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Préface des Ministres

Aujourd’hui, plus que jamais, les entreprises doiy@our accroitre leur compétitivité, valoriserséturiser leur
patrimoine et leur savoir-faire. Une utilisationtiofisée des outils de la propriété intellectuellernpet de
renforcer les actifs de I'entreprise et de dévedogon potentiel d’innovation.

La maitrise de la propriété intellectuelle n’ess p@servée aux grands groupes ou a un cercleinestiexperts.
Elle est également a la portée des PME, qui oBténta s’en servir pour se développer dans un @mément
concurrentiel.

La propriété intellectuelle doit devenir pour taliigeant de PME un réflexe naturel et se situecaur méme de
toutes les fonctions vitales de I'entreprise.

A travers ce guide, élaboré sous la coordinatiofadgirection générale de la compétitivité, dedirstrie et des
services, nous avons souhaité promouvoir la cosaat® et la pratique de la propriété intellectugdas les
petites et moyennes entreprises, qui constituamnthasse économique de notre pays.

Par son approche délibérément pratique et décompiexce manuel est destiné a sensibiliser legedints de

PME aux enjeux de la propriété intellectuelle, ilester a l'intégrer dans leur stratégie et lesdguidans les
moments-clés de la vie de leur entreprise.
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lllustré de bonnes pratiques et de cas d’entreqpriseconseille le lecteur et lui propose, étape @ape, des
stratégies adaptées a sa situation.

A tous les dirigeants de PME, nous formons le sibufuee ce manuel devienne I'allié de leurs futursces.

Christian ESTROSI Hervé NOVELLI
Ministre chargé de I'industrie Secrétaire d’Etdtargé du commerce, de
lartisanat, des petites et moyennes
entreprises, du tourisme, des services et de la
consommation
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Parcours de lecture et d’utilisation du livre

A qui est destiné ce livre ?

Ce livre s'adresse, d’'abord, aux dirigeants de PME.
sont de plus en plus concernés par la propriété
intellectuelle (P1), mais ils trouvent souvent deisujet
est « incompréhensible et rébarbatif » !

Le livre est donc aussi destiné aux partenaires du
développement des PME, spécialistes ou non de la PI
(INPI, IEEPI, CPI, OSEO, DRIRE, CCI, MEDEF,
fédérations professionnelles, experts-comptables,
consultants, ...).

Mais, plus largement, ce livre peut-étre utilisé lpa
responsables des principales fonctions des erdespri
(Stratégie, R&D, Achats, Finances, RH, ...et Pl),Igue
que soient la taille et le secteur d’activité de ce
entreprises.

Qu’est ce qui est traité ? Comment ?

Le document aborde tous les aspects du management d
la PI, c'est-a-dire 'ensemble des aspects Plalegibns

et activités de I'entreprise.

Le livre part des questions classiques des dirigeda
PME, sur la PI. Chaque question fait I'objet d’'un

« module » de deux pages, qui permet d’avoir ure vu
globale de la réponse, sur papier comme a I'éctitne
sous-titres, texte, illustrations et « L’essentiel

Les 38 questions, regroupées en 6 chapitres, duaven
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logique du fonctionnement de I'entreprise : inngver
coopérer, ... Un résumé introduit chaque chapitre.
Des annexes présentent des outils simples, desesoRf
(documents et sites) et les partenaires des PME.

Quel est le fil conducteur du livre ?

Dans le prolongement du premier chapitre, qui exgila
« montée en puissance » de la PI, cing chapitres
permettent de s’approprier, de maniére progreskise,
utilisations de la Pl dans I'entreprise.
1) Pourquoi la Pl vous concerne ?
La PI, c’est tout ce qui concerne la propriétéaéations
intellectuelles. La PI prend donc une importance
croissante pour votre entreprise, car :

» La Pl permet de mieux développer vos innovations

puis de mieux les exploiter.
» Les droits de Pl sont des ressources essentielles a
service de la stratégie de votre entreprise.

2) Comment la Pl vous aide a protéger le savoir-feg
de votre entreprise ?
Comment identifier, développer et protéger le safaie
de votre entreprise ? Cette question est a laifdisate et
vitale, car le savoir-faire constitue une partipamante
des ressources d’'une entreprise.
La logique de la Pl permet de clarifier et de dtrear le
management du savoir-faire de votre entreprise; den
mieux développer votre entreprise.
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3) Comment dynamiser vos projets de développement
avec la Pl ?
Votre entreprise mene des projets de développement
(produits nouveauy, ...) ; elle fait donc des créatio
intellectuelles. La Pl permet de protéger ces m@sat
Mais la Pl joue aussi un role trés important, eom@tm
pour dynamiser la « production » des créationsefiat,
la Pl permet de bien s’informer et de créer de rties
solutions, en s’inspirant des solutions existantes.
4) Comment coopérer efficacement avec des
partenaires ?
L'innovation passe, de plus en plus, par des catiofis
(co-développement client/fournisseur, partenariat
commercial, projet de recherche européen (PCRD) ou
national (FUI, ANR, ...). La Pl permet aux parteaaide
définir, ensemble, les régles du jeu pour un prales
regles, bien comprises, permettent de développer la
confiance et les « gains » pour chaque partenaire.
5) Comment utiliser la Pl & des moments clés de \ée
de votre entreprise (embaucher, exporter, ...) ?
La Pl est au cceur des projets de développement, en
particulier, pour les projets de coopération. LioRe
également un role important :

» pour des activités courantes de votre entreprise :

embauches, achats, ventes, exportations, lancement

d’'un nouveau produit ou service, ...

» dans des situations plus exceptionnelles : création
ou cession de 'entreprise, problémes de
contrefacon, ...

6) Comment mettre en pratique la Pl dans votre
17/03/10

entreprise ?

La PI concerne maintenant, a des degrés divertgsdes
fonctions de I'entreprise. Il est donc important de
coordonner, au quotidien, toutes les activitésaPiksdvotre
entreprise.

La PI est une fonction complexe. Son bon fonctiomeat
repose donc, principalement, sur les compétencdse<I
collaborateurs de votre entreprise.

Quel « parcours de lecture » choisir ?

La structure du livre est prévue pour permettre des
utilisations variées. La lecture sera plus ou moapéde
en fonction des connaissances de I'utilisateueetes
besoins. Les résumés des chapitres, les moduldsucte
pages et les sous-titres des modules facilitenidmegp le
« feuilletage » et la

lecture rapide. "
Il est également o punse. ":?“\c
pratique d’aller R, ¢ Penge

directement & un ®I
module, a partir de la ‘/

table des matiéres ou {£
du glossaire-index. ¢
Aprés une premiére

lecture plus ou moins approfondie, ce sera le mode
d'utilisation naturel. Ce livre sur la PI peut aidsvenir,
pour chacun, un outil simple, pratique et d'utiiisa
courante.

71117



17/03/10 8/117



Chapitre 1

1) Pourquoi la Pl vous concerne ?

La PI, c’est tout ce qui concerne la propriété desréations
intellectuelles.
La Pl prend donc une importance croissante pour vag entreprise, car :
» La Pl permet de mieux développer vos innovations pside mieux
les exploiter.
» Les droits de PI sont des ressources essentiellessgrvice de la
stratégie de votre entreprise.

Questions traitées dans ce chapitre :
» Les PME utilisent-elles la PI ?
» Quedit-ondela Pl ?
» La PI, concretement, de quoi s’agit-il ?
» La PI, une affaire de spécialistes ?
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Les PME utilisent-elles la Pl ?

Wattwiller : H2O+créativité+PIl = €

Comment déclencher un succés économique en exploita
une source d’eau minérale ? Grace a une innovation
marketing, Wattwiller a ouvert le marché des eaux
minérales pour la restauration de luxe et I'épeérie.

Cette PME a délibérément choisi des emballages
somptueux, protégés par dessins et modeles. Elle a
protégé les signes tels que « Wattwiller », « réirate »

et « I'eau rare » pour créer un marché nouveau et
valoriser de maniére significative une
PME dans un domaine pourtant trés
traditionnel.

Grégoire : naissance d’'un
leader

James Grégoire dirigeait une petite
entreprise de réparation de machines
agricoles fondée par son peére.
Il observe que la vendange mécanique
peine a convaincre les grands crus. Le
secoueurs de ces machines battent la
végétation de maniére « sauvage », ce
qui blesse les ceps. Perfectionniste, il
lance dans la conception d’'un nouvea
tracteur enjambeur équipé de secoueu
en forme d’épingle a cheveux, beaucolg
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moins agressifs. Brevetés en 1994, les secoueRCo»
permettent aux machines a vendanger Grégoire de
pénétrer les grands vignobles. Le succes est éekdel
soleil ne se couche jamais sur les machines Gegaite
Chili, I'Australie, I'Afrique du Sud sont autant gays
d’export.

Un concurrent se met a équiper ses machines agec de
secoueurs recourbés. Mais comme il détient un brpue
pourrait géner Grégoire, les deux sociétés s’olesgrv
sans déclencher une bataille juridique dont lesgais
auraient été leurs concurrents communs.

Le développement de ce nouveau marché
attise la convoitise d’une société de
machinisme agricole. Elle rachéte une
entreprise artisanale titulaire d'un brevet
pionnier, et attaque Grégoire. La différence
technique est subtile, mais une démonstration
pédagogique, s'appuyant sur des maquettes
au 1/16™ permet de convaincre le juge de
I'absence de contrefagon.

Autre souci, des industriels tunisiens
proposent des secoueurs de seconde monte a
bas prix. Ces piéces de rechanges pillent une
partie du marché de Grégoire, et présentent en
outre une moindre qualité. Plutét que
d’engager des proceés longs et colteux,
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Grégoire choisit une forme plus élaborée, indugedble
seulement par un procédé complexe. Ces nouveaux
secoueurs font I'objet d’'un brevet de perfectionapin
Cette « barriere a I'entrée » technique et juridigermet
de résoudre le probleme.

20 ans apres le lancement du premier secoueur «xARC
Grégoire est racheté par un géant du machinisnmeoégr

James Greégoire a-t-il abandonné le monde du \die ¢t
Pl ? Pas vraiment : il exploite aujourd’hui aves deux
fils trois grands crus bordelais, dont les nomg son
déposés a titre de marque dans de nombreux pays.
Lorsque le distributeur chinois de « CHATEAU LA
RIVIERE » a voulu faire une infidélité en distribiaun
vin local sous cette appellation, la marque a &é btile.

Fors : innover grace au brevet d'un
concurrent

Bruno Bouan est un entrepreneur. Il a créé en Erdec
marché des systemes antivol pour cassettes etrCD, e
distribuant les produits d’'un fabricant danois it
congu ces antivols. Ce dernier, voyant le marcéuéctis
se développer, a décidé de distribuer directensmnt s
produits en France. Et s’appuyant sur ses breivets,
entendait bien écarter son ancien distributeur, FOR
Bruno Bouan a réagi au quart de tour : étude daels
de son fournisseur, analyse des forces et faildesse
recherches sur toutes les solutions d’antivol passettes
décrites dans des brevets et séances de créatreitéun
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bureau d'étude pour créer son propre produit. Les€ib
en Pl vérifie que le nouveau produit échappe bien a
brevets de son fournisseur, et met sous surved|bs
demandes de brevets en cours d’examen. Le soutien
d’OSEO a été décisif pour financer le développement
Résultat : FORS a congu un antivol qui non seulémen
échappe aux brevets existants, mais s’avere luiemém
innovant et brevetable ... et remporte un prix de
'innovation. FORS, a l'origine simple distribute st
maintenant devenu un acteur majeur du secteugitéu
de nombreux brevets et continuellement innovant.

Les motivations des patrons de PME

Interrogés sur leur motivation a déposer des bsevVéo
des dirigeants de PME répondent : « Se protéger des
attaques, garantir la liberté d'exploitation ». beres
motivations sont la lutte contre la contrefacorgéae de
la concurrence, la communication d’une image inntva
et le renforcement des coopérations techniquesset d
partenariats commerciaux.

Par ailleurs, plusieurs études ont mis en évidenee
corrélation entre le dynamisme de la politique €4 d
PME, leur croissance et leur rentabilité.

L’essentiel

* La Pl n’est pas réservée aux entreprises High:-tec
* La Pl n'est pas une fin en soi : elle confort&un
démarche globale d’'innovation et de créativité.

* La Pl est au service de la stratégie de I'entsepr
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Que dit-on de la PI ?

Quelques dirigeants de PME sont d’ardents supsoater
la PI, mais beaucoup ont encore une vision assgtiné
de la PI : quelque chose de compliqué, rébarlvatgrvé
aux spécialistes et aux grandes entreprises, ...
Quelles sont les principales réticences des dinigede
PME et, de maniere plus générale, de ceux quiitlana
dans les entreprises ? Comment les balayer ?

« C’est trop compliqué ! »

Certains aspects de la Pl sont effectivement comé$,
en particulier les procédures. Ces aspects, quititoent
une petite partie de la PI, relevent des spéaali€n
revanche, la logique de la Pl et les principauxrep qui
en découlent sont accessibles a tous et surt@uttités a
tous.

« C’est trop cher ! »

Le dépdt de titres Pl et leur maintien en vigueaunygnt
devenir une source de dépenses importantes si'yon
prend pas garde.

Comme toute dépense, la Pl est chére si elle dst ma
utilisée ... mais « elle peut aussi rapporter gros !
Par ailleurs, de nombreuses utilisations de |oRt s

« gratuites » : chercher des idées dans les bemestfy
formaliser et dater les connaissances créées, ...
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« Ce n’est pas pour moi : je suis trop

petit ! »

Le savoir-faire de votre entreprise a de la valgous
voulez le développer et le protéger. Il faut dorengre
en compte la protection du savoir-faire pour ldsatg les
ventes, la gestion du personnel, ...

En faisant cela, vous faites de la PI, comme Mamsie
Jourdain « faisait de la prose ».

MMS! c'est mow
slogand GA \
Je. [aiddepose!
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« Les brevets bloquent I'innovation ! »

La contestation de la Pl — notamment celle desatsev
est aussi ancienne que la Pl elle méme.

Sans entrer dans un débat qui dépasse le cadeclisteec
on peut observer que le systeme des brevets aljorfie
majeur pour le progres technigue depuis deux siecle
Internet, en facilitant 'accés aux bases breatylifie
encore ce role.

« Le secret est la meilleure des
protections ! »

Le secret est un mode de protection naturel et. Wihe
partie importante du savoir-faire de I'entreprigepeut
étre protégée que par le secret.

Mais les entreprises sont de plus en plus « ouvertds
elles coopérent avec des partenaires variés. katRllors
trés utile pour faciliter les coopérations et otiganle
secret en posant quelques « verrous » qui garantigae
« le secret reste bien gardé ».

« Je ne pourrai pas me défendre ! »

Lutter contre des contrefacteurs, notamment danaics
pays, peut se révéler difficile et cher. Il fauttenir
compte dans sa stratégie : éviter ces pays, claisir
encadrer un partenaire adapté, ...

Au minimum, en France, il peut étre tres utile tgpdser
de droits de PI. Cela permet d’éviter que des prises
qui copient vos produits dans des pays variésidadent
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en France en toute légalité.

« Je n’ai personne pour s’en occuper ! »

Effectivement, dans une PME, le dirigeant doit siquer
en direct de la Pl avec, quand c’est nécessadidel'de
spécialistes externes.

Mais il suffit que le dirigeant se soit appropes |
principaux reperes de la PI, pour qu’il en fasséewnier
privilégié de son management.

« En période de crise, ce n'est pas ma
priorité ! »

En période de crise, la priorité c’est le courtrter
Cependant, les périodes de crise permettent égaletae
saisir des opportunités et de développer rapidedesnt
innovations. La PI peut contribuer a la réussiteate

« virages ».

Investir dans I'innovation et la Pl en période dse;
c’est se préparer a étre plus compétitif que sesuwroents
lorsque la situation économique s’améliorera.

L’essentiel

* L'image que I'on a de la Pl est souvent décalédad
réalité.

* Certaines critiques de la Pl sont en partie figss,
mais les choses évoluent vite ...

* La PI, c’est vraiment une opportunité pour votre

entreprise.
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La PI, concréetement, de quoi s’agit-il ?

Chague « acteur » a sa vision de la Pl

La Pl est un sujet difficile a cerner, car elleaware des

réalités différentes d’'un utilisateur a I'autre :

» Le juriste :« Ce sont des regles juridiques (le Code

de la PI) ».

» Le financier i« Ce sont des actifs immatériels, des
ressources clés pour le développement de
I'entreprise »

Le commercial « C’est un moyen pour lutter

contre la copie ».

L’ingénieur :« C’est le secret espoir de devenir un

jour inventeur et reconnu comme tel ».

Le documentaliste« C'est une mine

d’'informations (bases brevets, ...) ».

Le spécialiste du management de I'innovation :

« C’est un langage commun qui aide les équipes a

coopérer et innover ».

L'économiste « C’est un indicateur de la capacité

d’'innovation des entreprises et des pays ».

» Le politique :« C’est un outil qui permet de trouver
un équilibre entre les intéréts des créateurs ekce
de la collectivité ».

» ... etpour un dirigeant d’entreprise, qui « met en
musique » la plupart de ces dimensions dans son
entreprise « C’est une synthese a géométrie
variable de tout ce qui précedd »

YV V VY V

A\ 4
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La PI, c’est tout ce qui concerne la
propriété des créations intellectuelles

La valeur apportée par les entreprises aux produits
services qu’elles commercialisent est de plus es pl

« immatérielle » : conception des produits, métkatke
production, marketing, achats, communication, vente
La valeur « immatérielle » des produits et servestide
résultat du travail intellectuel des salariés desegrises.
Quand ces salariés innovent, ils font des créations
intellectuelles. Qui est propriétaire de ces codesti
intellectuelles ? Qui a le droit de les copier ?

Le but du droit de la propriété intellectuelle dst
répondre a ces questions aussi importantes queatidi
Le principe général du droit de la PI est le suivareux
qui font des créations intellectuelles nouvelleslemroit
d’interdire aux autres de copier ce qu'ils ont citésé
durée de ce droit est limitée, sauf pour les marque
Par ailleurs, pour les brevets, I'invention estlé) ce
qui permet aux autres de s’'en inspirer et de mieux
innover.

Ce contrat « gagnant-gagnant » entre les créatelas
Collectivité parait simple. Sa mise en ceuvre peut s
révéler délicate, notamment quand deux créations
intellectuelles sont « proches » I'une de I'autre droit
de la Pl n’est pas une science exacte !
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Des protections variées adaptées a des
créations intellectuelles variées

Les créations intellectuelles prennent des formees t
variées : un procédé de fabrication, un logo, tenfod’un
flacon, un logiciel, une vidéo, ... Les droits deaB$ociés
sont donc eux-mémes tres variés.

Propriété intellectuelle

Propriété industrielle Droit d'auteur

Brevets Droits des auteurs

Marques Droits voisins

Dessins et modéles

Droits spécifiques

Les droits de Pl sont regroupés en deux branches
principales :

» La propriété industrielle avec les brevets
(inventions techniques), les marques (signes
distinctifs) et les dessins et modéles (choix
esthétiques).

» Le droit d’auteur pour le droit des auteurs et les
droits voisins (artistes interprétes, ...).

Des droits spécifiques (pour les bases de donleses,
obtentions végétales, le savoir-faire, ...) completes
deux branches principales.
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Manager la Pl dans I'entreprise
Manager la Pl dans une entreprise, c’est manager
I'ensemble des aspects Pl qui concernent :
» les fonctions de I'entreprise (DG, stratégie, R&D,
achats, RH, juridique, commercial, ...) ;
> les activités transversales (projets d’'innovation,
exportation, ...) ;
» des situations spécifiques (création d'une
entreprise, partenariat, ...).
Manager la Pl dans une entreprise, c’est donc nesinag
cette entreprise en intégrant bien tous les aspécts
Actuellement, la Pl prend de plus en plus sa phaceceur
de la vie des entreprises, pour deux raisons :
» la Pl permet de mieux développer les innovations
puis de mieux les exploiter ;
» les droits de PI deviennent des ressources
essentielles pour la stratégie des entreprises.

L’essentiel

* Le droit de la PI, c’est un « code de la route » pour les
entrepreneurs.

* Les droits de Pl ce sont des ressources clés pour
développer I'entreprise.

* Les bases Plce sont des sources d’information trés
riches, qui sont précieuses pour I'entreprise.

* La logique de la P| c’est un « langage commun » pour
coopérer, créer, innover et vendre.
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La PI, une affaire de spécialistes ?

On n’a pas appris la Pl a I'école !

« La PI, c’est une affaire de spécialistes ! »t€ielée,
encore largement répandue, avait un sens dans une
économie principalement « matérielle », cloisongtée
taylorisée. Ce n’est plus le cas dans une économie
mondialisée, dans laquelle un nombre croissant de
« travailleurs intellectuels » utilisent des tediogees de
l'information et de la communication de plus ensplu
puissantes.

Actuellement, il faut vraiment étre bien inspiréupo
s'intéresser a la PI. Cela parait compliqué, cagrent
et, en plus, ... on ne I'a pas appris a I'école !

Mais les choses changent. L'INPI a lancé en 2004 le
programme Génération Innovation dont le but est de
donner aux enseignants des repéres sur la Pl pdlsr g
puissent les intégrer dans leurs cours de gesteon,
technologie, de philosophie, ... Plusieurs milliers
d’enseignants du secondaire ont déja été formés,|eor
plus grande satisfaction et celle de leurs éleves.

Nous pratiquons tous, au quotidien,
I'exercice délicat de la confidentialité

Aujourd’hui, nous sommes, de plus en plus, des
travailleurs intellectuels. Nous nous inspirons des
créations intellectuelles existantes pour faire,
collectivement, de nouvelles créations intelledasel
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Pour cela, nous passons beaucoup de temps a
communiquer avec les autres, dans notre entregtrise
avec I'extérieur. A chaque fois, les mémes questgmn
posent : que faut-il demander ? Que faut-il difgue
faut-il ne pas dire ?

En nous posant ces questions et en y apportant des
réponses, nous faisons de la PI. En effet, nousilboans
au développement et a la protection du « patrimoine
intellectuel » de notre entreprise.

Toutes les fonctions de I'entreprise sont
maintenant concernées par la Pl

Pour des raisons variées, pratiquement toutesihesidéns
de I'entreprise sont maintenant concernées pak la P

» La Direction intégre la Pl dans sa stratégie etgre
les décisions clés : dépot de titres, partenariats,

» La fonction finance suit, avec attention, la valeur
du patrimoine de I'entreprise, les investissements
Pl, les aspects fiscaux ...

» La fonction juridique integre des clauses Pl dans
les contrats et traite les litiges éventuels, ...

» La fonction R&D s'’inspire des brevets existants et
protege les solutions techniques créées, ...

» La fonction achats prend en compte les aspects PI
dans ses négociations, en particulier pour I'adeat
prestations intellectuelles, ...

» La fonction commerciale, en prise directe avec les

16/117



clients, joue un rdle clé dans la détection des
contrefacgons, ...

Ca riete
iu?tzf‘?:ttudfa e
cdlest ['affaire
de tous, et pour
les guestions

Qui peut vous aider pour la PI ?

La Pl est un sujet complexe. Les pratiques Pl naga
fonction des pays et des sujets traités. Toutes les
entreprises font donc appel a des spécialistgsuse
souvent externes (voir annexe 6) :
» le personnel de I'INPI, un « premier contact »
naturel ;
» les Conseils en propriété industrielle, pour les
dépobts des titres (brevets, marques, ...) et 'apalys
17/03/10

des titres des concurrents ;
» les avocats spécialisés en PI, pour les contrdgs et
litiges.

La PI est un outil de dialogue entre les
fonctions

Toutes les fonctions de I'entreprise coopérent avec
finalité commune :
» développer et protéger les ressources
(principalement intellectuelles) de I'entreprise ;
» exploiter au mieux ces ressources pour développer
I'activité de I'entreprise.
Il parait donc logique que la PI soit un « outil de
dialogue » entre les fonctions.
Un sous-traitant automobile I'a expérimenté récentme
Ses principaux responsables préparaient un tramfer
technologie. lls ont donc cherché a définir le stgu
nécessaire » de ce qu'il fallait transmettre. Gsafd, ils
ont créé une vision partagée du savoir-faire clé de
I'entreprise et ils ont identifié plusieurs pisesur
développer de nouveaux produits et améliorer les
coopérations entre leurs fonctions.

L’essentiel

* La Pl devient, de plus en plus, I'affaire de tous

* Chaque fonction met en ceuvre des aspects Pl
spécifiques, avec l'aide éventuelle de spécialistes

* La Pl est un langage commun : un outil de diabogu
entre les fonctions.
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Chapitre 2

2) Comment la Pl vous aide a protéeger le savoir-fai  re de
votre entreprise ?

Comment identifier, développer et protéger le savoifaire de votre
entreprise ?

Cette question est a la fois délicate et vitale, cke savoir-faire
constitue une partie importante des ressources d’unentreprise.
La logique de la Pl permet de clarifier et de struturer le
management du savoir-faire de votre entreprise, dande mieux
développer votre entreprise.

Questions traitées dans ce chapitre :
» Comment développer et protéger le savoir-faire ateeventreprise ?
» Comment communiquer « au juste nécessaire » damgdprise et avec I'extérieur ?
» Comment bien capitaliser ce qui est créé et utpi@évotre entreprise ?
» Comment choisir entre brevet et secret ?

17/03/10 19/117



Comment développer et protéger le savoir-faire de v

Le savoir-faire : qu'est ce que c’est ?

Les dirigeants de PME sont convaincus, avec ratpos,
le savoir-faire de leur entreprise a beaucoup tEuvalls
disent souvent qu’ils se font « piquer » leur sefaire,
notamment par leurs donneurs d’ordre ! Mais en quoi
consiste, concrétement, ce savoir-faire ?

Le savoir-faire d’'une entreprise, c’'est « tout o&lie sait
faire » : méthode de vente, gamme de fabrication, ...
Mais pour se prévaloir de ce savoir-faire danscdesrats
de coopération ou de transfert de technologie, cdmm
pour s'opposer a un usage « indélicat » de sonrstane
par un concurrent, il est nécessaire de l'idemtifie le
formaliser et de le conserver secret.

Le savoir-faire constitue donc, clairement, undipares
importante des ressources d’'une entreprise. Mais ce
savoir-faire est souvent difficile a repérer ebaserver.
Dans ce contexte, la Pl est trés utile :

» Le droit de la Pl permet de bien cadrer les rafatio
contractuelles entre les différents acteurs, earriet
et avec les partenaires externes.

» Les droits de Pl jouent le role de « ciment » du
savoir-faire, car I'entreprise formalise et
s’approprie ce qui est créé par ses salariés.

» La logique de la Pl permet d’identifier le savoir-
faire de valeur et de le développer.

17/03/10

otre entreprise ?

Comment identifier le savoir-faire « de
valeur » ?

Le savoir-faire de valeur se trouve dans toutes les
fonctions de I'entreprise, en particulier la R&Dptend
donc des formes extrémement variées. Comment
identifier ce savoir-faire de valeur ?

La question est complexe. La meilleure fagon d’'y
répondre est de se poser collectivement quelques
questions de bon sens, qui sont imprégnées daspgain
delaPl:

» Quels sont les savoir-faire que nos
concurrents/clients/fournisseurs aimeraient copier
chez nous ? Pourquoi ?

» Ce savoir-faire (ou un savoir-faire similaire) ést-
facilement accessible dans le domaine public (ce
qui n'est pas couvert par des droits de PI) ?

» Quelle serait la perte pour I'entreprise si ce gavo
faire était perdu ou communiqué a I'extérieur ?

» Ce savoir-faire est-il du « savoir comment ?» ou du
« savoir pourquoi ?»

