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Wczesna faza budowania wartosci
projektow naukowych

Nie ulega watpliwosci, ze realizacja prac badawczych moze zaowocowac rezultatami,
ktére maja praktyczne zastosowanie. Aby jednak doprowadzi¢ do skutecznego wykorzys-
tania wynikéw prac badawczych, niezbedne jest, juz na wczesnym etapie projektow
badawczych, zapewnienie wsparcia organizacyjnego, merytorycznego i finansowego.

W niniejszym artykule autor postara sie przyblizy¢ wnioski plynace z ponadrocznego
programu pilotazowego pod nazwa ,Mazowiecki O$rodek Patentowy”, ktérego zada-
niem jest wspieranie komercjalizacji wynikéw prac badawczych.

Zajmujac sie tematem wartosci prac badawczych, mozna miec na mys$li wklad wyni-
kéw naukowych w rozwdj istniejacego stanu wiedzy. Mozna takze - i ta postawa jest
w wielu o$rodkach naukowych powszechna - mie¢ na mys$li wartos¢ wynikéw prac ba-
dawczych, mierzona ich przydatno$cig w praktyce gospodarczej, mierzong pienigdzem,
a wiec ujmowanych na sposéb ekonomiczny. Ten drugi sposéb, szczegélnie biorac pod
uwage skromnos¢ srodkéw przeznaczanych na rozwdj nauki w Polsce, jest ostatnio pro-
mowany i znajduje szerokie wsparcie, zaréwno doradcze, jak i finansowe, zwiazane
z wdrazaniem wielu programéw Unii Europejskiej, w tym realizujacych zalozenia Stra-
tegii Lizboriskie;j.

Opierajac sie na doswiadczeniu zdobytym w czasie obslugi kilkudziesieciu zakon-
czonych projektéw badawczych, polegajacej na zabezpieczeniu warto$ci intelektualne;j
wynikéw prac oraz zdobywaniu dalszego finansowania, okreslono trzy aspekty, wplywa-
jace na ten proces:

1) Poprawna analiza majacych szanse na wdrozenie wynikéw prac badawczych wraz

z tworzeniem mechanizméw wspomagajacych.

2) Globalizacja rynku nowoczesnych technologii; brak mozliwosci komercjalizacji wy-
nikéw prac na rynku lokalnym.

3) Znaczenie czasu jako podstawowego czynnika wplywajacego negatywnie na warto$é
wynikoéw prac badawczych.

Ocena rezultatow
Kluczem do zrozumienia procesu wdrazania innowacji jest stowo ,uzytecznosc”.
Odpowiedz na pytanie, czy wynik projektu badawczego ma charakter uzytkowy, nie jest
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oczywista. Podstawowymi zagadnieniami, ktére nalezy przeanalizowad, sa:

1) Oryginalno$¢ opracowania: poréwnanie otrzymanych wynikéw ze swiatowq litera-
turg techniczna czesto daje wynik negatywny: na 60 zgloszonych do MOP projek-
téw, w ocenie tworcéw innowacyjnych i nowatorskich, ponad potowa okazala sie juz
opisana w literaturze swiatowej i zabezpieczona ochrona patentowa na rzecz innych
osob.

2) Mozliwosci aplikacyjne: w ocenie potencjalnych odbiorcéw tylko rozwigzania dajace
znaczne efekty ekonomiczne beda uznane za interesujace. Taka sytuacja wystepuje
m.in. ze wzgledu na duze koszty oraz ryzyko gospodarcze, zwiazane ze skompliko-
waniem procesu wdrazania prototypowej produkcji. Podstawowym zatem proble-
mem jest pomyst na przeksztalcenie wyniku prac badawczych w koncepcje produk-
tu rynkowego (nowy produkt, nowa technologia).

3) Wielkos¢ potencjalnego rynku. Kategoria ekonomiczna, ktéra trudno oszacowaé w po-
czatkowej fazie komercjalizacji, jednak niezbedna do oszacowania, jesli wynik prac ba-
dawczych ma by¢ rozwijany dalej nie tylko ze $rodkéw budzetowych na nauke.

