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Nach dem Ende der Ubergangsfrist

Am 01.02.2020 trat das Austrittsabkommens zwischen dem Vereinigten
Konigreich (,UK") und der Europdische Union (,EU") in Kraft. Die darin
vereinbarte Ubergangsfrist (,transition period”) endete am 31.12.2020.
Was bedeutet das fur den Schutz im Vereinigten Koénigreich, den lhre
Unionsmarken, Ihre Gemeinschaftsgeschmacksmuster oder lhre IR-Marken
und IR-Designs mit Schutzanteil EU bislang gewdhrt haben? Wir fassen die
wichtigsten Informationen und ToDos zusammen.

Was passiert bei am 31.12.2020
eingetragenen Unionsmarken?

Fur Unionsmarken, die am letzten Tag der Ubergangsfrist — am 31.12.2020
- beim EUIPO eingetragen waren, tragt das UK-Markenamt (,UKIPO")
UK-Ersatzmarken fur dieselben Waren und Dienstleistungen ein. Die Ein-
tragung der UK-Ersatzmarken erfolgt automatisch und ist kostenlos. Beim
UKIPO findet keine erneute Prifung der Eintragungsvoraussetzungen statt.
Die UK-Ersatzmarken werden ,comparable trade marks (EU)" genannt.
Sie erhalten denselben Anmeldetag oder Prioritdtstag wie die jeweilige
Unionsmarke, die sie ersetzen. Dasselbe gilt fur den Senioritétstag, so-
fern die Senioritat auf dltere UK-Marken oder IR-Marken mit UK-Schutz-
anteil gestutzt wurde. Die UK-Ersatzmarken erben auch die Schutzdauer
der Unionsmarken, die sie ersetzen. Das UKIPO stellt keine Urkunden aus,
aber alle Markendaten sind im Online-Register des UKIPO abrufbar. Die
fur eine Unionsmarke im EUIPO-Register eingetragene Lizenzen oder Be-
lastungen (z.B. Pfandrechte) werden allerdings nicht automatisch vom
UKIPO fur die UK-Ersatzmarke Ubernommen.

Was passiert bei am 31.12.2020
angemeldeten (noch nicht eingetragenen)
Unionsmarken?

Fur Unionsmarken, die beim EUIPO angemeldet aber am letzten Tag
der Ubergangsfrist — 31.12.2020 — noch nicht eingetragen waren, trégt
das UKIPO nur auf Antrag des Unionsmarkenanmelders eine UK-Marke
ein, nicht automatisch. Diese UK-Marken sind gewdhnliche nationale UK-
Marken. Wenn der Anmelder den Antrag innerhalb von 9 Monaten nach
dem 01.01.2021 - also bis zum 30.092021 - beim UKIPO stellt, erhalt die
UK-Marke das Anmeldedatum der Unionsmarke. Der Anmelder kann
dann auch die Prioritait oder UK-Senioritdt beanspruchen, sofern er das
auch bei der Unionsmarkenanmeldung getan hat. Fur die Anmeldung
sind die Ublichen UK-Markengebuhren zu entrichten (derzeit £ 170 fur die
erste Klasse, £ 50 fur jede weitere Klasse). Diese UK-Marken werden nach
UK-Recht geprift; sie kdnnen nach UK-Recht beanstandet werden und
Dritte kénnen nach UK-Recht Widerspruch einlegen.

Registernummern der UK-Ersatzmarken

Die Registernummern der UK-Ersatzmarken beim UKIPO bestehen aus
den letzten acht Ziffern der Unionsmarken-Registernummer und der
vorangestellten Kombination ,UKO09". Beispiel: Wenn die Unionsmarken-
Nr. 000340513 lautet, ist die entsprechende UK-Ersatzmarke unter Nr.
UKOO00340513 eingetragen.



Wer kann Vertreter von
UK-Ersatzmarken sein?

