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Les réflexions et débats de I'année 2018 autour
du plan d’action pour la croissance et la transfor-
mation des entreprises (loi PACTE) illustrent la prise
de conscience grandissante des enjeux liés a I'in-
novation et a la propriété industrielle comme levier
de croissance et de compétitivite.

Pascal F

dUl€,

Les entreprises les plus innovantes, quelle que soit
leur taille, et les créateurs sont devenus les acteurs
incontournables de I'activité économique de de-
main.

La propriété industrielle est au coeur de la croissance

des entreprises

Les responsables (business managers, équipes
R&D, juridique et Pl...), notamment dans les start-
up, PME et ETI, se posent de nombreuses questions,
auxquelles il n"est pas toujours simple de trouver
uneréponse. Grace a sa présence au coeur del'éco-
systéeme de l'innovation, I'INPI a pu répertorier et
analyserles bonnes pratiques a adopter en matiere
de stratégie de propriété intellectuelle.

Comment protéger les connaissances et le
savoir-faire de I'entreprise ? Aquoi servent un brevet
d’invention ou une marque ? Comment les mettre
en ceuvre ? Comment ces titres de propriété indus-

trielle peuvent-ils générer des revenus ? Comment
I'entreprise peut-elle en faire un atout concurrentiel
majeur ? En quoi la propriété intellectuelle sert-elle
la stratégie d’entreprise ?

Voici quelques-unes des questions auxquelles
I'INPI apporte des réponses.

Ce livre blanc est une premiere étape, non exhaus-
tive, pour permettre a chacun, quel que soit son
niveau d’expertise en propriété intellectuelle, de
pouvoir en évaluer simplement les enjeux.

Bonne lecture !
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LA PROPRIETE INTELLECTUELLE :
QUELS ENJEUX POUR LE DIRIGEANT D'ENTREPRISE ?

Du besoin essentiel de survie (la liberté d’'exploiter)
au besoin de reconnaissance (leadership)

Quels que soient le contexte et I'environnement dans lequel évolue I'entreprise, les grands enjeux du
dirigeant d’entreprise se traduisent par des objectifs stratégiques de PI (propriété intellectuelle).

Enjeux et axes stratégiques de PI

01 Anticiper et réduire les risques: S’assu-

" rerdelaliberté d’exploiter uneinvention
Avant d’investir des sommes conséquentes en re-
cherche et développement, |'entreprise doit s'as-
surer que son offre n’est pas déja couverte par des
brevets ou d’autres droits détenus par des tiers.

02 Différentiation de I’offre : Se constituer

7 un avantage compétitif et le protéger
Les éléments qui permettent a I'entreprise de dif-
férencier son offre de produits ou de services de
ceuxdes concurrents ont une valeur et doivent étre
protégés par les outils de propriété intellectuelle.
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03 Maximiser les profits: Augmenter ses

revenus gracealaPl

L’entreprise peut accroitre ses revenus, notam-
ment parla concession delicences de brevets oude
marques et bénéficier d’autres avantages financiers
par la valorisation de son portefeuille de brevets ou
de marques aupres de tiers.

04 Alimenter en continu des projets vec-

teurs de croissance : Accélérer le proces-
sus d’innovation etla R&D

Un management efficace de la propriété indus-
trielle peut aider a mettre rapidement de nouvelles
offres sur le marché pour acquérir un avantage sur
les concurrents.

05 Prendre un leadership technologique:

Batir une stratégie Pl adaptée

Dans certains domaines technologiques, il est
possible d’asseoir son leadership en détenant par
exemple des brevets essentiels a la mise en ceuvre
d’une technologie récente s’intégrant a un nou-
veau standard.

06 Lever des fonds : Renforcer le capital im-

matériel de I’entreprise

La propriété industrielle est un levier qui peut étre
utilisé efficacement pour lever des fonds et renfor-
cer le capital immatériel de I'entreprise. En effet,
le fait qu'une start-up ou une PME détienne des
brevets contribue a rassurer les investisseurs et a
favoriser les partenariats.




1 Source: PME, pensez
propriété intellectuelle !,
DGCIS, 2010, d’apreés les
travaux de P. Corbel et
F.Fernandez

LA PROPRIETE INTELLECTUELLE :
QUELS BENEFICES POUR L'ENTREPRISE ?

La propriété intellectuelle (PI) est au cceur

de la création d'entreprise

Dans les premieres années de la vie de son entre-
prise, un créateur de start-up est souvent davan-
tage préoccupé parI'aboutissement de la R&D, le
fonctionnement du prototype, le lancement com-
mercial et le recrutement de collaborateurs que par
la propriété intellectuelle. Pourtant, la Pl est un élé-
ment majeur pour une jeune entreprise, parce que
la création d’une entreprise repose souvent surune
innovation et que les éléments constitutifs de sa
valeur sont essentiellement des actifsimmatériels.

Mais les jeunes entreprises ne sont pas forcément
tres outillées pour gérer les questions de propriété
intellectuelle : 1a PI peut paraitre complexe dans la
mesure ou plusieurs étapes sont a gérer en paral-
lele. Elle est pourtant stratégique, voire vitale dans
certains cas.

La propriété intellectuelle représente un « accéléra-

teur de la croissance » pour les start-up :

e aide aux levées de fonds,

o différentiation technologique,

e construction et valorisation de I'image de
marque,

o facilitation du développement a
I'international,

e augmentation du pouvoir de négociation
et de la crédibilité de I'entreprise aupres des
partenaires,

e source de revenus financiers
complémentaires...

La PI: des outils au service
de la stratégie d'entreprise!
La Pl est un ensemble d’outils au service d’une

stratégie d’entreprise, qui permet de répondre a
au moins dix objectifs stratégiques :

01 Préservation d'un avantage compéti-

tif : le but est d’'empécher un concurrent de
commercialiser un produit présentant les
mémes caractéristiques innovantes, et de
créer ainsi une situation de monopole sur
Iinnovation brevetée ou les créations pro-
tégées.

02 Concession de licence: le but est de per-

mettre a un licencié d’exploiter des titres de
Pl (brevets ou marques) ou un logiciel, en
contrepartie d’un versement de redevances
(royalties).

03 Moyen de négociation: le fait de détenir

des brevets et de savoir mettre en évidence
les faiblesses des brevets des concurrents
constitue un élément de négociation.

8 INPI m LIVRE BLANC : 24 FICHES PRATIQUES POUR MANAGER SA PI



LA PROPRIETE INTELLECTUELLE : QUELS BENEFICES POUR LENTREPRISE ?

o4

os]

Outil de reconnaissance: la décision de
déposer un brevet est une marque d’estime
et de reconnaissance pour les salariés fai-
sant preuve de créativité et d'innovation.

Outil de créativité : en utilisant les brevets
existants, il est possible d’imaginer des per-
fectionnements et des solutions techniques
tres différentes... qui pourront se révéler, a
leur tour, brevetables.

Outil d’identification des savoirs: le bre-
vet est un moyen d’identifier et de dater des
savoirs techniques et leurs auteurs. Le secret
constitue une alternative au brevet, mais il
présente un risque: un tiers peut aboutir a
la méme solution et faire le choix du brevet.

07

Actif valorisable : dans les levées de fonds,
les fusions acquisitions et I'organisation de
flux financiers, les droits de Pl sont des actifs
essentiels. Pour les investisseurs, la qualité
du portefeuille de Pl constitue un critére ma-
jeur.

Outil de dissuasion: le principe de précau-
tion conduit souvent les concurrents a ne
pas prendre le risque d’enfreindre un droit
dePl, afin de ne pas s’exposer a unlitige ou a
une action en contrefacon.

Toute entreprise posséde un capital immatériel

Les actifsimmatériels représentent une véritable va-
leurau seindel'entreprise : la somme des connais-
sances produites par I'entreprise, les procédés et
secrets de fabrication, le savoir-faire, les procédures
internes, les bases de données et systéemes d'in-
formations, la notoriété et les réseaux sont autant
d’éléments pouvant générer de la valeur.
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Lestitresde propriété industrielle (brevets, marques,
dessins et modeles) sont des actifs immatériels.

Pour évaluer la propriété intellectuelle détenue par
'entreprise, VOIR LA FICHE @ ~> com-
ment évaluer la propriété intellectuelle de
I’entreprise ?

09

Outil de communication : « Modele dépo-
sé », « Produit breveté », ces mentions sont
des labels d’innovation particulierement
valorisants. La détention de droits de PI
renforce I'image de I'entreprise aupres des
clients, des partenaires financiers, et aussi
du personnel.

Information pour la veille : Ia surveillance
des brevets permet d’alimenter une veille
technologique et de s’informer sur la straté-
gie technologique et commerciale des prin-
cipaux concurrents. Cette exploitation de
I'information PI disponible gratuitement est
tres utile pour éclairer, dynamiser, sécuriser
et mieux exploiter les projets d’innovation.




COMMENT EVALUER LA PROPRIETE INTELLECTUELLE
DE LENTREPRISE! ?

Une analyse des actifs de propriété intellectuelle détenus ou utilisés par I'entreprise permet :
e de mieux manager sa propriété intellectuelle au quotidien ;

o d’affiner la stratégie Pl pour améliorer le positionnement de I'entreprise sur ses marchés ;

e d'identifier les actifs de Pl sous-utilisés ;

e de détecter des menaces pouvant peser sur la performance et les résultats de I'entreprise.

1 Source:d’apres
«Evaluation de la propriété
intellectuelle : guide

Recenser la propriété intellectuelle «vi-
sible»: marques enregistrées, dessins et
modeles, brevets d’invention, contrats de
licences (licences accordées a des tiers, li-
cences concédées par des tiers, licences
croisées), contrats de franchise, bases de
données, publications, manuels internes...

Analyser chacun de ces actifs : qui les dé-
tient ? Sont-ilsdéchus ouencoreenvigueur ?
Sont-ils encore utilisés ? Concernent-ils une
technique de pointe ? Quelle est la durée de
vie de cette technique ? L'entreprise a-t-elle
une exclusivité sur cette technique ?

Une évaluation en quatre étapes

Dresser la liste des éléments contri-
buteurs a la diffusion des produits de
I’entreprise sur ses marchés: notoriété
de marque, packaging, certification des
produits, certifications pour I'exportation,
homologations pour la distribution (ex.: ré-
férentiels IFS ou BRC), etc.

Pour chaque élément d’actif recensé,
répondre a ces deux questions : quel se-
rait leur colit de remplacement en cas de
perte ? Quelles sont les recettes auxquelles
contribue cet actifde PI ?

pratique », lan Cockburn,
OMPI, 30/11/2016,
www.wipo.int/sme/fr
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A

COMMENT EVALUER LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LENTREPRISE ?

Modele de grille d'évaluation des actifs
de propriété intellectuelle

Actifs de propriété Durée (années) Degré d’utilisation Importance Valeur estimée (€)

intellectuelle (1:faible, 5 : fort) (1: faible, 5 : fort)

Marque N° 1
Marque N° 2

Brevet N° 1
Brevet N° 2

Savoir-faire
Secrets d’affaires
Logiciels sur mesure

Bases de données

Une fois complétée, la grille peut étre exploitée pour détecter des actifs « cachés » et pour identifier les
actifs immatériels les plus importants, afin de les protéger au mieux et d’en tirer pleinement parti.
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L’exemple du smartphone illustre tout a fait la complémentarité des droits de propriété intellectuelle :
la figure ci-apres montre la variété des protections relatives aux différents éléments qui composent un

smartphone.
B‘?EVETS DESSINS ET MODELES
« Ecran tactile . Boitier
-Antenne [T . PRRhhh ‘M u
+ Procédé de fabrication : : enu
: : * Icbnes
MARQUES
_______ « De fabrique
SAVOIR-FAIRE { + Du produit
« Dossier de conception - + Slogan

* Procédé de fabrication

DROITS D’AUTEUR
| + Logiciel de pilotage

de la consommation

TOPOGRAPHIE DE }

""" * Sonneries
SEMI-CONDUCTEUR . Menu
« Circuits imprimés + Animation

BASES DE DONNEES
+ Répertoire

Source: INPI 2017

Source : www.inpi.fr
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Le brevet d’'invention':
pour protéger les aspects
techniques

D’une durée de vie maximale de 20 ans, le brevet
d’invention conféere un droit exclusif, sur un ter-
ritoire géographique donné, pour I'exploitation
d’une solution technique, d’une technologie
oud’un procédé de fabrication.