Planowanie projektéow badawczych

Juz na etapie planowania projektéw badawczych mozna zawrzec¢ w nich elementy,
ktére beda wplywac na ocene uzytecznosci gospodarczej rezultatéw. Nie da sie w tym
miejscu przytoczyc uniwersalnej recepty — ze wzgledu na szeroki wachlarz tematéw ba-
dawczych oraz mnogo$¢ potencjalnych zastosowan. Mozna jednak postuzy¢ sie kilkoma
przykladami:

- Projekt badawczy dotyczacy zwiazku chemicznego. Wplyw na warto$¢ projektu beda
mialy testy toksykologiczne takiej substancji, ktére mozna zrealizowa¢ w ramach
projektu grantowego.

- Projekt badawczy dotyczacy rozwiazania technicznego: zbudowanie kilku wersji
rozwigzania, ktére mozna wykorzystaé w testach zmeczeniowych, certyfikacji itp.

- Projekt badawczy dotyczacy nowego rozwigzania medycznego: przeprowadzenie za-
planowanych prac badawczych w grancie zgodnie z zasadami Good Laboratory Prac-
tice.

Przytoczone powyzej elementy nie kidca sie z naukowym charakterem projektéw,
i mogg byc¢ skutecznie finansowane z grantéw badawczych, jednak znaczaco wplywaja
na ocene przydatnosci rezultatéw takich prac przez potencjalnych partneréw gospodar-
czych. Badania toksykologiczne to podstawa dalszych prac w farmacji, szerokie testy
modeli laboratoryjnych sg podstawg do oceny przydatnosci rozwigzania technicznego
w praktyce i mozliwo$ci przeniesienia modelu laboratoryjnego do produkcji seryjnej,
zas$ wykonywanie badan zgodnie z przyjetymi standardami GLP to oszczedno$é czasu
i srodkéw oraz uwiarygodnienie wynikéw. Osobnym zagadnieniem jest wplyw dtugosci
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czasu trwania prac badawczych na warto$é rezultatéw. Realizacja dziatari podnoszacych
aplikacyjno$¢ wynikéw na etapie grantéw badawczych znaczaco wplywa na czas, od
momentu rozpoczecia prac badawczych do momentu rozpoczecia prac nad komercjali-
zacja.

Z do$wiadczern MOP wynika, ze planowanie elementéw prac badawczych podnosza-
cych warto$¢ rynkowa wynikéw czesto nie jest oczywiste w Srodowisku naukowym. Taki
stan rzeczy spowodowany jest gldwnie brakiem odpowiedniej wiedzy na temat poten-
cjatu rynkowego prac badawczych, dobrych wzorcéw oraz wsparcia merytorycznego
w tym zakresie ze strony rodzimych instytucji badawczych.

Ocena rezultatow — wartosé intelektualna

Podstawowym zagadnieniem przy ustalaniu wartosci wynikéw prac badawczych jest
kwestia wlasno$ci. Co do zasady, wyniki prac naleza do autora, jednak istnieje kilka
wyjatkow od tej reguly, z ktérych dwie gléwne zostaly opisane ponizej:

1) Wiasnosc intelektualna zrealizowana przez pracownika na rzecz pracodawcy nalezy
do pracodawcy, o ile umowa o prace, lub inny dokument okreslajacy ksztalt stosun-
ku pracy nie stanowi inaczej' (np. regulamin wewnetrzny). Zatem, o ile nie ma spe-
cyficznych uzgodnierni, np. regulaminu korzystania z wynikéw pracy intelektualnej
powstatych w jednostce naukowej” wlasno$¢ wynikéw prac naukowych nalezy do
pracodawcy, nie za$ do twércéw. Mozna postawic teze, ze takie rozwiazanie: prze-
jecie przez pracodawce pelni praw do efektéw prac wplywa ujemnie na wartosc tych
efektéw. Jest to zwiazane z brakiem technicznych, finansowych i organizacyjnych
mozliwosci prowadzenia procesu komercjalizacji oraz brakiem zainteresowania ze
strony twdércéw dalszym losem projektu — ze wzgledu na brak bodZcéw ekonomicz-
nych. Brak lidera komercjalizacji, w postaci autora wynalazku, prowadzi do odloze-
nia wynikéw prac badawczych na pélke.

2) Jezeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi
inaczej, domniemywa sie, ze wykonawca prac udzielil zamawiajacemu licencji na ko-
rzystanie z wynalazkéw zawartych w przekazanych wynikach prac (licencja dorozu-
miana)’. Instytucje naukowe, szczegélnie dzialajace w konsorcjach miedzynarodo-
wych, spotykaja sie z rozbudowanymi regulacjami umownymi dotyczacymi zaréwno

'Art. 11.3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo wlasno$ci przemystowej, analogicznie: Art. 12
Ustawy z 4 lutego 1994 r. (z pézniejszymi zmianami) o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

? “Istotne postanowienia regulaminu korzystania z wynikéw pracy intelektualnej powstalych
w jednostce naukowej” zostaly opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego.
Sprawy Nauki 4/125, IV 2007.

* Art. 81 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. (z pézn. zm.) Prawo wlasnosci przemystowe;.
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podziatu praw autorskich, jak i potencjalnych przychodéw z licencji. Umowy te zaz-
wyczaj okreslaja, do kogo i w jakim procencie naleza wyniki prac, a co za tym idzie,
kto jest ich dysponentem.

Osobnym zagadnieniem jest kwestia oryginalnosci wynikéw. Jezeli wyniki prac sa
powieleniem wczesniejszych osiggniec innych oséb, Zadne prawa z tego tytutu nie przys-
tuguja. Co wiecej, komercyjne wykorzystywanie takich wynikéw moze byc¢ uznane za na-
ruszenie cudzych praw wylgcznych.

W warunkach polskich dysponowanie prawami do wynikéw prac naukowych przez
uczelnie wyzsze jest zazwyczaj znacznie utrudnione. Sprzedaz praw do wlasnoéci inte-
lektualnej moze wymagacé specjalnej uchwaly senatu uczelni, co, biorac pod uwage
skomplikowanie i czas trwania procedury oraz nieprzewidywalnosc jej wynikéw, bardzo
utrudnia wspdélprace w tym zakresie. Miedzy innymi z tego powodu promowane sg obec-
nie specjalne mechanizmy prawne na uczelniach wyzszych, przekazujace zarzadzanie
wlasno$cig intelektualng uczelni z poziomu Senatu do jednostek szybciej reagujacych
na potrzeby rynku.

Mechanizmy zabezpieczajace warto$¢ wynikow prac

Te wyniki prac badawczych, ktére majg cechy nowosci, sa nieoczywiste — nie wyni-
kaja wprost z istniejacego stanu techniki oraz nadaja sie do przemyslowego zastosowa-
nia, moga by¢ chronione patentem na wynalazek. To wlasnie patenty - z punktu widze-
nia obrotu gospodarczego - sa najistotniejszym elementem budujacym wartos¢ intelek-
tualng wynikéw prac badawczych, dajac wlascicielowi monopol rynkowy na wynalazek,
przyznawany na 20 lat.

Aby zapewnic skuteczng ochrone praw do wynalazkéw na rzecz instytucji oraz ich
twércow, nalezy przestrzegad procedur, wynikajacych wprost z przepiséw ustawy prawo
wiasnosci przemyslowej, szczegdlnie w zakresie dokonywania publikacji.

Procedura dopuszczania do publikacji

Wydaje sie, iz obecnie podstawowym celem prowadzenia prac badawczych, ocenia-
nym przez pryzmat ilosci punktéw w ocenie kategoryzacyjnej instytucji, jest dokonanie
publikacji w miedzynarodowym pi§mie naukowym, wymienionym na li§cie filadelfijskie;j.
O ile w polskich realiach publikacja jest ,najwyzszym dobrem i celem samym w sobie”,
o tyle w innych krajach wyniki prac badawczych sa filtrowane przez wewnetrzne struk-
tury instytucji naukowych pod katem ich warto$ci gospodarczej. W modelu zaimplemen-
towanym na niektérych uniwersytetach brytyjskich, kazda publikacja z dziedziny szero-
ko pojetych nauk przyrodniczych i technicznych musi otrzymac zgode lokalnego rzecz-
nika patentowego lub centrum transferu technologii, zanim zostanie opublikowana.
Schemat takiej procedury zostat przedstawiony ponizej:
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Tekst artykutu

