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LE CONTEXTE GENERAL

La protection de la propriété intellectuelle (Pl) est un enjeu majeur pour le
développement d’une entreprise a l’international. En particulier sur le marché
ameéricain, la propriété intellectuelle est un élément essentiel de la stratégie des
entreprises et de leurs investisseurs. Si les codts d’enregistrement des titres de Pl
restent relativement faibles par rapport au marché visé, les codits liés a leur défense
devant les tribunaux restent, quant a eux, importants.

Néanmoins, depuis septembre 2012, |'Office américain (USPTO) a mis en place de
nouvelles mesures administratives « d’opposition » et « de nullité » qui permettent d’éviter
certaines procédures judiciaires. Les entreprises sont bien protégées sur le sol américain,
cependant, dans certains secteurs, la contrefacon - en provenance d’Asie principalement -
reste importante. La lutte contre la contrefacon constitue une priorité pour le
gouvernement ameéricain. Grace aux mesures douaniéres en place, il est possible
d’effectuer des saisies aux frontiéres.

Le territoire américain constitue un marché trés attractif, mais il est également trés
concurrentiel. Les entreprises présentes sont tres au fait des questions de propriété
intellectuelle, aussi faire I'impasse sur une stratégie en Pl sur le sol américain pourrait étre
préjudiciable pour I’entreprise. Au contraire, anticiper et adapter sa stratégie Pl aux besoins
de I’entreprise constitue un investissement, qui pourra étre valorisé a moyen terme.

POURQUOI PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE
AUX ETATS-UNIS ?

Le rapport « Droits de propriété intellectuelle et Les Etats-Unis se classent a la premiére place dans le

performance des entreprises dans I’'UE » établi par I'OEB et
I'EUIPO (janvier 2025), souligne le lien étroit entre la
détention de différents types de droits de Pl par une
entreprise et ses performances économiques (chiffre
d’affaires par employé plus important, rémunérations des
salariés plus élevées en particulier). Les effets positifs
constatés sont d’autant plus vrais pour les PME.

Il est alors important pour toute entreprise de définir une
stratégie de Pl au service de sa stratégie globale de
développement en France et a I'international. Cela implique
en particulier d’identifier les créations intellectuelles qui ont
de la valeur pour elle et qu’elle doit sécuriser et les pays ou
elle souhaite se développer afin de les inclure dans la
réflexion.

Par ailleurs, il est rappelé que les droits de P, comme les
brevets, les marques, le droit d’auteur permettent d’obtenir
des monopoles d’exploitation sur ses innovations et/ou
créations et seront le préalable nécessaire pour lutter
contre la contrefagon / le piratage.

classement 2025 de I'International IP Index publié par I'US
Chamber of Commerce devant le Royaume-Uni, la France,
I’Allemagne et la Suéde. Cet index est destiné a classer 55
pays selon leur niveau de protection en matiere de
propriété intellectuelle, en se fondant sur cinquante-trois
indicateurs mesurant d’une part le corpus législatif, d’autre
part la mise en application des droits et enfin la
sensibilisation et le respect des droits de PI.

Par ailleurs, les Etats-Unis se maintiennent en troisieme
position mondiale derriere la Suisse et la Suede, et
conservent leur place par rapport a 2024 dans le Global
Innovation Index 2025 qui classe les pays selon leurs
performances en matiére d’innovation.

L’environnement est propice notamment pour les affaires
mais également pour des coopérations techniques et/ou
scientifiques, il convient donc d’étre bien préparé pour
aborder ce territoire.
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COMMENT PROTEGER SA PROPRIETE INTELLECTUELLE

AUX ETATS-UNIS ?

Il existe différents mécanismes de Pl mobilisables en
fonction des types d’innovations et de la protection
recherchée.

LA MARQUE

Une marque est un signe permettant de distinguer les
produits ou services d’une entreprise de ceux fournis par
ses concurrents. Elle doit permettre au consommateur
d’identifier |'origine et la provenance des produits ou
services. La marque doit étre distinctive et ne pas utiliser
des termes génériques descriptifs des produits ou services.

ATTENTION: La I|égislation n’impose pas un
enregistrement pour qu’une marque soit protégée étant
donné le systeme de droit de commun (Common Law) qui
s’applique aux Etats-Unis mais il est fortement
recommandé. En effet il permet d’établir de maniere
effective un monopole légal de son utilisation sur le
territoire américain.

