e

‘. NUEVOPAIS

m YAI CQURDAD ELULACION

SEGEL

Bogota, D.C., 4- 02- 2015.

Doctora

AMANDA BALAGUERA

Centro Halley de Astronomia y Ciencias Aeroespaciales.
Carrera 27 calle 9 Ciudad universitaria

Edificio Ciencias Humanas, Oficina 504

Correo: halley@uis.edu.co

Teléfono: (+57-7) 634 40 00 ext. 2741

Bucaramanga, Colombia

Asunto: Respuesta a consulta juridica, Anexo 6, Convocatoria de Ciencias
Basicas 658 de 2014.

Cordial saludo Doctora Amanda,

En relacion con los tres aspectos motivo de su consulta juridica, hago las
siguientes precisiones, segun el orden por Usted propuesto:

1. “La forma como se deben llenar los espacios del Anexo, es decir,
considerando que las partes involucradas son la Universidad
Industrial de Santander, un grupo de investigacion interno y
Colciencias, qué lugar ocupa cada uno” (sic).

R/. Si bien es cierto que las partes involucradas en la convocatoria son las
que usted refiere, es pertinente sefialar que sobre la titularidad de derechos
de propiedad intelectual que puedan surgir en desarrolio de los proyectcs de
investigacion cofinanciados por Colciencias, la ley 1450 en su articufo 31

dispone lo siguiente:
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“Articulo 31. Derechos de propiedad intelectual de proyectos de
investigacion financiados con recursos del presupuesto nacional. En el
caso de proyectos de ciencia, tecnologia e innovacién adelantados con
recursos del presupuesto nacional, el Estado, salvo motivos de seguridad y
defensa nacional, cedera a las Partes del Proyecto los derechos de
propiedad intelectual que le puedan corresponder, segin se establezca en el
contrato”. -

De acuerdo con la norma citada, Colciencias no tendria participacion sobre la
titularidad ‘de los derechos de propiedad intelectual que puedan surgir en
desarrollo del proyecto objeto de la convocatoria, ya que al no tratarse de un
proyecto que involucre la seguridad y defensa nacionales, estos derechos
deberan ser cedidos por esta entidad estatal en favor de las demas partes
intervinientes.

Dado lo anterior, al prescribir el anexo 6 de la Convocatoria 658 que: “las
partes abajo firmantes convienen la intencién de acuerdo que se regira bajo
las siguientes clausulas: i). La titularidad de la propiedad intelectual sobre los
resultados que se obtengan o se pudieran obtener en el desarrollo del
presente proyecto”, debe entenderse que las partes son solamente la
Universidad Industrial de Santander y los investigadores que forman parte
del grupo de investigacion interno.

Respecto del acuerdo sobre derechos de propiedad intelectual que deben
celebrar las partes en proyectos de investigacion financiados por Colciencias,
esta entidad dispone de un documento de consulta que sera anexado a esta
respuesta, denominado “Manual de buenas practicas de Propiedad
Intelectual en Proyectos I+D+i Cofinanciados por Colciencias”, el cual es
resultado de un convenio celebrado con la Corporacion TECNNOVA,
reconocida en nuestro medio por haberse dedicado con éxito a establecer
parametros para mejorar la funcionalidad y eficacia de la relacion
Universidad, Empresa, Estado. Alli podra encontrar herramientas que
serviran como guia en materia de negociacion y acuerdos sobre titularidad
de derechos de propiedad intelectual que surjan de la relacion entre estos
tres estamentos. No obstante, es pertinente aclarar que su observancia no es
obligatoria para los intervinientes y ejecutantes de esta clase de proyectos.

Es oportuno sehalar que los acuerdos sobre derechos de propiedad
intelectual en proyectos 1+D+i con financiacion estatal deben buscar entre
otras finalidades que sus investigadores y ejecutantes tengan participacion
en la titularidad y explotacion econémica de tales derechos, ya que este es
un factor que estimula los avances cientificos y tecnologicos que posibilitan
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el desarrollo y crecimiento de (a productividad y la economia de los paises,
tal como lo dispone el articulo 23 de ta Decision 486 de 2000.