Czy zawiera

Nie
opis wynalazku Zgoda

lub know-how na publikacje
Czy ma .
potencjat komercja- Nie Zgoda )
lizacyjny na publikacje

Czy komercja-
lizacja jest
potencjalnie mozliwa
w ciggu 2 lat

Nie o
Zakaz publikaciji

!

Dalsze
prace rozwojowe

Przygotowanie
zgtoszenia patentowego

A

Zgoda
na publikacje

Uzasadnienie takiej procedury jest oczywiste. Procedura ta zabezpiecza ekonomicz-
ne interesy instytucji badawczej — mozliwos¢ wstrzymania publikacji naukowej przez
ciala odpowiedzialne za komercjalizacje technologii i niedopuszczenia do ujawnienia
istoty wynalazku, mogacego by¢ podstawa innowacji.

Procedura w tym ksztalcie pozwala dokonac zgloszen patentowych, a wiec zabez-
pieczyd na rzecz instytucji naukowej prawa wylaczne do wynalazku, ktére pdzniej moga
by¢ Zrédlem przychodéw ze sprzedazy, licencji czy innej formy komercjalizacji. Z prak-
tyki wynika, iz wiekszo$¢ artykuléw jest dopuszczana do publikacji, jednak te, ktére
maja potencjal wdrozeniowy, sg wstrzymywane do czasu dokonania analizy ich gospo-
darczego znaczenia i ewentualnego dokonania zgloszen patentowych, zabezpieczajacych
prawa wylaczne do wynalazku.
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Pokreslenia wymaga podstawowa zasada prawa patentowego: wynalazek uwaza sie
za nowy, jesli nie jest on cze$cia stanu techniki, przy czym przez stan techniki rozumie

sie wszystko to, co przed data zgloszenia patentowego zostalo udostepnione do wiado-

mosci powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawie-

. . . . . 1.4
nie lub ujawnienie w inny sposéb’.

Zatem kolejno$¢ postepowania z wynalazkami, wynikajaca explicite z zapiséw Kon-

wencji Paryskiej jest od dwustu lat oczywista: publikacja opisujaca wynalazek pozbawia

tworce prawa do zastrzezenia na swojg rzecz praw do tego wynalazku, zatem najpierw

dokonuje sie zgloszenia wynalazku, a potem naukowej publikacji na jego temat.

Krok |

Krok Il

Zgtoszenie wynalazku
do Urzedu Patentowego

Krok |
Publikacja naukowa
(przed zgtoszeniem wynalazku)

=

Publikacja naukowa
(nawet w dzien
po zgtoszeniu wynalazku)

Utrata zdolno$ci wynalazczej

w wyniku ujawnienia
istoty wynalazku

3%

Przyklad negatywny

W czasie rutynowych dzialari leczniczych, grupa lekarzy
zauwazyla zwigzek miedzy stosowaniem w toku operacji chirur-
gicznej pewnej procedury medycznej, bazujacej na zastoso-
waniu ogdlnie znanego zwigzku chemicznego, a przezywalnos-
cig chorych. Zwiazek miedzy zastosowaniem tej procedury
a zwiekszeniem szans przezycia pacjenta zostal udowodniony
statystycznie na duzej grupie chorych leczonych w tej insty-
tucji w czasie kilkuletnich obserwacji.

Wynalazek, opierajacy sie na wynikach tej pracy badawczej
mdgt byc sprzedany jako nowe wskazanie medyczne producen-
tom farmaceutycznym, dostarczajacym wymieniony farmaceutyk.

Jednak odkrycie to zostato opublikowane w formie artykutu,
ujawniajacego wszystkie aspekty wynalazku, co pozbawito ins-
tytucje naukowa mozliwos$ci opatentowania go na swoja rzecz.