Aux Etats-Unis, par conséquent, les marques non
enregistrées et les marques enregistrées vont coexister et
la notion d’usage est trés importante. Le droit de marque
est acquis par I'usage commercial qui en est fait, pour la
durée pendant laquelle la marque est correctement utilisée.
Le symbole ® signifie « Registered » (« Enregistré ») et ne
peut étre utilisé qu’avec une marque enregistrée de fagon
définitive auprés de I'USPTO. Il convient d’étre tres vigilant
sur son utilisation. Un mauvais usage pourra étre considéré
comme une fraude. Les sigles ™ «Trade Mark» ou ™
« Service Mark » (respectivement pour les produits ou les
services) permettent d’informer les tiers des risques
encourus en cas d’utilisation et est utilisé pour les marques
d’usage (Common Law), ou en cours d’enregistrement.

De maniere classique, la marque sera enregistrée dans le
registre dit « principal » si elle remplit tous les criteres requis.
Si elle ne les remplit pas (pour cause de défaut de
distinctivité par exemple) mais peut étre susceptible de
devenir éventuellement plus tard une marque au sens du
registre dit « principal » alors elle pourrait, sous certaines
conditions, étre enregistrée dans le registre dit
« supplemental ». Elle devra en particulier étre utilisée au
préalable aux Etats-Unis.

De plus il convient d’étre vigilant sur la rédaction des libellés
de produits et services. L'USPTO met a disposition une base
de données dédiée pour aider les déposants.

L'USPTO réalise une recherche d’antériorités au cours de
I’'examen de la marque et peut de ce fait opposer des droits
antérieurs a la différence de I'INPI - Institut National de la
Propriété Industrielle en France.

Il est également rappelé I'existence aux Etats-Unis du
concept de «trade dress» qui permet de protéger
I'apparence  visuelle de  produits et services.
L’enregistrement auprés de I'USPTO est également
possible et suit une procédure similaire au dépdt d'une
marque. Le «trade dress» devra étre distinctif et non

fonctionnel pour bénéficier d'un enregistrement fédéral
dans le registre « principal »

Depuis ao(t 2019, les déposants domiciliés a I'étranger
doivent obligatoirement passer par un avocat américain.

ATTENTION : Les entreprises réalisant des dépots de
marques aux Etats-Unis sur la base d’'une marque étrangére
et ayant obtenu I'enregistrement aux Etats-Unis, devront
apporter des preuves d’usage de la marque enregistrée aux
Etats-Unis selon des délais imposés par 'USPTO (entre la
5éme et la 68™e année suivant la date d’enregistrement de la
marque aux Etats-Unis puis lors du renouvellement entre la
9¢me et la 10°7M¢ année, puis tous les 10 ans). Une
déclaration d’usage devra étre déposée a laquelle sera joint
au moins un «spécimen» par classe. La déclaration
d'usage précise les produits et services utilisés mais
identifie aussi ceux pour lesquels il N’y a plus d’usage, ces
derniers devant alors étre supprimés de |’enregistrement.
L'USPTO peut également décider de lancer un audit et
demander des preuves d’usage pour d’autres produits ou
services (cf. infra les liens utiles pour en savoir plus). Dans le
cas d’'un dépot de marque nationale devant I'USPTO sans
référence a une marque étrangére, des preuves d’usage
devront étre apportées avant la fin de la procédure
d’enregistrement. La durée de 10 ans de protection se
calcule a compter de la date d’enregistrement.

LE BREVET

Aux Etats-Unis, sont protégeables par un brevet, dit « Utility
Patent », les inventions nouvelles, non-évidentes et utiles.

Il est recommandé de faire appel a un Patent attorney ou
un conseil en Propriété industrielle pour rédiger vos
demandes de brevets qui peuvent parfois nécessiter
certains ajustements de rédaction par rapport aux
demandes francaises, pour valider la demande aupres de
I"'USPTO.