La marque : une protection
efficace des produits
et services

Une marque permet a une entreprise de faire
connaitre ses produits ouses services etdeles
distinguer de ceux des concurrents.

Une marque peut étre une dénomination (un mot,
unslogan, des chiffres, etc.), un signe figuratif (ex. :
un dessin, un logo, la forme d’un produit) ou en-
core un signe sonore (ex. : jingle). Une marque est
protégée pour une période de 10 ans ; celle-ci est
renouvelable indéfiniment.




D’apreés inpi.fr

L’exemple de Michel & Augustin

L'entreprise Michel et Augustin détient plus de 90 marques dont elle a étendu la protection en Europe
(marques de I'Union Européenne) et a I'étranger (marques internationales), en fonction des pays ciblés.

Exemple de marque francaise : logo et slogan Exemple de slogan déposé a titre de marque
de I’entreprise

Michel &
Augustin

Marque FR 16 4 287 556

Marque FRO5 3 353 337 Dépétdu: 15 JUILLET 2016
Dépotdu: 15 AVRIL 2005
Exemple de marque de I’'Union Européenne Exemple de marque internationale

Date de dép6t: 2011-11-03

Pays désignés : Australie, Suisse, Chine, Japon, Ré-
publique de Corée, Fédération de Russie, Singapour,
Marque numéro: 15667124 Etats-Unis

Date de dépét : 2016-07-19 Dépdt d’origine : EM 007478589 2008-12-18

Source : bases-marques.inpi.fr
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Le dessin et modeéle:
pour protéger I'apparence

Les dessins et modéles ont pour fonction de
protéger le design ou les caractéristiques vi-
suelles d’un produit. L'entreprise obtient un
monopole d’exploitation sur le territoire francais
pour une durée minimale de 5 ans, qui peut étre
prolongée par tranches de 5 ans, jusqu’a un maxi-
mum de 25 ans.

Lindication géographique:
signe officiel de qualité
et d'origine d'un produit

L'indication géographique (nom de produit associé
a celui d’une zone géographique) est un signe qui
peut étre utilisé sur des produits qui ont une origine
géographique précise et qui possédent des quali-
tés, une notoriété ou des caractéristiques liées
acelieud’origine.

Le droit d'auteur : un droit
attacheé au créateur

Le droitd’auteur' protége les ceuvres littéraires, les
créations musicales, graphiques et plastiques, mais
aussileslogiciels, les créations de I'art appliqué, les
créations de mode, etc.



A

Le dépotd'une marque permeta son titulaire d’en avoir le monopole d’exploitation pendant une période
de dix ans (renouvelable indéfiniment), pour un territoire déterminé, et pour des catégories de produits

ou de services déterminées.

Pour constituer valablement une marque, le signe choisi doit étre distinctif par rapport aux produits
ou services désignés. Par exemple, la dénomination « chocolat » ne constitue pas une marque valable si

COMMENT PROTEGER UNE MARQUE ?

elle sert a désigner du chocolat ; elle est en revanche valable si elle désigne des vétements.

Choix du signe a protéger

Certains signes ne peuvent pas étre déposés en tant que marque’ :

un signe, un Mot ou une expression qui sert
a désigner le produit ou le service. Exemple :
le mot « baba » ne peut étre déposé seul pour
désigner de la patisserie ;

un signe, un Mot ou une expression qui décrit
le produit ou le service. Exemple : I'expression
« pure laine » seule ne peut étre choisie pour
un tapis en laine ;

des termes « élogieux » utilisés seuls, comme
«Super » ou « Plus » ;

un terme qui pourrait tromper le
consommateur sur la nature, les

caractéristiques ou la provenance du produit.

Exemples : « Lavablaine » pour des tissus

en coton ; « Genéva » pour des montres
fabriquées en France ;

un MOt OU UNne expression contraire a I'ordre
public ou aux bonnes meoeurs, comme un
slogan raciste ;

certaines armoiries publiques, drapeaux ou
autres signes officiels protégés ;

une appellation d’origine. Exemple :
«bordeaux » seul, pour un vin, est interdit.

1 Source:inpi.fr
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Principales étapes
d'un dépot de marque

01 Déterminer les catégories de produits

et/ou de services couvertes par le dépot.
Les bonnes questions a se poser a cette étape:
e Que vais-je commercialiser avec ma marque
(produits et/ou services) ?
e Est-ce quej'élargis la liste des produits
et/ou services a ceux que j'envisage de
commercialiser a moyen terme ?

02 Vérifier que la marque est disponible et

valable.

Attention : I'INPI ne vérifie pas sila marque est dis-
ponible.

03 Remplir le formulaire de dépét en ligne

sur www.inpi.fr,




A

COMMENT PROTEGER UNE MARQUE ?

La vie de la marque

Lavie delamarque ne s"arréte pas a son dépot ; au
contraire, elle ne fait que commencer...

L’exploitation de la marque

L’entreprise peut utiliser elle-méme sa marque, la
vendre, I'apporter comme élément d’actif d'une
entreprise, en concéder |'exploitation, etc. Si I'en-
treprise n‘exploite pas sa marque, elle risque d’en
perdre le monopole.

S’opposer al’enregistrement

d’une marque

L’entreprise peut s'opposer a |'enregistrement
d’une marque nouvelle (dansles 2 mois qui suivent
sa publication) si elle estime que celle-ci porte
atteinte a ses droits.

15 INPI ® LIVRE BLANC : 24 FICHES PRATIQUES POUR MANAGER SA PI

La surveillance de la marque

L’entreprise doit effectuer une veille afin de s'as-
surer que personne n’utilise sa marque pour des
produits identiques ou similaires. La défense de la
marque s’effectue soit par une opposition aupres
del'INPI, soit par une action en justice (contrefacon,
nullité).




A

On parle de «dessin » pour les créations en deux dimensions (ex. : motif a imprimer sur des vétements)
etde « modele » pour les créations en trois dimensions (ex. : le design d’un canapé).

Deux conditions pour protéger un dessin et modele en France

Pour étre protégeés, les dessins et modeles doivent dessin ou modele divulgué avant le dépot.
O étrenouveaux et posséderun caractére propre. C'est a I'entreprise de s’assurer que sa

e Un dessin ou un modéle est nouveau si création répond aux conditions de protection.
aucun dessin ou modele identique ou e |l convient donc de vérifier, avant de déposer
quasi identique n’a été divulgué (ex. : rendu des dessins ou modeéles, qu'il n‘existe pas de
accessible au public par une publication dans créations antérieures susceptibles de détruire
un catalogue, un usage, la commercialisation la nouveauté ou le caractére propre du dépot.
du produit...) avant la date de dépbét. Pour les entreprises quirenouvellent régulierement

e Le dessin ou modele doit posséder un la forme ou le décor de leurs produits (ex. : secteur
« caractere propre » : il ne doit pas susciter dela mode), il existe une procédure de « dépbt de
une impression de déja-vu, par rapport a un dessin etmodéle simplifié ».

COMMENT PROTEGER UN DESSIN OU UN MODELE ?

BONNE PRATIQUE

Questions a se poser avant le dépot d'un dessin

etmodele’:

- Ai-je correctement « benchmarké » mon mar-
ché et I'étatde l'art ?

— Est-ce réellement nouveau ?

— Est-ce un produit fini ? Quelle marge d’amé-
lioration ?

— Qu'est-ce qui releve de I'esthétique (dessin et mo-
dele) et du technique (brevet d'invention) ?

1 D’aprésinpi.fr
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COMMENT PROTEGER UN DESSIN OU UN MODELE ?

Principales étapes d'un
dépot de dessin et modele

. 01 Déterminer précisément les dessins ou les
" modeles couverts par le dépot.

- 02 Sassurer que les dessins ou modéles a dé-
" poser sont valables et que I'entreprise en
détient les droits.

03 Remplir le formulaire de dépot en ligne sur
T www.inpifr et payer les redevances.
Veiller a ce que le dessin ou modeéle soit représenté
seul et sur un fond neutre. Aucun élément de dé-
coration, de « mise en scene » ou d"arriere-plan ne
doit apparaitre.
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La vie du dessin et modele

Le dépot de dessin et modéle offre une protection
pour une durée initiale de 5 ans qui peut étre pro-
longée par tranches de 5 ans jusqu’a une période
maximale de 25 ans.

Il est possible de demander des le dépdt une durée
de protection de 10 ans (en payant une redevance
supplémentaire) et d’étendre ensuite cette protec-
tion par tranches de 5 ans, au maximum jusqu’a
25ans.

L’entreprise peut exploiter elle-méme ses dessins
et modeles ou les faire exploiter par d’autres : les
vendre, les apporter comme éléments d’actifs
d’une société, en concéder I'exploitation, etc.

Il appartient a I'entreprise de vérifier si sa création
remplit le critere de nouveauté, de surveiller le
marché et de veiller a ce que personne n’utilise ou
n’imite ses dessins ou modéles sans son consen-
tement.
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COMMENT OBTENIR UN BREVET D'INVENTION ?

Le brevet d’invention protége une invention
technique, c’est-a-dire un produit ou un procédé
qui apporte une nouvelle solution technique a un
probleme technique donné.

S A SAVOIR

Vous ne pouvez pas protéger une idée par un bre-
vet : seuls les moyens techniques mis en ceuvre
pour concrétiser cette idée le seront. En d’autres
termes, pour étre brevetable, une invention doit
apporter une solution technique a un pro-
bléme technique.

Des criteres de brevetabilité
arespecter

Quels sont les criteres juridiques a respecter pour
qu’une invention soit brevetable ? L'invention sur
laquelle porte la demande de brevet doit :

e &tre nouvelle, c’est-a-dire ne jamais avoir été
divulguée au public (quel que soit le moyen
de diffusion),

e faire preuve d’une activité inventive,
reconnue comme le résultat d'une ingéniosité
et d'une intuition unique, différente des
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connaissances et pratiques ordinaires de
«I’'homme du métier »,

e étre susceptible d’application industrielle,
C’est-a-dire que l'invention doit pouvoir étre
fabriquée ou utilisée industriellement.

A POINT DE VIGILANCE

Ne pas divulguer I'invention avant le dépot
de la demande de brevet (sauf sous contrat de
confidentialité) pour ne pas détruire la nouveauté
de I'invention, ce qui aurait pour conséquence de
la rendre non brevetable.

BONNE PRATIQUE

Une recherche approfondie dans les bases de

données de brevets et les publications scienti-

fiques peut permettre a I'entreprise :

- déviter des efforts de R&D inutiles (ne pas ré-
inventer ce qui existe déja) ;

— de vérifier la liberté d’exploitation de son in-
vention, évitant ainsi d'étre contrefacteur
sans le savoir.

Réflexion et mesure

Dans le but de favoriser le progres technique et la
diffusion des connaissances, chaque demande de
brevet est publiée 18 mois apres son dépdt au Bul-
letin officiel de la propriété industrielle (BOPI) ainsi
que dans les bases de données de brevets.

BONNES PRATIQUES

— Choisir judicieusement le moment de dé-
poser une demande de brevet (le droit au
brevet appartient au premier a avoir dépose) et
réfléchir au contenu de celle-ci.

- La rédaction de la demande de brevet
requiert une attention particuliere et des com-
pétences spécifiques ; il est recommandé de se
faire aider par un professionnel de la PI.

- Identifier les pays dans lesquels |'entreprise
souhaite étendre le brevet, en fonction des
stratégies (de production, de commercialisa-
tion...) et prévoir le budget correspondant.
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1 Sources : INPI et Guide
pratique de la propriété
intellectuelle dans les
différentes phases de votre
projet, Enterprise Europe
network, CCIR Rhéne-
Alpes, CCIT de Lyon et CCl
de Paris, octobre 2011

COMMENT ETENDRE UN BREVET OU UNE MARQUE

A L'ETRANGER!?

