RESOLUCION EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTOS SOBRE EL NOMBRE DE DOMINIO
“CAJASALAMANCA.ES”
EXPERTO: DON SERGIO RUIZ SIERRA

Madrid 10 de Junio de 2012

DON SERGIO RUIZ SIERRA, Experto designado por el Consejo Superior de
Camaras de Comercio, Industria y Navegacion de Espafia para la resolucion
del conflicto sobre el nombre de dominio “Cajasalamanca.es” dicta la siguiente

RESOLUCION

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Con fecha 20 de Marzo de 2012, la Mercantil “Caja Espafa de
inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad” con
domicilio en xxxxxx de Ledén (Espafia) y bajo la representacion de Don Jose
Luis Uriaguecea Valero, presento demanda de procedimiento de resolucion
extrajudicial de conflictos relativa al nombre de dominio “cajasalamanca.es”
contra la entidad “Spectre Adv” con domicilio social en la Calle xxxxxx en
Zamora (Espafia) al ser este ultimo el titular del nombre de dominio
“cajasalamanca.es” al tiempo de interposicion de la demanda. La misma se
formulé ante el Consejo Superior de Camaras de Comercio Industria y
Navegacion de Espafia en su condicion de Centro proveedor autorizado por
Red.es para la prestacién de servicios de solucion extrajudicial de conflictos
para nombres de dominio bajo el codigo “.es”, quien designo a Don Sergio Ruiz
Sierra como experto Unico, recibiendo el 30 de Mayo de 2012 la “Declaracion
de Aceptacion y Compromiso de Independencia e Imparcialidad”, de
conformidad con el Articulo 8 del Reglamento del Consejo. ElI Experto Unico
considera que su nombramiento se ajusta a las reglas del Procedimiento

La parte demandante en su escrito solicitd que la parte demandada procediera
a la retirada de dicho nombre de dominio y se transfiriera el mismo a la
demandante.

Posteriormente, se emplazo a la parte demandada para que en el plazo de
veinte dias naturales a partir de la fecha de comienzo del procedimiento
remitiera escrito de contestacion a la demanda.

No obstante lo anterior, el Experto no tiene constancia de que la parte
demandada haya remitido contestaciéon a la demanda. Por lo tanto, la parte
demandada no ha dado respuesta especifica a las declaraciones y alegaciones
formuladas por la parte demandante, ni tampoco ha aportado nuevos hechos ni
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razonamientos en derecho que contradigan lo expuesto por la parte
demandante.

SEGUNDO.-La demandante, en su escrito de demanda entiende que el registro
del dominio “cajasalamanca.es” por parte de Spectre Adv se ha producido de
mala fe y torticeramente ya que:

Siendo su denominacion actual la de “Caja Espafia de Inversiones,
Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad”, es una entidad
de considerable notoriedad y antigiedad en el territorio espafiol y
particularmente en el sector financiero. Nacio en el afio 1.881 y su
denominacion actual deriva de varias fusiones producidas a lo largo del
tiempo.

Alega poseer derechos previos sobre el nombre de dominio
“cajasalamanca.es” al ser titular de numerosas marcas compuestas por
la denominacién “Caja Salamanca”, estando todas ellas registradas ante
la Oficina Espafola de Patentes y Marcas, poniendo de manifiesto en el
escrito de demanda las siguientes:

0 “CAJA SALAMANCA” (denominativa) en la Clase 16.

o CAJA SALAMANCA” (denominativa) en la Clase 35

o CAJA SALAMANCA (denominativa) en la Clase 36

o CAJA SALAMANCA (denominativa) en la Clase 41

0 CAJA SALAMANCA Y SORIA (denominativa) en la Clase 38

Como prueba de lo anterior, la demandante aporta impresos de los
resultados de consultas generados mediante la pagina web de la Oficina
Espafola de Patentes y Marcas.

Alega haber mantenido siempre una politica de continua e intensa
inversion en sus activos de propiedad industrial, siendo todos los
registros de sus marcas de fecha anterior al del nombre de dominio
“cajasalamanca.es”.