Miedzynarodowa ochrona patentowa, ktéra mozna byto
uzyskaé na ww. opisany wynalazek, przyniostaby co najmniej
kilkaset tysiecy ztotych ze sprzedazy licencji lub praw do paten-
tu oraz 70 punktéw w ocenie parametrycznej.

Przyklad pozytywny

W podobnych warunkach
(szpital kliniczny) zespét leka-
rzy dokonat odkrycia, pole-
gajacego na zaobserwowaniu
zwigzku miedzy stosowaniem
u pacjentek popularnego leku
a przebiegiem cigzy.

Po opracowaniu teoretycz-
nej koncepcji wplywu owego
popularnego leku na przebieg
ciazy dokonano zgloszenia pa-
tentowego w Urzedzie Paten-
towym Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

Zgtoszenie to (przed przy-
znaniem patentu) zostato za-
kupione przez jednego z pro-
ducentéw farmaceutykéw.

* A. Sniezko, Jak chronic¢ wynalazki w Polsce, Europie I na swiecie, s. 2, Warszawa 2005
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Badania stanu techniki

Kwestia oryginalnosci wynikéw prac badawczych, a co za tym idzie praw wynika-
jacych z autorstwa oraz mozliwo$ci otrzymania ochrony wylacznej w formie patentéw
powinny by¢ poddawane szczegélowej kontroli. Wigze sie to nie tylko z wiarygodnoscig
naukowcow i instytucji badawczych, wartoscig tychze wynikow, lecz takze bezpieczenist-
wem prawnym instytucji badawczych oraz ich klientéw, wykorzystujacych efekty pol-
skich opracowan.

Badania stanu techniki to specjalistyczne opracowania danych zawartych w $wiato-
wej literaturze patentowej i naukowej. Korzystajac ze specjalistycznych, pelnoteksto-
wych baz danych, mozna sprawdzi¢, czy badane rozwiazanie bylo przedmiotem wczes-
niejszego patentu lub jest do opisanego juz wynalazku zblizone.

Analiza taka pozwala nam zwiekszy¢ pewno$é, ze wynik pracy badawczej jest nowy,
a tym samym spelniajacy jedno z kryteriéw niezbednych do przyznania ochrony paten-
towej, oraz zmniejszyc ryzyko naruszania cudzych praw wylacznych - skoro nie istnieje
patent na taki sam lub podobny wynalazek, brak jest podstaw prawnych do zadania
odszkodowania za naruszenie cudzej wlasnos$ci intelektualnej.

Funkcja czasu w budowaniu wartosci projektow naukowych

Czas a prawo wilasnosci przemysfowej

Ustawa prawo wlasno$ci przemystowej oraz konwencje miedzynarodowe, ktérych
Polska jest strona, okreslaja terminy dotyczace poszczegdlnych etapéw procedury przy-
znawania patentu. Kazdy z tych etapéw jest zwigzany z kosztami, przy czym regula jest,
ze im dalej w czasie od momentu zgloszenia wniosku patentowego, tym wyzsze koszty
trzeba poniesc.

Miesiac postepowania Opis etapu Koszty

-0 Badania stanu techniki | 2-10 tys. zt

0. P.rzygotowan.ie i ztoze- 3.6 tys. 7k
nie zgloszenia

12:30 Zgloszenie miedzyna- 14:20 tys. 7k
rodowe w trybie PCT )

.. Oplaty za przyznanie W zaleznos$ci od ilo$ci krajéw,

Powyzej 30 patentéw krajowych $rednio 50-200 tys. zt

Powyzej 45 Optaty za okresy Wg st.awek krajowych, progresywnie
ochronne za kazdy nastepny okres ochronny