Etendre un brevet a d’'autres pays

Pour protéger ou étendre la protection d’une invention a l'étranger, plusieurs possibilités existent :

e déposer directement une demande auprés
des offices nationaux de chacun des pays
choisis ;

e déposer une demande unique de Brevet
européen aupres de I'Office européen des

brevets (OEB) en choisissant |'étendue de
la protection parmi les 38 pays ayant signé la
Convention sur le brevet européen (CBE) ;

cooperation treaty) aupres de I’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI). Cette démarche permet, par une
procédure unique, d’étendre la protection
aux pays choisis parmi les Etats membres du
PCT (plus de 150 pays).

e déposer une demande internationale de
brevet appelée demande PCT (Patent

Un délai de priorité de 12 mois pour étendre le brevet a 1'étranger

Pour étendre la protection d’un brevet a d’autres
pays, il existe un droit de priorité d'un anacomp-
ter du dépdt de la demande de brevet en France.
Durant cette période, il est possible de procéder
a d’autres dépots dans les pays ayant ratifié la
Convention de I'Union de Paris (plus de 170 pays).
Ce dépbt « sous priorité » est présumé bénéficier de
la date du dépdt initial fait en France (voir schéma
ci-contre).
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FIGURE 1 > Le délai de priorité

Dépot Exercice du droit
France D 20 ans
Publication
Dépot
D 20 ans
Publication
Etranger
1 an maxi Exercice du droit
Etatdela Délai de
technique la priorité

Source : Guide pratique de la propriété intellectuelle dans les différentes phases de votre projet
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COMMENT ETENDRE UN BREVET OU UNE MARQUE A LETRANGER ?

Protéger une marque al'étranger : plusieurs possibilités
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Le dépdt d’'une marque aupres des offices
nationaux de chacun des pays qui vous
intéressent. Pour les pays n’appartenant pas
a I'Union Européenne, il convient de désigner
un mandataire agréé habilité a représenter le
demandeur.

Le dépdt d’'une marque de I'Union
européenne : par une demande unique
aupres de |'Office de I’'Union européenne
pour la propriété intellectuelle (EUIPO), il
est possible d’obtenir un titre unitaire : un titre

unigue couvrant I'ensemble du territoire de
I"'Union Européenne (et non pas un titre pour
chaque pays).

Le dépdt d’'une marque internationale : a
partir d'une demande d’enregistrement

de marque en France, il est possible de
demander aupres de I’Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle
(OMPI) une extension de protection a choisir
parmi plus de 110 pays membres de 'OMPI.
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La transformation numérique devient un élément déterminant de la compétitivité des entreprises parce

TRANSFORMATION NUMERIQUE :
COMMENT GERER LA PI?

qu’elle peut engendrer d'importantes économies de codits et quelle révolutionne I'innovation.

Larapidité de croissance est au coeur des stratégies et le succeés d’un produit repose désormais moins sur

la rapidité de diffusion d’une nouvelle technologie que sur la rapidité de diffusion de son usage.

Propriété intellectuelle et site Internet

O Selon I'OMPI', plusieurs éléments du site Internet d'une entreprise sont susceptibles d’étre protégés par

la propriété intellectuelle :

1 Source: « Propriété
intellectuelle et commerce
électronique : comment
s’occuper du site web

la conception du site Web peut étre protégée
par le droit d’auteur ;

le contenu créatif du site (textes,
photographies, éléments graphiques,
musique et vidéos) peut étre également
protégé par le droit d'auteur ;

les bases de données sont protégeables par
le droit d"auteur et la législation sur les bases
de données;

les noms commerciaux, les logos, les

noms de produit, les noms de domaine

et d’autres signes figurant sur le site Web
peuvent étre protégés en tant que marques ;
les symboles graphiques créés par ordinateur,
les images d’écran et les interfaces utilisateur
graphiques peuvent étre protégés par des
dessins et modeles ;

les logiciels utilisés dans les sites Web,
peuvent étre protégés par le droit d’auteur.

& A SAVOIR

Lorsqu’une entreprise fait appel a un concepteur
professionnel pour concevoir son site Internet, un
contrat de cession de droits d’auteur devra
accompagner la réalisation de ce travail. Il est vi-
vement recommandé d’en examiner le contenu
(titularité des droits de modification, d’adaptation,
de traduction, maintenance et mises a jour, etc.)
afin de prévenir tout litige ultérieur.

Si I'entreprise utilise elle-méme un logiciel d"aide
a la conception de site Internet (open source ou
non), il convient d’en examiner les conditions
d’utilisation. Le terme « open source », s'il
sous-entend la gratuité, n‘est pas synonyme de
« libre de droits ».

devotre entreprise »,
Lien Verbauwhede,
Consultante a la division
des PME de I'OMPI,
WWWw.wipo.int/sme
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TRANSFORMATION NUMERIQUE : COMMENT GERER LA PI ?

Protection des données personnelles et RGPD

La Commission nationale de I'informatique et des
libertés (CNIL) veille au respect de laloiinformatique
etlibertésdeslors quel'entreprise réalise des traite-
ments de données personnelles. Le Reglement gé-
néral pour la protection des données personnelles
(RGPD), entré en vigueur en mai 2018, repose sur
quatre principes:

Le consentement: pour le traitement de
ses donneées a caractere personnel, la per-
sonne concernée doit donner son consen-
tement par un acte positif clair.

La transparence: les organismes doivent
fournir des informations claires sur la facon
dont sont traitées les données a caractere
personnel ; celles-ci doivent étre accessibles
auX personnes concernées.

Le droit des personnes: le «droit a I'ou-
bli» oblige les organismes a supprimer les
données a caractere personnel dans le délai
d’un mois suivant une demande. Le « droita
la portabilité » permet a une personne de ré-
cupérer ses données a caractere personnel
sous une forme réutilisable.

Le principe de responsabilité : les respon-
sables de traitement de données doivent
mettre en ceuvre toutes les mesures tech-
niques et organisationnelles nécessaires au
respect de la protection des données per-
sonnelles des la conception du produit ou
du service et par défaut (privacy by design).
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il
SUR LE TERRAIN

Protection des objets connectés

KOLIBREE est une brosse a dents électrique
connectée développée par une PME francaise.
Cette brosse a dents integre des capteurs de
mouvement et des moyens de communication
pour donner a l'utilisateur (sur son smartphone)
des statistiques sur I'efficacité de son brossage
et le conseiller.

Le nom et le logo KOLIBREE sont protégés par plu-
sieurs marques déposées en France et a I'étranger.

L’apparence visuelle de la brosse a dents est pro-
tégée par des dessins et modeles.

Plusieurs demandes de brevets ont été déposées
pour protéger les aspects techniques de I'invention.

D’autres éléments sont protégeables par le droit

dauteur:

- le code source du programme d‘ordinateur
qui pilote le controleur ;

— l'alerte musicale de fin de brossage de dents ;

- l'interface écran ou encore les icones de I'ap-
plication mobile.




A

1 Lapropriété intellectuelle
etla transformation
numérique de I'’économie,
Conclusion de
F.Ghilassene, p. 313,
septembre 2015

TRANSFORMATION NUMERIQUE : COMMENT GERER LA PI ?

FIGURE 2 -->» Quelles protections Pl pour la brosse & dents connectée ?

DESSIN ET MODELE
Apparence visuelle

MARQUE };

Nom/Logo BREVET
Fonctionnalités
techniques

; SECRET
« Savoir-faire
i * Procédés
DROIT D’AUTEUR !
* Programme
d’orc_:hnateur DROIT SUI GENERIS DU PRODUCTEUR

* Musique DE BASES DE DONNEES

« Interface écran

+ Architecture BDD Contenu BDD

Source : INPI
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BONNES PRATIQUES

DE PI EN MATIERE
DE NUMERIQUE!

- Se doter d’outils de gestion des droits de pro-
priété intellectuelle, en particulier lorsqu’il y a
différentes contributions et composants pour
une création.

- Systématiser le recours au contrat : c’est un
instrument de sécurisation des échanges
lorsque des droits de Pl sont en jeu

(VOIR LA FICHE @) > Quel contrat
utiliser pour quelle situation ?).

- Adopter une stratégie de défense et d’exploi-
tation de la marque sur le Web, en conjuguant
la réservation d’un nom de domaine, le dépot
et I'utilisation de la marque associée.
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A

COMMENT PROTEGER LE SAVOIR-FAIRE

DE LENTREPRISE! ?

Qu'est-ce que le savoir-faire ?

Le savoir-faire de I'entreprise recouvre les procédés,
formules de fabrication, secrets de fabrique, mé-
thodes de gestion, innovations de toutes sortes,

brevetables ou non, qui sont transmissibles mais
ne sont pas publics.

Comment identifier le savoir-faire « de valeur » ?

Quelques questions simples peuvent aider I'en-
treprise a identifier le savoir-faire qu’elle détient et
qui représente une véritable valeur pour les autres
acteurs de I'écosysteme::

e Quels sont les savoir-faire que les
concurrents/clients/fournisseurs aimeraient
copier ? Pourquoi ?

e Ce savoir-faire (ou un savoir-faire similaire)
est-il facilement accessible dans le domaine
public (ce qui n"est pas couvert par des droits
dePl)?

e Quelle serait la perte pour I'entreprise si ce
savoir-faire était perdu ou communiqué a
I'extérieur ?

e Ce savoir-faire est-il du « savoir comment ? »
ou du « savoir pourquoi ? ». Le « savoir
comment » permet de réaliser a I'identique.
Le « savoir pourquoi » conserve une tracabilité
des choix de conception et permet donc de
mieux innover.

1 Sources : Guide dela
propriété intellectuelle dans
les pbles de compétitivité
et PME : pensez propriété
intellectuelle !, DGCIS

Comment le savoir-faire
peut-il étre protégé ?

La loi sanctionne les actes de détournement et/ou
de divulgation du savoir-faire d’autrui, notamment
par I"action en concurrence déloyale ou parasitaire,
et par certaines infractions pénales, telles que la
violation du secret de fabrique ou la violation du
secret professionnel.

Encore faut-il étre en mesure de prouver |'existence
d’une innovation restée par définition secréte et
les conditions dans lesquelles ce savoir-faire au-
rait été détourné. D’ou la nécessité de mettre en
place des mesures de tracabilité de ses inno-
vations, notamment par des dépots pouvant servir
de preuve ou parlatenue de cahiers de laboratoires
(VOIR LA FICHE () > Faut-il constituer
des preuves de ses créations ?).
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COMMENT PROTEGER LE SAVOIR-FAIRE DE LENTREPRISE ?

La protection du savoir-faire réside dans sa composante essentielle : son caractére secret. Protéger son
savoir-faire oblige donc a mettre en place des mesures pour préserver le secret :

e faire signer des engagements de
confidentialité a toute personne interne ou
externe a I'entreprise pouvant y avoir acces,

e mettre en place au sein de I'entreprise des
mesures de sécurité physiques (ex. : acces
restreint aux ordinateurs, aux archives, a

certains locaux) et électroniques (ex. : gestion
des autorisations et contréles d’acces au
réseau de I'entreprise),

e faire signer une charte de confidentialité au
personnel de I'entreprise.
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Comment le savoir-faire
peut-il étre exploité ?

Le savoir-faire peut étre exploité (directement,
ou indirectement) par un tiers, dans le cadre d’'un
contrat de cession, de licence ou de communi-
cation de savoir-faire. Ces contrats doivent veiller
a faire peser sur le tiers une obligation stricte de
confidentialité.

Dans le cadre d’un partenariat de R&D, il estimpé-
ratif de conclure un engagement de confiden-
tialité des que les négociations s’engagent,
quel que soit le sort du projet ultérieurement.
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1 D’apreés: Guide de la
propriété intellectuelle dans
les péles de compétitivité
etdocumentation interne
INPI

FAUT-IL CONSTITUER DES PREUVES
DE SES CREATIONS! ?

Pourquoi constituer des preuves ?

Les cas de figure ou I'entreprise doit produire des preuves afin de faire valoir ses droits de propriété intellectuelle sont nombreux:

e en matiere de droit d’auteur, le bénéfice de la
protection s’acquiert sans formalité de dépot.
Cependant, en cas de litige, il faut étre en
mesure de prouver |'existence et la date de
ses créations ;

e lorsque la mise au point d’une innovation
n’est pas suffisamment avancée pour

pouvoir déposer un brevet d’invention et si

le projet integre des informations a caractere
secret (ex. : savoir-faire), il est important que
I'entreprise puisse prouver |'existence et le
contenu des connaissances et du savoir-faire
quelle a généreés ;

e |'entreprise doit conserver des preuves de
I'usage de sa propriété intellectuelle, car cet
usage conditionne parfois le maintien d'un
droit de propriété (ex. : I'usage de la marque,
du nom de domaine Internet ou du nom
commercial).