La distinction entre « savoir comment » et « savoir
pourquoi », qui se compléetent, est importante. kawvoir
comment » permet de réaliser a l'identique. Levoia
pourquoi » permet d’avoir la tracabilité des chadéx
conception, donc de mieux innover.
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En découvrant cette distinction, un ingénieur feasigjui
pilotait « dans la douleur » un transfert de tebbgjie

avec une entreprise indienne, a réalisé qu’il aaafin

une clé pour résoudre ses problemes. Malheureusemen
sa joie a été de courte durée. Au bout de quelques
minutes, il a déclaré : « Le probléme, c’est ques tmos
documents mélangent les deux»:..

Comment développer le savoir-faire de
votre entreprise ?

En théorie, c’est assez simple. On revient au probldu
réservoir qui a des fuites et que I'on remplifallit avoir
le maximum de débit de remplissage et le minimum de
fuites.

Pour le « remplissage », la source principaleeest |
domaine public. On peut y trouver, plus ou moins
facilement, une partie importante du savoir-fawe tjon
cherche, avec I'aide de fournisseurs, d’experts, ...

Si le savoir-faire recherché n’est pas dans le dogna
public, on gagne souvent beaucoup de temps en
identifiant ceux qui le possedent et en coopéraat aux
(échange d’informations, benchmarking, achat d’'une
prestation intellectuelle, licence de droits de.R),
L'entreprise innove, en permanence, sous des formes
variées. Les projets d’'innovation créent du safaine.
Une bonne capitalisation des connaissances issges d
projets d’'innovation parait donc essentielle pour
meémoriser et développer le savoir-faire de I'enisgp

Du cété des « fuites », il faut bien sar éviter de

17/03/10

transmettre a I'extérieur des informations confidsies.
Mais cela ne suffit pas. L'expérience montre que
I'essentiel des pertes de savoir-faire des ensepiest
plutdt lié a des aspects RH : intégration des nauxe
embauchés, transmission de poste, modes de cdopérat
internes, capitalisation des expertises, ...

La logique de la PI, qui aide a bien capitalisex bten
communiquer, contribue donc directement au
développement du savoir-faire de I'entreprise.

Comment protéger juridiguement le
savoir-faire de votre entreprise ?

Si I'on veut protéger juridiguement un savoir-faitdaut
le formaliser, le dater de maniere probante exmelre

« non accessible au public ».

De maniére complémentaire, la protection du sdfabie-
doit étre prise en compte dans des contrats de ygés
(contrats de travail, contrats d’achat, accords de
confidentialité, contrats de coopération, ...). Cgzeats
contractuels sont développés dans les chapitres 3 a

L’essentiel

* Le savoir-faire constitue une partie trés impotéades
ressources d’'une entreprise.

* Développer et protéger le savoir-faire d’'une eptrse,
c’est d’abord du bon sens.

* Le droit de la PI, les droits de PI et surtoutIbpgique
de la PI » vous aident a identifier, développeaaretéger
le savoir-faire de votre entreprise.
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Comment communiquer « au juste nécessaire » dans|”  entreprise et

avec I'extérieur ?

Communiguer « au juste nécessaire » :
une compeétence clé

Nous avons tous en téte des anecdotes de « fuites »
d’'informations idiotes : conversation entendue dams
train, document oublié a la photocopieuse, couqugl
part vers de mauvais destinataires, ... Il faut, ki@n
éviter ces « loupés », mais ils ne représententngu’
petite partie d’'une question qui nous concernelage gn
plus : comment communiquer « au juste nécessalre »
Les situations sont trés variées en fonction des
interlocuteurs (clients, fournisseurs, collegue$,et des
sujets. La question se pose pour les informations g

« sortent » de I'entreprise, pour les informatiqos

« entrent » dans I'entreprise (informations confidles,
informations mal contrdlées, ...) et les échanges
d’'informations « a I'intérieur » de I'entreprise.

Ainsi, la question se pose donc dées qu'il y a une
coopération interne et/ou externe.

Communiguer a chacun, a un moment donné, tout’'de qu
faut et rien de plus est un art difficile, qui dawi une
compétence individuelle et collective essentielle.

Les « paranos du secret » sont contre-productfs. L
« gaffeurs », qui disent n’importe quoi a n'impoutd,
sont trés dangereux.

17/03/10

Jurez-veus de dire [a vérite,
toute la vérite, ried gue la verite?
n'f —_—

Je jure de dire
ce gl £aut,
tout ce gu'il Cavt..

L B

?\ ~Riew gue

Ij)\aau ::,e":%uu'

L

Chaque salarié a une obligation de
confidentialité

Par le Code du travail, chaque salarié a une didigde
confidentialité. Mais cette regle doit étre comerit
intégrée, de maniere naturelle, si I'on veut comiouer
efficacement.

Le salarié peut, si cela ne porte pas préjudiana s
entreprise, communiquer a I'extérieur les informasi qui
sont dans le « domaine public ». En revanche, daie
jamais communiquer le savoir-faire protégé par
I'entreprise.

Par ailleurs, si I'activité du salarié est concerpér des
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contrats passés par I'entreprise (accords de
confidentialité, contrat de coopération, ...), iltdoi
comprendre ses obligations et, bien s(r, les réspec

Le responsable PI d’'une entreprise a été surpris,
d’entendre le chef d'un projet d’innovation dire, @urs
d’une réunion x Maintenant qu’on a signé un accord de
confidentialité avec I'entreprise X, on peut toetdire

.. » En lui demandant de préciser, le responsable Pl a
découvert que son interlocuteur n’avait pas congues
I'accord engageait des personnes précises surriento
précis ... et qu'il n’était pas le seul dans ce cas !

Bien communiquer, c’est d’abord du bon
sens

Pour bien communiquer, il est utile de se posebtemes
questions de bas€ommuniquer quoi ? a qui ?
pourquoi ? comment ? quand ?
Face a une personne, on peut utiliser des questions
complémentaires :

» Que veut-il savoir ?

» Que sait-il déja ?

» Qu’'est ce que je dois/peux lui dire ?
Pour la transmission d’une information ou d’'un
document, les questions complémentaires éventuelles
sont :

» A qui ce document serait-il utile ?

» Qui est « autorisé » a lire ce document ?

» A qui je dois/peux le diffuser ? quand ?
Les entreprises ont parfois une classification pewurs

17/03/10

documents (par exemple : secret, confidentiel, non
classifié). Cette classification définit le marqaag la
communication des documents, ce qui simplifie leixxh
de ce qui est transmis.

En revanche, pour les échanges oraux, c'est phif.su
Le bon sens et la logique de la Pl sont alorsuttiéess.

La logique du brevet aide a communiquer
« au juste nécessaire »

Les brevets doivent permettre aux personnes d'uiemé
de copier et d’'améliorer ce que d’autres ont ingebés
régles de formalisation d’'un brevet peuvent doderaa
créer un « langage commun » :
> bien définir le domaine correspondant au sujet
traité et se focaliser sur ce domaine ;
» nommer les éléments et utiliser toujours les mémes
termes ;
> utiliser la check-list des questions du mémo-
innovation (inspirée du brevet) ;
» insister sur la tracabilité des choix de conception
>
Si I'on souhaite, dans certains cas, faire delégue de
bois », il suffit d'utiliser les caractéristiquesntraires !

L’essentiel

* Communiquer « au juste nécessaire » devient, dans
I'entreprise, « la » compétence clé.

* La logique de la Pl aide a communiquer « au juste
nécessaire ».
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Comment bien capitaliser ce qui est créé et utilisé

Le savoir-faire, c’est du concret

Le savoir-faire désigne, dans le sens commun c®qgue
I'on sait faire dans une entreprise. Mais lorsquent se
prévaloir d’'un savoir-faire dans un contrat (acoded
transfert de technologie, contrat de confidenéglibu
dans un litige (concurrence déloyale, détournerment
savoir-faire,...), il ne suffit pas de déclarer qu’on

« possede un savoir-faire considérable ». Il finat én
mesure d'établir objectivement en quoi consisteasir-
faire, & une date donnée. Il faut donc organiser la

« tracabilité » de ce savoir-faire, ainsi que datian,
d’'une maniere indiscutable. Cela nécessite un peu d
rigueur et d’organisation, mais ne codte rien.

Le cahier de laboratoire

Le cahier de laboratoire peut étre utilisé pour

« enregistrer » du savoir-faire : il s’agit d'uryigre tenu
par chaque personne susceptible d’'innover, daneldqg
note au jour le jour ses idées, résultats expé tizen
essais, ..Chaqgue page est datée, signée, et visée par un
témoin. Le cahier permet d'établir I'état des
connaissances de I'entreprise, & une date donfest.eb
quelque sorte la main-courante et le journal intilue
créateur et de I'innovateur.

Pour bien faire, il peut étre déposé chez un harissie
fois rempli, pour renforcer sa qualité probantg@dimet
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par votre entreprise ?

aussi de retrouver plusieurs années plus tardededtats

et des idées anciennes.

L'avantage du cahier de laboratoire est de s'insctans
un cadre connu en France et a I'étranger. Maistig¥au
solutions sont possibles, telles que le dépbt iégul
d’enveloppes Soledawu de plis cachetés CNISF, ou tout
autre moyen d’enregistrement des connaissancesiaeus
forme raisonnablement probante.

Pourquoi tenir un cahier de laboratoire ?

Etre en mesure d’'apporter la preuve de I'état des
connaissances — du savoir-faire — a une date donnée
présente plusieurs avantages :

» Le cahier de laboratoire est un « réservoir »
d’'inventions potentiellement brevetables ; il
permet, de plus, de justifier le nombre d’hommes-
mois imputés au Crédit d'impot-recherche.

» Avant 'engagement d’'une coopération, il est
important d’établir objectivement I'étendue des
connaissances détenues par chaque partie, afin de
limiter I'incidence d’un accord de confidentialité
sur des connaissances qui étaient détenues avant
gue le partenaire ne les ait communiquées.

» Pendant les négociations d’'un projet de
collaboration, et pendant le déroulement de la

! Les enveloppes Soleau sont vendues par I'INPE(&B 2009)
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collaboration, le cahier de laboratoire est utbep
assurer une tracabilité des idées et résultats : il
permet d’établir qui a été a I'origine de telle ou
telle avancée technique, et donc titulaire degslroi
de propriété industrielle.

» Droit de possession antérieure : si un concurrent
dépose un brevet sur une invention dont les
caractéristiques techniques sont décrites,
antérieurement, dans le cahier de laboratoire de
I'entreprise, cette derniére pourra poursuivre
I'exploitation des résultats qu’elle détenait avient
dépbt du brevet par son concurrent. Dans la
pratique, cette protection se révele trés limitée :
cette exception au droit du brevet est peu reconnue
hors de France et elle est strictement limitée aux
connaissances explicitement décrites dans le cahier
de laboratoire.

Ne pas surestimer la portée du savoir-

faire

Le savoir-faire est important, mais il ne remplpas un
titre de propriété industrielle. Si des précautinasont
pas prises pour le formaliser et le conserver satest
illusoire de vouloir opposer des droits a des ti€rep
souvent, on voit dans des contrats des clausesdasg
du « savoir-faire », alors que rien n'a été présurp
identifier réeellement ce savoir-faire. Le contravignt
alors une coquille vide, qui peut faire penser @ute

« Le roi est nu ».
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Notre société a brevete
cette boite A secrets..

-;:\ Essayez done.,
7’ —
ek | \

Vous avez
bien des petits \-*)

secrets A Wous
conkier.,

« Le contrat fait la loi entre les parties »
Seul le contrat permet d’organiser les conditidrisse
limites dans lesquelles un partenaire peut utiliser
savoir-faire confidentiel.

L’essentiel

* Organiser la tracabilité du savoir-faire par dessures
simples mais rigoureuses.

* Ne pas surestimer la portée du savoir-faire,ostirt
lorsqu’il est mal identifié et le secret mal préser
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Comment choisir entre brevet et secret ?

Le secret pour éviter d’étre copié

Il est parfois possible de conserver des choixriggles
secrets : des tours de main concernant un procdesus
fabrication ; des parameétres dans un procédé inelyst
une formulation acquise par I'expérience, une
composition particuliere difficile a vérifier paesl
analyses simples, ...

Le secret offre alors une bonne alternative audiréyv
condition de prendre des mesures efficaces potarévi
toute divulgation.

La durée de vie d’'un secret est variable : elleeddples
efforts qu’un concurrent doit mener pour aboutix au
mémes connaissances. Elle dépend aussi des disp®sit
prises pour limiter le nombre de personnes
(collaborateurs, fournisseurs, clients, prospects...)
susceptibles d’accéder aux informations secretes.

Breveter, c’est publier !

Il faut étre conscient du fait que la publicaticard
brevet, qui intervient automatiquement dix-huit snoi
apres le dépbt, permettra aux concurrents de prendr
connaissance de l'invention. Certes, ils ne pounpas
exploiter industriellement I'invention brevetéenddes
pays ou le brevet est valable. Mais en consul&ahtdvet
publié, un tiers pourra stimuler sa propre crétij\et
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s’inspirer de I'invention décrite pour trouver uagre
solution échappant peut-étre a la portée du brevet.

Secret Brevet

Qu’est ce qui est
protégé ?

Toute information
ayant une valeur

Caractéristiques
techniques

Conditions de
validité juridique

Peu exigeantes
(information non
connue des
personnes du
secteur concerné)

Strictes (nouveauté,
activité inventive,
suffisance de
description)

Mondiale

Modalités Organisation du Dépot + examen

d’obtention secret

Effet d'une Fin de la protection| Sans effet, sila

divulgation divulgation est
postérieure au dépot

Portée de la Toute I'information | Fixée par les

protection non divulguée. revendications

Limitée aux pays ou le
brevet est étendu

Opposabilité aux
tiers

Faible (contrat ou
acte illicite)

Fabrication,
commercialisation,
détention

Protection contre
un brevet ultérieu

Faible (possession
antérieure)

Radicale : invalide le
brevet ultérieur

Sanction en cas d
violation

e Faible

Interdiction de
poursuivre
I'exploitation et
dommages-intéréts

Durée de la
protection

Tant que le secret

est préservé

20 ans maximum
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Brevet et secret sont complémentaires

Lorsqu’une entreprise va déposer un brevet ellbaite)
de maniére naturelle, limiter le savoir-faire gléel
communique. Attention, cela peut conduire a undtrev
fragile : pour étre valable, I'invention doit éntécrite, de
facon claire et compléte, pour que l'invention soit
effectivement réalisable par un « homme du métidr »
faut donc bien définir, au départ, ce que I'on Janetveter
et ce que I'on veut garder secret.

Le cas des inventions de procédé

Lorsque l'invention porte sur un procédé qui nedai
aucune trace sur le produit final, la preuve d’'une
contrefagon peut s’avérer problématique, mais pas
impossible : une saisie-contrefacon permet deigérif
comment le contrefacteur présumé procede, et caeder
devra prouver qu’il exploite un procédé autre geleic
qui est protégé par le brevet.

Le secret, puis le brevet ?

Les idées et les créations techniques doivent tosjo
dans un premier temps, étre protégées par le secret
Breveter, c’est décider de « sortir du secretrsgoe les
enjeux le justifient. Le secret doit étre présdai sOr
jusqu’au dépobt de la demande de brevet, sinondiition
serait divulguée et le brevet nul. Parfois, au icorg, il
peut étre opportun de divulguer volontairement une
invention, pour éviter qu’un tiers aboutissant a&mme

résultat ne dépose, lui, un brevet.
17/03/10

Et la formule du Coca-Cola® ?

La formule du Coca-Cola® n’a pas été brevetée.tites
pas la meilleure preuve de l'efficacité du secret ?
Aujourd’hui, les techniques d’analyse chimique
permettent facilement de reconstituer la formulsé’
composition. Ce qui reste difficile & déterminezst’
I'origine de certains produits, tels que la régienculture
des noisettes qui font du Nutella® une péate an@rtau
goQt incomparable.

Mais il faut reconnaitre que le recours au seas=ocié a
une communication habile, valorisant le caractére
mystérieux et exceptionnel d’un produit ou d’'unqade,
peut constituer une excellente stratégie.

Formaliser et dater les savoir-faire
secrets

Si on choisit la voie du secret, il est recommaaielé
rédiger un document technique détaillé, qui esbgép
sous enveloppe Soleau, pli cacheté ou équivalent.

L’essentiel

* Vérifier avant tout si le secret peut raisonnatéat étre
maintenu suffisamment longtemps.

* Prendre des mesures pour limiter les risques de
transmission a des tiers des informations secretes.

* Organiser la preuve de la date et du contenu des
informations secrétes.

* Combiner, judicieusement, secret et brevet.
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Chapitre 3

3) Comment dynamiser vos projets de déeveloppement
avec la Pl ?

Votre entreprise mene des projets de développemefgroduits nouveauy, ...) ; elle
fait donc des créations intellectuelles. La PI peret de protéger ces créations.

Mais la PI joue aussi un réle trés important, en amnt, pour dynamiser la

« production » des créations. En effet, la Pl permele bien s'informer et de créer de
nouvelles solutions, en s’inspirant des solutionxistantes.

Questions traitées dans ce chapitre :

Comment intégrer la PI dans vos projets d’innovatio

La PI est une mine d'informations gratuites : comtri&xploiter ?
Comment s’inspirer de ce qui existe pour créerssamtrefaire ?
Qu’est-ce qui mérite d’étre protégé ? Comment ?

Comment créer une « marque » efficace ?

Comment se démarquer par le design ?

Comment intégrer la Pl dans les développementsikdgi?
Comment éviter les pieges Pl pour mon site intePnet
Comment protéger ce qui n’est pas protégeable ?

YV VY VNV v N Y
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Comment intégrer la Pl dans vos projets d’'innovatio n?

Un projet d’innovation c’est, des le
départ, une aventure !

Avoir des idées est relativement facile. Transforoes
idées en innovations, grace a des projets d'inmava¢st
plus difficile. Edison, grand innovateur, le résitndans
une formule colorée« L'innovation, c’est 1 %
d’'imagination ... et 99 % de transpiration ! ».

Le monde bouge. Vos clients vous demandent d’alasr
produits et des services toujours plus performants
et/ou de moins en moins chers. Il faut donc souvent
innover a la fois sur les produits, les servicéspuela
maniére de les « produire », au sens large du terme
S'’il s’agit de faire une petite amélioration, biggrnée,
les risques sont en général limités. En revanéiiens
veut s’inspirer fortement de ce qu’a réalisé unccorent,
ou développer quelgue chose de vraiment nouveau, ce
n’est plus pareil. Le projet ne se passe jamaigem
prévu. C’est toujours, plus ou moins, une aventure
dans laquelle la PI peut jouer un réle importaotisstrois
formes complémentaires :

» |l faut vérifier que vous étes libre d’exploiter ce
gue votre entreprise crée (« liberté d’exploitation
par rapport aux droits de PI des tiers) ;

> |l peut étre intéressant que votre entreprise
s’approprie certaines caracteéristiques de ce gu’ell
crée (obtention de droits de PI) ;

17/03/10

» La PI peut vous aider a orienter, dynamiser et
structurer le projet d'innovation, en lui-méme.

La PI dynamise toutes les activités d’'un

projet d’'innovation

Le succes d'un projet d'innovation est tres liduatge
grandes activités : s'informer, créer, décider et
communiquer. La PI contribue au bon « fonctionnemen
de ces quatre activités.

S’informer : les bases PI, en patrticulier les bases brevets,
sont une véritable « mine d’or » pour les innovegeu
(voir p. 32).

Créer : la logique des brevets permet de créer des
solutions nouvelles et de les formaliser (voir 4). 3
Décider etcommuniquer : la Pl est un langage commun
qui aide, notamment, a prendre des décisions qui
integrent 'ensemble des angles de vue : stratégiqu
technique, commercial, financier, ...

La PI joue un role important dans toutes

les étapes d’un projet d’'innovation

Depuis plus de 30 ans, OSEO accompagne et finance d
nombreux projets d’'innovation. Fort de cette exgrége,
OSEO propose aux entreprises une démarche qui leur
permet de bien structurer leurs projets d’'innovatiette
démarche prévoit :
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» 3 étapes (faisabilité, développement, lancement) ;

» b5 composantes (commerciale, technique, juridique,

financiere, management)
La Pl occupe, naturellement, une place importaates da
composante juridique.
La démarche OSEO (voir le sitevw.oseo.fj peut servir
d’aide-mémoire pour tous les types de projets
d’'innovation. Elle est particulierement adaptéergeu
développement de produits et procédés nouveaux.
Mais, les projets d’'innovation connaissent soudest
virages imprévisibles, parfois méme déclenchéslear
evenements PI ...

Il'y a quelques années, une entreprise a demanaé a
stagiaire éléve-ingénieur de faire un état de Begivets
pour un nouveau produit qu’elle développait depuis
plusieurs mois. Deux jours plus tard, le stagiaire
découvert un brevet francais, publié trois ans fvan
protégeait une solution pratiquement identiquetteCe
nouvelle a, de maniére naturelle, completement
déstabilisé I'équipe. Que faire ? Finalement, apres
quelques péripéties, tout s’est arrangé. Le bifeaptais
a été « détruit » par un brevet US antérieur. Ds,pé
titulaire du brevet US, intéressé par un savonefai
spécifique de I'entreprise francaise, lui a demasiilé
était possible de faire un « échange de savoie-fair...
échange qui s’est révélé gagnant/gagnant.
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Un outil simple pour tous les projets
d’innovation : le mémo-innovation

Le mémo-innovation (voir annexe 3) est un formelair
qui propose une check-list de « bonnes questiohs ».
permet de formaliser, de maniére simple, des idtdes
innovations a des stades d’avancement divers aloaetr
du mémo-innovation est adaptée pour tous les types
d’'innovations (techniques, commerciales, stratéggqu
organisationnelles, ...).

Pour une idée, quelques lignes peuvent suffirer Bog
innovation relativement stabilisée, le mémo-innmrat
peut étre une synthése de quelques pages qui esavoi
d’autres documents plus détaillés.

Par ailleurs, comme la trame du mémo-innovation est
inspirée de la structure du brevet, cela faciptayr
quelques idées/innovations techniques, la préparati
d’'un éventuel dépbt de brevet.

De plus, le mémo-innovation, comme le brevet, negre
sous forme de questions, la définition du mot

« innover » Introduire quelque chose de nouveau dans
un domainell est donc logique que ce soit un « langage
commun », trés naturel, pour bien innover.

L’essentiel

* La PI contribue a dynamiser et a structurer leggts
d’'innovation.

* Le mémo-innovation est un outil, a la fois simpte
puissant, pour manager I'innovation.

31/117



La Pl est une mine d’'informations gratuites : comme nt I'exploiter ?

pour un probleme technique, dans mon domaine ...

Les entreprises déposent des marques, des dessins e et dans d’autres domaines ?

modeles et des brevets pour des créations quaont,

leurs yeux, beaucoup de valeur. Les bases PI
donnent donc acces au « gratin » des créations
intellectuelles.

Que trouve-t-on dans les bases PI ?

Les bases PI sont spécialisées : bases marques pour
les noms des produits et services, bases dessins et
modeles pour les choix esthétiques et bases brevets
pour les solutions techniques. Cependant, les types

d’utilisation des bases, pour ces trois types de

créations intellectuelles, ont des points communs.
Un bon réflexe, dés que I'on a une « idée » que I'o

veut exploiter, est de consulter ces bases pour

trouver des réponses aux questions suivantes : mon

idée est-elle nouvelle ? Est-elle libre d’explaodat
(droits de PI existants) ? Est-elle protégeable ?

Un autre bon réflexe est de consulter ces bases, en

amont des projets, pour mieux connaitre ce qui

existe et chercher des idées : quels sont lesdieit
P1 de mon partenaire et/ou concurrent ? Quel est

I'état de I'art pour un projet d’'innovation queto

démarre ? Quelles sont les solutions qui existent
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L’utilisation approfondie des bases, en particulier
pour les bases brevets, demande bien sdr un
apprentissage et de la pratique (voir annexe 2).
Les bases Pl peuvent étre utilisées pour des
recherches ponctuelles et, en continu, pour faread
veille.

Le site de 'INPI (www.inpi.fr) est un point d’entrée
remarquable pour utiliser, gratuitement, des bRses

Je suis
iNaividuellement

S muis avee les bases
limite..

propriete itellectoelle ..

/ .. je svis collectivement

%% - intelligent.
<t 9
AN L



Les bases marqgues : un dictionnaire de
noms remarquables

Plus de deux millions de marques peuvent étre tidesu
sur le site de I'INPI. La plupart de ces marquaed so
déposées seulement pour quelques produits etasgrvic
(vétements, voyages, ...), regroupés en « clasddies.
sont donc, sauf s'il s’agit de marques notoirefisables
dans les autres classes (45 classes).

Beaucoup de slogans sont déposés sous forme deenarq
(« A fond la forme » pour Décathlon, « La technidogn
action » pour Sagem, ...). C’est une source trés
intéressante pour « jouer avec les mots » et deser
noms de produits et de nouveaux slogans.

Les bases dessins et modeles : une
galerie de formes esthétiques

Il n'est pas facile de vérifier qu’une forme quen’a
créée n'est pas déja protégée. En revanche, camrenmt
aux marques pour lesquelles on imagine trés soulent
termes qui sont déja déposés, il est rare quesbin
contrefacteur d’'un modéle, si on ne « connait »@as
produit protége.

La base dessins et modeles de I'INPI, qui rassepibte
d’'un million de modeles, peut étre « feuilletéeomme
un album photo, ... ce qui donne toujours des id@as.
peut orienter son parcours avec les classes (32)qsu
sous classes (219) ou partir des noms des prd@uids
dans la classification de Locarno).
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Les bases brevets : le grand catalogue
des solutions techniques

Les bases brevets regroupent 80 % de l'information
scientifique et technique. Par ailleurs, 70 % de
l'information contenue dans les brevets se trouve
seulement dans les brevets.

Les bases brevets constituent donc un gigantesgquie)
« Meccano » ®, a la disposition des concepteurke feu
en vaut la chandelle : un nouveau brevet ne fat qu
combiner de maniere nouvelle des moyens techniguies
sont accessibles a tous dans les bases brevetsment
ou son inventeur imagine de combiner ces moyens !

Comment coopérer avec les spécialistes

Pl ?

Les bases Pl permettent d’exploiter des informatiogés
variées : commerciales, techniques, juridiques, ...
Les concepteurs sont libres d’exploiter ces basas p
s’informer et créer (voir annexe 2). lls peuvenndeader
de l'aide a des spécialistes qui ont I'habitudeitiser
ces bases. lls doivent coopérer avec les spéemldt
pour tous les aspects juridiques.

L’essentiel

* Les bases PI sont trés utiles pour tous les iateavs.
* Pour les aspects juridiques, les concepteursethbiv
coopérer avec les spécialistes PlI.
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Comment s’inspirer de ce qui existe pour créer, san s contrefaire ?

Pour Victor Hugo« Un lion qui imite un lion devient un
singe » Le juge ne dit rien d’'autre en rappelant que « la
démarche normale de deux concurrents est de clnérche
différencier leurs produits, et non pas a les fagre
ressemblers».

Contrefaire, copier, s’'inspirer

On parle deontrefagonlorsqu’un produit enfreint un
droit de propriété intellectuelle (un brevet, unerque, un
modéle, un droit d’auteur). La sanction est radicsi le
droit de Pl est valable : c’est I'interdiction deypsuivre
I'exploitation et le versement de dommages-intéréts
méme lorsque le contrefacteur est de bonne fginetre
I'existence des droits de Pl concernés. De plusp&inere
de droit d’auteur, notamment, la contrefagon s'apigr
en fonction des ressemblances et non pas desetifiés.

