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COMPONENTS of S&P 500 MARKET VALUE
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Droit d’auteur

Secret
industriel

Marque de commerce Brevet Dessin industriel

“Double wall, double taste” par utilisateur Flickr Wannes De Loore, licence Creative Commons, aucune modification effectuée
“Patent #5,088,160”, par utilisateur Flickr Sumeet Mulani, licence Creative Commons, aucune modification effectuée

‘registered trademark” par utilisateur Flickr user Marina Noordegraaf, licence Creative Commons, aucune modification effectuée
“Large copyright sign made of jigsaw puzzle pieces” par utilisateur Flickr Horia Varlan, licence Creative Commons, aucune modification effectuée



https://www.flickr.com/photos/wannesdeloore/
https://www.flickr.com/photos/teemus/831254430
https://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/3351438252/in/photolist-bRcu7M-3sDY9W-8z478d-a7fAHV-5LvmdQ-8rYYGB-ocwv97-nEHdU1-4dWhYY-xCrpo-679ZQ9-owXndY-a7dP1z-jow6GF-51Cah1-btzfY-4Aaqa3-4A67fT-4AagKm-4A65rc-aBJPWy-3WHyL-9RQRd5-Leyzz-dkJsWa-4mucY1-7NjvCE-7kgL29-Pffai-4fV73J-n1ziRk-6ZFav9-ago2GN-7NfxcR-7zgqPx-nLGFiU-tXjcJ-4cTCMR-BTzCY-4A62vM-fKdsU-yZid3-28yKMP-5ax9sg-5WQHmG-9qEmoi-iQBuV5-6ZJCrN-2vqFUZ-8ETYZS/
https://www.flickr.com/photos/verbeeldingskr8/
https://www.flickr.com/photos/horiavarlan/4839454263/in/photolist-7Efws7-5AXf2j-5AXf9b-5Bm4bA-69ZUHy-99Rf8R-4F6Lh3-9RQRd5-bmnrCJ-5AXf6j-cL6n6U-sgyEc-crVcyy-37jCsU-8nDt9B-9dyrHe-bx59Gn-MKerv-mhe62e-5ASZ6x-7E2x5u-7nqB2t-5ASZ7T-pqMZxi-7vBD4T-7TBNEZ-4dHWP-4WiJs6-7NfxcR-ajKH8C-4Mjqto-7zQetQ-fTtUbc-5AXf7J-bqbjQd-eSmc91-2t7JF-9rjVkk-5oGqKU-dQogba-5Hxjg4-9b45XN-dT63q-2bMt9M-6bJSMe-5nEX5o-2irnZR-dnvABk-73EgDz-6fjEQx
https://www.flickr.com/photos/horiavarlan/
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Les marques de commerce

Indiquer de facon distinctive la source d’un produit ou d’un service

Incluent les mots, les symboles ou les logos

Protection optimale par I'enregistrement

Usage exclusif de la marque de commerce en association avec les produits/services visés
Elément d’actif intangible de grande valeur

Durée de 10 ans

’ ™
Protection par juridiction et renouvelable ‘ Qﬂe-ﬁ‘ak

B Microsoft
B HoloLens

Vv V.V V V VY VY
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Les brevets

» Protection des inventions

» Permet d’'empécher quiconque de produire,
fabriquer, vendre ou importer [linvention
partout dans la ou les juridiction(s) ou des
brevets ont été délivrés

» Durée: 20 ans

**|a durée peut étre prolongée aux Etats-Unis et
pour les inventions pharmaceutiques au Canada.

ateur Flickr Alexandre Dulaunoy / Licence
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/, aucune modification
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Les dessins industriels

> Protection de I'aspect visuel d’un produit fini

> Durée: 15 ans au Canada et aux Etats-Unis / 25 ans en
Europe
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Le droit d’auteur

> Protection d’'une ceuvre originale

» Protection a compter de la création de I'ceuvre

» Durée: 50 ans apres la mort du dernier des
auteurs au Canada; 75 ans aux Etats-Unis

“Sheet of Studies with a Dancer”, Collection du MET (dédication au domaine public), licence Creative Commons, aucune modification
effectuée.