Una vez expuestos sus derechos previos, la parte demandante pasa a
exponer las razones por las que, a su entender el demandado habria
registrado el dominio de mala fe. De modo sucinto dichas razones son
las siguientes:

o Carencia de derecho registral alguno por parte del demandado
sobre dicho nombre de dominio.
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o Falta de consentimiento sobre la utilizacion del mismo por parte
de la demandante.

o0 Registro de dicho dominio, con el conocimiento de que produciria
confusion y asociacion en la mente de los destinatarios por saber
0 presuponer la existencia de una entidad financiera con dicha
denominacion.

o Se concluye que el demandado al proceder al registro del
dominio, intenté con animo de lucro atraer a usuarios de internet a
su pagina web creando la posibilidad de que hubiera confusién o
asociacion con los productos y servicios de la demandante.

o Como prueba de lo anterior se pone de manifiesto que la parte
demandada incluye dentro de la pagina web “cajasalamanca.es”
contenidos propios del sector financiero. En este sentido se pone
como ejemplo la inclusion de anuncios publicitarios de la
competencia “Caja Rural de Castilla 'y Ledn”.

TERCERO.- El demandante alega haber dirigido y entregado burofax al
demandado con fecha 25 de Septiembre de 2009 informandolo del registro
previo por parte de la demandante de distintas marcas nacionales con la
denominacion “CAJA SALAMANCA”, que podrian dar lugar a error con el
nombre de dominio registrado e instando al demandado para que en el plazo
de diez dias cancelase o cediese el citado dominio. Alega no haber recibido
contestacion alguna al mismo y haber remitido con posterioridad otro escrito
anunciando la presentacion de una denuncia ante la Guardia Civil, sin tener
noticia alguna de la parte demandada.

CUARTO.- En la presente resolucion extrajudicial del conflicto se han

respetado las garantias procesales de las partes, habiendo declarado el
experto su imparcialidad e independencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El Reglamento del Consejo establece en su Articulo 16 que “el Experto
resolvera el conflicto en una sola Resolucion, que debera ser congruente con lo
sometido por las partes, no pudiendo decidir sobre cuestiones ajenas a la
misma y, respetando, en todo caso, las disposiciones aplicables al Plan
Nacional de dominios bajo el “.es”.

El Experto, con anterioridad a resolver el conflicto, considera conveniente
exponer el marco juridico de los nombres de dominio y las colisiones existentes
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con las marcas registradas. Posteriormente pasara a analizar si en el presente
caso se dan los requisitos exigidos por la normativa aplicable para que
prospere la demanda presentada.

PRIMERO.- LOS NOMBRES DE DOMINIO

Los nombres de dominio no son sino la traduccion mediante expresiones
alfabéticas, numéricas o alfanuméricas (esto es, mediante palabras, cifras o
mezcla de unas y otras) de las denominadas "direcciones IP". Estas ultimas, a
su vez, son uno de los elementos claves de internet y consisten en conjuntos
de numeros, separados por puntos, que individualizan e identifican los
servidores y otros equipos conectados entre si.

El sistema de direcciones numéricas IP podria por si mismo permitir el uso de
internet pero es mas facil para el usuario, y mas intuitivo, sustituirlo por el
sistema de nombres de dominio. Estos, en cuanto son expresiones faciimente
identificables, permiten su menciéon y memorizacion de modo que los usuarios
pueden recordarlos y teclearlos en sus programas de navegacion por internet,
accediendo con ello a las direcciones IP. Es mas sencillo para un usuario
dirigirse a la direccién expresada por los nombres de dominio que no a las
correlativas direcciones IP numéricas.

El desarrollo ordenado del sistema de nombres de dominio, precisamente por
afectar a una red global de alcance mundial como internet en la que no hay una
autoridad gubernativa Unica, fue asumido por una entidad que ha sido de facto
reconocida por toda la comunidad de internet como encargada de coordinar
aquéllos. La "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN),
corporacion norteamericana de caracter privado, es, por consenso, quien
asigna las direcciones IP y regula el modo en que éstas se "traducen" a
nombres de dominio.