W warunkach polskich instytucje badawcze sa w stanie ponie$c¢ zazwyczaj tylko
wstepne koszty zwiazane ze zlozeniem zgloszenia krajowego oraz w wyjatkowych przy-
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padkach rozszerzenia zgloszenia krajowego na zagranice. Z powyzszego zestawienia wy-
nika, ze komercjalizacja wynikéw prac naukowych powinna nastapic przed trzydziestym
miesigcem od zgloszenia patentowego, tak aby to partner gospodarczy ponosit ryzyko
dalszych kosztowych oplat za ochrone patentowa. Ulatwieniem dla polskich instytucji
naukowych sa takie narzedzia, jak program ,,Patent +” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego, dzieki ktéremu mozna sfinansowac oplaty za zgloszenie krajowe i miedzyna-
rodowe, czy projekty takie, jak Mazowiecki O$rodek Patentowy, ktére nieodplatnie dla
naukowcéw wykonuja badania stanu techniki oraz przygotowujg zgltoszenia patentowe.

Czas a konkurencja

Prowadzac prace o charakterze aplikacyjnym, nalezy bra¢ pod uwage dynamike ryn-
ku. Oczekiwanie, ze inne osrodki badawcze w czasie dlugoletnich prac realizowanych
w Polsce stoja w miejscu, jest zawsze zludne. Mozna by w tym miejscu przytoczy¢ kilka
przykladéw projektéw badawczych o charakterze aplikacyjnym, ktére nie osiagajac
w ciagu kilku lat zamierzonych efektéw, stracily swoja warto$é. Podobne lub substytu-
cyjne rozwiazania weszly tymczasem do obrotu gospodarczego, skutecznie zajmujac
rynek swiatowy i zamykajac szanse na komercjalizacje.

Czas a wewnetrzna stopa zwrotu

Zagadnienie czasu ma specyficzne znaczenie w projektach, ktére w czeéci lub catos-
cisa finansowane przez partnera gospodarczego. Inwestujac w prace badawcze, partner
gospodarczy oczekuje sprawnego opracowania wynikéw w czasie racjonalnie najkrét-
szym, tak aby wydany na badania kapital jak najszybciej wygenerowal przychody z ko-
mercjalizacji oplaconych badar i przyniést dodatnig stope zwrotu.

Zagadnienie to jest szczegdlnie istotne przy konstruowaniu wspélnych projektéw
badawczych instytucja-firma (chociazby w programach typu , Inicjatywa Technologicz-
na”), przy ktérych ocena czasu niezbednego na realizacje przewidzianych programem
badawczym dziatan rézni sie czasami o kilkaset procent. Co oczywiste, firmy nie akcep-
tuja projektow badawczych trwajacych dluzej niz niezbedne minimum, gdyz oznacza to
dla nich realng strate finansowa.

Podsumowanie

Podstawowym problemem budowania wartosci projektéw naukowych nie jest niski
poziom badarn, lecz brak wiedzy i umiejetno$ci naukowcéw w sterowaniu rozwojem ich
prac badawczych, oraz wcigz niedostateczne otoczenie instytucjonalne i finansowe,
ktére pozwalaloby na sprawne prowadzenie dziatan typu proof of concept sprawdzaja-
cych rzeczywistg przydatnosé odkry¢ do zastosowan gospodarczych.

Znaczacym problemem jest takze staba znajomos¢ podstawowych zasad ochrony
wlasnosci intelektualnej zaréwno wsrdd naukowcéw, jak i kadry zarzadzajacej jednost-



Wezesna faza budowania wartosci projektow naukowych 105

kami naukowymi w Polsce oraz brak mechanizméw promujgcych wdrozenia wynikéw
prac naukowych w tych instytucjach. Wzorcowy regulamin przygotowany przez MNiSW
przyjelo zaledwie kilka procent polskich instytucji badawczych.

Z punktu widzenia polskich naukowcéw wazne jest, ze uruchamiane jest coraz wie-
cej mechanizméw wspierajacych zabezpieczanie wynikéw prac badawczych oraz proces
komercjalizacji.

Creating market value of research works

In the article some issues about creating market value of research works are described. They
are related to the stage of planning research works, their realisation and rules of using out-
comes, especially in the aspect of protecting exclusive rights (copyrights, patents) of scientific
institutions and researches. The author also shows internal model of approving scientific publi-
cations destinated to dissemination. The model allows one to protect the most precious results
of research works before untimely publication.

Key words: intelectual property, copyright, patent
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