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Il Metodo della Griglia

* || metodo e stato sviluppato dall’"UIBM in collaborazione con |la Dott.ssa Sara Giordani

* || gruppo di lavoro ha coinvolto esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE),
dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), della Conferenza dei Rettori delle Universita
Italiane (CRUI) e di Confindustria (*) che hanno sottoscritto il “Protocollo di Intesa sulla
Valutazione economico finanziaria dei brevetti” il 21 ottobre 2008 a Roma

 L'UIBM ha promosso un’iniziativa di cosi ampia portata allo scopo sia di dare uno strumento
di valutazione tecnico-economica dei brevetti ai principali attori del contesto economico
italiano sia di sensibilizzarli sul ruolo della proprieta intellettuale nella crescita economica

delle aziende.

* || metodo consiste in lista di 86 indicatori che sono raggruppati in moduli e criteri cosi da
formare una «griglia» di valutazione. | punteggi ed i pesi assegnati a ciascun indicatore
vengono calcolati per gruppo e generano dei grafici di valutazione

(*) 'elenco completo & consultabile nel documento “La valutazione economico-finanziaria dei brevetti”,
UIBM, Roma, 2008, https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036035/griglia.pdf

3| Studio di un caso brevettuale con il metodo della Griglia di Valutazione dei brevetti del’UIBM — Accademia UIBM 2 Ottobre 2023 Davide Colla


https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036035/griglia.pdf

Raggruppamenti degli 86 indicatori

1 p'- 4 o

Aspetti Accesso

Brevetto Esterni al Mercato

Probabilita di Successo

Rilevanza




Il caso ABI «Three Tilting Wheels»

10 casi divisi
in S gruppi =
S5 analisi con
la griglia

4 casi con
numerose
«forward

citations»

T 1W spin-off del Politecnico di Torino

Fonte: “Caso ABI”, UIBM, Roma, 2008, https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036035/caso_abi.pdf
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Come si compila la griglia

Descrizione

dellindicatore

Punteggio

Punt.

Punt.

Peso Valore

(0) 1-5 719 269 | (0)13 | (puntx pese) Note
Robustezza/ Capacita del brevetto
1 Stato del brevetto: g
- Fase nel ciclo di vita della 5
domanda 5 2 10
- Fase nel ciclo di vita del A
brevetto
Il giudizio complessivo che si ricava
. dall'opinione preliminare e dalla

Esame di merito complesshvo 5 5 5 2 10 corrispondenza tra Fesaminatore e il
richiedente & positivo per entrambi i titoli
di PI.

3 Per I'aspetto relativo alla novita il

rapporto di ricerca & l'opinione

In che misura il brevetto preliminare indicano una condizione

softintende ed & stato chiesto per 5 4 5 3 15 positiva per il deposito ‘719, mentre le

una tecnologia superiore/ unicita = anteriorita citate contro il deposito

dellinvenzione? originale del brevetto ‘269, sono
ampiamente superate con la revisione &
la concessione.

4  Inquale misura l'invenzione & Considerazioni del tutto analoghe alle
miglioratival superiore rispetto 4 4 & 3 12 precedenti valgono per 'aspetto relativo
alle tecnologie assimilabili? all'altezza inventiva.

5§ La descrizione comprende
esempi esaustivi e chiari 5 b ] 2 1a

6 Portata delle rivendicazioni . o
- Ampiezza dellambito di La portata delle n\:endlcazmm (anche

. breadth of claims") ancorché
protezione conferito dalle ridi i il ol 3 nel
rivendicazioni indipendenti 3 3 2 2 6 mensionata per Il cluster 3 nel suo

= complesso rimane sufficientemente
- Copertura Prior Art . ampia considerato anche il settore in cui
(anticipazioni stato dell'arte e la soluzione inventiva si colloca.
della tecnica)

Valore = punteggio * peso
del caso piu rappresentativo

Descrizione

sulla
valutazione
espressa

I primi 6 indicatori del gruppo 1 del caso ABI

Fonte: “Caso ABI”, UIBM, Roma, 2008, https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036035/caso_abi.pdf
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Come i criteri raggruppano gli indicatori

Modulio 1

«aspetti relativi al
brevetto»

