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Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT |Capitulo | X Capitulo |
Nacional)

No. Solicitud PCT/US2015/031886

Internacional

Fecha de Presentacion

. 21 de mayo de 2015
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion NC2016/0005099 9 de diciembre de 2016
Reivindicaciones: NC2016/0005099 27 de febrero de 2017

Dibujos: NC2016/0005099 9 de diciembre de 2016
Prioridad(es): Pais: US,  Numero: 62/004,465 Fecha: 29 de mayo de 2014

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido y el contenido técnico de esta solicitud corresponde con el de
la prioridad reivindicada.
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3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo
X de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en
cuenta la tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez
(10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las
reivindicaciones 1 a 8 del capitulo reivindicatorio (Radicado N°. NC2016/0005099 del
27 de febrero de 2017).

Titulo de la solicitud: “COMPOSICIONES POLIMERICAS TERMICAMENTE
ESTABLES INHIBIDORAS DE INCRUSTACIONES” (Rad. NC2016/0005099 del 9
de diciembre de 2016).

El problema planteado en esta solicitud consiste en mejorar composiciones y
meétodos utiles para inhibir, minimizar y/o prevenir la deposicion de incrustaciones en
aplicaciones de yacimientos petroleros, de manera que dicha composicién tenga
buena estabilidad térmica para aplicaciones de alta presion y alta temperatura.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un método
para tratamiento de inhibicidon de incrustaciones de una formacion subterranea o de
pozos de produccion de petrdleo y gas, caracterizado porque comprende el paso de:
a) introducir una composicion acuosa inhibitoria de incrustacién en la formacién
subterranea o de pozos de produccion de petroleo y gas en donde la composicion
acuosa inhibitoria de incrustaciones comprende: i) un (co) polimero de &acido
policarboxilico que no contiene un grupo de acido sulfurico y/o a grupo sulfonato, vy ii)
una base de manera que el pH de la composicibn acuosa inhibidora de
incrustaciones es igual a, o mayor de 5 y es igual a, o menor de 10.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): CO9K 8/528.

4. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art. 30 D 486, Art. 22 PCT)

Durante la evaluacion de claridad y concisién de las reivindicaciones, esta Oficina
encontré que:
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e La reivindicacion 1 tienen por objeto un método, sin embargo, esta caracterizado
en términos de un solo paso: introducir una composicion (...), sin que presente
claramente una secuencia logica de pasos por medio de las cuales se trasforme
una material en un producto y/o se obtenga un resultado, de igual manera no
presenta las condiciones técnicas (temperaturas, flujos, presiones, etc.), por todo
lo anterior esta reivindicacion no es clara. Por otro lado, la reivindicacién y sus
dependientes, lo que se buscan proteger es una composicion y no un método.
Noétese que las reivindicaciones dependientes no se definen correctamente como
una etapa o condicion particular del método, por lo cual no es claro el objeto que
se busca proteger. Se recuerda que una composicidn se caracteriza por sus
componentes y los rangos de estos, por su parte un método se caracteriza por
sus etapas técnicas con sus condiciones técnicas por medio de las cuales se
obtiene un producto o un resultado. Se sugiere revisar el objeto que se busca
proteger y evaluar la pertinencia de reivindicar un método. Se sugiere ademas,
realizar las aclaraciones respectivas o definir la invencion por sus caracteristicas
esenciales y estructurales, teniendo en cuenta de no modificar o ampliar la
material ya divulgada.