A) La "regulacién” del sistema relativo a los nombres de dominio es llevada a
cabo por la ICANN configurando una estructura de orden jerarquico que, en
primer lugar, distingue entre las diversas categorias de nombres de dominio,
representadas normalmente por extensiones o sufijos precedidos de puntos. La
primera categoria corresponde a los nombres de dominio de nivel superior (que
tanto puede ser genéricos (asi, las extensiones ".com”, ".org" o ".net") como
territoriales o de pais (por ejemplo .es, que es el coédigo del pais
correspondiente a Espafia).

B) La "gestiéon" de los nombres de dominio de nivel superior bajo el cédigo de
pais como es el supuesto del “.es” ha de atenerse a la "regulacion” emanada
de la ICANN. Esta entidad, por su parte, no asume directamente la gestion de
dichos nombres sino que la confia a entidades, publicas o privadas, operadores
nacionales o regionales a quienes corresponde la tarea de facilitar de modo
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ordenado a la comunidad de internet en cada pais (0 zona) la inscripcién o
registro de los nombres de dominio bajo el respectivo cédigo territorial.

Por tanto y en resumidas cuentas, los nombres de dominio son un sistema de
identificacion y localizacion de ordenadores conectados a Internet. Sin
embargo, los nombres de dominio, como reconoce la mejor doctrina, ademas
de poder definirlos técnicamente como una direccion de ordenador, son
también, juridicamente signos distintivos en tanto que cumplen la funcién de
distinguir entre recursos introducidos en la Red por su distinta procedencia
vinculando a un sujeto con un sitio web y al titular del sitio web con los
contenidos o la actividad ofrecida o desarrollada en ese sitio web y, de ahi, que
cuando la naturaleza de los contenidos o la actividad sea empresarial o
profesional cumplan esencialmente la funcion de las marcas y los nombres
comerciales.

SEGUNDO.- MARCO NORMATIVO DE LOS NOMBRES DE DOMINIO “.ES”

El régimen juridico de los nombres de dominio de segundo nivel bajo el cédigo
del pais correspondiente a Espafia, como es el correspondiente a
“cajasalamanca.es” objeto de la presente disputa, se encuentra actualmente
regulado en:

» Disposicion Adicional Sexta de la Ley 34/2002 de 11 de Julio de
Servicios de la Sociedad de la Informacion y del Co  mercio
Electréonico: Su apartado Octavo establece lo siguiente: "[...] en los
términos que permitan las disposiciones aplicables, la autoridad de
asignacion podra establecer un sistema de resolucion extrajudicial de
conflictos sobre la utilizacion de nombres de dominio, incluidos los
relacionados con los derechos de propiedad industrial.”

e Plan Nacional de Nombres de Dominio de Internet baj o0 el Cddigo
del Pais correspondiente a Espafia aprobado por la O rden del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ITC/154  2/2005 de 19 de
Mayo: Su Disposicion Adicional Unica establece lo siguiente: “(...) la
autoridad de asignacion establecerd& un sistema de resolucién
extrajudicial de conflictos sobre la utilizacion de nombres de dominio en
relacion con, entre otros, los derechos de propiedad industrial protegidos
en Espafa, tales como los nombres comerciales, marcas protegidas,
denominaciones de origen, nombres de empresas; 0 con las
denominaciones  oficiales o0 generalmente reconocibles de
Administraciones Publicas y organismos publicos espafioles. Este
sistema de resolucion extrajudicial de conflictos se basara en los
siguientes principios:

a) Deberd proporcionar una proteccion eficaz frente al reqistro de
nombres de caracter especulativo o abusivo, en especial cuando el
nombre de dominio sea idéntico o similar hasta el punto de crear
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confusién con otro término sobre el que exista algun derecho previo de
los citados en el parrafo anterior.

b) Se entendera que existe un registro especulativo 0 abusivo cuando
el titular del dominio haya registrado el mismo careciendo de derechos o
intereses legitimos sobre el nombre de dominio en cuestién y haya sido
registrado o se esté utilizando de mala fe.”