Die UK-Ersatzmarken erben den eingetragenen Vertreter der entspre-
chenden Unionsmarke. Das UKIPO hat fur die UK-Ersatzmarken die flr
die Unionsmarke eingetragenen Vertreterdaten Ubernommen und korre-
spondiert mit ihnen. Das UKIPO schreibt die Inhaber nur dann direkt an,
wenn der Inhaber der Unionsmarke keinen Vertreter bestellt hatte. Das gilt
bis zum 31.12.2023 auch denn, wenn weder Markeninhalber noch Vertreter
in UK ansdssig sind. Erst zum 01.01.2024 muss sich fur Markeninhaber, die
keinen Sitz in UK haben, ein in UK ansdssiger Vertreter bestellen. Bis dahin
kdnnen auch nicht in UK ansdssige ,Altvertreter” z.B. Verléngerungen vor-
nehmen; sie bleiben in UKIPO-Verfahren fur die UK-Ersatzmarke bis zum
31.12.2023 postulationsfahig.

Was gilt fiir die Schutzdauer
der UK-Ersatzmarken?

Die UK-Ersatzmarken werden mit der Schutzdauer der Unionsmarke ein-
getragen, die sie ersetzen. Wichtig: Die Verléngerung der Unionsmarke
beim EUIPO bewirkt nicht die Verlédngerung der UK-Ersatzmarke. Auch
wenn eine Unionsmarke nach dem 01.01.2021 auslauft, bewirkt die Zah-
lung der Verléngerungsgebuhr fur die Unionsmarke an das EUIPO vor
dem 31.12.2020 keine Verldingerung der UK-Ersatzmarke. Der Inhaber muss
die Verlangerung der UK-Ersatzmarke separat beim UKIPO beantragen.
Es fallt eine UK-Verldngerungsgebihr an (derzeit £ 200 fur die erste und
£ 50 fir jede weitere Klasse).

UK-Ersatzmarken fiir Unionsmarken,
deren Schutzdauer innerhalb von
6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet

Das UKIPO unterrichtet die Inhaber der UK-Ersatzmarken oder ihre Vertre-
ter, regelmaRig 6 Monate vor dem Schutzendedatum von der anstehenden
Verldngerungsmaoglichkeit. Das wird aufgrund des enormen Arbeitsanfalls
beim UKIPO infolge des Brexit bei UK-Ersatzmarken nicht immer klappen,
deren Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet.
In diesen Fallen gilt: Die Schutzdauer solcher UK-Ersatzmarken kann un-
geachtet des konkreten Schutzendedatums innerhallb von 6 Monaten ab
dem Datum der Unterrichtung verléngert werden. Dafur fallt die normale
UK-Verlangerungsgebuhr an (derzeit £ 200 fur die erste und £ 50 fur jede
weitere Klasse); ein Zuschlag fir eine nachtragliche Verlangerung (,late
renewal”) wird nicht erhoben.

UK-Ersatzmarken fiir Unionsmarken,
deren Schutzdauer innerhalb von 6
Monaten vordem 31.12.2020 endete

Das UKIPO hat UK-Ersatzmarken auch fur Unionsmarken eintragen, deren
Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten vor dem 31.12.2020 ausgelaufen ist,
die aber noch nach dem 31.12.1010 Uber eine nachtrégliche Verldngerung
(,late renewal”) beim EUIPO verléngert werden kénnen. Eine solche UK-
Ersatzmarke erhdalt beim UKIPO zundchst den Status ,erloschen”. Wird die
Unionsmarke beim EUIPO dann doch noch verspd&tetet verléngert, wird
die UK-Ersatzmarke vom UKIPO ohne ein weiteres Verfahren und gebih-
renfrei auf den Status ,registered” gestellt.
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Und wie wirkt sich die friihere
rechtserhaltende Benutzung in UK
auf die Unionsmarke aus?