Tracgabilité de la R&D

llestrecommandé de mettre en placedesmoyens
de tracabilité des éléments suivants, en particulier
dansle cadre d’'un partenariat de recherche :

e les technologies ou les bases de données
préexistantes de chaque partenaire avant le
démarrage de la collaboration ;

e les travaux de recherche menés en commun et
I'apport respectif de chaque partenaire ;

e lesrésultats des travaux de recherche, en
particulier les innovations brevetables ;

e les apports, contributions, investissements
affectés a un programme de recherche
(moyens financiers, matériels, humains) ;

e le tracage des informations confidentielles et
des engagements de confidentialité.

Le moyen de tragabilité le plus approprié en matiere

de recherche et de développement est la tenue

d’un cahier de laboratoire (en version papier ou

électronique).

On Yy inscrit la description des expériences et leurs
conditions d"élaboration, les relevés de mesures,
onyinsere des photos ouillustrations, des liens vers
de la documentation externe, et le cas échéant, la
détermination des quotes-parts d’activité inventive.

& ~

|
Cahlier F|B laboratoire

(75

Source: INPI
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FAUT-IL CONSTITUER DES PREUVES DE SES CREATIONS ?

Les autres moyens de preuves

Les dépots dits « probatoires » ont pour but d’'aménager la preuve de I'existence, la consistance et la

% A SAVOIR

date de ce quia été créé. Il peut s’agir d'une description (ex. : savoir-faire, invention, matérialisation d’une
idée) ou d’une copie (ex : copie d’un logiciel). Proposé par I'INPI, le service e-Soleau est un
moyen de preuve simple et peu colteux qui per-
met de constituer une preuve de création tech-
nique ou artistique et de donner une date certaine

a une idée ou un projet.

Les dépots probatoires peuvent notamment étre effectués aupres:
e de l'Institut national de la propriété industrielle
(INPI), sous e-Soleau (voir encadré ci-contre) ;
e delaSociété des gens de lettres (SGDL) ;
e de la Société civile des auteurs multimédias SR
(SCAM); = 3
e del’Agence pour la protection des '
programmes (APP) ;

AN

BONNE PRATIQUE £7

Il existe de nombreux sites Internet permettant '
la certification et I'horodatage d’une création.
Avant de faire son choix, il convient de vérifier la

e des Ingénieurs et scientifiques de France
(IESF), service d"archivage de plis cachetés ;

e d’un huissier ou d’un notaire ;
e de sites internet spécialisés, par exemple :

e-Soleau, Copyrightfrance.com, Depot-
concept.com, Fidealis.com, etc.
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pérennité du site et de s’'informer si le dépot de
la création reste valable en cas de fermeture du
site Internet concerné.

Son contenu doit décrire les éléments essentiels
del'invention, et non pas une simple idée de cette
invention.



http://www.copyrightfrance.com/
https://www.fidealis.com/fr/copyright-site-internet.html
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1 D’apreslabrochure
INPI « Lutter contre

la contrefagon » et la
brochure DGCIS « PME :
comment vous protéger
des contrefagons ? »,
mai 2013

COMMENT DETECTER ET LUTTER
CONTRE LA CONTREFACON! ?

Pour prévenir ou dissuaderles agissements fraudu- 04

leux, il existe des moyens simples a mettre en place.

01 Protéger les créations

e dépdt de marque pour protéger les signes quii
identifient les produits et services de I'entreprise ;

e dépdt de dessin et modele pour protéger
le design des produits et les créations
ornementales;

e demande de brevet pour protéger les
créations techniques ;

e maintien en vigueur des titres de propriété
industrielle tant que le produit est
commercialisé ;

e inscription au registre national des titres de tout
évenement affectant la vie du titre de propriété
industrielle (cession, concession de licence...).

02 Rendre la contrefacon plus difficile : par

exemple, utiliser un étiquetage spécifique
ou des procédés d’identification sécurisés
(hologramme, puce RFID, etc.).

- 03 Faire savoir que les créations sont pro-

tégées: les mentions «brevet déposeé »,
«marque enregistrée » ou « modele N°...»
peuvent dissuader les éventuels contre-
facteurs.

05

Bien négocier les accords de coopéra-
tion : dés le démarrage d’une collaboration
et afin de prévenir des litiges ultérieurs, faire
signer au partenaire un accord de confiden-
tialité. Un contrat de collaboration devra dé-
terminer au préalable a qui appartiendront
les résultats de la collaboration et comment
s'effectuera le partage des revenus issus de
la collaboration.

Surveiller la concurrence: une fois les
titres de propriété industrielle déposés,
surveiller ses marchés. Les contrefacons
peuvent étre détectées par une veille sur
Internet, lors de foires ou de salons, ou par
d’autres canaux d’information. Il est impor-
tant d’effectuer une veille et de sensibiliser
les équipes de maniere a identifier rapide-
ment les usurpations.

Informer la douane: lorsque I'entreprise
suspecte que ses produits sont contrefaits,
il est possible d’effectuer une demande
gratuite de retenue en douane. Le site
www.douane.gouv.fr (rubrique « Retenue et
demande d’intervention») explique com-
ment effectuer cette démarche.

Que faire lorsque
I'entreprise est victime
de contrefacon ?

Face a un contrefacteur, I'entreprise ne doit pas
hésiter a défendre ses droits. Mais avant de saisir
le tribunal, il convient de s’assurer de la validité des
droits, de collecter des preuves de la contrefacon
etde prendre conseil aupres d'un spécialiste surles
diverses solutions possibles.

Comment éviter d'étre
contrefacteur sans le savoir ?

Que l'entreprise soit fabricant ou distributeur,
afin de ne pas se retrouver contrefacteur malgré
elle, il convient de vérifier que chaque nouveau
produit n“enfreint pas un droit de propriété
intellectuelle existant. Les bases de données de
propriété industrielle (fonds documentaires bre-
vets, marques, dessins et modeles, jurisprudence
Pl) permettent de rechercher si un produit ne fait
pas déjal’objet d’une ou plusieurs protections (ex. :
rechercher la disponibilité d’'une marque, la nou-
veauté d'un dessin et modele ou celle d'un brevet
d’invention par rapport a I'état de la technique).
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QU'APPORTE LANALYSE DES BREVETS
DE SES CONCURRENTS ?

Surunmarché concurrentiel, mesurerlesforcesen - Exemples de criteres d'analyse de la qualité des brevets

présence est crucial. Les analyses de portefeuille
de brevets des concurrents peuvent fournir des in- Critére Interprétation
formations stratégiques utiles dans des contextes

Brevets délivrés ou non Fournit un indice sur la solidité de protection de I'invention.
variés, en particulier: Sile brevet n’est pas délivré, la protection juridique sera
L limitée. Selon I'OCDE, environ 60 % des demandes de brevets
e comprendre les stratégies brevets de ses aboutissent a des brevets délivrés.
compétiteurs ;
O - o Nombre de co-dép6ts de brevets Mesure la capacité d’une société a innover en collaboration
e chercher comment affaiblir la position avec d’autres acteurs et a aller chercher des compétences
concurrentielle des brevets d’un concurrent ; hors de I'entreprise.
e se préparer a la négociation de licences Taille moyenne de la famille de brevets (notion Plus la taille d’une famille de brevets est importante, plus la
croisées ; de «famille équivalente » : une invention = une famille valeur du brevet sur le marché est élevée.
de brevets)

e mieux connaitre ses partenaires de
collaboration ; Niveau de couverture géographique du brevet Ce critere donne un indice sur le niveau de couverture du

. 0 ) . - marché (ex. : pays européens).
e réaliser une veille scientifique et

; . Citations : nombre de tiers citant les brevets Indice d'impact sur les avancées technologiques futures.
technologique ; : ! e '
del’entreprise Plus les brevets de |’entreprise sont cités par des tiers, plus
e acheter des brevets et renforcer son celaillustre leurimpact sur I’écosysteme et sur la R&D dans le
portefeuille ; domaine concerné.
e anticiper et prévenir une attague en Taux de maintien en vigueur des brevets Le taux de maintien en vigueur des brevetsiillustre sila

technologie est encore percue comme discriminante dans le

contrefacon. A . .
domaine technique concerné.

Nombre d’oppositions ou de litiges Le nombre d’oppositions ou de litiges concernant un brevet
(ou une famille de brevets) fournit un indice sur la valeur
marchande du brevet, et sur les colts et les risques associés a
des différends d’ordre juridique.

Sources : d’aprés le Manuel de I'OCDE sur les statistiques des brevets, p. 156, OCDE, 2009 et la chaine logicielle Orbit du fournisseur Questel, 2015
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A

1 D’apres « Préparation a
la négociation d’un contrat
de licence d’'une demande
de brevet ou brevet », INPI,
juin 2017

COMMENT EXPLOITER LES INFORMATIONS
D'UN BREVET DINVENTION! ?

Lalecture d’une demande de brevet d'invention est
riche eninformations techniques. Le fasciculed’un
brevet comporte : une page de garde, la description
de I'invention, les revendications, des schémas.

0 La page de garde du brevet (figure ci-

contre) comporte le titre de l'invention, son
résumé (et souvent un schéma), les réfé-
rences bibliographiques (dates de dépot et
de publication du brevet, noms des inven-
teurs et du déposant, code de la classifica-
tion internationale des brevets, etc.).

02 La description apporte des informations

nécessaires ala compréhension du fonction-
nement ou de la fabrication du produit ou de
la mise en ceuvre du procédé objet du brevet.

03 Les revendications: Le brevet protége

une innovation technique. L'étendue de la
protection est définie par un jeu de reven-
dications comportant: une revendication
principale (qui définit les caractéristiques
techniques essentielles de l'invention) et
des revendications dépendantes qui ap-
portent des caractéristiques techniques ad-
ditionnelles.

30 INPI m LIVRE BLANC : 24 FICHES PRATIQUES POUR MANAGER SA PI

Numéro de publication

Numéro permettant d’identifier le
brevet et permettant sa recherche
sur les bases de données.

Classification CIB
Classification technique utile pour la
recherche

Type de document

Demande de brevet (titre non
délivré), brevet d’invention ou
certificat d'utilité.

Date de dépdt et/ou de priorité
Date a laquelle commencent a courir
les droits.

Titre de I'invention

Abrégé

Résumeé concis des caractéristiques
techniques essentielles de
I'invention.

Il n'a aucune valeur juridique.

Informations du déposant
Informations concernant le
demandeur, les inventeurs ayant
participé a l'invention, le titulaire
actuel du titre et le mandataire
suivant le dossier.

| re
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Commentl’entreprise peut-elle synthétiser sim-
plement son diagnostic interne et I'analyse de
SoN environnement externe pour en tirer une
feuille de route PI? Il existe un outil d’analyse
stratégique facilement transposable a la PI:
I'analyse SWOT (Strengths/forces, Weaknesses/
faiblesses, Opportunities/opportunités, Threats/
menaces). Voir figure ci-apres.

Cette matrice d’analyse tres simple possede
I"avantage de rendre compte de la situation (in-
terne et environnementale) d’une activité contri-
buant a un objectif stratégique.

Formulation de recommandations

a partir de la matrice SWOT

Une fois la matrice SWOT réalisée, il convient d’en
interpréter les résultats pour élaborer des recom-
mandations d’améliorations pouvant ensuite étre
déclinées en une feuille de route PI.

Exemple 1: Comment utiliser ses forces Pl pour

tirer parti des opportunités Pl ?

e Force: de nouveaux dépots de brevets sont
envisagés pour compléter le brevet initial

e Opportunité : environnement technologique
et Pl peu complexe et faiblement fragmenté.

Recommandation : déposer ces demandes de

brevets rapidement afin d’occuper une place pré-

pondérante dans |'environnement Pl et empécher
I'arrivée de nouveaux entrants.

Exemple 2 : Comment corriger ses faiblesses Plen
tirant partie des opportunités Pl ?

e Faiblesse : pas de veille organisée de
I"environnement PI ni de moyens/outils
associés

e Opportunité : environnement technologique
et PI peu complexe et faiblement fragmenté

Recommandation : lancer une analyse rapide de

I’environnement brevets puis effectuer une veille

continue des nouveaux brevets déposés par les

concurrents.
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FIGURE 3 -*> Exemple
de matrice SWOT PI

A

COMMENT REALISER UN DIAGNOSTIC INTERNE ET ANALYSER SON ENVIRONNEMENT PI ?

