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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 paservée 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.



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



Remerciements

Ce guide a été réalisé a linitiative de la DirentiGénérale de la Compétitivité, de I'lndustriedes Services
(DGCIS), du Ministere de I'Economie, de lI'Industré® de 'Emploi, dans le cadre d'une étude réaligée
Bernard Julhiet Group.

Nous remercions tous les membres du Comité deagiot Pierre Breesé, Yann de Kermadec, Didier Noye
(Bernard Julhiet Group), Christine Kertesz (AFNORjistin Speck (INPI), Béatrice Dubois (OSEO), Emma
Delfau, Michel Blanc, Catherine Ducombeau, Grégdétastel-Vinay, Boris Pennanneac’h, Muriel Freyssine

Yves Jouot (Ministere de I'Economie, de l'Industd de I'Emploi — DGCIS), qui ont contribué avec

enthousiasme a sa réalisation.

Nous tenons a remercier également tous les relsctgour leur précieuse collaboration tout au loreg d
I'élaboration de cet ouvrage.



Sommaire

1) Pourquoi la Pl vous concerne ?

2) Comment la PI vous aide a protéger le savoir-feé de votre entreprise ?

3) Comment dynamiser vos projets de développementec la Pl ?

4) Comment coopérer efficacement avec des partenag ?

5) Comment utiliser la Pl a des moments clés de \@e de votre entreprise (embaucher, exporter, ...) ?
6) Comment mettre en pratique la Pl dans votre entprise ?

Annexes



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 (PI), mais ils trouvent souvent daesujet

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 s
responsables des principales fonctions des ergespri
(Stratégie, R&D, Achats, Finances, RH... et PI), guel
gue soient la taille et le secteur d'activité des ce
entreprises.

Qu’est ce qui est traité ? Comment ?

Le document aborde tous les aspects du manageraent d
la PI, c'est-a-dire 'ensemble des aspects Pl aestibns

et activités de I'entreprise.

Le livre part des questions classiques des dirigeda
PME, sur la Pl. 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'éctire;
sous-titres, texte, illustrations et « L’essentiel

Les 38 questions, regroupées en 6 chapitres, guigen

logique du fonctionnement de [Ientreprise: innover
acheter... Un résumé introduit chaque chapitre.

Des annexes présentent des outils simples, desesoBt
(documents et sites) et les partenaires des PME.

Quel est le fil conducteur du livre ?

Dans le prolongement du premier chapitre, qui exglila
«montée en puissance » de la PIl, cing chapitres
permettent de s’approprier, de maniere progresses,
utilisations de la Pl dans I'entreprise.
1) Pourquoi la Pl vous concerne ?
La PI, c’est tout ce qui concerne la propriété aéations
intellectuelles. La Pl 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 PI 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 sataie
de votre entreprise ? Cette question est a ladfdisate et
vitale, car le savoir-faire constitue une partigoariante
des ressources d’'une entreprise.
La logique de la Pl permet de clarifier et de gtrcer le
management du savoir-faire de votre entreprise¢ dien
mieux développer votre entreprise.



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

Votre entreprise méne des projets de développement

(produits nouveaux.)., elle fait donc des créations
intellectuelles. La Pl permet de protéger ces m@sat

Mais la Pl joue aussi un role tres important, erom@m
pour dynamiser la « production » des créationseffst,

la Pl permet de bien s’informer et de créer de pbes
solutions, en s’inspirant des solutions existantes.
4) Comment coopérer efficacement avec
partenaires ?

L'innovation passe, de plus en plus, par des caiofis
(co-développement client/fournisseur, partenariat
commercial, projet de recherche européen (PCRD) ou
national (FUI, ANR...). La PI permet aux partensice
définir, ensemble, les régles du jeu pour un prdpets

des

regles, bien comprises, permettent de développer la

confiance et les « gains » pour chaque partenaire.
5) Comment utiliser la Pl a des moments clés de lae
de votre entreprise (embaucher, exporter, ...) ?

La Pl est au cceur des projets de développement, en

particulier, pour les projets de coopération. LajdRle
également un role important :
» pour des activités courantes de votre entreprise :

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

La PI concerne maintenant, a des degrés diveresdes
fonctions de [l'entreprise. Il est donc important de
coordonner, au quotidien, toutes les activitésarisdsotre
entreprise.

La PI est une fonction complexe. Son bon fonctiomeat
repose donc, principalement, sur les compétencae$|
collaborateurs de votre entreprise.

Quel « parcours de lecture » choisir ?

La structure du livre est prévue pour permettre de
utilisations variées. La lecture sera plus ou moaysde
en fonction des connaissances de ['utilisateur estsels
besoins. Les résumés des chapitres, les moduldside
pages et les sous-titres des modules facilitenidmegp le

« feuilletage » et la

lecture rapide.
I est ¢également e st "‘J?:"ﬂ
pratique d’aller =

Y

directement a un
module, & partir de la
table des matiéres ol
du glossaire-index.

embauches, achats, ventes, exportations, lancement Aprés une premiére

d’'un nouveau produit ou service...

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

lecture plus ou moins approfondie, ce sera le mod
d'utilisation naturel. Ce livre sur la Pl peut didgvenir,
pour chacun, un outil simple, pratique et d'utiisa
courante.






Chapitre 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 P1 ?
» Quedit-ondelaPl?
» La PI, concrétement, de quoi s'agit-il ?
» La PI, une affaire de spécialistes ?



Les PME utilisent-elles la Pl ?

Wattwiller : H2O+créativité+PIl = €

Comment déclencher un succés économique en exyloita
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'épedimne.

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

et «l'eau rare» pour créer un marché nouveau et
valoriser de maniére significative ung_
PME dans un domaine pourtant tré
traditionnel.

Grégoire naissance d’un

leader

James Grégoire dirigeait une peti
entreprise de réparation de machin
agricoles fondée par son peére.

Il observe que la vendange mécaniq
peine a convaincre les grands crus.
secoueurs de ces machines battent
végétation de maniére « sauvage »,
qui blesse les ceps. Perfectionniste, il
lance dans la conception d'un nouve:
tracteur enjambeur équipé de secoue
en forme d’épingle a cheveux, beaucoty

moins agressifs. Brevetés en 1994, les secougdiRGo»
permettent aux machines a vendanger Grégoire de
pénétrer les grands vignobles. Le succes est tekda
soleil ne se couche jamais sur les machines Geégaite
Chili, I'Australie, I'Afrique du Sud sont autant deays
d’export.

Un concurrent se met a équiper ses machines awec de
secoueurs recourbés. Mais comme il détient un brpue
pourrait géner Grégoire, les deux sociétés s'oleserv
sans déclencher une bataille juridique dont leshgais
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
bas prix. Ces pieces de rechanges pillent une
partie du marché de Grégoire, et présentent en
outre une moindre qualité. Plutét que
d'engager des procés longs et codteux,
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Grégoire choisit une forme plus élaborée, indugtehble

seulement par un procédé complexe. Ces nouveaux

secoueurs font I'objet d'un brevet de perfectionaem
Cette « barriére a I'entrée » technique et juridigermet
de résoudre le probleme.

20 ans aprés le lancement du premier secoueur «ARC
Grégoire est racheté par un géant du machinisnmeoégr

James Grégoire a-t-il abandonné le monde du vite d&
Pl ? Pas vraiment : il exploite aujourd’hui aves sieux
fils trois grands crus bordelais, dont les nomstson

b

déposés a titre de marque dans de nombreux pays.

Lorsque le distributeur chinois de « CHATEAU LA
RIVIERE » a voulu faire une infidélité en distribdaun
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 Erdac
marché des systemes antivol pour cassettes et €D, e
distribuant les produits d'un fabricant danois aquait
congu ces antivols. Ce dernier, voyant le marchgcfis

se développer, a décidé de distribuer directemest s
produits en France. Et s’appuyant sur ses brevkets,
entendait bien écarter son ancien distributeur, SOR
Bruno Bouan a réagi au quart de tour : étude degels

de son fournisseur, analyse des forces et faildesse
recherches sur toutes les solutions d’antivol pagsettes
décrites dans des brevets et séances de créatwgtéun

bureau d’étude pour créer son propre produit. Les€ib
en PI vérifie que le nouveau produit échappe biexn a
brevets de son fournisseur, et met sous survedldes
demandes de brevets en cours d’examen. Le souti
d’'OSEO a été décisif pour financer le développemen
Résultat : FORS a concu un antivol qui non seulémer
échappe aux brevets existants, mais s’'avere lui @anén
innovant et brevetable... et remporte un prix de
linnovation. FORS, a l'origine simple distributeuest
maintenant devenu un acteur majeur du secteulaitéu
de nombreux brevets et continuellement innovant.

Les motivations des patrons de PME

Interrogés sur leur motivation a déposer des bsevét %
des dirigeants de PME répondent : « Se protéger d
attaques, garantir la liberté d'exploitation ». Lasres
motivations sont la lutte contre la contrefacongéme de

la concurrence, la communication d’une image innt&a
et le renforcement des coopérations techniquesest d
partenariats commerciaux.

Par ailleurs, plusieurs études ont mis en évidanue
corrélation entre le dynamisme de la politique Bk 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 conforteeun
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 supsoder
la P1, mais beaucoup ont encore une vision assgtine

de la PI: quelque chose de compliqué, rébarbaservé
aux spécialistes et aux grandes entreprises...

Quelles sont les principales réticences des dinigede

PME et, de maniére plus générale, de ceux quiitiana
dans les entreprises ? Comment les balayer ?

« C’est trop compliqué ! »

Certains aspects de la Pl sont effectivement cou@s,
en particulier les procédures. Ces aspects, quiticoant
une petite partie de la PI, relevent des spéaalisEn
revanche, la logique de la PI et les principawerep qui
en découlent sont accessibles a tous et surtauttites a
tous.

« C’est trop cher ! »

Le dépbt de titres Pl et leur maintien en vigueemvent
devenir une source de dépenses importantes sinlpn
prend pas garde.

Comme toute dépense, la Pl est chére si elle ekt ma

utilisée... mais « elle peut aussi rapporter gros ! »

Par ailleurs, de nombreuses utilisations de la d?lt s

« gratuites » : chercher des idées dans les basestd
formaliser et dater les connaissances créées...

« Ce n’est pas pour moi: je suis trop

petit ! »

Le savoir-faire de votre entreprise a de la val&agus
voulez le développer et le protéger. Il faut donengdre
en compte la protection du savoir-faire pour ldsats;, les
ventes, la gestion du personnel...

En faisant cela, vous faites de la Pl, 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 desdbsev
est aussi ancienne que la Pl elle méme.

Sans entrer dans un débat qui dépasse le cadeelides

on peut observer que le systéme des brevets aljotie
majeur pour le progrés technique depuis deux siecle
Internet, en facilitant 'accés aux bases brevatsplifie
encore ce role.

meilleure des

«Le secret est la

protections ! »

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

Mais les entreprises sont de plus en plus « ouwertet
elles cooperent avec des partenaires variés. eatRllors
trés utile pour faciliter les coopérations et oigan le
secret en posant quelques « verrous » qui garantigse
« le secret reste bien gardé ».

« Je ne pourrai pas me défendre ! »

Lutter contre des contrefacteurs, notamment dartgaics
pays, peut se révéler difficile et cher. Il faut tamir
compte dans sa stratégie : éviter ces pays, chetsir
encadrer un partenaire adapté...

Au minimum, en France, il peut étre trés utile dgpdser
de droits de PI. Cela permet d’éviter que des prises
qui copient vos produits dans des pays variésjdadent

en France en toute légalité.

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

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

Mais il suffit que le dirigeant se soit appropriés |
principaux reperes de la PI, pour qu'il en fassdewer
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 égaletaee
saisir des opportunités et de développer rapidemest
innovations. La PI peut contribuer a la réussitecde
« virages ».

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

L’essentiel

* L'image que l'on a de la Pl est souvent décaléeal
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.
13



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

Chague « acteur » a sa vision de la Pl

La PI est un sujet difficile a cerner, car ellea@ae des
réalités différentes d’'un utilisateur a I'autre :

>

>

YV V VY V

A\ 4

Le juriste :« Ce sont des regles juridiques (le Code
de la PI) ».

Le financier :« 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 linnovation :
« 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 ece
de la collectivité ».

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

La PI, c'est tout ce qui concerne la
propriété des créations intellectuelles

La valeur apportée par les entreprises aux procatits
services qu’elles commercialisent est de plus ars pl
« immatérielle » : conception des produits, métsode
production, marketing, achats, communication, vente

La valeur « immatérielle » des produits et serviesisle
résultat du travail intellectuel des salariés desegrises.
Quand ces salariés innovent, ils font des créations
intellectuelles. Qui est propriétaire de ces cofti
intellectuelles ? Qui a le droit de les copier ?

Le but du droit de la propriété intellectuelle et
répondre a ces questions aussi importantes queatii

Le principe général du droit de la Pl est le suivareux

qui font des créations intellectuelles nouvelleslerdroit
d’interdire aux autres de copier ce qu’ils ont créé
durée de ce droit est limitée, sauf pour les marque

Par ailleurs, pour les brevets, l'invention est |gé) ce

qui permet aux autres de s’en inspirer et de mieux
innover.

Ce contrat « gagnant-gagnant » entre les créatsuls
Collectivité parait simple. Sa mise en oceuvre peut s
révéler délicate, notamment quand deux créations
intellectuelles sont « proches » l'une de l'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 formrés t
variées : un procédé de fabrication, un logo, tenéod’'un
flacon, un logiciel, une vidéo... Les droits de P$@sés
sont donc eux-mémes tres variés.

Propriété intellectuelle

Propriété industrielle Droit d'auteur

Brevets Droits des auteurs

Marques Droits voisins

Dessins et modeles

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 donnéss,
obtentions végétales, le savoir-faire...) compléteas

deux branches principales.

Manager la Pl dans I'entreprise

Manager la Pl dans une entreprise, c’est manag
I'ensemble des aspects Pl qui concernent :
» les fonctions de l'entreprise (DG, stratégie, R&D,
achats, RH, juridique, commercial...) ;
> les activités transversales (projets d’'innovation,
exportation...) ;

» des situations spécifiques
entreprise, partenariat...).
Manager la Pl dans une entreprise, c’est donc nesinag

cette entreprise en intégrant bien tous les aspécts
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 innovation:
puis de mieux les exploiter ;
» les droits de Pl deviennent des ressource
essentielles pour la stratégie des entreprises.

(création d'une

L’essentiel

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

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

* Les bases Pl ce sont des sources d'information tres
riches, qui sont précieuses pour I'entreprise.

* La logique de la Pl 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€alée,

Pour cela, nous passons beaucoup de temps
communiquer avec les autres, dans notre entreptise
avec l'extérieur. A chaque fois, les mémes questiea

encore largement répandue, avait un sens dans une posent : que faut-il demander ? Que faut-il dif®®e

économie principalement « matérielle », cloisonrede
taylorisée. Ce n’est plus le cas dans une économie
mondialisée, dans laquelle un nombre croissant de
« travailleurs intellectuels » utilisent des tedogees de
linformation et de la communication de plus en splu
puissantes.

Actuellement, il faut vraiment étre bien inspiréupo
s'intéresser a la Pl. Cela parait compliqué, caytent

et, en plus... on ne '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 poilg g
puissent les intégrer dans leurs cours de gestien,
technologie, de philosophie... Plusieurs milliers
d’enseignants du secondaire ont déja été formés,leor

plus grande satisfaction et celle de leurs éleves.

Nous pratiguons 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

faut-il ne pas dire ?

En nous posant ces questions et en y apportant de
réponses, nous faisons de la PI. En effet, nousiboans

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 integre la Pl dans sa stratégie engbre
les décisions clés : dépbt de titres, partenariats...

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

» La fonction juridigue intégre 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 créeées...

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

» La fonction commerciale, en prise directe avec les
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clients, joue un réle clé dans la détection des

contrefacgons...

Ca riete
ot Lo buelle.
cdlest ['affaire
de tous, et pour
les guestions

o=

Qui peut vous aider pour la PI ?
La Pl est un sujet complexe. Les pratiques Pl narke

fonction des pays et des sujets traités. Toutes les

entreprises font donc appel a des spécialisteqlus
souvent externes (voir annexe 6) :
» le personnel de I'INPI, un «premier contact »
naturel ;
» les Conseils en propriété industrielle, pour les
dépbts des titres (brevets, marques...) et I'analyse

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

La PI est un outil de dialogue entre les
fonctions

Toutes les fonctions de I'entreprise coopérent auee
finalité commune :
» développer et protéger les  ressources
(principalement intellectuelles) de I'entreprise ;
» exploiter au mieux ces ressources pour développe
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 récemtme
Ses principaux responsables préparaient un trandéer
technologie. lls ont donc cherché a définir le stgu
nécessaire » de ce qu'il fallait transmettre. Gsafat, ils
ont créé une vision partagée du savoir-faire clé d
I'entreprise et ils ont identifié plusieurs pistgmur
développer de nouveaux produits et améliorer le
coopérations entre leurs fonctions.

L’essentiel

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

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

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

Comment la Pl vous aide a protéger le savoir-faire  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 atesventreprise ?
» Comment communiquer « au juste nécessaire » damigdprise et avec I'extérieur ?
» Comment bien capitaliser ce qui est créé et utpi@évotre entreprise ?
» Comment choisir entre brevet et secret ?
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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 raigoa,

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, c@mm
pour s’opposer a un usage « indélicat » de sorirstane

par un concurrent, il est nécessaire de lidemtiftke 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 etohserver.
Dans ce contexte, la Pl est trés utile :

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

» Les droits de PI jouent le réle 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.

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&D prend
donc des formes extrémement variées. Comment
identifier ce savoir-faire de valeur ?