Qui est prioritaire sur le droit au brevet ? Le 16 mars 2013
marque le passage de la regle du First-to-invent au First-
Inventor-to-file. Avantle 16 mars 2013, la priorité sur le droit
au brevet était accordée au premier inventeur. Depuis le 16
mars 2013, le droit est délivré au premier inventeur ayant
déposé la demande de brevet auprés de I'USPTO. Ainsi les
Etats-Unis se sont rapprochés des pratiques connues en
France ou en Europe du «first to file», (« premier a
déposer »).

Un dépot provisoire (provisional application) aupres de
I"'USPTO est possible et constitue un moyen rapide pour les
inventeurs d’établir une date de dépét aux Etats-Unis pour
leur invention. Les demandes provisoires ne sont pas
examinées sur le fond. Elles ne procurent pas de protection
Iégale de I'invention. Si une demande de brevet réguliere
n‘est pas déposée ou si la demande provisoire n’est pas
convertie en demande réguliére dans un délai de 12 mois,
la demande provisoire est abandonnée et I'inventeur n’est
plus en mesure de bénéficier de la date de dépdt anticipée.
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Certaines demandes de brevet peuvent ne pas étre publiées
18 mois apres leur dépdt si elles ne font pas I'objet
d’extension a I|’‘étranger. Des droits génants pour
I'exploitation d’une invention sur le territoire américain
pourraient donc étre identifiés tardivement.

Il existe également aux Etats-Unis une période de grace de
12 mois. Attention ce délai de grace n’existe pas en France
ou en Europe. Ainsi une divulgation du déposant non
génante pour la brevetabilité aux Etats-Unis pourrait
détruire la brevetabilité en France.

L'INPI et I'USPTO, ont signé un accord PPH - Patent
Prosecution Highway - entré en vigueur le 1% décembre
2021. Les déposants peuvent solliciter ce dispositif sous
certaines conditions pour accélérer la procédure de
délivrance de brevets.

La pratique consistant a conférer une date certaine a des
inventions par le biais de dépots E-Soleau ou autres
mécanismes de datation, afin de revendiquer en France un
droit de possession personnelle antérieure n’est pas
transposable aux Etats-Unis. Le cadre juridique y est
fondamentalement différent. Dans une logique de défense
en cas d’action en contrefacon, il conviendra de démontrer
qu’un produit ou un procédé couvert par un brevet était
exploité commercialement, de bonne foi sur le territoire US
dans un délai prédéfini (voir I'article 35 USC § 273).

ATTENTION : Il convient d’étre vigilant lors de partenariats
R&D ou des fonds fédéraux américains sont engagés. Des
contraintes en matiére de propriété sur les brevets des
inventions ou encore en matiere de fabrication sur le
territoire américain pourraient étre imposées (Bayh-Dole Act
de 1980, décret présidentiel du 28 juillet 2023 - EO 14104
- sur la R&D soutenue par des fonds fédéraux pour soutenir
la fabrication locale et les emplois aux Etats-Unis).

Un autre point de vigilance concerne celui des regles
américaines sur I'export control. L’échange d’information
par exemple en interne dans les entreprises notamment
basées aux Etats-Unis sur des projets innovants impliquant
plusieurs inventeurs étrangers basés ou non aux Etats-Unis,
pourrait étre contraint par des regles d’export control. Des
contraintes peuvent également exister en matiere de
transfert d’informations en vue de la préparation des
dossiers de demandes de brevets auprés de sociétés non
américaines.

LE DESSIN ET MODELE

Aux Etats-Unis, la protection du « design » entre dans le
champ de protection des brevets. On parle de protection
de « design patent ». Cette protection protege |'apparence
d’un produit et non sa fonction, c’est-a-dire ses contours,
sa forme, ses couleurs/textures en surface. L’apparence du
produit doit étre nouvelle et non évidente. Aux Etats-Unis,
cette protection ne peut pas se cumuler avec une
protection par le droit d’auteur comme en France.

ATTENTION : Le packaging d’un produit pourrait ne pas
étre protégé par un «design patent». Il pourra, sous
certaines conditions, étre protégé par le droit des marques.
Avant tout dépdt, il est donc essentiel de savoir si un dessin
ou un modele peut relever du droit des « design patents »,
du droit du « copyright » ou encore du droit des marques.