32 INPI m LIVRE BLANC : 24 FICHES PRATIQUES POUR MANAGER SA PI

s T

Une large protection de la technologie, adaptée a la stratégie de développement

E Brevet
De nouveaux dépots de brevets sont nécessaires pour compléter le dépot
de brevet initial

Marque

E Le nom de la technologie a été enregistré comme marque
Savoir-faire

E Un savoir-faire important sur cette technologie limite le risque de reverse engineering
Logiciel

E La complexité du logiciel intégré a cette technologie rend plus difficile I'imitation

E Contrefacon
En raison de la spécificité de la technologie, la détection de contrefagons est aisée,
de méme que les moyens de preuve de I'imitation

E Liberté d’exploitation

Aucun brevet limitant I'exploitation du brevet initial n"a été identifié
pour le moment

Pratiques et stratégie de Pl

L’entreprise a une bonne connaissance des pratiques de Pl dans le domaine
technologique concerné

Un ensemble de contrats protege correctement les connaissances et
informations sensibles de la société

OPPORTUNITES

Les compétences nécessaires pour développer la technologie sont peu répandues,
ce qui limite le risque de copie pour le moment

L’environnement Pl dans ce domaine technologique est lisible (peu complexe et
faiblement fragmenté)

Les brevets déposés par I'entreprise sont difficiles a contourner par les concurrents

Plusieurs entreprises peuvent étre intéressées pour acquérir des licences de brevets
sur cette nouvelle technologie

w I

Brevet
Une seule demande de brevet protége le produit actuellement développé

Des demandes de brevets récentes citées dans le rapport de recherche laissent
planer une incertitude sur le périmeétre de protection de la technologie, notamment
concernant ses améliorations futures

Marque
E Le nom de I'entreprise et le slogan de cette nouvelle technologie n'ont pas été
enregistrés comme marques

Contrefagon
En cas de détection de contrefagon a I'étranger, les moyens d’action sont limités
Pratiques et stratégie de Pl

Aucune veille de I'environnement Pl n’est organisée, pas de moyens ni d’outils
mis en place

La possibilité de nouveaux entrants potentiels (spécialistes d’'un domaine
technologique proche) est a étudier

L’entreprise n’a pas mené de réflexion approfondie sur le choix des pays d’extension
des brevets sur cette technologie. Or, des indices laissent présager I'émergence
d’un marché dans certains pays

Risque potentiel de limitation de la liberté d’exploitation a terme
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A

COMMENT VERIFIER QUE LA STRATEGIE DE PI SERT
LES OBJECTIFS DE LENTREPRISE ?

Quelles questions se poser pour s’assurer que sa stratégie de Pl sert les objectifs de I'entreprise et ses
finalités économiques ? La grille de questions proposée ci-apres autour de la stratégie brevet peut
alimenter cette réflexion.

Finalité dela

stratégie Pl

Aumoment du dépot de brevet pour s’assurer de la bonne tenue des finalités
économiques de sa stratégie Pl

Tout au long du projet d’innovation pour s’assurer de la bonne tenue des finalités
économiques de sa stratégie Pl

S’assurer Existe-il de I'art antérieur génant ? Quels sont les risques pour que je sois attaqué en contrefagon ? Ou suis-je exposé (quels
laliberté Le dépot de brevet permet-il de contourner cet art antérieur ? produits ? Quels territoires ? Quelles périodes ?)
d’exploiter Ai-je connaissance d’un événement particulier susceptible d’invalider ma demande ?  Est-ce que je réalise des analyses de liberté d’exploitation systématiques ?
Les revendications se limitent-elles aux caractéristiques critiques a protéger ? Est-ce que j'ai les bons accords de licence ?
La durée de la protection est-elle compatible avec mes perspectives d’exploitation ?  Est-ce que j'analyse mon environnement brevets suffisamment régulierement ?
Sedonner Le brevet est-il suffisamment original pour ne pas étre contourné ou remplacé Est-ce que j'ai la bonne stratégie d’extension ?
un avantage facilement ? Est-ce que mes compétiteurs respectent mes brevets ? Savent-ils que je ferai respecter
compétitif Empéche-t-il I'arrivée de nouveaux entrants ? mes brevets ?
marché Est-il utile de prévoir d’autres brevets complémentaires pour renforcer et étendre Est-ce que j'ai des brevets bloquants pour les activités actuelles et futures de mes
mon avantage compétitif ? concurrents ?
Mes brevets sont-ils toujours cohérents avec ma stratégie d’entreprise ?
Maximiser Les marchés visés sont-ils larges ? Est-ce que je cherche a inscrire mes brevets dans les standards et normes ?
sesrevenus La contrefagon est-elle aisée a démontrer ? Est-ce que je peux concéder des licences a des tiers, dont mes compétiteurs,
Mon brevet me permet-il de monter dans I'échelle de la valeur de ma filiere ? fournisseurs...?
Appartient-il a une grappe cohérente de brevets ? Est-ce que je sais détecter les contrefagons ?
Mes brevets sont-ils rédigés pour pouvoir étre valorisés hors des métiers de Est-ce que je prends bien en compte les aspects valorisation dans mes accords ?
I'entreprise ? Est-ce que j'utilise au mieux mon portefeuille de brevets pour lever des fonds ou obtenir
despréts?
Accélérer Mon brevet est-il utile pour attirer les meilleurs partenaires en R&D ? Suis-je en mesure d’identifier des brevets a acquérir ?

son processus
d’innovation,

Peut-il me servir de monnaie d’échange pour un accés privilégié a d’autres
technologies ?

Suis-je capable d’identifier les bons partenaires de R&D pour co-développer ?
Suis-je performant dans I'intégration de savoir-faire externe ?

saR&D Mes brevets sont-ils utiles a mon écosystéme ?
Mes brevets me sont-ils utiles pour avoir un acces privilégié aux technologies de tiers ?
Mes brevets me servent-ils de vitrine technologique pour attirer les meilleurs partenaires ?
Prendre Mon brevet s’inscrit-il dans un standard ou une norme ? Est-ce que je sais tirer avantage des normes et autres standards ?

un leadership
technologique

Est-ce que je sais communiquer sur ma stratégie brevets, rendre visible mon portefeuille ?
Est-ce que j'utilise mes brevets systématiquement dans les négociations ?
Est-ce que je fais systématiquement respecter mes brevets ?

33 INPI m LIVRE BLANC :
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A

QUELLE POLITIQUE DE PI ADOPTER ?

Un management efficace de la Pl suppose lamise - Bonnes pratiques associées a chaque politique de PI

en place progressive d’une politique de PI qui

tende vers un management stratégique de la pro- Politique de PI Bonnes pratiques Pl associées

‘ priété intellectuelle. 1. Politique défensive
- La Pl est vue sous un angle juridique - Gestion administrative de la Pl trés rigoureuse
. . - —Se créer des positions défensives — Respecter les droits de tiers
FIGURE 4 > Clnq pollthues de Pl - Acquérir des technologies - Faire respecter ses droits (actions administratives et judiciaires)

— Réaliser un audit des titres de PI

O 5 \
Visionnaire 2. Contrdle des coltsliés ala Pl
b - La PI détenue est structurée par Business Unit - Prendre conscience de |'utilité de la Pl pour les affaires
4 T - Laréduction des colits est recherchée - Mener une réflexion transversale (comité de PI)
L, ) ~ Elaborer des grilles d’analyse des brevets et marques
Gestion integree - Diffuser en interne les régles de dépot de titres de PI
.
T GESTION - Revoir régulierement les portefeuilles de titres de Pl
3 STRATEGIQUE _
Centre de profits 3. PI=centre<.ie pI’OfIt’ ' - ' o .
- La Pl est un bien stratégique — Acquérir des brevets tiers pour générer des profits
A - L’entreprise sait identifier sa Pl - Mettre en place une organisation permettant d’identifier la valeur du
2 I Y /T ~ Les opportunités de valorisation sont étudiées portefeuille de titres de PI
R R % - Lancer des programmes de valorisation de la Pl
Controle des codts — Affiner les grilles de critéres d’analyse des titres de PI
GESTION
1 T JURIDIQUE 4. Gestionintégrée delaPI
sfonsif - LaPlestintégrée au processus de - Aligner les stratégies de Pl aux stratégies de chaque domaine d’activité
Detensi développement des affaires de I'entreprise
- Les dimensions et usages stratégiques de la Pl - Partager le savoir-faire en management de la Pl
Source : Ron Laurie, Managing Director, Inflexion Point Strategy, LLC sont pris en compte - Sensibiliser chaque service aux enjeux de la Pl
Principal, Percipience, LLC Palo Alto, California - La Plest utilisée a tous les niveaux de - Etudier les stratégies Pl de ses compétiteurs
I'organisation - Mettre en place des indicateurs de performance du management de la Pl

5. Management visionnaire

- La stratégie Pl est construite pour en tirer les - Adapter les stratégies de Pl aux cycles d’innovation

meilleurs profits - Renforcer le portefeuille de Pl par I’acquisition de brevets et marques de
- La stratégie Pl fait partie de la culture du comité tiers

exécutif de I'entreprise — Mesurer la contribution de la Pl a la création de valeur — Informer le
- L’environnement Pl est pris en compte comité exécutif des stratégies de Pl déployées
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A

DU PROJET INNOVANT A LA FEUILLE DE ROUTE PI:
QUELLES ETAPES ?

Etapes d'un projet innovant prenant en compte
I'élaboration d'une feuille de route PI

~ FIGURE 5 > Schéma d"élaboration d’une feuille de route Pl a partir d’un projet d’innovation
Enjeux et . Le challenge
L ) Le projet )
---»| objectifs business di : technologique,
' , . innovation e
O : de I'entreprise I'idéation
Le diagnostic L’analyse L'analyse de ses
de I'existant, de son »| forces et faiblesses,
de son portefeuille environnement des risques
de Pl Pl et opportunités Pl

v

Son suivi et
: La feuille Sa déclinaison sa contribution
: de route PI en plan d"action aux enjeux et
‘ : objectifs

Boucle d"ajustement de la Pl aux enjeux et objectifs de I'entreprise

Source : Questel Consulting
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A

1 SWOT = Strength/
forces, Weaknesses/
faiblesses, Opportunities/
opportunités, Threats/
menaces

DU PROJET INNOVANT A LA FEUILLE DE ROUTE PI: QUELLES ETAPES ?

Les étapes préalables a la réalisation d'une feuille de route PI

36 INPI ® LIVRE BLANC : 24 FICHES PRATIQUES POUR MANAGER SA PI

Les enjeux et objectifs de |I'entreprise:
il est important que le responsable Pl ait
connaissance des raisons stratégiques et
des informations technico-économiques
qui ont conduit I'entreprise a lancer un pro-
jet d'innovation ainsi que des indicateurs sur
lesquels est mesurée la tenue des objectifs.

Le projet d’innovation opérationnalise
la stratégie d’entreprise: c’est un moyen
d’acquérir un avantage compétitif qui peut
prendre la forme d’un challenge technolo-
gique.

Le challenge technologique : il peut étre
gardé au sein d'une activité donnée ou
porté a la connaissance de tous dans I'en-
treprise (ex.: innovation participative), afin

de recueillir de nouvelles idées qui, une fois | 06 - Une analyse des forces/faiblesses,

triées, pourront étre intégrées a la mise en
ceuvre du projet d’innovation.

L’analyse et le diagnostic du portefeuille

detitres de Pl existant (la couverture géogra-
phique des brevets, leur solidité juridique) est
indispensable. L'innovation étant souvent in-
crémentale, il est possible que des brevets dé-
tenus par I'entreprise couvrent déja une partie
du challenge technologique.

. L’analyse deI’environnement Pl doit étre

lancée avant d’investir surle projet d'innova-
tion. L'objectif est de vérifier que I'entreprise
est a méme de développer son projet et de
I’exploiter librement en prenant en compte
les brevets, normes et standards existants.

risques et opportunités en matiére dePI
sous la forme d’une analyse SWOT' (
Comment réaliser
un diagnostic interne et analyser son
environnement PI ?) peut aboutir a la for-
mulation de recommandations sur la straté-
gie Pladéployer.
Ces recommandations donnent lieu a une
feuille de route PI (VOIR LA FICHE
-->» Comment définir sa feuille de
route Pl ?) qui se décline en plan d"action.
Des indicateurs de suivi et de perfor-
mance permettentd’analyserle déploiement
de la stratégie Pl et sa contribution a la créa-
tion de valeur.
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COMMENT DEFINIR SA FEUILLE DE ROUTE PI?