Fur die rechterhaltende Benutzung der UK-Ersatzmarke gelten alle Benut-
zungshandlungen der Unionsmarke als Benutzungshandlungen der UK-Er-
satzmarke, wenn sie bis zum 31.12.2020 innerhalb der EU erfolgten. Ab dem
01.01.2021 kommmt es fur die rechtserhaltende Benutzung der UK-Ersatz-
marke auf die Benutzung im Vereinigten Kénigreich an. Das bedeutet, dass
eine UK-Ersatzmarke nicht dem Verfall wegen mangelnder rechtserhalten-
der Benutzung unterliegt, wenn die entsprechende Unionsmarke inner-
halb der 5-jahigen Benutzungsschonfrist vor dem 31.12.2020 zwar nicht im
Vereinigten Kénigreich rechterhaltend benutzt wurde, aber in der Ubrigen
EU. Beispiele: Erfolgte die letzte Benutzungshandlung der Unionsmarke im
Juli 2020 in Frankreich, kann die UK-Ersatzmarke bis Juli 2025 nicht wegen
Verfalls angegriffen werden, auch wenn im Vereinigten Kénigreich nie eine
Benutzungshandlung erfolgte. Erfolgte die letzte Benutzungshandlung der
Unionsmarke innerhall der EU bereits 2014, kann die UK-Ersatzmarke sofort
ab dem 01.01.2021 wegen Verfalls angegriffen werden.

Weniger klar ist es in der umgekehrten Konstellation: Was passiert, wenn
die Unionsmarke bis zum 31.12.2020 innerhalb der 5-jahrigen Benutzungs-
schonfrist ausschlieflich im Vereinigten Kénigreich benutzt wurde? Grund-
satzlich reicht das fur die rechtserhaltende Benutzung der Unionsmarke
flr die verbleibenden 27 Mitgliedstaaten. Allerdings, so das EUIPO, nimmt
die Bedeutung der Benutzung im Vereinigten Kénigreich tber die Zeit ab.
Inhaber von Unionsmarken, deren Benutzungsschonfrist demnd&chst ab-
l&uft, sollten sich daher des Risikos bewusst sein, wenn sie sich ab dem
01.01.2021 auf Benutzungshandlungen im Vereinigten Kénigreich stutzen,
die lediglich am Anfang der 5-jéhrigen Benutzungsschonfrist erfolgten.
Kurz gesagt: Je historischer die UK-Benutzung, desto weniger geeignet
zum Erhalt der Unionsmarke.




Was gilt in Léschungsverfahren,
die am 31.12.2020 beim EUIPO gegen
Unionsmarken anhéngig sind?

Wird eine Unionsmarke in einem L&schungsverfahren beim EUIPO oder
bei einem Unionsmarkengericht nach dem 31.12.2020 fur nichtig oder
verfallen erklart, wird die entsprechende UK-Ersatzmarke auch fur nichtig
oder verfallen erklart. Das gilt, wenn das Loéschungsverfahren am letz-
ten Tag der Ubergangsfrist — 31.12.2020 — anhangig war. Der Léschungs-
antragsteller braucht in diesem Fall keinen separaten Léschungsantrag
gegen des entsprechende UK-Ersatzrecht zu stellen. Die UK-Ersatzmarke
wird allerdings nur geléscht, wenn die Loschungsgriinde auch im Ver-
einigten Kénigreich zum Tragen kommen. Was das genau bedeutet, wird
die Amtspraxis und die Rechtsprechung zeigen mussen. Klar ist: Die UK-
Ersatzmarke wird nicht geléscht, wenn die Nichtigkeit der Unionsmarke
wegen einer dlteren nationalen Marke erklért wird.

Was gilt in Loschungsverfahren,
die am 31.12.2020 beim UKIPO gestutzt
auf eine Unionsmarke anhéngig sind?

Das UKIPO entscheidet in auf Unionsmarken gestltzten L&schungsver-
fahren gegen nationale UK-Marken nach MaRgabe des bis zum 31.12.2020
in UK fUr Unionsmarken anwendbaren Rechts. Voraussetzung ist, dass das
Verfahren am 31.12.2020 beim UKIPO anhd&ngig war.

Was gilt fiir Gerichtsentscheidungen
zu Unionsmarken und anhdngigen
Verletzungsverfahren?

Welche Auswirkungen das Ende der Ubergangsfrist am 31.12.2020 auf
Gerichtsentscheidungen zu Unionsmarken, laufende Verletzungsverfahren
und die Rechtedurchsetzung haben wird, ist in groRen Teilen unklar und
bislang vielfach ungeregelt.

