter verbod zal uitspreken, wegens 
toegewezen verbod op concurrerende activiteiten 
bestaat bovendien geen verwarringsgevaar meer 
waardoor spoedeisend belang vervalt. 
 
Vordering tot voeging aan zijde niet verschenen partij 
toegewezen 

IEPT20180501, Hof Amsterdam Earth Concepts v 
Upstream Advertising 
Handhaving. Incidentele vordering tot voeging van 
Earth Water aan de zijde van Upstream toegewezen: 
voeging aan zijde van een partij die niet in het geding is 
verschenen is mogelijk en Earth Water heeft voldoende 
belang bij voeging daar zij meent dat de merkenrechten 
rechtsgeldig aan haar zijn overgedragen. 
 
Overige 
 
Beroep franchisenemers op dwaling bij aangaan 
franchiseovereenkomst verworpen 
IEPT20180605, Hof Den Bosch, 
Franchiseovereenkomst 
Franchise. Burgerlijk recht. Op grond van dwaling bij 
sluiten franchiseovereenkomst gestoelde vorderingen 
franchisenemers ex artikel 3:52 BW verjaard: meer dan 
drie jaar verstreken tussen ontdekken dwaling en 
beroep daarop. Franchisenemers kunnen zich ook niet 
verweren met beroep op dwaling: weliswaar kan 
beroep op dwaling ex artikel 3:51 lid 3 BW te allen 
tijde worden gedaan ter afwering in rechte van een op 
de rechtshandeling steunende vordering, onvoldoende 
onderbouwd dat dat door franchisegever een 
ondeugdelijke winstprognose is vertrekt en dat 
franchisenemers bij juiste voorstelling van zaken niet 
zouden hebben gecontracteerd. Terecht geoordeeld dat 
franchisegever voor wat betreft op auteursrecht 
gebaseerde vorderingen niet heeft te gelden als 
materiele procespartij nu zij optreedt als lasthebber van 
[holding]. Franchiseovereenkomsten niet nietig op 
grond van Mededingingswet: weliswaar sprake van 
verticale prijsbinding welke in strijd is met artikel 6 lid 
1 Mw, onvoldoende onderbouwd dat de overeenkomst 
daardoor in zijn geheel nietig is. Onvoldoende 
onderbouwd dat franchisegever tekort is geschoten in 
nakoming overeenkomst. Ook beroep op onvoorziene 
omstandigheden onvoldoende onderbouwd. [appellant 
2] kan geen nakoming van de overeenkomst vorderen: 
vorderingsrechten van inmiddels failliete 
franchisegever zijn aan [appellant 2]  gecedeerd, maar 
[appelant 2]  heeft niet de rechtspositie van 
franchisegever overgenomen. Gevorderde inzage 
geweigerd: vordering heeft geen betrekking op 
bepaalde bescheiden ex artikel 843a lid 1 Rv. 
Onvoldoende onderbouwd dat [geïntimeerde 4] is 
tekortgeschoten in nakoming franchiseovereenkomst of 
zich onrechtmatig know how heeft toegeëigend. 
[geïntimeerde 4] wel verantwoordelijk voor schade 
franchisegever als gevolg van derdenbeslagen: 
vorderingen waarvoor beslagen zijn gelegd bleken 
geheel ongegrond. Onvoldoende onderbouwd dat 
[geïntimeerde 1] is tekortgeschoten in nakoming 
franchiseovereenkomst. [geïntimeerde 2, 3 en 5] 
toerekenbaar tekort geschoten in uitvoering 
franchiseovereenkomst. 
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BERICHTEN 
 
Kamerstukken 
 
B9 15441. Implementatie Leesgehandicaptenrichtlijn: 
nota naar aanleiding van verslag voorbereidend 
onderzoek commissie Justitie en Veiligheid 
Uit de memorie van toelichting bij het voorstel van 
Rijkswet waarmee dit lid is ingevoegd in de Rijkswet 
(Kamerstukken II, 34 158 (R 2048), nr. 5), blijkt dat de 
bedoeling was de democratische legitimatie bij het 
sluiten, wijzigen en opzeggen van verdragen met een 
ieder verbindende bepalingen te vergroten, en om de 
rechter meer houvast te bieden bij de interpretatie van 
verdragsbepalingen. Een ieder verbindende 
verdragsbepalingen hebben rechtstreekse werking. Dit 
houdt in dat burgers en bedrijven bij de rechter 
rechtstreeks een beroep op deze bepalingen kunnen 
doen waarna de rechter toetst of nationale wetgeving in 
overeenstemming is met deze een ieder verbindende 
verdragsbepalingen. 
 
Opinies 
 
B9 15443 Één grote belangenorganisatie voor musici 
“Per 1 juni zijn de Ntb en Kunstenbond gefuseerd. Het 
Ntb-congres ging op 16 mei unaniem akkoord met het 
voorstel tot fusie. Twee dagen eerder deed de ledenraad 
van de Kunstenbond hetzelfde. Een belangrijke stap 
naar een krachtiger stem in lobby en 
belangenbehartiging, zo lijkt het. Of zijn er ook 
keerzijden? [...]” 
 
B9 15442 Erwin Angad-Gaur: reflecties in Sena 
Performers Magazine (2, 2018) 
“Als voorzitter van de sectie Uitvoerende Kunstenaars 
van Sena, en na twintig jaar secretaris van de Ntb te 
zijn geweest, kan ik iedereen bevestigen: het werk van 
bestuurders bestaat uit stukken lezen, stukken 
schrijven, maar vooral uit praten. Praten on en off the 
record. Praten om zaken in beweging te krijgen, om 
vertrouwen op te bouwen, om misstanden aan de kaak 
te stellen, bij de media of bij instanties. Praten tot je 
een ons weegt, soms.  [...] 
Doel is en blijft, met al dat praten, botweg en heel 
praktisch, het inkomen van de makers van cultuur te 
verbeteren. Daar waar nu vooral de mensen om hen 
heen het geld met bakken naar de bank transporteren. 
Het is een gevaar uiteraard van die situatie een 
karikatuur te maken. Niet elke producent of uitgever is 
een ‘uitbuiter’, of verdient zelfs buitengewoon goed. 
Maar cijfers liegen zelden – al kunnen ze makkelijk 
misleidend gepresenteerd worden. De omzet in de 
platenindustrie neemt alweer enkele jaren toe. Het 
inkomen van musici blijft achter. Dus het geld moet 
ergens blijven. En dat kan en moet eerlijker. [...]” 
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