La copiereléve de la concurrence déloyale. Elle est
sanctionnée lorsqu’une entreprise s’est livréesdadtes
qui sont contraires aux usages du commerce, etejlae
entrainé un préjudice a son concurrent. Ces actes
déloyaux peuvent étre le parasitisme (par exenaple |
reproduction systématique de toutes les évolutituns
produit concurrent, sans efforts propres de crigdljv
I'enrichissement sans cause (par exemple la copie a
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I'identique d’'un produit concurrent) ou le recoardes
manceuvres déloyales.

La concurrence déloyale est plus difficile a prauyee la
contrefagon, mais elle peut également conduiretérene
fin & 'exploitation d’'un produit concurrent.

L’inspiration consiste a analyser des produits
concurrents pour concevoir ensuite un produit par u
démarche de créativité, qui respecte les droifBldd ne
céde pas a la facilité d’'une copie primaire.
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Les brevets des concurrents, stimulants brevets en vigueur et peuvent se réveler, elles-
d'innovation mémes, brevetables.

Cette démarche intégrant des le départ la priseoepte
des brevets existants est employée avec succéepar
PME qui, a partir d’'une situation initiale ou elles

« subissaient » les brevets d’'un concurrent, sev¢mues
elles-mémes innovantes.

Les brevets des concurrents constituent un excedt@nt
de départ pour imaginer des solutions techniques
nouvelles. Comment s’y prendre ?
» On commence par réunir les brevets publiés
concernant, par exemple, une nouvelle brouette. A

cette occasion, on trouve souvent des pistes Brevetabilité / liberté d’exploitation

auxquglles on navait pas pense, et on enrichit sa Attention, un produit innovant peut parfaitememeét
connaissance technologique. brevetable, tout en enfreignant un brevet antéri@ear

» On trie ensuite ces brevets par famille disti ’ focti 9 i  ost
technologique : les brouettes & deux roues, les ISNgue un « periectionnement » qui est une
brouettes a porte-a-faux décalé,... pour sélectionner a_melloratlon d'un |Ior9dU||t_t()JIoné’Ies tl)rt_eve_ts de,b.ﬁm en
celles qui correspondent au projet. vigueur, et une solution libre d’exploitation, qahappe a

» On trie ensuite ce sous-ensemble entre brevets la portee des brevgt; a(Ljn:[er!e(LjJrs. En rgprodwsgnt d
encore en vigueur dans les pays Visés, et ceux qui strictement un produit ecr,|t ans un brevet qmlua_ €
sont tombés dans le domaine public, en vérifiant le 20 ans, donc qul est tombe glafls le O!O”?a'”e p.“."”"cv
statut sur les bases comme INPI « Statuts des peut etre assure de I.a Ilbert(_a d epr0|t§1t|on. Msaisn

ajoute des améliorations qui ne figuraient pas tans

brevets » ou Epoline. Les premiers fixeront les ! . i~ ) L
contraintes juridiques : les combinaisons de b,revet déchu, il fayt vérifier qu’elles ne font pabjet
d’un brevet plus récent.

moyens revendiquées ne pourront pas étre
reproduites sur le projet. Les seconds ne conatitue

pas un obstacle. L e,S§e_m'e| R o . . ,
> On cherche ensuite, pour les brevets qui restent * N'heésitez pas a vous inspirer de produits exisiamais

génants, & faire du « contournement créatif ». Il respectez les droits de P! et résistez a la fadlitla

s’agit de « jouer » avec les combinaisons de copie primaire. .

moyens protégées pour imaginer de nouvelles Analysez soigneusement I_a portee'des brevets des

combinaisons. Cet exercice conduit souvent a concurrents, et tirez en profit pour stimuler votre

I'élaboration de solutions qui échappent aux creativite.
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Qu’est-ce qui mérite d’étre protégé ? Comment ?

Déterminer ce qui est protégeable

Un nouveau produit se différencie par différen{seass :

» son design, qui peut étre protégé par dessin et
modele, s'il est nouveau et original ;

» son nom, qui peut étre protégé pe

une marque, s'il est distinctif et Je we suis P

disponible ; P'r‘oprletMre
> ses caractéristiques techniques, de mon geNie..

qui peuvent étre protégées par ur k

brevet, si elles sont nouvelles et

inventives.

L'inventeur est parfois mal placé pour
apprécier s’il y a matiére a protection :
étant lui-méme a l'origine des .L
innovations, elles lui semblent évidente
Souvent, lI'inventeur estime qu’il N’y a
rien de brevetable dans son innovation.
que les choix techniques gu'il a faits

« ne méritent pas d'étre qualifiés
d’'inventions ».

Or, il y a invention brevetable lorsque
les choix techniques « ne découlent pa
de maniére évidente de I'état de la

2 ’annexe 1 présente les différents modes de piotepour

les créations intellectuelles.
17/03/10

technique » (s’ils ne s'imposent pas a 'homme du
métier). Cette difficulté ne vient pas seulementade
modestie des innovateurs. Elle vient aussi dentatien
de I'explication a posteriori : lorsqu’on voit uimevention

aboutie, on est tenté d’expliquer
gue ce « n'était pas sorcier d'y
arriver ».

Or, I'analyse doit se faire a priori :
ce qui était connu avant I'invention
conduisait-il positivement aux
choix techniques nouveaux ?

Décider si ce qui est
protégeable mérite d’étre
protégé

Une fois que I'on a identifié ce qui
pourrait, potentiellement, étre
protégé, se pose une deuxieme
guestion : est ce que cela vaut la
peine d’engager les frais d’'une
protection ?

La réponse dépend des objectifs
visés : s'agit-il de renforcer
'image de société innovante ? de
marquer ses droits avant
I'engagement en position de force

d’un partenariat ? d’organiser une exploitationssou
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licence ? de se doter de moyens d’échange, faes a d
concurrents qui détiennent des droits de Pl qui
pourraient devenir menacants ?

Si la portée de la protection qui a été analyseéede la
premiéere étape ne permet pas de répondre auxifdbject
fixés, mieux vaut ne pas engager de frais.

Choisir le meilleur mode de protection

Le développement d’un nouveau produit est une
démarche globale, alors que la propriété intelkdtdise
traduit par une palette d’outils complémentairedres
redondants.

Pour choisir les modes de protection les plus @&dajt
convient de déterminer les outils de propriété stdelle
qui vont se traduire par des avantages concurlentie
significatifs pour I'entreprise :

» un nom « choc » : pensez a la marque ;

» l'apparence esthétique : pensez au dessin et
modele, au droit d’auteur et peut-étre a la marque
tridimensionnelle ;

» des solutions technigues innovantes : pensez au
brevet et au secret.

Préparer une demande de brevet avec
l'inventeur

Difficile de préparer une demande de brevet ségisuen
ne connait pas bien I'état de la technique. Le rési

d’associer I'inventeur a une recherche d’antéegrjpour
identifier I'état de la technique le plus proché&nlienteur
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est souvent le mieux placé pour déterminer, sgoliation
déja connue ainsi identifiée, I'inconvénient queell
présente, auquel son invention apporte une solution
Souvent, l'inventeur pourra approfondir la présgatede
son invention a partir des documents identifiésdpan
cette recherche.

Le rédacteur du brevet saura ainsi construire engadde
de brevet pertinente, posant clairement I'étatde |
technique, le probléme objectif auquel I'inventepporte
une solution et les caractéristiques essentieteetie
solution. Il pourra aussi réfléchir avec I'inventeuwx
éventuelles variantes a protéger pour éviter un
contournement trop aise.

Revoir périodiquement son portefeuille

Pour éviter de gaspiller le budget P, il est intaot de
réviser périodiguement son portefeuille de titpesyr
déterminer ceux qui doivent étre maintenus voire
renforcés, et ceux qui sont devenus obsolétesueepe
étre abandonnés pour réduire les colts de mairdenan

L’essentiel

* Raisonner en deux temps : déterminer ce qui est
potentiellement protégeable, et ensuite si ce sfui e
protégeable mérite d’étre protégé.

* Assurer la qualité des dépbts grace a une prise e
compte approfondie de I'état de la technique.

* Penser a toiletter périodiquement le portefeudie
droits de PI.
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Comment créer une « marque » efficace ?

Une marque, c’est quoi ?

Souvent, la marque est constituée du nom patroramiq
du fondateur (Michelin, Van Houten) ou par un
acronyme : (SEB pour Société d’emboutissage de

Bourgogne, BMW pour Bayerische Motoren Werke). La

marque peut aussi étre un nom de fantaisie (YaPlgo,
un nom évocateur (Bonne Maman, Crunch), ou unrehiff
(501, n°5).

Une couleur (jaune « Kodak ») ou une forme
tridimensionnelle (bouteille Perrier) peuvent aussi
constituer une marque. Un nom géographique peut
également constituer une marque, a condition qu@ige
ne fasse pas I'objet d'une AOC, ne porte pas aééina
notoriété d’une collectivité territoriale et netsoas
trompeur (La marque « Geneva » a été annulée @sur d
montres, fabriquées ailleurs qu’en Suisse).

Ce qui ne peut pas faire I'objet d’'une

marque

Une margue ne doit pas étre constituée par un terme
utilisé habituellement pour désigner le produiteu
service : « La Marée » est descriptif et donc non
enregistrable, pour un restaurant ; ou « bangliette-
pour des articles de literie. La marque ne doitrpasplus
étre trompeuse : « Evian fruité » pour une boisson
contenant pas d'eau d’Evian a été annulée.
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La marque doit enfin étre disponible, c’est-a-diespas
reproduire ou imiter une marque ou une raison Bocia
déja utilisée pour les mémes produits ou servieesr
cela, une premiére vérification sur la base desjues de
I'INPI est indispensable. Aprés, pour estimer sgjue et
proposer des stratégies pour le réduire face droés
préexistants, mieux vaut faire appel a un spétgalis
(conseil en propriété industrielle ou avocat spgisgan
PI).

Faut-il déposer le nom de la société
comme marque ?

L'utilisation par un concurrent de la méme dénortiora
sociale peut étre empéchée par une action en gencer
déloyale. Mais il faudra alors prouver gu’il y a un
préjudice, que les activités sont réellement caecuties,
... Bref, il vaut mieux déposer la raison socialesde
entreprise a titre de marque : cela permet d’amitre
toute utilisation du signe enregistré a titre dequa dés
lors que cette utilisation concerne les produitet
services protégés par la marque.

Comment déposer une marque ?

Lorsque I'on dépose une marque, on indique unl@bel
précisant pour quels produits et services on ptékei
I'utiliser. Il est recommandé de désigner égalentent
produits et services voisins pour créer un « pérenge
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sécurité ». En fonction du nombre de « classes »
concernées, le montant des taxes a acquitter \&rog
fait appel a un conseil, le colt d'un dépbt en Eeagst de
I'ordre de 500 €. Le conseil prend en charge lené#tités
de dép6t, la gestion des procédures ainsi que la
surveillance des délais officiels. Pour une prabech
I'étranger, on peut déposer une marque communautair
(colt d’'un millier d’euros) ou une marque interonatle.

Il est recommandé, avant le dépbt, de vérifier la
disponibilité de la marque (colt de quelques caetai
d’euros si on s'adresse a un professionnel).

Il est aussi utile de procéder a une surveillanéggrmet
de détecter de nouveaux dép6ts, et de faire oppasit
Cette procédure permet pour un codt faible (unienill
d’euros) d’empécher I'enregistrement d’une margqop t
proche, avant méme que celle-ci ne soit exploitée.

Combien de temps dure une marque?

Une marque est protégée pendant 10 ans, et peut étr
renouvelée indéfiniment. Mais si on oublie de la
renouveler a I'échéance décennale, on perd lagiione
Par ailleurs, une marque qui n’est pas exploitéelpet
cing ans peut faire I'objet d’'une action en décleéanui
aboutit a son annulation.

Comment trouver une marque efficace ?

Pas facile de trouver une marque qui soit attrayant
cohérente avec I'image que I'on veut véhiculer, et
disponible, c’est-a-dire pas déja protégée paraus.t
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Une bonne solution consiste a réunir un panel de
personnes qui soient représentatives de la « cible
marketing », pour les associer a un remue-méniges.
groupe suggeére une dizaine de marques possibidengu
ensuite I'objet d’'une recherche d’antériorités| &iste
déja une marque identique, tout n’est pas peridest i
possible qu’elle ne soit plus exploitée et puissesf
I'objet d’'une action en déchéance, ou que sorafitilsoit
prét a la céder.

Elaborer une politigue de marque
cohérente

Méme pour des produits industriels, la marque est
importante : elle est le vecteur de I'image etale |
notoriété du produit, et de I'activité de la soéiét

Il n'est toutefois pas recommandé de multiplier les
marques en recherchant pour chaque nouveau prowiit
nouvelle marque : cela peut s’avérer ruineux. Mieant
trouver une marque solide, bien protégée, et larc
ensuite en ajoutant pour chaque produit une désigna
commune, par exemple un numéro ou un qualificatif
descriptif.

L’essentiel

* Choisissez une marque qui soit en phase aveadjan
que vous voulez donner a votre activite.

* Veérifiez qu’elle n’enfreint pas un droit préexastt.

* Ne multipliez pas les marques : privilégiez quelg
marques bien protégées.
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Comment se démarquer par le design ?

« Ce qui est laid se vend mah#firmait Raymond

Loewy, designer des briquets ZIPPO®, des biscui® L
des bus GREYHOUND®, des logos Coca-Cola® et
SHELL® et de 'aménagement intérieur du Concorde et
de trains.

En rafraichissant I'esthétique d’'un réfrigératdes,

ventes annuelles sont passées de 60 000 a 275€00.
méme le succes récent de l'i-phone doit beaucagna
design.

Le design pour préserver son marché

Pour démarquer un produit de ceux de la concurrénce
faut apporter une différenciation percue par le
consommateur comme attractive. La recherche deeform
esthétique est une facon efficace pour faire peéfgon
produit a celui d’'un concurrent présentant les n&me
qualités intrinseques. Face a des produits fabsigaés
des pays a faible colt de main d’ceuvre, I'effortldsign
est déterminant pour conserver des parts de marché.

Le design pour résister a la contrefagon

Pour des produits industriels, le choix d’une forme
originale est également un moyen pour rendre plus
difficile la contrefacon, lorsque le produit n’gxs
protégé par brevet.

Un équipement industriel pourra plus facilemens étr
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reproduit par un « copieur » si ses formes sonaleanSi
elles sont originales et protégées par des dreits d
propriété industrielle, le « copieur » devra, péuiter
d’enfreindre un droit de PI, repenser le produiet
pourra pas se contenter de reprendre les plarigauig

Le design et la conception d’un produit

La recherche de la forme optimale prend en congste |
usages, les besoins du marché, les contraintes
industrielles, ainsi que les exigences liées @&dagté et a
l'environnement. Dans ce contexte, la démarcheedign
peut conduire a poser des problémes techniquey et a
répondre en développant des solutions techniques qu
eventuellement, s'avéreront brevetables.

Quelques pistes pour le design

Le design ne se limite pas a des créations extaaag
dignes d’'un musée d’art moderne. Il concerne difiés
aspects d’'un produit :

L’emballage, qui contribue beaucoup a l'attractivité d’'un
produit : forme d’un flacon ou d’une étiquette gimalité
du conditionnement d’un produit alimentaire, ...

Le produit lui-méme : En développant une forme
esthétique et créative pour un pyrograveur, lei¢aht de
jeux éducatifs Joustra a pu stopper la tentativeode
concurrent de commercialiser une imitation. Un ifzdnt
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de disjoncteur a pu faire interdire un produit aonent
reprenant la méme forme de losange, pour des
épaulements entourant les connecteurs.

La recherche d’un design nouveau peut conduire a
repenser complétement le produit : la brosse amtmnt
enfant prenant I'apparence d’une figurine, le dstieur
de liguide sanitaire « Canard », la forme d’un aslir
domestique ou d’un séche-linge...

Pour les produits alimentaires, c’est égalementsonece
de différenciation efficace : la forme du chocolat
TOBLERONE®), inspirée par le mont Cervin, lui corger
une forte identité a laquelle le consommateur essible.

Comment protéger le design

En France, deux types de protection s’appliquént :
protection par le droit d’auteur et par les dessins
modeles. Le droit d'auteur s’applique sans néaasdd
dépdt. Cependant, il est recommandé d’obtenir une
datation probante de la création (enveloppe Solegu,
Celui qui crée un « ceuvre de I'esprit », une forme
originale par exemple, bénéficiera d’'une protection
permettant d'interdire toute forme identique ouikiire.
Pour apprécier la portée de la protection, un adage
rappelle que « la contrefagon s’apprécie en fonalies
ressemblances et non pas des différences ».

La protection par dessins et modeles nécessitépétd
d’'une demande d’enregistrement sous la forme de oue
de photographies du produit, avant que le prodiuété
présenté a quiconque. Le critere de « nouveauté »
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s'appligue, comme pour les brevets. Le dép6t dessoh
et modele entraine des frais de quelques centaines
d’euros. Il est possible de protéger le modéle wofie
par le dépdt d’un « modéle communautaire » aupges d
I'OHMI. La durée de la protection est de 25 ans.
L’avantage du dépét d’'un dessin et modéle, parad@u
recours au droit d’auteur, est la définition cladte
probante de la nature et de I'étendue des droitsldssin
et modele est un titre de propriété, avec unedmaise
d’effet, un titulaire et une définition de la formpeotégée
indiscutable. Le recours au droit d'auteur peuepades
difficultés lorsqu'’il faut apporter la preuve dedate et de
la nature de la création.

Les limites de la protection de la forme

Ne sera toutefois pas protégée par dessin et modéle
droit d’auteur une forme qui est indissociableale |
fonction technique associée : ainsi, un profildegue

ne sera généralement pas protégé par dessin eteyodé
la forme d’un organe technique qui ne laisse lagka
aucune « interprétation personnelle ».

L’essentiel

* La recherche d’'une forme esthétique est un potssa
moyen pour se différencier.

* || est recommandé de protéger par dessin et neddsl
formes originales.

* Les dessins et modéles peuvent confére des ayemta
compétitifs importants.
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Comment intégrer la Pl dans les développements logi

Les logiciels sont maintenant présents partouts dies
services, sous la forme de progiciels et d’appbeasten
réseaux, dans I'industrie sous forme de logiciels
embarqués, dans les télécommunications...

Qu'y a-t-il de commun entre votre logiciel de teaitent
de texte et le bout de code qui commande I'ABSateev
voiture ? Dans les deux cas, un développeur a écrit
directement dans un langage informatique ou eisani
des outils de développement évolués, un code cai se
exécuté par un calculateur pour remplir les fometadités
attendues. Ce code est protégé par le droit d’au@u
droit d’auteur appartient a 'employeur lorsqu'dte
produit par un salarié dans le cadre de sa misBiarfois,
le développeur choisit de donner accés a son tremas
la forme de « logiciels libres ». Lorsque le dépplement
informatique apporte une solution technique a un
probléme technique, il peut faire I'objet d’'un begv

La protection par le droit d’auteur

Les logiciels sont protégés par le droit d’auteui,
s'appligue notamment au code source, au code objet
(résultat de la compilation du code source), anarécet
interfaces graphiques et au matériel de conception
préparatoire : ébauches, maquettes, dossiersybasal
fonctionnelles, documentation de conception intégué
logiciel, ...
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ciels ?

Bien que la protection existe dés la conceptiofodiciel,
il est recommandé de procéder a un dépbt pouritgsrst
une preuve de la date, de l'auteur et de la nalwre
logiciel : dépbt a 'APP, chez LOGITAS ou chez un
huissier.

Les licences de logiciel libre

Les logiciels libres sont protégés comme tout liedjigar
le droit d’auteur. La particularité est que leunseairs
choisissent de diffuser le logiciel sous forme ddec
source (différent du code exécutable), afin desjyent
librement son architecture interne et inciter d’asit
informaticiens a enrichir le code. L'utilisateunrd’
logiciel dit "libre" est autorisé a le modifier, derriger et
l'adapter.
On distingue différents types de licences « libxegui
ont tous en commun 'obligation, pour celui qui Exie
le logiciel, d'appliquer a ses propres contribusi@t
améliorations le méme régime que celui qui s’ap@igu
logiciel considéré. C’est le principe de viralité.
Les licences « libres » sont plus ou moins contiaites :
» Licences BSD ou Berkeley :
o La redistribution du code source, méme modifié,
doit contenir les mentions du copyright.
0 Laredistribution du logiciel et de la
documentation doivent reproduire le copyright.

o0 Les noms de l'université et de ses contributeurs ne
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peuvent étre utilisés pour crédibiliser ou
promouvoir des produits dérivés.
» les licences GNU prévoient :

o le droit d'exécuter sans restriction le logiciel ;
o le droit d'adapter le logiciel a ses besoins, de
I'améliorer et d’en redistribuer des copies ;

o I'obligation de communiquer aux mémes
conditions ses propres développements.
Les logiciels libres ne doivent pas étre conforaiec :
» les « freeware », logiciels gratuits mais dontddec
source n'est pas disponible ;
» les « shareware », dont l'utilisation est soumise a
rétribution de l'auteur, aprés une période d'essai
gratuite.

La protection par brevet

Lorsque le logiciel apporte un effet technique, par
exemple en réduisant le temps de traitement sur un
calculateur ou en commandant le fonctionnement d’'un
équipement d’une maniere nouvelle et inventivpeilt
étre protégé par un brevet. L'avantage est que la
protection ne se limite pas au code informatiquaism
s’étend a toute mise en ceuvre reproduisant les méme
caractéristiques revendiquées dans le brevetadits’
généralement de brevets portant sur des traitements
d’'image, des logiciels embarqués, des programmes
commandant des fonctions de télécommunication, des
commandes d’'équipements industriels, ....

Mixer des briques « libres » et des
17/03/10

développements innovants, voire
brevetés

Il est fréequent d’utiliser du code informatiqueikeé » et
de le combiner a des développements propres. & on
prend pas de précautions, les conditions de ladiee

« libre » s’appliqueront a 'ensemble des dévelopgmats,
ce qui peut étre préjudiciable pour une exploitatio
commerciale du résultat. Pour éviter une telleasitun, il
est nécessaire de découpler les parties que lmepszde
voir régies par une licence « libre », et les parfilus
stratégiques pour lesquels on choisit un autre rdede
commercialisation et de vérifier que la licencdale
brique libre n'est pas « virale ».

Il est essentiel dans de tels cas de parfaitement
documenter 'origine des différentes briques dudiedj et
d’élaborer un contrat d’exploitation qui respeés |
dispositions des licences s’appliquant aux briques

« libres ». Ce mixage n’est alors possible quessi |
briques « libres » sont régies par des licencédzes| »
non virales (de type LGPL ou BSD).

L’essentiel

* Les logiciels sont protégés par le droit d’auteum
logiciel peut également étre protégé par brevepsiduit
des effets techniques.

* En cas de développements mixtes (logiciel libre +
développements « maisons »), il est important @oiger
le développement de maniére rigoureuse pour respect
les droits de chaque type de code.
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Comment éviter les piéges Pl pour mon site internet ?

Internet, une zone de non droit ?

Les régles de la Pl s’appliguent dans le domaine
d’Internet. Simplement, tout ce qui s’y passe esfadto
international, dématérialisé et difficile a localisD’ou
un certain sentiment d'impunité.

Marque et nom de domaine

Pour exister sur Internet, la premiere chose & st de
réserver un nom de domaine, comme inpi.fr ou ego.or
Rien de plus facile, et cela ne colte qu’une dezain
d’euros par an. Mais attention, le nom choisi doit
respecter le droit des marques. S'il inclut unequar
détenue par un tiers, ce dernier pourra demander la
suspension du site et la rétrocession du nom deidem
contrefaisant.

A linverse, pour éviter l& cybersquatting® le plus
efficace consiste a réserver les noms de domaine
correspondant a ses marques, et les faire « poirsier
une méme page d’accueil. On coupe ainsi I'herbe ks
pieds decybersquatteurgventuels, pour un colt bien
inférieur & celui qui serait occasionné par un@act
visant a mettre fin & une telle situation.

® Pratique frauduleuse consistant & enregistreioun ae
domaine correspondant a une marque, avec l'intedade

revendre ensuite a I'ayant-droit, ou de parasiterasoriété.
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Droit d’auteur et Internet

Qu’est ce qu’on peut copier sur Internet ? Techemgent
tout : rien de plus facile que de faire un « copiater »
d’un texte, d’'une image, d’'une photo, d'une vidéwo,
d’'un bout de code. Mais juridiquement, rien. En ttas,
rien qui ne soit protégé par un droit de PI, notaminpar
le droit d’auteur, si le titulaire du droit n’a pas
expressément donné l'autorisation de reproduc@ertte
situation parait un peu schizophrénique. Pour Etotg
risque, le mieux est de résister a la tentatioredeoduire
des contenus dont on n’a pas formellement acgsiis le
droits.

Le piége de la divulgation
« C’est formidable, Internet, je peux trouver tbes
projets de mes concurrents sur leur site, et dassi
argumentaire commercial, les fiches techniquesdes|
produits, ... Mais au fait, jespére qu’on ne faitspga
chez nous »Cette réaction d’'un patron de PME
industriel, qui découvrait a la fois la puissanee d
communication des sites web et les risques associés
permet de tirer deux enseignements :
» N’hésitez pas a faire de la veille concurrentislie
les sites de vos concurrents et de vos partenaires.
» Encadrez votre webmaster pour filtrer les
informations qu'il présente, pour éviter de
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divulguer des savoir-faire que vous avez choisi de
garder secrets, ou présenter des produits et ssrvic
nouveaux, qui ne sont pas encore bien protéges par
des droits de PI (dessin et modéle, marque, brevet,
o)

» Mentionnez expressément que les contenus
présentés sont protégés par le droit de la Prépriét
Intellectuelle, pour éviter toute ambigiité.

Sur intervet, toute
la diffievlts est
d'en montrer Wi trep,
s trop peu.

Cest une farme
d'arotisme iwtelleatuel.,

Peut-on breveter un site innovant ?

Beaucoup de modéles économiques ou commerciaux sur

Internet s’avérent trés innovants. Mais ils ne sont
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brevetables que s'ils présentent des choix qui sont
techniquement inventifs. Le brevet « simple click »
d’Amazon a été délivré par I'Office Européen des
Brevets, puis annulé pour défaut d’activité inveaitar
cette solution, qui simplifie la vie du client imaute,
était basée sur des choix techniques évidents.
Mais il ne faut pas exclure a priori la possibititéne
protection par brevet et dans le doute, consultez u
conseil en Pl spécialisé dans ce domaine.

Quelles autres formes de protection ?

Pour un service innovant sur Internet, la protecti@st
souvent qu’indirecte : droit d’auteur ou dessimetiele
pour I'infographie, marque pour sa désignation,
concurrence déloyale en cas de parasitisme. Mais le
concept lui-méme ne peut pas faire I'objet d'une
protection. La meilleure solution est d’aller vitens la
promotion du service, et de bien utiliser les drdi Pl
sur des aspects certes secondaires mais qui peuvent
néanmoins s'averer critiques.

L’essentiel

* Ne pensez pas que l'Internet est un terrain dedroit.
* Résistez a la facilité de copier des contenusériques,
sauf si leurs auteurs ont expressément renoncésa le
droits de PI.

* Utilisez le droit des marques et le droit d’autgour
protéger les aspects créatifs de votre site.
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Comment protéger ce qui n'est pas protégeable ?

Tout n'est pas protégeable, heureusement, car cela
préserve des espaces de liberté. De facon générale,
ne permet pas de s’approprier un concept génénaihou
résultat, mais seulement les moyens concrets qui
permettent d’obtenir ce résultat.