Einiges ist klar:

m In Verletzungsverfahren, die eine Unionsmarke betreffen und die am
31.12.2020 vor Gerichten im Vereinigten Kénigreich anhéngig sind, wird
auch nach dem 31.12.2020 EU-Recht und das auf Unionsmarkenan-
wendbare nationale Recht angewendet. Diese Verfahren werden so
geflhrt und entschieden, als ob das Vereinigte Kénigreich noch Uni-
onsmitglied wdre. Es ist noch unklar, ob das sogar bedeutet, dass in
solchen Verfahren UK-Gerichte als Unionsmarkengerichte auch nach
dem Ende der Ubergangsphase noch EU-weite Unterlassungsanord-
nungen erlassen und sogar Uber Widerklagen zur Gultigkeit von Uni-
onsmarken entscheiden kénnen. In jedem Fall bleiben den Parteien in
am 31.12.2020 schwebenden Verfahren die Vorteile des EU-Rechts bei
Zustellungen, Urteilsanerkennung und Vollstreckung erhalten.

m  Gerichtsentscheidungen und Titel, die auf der Basis einer Unionsmarke
unionsweit gelten, behalten Ihre Geltung mit Ricksicht auf die entspre-
chende UK-Ersatzmarke, sofern sie am 31.12.2020 in Kraft standen.

m  FUr grenzlberschreitende Rechtsstreitigkeiten, die ab dem 01.01.2021
anhdngig werden, gelten die bisherigen EU-Regelungen Uber die ge-
richtlichen Zusté&ndigkeiten, Zustellungen in Amts- oder Gerichtsver-
fahren oder Anerkennung und Vollstreckung nicht mehr. Das Vereinigte
Konigreich und die verbleibenden Unionsmitgliedsstaaten stehen sich



in all diesen Fragen wie beliebige Drittstaaten gegenuber. Beispiels-
weise wird die Zustellung einer vor einem deutschen Gericht gegen
eine im Vereinigten Kénigreich ansdssige Partei erheblich aufwendiger
werden und ladnger dauern.

Was gilt bei eingetragenen
und angemeldeten
Gemeinschaftsgeschmacksmustern?

Fur eingetragene und angemeldete Gemeinschaftsgeschmacksmuster
gelten dieselben Grundsdtze wie fur Unionsmarken.

Das heifl’t vor allem:

Am letzten Tag der Ubergangsfrist — am 31.12.2020 — beim EUIPO
eingetragene und verdffentlichte Gemeinschaftsgeschmacksmuster
werden automatisch als UK-Ersatzdesigns gespiegelt, kostenfrei und
ohne erneute Prufung der Eintragungsvoraussetzungen. Auch nicht in
UK ansassige Vertreter sind beim UKIPO in Bezug auf UK-Ersatzdesigns
postulationsfahig.

Fur am 31.12.2020 schwebende Gemeinschaftsgeschmacksmuster-
anmeldungen kann der Anmelder innerhalb von 9 Monaten alb dem
01.01.2021 - bis zum 30.092021 - beim UKIPO gebihrenpflichtig die
Eintragung eines (gewoshnlichen) UK-Designs mit dem Anmelde- oder
Prioritatstag des jeweiligen Gemeinschaftsgeschmacksmusters be-
antragen.

Registernummern der UK-Ersatzdesigns: Die Registernummern der UK~
Ersatzdesigns bestehen aus der vollstéindigen Registernummer des
eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters (ohne Trennstrich)

mit der vorangestellten Ziffer 9. Beispiel: Wenn die Gemeinschaftsge-
schmackmuster-Nr. 004048098-0004 lautet, wird das entsprechende
UK-Ersatzdesign als Nr. 20040480980004 eingetragen.

Das UKIPO unterrichtet den Inhaber oder seinen Vertreter Uber den
Ablauf der Schutzfrist von UK-Ersatzdesigns, deren Schutzdauer in-
nerhalb von 6 Monaten nach dem 01.01.2021 endet; diese UK-Ersatz-
designs kdnnen beim UKIPO dann innerhalb von 6 Monaten ab dem
Datum der Unterrichtung gegen die gewodhnliche Verldngerungsge-
buhr verlédngert werden.

