DE KONING

VONnnis

RECHTBANK DEN HAAG

Team handel

zaaknummer / rolnummer: C/09/624838 / HA ZA 22-143
Vonnis van 23 november 2022
in de zaak van

de rechtspersoon naar buitenlands recht

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT
te Miinchen, Duitsland,

eiseres,

advocaat mr. H.). Koenraad te Amsterdam,

tegen

te [!luenen,

gedaagde,
advocaat voorheen mr. S. Ibrahim (heeft zich onttrokken).

Partijen zullen hierna BMW (vrouwelijk enkelvoud) ¢

worden genoemd.

1;  De procedure

s 3 Het verloop van de procedure blijkt uit:
- de dagvaarding van 20 januari 2022, waarbij (i D
zijn gedagvaard,
- het als bijlage bij de dagvaarding meebetekende proceskostenoverzicht;
- de akte houdende overlegging producties 1 t/m 13 van BMW;
- de akte wijziging eis van BMW;
het B2-formulier van 8 maart 2022 waarin mr. S. Ibrahim zich als advocaat voor
eeft gesteld;
het B2-formulier van 31 maart 2022 waarin mr. Ibrahim zich als advocaat van
heeft onttrokken;
het B16-formulier van BMW van 17 mei 2022 en het B16-formulier van
van 18 mei 2022 waarin wordt verzocht de procedure tegen
door te halen;
de doorhaling van de procedure teger_Op 18 mei 2022,
het B16-formulier van 19 mei 2022 waarbij BMW heeft verzocht om vonnis te
wijzen tege

i
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j 2. Op de rol van 20 april 2022 heeft mr. Ibrahim zich onttrokken als advocaat van
i Nadat de zaak daartoe was verwezen naar de rol van 4 mei 2022, heeft zich

geen nieuwe advocaat gesteld voo en is op de vordering van BMW niet
meer geantwoord. Op de rol van 19 mei 2022 heeft BMW de rechtbank verzocht om vonnis
tegenu te wijzen. Conform artikel 6.4 Landelijk procesreglement voor civiele

dagvaardingszaken bij de rechtbanken is daarop vonnis bepaald, waartoe de zaak is
verwezen naar de rol van 29 juni 2022. Vonnis is nader bepaald op heden.

4 Het geschil

2.1. BMW vordert — na wijziging van eis — dat de rechtbank, voor zover mogelijk
uitvoerbaar bij voorraad, bij vonnis:

A. _ (hierna verder-) beveelt om, uiterlijk binnen twee dagen

na betekening van dit vonnis, ieder inbreukmakend gebruik van de BMW-merken
van BMW zoals in het lichaam van de dagvaarding vermeld of daarmee
overeenstemmende tekens, te (doen) staken en gestaakt te (doen) houden, meer in
het bijzonder door zich te onthouden van:

i) het importeren, exporteren, in voorraad houden, te koop aanbieden en
anderszins (online) verhandelen van BMW-namaakproducten, waaronder
maar niet beperkt tot gekraakte en/of zonder toestemming van BMW
gekopieerde BMW-navigatiesoftware, BMW-navigatiesoftware-updates en
zonder toestemming van BMW gegenereerde vrijschakelcodes voor BMW-
navigatiesoftware producten al dan niet in de vorm van dvd’s, USB-sticks
en/of aangebracht op andere gegevensdragers, dan wel deze producten als
download aan te bieden, alsmede bijbehorende documentatie waarop de
BMW-merken of daarmee overeenstemmende tekens zijn aangebracht
(hierna: de Namaakproducten);

it) het gebruik van de domeinnamen <bmw-navigatie-update.nl> en <bmw-
navigatie.nl> of andere met de BMW-merken van eiseres
overeenstemmende domeinnamen,

zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor iedere

afzonderlijke overtreding it bevel, of naar keuze van BMW, voor iedere dag of
deel daarvan dat doo in strijd met dit bevel wordt gehandeld:;

B. - beveelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, aan de
advocaat van BMW, mr. H.J. Koenraad (koenraad@boekx.com) en op eigen kosten
een juiste en volledige schriftelijke opgave te verstrekken, ter staving vergezeld van
goed leesbare en niet-geanonimiseerde kopieén van alle brondocumenten,
waaronder maar niet beperkt tot orders, orderbevestigingen, in- en verkoopfacturen,
paklijsten en vrachtbrieven, voorraadadministratie op alle relevante data, e-mails en
overige correspondentie ter zake de volgende gegevens:

i) de totale hoeveelheid Namaakproducten die bij- per datum van dit
vonnis aanwezig zijn of (al dan niet bij derden) in voorraad worden
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gehouden, waaronder op computersystemen en/of digitale gegevensdragers,
uitgesplitst per type Namaakproduct;

i) de aantallen Namaakproducten die door- zijn ingevoerd,
ingekocht dan wel zijn vervaardigd, of die hij heeft doen inkopen dan wel
heeft doen vervaardigen, uitgesplitst per type Namaakproduct;

iii) de aantallen Namaakproducten die doo- zijn verkocht en/of
geleverd aan commerciéle afnemers en/of aan consumenten, uitgesplitst per
type Namaakproduct;

iv) de dom- intern gerekende kostirijs dan wel betaalde

inkoopprijzen, alsmede de doo gehanteerde verkoopprijzen, voor
ieder van de diverse Namaakproducten, alsmede de inkoop-, verkoop- en
leverdata;

V) het totale bedrag van de door- als gevolg van de verhandeling van
de Namaakproducten genoten bruto- en nettowinst, alsmede de
berekeningswijze daarvan, uitgesplitst per type Namaakproduct;

vi) de namen en adressen van alle bij de vervaardiging en verhandeling van de
Namaakproducten betrokken (rechts)personen, waaronder de namen en
adressen van alle leveranciers, producenten en professionele afnemers (niet-
consumenten);

zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor iedere
afzonderlijke overtreding van dit bevel, of naar keuze van BMW, voor iedere dag of
deel daarvan dat doorbin strijd met dit bevel wordt gehandeld:

€. -)eveelt om binnen veertien dagen na betekening van ili iiinis de

volledige voorraad Namaakproducten die zich bevindt onde , dan wel
onder één of meer derden ten behoeve van-, op een nader door BMW aan
te geven locatie om niet aan BMW over te dragen ter vernietiging welke
vernietiging,zal geschieden op kosten vané, zulks op straffe van een direct
opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit
bevel, of naar keuze van BMW, voor iedere dag of deel daarvan dat doo:

in strijd met dit bevel wordt gehandeld:

D. -beveelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle
gekraakte en/of zonder toestemming van BMW gekopieerde BMW-
navigatiesoftware van zijn computers, servers, cloud-omgevingen en overige
systemen te verwijderen en verwijderd te houden en om alle verveelvoudi gingen
van die software die hij in zijn bezit heeft aan de advocaat van BMW te verstrekken,
zulks op straffe van een direct opeisbare dwangsom van € 1.000,- voor iedere
afzonderlijke overtreding van dit bevel, of naar keuze van BMW, voor iedere dag of
deel daarvan dat doorb in strijd met dit bevel wordt gehandeld:

E. -beveelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de door
hem verbeurde boetes te betalen aan BMW uit hoofde van de diverse overtredi ngen
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van de op 24 augustus 2014 door hem ondertekende onthoudingsverklaring, tot een
totaalbedrag van € 100.000,-;

F. -veroordeelt tot afdracht van de met de merkinbreuken genoten winst als
bedoeld in onderdeel B.(v) van het petitum, vermeerderd met de wettelijke rente
vanaf de dag van dagvaarding tot aan de dag van volledige voldoening;

G. -veroordeelt tot vergoeding van alle schade die BMW heeft geleden en
lijdt als gevolg van de merkinbreuken, waaronder tevens begrepen de door BMW
geleden en nog te lijden reputatieschade, voor zover deze schade in totaal de onder
F. van het petitum bedoelde winst te boven gaat, nader op te maken bij staat en te
vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding;

H. @D <roordeelt op grond van artikel 1019h Rv' de daadwerkelijk gemaakte
proceskosten van BMW te vergoeden, conform de in dit geding overgelegde
specificatie(s).