e La expresion composicion “acuosa” inhibitoria de incrustaciones, no es clara
porque en la composicibn no se menciona el componente de agua ni las
proporciones de los demas componentes, solamente se menciona: (i) (co)
polimero de acido carboxilico y (ii) base. Por lo tanto, no esta claro si la
composicion inhibidora de incrustaciones incluye agua y/o una fase acuosa. Por
ejemplo en la descripcidn se ensefa que “la composicion de polimero que inhibe
la incrustacion usada en una aplicacion de compresion puede ser diluida en un
solvente portador (usualmente salmuera) (Pag. 20, lineas 20 a 23) (...) La
composicion de la solucién de salmuera de prueba para evaluar la efectividad de
inhibicion de incrustaciones para el Ejemplo Comparativo A y Ejemplo 1 se hace
de conformidad con el método NACE TMO0374 y es una combinacion de una
solucion de salmuera que contiene calcio y una solucion de salmuera que
contiene bicarbonato (pag. 26, lineas 4 a 9)”. Por lo tanto, no esta claro si la
composicion inhibidora de incrustaciones consta de i) y ii), o la composicion
inhibidora de incrustaciones que consiste en i), ii) y agua; ademas, en la
descripcion solo se ha descrito una composicion inhibidora de incrustaciones que
consiste en i), ii) y salmuera. Es asi que el alcance de la reivindicacion
independiente es Indefinido, por lo cual, no es claro el objeto que se busca
proteger.
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5. Determinacién del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad, es decir, 29 de mayo de 2014, y se encontraron los siguientes
documentos que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
D1 US 6,148,913 “Oil and gas field chemicals” 21 de noviembre de 2000
“Thermally Stable Scale Inhibitor
D2 US 2012/0118575 Compositions” 17 de mayo de 2012

El documento D1' divulga un proceso y una formulacion para minimizar las
operaciones de compresion y cierre necesarias para inhibir la incrustacién en un
pozo de produccion usando el método de compresién de precipitacion inyectando en
una formacion rocosa que contiene aceite una formulacién miscible en agua que
comprende: (a) un tensoactivo miscible en agua que esta en forma liquida, (b) una
solucion de sal metélica soluble en agua que comprende un cation multivalente y (c)
una solucion de un compuesto inhibidor de incrustaciones miscible con agua que
comprende un componente anidnico capaz de formar una escala- inhibir el
precipitado in situ en presencia de los cationes en (b) tras la inyeccion en la
formacion rocosa, donde el tensoactivo es un éter de glicol y la concentracion
minima de iones del compuesto inhibidor de incrustaciones (c) es de 50 ppm basado
en el peso total de la formulacion (Resumen).

El documento D22 divulga un método de recubrimiento de hormigén capaz de
mejorar el aspecto y la durabilidad. Comprende (a) un alquilalcoxisilano, (b) un
organopolisiloxano que tiene un grupo alcoxi, (C4) un alcoxisilano que tiene un grupo
aminoalquilo y/o (C,) un organopolisiloxano que tiene un grupo aminoalquilo, y (d) se
aplica un agente emulsionante como ingredientes eficaces sobre la superficie del
hormigdn. Ademas, se aplica un material de recubrimiento transparente o un material
de revestimiento que tiene actividad fotocatalitica. ElI material de recubrimiento
transparente contiene una resina fotocurable que tiene un grupo maleimida como un
componente de resina o contiene preferiblemente un compuesto de organosilicato
(Resumen).

1https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6148913A&KC=
A&FT=D&ND=&date=20001121&DB=&locale=
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2012118575A1
&KC=A1&FT=D&ND=&date=20120517&DB=&locale=
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6. Examen de Patentabilidad (Art. 14 D486)

Nivel Inventivo (Art. 18 D486)

La reivindicacién 1 consiste en: “Un método para tratamiento de inhibicion de
incrustacion de una formacion subterranea o de pozos de produccion de petroleo y
gas (...)” (Radicado N°. NC2016/0005099 del 27 de febrero de 2017).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Un método para tratamiento
de inhibicién de incrustacién
de una formacién subterranea
o de pozos de produccion y
gas, caracterizado porque
comprende el paso de :

Un proceso y una formulacién para
minimizar las operaciones de
compresioén y cierre necesarias para
inhibir la incrustacion en un pozo de
produccion usando el método de
compresion de precipitacion
inyectando en una formacion rocosa
que contiene aceite una formulacion
miscible en agua que comprende:
(Resumen, Col. 2, lineas 23 a 28).

Un método para el tratamiento
de inhibicion de incrustaciones
de un pozo de produccion de
petréleo o gas que comprende:
(Reiv. 1).

a)Introducir una composicion
acuosa inhibitoria de
incrustacion en la formacion
subterranea o de pozos de
produccion de petréleo y gas
en donde la composiciéon
acuosa inhibidora de
incrustaciones comprende :

Inyectando en una formacién rocosa
que contiene aceite una formulacién
miscible en agua que comprende:
(...) una solucién de un compuesto
inhibidor de incrustaciones miscible
con agua que comprende (Resumen,
Col. 2, lineas 32 a 36).