« Les idées sont de libre parcours »

Une idée ou un résultat, ne peuvent pas étre ap@sop
Seule peut étre protégée une réalisation de I'joldey,
autant que cette réalisation soit houvelle et palgi. De
méme un résultat ne peut pas étre breveté ; s=uls |
moyens techniques peuvent I'étre a condition d’étre
nouveaux, inventifs et suffisamment décrits.

Qu’est ce qu’une idée ? Utiliser les nanoparticplesr
fabriquer des casseroles antiadhésives, c’estddee ce
n'est pas une invention. Pour que ce soit une inwenl
faudra décrire un exemple permettant de réaliser
effectivement une telle casserole sans avoir épierca
des recherches additionnelles. Pour autant, it pas
nécessaire d’'avoir réalisé un prototype avant geskr
un brevet.

Que faire : lorsque 'idée germe, il faut I'approétr
méthodiquement pour passer de I'idée a I'inventata
protéger, si elle apparait brevetable et si lestenie
justifient. Dans tous les cas il est utile de dader
maniere probante, les évolutions du projet.
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Le concept, une idée générique

Le concept est « une idée globale », par exemple un
nouveau mode de commercialisation. Un concept se
traduit par des choix concrets, dont certains sont
organisationnels, d’autres techniques ou esthé&idue
n'existe pas de protection directe du concept. En
revanche, lorsque le concept est le résultat derebes
approfondies, la reproduction a l'identique par un
concurrent peut étre sanctionnée par la concurrence
déloyale. Le droit d’auteur s’applique par aillearsus
les éléments qui matérialisent le concept (un decirde
présentation, les éléments graphiques du concept,...)

Un jeu

Un jeu se traduit par des régles, et souvent mar de
accessoires. Le principe du jeu ne peut pas ébtége
par un droit de PIl. En revanche, les accessoee(eces
et figurines, les cartes avec un dessin origieasuipport
du jeu,...) peuvent étre protégés par le droit diauet
par des dessins et modeles. Le nom du jeu peut étre
déposé a titre de marque : Monopoly® Meccano®, ...
Avant de présenter le projet a un éditeur, le mesbde
déposer une enveloppe Soleau ou un dépét chez un
huissier, pour établir la preuve de I'origine duncept, et
faire signer un accord de confidentialité avant la
présentation.
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Format d’'une émission télévisée

Le principe d’une émission n’est pas appropriable.
Néanmoins, les éléments du décor, le génériqueset d
créations graphiques sont protégées par le draittelr,
et le nom est généralement déposé a titre de marque
Loftstory®, La carte aux trésors®...

L’agencement d’un magasin, un concept
commercial

Une franchise est souvent basée sur un savoir-faire
commercial et organisationnel important : modalité
d’accueil des clients, liste des fournisseurs, mgutaire
commercial, organisation et animation du lieu detee
Ce savoir-faire est généralement matérialisé par un
document de référence (la « bible du franchisé mjie
en ceuvre sur un site pilote, qui sert de vitriree. L
protection et la valorisation sont basées sur gordode
mise a disposition de ce savoir-faire et une lieethe
marque. Une imitation trop grossiére, c’'est-a-duen’a
pas fait I'objet d’un réel effort de conceptionlere du
parasitisme.

Une méthode d’affaire

Brevetable aux Etats-Unis, une méthode d’'affaire
(business method) ne I'est pas en Europe : pamgee
vendre une deuxiéme paire de lunettes pour 1€hest u
innovation remarquable pour habituer les clients &
remplacer plus fréquemment leur monture. Mais cela
peut étre protégé ni par brevet, ni par droit ddautEn
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revanche, la marque Tchin-Tchin® permet d’ancréece
idée d'Afflelou dans I'esprit des consommateurs.

Les bonnes meceurs et I'ordre public

Certaines créations et innovations sont excluda de
brevetabilité ou de la protection par marque :ae s
celles dont 'usage ou I'exploitation est contrairkordre
public et aux bonnes meceurs. Deux exemples :

» Une invention dont 'usage serait contraire au
respect de la vie ou de la dignité humaine n’est pa
brevetable.

» La marque « Screw You » a été refusée. Elle a été
jugée injurieuse.

L'OEB a jugé gu’une invention portant sur une ssuri
dont le génome était modifié pour lui faire dévglepun
cancer n’était pas contraire aux bonnes moeunstéiét
de tester de nouveaux médicaments anticancéreux
compensait la souffrance causée a I'animal. Ennahe,
la « souris nue », modéle pour le traitement dmleaitie,
a été considérée comme non brevetable car contnaire
bonnes moeurs.

L’essentiel

* Les idées et les concepts ne sont pas protégeatesi
gue les créations contraires aux bonnes meceurs.

* L’action en concurrence déloyale et la protectiam le
droit d’auteur, les dessins et modeéles et la mardes
éléments associés au concept ou a l'idée, permetten
d’éviter des copies trop grossieres.
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Chapitre 4

4) Comment coopérer efficacement avec des
partenaires ?

L’innovation passe, de plus en plus, par des coo@rons (co-développement
client/fournisseur, partenariat commercial, projetde recherche européen, ...).

La Pl permet aux partenaires de définir, ensembldges regles du jeu pour un projet.
Des regles, bien comprises, permettent de développ& confiance et les « gains »
pour chaque partenaire.

Questions traitées dans ce chapitre :

Quelles sont les bonnes pratiques PI pour réussitcbopérations ?
Comment assurer la confidentialité avec un partenai

Comment coopérer avec un partenaire plus gros qus ?
Comment travailler avec une agence de communic&tion
Comment coopérer avec un laboratoire universit&ire

NYYVYYY
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Quelles sont les bonnes pratiques Pl pour réussir | es coopérations ?

Pourquoi parle-t-on de plus en plus de
coopérations ?

De plus en plus, les entreprises innovent en coaopér
avec des acteurs variés (clients, concurrentsnieggurs,
universités, centres de recherche, ...). Les codpésat
prennent des formes trés différentes, en foncteoledr
objet, des acteurs concernés, de la répartitiomdes, ...
(coopération client/fournisseur, projet de recherch
multipartenaires, pour un péle de compétitivitéuou
programme européen, avec un laboratoire public ...).
Dans ce contexte délicat, la Pl joue un role ctéetftet,
la PI permet de définir les « regles du jeu » de la
coopération : Qui apportera quoi ? Qui fera quuP
sera propriétaire de quoi ?

Comment évaluer la réussite d'une
coopération ?
Quand on demande a des dirigeants d’entreprideur

VOus, une coopération réussie, c’'est quoj s réponses

sont trés variées. Pour eux, une coopération essiesi :
» les objectifs ont été atteints et bien protégés ;

les ressources consommeées n'ont pas dépasseé ce

qui était prévu ;

>
» les relations pendant la coopération ont été bonnes
>

I'entreprise a beaucoup appris sur le sujet, sur
d’autres sujets, sur le partenaire et sur d'autres
17/03/10

acteurs (clients, fournisseurs, ...) ;
» lesrégles PI, définies au départ, ont été pertizsen
et bien appliquées ;
» l'entreprise a bien préparé I'avenir : pas de bdeca
juridique pour des innovations futures ;
» le partenaire estime, lui aussi, que la coopération
est réussie.
Par ailleurs, tous les dirigeants constatent quéussite
des coopérations « externes » dépend beaucoup de la
qualité des coopérations « internes », car leséatipns
externes mettent en évidence et amplifient lesutefdes
coopérations internes.

Comment mettre en place une

coopeération ?

Les entreprises suivent toutes, de maniére plusans
structurée, la méme démarche. Les étapes succedsive
cette démarche sont :

» identifier le besoin de partenariat et le partenair
souhaité ;

» rencontrer de maniére informelle le partenaire
potentiel pour évaluer sa motivation et mieux
cerner ce que chacun « peut y gagner » ;

» signer un accord de confidentialité, puis échanger
des informations ;

» préciser le projet de coopération ;

» élaborer et signer un contrat de coopération ;
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» mener le projet en faisant, si nécessaire, évéduer
contrat (réle du Comité de pilotage).
Quand il y a plus de deux partenaires, le dérouhest
identique, mais il est souvent plus long et plus
« laborieux ». Dés gqu'’il y a plus de deux partezsiil est
souhaitable qu’il y ait un « chef de file ».

Je e refuse phS

de coopérer. Récite—moi
Meis Je Nai pas les droits  ta poesiel
de proprieté ivtellectuelle Q S
v le Laire.. o
P | S W
B

Comment négocier un contrat ?

Les personnes qui travaillent en R&D pergoiventsot
les contrats comme un contrainte et non comme igiee a
Elles ont notamment le sentiment que la négociatem
contrats dégrade la confiance entre les partendees
plus, quand le contrat est finalis€, elles n’ortt fwaljours
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une vision claire des droits et devoirs réciproques
Cette perception négative des contrats, qui estiée a
un manqgue de culture Pl des concepteurs, doipése
en compte dans la négociation des contrats.

Dans un premier temps, il est important que lesuastdu
projet se posent ensemble les « bonnes questiq@asi,
clarifier les régles du jeu de leur future coogérat
Ensuite, les juristes pourront plus facilement élabun
contraf qui apparaitra, pour I'essentiel, comme la mise er
forme juridique de ces régles du jeu.

Le mémo-coopération : un langage

commun pour coopérer

Le mémo-coopération (voir annexe 4) est un formeilai
qui propose une check-list des « bonnes questioe »
doivent se poser tous les acteurs de I'entrepriseant
concernés par une coopération. Le mémo-coopération
peut donc étre utilisé comme « langage commun » pou
bien préparer un projet de coopération ... et sotrabn

L’essentiel

* Une coopération est réussie ... si les deux y gaighe
* La réussite des coopérations externes reposgesur
bonnes coopérations internes.

* Le mémo-coopération permet de bien préparer liesis
types de coopérations.

* Pour étudier plus en détail la question des ctstvair le

site : http://www.industrie.gouv.fr/guidepropiniatiex.htm
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Comment assurer la confidentialité avec un partenai

Comment séduire sans trop dévoiler

« Dans les relations d’affaires, traite tes amis
d’aujourd’hui comme des ennemis de demai@eite
maxime, inspirée de Mazarin, peut éclairer la cdedu
tenir pour la communication d’informations de valgqui
sont a la fois :

» destinées a convaincre un partenaire de coopérer
techniquement, commercialement ou
industriellement,

» mais que ce méme partenaire peut aussi utiliser
avec profit si les discussions n’aboutissent
finalement pas a une coopération.

Les premiers contacts se font généralement en sieleor
tout accord de confidentialité. lls sont destinégidfier
I'opportunité de coopérer. La précaution a prendre
consiste a ne pas divulguer inutilement des inftiona
confidentielles :

» Exposer les résultats atteints sans trop entres dan
les détails des choix techniques qui permettent
d’atteindre ces résultats : ces détails seront
présentés ultérieurement, sous accord de
confidentialité.

» Prendre des mesures conservatoires avant les
premieres rencontres : tenue d’un cahier de
laboratoire, dépdt d'une enveloppe Soleau ou d’'un
pli cacheté CNISF contenant un descriptif détaillé
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re ?
du projet, voire dépdt d’'une demande de brevet.
» Annoncer clairement que les informations sont
délivrées a titre confidentiel et marquer les
documents avec une mention « confidentiel » et le
nom de celui qui en est a l'origine.

Les accords de confidentialité

Convenir de signer un accord de confidentialité (un

« NDA » Non disclosure agreemégnt’est pas un signe de
défiance. C’est une pratique normale pour coop&ee.
faut-il prévoir dans un accord de confidentialité ?

» ldentifiez clairement I'objet de I'accord et les
documents concernés (rapport, plans, demande de
brevet non encore publié, maquettes, ...)

» Prévoyez une procédure de transmission des
informations ultérieures claire et probante
(bordereau de transmission de nouveaux documents
visés par les deux parties, proces-verbal des
échanges oraux,...)

» Avant de signer I'accord, vérifiez que vous étes en
mesure de prouver la détention de vos propres
informations confidentielles (enveloppe Soleau,
cahier de laboratoire, ...). En effet, la plupart des
contrats prévoient que vous pourrez continuer a
utiliser librement les informations transmises par
votre partenaire, si vous les possédez déja ... et si
vous pouvez le prouver !
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» Organiser et appliquer les mesures de restitution o

de destruction des informations confidentiellea a |
fin de l'accord, si aucune suite n’est donnée au
projet.

Pendant les négociations d’'un
partenariat

Méme lorsqu’un accord de confidentialité a été tart
convient de ne pas divulguer inutilement des infdrams
stratégiques qui ne concernent pas directemembjetp
Il est aussi important d’organiser rigoureusemant |
période précontractuelle, ou tout peut encore erriles
parties peuvent de toute bonne foi conclure qué&érét
de coopérer n'est pas suffisant.

Il faut éviter de « mettre la charrue avant lesfisoeu on
commence a coopérer, avant de savoir qui va erpleis
résultats, a quelles conditions, et comment serartagés
les risques et les succes. Le temps passe, efflesltes
pour trouver un accord s'aggravent : soit les peesi
résultats sont prometteurs et affutent les exigersmst ils
sont décevants et chacun essaie de réduire seesisq
La bonne démarche consiste a définir d’abord gstdkee
projet commun, en projetant les scénarii possitiéela
collaboration. Il faut prévoir les inévitables alét
difficultés et imaginer les solutions qui permetitrcsi
nécessaire, d'y faire face.

Cette étape donne lieu, si possible a un protocole

d’accord, un « MOU » (Memorandum of understanding)

qui fixe le cadre général de la coopération. Il est
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contraignant : celui qui changerait d’avis pourvaitr sa
responsabilité engagée. Il permet aussi de s’engkayes
une phase plus confiante d’échange d’'informations
confidentielles, car le MOU prévoit généralemerd de
clauses de confidentialité.

L’étape finale consiste a élaborer le contrat de
collaboration sur la base de ce protocole d’accord.

Les informations « grises »

Il ne faut pas négliger la possibilité d’augmerses
connaissances a l'occasion des discussions préslabl
Pour reprendre I'expression d’'un patron de P&

sort s’en sort » celui qui est curieux, suscite des
occasions de rencontre et recueille des information

Il est souvent possible d’obtenir des informatiaasc des
discussions d’apparence anodiRé/otre colle ne
fonctionne pas bien sur du peuplier déroulé ! < Ha
tout ! Votre concurrent X I'utilise pour des boits
fromage, il suffit de procéder préalablement a tel
traitement... »Attention : le procédé est classique, mais
souvent « un peu limite » !

L’essentiel

* Au préalable, datez de maniére probante votreisav
faire.

* Graduez le niveau d’'informations confidentielles
transmises en fonction de la maturation du projet.

* Ne négligez pas l'acces (réciproque) a des infdroms
« grises ».
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Comment coopérer avec un partenaire plus grosquen  ous ?

Qui exploitera les résultats a la suite de

la coopération ?

Les « gros » partenaires sont souvent de « grients
Il est donc tres tentant d’'innover en partenawatain

« gros » client potentiel. Mais le « petit » setsauvent
en position d’infériorité. Il a peur que le parteatsoit
tres lourd a gérer et, parfois, de se faire « piggon
savoir-faire.

Ces partenariats prennent des formes trés variées :
prestation de design, développement d'un logiéitide
de faisabilité qui débouchera sur un appel d’offces
développement, ...

Dans tous les cas, il faut (et ce n’est pas fasgenettre
d’accord avec le partenaire sur une question dsfient
qui exploitera les résultats a la suite de la coatpen ?
Le cas le plus fréquent est un « gros » client gpaie
100 % du projet d'innovation. Dans ce cas, il parait
logique que le client soit propriétaire et seuisdteur
des résultats. Mais ces résultats incorporent twsjdu
savoir-faire du fournisseur. Ce savoir-faire pauia
beaucoup de valeur et son transfert se fait deérapius
ou moins explicite. La maitrise du savoir-fairensanis
est particulierement importante quand les résuttats
projet sont ensuite utilisés par le client pouckrun
appel d'offres.

Quand le colt du projet est réparti entre les
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partenaires, il est logique que chaque partenaire puisse
utiliser les résultats du projet. Ce type de patien

donne souvent de bons résultats quand chaque aiagten
a son domaine d’exploitation spécifique.

Dans tous les cas, pour bien réussir le partendratit
comprendre les attentes classiques d’'un « gros »
partenaire et connaitre les bonnes pratiques qoigitent
de bien les prendre en compte.

Quelles sont les attentes de votre
« gros » partenaire ?

Les grandes entreprises ont souvent un fonctionneme
tres structuré, qui peut paraitre rigide, maisillié a leur
taille. Certains points sont pratiguement « non
négociables ». Il faut étre prét a s'y adapter.
De maniere générale, les grandes entreprises onesth
vis-a-vis de leurs « partenaires innovants » dke fglus
modeste, les mémes attentes. Elles souhaitent :
» un respect strict de la confidentialité ;
» @viter que leurs investissements de développement
ne profitent & leurs concurrents ;
> conserver toute leur liberté d’action ;
» un partenaire fiable : respect de la qualité, des
deélais ...
Par ailleurs, psychologiquement, une grande ensepr
souvent tendance a considérer qu’elle est « seititar@a
bord », donc gqu’elle décide de tout !
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Quelles sont les bonnes pratiques pour
coopérer avec votre partenaire ?
Je tavale,
mals je e te
erogue pas!

Compte tenu des attentes spécifiques des « gros »
partenaires, certaines bonnes pratiques de coapesat
révélent particulierement importantes :

» avoir toujours en téte les intéréts a moyen terene d
votre entreprise ;
bien identifier, dater et protéger le savoir-fajre
vous acceptez de transférer ;
étudier a fond le sujet et les besoins du partenair
avant de remettre une proposition ;
conduire rigoureusement le projet (délais,
ressources, ...) ;
prévoir des recettes intermédiaires (acceptation,
paiement, transmission de la propriété des résultat
et de la responsabilité concernant les livrables).

YV V VY V
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Imaginez, avec votre partenaire, une
coopération « sur mesure »

Dans toutes les coopérations, il y a toujours agssg
potentiels pour les deux partenaires, qui ne sasit p
identifiés au départ. L'utilisation du mémo-coopirna
(voir annexe 4) peut aider a identifier ces gains e
conduire a des coopérations « sur mesure ».

Un petit fabricant de machines spéciales, tregi€raa
ainsi développé un partenariat original avec unistiel
de I'agro-alimentaire. Régulierement, il est inviaté
discuter avec les équipes R&D de l'industriel.ribjpose
des pistes d’améliorations. Certaines pistes statues
et lui sont confiées. C’est I'industriel qui dépdsg
brevets pour toutes les innovations qui sont réadis
mais il accorde une licence d’exploitation grataiteon
fournisseur pour les domaines qui ne concernent pas
I'agro-alimentaire. Cette coopération, qui dureudsp
plusieurs années, donne toute satisfaction aux deux
partenaires.

L’essentiel

* Prenez du temps, avec votre partenaire, pour bien
comprendre son besoin.

* Votre savoir-faire a de la valeur. Identifiez ket
transfert de savoir-faire et ne le bradez pas.

* Avec les grandes entreprises, certains points son
pratiguement « non négociables ». Cependant, il y a
toujours des degrés de liberté a exploiter poueld@per
une coopeération « sur mesure ».
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Comment travailler avec une agence de communication ?

Toute PME a recours & un moment ou un autre a une
agence de communication ou de publicité, & un desig
Ou a un prestataire extérieur pour réaliser ungueltie,
un emballage, un site internet, un logo, un slotgan,
design de son produit, ...

A qui appartiennent les droits ?

Pour répondre a cette question, on ne peut se fier
simplement au bon sens : celui qui paie n'est pas
nécessairement titulaire des droits.

En faisant intervenir un photographe, payé poursera
les clichés d’un produit en vue de l'illustratiotuial
catalogue ou d'une brochure, on n’est pas de facto
titulaire des droits. La rémunération porte sur sa
prestation technique, mais la cession des droits de
reproduction et d’édition doit étre spécifiquemeisée
dans un contrat de cession de droits.

Il faut se méfier de I'informel en matiére de droit
d’auteur : le fournisseur qui vous propose au tige
bonnes relations de vous redessiner votre packaging
restera titulaire des droits. Si par la suite veashaitez
changer de fournisseur, vous ne pourrez pas sartik
création du premier fournisseur, sauf bien stvelils a
par ailleurs cédé par un contrat en bonne et duesftes
droits de reproduction pour des quantités supplémres.
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Anticiper les litiges

« Vous voyez bien ce que je veux, je vous faisaooef
allez-y » Mais ce que I'agence propose finalement ne
convient pas, et on finit par se facher : 'agecaesidere
gu’elle a fourni la prestation demandée et ne peut
consacrer plus de temps dans le cadre du budge¢mon
et le client n’est pas satisfait car il avait eie t#autres
choix qu’il n’avait pas exprimés clairement.

Seule solution : de la méthode et du professiosmai
L'agence a un devoir de conseil, en éclairantientlur
les décisions a prendre. Le client doit énoncérestzent
ses exigences et admettre que celles qu’il n'a pas
formulées ne peuvent étre une cause de refus \chiltdz
'agence. Les prestations d’'une agence se décomipese
général en deux grandes parties :

Les travaux de création:

» Les éléments de création (maquettes, scénario, ...)

» La production audiovisuelle, graphique, sonore
(photogravure, composition, montage, réalisation
des documents...)

» L’acquisition des droits des contributeurs (droits
d'auteur, droits voisins, droit a Iimage), pow le
photographes, comédiens, mannequins, ...

Les travaux de production :
» limpression, le fagonnage
» lafabrication, I'impression, la mise sous pli.
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Prévoir des « recettes » intermédiaires

La mission confiée a I'agence doit si possible étre
décomposée en étapes avec des « recettes » etioalsd
intermédiaires, par exemple :

» Deéfinition du cadre général de la prestation,
présentation de croquis sommaire, du budget et du
calendrier : cette premiére étape donne lieu a une
acceptation par le client et au paiement d'une
premiere tranche.

» A partir de ce cadre général, présentation d’'un
choix de photos, d'illustrations, et d’'une
composition générale : le client valide ensuite ces
propositions, ce qui déclenche le paiement d’une
deuxieme tranche.

» Ensuite, 'agence prépare une ou plusieurs

magquettes conformes aux choix précédents validés.

A nouveau, validation par le client.
Cette facon d’organiser la coopération permet teévi
une dérive ou I'agence consacre beaucoup de teimps s
une orientation qui n’est pas bonne. Elle obligesale
client a exprimer a chaque étape ses exigencesnon a
assumer son mangue de vigilance en acceptant un
paiement additionnel.

L’agence assure la gestion des droits

Une des missions importante de I'agence est d’asgan
I'acquisition des droits venant de ses propresuasite
salariés, ainsi que les droits portant sur tougl@sents
incorporés dans sa réalisation, et de garantickent
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contre toute réclamation.
Il s’agit notamment :

» des créations de I'agence et de ses salariés ;

» des créations aupres d’auteurs externes : ageaces
photographie, graphistes et infographistes, free-
lance, artistes-interprétes (droits voisins) et
mannequins (droit a I'image, droit de la
personnalité).

L'acquisition et la gestion rigoureuse de ces droit
constituent un travail complexe.

L'ensemble de ces droits est ensuite cédé parpaurit
I'agence a son client, d’'une maniere limitée :

» Toute cession doit étre définie dans le temps, et
dans l'espace et par type de support.

» |l estillégal d'obtenir des auteurs des cessions
globales, illimitées de leurs droits.

» Le contrat prévoit parfois que le client s'engage a
garantir I'agence contre les conséquences d'une
utilisation des créations au-dela des limites
contractuelles.

L’essentiel

* Le droit d’auteur est un droit complexe.

* Le droit d’auteur est trés formaliste : ne voais$ez pas
aller a un raisonnement de « bon sens ». N'oupksda
cession des droits.

* Le partenariat avec une agence de création tteit &
organisé avec méthode pour éviter des frustrations
réciproques.
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Comment coopérer avec un laboratoire universitaire ?

La coopération avec un laboratoire universitaireiou
organisme de recherche publique (CNRS, INSERM,
INRA, INRIA, IFREMER, INRETS, CEA, ONERA,
Instituts Carnot, ...) permet a une PME d’'accédezsa d
compétences scientifiques et des moyens de lalirgrato
dont elle ne pourrait se doter, et dans certaigs ca
d’accéder aux technologies de rupture des laboestoi
Pour les laboratoires, c’est non seulement uneceale
revenus complétant le financement public, maisiauses
occasion de se confronter a des problémes concrets
pouvant faire progresser la science.

Mais le monde des PME et le monde académique ont
parfois du mal a se comprendre. Depuis 30 ansiatelg
efforts ont été faits pour améliorer la valorisatae la
recherche et faciliter les partenariats industigherche.

Comment trouver le bon laboratoire ?

L’entreprise peut s'adresser aux structures rég¢gsna
(missions de valorisation universitaire, délégation
régionale du CNRS,...) ou nationales (Pobles de
compétitivité, Réseaux de développement technalegiq
Instituts Carnot, ANRT Ecole de I'lnnovation,...). B8
et le RDT ont mis en place une base de données qui
permet de rechercher par thématique et par régin |
laboratoires compétents.
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Une entreprise peut également identifier un laloir@a&
I'occasion d’une rencontre dans une conférence
professionnelle, ou en étudiant des articles ebdegets
publiés dans le domaine visé.

Quels types de coopération ?

Il existe plusieurs maniéres de coopérer avec un
laboratoire académique. La collaboration peut paite
I'acquisition d’'une technologie déja développéelpar
laboratoire, une demande d’étude pour valider ou
optimiser une innovation mise au point par I'enties
ou une collaboration plus pérenne sous forme dralcde
partenariat voire de laboratoire commun. Ces mddes
partenariats se traduisent par différents typesodéerats.
Contrat de licence

Il concerne la situation ou l'université ou I'orgeme de
recherche détient un brevet, des droits sur uriklgiu
un savoir-faire, plus rarement une marque et ou
I'entreprise souhaite engager une exploitation siiile.
La licence peut s’accompagner ou non d’un transtert
savoir-faire et/ou d’'une assistance technique tansse
en ceuvre de I'invention. Quel intérét pour I'entisp ?
Bien s0r, ne pas enfreindre des droits de propriété
industrielle. Mais aussi de communiquer sur legraatiat
et I'origine scientifique des résultats, et accaddes
compétences pour continuer & développer I'innowatio
Surtout, la licence donne acceés a une invention,
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quintessence du travail d'une équipe scientifique
impliguée de longue date dans le domaine.

La licence peut étre exclusive ou non et donnedieu
paiement de redevances, et d’'une somme initiale
forfaitaire en cas d’exclusivité.

Contrat de collaboration

C’est le mode le plus courant de valorisationelirpet de
combiner I'expérience industrielle d’'une entrepasec
les connaissances scientifiques d'un laboratoiae. L
collaboration s'établit sur la base d'un programme
commun de recherche, pour :

» adapter une technique ou un savoir-faire a des
contraintes industrielles ;

» améliorer une technique ou un produit de fagon a
les rendre plus performants pour une exploitation
future ;

» développer en partenariat une filiere technologique
a partir d'une recherche plus fondamentale.