La question est complexe. La meilleure fagcon dy
répondre est de se poser collectivement quelques
questions de bon sens, qui sont imprégnées despgain
delaPl:

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

» Ce savoir-faire (ou un savoir-faire similaire) @st-
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 complétent, est importante. lsavoir
comment » permet de réaliser a l'identique. LewoBa
pourquoi » permet d'avoir la tracabilité des chalg
conception, donc de mieux innover.
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En découvrant cette distinction, un ingénieur feasgui
pilotait « dans la douleur » un transfert de tetbgie
avec une entreprise indienne, a réalisé qu’il agafin
une clé pour résoudre ses problemes. Malheureusemen

sa joie a été de courte durée. Au bout de quelques

minutes, il a déclaré : « Le probléeme, c’est questnos
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 remplitfallit avoir

le maximum de débit de remplissage et le minimum de
fuites.

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

Si le savoir-faire recherché n’est pas dans le duena
public,
identifiant ceux qui le possédent et en coopéraat @ux
(échange d'informations, benchmarking, achat d'une
prestation intellectuelle, licence de droits de pI...

L'entreprise innove, en permanence, sous des formes

variées. Les projets d'innovation créent du safaine.
Une bonne capitalisation des connaissances isse®es d
projets d’innovation parait donc essentielle pour
meémoriser et développer le savoir-faire de I'enisgp

Du coté des «fuites», il faut bien sdr éviter de

on gagne souvent beaucoup de temps en

transmettre a I'extérieur des informations conficsies.
Mais cela ne suffit pas. L'expérience montre que
'essentiel des pertes de savoir-faire des engeprest
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 capitalisea diien
communiquer, contribue donc  directement
développement du savoir-faire de I'entreprise.

au

Comment protéger juridiquement le
savoir-faire de votre entreprise ?

Si I'on veut protéger juridiquement un savoir-faitefaut

le formaliser, le dater de maniére probante etetedmre

« non accessible au public ».

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

L’essentiel

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

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

* Le droit de la PI, les droits de PI et surtoutlbgique
de la PI » vous aident a identifier, développearetéger
le savoir-faire de votre entreprise.
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Comment communiguer « au juste nécessaire » dans I’

avec I'extérieur ?

Communiguer « au juste nécessaire » :
une compeétence clé

Nous avons tous en téte des anecdotes de « fuites »

d’'informations idiotes : conversation entendue dans
train, document oublié a la photocopieuse, couwigl
part vers de mauvais destinataires... Il faut, bién s
éviter ces «loupés », mais ils ne représententingu’
petite partie d’'une question qui nous concernelds @n
plus : comment communiquer « au juste nécessalre »
Les situations sont trés variees en fonction des
interlocuteurs (clients, fournisseurs, collegueset.)des
sujets. La question se pose pour les informatioms ¢
«sortent » de l'entreprise, pour les informationsi

« entrent » dans I'entreprise (informations configsles,
informations mal contr6lées...) et les échanges
d’'informations « a I'intérieur » de I'entreprise.

Ainsi, la question se pose donc des quil 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 devi une
compétence individuelle et collective essentielle.

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

entreprise et

Jurez-veus de dire [a verits,
toute la verite, rien gue la verite?
ﬂvl’/

Je jure de dire
ce il Laut,
tout e gu'il Cat..

£ =

..Riew

: Paﬂ* ::,P_A‘?g ||'

[

Chaque salarié a une obligation de

confidentialité

Par le Code du travail, chaque salarié a une dhigae
confidentialité. Mais cette régle doit étre comerist
intégrée, de maniere naturelle, si 'on veut comiopuer
efficacement.

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

Par ailleurs, si I'activité du salarié est conceripar des
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de
doit

contrats passés par I'entreprise (accords
confidentialité, contrat de coopération...), |l
comprendre ses obligations et, bien s(r, les réspec
Le responsable Pl dune entreprise a été surpris,
d’entendre le chef d'un projet d’'innovation direl, @ours
d’une réunion x Maintenant qu’on a signé un accord de
confidentialité avec I'entreprise X, on peut toet dire

.. » En lui demandant de préciser, le responsable Pl a
découvert que son interlocuteur n'avait pas comgpuis
I'accord engageait des personnes précises surntanto
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 posebtesies
questions de baseCommuniquer 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 dune information ou dun
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 geurs

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

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

nol

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 ingehes
régles de formalisation d'un brevet peuvent domeraa
créer un « langage commun » :

> bien définir le domaine correspondant au suje
traité et se focaliser sur ce domaine ;

» nommer les éléments et utiliser toujours les méme
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 delingue de
bois », il suffit d'utiliser les caractéristiquesntraires !

L’essentiel

* Communiquer «au juste nécessaire » devient, dar
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@ujue
I'on sait faire dans une entreprise. Mais lorsqwent se
prévaloir d’un savoir-faire dans un contrat (accalel
transfert de technologie, contrat de confiden@glitou
dans un litige (concurrence déloyale, détournentnt
savoir-faire...), il ne suffit pas de déclarer qu'on
« possede un savoir-faire considérable ». Il fatg én
mesure d’établir objectivement en quoi consisteamir-
faire, a une date donnée. Il faut donc organiser la
« tracabilité » de ce savoir-faire, ainsi que séatian,
d’'une maniére 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'urgigtre tenu
par chaque personne susceptible d’'innover, dansléiq
note au jour le jour ses idées, résultats expétmoen
essais... Chaque page est datée, signée, et visae par
témoin. Le cahier permet d'établir [l'état des
connaissances de I'entreprise, a une date donres. €
quelque sorte la main-courante et le journal intidue
créateur et de I'innovateur.

Pour bien faire, il peut étre déposé chez un heriggie
fois rempli, pour renforcer sa qualité probantepdrmet

par votre entreprise ?

aussi de retrouver plusieurs années plus tardédestats
et des idées anciennes.

L'avantage du cahier de laboratoire est de s’'insaans
un cadre connu en France et a I'étranger. Maisti@¥au
solutions sont possibles, telles que le dépdt ré@gul
d’enveloppes Soledwu de plis cachetés CNISF, ou tout
autre moyen d’enregistrement des connaissancesuseus
forme raisonnablement probante.

Pourquoi tenir un cahier de laboratoire ?

Etre en mesure dapporter la preuve de l'état des
connaissances — du savoir-faire — a une date donné
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 lI'engagement d'une coopération, il est
important d’établir objectivement I'étendue des
connaissances détenues par chaque partie, afin d
limiter I'incidence d'un accord de confidentialité
sur des connaissances qui étaient détenues aval
gue le partenaire ne les ait communiquées.

» Pendant les négociations dun 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 utibeip
assurer une tracabilité des idées et résultats : il
permet d’établir qui a été a l'origine de telle ou
telle avancée technique, et donc titulaire destglroi
de propriété industrielle.

Droit de possession antérieure : si un concurrent
dépose un brevet sur une invention dont les
caractéristiques  technigues  sont  décrites,
antérieurement, dans le cahier de laboratoire de
I'entreprise, cette derniere pourra poursuivre
I'exploitation des résultats qu’elle détenait avint
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 remplaes un
titre de propriété industrielle. Si des précautioessont
pas prises pour le formaliser et le conserver seitrest
illusoire de vouloir opposer des droits a des tidm®p
souvent, on voit dans des contrats des clausegsdasé
du « savoir-faire », alors que rien n'a été préwaurp
identifier réellement ce savoir-faire. Le contravignt
alors une coquille vide, qui peut faire penser aate
« Le roi est nu ».

Notre société a brevete
cette boite A secrets..

Ess@jtz done..

f\ —
. Vous avez

N b des petits
secrets A Wous )
conkier.,

« Le contrat fait la loi entre les parties »
Seul le contrat permet d’organiser les conditiondes

limites dans lesquelles un partenaire peut utilisar
savoir-faire confidentiel.

L’essentiel

* Organiser la tragabilité du savoir-faire par aessures
simples mais rigoureuses.

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

s'inspirer de linvention décrite pour trouver uaetre

Le secret pour éviter d’étre copie solution échappant peut-étre a la portée du brevet.

Il est parfois possible de conserver des choixriggies

secrets : des tours de main concernant un procegsus Secret Brevet

fabrication ; des parametres dans un procédé inelyst Qu'est ce qui est | Toute information | Caractéristiques
une formulation acquise par I'expérience, une protégé ? ayant une valeur | techniques
composition particuliere difficile a vérifier pares Conditions de Peu exigeantes Strictes (nouveaute,
analyses simples validité juridique | (information non activité inventive,
. \ connue des suffisance de
Le secret offre alors une bonne alternative au ehreev, _ personnes du description)
condition de prendre des mesures efficaces pouerévi secteur concerné)
toute divulgation. Modalités Organisation du Dépot + examen
La durée de vie d’'un secret est variable : elleeddpdes df‘f’btzf‘“on S?Cf‘ftl , —
efforts qu’un concurrent doit mener pour aboutix au Effet d'une Fin de la protection | Sans effet, si la
N . , . i . divulgation divulgation est
mémes connaissances. Elle dépend aussi des disp®sit postérieure au dépot
prises pour limiter le nombre de personnes [ Pportée dela Toute l'information | Fixée par les
(collaborateurs, fournisseurs, clients, prospects...) | protection non divulguée. revendications
susceptibles d’accéder aux informations secrétes. Mondiale Limitée aux pays ou le
brevet est étendu
, : I Opposabilité aux | Faible (contrat ou | Fabrication,
Brevet(?r, c'est pUb“er T o tiers acte illicite) commercialisation,
Il faut étre conscient du fait que la publicatioiurd détention
brevet, qui intervient automatiquement dix-huit soi Protection cqn_tre Fait,)I_e (possession | Radicale :,invalide le
aprés le dépdt, permettra aux concurrents de prendr un brevet ultérieun antérieure) brevet ultérieur
: o : : Sanction en cas dg Faible Interdiction de
connaissance dg Imventlo’r_]. Cer'tes, ils ne,pomrmn; violation poursuivre
exploiter industriellement I|nvent_|on brevetée,ndales Iexploitation et
pays ou le brevet est valable. Mais en consul@abtévet dommages-intéréts
publié, un tiers pourra stimuler sa propre créagjvet Durée de la Tant que le secret | 20 ans maximum
protection est préservé
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Brevet et secret sont complémentaires

Lorsqu’une entreprise va déposer un brevet ellbate)

de maniere naturelle, limiter le savoir-faire qléel
communique. Attention, cela peut conduire a un dtrev
fragile : pour étre valable, I'invention doit émécrite, de
facon claire et compléte, pour que linvention soit
effectivement réalisable par un « homme du métidk »
faut donc bien définir, au départ, ce que I'on Janaveter

et ce que I'on veut garder secret.

Le cas des inventions de procédé

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

Le secret, puis le brevet ?

Les idées et les créations techniques doivent wosjo

dans un premier temps, étre protégées par le secret

Breveter, c’est décider de « sortir du secret ssqoe les
enjeux le justifient. Le secret doit étre présepign sar
jusqu’au dépbt 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 aénm
résultat ne dépose, lui, un brevet.

Et la formule du Coca-Cola® ?

La formule du Coca-Cola® n’a pas été brevetée. tiNfes
pas la meilleure preuve de I'efficacité du secret ?
Aujourd’hui, les technigues d'analyse chimique
permettent facilement de reconstituer la formuland’
composition. Ce qui reste difficile a détermineest’
I'origine de certains produits, tels que la régitenculture
des noisettes qui font du Nutella® une péate anertau
goQt incomparable.

Mais il faut reconnaitre que le recours au seassocié a
une communication habile, valorisant le caracteére
mystérieux et exceptionnel d’'un produit ou d’'unqéde,
peut constituer une excellente stratégie.

Formaliser et dater les savoir-faire

secrets

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

L’essentiel

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

* Prendre des mesures pour limiter les risques d
transmission a des tiers des informations secrétes.

* QOrganiser la preuve de la date et du contenu de
informations secrétes.

* Combiner, judicieusement, secret et brevet.
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Chapitre 3

Comment dynamiser vos projets de développement avec
la PIl ?

Votre entreprise mene des projets de développemefgdroduits nouveaux...) ; elle
fait donc des créations intellectuelles. La PI peret de protéger ces créations.

Mais la PI joue aussi un réle trés important, en arnt, 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 Pl dans vos projets d’innovatio

La Pl 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 développementsikigi?
Comment éviter les pieges Pl pour mon site intePnet
Comment protéger ce qui n’est pas protégeable ?

NNV Vv Ny VY v Y
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Comment intégrer la Pl dans vos projets d’'innovatio

Un projet dinnovation c’est, dés le

départ, une aventure !

Avoir des idées est relativement facile. Transforices
idées en innovations, grace a des projets d'inimvagst
plus difficile. Edison, grand innovateur, le résitnuans
une formule colorée :«L'innovation, cest 1 %
d’'imagination ... et 99 % de transpiration ! ».

Le monde bouge. Vos clients vous demandent d’alasr
produits et des services toujours plus performangt/ou
de moins en moins chers. Il faut donc souvent ien@v
la fois sur les produits, les services, et sur émigre de
les « produire », au sens large du terme.

S'il s'agit de faire une petite amélioration, biearnée,
les risques sont en général limités. En revandhkgrs
veut s'inspirer fortement de ce qu’a réalisé unccorent,
ou développer quelque chose de vraiment nouveau, ce
n'est plus pareil. Le projet ne se passe jamaisnu®m
prévu. C'est toujours, plus ou moins, une aventugans
laguelle la PI peut jouer un rble important, sorst
formes complémentaires :

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

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

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

La Pl dynamise toutes les activités d’'un
projet d’'innovation

Le succés d'un projet d'innovation est trés lié uatge
grandes activités: s'informer, créer, décider
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 I'ensemble des angles de vue: stratégiqu
technique, commercial, financier...

et

La PI joue un rdle important dans toutes

les étapes d’un projet d’'innovation

Depuis plus de 30 ans, OSEO accompagne et finace d
nombreux projets d’'innovation. Fort de cette exgéne,
OSEO propose aux entreprises une démarche qui leur
permet de bien structurer leurs projets d’'innovatioette
démarche prévoit :
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» 3 étapes (faisabilité, développement, lancement) ;
» b5 composantes (commerciale, technique, juridique,
financiere, management)
La PI 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 adaptée rptzu
développement de produits et procédés nouveaux.
Mais, les projets d’innovation connaissent souvees
virages imprévisibles, parfois méme déclenchésdear
evenements PI...

Il'y a quelques années, une entreprise a demandgé a
stagiaire éleve-ingénieur de faire un état de bmevets
pour un nouveau produit qu’elle développait depuis
plusieurs mois. Deux jours plus tard, le stagiadre
découvert un brevet francais, publié trois ans gvagun
protégeait une solution pratiguement identique tteCe
nouvelle a, de maniere naturelle, completement
déstabilisé I'équipe. Que faire ? Finalement, aprés
quelques péripéties, tout s’est arrangé. Le brigaatais

a eté «détruit » par un brevet US antérieur. Dis,de
titulaire du brevet US, intéressé par un savorefai
spécifiqgue de I'entreprise francaise, lui a demantilé
était possible de faire un « échange de savoie-fair.
échange qui s’est révélé gagnant/gagnant.

Un outil simple pour tous les projets
d’innovation : le mémo-innovation

Le mémo-innovation (voir annexe 3) est un formaai
qui propose une check-list de « bonnes questionk »
permet de formaliser, de maniére simple, des idédss
innovations a des stades d’avancement divers. draetr
du mémo-innovation est adaptée pour tous les tyf
d’'innovations (techniques, commerciales, stratégggqu
organisationnelles...).

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

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

De plus, le mémo-innovation, comme le brevet, negre
sous forme de questions, la définition du mc
« innover » :Introduire quelque chose de nouveau dar
un domainell est donc logique que ce soit un « langag
commun », trés naturel, pour bien innover.

L’essentiel

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

* Le mémo-innovation est un outil, a la fois simpte
puissant, pour manager I'innovation.
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La Pl est une mine d’'informations gratuites : comme nt I'exploiter ?

L'utilisation approfondie des bases, en particytieur les
Les entreprises déposent des marques, des dedsins e bases brevets, demande bien sr un apprentissdgdaet

modeles et des brevets pour des créations quadatrs pratique (voir annexe 2).
yeux, beaucoup de valeur. Les bases Pl donnent donc Les bases PI peuvent étre utilisées pour des aotr
acces au « gratin » des créations intellectuelles. ponctuelles et, en continu, pour faire de la veille

Le site de I'INPI (ww.inpi.fr) est un point d’entrée
Que trouve-t-on dans les bases Pl ? remarquable pour utiliser, gratuitement, des bBées

Les bases Pl sont spécialisées : bases marquedgsour
noms des produits et services, bases dessins etlesod

pour les choix esthétiques et bases brevets paur le B seale

solutions techniques. Cependant, les types datitia sk sll e

des bases, pour ces trois types de créationseiciigdlles, s “:ei_tf:.me_ Mais avee les bases
&..

ont des points communs.

Un bon réflexe, dés que I'on a une « idée » que Veut \
exploiter, est de consulter ces bases pour trodesr

réponses aux questions suivantes: mon idée est-ell

nouvelle ? Est-elle libre d’exploitation (droits del

proprieté ivtellectuelle..
Vd . e svis collectivement

> o intelligent.

Lol

L [

-
existants) ? Est-elle protégeable ? 'Nl
Un autre bon réflexe est de consulter ces basemsmnent P (
des projets, pour mieux connaitre ce qui existdhetcher Q “
des idées : quels sont les droits de Pl de moremeire ) '|\
et/ou concurrent ? Quel est I'état de I'art pourpuojet '_..\‘” ' \
d'innovation que l'on démarre ? Quelles sont les ““&_ ﬁ'—’% Re—— 1
solutions qui existent pour un probléme technigiams (aanim \'\?Q_,_"—-f"; 4

mon domaine ... et dans d’autres domaines ?



Les bases marques : un dictionnaire de
noms remarquables

Plus de deux millions de marques peuvent étre déesu
sur le site de I'INPI. La plupart de ces marquest so
déposées seulement pour quelques produits et egrvic
(vétements, voyages...), regroupés en « classedes El
sont donc, sauf s'il s’agit de marques notoireisables
dans les autres classes (45 classes).