La feuille de route Pl est une déclinaison de la stra-
tégie Pl que s’est fixée I'entreprise suite au diagnos-
tic Pl et a I'analyse de son environnement PI. Elle
consiste en un pland’action de création et d’accu-
mulation de titres de propriété industrielle planifié
dans le temps dans un objectif précis de création
de valeur nouvelle pour I'entreprise.

Lafeuille de route Pl doit permettre al’entreprise de
répondre a ces 5 questions:

Quoi ? Type de protection recherché (aspects
techniques, design, nom du produit,
slogan...)?

Pourquoi ? S’assurer un monopole d’exploitation,

se différencier, maximiser ses profits,
accélérer son processus d’innovation,
sa R&D, prendre un leadership
technologique ?

Comment? Par soi-méme, en sous-traitant, en faisant
du négoce, en commercialisant via un
réseau externe ?

Avecqui? Dans le cadre de partenariat, de contrat
de licence, de distribution ou de
franchise ?

Aquelles Le cadencement des actions est revu au

échéances?  moins une fois par an

37 INPI m LIVRE BLANC : 24 FICHES PRATIQUES POUR MANAGER SA PI

E SUR LE TERRAIN

Exemple de diagnostic permettant de batir une feuille de route Pl (entreprise dans le domaine des batteries :
situationenT_)

Electrodes

Collecteur Matériau Couplage
d’énergie conducteur | debatterie

Protection
par brevets

Savoir-faire

Savoir-faire ;
i important
.o important
Savoir-faire mais accessible Non
mais publié dans )
facilement parle
les brevets

reverse engineering

basiques

La feuille de route Pl part du diagnostic d’une situation en T, pour arriver a une situation idéale en T + X années
(suivant le délai que I'entreprise s’octroie).

Le projet d'innovation est segmenté en « briques technologiques ». A ce stade, il est important de définir un
niveau de segmentation pertinent, ni trop fin, ni trop grossier.

Un diagnostic Pl est ensuite réalisé pour chaque brique technologique. Cette analyse porte sur |'existence et
la force des droits Pl détenus par I'entreprise porteuse du projet d’'innovation. L'ensemble des droits de Pl est
passé en revue (dans notre exemple : les brevets, le savoir-faire, le logiciel et la marque). Un calendrier des
actions de Pl a mener en priorité peut ensulite étre établi.

Source : Questel Consulting




COMMENT DEFINIR SA FEUILLE DE ROUTE PI?

FIGURE 6 -+ lllustration d’une feuille de route Pl pour un projet d’innovation

MAXIMISER S’ASSURER LA LIBERTE
LES PROFITS D’EXPLOITER

Contourner le brevet tiers X génant
pour I'exploitation du produit 2

o, ©
=

Concéder des licences pour I'exploitation
du produit 1 sur des territoires non
accessibles a la société

Prendre une licence de

ce brevet génant pour
Abandonner le brevet O qui ne couvre @ I'exploitation du produit 1
plus les produits développés et n’a pas —
de valeur pour un tiers

Court Moyen
A terme terme

% Déposer une demande la plus large possible sur ’

Partenariat pour
aller chercher
les compétences
qui permettent
de développer

son invention (incluant la protection du produit 1)

Etendre le brevet Compléter le portefeuille
B dans ses pays en protégeant les futures
% de marché et ceux

caractéristiques différenciantes

des caractéristiques des concurrents du produit 2
du produit 3
H Défendre la portée du brevet lors des examens]
ACCELERER ©) PROTEGER SES PARTS
SA R&D T DE MARCHE

Veille active des produits concurrents
pouvant contrefaire le brevet 1

Dépot de demande de brevet @ Prise de licence sur un brevet tiers @ Partenariat
~ , - ( ' ] S 1 '
() Contournement d’une technologie brevetée par un tiers  [O-L| _ Licensing-out ) veille

Pour plus de clarté, ce graphe n'illustre que le plan d’action concernant les brevets. Il peut facilement étre
décliné aux autres dimensions de la Pl (protection du savoir-faire, marque...).
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QUELS SONT LES JALONS DE PI
DANS UN PROJET D'INNOVATION ?

BONNE PRATIQUE

Il est essentiel d'initier a la propriété intellectuelle
I'ensemble des équipes impliquées dans un pro-
jet d'innovation, et de leur montrer quels sont les
enjeux de la PI.

Par exemple, un ingénieur formé a la lecture des
brevets d'invention (VOIR LA FICHE @ >
Comment exploiter les informations d’un
brevet d’invention ?) utilisera plus volontiers I'in-
formation brevet comme source de créativité ou
pour effectuer une veille afin de ne pas réinventer
ce qui existe déja.

39 INPI m LIVRE BLANC : 24 FICHES PRATIQUES POUR MANAGER SA PI

Echelle des TRL et PI

L'échelle des TRL (Technology readiness levels) est
une méthode de mesure dela maturité d’une tech-
nologie. Dans le domaine de la propriété intellec-
tuelle, I'échelle des TRL peut étre utilisée comme
un tableau de bord de la Pl dans le cadre d’un pro-
jetd’innovation. Cette échelle comporte 9 niveaux
définis par des criteres précis (faisant I'objet d'une
norme ISO) pour pouvoir étre franchis. L"utilisation
des TRL présente de multiples intéréts pour une
entreprise : élaboration du plan de financement
a chaque étape de la R&D, meilleure gestion des
risques, utilisation pour la prise de décision sur la
création d’une technologie puis sur le transfert
technologique, etc.

BOITE A OUTILS

Echelle des TRL appliquée ala PI

Cette échelle permet de visualiser rapidement les
principales questions et décisions de Pl a prendre
a chaque étape de développement d'une techno-
logie ou d'un projet innovant (Cf. tableau ci-apres :
Echelle des TRL et tableau de bord de la PI). Afin
de pouvoir représenter I'ensemble des décisions a
prendre en matiere de PI, la période d’exploitation
commerciale (reprenant les principales étapes de
la vie d’un produit) a été ajoutée au schéma. Ce
dernier se lit du bas vers le haut.
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QUELS SONT LES JALONS DE PI DANS UN PROJET D'INNOVATION ?

Maintenir les titres de Pl en vigueur ou
les abandonner au domaine public

FIGURE 7 ---> Echelle
des TRL et tableau de bord
delaPl

Déclin  o- -I Les ventes ralentissent et le produit finit par étre retiré du marché Valider la pertinence des titres de PI

En cas de contrefagon : assigner

Lutter contre la contrefagon - )
en justice ou transiger

Croissance . . -
= o- Les ventes de produit augmentent puis se stabilisent
o3 Des concurrents apparaissent et |'entreprise cherche a se différencier
maturité

Maintenir les titres de Pl en vigueur

Maintenir la protection o
(annuités, renouvellements)

Exploitation commerciale

Valoriser le patrimoine immatériel
(connaissances, savoir-faire, titres de PI :
brevets, marques...)

Détecter les contrefacons

Concéder des licences et/ou

Le lancement correspond au démarrage de la courbe de vie du produit
céder des titres de PI

Lancement o--l
(peu de concurrence)

\, \,
A e L | T T T . T T
2 2 2
o- -I L Systéme réel achevé et qualifié par des missions opérationnelles réussies. Ex. : pré-séries ] = i
TRL9 c . N Choisir les territoires pertinents et déposer
o Etendre la protection a I'étranger . L
N - i — - - = les demandes dans le délai de priorité
TRL 8 o- -I L Systéme réel achevé et qualifié par des tests et des démonstrations ] 3
21\ ,
S N N
. ) , N ; b4 Elaborer la protection de la création Préparer et déposer les demandes de titres
Démonstration d'un prototype du systéme dans un environnement o ) L L PO
o TRL7 o- opérationnel o (aspects techniques, identité de PI (attention : la rédaction du dépot fixe
k<)) 3— commerciale, design) I'étendue des droits)
R} S I\ «
o o
5 . o N R N ° ) )
ﬁ TRL6 o- _I Démonstration d’un prototype ou modele de systéme/sous-systeme c Choisir le mode de protection Utiliser des titres de Pl (brevet, marque,
9 dans un environnement représentatif S de la création (selon les caractéristiques dessin et modéle), ou garder le secret, ou
L S de la création et des segments diffuser sans protéger (analyser
% TRL 5 o- -I L Validation de composants et/ou de maquettes en environnement représentatif ] %‘ de marché visés, le potentiel) les risques)
e (V] \ \
2 >
= ) . " (o )
2 Préserver les possibilités d’appropriation Ne pas divulger/publier les créations
© N . . . tr e BT T T TTT T TT TS m S m s s s s s s
s TRL 4 o- -I Validation de composants et/ou de maquettes en laboratoire tant que le mode dt::n .prlotectlon n’est pas Signer des accords de confidentialité pour
| défini | encadrer les relations avec les partenaires
TRL3 - _I Preuve analytique ou expérimentale des principales fonctions et/ou Constituer des preuves des dates de création Déposer des enveloppes Soleau, utiliser
caractéristiques du concept ou de I'avancement des recherches des cahiers de laboratoire
.
. o . Faisabilité juridique : Vérifier la liberté d’exploitation avant
o--- -I Concept technologique et/ou applications formulés o , ) )
éviter d"étre contrefacteur d’engager des moyens humains et financiers
-
Rechercher des solutions existantes,
- . - X : X ) Effectuer des recherches dans les bases
o- -I Principes de base observés ou décrits disponibles dans le domaine public, .
P o L de données de PI
vérifier si la voie n’est pas stérile
,

Echelle des TRL (technology readiness levels) Questions en lien avecla Pl Actions de Pl ou décisions a prendre
Degrés de maturité d’une technologie (de 1 a 9 selon la NASA)
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1 Source: Guide de la
propriété intellectuelle dans
les pbles de compétitivité

QUEL CONTRAT UTILISER POUR QUELLE SITUATION! ?

Les bons réflexes contractuels:

(VOIR AUSSI LA FICHE @

Parler contrat des le début des pourparlers ou
des relations partenariales

Prendre l'initiative de proposer un contrat
Réfléchir a ses objectifs, a ceux de ses
partenaires, anticiper les risques de litige,

les prévenir en prévoyant des dispositions
contractuelles raisonnables et consensuelles
Ne jamais divulguer d’informations
confidentielles sans avoir conclu au préalable
un accord de confidentialité

Ne pas « oublier » ses contrats une fois
signés, veiller a en assurer le suivi.

- Comment

gérerlaPl dansle cadre d’un partenariat ?)
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Projetinnovant : quel(s) contrat(s) en lien avecla P1?

Quel contrat?

Accord de confidentialité

Contrat de partenariat
(oude consortium)

Contrat de copropriété
de brevet (ou de marque)

Contrat de licence
delogiciel, de brevet
(ou de marque)

Contrat de cession
de droits de propriété
intellectuelle

Convention de stage

Conditions d’accés aune
plate-forme collaborative

Charte de confidentialité
etd’éthique en
entreprise

Quand ?

Des les négociations en vue du projet

Des les négociations en vue du projet

En application de I'accord de partenariat

En application de I'accord de partenariat

En application de I'accord de partenariat,

ou dans le cadre d’un contrat de sous-
traitance, ou de commande, ou de
prestation de service

Si des stagiaires participent au projet

Si une plate-forme collaborative
accessible par Internet est mise a
disposition des partenaires

A tout moment.

Pourquoi ?

Sécuriser les informations confidentielles
communiquées a des tiers (partenaire, prestataire,
sous-traitant, fournisseur, client, etc.)

C’est le contrat essentiel du projet. Il en gére tous les
aspects : propriété intellectuelle, confidentialité, prise
de décision, coordination et suivi du projet

Il organise la propriété commune sur la technologie
brevetable développée dans le projet (et les signes de
reconnaissance du produit ou de la technologie)

Il organise le droit d’usage (pour un ou plusieurs
partenaires) d’une technologie (propre ou commune)
ou d’une marque ou encore les droits de reproduction,
représentation, distribution d’un logiciel.

Il organise la cession de droits de propriété
intellectuelle, en particulier de droits d"auteur, a un
partenaire (dans le respect des exigences légales de
forme et de fond), ainsi que la cession de marques ou
de brevets.

La convention (ou une annexe) organise la
confidentialité et la cession des droits de propriété
intellectuelle dont le stagiaire (ou son employeur,
laboratoire, université etc.) pourrait se prévaloir.