Les procédures relatives a la délivrance des «design
patents » sont les mémes que celles relatives aux autres
brevets (« Utility patents » ou « Plant patents »), a quelques
différences prés. Un « design patent » délivré avant le 13
mai 2015 a une durée de validité de 14 ans a compter de
sa délivrance, et aucune taxe n’est nécessaire pour le
maintenir en vigueur. Depuis le 13 mai 2015, sa durée a été
révisée a 15 ans a compter de la date de délivrance du
brevet et aucune taxe n’est nécessaire pour le maintenir en
vigueur.

Le dossier de dépdt d’une demande de « design patent » se
différencie dans sa forme de celui requis en France. Il faudra
notamment prévoir une revendication décrivant le produit
qu’on cherche a protéger.

Il existe comme en France pour les dessins et modeéles, une
période de grace de 12 mois permettant de déposer un
« design patent » a 'USPTO, en sorte qu’une divulgation du
créateur qui serait antérieure au dépdt pendant cette
période n"empéchera pas sa délivrance.

LES INDICATIONS GEOGRAPHIQUES

Les indications géographiques ne font pas I'objet d'une
protection & proprement parler aux Etats-Unis. En effet, ce
dernier ne reconnait pas le systéme de protection sui
generis, et la seule fagon de se protéger reste la voie de la
marque collective ou marque de certification.

A noter, I'existence d’un accord sur les vins entre I’'Union
Européenne et les Etats-Unis permettant de protéger, dans
une certaine mesure, certains vins listés dans cet accord
datant de 2006.

LE DROIT D’'AUTEUR

La protection au titre du droit d’auteur est exclusivement
réservée aux ceuvres d‘art. Par conséquent, la forme
globale de produits utilitaires, industriels ou de
consommation (meubles, articles ménagers, vétements...)
ne peut étre protégeée par le droit d’auteur.

En régle générale, l'artiste est le détenteur initial du
« copyright ». Cependant, il existe une exception pour les
ceuvres dites « made for hire », autrement dit les ceuvres
réalisées par un employé dans le cadre de son emploi ou
sur commande.

Dans ce cas, I'employeur / le donneur d’ordre est considéré
comme I'auteur de I'ceuvre et donc comme le détenteur du
« copyright », a moins qu’il n“existe un accord prévoyant le
contraire. Par ailleurs, aux Etats-Unis la notion de droit
moral n’existe pas, a lI'exception de certaines oeuvres
purement artistiques. Enfin, la mention « copyright » ©,
suivie de I'année de premiére publication et du nom du
titulaire du droit est fortement recommandée aux
personnes voulant assurer une protection efficace de leurs
droits aux Etats-Unis. Sous certaines conditions, la forme
d’un logiciel peut étre protégée par le copyright (voir liens
utiles).

La durée de protection pour les ceuvres détenues par une
entreprise est de 95 ans apres publication ou de 120 ans a
compter de la création, la premiére arrivant a échéance
s’appliquant. Pour le cas d’'une ceuvre détenue par une
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personne physique, la durée de protection est valable
jusqu’a 70 ans apres la mort de I'auteur.

ATTENTION : il est possible de faire des dépdts volontaires
aupreés du Copyright Office des Etats-Unis afin d’obtenir un
certificat d’enregistrement. La Cour Supréme des Etats-Unis
s’est prononcée en 2019 pour rendre nécessaire
I'enregistrement aupres du Copyright Office en vue
d’engager des actions judiciaires a |'encontre de
contrefacons dans le cas d’une ceuvre créée sur le territoire
américain. Malgré I'adhésion des Etats-Unis a la Convention
de Berne, les titulaires de droits dans un pays comme la
France, doivent s’interroger sur I'intérét d’enregistrer leurs
droits a I'US Copyright Office pour bénéficier de tous les
droits conférés par la loi américaine (notamment valeur
probatoire de I'enregistrement, obtention de dommages et
intéréts forfaitaires, paiement des honoraires de I'avocat en
cas d’action en contrefacon).

LE SECRET DES AFFAIRES

Le secret des affaires porte sur des informations ayant une
valeur commerciale potentielle ou réelle. Pour étre
protégées, ces informations doivent étre confidentielles et
ne pas étre connues du public ou des concurrents. Pour
bénéficier au mieux de cette protection, il sera important
de bien identifier et recenser les secrets des affaires de
I'entreprise, et de mettre en place des mesures de
préservation de la confidentialité. Ces mesures
permettront, en cas de besoin, de prouver devant un juge
que I'entreprise a mis en place les mesures nécessaires et a
donc intentionnellement voulu garder le secret. La
divulgation de ce secret constituera une violation.