Inyectar una composicién de
inhibicién de incrustaciones en
el pozo de produccion de
petrdleo o gas, donde Ia
composiciéon de inhibicién de
incrustaciones comprende uno o
mas polimeros, cada polimero

comprende unidades
recurrentes de un  primer
monémero Yy un segundo

mondémero (Reiv. 1).

i)Jun (co)polimero de acido
policarboxilico que no
contiene un grupo de acido
sulfarico y/o a grupo sulfonato,

y

El compuesto inhibidor de
incrustaciones (c) puede ser una
molécula organica soluble en agua
que tiene al menos 2 grupos acido
carboxilico y/o fosfénico y/o acido
sulfénico, por ejemplo 2-30 de tales
grupos. Preferiblemente, el

compuesto inhibidor de
incrustaciones (c) es un oligbmero o
un polimero, o puede ser un
mondémero que tiene al menos un
grupo hidroxilo y/o un atomo de
nitrbgeno amino, especialmente en

No menciona.
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un acido hidroxicarboxilico o acido
hidroxi o aminofosfénico o sulfénico
(...) Mas especificamente, los
ejemplos de (c) incluyen uno o mas
de: acidos polifosfinocarboxilicos,
acidos poliacrilicos, acidos
polimaleicos, otros acidos o
anhidridos  policarboxilicos tales
como, por ejemplo, anhidrido
maleico, &acido itacdnico, acido
fumarico, acido mesaconico y acido
citraconico, polivinilsulfonatos, co-y
ter-polimeros de los anteriores, (...)
(Col. 3, lineas 39 a 65 a Col. 4,
lineas 1 a 24).

Acidos polimaléicos (Col. 3, linea
67).

Puede tener un pH de 0,5- 9 (...)
puede ser necesario neutralizar la
acidez de la formulaciéon utilizando
un hidréxido de metal alcalino,
especialmente hidroxido de sodio,
hidréxido de potasio o hidréxido de
i) Una base de manera que el | litio, para asegurar la homogeneidad
pH de la composicién acuosa | de la formulaciéon. Se ha encontrado,
inhibitoria de incrustaciones | por ejemplo, que el uso de hidroxido
es igual a, o mayor de 5 y es | de litio como agente neutralizante en
igual a, o menor de 10. lugar de los otros hidroxidos de metal
alcalino permite la tolerancia de
niveles relativamente mas altos del
tensoactivo en la formulacién cuando
se requiere mantener la
homogeneidad de la formulaciéon
(Col. 6, lineas 15 a 24).

No menciona.

_pH_d_e I.a compqsicién acuosa (...) la composicién tiene un pH
|nh|_b|tor||a de |ncru§tag|ones No menciona de aproximadamente 7 a
€s igual a, 0 mayor de o y €s aproximadamente 8,5 (Reiv.
igual a, o menor de 10. 1).

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencidn
definida en la reivindicacion 1 porque divulgan un proceso y una formulacion para
minimizar las operaciones de compresion y cierre necesarias para inhibir la
incrustacion en un pozo de produccion de petroleo.
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La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacion 1 y el método divulgado
en D1 consiste en que este ultimo no menciona que el pH de la composiciéon acuosa
inhibitoria de incrustaciones es igual a, o mayor de 5 y es igual a, o menor de 10.

El efecto que se logra por el hecho de incluir que el pH de la composicidn acuosa
inhibitoria de incrustaciones sea igual a, 0 mayor de 5 y es igual a, o menor de 10,
es que permite que el inhibidor de incrustacion sea estable a condiciones de alta
temperatura y presion.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: ; Cémo modificar el método conocido en D1 para que el inhibidor
de incrustacion sea estable a condiciones de alta temperatura y presion?