Asi las cosas, habiendo hecho claridad respecto de las partes negociadoras
de derechos de propiedad intelectual en esta clase de proyectos, es
necesario recordar que el anexo 6§ de la Convocatoria 658 es un modelo, lo
que significa que puede ser utilizado como referencia para la construcciéon de
un documento que refleje el acuerdo de las partes respecto de la propiedad
intelectual, segun lo establecen los términos de referencia publicados.

2. “El Anexo cuenta con ocho (8) numerales, pero pasa del nimero
cinco al siete. Existe el numeral seis y no fue incluido o se trata
de un error de numeracion” (sic).

R/. Efectivamente se trata de un error involuntario, por lo que vale la pena
recordar que el anexo 6 corresponde a un modelc propositivo de acuerdo
sobre derechos de propiedad intelectual.

No existe numeral seis (vi).

3. “En el numeral siete dice: " Ninguna de las partes podra publicar,
comunicar, divulgar, revelar ni permitir que los investigadores y
personal vinculado al contrato publiquen, comuniquen, revelen o
utilicen la informacién resultado del mismo, sin previo aviso y
aprobacion por escrito”. Quién debe dar esa aprobacion por
escrito, exclusivamente Colciencias o en nuestro caso, la
Universidad y el grupo de investigacién interno” (sic).

Esta Gltima inquietud, versa sobre una posible clausula de confidencialidad
pactada dentro del acuerdo general para el desarrollo del proyecto. El
espiritu de dicha disposicion es que las partes, en este caso la Universidad
Industrial de Santander y los investigadores, logren un acuerdo previo
respecto a la manera en que se manejara la informacion que arroje el
proyecto vy pueda ser considerada como confidencial, o que eventualmente
pueda ser susceptible de algin tipo de proteccion,

En consecuencia el “previo aviso o aprobacién” del numeral 7 del anexo 6 de
la convocatoria sabre Ciencias Basicas, se refiere al consensg que debe
existir entre las partes intervinientes o ejecutantes en relacién con acuerdos
de confidencialidad en esta clase de proyectos, por lo que se infiere que
tanto las condiciones de aviso como de aprobacion deben ser objeto del
previo acuerdo y de observancia mutua una vez se celebre.
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Esperamos que esta informacion resuite de utilidad y que dé respuesta a las
inquietudes puntuales del Centro de Investigacion. En todo caso, cualquier
inquietud o comentario adicional con gusto seran atendidos.

aMarfia Zapata Bustamante.
SECRETARIA GENERAL.
@é evisd: Alejandra Salazar Angel.
Anexo: Manual de Buenas Practicas de Propiedad Intelectual en Proyectos
de 1+D+i Cofinanciados por Colciencias. (54 folios)

Elaborado por: lurrego.
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MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN
PROYECTOS [+D+i COFINANCIADOS POR COLCIENCIAS

PRESENTACION ..ccoomiumrvimoniasos ot esmssisssscsiessseosescasorsases esesessssssarsseosassensosasasessesesonsssessssesomsssnssssonsssassess sonees 7
1. MODULO 1. GENERALIDADES DE Pl EN COFINANCIACION ...cvmiricie i ceeeceeesee s cesessiesseenees 12
11, ¢Qué se entiende por proyectos de cofinanciacion COLCIENCIAS? ... 12
1.2.  ¢Ludles son los objetivos especificos de [a cofinanciacidn de proyectos de HD+i?..oeean e 12
1.3.  :Quiénes pueden ser parte en proyectos de cofinanciacion Colciencias? ....vniiiiien 13
1.4.  :Quiénes son las partes en contratos de financiacidn de proyectos de 1+D+? e 14

1.5.  ;Qué aportes deben hacer las partes en contratos de Cofinanciacion Colciencias? .............. 14
1.6.  :Cual es el mar¢o normativo en Colombia sobre Pl en proyectos cofinanciados por

