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VACATURES & ADVERTENTIES 

 

 

In deze IE-update worden 

de ontwikkelingen binnen 

het intellectuele 

eigendomsrecht van het 

eerste kwartaal van 2020 

besproken door Dick van 

Engelen (hoogleraar 

Maastricht University en 

hoofdredacteur 

Boek9.nl). Productie: 

Jacob Kooistra (eindredacteur Boek9.nl). De in deze 

webinar besproken merkenrechtelijke Hof van Justitie 

EU uitspraken komen uitgebreider aan bod in 

de webinar Merkenrecht 2020 Deel 1. De webinar is van 

academisch niveau en is gericht op IE-

advocaten, octrooi- en merkengemachtigden, 

rechters en praktijkjuristen met een academische 

vooropleiding. De webinar duurt 1 uur en levert 1 

juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand 

on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het 

ú uitkomt.  

Prijs: € 87,50- ex btw. Bestel de IE-update 1e kwartaal 

2020 hier.  

 

 

 

 

  

 

Voor deze functie zijn 

wij op zoek naar een 

ervaren 

merkengemachtigde. Je 

bent in staat om de 

merkenpraktijk verder 

uit te bouwen. Je 

beheert zelfstandig de 

merken- en 

modellenportefeuilles 

van nationale en 

internationale cliënten. 

Je bent slim, commercieel en weet van aanpakken. 

Accuratesse en organisatorisch vermogen behoren tot je 

sterke eigenschappen. Je bent flexibel om met cliënten 

mee te kunnen denken. Je hebt een opleiding Nederlands 

Recht en/of bij voorkeur de BBM beroepsopleiding 

doorlopen. Daarnaast heb je minimaal twee jaar ervaring 

als merkengemachtigde in de zakelijke dienstverlening. 

Je houdt van hard werken, maar ook van humor en 

ontspanning. Je weet cliënten en collega’s aan je te 

binden. Het nemen van initiatieven en creativiteit 

worden gewaardeerd. Daarnaast heb je een goede 

beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis 

van Duits en Frans is een pré. 

 

 

 Voor deze functie 

kom je in aanmerking 

als je beschikt over een 

voltooide opleiding tot 

octrooigemachtigde, 

met een affiniteit tot 

werktuigbouwkunde, 

natuurkunde of 

elektrotechniek. Je 

bent naast Nederlands 

of Belgisch 

octrooigemachtigde, tevens Europees 

octrooigemachtigde. Je hebt een passie voor het vak en 

streeft naar lange termijn relaties in plaats van korte 

termijn gewin. Naast een dynamische vakinhoudelijke 

functie bestaat de mogelijkheid om te participeren en om 

deel uit te maken van het management team. 

 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/webinars/merkenrecht-2020-deel-1
https://forms.gle/M32yGoF2erMBrJDQ6
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/lioc-zoekt-octrooigemachtigde
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/lioc-zoekt-merkengemachtigde
https://www.boek9.nl/webinars/ie-update-1e-kwartaal-2020
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Bestel nu onze nieuwe bundel 

Rechtspraak Merkenrecht 

Hof van Justitie EU. Dit boek 

geeft een overzicht van de 

merkenrechtspraak van het 

Hof van Justitie EU tot 2020, 

zoals op Boek9.nl 

gepubliceerd en voorzien van 

relevante afbeeldingen. In 

deze eerste druk zijn ook nog 

de arresten van het Hof uit het 

eerste kwartaal van 2020 

opgenomen. De uitspraken 

zijn gerubriceerd per 

deelonderwerp, zoals bijvoorbeeld onderscheidend 

vermogen, verwarringsgevaar, depot te kwader trouw of 

inburgering. Meer informatie vindt u hier.  