Das UKIPO tragt UK-Ersatzdesigns automatisch mit dem Status ,erlo-
schen” fur eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmusters ein, deren
Schutzdauer innerhalb von 6 Monaten vor dem 31.12.2020 endete; be-
antragt der Inhaber nach dem 31.12.2020 beim EUIPO nachtraglich die
Verldngerung des eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters
beim EUIPO, &ndert das UKIPO den Status kostenfrei auf ,registered”.




Welche Besonderheiten gelten bei
eigetragenen Gemeinschafts-
geschmacksmustern, deren
Bekanntmachung aufgeschoben war?

Bei eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern, deren Bekannt-
machung (Veroffentlichung) am 13.12.2020 aufgeschoben war, verfahrt das
UKIPO wie bei angemeldeten, aber noch nicht eingetragenen Gemein-
schaftsgeschmacksmustern: Der Inhaber kann innerhalb von 9 Monaten
ab dem 01.01.2021 ein entsprechendes UK-Design prioritdtswahrend und
gebuhrenpflichtig nachmelden. Er kann die Aufschiebung der Bekannt-
machung beantragen. Die Aufschiebungsfrist fur das UK-Design betragt
maximal 12 Monate ab dessen Anmeldung. Falls die Aufschiebung des
entsprechenden eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmusters aber
frher endet, endet auch die Aufschiebungsfrist des UK-Designs friher.

Was gilt fiir nicht-eingetragene
Gemeinschaftsgeschmacksmuster?

Nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster, deren Schutz-
dauer am 31.12.2020 noch nicht abgelaufen ist, schutzt das UK-Recht ab
dem 01.01.2020 fur die verbleibende Schutzdauer automatisch als fort-
geltende nicht-eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster. Dieser
Schutz nach UK-Recht entspricht inhaltlich (allerdings nicht territorial) im
Wesentlichen dem Schutz des nicht-eingetragenen Gemeinschaftsge-
schmacksmusters.

Was gilt fiir EU-Schutzanteile
von IR-Marken?

Das UKIPO wird ab dem 01.01.2021 die EU-Schutzanteile von IR-Marken im
Grundsatz genauso behandeln wie Unionsmarken (s.0.). Einige Besonder-
heiten sind aber aufgrund der Eigenheiten des IR-Eintragungsverfahrens
zu beachten:

EU-Schutzanteil war am 31.12.2020 gewdhrt:

Fur jeden EU-Schutzanteil einer IR-Marke, fur den bis zum 31.12.2020
Schutz gewdhrt wurde, tragt das UKIPO automatisch und kostenlos eine
UK-Ersatzmarke ein. Diese UK-Ersatzmarken werden ,comparable trade
marks (IR)" genannt. Sie werden mit dem Anmelde- und Eintragungsdatum
der IR-Marke eingetragen, die auch fur die weitere Verldngerung der UK-
Ersatzmarke maRgeblich sind.

Nachtrdagliche EU-Schutzerstreckung:

Auch fur bis zum 31.12.2020 erfolgte nachtragliche Schutzerstreckungen
auf die EU tragt das UKIPO UK-Ersatzmarken ein. Das Priorit@itsdatum
einer solchen UK-Ersatzmarke entspricht dem Datum der Eintragung der
nachtréglichen Schutzerstreckung in das internationale Register.

Mehrfache EU-Schutzerstreckungen:

Wenn auf der Grundlage einer IR-Marke mehrere EU-Schutzanteile be-
stehen (z.B. bei der Anmeldung und nachtréglich erneut), werden jeweils
separate UK-Ersatzmarken eingetragen.

Schwebende EU-Schutzerstreckung:

Wenn die EU Schutzerstreckung beantragt, aber nicht bis zum 31.12.2020
gewdhrt wurde, tragt das UKIPO nur auf Antrag des Anmelders eine UK-
Marke ein. Erfolgt der Antrag innerhalb von 9 Monate ab dem 01.01.2021,
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kann fur diese UK-Marke das Datum der friheren IR-Markenanmeldung
beansprucht werden. Fur diese UK-Marken fallen die gewohnlichen UK-
Gebuhren an.