Modulo Raggruppamento | Indicatore Indice Punteggio Ees; Xallt;e
1 R - 3 12 -|
- Indice
] 2 P 3 15
‘o I . "
SR «aspetti relativi ai B 5
8 4 P 1 i I | 3 15
Q criteri di Rilevanza
B 5 R S T " 2 8
X o Probabilita di
] 6 R 3 15
k7]
3 WIERE Successox : ;
(@)
o 8 P 3 9
9 P Premio di Controllo 4 2 g
Par] 10 R Esempi di applicazioni industriali 4 2 8
i)
g 11 P Rischio di essere opposto 3 1 3
g
12 R Allineamento tra il business plan e I'invenzione 4 1 4
[an]
' ] b ]
i _"'j 13 P Facilita di riprodurre I'invenzione dal brevetto 2 1 2
L
‘.Lli:l 14 R Possibilita di aggiramento dell’invenzione 3 2 6
; 15 P Identificabilita dell’invenzione 1 2 2
)
"E; 16 R Forward Citations 1 2 2
o
E 17 R Copertura geografica 5 3 15
18 P Efficacia dell’enforcemente 3 2 6
19 R Beneficio economico atteso 5 2 10
20 R Aspettativa di soprawivenza 5 3 15
21 o] Estensioni all’estero 4 3 12
Opzioni
22 (0] Applicazioni divisionali 3 1 3
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9 indicatori
«aspetti relativi ai

criteri di Robustezza
o Capacita»

11 indicatori
«aspetti relativi ai

criteri di Impatto o
Effetto»

Fonte: “Caso ABI”, UIBM, Roma, 2008, https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036035/caso_abi.pdf
Tabella elaborata dall’autore per rappresentare I'assegnazione dei criteri
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Esempio di uno degli 86 indicatori

Punteggio Punteggio

Caso EP1798092 @ Caso EP1798093

Influenza sulla

Robustezza
Punteggio Punt. Punt, Peso Valore Note
(0) 1-5 ‘092 093 (0)1-3 (punt x peso)

Robustezza/ Capacita del breveito _ R
La portata delle rivendicazioni (anche

6
“breadth of claims”) ancorché
Portata delle rivendicazioni g?ﬁ?:;iﬁﬁ;ﬁ:’;ﬂﬂb’nf:zm Concasso
- An;nm_ezza dﬂlllrar_rtwbl;ﬂ ltltll sufficientemente ampia considerato
proiezione confenio dalie anche il settore in cui la soluzione
rivendicazioni indipendenti R 4 2 4 2 8 inventiva si colloca

- Copertura Prior Art
(anticipazioni stato dell'arte e
della tecnica)

L'ampiezza delle rivendicazioni per la
' p ‘092 & ancora in
| momento i claims

Valore finale per

Influenza sulla indicatore nr. 6 MG

Rilevanza

5 liv. punteggio * 3 pesi * 86 = 1290 per caso

Fonte: “Caso ABI”, UIBM, Roma, 2008, https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036035/caso_abi.pdf
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Grafici per il gruppo 1 di due casi

Capacita - Impatto Successo - Rilevanza
500 5,00
- [ |
®
ﬁ ! & Brevetio o ¢ & Brewetto
8 3,00  Tecrolog S 3.00 m Tecnolog
£ A InVExt > Int/Ext
® Accesso 4 ACCESSO
1,00
1,00 300 5.00 1,00
1,00 3,00 5,00

Capacita .
Probabilita
di successo

la valutazione e di tipo qualitativo

Fonte: “Caso ABI”, UIBM, Roma, 2008, https://uibm.mise.gov.it/attachments/article/2036035/caso_abi.pdf
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Commenti al Metodo della Griglia

* || numero di 86 indicatori e piuttosto elevato. Risultano 1290 combinazioni per ogni singolo
caso brevettuale. L'analisi richiede un lavoro di compilazione significativo

* La complessita aumenta con il numero di casi che insistono sul medesimo progetto anche a
causa delle diverse sfumature degli indicatori relativi ai diversi moduli

» Superatii precedenti punti, il metodo della griglia risulta molto utile per I'apprendimento e
la sensibilizzazione al tema della proprieta intellettuale

* Gli elementi di valutazione legati al business plan sono prevalenti. Quindi, e essenziale che il
business plan sia ben allineato con le invenzioni oggetto di tutela brevettuale

* | pesirisultano avere un contributo uniforme per gli indicatori. Conseguentemente, la
griglia ha una tendenza ad uniformare i risultati di calcolo

* 'applicazione della griglia ad un caso di studio in modo approfondito richiede competenze
professionali e multidisciplinari
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Il Caso di Studio
Una famiglia di casi brevettuali
dell’industria del fotovoltaico
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La famiglia internazionale W0/2010/094344