Un programme des travaux fixe le calendrier préwisel,
la répartition des taches et les mécanismes dsioéwlu
projet en cas d'aléa. Un comité de pilotage veille
déroulement du programme. Le contrat fixe notamment

» les droits et devoirs des chercheurs en matiére de
publications ;

> la propriété et les droits d’exploitation des
résultats ;

» le financement des travaux : le laboratoire prend
généralement a sa charge ses codts structurels et
fait supporter a I'entreprise le colt additionnel ;

» les modalités d'un intéressement équitable en cas
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d'exploitation : elles prendront en compte
I'importance du financement apporté par
I'entreprise, et éventuellement par des tiers
(CIFRE, financement européen, OSEO, ....).
Contrat de prestation de service
Il s’agit d’une relation qui permet a I'entrepridaccéder
aux moyens techniques et expérimentaux d’'un labioeat
(tests, analyses, mesures, essais, interprétaion d
résultats, préparation occasionnelle de produitsies
bibliographiques). Le laboratoire n’apporte aucune
activité inventive. La relation entreprise/laboreg@st
une relation client/fournisseur.
L'entreprise doit assurer la couverture financirda
totalité de la prestation, y compris les coltsriects.
Contrat de consultance
Il s'agit d'une prestation intellectuelle de typaseil
(expertise, analyse et diagnostic, veille techriglog)
effectuée a titre personnel par un chercheur qébummit
pas de travaux de recherche engageant les moyens du
laboratoire. Le chercheur peut, par exemple, ppeic
un conseil scientifique et éclairer les dirigeatds
I'entreprise sur des choix technologiques.

L’essentiel

* Les partenariats « recherche-industrie » renfurtes
capacités d’innovation des entreprises.

* || est important de fixer dés le départ les régle jeu
pour éviter des déceptions.

59/117



17/03/10 60/117



Chapitre 5

5) Comment utiliser la Pl a des moments clées de la  vie de
votre entreprise (embaucher, exporter, ...) ?

La Pl est au coeur des projets de développement, particulier, pour les projets de
coopération. La Pl joue également un rdle important
» pour des activités courantes de votre entrepriseembauches, achats, ventes,
exportations, ...
» dans des situations plus exceptionnelles : créatiau cession de I'entreprise,
problemes de contrefacgon, ...

Questions traitées dans ce chapitre :

Quand faut-il utiliser la PI ?

Je crée mon entreprise : que dois-je faire ?

J’embauche un collaborateur : que dois-je prévamsde contrat ?
J'achéte : comment faire des achats gagnant/gagricd a la Pl ?
Je vends (ou j'achéte) une technologie protégée dgis-je faire ?
Je veux gagner un marché : comment utiliser la P1 ?

J'exporte : comment utiliser la P1 ?

Je suis copié (ou accusé d'étre contrefacteurg dmis-je faire ?
Je veux connaitre la valeur de mes droits de &nneent procéder ?
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Quand faut-il utiliser la P1 ?

L'utilisation de la Pl est permanente !

Quand un dirigeant d’entreprise découvre I'impoctade
la PI, il se demande de maniére naturelle : Quandif
utiliser la P1 ? Quels sont les situations et lesmants
particuliers pour lesquels il faut prendre en caratPl ?
La réponse n’est pas simple. L'utilisation de lad®st

« un peu tout le temps », avec des « temps forts ».
L'utilisation de la Pl est trés variable en fonatides
activités de I'entreprise et des aspects de laiPsant
utilisés pour ces activités.

La PI, comme le développent les pages 14 et 15t a'ta
fois des regles du jeu (le droit de la Pl), desaerces
clés des entreprises (les droits de PI), une source
d’'information (les bases PI) et un « langage comsun
qui permet de mieux coopérer, créer, innover etire(la
logique de la PI).

Chaque entreprise « joue » de son mieux avec @sequ
aspects de la PI, pour se développer dans un
environnement de plus en plus ouvert et concugknti

La Pl est au service de chaque entreprise

Certaines activités intégrent, en permanence, des
aspects PlI.

La veille, qui integre des aspects Pl et utilise loi@ses Pl
est, par définition, une activité permanente.
Communiguer au juste nécessaire en interne et avec

17/03/10

I'extérieur de I'entreprise (voir p 22), c’est le

« quotidien » de nombreux salariés de I'entreptiss.
échanges d’informations doivent, bien entendu,eetsp
les régles de confidentialité.

La Pl dynamise le cceur de l'activité de I'entrepris
« Savoir-faire — Innovation — Coopérations ».
Le développement de I'entreprise passe par I'intiona
Les projets d’innovation exploitent le savoir faite
I'entreprise et passent, de plus en plus, par des
coopérations internes et externes variées.
Cette trilogie « Savoir-faire — Innovation —
Coopérations » est au cceur de l'activité de I'gmise et
de sa performance. La Pl joue un rdle clé pouiirécla
dynamiser et protéger ce cceur. Ce rble est déveldpps
les trois chapitres qui précedent :
» Chapitre 2 : Comment la Pl vous aide a protéger le
savoir-faire de I'entreprise ?
» Chapitre 3 : Comment dynamiser vos projets de
développement avec la PI ?
» Chapitre 4 : Comment coopérer efficacement avec
des partenaires ?
Ce chapitre 4 sur les coopérations présente degisits
de coopération avec des types de partenaires variés
Comment coopérer avec un partenaire plus « gros » ?
Avec une agence de publicité ? Avec un laborafire
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La Pl joue également un rble important pour certairs
moments clés.

Le chapitre 5 (Comment utiliser la Pl a des momelés
de la vie de votre entreprise ?), dans le prolomye e
ce module, expligue comment la maitrise de la ¢ ai
manager des situations variées de maniére perféeman
Je crée mon entreprise ...

J'embauche un collaborateur ...

J'achete ...

J'exporte ...

Je suis copié ...

VVVYVYVYYVY

La Pl est au service de chaque
« travailleur intellectuel »

La PI joue un rdle pour chaque fonction et chaoieité
de I'entreprise. Toutes proportions gardées, jaird
également un réle dans le quotidien de chaque

« travailleur intellectuel ». En effet, les tral@iirs
intellectuels sont payés pour faire des créations
intellectuelles et bien les exploiter (tout en exgpnt les
créations des autres).

La PI peut les aider a travailler de maniére plus
performante ... et plus passionnante. Récemment) a so
pot de départ a la retraite, & la suite d’'une eéserirés
riche, une personne déclarait J'ai eu une carriére
passionnante : recherche, marketing, communicafn,
... mon seul regret est d’avoir découvert la Pl aussi
tard ! ».
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Je veux connaitre la valeur de mes droits de PI ...

Par ailleurs, nous avons tous des idées pour am€lio
notre quotidien. Quel plaisir d’avoir une « bondéé » !
Mais trés vite se pose la questionJ'ai une idée. Qu’est
ce que j'en fais ? »Une de ces idées va peut-étre vous
apporter la gloire et la fortune ... grace ala PI!

L’essentiel

* L’entreprise utilise la Pl « un peu tout le tempsavec
des « temps forts ».

* Les fonctions et les activités de I'entrepriséisgnt la

Pl, chacune a leur maniére.

* La Pl éclaire le quotidien du « travailleur inedtuel ».
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Je crée mon entreprise : que dois-je faire ?

Choisir une dénomination disponible

Pour créer une société, il faut lui donner un nGemnom
— la dénomination sociale — doit étre disponiblestea-
dire ne pas reproduire ou créer une confusion amec

raison sociale ou une marque déposée pour les mémes

activités. Pour cela, une vérification sur les bdb#|
Marques, puis Infogreffe s'impose. Il n’est pasjoous
facile d’apprécier si une marque proche constitwuaan
un risque, et le recours a un professionnel de ¢stP
recommandé. Ensuite, il est prudent de déposeidarr
sociale a titre de marque. Cela permettra d’agis pl
facilement contre des tiers qui souhaiteraientsetilun
nom similaire.

Regarder les pratiques de concurrents

Consulter les brevets, modeles et marques dépeaséssp
entreprises identifiées comme les principaux coecs
permet d’anticiper d’éventuels risques juridiquass,
connaitre leurs habitudes en matiére de PI et distreire
sa propre politique de PI.

Construire un budget PI sur cing ans

Lors de la création de I'entreprise, il est recomd#ade
prévoir un budget PI sur les cing premiéres annkses
dépdt d’'un brevet ne codte pas trés cher, madsuil f

anticiper les charges intervenant les années deivan
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(extensions internationales, procédures d’examele et
délivrance,...). Diverses aides et subventions pdemiet
de réduire le poids financier de la Pl pour un@g¢eu
entreprise (voir p. 86).

Le cas des « jeunes pousses » (start-up)

Pour les chercheurs ou salariés qui créent unepeise
pour exploiter des résultats développés et protpges
leur précédent employeur, il est recommandé d’asgan
sans tarder les modalités d’exploitation des droits
concernés. Cela peut se faire sous forme d'unedee
accordée par I'ancien employeur ou par une cessiam
apport des droits de Pl nécessaires a I'activité de
nouvelle entreprise.

Déposer les droits de Pl au nom du
fondateur ?

Le créateur d’entreprise peut étre tenté de dépeser
brevets et marques a son nom personnel et d’accande
licence a son entreprise. Si I'entreprise rencaomdse
difficultés, il « sauvera » ces droits... Mais cettatique
n'est pas appréciée par les investisseurs quidigrance
que I'entreprise dans laquelle ils investissemt peenant
des risques réels - détienne les droits de PI itoast
souvent son seul actif. Par ailleurs, cette pratigeut
donner lieu & un abus de biens sociaux si les nsogen
I'entreprise sont utilisés pour les dépbts de droé Pl au
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nom du dirigeant. Il est donc recommandé de dépeser
droits de Pl au nom de I'entreprise.

Organiser la propriété des résultats
développés par les partenaires

Souvent, par mangque de moyens, la jeune entrdpiise
appel a des partenaires pour l'aider a développer s
projet. Il convient d’éviter 'ambiguité et d’'abad
clairement la question de la propriété des réesuliae
bonne foi, le partenaire peut penser que, n’étastopl
peu rémunéré, il pourra monnayer ultérieurement les
droits résultant de ses prestations. L'entreprerdauson
cOté, se considére — a tort en I'absence d’acamit-e
propriétaire des résultats. Cela concerne des
développements techniques, mais également des
prestations telles que la création d’'une plaquette
commerciale, d’'un logo de I'infographie d’un site,

La Pl dans une levée de fonds

Les entreprises a fort potentiel technologiquerassent
les investisseurs, notamment les capitaux-risquéase
sont pas des mécenes : ils acceptent d'invespremant
des risques élevés, en contrepartie d'une perspesei
retour suiinvestissement importante. Ces investisseurs
sont tres attachés a la qualité de la Pl de I'prise

« Have you a strong IP policy ? ». Avant de firalis
I'opération, les investisseurs font réaliser deditalPI

« due diligence IP ». C’est un exercice exigeauit, q
nécessite une préparation.
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Se préparer a des audits Pl

Le but des audits PI (due diligence) est, pour
I'investisseur, d'identifier les forces et faiblessde la
politique de PI de I'entreprise afin d’étre en nresu
d’anticiper des risques éventuels et en tenir cerdpns
la décision d’investissement. Les questions abardént
les suivantes : les droits de Pl sont-ils solidesdaptés
par rapport & I'activité prévue dans le busineas f
Comment ces droits se positionnent-ils par rapfpaeux
des principaux concurrents ? L'entreprise estigbe
titulaire des droits de Pl dont elle se prévautaliherté
d’exploitation est-elle assurée ? Les procédures de
formalisation et protection du savoir-faire, deldéation
d’'invention de salarié, de gestion du portefeudiedroits
de PI sont-elles performantes ? La propriété dasdteds
issus des partenariats et leurs droits d’exploieasiont-ils
convenablement organisés ?

Rien de mieux que de se préparer plusieurs mois a
I'avance par un audit a blanc, afin de détecter
d’éventuelles faiblesses et d’y remédier avant
I'engagement de I'audit Pl « officiel ».

L’essentiel

* Planifier la politique de propriété intellectuliors de la
création d’entreprise.

* Ne pas pécher par naiveté dans la sécurisatioamits
d’une jeune entreprise.
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J'embauche un collaborateur : que dois-je prévoir d

Faire un bon contrat de travail : c’est
nécessaire mais pas suffisant !

Le Code du travail prévoit qu'un salarié a uneguddion
de confidentialité vis-a-vis de son entreprise i(AetL.
152-7). Il parait cependant préférable de rappeite
obligation dans les contrats de travail, en donnant
quelques exemples concrets d’informations et de
documents « confidentiels ».

Il est possible de prévoir, pour certains salariés,

clause de non concurrence. Dans la pratique, cletise

est difficile a faire respecter et souvent a « deub
tranchant ».

Les contrats des personnes qui ont un statut [miois
dans I'entreprise (stagiaires, apprentis, persoanes
intérim, ...) doivent également étre traités de manie
rigoureuse.

Etablir de « bons contrats » est important, mais'est
pas suffisant. Les salariés doivent avoir réelldamen
compris quels sont leurs droits et devoirs. Dans la
pratique, c’est rarement le cas. Quand on demarzde,
exemple, a un salarié : « Si vous quittez votreepnise,
gue pourrez-vous réutiliser de ce que vous utilisez
actuellement ? », il est rare que le salarié sdoheer
une réponse claire. Pourtant, cette question, itapta,
est en lien direct avec la performance de I'entsepie
« confort » au travail du salarié et son employtbil

17/03/10

ans le contrat ?

Comment expliquer aux innovateurs de
I'entreprise leurs droits et devoirs ?

La culture Pl aide le salarié a bien comprendre son
obligation de confidentialité vis-a-vis d'une emtrise
pendant qu’il y travaille et, ensuite, quand il djaittée.

Avee le uumé_riiue.,
on foeut vitter
sa boife..
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Le salarié coopéere avec son entreprise. Son oigiigde
confidentialité est comparable a I'obligation d’'une
entreprise qui a signé un accord de confidentipbidr
coopérer avec une autre entreprise.
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Apres avoir quitté une entreprise, un salarié dent
réutiliser :

» tout ce qu’il avait le droit d’'utiliser en arrivadans
I'entreprise ;

» tout ce qui est dans le domaine public (ce qui est
beaucoup !) ;

» des éléments du savoir-faire de I'entreprise gu'il
quitte, s'il les obtient Iégalement par une autre
source.

Le parcours d'intégration des « nouveaux embaushés
offre une occasion privilégiée pour présenter legslet
devoirs des salariés et les regles de confidetétiali
Beaucoup d’entreprises remettent & leurs nouveaux
embauchés un petit guide pratique de la confidéstia

Quels sont les droits et devoirs des
inventeurs salaries ?
Les inventeurs salariés ont deux obligations :

» respecter la confidentialité pour les créations

techniques potentiellement brevetables ;
» informer leur employeur des solutions,

éventuellement brevetables, qu’ils ont imaginées.

Les inventeurs salariés ont également des droits
» étre nommeés en tant qu’inventeur sur le brevet ;
» recevoir une rémunération supplémentaire qui
dépend de la « catégorie » de 'invention et des

® L’Observatoire de la Pl (www.inpi.fr) a publié 8608 une
étude qui fait le point sur les pratiques de reaissance des

inventeurs dans les entreprises francaises.
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régles mises en place dans l'entreprise.
Il est important de bien désigner les inventewes sont
ceux qui ont imaginé les « combinaisons nouvelées d
moyens » qui sont formalisées dans les revenditatio
(voir annexe 2).

A qui appartiennent les droits d’auteur ?

Les droits d’auteur appartiennent a I'auteur, méme
lorsque celui-ci est salarié. Il existe des exaoastipour
les créations de logiciels et les ceuvres collestive
Les logiciels créés par des salariés dans I'exeiéc
leurs fonctions appartiennent & I'employeur.

Les ceuvres collectives (encyclopédies, certaindyto
multimédias, ...) appartiennent a la personne sonsrte
de laquelle I'ceuvre est divulguée.

La question de la propriété des droits d’auteusenpose
pas pour la plupart des innovateurs, en particaler
R&D. En revanche c’est un point sensible pour testa
activités (journalistes, photographes, designemsnees
de communication, créateurs de sites internet,Il. e¥t
alors nécessaire d'étudier le sujet de maniérecfmmuie
et de demander, si nécessaire, I'aide d’'un spétzafl
(voir annexes 5 et 6).

L’essentiel

* Le plus important, pour le contrat de travaiest de
bien expliquer aux innovateurs leurs droits et isvo
* La culture PI aide chaque salarié a comprendre et
respecter son contrat de travail.
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J'achete : comment faire des achats gagnant/gagnant

Pour quels types d’achats la PI joue-t-elle

un réle important ?

La PI ne joue aucun réle pour I'achat de bien&stices,
déja développés, non couverts par des droits dedpis
tous les autres cas, la Pl joue un réle plus ounsoi
important.

Situation Role PI

Activités amont : veille, contacts avec desimportant
fournisseurs, ...

Achat de biens et services, « classiques »Nul
non couverts par des droits de PI

Achat de biens et services déja développédgariable
« innovants »

Achat de biens et services a développer| Important
(machines spéciales, prestations
intellectuelles, ...)

Co-développement (laboratoire, Trés
fournisseur, ...) important

Achat de droits de PI (licences, transfert d€res
technologie, ...) important

Achats « particuliers » : logiciels, Variable
développements informatiques, études
design, ...
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grace ala Pl ?

Quelles sont les « questions Pl » que doit
se poser I'acheteur ?

Au cceur d’'un contrat d’achat, il y a I'échange @b et
services contre un montant financier. Mais quaachat
concerne des biens et services plus ou moins imt&va
d’autres « flux » deviennent importants :

» les transferts de savoir-faire variés entre I'agtiet
et le fournisseur ;

» les transferts éventuels de droits de Pl ;

» lesrisques de transfert de savoir-faire a des tier

» les litiges PI éventuels avec des tiers.

Les « bonnes questions » que doivent se poseetagh
et le fournisseur sont donc :

» Pour les biens et services transférés : Qui eat/ser
propriétaire des droits de PI ? Qui pourra utiliser
quoi ?

» Pour les savoir-faire transférés : Qui pourra
communiquer quoi ? A qui ? Qui pourra utiliser
quoi ?

» Pour les litiges Pl éventuels avec des tiers : Qui
garantit quoi ? Qui fera quoi ?

Ces questions se posent a deux étapes de la négucia
Tout d’abord, pendant la phase de consultatiorg; ave
plusieurs fournisseurs. Ensuite, avec le fournisesenu,
deux cas de figure se présentent :

» Achats sans développements : les questions Pl
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s'appliquent aux droits et savoir-faire existants.

» Achats avec développements : les questions Pl
s’appliquent aux droits et savoir-faire antérieurs
(background) et ceux qui sont générés pendant le
développement (foreground).

Jachete ce gue _
vous allez créer.. et moi, je 3:»1"&«1

ce gue |'al dgjhk crée.

Quelles clauses PI faut-il mettre dans les
contrats d’achat ?

Quand les achats portent sur des produits et gsrvic
relativement « simples », les Conditions générales
d’achats de I'entreprise (CGA) ou des administregio
(CCAG) peuvent étre utilisées. Ces conditions dutive
comporter des clauses pour la confidentialité rtgppété
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des résultats et la garantie concernant d’'évenlitigkss
Pl avec des tiers.

Pour des achats de produits et services plus spéesf
chaque secteur (informatique, automobile, batiment,
grande distribution, ...) a ses régles, qui sont plus
moins encadrées par la loi.

La coopération R&D / Achats devient
« le » facteur clé pour bien innover

L'innovation en partenariat (open innovation) se
développe. Les entreprises, habituées au « falraue
acheter ? », évoluent vers le « concevoir ou acRebeet
le « concevoir seul ou en partenariat ? ».

Innover avec un partenaire (ou plusieurs), c’estent
performant, mais c’est toujours délicat. Cela repos
notamment, sur une bonne coopération entre la R&D e
les achats, qui peuvent avoir des points de vige tré
différents sur les choix a effectuer !

Dans ce contexte délicat, la Pl peut jouer unuéile de
langage commun pour faciliter les coopérationsragte
... etinternes.

L’essentiel

* Les aspects Pl jouent un réle croissant, pouragdbsits
de types variés.

* La PI peut jouer un réle de langage commun entre
I'acheteur et le fournisseur.

* L’acheteur devient, de plus en plus, un facititatde
partenariats pour I'innovation.
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Je vends (ou j'achéte) une technologie protégée : g

Comment repérer une technologie a

acqueérir ?

Le dirigeant d’'une entreprise est en permanentdfatl
des opportunités qui peuvent l'aider & développar s
entreprise. Pour cela, il utilise des sources earides
besoins émergents de ses clients, les salons
professionnels, les sites de ses concurrents ecé-& a
I'étranger, ...

Cette veille fait @merger des marchés potentiétsdides
produits et services, houveaux pour I'entreprit@, @des
procédés qui peuvent générer des gains de prodéctiv
Les entreprises ont tendance a compter sur leapgs
ressources pour faire les développements nécessaire
Cependant, dans certains cas, I'achat d'une teobigol
protégée par des brevets et/ou du savoir-fairé\ssde
utile, voire incontournable. Cet achat peut permraeit
I'entreprise de gagner du temps, de limiter lesedéps et
les risques, et de bénéficier d’'un monopole tenipara
D’ou I'intérét d’effectuer une veille spécifiquersies
technologies protégées. La veille brevets dansatesr
fait apparaitre les inventions récentes et deepaires
potentiels. Les services de valorisation des cermlee
recherche et les laboratoires cherchent des cliBets
organisations comme OSEO proposent également une
« bourse des technologies » (www.technologie.oeo.f

17/03/10

ue dois-je faire ?

Comment trouver des clients pour ses
technologies ?

La vente de technologies protégées concerne slemout
laboratoires et les centres de recherche. C'etrégat
une pratigue courante pour certaines entreprises
technologiques. Mais toute entreprise peut étrenama
le faire un jour. Dans tous les cas, il est prédfierae faire
appel a un juriste spécialisé (voir annexe 6) pagocier
les accords et, éventuellement, pour trouver des
partenaires intéressés.

Cependant, quand une entreprise transfére sa tegigno
c'est souvent parce que le client le demande !'tQéesas,
par exemple, lorsqu’un client étranger impose aqugLcil
achete soit produit dans son pays.

La recherche de licenciés prend parfois des chemins
inattendus. Ainsi, une entreprise francaise quiidie
des piéces isolantes en céramique a été contadgtée,
guelques années, par une entreprise japonaise qui
souhaitait prendre une licence pour un brevet ualait
déposé. Les Japonais venaient de perdre un contrat
important face a une entreprise coréenne qui aitilia
technologie brevetée. L'entreprise francaise ai ains
découvert qu’'elle était contrefaite | Deux ans pars,
I'entreprise frangaise avait 5 licenciés, dontJagonais
et les Coréens.
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Quel « niveau de transfert » faut-il

prévoir ?

Quand on achéte ou quand on vend une technolbgie, i
faut bien identifier le « niveau de transfert » ¢joa
souhaite mettre en ceuvre. Le type de connaissahdes
compétences, qui sont transmises, sont directeigest
au niveau de transfert retenu. De maniére classaque
distingue trois niveaux de transfert, qui corresjzorm a
ce que sera capable de faire I'acheteur, a la duite
transfert.

1) Capacité a utiliser Transférer le savoir-faire
d’utilisation : mode d’emploi et mode d’entretigrartiel
ou complet.

2) Capacité a fabriquer. Transférer, en plus, le savoir-
faire de fabrication : processus de fabricatiomitiét

3) Capacité a concevoirTransférer, en plus, le savoir-
faire de conception : processus de conceptionl#étai
Le transfert de la « capacité a concevoir » n’iousdi pas
obligatoirement le transfert de la tracabilité desix de
conception. La conception peut étre limitée a wiwite
d’'ingénierie. Transmettre la tracabilité des chabéx
conception va plus loin : cela revient & transredtr

« capacité a innover ».

Quels sont les points délicats a
négocier ?
La vente ou la « location » (licence) de droitdledoit

faire I'objet d'un contrat. Les principales claustesce

contrat concernent : les parties, I'objet du cdntes
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conditions financiéres, les garanties, les contaaia, les
perfectionnements, la durée du contrat et lesktig
éventuels entre les parties.
Les deux points les plus délicats a négocier sont :
» Le prix : le vendeur voit le passé ; 'acheteurt V@i
futur, avec tous ses aléas.
» Les garanties : les risques liés a la faisabilité
technique et a la liberté d’exploitation peuvent ét
tres supérieurs au prix du transfert !

Comment faire du « troc de droits de

Pl » ?

L'achat de technologies est souvent « perturbér fepa
« syndrome NIH » (not invented h&eEn effet, il est
toujours difficile d’accepter d’acheter a I'extariece que
sa R&D n’a pas créé en interne.

D’ou l'intérét de faire du « troc de droits de Plune

« licence croisée »). Les gains sont supérieurs pou
chaque partenaire et les négociations sont plils$ac

L’essentiel

* Acheter ou vendre une technologie protégée peet é
trés profitable pour une entreprise, mais c’egoims une
opération délicate.

* Les deux points d’achoppement principaux pour le
transfert d’'une technologie sont le prix et lesagéies.

* Une voie a explorer : le « troc de droits de PI »

% Pas inventé chez nous
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Je veux gagner un marché : comment utiliser la Pl ?

Quel dirigeant n'est pas préoccupé de gagner dts ga
marché, ou au moins de ne pas en perdre ?

Dans un environnement concurrentiel mondialisé¢ ave
des concurrents bénéficiant de prix de main d’ceuvre
extraordinairement bas et/ou de marchés intérieurs
enviables, il n’y a guere de salut en dehors dadvation
et de la créativité. Encore faut-il conserver digatent
I'avantage compétitif résultant d’un effort fructoe
d’'innovation. Les droits de Pl y contribuent.

Mais vos concurrents font le méme raisonnement : il
convient donc de ne pas céder a la facilité de la
contrefagon ou de la copie « pirate ».

Enfin, la PI est un outil subtil, qui ne doit paseévu
seulement comme un instrument juridique pour engage
des contentieux judiciaires : un usage astucieuxge
d’asseoir des situations commerciales.

Prendre un marché a un concurrent

« Si vous pouvez me fournir le méme produit que vot
concurrent pour X% moins cher, le marché est a wous
Qui n'a pas été confronté a ce supplice de Taftale
Nous sommes dans un monde de libre concurrence, qui
connait toutefois des régles pour éviter des
comportements déloyaux.

Vérifiez la portée et la validité des droits de PI

Face a une telle opportunité, la premiére chosdesst
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vérifier les droits de Pl du fournisseur mis en
concurrence. Il faut mettre en balance le risqudiue
d’étre sanctionné pour contrefagon, et le risque
commercial de perdre un marché potentiel. Le travai
consiste a identifier les droits et & en analysgartée et
la validité.

Résister a la tentation de la copie conforme

Méme s'’il apparait que le produit considéré nelfaiifjet
d’aucun droit de Pl valable, une copie a I'idenéiqu
pourrait étre qualifiée de « concurrence déloyalée»
parasitisme, la copie a I'identique ou « I'enriglesent
sans cause » de celui qui produit un produit cegiés
avoir supporté les efforts de mise au point de son
concurrent lésé.

Recréer

Pour autant, il n’est pas interdit d’analyser leduit du
concurrent, pour concevoir un produit remplissast |
mémes fonctionnalités mais interprété avec votopner
sensibilité : ce processus conduira a un prodfiéreint
inspiré du produit du concurrent, qui peut évenénegnt
s’avérer lui-méme innovant et créatif, donc protdde.

Protéger ses marchés

A l'inverse, comment éviter de se faire écarteryrar
concurrent agressif sur les prix ? Tout d’aboranetant
en avant les droits de PI protégeant les caratitgrés de
VoS produits : mention « brevetée », « pat. Pengjritf
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®, modele déposé, etc... pour montrer votre
détermination a faire valoir vos droits de PI. lug¢ b'est
pas seulement d’'intimider vos clients et vos coresus,
mais aussi de valoriser les efforts de créatitité e
d’'innovation que vous avez faits et dont vous réadez
pas étre « spolié ».