Gérer la confidentialité des informations et le respect
de la propriété intellectuelle

Pour diffuser les bonnes pratiques au sein de
I'entreprise et rappeler les principes généraux de la
participation a un projet




1 Source:D’apres
I'ouvrage Innovation
collaborative et propriété
intellectuelle, INPI, 2012

COMMENT GERER LA PI DANS LE CADRE
D'UN PARTENARIAT ~

Les entreprises innovent de plus en plus en coopérant avec des acteurs publics ou privés, pour partager
les risques et les co(its de R&D ou accéder a des compétences dont I'entreprise ne dispose pas.

Bonnes pratiques pour intégrer efficacement la PI dans un projet collaboratif’

01 Etablir une stratégie claire d’innovation
" collaborative, basée sur un diagnostic ap-
profondi: les forces et les limites des capa-
cités internes, les domaines dans lesquels
une collaboration est souhaitable, les par-
tenaires envisageables, une définition claire

des objectifs de la collaboration.

02 Définir un modéle de valorisation de la
propriété intellectuelle adapté aux en-
jeux de la collaboration : la propriété des ré-
sultats du partenariat de recherche, le choix
dumode d’exploitation de ces résultats et le
partage des revenus, en respectant les inté-

réts de chacun.

03

Intégrer la gestion de la propriété intel-
lectuelle au cceur du processus de déve-
loppement

Lors de la construction d'un partenariat,
plusieurs accords successifs sont négocies
(VOIR LA FICHE €3} > Quel contrat
utiliser pour quelle situation ?). Il convient
de définir a quelmoment chaque aspect de PI
doit étre traité (confidentialité, exploitation...)
et quelles sont les compétences a mobiliser.

Développer une culture interne de la
propriété intellectuelle: la «culture PI»
n‘est pas encore suffisamment diffusée au
sein des organisations. Il peut étre utile de
prévoir des formations ou des outils de pilo-
tage permettant de sensibiliser aux enjeux
de la Pl et aux précautions a prendre.

o5

06

Définir une gouvernance adaptée: La
prise de conscience des enjeux liés a la Pl
doit logiquement se concrétiser par un rap-
prochement entre la fonction Pl et la direc-
tion générale de I'entreprise.

Développer une culture commune d’in-
novation avec ses partenaires: Le déve-
loppement d’une culture commune consti-
tue un atout décisif lorsqu’il s’agit de lever
les blocages et les incompréhensions, le
juridique ne pouvant a lui seul apporter des
réponses. Cela suppose que chacune des
parties ait développé sa propre culture «in-
novation et Pl » et que la connaissance mu-
tuelle des partenaires soit suffisante pour
« fluidifier » les négociations relatives a la PI.
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COMMENT GERER LA PI DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT

Partage de la propriété sur les résultats

Il existe de nombreuses possibilités de partage de

la propriété des résultats issus d’une collaboration

de recherche ; I'essentiel est de réfléchir a ce que

celles-ci correspondent a I'objectif que I'entreprise

S’est fixé au départ.

Afin de prévenir le risque d’un litige ultérieur, il est

conseillé de prévoir contractuellement les modali-

tés de partage et la propriété

e des résultats nouveaux obtenus dans le cadre
de la collaboration ;

e des améliorations que les partenaires
apporteront conjointement a leurs
technologies ;
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e de résultats nouveaux sans dépendance avec
des connaissances préexistantes ;

e des éléments de propriété intellectuelle
applicables a la technologie mise au point
conjointement (brevets, logiciels, savoir-faire,
données expérimentales...).

Il convient de veiller a la rédaction ultérieure d’ac-
cords de copropriété quidevront préciser les mo-
dalités de protection et d’exploitation de chaque
type de résultat.




COMMENT NEGOCIER UN CONTRAT DE LICENCE
DE BREVET ?

Un document réalisé par I'INPI' donne des pistes pour préparer efficacement la négociation d’un contrat
de licence de brevet. Des extraits structurants sont repris dans cette fiche.

Points a étudier avant de décider de concéder
ou de prendre une licence

Points de vigilance pour le concédant

Différence entre licence
et cession de brevet

O e Laconcession de licence (ou licence) de Points de vigilance pour le licencié

brevet : le titulaire d'un brevet concede a e Bien choisir le preneur de licence car celui- o Vérifier que la technologie transférée est
un tiers le droit d’exploiter son invention, ci est susceptible de devenir un compétiteur. adéquate.
moyennant généralement une contrepartie Le donneur de licence peut prévoir d'inclure e Sassurer que le donneur de licence sera

financiere (redevances dites « royalties » et/ou
une somme forfaitaire). Le titulaire du brevet
conserve la propriété des droits attachés a ce
brevet ; la licence peut étre assimilée a une
forme de «location » d’un bien immatériel.

e Lacessionde brevet : le titulaire du brevet
décide de céder a autrui le droit de propriété

' de son invention. La cession peut étre

assimilée a la vente d’un bien immatériel.

1 «Préparationala
négociation d’un contrat
de licence d’une demande
de brevet ou brevet », INPI,
juin 2017

éventuellement au contrat de licence une

clause de non-concurrence.

Evaluer le risque de perte de contréle sur °
la qualité et/ou la diffusion des produits.

Evaluer les revenus futurs générés par

la licence et s’assurer que I'exploitation °
directe (fabriquer ou vendre soi-méme) de

la technologie en question ne serait pas plus
rentable.

Réfléchir au choix du type de licence : en
concédant une licence exclusive, le donneur

de licence doit étre conscient qu’il exclut

par ce fait des partenariats potentiels avec
d’autres preneurs de licence.

en mesure d’apporter toute I’assistance
nécessaire.

Négocier dans la mesure du possible

une licence exclusive afin de limiter la
concurrence.

Veiller a I’équilibre économique de la
transaction en prévoyant les moyens d'ajuster
le colit de la licence.
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COMMENT NEGOCIER UN CONTRAT DE LICENCE DE BREVET ?

Bonnes questions a se poser avant de conclure une licence

e Les revenus générés sont-ils suffisants pour
couvrir les frais de transfert de savoir-faire
accompagnant la licence et apporter un
retour sur investissement ? Quel est le prix a
payer par le licencié ?

e Les alternatives a une prise/concession de
licence ont-elles été étudiées ?

e Quelle est la complexité de la technologie a
acquérir ? Quel est son niveau de maturité ?
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e Quels sont l'intérét, la disponibilité
et la rentabilité des technologies de
remplacement ?

e Quel est le pouvoir de négociation des parties
(taille des entreprises, secteur d’activité,
demande en faveur de la technologie,
nombre de concurrents, etc.) ?
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1 Sources:
https://www.inpi.fr/fr/
comprendre-la-propriete-
intellectuelle/le-brevet/
linventeur-est-un-salarie
et « Larémunération des
inventions de salariés :
pratiques en vigueur en
France » Observatoire de
la propriété intellectuelle,
INPI, octobre 2016

2 D’apres Ahner et Touati
(2013)

COMMENT REMUNERER LES SALARIES INVENTEURS! ?

90 % des inventions brevetées sont congues par des inventeurs salariés. La loi prévoit un régime spécifique
pour une invention développée au sein d’une entreprise par un ou plusieurs de ses employés.

Vérifier siles deux
conditions sont respectées

Deux conditions doivent étre réunies pour que ce

régime s’applique?:

e L’inventeur doit avoir le statut de salarié
(ce qui exclut notamment les mandataires
sociaux ou gérants non salariés, stagiaires,
prestataires, fournisseurs et partenaires).

e L’invention doit étre brevetable : ce doit
étre une solution technique nouvelle, qui
releve d’une activité inventive et permette
une application industrielle.
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Savoir a quelle catégorie appartient l'invention

La loi distingue trois catégories d’invention de sa-
lariés :

L’invention de mission : elle découle de I'exécu-
tion des études et recherches qui ont été confiées
au salarié (peu importe que le domaine d’applica-
tion de I'invention dépasse celui du salarié). Les in-
ventions de mission appartiennent a I'employeur.

L’'invention hors mission attribuable : elle est
définie comme une invention hors mission, réali-
sée a l'initiative du salarié, soit au cours de |'exé-
cution de ses fonctions, soit dans le domaine des
activités de I'entreprise, soit par la connaissance

ou l'utilisation de techniques ou de moyens spéci-
fiques procurés parl’entreprise. Lesinventions hors
mission attribuables appartiennent au salarié mais
I"'employeur peut en demander I'attribution.

L’invention hors mission non attribuable: elle
qualifie lesinventions ne faisant pas partie des deux
catégories précédentes. Les inventions hors mis-
sion non attribuables appartiennent au salarié (qui
est toutefois tenu d’en informer sonemployeur). Le
salarié inventeur peut décider de ne pas divulguer
sesinventions ou de les breveter et de les exploiter
comme il le souhaite.



https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/linventeur-est-un-salarie
https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/linventeur-est-un-salarie
https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/linventeur-est-un-salarie
https://www.inpi.fr/fr/comprendre-la-propriete-intellectuelle/le-brevet/linventeur-est-un-salarie

1 Loidu 26 novembre
1990 etarticleL.611-7
du Code de la propriété
intellectuelle

COMMENT REMUNERER LES SALARIES INVENTEURS ?

Quelle rétribution pour le salarié ?

Le Code de la propriété intellectuelle prévoit une
rétribution de Iinventeur salarié du secteur privé
pour deux catégories d’inventions :

e L’invention de mission : le salarié
inventeur bénéficie d’'une rémunération
supplémentaire' qui doit faire I'objet d'une
mention précise sur la fiche de paie.

e L’invention hors mission attribuable : si
I'employeur exerce son droit d"attribution, il
doit verser en contrepartie un juste prix au
salarié inventeur.

Les regles applicables aux inventions de salariés
sont obligatoires. Une convention collective ou un
contrat peuvent changer ces regles uniquement
siles dispositions sont plus favorables au salarié.

Chaque salarié a I'obligation de déclarer a son
employeur toute invention qu'il réalise, qu’il
s’agisse d’une invention de mission ou hors mis-
sion. Cette démarche permet a I'employeur de
déterminer les droits qu’il estime détenir sur I'in-
vention et de définir, a terme, qui peut déposer le
brevet.
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ANNEXE 1 - LEXIQUE PI

Activité inventive : C’est |'un des criteres a remplir pour obtenir un brevet.
Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive lors-
qu’elle n’est pas évidente pour une personne possedant des compétences
ordinaires dans le domaine technique concerné. (Selon I'OCDE)

Application industrielle : c’est I'un des critéres a remplir pour obtenir un
brevet : I'invention doit pouvoir étre fabriquée dans tous les domaines de
I"activité laborieuse (industrie, agriculture, commerce, santé). (D’apres le petit
lexique de droit de la PI)

Brevet d’invention : un brevet est un droit de propriété intellectuelle qui
confere a son propriétaire le droit juridique d’empécher des tiers d'utiliser, de
vendre, d'importer l'invention revendiquée dans le ou les pays concernés,
pendant une durée maximale de 20 ans. (Source : OCDE)

Brevetabilité : selon le Code de la propriété intellectuelle, une invention est
considérée comme brevetable si est nouvelle, fait preuve d’activité inventive
et est susceptible d’application industrielle.

Caractere propre: C’est I'une des conditions pour qu’un dessin ou modele
soit protégé ; 'impression visuelle d’ensemble doit différer de ce qui a été
antérieurement divulgué.

Contrefacon : utilisation d’un objet protégé par un droit de propriété intel-
lectuelle sans I'autorisation du titulaire.

Délai de priorité : la Convention d’union de Paris (CUP) est un accord inter-
national qui prévoit notamment un droit de priorité pour les brevets d'inven-
tion ; apres le dépdt d'une demande de brevet dans un pays, le demandeur
dispose d'un délai de 12 mois pour étendre la protection a n‘importe lequel
des autres Etats contractants. (D’apres 'OMPI)

Dessin etmodele: titre de propriété industrielle ayant pour objet de protéger
I"apparence d’un produit ou d’une partie visible de ce produit. On distingue
les « dessins » (en deux dimensions) et les « modeles » (en trois dimensions).
(Source : INPI)

Disponibilité : une marque est disponible quand elle ne reproduit ou n’imite
pas un signe qui bénéficie d’un droit antérieur dans le méme domaine d’ac-
tivité. (Source : INPI)

Divulgation : la divulgation d’une invention est le fait de la rendre accessible
au public. Elle en détruitla nouveauté etempéche qu’elle puisse étre brevetée.
(D’apres le petit lexique de droit de la PI)

E-Soleau : service de dépotenligne del'INPI, dontl'intérét est de pouvoir étre
utilisé comme moyen de preuve a date certaine d’'une création intellectuelle.