PREMIERE ETAPE:

REVOIR SON PORTEFEUILLE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE



https://fr.freepik.com/photos-gratuite/hommes-affaires-mains-tableau-blanc-documents-projets_7514913.htm
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« Chaque titre de PI doit étre aligné avec la stratégie d’affaires et une utilisation
d’affaires doit eétre associée a chaque titre. »

Stratégie d'affaires

o o

[
Harmonisation de la PI E'Iaboration

Connaissez vos actifs de Pl et le Etablissez une stratégie
lien entre votre cadre stratégique de Pl 4 partir de tous les
en matiére de Pl et vos objectifs renseignements recueillis a
d'affaires I'étape de 'harmonisation

. Analyse
livaluatll.c.m d\.; p.)or:;efeullleH dlatfaiias
Dressez linventaire de vos actifs et analyse .
incorporels et de votre Pl de laPl une infrastructure de Pl
en Concordance avec vos

Opérationnalisation
Définissez des objectifs et

Positionnement objectifs d'affaires

Connaissez la stratégie Ca ~.

de Pl de vos concurrents Réalignement Stratégie Opérations
et celle prévalant sur delaPl de PI delaPl
votre marché e

N

Analyse de la PI
Déterminez le meilleur moyen
de maximiser ['incidence de la Pl . .
i il Exécution
sur les bénéfices, la compétitivité
R delaPl
et la réputation
Exécution
Mettez votre stratégie de Pl

en ceuvre et communiquez
le déroulement des mesures
que prévoit cette stratégie

Source : OPIC - https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-
internetopic.nsf/fra/wr04563.html#1-elaborer



https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04563.html
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COMMENT PROCEDER?

» Associer un titre de Pl avec sa raison originelle, par exemple:

v A quel(s) produit(s)/service(s) était-il associé?
v A-t-il été déposé en vue d’obtenir un financement ou pour mettre en place un
partenariat?

v Cherchait-il a géner un compétiteur?

» Est-ce que cette raison originelle est toujours applicable?

11



DEUXIEME ETAPE:

CLASSER LES TITRES
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CLASSIFICATION DES TITRES

ESSENTIELS

SOUHAITABLES

DESUETS

v

13
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LES TITRES AYANT UNE UTILITE D’AFFAIRE (LES
ESSENTIELS OU SOUHAITABLES)

> Evaluation de la performance et du taux de rendement en
comparaison avec les autres titres de la méme catégorie

» Reéduction supplémentaire, au besoin

Photo par « Stories »: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/donnees-inform-illustration-
concept 6195525.htm#page=1&query=statistique&position=0; Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification.

14


https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/donnees-inform-illustration-concept_6195525.htm
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LES TITRES DESUETS

» Abandon
» Licence des titres

> Dans le doute? Processus de sélection sans
blame et profond

Photo par Pressfoto: https://fr.freepik.com/photos-gratuite/handshake-close-up-
cadres 858556.htm#page=1&query=contrat&position=4; Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification

15



https://fr.freepik.com/photos-gratuite/handshake-close-up-cadres_858556.htm
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AUTRES STATEGIES A ENVISAGER...

» Abandon d’un brevet si une marque de commerce supporte le produit.
> ldentifier:

v De nouvelles applications potentielles a la technologie protégée;

v De nouveaux marchés; et/ou

v" Des contrefacteurs hypothétiques ou des partenaires éventuels, avec lesquels des
joint-ventures, des licences ou des ententes pourraient &tre mises en place.

16



PENSEZ A VOS
ECHEANCES!

» Prolongations de délais (COVID-19)

» Prolongation des échéances moyennant
une taxe supplémentaire



https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/

CANADA

> Report du début de 'examen (4 ans)

» Abandon temporaire d’'une demande

; Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification



https://fr.freepik.com/photos-gratuite/drapeau-du-canada_1178804.htm

ETATS-UNIS

» Prolongation du délai pour répondre a un rapport

d’examen (1 mois)
> Extensions jusqu’a 6 mois
» Report du paiement de la taxe de maintien

... moyennant le paiement de taxes supplémentaires
acquittables uniquement si I'action est réalisée.



https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/uncle-sam-i-want-you-vector-1865857

PROTEGER LES NOUVELLES

TECHNOLOGIES



https://fr.freepik.com/photos-gratuite/jeune-homme-affaires-ayant-beaucoup-idees_5761590.htm

"HISTORY HAS SHOWN [...] THAT
COMPANIES AND COUNTRIES
WHICH CONTINUE TO INVEST IN
NEW PRODUCTS AND INNOVATION
DURING TIMES OF ECONOMIC
RECESSION WILL BE THOSE THAT
WILL BE BEST POSITIONED TO TAKE
ADVANTAGE OF THE RECOVERY,
WHEN IT ARRIVES."

