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VACATURES & ADVERTENTIES

De volledig geactualiseerde
8e herziene druk van het
handboek | E-
Goederenrecht is vandaag
verschenen bij Boek 9.1In
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.

|[E-GOEDERENRECHT

De volledig geactualiseerde
|IE-BEGIMNSELEN Vljfde 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.

In  deze IE-update

Boek 9 Academy [ de
Webinar ontwikkelingen binnen

het intellectuele

4e kwartaal eigendomsrecht van het

vierde kwartaal van
2019 besproken door

1 SEDERLASDIE ORDE VAN ADVOCATEN Dle van Engelen
PO _- (hoogleraar Maastricht
University en

hoofdredacteur 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 U
uitkomt.

Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de IE-update 4° kwartaal
2019 webinar hier.

In dit tweede deel van de

Boek ? Academy RLYELEIENL 2019
Webi webinars worden de
SQRINAT ontwikkelingen binnen
Merkenrecht 2019 het

merkenrecht besproken
door Dick van Engelen
(hoogleraar Maastricht
University en
hoofdredacteur
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 levert1
juridisch opleidingspunt op. De webinar is één maand
on demand en op elk tijdstip te volgen wanneer het
0 uitkomt.
Prijs: € 87,50,- ex btw. Bestel de Merkenrecht 2019 deel
2 webinar hier.

SEDERLANOAE ORDE VAN ADVOCATEN

Met een Boek9+
webabonnement heeft u
toegang tot de op Boek9

gepubliceerde 1EPT-

Boek9+

Ui’rsprc:ken versies van uitspraken en
. de per kwartaal
Ove'z'-Chten geactualiseerde  digitale

webinars

webboeken van bij Boek9

uitgegeven publicaties,
voorzien van hyperlinks
naar wetsartikelen en IEPT-rechtspraak. Tevens krijgt
utoegang 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
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wel of geen volledige proceskostenveroordeling. Vanuit
de gerubriceerde rechtspraakpagina’s wordt gelinkt naar
de desbetreffende pagina’s in de online handboeken IE-
Beginselen en 1E-Goederenrecht.

BOEKS9 PUBLICATIES

|E-GOEDERENRECHT |E-BEGINSELEN

Th.C.J.A. van Engelen Th.C.J.A. van Engelen

MERKEN- EN
MODELLENRECHT

INTELLECTUELE
EiGENDOM

IE-Wettenbundel IE-Wettenbundel

nnnnnnn

OCTROOIRECHT

IE-Wettenbundel

WEEKOVERZICHT JURISPRUDENTIE
Merkenrecht
Schadevergoeding mogelijk wegens inbreuk op merk

dat nooit is gebruikt
IEPT20200326, HVJEU, AR v Cooper

Merkenrecht. Merkenrechtlijn staat toe dat merkhouder
wiens rechten vervallen zijn verklaard wegens het
ontbreken van normaal gebruik, het recht behoudt op
schadevergoeding wegens het verwarringwekkend
gebruik van een overeenstemmend teken door een derde
daterend van vé6r de datum van vervallenverklaring:
merkhouder heeft binnen de respijtperiode van vijf jaar
om merk te gaan gebruiken - ook zonder gebruik - een
uitsluitend recht, merkenrichtlijn heeft de nationale
wetgever alle vrijheid gelaten om de datum vast te
stellen waarop het verval van een merk rechtsgevolgen
heeft, dat een merk niet is gebruikt vormt op zich geen
beletsel voor een vergoeding wegens merkinbreuken,
maar is wel een belangrijk element waarmee rekening
moet worden gehouden om bestaan en omvang schade
te bepalen.