Lo 1Ll Tl I L OO U OO T O DU TP ST PRPN 15
1.7.  ;Por qué es importante regular aspectos relacionados con el tratamiento de [a Pl
resultantes de la ejecucién de proyectos Cofinanciadas por Colcientias?. ... iene e 18
2. MODULO 2. BU ENAS PRACTICAS DE Pl PREVIAS A LA EJECUCION DE PROYECTOS DE
COFINANCIACION. ..cooornnne. emteraser e st RSB R s 20
2. ASPECTOS TECNICOS cvvosvcrerconerinnesarmorsssossssosassset i cessees it es s e e ecissses et s 20
2.1.1.  Determinar |a pertinencia y alistamiento del proyecto ..., 20
a.)  Realizar vigilancia tecnolGZICa (VT ). .o ettt s 20
v :Qué tipo de instrumentos se encuentran disponibles para realizar ejercicios de VT? .......... 20
Y QUIEN AEDE NACET 1A VT2 ittt ettt et et sttt 21
v ;Omitir el ejercicio de VT en un proyecto de 1+D+i podria afectar el éxito del proyecto?...... 21
b.}  Realizar un listado de activos de Pl Previos ... 22
v' ;Qué implicaciones tiene no identificar los activos de Pl previos al proyecto de
IMVESEIZATIONT .ot et et o et e e b s bbb bbb AR a bR a bbb b e sbn s 23
v ;Sitengo una licencia de Pl qué debo tener en cuenta para aportaria al proyecto?.............. 23
c.) Listado de activos de Pl potendiales ... s e s 23
¥ (Comoidentifico silos resultados esperados son susceptibles de proteccidn a través de PI?
23
v Qué tipo de resultados del praoyecto son potencialmente pretegibles por Propiedad
[T FT ot AT | E SRRSO U OSSP PRI 24
d.)  Tramitar registros y otras autorizaciones: ... 26
v ;Es posible llevar a cabo un desarrollo sin haber gestionado previamente los registros
exigidos por las autoridades de inspeccidn, vigilancia y control? ..o, 26
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v ;Existen aspectos éticos que deban tenerse en cuenta al momento de iniciar proyectos de

[+D+i cofinanciados por COLUENCIAS? ...t 27
2.2, ASPECTOS JURIDICOS. .. oeveieeessrecmeeaecoasesiasss oo rcasessesorssasessssomsonemsnesmsnnssonemseems et s ssassssns 28
2.2, Suscripcidn del contrato de Pl 28
2.21.1,  ldentificacion de 128 Partes: ... s 28
v :Qué sucede si quien suscribe el contrato de Pl no se encuentra facultado para obligar a la
Ly A LKL 5 = Lo SO S OO OO OO OO SO OSSOSO UR OO 28
2.2.1.2. Definicidn y saneamiento de titularidad. ... 29
a. Titularidad de [a Pl POEENCIEL ... ocere et an s resr s saaea s 29
v :En qué eventos puede COLCIENCIAS solicitar titularidad sobre la Pl resultante del
51Tl o TS OO O OSSOSO PO OP R UTTTO 30
b, Titularidad de 13 Pl Previai. oo e erecn et eces e e n e nrns s s s 31
v ;Qué se debe tener en cuenta para aportar a los proyectos de 1+D+i activos de Pl previos? 31
v :Con el contrato de licencia se transfiere titularidad de derechos de PIZ ... 31
v :Quién adquiere una licencia puede otorgar otras licencias? ... 32
v ;Las licercias son indefinfdas en el eMPOZ. ... e 32
v ;Los contratos de licencia tienen alguna formalidad?_..........c..ciiimnnne s 32
2.2.1.3.  Explotacién de los resultados:.... ... e e 32
v ;Es posible pactar exclusividad para la explotacion de los resultados? ..., 33
v ;Quién asure la responsabilidad frente a terceros derivada de la explotacion o
comercializacion de resultados e Pl 2 e e 33
¥" ;Pueden las partes sublicenciar los resultados del proyecto? ..o 33
2.2.1.4. Confidencialidad y uso de infOrmaciones: . ... 33
v ;Existe informacién que no se considera como confidencial? ..., 34
v :Qué debo hacer para proteger mi informacién confidencial?..........oooovriic 34
2.2..5.  Divulgacion y publiCaciones: . e s 35
2216, Vigencia de 105 ACUBTAOS! i viei e et s s 35
2.2.1.7.  Causales de terminmacion: . e e 36
2.2.1.8.  Mecanismos para la solucidn de conflictos: ... e 36
22000, VAIOTCION: .rreeeicicce st b bbb e e b bbb n e r s s 37
v :De qué depende el método que sea elegide para valorar? ..o 38
2.2.1.10. e (=T at [+ o HH OO PO OUPUP P LUPO P POPPPOIY 38
2.2.2.  Contratacion del personal del proyecto. ... 39
v :Qué sucede si quien realiza la obra es funcionaric pablico? ... 39