2.2, Ter onderbouwing van haar (neven)vorderingen stelt BMW — samengevat — dat
’inbreuk maakt haar BMW-merken. BMW is houdster van onder meer de
volgende merkregistraties, die hierna gezamenlijk zullen worden aangeduid als ‘de BMW-
merken’:
- het hierna weergegeven op 23 maart 1999 onder nummer 000091884 voor waren in
onder meer de klassen 9, 12 en 16 ingeschreven Uniebeeldmerk:

- het hierna weergegeven op 23 november 2015 onder nummer 014015143 voor
waren in onder meer de klassen 9, 12 en 16 ingeschreven Uniebeeldmerk:

- de op 22 december 1995 onder nummer 663925 voor waren in onder meer de
klassen 9, 12 en 16 ingeschreven internationale merkregistratie met gelding in de
Benelux van het woordmerk ‘BMW’.

-hccf’t via internet niet-originele en/of zonder toestemming van BMW
(na)gemaakte waren aangeboden en verkocht, waaronder met name navigatiesoftware in de
vorm van dvd’s, USB-sticks, en (bijbehorende) vrijschakelcodes en documentatie.
Aanvankelijk (in 2014) handelde- via de domeinnaam www.bmw-navigatie.nl en

de daaraan gekoppelde website. Na aanmaning door BMW hee (@ op 14 augustus

! Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
2 Sinds 2014 als vennoot van de vennootschap onder firma ‘Navigatie Inbouw Gebrs. Vereijken’ en sinds 2019
via de eenmanszaak ‘Navigatie en Tuning service Beek en Donk’
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2014 een onthoudingsverklaring getekend waarin hij BMW heeft toegezegd zich te
onthouden van de inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van BMW, waaronder het
voeren van het teken en/of de handelsnaam “BMW Navigatie(.nl)” en de domeinnaam
www.bmw-navigatie.nl, op straffe van een boete van € 1.000,- per overtreding en € 500, -
voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

In april 2016 hee de domeinnaam www.bmw.navigatie-update.nl geregistreerd
en op 28 april 2020 heeft @) (opnicuw) de domeinnaam www.bmw-navigatie.nl
geregistreerd en doorgelinkt naar www.navigatie-inbouw.nl. Via de aan deze domeinnamen
gekoppelde website(s) en via www.marktplaats.nl hee

navigatiesoftware(updates) en vrijschakelcodes aangeboden en verkocht onder
gebruikmaking van de BMW-merken en daarmee overeenstemmende tekens, zonder daartoe
toestemming van BMW te hebben gekregen. Door aldus te handelen hee

inbreuk gemaakt op de BMW-merken in de zin van artikel 9 lid 2 sub a, benc UMVo’en
artikel 2.20 lid 1 sub a, b, c en/of d BVIE? en is hij toerekenbaar tekort gekomen in de
nakoming van de onthoudingsverklaring. Als gevolg van het inbreukmakend handelen lijdt

BMW schade, die- dient te vergoeden.

23 -heeft geen verweer gevoerd.

3. De beoordeling
Bevoegdheid
3.1 Voor zover de vorderingen zijn gegrond op gestelde inbreuk op de onder 2.2

weergegeven Uniemerken (hierna: de BMW-Uniemerken) is de rechtbank internationaal (en
relatief) bevoegd om van die vorderingen kennis te nemen omdat gedaagde woonplaats
heeft in Nederland op grond van artikel 123 lid 1, artikel 124 onder a en 125 lid [ van de
UMVo in verbinding met artikel 3 van de Uitvoeringswet EG-verordening inzake het
Gemeenschapsmerk. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de gehele
Europese Unie.