Gedaagde niet te verwijten voor merkinbreuk in
advertenties

IEPT20200211, Rb Oost-Brabant, Inbreukmakende
advertentie

Merkenrecht. In beginsel merkinbreuk: [gedaagde] heeft
voor verkoop producten onder merken [D] en [E]
gebruik  gemaakt van  advertenties  waarin
kledingaccessoires onder  woord-/beeldmerk van
[eiseres] worden aangeboden. Onvoldoende
aannemelijk  dat gewraakte advertenties reeds bij
aanvang betrekking hadden op producten die werden
aangeboden onder merk [eiseres] en niet op producten
die [eiseres] aanvankelijk onder merken [D] en [E] en
pas later bij wijziging van de content op het bestaande
EAN-nummer onder het merk [eiseres] is gaan
aanbieden: [eiseres] stelt per 1 juli 2019 de producten uit
de gewraakte advertenties onder zelfde EAN-nummers
te gebruiken, maar uit door [eiseres] overgelegde
advertenties van [gedaagde] is niet op te maken of dit
dezelfde EAN-nummers betreft, [eiseres] heeft erkend
dat zij met rebrandingbeleid op basis van een reeds
eerder aan een product toegekende EAN-nummer de aan
dit nummer gekoppelde productinformatie heeft
aangepast, het gaat in totaal om duizenden producten.

Inbreuk op RAW woord- en beeldmerken door
gebruik Raw Blue-tekens
IEPT20190611, Hof Den
Topstreetwear

Merkenrecht. Uitspraak Oberlandesgericht uit 2010
onvoldoende reden om inbreuk zonder inhoudelijke
toetsing af te wijzen: arrest Oberlandesgericht is
vanwege Unietrouw in beginsel richtinggevend, maar nu
het is gewezen tussen andere partijen en onderscheidend
vermogen geen constante grootheid is, dient het hof de
inbreukvraag zelfstandig opnieuw te beoordelen.
Beoordeling  inbreukverbod en  onderscheidend
vermogen ex nunc: bij gebreke van aanwijzingen die tot
een beperkte toetsing (‘ex tunc’) aanleiding moeten
geven, zal de rechter in beginsel alle hem ter kennis
gebrachte omstandigheden in zijn beoordeling dienen te
betrekken, hoger beroep behelst nieuwe behandeling

Haag, G-Star v
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van de zaak. Inbreuk ex artikel 2.20 lid 2 sub b BVIE op
RAW-Beneluxwoordmerken door gebruik RAW
BLUE-tekens: visuele, auditieve en begripsmatige
overeenstemming, gelijke waren, onderscheidend
vermogen aanzienlijk toegenomen door gebruik,
verwarringsgevaar te duchten. Ook inbreuk ex artikel
2.20 lid 2 sub b BVIE op Beneluxbeeldmerk Raw:
totaalindruk evenzeer bepaald door het woord RAW als
door het beeldelement.

Coty kan zich verzetten tegen gebruik van haar merken
op verpakkingsdozen Easycosmetic

IEPT20200325, Rb Den Haag, Coty v Easycosmetic
Merkenrecht. Coty heeft gegronde reden zich verzetten
tegen gebruik van haar merken op de verpakkingsdozen
van Easycostetics, dat parfums verhandelt die met
toestemming in de EER zijn gebracht: door het qua
lettertype en kleur integreren van de merken met de
huisstijl van Easycosmetic, en de prominente plaats van
haar handelsnaam en slogan omringd door al die
merken, wordt de reputatie van die merken toegetrokken
naar Easycosmetic, dit overhevelen van de
aantrekkingskracht en de reputatie van de merken naar
Easycosmetic is zodanig dat daarmee bij het publiek -
dat niet gewend is aan deze wijze van adverteren - de
suggestie kan worden gewekt van een economische band
met de merkhouder, het merkgebruik gaat daarmee
verder dan het aankondigen van de verdere verhandeling
van uitgeputte waar en daarmee verder dan het bereiken
van het doel van de uitputtingsregel, dat het klanten niet
uit zou maken of Easycosmetic al dan niet een
economische band met de merkhouder heeft, doet niet af
aan het gerechtvaardigde belang van Coty, dat heeft
gekozen voor een selectief distributiestelsel en de
onterechte indruk van een dergelijke band met
Easycosmetic wil vermijden.