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

Les bases dessins et modeéles:
galerie de formes esthétiques

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

La base dessins et modéles de I'INPI, qui rassepibke
d’'un million de modeles, peut étre « feuilletéeomme
un album photo... ce qui donne toujours des idées. On
peut orienter son parcours avec les classes (38)les
sous classes (219) ou partir des noms des pro@ui¢s
dans la classification de Locarno).

une

Les bases brevets: le grand catalogue
des solutions techniques

Les bases brevets regroupent 80 % de [I'informati
scientifique et technique. Par ailleurs, 70 % ¢
linformation contenue dans les brevets se trow
seulement dans les brevets.

Les bases brevets constituent donc un gigantesguee
« Meccano » ®, a la disposition des concepteurke [Eu
en vaut la chandelle : un nouveau brevet ne faé g
combiner de maniére nouvelle des moyens techniguies
sont accessibles a tous dans les bases brevetgyrment
ou son inventeur imagine de combiner ces moyens !

Comment coopérer avec les spécialistes

Pl ?

Les bases PI permettent d’exploiter des informatimes
variées : commerciales, techniques, juridiques...

Les concepteurs sont libres d’exploiter ces bases p
s’informer et créer (voir annexe 2). lIs peuventndader
de l'aide a des spécialistes qui ont I'habitudetitiser
ces bases. lls doivent coopérer avec les spéemlidt
pour tous les aspects juridiques.

L’essentiel

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

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 chexche
différencier leurs produits, et non pas a les faee
ressembler».

Contrefaire, copier, s’'inspirer

On parle decontrefagon lorsqu’un produit enfreint un
droit de propriété intellectuelle (un brevet, unarque, un
modéle, un droit d’auteur). La sanction est radical le
droit de PI est valable : c’est linterdiction deupsuivre
I'exploitation et le versement de dommages-interéts
méme lorsque le contrefacteur est de bonne fajredre
I'existence des droits de PI concernés. De plusn&tere
de droit d’auteur, notamment, la contrefagon s'épier
en fonction des ressemblances et non pas desetifiés.

La copie releve de la concurrence déloyale. Elle est
sanctionnée lorsqu’une entreprise s’est livrée saates
qui sont contraires aux usages du commerce, etelaea
entrainé un préjudice a son concurrent. Ces actes
déloyaux peuvent étre le parasitisme (par exemale |
reproduction systématique de toutes les évolutibna
produit concurrent, sans efforts propres de crié@fiv

'enrichissement sans cause (par exemple la copie a

s contrefaire ?

I'identique d’un produit concurrent) ou le recowdrsdes
manceuvres déloyales.

La concurrence déloyale est plus difficile & prauyae la
contrefagon, mais elle peut également conduire trene
fin & 'exploitation d’'un produit concurrent.

L'inspiration  consiste des

a analyser
concurrents pour concevoir ensuite un produit pag u
démarche de créativité, qui respecte les droitBldet ne
céde pas a la facilité d’'une copie primaire.

produits
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Les brevets des concurrents, stimulants
d’'innovation

Les brevets des concurrents constituent un exc¢egilaEnt
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
auxquelles on n’avait pas pensé, et on enrichit sa
connaissance technologique.

» On trie ensuite ces brevets par famille
technologique : les brouettes a deux roues, les
brouettes a porte-a-faux décalé... pour sélectionner
celles qui correspondent au projet.

» On trie ensuite ce sous-ensemble entre brevets
encore en vigueur dans les pays visés, et ceux qui
sont tombés dans le domaine public, en vérifiant le
statut sur les bases comme INPI « Statuts des
brevets » ou Epoline. Les premiers fixeront les
contraintes juridiques: les combinaisons de
moyens revendiquées ne pourront pas étre
reproduites sur le projet. Les seconds ne conatitue
pas un obstacle.

» On cherche ensuite, pour les brevets qui restent
génants, a faire du « contournement créatif ». |l
s'agit de «jouer» avec les combinaisons de
moyens protégées pour imaginer de nouvelles
combinaisons. Cet exercice conduit souvent a
I'élaboration de solutions qui échappent aux

brevets en vigueur et peuvent se révéler, elles
mémes, brevetables.
Cette démarche intégrant dés le départ la prissoempte
des brevets existants est employée avec succéedepar
PME qui, a partir d'une situation initiale ou elles
« subissaient » les brevets d’'un concurrent, sememues
elles-mémes innovantes.

Brevetabilité / liberté d’exploitation

Attention, un produit innovant peut parfaitementeét
brevetable, tout en enfreignant un brevet antéri€ur
distingue un « perfectionnement» qui est une
amélioration d’un produit dont les brevets de b=m# en
vigueur, et une solution libre d’exploitation, gighappe a
la portée des brevets antérieurs. En reproduisal
strictement un produit décrit dans un brevet gpius de
20 ans, donc qui est tombé dans le domaine putntic,
peut étre assuré de la liberté d'exploitation. Msion
ajoute des améliorations qui ne figuraient pas dans
brevet déchu, il faut vérifier qu’elles ne font pazbjet
d’un brevet plus récent.

L’essentiel

* N’hésitez pas a vous inspirer de produits existamais
respectez les droits de PI et résistez a la facie la
copie primaire.

* Analysez soigneusement la portée des brevets d
concurrents, et tirez en profit pour stimuler votre
créativité.
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Qu’est-ce qui mérite d’étre protégé ? Comment ?
technique » (s’ils ne s'imposent pas a I'homme du
métier). Cette difficulté ne vient pas seulement lde

Déterminer ce qui est protégeable
Un nouveau produit se différencie par différen{seass :

modestie des innovateurs. Elle vient aussi derlitatien

> son design, qui peut étre protégé par dessin et de I'explication a posteriori : lorsqu’on voit uirevention
modele, s'il est nouveau et original ;

» son nom, qui peut étre protégé p
une marque, s'il est distinctif e
disponible ;

» ses caractéristiqgues technique
qui peuvent étre protégées par |
brevet, si elles sont nouvelles ¢
inventives.

L'inventeur est parfois mal placé pot
apprécier s'il y a matiére a protection
étant lui-méme & [lorigine des
innovations, elles lui semblent évidente
Souvent, l'inventeur estime qu’il n'y &
rien de brevetable dans son innovatic
que les choix techniques gqu'il a fait
«ne méritent pas détre qualifié
d’'inventions ».

Or, il y a invention brevetable lorsqu
les choix techniques « ne découlent p
de maniére évidente de I'état de

Je Ne suis pAs
P
f:ropmetmre
clre mon 3e_a.ne.

(

2 ’annexe 1 présente les différents modes de piotepour

les créations intellectuelles.

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

Or, l'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 obijectifs
visés: <s'agitsl de renforcer
image de société innovante ? de
marquer ses  droits  avant
'engagement en position de force

d'un partenariat ? d'organiser une exploitation ssou
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licence ? de se doter de moyens d'échange, faasa d
concurrents qui détiennent des droits de Pl qui
pourraient devenir menacants ?

Si la portée de la protection qui a été analyséede la
premiéere étape ne permet pas de répondre aux ifdject
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 intelldtduse
traduit par une palette d'outils complémentairesires
redondants.
Pour choisir les modes de protection les plus @&dapk
convient de déterminer les outils de propriété stdeille
qui vont se traduire par des avantages concurlentie
significatifs pour I'entreprise :
» un nom « choc » : pensez a la marque ;
» l'apparence esthétique :
modele, au droit d’auteur et peut-étre a la marque
tridimensionnelle ;

» des solutions techniques innovantes: pensez au

brevet et au secret.

Préparer une demande de brevet avec
l'inventeur

Difficile de préparer une demande de brevet ségisusn
ne connait pas bien I'état de la technique. Le rmiest
d’associer l'inventeur a une recherche d’antégsripour
identifier I'état de la technique le plus proch&nienteur

pensez au dessin et

est souvent le mieux placé pour déterminer, sgoliation
déja connue ainsi identifiée, l'inconvénient qiéell
présente, auquel son invention apporte une solution
Souvent, I'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 [|'état de |
technique, le probleme objectif auquel I'inventipporte
une solution et les caractéristiques essentielesalte
solution. Il pourra aussi réfléchir avec linventeaux
éventuelles variantes a protéger pour éviter ul

contournement trop aisé.

Revoir périodiquement son portefeuille

Pour éviter de gaspiller le budget PI, il est intaot de
réviser périodiguement son portefeuille de titrpeur
déterminer ceux qui doivent é&tre maintenus Vvoire
renforcés, et ceux qui sont devenus obsolétesatepe
étre abandonnés pour réduire les colts de mairdenan

L’essentiel

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

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

* Penser a toiletter périodiguement 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 patromgniq
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 queoe

ne fasse pas I'objet d’'une AOC, ne porte pas a#eirla
notoriété d’'une collectivité territoriale et ne tsgas
trompeur (La marque « Geneva » a été annulée psur d
montres, fabriquées ailleurs qu’en Suisse).

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

Une marque ne doit pas étre constituée par un terme

utilisé habituellement pour désigner le produit leu
service: «La Marée » est descriptif et donc non
enregistrable, pour un restaurant; ou « banquiette-
pour des articles de literie. La marque ne doitrasplus
étre trompeuse : « Evian fruité » pour une boissen
contenant pas d'eau d’Evian a été annulée.

La marque doit enfin étre disponible, c’'est-a-diee pas
reproduire ou imiter une margue ou une raison #mcia
déja utilisée pour les mémes produits ou serviPesir
cela, une premiére vérification sur la base degjues de
'INPI est indispensable. Aprés, pour estimer kxjue et
proposer des stratégies pour le réduire face addsts
préexistants, mieux vaut faire appel a un spétsalis
(conseil en propriété industrielle ou avocat spgigaen
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 agencer
déloyale. Mais il faudra alors prouver quil y a un
préjudice, que les activités sont réellement caecies. ..
Bref, il vaut mieux déposer la raison sociale d& so
entreprise a titre de marque : cela permet d'agirtre
toute utilisation du signe enregistré a titre dequa dés
lors que cette utilisation concerne les produitslest
services protégés par la marque.

Comment déposer une marque ?

Lorsque I'on dépose une marque, on indique unlébel

précisant pour quels produits et services on ptédei

I'utiliser. Il est recommandé de désigner également

produits et services voisins pour créer un « pérenée
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sécurité ». En fonction du nombre de «classes »
concernées, le montant des taxes a acquitter \&irien

fait appel a un conseil, le colt d'un dépbt en Eeasest de
I'ordre de 500 €. Le conseil prend en charge lesé&tités

de dépbt, la gestion des procédures ainsi
surveillance des délais officiels. Pour une pravect
I'étranger, on peut déposer une marque communautair
(colt d’'un millier d’euros) ou une marque interoatle.

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

Il est aussi utile de procéder a une surveillandgpgrmet

de détecter de nouveaux dépots, et de faire opgusit
Cette procédure permet pour un codt faible (unienill
d’euros) d’empécher I'enregistrement d’une marqoe 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 décloéamui
aboutit & son annulation.

Comment trouver une marque efficace ?

Pas facile de trouver une marque qui soit attrayant
cohérente avec limage que l'on veut véhiculer, et
disponible, c’est-a-dire pas déja protégée paraus.t

que la

Une bonne solution consiste a réunir un panel d
personnes qui soient représentatives de la «cib
marketing », pour les associer & un remue-ménirnges.
groupe suggeére une dizaine de marques possibigengu
ensuite I'objet d’'une recherche d’antériorités.| 8Xiste
déja une marque identique, tout n'est pas pertiesti
possible qu’elle ne soit plus exploitée et puisagef
I'objet d’'une action en déchéance, ou que sorgiitelsoit
prét a la céder.

Elaborer de

cohérente

Méme pour des produits industriels, la marque es
importante : elle est le vecteur de l'image et cée |
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 protiit
nouvelle marque : cela peut s’avérer ruineux. Mieamt
trouver une marque solide, bien protégée, et ldindéc
ensuite en ajoutant pour chaque produit une désigna
commune, par exemple un numéro ou un qualificati
descriptif.

une politique marque

L’essentiel

* Choisissez une margque qui soit en phase ave@adien
gue vous voulez donner a votre activité.

* Vérifiez 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 malaffirmait Raymond
Loewy, designer des briquets ZIPPO®, des bisclit®
des bus GREYHOUND®, des logos Coca-Cola® et
SHELL® et de I'aménagement intérieur du Concorde et
de trains.

En rafraichissant I'esthétigue d'un réfrigératedes
ventes annuelles sont passées de 60 000 a 273>@00.
méme le succes récent de I'i-phone doit beaucosipna
design.

Le design pour préserver son marché

Pour démarquer un produit de ceux de la concurreéhce
faut apporter une différenciation percue par le
consommateur comme attractive. La recherche deeform
esthétique est une fagon efficace pour faire peéféon
produit & celui d’un concurrent présentant les m€&me
qualités intrinséques. Face a des produits fabsigiads
des pays a faible colt de main d’ceuvre, I'efforddsign
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’eglas
protégé par brevet.

Un équipement industriel pourra plus facilemente étr

reproduit par un « copieur » si ses formes sonéleanSi
elles sont originales et protégées par des droits d
propriété industrielle, le « copieur » devra, paviter
d’enfreindre un droit de PI, repenser le produitnet
pourra pas se contenter de reprendre les plarigauig

Le design et la conception d’un produit

La recherche de la forme optimale prend en congxe |
usages, les besoins du marché, les contraintes
industrielles, ainsi que les exigences liees &taisté et a
I'environnement. Dans ce contexte, la démarcheedigd
peut conduire & poser des problémes techniquesyet a
répondre en développant des solutions techniqués qu
eventuellement, s'avéreront brevetables.

Quelques pistes pour le design

Le design ne se limite pas a des créations exteanag
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 Ilui-méme: En développant une forme
esthétique et créative pour un pyrograveur, leidabt de
jeux éducatifs Joustra a pu stopper la tentativesate
concurrent de commercialiser une imitation. Un izt
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de disjoncteur a pu faire interdire un produit aoment
reprenant la méme forme de losange, pour
épaulements entourant les connecteurs.

La recherche d'un design nouveau peut conduire a
repenser complétement le produit : la brosse a pleunt
enfant prenant I'apparence d’une figurine, le dstieur

de liquide sanitaire « Canard », la forme d'un abelir
domestique ou d’un séche-linge...

Pour les produits alimentaires, c’est égalementsauece

de différenciation efficace: la forme du chocolat
TOBLERONE®), inspirée par le mont Cervin, lui corgér
une forte identité a laquelle le consommateur e&ssible.

des

Comment protéger le design

En France, deux types de protection s'appliqudat :
protection par le droit d'auteur et par les dessits
modéles. Le droit d’auteur s'applique sans nécasslie
dépdt. Cependant, il est recommandé d’obtenir une
datation probante de la création (enveloppe Solgau...
Celui qui crée un «ceuvre de l'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 foncties
ressemblances et non pas des différences ».

La protection par dessins et modéles nécessite&pétd
d’'une demande d’enregistrement sous la forme ds oue

de photographies du produit, avant que le produiéta
présenté a quiconque. Le critere de

« nouveauté »

s'appligue, comme pour les brevets. Le dépot dessih

et modele entraine des frais de quelques centain
d’euros. Il est possible de protéger le modéle erofe
par le dépbt d'un « modele communautaire » aupees
I'OHMI. La durée de la protection est de 25 ans.
L’avantage du dépdét d’un dessin et modéle, paradzu
recours au droit d'auteur, est la définition claie¢
probante de la nature et de I'étendue des droisidssin

et modéle est un titre de propriété, avec une diatgrise
d’effet, un titulaire et une définition de la forrmpeotégée
indiscutable. Le recours au droit d'auteur peutepakes
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 madele
droit d’auteur une forme qui est indissociable de |
fonction technique associée : ainsi, un profiléhtaegue
ne sera généralement pas protégé par dessin etenode
la forme d’'un organe technique qui ne laisse lxela
aucune « interprétation personnelle ».

L’essentiel

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

* |l est recommandé de protéger par dessin et redes|
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 partounsdas
services, sous la forme de progiciels et d’appbecat en
réseaux, dans [lindustrie sous forme de logiciels
embarqués, dans les télécommunications...

Qu'y a-t-il de commun entre votre logiciel de temitent

de texte et le bout de code qui commande I'ABS ateev
voiture ? Dans les deux cas, un développeur a, écrit
directement dans un langage informatique ou eisaui
des outils de développement évolués, un code gai se
exécuté par un calculateur pour remplir les fometadités
attendues. Ce code est protégé par le droit d’aue
droit d’auteur appartient a I'employeur lorsqu'ilste
produit par un salarié dans le cadre de sa misBiarfois,

le développeur choisit de donner acces a son trawvas

la forme de « logiciels libres ». Lorsque le dépglement
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’auteguj

s'appligue notamment au code source, au code objet

(résultat de la compilation du code source), auarécet
interfaces graphiques et au matériel de conception
préparatoire : ébauches, maquettes, dossiers ybasal
fonctionnelles, documentation de conception intégé
logiciel...

ciels ?

Bien que la protection existe dés la conceptiofodiciel,

il est recommandé de procéder a un dépot pour itumrst
une preuve de la date, de lauteur et de la nature
logiciel : dépdt a I'APP, chez LOGITAS ou chez un
huissier.

Les licences de logiciel libre

Les logiciels libres sont protégés comme tout liedjipar
le droit d’auteur. La particularité est que leurgears
choisissent de diffuser le logiciel sous forme delec
source (différent du code exécutable), afin de agert
librement son architecture interne et inciter d'esit
informaticiens a enrichir le code. L'utilisateururd’
logiciel dit "libre" est autorisé a le modifier, t®rriger et
l'adapter.
On distingue différents types de licences « libregui
ont tous en commun I'obligation, pour celui qui lexe
le logiciel, d’appliquer a ses propres contribusioat
améliorations le méme régime que celui qui s’ap@iqu
logiciel considéré. C’est le principe de viralité.
Les licences « libres » sont plus ou moins contiaiges :
» Licences BSD ou Berkeley :
o0 La redistribution du code source, méme modifié,
doit contenir les mentions du copyright.
0 La redistribution du logiciel et de la
documentation doivent reproduire le copyright.
0 Les noms de l'université et de ses contributeurs ne

42



peuvent étre utilisés pour crédibiliser
promouvoir des produits dérivés.
» les licences GNU prévoient :
o le droit d'exécuter sans restriction le logiciel ;
o le droit d'adapter le logiciel & ses besoins, de
I'améliorer et d’en redistribuer des copies ;
o l'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, apres une période d'essai
gratuite.

ou

>

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 inventivegeilit
étre protégé par un brevet. L’'avantage est que la
protection ne se limite pas au code informatiquajsm
s’étend a toute mise en ceuvre reproduisant les méme
caractéristiques revendiquées dans le brevet. alyits’
généralement de brevets portant sur des traitements
d'image, des logiciels embarqués, des programmes
commandant des fonctions de téléecommunication, des
commandes d’équipements industriels....