ATTENTION : La législation américaine est complexe. Les
secrets d’affaires sont protégés par un ensemble de lois
fédérales et d’Etats, qui prévoient un ensemble de
sanctions civiles et pénales en cas d’« appropriation illicite »
d’'un secret d'affaires, c’est-a-dire I’acquisition, la
divulgation ou l'utilisation inappropriée d'un secret
d’affaires.
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LES CONDITIONS DE DEPOT

Marque

Par la voie internationale :
Systeme de Madrid

https://www.wipo.int/mad

rid/fr/

Par la voie nationale :
Auprés de 'USPTO
https://www.uspto.gov/

Brevet d’invention

Par la voie internationale :
Systéme du PCT
www.wipo.int/pct/fr/

Par la voie nationale :
Auprés de 'USPTO
https://www.uspto.gov/

Etre vigilant notamment par
rapport
- au délai de priorité de 12
mois & respecter a compter

Brevet de design

Par la voie internationale :
Systeme de la Haye
https://www.wipo.int/hague/fr/

Par la voie nationale :
Aupres de 'USPTO
https://www.uspto.gov/

Etre vigilant notamment par

Droit d’auteur

La Convention de Berne
s’applique.

Naissance du droit du
fait de la création mais

Objetdela
protection

Via un mandataire de la date de dépot de la rapport : un enregistrement
enregistré aupres de premiére demande de - qu délai de priorité de 6 mois du probatoire aux Etats Unis
J’USPTO pour les brevet. dessin et modele FR (INPI) ou de est recommandé aupres
déposants étrangers - auxcontraintes de défense I'UE (EUIPO). du Copyright Off.lce.
nationale. - au possible changement prochain | httpsi//www.copyright.g
Possibilité de revendiquer la ) de la législation pour imposer un ov/
priorité de la marque FR |~ au possible changement mandataire enregistré auprés de
(INPI) ou de I'UE (EUIPO) prochain de la législation I"'USPTO pour les déposants
dans un délai de 6 mois a pour imposer un mandataire | étrangers (voir les liens utiles ci-
compter de la date de la enregistré auprés de 'USPTO | dessous)
premiére demande. pour les déposants étrangers
(voir les liens utiles ci-
dessous)
Le dessin ou le modele doit étre Oeuvres artistiques,

Signe distinctif pouvant
étre tout mot, phrase,
symbole, dessin ou
combinaison de ces
éléments.

Procédé, machine, article
manufacturé ou composition
chimique nouveaux, non
évidents et utiles, ou un
perfectionnement nouveau, non
évident et utile de ceux-ci.

destiné a un produit fabriqué et ne
peut exister seul. Il doit étre
nouveau, non évident et
ornemental (forme, ornmentation
de surface, une combinaison des
deux).

Attention protection entrant dans
le champ du droit des brevets.

littéraires ou
intellectuelles, telles que
les romans, la musique,
les films, les logiciels, les

photographies et les
peintures, qui sont
originales et existent sur
un support tangible, tel
que le papier, la toile, le
film ou le format
numérique.

10 ans

(renouvelable
indéfiniment).

A compter de
I'enregistrement

Attention aux preuves
d’usage a apporter.

20 ans a compter de la date de
dépdt de la demande (sous
réserve du paiement des taxes
de maintien en vigueur).

Attention, extension de
protection possible en cas de
retard de la part de 'USPTO -

PTA / Patent Term Adjustment.

15 ans a compter de la délivrance.

70 ans aprés le déces de
I"auteur

Ou si I'ceuvre est faite
pour le compte d’autrui
ou est une ceuvre
anonyme ou
pseudonyme, la durée
de protection est de 95
ans a compter de la
publication ou de 120
ans a compter de la
création, la durée la plus
courte étant retenue.
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https://www.wipo.int/madrid/fr/
https://www.wipo.int/madrid/fr/
https://www.uspto.gov/
http://www.wipo.int/pct/fr/
https://www.uspto.gov/
https://www.wipo.int/hague/fr/
https://www.uspto.gov/
https://www.copyright.gov/
https://www.copyright.gov/

LES CONDITIONS DE DEPOT (SUITE)

Colts

(Hors honoraires d'un
conseil juridique,
souvent obligatoire)

Exemples de taxes a
envisager, au 1'*" mars
2025

https://www.uspto.gov/lea
ming-and-resources/fees-
and-payment/uspto-fee-
schedule

https://www.copyright.gov
/about/fees.html

Demande
d’enregistrement
national :

Selon le mode de
dépot, de 350 a 850
USD par classe de
produits ou services.