(Met dank aan Arnoud Martens en
Leppink, Ploum)

Willem

Auteursrecht

Vroom Invest geen auteursrechthebbende van
schetsontwerp woning

IEPT20200129, Rb Gelderland, Vroom Invest
Auteursrecht. Vroom Invest geen auteursrechthebbende
van ontwerp woning: uit overeenkomst tot overdracht
auteursrecht uit 2016 tussen [naam architectenstudio]
Architectuurstudio en AVH Investments B.V. kan niet
worden afgeleid dat schetsontwerp van de woning is
overgedragen, gesteld noch gebleken is immers dat het
schetsontwerp van de woning in opdracht van AVH
Investments is gemaakt door [naam architectenstudio].
(ontwerp van) de woning niet door gedaagden
geopenbaard: woning was ten tijde van de opschorting
van de werkzaamheden nagenoeg voltooid.

B916001. Supreme Court oordeelt dat Staten niet
kunnen worden aangeklaagd voor
auteursrechtinbreuk

PetaPixel bericht: “Earlier today, the Supreme Court of
the United States dealt a major blow to photographers’
copyright protections when it declared that states cannot
be sued for copyright infringement because they have
“sovereign immunity.”

The opinion came down as part of a writ of certiorari
regarding the case of Allen v Cooper. A writ of certiorari
is basically a review of a lower court’s decision, and in
this case, the Supreme Court has upheld the decision by
the Court of Appeals for the Fourth Circuit, which
decided that states are immune from copyright
infringement lawsuits. [...]

In essence, the Supreme Court agreed with the Fourth
Circuit, ultimately striking down the Copyright Remedy
Clarification Act (CRCA) of 1990. This 30-year-old
amendment to the Copyright Act of 1976 tried to strip
states of their sovereign immunity where copyright was
concerned, and it was at the core of Allen’s lawsuit.”

Geémbedde foto maakt auteursrechtinbreuk
IEPT20200312, Rb Amsterdam, Foto Eieren
Auteursrecht. Schade fotowerken. Foto van eieren
auteursrechtelijk beschermd: persoonlijke keuzes zijn
gemaakt waar het de compositie, belichting, het scherp
stellen en de kleuren betreft. Onvoldoende weersproken
dat eiseres recht heeft op te komen tegen gebruik van
foto. Auteursrechtinbreuk, dat foto en recept embedded
waren van de website [internetsite] en die website als
bronvermelding is genoemd helpt gedaagde niet: het
gaat erom dat de foto is te zien geweest op website
gedaagde, waarmee foto zonder toestemming eiseres is
geopenbaard. Schadevergoeding van € 180 volgens
tarieven Stichting Foto Anoniem: hoger bedrag
onevenredig, mede gelet op onweersproken stelling van
gedaagde dat haar website gemiddeld twee bezoekers
per maand had en dat zij er geen omzet mee heeft
gerealiseerd. Gedaagde moet € 127,62 aan opsporings-
en buitengerechtelijke kosten betalen: pas laat in
procedure een bedrag van €170 aangeboden, niet
gereageerd op aanschrijvingen.

Kwekersrecht

Besluit voor berekening hoogte areaalbijdrage
boomkwekerij voor 2018 houdt stand

IEPT20200204, CBB, Naktuinbouw

Kwekersrecht. Naktuinbouw mocht voor berekening
van de hoogte van de areaalbijdrage voor 2018 uitgaan
van volledige door boomkwekerij in 2018 opgegeven
oppervlakte van de kwekerij: als boomkweker opgave
niet specificeert mag Naktuinbouw ervan uitgaan dat
volledige oppervlakte teelmateriaal is, appellante heeft
in opgave 2018 geen onderscheid gemaakt tussen
percelen met teeltmateriaal en percelen met niet-
teeltmateriaal. Dat tariefstructuur geen rekening houdt
met plantdichtheid percelen betekent niet dat
tariefstructuur in strijd is met het doel van de
heffingsregeling: zekere mate van generalisering
onontkoombaar.
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Publicatie — Privacy