* Instruccion del Director General de la Entidad Publ  ica Empresarial
RED.ES de 7 de Noviembre de 2005 con arreglo al cual se dict6 el
Reglamento de Resolucion Extrajudicial de Conflictos sobre nombres de
dominio “.es” del Consejo Superior de Camaras de Comercio, Industria y
Navegacion de Espafa, al que se sujeta la demanda objeto del presente
procedimiento.

TERCERO.- COLISION ENTRE LAS MARCAS REGISTRADAS Y E L
NOMBRE DE DOMINIO

Es inevitable que en la gestion de los nombres de dominio se produzcan
conflictos de intereses pues el registro de algunos de ellos eventualmente
colisiona con los derechos de personas fisicas o juridicas titulares, por ejemplo,
de derechos de propiedad industrial sobre signos distintivos, especialmente
marcas, mas o menos coincidentes con las expresiones incluidas en la primera
parte del nombre de dominio.

Las marcas registradas, aplicando el principio de seguridad juridica, son la
modalidad reina que distingue en el trafico econémico a empresas, productos y
servicios. Las mismas tienen como objeto distinguir y diferenciar en el trafico a
unos productores/empresarios de otros y a unos productos/servicios de los
otros. El criterio de la identidad o similitud es el que impera en este ambito de la
propiedad industrial.

La colision que se produce en el supuesto que nos ocupa es la existencia de
varias marcas registradas con la denominacion “caja salamanca” que es usada
como nombre de dominio por la parte demandada, que no es titular registral de
esa marca ni de otra similar, siendo ademas el registro de la marca previo al
registro del nombre de dominio.

La existencia de esta situacion, segun denuncia la parte demandante en su
escrito de demanda, se produjo “ de mala fe y torticeramente ya que sabiendo
0 presuponiendo con una muy alta probabilidad que existia una entidad
financiera que se denominaba “Caja Salamanca”, registrd dicho dominio,
sabiendo que se produciria confusion y asociacion en la mente de los
destinatarios y esta asociacion los conduciria a su pagina, que se solaparia con
la de mi representada y daria lugar a error con toda seguridad, sobre la
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titularidad de la misma y sobre quién es el propietario, la fuente, el
patrocinador, el prestador o suministrador de cualquier producto o servicio que
figure en dicha pagina web y relacionadas.”

A la luz de los hechos y las pruebas aportadas por la parte demandante, el
Experto considera que la controversia que aqui se suscita deberia resolverse
analizando béasicamente si se dan los requisitos exigidos por la normativa
espafola que regula los nombres de dominio y el derecho de marcas.

De acuerdo con la normativa aplicable y concretamente con lo establecido en el
Articulo 2 de la Instruccion del Director General de la Entidad Publica
Empresarial Red.es por la que se establece el Reglamento de Procedimiento
de resolucion extrajudicial de conflictos para nombres de dominio bajo el codigo
del pais correspondiente a Espafia, para que la pretension de la parte
demandante sea estimada, debe quedar acreditada la existencia de derechos
previos sobre la denominacién utilizada como nombre de dominio asi como
probar que el registro del nombre de dominio objeto de controversia es
especulativo o abusivo basandose en las siguientes circunstancias:

a.-El caracter idéntico o similar del nombre de dominio respecto de las marcas
registradas de las que el demandante es titular.

b.- La ausencia de derechos o intereses legitimos por parte del beneficiario del
registro respecto del nombre de dominio objeto de controversia.

c.-El registro y utilizaciéon de mala fe del nombre de dominio “cajasalamanca.es”
por parte del beneficiario del mismo.

Se debe poner de manifiesto que estos requisitos se deben cumplir
cumulativamente, por lo que este Experto debe analizar la existencia en el
presente supuesto de todos y cada uno de ellos:

a) Existencia de Derechos Previos de la Parte demandan _ te: El Articulo
2 del Reglamento de 7 de Noviembre de 2.005 dispone que por
“Derechos Previos” han de entenderse los siguientes:

1. Denominamos de entidades validamente registradas en Espafia,
denominaciones o indicaciones de origen, nombres comerciales,
marcas registradas u otros derechos de propiedad industrial
protegidos en Espaiia.