v :Cudles son las presunciones cuando se trata de personal vinculado a través de contrato de
trabajo o de prestacion de SETVILIOS? ... i s 39
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v' ;Estas presunciones son suficientes para garantizar que la obra es del empleador? ............ 39
v :Qué otro tipo de presunciones aplicables al personal vinculade al proyecto es necesario
COMOCEFY ttireriereriereereamesereess e eeaeeereeseemsens beredea bbb i b e b st e e ot e r i ramr e eeee e s 40
2.2.3. Suscripcion de declaraciones del personal del proyecto ... 40
¥ :Quiénes pueden participar en el proyecto de investigacion?.........ceeiimeecieeiiciccenc 40
¥ ;Qué sucede si no formalizo por escrito la relacidn con los participantes del proyecto?...... 41
2.3, ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ..ot s s 41
2.3.1, Definicion de [a estrategia comercial: ..., 41
2.3.2.  Laformuiadidn del proyector. ... 42
. 2.3.3.  {Capacitacién en Pl al personal del proyector ..., 42
= ;Por qué es importante definir los aportes de las partes? ... 42
3. MODULO 3. BUENAS PRACTICAS DE PI IMPLEMENTADAS DURANTE LA EJECUCION DE
PROYECTOS DE COFINANCIACION. ...t rreemcetcee e et cerasss e sssisnssissabosass st st ot sss s snnans a4
3.1, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO TECNICO: ..ccciarrionnriseecrmenecacieestissemssseesesesssssssesessensennaes a4
3.2.  SUPERVISION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO: ...veieeieiei e s ionisinnisasassresnonnns 44
3.3.  SUPERVISION Y SEGUIMIENTO LEGAL: ..0vviveveeceeicieireecireeicsisisinsst b iesssiensnistensnsorsneos 46
v ;Pueden los investigadores en el marco de un proyecto divuigar resultados parciales del
mismo en una feria 0 evento de cardcter nacional? ..., e ene 46
v' (Qué sucede sino se realiza un monitoreo tecnolégico y comercial durante la ejecucion del
PrOyecto? i OO OU OOV U TPES O UOPROTON 47
v :Qué sucede si surgen activos de PI no contemplados al inicio del proyecto?.........coovenee 47
v Sidurante la ejecucion del proyecto es desarrollada y registrada una tecnologia similar ;:Qué
S8 DR NACEIT et b e e e e e e Rt 47
4. MODULOQ 4. BUENAS PRACTICAS DE P IMPLEMENTADAS EN LA TERMINACION DE PROYECTOS
. DE COFINANCIATION: c...coveeeeevoss e staercs s essenar o sass st s s et s bbb st e s am s 49
4.1, CAusas de TerMINACIGN: . ... oot s r s s e sme e e eme i s 49
4.3, ASPECTOS TECNICOS woveerrioricemiemiciie s et e et sas it aben s r s assnm s s semss s nssennss 50
4.2.4, Evaluacion teniCo-CientiTiCa.. ..ot caee v e v neenn e e e seeee e e enreneeeneeerne e 50
4.2.2. Inteligencia COMPELItIVAL. v e 50
4.3, ASPECTOS JURIDICOS i uiurrnereresereceass essesseas sosssesssemseseasoncones eserconesmasars somessamsnesssasssnsesssssresns 50
4.3.1. Suscripcion de Acta de Terminacidn y liqUidacion. ... 50
v :;Puede unresultado del proyecto ser de interés publico y no haberse previsto ello en et
COPETATO A8 Pl2 .t ettt e s bbb s e b2 e sh st e sae b e n e r e e 51
v :Qué sucede si se prorroga el contrato de cofinanciamiento y no se prorroga el contrato de
P2 51
4.3.2.  Inicio del proceso de Protecdion. ... 52