C’est aussi un argument commercial : on m’a proposeé
récemment un équipement, pour lequel le vendeur
précisait «et en plus, c’est un produit de marque et c’est
breveté, c’est donc du sérieux.

La protection passe aussi dans certains cas par des
relations contractuelles avec le client, et/ou desc
fournisseurs, garantissant un engagement d’exdésle
fourniture et d’approvisionnement.

Le brevet, rente de situation ?

Peut-étre avez-vous ou aurez-vous la chance desmett
au point une invention exceptionnelle, vous donmiaet
longueur d’avance sur vos concurrents. Un brevet
solide, et vous voila rentier pour 20 ans ? Riemdes
sdr : vos concurrents, aiguillonnés par votre ssicce
vont innover et trouver d’'autres solutions, quDser
peut-étre meilleures que la votre. Il faut don¢aedans
une attitude permanente « d’insatisfaction posiive
ne vous reposez pas sur vos lauriers et pensez des
présent aux améliorations futures et a les protéger
efficacement, afin de conserver votre avance non
seulement par la voie juridique, mais aussi par la
permanence de votre créativité.
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Peut-on tirer avantage d’un droit faible ?

Une demande de brevet pas encore délivrée, misg a m
dans les procédures d’examen, sert-elle a quelmpsec?
Oui, souvent : elle conserve un pouvoir de dissuagui
oblige, par principe de précaution, les concurrents
clients a analyser les faiblesses et les risquiéséeiter
de reproduire grossierement les caractéristiques
revendiquées. Dans la pratique, il arrive qu'une
consultation pour un projet technique soit attrioaé
I'entreprise qui dispose d’'une demande de brewet, p
exemple dans le cadre d’'appels d’offre restreintde
marchés négociés.

Accéder a des marchés éloignés

La détention de droits de Pl permet également wicite
son « territoire commercial », grace a une poldige
partenariats basés sur des concessions de licencks
joint-venture Les droits de Pl constituent 'ossature de
ces accords.

L’essentiel

* Un usage pertinent des droits de Pl permet dforeer

I'entreprise dans ses actions commerciales.

* Les concurrents faisant de méme, il convient angre
en compte leurs droits de Pl pour ne pas prendre de

risques juridiques inutiles.

" Co-entreprise
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J'exporte : comment utiliser la P1 ?

La Pl éclaire et sécurise les
développements a I'étranger

La Pl est tres utile pour développer I'activité de
I'entreprise en France. Elle I'est encore plus pour
développer son activité a I'étranger. En effeg @lue un
réle important pour des aspects clés de ce dévetoppt.

Connaissance du marchéla veille Pl permet
d’identifier :

» les droits de PI des tiers dans les pays visé&set |
risques correspondants ;

» ce qu'il faut modifier sur les produits et services
(forme, nom, conditionnement, ...) pour bien
répondre aux habitudes locales. Ces adaptations
peuvent éventuellement étre protégées ;

» des partenaires éventuels.

Financement des développementgous les
investisseurs, privés et publics, avant de finaooer
développement a I'étranger, regardent avec attrefdam
droits de PI de I'entreprise dans les pays vigds, e
maniére dont la Pl a été prise en compte dansteds
développement proposé par I'entreprise.

Négociation avec des partenaires variéda motivation
des partenaires potentiels (et leur fidélité) dépen
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directement de la qualité des droits de Pl querigmise
« met sur la table ».

Plus ces droits de Pl sont forts et diversifiégspl
I'entreprise peut construire des stratégies de
développement variées.

L’exportation directe

L'exportation directe présente plusieurs avantagpes
I'entreprise, en particulier :

» la maitrise de 'ensemble du processus

d’exportation ;

» une relation directe avec les clients étrangers.
Cette relation directe permet a I'entreprise denélpe, au
meilleur colt, aux besoins des clients, et de kiealler »
a I’évolution de ces besoins. Les droits de Pl fisent
cette relation directe, voire exclusive, car lésrtk sont
attirés par la notoriété créée par les droits det ®$ ne
peuvent pas trouver facilement, sur le marché, des
produits et services équivalents.

Cette stratégie d’exportation est utilisée, pangle, par
I'entreprise MECATHERM. Cette entreprise innovante,
qui emploie 200 personnes a Barembach en Alsace,
congoit, fabrique et installe des biens d’équipenpenr

la boulangerie industrielle. Les lignes installpesvent
produire jusqu’a 7500 baguettes par heure.
MECATHERM est leader sur son créneau. L’'entreprise
assure une veille Pl et dépose systématiguement des
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brevets et des marques dans tous les pays oxptete.
En 2007, elle a exporté 84,3 % de sa productios. Le
clients de MECATHERM sont des industriels de I'agro
alimentaire. L'entreprise garde un lien constamicases
clients car elle assure elle-méme le service apgate.

L’exportation par le biais de distributeurs

Les entreprises passent souvent par des distrilsuteu
locaux pour exporter. Souvent d'ailleurs, ellesm’pas le
choix, car elles ne disposent pas des compétendes e
infrastructures nécessaires pour vendre directement
L’entreprise peut ainsi se concentrer sur la prodoc
sans avoir a maitriser tous les aspects technajues
juridiques de I'exportation. En revanche, I'entispr
risque de perdre son marché si le distributeur cenutas
erreurs ou joue son propre jeu.

Les droits de Pl sont donc des éléments esseptals
motiver au départ un bon distributeur, puis bien le
contréler.

L’entreprise LOOK, par exemple, prend appui sur un
portefeuille Pl solide, pour motiver les distribute
gu’elle utilise dans de nombreux pays. Cette ensep
qui fabriquait dans les années 50 des fixationskdea
inventé et commercialisé la premiére pédale autigomt
avec laquelle Bernard Hinault a gagné le tour daée
en 1984.

La stratégie de LOOK illustre parfaitement la
combinaison gagnante « Innovation - PI -
Développement ». L’entreprise, qui exploite plusl86

brevets, 14 marques et quelques dessins et modéles,
17/03/10

triplé son chiffre d’affaires en 9 ans et expoi®&srde sa
production.

LOOK passe par des distributeurs dans la plupart de
pays. Cependant, en France et depuis 2006 aux Etats
Unis, I'entreprise distribue directement ses prtsdui

D’autres solutions pour « exporter »

D’autres solutions existent pour « conquérir le demn
avec ses produits et services :
» le rachat d’entreprises ou la création de filiajas
produisent localement ;
» la création de joint-venture avec des entreprises
locales ;
> la vente de licences de droits dé& PI
Dans tous les cas, les droits de Pl jouent un role
déterminant pour le déploiement de ces stratégiesie
réussite. Pour que cette réussite soit duralfi@ytlpenser
des le départ a la propriété des « futurs droitBlde qui
vont étre créés sur place.

L’essentiel

* Les droits de PI sont trés utiles pour développer
I'activité d’une entreprise en France. lIs le sentore
plus pour développer son activité a I'étranger.

* Les droits de Pl sont des « cartes maitressesis» p
construire, en position de force, des stratégies
d’exportation variées.

8 Cet aspect est développé page 70 et 71
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Je suis copié (ou accuseé d'étre contrefacteur) : qu e dois-je faire ?

La Pl est une arme... Mais comme toutes les arnles, el
doit étre utilisée avec mesure et précaution.

Contrefagon ou copie ?
La contrefagcon est une atteinte a un droit de propriété
intellectuelle :

» la reproduction ou I'imitation d’une marque,

» lareproduction totale ou partielle d’'un dessin ou
d’'un modéle,

» la fabrication, la commercialisation, I'utilisatiau
l'importation d’'un produit ou I'utilisation d'un
procédé protégés par brevet, ou la
commercialisation ou I'importation du produit
directement obtenu par un procédé breveté,

» et plus généralement la reproduction et la diffasio
de droits de propriété intellectuelle (littéraite e
artistigue) sans l'autorisation de son propriétaire

La contrefacon s’apprécie en comparant la portédrait
de Pl et les caractéristiques du produit suspexté d
contrefacon. La bonne ou la mauvaise foi du coattefir
présumé n’entre pas en ligne de compte.

La copiereleve de la concurrence déloyale. Elle résulte
d’'un comportement fautif d’'un concurrent, créant
directement un préjudice au plaignant. Il peutis’dg
parasitisme ou « d’enrichissement sans cause » : un
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concurrent qui se livre & des manceuvres visant a
détourner la clientéle d'un concurrent, a copisr se
méthodes ou a s'approprier frauduleusement saatéput
Un juge a rappelé que « la démarche normale de deux
concurrents doit étre de chercher a démarquer leurs
produits, pas a les faire se ressembler ».

Combien codte une action en
contrefagon ?
Une action judiciaire est longue et relativemerittease :

» 30.000 a 150.000 € pour une action en contrefagon
de brevet, en premiere instance (et autant pour le
défendeur) ;

8.000 a 35.000 € pour une action en contrefacon de
marques ou de modéles, ou de droit d'auteur ;

un montant similaire en cas d’appel ;

une durée de 1 a 3 ans, voire plus ;

des codts 3 fois supérieurs en Allemagne, 7 fois
supérieurs au Royaume-Uni et jusqu’a 50 fois
supérieurs aux Etats-Unis !

Il s’agit donc, avant d’engager une action, defiegri
soigneusement les forces et faiblesses du dopsier,
anticiper les moyens de défense de I'adversaire :

» contestation de I'opposabilité du droit de PI ;

> demande en nullité du droit de PI ;

» action « boomerang » basée sur des droits de Pl qu

I'attaquant enfreint.

VVYV V
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Pour cela, avec un spécialiste de la PlI, il cortvien
d’'imaginer les scénarios possibles pour évalues dan
toutes les hypothéses les conséquences, bénéfiques
préjudiciables.

Comment engager une action ?

Si la décision est prise, la premiére étape estesuu
'engagement d’'une saisie-contrefagon : sans que le
contrefacteur soit averti, cette procédure perradaie
constater par un huissier accompagné d’'un expeert le
circonstances de la contrefacon (description ddyit@t
saisie d’échantillons, accés aux documents tecbgsiqu
commerciaux, comptables, ...). Le but est de permatir
titulaire du droit de réunir de maniere objectiseus
contréle d’'un huissier, les éléments lui permettant
d’apporter la preuve de la nature et de I'imporéade la
contrefacon. Ensuite, dans un délai de 31 jours au
maximum, le titulaire doit assigner le contrefacteu

Comment se déroule I'action judiciaire ?

Les parties vont ensuite échanger leurs argumianis,
pour convaincre que son droit de Pl est bien valabl
que le produit ou le procédé argué de contrefaoote p
bien atteinte a son droit de PI, I'autre pour csteela
validité et I'opposabilité du droit de PI.

Souvent, les parties tentent de trouver une solutio
amiable, car il est rare que I'on s’enrichisse s action
en contrefagon, méme lorsqu’elle aboutit & unesigti
favorable. Et en général, les gagnants sont lesucmnts

des deux parties qui pendant ce temps continuent a
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innover et a prendre des parts de marché. Le recolar
médiation se développe également, surtout entre deu
parties qui continuent a entretenir des relations
commerciales ou partenariales. L'arbitrage est gélicat
et souvent colteux (les honoraires des arbitrgsus&nt
aux colts précédemment mentionnés).

Comment détecter les contrefagcons ?

C’est au titulaire des droits de s’organiser paitedter
les contrefacons. La meilleure fagon est de sdisgibles
commerciaux qui sont sur le terrain et sont lesnees
qui auront vent d’'une éventuelle contrefagon. tleessi
possible de faire appel & la Douane : elle peeniet
durant dix jours, sur demande écrite du titulainaddbit,
les marchandises introduites dans I'Union Européenn
(UE) ou en sortant ou bien exportées ou réexpohées
de I'UE et portant atteinte a une marque, un destsin
modéele, a un brevet ou aux appellations d’origine.

Et la Chine ?

La situation a bien progressé. Les Chinois commenice
bien utiliser les regles de la PI, dans leur prampiérét.

L’essentiel

* « Si vis pacem, para bellun si tu veux la paix,
prépare-toi a la guerre.

* Anticipez toutes les parades de I'adversaire voes
laissez pas aveugler par des raisons affectives.
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Je veux connaitre la valeur de mes droits de Pl : ¢

Quand a-t-on besoin d’évaluer un droit
de PI1 ?

La détermination rigoureuse de la valeur financiom
droit de PI s'impose lors d’'une transaction engexd
sociétés, mais aussi dans le cas d’'une cessiam entr
sociétés d'un méme groupe (on parle de « transfer
price »), ainsi que pour déterminer la valeur
extracomptable lors d’un rachat d’entreprise.

En effet, la valeur des droits de PI ne figure gess la
présentation comptable ou dans le bilan d’'une sncé
se traduit par un complément de valeur.

Une évaluation rigoureuse est nécessaire non sentem
pour sécuriser les parties d’une transaction, aassi
pour éviter des contestations fiscales : une sous-
estimation ou une sur-estimation peuvent donnardian
redressement en raison d’'une possible minoratida de
plus-value acquittée lors de la transaction.

Les méthodes d’évaluation

Les méthodes d’évaluation des droits de Pl s’iespide
celles qui sont employées pour d’autres actifs :

» Approches par les co(ts : elles s’apparentent a
celles consistant a déterminer la valeur d'une
maison en fonction du prix du terrain, des
matériaux de construction et des travaux de
construction.
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omment procéder ?

» Approches par les revenus : elles consistent &
capitaliser les revenus futurs.

» Approches par les comparables : elles s’apparenten

a la démarche consistant a rechercher dans des
annonces un bien présentant les mémes
caractéristiques et d’en prendre la valeur déclarée
comme référence.
Appliquées aux droits de PI, ces approches perniatee
fixer une valeur de référence, base de discussian p
fixer le prix auquel une cession pourra intervenir.
Approche par les codts
Pour un brevet, le « co(t historique » correspand a
cumul des moyens qui ont été nécessaires pourinbout
I'invention : nombre de « jours*hommes » affectda a
recherche de la solution technique, achat de pia@ssa
d’étude, de matériel d’essais, de frais de dépditreeets.
Pour une marque, cette approche consiste a cutasler
moyens consacrés a la création de la marque et a la
publicité directement affectée a la promotion de la
marque.
Un autre mode de calcul, le « co(t de substitution
consiste a déterminer le prix d’'un brevet en fancte la
dépense estimée d’'une étude pour la mise au poims d
solution technique présentant les mémes avantRges.
les marques, on prend parfois en compte le mod&mt
dépenses de publicité consacrées au cours deamrmies
écoulées a la promotion de la marque.
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Approche par les revenus

Une méthode particulierement pertinente est celle d
« cash flow futur actualisé ». Elle consiste anastiles
redevances que générerait I'exploitation d’'un dieitP|
dans les années futures, sur une période correapoad
cycle commercial du produit. On prend en compte le
marché concerné par le droit de PlI, les redevances
habituellement pratiqguées dans le

Le brevet est-il valable ? Peut-il étre contestérpo
insuffisance de description, ou pour défaut d’aigtiv
inventive ? L'invention brevetée est-elle libre
d’exploitation ? La marque a-t-elle été bien défendu
souffre-t-elle d’une prescription par tolérancecfPait-
elle étre déchue pour défaut d’exploitation ?
Peut-on regrouper des droits de Pl et du savaie-faour
renforcer la protection ?

domaine concerné, ainsi qu’'un

« taux d’actualisation »
correspondant au taux auquel il
faudrait emprunter I'argent pour
acquérir le droit de PI.

Une méthode applicable pour des
brevets exploités consiste a prendr
en compte 20% du résultat
d’exploitation rattaché au produit
breveté, et a capitaliser les montan

Ces différentes questions doivent étre
®analysées pour déterminer un
coefficient de minoration venant
pondérer la valeur résultant d'une
approche purement financiére.

Quelques exemples
Selon Interbrand, la marque Coca-Cola
vaut 46 Milliards d’Euros, deux fois plus
que la marque MacDo®. Ces chiffres
concernent toutefois la « brand », c’est-a
dire I'ensemble constitué par la marquena |13 valeur au prix

et le fond de commerce. < thod ttent d lcul
Une jeune pousse francaise a vendu u es methodes permetient de caiculer
es valeurs théoriques. Il est

portefeuille de 10 familles de brevets su PR .
recommandé d’utiliser au moins deux

futurs pendant la durée de vie ME
commerciale restante. '

Approche par les comparables

Une méthode efficace consiste a rechercher des
transactions connues portant sur des droits de Pl
présentant des parameétres similaires (portée,itéalid
domaine d’activité concerné).

La prise en compte de la gqualité du droit de PI

Les approches basées sur des critéres financimentlo
étre pondérées par la prise en compte de la qualité
juridique du droit de Pl ou de la famille de droits
17/03/10

la sécurisation de flux vidéo pour 3,5'°7; i
méthodes distinctes pour encadrer la
valeur servant de base a des
négociations. Le prix sera in fine celui auquetdjaéreur
acceptera d’acheter le droit de PI, et auquetuéatie
sera prét a le céder.

L’essentiel

* ’évaluation d’un droit de PI s’effectue selonsde
méthodes reconnues et rigoureuses.

* Une fixation anormale du prix d'un droit de Plrnoluit a
un risque fiscal.
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Chapitre 6

6) Comment mettre en pratique la Pl dans votre
entreprise ?

La PI concerne maintenant, a des degrés divers, ttas les fonctions de I'entreprise.
Il est donc important de coordonner, au quotidientoutes les activités Pl dans votre
entreprise.

La PI est une fonction complexe. Son bon fonctionngent repose donc,
principalement, sur les compétences PI des collakateurs de votre entreprise.

Questions traitées dans ce chapitre :

La PI est-elle seulement un moyen de protection ?

La Pl : Combien ¢a codte ? Combien c¢a rapporte ?

Comment obtenir des aides pour financer vos inssstnents Pl ?
Qui peut vous aider pour la Pl ?

Comment donner de la valeur a votre entrepriseegada Pl ?
Comment organiser la Pl dans votre entreprise ?

Quelles compétences PI pour votre entreprise ?

VY VYV VN vy
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La Pl est-elle seulement un moyen de protection ?

La PI est un outil au service d’une
stratégie d’entreprise

Pourquoi dépenser de I'argent pour constituer un
portefeuille de titres de Pl ? La réponse dépesd de
objectifs visés par I'entreprise. Quelques objsctif
stratégiques classiques sont recensés dans cette
« marguerite », inspirée des travaux de P. Cottfel e
Fernandez.

1. Préserver un avantage
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 4
I'innovation brevetée ou les

le cas des formats MPEG. Pour éviter des négongtio

trop complexes et favoriser une grande diffusies, |

« patent pool » donnent un accés centralisé autsdie

Pl « essentiels », et répartissent les redevamtes e

leurs détenteurs.

4. Moyen de négociation

Un des usages les plus répandus est celui de tilzeon

offensive ou de la paix armée : par ses brevets, on

dissuade les

agressions des

concurrents qui

détiennent

également des

droits de PI.

5. Ouitil de re-
connaissance

La décision de

créations protégées. Foi o N Actifvalorisable | @ déposer un brevet
2. Concéder une licence 5 aissi el ﬂ’ﬂg:ﬂﬂ;;:ﬂm est une marque
Le but est de permettre a un Interne — d’estime et de
licencié d’exploiter des titres de il e cabativité Dutil Fidentification reconnaissance
Pl1, en contrepartie d'un ® (design around) des savoirs (KM) 7 pour les salariés

versement de redevances ou

d’une autre compensation (licence croisée par el@mp
3. Participer a un « patent pool » (pool de brevets)
Certaines technologies font I'objet d’'un grand noanb
de droits de PI, détenus par différentes entrepriSest
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faisant preuve de
créativité et d'innovation.
6. Outil de créativité
En utilisant les brevets existants, il est possible
d’'imaginer des perfectionnements et des solutions
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techniques trés différentes ... qui pourront se s¥y@l
leur tour, brevetables.

7. Outil d'identification des savoirs

Le brevet est un moyen d’identifier et de dater des
savoirs techniques et leurs auteurs. Le secretitgns
une alternative au brevet, mais il présente uruesaqin
tiers peut aboutir au méme résultat et faire lexctio
brevet.

8. Actif valorisable

Dans les levées de fond, les fusions acquisitibns e
I'organisation de flux financiers, les droits desBht des
outils essentiels. Pour les investisseurs, la tgudii
portefeuille de PI constitue un critere majeur.

9. Ouitil de dissuasion

Le principe de précaution conduit souvent a ne pas
prendre le risque d’enfreindre un droit de Pl, mé&irea
validité est douteuse. Dans des compétitions
commerciales, la détention d’un droit de Pl permet
souvent de faire « basculer » une décision.

10. Outil de communication

« Modele dépose, produit breveté,».. ces mentions
sont des labels d'innovation particulierement \iabmts.
La détention de droits de PI renforce I'image de
I'entreprise aupres des clients, des partenainesifiers,
et aussi du personnel.

11. Information sur les brevets des tiers

La surveillance des brevets de la concurrence pgeatene
connaitre (ou estimer) la stratégie technologique e
commerciale des principaux concurrents.
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Définir ses objectifs Pl

Les objectifs Pl découlent de la stratégie de tagprise :
vous préparez vous a lever des fonds ? Les olgexst
10 sont prioritaires. Etes-vous en position de
challenger ? Les objectifs 4 et 6 sont majeurss-oeis
leader dans votre secteur ? Les objectifs 1 euS vo
concerneront plus particuliérement.

Le rble du dirigeant est de déterminer la stratégie
I'entreprise et les objectifs Pl qui en découléntt en
prenant en compte le fait que ses (nombreux)
concurrents procédent de méme.

Ensuite, toute décision de dép6t, de maintien ou
d’abandon d’un droit de PI se fait en fonction de s
pertinence par rapport aux objectifs Pl fixés.

La stratégie PI

Bien utiliser la Pl ne consiste pas & accumuleddeits
de PI, mais a les mettre en ceuvre au profit d’'une
stratégie d’entreprise, en évitant autant que plessi
d’aller jusqu’a un contentieux judiciaire souveafiteux
et aléatoire.

L’essentiel

* Le dépbt et le maintien d'un titre PI (brevet, nopae,
...) doivent étre guidés par la stratégie de I'emtsep
* La PI ne se limite pas a se protéger ni a fage d
actions en contrefagon.

*Vos concurrents ont aussi des droits de Pl cadk
leur stratégie pour affiner la vétre.
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La Pl : Combien ¢a colte ? Combien ¢a rapporte ?

Quelles sont les utilisations « gratuites »
dela Pl ?

La Pl ne sert pas seulement a protéger les création
intellectuelles. Elle joue également un rdle trapadrtant,
en amont, pour dynamiser la « production » de ces
créations. Cette utilisation de la Pl n’entrains ga
dépenses externes. De plus, elle limite les dépense
internes, car elle permet a I'entreprise d'innaler
maniére plus performante.
Cette utilisation « gratuite » de la PI, qui comeetoutes
les entreprises, est largement développée darsehdnle
de ce livre, en particulier pour les activités sumtes :

» « manager » le savoir-faire ;

» utiliser les bases brevets pour s’informer et cdier

nouvelles solutions ;
» développer des coopérations internes et externes.

La Pl : Combien ¢a codte ?

Les dépbts de brevets, de marques et de dessins et
modéles entrainent des dépenses pour les taxesperc
par les offices (INPI, OEB, ...) et les honoraires de
spécialistes PI qui rédigent les brevets, effedtlesn
dépbts et assurent le suivi des procédures d’exatnen
d’obtention des titres.

Les codts pour le dépdt de titres Pl en Franceésgmtent
environ :
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» 5000 € pour un brevet (dont 536 € de taxes) ;

» 500 € pour une marque (dont 225 € de taxes) ;

» 200 € pour un dessin et modéle (dont 38 € de

taxes).

Ensuite, pour maintenir en vigueur ses titres|Pauit
payer des « annuités ». L'annuité pour un breved@86
€ la deuxiéme année. Elle croit progressivement pou
atteindre 760 € la 2@nnée.
Si des titres PI sont également déposés a I'étratege
dépenses peuvent étre élevées, car elles sonveatant
proportionnelles au nombre de pays dans lesquels le
dépbts sont effectués. Un ordre de grandeur psur le
brevets : une protection maintenue pendant unéngiza
d’années colte environ 1 000 € par pays et par an.
Pour limiter leurs dépenses PI, les entreprises, en
particulier les PME, peuvent recevoir des aide# (vo
86).
Par ailleurs, il est préférable de surveiller etelpecter
les titres PI des tiers. Etre contrefacteur peQtarccher :
dommages et intéréts, interruption d’une productpamte
d'image, temps perdu, ...

La Pl : Combien ¢a rapporte ?

Les gains générés par la Pl sont plus difficilekifrer
que les dépenses Pl. Comment les mesurer précisémen
» les gains de chiffre d’affaires et de marge liés au
fait qu’un produit de votre entreprise soit protégé
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par des titres de PI ?

» le fait qu'un concurrent ait hésité et ainsi peddu
temps pour faire évoluer un produit qui risquait de
contrefaire un de vos brevets ?

» le gain d'image auprés de vos clients et de votre
banquier, lié a votre portefeuille de droits d&PI

Parmi les 11 formes de gains générés par les di®if,
présentés page 82, la plupart sont difficiles &rehj sauf
dans certaines situations : cession de droits de PI
évaluation des droits de Pl apportés pour une catipg,

En revanche, le fait que la Pl bénéficie d'unediité
favorable peut générer chaque année des gains
significatifs, qui peuvent parfois dépasser le raohtles
dépenses Pl de I'entreprise.

Comment piloter les dépenses et les

gains liesala Pl ?

Les droits de Pl d'une entreprise sont des reseswau
service de sa stratégie. La gestion du portefeddldroits
de PI doit donc étre « en ligne » avec la stratdgie
I'entreprise.

La DGCIS et I'INPI ont développé un outil, destandx
PME, pour le pilotage stratégique des droits dél Bkt
en acces libre (www.pilotagepi.com). Cet outil pyeg
une représentation graphigue des droits de Péut pider
a évaluer la pertinence de ces droits et facikitelialogue
entre le dirigeant d’'une PME et les spécialistes Pl

17/03/10

Si o0 Ne dépose

pas ce brevet. (.ot o BICAN
%?QH déposera!

:«%

L’essentiel

* Exploitez a fond les utilisations « gratuitesevld P :
les bases PI et la logique de la PI qui dynamise
'innovation.

* |dentifiez et développez, avec les fonctions @nées,
tous les gains indirects liés a la PI : gains fisca
communication, motivation des innovateurs, ...

* Pilotez vos dépenses et vos gains lies ala Rl, a
lumiere de vos objectifs stratégiques
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Comment obtenir des aides pour financer vos investi

Les investissements en Pl sont « bien vus » par les
partenaires du développement des entreprisesesar ¢
partenaires sont convaincus que la Pl permet de
transformer des investissements de développement en
avantages concurrentiels.

Les investissements en Pl bénéficient donc d’aides
variées, en particulier pour les PME.

Les aides spécifiques pour les PME

Réduction sur les redevances de brevets

L’INPI accorde, a certains déposants, 50 % de ttémuc
sur les principales redevances de procédures et de
maintien en vigueur des brevets en France.

Cette réduction significative est réservée auxgreres
physiques, aux PME de moins de 1 000 salariésxet au
organismes a but non lucratif du secteur de
I'enseignement ou de la recherche.

La Prestation technologique réseau ler brevet

La Prestation technologique résedibtevet est une aide
qui permet de financer jusqu’a 80 % des colts efgjag
pour le recours a un spécialiste pour un déporeieech

La prestation, réalisée par un Conseil en propriété
industrielle, couvre la préparation du brevet (egche
d’antériorités et rédaction) et le dép6t du brevet.