32. Voor zover de vorderingen zijn gegrond op het onder 2.2 weergegeven
Beneluxmerk (hierna: het BMW-Beneluxmerk) is de rechtbank bevoegd op grond van
artikel 4.6 lid 1 BVIE, omdat de gestelde inbreuk via internet plaatsvindt en daarmee ook in
het arrondissement Den Haag. Deze bevoegdheid strekt zich uit tot het grondgebied van de
Benelux. :

Vorderingen

3.3 Omdat door- geen inhoudelijk verweer is gevoerd, worden de
vorderingen toegewezen voor zover de rechtbank deze niet onrechtmatig of ongegrond acht,
met inachtneming van wat hierna wordt overwogen.

3.4. - Hetonder A gevorderde verbod is toewijsbaar, met dien verstande dat het verbod
terzake het Benelux-merk zich slechts uitstrekt tot de Benelux en terzake de Uniemerken tot
de Europese Unie.

J Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk
$ Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
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35 De aanvang van de termijn waarover opgave (zoals gevorderd onder B (ii) en (iii)
moet worden gedaan zal worden gesteld op 1 januari van het jaar waarin de eerste inbreuk is
geconstateerd, derhalve 1 januari 2014.

3.6. Ten aanzien van de onder F. (onder verwijzing naar B. (v)) gevorderde bruto- en
nettowinstafdracht wordt overwogen dat BMW enkel aanspraak kan maken op afdracht van
de met de verkoop van de inbreukmakende producten behaalde nettowinst. Dit betreft de
brutowinst met aftrek van de belastingen en kosten die rechtstreeks samenhangen met de
verkoop van de betreffende producten.’

3.7, Volgens vaste rechtspraak geldt dat winstafdracht en schadevergoeding bij inbreuk
op intellectuele eigendomsrechten slechts kunnen cumuleren voor zover de gevorderde
schadevergoeding niet bestaat uit gederfde (netto)winst. Nu BMW onder G.
schadevergoeding vordert voor zover dit de onder F. gevorderde winstafdracht te boven
gaat, past dat binnen het kader, zodat dit wordt toegewezen. BMW heeft wettelijke rente
gevorderd vanaf 20 januari 2022. De rente over de af te dragen winst zal vanaf die datum
worden toegewezen. De rente die wordt gevorderd over de schadevergoeding, kan als
onderdeel van de schade in de schadestaatprocedure worden vastgesteld.

3.8. Op grond van artikel 6:92 lid 2 BW? treedt hetgeen ingevolge een
boetebeding verschuldigd is in de plaats van schadevergoeding op grond van de wet. BMW
heeft de vordering betreffende de op grond van de onthoudingsverk laring van

24 augustus 2014 verbeurde boetes - die volgens haar ten tijde van de dagvaarding om en
nabij de € 750.000,- bedroegen - beperkt tot € 100.000,-. Zij vordert ook winstafdracht en
schadevergoeding voor zover de schade de af te dragen winst te boven gaat. Het bedrag van
€ 100.000 dient dan ook in mindering te worden gebracht op de af te dragen nettowinst. Bij
het bepalen van een eventueel bedrag aan schadevergoeding voor zover die de af te dragen
winst te boven gaat, dient de aftrek van het bedrag van € 100.000,- buiten beschouwing te
worden gelaten, indien en voor zover die reeds in mindering is gebracht op winstafdracht.

3.9 De onder A, B., C. en D. gevorderde dwangsommen zullen worden gematigd en
gemaximeerd op de in het dictum vermelde bedragen.