Dr Francis Gurry,

Directeur général de
I’Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI)


https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/hommes-infographie-reprise-financiere_8106350.htm

ROBIC

ENTREPRISES AYANT ETE CREEES DURANT DES
MOMENTS DE RECESSION

(96 L

FedEx.

22
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Comment prioriser
les projets de R&D
ET protéger la Pl

resultante sans y
perdre sa chemise?



https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/couple-famille-economie-argent_7732613.htm
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v REVISION DES PROJETS DE R&D EN COURS

L 'objectif: Ajuster sa
stratégie de protection
selon la nouvelle
realité: la situation
actuelle et le « New
Normal » anticipe.

Photo par « Suksao »; https://fr.freepik.com/photos-gratuite/signature-femmes-affaires-au-
documen t_1155996.htm#page=1&query=étude&position=11; Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification



https://fr.freepik.com/photos-gratuite/signature-femmes-affaires-au-document_1155996.htm
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v RECHERCHES PRELIMINAIRES

Exemples d’éléments a identifier:

v’ La technologie est déja connue ou bloquée par
des brevets ou dessins industriels existants;

v' La marque considérée est proche d’'une marque
existante.

Classer les projets potentiels et abandonner ou
reporter les moins porteurs, les plus risqués ou les
plus dispendieux

lllustration par Freepik: https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/concept-recherche-pour-page-
destination 5102782 .htm#page=1&query=recherche&position=1; Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification

( SO searc |

designed by ‘& freepik

25


https://fr.freepik.com/vecteurs-libre/concept-recherche-pour-page-destination_5102782.htm
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v UTILISATION DE LA LITTERATURE SUR LES
BREVETS

» Brevets expirés

» Brevets appartenant a des
universités ou centres de
recherche

» Augmentation de I'efficacité dans
les efforts de R&D

Photo par Arthur Hidden: hitps. eepik.com/photo
Licence libre de droit « Freepik »; aucune modification

26


https://fr.freepik.com/photos-gratuite/main-homme-cueillait-livres-etagere_7621143.htm
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STRATEGIE: GARDEZ LE SECRET!

+ NE PAS COMPROMETTRE LA
POSSIBILITE DE PROTEGER
SES DROITS

« PERMET D’ATTENDRE QUE
LA DEPENSE SOIT
ACCEPTABLE DANS LE
BUDGET

« ATTENTION! DELIVRANCE

DU BREVET AU PREMIER
DEPOSANT

27
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STRATEGIE: PUBLICATION DEFENSIVE

» Lorsque lI'exclusivité est moins critique

* Peut permettre d’éviter des situations
potentiellement litigieuses ou un tiers
déposerait une demande de brevet pour
une invention similaire ou identique

28
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v PUBLICATION ET DELAI DE PRIORITE

12 MOIS

DEPOT D'UNE
DEMANDE DE
BREVET PRIORITAIRE

- DEPOT DES DEMANDES

REGULIERES

« AJOUT DE NOUVELLE

MATIERE

29
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DEPOT D’UNE DEMANDE PRIORITAIRE

Solutions pour limiter ou retarder les frais a encourir

30
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DEPOT D’UNE NOUVELLE DEMANDE PRIORITAIRE
DE TYPE PROVISOIRE

Condition: Aucune divulgation publique
antérieure dans la majorité des pays

Photo par « Master1305 »: https://fr.freeJ)ik.com/photos—gratuite/grand—plan—caucasien—maIe—femelle—mains—projection gentil-pouces
haut 7911276 .htm#position=9; Licence libre de droit « Freepik »; aucune mo dification



https://fr.freepik.com/photos-gratuite/grand-plan-caucasien-male-femelle-mains-projection-gentil-pouces-haut_7911276.htm
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« PCT »
(facultatif) (facultatif)
Demande de Rapport de Ouverture
recherche recherche
o . . ) . de la phase
_ Publication internationale  internationale ... -
(mois) internationale supplémentaire  supplémentaire
PCT 0 12 16 18 22 28 30
I | I | | |
Dépotdela Dépdtdela Rapportde (facultatif) (facultatif)
demande demande recherche Présentation Rapport
locale PCT internationale d’'une demande  préliminaire
et opinion écrite d’examen international sur
préliminaire la brevetabilité

WIPO: https://www.wipo.int/pct/fr/fags/fags.html

international
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AVANTAGES

» Retard minimal de 18 mois (ou 30 mois de la date de la

demande locale)

 Moment de la sélection des pays/régions dans lesquels
une protection sera éventuellement recherchée.