Verzoek verwijdering URL’s uit zoekmachine Google
afgewezen

IEPT20191223, Rb Amsterdam, Google

Privacy. Standpunt Google dat enkel sprake is van
verwerking persoonsgegevens bij zoekopdracht die
uitsluitend volledige naam persoon bevat en niet bij
zoekopdracht met volledige naam in combinatie met
bepaalde zoekterm vindt geen steun in Costeja-arrest
(IEPT20140513). Verzochte verwijdering van 4 URL’s
inzake tuchtrechtelijke veroordeling tandarts uit
zoekresultaten Google afgewezen: informatie feitelijk
juist, inhoud publicaties gelet op zichtbaarheidstermijn
van vijf jaar van tuchtmaatregelen in BIG-register
actueel en ziet enkel op professioneel handelen
verzoeker, doorslaggevend dat verzoeker publiek figuur
is die ervoor heeft gekozen in een aantal
televisieprogramma’s te verschijnen en te verwijzen
naar bekende Nederlanders als zijn patiénten.

Parafrasering uitspraken Baudet in Buitenhof niet
onrechtmatig

IEPT20200325, Rb Midden-Nederland, Baudet v
VPRO

Publicatie. Parafrasering door presentatrice Buitenhof
van uitspraken Baudet in debat 18 februari in Tweede
Kamer gebrekkig: Baudet heeft de woorden ‘blank’,
‘ras’ en ‘vervanging’ — die een bijzonder (negatief)
gewicht hebben - tijdens debat niet genoemd, het was
voor VPRO goed mogelijk om vooraf bedachte en op
papier vastgelegde openingsvraag op inhoudelijke
juistheid te toetsen. Parafrasering niet onrechtmatig:
Baudet is publiek figuur die actief deelneemt aan
publieke (politieke) debat, presentatrice Buitenhof wilde
bijdrage aan dat publieke debat leveren, parafrasering
kan niet los worden gezien van eerdere uitspraken
Baudet, geen vooropgezet doel om karaktermoord op
Baudet te plegen en Baudet niet weggezet als racist,
gestelde negatieve gevolgen Baudet onvoldoende
onderbouwd, nu die niet zien op uitlatingen
presentatrice, maar op situatie die is ontstaan nadat
Baudet publiekelijk VPRO gevraagd heeft om tot
rectificatie over te gaan en VPRO dit weigerde. Ook als
uitlatingen wel onrechtmatig zouden zijn zouden
gevorderde rectificaties niet toewijshaar zijn geweest:
rectificaties deels onjuist, negatieve gevolgen
onvoldoende onderbouwd, inlichten publiek over juiste
standpunt van Baudet en opheffen negatieve effect
uitzending Buitenhof reeds voor groot deel door eigen
gezochte publiciteit en diverse publicaties die na
weigering VPRO tot rectificatie zijn verschenen
gerealiseerd, Buitenhof heeft op website achtergrond
geschetst met citaat van uitspraken Baudet en daarmee
deels gebrekkige karakter parafrase verholpen.

B916004. A-G: verwerping cassatieberoep tegen arrest
waarin beschuldiging oud-rechter in anonieme brief
onrechtmatig is bevonden

Publicatie. Onrechtmatige daad. Cassatie tegen het
arrest van het hof Den Bosch van 30 oktober 2018
(IEPT20181030), waarin werd geoordeeld dat de in een
anonieme brief geuite beschuldigingen door een
voormalig secretaris van een rechtbank, waarin een
voormalig rechter van partijdigheid,
belangenverstrengeling en  machtsmisbuik  werd
beschuldigd, onrechtmatig zijn. A-G Langemeijer
concludeert tot verwerping van het cassatieberoep