 

In dit eerste deel van de 

Merkenrecht 2020 

webinars worden de 

ontwikkelingen binnen 

het merkenrecht in het 

eerste kwartaal van 2020 

besproken door Dick van 

Engelen (hoogleraar 

Maastricht University en 

hoofdredacteur 

Boek9.nl). Productie: Jacob Kooistra (eindredacteur 

Boek9.nl). De webinar is van academisch niveau en 

is gericht op IE-advocaten, octrooi- en 

merkengemachtigden, rechters en praktijkjuristen met 

een academische vooropleiding. De webinar duurt 1 

uur en levert 1 juridisch opleidingspunt op. De 

webinar is één maand on demand en op elk tijdstip te 

volgen wanneer het ú uitkomt.  

Prijs: € 87,50- ex btw. Bestel de Merkenrecht 2020 Deel 

1 webinar 2020 hier.  

 

 

De volledig geactualiseerde 

8e herziene druk van het 

handboek IE-

Goederenrecht is vandaag 

verschenen bij Boek 9. In 

deze uitgave zijn de 

goederenrechtelijke 

ontwikkelingen op het gebied 

van de intellectuele 

eigendom tot 1 januari 2020 

verwerkt, waaronder het in 

maart 2019 gewijzigde 

BVIE. 

 

 De volledig geactualiseerde 

vijfde druk van 

het handboek IE-

Beginselen is vandaag 

verschenen bij Boek 9. In 697 

pagina’s zijn de 

ontwikkelingen op het gebied 

van de intellectuele 

eigendom tot 1 januari 2020 

verwerkt, waaronder het in 

maart 2019 gewijzigde BVIE 

en de relevante IE-uitspraken 

van Hof van Justitie en Hoge 

Raad uit 2018, zoals Cofemel 

v G-Star Raw over auteursrechtelijke bescherming van 

modellen, Pelham  over sampling en NUV v Tom 

Kabinet over de mededeling aan het publiek.  

 

 

Met een Boek9+ 

webabonnement heeft u 

toegang tot de op Boek9 

gepubliceerde IEPT-

versies van uitspraken en 

de per kwartaal 

geactualiseerde digitale 

webboeken van bij Boek9 

uitgegeven publicaties, 

voorzien van hyperlinks 

naar wetsartikelen en IEPT-rechtspraak. Tevens krijgt 

u toegang tot de per deelonderwerp gerubriceerde 

uitspraken, zoals wel of geen verwarringsgevaar voor 

merken of handelsnamen, wel of geen inbreuk voor 

octrooien, wel of geen auteursrechtelijk beschermd 

werk, wel of geen grensoverschrijdende bevoegdheid en 

wel of geen volledige proceskostenveroordeling. Vanuit 

de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt gelinkt naar 

de desbetreffende pagina’s in de online handboeken IE-

Beginselen en IE-Goederenrecht. 

 

 

BOEK9 PUBLICATIES 

 

 

     
 

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/publicaties/rechtspraak-merkenrecht-hvjeu
https://forms.gle/dGHMA9gaPJgwH77Y8
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-goederenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-goederenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-beginselen
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-beginselen
http://www.boek9.nl/subscriptions
http://www.boek9.nl/subscriptions
https://www.boek9.nl/rechtspraak
https://www.boek9.nl/rechtspraak
https://www.boek9.nl/boeken
https://www.boek9.nl/publicaties
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp
http://www.boek9.nl/boeken/ie-beginselen
http://www.boek9.nl/boeken/ie-beginselen
http://www.boek9.nl/boeken/ie-goederenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-goederenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/ie-beginselen
https://www.boek9.nl/boek9plus
https://www.boek9.nl/webinars/merkenrecht-2020-deel-1
https://www.boek9.nl/publicaties/rechtspraak-merkenrecht-hvjeu
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WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE 

 

Merkenrecht 

 

Vormmerk Tripp Trapp-stoel definitief nietig 

IEPT20200703, HR, Stokke v Hauck 
Merkenrecht. Hoger beroep tegen oordeel dat vormmerk 

Tripp Trapp-stoel terecht nietig is verklaard nu de vorm 

door de aard van de waar wordt bepaald ex artikel 81 RO 

verworpen. 