PCT

33
(facultatif) (facultatif)
Demande de Rapport de Ouverture
recherche recherche
o . . . . de la phase
. Publication internationale internationale
(mois) internationale supplémentaire  supplémentair
0 12 16 18 22 28 30 %
| | | | | |
Dépotdela Dépdtdela Rapport de (facultatif) (facultatif)
demande demande recherche Présentation Rapport
locale PCT internationale d’'une demande  préliminaire
et opinion écrite d’examen international sur
préliminaire la brevetabilité

international
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CHOIX DES JURISDICTIONS

* Présence de compétiteurs

« Taille du marché

» Possibilité de défendre son titre de Pl
« Tendances futures, etc.

Photo: https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/check_list.htmI?sti=n0z09rhjoilttpjghz, licence standard libre de droit

34



https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/check_list.html%3Fsti=n0z09rhjoilttpjghz
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J@ Patents

/8 1P litigation

146 s e

31% ooty op 105

Basic materials chemistry Chemical engineering Envi Macra chemistry,
3 Ligatea © opposea poymers - Materials, metallurgy Measurement  Organic fine chemistry  other special machines
0 tiemes 0 sers Pending [ Granted [ Dead
Key inventions Legal status Top 8 technical domains

FLEET CAPITAL

AGILENT TECHNOLOGIES

o

EXXONMOBIL RESEARCH & ENGINEER...

FUJI XEROX

«

CLARIANT

IS

SILICYCLE

w

uorP

~

MICHIGAN STATE UNIVERSITY

-

WR GRACE

NOVO NORDISK

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Technology investment trend over last 20 years Top 10 players

21

+11m + 1=

Inventions containing EP applications Inventions containing WO applications
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ASSIGNEE BY YEAR

36

Fleet Capital

Agilent Technologies

Exxon Mobile

Fuji Xerox

®

Clariant

®
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Silicycle

®
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University

WR Grace
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Fleet Capital

Agilent Technologies
Exxon Mobile

Fuji Xerox -

Clariant -

Silicycle

Assignees

UoP

Michigan State

University

WR Grace

Novo Nordisk

1892

ASSIGNEE BY COUNTRY

AGILENT TECHNOLOGIES, EP
4 patent families

N ¥
PUBLICATION COUNTRY

S N 8 ®

8
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LES TITRES DE Pl COMME
SOURCES D’ENTREE

MONETAIRE



https://fr.freepik.com/photos-gratuite/comptable-calculant-profit-graphiques-analyse-financiere_7548546.htm
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AUTRES UTILITES DE VOS TITRES PENDANT UNE CRISE

» Renforcer votre position concurrentielle

» Servir de garants de solidité financiere (collatéraux pour emprunts bancaires)
» Servir de moyen de négocier des ententes commerciales et des licences

» Mettre en demeure des concurrents

39



RESSOURCES POUR VOUS
CONSEILLER ET VOUS

ACCOMPAGNER EN PI



https://fr.freepik.com/photos-gratuite/comptable-calculant-profit-graphiques-analyse-financiere_7548546.htm
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A2/ RCT

DE L'IDEE AU MARCHE

Le réseau ADRIQ/RCTi compte 7 experts accrédités travaillant en
complémentarité et offrant des conseils neutres en propriété intellectuelle :

3 agents de brevets, dont Dominique Pomerleau, Ph.D. de Robic
2 avocats spécialisés en propriété intellectuelle et agents de marques
2 accompagnateurs - strateges
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Accompagnateur — stratege en PI

Luc E. Morisset, ing., M.Sc.A.