2. Nombres civiles o0 seudonimos notorios, que identifiquen
profesionalmente, entre otros, a creadores intelectuales, politicos y
figuras del espectaculo o del deporte.

3. Denominaciones oficiales o0 generalmente reconocibles de
Administraciones Publicas y organismos publicos espafioles.
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Como hemos puesto de manifiesto en los fundamentos de hecho, la
parte demandante ha acreditado ser titular de las siguientes marcas
registradas:

o M 1.232.963/0 “CAJA SALAMANCA” (denominativa) en la Clase
16. La misma fue otorgada con fecha 8 de Febrero de 1988

o M 1.232.966/5 CAJA SALAMANCA” (denominativa) en la Clase
35. La misma fue otorgada con fecha 8 de Febrero de 1988.

o M 1.232.967/3 CAJA SALAMANCA (denominativa) en la Clase
36. La misma fue otorgada con fecha 8 de Febrero de 1988

o M 1.232.968/1 CAJA SALAMANCA (denominativa) en la Clase
41. La misma fue otorgada con fecha 8 de Febrero de 1988

o0 M 1.633.599/6 CAJA SALAMANCA Y SORIA (denominativa) en la
Clase 38. La misma fue otorgada con fecha 3 de Mayo de 1991

Por lo tanto, todas las marcas titularidad de la parte demandante son
anteriores al registro del nombre de dominio “cajasalamanca.es” registrado
por la parte demandada el 11 de Febrero de 2009.

b) Caracter especulativo o abusivo del nombre de domin io: A
continuacion el Experto va a pasar a analizar si en el presente caso se
dan los requisitos exigidos por el Articulo 2 del Reglamento para
considerar al nombre de dominio “cajasalamanca.es” como especulativo
y abusivo y que son los siguientes:

e Identidad o similitud del nombre de dominio respect o a las
marcas registradas por la parte demandante : Como hemos
indicado anteriormente, la demandante es titular de las marcas
denominativas registradas “caja salamanca”’ y “Caja Salamanca y
Soria” aportando prueba de ello. Por tanto las mismas coinciden o
incluyen las palabras “caja salamanca” incluidas en el nombre de
dominio “cajasalamanca.es”. Para el andlisis de la identidad o
similitud entre marcas y nombres de dominio no se ha de tomar
en consideracion la utilizacion de la particula “www”, que no
permite una distincién respecto a la marca del demandante, ya
que es la nomenclatura comunmente utilizada para preceder a
cualquier direccion de la red. De lo anterior cabe destacar la
identidad del nombre de dominio con la marca registrada
“cajasalamanca” y ademas, su similitud con la marca “Caja
Salamanca y Soria”. Este experto debe concluir por tanto, que
concurre el primero de los requisitos exigidos para considerar el
nombre de dominio como especulativo y abusivo.
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» Falta de derechos o intereses legitimos por el demandado
Por lo que respecta a este requisito, el Reglamento solo exige
gue se aporten indicios sobre dicha falta de derechos o intereses
legitimos, correspondiendo al demandado la prueba en contrario .
Pues bien, en el supuesto en el que nos encontramos:

o El demandante ha probado tener registradas a su hombre
diversas marcas con identidad o similitud del nombre de
dominio “cajasalamanca.es” registrado por el demandado.

o El demandado no ha probado ostentar dichos derechos o
intereses legitimos sobre el nombre de dominio ya que:

= No ha contestado al burofax dirigido por la parte
demandante en el que se le comunicaba Ila
existencia de marcas nacionales registradas
previamente y en el que se le ponia de manifiesto
que el registro del nombre de dominio podia dar
lugar a “confusion entre el publico en general e
inevitable asociacion habida cuenta de la
IDENTIDAD DENOMINATIVA”

* No se contestdo al escrito remitido por la parte
demandante anunciando que presentaria denuncia
ante la Guardia Civil.