Mixer des briques «libres» et des

développements innovants, voire

brevetés

Il est fréquent d'utiliser du code informatiqueikeé » et
de le combiner a des développements propres. Sieon
prend pas de précautions, les conditions de ladiee
« libre » s’appliqueront a I'ensemble des dévelompgmrs,

ce qui peut étre préjudiciable pour une exploitatio
commerciale du résultat. Pour éviter une telleasiom, il
est nécessaire de découpler les parties que lepse de
voir régies par une licence «libre », et les parplus
stratégiques pour lesquels on choisit un autre numle
commercialisation et de vérifier que la licence lde
brique libre n'est pas « virale ».

I est essentiel dans de tels cas de parfaitemel
documenter l'origine des différentes briques dudieg et
d’élaborer un contrat d’exploitation qui respectes |
dispositions des licences s'appliguant aux brique
« libres ». Ce mixage n’est alors possible queesi |
briques « libres » sont régies par des licencebred »
non virales (de type LGPL ou BSD).

L’essentiel

* Les logiciels sont protégés par le droit d’auteun
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 regles de la Pl s'appliguent dans le domaine
d’Internet. Simplement, tout ce qui s’y passe esfatto
international, dématérialisé et difficile a localis D’ou

un certain sentiment d'impunité.

Marque et nom de domaine

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

A linverse, pour éviter le« cybersquatting® le plus
efficace consiste a réserver les noms de domaine
correspondant a ses marques, et les faire « poingar

une méme page d’accueil. On coupe ainsi I'herbe ks
pieds decybersquatteurséventuels, pour un co(t bien
inférieur a celui qui serait occasionné par undoact
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.

?

Droit d’auteur et Internet

Qu’est ce qu’on peut copier sur Internet ? Techengent
tout : rien de plus facile que de faire un « copidter »
d'un texte, d'une image, d'une photo, d'une vidéa,
d’'un bout de code. Mais juridiquement, rien. Ent toas,
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 reproductimite
situation parait un peu schizophrénique. Pour étitet
risque, le mieux est de résister a la tentatioregeoduire
des contenus dont on n'a pas formellement acquis le
droits.

Le piége de la divulgation
« C'est formidable, Internet, je peux trouver toes
projets de mes concurrents sur leur site, et alesi
argumentaire commercial, les fiches techniquesedes|
produits, ... Mais au fait, jespére qu'on ne faitspaa
chez nous» Cette réaction d'un patron de PME
industriel, qui découvrait a la fois la puissance 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 brevetables que s'ils présentent des choix qui sor
garder secrets, ou présenter des produits et servic

nouveaux, qui ne sont pas encore bien protégés par
des droits de Pl (dessin et modéle, marque,

brevet...).

» Mentionnez expressément que les

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.

Clest une forme

d'arotisme iwtelleatuel.,

Peut-on breveter un site innovant ?
Beaucoup de modeles économiques ou commerciaux sur protéger les aspects créatifs de votre site.

Internet s’avérent trés

innovants. Mais

ils ne sont

contenus

techniquement inventifs. Le brevet «simple click »
d’Amazon a été délivré par I'Office Européen des
Brevets, puis annulé pour défaut d’activité inveatcar
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 possibild&ine
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 protectiGest
souvent qu’indirecte : droit d’auteur ou dessirmetdele
pour linfographie, marque pour sa désignation,
concurrence déloyale en cas de parasitisme. Mais
concept lui-méme ne peut pas faire I'objet d’'une
protection. La meilleure solution est d’aller vidans la
promotion du service, et de bien utiliser les draie Pl
sur des aspects certes secondaires mais qui peuv
néanmoins s'averer critiques.

L’essentiel

* Ne pensez pas que I'Internet est un terrain dedroit.

* Résistez a la facilité de copier des contenusériques,
sauf si leurs auteurs ont expressément renoncéira le
droits de PI.

* Utilisez le droit des marques et le droit d’autpour

45



Comment protéger ce qui n'est pas protégeable ?

Tout n'est pas protégeable, heureusement, car cela L€ concept, une idée genérique

préserve des espaces de liberté. De fagon génkxdhe,

ne permet pas de s’approprier un concept générainou
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 ligéear
autant que cette réalisation soit nouvelle et palg. De
méme un résultat ne peut pas étre breveté ; sesls |
moyens techniques peuvent |'étre a condition d'étre
nouveaux, inventifs et suffisamment décrits.

Qu'est ce gu'une idée ? Utiliser les nanoparticydesr
fabriquer des casseroles antiadhésives, c'estdée ce
n'est pas une invention. Pour que ce soit une ienil
faudra décrire un exemple permettant de réaliser
effectivement une telle casserole sans avoir aéoerca
des recherches additionnelles. Pour autant, ilt pes
nécessaire d'avoir réalisé un prototype avant gk

un brevet.

Que faire : lorsque l'idée germe, il faut I'approftr
méthodiquement pour passer de l'idée a l'inventairia
protéger, si elle apparait brevetable et si legwenje
justifient. Dans tous les cas il est utile de datde
maniéere probante, les évolutions du projet.

Le concept est «une idée globale », par exemple ur
nouveau mode de commercialisation. Un concept se
traduit par des choix concrets, dont certains sont
organisationnels, d’autres techniques ou esthéiqile
n'existe pas de protection directe du concept.
revanche, lorsque le concept est le résultat deerelbes
approfondies, la reproduction a [lidentique par un
concurrent peut étre sanctionnée par la concurrence
déloyale. Le droit d’auteur s’applique par ailled@rgous

les éléments qui matérialisent le concept (un decurde

présentation, les éléments graphiques du concept...)

En

Un jeu

Un jeu se traduit par des régles, et souvent par de
accessoires. Le principe du jeu ne peut pas éuoegy
par un droit de PI. En revanche, les accessoeeyieces

et figurines, les cartes avec un dessin origimagupport

du jeu...) peuvent étre protégés par le droit d'avetypar
des dessins et modéles. Le nom du jeu peut étieséeap
titre de marque : Monopoly® Meccano®...

Avant de présenter le projet & un éditeur, le miesixde
déposer une enveloppe Soleau ou un dépbt chez u
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 génériqueegt d
créations graphiques sont protégées par le draittelur,

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, megnutaire
commercial, organisation et animation du lieu datee
Ce savoir-faire est généralement matérialisé par un
document de référence (la « bible du franchisé shis

en ceuvre sur un site pilote, qui sert de vitrine. L
protection et la valorisation sont basées sur wordcde
mise a disposition de ce savoir-faire et une lieede
marque. Une imitation trop grossiere, c'est-a-djué n'a
pas fait I'objet d’'un réel effort de conception|éne du
parasitisme.

Une méthode d’affaire

Brevetable aux Etats-Unis, une méthode d’affaire
(business method) ne I'est pas en Europe : pambee
vendre une deuxieme paire de lunettes pour 1€ rest u
innovation remarquable pour habituer les clients a
remplacer plus fréquemment leur monture. Mais ocela
peut étre protégé ni par brevet, ni par droit ddaut En

revanche, la marque Tchin-Tchin® permet d’ancrétece
idée d'Afflelou dans I'esprit des consommateurs.

Les bonnes meceurs et I'ordre public

Certaines créations et innovations sont exclueslade
brevetabilitt ou de la protection par marque : oats
celles dont 'usage ou I'exploitation est contrairgordre
public et aux bonnes meceurs. Deux exemples :

» Une invention dont l'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 ét
jugée injurieuse.

L'OEB a jugé gqu'une invention portant sur une ssuri
dont le génome était modifié pour lui faire dév@epun
cancer n'était pas contraire aux bonnes meeurstetét
de tester de nouveaux médicaments anticancérel
compensait la souffrance causée a I'animal. Ennche,

la « souris nue », modele pour le traitement dealaitie,

a été considérée comme non brevetable car congaie
bonnes moeurs.

L’essentiel

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

* L’action en concurrence déloyale et la proteciian le
droit d’auteur, les dessins et modeles et la mardg®
éléments associés au concept ou a I'idée, perretten
d’éviter des copies trop grossiéres.
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Chapitre 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 réussicbopérations ?
» Comment assurer la confidentialité avec un partenai
» Comment coopérer avec un partenaire plus gros qus ?
» Comment travailler avec une agence de communica&tion
» Comment coopérer avec un laboratoire universit&ire
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Quelles sont les bonnes pratiques Pl pour réussir |

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

De plus en plus, les entreprises innovent en ceopér
avec des acteurs variés (clients, concurrentsnieagurs,
universités, centres de recherche...). Les coopéstio
prennent des formes trés différentes, en foncteredr
objet, des acteurs concernés, de la répartitiomaes, ...
(coopération client/fournisseur, projet de recherch
multipartenaires, pour un pble de compétitivité @
programme européen, avec un laboratoire public...).
Dans ce contexte délicat, la Pl joue un role ché eHet,

la Pl permet de définir les «regles du jeu» de la
coopération : Qui apportera quoi ? Qui fera qu@ui
sera propriétaire de quoi ?

Comment évaluer la réussite d'une

coopération ?

Quand on demande a des dirigeants d’entrepeiBeur

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

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

les ressources consommeées n'‘ont pas dépassé ce

>
qui était prévu ;

» les relations pendant la coopération ont été bonnes

» l'entreprise a beaucoup appris sur le sujet, sur
d’autres sujets, sur le partenaire et sur d'autres

es coopérations ?

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

Comment mettre en une

coopeération ?

Les entreprises suivent toutes, de maniere plusaus
structurée, la méme démarche. Les étapes succesve
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, évdéuer
contrat (réle du Comité de pilotage).
Quand il y a plus de deux partenaires, le déroutérast
identique, mais il est souvent plus long et plus
« laborieux ». Dés qu'il y a plus de deux partersiil est
souhaitable qu’il y ait un « chef de file ».

Je e refuse phS

de cooperer. 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 pergoiventveot
les contrats comme un contrainte et non comme igiee a
Elles ont notamment le sentiment que la négocialies
contrats dégrade la confiance entre les partenaDes
plus, quand le contrat est finalisé, elles n’org fwajours

une vision claire des droits et devoirs réciproques

Cette perception négative des contrats, qui estlige a
un manque de culture Pl des concepteurs, doitpéise

en compte dans la négociation des contrats.

Dans un premier temps, il est important que lesuastdu
projet se posent ensemble les « bonnes questipmup,
clarifier les régles du jeu de leur future coogérat

Ensuite, les juristes pourront plus facilement éfab un
contrat qui apparaitra, pour I'essentiel, comme la mise e
forme juridique de ces régles du jeu.

Le mémo-coopération: un
commun pour coopérer

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

langage

L’essentiel

* Une coopération est réussie... si les deux y gagnen

* La réussite des coopérations externes reposedsur
bonnes coopérations internes.

* Le mémo-coopération permet de bien préparer liggis
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 re ?

Comment séduire sans trop dévoiler

du projet, voire dépdt d’'une demande de brevet.
» Annoncer clairement que les informations sont

«Dans les relations d'affaires, traite tes amis délivrées a titre confidentiel et marquer les
d'aujourd’hui comme des ennemis de demairCette documents avec une mention « confidentiel » et le
maxime, inspirée de Mazarin, peut éclairer la citeda nom de celui qui en est & l'origine.
tenir pour la communication d’'informations de valeui
sont & la fois : Les accords de confidentialité
> destinées a convaincre un partenaire de coopérer Convenir de signer un accord de confidentialité (un
f[echnlquement, commercialement OU  « NDA » Non disclosure agreemént’est pas un signe de
industriellement, défiance. C’est une pratique normale pour coop&ae
» mais que ce méme partenaire peut aussi utiliser fayt-i|l prévoir dans un accord de confidentialité ?
avec profit si les discussions n'aboutissent 5 |dentifiez clairement I'objet de I'accord et les
finalement pas a une coopération. documents concernés (rapport, plans, demande d
Les premiers contacts se font généralement en sleteor brevet non encore publié, maquettes...)
tout accord de confidentialité. lls sont destinégefier > Prévoyez une procédure de transmission des
I'opportunité de coopérer. La précaution a prendre informations  ultérieures claire et probante
consiste a ne pas divulguer inutilement des inftiona (bordereau de transmission de nouveaux document:
confidentielles : visés par les deux parties, procés-verbal des
» Exposer les résultats atteints sans trop entres dan échanges oraux...)
les détails des choix techniques qui permettent > Avant de signer l'accord, vérifiez que vous étes en
d’atteindre ces résultats: ces détails seront mesure de prouver la détention de vos propres
présentés  ultérieurement, sous accord de informations  confidentielles (enveloppe Soleau,
confidentialite. cahier de laboratoire...). En effet, la plupart des
» Prendre des mesures conservatoires avant les contrats prévoient que vous pourrez continuer a
premieres rencontres: tenue d'un cahier de utiliser librement les informations transmises par
laboratoire, dépot d’une enveloppe Soleau ou d'un votre partenaire, si vous les possédez déja... et s

pli cacheté CNISF contenant un descriptif detaillé 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.

d’'un

Pendant les

partenariat

Méme lorsqu’un accord de confidentialité a été agnit
convient de ne pas divulguer inutilement des infdioms
stratégiques qui ne concernent pas directemembjetp

Il est aussi important d'organiser rigoureusemeat |
période précontractuelle, ou tout peut encore errives
parties peuvent de toute bonne foi conclure qurérét

de coopérer n'est pas suffisant.

Il faut éviter de « mettre la charrue avant les fsoeu on
commence a coopérer, avant de savoir qui va egplieis
résultats, a quelles conditions, et comment sgrariagés
les risques et les succes. Le temps passe, effiealtés
pour trouver un accord s'aggravent: soit les peemi
résultats sont prometteurs et affutent les exigersmt ils
sont décevants et chacun essaie de réduire seesisq

La bonne démarche consiste a définir d’'abord gsielee
projet commun, en projetant les scénarii possidkeda
collaboration. Il faut prévoir les inévitables aéat
difficultés et imaginer les solutions qui permett;osi
nécessaire, d'y faire face.

Cette étape donne lieu, si possible & un protocole
d’accord, un « MOU » (Memorandum of understanding)
qui fixe le cadre général de la coopération. Il est

négociations

contraignant : celui qui changerait d’avis poursatr sa
responsabilité engagée. Il permet aussi de s’enghayes
une phase plus confiante d’échange d’information:
confidentielles, car le MOU prévoit généralemens 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 possibilit¢ d’augmensers
connaissances a l'occasion des discussions préslabl
Pour reprendre I'expression d'un patron de PMHBui
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 anodine.Votre colle ne
fonctionne pas bien sur du peuplier déroulé ! < Pa
tout ! Votre concurrent X l'utilise pour des boitee
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 votr@isav
faire.

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

* Ne négligez pas I'acces (réciproque) a des in&iioms

« grises ».
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Comment coopérer avec un partenaire plus gros que n

Qui exploitera les résultats a la suite de

la coopération ?

Les « gros » partenaires sont souvent de « grdgm<
Il est donc tres tentant d’'innover en partenanacaun
« gros » client potentiel. Mais le « petit » setssyuvent
en position d'infériorité. Il a peur que le parteat soit
tres lourd a gérer et, parfois, de se faire « piguson
savoir-faire.

Ces partenariats prennent des formes tres variées :

prestation de design, développement d'un logidtide
de faisabilité qui débouchera sur un appel d'offias
développement...

Dans tous les cas, il faut (et ce n’est pas fas#ejnettre
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 qyaie
100 % du projet d’innovation. Dans ce cas, il parait
logique que le client soit propriétaire et seulisdateur
des résultats. Mais ces résultats incorporent twsjolu
savoir-faire du fournisseur. Ce savoir-faire pewubia
beaucoup de valeur et son transfert se fait dearapius
ou moins explicite. La maitrise du savoir-fairensanis
est particulierement importante quand les résultats
projet sont ensuite utilisés par le client pourcEmun
appel d'offres.

Quand le co(t du projet est réparti

entre les

ous ?

partenaires, il est logique que chaque partenaire puisse
utiliser les résultats du projet. Ce type de pantian
donne souvent de bons résultats quand chaque piagten
a son domaine d’exploitation spécifique.

Dans tous les cas, pour bien réussir le partendriaiut
comprendre les attentes classiques d'un «gros »
partenaire et connaitre les bonnes pratiques goigitent

de bien les prendre en compte.

Quelles sont les attentes de votre
« gros » partenaire ?

Les grandes entreprises ont souvent un fonctionmeme
tres structuré, qui peut paraitre rigide, maisillig a leur
taille. Certains points sont pratiquement «non
négociables ». Il faut étre prét a s'y adapter.
De maniére générale, les grandes entreprises onesn
vis-a-vis de leurs « partenaires innovants » déetplus
modeste, les mémes attentes. Elles souhaitent :
» un respect strict de la confidentialité ;
» éviter que leurs investissements de développemen
ne profitent & leurs concurrents ;
> conserver toute leur liberté d’action ;
» un partenaire fiable : respect de la qualité, des
delais...
Par ailleurs, psychologiguement, une grande emse@r
souvent tendance a considérer qu'elle est « selitaram
bord », donc gqu’elle décide de tout !
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Quelles sont les bonnes pratiques pour
coopérer avec votre partenaire ?