Cette aide, financée par OSEO, est proposée awelPE
PME n’ayant jamais déposé de brevet.
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ssements Pl ?

Les pré-diagnostics propriété industrielle

Le pré-diagnostic, proposé par I'INPI, consisteuar
évaluation des besoins de I'entreprise en matiére d
propriété industrielle.

Le pré-diagnostic prend en compte tous les aspledis
Pl : la protection du savoir-faire, le dép6t ekpwitation
des titres de propriété industrielle (brevets, masg
dessins et modeles), les contrats, les licences, le
recherches documentaires, ...

Le rapport du pré-diagnostic met en avant les
opportunités, liées a la PI, que I'entreprise (aigir. |l
propose des pistes d’action et identifie les peresre
I'entreprise qui vont pouvoir les mettre en ceulire.
donne, également, quelgques reperes sur la Plp§es et
ses principaux acteurs.

Le colt de réalisation d'un pré-diagnostic s’élavies00
€. La prestation, gratuite pour I'entreprise, @stificée
par I'INPI ou cofinancée par le Conseil régional.

La prestation s’adresse a des PME et TPE innovantes
ayant peu recours a la propriété industrielle. &
réalisée par un expert de I'INPI, un spécialiste en
propriété industrielle ou un consultant proposél’ti&dPI.
Voici un témoignage, parmi d’autres, du dirigedone
entreprise de 26 personnes qui étudie et réalse de
installations de sciage haute performance d’alummi
dont 80 % a I'export « Avant, nous étions résignés a
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raler contre nos concurrents, car nous ne savicas p
comment protéger notre savoir-faire. Aujourd’hubus
nous protégeons efficacement. Nous avons dépase not
premier brevet, et c’est au pré-diagnostic que nous
devons cette démarche.! »

Le crédit imp6t recherche

Créé en 1983, puis rénoveé en 2008, le crédit impot
recherche (CIR) permet aux entreprises de rédeicedit
de leurs investissements de R&D.

Le crédit imp6t recherche se traduit par un cré@ibpot
de 30 % des dépenses de R&D jusqu’a 100 millions
d’euros. Le taux est porté a 60 % pour la recterch
externalisée dans des laboratoires publics. Lesmiges
entrant pour la premiére fois dans le dispositiféicient
d’un taux de 50 % la premieére année puis de 40 % la
deuxiéme année. En cas d’externalisation de laerehb
dans un laboratoire public, le taux est donc d&/d pour
la premiere fois.

Les frais liés a la PI (dép6t de brevets, veille
technologique, ...) sont pris en compte pour le dalau
crédit impot recherche.

Les aides a l'innovation

« Vous souhaitez obtenir des financements pour vos
projets de développement ? Ne |ésinez pas sur vos
investissements Pl | €ette boutade d'un spécialiste du
financement des entreprises traduit bien ce quegoeén
les investisseurs. Investir pour des projets de

développement sans se préoccuper des droits desPl d
17/03/10

tiers et sans protéger les créations intellectsie@alisées,
c’est d’une certaine maniere « faire cadeau » a ses
concurrents de ce que l'on crée !

L’Etat est en premiére ligne, notamment avec OSEO
(www.oseo.fr), pour aider les PME a financer leurs
innovations. OSEO propose une dizaine d’aides
différentes pour les projets d’innovation des PMénht

« I’Aide au projet de recherche, développement et
innovation » qui permet de financer, sous formend’u
subvention ou d’une avance a taux zéro, rembowgsabl
cas de succes, 25 a 60 % des dépenses engageées.
L'innovation et la création d’entreprise sont dagrandes
causes » a tous les niveaux. Les régions, les teé@pants,
les villes, les CClI, ... proposent souvent des aides
spécifiqgues. Une bonne prise en compte de la Pl est
toujours un « bon point » lorsqu’on présente urs@os
pour obtenir une aide pour un projet d’'innovationpour
une création d’entreprise.

L’essentiel

* Les PME de moins de 1000 salariés bénéficieri@eo
de réduction sur les principales redevances lidgespot
de brevets en France.

* Les pré-diagnostics Pl peuvent permettre a uné& st
bénéficier gratuitement d’'un diagnostic et de
recommandations, venant d’un spécialiste PlI.

* Les investissements Pl peuvent souvent étre €iéan
dans de tres bonnes conditions, par le Crédit imp6t
recherche et les aides a I'innovation.
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Qui peut vous aider pour la PI ?

Un bon point d’appui : votre culture Pl

Quand on demande conseil pour un sujet qui comporte
des aspects PI, les solutions que I'on choisit Banours
le fruit d’'un dialogue. Il est donc important qae |
personne qui demande conseil posséde la culture Pl
correspondant a son métier.

Or cette culture Pl est encore relativement pearrépe
dans les entreprises, méme si cela s'amélioreeapdt.
Les concepts de base de la Pl (protection desaméat
intellectuelles, nouveauté, confidentialité, ...) tsen
effet accessibles a tous, et d’'un usage couramttpos
les innovateurs.

La maitrise de ces bases, associée a quelquessdfsy
principales regles du jeu, les codts, ...) et quadque
compétences pratiques (chercher dans les baseg P,
permet de bien sentir le moment ou I'on a besaimd’
conseil PI, d’identifier I'interlocuteur pertineat, surtout,
d’avoir une vision claire des questions a lui poser
C’est d’'autant plus important que, maintenant,a@siies
grandes « étapes » du processus d’innovation @shdr,
créer, décider, capitaliser, utiliser, ...) intéegrdas
aspects PIl. Chaque innovateur doit donc avoir un
minimum de culture PI, car il ne peut pas avoib&de
lui, en permanence, un spécialiste PI !

17/03/10

Utilisez les « partenaires du
développement » des entreprises

Tous les partenaires du développement des enespris
integrent des aspects Pl dans leur métier. LaiRddac
partie des sujets que vous abordez avec eux. Sianar
bien identifié vos questions PI, ces partenaires, d
maniére naturelle, répondront & vos préoccupations
directement ou en vous orientant vers les spétealis
Les experts-comptables et les banquasnt des
interlocuteurs réguliers. lls abordent les aspetsous
différents angles : les aspects fiscaux, I'évabmaties
actifs, les projets de développement, la stratégie,
Les partenaires des entreprises pour l'innovation
intégrent des aspects Pl dans la plupart de leurs
interventions. Tres variés, ils fonctionnent beauycen
réseau :

» Pouvoirs publics (DRIRE/DIRECCTE, DRRT,
APCE, ...);
OSEO ;
Collectivités locales (services spécialisés,
incubateurs, ...) ;
CClI;
Pdles de compétitivité ;
Investisseurs spécialisés dans 'innovation (fonds
d’'investissement spécialisés, investisseurs privés,

o)

VVV VYV
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» Conseils en management de l'innovation, ...

» Organisations professionnelles (MEDEF, CGPME,
ASMEP-ETI, fédérations professionnelles, ...), ...

Utilisez des spécialistes de la Pl

Les innovateurs des grandes entreprises ou des
laboratoires de recherche peuvent demander une
assistance a leurs spécialistes Pl internes. Ge pés le
cas pour la plupart des autres entreprises, qticiamc
directement appel a des spécialistes de la Plekord de
leur entreprise.

L'INPI accueille et conseille les innovateurs dans ses 20

implantations a Paris et en région, complétéeSpar
permanences régionales. Le service INPI Direct@082
210 211) répond chaque jour a prés de 1 000 gusstie
toute nature, sur la PI.

L’ INPI anime et soutient de nombreuses actions de
sensibilisation et de formation liées a la protattie
linnovation. De plus, I'INPI propose aux PME etHP
qui « démarrent » dans la Pl, un pré-diagnostitugra
(voir page 86).

Les Conseils en propriété industrielle (CPIxonseillent
les entreprises pour la protection de leurs créatichoix
du mode de protection, rédaction des brevets, gureé
de dépbt et de délivrance des titres de propriété
industrielle (brevets, marques, dessins et moddlss)
interviennent également pour la défense et la igton
des droits de PlI, et pour la négociation des ctmtra
Les avocats spécialisés en BEsistent les entreprises

pour les aspects juridiques, les litiges et, parfoour le
17/03/10

dépbt de marques et de dessins et modéles. lls
interviennent également pour la négociation desratm
Les spécialistes du « licensing mégocient des contrats
d’achat et de vente de technologie et I'exploitatie
marques, dessins et modeles et autres droits de PI.
Les spécialistes des recherches dans les bases Pl
notamment les ARIST, aident les entreprises a thse
recherches ponctuelles et de la veille technolagiiu
concurrentielle.

Les organismes de formation a la Pproposent des
formations de base ou spécialisées, adaptées aux
différentes fonctions de I'entreprise (R&D, achesgu
juristes, ...). L'IEEPI (Institut Européen Entreprise
Propriété Intellectuelle), par exemple, est spi&d@alans
les aspects stratégiques et économiques de la PI.

Pour compléter cette présentation, 'annexe 6 dtane
liste des principaux contacts qui peuvent « vodsrai
pour la Pl », avec I'adresse de leur site internet.

L’essentiel

* Votre propre culture Pl est votre meilleur atpour
bien vous faire aider pour la PI.

* Les partenaires du développement des entreprises
(experts-comptables, investisseurs, CCl, ...) saplds
en plus capables d’apporter un éclairage Pl dans
I'exercice de leur métier.

* Des que les sujets Pl deviennent un peu « pomtis
faut se faire aider par des spécialistes de la PI.
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Comment donner de la valeur a votre entreprise, gra

Connaitre la valeur de I'entreprise intéresse :
» linvestisseur : pour apprécier une entreprise
(notamment une start-up) a sa juste valeur avant

d’investir ;

tableau de bord plus complet ;

justifier de la
valorisation
proposée.
Si I'on se limite a une
approche comptable, en
analysant le bilan et les

comptes de I'entreprise, on
ne connaitra que la masse
émergée de l'iceberg : les

immobilisations corporelles

(matériels de production,
équipements,...) et les

le dirigeant : pour piloter son entreprise avec un

le propriétaire voulant céder son entreprise : pour

cealaPl?

le capital client(fidélité, solvabilité, rentabilité,
dynamique des secteurs...) ;

le capital humain (motivation, savoir-étre, compétence,
climat, expertise, leadership...) ;

le capital organisationnel(politique qualité, sécurité,
orientation client, processus de controle, suphbir,
réseau de distribution,...) ;

le systéme d’information(couverture métier, ergonomie,
fiabilité, colts....) ;

Bilan
|partie visible)

Capital
immatériel
|partie
extracomptable)

* Immobilisation corporelles = Fonds propres

= Actifs circulants

Droits de PI

* Brevets, savoir-faire,

= Modeéles, droits d’auteur
* Marques

Capital humain

Autres

le capital de savoir
(R&D, savoir-faire,
logiciels, design,
brevets) ;

le capital de marque
(notoriété, réputation,
singularité,...) ;

le capital partenaires
(nombre par produit
stratégique,
satisfaction du client,

|
* Dettes

* Goodwill (valeur
extracomptable)

actifs circulants (stocks, créances et dispondsjine
représentent qu’une part de la vraie valeur derkegmise.

Qu’est ce que le capital immatériel ?

L'immatériel représente de 10 a 70% de la valeun€’
entreprise. Le capital immatériel comprend :

17/03/10

fidélité,....) ;

le capital environnemental(abondance et qualité de la
ressource naturelle, qualité de I'environnement
sociétal...) ;

le capital actionnaire(réserve de ressources financieres,
patience, influence, conseil).
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Le dirigeant dispose d’un levier pour augmentesalieur
de I'entreprise, par un management pertinent de ces
différents postes, et en particulier de la PI. Mdisntion,
« I’économie de I'immatériel n’est pas I'économie d
lirréel » : il ne s’agit pas de s'illusionner enajifiant
artificiellement « d’actifs » des éléments qui ne
contribuent pas réellement & I'activité pérenne de
I'entreprise.

Comment agir sur la Pl pour renforcer la
valeur de I'entreprise ?

Il est évident que sans PI, il manque un leviectita
pour renforcer la valeur de I'entreprise. Pour aLjthne
suffit pas de se lancer dans une politique débiigee
dépdts de droits de Pl pour augmenter automaticoieiae
valeur de I'entreprise : encore faut-il que cestdro

« contribuent durablement a I'activité de I'entispr».
C’est tout I'enjeu d’une stratégie de PlI.

Ensuite, il est nécessaire de déterminer objectivtita
valeur des droits de PI, et de la documenter, xemple
dans une annexe du rapport d’activité, afin deneend
visible ces « actifs immatériels », auntangibles »pour
prendre le terme anglais.

C’est bon pour les analystes financiers !

Certes, ces approches économiques sont subtiles et
nécessitent une grande rigueur pour éviter de toodres
des dérives que la crise économique récente adesél
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Cela nécessite une information et une communication
adaptée aux partenaires concernés (investisseungues,
partenaires commerciaux ou techniques, ...)

Valoriser la communication de

I'entreprise, grace a la PI

Sans aller a une analyse aussi poussée, toute BME p
mieux valoriser sa Pl par une communication eficac
mention « pat. pending » ou « breveté » sur sedufs
mise en avant de sa politique de créativité enduation
concrétisée par ses droits de Pl, communicatiotasur
délivrance d’un brevet européen ou américain, ...
Cette communication trouve sa place dans les cataf
sites, documents commerciaux, mais aussi dans les
rapports d’activité, les documents de présentatestinés
aux banques, partenaires commerciaux, clients, ...

Le but est de montrer que la valeur de I'entreméseilte
de l'analyse de ses comptes mais aussi de ses actif
immatériels constitués de « toute la richesse de
I'entreprise qui ne se lit pas dans les états fiigan ».

L’essentiel

* L’entreprise dispose d’'un capital immatériel qui,
lorsqu’il est objectivement révélé, contribue akeur.
* Le dirigeant doit identifier les éléments d’astif
immatériels pour ensuite bien les gérer et comnueriq
sur leur importance : on ne gere bien que ce que I
connait.

* Ne pas confondre « immatériel » et « irréel ».
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Comment organiser la Pl dans votre entreprise ?

La PI est une fonction « centrale »

Actuellement, la PI prend de plus en plus sa pdaceceur
de la vie des entreprises, pour deux raisons :

» la Pl permet de mieux développer les innovations

puis de mieux les exploiter ;
» les droits de Pl deviennent des ressources

essentielles pour la stratégie des entreprises.
La Pl concerne donc, a des degrés divers, towges le
activités et toutes les fonctions de I'entreprises
chapitres 2 & 5 ont mis en évidence la diversige de
aspects Pl a prendre en compte, en présentanni@naa
dont les entreprises utilisent la Pl pour des #étwet des
situations variées.
Comment assurer, au quotidien, la coordination de
I'ensemble des actions Pl ? Pour quelle stratégre@ui
fait quoi ? Quelles sont les régles du jeu comm@nes
Répondre a ces questions, c’est définir le managedse
la Pl dans I'entreprise. La fonction PI est unecfam
particulierement complexe. Il parait donc utilebiten
distinguer les niveaux de management et de se,usar
chaque niveau, les « bonnes questions ».

Les trois niveaux du management de la
Pl : stratégie/organisation/compétences

De maniére classique, on peut distinguer troisanixe
pour le management de la Pl : stratégie — organisat
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compétences. Chaque niveau oriente le niveau éuféri
mais prend aussi en compte ce qui « remonte » de ce
niveau inférieur. Ainsi, la stratégie Pl met en ceusa
stratégie de I'entreprise et inspire cette stratéiga
stratégie PI doit également prendre en comptedig die
la PI, les droits de PI de I'entreprise et ceuxtigs.

Management de la Pl dans I'entreprise

[ Droit de la PI ] l T .

[ Stratégie PI }
[ Droits de Pl de }

I'entreprise et des tiefs l T

\\/

[ Organisation Pl ]

1

[ Compétences Pl ]

Les principales questions a se poser pour chageauni

sont les suivantes :

Stratégie Pl : Quelles sont les missions de la fonction
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Pl ? Comment la dimension Pl est-elle intégrée thans
stratégie de I'entreprise ? Quelles sont les resssu
affectées ala Pl ?

Organisation Pl : Quels sont les acteurs principaux de la
fonction PI ? Quel est leur rble ? Quels sont lesgssus
de I'entreprise qui intégrent des aspects Pl ? Cembires
aspects sont-ils intégrés ?

Compétences Pl Quelles sont les compétences des
acteurs principaux de la Pl ? Quelles sont les éemges
des autres acteurs (R&D, achats), ?.Comment ces
compétences sont-elles développées ?

Par ailleurs, il faut veiller a la cohérence emhgetrois
niveaux. Si I'on prévoit, par exemple, un état’det |
brevets dans le processus « projet d'innovatides»,
concepteurs doivent savoir lire les brevets.

Utiliser un « Manuel de la propriété
intellectuelle »

La Pl est une fonction « diffuse » dans I'entreqris
Chaque fonction utilise la Pl a sa maniére, sougant
coopérant avec d’autres fonctions de I'entrepilsest
donc utile d’avoir un document de référence quritiées

modes de fonctionnement communs. Ce document appelé

par exemple, « Manuel de la propriété intellecauelest
accessible a tous. Il doit présenter le minimurresgéaire
et renvoyer a des documents plus détaillés powsrlesu
sujets qui concernent peu d'utilisateurs.

Une trame de manuel est présentée sur le site de la
DGCIS (www.industrie.gouv.fr), avec les questiorsea
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poser pour élaborer le manuel.

Il n'existe pas de modele idéal pour le managerderna
Pl dans une entreprise. Chaque entreprise doib&ab
son « modéle ». Une bonne pratique consiste arréani
groupe de travail, piloté par le responsable Ricales
acteurs variés de I'entreprise. Le groupe peusgiier de
manuels réalisés par des entreprises plus ou moins
comparables.

Une fois réalisé, le manuel n’est pas figé. Le geopeut
régulierement le faire évoluer. Ce travail créelaess et
contribue a développer une vision partagée et\ueanale
de la PI.

Qui pilote la fonction PI ?

Les entreprises qui exploitent bien la Pl ont degehnts
qui considérent que c’est I'une des dimensions
essentielles de leur management. Le dirigeant peut
déléguer I'animation de la PI, mais c’est toujduigjui

« donne le ton ».

L’essentiel

* La Pl est une fonction complexe. C’est la cultBlele
I'entreprise qui fait vivre cette fonction.

* || est utile de formaliser et de faire vivre uaaliment
de référence : le « Manuel de la propriété intalieiee »
de I'entreprise.

* C’est le dirigeant de I'entreprise qui « portéa»
fonction PI et lui donne son sens.
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Quelles compétences PI pour votre entreprise ?

La performance PI de votre entreprise
repose sur ses compeétences Pl

La Pl est une fonction complexe : c’est une fonctio
immatérielle et transversale qui concerne, sousaleses
variées, toutes les fonctions de I'entreprise. Dares
fonction complexe, il y a toujours de « I'imprévkg ».
Pour bien manager une fonction complexe, commé, la P
il faut une organisation légére et des compétefuress.
Les compétences PI jouent donc un réle clé pour la
performance de la fonction PI.

Quand on part de « zéro », pour la PI, par
quoi faut-il commencer ?

Il est classique d’entendre un dirigeant de PME dir

« Nous, pour la PI, on part de zéro ! Que doit-ainef ?
Par quoi doit-on commencer ? Bn fait, une entreprise
ne part jamais de « zéro ». Ses salariés passenetaps
a communiquer en interne et avec I'extérieur. L'egmtise
surveille ses concurrents. Elle développe et atiign
savoir-faire ... Dans la pratique, ceux qui pensent
humblement « partir de zéro » en matiere de Pbne s
pas toujours les plus mal placés pour progresser
rapidement.

Pour bien démarrer une « action de progrés Plestil
souvent utile de demander a un ceil extérieur caanpét
de faire un diagnostic du fonctionnement Pl de
17/03/10

I'entreprise. C’est la raison pour laquelle I'IN&mis en
place des pré-diagnostics Pl gratuits, destiné Pl et
TPE qui « démarrent » dans la PI (voir p. 86).

Les recommandations Pl qui prolongent le diagnostic
portent sur la stratégie, I'organisation et, paisgentiel,
le développement des compétences.

Quelles sont les compétences Pl « de
base » ?

Avoir les compétences Pl de base, c’est comprdadre
logique de la PI :

» les principaux concepts et les termes employés ;

» les domaines d'application de la PI ;

» le rble que joue la PI pour le développement des

entreprises ;

» les principales « regles du jeu ».
Ces fondamentaux sont les mémes pour tous. C’est un
langage commun qui aide les personnes a coopérer et
innover, dans I'entreprise et avec I'extérieur (\yoilL4).
Ensuite, chaque métier (R&D, achats, RH, ...) utitles
aspects Pl adaptés a sa mission.
Pour la R&D, par exemple, I'intégration de la P es
particulierement forte. Les entreprises demandemtiais
en plus aux concepteurs d’étre capable de :

» lire (vite et bien) un brevet ;

» chercher des brevets dans les bases brevets ;

» créer des solutions techniques nouvelles en utilisa
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les brevets existants ;

détecter ce qui est brevetable ;

rédiger une proposition d’invention ;

connaitre les principales régles des brevets et des
contrats ;

» savoir coopérer avec les spécialistes de la PI.

YV VYV

Comment développer les compétences

Pl ?

Une regle d’or pour développer les compétences Pl :
« donner le godt de la Pl ». Quand une personne a
compris gu’elle pouvait travailler plus efficacerheh
plus agréablement grace a la PI, elle est motit/éese
compétences Pl progressent tres vite.

Pour la R&D, par exemple, I'utilisation des bases/bts,
pour s'informer et créer de nouvelles solutionstrés
efficace pour que les concepteurs découvrent tétde
la Pl et sa logique. Certaines entreprises utilisggme
des stagiaires ou des éléves-ingénieurs en apgsagd
pour diffuser la pratique de la recherche danbdses
brevets. Aprés avoir passé un an en France audigge
entreprise, un apprenti est parti en Chine powsibiiser
I'équipe R&D locale, ce qui prouve qu’un apprergup
étre efficace dans le domaine de la Pl !

Cependant, le développement des compétences Pl dans
une entreprise passe toujours par une action, rgcie
par la Direction, qui combine habilement commundaragt
sensibilisation et formation.
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L’'idéal : avoir « les bons réflexes Pl »

Les « bons réflexes », c’est a la fois un pointéjeart et

un aboutissement. Quand on commence a pratiquer une
activité, c’est une check-list de points qu’il faet

rappeler. Quand on est devenu expert, on met ¢iqyea
ces points, sans méme s’en rendre compte.

Quels sont les « bons réflexes Pl » ?

Les entreprises qui ont bien intégré la P1 dans leu
fonctionnement cultivent les réflexes suivants :

> Identifier et protéger le savoir-faire de valeur.

» Communiquer « au juste nécessaire ».

» Utiliser les bases PI pour bien s’inspirer de ce qu
existe.

» ldentifier les droits de Pl des tiers et les retgrec

» Détecter les créations qui sont protégeables et
intéressantes a protéger.

> Identifier et lister les connaissances antérieures
avant tout projet de coopération.

» Demander conseil, au bon moment, aux spécialiste
de la PI.

L’essentiel

* La performance Pl d’'une entreprise repose plugies
compeétences que sur une organisation.

* Pour développer les compétences Pl de vos
collaborateurs, il faut leur donner le « golt dela.

* Une culture Pl bien assimilée et bien partagée
développe les « bons réflexes » PI.
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Annexe 1 : Synthése de la protection des créationsi  ntellectuelles

Types de créations
Innovation | Création Désignation Développement

Mode de | technique | esthétique | d’un produit | informatique

protectlon Oou service

Brevet Oui Non Non Parfois Invention.

Nouveauté. I'INPI.
Activité inventive.
Application

industrielle.

Marque Non Oui Oui Non 10 ans Représentation Dépdt a
renouvelables| graphique. I'INPI.
indéfiniment | Signe distinctif,

disponible et licite.

Dessinet | Non Oui Parfois Non 5ans Nouveauté. Dépdt a

modele renouvelables| Caractére propre. | I'INPI.
4 fois

Droit Non Oui Parfois Oui 70 ans (50 ans Mise en forme de | Dépét pour

d'auteur pour les I'ceuvre. datation
logiciels) Originalité. conseillé.

Secret Oui Oui Non Oui Tant que le Non accessibilité. Dépot pour
secret n'est datation
pas dévoilé conseillé.

Les procédures de dépbt de brevet, relativemenplignées, sont présentées dans le schéma de Izpiagete.
Pour étudier plus en détail les procédures de gtiote utiliser les brochures de I'INPI ou « Le deide la propriété intellectuelle » (voir
annexe 5).
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Les étapes de la vie d'un brevet

Informer Protéger

T : dépbt France
| s | Dépots Dépét || Proc.

T + 9-10 mois : rapport de recherche —> nationaux EP PCT

T + 12 mois : délai de priorité

<+——— T + 18 mois : publication

T + 3-8 ans : brevets délivres ———>

T + 20 ans : fin brevet France ——— J J
e @ 4

T + 21 ans : fin brevets étrangers ———>

Fonction « informer » : les demandes de brevet sont publiées 18 mois kpdépot de la demande. Aprés étre tombés datmtaine
public, les brevets sont toujours utiles comme @dfinformation. Ils restent donc dans les basesgdis « pour I'éternité ».

Fonction « protéger »: la protection commence en France dés le dépét derhande (T). Les extensions sont faites avantiT
mois) pour bénéficier du délai de priorité. Leseptises utilisent souvent la procédure PCT quingéde limiter les colts pendant 30
mois apres le premier dép6ot.
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Annexe 2 : Quelques repéeres pour l'utilisation des

Le site de I'INPI (www.inpi.fr) est un point d’eidte
remarquable pour I'utilisation des bases PI.

Cette utilisation, gratuite, est assez intuitive.@us, de
nombreux liens permettent d’approfondir des points
particuliers (classifications, conditions de prditat,
procédures de dép6t, formulaires a utiliser, ...).

Comment chercher dans les bases

marques ?

La « recherche par nom de marques » est facile. Le
moteur de recherche « élargit » la recherche amsno
proches, ce qui est tres utile.

La « recherche avancée » permet de combiner phasieu
criteres (titulaire, classification, ...). En partaet |la liste
des résultats, il est possible de visualiser |¢ise®
complétes des marques.

Si I'on veut déposer un nom de société il est utile
également, de faire une recherche dans le regiatienal
du commerce et des sociétés. Les sit@sv.societe.com
ouwww.infogreffe.fr, par exemple, donnent un premier
niveau d’information gratuit sur les sociétés.

Pour imaginer de nouvelles margues (noms et/ou
slogans), il peut étre intéressant d’explorer égatd des

bases de marques étrangeres\f.uspto.goy ...) et
d’utiliser un moteur comme Google.

17/03/10

bases PI

Comment chercher dans les bases
dessins et modeles ?

La recherche dans les bases dessins et modélearest,
nature, assez délicate. On recherche des formes en
utilisant des mots !
La « recherche par classe » (32 classes puis 209 so
classes) permet de préciser le champ de recherche.
La « recherche avancée » permet de combiner phssieu
critéres (titulaire, objet, date, classificatioRhur le
champ « objet », qui décrit le produit, le moteaghrerche
les termes utilisés par le déposant au moment pldtdé
L'utilisation du champ objet permet donc d’effectuae
recherche transversale aux classes, donc asséizeréa
En revanche, si I'on veut avoir une vision plus ptate
des dessins et modeles pour un produit, il vautixie
partir des termes de la classification de Loca@¥®7{
termes) qui permettent d’identifier la sous-classe
pertinente.
Les résultats sont affichés, en général, avec ssimleu
une photo de I'objet. Cela permet d’avoir un apercu
rapide pour visualiser de nombreux dessins et nesdél
Si la base des dessins et modeles est utiliséespatir
« I'air du temps » et rechercher des idées, il ptnat
intéressant d’explorer également des bases desdsins
modéles étrangeresnfyw.uspto.goy ...) et d'utiliser des
moteurs comme Google Images.
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Comment lire « vite et bien » un brevet ?