Handhaving — Procesrecht

B916005. A-G Wesseling-van Gent: hof had moeten
motiveren waarom zij AIB/Novisem-maatstaf buiten
IE-zaak heeft toegepast

Handhaving — Procesrecht. In deze zaak heeft Semtex
een inzagevordering ingesteld tegen twee ex-
werknemers op de grond dat deze ex-werknemers haar
op onrechtmatige wijze beconcurreren, het in hun
arbeidsovereenkomst  met  Semtex  opgenomen
nevenwerkzaamheden- en  geheimhoudingsbeding
hebben geschonden en inbreuk hebben gemaakt op de
IE-rechten van Semtex. De rechtbank heeft de
vorderingen van Semtex afgewezen en het hof heeft het
vonnis bekrachtigd, waarbij het hof oordeelde dat de
rechtsbetrekking  onvoldoende aannemelijk  was
gemaakt. Het hof heeft getoetst op het in IE-zaken
gehanteerde AIB/Novisem-criterium (IEPT20151113).
In cassatie wordt geklaagd dat dit criterium niet mag
worden  toegepast voor zover de  gestelde
rechtsbetrekking een onrechtmatige daad is en voor
zover Semtex zich op schendingen van bedingen in de
arbeidsovereenkomst beroept.

A-G Wesseling-van Gent concludeert tot vernietiging
van het cassatieberoep met verwijzing. Omdat noch in
de aangehaalde rechtspraak, noch in de weergegeven
literatuur bij de vraag of de AlB/Novisem-maatstaf zich
buiten het IE-recht voor toepassing leent wordt
stilgestaan had het hof moeten motiveren waarvan het
toch van oordeel was dat deze maatstaf ook ten aanzien
van de schendingen van de in de arbeidsovereenkomsten
met [verweerster 1] en [verweerster 2] opgenomen
nevenwerkzaamheden- en geheimhoudingsbedingen
van toepassing is.

B916006. Conclusie A-G van Peursem tot toewijzing
van voeging in cassatieprocedure

Procesrecht. Cassatie tegen het arrest van 16 juli 2019
(IEPT20190716), waarin de exhibitievordering en een
verbod op faciliteren van opslag, vervoeren en
verhandelen van communautaire  gedecodeerde
Hennessy-producten werd toegewezen. LB11 heeft bij
incidentele conclusie gevorderd om in de onderhavige
cassatieprocedure te worden toegelaten als gevoegde
partij aan de zijde Top Logistics. A-G van Peursem
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concludeert tot toewijzing van de incidentele vordering
tot voeging.

Voeging is volgens Van Peursem mogelijk in cassatie als
aan de eisen van artikel 217 Rv is voldaan en de
vordering tijdig is ingesteld (artikel 218 Rv). De aard
van de cassatieprocedure verzet zich niet tegen voeging,
met dien verstande dat de derde die zich heeft mogen
voegen gebonden is aan de rechtsstrijd die door de
middelen is bepaald en niet zelf middelen tegen de
bestreden uitspraak kan aanvoeren, ook al mocht de
cassatietermijn nog niet zijn verstreken. Een vordering
tot voeging in cassatie kan niet dienen tot herstel van een
eventueel verzuim om (tijdig) beroep in cassatie in te
stellen. Naar het oordeel van Van Peursem heeft LB11
voldoende belang om voor voeging in aanmerking te
komen:[...]”