WO/2010/094344 EP Tutti i membri
“Method and UsS della famiglia
apparatus for screen JP condividono la
printing a multiple KR "!ecl?SI_m‘a data
layer pattern” di priorita

La domanda di brevetto CN

descrive un metodo ed TW

Procedura PCT
una macchina per la WO del 25/5/2009

stampa di paste
conduttive per la

Domanda all’UIBM
produzione di celle solari 1T del 24/2/2009

Applicazione in retrospettiva al Settembre 2011

Davide Colla



«busbar» e «finger» di una cella solare

'
Y

busbar e finger depositati con una o due stampe
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Tecnica di doppia stampa applicata alla cella solare

Collettore Realizzazione Realizzazione
Frontale di una in Singola Stampa in Doppia Stampa

Cella Solare

SP 0005 A D112x20k 30um

A D95 x20k  30um

Fonti:

« Understanding the impact of double screen-printing on silicon solar cells by 2-D numerical simulations, 2011, DOI 10.1109/PVSC.2011.6186388

« Technological and economic assessment of two-steps printing processes in a mc-Si solar cells production environment, 2012, DOI 10.1016/j.egypro.2012.05.004
* Fine Line Double Printing and Advanced Process Control for Cell Manufacturing, 2015, DOI 10.1016/j.egypro.2015.03.295

« Extensive Comparison of Solar Modules Manufactured with Single and Double Printed Cells, 2015, DOI 10.1016/j.egypro.2015.07.074
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Allineamento di stampa per celle solari

B

w_w 1w s o~ e
L /I =e A

| —I ~4 )

| _ S - l 1508 /

i — | 152 /

52| || | \
155 ' 160 FIG. 5 /\
' re.ac ™ e

Elementi per Sistema di Linea di

Pallineamento visione produzione

applicazione per doppia stampa

Fonte: W02010094344 (A1) “Method and apparatus for screen printing a multiple layer pattern»
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041258419/publication/W02010094344A1?2q=W0O2
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https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041258419/publication/WO2010094344A1?q=WO2010094344
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041258419/publication/WO2010094344A1?q=WO2010094344

Metodo di applicazione della griglia

Studio della Studio del Valutazione
Tecnologia Brevetto Indicatori

» Applicazione della Arte nota del rapporto  Compilazione di tutti
doppia stampa alla di ricerca gli 86 indicatori per la
produzione di celle Opinione preliminare famiglia intera

solari dell’ISA * Valutazione qualitativa
Analisi del mercato del Atti delle procedure di dei grafici riassuntivi
fotovoltaico esame
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Risultati dell’applicazione della griglia

Capacita / Impatto Successo / Rilevanza
5,0 5,0
4,0 L e 4,0 * o
¢ Brevetto

o © W Tecnologia
B 30 c 30
Q g Int/Ext
£ Q
- o ® Accesso

2,0 2,0

1,0 1,0

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Capacita Probabilita di Successo

| grafici appaiono correlati
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Commenti ai risultati ottenuti

* 'applicazione del metodo della griglia e stata di grande aiuto per comprendere le
potenzialita della domanda di brevetto a partire da documenti disponibili al pubblico.

* Lo studio del rapporto di ricerca, dell’opinione preliminare e dei documenti di esame dello
European Patent Office e stato fondamentale per valutare la forza della famiglia
brevettuale

* La compilazione della valutazione richiede competenze multidisciplinari da parte di esperti
non sempre facilmente reperibili all'interno di un’azienda

* || lavoro di compilazione degli 86 indicatori rimane significativo. Sussiste una certa
complessita dovuta alle sfumature tra indicatori di diversi criteri. Le difficolta sono state in
parte mitigate effettuando 'analisi sulla famiglia invece che su ogni singolo membro.

* | pesi tendono ad uniformare i contributi degli indicatori in conseguenza della loro
variazione limitata in rapporto alla numerosita del gruppo di indicatori e della modalita di
calcolo.
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Proposte
Valutazioni per Putilizzo della
griglia nel contesto odierno




Piano di studio

L i

Spunti di Modello

Riflessione Grande Azienda

e Aggiornamento e 3 Moduli

* Specificita * 43 indicatori

* Gerarchizzazione * Incremento Scala
* Quantificazione  Grafici unificati
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P 4

Modello
Start-Up

e 3 Moduli

* 14 indicatori

* Pesi pre-assegnati
* Albero Probabilita




Spunti di Riflessione dall’applicazione della griglia

* Gli elementi di valutazione legati agli aspetti interni/esterni ed al mercato possono essere
sostituiti dal business plan per la commercializzazione dell’invenzione