3.10. - zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten van BMW
worden veroordeeld. BMW maakt aanspraak op een volledige proceskostenveroordeling op
de voet van artikel 1019h Rv. BMW heeft haar kosten aan salaris advocaat gespecificeerd op
een bedrag van € 7.939,50. De rechtbank zal 50% van de gespecificeerde kosten toerekenen
aan de procedure tegen de gedaagde, derhalve € 3.969,75. Om de redelijkheid en
evenredigheid van de opgevoerde kosten te kunnen beoordelen, wordt aansluiting gezocht bij
de Indicatietarieven in IE-zaken (versie april 2017). De daarin vermelde tarieven worden
geacht redelijk en evenredig te zijn en de gevorderde buitengerechtelijke kosten te omvatten.
Onderhavige zaak valt naar het oordeel van de rechtbank onder de categorie eenvoudige
bodemzaak met een maximumtarief van € 8.000,- (uitgaande van een zaak op tegenspraak).
Nu het bedrag van € 3.969,75 dit bedrag niet overstijgt zal het gevorderde bedrag worden
toegewezen, vermeerderd met de deurwaarderskosten van (50% van € 107,29)

’ Benelux-Gerechtshof 24 oktober 2005, ECLI:NL:XX:2005:AW2551 (Dior / Delhaize)
6 Burgerlijk Wetboek
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€ 53,65 (exclusief BTW) en het door BMW verschuldigde griffierecht van
(50% van € 676,-,) € 338,- zodat in totaal een bedrag van € 4.361,40aan proceskosten wordt
toegewezen.

4. De beslissing
De rechtbank

4.1. beveelt-)m, uiterlijk binnen twee dagen na betekening van dit vonnis,
ieder inbreukmakend gebruik van de BMW-Uniemerken in de Europese Unie en het BMW-
Benelux-merk in de Benelux of daarmee overeenstemmende tekens te (doen) staken en
gestaakt te (doen) houden, meer in het bijzonder door zich te onthouden van:

i) het importeren, exporteren, in voorraad houden, te koop aanbieden en
anderszins (online) verhandelen van nagemaakte producten voorzien van en/of
aangeboden onder de BMW-Merken , waaronder maar niet beperkt tot
gekraakte en/of zonder toestemming van BMW gekopieerde BMW-
navigatiesoftware, BMW-navigatiesoftware-updates en zonder toestemming
van BMW gegenereerde vrijschakelcodes voor BMW-
navigatiesoftwareproducten, al dan niet in de vorm van dvd’s, USB-sticks en/of
aangebracht op andere gegevensdragers, dan wel deze producten als download
aan te bieden, alsmede bijbehorende documentatie waarop de BMW-merken of
daarmee overeenstemmende tekens zijn aangebracht (hierna: de
Namaakproducten);

i) - het gebruik van de domeinnamen <bmw-navigatie-update.nl> en <bmw-
navigatie.n[> of andere met de BMW-merken overeenstemmende
domeinnamen,

op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere afzonderlijke
overtreding van dit bevel, of, naar keuze van BMW, voor iedere dag of deel daarvan dat
in strijd met dit bevel handelt, met een maximum van € 500.000,-;

42, beveelt-om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis, aan de
advocaat van BMW, mr. H.J. Koenraad (koenraad@boekx.com) en op eigen kosten een
Juiste en volledige schriftelijke opgave over de periode vanaf | januari 2014 te verstrekken,
ter staving vergezeld van goed leesbare en niet-geanonimiseerde kopie&n van alle
brondocumenten, waaronder maar niet beperkt tot orders, orderbevestigingen, in- en
verkoopfacturen, paklijsten en vrachtbrieven, voorraadadministratie op alle relevante data,
e-mails en overige correspondentie ter zake de volgende gegevens:

i) de totale hoeveelheid Namaakproducten die bij— per datum van dit
vonnis aanwezig zijn of (al dan niet bij derden) in voorraad worden gehouden,
waaronder op computersystemen en/of digitale gegevensdragers, uitgesplitst per
type Namaakproduct;