Registernummern fiir EU-Schutzanteile von IR-Marken:

Die Registernummern der UK-Ersatzmarken, die aufgrund von EU-Schutz-
anteilen von IR-Marken eingetragen werden, bestehen aus den letzten
acht Ziffern der Registernummer des EU-Schutzanteils und der vorange-
stellten Kombination ,UKOO08".

Schutzdauer und Verldngerung:

UK-Ersatzmarken, deren Schutzdauer innerhallb von 6 Monaten nach dem
01.01.2021 endet, kdnnen auf Antrag innerhallb von 6 Monaten ab dem Da-
tum der Benachrichtigung des Inhabers durch das UKIPO kostenpflichtig
verlangert werden. Werden IR-Marken, deren Schutzdauer 6 Monate vor
dem 01.01.2021 endete, bei der WIPO nachtraglich verléngert, wird eine
entsprechende UK-Ersatzmarke ebenfalls aufrechterhalten.

Was gibt es zu tun? Was ist zu beachten?

Portfolio-Management

Aktualisieren Sie Ihre Datenbanken — zu zahlreichen bestehenden Uni-
onsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern sind automatisch
UK-Ersatzrechte hinzugekommen. Erfassen Sie diese Schutzrechte in
Ihrer Datenbank.

Kollisionsliberwachung

Passen Sie |hre Kollisionstiberwachung an, so dass auch lhre neuen UK-
Ersatzmarken Uberwacht werden.

Standardschreiben

Passen Sie |hre Standardschreiben — z.B. Berechtigungsanfragen, Ab-
mahnungen — an, indem Sie Ihre neuen UK-Ersatzmarken oder UK Ersatz-
designs ergdnzen.

Markenclearing UK

Wichtig: Beziehen Sie dltere und sogar seit Mitte 2020 nicht verléngerte
Unionsmarken als potentielle Hindernisse ein. Denn UK-Ersatzmarken und
UK-Marken mit besserer Prioritéit kdnnen noch einige Zeit zum Problem
werden, v.a. durch nachtrégliche Verldngerungen der entsprechenden
Unionsmarken oder Anmeldung von UK-Marken mit der Prioritdt der ent-
sprechenden Unionsmarkenanmeldungen bis 30.092021.

Anmeldestrategie
Passen Sie Ihre Anmeldestrategie an. Fur Schutz in UK mussen Sie kinftig
Unionsmarken und UK-Marken parallel anmelden.



Budget

Passen Sie |hre Budgets an. Fur denselben territorialen Schutz bendtigen
Sie kinftig zusdtzliche Anmeldungen, zusatzliche Verldngerungen und
zusdtzliche Recherchen.

Wichtige Fristen

30.092021 - Ende der Frist zur Anmeldung von UK-Ersatzrechten unter Er-
halt der Prioritéit von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmus-
ters, die am 31.21.2020 angemeldet waren (aber noch nicht eingetragen).

31.12.2023 - falls Sie keinen Sitz in UK haben: Bestellen Sie bis spdtestens
zum 31.12.2023 einen UK-Vertreter fur lhre UK-Ersatzmarken und UK-Ersatz-
designs.

Unterlassungs- und Abgrenzungsvereinbarungen

Prifen Sie, ob bestehende Unterlassungs- oder Abgrenzungsvereinbarung,
die ,fur das Gebiet der EU" geschlossen wurden, auch nach dem Brexit im
Vereinigten Kénigreich Wirkung entfalten (sollen). Hier kénnen sich schwie-
rige Auslegungsfragen stellen. Es kann sinnvoll sein, ergénzende oder klar-
stellende Vereinbarungen zu treffen.

Lizenzvereinbarungen

Sind Sie Lizenzgeber oder Lizenznehmer von EU-weiten Rechten? Prifen
Sie, wie sich der Brexit auf die lizensierten Rechte und das Lizenzgebiet
auswirkt. Hier drohen Haftungsfallen. Beispiel: Der Lizenzgeber haftet fur
den Bestand der lizenzierten Unionsmarke, deren Schutz im Vereinigten
K&énigreich mit dem Brexit entfallt. Auch hier kann es sinnvoll sein, ergén-
zende oder klarstellende Vereinbarungen zu treffen.
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