Compte tenu des attentes spécifiques des «gros »

Je tlavale,
mais _je Ne te
erogue p.d.s?

partenaires, certaines bonnes pratiques de coupessd
révélent particulierement importantes :

>

YV V VY V

avoir toujours en téte les intéréts & moyen tereme d
votre entreprise ;

bien identifier, dater et protéger le savoir-faiee
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).

Imaginez, avec votre partenaire, une
coopération « sur mesure »

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

Un petit fabricant de machines spéciales, trésti€réa
ainsi développé un partenariat original avec unstriel

de l'agro-alimentaire. Régulierement, il est inviéé
discuter avec les équipes R&D de l'industriel. ibpose
des pistes d’améliorations. Certaines pistes sstehues
et lui sont confiées. C’est I'industriel qui dépokss
brevets pour toutes les innovations qui sont réadis
mais il accorde une licence d’exploitation gratuiteson
fournisseur pour les domaines qui ne concernent pq
I'agro-alimentaire. Cette coopération, qui dure usp
plusieurs années, donne toute satisfaction aux det
partenaires.

L’essentiel

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

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

* Avec les grandes entreprises, certains points son
pratiquement « non négociables ». Cependant, il y a
toujours des degrés de liberté a exploiter poueld@per
une coopération « 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, a un desig
OU a un prestataire extérieur pour réaliser unguette,

un emballage, un site internet, un logo, un slodan,
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 poulisga

les clichés d’'un produit en vue de [illustratioruml
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 spécifiquemeidée
dans un contrat de cession de droits.

II faut se méfier de linformel en matiere de droit
d’auteur : le fournisseur qui vous propose au tdes
bonnes relations de vous redessiner votre packaging
restera titulaire des droits. Si par la suite veashaitez
changer de fournisseur, vous ne pourrez pas sartila
création du premier fournisseur, sauf bien sarils a

par ailleurs cédé par un contrat en bonne et dumeftes
droits de reproduction pour des quantités supplémres.

?

Anticiper les litiges

« Vous voyez bien ce que je veux, je vous faisacoef
allez-y » Mais ce que l'agence propose finalement ne
convient pas, et on finit par se facher : 'agecossidere
gu’elle a fourni la prestation demandée et ne peut
consacrer plus de temps dans le cadre du budgetmmon

et le client n'est pas satisfait car il avait etet&'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 éclairantikntisur

les décisions a prendre. Le client doit énoncdrestzent
ses exigences et admettre que celles quil na pas
formulées ne peuvent étre une cause de refus dhiltde
'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 l'image), pous le
photographes, comédiens, mannequins...

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

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

» définition du cadre général

de la prestation,

présentation de croquis sommaire, du budget et du
calendrier : cette premiere étape donne lieu & 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 dune
composition générale : le client valide ensuite ces
propositions, ce qui déclenche le paiement d’'une
deuxieme tranche.

» Ensuite, l'agence prépare une ou plusieurs

magquettes conformes aux choix précédents validés.

A nouveau, validation par le client.
Cette facon d'organiser la coopération permet tedvi
une dérive ou I'agence consacre beaucoup de teomps s
une orientation qui n'est pas bonne. Elle obligssale
client & exprimer a chaque étape ses exigencesnon a

assumer son mangque de vigilance en acceptant un

paiement additionnel.

L’agence assure la gestion des droits

Une des missions importante de I'agence est d'asgan
'acquisition des droits venant de ses propres uasite
salariés, ainsi que les droits portant sur tougléments
incorporés dans sa réalisation, et de garantir client

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-interpretes (droits voisins) et
mannequins (droit a limage, 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 par jgarit
I'agence a son client, d’'une maniere limitée :

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

> |l est illégal d'obtenir des auteurs des cession
globales, illimitées de leurs droits.

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

L’essentiel

* Le droit d’auteur est un droit complexe.

* Le droit d'auteur est tres formaliste : ne voas$ez pas
aller & un raisonnement de « bon sens ». N'oulpigszla
cession des droits.

* Le partenariat avec une agence de création doat €
organisé avec méthode pour éviter des frustratior
réciproques.
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Comment coopérer avec un laboratoire universitaire

La coopération avec un laboratoire universitaire uou
organisme de recherche publigue (CNRS, INSERM,
INRA, INRIA, IFREMER, INRETS, CEA, ONERA,
Instituts Carnot...) permet a une PME d'accéder a des
compétences scientifiques et des moyens de lali@rato
dont elle ne pourrait se doter, et dans certains ca
d’accéder aux technologies de rupture des laboestoi

Pour les laboratoires, c’est non seulement unecsode
revenus complétant le financement public, maisiauss
occasion de se confronter & des problemes concrets
pouvant faire progresser la science.

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

Comment trouver le bon laboratoire ?

L’entreprise peut s’adresser aux structures réd¢gsna
(missions de valorisation universitaire, délégation
régionale du CNRS...) ou nationales (Péles de
compétitivité, Réseaux de développement technal@giq
Instituts Carnot, ANRT Ecole de I'lnnovation...). OSE

et le RDT ont mis en place une base de données qui
permet de rechercher par thématique et par régen |
laboratoires compétents.

?

Une entreprise peut également identifier un laloir@ata
'occasion d'une rencontre dans une conférence
professionnelle, ou en étudiant des articles etbdegets
publiés dans le domaine visé.

Quels types de coopération ?

Il existe plusieurs maniéres de coopérer avec un
laboratoire académique. La collaboration peut poste
I'acquisition d’'une technologie déja développée fmar
laboratoire, une demande d'étude pour valider ou
optimiser une innovation mise au point par I'entisep

ou une collaboration plus pérenne sous forme didcde
partenariat voire de laboratoire commun. Ces malies
partenariats se traduisent par différents typesoderats.
Contrat de licence

Il concerne la situation ou l'université ou I'orgame de
recherche détient un brevet, des droits sur urciggou

un savoir-faire, plus rarement une marque et ou
I'entreprise souhaite engager une exploitation strikile.

La licence peut s’accompagner ou non d'un transfert
savoir-faire et/ou d’'une assistance technique tiansise

en ceuvre de l'invention. Quel intérét pour I'entiep ?
Bien sdr, ne pas enfreindre des droits de propriété
industrielle. Mais aussi de communiquer sur legraatiat

et l'origine scientifigue des résultats, et accédedes
compétences pour continuer a développer l'innomatio
Surtout, la licence donne accés 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 donne &eu
paiement de redevances, et dune 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 entreprasgc

les connaissances scientifiques d'un laboratoire. L
collaboration s'établit sur la base d'un programme
commun de recherche, pour :

» adapter une technigue 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 dsioéviu
projet en cas d'aléa. Un comité de pilotage veile
déroulement du programme. Le contrat fixe notamment

> les droits et devoirs des chercheurs en matiére de

publications ;

» la propriété et
résultats ;

» le financement des travaux : le laboratoire prend

les droits d’exploitation des

d'exploitation : elles prendront en compte
limportance du financement apporté par
l'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'entreprig@accéder
aux moyens techniques et expérimentaux d’un labioeat
(tests, analyses, mesures, essais, interprétaties o
résultats, préparation occasionnelle de produitsgdes
bibliographiques). Le laboratoire n’apporte aucune
activité inventive. La relation entreprise/laboretoest
une relation client/fournisseur.
L'entreprise doit assurer la couverture financidee la
totalité de la prestation, y compris les coltsriects.
Contrat de consultance
Il s'agit d'une prestation intellectuelle de typenseil
(expertise, analyse et diagnostic, veille technglog)
effectuée a titre personnel par un chercheur qéiomenit
pas de travaux de recherche engageant les moyens
laboratoire. Le chercheur peut, par exemple, ppeiica
un conseil scientifigue et éclairer les dirigeants
I'entreprise sur des choix technologiques.

L’essentiel
* Les partenariats « recherche-industrie » renfurdes
capacités d’innovation des entreprises.

généralement a sa charge ses colts structurels et * || est important de fixer dés le départ les r&gle jeu

fait supporter a I'entreprise le colt additionnel ;

» les modalités d'un intéressement équitable en cas

pour éviter des déceptions.
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Chapitre 5

Comment utiliser la Pl a des moments clés 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 : créati@mu cession de I'entreprise,
problemes de contrefagon...

Questions traitées dans ce chapitre :

Quand faut-il utiliser la P1 ?

Je crée mon entreprise : que dois-je faire ?

J'’embauche un collaborateur : que dois-je prévamsde contrat ?

J'achéte : comment faire des achats gagnant/gagriacd a la Pl ?

Je vends (ou jachete) 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 : Quantif
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 la @ést

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

La Pl, comme le développent les pages 14 et 15t a'éa

fois des régles du jeu (le droit de la Pl), desaoasces
clés des entreprises (les droits de PI), une source
d’'information (les bases PI) et un «langage comsaun
qui permet de mieux coopérer, créer, innover etirefla
logique de la PI).

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

La Pl est au service de chaque entreprise

Certaines activités integrent, en permanence, des
aspects PlI.

La veille, qui integre des aspects PI et utilise dases Pl

est, par définition, une activité permanente.

Communiquer au juste nécessaire en interne et avec

I'extérieur de [I'entreprise (voir p 22), cest le
« quotidien » de nombreux salariés de I'entrepriss
échanges d’informations doivent, bien entendu, eetsp

les régles de confidentialité.

La Pl dynamise le cceur de l'activité de I'entreprig
« Savoir-faire — Innovation — Coopérations ».

Le développement de I'entreprise passe par l'intiona
Les projets d’innovation exploitent le savoir faide

l'entreprise et passent, de plus en plus, par des
coopérations internes et externes variées.
Cette trilogie « Savoir-faire - Innovation -

Coopérations » est au coeur de I'activité de I'gmise et
de sa performance. La PI joue un role clé pourirécla
dynamiser et protéger ce cceur. Ce rble est déveldaps
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 destisits
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 PI joue également un réle important pour certairs
moments clés.

Le chapitre 5 (Comment utiliser la Pl a des mometés
de la vie de votre entreprise ?), dans le prolomy¢rde
ce module, expliqgue 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...

Je veux connaitre la valeur de mes droits de PI...

La Pl est au service de
« travailleur intellectuel »

La Pl joue un réle pour chaque fonction et chaotieité

de l'entreprise. Toutes proportions gardées, lgoRe
également un rbéle dans le quotidien de chaque
« travailleur intellectuel ». En effet, les tralairs
intellectuels sont payés pour faire des créations
intellectuelles et bien les exploiter (tout en exgpnt les
créations des autres).

La Pl peut les aider a travailler de maniére plus
performante...
pot de départ a la retraite, a la suite d’'une esarirés
riche, une personne déclarait¢:J'ai eu une carriere
passionnante : recherche, marketing, communication,
PI... mon seul regret est d’avoir découvert la Pl saus
tard ! ».

VVVYVYVYVYYVY

chaque

Par ailleurs, nous avons tous des idées pour amélio
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 a la PI !

'-)& PmS&..

= Deowne je pense Pl
| & dep
g i Nl

et plus passionnante. Récemment, a son | ’essentiel

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

* Les fonctions et les activités de I'entreprisdisgnt la
PI, chacune a leur maniére.

* La Pl éclaire le quotidien du « travailleur inestuel ».
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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 nG&.nom
— la dénomination sociale — doit étre disponiblestea-
dire ne pas reproduire ou créer une confusion avec

(extensions internationales, procédures d’examedeet
délivrance...). Diverses aides et subventions peangtt
de réduire le poids financier de la Pl pour unengeu
entreprise (voir p. 86).

raison sociale ou une marque déposée pour les mémes Le cas des « jeunes pousses » (start-up)

activités. Pour cela, une vérification sur les baBé¢PI
Marques, puis Infogreffe s'impose. Il n'est pasjoous
facile d’apprécier si une marque proche constituean
un risque, et le recours a un professionnel del lasP
recommandé. Ensuite, il est prudent de déposeaidarr
sociale a titre de marque. Cela permettra d'agirs pl
facilement contre des tiers qui souhaiteraienisetil un
nom similaire.

Regarder les pratiques de concurrents

Consulter les brevets, modeles et marques dépaséssp
entreprises identifiees comme les principaux caecis
permet d'anticiper d’'éventuels risques juridiquete
connaitre leurs habitudes en matiére de Pl et dstreire
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 Pl sur les cing premiéres anndes
dépbt d’'un brevet ne colte pas tres cher, maigut f
anticiper les charges intervenant les années deiwan

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

Déposer les droits de Pl au nom du
fondateur ?

Le créateur d’entreprise peut étre tenté de dépleser
brevets et marques a son nom personnel et d'acgcange
licence a son entreprise. Si I'entreprise rencomules
difficultés, il « sauvera » ces droits... Mais cegitatique
n'est pas appréciée par les investisseurs quidigna ce
que I'entreprise dans laquelle ils investissent peenant
des risques réels - détienne les droits de PI itoast
souvent son seul actif. Par ailleurs, cette pratigeut
donner lieu a un abus de biens sociaux si les nsogen
I'entreprise sont utilisés pour les dépots de drdé Pl au
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nom du dirigeant. Il est donc recommandé de dégdeser
droits de Pl au nom de I'entreprise.

Organiser la propriété des résultats

développés par les partenaires

Souvent, par manque de moyens, la jeune entrefaitse
appel a des partenaires pour l'aider a développer s
projet. Il convient d'éviter I'ambiguité et d’abad
clairement la question de la propriété des résultae
bonne foi, le partenaire peut penser que, n'étast qu
peu rémunéré, il pourra monnayer ultérieurement les
droits résultant de ses prestations. L'entreprendeiison
cOté, se considére — a tort en I'absence d’accorid €

propriétaire des résultats. Cela concerne des
développements techniques, mais également des
prestations telles que la création d'une plaquette

commerciale, d’'un logo de l'infographie d'un site....

La Pl dans une levée de fonds

Les entreprises a fort potentiel technologiquereggent
les investisseurs, notamment les capitaux-risquélgse
sont pas des mécenes : ils acceptent d'investiremant
des risques élevés, en contrepartie d’'une perspedg
retour surinvestissement importante. Ces investisseurs
sont tres attachés a la qualité de la Pl de I'prige

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

« due diligence IP ». C’est un exercice exigeant, q
nécessite une préparation.

Se préparer a des audits Pl

Le but des audits PI (due diligence) est, poul
I'investisseur, d’identifier les forces et faiblessde la
politique de Pl de l'entreprise afin d’étre en mesu
d’'anticiper des risques éventuels et en tenir cendains

la décision d’investissement. Les questions absrdéat
les suivantes : les droits de PI sont-ils solideadaptés
par rapport a l'activité prévue dans le businesn
Comment ces droits se positionnent-ils par rappaeux
des principaux concurrents ? L'entreprise est-éllen
titulaire des droits de PI dont elle se prévaug?iberté
d’exploitation est-elle assurée ? Les procédures o
formalisation et protection du savoir-faire, de ldéation
d’'invention de salarié, de gestion du portefeudiedroits
de PI sont-elles performantes ? La propriété deslteds
issus des partenariats et leurs droits d’exploitasiont-ils
convenablement organisés ?

Rien de mieux que de se préparer plusieurs mois
lavance par un audit a blanc, afin de détecte
d’éventuelles faiblesses et dy remédier avan
I'engagement de I'audit Pl « officiel ».

L’essentiel

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

* Ne pas pécher par naiveté dans la sécurisati®alaéts
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 une gudion

de confidentialité vis-a-vis de son entreprise (et L.
152-7). Il parait cependant préférable de rappedtte
obligation dans les contrats de travail, en donnant
quelques exemples concrets d'informations et de
documents « confidentiels ».

Il est possible de prévoir, pour certains salariése
clause de non concurrence. Dans la pratique, clettise
est difficile a faire respecter et souvent a « deub
tranchant ».

Les contrats des personnes qui ont un statut m@io®is
dans l'entreprise (stagiaires, apprentis, personees
intérim...) doivent également étre traités de maniere
rigoureuse.

Etablir de « bons contrats » est important, mais’est
pas suffisant. Les salariés doivent avoir réelldmen
compris quels sont leurs droits et devoirs. Dans la
pratique, c’est rarement le cas. Quand on demgrale,
exemple, a un salarié : « Si vous quittez votreegnise,
gue pourrez-vous réutiliser de ce que vous utilisez
actuellement ? », il est rare que le salarié sadmer
une réponse claire. Pourtant, cette question, itapts,

est en lien direct avec la performance de I'eniseprie

« confort » au travail du salarié et son employtbil

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 emirise
pendant qu'il y travaille et, ensuite, quand il djaittée.

Avee le uumé_riiue.,
on foeut vitter
sa boite..

~ N Euls
5 2

Pz }{J‘L’y';f— sous

Le salarié coopére avec son entreprise. Son olaigde
confidentialité est comparable a ['obligation d'une
entreprise qui a signé un accord de confidentigdér
coopérer avec une autre entreprise.
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Apres avoir quitté une entreprise, un salarié parnc
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 qu'l
quitte, s'il les obtient légalement par une autre
source.

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

Quels sont les droits et devoirs des
inventeurs salariés ?
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 l'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.

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

A qui appartiennent les droits d’auteur ?

Les droits d'auteur appartiennent a l'auteur, méme
lorsque celui-ci est salarié. Il existe des excaytipour
les créations de logiciels et les ceuvres collestive

Les logiciels créés par des salariés dans I'exerdie
leurs fonctions appartiennent & I'employeur.

Les ceuvres collectives (encyclopédies, certaindyi®
multimédias...) appartiennent a la personne sou®ihe n
de laquelle I'ceuvre est divulguée.

La question de la propriété des droits d’auteuse@ose
pas pour la plupart des innovateurs, en particuier
R&D. En revanche c’est un point sensible pour teeta
activités (journalistes, photographes, designegenees
de communication, créateurs de sites internet...gstl
alors nécessaire d'étudier le sujet de maniéerechpmiie
et de demander, si nécessaire, l'aide d’'un spét@akl
(voir annexes 5 et 6).

L’essentiel

* Le plus important, pour le contrat de travailest de
bien expliquer aux innovateurs leurs droits et @svo

* 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 Pl joue-t-elle
un réle important ?