i) het aantal Namaakproducten dat- tot en met heden heeft ingevoerd,
ingekocht dan wel vervaardigd, of die hij heeft doen inkopen dan wel heeft
doen vervaardigen, uitgesplitst per type Namaakproduct;
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iii) het aantal Namaakproducten dat- tot en met heden heeft verkocht
en/of geleverd aan commerciéle afnemers en/of aan consumenten, uitgesplitst
per type Namaakproduct;

iv) de door- intern ierekende kostprijs dan wel betaalde inkoonrijzen,

alsmede de doo gehanteerde verkoopprijzen voor ieder van de
diverse Namaakproducten, alsmede de inkoop-, verkoop- en leverdata;

V) het totale bedrag van de doo- als gevolg van de verhandeling van de
Namaakproducten genoten nettowinst, alsmede de berekeningswijze daarvan,
uitgesplitst per type Namaakproduct;

vi) de namen en adressen van alle bij de vervaardiging en verhandeling van de
Namaakproducten betrokken (rechts)personen, waaronder de namen en
adressen van alle leveranciers, producenten en professionele afnemers (niet-
consumenten),

op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 500,- voor iedere afzonderlijke
overtreding van dit bevel, of, naar keuze van BMW, voor iedere dag of deel daarvan dat
in strijd met dit bevel handelt, met een maximum van € 50.000,-;

43. beveelt- om binnen veertien dagen na betekenini van dit vonnis de

volledige voorraad Namaakproducten die zich bevindt onde , dan wel onder één
of meer derden ten behoeve van ‘op een nader door BMW aan te geven locatie
om niet aan BMW over te dragen ter vernietiging, welke vernietiging zal geschieden op
kosten val-, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- voor iedere
afzonderlijke overtreding van dit bevel, of, naar keuze van BMW, voor iedere dag of deel
daarvan dal- in strijd met dit bevel handelt, met een maximum van

€ 100.000,-;

4.4, beveelt- om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis alle
gekraakte en/of zonder toestemming van BMW gekopieerde BMW-navigatiesoftware van
zijn computers, servers, cloud-omgevingen en overige systemen te verwijderen en
verwijderd te houden en om alle verveelvoudigingen van die software die hij in zijn bezit
heeft aan de advocaat van BMW te verstrekken, op straffe van verbeurte van een dwangsom
van € 1.000,- voor iedere afzonderlijke overtreding van dit bevel, of, naar keuze van BMW,
voor iedere dag of deel daarvan dab in strijd met dit bevel handelt, met een
maximum van € 100.000,-;

45. veroordeelt-orn binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de
door hem verbeurde boetes aan BMW te betalen uit hoofde van de diverse overtredingen
van de op 24 augustus 2014 door @) ondertekende onthoudingsverklaring, tot een
totaalbedrag van € 100.000,-;

4.6. veroordeelt- tot afdracht binnen 42 dagen na betekening van dit vonnis
van de met de merkinbreuken genoten nettowinst als bedoeld onder 4.2(v) van dit dictum,
minus een bedrag van € 100.000,- in verband met de onder 4.5 van dit dictum bedoelde
verbeurde boetes, het te dragen bedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf
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20 januari 2022 tot aan de dag der voldoening;

4.7. veroordeelt-ot vergoeding van alle schade die BMW heeft geleden en
lijdt als gevolg van de merkinbreuken, waaronder tevens begrepen de door BMW geleden
en nog te lijden reputatieschade, voor zover deze schade in totaal de onder 4.6 van het
dictum bedoelde nettowinst, zonder aftrek van de daar bedoelde € 100.000,- indien en voor
zover die reeds in mindering is gebracht op winstafdracht, te boven gaat, nader op te maken
bij staat; -

4.8. veroordeel-n de kosten van deze procedure, tot op heden aan de zijde
van BMW begroot op € 4.361,40;

49. verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;
4.10.  wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. MLJ.J. Visser en in het openbaar uitgesproken op
23 november 2022.
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