Extension de 6 mois
du délai pour apporter
la preuve de I'usage :
125 USD par classe

Déclaration d’usage :
150 USD par classe

Une fois la marque
enregistrée,
déclaration d’usage
aprés 5 ans: 325 USD
par classe

Renouvellement avec
déclaration d’usage :
650 USD par classe

Via un Trademark
Attorney, le dépot de
demande
d’enregistrement est
estimé entre 1500 a
2000 USD (1400 a
1900 EUR)

Pour une entreprise
étrangere, il est
obligatoire de passer
par un avocat US pour
faire le dépot.

Brevet d’invention

Demande de brevet national :

Minimum 3290 USD de taxes (dépot
350 USD + taxe de recherche 770
USD + taxe d’examen 880 USD +
taxe de délivrance 1290 USD)

Brevet de design

Taxe Petite Micro
entité entité
Dépot 350 140 70
usb usD, usb
réduit
azo0
USD si
électr
oniqu Demande d’enregistrement
e national :
Suppl 400 200 200 Minimum 2600 USD de taxes (dépot
ément | USD usb usD 300 USD + taxe de recherche 300 USD
Si + taxe d’examen 700 USD + taxe de
papier délivrance 1300 USD )
Reche | 770 308 154
rche usb usb usb Taxe Petite | Micro
Exame | 880 352 176 entité entité
n USD | USD | USD | [pépsr | 300 | 120 | 60
Délivra | 1290 | 516 | 258 Usb | usb | usD
nce usb usD usb
Reche | 300 120 60
Un dépét total via un Patent rche usb usD usD
Attorney aux USA est estimé a Exame | 700 280 140
environ 20 000 EUR (honoraires n USsD usbD USD
inclus mais cilaac\r/]irileusee)lon le secteur Déivra T 1300 530 360
4 nce UsD | usb | usp

Frais de maintien en vigueur du
brevet, dusa 3.5 ans, 7.5 ans, 11.5

ans
Taxe Petite Micro
entité entité
3.5 2150 860 430
ans usD usD usD
7.5 4040 1616 808
ans usD usD usD
11.5 8280 3312 1656
ans usD usD usD

Pas de taxe de maintien en vigueur

Droit d’auteur

Demande
d’enregistrement du
copyright:

En ligne entre 45 et

65 USD. Le dépdt

papier colte 125
USD.
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https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule
https://www.copyright.gov/about/fees.html
https://www.copyright.gov/about/fees.html

MISE EN (EUVRE DES DROITS DE PI

Si on dispose de droits de Pl aux Etats-Unis, alors
plusieurs voies d’actions sont possibles pour les
défendre :

» Amiable: négociation et transaction afin
d’éviter d’engager une procédure judiciaire.

> Douaniére: pour obtenir la saisie aux
frontieres a l'import et a l'export, cette
possibilité implique d’avoir procédé a
I’enregistrement de ses droits de propriété
intellectuelle  (marques, droits d’auteur)
aupres des douanes américaines (CBP).

Il est a noter l'existence également de la
Commission du Commerce International des
Etats-Unis (USITC, United States International
Trade Commission) qui peut mener des
enquétes en vertu de la section 337 (« Unfair
Import Investigations ») de I'US Tariff Act of
1930, par exemple pour des allégations de
contrefacons de brevet ou encore de marque
par des marchandises importées. Le principal
recours dans ces enquétes est une
ordonnance d’exclusion qui ordonne aux
douanes d’empécher les importations
d’entrer aux Etats-Unis. Les dossiers sont
publics et accessibles en ligne.

» Civile : pour obtenir réparation du préjudice
causé par la contrefacon. Cette voie peut

LES LIENS UTILES

s’avérer trés couteuse, avec les honoraires des
avocats, et étre trés longue. Dans plus de 80%
des cas, elle se termine par un accord a
I’'amiable.