(Met dank aan Sjo Anne Hoogcarspel (Mount Law) en 

Thijs van Aerde (Houthoff)) 

 

B916076. Normaal gebruik in Italië voldoende voor 

normaal gebruik in de gehele Europese Unie 

Merkenrecht - EUIPO, 12-03-2020, Worldwide 

Machinery v Scaip 

Worldwide Machinery heeft vervallenverklaring 

wegens niet normaal gebruik van onderstaande 

beeldmerk ingeroepen voor alle geregistreerde  waren 

(o.a. voertuigen en zelfrijdende machines voor het 

aanleggen van oliepijpleidingen, gas- en 

waterleidingen). 

  

  

“Class 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, 

self-propelled machines for creating oil pipelines, gas 

and water conduits, land vehicles comprising self-

propelled equipment for placing pipes, kits for 

converting crawler land vehicles to land vehicles 

comprising self-propelled equipment for placing pipes, 

screening equipment, sifting buckets, self-propelled 

vehicles with screening equipment and sifting bucket, 

crawler vehicles with a loading platform, crawler land 

vehicles with vacuum lifters, suction cups for lifters, 

couplers, crimping machines, hydraulic chucks, self-

propelled pipe bending machines.” 

Het EUIPO oordeelt dat bepaalde bewijsstukken voor 

het normaal gebruik die te laat zijn ingediend worden 

toegelaten, omdat het additioneel bewijs betreft. Dit 

additionele bewijs versterkt en verduidelijkt enkel het 

eerder ingediende bewijs en introduceert geen nieuwe 

bewijselementen. Het EUIPO overweegt daarnaast dat 

het overgelegde bewijs aantoont dat het merk in Italië is 

gebruikt, gelet op de taal van de documenten, de 

adressen van diverse Italiaanse steden genoemd in de 

facturen en de exclusieve distributieovereenkomsten 

met de distributeur ‘Worldwide Machinery Ltd.’ die 

Italië van exclusieve distributie uitsloten en de 

merkhouder toestond om zijn producten in Italië te 

verkopen. 

Het EUIPO overweegt vervolgens dat gebruik in een 

enkele lidstaat voldoende kan zijn om tot normaal 

gebruik in de Europese Unie te komen. Gelet op het feit 

dat het gebruik in verschillende Italiaanse steden 

plaatsvond en gelet op de geografische restrictie die door 

partijen overeen was gekomen voor Italië en de zeer 

specialistische waren, oordeelt het EUIPO dat gebruik in 

Italië voldoende is om te komen tot normaal gebruik in 

de Europese Unie te komen. 

Het EUIPO oordeelt dat normaal gebruik niet is 

aangetoond voor een aantal categorieën waren, 

waaronder “land vehicles comprising self-propelled 

equipment for placing pipes”. Het EUIPO 

interpreteert “comprising” als “including”. Er is echter 

enkel normaal gebruik voor “self propelled equiplemt 

for placing pipes” aangetoond, maar niet voor land 

vehicles. Daarom is het EUIPO van oordeel dat enkel 

normaal gebruik van “land vehicles, namely self-

propelled equipment for placing pipes” is aangetoond.   

Het merk wordt vervallen verklaard voor de volgende 

waren: 

  

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20200703-hr-stokke-v-hauck
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.mountlaw.nl/
https://www.houthoff.com/
https://www.boek9.nl/boek9-berichten/normaal-gebruik-itali%C3%AB-voldoende-voor-normaal-gebruik-de-gehele-europese-unie
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/merkenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-intellectuele-eigendom
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-merken-en-modellenrecht
https://www.boek9.nl/publicaties/wettenbundel-octrooirecht
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“Class 12: Vehicles (except self-propelled equipment 

for placing pipes); apparatus for locomotion by land 

(except self-propelled equipment for placing pipes), 

screening equipment, self-propelled vehicles with 

screening equipment and sifting bucket, crawler vehicles 

with a loading platform, crawler land vehicles with 

vacuum lifters, couplers, crimping machines.” 