= Tampoco se presento contestacion a la demanda
presentada por la parte demandante.

o0 La demandante es una entidad de considerable notoriedad
y antigiiedad en el territorio espafiol y particularmente en el
sector financiero que ha mantenido una politica de intensa
inversion en sus activos de propiedad industrial, por lo que
no parece razonable pensar que el demandado pueda
tener algun derecho sobre dicha denominacién

Por estas razones y fundamentalmente ante la falta de interés de la
parte demandada, entendemos que también se da este segundo
requisito, ya que si el demandado hubiera tenido un derecho o interés
legitimo sobre el nombre de dominio, lo habria hecho valer.

Registro y utilizacion de mala fe del nombre de dom inio
“cajasalamanca.es”. Son muchas las resoluciones que consideran que
la mala fe concurre cuando falta un interés legitimo por parte del
demandante, lo que ha quedado debidamente probado por el
demandante. En cuanto a la existencia de un Registro de mala fe, el
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Reglamento de 7 de Noviembre de 2005 regula los requisitos exigidos y
que son los siguientes:

0 Que el demandado haya registrado o adquirido el nombre de
dominio “.es” fundamentalmente con el fin de vender, alquilar o
ceder por cualquier titulo el nombre de dominio “.es” al
demandante que posee derechos previos o a un competidor de
este, por un valor cierto, que supera el coste documentado que
este relacionado directamente con el nombre de dominio; o

0 Que el demandado haya registrado el nombre de dominio “.es” a
fin de impedir que el poseedor de derechos previos utilice los
mismos a través del nombre de dominio siempre y cuando el
demandado haya desarrollado una actividad de esta indole,o

0 Que el demandado haya registrado el nombre de dominio .es
fundamentalmente con el fin de perturbar la actividad comercial
de un competidor, o

0 Que el demandado, al utilizar el nombre de dominio “.es” ha
intentado, de manera intencionada, atraer, con animo de lucro,
usuarios de internet a su pagina web o a cualquier otra, creando
la posibilidad de que exista confusion con la identidad del
demandante _en cuanto a la fuente, patrocinio, afiliacibn o
promocién de su pagina web o de un producto o servicio que
figure en su pagina web, o

0 Que el demandado haya realizado actos anteriores en perjuicio
del demandante.

Pues bien, a juicio de este experto, el nombre de dominio
“cajasalamanca.es” se ha inscrito con la intencion de atraer, con animo
de lucro, a usuarios de Internet a su pagina web con la que existe
confusién con la identidad del demandante.

En este sentido se manifiesta la parte demandante al establecer que
“sabiendo o presuponiendo con una muy alta probabilidad que existia
una entidad financiera que se denominaba Caja Salamanca, registro
dicho dominio, sabiendo que produciria confusion y asociacién en la
mente de los destinatarios y esta asociacion, les conduciria a su pagina,
gue se solaparia con la de mi representada y daria lugar a error con toda
seguridad sobre la titularidad de la misma y sobre quien es el propietario,
la fuente, el patrocinador, el prestador o el suministrador de cualquier
producto o servicio que figure en dicha pagina web y relacionadas”.

Asimismo en el escrito de demanda se pone de manifiesto la promocion
y publicidad de distintas corporaciones competencia directa con la parte
demandante, lo que aumenta considerablemente la posibilidad de
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confusién o asociacion de los usuarios de internet que accedan a la
pagina web “cajasalamanca.es”

Por todo lo anteriormente expuesto, este experto considera que existen
argumentos suficientes para considerar la existencia de mala fe al
registrar y usar el nombre de dominio “cajasalamanca.es” sobre la que el
demandante ostenta derechos previos, cumpliendo por tanto el tercero
de los requisitos establecido en el Reglamento.

DECISION
En atencion a lo expuesto RESUELVO

1) Estimar la demanda interpuesta por Caja Espafia de
Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de
Piedad contra Spectre Adv

2) Ordenar la transmision del nombre de dominio
cajasalamanca.es a favor de Caja Espafa de Inversiones,
Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad.

Don Sergio Ruiz Sierra

Experto
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