> Actions judiciaires alternatives,
notamment : violation de secrets d’affaires,
concurrence déloyale, responsabilité civile
(produits défectueux, tromperie...). A noter
I'existence récente d’'un « Copyright Claims
Board » pour des dommages allant jusqu’a
30000 USD (alternative volontaire par
rapport a une Cour fédérale, créée par la loi de
2020 sur l'alternative au droit d’auteur dans
I’application des petites créances — CASE Act).

En vue de réussir ces procédures, il est utile de
constituer des preuves solides des actes de
contrefacon et de se faire accompagner dés le
début par un professionnel spécialisé basé aux
Etats-Unis.

Les procédures contentieuses étant onéreuses
aux Etats-Unis, il convient de s’interroger en
amont sur vos capacités de financement. Ainsi, il
peut étre utile de se renseigner, par exemple, sur
les assurances en matiére de propriété
intellectuelle ou encore les fonds
d’investissement spécialisés dans les litiges de
propriété intellectuelle, (notamment sur les
brevets) afin de disposer des ressources
nécessaires tant en cas d’action intentée par un
tiers qu’en cas d’action engagée contre un tiers.

> Institut national de la propriété industrielle (INPI) : https://www.inpi.fr/fr

» United State Patent and Trademark Office (USPTO) : https://wWww.uspto.gov

» Base de données pour faire des recherches en matiére de brevets, gérée par I'USPTO (en particulier
utility patent et design patent) - Patent Public Search : https://ppubs.uspto.gov/pubwebapp/

» Base de données pour les dossiers d’examen en matiére de brevets : https://patentcenter.uspto.gov/

» Base de données pour faire des recherches en matiére de marques, gérée par ’'USPTO :

https://www.uspto.gov/trademarks/search

» Base de données pour les libellés en matiere de marque, gérée par I'USPTO : https://idm-

tmng.uspto.gov/id-master-list-public.html

» Informations utiles sur le registre dit « supplemental » pour les marques de I'USPTO :
https://www.uspto.gov/trademarks/apply/definitions-responding-uspto-office-action#supplemental

» Informations utiles sur les audits et sur les preuves d’usage attendues par ’'USPTO, en matiéere de

marques : https://www.uspto.gov/trademarks/maintain/post-registration-audit-program
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» Informations utiles sur le PPH entre I'INPI et I’'lUSPTO : https://www.inpi.fr/accord-pph-avec-les-etats-
unis

» Bayh-Dole Act:
https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title35/part2/chapter18&edition=prelim

» Décret présidentiel du 28 juillet 2023 sur la R&D soutenue par des fonds fédéraux pour soutenir la
fabrication locale et les emplois aux Etats-Unis :
https://www.federalregister.gov/documents/2023/08/02/2023-16636/federal-research-and-
development-in-support-of-domestic-manufacturing-and-united-states-jobs

> Changement prochain possible de la Iégislation pour imposer un mandataire enregistré aupreés de
I’'USPTO pour les déposants étrangers :
https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/29/2025-23917 /required-use-by-foreign-
applicants-and-patent-owners-of-a-patent-practitioner

» US Copyright Office: https://www.copyright.gov/

» Circulaire de I’'US Copyright Office sur I’enregistrement des programmes d’ordinateur (Circulaire
61) : https://www.copyright.gov/circs/circ61.pdf

» Chapitre 1500 du Compendium de I’'US Copyright Office pour I’exclusion des secrets d’affaires
dans les logiciels (nhotamment page 28 et suivantes):
https://www.copyright.gov/comp3/chap1500/ch1500-deposits.pdf

» Copyright Claims Board: https://ccb.gov/about/

» Enregistrement des marques enregistrées et des certificats de droit d’auteur aupres des douanes
américaines pour la lutte anti-contrefacon : https://iprr.cbp.gov/s/

> Liste des ordonnances d’exclusion en vertu de la section 337, par la Commission du Commerce
International des Etats-Unis (USITC) : https://www.usitc.gov/investigations/investigation requests

» Bureau of Industry and Security : https://www.bis.gov/

» Service économique de I’Ambassade de France a Washington :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/US

» Chambres de commerces franco-américaines : https://nationalfacc.org/
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