(Met dank aan Bram Woltering en Peter 

Claassen, AKD) 

 

Octrooirecht 

 

HvJEU over een vergunning voor het in de handel 

brengen van een nieuwe therapeutische toepassing van 

een bekende werkzame stof 

IEPT20200709, HvJEU, Santen 
Aanvullende Beschermingscertificaten. Artikel 3 onder 

d van verordening (EG) nr. 469/2009 betreffende het 

aanvullende beschermingscertificaat voor 

geneesmiddelen moet aldus worden uitgelegd dat een 

vergunning voor het in de handel brengen niet kan 

worden beschouwd als de eerste vergunning voor het in 

de handel brengen in de zin van die bepaling wanneer 

deze vergunning betrekking heeft op een nieuwe 

therapeutische toepassing van een werkzame stof of van 

een combinatie van werkzame stoffen waarvoor reeds 

een vergunning voor het in de handel brengen is 

afgegeven voor een andere therapeutische toepassing. 

 

Modelrecht 

 

Inbreuk aangenomen op modelrecht Casa Vigar voor 

een afwasborstel 

IEPT20200603, Rb Den Haag, Casa Vigar v Edco 
Modelrecht. Modellen van Casa Vigar zijn geldig: 

modellen voldoen aanhet nieuwheidscriterium nu deze 

op meer dan ondergeschikte details verschillen van de 

voorbeelden uit het Umfeld, modellen hebben een eigen 

karakter door hun rechtop staand 'lichaam' met lange nek 

en strapless avondjurk, die duidelijk zichtbare 

vrouwelijke vormen toont. Edco-borstel A maakt geen 

inbreuk op Modellen Casa Vigar: borstel A maakt 

andere totaalindruk dan Modellen door andere kleur en 

gebrek aan duidelijk zichtbare vrouwelijke kenmerken. 

Edco-borstel B maakt geen inbreuk op Model A Casa 

Vigar: borstel B maakt geen andere totaalindruk dan 

Model A nu verschillen van ondergeschikt karakter zijn. 

Edco-borstel B maakt geen inbreuk op Model B Casa 

Vigar: andere totaalindruk dan Model B Casa Vigar 

gelet op afwijkende kleur en andere vorm. 

 

Handhaving 

 

Begrip “adres” uit Handhavingsrichtlijn ziet niet op e-

mail- en IP-adres 

IEPT20200709, HvJEU, Constantin Film v YouTube 
Handhaving. Artikel 8 lid 2 onder a van de 

Handhavingsrichtlijn verplicht platforms als Youtube 

niet om het e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres 

van een gebruiker die bestanden heeft geüpload die 

inbreuk maken op een intellectuele-eigendomsrecht te 

verstrekken:  het begrip “adressen” uit dat artikel ziet 

slechts op het postadres, lidstaten mogen wel in een 

dergelijke verplichting voorzien. 

 

Vordering tot afgifte bescheiden ex artikel 843a Rv 

toegewezen 

IEPT20200617, Rb Rotterdam, Shakti Amla 
Handhaving. Vordering tot afgifte bescheiden ex artikel 

843a Rv toegewezen: vordering tot exhibitie mag 

worden ingesteld in afzonderlijke procedure, belang van 

eiser is gelegen in het bepalen van zijn vermeende 

aanspraak op een achterstallige vergoeding, sprake van 

rechtsbetrekking ten aanzien van [gedaagde 2] en 

[gedaagde 3], lag op de weg van [gedaagden] om apart 

te registreren dat een andere bewerkingsmethode is 

gebruikt dan die van [eiser], verweer dat bescheiden niet 

voldoende bepaald zijn althans dat [gedaagden] daarover 

geen beschikking hebben verworpen, [eiser] beschikt 

niet reeds over gevraagde informatie, aan eiser wordt 

geheimhoudingsverplichting opgelegd. 