* l'identificazione della singola invenzione ed il titolo brevettuale che le compete permette di
massimizzarne la valutazione in termini di bene intangibile

* | moduli della griglia possono ridursi a due: (1) brevetto e (2) tecnologia. Gli indicatori si
distinguono maggiormente rendendo piu facile una loro gerarchizzazione

* La gerarchizzazione e/o I'aggregazione degli indicatori permette una riduzione del loro
numero semplificando la compilazione della griglia

* 'incremento del campo di variazione dei pesi e |la loro definizione puo contribuire ad
ottimizzare la griglia per modelli di business diversi, quali la grande azienda e la start-up

e La divisione piu nitida tra brevetto, tecnologia e business plan puo permettere il
coinvolgimento di competenze professionali in modo indipendente
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Modello di griglia per Grande Azienda

2+1 43
Moduli Indicatori

1. Brevetto Indicatori ridotti da
2. Tecnologia 86 a 43:

3. Business Plan 22 distinti ed unici
Stima VAN € in per modulo
Best / Worst case Brevetto,

del business plan 21 per modulo
Tecnologia
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Incremento
Fondo Scala

Fondo scala di
valutazione
aumentato a 10
Livelli invariati di 5
per i punteggi e di
3 per i pesi

Grafici
unificati

Criteri aggregati ed
unificati per
ottenere un unico
grafico di
«probabilita di
impatto sul valore
commerciale»




Esempio di griglia per Grande Azienda

Modulo 1 - Brevetto / Rielaborazione a 43 indicatori
Numero | Descrizione Punti | Peso | Valore N
ote
Indicatore | Indicatore 1-10 | I-10 | 1-100
Nel Settembre del 2011 € terminato il periodo di validita del PCT. Le
1 Stato del Brevetto 3 10 30 |nazionalizzazioni sono state indicate nel 2010 e le procedure nazionali
avviate.
) Esame di merito . 0 20 L'opinione preliminare dell'ISA dell'EPO esprime delle eccezioni alla
complessivo novita ed al salto inventivo.
o Il report di ricerca di anteriorita elenca sei documenti, uno dei quali
Novita rispetto allo _ -
3 4 10 40 |contrassegnato con "X". Le rivendicazioni 1-4, 8-9 e 14 sono
stato dell’arte _
considerate nell'arte nota.
L'opinione preliminare rileva la mancanza di salto inventivo per tutte
4 Altezza inventiva 2 10 20 _ o
le rivendicazioni.

applicazione al caso brevettuale fotovoltaico

23| Studio di un caso brevettuale con il metodo della Griglia di Valutazione dei brevetti del’'UIBM — Accademia UIBM 2 Ottobre 2023

Davide Colla



Impatto sul Valore Commerciale

10 ¢ Brevetto M Tecnologia

¢ -

Valore Commerciale
= ) (V8] ey (Wal (w)] ~J [0.0] W

Probabilita di Successo

effetto sulla commercializzazione del prodotto
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Stima VAN fittizio per Grande Azienda

L0 Econ'omico LAt et ol Piano di Commercializzazione di 10 Anni TV
Grande Azienda Controllo
Anno # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valore
Terminale
Domanda del Mercato [#] [Parametro: CAGR] 20% 100 120 144 173 207 249 299 358
- oE -
Quota di Mercato [%] [incremento y-to-y] 2% 30% 32% 34% 36% 38% 40% 42% 44% Stl ma dell'incremento di
Uit Vendte [#] S P L quota di mercato grazie
Flusso di Cassa per Unita [incremento y-to-y] 0% $ 1,00({$ 100|$% 100($ 2100|$% 1,00($ 100|$ 1,00($ 1,00 al dlrltto dl eSCI usiva
Flusso di Cassa Totale per Anno [$] $ 300|% 3B84($ 490|$ 622(% 788|% 995|9% 1254 |$ 157,7($ 197,8|$ 2477
Flussi di Cassa Scontati [Tasso di Sconto] 12,0% $ 268|% 306|% 348($ 395|$ 447|% 504|% 567|% 637|$ 713|$ 79,7|9% 8134
Valore Attuale Netto all'Anno " 0" $ 1.312 | <- BEST CASE
Quota di Mercato [%] [incremento y-to-y] 2% 30% 28% 26% 24% 22%% 20% 18% 16% Riduzione di g uota di
s _ _ w | w5 | a2l e | o | = | o mercato in assenza di
Riduzione di flusso di esclusiva
2% $ o070|% 069|$% 067|% 066(% 065|3% 063|$% 062|$ 0,61
cassa a causa della
H 11 $ 210|$% 230($ 252|3% 273|% 295(% 315(|% 333|$ 348|% 358|% 361
pressione competitiva
12,0% $ 188 |$% 184 ($ 179|% 174|$ 167($ 160|$ 151|$ 141|3% 129|$ 116($ 1187
Valore Attuale Netto all'Anno " 0" $ 277 | <- WORST/LOW CASE
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Impatto del Brevetto sul Valore