La Pl ne joue aucun réle pour I'achat de biensstices,
déja développés, non couverts par des droits dBdis
tous les autres cas, la Pl joue un réle plus ounsnoi

important.

Situation Roéle PI
Activités amont : veille, contacts avec desnportant
fournisseurs...

Achat de biens et services, « classiquesNul

non couverts par des droits de PI

Achat de biens et services déja développ&ariable
« innovants »

Achat de biens et services a développkenportant
(machines spéciales, prestations
intellectuelles...)

Co-développement (laboratoireTres
fournisseur...) important
Achat de droits de PI (licences, transfert| deés
technologie...) important
Achats « particuliers » : logiciels,vVariable
développements informatiques, études
design...

grace ala Pl ?

Quelles sont les « questions Pl » que doit

se poser I'acheteur ?

Au ceeur d’'un contrat d’achat, il y a 'échange @b et
services contre un montant financier. Mais quaadhat
concerne des biens et services plus ou moins im®va
d’autres « flux » deviennent importants :

» les transferts de savoir-faire variés entre I'aghet
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 poseretagh
et le fournisseur sont donc :

» Pour les biens et services transférés : Qui eat/ser
propriétaire des droits de Pl ? 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 némucia
Tout d'abord, pendant la phase de consultationc ave
plusieurs fournisseurs. Ensuite, avec le fournissstenu,
deux cas de figure se présentent :

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

» Achats avec développements: les questions PI
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 sarvic
relativement «simples », les Conditions générales
d’achats de l'entreprise (CGA) ou des administregio
(CCAG) peuvent étre utilisées. Ces conditions ddive
comporter des clauses pour la confidentialité reppéeté

des résultats et la garantie concernant d’éventiligles

Pl avec des tiers.

Pour des achats de produits et services plus spéesf
chaque secteur (informatique, automobile, batimen
grande distribution...) a ses regles, qui sont plusioins
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 « falorigue
acheter ? », évoluent vers le « concevoir ou aclreseet

le « concevoir seul ou en partenariat ? ».

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

Dans ce contexte délicat, la PI peut jouer un udile de
langage commun pour faciliter les coopérations
externes... et internes.

L’essentiel

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

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

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

Comment
acqueérir ?
Le dirigeant d’'une entreprise est en permanencaffatl

des opportunités qui peuvent l'aider & développer s
entreprise. Pour cela, il utilise des sources eariéles

repérer une technologie a

besoins émergents de ses clients, les salons
professionnels, les sites de ses concurrents emcd-et a
I'étranger...

Cette veille fait émerger des marchés potentiéks d des
produits et services, nouveaux pour I'entreprisey des
procédés qui peuvent générer des gains de prodéctiv

Les entreprises ont tendance a compter sur leofFgs
ressources pour faire les développements nécessaire
Cependant, dans certains cas, lI'achat d'une tecbieol
protégée par des brevets et/ou du savoir-faireégele
utile, voire incontournable. Cet achat peut perrae#t
I'entreprise de gagner du temps, de limiter lesedéps et
les risques, et de bénéficier d’'un monopole tenipara
D'ou l'intérét d’effectuer une veille spécifique rsdes
technologies protégées. La veille brevets danseatesr
fait apparaitre les inventions récentes et despaires
potentiels. Les services de valorisation des centie
recherche et les laboratoires cherchent des cli®#s
organisations comme OSEQO proposent également
« bourse des technologies » (www.technologie.oeo.f

une

ue dois-je faire ?

Comment trouver des clients pour ses
technologies ?

La vente de technologies protégées concerne sugsut
laboratoires et les centres de recherche. C'ederégat
une pratiqgue courante pour certaines entreprises
technologiques. Mais toute entreprise peut étrename
le faire un jour. Dans tous les cas, il est préfierale faire
appel a un juriste spécialisé (voir annexe 6) p@gocier
les accords et, éventuellement, pour trouver
partenaires intéressés.

Cependant, quand une entreprise transfere sa fegieo
c'est souvent parce que le client le demande !t@eesas,
par exemple, lorsqu’un client étranger impose cugLtil
achete soit produit dans son pays.

La recherche de licenciés prend parfois des chemins
inattendus. Ainsi, une entreprise francaise quridaie
des pieces isolantes en céramique a été contdlciea,
quelques années, par une entreprise japonaise QL
souhaitait prendre une licence pour un brevet ualait
déposé. Les Japonais venaient de perdre un contre
important face a une entreprise coréenne qui aitilia
technologie brevetée. L'entreprise francaise a iains
découvert qu'elle était contrefaite ! Deux ans plasd,
I'entreprise francaise avait 5 licenciés, dont Japonais

et les Coréens.

des
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Quel «niveau de transfert» faut-il

prévoir ?

Quand on achéte ou quand on vend une technoldgie, i

faut bien identifier le «niveau de transfert » dlan
souhaite mettre en ceuvre. Le type de connaissahcks
compétences, qui sont transmises, sont directelidest
au niveau de transfert retenu. De maniere classiopie
distingue trois niveaux de transfert, qui corresjgom a
ce que sera capable de faire I'acheteur, a la lite
transfert.

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

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

3) Capacité a concevoir Transférer, en plus, le savoir-
faire de conception : processus de conceptionl#étai

Le transfert de la « capacité a concevoir » n’iouodi pas
obligatoirement le transfert de la tracabilité désix de
conception. La conception peut étre limitée a wtaite
d’'ingénierie. Transmettre la tracabilité des chalr
conception va plus loin : cela revient a transreett
« capacité a innover ».

Quels sont les délicats a

négocier ?
La vente ou la « location » (licence) de droitsRledoit

faire I'objet d'un contrat. Les principales clausd#s ce
contrat concernent : les parties, I'objet du cdnttas

points

conditions financiéres, les garanties, les congarfa, les
perfectionnements, la durée du contrat et les ebtig
éventuels entre les parties.
Les deux points les plus délicats a négocier sont :
» Le prix : le vendeur voit le passé ; 'acheteurt Vei
futur, avec tous ses aléas.
» Les garanties: les risques liés a la faisabilité
technique et a la liberté d'exploitation peuveme ét
tres supérieurs au prix du transfert !

Comment faire du «troc de droits de

Pl » ?

L'achat de technologies est souvent « perturbérmlga
« syndrome NIH » (not invented h8ceEn effet, il est
toujours difficile d’accepter d’acheter a I'extéariece que
sa R&D n’a pas créé en interne.

D'ou l'intérét de faire du «troc de droits de P[wne

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

L’essentiel

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

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

* 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 d¢s gha
marché, ou au moins de ne pas en perdre ?

Dans un environnement concurrentiel mondialisé,c ave
des concurrents bénéficiant de prix de main d'ceuvre
extraordinairement bas et/ou de marchés intérieurs
enviables, il n’y a guére de salut en dehors dedvation

et de la créativité. Encore faut-il conserver digatent
'avantage compétitif résultant d'un effort fructue
d’'innovation. Les droits de Pl y contribuent.

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

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

Prendre un marché a un concurrent

« Si vous pouvez me fournir le méme produit queevot
concurrent pour X % moins cher, le marché est aswou
Qui n'a pas été confronté a ce supplice de Taftale

Nous sommes dans un monde de libre concurrence, qui
connait toutefois des regles pour éviter des
comportements déloyaux.

Vérifiez la portée et la validité des droits de PI

Face a une telle opportunité, la premiére chosedest

vérifier les droits de Pl du fournisseur mis en
concurrence. Il faut mettre en balance le risquigifjue
d’étre sanctionné pour contrefacon, et le risque
commercial de perdre un marché potentiel. Le ttavai
consiste a identifier les droits et a en analyagqrdrtée et

la validité.

Résister a la tentation de la copie conforme

Méme s'il apparait que le produit considéré nelfaljet
d’aucun droit de PI valable, une copie a lidenéiqu
pourrait étre qualifiée de « concurrence déloyalde
parasitisme, la copie a l'identique ou « I'enricieisient
sans cause » de celui qui produit un produit copigs
avoir supporté les efforts de mise au point de son
concurrent lésé.

Recréer

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

Protéger ses marchés

A linverse, comment éviter de se faire écarter par
concurrent agressif sur les prix ? Tout d’abordresttant
en avant les droits de PI protégeant les caratitgres de
vos produits : mention « brevetée », « pat. Pendingy’
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®, modéle déposé... pour montrer votre déterminadion
faire valoir vos droits de PI. Le but n'est paslement
d’intimider vos clients et vos concurrents, maissaule
valoriser les efforts de créativité et d’innovatique vous
avez faits et dont vous n’entendez pas étre «&poli

C’est aussi un argument commercial : on m’a proposé
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 sérielix.

Peut-on tirer avantage d’un droit faible ?

Une demande de brevet pas encore délivrée, misal a n
dans les procédures d’examen, sert-elle a quelipsec?
Oui, souvent : elle conserve un pouvoir de dissuagui
oblige, par principe de précaution, les concurregits
clients a analyser les faiblesses et les risques,é&viter
de reproduire grossierement les caractéristique
revendiquées. Dans la pratiqgue, il arrive qu'une
consultation pour un projet technique soit attréoug@

La protection passe aussi dans certains cas par des lentreprise qui dispose d’une demande de brevet, p

relations contractuelles avec le client, et/ou ales
fournisseurs, garantissant un engagement d’exdiéisie
fourniture et d’approvisionnement.

Le brevet, rente de situation ?

Peut-étre avez-vous ou aurez-vous la chance deemett
au point une invention exceptionnelle, vous donmiet
longueur d'avance sur vos concurrents. Un brevet
solide, et vous voila rentier pour 20 ans ? Riemdes
sOr: vos concurrents, aiguillonnés par votre ssiccé
vont innover et trouver d’'autres solutions, quioser
peut-étre meilleures que la votre. Il faut dond¢eedans
une attitude permanente « d’'insatisfaction posiive
ne vous reposez pas sur vos lauriers et pensea des
présent aux ameéliorations 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.

exemple dans le cadre d'appels doffre restreintsde
marchés négociés.

Accéder a des marchés éloignés
La détention de droits de Pl permet également e

son « territoire commercial », grace a une poldigle
partenariats basés sur des concessions de licenagss
joint-venture& Les droits de PI constituent 'ossature de

ces accords.

L’essentiel

* Un usage pertinent des droits de Pl permet dioreer
I'entreprise dans ses actions commerciales.

* Les concurrents faisant de méme, il convient dmgre
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
développements a I'étranger

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

les

Connaissance du marché la veille PI
d’identifier :

» les droits de Pl des tiers dans les pays visésset |
risques correspondants ;

» ce quil 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.

permet

Financement des développements tous les
investisseurs, privés et publics, avant de finanger
développement a I'étranger, regardent avec atteriéis
droits de Pl de l'entreprise dans les pays visédae
maniére dont la Pl a été prise en compte dansale g
développement proposé par I'entreprise.

Négociation avec des partenaires variésla motivation
des partenaires potentiels (et leur fidélité) dépen

directement de la qualité des droits de Pl quetregmise
« met sur la table ».
Plus ces droits de PI sont forts et diversifiesispl

'entreprise  peut construire des stratégies de
développement variées.
L’exportation directe
L'exportation directe présente plusieurs avantagesr
I'entreprise, en particulier :

» la maitrise de I'ensemble du processus

d’exportation ;

» une relation directe avec les clients étrangers.
Cette relation directe permet a I'entreprise denéipe, au
meilleur colt, aux besoins des clients, et de kiealler »
a I'évolution de ces besoins. Les droits de Pl fizent
cette relation directe, voire exclusive, car lasntk sont
attirés par la notoriété créée par les droits detRHlk ne
peuvent pas trouver facilement, sur le marché, des
produits et services équivalents.
Cette stratégie d’exportation est utilisée, pamgxe, par
I'entreprise MECATHERM. Cette entreprise innovante,
qui emploie 200 personnes a Barembach en Alsace
congoit, fabrique et installe des biens d’équipenpaur
la boulangerie industrielle. Les lignes install¢gesivent
produire jusqu’a 7500 baguettes par heure.
MECATHERM est leader sur son créneau. L'entreprise
assure une veille Pl et dépose systématiquement de
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brevets et des marques dans tous les pays ouxplete.

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 constarécages
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, ellesri’pas le
choix, car elles ne disposent pas des compétenasse
infrastructures nécessaires pour vendre directement
L’entreprise peut ainsi se concentrer sur la prbdaoc
sans avoir a maitriser tous les aspects technigties
juridiqgues de [I'exportation. En revanche, l'entiser
risque de perdre son marché si le distributeur centas
erreurs ou joue son propre jeu.

Les droits de Pl sont donc des éléments esseipiels
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 entep
qui fabriquait dans les années 50 des fixationskiea
inventé et commercialisé la premiéere pédale aufgomt
avec laquelle Bernard Hinault a gagné le tour damée

en 1984.

La stratégie de LOOK illustre parfaitement Ila
combinaison gagnante  «Innovation - Pl -
Développement ». L'entreprise, qui exploite plus1d®
brevets, 14 marques et quelques dessins et modgles,

triplé son chiffre d’affaires en 9 ans et expor®e%s de sa
production.

LOOK passe par des distributeurs dans la plupast de
pays. Cependant, en France et depuis 2006 aux- Eta
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 filiales
produisent localement ;
» la création de joint-venture avec des entreprise
locales ;
> la vente de licences de droits dé& PI
Dans tous les cas, les droits de PI jouent un rol
déterminant pour le déploiement de ces stratégié=sue
réussite. Pour que cette réussite soit durablayilpenser
des le départ a la propriété des « futurs droitRlde qui
vont étre créés sur place.

L’essentiel

* Les droits de PI sont tres utiles pour développel
I'activité d’'une entreprise en France. lls le senicore
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

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

Contrefagon ou copie ?

La contrefagon est une atteinte a un droit de propriété
intellectuelle :

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

» la reproduction totale ou partielle d'un dessin ou
d’'un modéle,

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

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

La contrefagon s’apprécie en comparant la portégrdit

de Pl et les caractéristiques du produit suspeeté d
contrefacon. La bonne ou la mauvaise foi du coattefur
présumé n’entre pas en ligne de compte.

La copie releve de la concurrence déloyale. Elle résulte
d'un comportement fautif d'un concurrent, créant
directement un préjudice au plaignant. Il peut is'ag

parasitisme ou « d’enrichissement sans cause »: un

e dois-je faire ?

concurrent qui se livre a des manceuvres visant &
détourner la clientele d'un concurrent, a copies se
méthodes ou a s'approprier frauduleusement saatéput

Un juge a rappelé que «la démarche normale de deu:
concurrents doit étre de chercher a démarquer leur:
produits, pas a les faire se ressembler ».

Combien colte action en

contrefagon ?
Une action judiciaire est longue et relativemerittease :

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

8.000 & 35.000 € pour une action en contrefagon 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, de figri
soigneusement les forces et faiblesses du dogsoer,
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.

une

VVYV V
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Pour cela, avec un spécialiste de la PI, il convien
d'imaginer les scénarios possibles pour évaluersdan
toutes les hypothéses les conséquences, bénéfoques
préjudiciables.

Comment engager une action ?
Si la décision est prise, la premiére étape estesuu

'engagement d’une saisie-contrefacon: sans que le

contrefacteur soit averti, cette procédure perneefaite
constater par un huissier accompagné d'un expert le
circonstances de la contrefacon (description ddytaet
saisie d’échantillons, accés aux documents tecbsiqu
commerciaux, comptable...). Le but est de permettre a
titulaire du droit de réunir de maniere objectigmus
contrble d'un huissier, les éléments Iui permettant
d’apporter la preuve de la nature et de I'imporéade la
contrefagcon. 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 arguméats,
pour convaincre que son droit de PI est bien valail
que le produit ou le procédé argué de contrefagotep
bien atteinte a son droit de PI, l'autre pour csige la
validité et I'opposabilité du droit de PI.

Souvent, les parties tentent de trouver une salutio
amiable, car il est rare que I'on s’enrichisseyra action
en contrefacon, méme lorsqu’elle aboutit a une sitgTi
favorable. Et en général, les gagnants sont lesucants

des deux parties qui pendant ce temps continuent a

innover et a prendre des parts de marché. Le recola
médiation se développe également, surtout entre de
parties qui continuent a entretenir des relation:
commerciales ou partenariales. L'arbitrage est géleat

et souvent colteux (les honoraires des arbitrgsusént
aux colts précédemment mentionnés).

Comment détecter les contrefagcons ?

C’est au titulaire des droits de s’organiser poétedter
les contrefacons. La meilleure fagon est de sdisgibles
commerciaux qui sont sur le terrain et sont lesniges
qui auront vent d’'une éventuelle contrefagon. tlasssi
possible de faire appel a la Douane : elle pewgniet
durant dix jours, sur demande écrite du titulaineddoit,

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 dessin
modéele, a un brevet ou aux appellations d’origine.

Et la Chine ?

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

L’essentiel

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

* Anticipez toutes les parades de I'adversaire vaes
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 financidra
droit de PI s’'impose lors d'une transaction enteand
sociétés, mais aussi dans le cas d'une cessiom 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 gass la
présentation comptable ou dans le bilan d’'une s&céd

se traduit par un complément de valeur.

Une évaluation rigoureuse est nécessaire non senotem
pour sécuriser les parties d’'une transaction, raassi
pour éviter des contestations fiscales: une sous-
estimation ou une surestimation peuvent donnerdiem
redressement en raison d’'une possible minoratiotade
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 colts: 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.

omment procéder ?