 

Overig 

 

Hof bevestigt vonnis rechtbank met betrekking tot het 

herkenbaar in beeld brengen van imam in uitzending 

Undercover in NL 

IEPT20200609, Hof Amsterdam, SBS 
Publicatie – Privacy. Hof bevestigt vonnis rechtbank: 

uitzending Undercover in Nederland was niet 

onrechtmatig jegens imam omdat er de misstand van het 

illegale polygame huwelijk aan de kaak werd gesteld. 

Uit het ruwe beeldmateriaal blijkt niet dat het 

beeldmateriaal is gemanipuleerd. De verdenkingen en 

beweringen die in het programma worden geuit, vinden 

naar het oordeel van het hof onmiskenbaar steun in het 

beschikbare feitenmateriaal, namelijk de opnamen met 

de verborgen camera. Gebruik van verborgen camera op 

zichzelf niet onrechtmatig jegens de imam: er was 

mogelijk sprake van een misstand, terwijl andere 

middelen om hier nadere opheldering over te verkrijgen 

niet voorhanden waren. Het herkenbaar in beeld brengen 

van de imam wordt gerechtvaardigd geacht ter 

bescherming van derden. 

(Met dank aan Josine van den Berg, Mount Law) 

 

Social media-accounts op naam van Siamese tweeling 

moeten overgedragen worden 

IEPT20200701, Rb Midden-Nederland, Social Media 

Siamese Tweeling 
Privacy. Vorderingen tot overdracht social media-

accounts, verbod op verspreiding en/of openbaarmaking 

van beeldmateriaal van de tweeling en verwerking van 

hun persoonsgegevens toegewezen: [gedaagde] heeft 

verklaard te zullen voldoen aan het gevorderde waardoor 

stellingen onbesproken kunnen blijven, eisers moeten 

voldoen aan verzoek van [gedaagde] om na overname 

niet meer te zien te zijn op de accounts. Geen belang bij 

http://www.boek9.nl/
https://www.akd.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20200709-hvjeu-santen
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/octrooi/aanvullende-beschermingscertificaten-abc
https://www.boek9.nl/items/iept20200603-rb-den-haag-casa-vigar-v-edco
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/modelrecht/jaar
https://www.boek9.nl/items/iept20200709-hvjeu-constantin-film-v-youtube
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/handhaving/ie-handhaving/exhibitie-bewijsmateriaal-artikel-1019a-en-843a-rv/bescheiden
https://www.boek9.nl/items/iept20200617-rb-rotterdam-shakti-amla
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/handhaving/ie-handhaving/exhibitie-bewijsmateriaal-artikel-1019a-en-843a-rv/bescheiden
https://www.boek9.nl/items/iept20200609-hof-amsterdam-sbs
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/publicatie-privacy
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/publicatie-privacy
https://www.boek9.nl/items/iept20200701-rb-midden-nederland-social-media-siamese-tweeling
https://www.boek9.nl/items/iept20200701-rb-midden-nederland-social-media-siamese-tweeling
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/publicatie-privacy
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vordering tot tot verbod om sociale media-accounts aan 

te maken, te onderhouden en/of beheren op naam van de 

tweeling. 

 

Samenwerkingsovereenkomst tussen partijen wordt 

geacht te zijn verlaten 

IEPT20200619, Rb Gelderland, Boessenkool 
IE-Verbintenissenrecht. Overeenkomst van 27 

december wordt geacht te zijn verlaten: gesprekken 

tussen partijen waren van zodanige aard dat project 

alleen zou worden voortgezet onder gewijzigde 

omstandigheden, van [gedaagde] c.s. kan niet worden 

verlangd dat zij de intellectuele eigendom(srechten), alle 

contracten en contacten alsmede alle opgedane kennis 

over de MultiToolTrac inbrengen in MultiToolTrac 

B.V., terwijl over de levering van aandelen in die 

vennootschap op dit moment geen duidelijke afspraken 

bestaan. Veronderstelling dat [naam 2] bij uitsluiting 

bevoegd is tot gebruik van de naam MultiToolTrac is 

onjuist: een dergelijke afspraak is tussen partijen nooit 

gemaakt.  