Avant d’aller chercher des brevets dans les baseets,
il est préférable de « savoir lire » un brevet. La
structuration des connaissances dans un brevet est
logique, mais déroutante pour les « non initiéQuelle
est la clé de lecture d’'un brevet ?

La premiére page d’un brevet contient des réféence
bibliographiques et un résumé technique (abrégéluls
souvent accompagné d’un dessin.

Le texte du brevet comprend deux parties
complémentaires, la description et les revendinati€es
deux grandes parties correspondent aux deux grandes
fonctions du brevet : informer les innovateursretégger
les inventeurs.

La description est rédigée pour un « homme du metie
(suspension automobile, emballage des produits
alimentaires, ...). Cette description, illustrée ges
dessins, doit lui permettre de réaliser l'invention

La description aborde, successivement, les points
suivants :

» le domaine technique de l'inventidéDans quel
domaine se situe l'invention ?)

» [I'état de la technique antérieure faisant resslartir
probléme poséQuel probléme veut-on résoudre ?
Comment ce probleme est-il résolu
actuellement ?)

» l'exposé de I'inventior{Quelles solutions nouvelles
propose-t-on : buts, moyens avantages ?)

» l'exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation

17/03/10

(Comment seront mises en ceuvre ces solutions
nouvelles ?)

» I'application industrielle de I'inventio(Quelles
sont toutes les applications potentielles de
l'invention ?)

Les sous-titres de la description sont présentkesur
brevets US et, de plus en plus, sur les brevetautess
pays, ce qui rend leur lecture plus agréable.

Les revendicationsdéfinissent précisément ce qui est
protégé. Une revendication présente la « combinaiso
nouvelle de moyens » imaginée par I'inventeur (maeye
utilisés et maniere dont ils sont combinés).

Pour bien lire les brevets, il faut pratiquer, endtion des
besoins, trois niveaux de lecture :

» En quelques secondes, on « feuillette » les
premieres pages des brevets, pour glaner quelques
idées et repérer les brevets les plus intéressants.

» En quelques minutes, on peut identifier le probleme
technique et savoir ce qu’un brevet apporte par
rapport a ce qui existait avant.

» En quelques heures, on peut décortiquer un brevet
ce qui permet, souvent, de gagner beaucoup de
temps.

La lecture des brevets et la recherche dans les bas
brevets sont indissociables. La lecture d’'un breeet
faire découvrir un « mot clé » pertinent, donneg un
nouvelle idée ... donc faire apparaitre une nouyedite a
explorer dans les bases brevets.
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Comment sont structurées les bases
brevets ?

Les bases brevets présentent quelques caractéeistiq
spécifiques, qui découlent des principes du systigse
brevets :

» Le texte d'une demande de brevet est publié dans
les bases seulement 18 mois apres son dép6t.
Pendant 18 mois, le texte est donc secret.

» Les textes de brevet sont dans les bases « pour
I'éternité ». Quand un brevet est tombé dans le
domaine public, il reste utile comme source
d’'information technique.

» Le texte d’'un brevet peut évoluer a la suite des
examens auxquels il est soumis : la description ne
change pas ; les revendications peuvent étre
modifiées pour limiter leur portée.

» Lorsqu’un brevet est déposé dans plusieurs pays,
on trouve souvent dans les bases plusieurs textes
identiques ou proches. Tous les brevets d’'une
« famille de brevets » ont un dépot prioritaire
commun.

Les requétes dans les bases brevets peuvent cambine
plusieurs champs (mots du titre et/ou de I'abrégégs,
nom du titulaire et des inventeurs, classification)
L'utilisation des classifications est trés utileupdaire des
recherches précises.

En partant d’'un brevet, on peut trouver et exptdde
documents « cités » (documents antérieurs) et les
documents « citants » (documents postérieurs).
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Quelles bases brevets peut-on utiliser ?
Avec quels outils ?

Les bases gratuites, en particulier la base INSphmdent
bien aux besoins des concepteurs, dans tous lesimesn
La base gérée par I'INPI, contient 4 millions deuats.
Elle permet d’'effectuer des recherches en franBaias
le prolongement de cette base, la base « Worldwide
gérée par I'OEB, donne accés a 65 millions de liseve
issus de 90 pays.
Par ailleurs, la base « Statut des brevets » N@I'l
permet d’avoir acces aux informations légales covard
les brevets francgais déposés : délivrance du hrevet
validité, ...
L'océan des brevets est vaste. Quelques outilslatmp
peuvent étre tres utiles pour faciliter la navigati
individuelle et collective sur cet océan. Deux Isugn
particulier, permettent de guider les recherchekeddien
capitaliser le chemin parcouru et les résultaterln.
Le « Journal des recherches de brevets » est leatab
avec 4 colonnes principales :

» deux colonnes « factuelles Requéte ; Résultats

» deux colonnes d’observationRequéte (pourquoi

cette requéte ?) ; Résultats (points marquants ?).

La « Fiche brevet » permet de mémoriser les
commentaires successifs des personnes qui étutfient
brevet : probléme résolu, éléments nouveaux prepose
intérét technique, périmeétre protégé, ...
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Quels types de recherches peut-on faire
dans les bases brevets ?

Besoin

Type de recherche

Savoir ce qui existe sur un
sujet technique.

Etat de I'art.

Etudier I'intérét de dépose
un brevet.

r Recherche d’antériorité.

Vérifier la liberté
d’exploitation d’'un produit
ou d'un procédé.

Etude de liberté
d’exploitation.

« Démolir » un brevet
génant.

Recherche d’antériorité.

Imaginer des solutions
techniques nouvelles.

Séance de créativité.

Vérifier la validité
juridique d’un brevet.

Recherche juridique.

Surveiller les concurrents
son environnement.

otV eille stratégique,
commerciale,
technologique, ...

Rechercher des partenaire

s Recherche de partenai

Dans la pratique, les stratégies de recherchetrsmnt
variées. Elles dépendent du type de rechercheyjdt s
technique traité, des informations dont on disase
départ, des enjeux associés au sujet traité, dostelont
on dispose ... et du « talent » de celui qui fait la

recherche.
Les recherches sont le plu

de recherche évolue donc,
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S souvent itérativestiadegie
au fur et a mesure,netido

res

des résultats obtenus.
A titre d’exemple, voici une démarche « de baseai» g
peut étre utilisée pour faire une recherche d’aorié :

>

>

Démarrer la recherche avec des termes techniques
« naturels ».

Balayer les résultats (si possible 10 a 200) et
sélectionner les brevets qui sont les plus prodbes
la cible visée.

Etudier ces brevets et sélectionner des « motssclés
qui paraissent pertinents : termes techniques,
classifications, déposants, ...

Relancer une recherche plus ciblée, grace a ces
nouveaux mots clés.

Quand des brevets récoltés paraissent trés proche:
de la cible visée, chercher et exploiter les
documents cités/citants correspondants.

Continuer les itérations jusqu’a ce que le résultat
obtenu soit jugé « satisfaisant ».

Comment progresser dans l'utilisation
des bases brevets ?

En conclusion, voici quelques pistes pour vousraade
progresser dans I'utilisation des bases brevets :

>

>
>

formez vous avec le didacticiel « Assistant
esp@cenet » (ep.espacenet.com) ;

capitalisez les recherches que vous effectuez ;
partagez vos expériences avec d’autres

« rechercheurs » de brevets.
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Annexe 3 : Mémo-innovation

Mémo-innovation Informations complémentaires :
Nom des auteurs Entite Tel Mail » (BNT fo T § vatio
Diate - Ref/ N°:-

Titre :
I, Domaine ae finnovaton,

L7V RN -ETES 8 RIS 0 o DV
SN LU S BN O S S SR LSl LS

MLL (0 V3 o Yo e KERMADSE - BISSP COMSLILTING - 200 — 500 1 MLL i V) s Yus s ESHMALS - SESH CORSUL TN - 3100 -39

Le fichier du mémo-innovation est disponible susite
DGCIS (vww.industrie.gouv.fy

17/03/10 104/117



Annexe 4 : Mémo-coopération

Mémo-coopération
Nom des auteurs Entite Tel Wil
Date - Refl N*:
Titre :
Contexte et préparation de la coopération
. SUT-quol veur-on coopersr ¥ Pourguol ¥
L. L) =071 COOPeey v FOWu:
LK r rsuliars du p
B Bner i Negociatiol
ML I V1) s i e e KEHMALIE - BS CXMB21, TG T 26

Le fichier du mémo-coopération est disponible suwsile

DGCIS (vww.industrie.gouv.fy
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Management du projet de coopération

AT

U PeUTaoll appovies (uor

A
™

Iij des infor i avant e1 pendant le projet

e —— Vs de KIOUMALIC - BB CURSINL ) - 2000
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Annexe 5 : Présentation d’ouvrages et de sites sur |

a Pl

Document

Types d'utilisation

Observations

La propriété
intellectuelle au
service de l'innovation
Pierre Breese et Yann
de Kermadec,
NATHAN, 2004-2009

Le livre (168 p) est une introduction a la PI. iépente
le réle que joue la PI, dans tous les domaines.

Au-dela du réle de la PI pour I'entreprise, il paider a
mieux comprendre le réle important que joue ladisd
les domaines de la recherche, de I'économie et des
débats de société.

Le livre est utilisé par I'INPI pour former des
enseignants, dans le cadre de son programme
« Génération innovation ».

Les brochures de
'INPI

Les brochures de I'INPI peuvent étre tres utilegrpo
mieux comprendre :

> l'utilisation des titres de propriété industrielle
(brevets, marques, dessins et modéles) ;
les démarches a effectuer (vérifier la
disponibilité d’'une marque, déposer un brevet
o)

certains points particuliers (enveloppe Soleau
invention de salarié, ...).

>

>

Les brochures présentant les titres de propriété

industrielle expliquent clairement toutes les
étapes du dépdt et de la « vie » de ces titres.

Les brochures sur les démarches a effectuer
expliqguent comment remplir les formulaires,
,rubrique par rubrique.

1)

Le guide de la
propriété intellectuelle
Véronique Stérin et
Catherine Druez-
Marie, DELMAS, 2009

Le livre (336 p) commente le droit de la PI.

Il permet d’approfondir la connaissance des aspects|
juridiques pour I'ensemble des droits de PI.

Le guide propose des modéles de contrats et
conseils pour la rédaction de certaines clause
contrats.

Le texte est illustré par des cas de jurispruden

des
5 de

17/03/10
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Site

Types d'utilisation

Observations

DGCIS
www.industrie.gouv.fr

Le site DGCIS donne acceés a I'édition numérique
gratuite du guide « PME : osez la Pl ! » ainsi (géa
outils et formulaires.

Le site de I'INPI répond aux principaux besoins des

INPI ! b Un bon réflexe : quand on cherche une
S > les bases Pl (brevets, marques, dessins et | glier sur le site INPI puis, si nécessaire, appel
modeles) ; | service INPI Direct (0820 210 211).
» des brochures et des modules de e-learning ;
» des études (PME déposantes de brevets, ...) |
» une FAQ qui regroupe plus de 250 questions
regroupées en 9 rubriques.
OMPI Le site de I'Office mondial de la Pl est trés riche

http://www.wipo.int/po
rtal/index.html.fr

tous les sujets. Une partie du site est consacrée a
PME, avec des conseils spécifiques, des étudeasie

OSEO
www.oseo.fr

Le site d’'OSEO permet de bien replacer la Pl dans |
contexte de sa « mission » : étre au service de
l'innovation et du développement des entreprises.

OSEO propose, notamment, un module pour « man
son projet en ligne », qui intégre bien la PI dass3
étapes d’'un projet d’innovation.

Toutes les besoins de développement d’'une
entreprise sont traités : création d’entreprise,
projets d'innovation, financement de la

hgyissance, ...

Péles de compétitivité
http://www.industrie.g
ouv.fr/guidepropintel/

Le site présente les aspects PI qui concerneattesirs
des pbles de compétitivité. Le site propose, notamm
des formulaires pour les différents types de ctsitra

Un site trés complet pour les aspects contract

uels.

Outil de pilotage
stratégique de la Pl

www.pilotagepi.com

L’outil, utilisable gratuitement en ligne, peut aich
évaluer la pertinence des droits de PI et facilder

dialogue avec les spécialistes PI.
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Annexe 6 : Présentation des partenaires des entrepri

ses pour la Pl

Partenaires du développement
des entreprises

Type d’assistance

Observations

Partenaires « permanents » des
entreprises (experts-comptables
banques)

Pouvoirs publics
(DRIRE/DIRECCTE, DRRT,
APCE, ...)

Investisseurs spécialisés dans
l'innovation (OSEO, ...)

Collectivités locales (services
spécialisés, incubateurs, ...)

Chambres consulaires (AFCI,
CCI, Chambres des métiers)

Poles de compétitivité

Organisations professionnelles
(MEDEF, CGPME, ASMEP-ETI,

)

Fédérations professionnelles

Centres techniques

Conseils en management

Les partenaires du développement des
entreprises leur apportent une assistance tr¢
variée en fonction de leur finalité et des
besoins de chaque entreprise (innovation,
finance, fiscalité, technologie, organisation,
formation, ...).

En ce qui concerne la PI, ces partenaires
peuvent apporter deux types d'aide :

» un conseil de « premier niveau » sur |
aspects Pl liés aux themes qu'ils traite
avec les entreprises ;

une orientation vers les sources Pl et
spécialistes Pl pertinents.

Les partenaires du développement des
centreprises, en particulier ceux qui
interviennent dans le domaine de I'innovatio
fonctionnent beaucoup en réseau. Il existe
souvent, au niveau régional, un « portail » g
regroupe tous ces partenaires de l'innovatio
En Bretagne, par exemple, le site « Bretagn
Innovation » (www.bretagne-innovation.tm.f
ropose un annuaire des 92 structures qui
)n{:compagn_ent_ Ies entreprises dans leurs pr
"innovants (institutionnels, technopoles, cent
Itechniques, écoles et universités, chambres
Sgnsulaires, o)

Actuellement, peu de partenaires du
développement des entreprises « osent »
donner des conseils de premier niveau sur |
Pl. lls se contentent souvent d’orienter les
entreprises vers les spécialistes PI.

Cependant, cette situation évolue rapideme
car de nombreux intervenants se forment &
PI pour acquérir les reperes Pl qui concerne
leur métier.

o

u
n.
3
)

(€S

nt,
a
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Partenaires spécialistes de la P

Type d’assistance

Observations

INPI
(www.inpi.fr)

Accueil et conseil des innovateurs dans 20
implantations et 30 permanences régionales

Actions de sensibilisation et de formation.
Pré-diagnostics PI

L'INPI est le « premier contact » naturel, en

dans la PI.
Le site INPI est trés riche et trés bien structy

Pparticulier pour les entreprises qui « débutent »

Conseils en propriété industriellg
(CPI) (www.cncpi.fr)

Stratégie de protection des créations.

Rédaction des brevets. Procédures de dépd
de délivrance des titres PI.

Défense et valorisation des droits de Pl.

Les CPI sont les interlocuteurs privilégiés de
t&hjtreprises pour tous les aspects Pl

Chaque CPI est souvent spécialisé dans un
secteur (télécommunications, ...) et/ou des
types de protection (brevets, marques, ...).

Avocats spécialisés en Pl
(www.avocats-pi.org)

Elaboration/négociation de contrats.
Litiges.
Dépdt de marques et dessins et modeles.

La PI est une branche du droit trés spécifiqu
Il faut donc faire appel a des juristes spécial
dans les aspects a traiter.

Sés

Spécialistes du « licensing »
(www.les-france.org)

Négociation d'achat et de vente de
technologies et de droits de PI.

Les spécialistes du licensing sont, en génér
des CPI et des juristes Pl qui se sont spécia
dans cette activité délicate.

al,
lisés

Spécialistes des recherches dan
les bases PI

(www.acfci.cci.frinnovation/Arist
carte.htm)

sRecherches ponctuelles sur un sujet.
Veille technologique et concurrentielle.
Organisation de la veille dans une entreprisg

Il faut bien articuler I'assistance demandée
avec les recherches d’information faites par
'entreprise et le niveau de culture Pl des
"Utilisateurs des informations récoltées.

Organismes de formation a la PI
(www.inpi.fr)

(www.ieepi.org

(www.irpi.ccip.fr)

Formations inter-entreprises sur des sujets
variés.

Formations spécifiques développées a la
demande des entreprises.

PLa compétence Pl des acteurs de I'entrepris
est un facteur clé de succes pour la PI.

Les formations inter-entreprises permettent
faire des « échanges d’expériences Pl »

0]

éclairants et motivants.
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Glossaire - index

Actifs immatériels : biens immatériels qui permettent a
I'entreprise d’exercer son activité. — 78, 82, 90

Annuité : taxe payable chaque année pour maintenir en
vigueur un brevet. - 84

Antériorité : divulgation susceptible de limiter les droits
d'un titre de PI. — 37, 39, 107

Brevet d'invention : titre de Pl qui protege les inventions
techniques.26, 32, 34, 36, 84, 94, 102, 103

Cession: vente d'un titre ou d’'un droit de PI. — 56, 83,
78, 85

Classe: il existe une classification internationale ptag
marques. Chaque classe correspond a des produits et
services d'une méme famille. — 33, 39, 104

Classification d'une information : donner un statut a
une information (confidentiel, diffusion libre, ..-)23

Concédant: celui qui accorde une licence.
Concession de licencevoir Contrat de licence. — 70, 72
Concessionnaire celui qui bénéficie d’une licence.

Concurrence déloyale usage abusif de la liberté du
commerce et de l'industrie (imitation, pratiquepde
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minorés, agissements parasitaires). — 24, 34,3814
72,76

Confidentialité : voir Contrat de confidentialité. — 16, 22
a 25,52, 66

Contrat de confidentialité : un contrat de confidentialité
permet de transmettre des informations a un tieus,.en
interdisant a ce tiers de divulguer et, éventuedieim
d'utiliser ces informations (en anglais NDA : Non
disclosure agreement). — 21, 46, 50, 52

Contrat de licence: contrat qui donne le droit, a un tiers,
d'utiliser un droit de PI. La licence est en géhacaordée
en contrepartie de redevances (en anglais royakie®,
72

Contrefacon: la contrefagcon est une atteinte aux droits
conférés par un droit de PIl. Une action en contmfaest
une action judiciaire engagée pour faire valoir diests
de PI. - 10, 27, 34, 40, 76, 77

Copyright : protection du droit d'auteur aux Etats-Unis
(matérialisé par le signe ©). - 42

CPI : Code de la propriété intellectuelle. Ce code
regroupe tous les textes législatifs et réglemesgai
applicables en France. - 14
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CPI : Conseil en propriété industrielle. — 6, 89, 1087

Découverte: quelque chose d'existant qui était inconnu,
avant qu'une personne ne la dévoile et éventuetieme
I'explique (ex : le champ magnétique terrestrele Un
découverte n'est pas brevetable.

Délai de priorité : délai pendant lequel le déposant d’'un
brevet ou d’'une marque, dans un pays, bénéficia de
possibilité de faire un dép6t dans d’autres pays en
bénéficiant de la date de son premier dépot. - 103

Dénomination (ou raison) sociale la dénomination
sociale permet d'identifier la personne morales E#t
enregistrée au Registre du commerce et des sociétés
(RCS) géré par I'INPI. — 32, 38

Description : pour un brevet, c'est la partie du document
qui décrit I'invention. - 105

Dessin et modéle titre de Pl qui protege un dessin (2
dimensions) ou la forme d'un objet (3 dimensiony2,
36, 41, 46, 102

Divulgation : informations communiquées ou rendues
librement accessibles a des tiers, avec une deteree
sans aucune contrainte de confidentialité. — 26, 44

Domaine public: toutes les créations qui ne sont pas ou
plus protégées par un droit de PI. — 20, 35, 63, 106

17/03/10

Droit d'auteur : le terme "droit d'auteur”, dans son
utilisation courante, comprend les droits des astetiles
droits voisins. Cette définition large du droitud&ur
correspond au terme "Propriété littéraire et agust”
dans le Code de la propriété intellectuelle (CPQ5, 34,
37,41 a 46, 56, 102

Enveloppe Soleau une enveloppe Soleau (ou ses
équivalents : pli cacheté, cahier de laboratoirg permet
de dater des créations ou des connaissancesest@as
un titre de propriété. — 24, 27, 41, 46, 52

Etat de la technique: désigne, dans le domaine des
brevets, tout ce qui est accessible au public, donc
susceptible d'affecter les conditions de nouveauté
d'activité inventive pour un brevet. — 32, 36, B5

Homme du métier: personne « de référence » qui sert a
évaluer I'activité inventive d’un brevet. — 27, 3®5

Idée : une proposition de création (dans le contextade
PI).

IEEPI : Institut européen entreprise et propriété
intellectuelle. — 89, 117

Innovateur : une personne qui innove.

Innovation : « L'innovation », c’est I'action d’innover.
« Une innovation », c’est une nouveauté qui a été
introduite dans un domaine donné.
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Innover : introduire quelque chose de nouveau (un
progres) dans un domaine.

INPI : Institut national de la propriété industrielldNPI
est chargé, en France, de tout ce qui concernejaigte
industrielle. — 16, 17, 32, 33, 35, 38, 44, 64,&3,89,
94, 104, 114, 115, 117

Inventer : faire une invention.

Invention : une création qui, pour ses créateurs, est faite

pour la premiére fois au monde. Certaines investion
techniques sont brevetables. — 15, 24, 26, 2736346,
67, 105, 108

Liberté d'exploitation : capacité d'une entreprise a
commercialiser ses produits et services, sansiedfee
les droits de PI des tiers. — 11, 30, 35, 65, 07, 1

Licence: voir Contrat de licence.

Marquage d'un document: traduction physique de la
classification des informations (voir Classificatides
informations). - 23

Marque : signe distinctif qui, apposé sur un produit ou
accompagnant un service, permet de l'identifieiede
distinguer des produits ou services concurrend?,-38,
46, 67, 78, 84, 102
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Marque notoire : marque qui, par sa renommée
importante, empéche son utilisation par des tiets des
produits et services différents. - 33

Nom de domaine: nom d'un site Internet. - 44
OEB : Office européen des brevets. — 84, 106

Opposition : acte par lequel une personne physique ou
morale demande a 'organisme officiel chargé de la
délivrance d'un titre son rejet (margque) ou sacétion
(brevet). — 39, 64

Parasitisme: ensemble des agissements par lesquels une

personne physique ou morale tire ou s'efforcerde ti
profit des réalisations d'un tiers et/ou du rencouis
légitimement par celui-ci, sans qu'il y ait obligiggment
risque de confusion entre les produits et les sesvi- 34,
45,72, 76

Patrimoine immatériel : le patrimoine immatériel
comprend le personnel et les actifs immatérielsd$ode
commerce, contrats, savoir-faire, droits de PI,-.90

PCT : Patent cooperation treaty. Procédure qui permet,
pour les brevets, de bénéficier d'une phase d'exame
internationale, avant d'aborder des phases natignal
allégées. - 103

Pl : Propriété intellectuelle — La PI, c’est toutque
concerne la propriété des créations intellectuelles
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Piraterie, piratage : termes courants désignant la
contrefagon dans le domaine du droit d'auteur. - 72

Possession personnelle antérieuredroit ouvert, a titre
personnel, qui permet d'exploiter une inventiorfreamnce,
malgré un brevet déposé postérieurement par s tiar
possession personnelle antérieure doit pouvoir étre
prouvée par un document daté, comme une enveloppe
Soleau. - 25

Propriété industrielle : la propriété industrielle
comprend les brevets (inventions techniques), Egues
(signes distinctifs) et les dessins et modelesr{éar
bidimensionnelles et tridimensionnelles).

Propriété intellectuelle : voir Pl

Protection : dans le domaine de la P, il s’agit de protéger
les créations intellectuelles contre la copie.

Publication : mise a disposition du public du contenu
d’'un titre de propriété industrielle. Les dépbtshdevets,
marques et dessins et modeles sont publiés au B(28I.
58, 108, 109

Rapport de recherche: le rapport de recherche cite les
anteériorités susceptibles de limiter les droitaditre de
Pl (brevet, marque, ...), pendant la procédure d'exam
103, 111

R&D : Recherche et développement.
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Redevance de licencesomme versée par un licencié au
concédant en contrepartie d'une autorisation déepl
et/ou de la transmission d'un savoir-faire. — 39,82

Revendications les revendications définissent, pour un
brevet, la portée de la protection recherchée déedu
monopole que le déposant revendique). — 26, 67,111b

Savoir-faire : au sens courant, le savoir-faire d’'une
entreprise, c'est « tout ce qu’elle sait faire a.définition
PI, plus restrictive, est limitée au savoir-fairé gst
protégé : « ensemble substantiel et formalisé de
connaissances non directement accessible au pufdit
anglais know-how). 19 a 27

Saisie contrefacon procédure qui permet de saisir un
produit soupgonné d'étre contrefait, afin de seatgir
preuve. - 76

Secret: les accords relatifs au secret sont traités\aean
des rapports contractuels entre I'entreprise, isgeants,
ses salariés et ses partenaires (voir : Contrat de
confidentialité).

Valorisation : terme utilisé pour I'exploitation des droits
de PI. On distingue la valorisation interne (verdize
produits et services protégés par des droits dethd)
valorisation externe (cession ou concession datsdro
eux-mémes). — 47, 58, 59, 70, 83, 90
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PME : osez la propriété intellectuelle !

A qui est destiné ce livre ?

Ce livre s'adresse, d’abord, adixigeants de PME lIls
sont de plus en plus concernés par la propriété
intellectuelle (PI), mais ils trouvent souvent dgisujet
est « incompréhensible et rébarbatif » !

Le livre est donc aussi destiné apattenaires du
développement des PMEspécialistes ou non de la Pl
(INPI, IEEPI, CPI, OSEO, DRIRE, CCI, MEDEF,
fédérations professionnelles, experts-comptables,
consultants, ...).

Mais, plus largement, ce livre peut-étre utilisé lpa
responsables des principales fonctions des
entreprises(Stratégie, R&D, Achats, Finances, RH,
...et PI), quels que soient la taille et le sectéactité
de ces entreprises.

Qu’est ce qui est traité ? Comment ?

Le livre abordeous les aspects du management de la
Pl, c'est-a-dire I'ensemble des aspects Pl des forgcti
et activités de I'entreprise.

Le livre part degjuestions classiquedes dirigeants de
PME, sur la Pl. Chaque question fait I'objet d’'un

« module » de deux pages, ce qui permet d’avoir une
vue globale de la réponse

17/03/10

Les 38 questions, regroupées en 6 chapitres, suaven
logique du fonctionnement de I'entreprisaenover,
coopérer, ... Un résumé introduit chaque chapitre.
Des annexes présentent des outils simples, desesour
Pl (documents et sites) et les partenaires des PME.

Pierre Breesest Conseil en Propriété Industrielle,
mandataire auprés de I'Office Européen des Bregets
expert auprés de la Cour d’Appel de Paris.

Yann de Kermadeest expert en management de
'innovation et en management de la propriété
intellectuelle, dans le cabinet Bernard Julhiet Gpo

Les deux auteurs interviennent dans des entreptises
tailles et de secteurs variés, pour dynamiser
I'innovation et I'utilisation de la propriété
intellectuelle.

Luc Tessondessinateur de presse et illustrateur,
met son talent au service de la communication des
entreprises et des institutions.
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