» Approches par les revenus: elles consistent a
capitaliser les revenus futurs.
» Approches par les comparables : elles s’apparenten
a la démarche consistant a rechercher dans de
annonces un bien présentant les mémes
caractéristiques et d’en prendre la valeur déclarée
comme référence.
Appliguées aux droits de PI, ces approches perntatte
fixer une valeur de référence, base de discussiam p
fixer le prix auquel une cession pourra intervenir.
Approche par les codts
Pour un brevet, le «codt historique » correspond a
cumul des moyens qui ont été nécessaires pouriabout
I'invention : nombre de « joursthommes » affectésaa
recherche de la solution technique, achat de pi@sta
d’étude, de matériel d’essais, de frais de dépditreeets.
Pour une marque, cette approche consiste a curesler
moyens consacrés a la création de la marque et a |
publicité directement affectée a la promotion de la
marque.
Un autre mode de calcul, le «colt de substitution
consiste a déterminer le prix d'un brevet en fanctie la
dépense estimée d'une étude pour la mise au painé d
solution technique présentant les mémes avant&ges.
les marques, on prend parfois en compte le momntest
dépenses de publicité consacrées au cours desmées
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 anestiles
redevances que générerait I'exploitation d’'un ddeitPlI
dans les années futures, sur une période correapoad
cycle commercial du produit. On prend en compte le

Le brevet est-il valable ? Peut-il étre contestéurpo
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 tolérancedurpait-
elle étre déchue pour défaut d’exploitation ?

marché concerné par le droit de PI, les redevances Peut-on regrouper des droits de Pl et du savaie-fadbur

habituellement pratiquées dans le

domaine concerné, ainsi qu'u
« taux d’actualisation »
correspondant au taux auquel
faudrait emprunter l'argent pou
acquérir le droit de PI.

Une méthode applicable pour de
brevets exploités consiste a prend
en compte 20 % du résulte
d’exploitation rattaché au produi
breveté, et a capitaliser les montar

renforcer la protection ?

Quelques exemples Ces difrenies questons danent e
Selon Interbrand, la marque Coca-Cola@alYs! pour >rmi u
coefficient de minoration venant

vaut 46 Milliards d’Euros, deux fois plus
que la marque MacDo®. Ces chiffres
concernent toutefois la « brand », c’est-a
dire 'ensemble constitué par la marquéns |4 valeur au prix

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

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

pondérer la valeur résultant d'une
approche purement financiére.

futurs pendant la durée de vi

. ME.
commerciale restante.

Approche par les comparables

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

La prise en compte de la qualité du droit de PI

Les approches basées sur des critéres financiarentio
étre pondérées par la prise en compte de la qualité
juridigue du droit de Pl ou de la famille de droits

la sécurisation de flux vidéo pour 3,5'°7; -
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 auqueltidatre
sera prét a le céder.

L’essentiel

* L’évaluation d'un droit de Pl s’effectue selon sde
méthodes reconnues et rigoureuses.

* Une fixation anormale du prix d’'un droit de Plrmtuit &
un risque fiscal.
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Chapitre 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 Pl des collakateurs de votre entreprise.

Questions traitées dans ce chapitre :

La Pl est-elle seulement un moyen de protection ?

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

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

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

Quelles compétences Pl pour votre entreprise ?

Y Y YV VY)Y
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La Pl est-elle seulement un moyen de protection ?

. . , le cas des formats MPEG. Pour éviter des négoomtio
La F,)I . est un 09“' au service d'une trop complexes et favoriser une grande diffusias |
stratégie d’entreprise « patent pool » donnent un accés centralisé atitsate
Pourquoi dépenser de l'argent pour constituer un Pl «essentiels », et répartissent les redevanogs e
portefeuille de titres de PI? La réponse dépensl de leurs détenteurs.
objectifs visés par l'entreprise. Quelques objsctif 4. Moyen de négociation
stratégiques classiques sont recensés dans cette Un des usages les plus répandus est celui de teeeon

« marguerite », inspirée des travaux de P. Corbél. e offensive ou de la paix armée: par ses brevets, on
Fernandez. dissuade les

1. Préserver un avantage agressions des
Le but est dempécher ur/: concurrents  qui
concurrent de commercialise détiennent

un produit présentant Ie gy AT gk également des
mémes caractéristique droits de PI.
innovantes, et de créer ain 5. Outil de re-
une situation de monopole st connaissance

innovation brevetée ou les La décision de

créations protégées. Sotill e ) a Actifalorisable | déposer un brevet
2. Concéder une licence B L e | cLEa¥naiion est une marque
Le but est de permettre a u Interne — d'estime et de
licencié d’exploiter des titres de utildecriativite Outi] didentification reconnaissance
Pl, en contrepartie d'un ® (design around) des savoirs (KM) 7 pour les salariés
versement de redevances Gu faisant preuve de
d’'une autre compensation (licence croisée par eb@dmp créativité et d’innovation.

3. Participer a un « patent pool » (pool de brevets) 6. Outil de créativité

Certaines technologies font I'objet d'un grand noenb En utilisant les brevets existants, il est possible

de droits de PI, détenus par différentes entreprisiest d'imaginer des perfectionnements et des solutions
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techniques trés différentes ... qui pourront se evél
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 secrettittgns
une alternative au brevet, mais il présente urueésqun
tiers peut aboutir au méme résultat et faire lexcda
brevet.

8. Actif valorisable

Dans les levées de fond, les fusions acquisitians e
I'organisation de flux financiers, les droits desBht des
outils essentiels. Pour les investisseurs, la tfualu
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, m&inga
validité est douteuse. Dans des compétitions
commerciales, la détention d'un droit de PI permet
souvent de faire « basculer » une décision.

10. Outil de communication

« Modele déposé, produit breveté... »: ces mentions
sont des labels d’innovation particuliérement vigkomts.

La détention de droits de PI renforce l'image de
I'entreprise aupres des clients, des partenainesfiers,

et aussi du personnel.

11. Information sur les brevets des tiers

La surveillance des brevets de la concurrence pgetme
connaitre (ou estimer) la stratégie technologiqtie e
commerciale des principaux concurrents.

Définir ses objectifs Pl

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

Le rbéle du dirigeant est de déterminer la straté@ge
I'entreprise et les objectifs Pl qui en découlgatit en
prenant en compte le fait que ses (nombreux)
concurrents procédent de méme.

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

de

La stratégie PI

Bien utiliser la Pl ne consiste pas a accumulerdiegs

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 souvenfiteux

et aléatoire.

L’essentiel

* Le dépdt et le maintien d'un titre Pl (brevet, nopae,
...) doivent étre guidés par la stratégie de I'emtsep

* La PI ne se limite pas a se protéger ni a faies d
actions en contrefacon.

* Vos concurrents ont aussi des droits de Pl :cgpei
leur stratégie pour affiner la votre.
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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 role trépartant,
en amont, pour dynamiser la « production» de ces
créations. Cette utilisation de la Pl n’entraines e
dépenses externes. De plus, elle limite les dépense
internes, car elle permet a l'entreprise dinnowdw
maniére plus performante.
Cette utilisation « gratuite » de la PI, qui comeetoutes
les entreprises, est largement développée darsehdle
de ce livre, en particulier pour les activités sumtes :

» « manager » le savoir-faire ;

» utiliser les bases brevets pour s’informer et cdeer

nouvelles solutions ;
» développer des coopérations internes et externes.

La Pl : Combien ¢a codte ?

» 5000 € pour un brevet (dont 536 € de taxes) ;

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

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

taxes).

Ensuite, pour maintenir en vigueur ses titres Pfaut
payer des « annuités ». L’annuité pour un breviede86
€ la deuxieme année. Elle croit progressivementr pou
atteindre 760 € la 2@nnée.
Si des titres Pl sont également déposés a I'étratee
dépenses peuvent étre élevées, car elles sonveatant
proportionnelles au nombre de pays dans lesqusls le
dépbts sont effectués. Un ordre de grandeur paur le
brevets : une protection maintenue pendant unendiza
d’années colte environ 1 000 € par pays et par an.
Pour limiter leurs dépenses PI, les entreprises, er
particulier les PME, peuvent recevoir des aidesr (po
86).
Par ailleurs, il est préférable de surveiller etrelgpecter
les titres Pl des tiers. Etre contrefacteur pedtarocher :

Les dépdts de brevets, de marques et de dessins etdommages et intéréts, interruption d’'une productiante

modéles entrainent des dépenses pour les taxeseperg
par les offices (INPI, OEB...) et les honoraires des
spécialistes Pl qui rédigent les brevets, effedtuen
dépbts et assurent le suivi des procédures d’exashen
d’obtention des titres.

Les colts pour le dépbt de titres Pl en Franceésgmtent
environ :

d'image, temps perdu, ...

La Pl : Combien ¢a rapporte ?
Les gains générés par la Pl sont plus difficileshifrer
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 pediu
temps pour faire évoluer un produit qui risquait de
contrefaire un de vos brevets ?

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

Parmi les 11 formes de gains générés par les dfeitl,
présentés page 82, la plupart sont difficiles &rehnj sauf
dans certaines situations: cession de droits de PI
évaluation des droits de Pl apportés pour une
coopération...

En revanche, le fait que la Pl bénéficie d'une diisé
favorable peut générer
significatifs, qui peuvent parfois dépasser le raohdes
dépenses Pl de I'entreprise.

Comment piloter les dépenses et les
gains liesala Pl ?

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

La DGCIS et I'INPI ont développé un outil, destiagx
PME, pour le pilotage stratégique des droits dellRist
en acces libre (www.pilotagepi.com). Cet outil pee
une représentation graphique des droits de Péut pider
a évaluer la pertinence de ces droits et facii@elialogue
entre le dirigeant d’'une PME et les spécialistes Pl

chaque année des gains

Si o0 Ne dépose
pas ce brevet.. Clect e RILAN
Qyou déposera!

:«%

L’essentiel

* Exploitez a fond les utilisations « gratuitese k& Pl :
les bases Pl et la logique de la Pl qui dynamis
l'innovation.

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

* Pilotez vos dépenses et vos gains liés a la 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 entreprises, esar c

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 témuc
sur les principales redevances de procédures et de
maintien en vigueur des brevets en France.

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

La Prestation technologique réseau ler brevet

La Prestation technologique résedlbtevet 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 (ezche
d’antériorités et rédaction) et le dép6t du brevet.

Cette aide, financée par OSEO, est proposée auxel PE
PME n’ayant jamais déposé de brevet.

ssements Pl ?

Les pré-diagnostics propriété industrielle

Le pré-diagnostic, proposé par I'INPI, consiste Lere
évaluation des besoins de l'entreprise en mati@e d
propriété industrielle.

Le pré-diagnostic prend en compte tous les aspulecta

Pl : la protection du savoir-faire, le dépbt ekpwitation
des titres de propriété industrielle (brevets, masg

dessins et modeéles), les contrats, les licences, le
recherches documentaires...
Le rapport du pré-diagnostic met en avant les

opportunités, liées a la PI, que I'entreprise saisir. I
propose des pistes d'action et identifie les perssrde
'entreprise qui vont pouvoir les mettre en ceuwie.
donne, également, quelques repéres sur la Plosits et
ses principaux acteurs.

Le colt de réalisation d'un pré-diagnostic s'éléexe
1500 €. La prestation, gratuite pour I'entreprisest
financée par I'INPI ou cofinancée par le Consajioaal.

La prestation s’adresse a des PME et TPE innovante
ayant peu recours a la propriété industrielle.
réalisée par un expert de I'INPI, un spécialiste en
propriété industrielle ou un consultant proposél’tisPI.

Voici un témoignage, parmi d'autres, du dirigeaine
entreprise de 26 personnes qui étudie et réalise de
installations de sciage haute performance d’alwmmni
dont 80 % a l'export « Avant, nous étions résignés a
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raler contre nos concurrents, car nous ne savioes p
comment protéger notre savoir-faire. Aujourd’hugus
nous protégeons efficacement. Nous avons déposg not
premier brevet, et c’est au pré-diagnostic que nous
devons cette démarche.! »

Le crédit imp6t recherche

Créé en 1983, puis rénové en 2008, le crédit impbt
recherche (CIR) permet aux entreprises de rédeioalit

de leurs investissements de R&D.

Le crédit imp6t recherche se traduit par un créilinpot

de 30 % des dépenses de R&D jusqu'a 100 millions
d’euros. Le taux est porté & 60 % pour la recleerch
externalisée dans des laboratoires publics. Lasmiges
entrant pour la premiére fois dans le dispositiféicient
d'un taux de 50 % la premiere année puis de 40 % la
deuxiéeme année. En cas d’externalisation de laerebk
dans un laboratoire public, le taux est donc de%Qgbur

la premiere fois.

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

Les aides a l'innovation

«Vous souhaitez obtenir des financements pour vos
projets de développement? Ne lésinez pas sur vos
investissements Pl | »Cette boutade d’'un spécialiste du
financement des entreprises traduit bien ce queegoen
les investisseurs. Investir pour des projets de
développement sans se préoccuper des droits desPl d

tiers et sans protéger les créations intellectsiealisées,
c'est d'une certaine maniere «faire cadeau» a S
concurrents de ce que l'on crée !

L’Etat est en premiéere ligne, notamment avec OSEC
(www.oseo.fr), pour aider les PME a financer leurs
innovations. OSEO propose une dizaine d'aide:
différentes pour les projets d’innovation des PMEnt
«I’Aide au projet de recherche, développement e
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 engagees.
L'innovation et la création d’entreprise sont degrandes
causes » a tous les niveaux. Les régions, les teépants,
les villes, les CCI... proposent souvent des aide
spécifigues. Une bonne prise en compte de la Pl e
toujours un « bon point » lorsqu’on présente unsigos
pour obtenir une aide pour un projet d’innovatienpour
une création d’entreprise.

L’essentiel

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

* Les pré-diagnostics Pl peuvent permettre a uné felie!
bénéficier gratuitement d'un diagnostic et
recommandations, venant d’'un spécialiste PI.

* Les investissements Pl peuvent souvent étre €iésn
dans de tres bonnes conditions, par le Crédit imp6t
recherche et les aides a I'innovation.

de
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Qui peut vous aider pour la PI ?

Un bon point d’appui : votre culture Pl Utilisez les « partenaires du
Quand on demande conseil pour un sujet qui comporte développement » des entreprises

Flesf agtped(?ts P(I]i. I?S SO|utI”OI’]S ?uslon phom: Emij]t)urs | Tous les partenaires du développement des engspris
€ frut dun. :ja ogued €s _Ionc mgor ?n q::a Pl intégrent des aspects PI dans leur métier. LaiPtéamc
personne qui -demande Cconseil possede fa culture partie des sujets que vous abordez avec eux. Siawer

gorrrceest?grédimr: ;?deéfébre relativernent peartd bien identifi¢ vos questions PI, ces partenaires, d
uiture. N . IVemel pearnene maniére naturelle, répondront & vos préoccupations
dans les entreprises, méme si cela s'amélioreeapdt.

. o directement ou en vous orientant vers les spétalis
Les concepts de base de la Pl (protection desiaméat P

intellectuel @ fidentialite Leffet Les experts-comptables et les banquesont des
Intelleclueties, nouveau e’, confidentialite....) senteffe interlocuteurs réguliers. lls abordent les asp&ttsous
accessibles a tous, et d'un usage courant pour l&sus

. différents angles : les aspects fiscaux, I'évabmatdes
innovateurs.

La maitrise de ces bases. associée 4 quelquessai actifs, les projets de développement, la stratégie...
L maitn N - €€ a quelques s Les partenaires des entreprises pour linnovation
principales regles du jeu, les colts, ...) et quaque

. : intégrent des aspects Pl dans la plupart de leurs
competences pratiques (chercher dans les bages Pl...) interventions. Trés variés, ils fonctionnent beaycen
permet de bien sentir le moment ou I'on a besoimd’ '

réseau :

conseil PI, d’identifier I'interlocuteur pertineat, surtout, > Pouvoirs publics (DRIRE/DIRECCTE, DRRT

d’avoir une vision claire des questions a lui poser APCE...) : ’ '

C’est d’autant plus important que, maintenant, éeues > OSEO -

grandes « étapes » du processus d'innovation gsfirer, > Collectivités  locales (services  spécialisés

créer, décider, capitaliser, utiliser...) intéegreas dspects incubateurs...) ; ’

Pl. Chaque innovateur doit donc avoir un minimum de > CCl - ’

culture PI, car |l nfa_pgut pas avoir a cbté de én, > P()Ie’s de compétitivité ;

permanence, un specialiste Pl ! » Investisseurs spécialisés dans linnovation (fonds
d’'investissement spécialisés, investisseurs
privés...) ;
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» Conseils en management de l'innovation...
» Organisations professionnelles (MEDEF, CGPME,
ASMEP-ET]I, fédérations professionnelles...).

Utilisez des spécialistes de la Pl

Les
laboratoires de recherche peuvent demander
assistance a leurs spécialistes Pl internes. Gz p&es le
cas pour la plupart des autres entreprises, quidonc
directement appel a des spécialistes de la Plebard de
leur entreprise.

L’INPI
implantations a Paris et en région, complétées 3@ar
permanences régionales. Le service INPI Direct 082
210 211) répond chaque jour a pres de 1 000 qusstie
toute nature, sur la PI.

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

Les Conseils en propriété industrielle (CPIxonseillent

les entreprises pour la protection de leurs créatichoix

du mode de protection, rédaction des brevets, gured

de dépbt et de délivrance des titres de propriété
industrielle (brevets, marques, dessins et modelés)
interviennent également pour la défense et la igton

des droits de PlI, et pour la négociation des ctmtra

Les avocats spécialisés en Rissistent les entreprises
pour les aspects juridiques, les litiges et, parfpour le

innovateurs des grandes entreprises ou des
une

accueille et conseille les innovateurs dans ses 20

dép6t de marques et de dessins et modéles. |
interviennent également pour la négociation desratm

Les spécialistes du « licensing négocient 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 PI
notamment les ARIST, aident les entreprises a @@
recherches ponctuelles et de la veille technolagiqu
concurrentielle.

Les organismes de formation a la Plproposent des
formations de base ou spécialisées, adaptées a
différentes fonctions de I'entreprise (R&D, achescu
juristes...). L'IEEPI (Institut Européen Entreprised e
Propriété Intellectuelle), par exemple, est spé&gatians
les aspects stratégiques et économiques de la PI.

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

L’essentiel

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

* Les partenaires du développement des entreprise
(experts-comptables, investisseurs, CCI...) sontplds
en plus capables d’apporter un éclairage PI
I'exercice de leur métier.