Stratége en Pl + Formateur agréé (CPMT) + Coach professionnel (ICF)

Expert accrédité en Pl et en relations entreprise-établissement de recherche

« J’accompagne les entreprises innovantes pour qu’elles gérent leur PI stratégiquement,
avant, pendant et aprés l'intervention des agents et des avocats en PI»

Phases de développement de I'entreprise / du projet d’innovation

o S Croissance,
Validation Démarrage Commercialisation Décollage maturation, sortio

Développer les compétences de
I'entrepreneur en propriété intellectuelle

Réduire les risques de contrefagon *

Obtenir les droits sur la Pl de tiers (universités, colleges, entreprises) + transfert technologique **
Définir la stratégie globale de Pl et le plan d'actions stratégiques de Pl + mises a jour
Protéger la Pl créée *

Gérer la PI (secret, brevet, droit d'auteur, marque, dessin, etc.) et les autres actifs intellectuels

Monnayer la PI **
* : généralement en faisant aussi intervenir un agent de brevet ou de marque au moment opportun

** . généralement en faisant aussi intervenir un avocat spécialisé en Pl au moment opportun

42

514-823-3143
morisset@iccultures.com

B 1C cuttures

© Luc E. Morisset, IC Cultures 2020
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Accompagnateur — stratege en PI

Philippe Bertin, B.Ing., MBA, Adm.A.
Stratege en PI, en Transferts de Technologies et en Alliances Stratégiques
Expert accréditeé en PI depuis plus de 15 ans, Formateur accrédité (CPMT)

J'aide les PME a faire des affaires avec leur PI
J'aide les intervenants a accompagner leurs PME

- Plus de 900 PME conseillées au Québec
- Inventeur cité dans 7 brevets
- Correspondants dans plus de 10 juridictions

k 514-592-5575

pbertin@strategiestroisquatorze.com

Services:

- Bilan de santé de votre PI - Programme KéPI
- Visions claires de stratégies de PI pour supporter la stratégie de la PME
- Transfert de connaissances a la PME et aux intervenants © 2020 - Philippe Bertin — Tous droits réservés


http://strategiestroisquatorze.com
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POUR NOUS JOINDRE

ROBIC, sen.cr..

AVOCATS, AGENTS DE BREVETS
ET DE MARQUES DE COMMERCE

MONTREAL

Dominique Pomerleau

Associée, Ph.D., ingénieure et
agente de brevets
dpomerleau@robic.com

418 653-1817
QUEBEC

630, boul. René-Lévesque Ouest
20e étage
Montréal (Québec) Canada H3B 1S6

Téléphone : 1 514 987-6242
Sans frais : 1 877 987-6242
Télécopieur : 1 514 845-7874

2875, boulevard Laurier
Delta-3 - Bureau 700
Québec (Québec) Canada G1V 2M2

Télephone : 1 418 653-1888
Télecopieur : 1 418 653-0006


http://robic.com

DES RESSOURCES ET MESURES D’AIDE

Site ADRIQ, page COVID-19 : https://www.adriq.com/covid-19-mesures-daide/

Fédéral :
o Des aides financiéres et de 'accompagnement
o CNRC : Suite a ce webinaire, les entreprises du Pari pourront valider avec leur conseiller la
possibilité d’avoir acces a des visites interactives pour les accompagner et avoir acces a nos
conseillers RCTi dont :
Dominique Pomerleau
Philippe Bertin
Luc E. Morisset
o programme DEFI s’ajoute aux outils courants, dont le Programme d’aide & la recherche
industrielle (PARI)
o BDC : entre autres préts de fonds de roulement
o EDC : préts pour les exportateurs, garanties sur les comptes a recevoir a I'exportation et autres
o Autres organismes et ministeres a vocation économique


https://www.adriq.com/covid-19-mesures-daide/
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DES RESSOURCES ET MESURES D’AIDE

Provincial :

o Des aides financieres et de 'accompagnement
o Soit via Investissement Québec
o Les autres ministéres a vocation économique
o Dont le Ministere de I'économie et de I'innovation
o Le MAPAQ

AADRICRCT

DE L'IDEE AU MARCHE

giCoodtbwey
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DES RESSOURCES ET MESURES

Pour information :

« ADRIQ - RCTi (www.adrig.com)
» Services Canada
» Services Québec

giCoodtvway
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Stratégies Trois-Quatorze™
Propriété intellectuelle Transfert de- hfhm\wmn' Alliances stratégigues

AADRICRCT

DE L'IDEE AU MARCHE


http://www.adriq.com/

PERIODE DE QUESTIONS
MERCI !

AADRICRCT

ratégies Trois-Quatorze” DE L'IDEE AU MARCHE
s e e
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