Overige

Overeenkomst inzake van muziekrechten Buma/Stena
voor radio- en tv-uitzendingen via internet tijdig en
rechtsgeldig ontbonden

IEPT20200116, Rb Noord-Nederland, Webcasting
Overeenkomsten.  Overeenkomst  betreffende een
lidmaatschap van Webcasting en het verlenen van
muziekrechten Buma/Stena voor radio- en tv-
uitzendingen via internet tijdig van 3 april 2018 tijdig en
rechtsgeldig ontbonden op 6 juni 2018: gedaagde moet
als consument worden beschouwd, overeenkomst nog
niet volledig nagekomen (artikel 7:233p, aanhef en
onderdeel d, BW) nakoming niet begonnen met
uitdrukkelijke voorafgaande toestemming gedaagde,
gedaagde is bij aangaan overeenkomst en nadien niet
geinformeerd over recht van ontbinding, waardoor
termijn voor ontbinding van 14 dagen naar 12 maanden
is verlengd (artikel 7:2330(2) BW).

Domeinnaam eten.nu moet worden overgedragen aan
appellant

IEPT20200128, Hof Amsterdam, Eten.nu
IE-Verbintenissenrecht. Hof vernietigt vonnis rechtbank
(IEPT20180504). Geintimeerde is gehouden de
domeinnaam www.eten.nu over te dragen aan appellant.
Appellant heeft noch de beheerovereenkomst opgezegd,
noch mocht geintimeerde daarop vertrouwen.
Geintimeerde heeft bevestigd dat opzegging zag op de
hosting van de domeinnaam en niet op het beheer
daarvan. Geen sprake van rechtsverwerking:
geintimeerde heeft verzuimd bij appellant onder de
aandacht te brengen dat stilzitten zou betekenen dat hij
zijn aanspraak op de domeinnaam zou verliezen.

BERICHTEN
Corona

B916002. De Rechtspraak na 6 april
De Rechtspraak bericht: “In verband met de uitbraak

van het coronavirus heeft de Rechtspraak vanaf 17 maart
alle rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges
gesloten. Urgente zaken gaan wel door, maar in principe
zonder fysieke zitting. Vandaag is na overleg met
betrokken partijen besloten deze situatie ook na 6 april
voort te zetten. Het soort zaken dat inhoudelijk wordt
behandeld, zal wel langzaamaan worden uitgebreid.

[.]”

B915999. Corona-maatregelen en de gevolgen voor
civiele dagvaardingszaken bij de hoven

De rechtspraak bericht: “In afwijking van het Landelijk
procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de
gerechtshoven gelden vanaf heden tot nader order de
volgende afwijkingen. Voor het overige wordt het
reglement onverkort toegepast.

1. Een verzoek om uitstel voor het verrichten van een
proceshandeling wordt in beginsel altijd verleend. Bij
bezwaar van de wederpartij beslist de rolraadsheer.

2. De minimumtermijn voor alle proceshandelingen
bedraagt vier weken, dus ook de termijn voor fourneren
wordt vier weken.

3. Als de proceshandeling waarvoor de zaak staat niet
uiterlijk de dag na de roldatum is verricht, wordt
ambtshalve vier weken uitstel verleend, ook zonder
verzoek van partijen om uitstel en ook in het geval
volgens het procesreglement geen uitstel kon worden
verkregen. Verval van recht wordt niet uitgesproken.

4. Nieuwe zaken worden gewoon ingeschreven, ook bij
een geringe overschrijding van de in art. 125 lid 2 Rv
genoemde termijn voor indiening van de stukken ter
griffie.

5. In spoedeisende zaken kan de rolraadsheer de
afwijkingen buiten toepassing laten en de gewone regels
van het procesreglement hanteren.”

Nieuws

B916000. Maarten Russchen: “Nogmaals: pas op voor
nep facturen na merkregistratie !”

Maarten Russchen, Russchen Advocatuur: “Het wordt
steeds erger ! Al jaren worden er nep facturen verstuurd
aan nieuwe merkhouders. Als je goed leest gaat het dan
om een factuur voor opname van het merk in een bepaald
niet-officieel digitaal register. [...] Hier wordt nota bene
het beeldmerk van het Europese Merkenbureau gebruikt
om een merkhouder € 910 te laten betalen op een
bankrekening beginnend met PL. Een Poolse rekening
dus, terwijl het EUIPO in Spanje zit.”
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