Sin embargo, la utilizaciéon una composicion acuosa inhibitoria de incrustaciones con
un pH igual a, o mayor de 5 y es igual a, o menor de 10 para hacer la composicion
mas estable, ya esta divulgada en el documento D2 que se refiere a un método para
el tratamiento de inhibicion de incrustaciones de un pozo de produccion de petroleo
0 gas que comprende inyectar una composicion de inhibicion de incrustaciones en el
pozo de produccion de petrdleo o gas, donde la composicion de inhibicion de
incrustaciones comprende uno o mas polimeros, cada polimero comprende unidades
recurrentes de un primer mondmero y un segundo mondémero (...) en el que la
composiciéon tiene un pH de aproximadamente 7 a aproximadamente 8,5
(Reivindicacion 1). La invenciona proporciona de composiciones de inhibicién de
incrustaciones estables bajo las condiciones de alta temperatura y presion
experimentadas a menudo en aplicaciones de pozos de petréleo y gas (Parr. 8).

Por su parte, el documento D1 ensefa que el inhibidor de incrustaciones puede
tener un pH de 0,5- 9 (...) puede ser necesario neutralizar la acidez de la formulacién
utilizando un hidroxido de metal alcalino, especialmente hidroxido de sodio, hidréxido
de potasio o hidroxido de litio, para asegurar la homogeneidad de la formulacion. Se
ha encontrado, por ejemplo, que el uso de hidréxido de litio como agente
neutralizante en lugar de los otros hidroxidos de metal alcalino permite la tolerancia
de niveles relativamente mas altos del tensoactivo en la formulacién cuando se
requiere mantener la homogeneidad de la formulacion (Col. 6, lineas 15 a 24). Por lo
cual, una persona normalmente versada con una serie de conocimientos especificos
de la invencién, a partir de las ensenanzas de los documentos D1 y D2 estaria
motivada a realizar experimentacion de rutina y determinar que con un pH de la
composicién acuosa inhibitoria de incrustaciones que es igual a, o mayor de 5y es
igual a, o menor de 10 se obtiene el efecto deseado, es decir, una composicion
inhibitoria de incrustaciones estable bajo las condiciones de alta temperatura y
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presidén, motivo por el cual se considera obvia. Cabe decir, que la solucion al anterior
problema técnico objetivo se encuentra dentro de un proceso de optimizacién, lo
cual se encuentra dentro de la practica habitual de la persona versada en la materia
que trabaje en transporte de hidrocarburos por tuberias.

Ahora bien, los documentos D1 divulgan las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

e Reivindicacién 2: ElI compuesto inhibidor de incrustaciones (c) puede ser una
molécula organica soluble en agua que tiene al menos 2 grupos acido carboxilico
ylo fosfénico y/o acido sulfénico, por ejemplo 2-30 de tales
grupos. Preferiblemente, el compuesto inhibidor de incrustaciones (c) es un
oligbmero o un polimero, o puede ser un mondémero que tiene al menos un grupo
hidroxilo y / o un atomo de nitrdgeno amino, especialmente en un &cido
hidroxicarboxilico o acido hidroxi o aminofosfénico o sulfénico (...) Mas
especificamente, los ejemplos de (c) incluyen uno o mas de: &cidos
polifosfinocarboxilicos, acidos poliacrilicos, acidos polimaleicos, otros acidos o
anhidridos policarboxilicos tales como, por ejemplo, anhidrido maleico, acido
itaconico, acido fumarico, acido mesaconico y acido citracénico(...) co-y ter-
polimeros de los anteriores (...) (Col. 3, lineas 39 a 65 a Col. 4, lineas 1 a 24).
Acidos polimaléicos (Col. 3, linea 67).

e Reivindicacién 3: Acidos polimaléicos (Col. 3, linea 67) (...) (c) puede ser una
molécula organica soluble en agua que tiene al menos 2 grupos acido carboxilico
y/o fosfonico y/o acido sulfonico, por ejemplo 2-30 de tales grupos (Col. 3, lineas
40 a 42). El acido maléico tiene 2 grupos carboxilicos y un peso molecular de
aproximadamente 116 Daltons. Por consiguiente, esto parece revelar
homopolimeros de acido maleico con pesos moleculares de aproximadamente
116 a aproximadamente 1700 Daltons. Por lo tanto, el (co)polimero de acido
policarboxilico es un homopolimero de &cido maléico que tiene un peso
molecular promedio en peso de 900 a 1.000 Daltons.