 

Dubbel gesloten licentieovereenkomst onrechtmatig 

IEPT20200128, Hof Den Haag, Silife v Roka 
IE-Verbintenissenrecht. Rechtbank heeft ten onrechte 

als uitgangspunt genomen dat voor toewijzing van het 

verbod op exploitatie door Magnichem van octrooien 

bedoeld in Roka-licentieovereenkomst nodig is dat 

Roka-licentieovereenkomst ongeldig is: ook als sprake 

is van een rechtsgeldige overeenkomst kan onder 

omstandigheden sprake zijn van onrechtmatig handelen. 

Wanprestatie van Liquistone jegens Silife Ltd.: Silife-

licentieovereenkomst is niet rechtsgeldig beëindigd 

waardoor Liquistone deze had moeten nakomen. 

Onrechtmatige daad Liquistone jegens Silife BV en 

Silife India aangenomen: Liquistone heeft de belangen 

van Silife BV en Silife India bij exclusiviteit 

veronachtzaamd door een exclusieve licentie te 

verstrekken aan Roka. Roka heeft jegens Silife-

Vennootschapen onrechtmatig geprofiteerd van de 

wanprestatie van Liquistone en wist of moest weten dat 

haar handeswijze Silife-Vennootschappen ernstig zou 

schaden: zonder onrechtmatige daad had Roka het 

Octrooi niet kunnen exploiteren en Roka had moeten 

navragen of Silife-licentieovereenkomst al was 

geëindigd, geen zwaarwegend belang van Roka bij 

exploitatie van Roka-licentieovereenkomst. Roka 

handelt onrechtmatig jegens Liquistone door te 

profiteren van onrechtmatige daad [bestuurder Lisida]: 

Roka had moeten weten dat het aangaan van de 

licentieovereenkomst Liquistone zou schaden omdat 

Liquistone geconfronteerd zou worden met 

schadeclaims van Silife-Vennootschappen. 

[geïntimeerde 5] heeft in zijn rol als adviseur van Roka 

onrechtmatig gehandeld jegens Silife c.s.: [geïntimeerde 

5] moest weten dat Silife-Vennootschappen schade 

zouden lijden. [geïntimeerde 6] heeft onrechtmatig 

gehandeld jegens Silife c.s.: [geïntimeerde 6] heeft in 

zijn hoedanigheid van bestuurder van Roka ernstig 

verwijtbaar gehandeld tegen Silife c.s. door het 

onrechtmatig handelen van Roka te bewerkstelligen. 

 

BERICHTEN 

 

Nieuws 

 

B916075. Indicatietarieven in octrooizaken 

gepubliceerd 
De Rechtbank Den Haag, het Gerechtshof Den Haag en 

de Hoge Raad hebben de regelingen voor 

Indicatietarieven in octrooizaken gepubliceerd. De 

betreffende regelingen worden van kracht vanaf 1 

september 2020.  

De reeds bestaande indicatietarieven in IE-zaken hebben 

geen betrekking op octrooizaken. In de regeling inzake 

de per 1 april 2017 van kracht zijnde indicatietarieven in 

IE-zaken is reeds vermeld dat voor octrooizaken 

afzonderlijke tarieven zullen worden bepaald. 

Onderhavige regelingen voorzien daarin. 

 

  

http://www.boek9.nl/
https://www.boek9.nl/items/iept20200619-rb-gelderland-boessenkool
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/ie-verbintenissenrecht/ontwikkelings-en-samenwerkingsovereenkomst
https://www.boek9.nl/items/iept20200128-hof-den-haag-silife-v-roka
https://www.boek9.nl/rechtspraak-naar-onderwerp/ie-verbintenissenrecht/ontwikkelings-en-samenwerkingsovereenkomst
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