Pagina 5 de 54



+ - Oepartamento Adminlstrativo de

Wt Cocmnens o TECNN®&VA

thendy O Repiiblica de Colormbia

\, TiTMEE

v ;Qué se entiende por proteccion de derechos de PIZ .o 52
v :Qué aspectos de [a proteccidn se deben regular? ... 52

v :Endénde se protegen los resultados del proyecto?........vnnnncion 52
4.4.  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS ..ottt sttt s s et s 53
4.4.%. Reinversidn de utilidades y rendicidn de informes..........ooeniiviiiin e 53
4.4.2. EXPIOACION A& Pl..eeos et bbb r e s 53
v ;COMO se puede eXPIOtAr 13 PI7 ...t s s 53

v ;Qué aspectos de [a explotacion se deben Tegular?. ... 54
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MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
EN PROYECTOS I+D+i COFINANCIADOS POR COLCIENCIAS

PRESENTACION

A raiz de la promulgacién de la Ley 1286 de 2009, COLCIENCIAS adquiere un papel
protagdnico en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologfa e Innovacion
en Colombia (SNCTi), que se ha planteado, entre otras, la tarea de contribuir a la generacion
de un modelo productivo nacional sustentado en la ciencia, la tecnologfa y la innovacidn, que
genere valor agregado a los productos y servicios de la economia y propicie la modernizacion
de nuestra industria y el desarrollo socioecondmico del pafs.

La consolidacién de una nueva sociedad de conocimiento requiere de la articulacién, en una
misma cadena de valor, de la investigacién, el desarrollo cientifico y tecnoldgico y la
innovacién (1+D+i), en donde la academia y el sector productivo, articulen esfuerzos en pro
de la ejecucién de proyectos generadores de tecnologias encaminadas a dar solucidn a las
necesidades y problemas latentes en las sociedades contemporaneas.

Coherente con estas realidades, COLCIENCIAS ha implementado una serie de mecanismos
que fomentan y dinamizan la ejecucion de actividades de ciencia, tecnologia e innovacion
(CTi) que a su vez permiten la instalacidn de recursos y capacidades en los actores
participantes en dichos procesos y, consecuentemente, en las geografias y sectores
econdmicos en donde interactian. Uno de los mecanismos, dispuestos por COLCIENCIAS,
que presenta mayor demanda por parte de los actores del SNCTi es la cofinanciacion de
proyectos de |+D+, en virtud del cual se incentiva la cooperacion entre entidades del sector
productivo entre las que se encuentran, de una parte, empresas y organizaciones
productivas de bienes y servicios, y de otra parte, instituciones de ciencia y tecnologia (ICT)
.dentro de las que se listan las Universidades y demds entes de educacion superior, los
centros de investigacién y los centros de desarrollo tecnoldgico. EI mecanismo de

11y

cofinanciacidn, sustentado en el modelo “triple hélice™ busca apoyar aquellos proyectos con

! £l modelo triple hélice establece a fa universidad como centro, con actividades de investigacién y desarrollo
basadas en principios académicos, a la industria como proveedora de demanda de los clientes sobre la base de
sus actividades comerciales, asi como la investigacién y desarrollo para generar nuevas oportunidades de
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altas posibilidades de innovacidn, los cuales por su naturateza implican altos riesgos para los
actores. COLCIENCIAS, en representacion del Estado ingresa en esta triada destinando
aportes que mitigan, en parte, dichos riesgos asociados.

En este contexto, los resultados generados a partir de esta relacion Universidad Empresa
Estado merecen especial atencidn, pues son ellos el objeto de la transferencia social y
productiva que desencadena la innovacién. Nos referimos concretamente a la Propiedad
Intelectual (P1)}, cuyo tratamiento exige, por parte de los actores, un conocimiento claro y
oportunc de los factores que inciden en la generacion y administracion de activos de Pl que

les permita establecer pardmetros efectivos de actuacién antes, durante y después de Ia
gjecucion de proyectos de 1+D+i cofinanciados por COLCIENCIAS.