0 <> BEST CASE
$1,312
valore ° massima tutela
commerciale °© brevettuale
7 ¢

6
5
4
3
2

LOW CASE
$ 277

=
2
N
w
i
ul
(o)
~J
0o
Vo)
(Y
o

nessuna tutela
brevettuale probabilita di successo
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Modello di griglia per Start-up

2+1 14
Moduli Indicatori

1. Brevetto Indicatori ridotti da
2. Tecnologia 43 a 14 per
3. Business Plan aggregazione:

(come per Grande 9 per modulo
Azienda) Brevetto,

5 per modulo
Tecnologia
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Pesi
Assegnati

| pesi sono pre-
assegnati e fissi
Risultati di
punteggi e pesi
SONo espressi in
percentuale

Albero di
Probabilita

Prospetto fittizio
che visualizza i
contributi di valore
alla start-up da
parte del titolo
brevettuale




Stima VAN per Start-up fittizia

LFE 100 [ EONOIITED 1210 LTS IR0 Piano di Commercializzazione di 10 Anni TV
Start-up Controllo
Anno # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Valore
Terminale
Domanda del Mercato [#] [Parametro: CAGR] 20% 100 120 144 173 207 249 299 358
Quota di Mercato [%] [incremento y-to-y] 5% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% FOI’te crescita dl q uota dl
Unita Vencite 4] S Y T M mercato grazie al diritto
Flusso di Cassa per Unita [incremento y-to-y] 0% $ 1,00({$ 100|$% 100($ 2100|$% 1,00($ 100|$ 1,00($ 1,00 dl eSCI usiva
Flusso di Cassa Totale per Anno [$] $ 50|1$ 120($ 216|%$ 346(|$ 518($ 746|% 1045($ 1433 |$ 1935|$ 2580
Flussi di Cassa Scontati [Tasso di Sconto] 24,0% $ 40| $ 78|% 113|$ 146 |$ 17,7($ 205|% 232|% 256 (% 279|% 30,0|% 1392
Valore Attuale Netto all'Anno "0" $ 322 | <-BEST CASE
Quota di Mercato [%] [incremento y-to-y] 1% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% Lenta crescita di
Unita Vendute [Unita] 5 7 10 14 19 25 33 43 q UOta dl mercato In
. — assenza di esclusiva
Flusso di Cassa per Unita [incremento y-to-y] 0% $ 050|%$ O050($ O050(% O050|% O050|% O050($% O050($ 0,50
Flusso di Cassa Totale per Anno [$] $ 2519% 369 50(9% 6,99 93|% 124(%$ 164 |% 215(%$ 279|% 361
Flussi di Cassa Scontati [Tasso di Sconto] $ 20| % 23|$% 26 |% 291$% 32 (% 34193 36 (% 38 (9% 40| $ 421% 195
Valore Attuale Netto all'Anno "0" $ 52 | <- WORST/LOW CASE
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Albero di Probabilita per Start-Up

# Risultati Valore

o ] @ 37.2% | % Best Case ] & 4 ‘
1 Modulo 1 Brevetto 51,0% (\0 ' ‘

A\?}' olo
/\")
2 Modulo 2 Tecnologia 73,0% °
ja Best Case del Business Plan $ 322
Licenza ‘ 3 ‘

3b Low Case del Business Plan § 52

(—)LowCase’ 89

i

o {-., 13.2% | © Perdita ‘ 'S

Il brevetto aumenta le

probabilita di successo
della startup fino al 51%
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Conclusioni

\Vg i%

Valore Caso Studio

della Griglia Proficuo

* Ampia prospettiva  Analisi efficace
tecnhico-economica * Ampia copertura

* Sensibilizzazione IP dei temi rilevanti

 Didattica e Universalita
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9
Prospettive
di Utilizzo

* Business Plan

* Griglie ottimizzate

e Gerarchizzazione
degli indicatori
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