Echelle des TRL (Technology readiness levels) : méthode de mesure de la
maturité d’une technologie qui comporte 9 niveaux comprenant chacun des
critéres précis (faisant I'objet d’une norme ISO).

EUIPO : Office del'Union européenne pour la propriété intellectuelle. L'EUIPO
est responsable de la gestion de la marque de I'UE et du dessin ou modéle
communautaire enregistré.

Famille de brevets : ensemble de brevets (ou de demandes) déposés dans
plusieurs pays pour protéger la méme invention. lls sont liés entre eux par un
ou plusieurs numeéros de priorité communs. (Source : OCDE)

Idée : élément intellectuel abstrait servant de base a une création. Selon la
doctrine, les idées sont de libre parcours et ne peuvent pas étre protégées
par des droits de propriété intellectuelle. Seule la matérialisation d’une idée
ou d’un concept peut étre protégée.
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ANNEXE 1 — LEXIQUE PI

INPI: Institut national de la propriété industrielle (Cf. annexe 4 : missions,
accompagnements et prestations de I'INPI).

Licence : contrat par lequel le propriétaire d’un brevet ou d’'une marque
donne a une autre partie la permission d’accomplir un acte qui, sans cette
permission, constituerait une violation des droits.

Marque: la marque est un signe servant a distinguer les produits ou ser-
vices d’une personne physique ou morale de ceux de ses concurrents. Une
marque n’est protégée que si elle est enregistrée et exploitée régulierement
et sérieusement.

Marque de I’'Union européenne: titre de propriété industrielle unitaire,
valide dansles pays del'Union européenne. Son enregistrement s’effectue au-
pres de I'EUIPO (Office de I'Union européenne pour la propriété intellectuelle).

Nouveauté : c’est I'un des critéres a remplir pour obtenir un brevet. Une
invention ne peut pas étre protégée par un brevet lorsque certains aspects
de I'invention ont été rendus publics. (Source : OCDE)

OEB (Office européen des brevets) : Office qui délivre des brevets euro-
péens fondés sur une procédure d’examen centralisée. (Source : OCDE)

OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) : organisa-
tion intergouvernementale responsable de I'administration de divers traités
multilatéraux ayant trait aux aspectsjuridiques et administratifs de la propriété
intellectuelle. (Source : OCDE)

Opposition : procédure habituellement engagée par des tiers devant le bureau
émetteur pourobtenirlinvalidation d’un brevet oud'une marque. (D'apresI'OCDE)

PCT : Traité de coopération en matiere de brevets (Patent Cooperation Treaty).
Ce traité, entré en vigueur en 1978, permet aux demandeurs d’obtenir, au
moyen d’une procédure unique, un brevet dans une partie ou dans la totalité
des Etats contractants. (Source : OCDE)

Principe de spécialité (marque): regle selon laquelle la propriété d'une
marque permet a son titulaire de n’en faire usage que pour les catégories
de produits ou de services désignées lors de I'enregistrement de la marque.
(D’apres le petit lexique de droit de la PI)

Propriété industrielle : droits de propriété intellectuelle portant sur des créa-
tions industrielles et des signes distinctifs : brevets d’invention, dessins et
modeles, topographie de semi-conducteurs (circuits incorporés a une puce
électronique), marques, obtentions végétales, indications géographiques.
(D’apres le petit lexique de droit de la PI)

Propriété intellectuelle : ceuvres de I'esprit (les inventions, les ceuvres
littéraires et artistiques, les emblemes, les noms et images utilisés dans le
commerce). La propriété intellectuelle comporte deux volets : la propriété in-
dustrielle et la propriété littéraire et artistique (droit d’auteur). (D’apres I'OMPI)
Revendication : dans une demande de brevet, les revendications définissent

la portée del'invention etles aspects de l'invention pour lesquels la protection
juridique est demandée. (D"apres 'OCDE)
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ANNEXE 2 — RESSOURCES

Guide de I"'OMPI sur I'utilisation de Iinformation en matiére de brevets,
OMPI, publication N° L434/3F, http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/fr/
patents/434/wipo_pub_l434_03.pdf

Guide de la Pl pour les business managers : utilisez la propriété industrielle pour
booster votre compétitivité, Dominique Doyen et Patrick Pierre, INPI, 2019
Guide du consortium dans le numérique, INPI, 2016, www.inpi.fr

Guide pratique de la propriété intellectuelle dans les différentes phases de votre
projet, Enterprise Europe network, CCIR Rhéne-Alpes, CCIT de Lyon et CCl de
Paris, octobre 2011

Innovation collaborative et propriété intellectuelle : quelques bonnes pratiques,
Jean-Christophe Sauniere et Sébastien Leroyer, étude INPI réalisée par PwC,
octobre 2012

La propriété intellectuelle et I'entrepreneur : Le guide pratique, Croissance Plus
et INPI, mars 2016

La propriété intellectuelle et la transformation numeérique de I'économie, INPI,
2015

La rémunération des inventions de salariés : pratiques en vigueur en France,
Dominique Doyen et Emmanuelle Fortune, Observatoire de la propriété in-
tellectuelle, INPI, octobre 2016
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Les métiers de la propriété intellectuelle au service de la compétitivité des organi-
sations : Enjeux et perspectives d'une filiere stratégique en évolution, Jean-Chris-
tophe Sauniére et Guillaume Jean, étude INPI réalisée par PwC, 2013

Management stratégique des droits de propriété intellectuelle, Pascal Corbel,
Gualino, 2007

Petit lexique - Droit de la propriété intellectuelle 2016-2017, Patrick Tafforeau,
collection En poche, Gualino, octobre 2016

PME : comment vous protéger des contrefacons ?, DGCIS, mai 2013
Préparation a la négociation d’un contrat de licence d’une demande de brevet
ou brevet, INPI, juin 2017, www.inpi.fr

Propriété intellectuelle et commerce électronique : comment s’‘occuper du site
web de votre entreprise, Lien Verbauwhede, Consultante a la division des PME
de I'OMPI, www.wipo.int/sme

Ce livre blanc est extrait d'un ouvrage de référence plus détaillé :
«Guide du managementde la Pl pour les business managers
Utilisez la propriété industrielle pour booster votre compétitivité »,
Dominique DOYEN, Patrick PIERRE, INPI, janvier 2019
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ANNEXE 3 - A QUI SSADRESSER ?

Organismes nationaux et internationaux de propriété
industrielle/intellectuelle

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) : www.inpi.fr

Office de I’'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO):
https://euipo.europa.eu

Office Européen des Brevets (OEB) : www.epo.0org

Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) : www.wipo.int

Protection des logiciels

Agence pour la Protection des Programmes (APP) : Organisation Européenne
des auteurs de logiciels et concepteurs en technologies de Iinformation,
https://www.app.asso.fr/

Société civile des auteurs multimédia (Scam) : www.scam.fr

Noms de domaines Internet

Association Francaise pour le Nommage Internet en Coopération (AFNIC):
noms de domaines en fr, .tm.fr et .re (lle de la Réunion), www.afnic.fr/

Registrars : noms de domaines en .com, .net, .org. Liste des Registrars sur :
—www.icann.org (ICANN: Internet corporation for assigned names and
numbers)

—www.internic.net (Internic : Internet’s network information center)

Lutte contre la contrefacon
Comité national anti-contrefacon (CNAC) : www.cnac-contrefacon.fr

Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellec-
tuelle (Unifab) : www.unifab.com
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Soutien aux entreprises

Bpifrance : banque publique d’investissement et accompagnement des
entreprises, www.bpifrance.fr

Chambres de commerce et d’industrie de France (CCl) : www.cci.fr
Chambres des métiers et de I'artisanat (CMA) : annuairecma.artisanat.fr
Direction générale des entreprises (DGE) : www.entreprises.gouv.fr

Pacte PME : www.pactepme.org

Recherches de dénominations sociales, noms commerciaux
etenseignes

Base de données SIRENE : www.sirene.fr

Greffes des tribunaux de commerce : Registre du commerce et des sociétés
www.infogreffe.fr

Bases de données de Pl gratuites du secteur public

Base de données de brevets, marques, dessins et modeles de I'INPI (en fran-
cais) : bases-brevets.inpi.fr, bases-marques.inpi.fr, bases-modeles.inpi.fr
Espacenet - Office européen des brevets : acces a 100 millions de documents
brevet (en anglais) worldwide.espacenet.com

Base de données de |'OMPI: brevets, marques, dessins et modeles:
https://patentscope.wipo.int http://www.wipo.int/branddb/fr/
et http://www.wipo.int/designdb/fr/
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http://www.wipo.int/designdb/fr/

ANNEXE 4 — MISSIONS, ACCOMPAGNEMENTS

ET PRESTATIONS DE LINPI

Missionsde l'INPI

L'institut national de la propriété industrielle est un établissement public qui
agiten faveur du développement économique par ses actions de valorisation
de Iinnovation : enregistrement et délivrance des titres de propriété indus-
trielle (brevets, marques, dessins etmodeles, e-Soleau) ; réception etinstruc-
tion des demandes d’indications géographiques.

L'Institut accueille et informe les innovateurs, et les assiste tout au long de
leurs démarches. Il met a leur disposition une documentation juridique et
technique complete grace a des bases de données en acces libre sur les
brevets, les marques, les dessins et modéles, ainsi que le Registre national du
commerce et des sociétés (RNCS) dont il assure la tenue.

Au quotidien, I'INPlaccompagne les entreprises dans la création, le dévelop-
pement et |'optimisation de leur stratégie d’innovation, a travers différents
programmes de formation ainsi que des produits et services dédiés. Il déploie

Coaching INPI

également un ambitieux programme de sensibilisation et de formation en
collaboration avec ses partenaires, les milieux économiques et le secteur
éducatif.

L'INPI ceuvre au développement de la propriété industrielle en France et a
son rayonnement dans le monde. Chaque année, depuis plus de 25 ans,
I'INPIvalorise et récompense au travers de ses Trophées, les entreprises et les
laboratoires de recherche innovants.

L'INPIjoue par ailleurs un réle majeur dans I'élaboration du droit de la propriété
industrielle et représente la France dans les instances communautaires et in-
ternationales compétentes que sont|’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI), I'Office européen des brevets (OEB) ou I'Office de I'Union
européenne pour la propriéteé intellectuelle (EUIPO).

L'Institut est un relais majeur de la lutte anti-contrefacon, en charge du secré-
tariat général du Comité national anti-contrefacon (CNAC).

Premier pas vers la Pl

Etat des lieux pour les entreprises qui n’ont pas ou peu de pratique Pl et qui pourront ainsi
bénéficier d’une évaluation de leurs besoins et dégager des pistes d’action.

Faciliter les actions Pl

Dispositif de soutien financier pour les entreprises qui ont bénéficié d’'un PREDIAGNOSTIC Pl et
qui souhaitent mettre en place les recommandations qui lui ont été faites.

Optimiser sa stratégie Pl

Formation pour les start-up, PME et ETl innovantes qui veulent intégrer une stratégie de Pl dans
leur stratégie d’entreprise et se perfectionner dans ce domaine.
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ANNEXE 4 — MISSIONS, ACCOMPAGNEMENTS ET PRESTATIONS DE L'INPI

Formations
Un catalogue de stages courts Des formations sur mesure

4@, ACADEMIE
‘ "pl Nous réalisons ensemble I'analyse
- de vos souhaits et de vos attentes
afin de cadrer le projet de formation.

Des formations certifiantes

CAPI : Certificat d’Animateur Propriété Intellectuelle

CAB : Certificat d’Assistant Brevets

CAM : Certificat d’Assistant Marques, Dessins et Modéles

CAB, CAM, CAPI : Journées OPTIM’Actualiser et développer ensemble ses connaissances

Notre dispositif d’évaluation permet
une visibilité compléte des résultats
de I'action de formation.

Ensavoir plus...

[ <

www.inpi.fr contact@inpi.fr

O
)

L'INPI prés de chez vous :
liste et adresses sur
www.inpi.fr

Nous construisons les contenus et
les supports pédagogiques adaptés
a vos besoins, nous définissons
ensemble les modalités pédagogiques
les plus pertinentes.

Nos intervenants-experts mettent tout
en ceuvre pour garantir la montée
en compétences de vos collaborateurs.
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