Una adecuada gestion de la PI facilita los procesos de transferencia tecnoldgica y
proporciona a las partes seguridad juridica y econdmica respecto de sus derechos y
obligaciones, asi como de los beneficios que obtendran con el uso, comercializacién y
explotacién de la misma. ' "

El presente manual recoge un conjunto de recomendaciones que le permiten a la
Universidad, y demas ICT, y a la Empresay demds entidades del sector productivo, integrar a
la formuiacién y ejecucidn de proyectos de 14D+ un conjunto de buenas practicas
encaminadas a facilitar [a gestién integral de los activos de Pl generados en los proyectos de
l+D+i cofinanciados por COLCIENCIAS, desde una metodologfa multidptica, que puede ser
incorporada como rutina organizacional, que distingue entre los aspectos técnico-cientificos
del proyecto, los aspectos juridicos y legales, y los aspectos administrativos o formates.

Se divide en cuatro grandes modulos a saber:

Médulo 1. Generalidades de Pl en cofinanciacién: El primer mddulo contiene aspectos
generales de Pl indispensables al momento de formular y ejecutar proyectos de

negocio, y al gobierno como gestor de condiciones politicas y del marco regulador apropiado para generar
entornos de crecimiento. La integracién de estos tres actores yace en el corazén de un sistema que ideaimente
incrementara el traspaso de conocimientos en una regidn, aumentando asi, la ventaja competitiva del
desarrollo econdmico ya sea regional o nacional. (ETZKOWITZ HENRY. The Triple Helix, Industry-University-Government
Innovation in Action. Editorial: Taylor & Francis. USA. 2002.)
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cofinanciacién COLCIENCIAS; en este modulo se pueden encontrar definiciones técnicas,
conceptos y expresiones comunes frecuentemente empleadas en este tipo de proyectos.

Médulo 2. Buenas practicas de Pl previas a [a ejecucion de proyectos de cofinanciacién: En
este médulo, asi como en los dos siguientes, se presentardn las practicas cotidianas que se
recomienda tener en cuenta antes de iniciar los proyectos y que reportan grandes beneficios
para las partes si son incorporadas en la formulacién de tos mismos.

Médulo 3. Buenas practicas de PI implementadas durante la ejecucién de proyectos de
cofinanciacién: En este médulo se presentaran las practicas cotidianas que se recomienda
tener en cuenta una vez haya iniciado y mientras dure la ejecucidn de los proyectos con ef fin
de tener un control y un plan de contingencia aplicable a las situaciones que eventualmente
surjan o sobrevengan en el devenir de [os mismos.

Médulo 4. Buenas practicas de Pl implementadas en la terminacién de proyectos de
cofinanciacién: Finalmente esta seccion recoge las recomendaciones finales que las partes
pueden implementar para dar un cierre eficiente 'y eficaz al proyecto en lo referente a la Pl
resultante del mismo, y al tratamiento que se le dard a la misma en las fases siguientes de
transferencia social 'y productiva, asi como los compromisos y beneficios adquiridos entre
eflas y para con COLCIENCIAS.
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En el cuadro que se muestra a continuacién se hace un resumen de los aspectos que se
desarrollaran en los médulos 2,3y 4

BUENAS PRACTICAS DE P} EN PROYECTOS 1+D+i COFINANCIADOS

i TECNICO ¥ JURIDICO LEGALES
‘CIENTIFICOS

A  Realizar vigi 4  Suscripcién de con < Definicién de
tecnoldgica (VT) de Pl estrategia comercial

~ Realizar un listadd 4 Contratacién “+ La formulacion
activos de Pl previos personal del proyec .. proyecto

4 Realizar listado de a R Suscripcion < : Capacitacion en §
de Pl potenciales s _q_eclaraciones personal del proyect

+ Tramitar registros y ;;ersor?al del proyed

autorizaciones

4 Supervisidn y seguimiento técnico, administrativo y legal en materia de Pi.

< Evaluacion té 4+ Suscripcién de Act -  Reinversién de utilig
cientifica Terminacion y rendicion de inforr
4+ Inteligencia competitiy liquidacion 4 Explotacién de Pl

DEL PROYECTO « Inicio del process

Proteccion.
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