e Reivindicaciones 4 y 6: Puede ser necesario neutralizar la acidez de la
formulacién utilizando un hidréxido de metal alcalino, especialmente hidréxido de
sodio, hidroxido de potasio o hidroxido de litio, para asegurar la homogeneidad
de la formulacion. Se ha encontrado, por ejemplo, que el uso de hidroxido de litio
como agente neutralizante en lugar de los otros hidroxidos de metal alcalino
permite la tolerancia de niveles relativamente mas altos del tensoactivo en la
formulacién cuando se requiere mantener la homogeneidad de la formulacién
(Col. 6, lineas 15 a 24).
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e Reivindicacién 7: (...) el pozo de produccién se somete a un tratamiento llamado
de "cierre" mediante el cual se inyecta una composicién acuosa que comprende
un inhibidor de incrustaciones en el pozo de produccion, habitualmente bajo
presién, y se "exprime" en la formacién y se mantiene alli. En el procedimiento de
compresion, el inhibidor de incrustaciones se inyecta varios pies radialmente en
el pozo de produccion donde se retiene por adsorcion y/o formacién de un
precipitado escasamente soluble. El inhibidor se filtra lentamente en el agua
producida durante un periodo de tiempo y protege el pozo de la deposicion de
incrustaciones (Col. 1, lineas 16 a 25).

Asimismo, el documento D2 divulga las caracteristicas de las reivindicaciones
dependientes asi:

¢ Reivindicacion 7: La inyeccidn de la composicion de inhibicidn de incrustaciones
en la produccion de petréleo o gas se produce bien durante una aplicacién de
compresion (Reiv. 10).

e Reivindicacion 8: La inyeccion de la composicion de inhibicion de incrustaciones
en el pozo de produccion de petrdleo y gas se produce por inyeccion capilar
durante la produccion (Reiv. 11).

La reivindicacion 5 se ve afectada con el conocimiento del técnico, “el experto medio
debera poseer experiencia y contar con un saber general en la materia y con una
serie de conocimientos en el campo especifico de la invencién, el cual conoce que:

Reivindicacion 5: La piperidina es una base fuerte, entre otros heterociclicos (Pag.
18, Parr. 2)*. Por tal motivo es cuestion de seleccion de la base adecuada para subir
el pH segun lo deseado.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 8 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

3 Proceso 43-1P-2002, publicado en la G.O.A.C. N° 870, de 9 de diciembre de 2002, caso:

formulaciones de péptidos hidrosolubles de liberacion retardada.

4 hitps://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/8913/mod_resource/content/1/Tema_4._ Heterociclos.pdf
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item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US 6,148,913 1a6y8 Nivel Inventivo
D2 US 2012/0118575 1,7y 8 Nivel inventivo

8. Respuesta a los argumentos del senor solicitante
Argumentos con respecto a la claridad de la solicitud

1. El sefor solicitante argumenta en relacion a los términos generales “(...) son
expresiones bien conocidas en el campo de la invencion y por lo tanto, en
experto (sic) en la técnica sabria a qué se refieren, sin necesidad de limitarlas.
Ademas, es importante mencionar que sustituir dichas expresiones por términos
mas precisos conllevaria a una limitacion indebida de la materia a proteger ya
que podria permitir que terceros reproduzcan la invencion, sin tener que
infringirla”.

Al respecto, es importante precisar que las reivindicaciones independientes no
quedan claramente definidas dado que aunque corresponden a términos conocidos,
abarcan una extensa gama de posibilidades, de tal manera que sugieren de forma
imprecisa que la proteccion se extiende a otras posibles variaciones o
modificaciones, por lo cual, no se delimita el objeto de la solicitud, y no es claro el
alcance de la solicitud.

En cumplimiento del articulo 45, de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el
capitulo reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) o presente un
nuevo capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de
patentabilidad a esta modificacién, no debera pagar la tasa de modificacion
voluntaria pero si la correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo
caso, el numero de requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el
término del estudio de patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la
publicacion de la solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, se le recuerda al
solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capitulo
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reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones debera pagar la
tasa por reivindicacion adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante para los sesenta (60) dias.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicaciéon, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y
Comercio, informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via
gubernativa.

Atentamente,

—

-

[DirectorName]
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES

Elaborado: YENNY MARCELA CAMPOS BORDA
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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