* Des que les sujets Pl deviennent un peu « pomtis
faut se faire aider par des spécialistes de la PI.

dar
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Comment donner de la valeur a votre entreprise, gra ce alaPl ?

le capital client (fidélité, solvabilité, rentabilité,
Connaitre la valeur de I'entreprise intéresse : dynamique des secteurs...) ;
» linvestisseur : pour apprécier une entreprise le capital humain (motivation, savoir-étre, compétence,
(notamment une start-up) a sa juste valeur avant climat, expertise, leadership...) ;

d’'investir ; le capital organisationnel (politique qualité, sécurité,

» le dirigeant : pour piloter son entreprise avec un orientation client, processus de contrdle, suppigirg
tableau de bord plus complet ; réseau de distribution...) ;

» le propriétaire voulant céder son entreprise : pour le systeme d'information(couverture métier, ergonomie,
justifier de la fiabilité, colts...) ;
valorisation [ I 1| le capital de savoir
proposée. - - (R&D, savoir-faire,

Si I'on se limite a une Bilan * Immobilisation corporelles = Fonds propres logiciels, design,
partie visible] o Actifs circulants * Dettes .

approche comptable, e brevets) ;

analysant le bilan et le cwtsl ~ DroitsdePl le capital de marque

comptes de l'entreprise, of (pate  * Brevets, savoirfaire, . (notoriété, réputation,

ne connaitra que la mass extracomptable)  * Modeles, droits d'auteur » Goodwill (valeur singularité...) :

. p ) . = Margues extracomptable) . .

emergee d'e l'iceberg : le Capital humain le capital partenaires

|mmob_|I|sat|ons corpore!les Aattres (nombre par pr_odmt

(matériels de production stratégique,

équipements...) et les actif satisfaction du client,

circulants (stocks, créances et disponibilités) ne fidélité...);

représentent qu’une part de la vraie valeur derkegmise. le capital environnemental (abondance et qualité de la

ressource naturelle, qualitt de [I'environnement

Qu’est ce que le capital immatériel ? sociétal...) ;

L'immatériel représente de 10 a 70 % de la valéunel le capital actionnaire (réserve de ressources financiéres,

entreprise. Le capital immatériel comprend : patience, influence, conseil).
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Le dirigeant dispose d’'un levier pour augmenterdeeur

de l'entreprise, par un management pertinent de ces

différents postes, et en particulier de la PI. Mstsntion,
« 'économie de l'immatériel n'est pas I'’économie d
lirréel » : il ne s’agit pas de s'illusionner enalifiant
artificiellement « d'actifs » des éléments qui ne

contribuent pas réellement a [Iactivité 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 leviectiba
pour renforcer la valeur de I'entreprise. Pour aijth ne
suffit pas de se lancer dans une politique débriiée
dépdts de droits de Pl pour augmenter automatiquieiae
valeur de Tl'entreprise : encore faut-il que cesitdro
« contribuent durablement a I'activité de I'entiepr».
C’est tout I'enjeu d’une stratégie de PlI.

Ensuite, il est nécessaire de déterminer objectwera
valeur des droits de PI, et de la documenter, pample
dans une annexe du rapport d’activité, afin de nend
visible ces « actifs immatériels », atintangibles »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 toohdnes
des dérives que la crise économique récente adesél

Cela nécessite une information et une communicatio
adaptée aux partenaires concernés (investisseunguées,
partenaires commerciaux ou techniques...)

Valoriser la communication de

I'entreprise, grace a la PI

Sans aller a une analyse aussi poussée, toute RME p
mieux valoriser sa Pl par une communication efficac
mention « pat. pending » ou « breveté » sur segufs)
mise en avant de sa politique de créativité endimtion
concrétisée par ses droits de PI, communicationlaur
délivrance d’un brevet européen ou américain...

Cette communication trouve sa place dans les catai)
sites, documents commerciaux, mais aussi dans e
rapports d'activité, les documents de présentatesiinés
aux banques, partenaires commerciaux, clients...

Le but est de montrer que la valeur de I'entrepréseilte
de l'analyse de ses comptes mais aussi de ses ac
immatériels constitués de «toute la richesse d
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 ?

compétences. Chaque niveau oriente le niveau éuféri

La Pl est une fonction « centrale » mais prend aussi en compte ce qui «remonte » de ¢

Actuellement, la Pl prend de plus en plus sa péaceceur niveau inférieur. Ainsi, la stratégie Pl met en ceula

de la vie des entreprises, pour deux raisons : stratégie de I'entreprise et inspire cette stratédia

> la Pl permet de mieux développer les innovations  stratégie Pl doit également prendre en comptedg de
puis de mieux les exploiter ; la PI, les droits de PI de I'entreprise et ceuxtass.

> les droits de Pl deviennent des ressources

essentielles pour la stratégie des entreprises.
La PI concerne donc, a des degrés divers, toutes le Management de la Pl dans I'entreprise
activités et toutes les fonctions de I'entreprides
chapitres 2 & 5 ont mis en évidence la diversité de _e
aspects PI a prendre en compte, en présentantrignma R
dont les entreprises utilisent la P1 pour des aétwet des [ Ty ] l T
situations variées. ~—~
Comment assurer, au quotidien, la coordination de /v[ Stratégie Pl J
I'ensemble des actions Pl ? Pour quelle stratepie@ui [ Droits de PI de }/
fait quoi ? Quelles sont les régles du jeu comm@nes lentreprise et des figfs 1
Répondre a ces questions, c'est définir le managede [ Organisation PI ]
la Pl dans I'entreprise. La fonction Pl est unectmm
particulierement complexe. Il parait donc utile lnien 11
distinguer les niveaux de management et de se,jomar [ Compétences Pl ]
chaque niveau, les « bonnes questions ».

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

De maniére classique, on peut distinguer trois anixe
pour le management de la Pl : stratégie — organisat

Les principales questions a se poser pour chasauni

sont les suivantes :

Stratégie PI: Quelles sont les missions de la fonction
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P1? Comment la dimension Pl est-elle intégrée dans
stratégie de l'entreprise ? Quelles sont les rasssu
affectées ala Pl ?

Organisation PI1 : Quels sont les acteurs principaux de la
fonction PI1 ? Quel est leur réle ? Quels sont leEgssus
de I'entreprise qui integrent des aspects Pl ? Cemices
aspects sont-ils intégrés ?

Compétences Pl :Quelles sont les compétences des
acteurs principaux de la Pl ? Quelles sont les ébemees

des autres acteurs (R&D, achats...)? Comment ces

compétences sont-elles développées ?

Par ailleurs, il faut veiller & la cohérence erige trois
niveaux. Si lI'on prévoit, par exemple, un état tatl
brevets dans le processus « projet d’innovatiotes,
concepteurs doivent savoir lire les brevets.

Utiliser un « Manuel de
intellectuelle »

La Pl est une fonction «diffuse » dans [I'entrepris
Chaque fonction utilise la Pl & sa maniere, souant
coopérant avec d'autres fonctions de I'entreprikest
donc utile d’avoir un document de référence quritiées

la propriété

modes de fonctionnement communs. Ce document appelé

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

poser pour élaborer le manuel.

Il nexiste pas de modéle idéal pour le managerdena
Pl dans une entreprise. Chaque entreprise doibr&ab
son « modéle ». Une bonne pratique consiste arréani
groupe de travail, piloté par le responsable Pécades
acteurs variés de I'entreprise. Le groupe peuspiier de
manuels réalisés par des entreprises plus ou moil
comparables.

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

Qui pilote la fonction PI ?

Les entreprises qui exploitent bien la Pl ont degehnts
qui considérent que c'est l'une des dimension:
essentielles de leur management. Le dirigeant pel
déléguer I'animation de la PI, mais c'est toujoluisqui

« donne le ton ».

L’essentiel

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

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

* C’est le dirigeant de I'entreprise qui « portéa»

Une trame de manuel est présentée sur le site de la fonction Pl et lui donne son sens.

DGCIS (www.industrie.gouv.fr), avec les questionsea
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Quelles compétences PI pour votre entreprise ?

La performance Pl de votre entreprise
repose sur ses compeétences Pl

La Pl est une fonction complexe : c’est une fomctio
immatérielle et transversale qui concerne, sousateges
variées, toutes les fonctions de I'entreprise. Dane
fonction complexe, il y a toujours de « lI'imprévikd ».
Pour bien manager une fonction complexe, commd,la P
il faut une organisation légére et des compétefuress.

Les compétences Pl jouent donc un rble 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 PMEe dir
« Nous, pour la PI, on part de zéro ! Que doit-aimef ?
Par quoi doit-on commencer ? £n fait, une entreprise
ne part jamais de « zéro ». Ses salariés passerthaps

a communiquer en interne et avec I'extérieur. 'emtise
surveille ses concurrents. Elle développe et atis®n
savoir-faire... Dans la pratique, ceux qui pensent
humblement « partir de zéro » en matiére de Plame s
pas toujours les plus mal placés pour progresser
rapidement.

Pour bien démarrer une « action de progrés Pl estil
souvent utile de demander a un ceil extérieur coenpét
de faire un diagnostic du fonctionnement Pl de

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

Les recommandations Pl qui prolongent le diagnostic
portent sur la stratégie, I'organisation et, passentiel,

le développement des compétences.

Quelles sont les compétences Pl « de
base » ?

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

» les principaux concepts et les termes employés ;

» les domaines d'application de la PI ;

» le r6le que joue la PI pour le développement des

entreprises ;

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

» lire (vite et bien) un brevet ;

» chercher des brevets dans les bases brevets ;

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

détecter ce qui est brevetable ;

rédiger une proposition d’invention ;

connaitre les principales regles des brevets et des
contrats ;

L’'idéal : avoir « les bons réflexes Pl »

Les « bons réflexes », c’est a la fois un pointépart et
un aboutissement. Quand on commence a pratiquer u
activité, c'est une check-list de points qu’il fase
rappeler. Quand on est devenu expert, on met digyea

» savoir coopérer avec les spécialistes de la PI.

Comment développer les compétences
Pl ?
Une régle dor pour développer les compétences

«donner le golt de la Pl» Quand une personne a

compris gu’elle pouvait travailler plus efficacermest
plus agréablement grace a la PI, elle est motivézee
compétences Pl progressent tres vite.

Pour la R&D, par exemple, I'utilisation des basesvbts,
pour s’informer et créer de nouvelles solutiond, tess
efficace pour que les concepteurs découvrent i@ntde
la PI et sa logique. Certaines entreprises utilise@me
des stagiaires ou des éleves-ingénieurs en agsagt
pour diffuser la pratique de la recherche dansbhses
brevets. Apres avoir passé un an en France au digge
entreprise, un apprenti est parti en Chine pousibiiser
I'équipe R&D locale, ce qui prouve qu'un apprensup
étre efficace dans le domaine de la Pl !

Cependant, le développement des compétences Pl
une entreprise passe toujours par une action, rigude
par la Direction, qui combine habilement commuridrat
sensibilisation et formation.

ces points, sans méme s’en rendre compte.

Quels sont les « bons réflexes Pl » ?

Les entreprises qui ont bien intégré la Pl dang leu
fonctionnement cultivent les réflexes suivants :

Pl: > Identifier et protéger le savoir-faire de valeur.

» Communiquer « au juste nécessaire ».

» Utiliser les bases Pl pour bien s'inspirer de ce qu
existe.

» ldentifier les droits de Pl des tiers et les retgrec

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

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

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

L’essentiel

* La performance Pl d’'une entreprise repose plusdss
compétences que sur une organisation.

dans

Pour

développer les compétences Pl de vo

collaborateurs, il faut leur donner le « golt dela.
* Une culture PI bien assimilée et bien partagée
développe les « bons réflexes » PI.
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Annexes

Liste des annexes :

NY vy Ny

Annexe 1 .
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 ;
Annexe 6 :

Synthése de la protection des créaiitakectuelles
Quelgues repéres pour I'utilisation loiases Pl
Mémo-innovation

Mémo-coopération

Présentation d’ouvrages et de siteladar
Présentation des partenaires des eisgeour la Pl
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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

T + 21 ans : fin brevets étrangers ———>

Fonction « informer » : les demandes de brevet sont publiées 18 mois kpd&pdt de la demande. Apres étre tombés datmniaine
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 dépba derhande (T). Les extensions sont faites avant {2
mois) pour bénéficier du délai de priorité. Lesreptises utilisent souvent la procédure PCT quineede 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’erde
remarquable pour I'utilisation des bases PI.

Cette utilisation, gratuite, est assez intuitivee plus, de
nombreux liens permettent d’approfondir des points
particuliers (classifications, conditions de prtitat,
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 aumsno
proches, ce qui est tres utile.

La «recherche avancée » permet de combiner phgsieu
criteres (titulaire, classification...). En partarg [ liste
des résultats, il est possible de visualiser leSce®
complétes des marques.

Si '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

ou www.infogreffe.fr, par exemple, donnent un premier
niveau d’information gratuit sur les sociétés.

Pour imaginer de nouvelles marques (noms et/ou
slogans), il peut étre intéressant d’explorer égale des

bases de marques étrangéresw\.uspto.gov..) et
d’utiliser un moteur comme Google.

bases PI

Comment chercher dans les bases

dessins et modeles ?

La recherche dans les bases dessins et modélgsaest,
nature, assez délicate. On recherche des formes e
utilisant des mots !
La «recherche par classe » (32 classes puis 248 so
classes) permet de préciser le champ de recherche.
La «recherche avancée » permet de combiner phssieu
critéres (titulaire, objet, date, classificatiorPour le
champ « objet », qui décrit le produit, le moteacherche
les termes utilisés par le déposant au moment gatdé
L'utilisation du champ objet permet donc d’effeatume
recherche transversale aux classes, donc assdweréa
En revanche, si I'on veut avoir une vision plus ptéte
des dessins et modéles pour un produit, il vautuxnie
partir des termes de la classification de LocaifO7
termes) qui permettent d’identifier la sous-classe
pertinente.
Les résultats sont affichés, en général, avec sain®u
une photo de l'objet. Cela permet d'avoir un apercu
rapide pour visualiser de nombreux dessins et nesdél
Si la base des dessins et modeles est utilisée quwttir
«l'air du temps » et rechercher des idées, il pa
intéressant d’explorer également des bases dessins
modéles étrangeresviw.uspto.gov..) et d'utiliser des
moteurs comme Google Images.
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Comment lire « vite et bien » un brevet ? (Comment seront mises en ceuvre ces solutiot

Avant d’aller chercher des brevets dans les baseets, nouvelles ?) _ ) ,

il est préférable de «savoir lire» un brevet. La > lapplication industrielle de Tinvention(Quelles
structuration des connaissances dans un brevet est sont t.OUt(’E)S les applications  potentielles  de
logique, mais déroutante pour les « non initiéQuelle linvention ) L )

est la clé de lecture d’'un brevet ? Les sous-titres de la description sont présentslesr
La premiére page d'un brevet contient des réfésnce Prevets US et de plus en plus, sur les brevetsadees

bibliographiques et un résumé technique (abrégé)lus pays, ce qui rend leur lecture plus agréable. _
souvent accompagné d'un dessin. Les revendications définissent précisément ce qui est

Le texte du Dbrevet comprend deux parties protégé. Une revendication présente la « combinaisc
complémentaires, la description et les revendinati€es nouvelle de moyens » imaginée par linventeur (msye

deux grandes parties correspondent aux deux grandes UtiliSes et maniere dont ils sont combines).
fonctions du brevet : informer les innovateurs retéger Pour bien lire les brevets, il faut pratiquer, endtion des
les inventeurs besoins, trois niveaux de lecture :

La description est rédigée pour un « homme du mstie > En quelques secondes, on «feuillette » le:
(suspension automobile, emballage des produits premieres pages des brevets, pour glaner quelqu

alimentaires...). Cette description, illustrée pars de idees et reperer les brevets les plus interessants.
dessins, doit lui permettre de réaliser I'invention En quelgues minutes, on peut identifier le problem

La description aborde, successivement, les points technique et savoir ce qu'un brevet apporte pa
suivants : rapport & ce qui existait avant.

> le domaine technique de linventiofDans quel > En qu_elques heures, on peut décortiquer un brev
domaine se situe l'invention ?) ce qui permet, souvent, de gagner beaucoup c

> I'état de la technique antérieure faisant resstetir temps.
probléme poséQuel probléme veut-on résoudre ? La lecture des brevets et la recherche dans lessbas

Comment ce  probléme  est-il résolu  brevets sont indissociables. La lecture d’'un brepesit
actuellement ?) faire découvrir un «mot clé » pertinent, donnere un

> I'exposé de linventiorQuelles solutions nouvelles ~ Nouvelle idee ... donc faire apparaitre une nouyedte a

propose-t-on : buts, moyens avantages ?) explorer dans les bases brevets.
» l'exposé détaillé d’au moins un mode de réalisation
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Comment sont structurées les bases

brevets ?

Les bases brevets présentent quelques caractéestiq
spécifiques, qui découlent des principes du systéese
brevets :
» Le texte d’'une demande de brevet est publié dans
les bases seulement 18 mois aprés son dépot.
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 dépét prioritaire
commun.
Les requétes dans les bases brevets peuvent combine
plusieurs champs (mots du titre et/ou de I'abrélgtes,
nom du titulaire et des inventeurs, classification)
L'utilisation des classifications est tres utileupdaire des
recherches précises.
En partant d’'un brevet, on peut trouver et expioits
documents «cités » (documents antérieurs) et
documents « citants » (documents postérieurs).

les

Quelles bases brevets peut-on utiliser ?
Avec quels outils ?

Les bases gratuites, en particulier la base INfplomdent
bien aux besoins des concepteurs, dans tous lesimesn
La base gérée par I'INPI, contient 4 millions devats.
Elle permet d’effectuer des recherches en frangzass
le prolongement de cette base, la base « Worldwide
gérée par 'OEB, donne acces a 65 millions de lseve
issus de 90 pays.
Par ailleurs, la base « Statut des brevets » deP[l’l
permet d’avoir accés aux informations légales corase
les brevets francais déposés: délivrance du hrevet
validité...
L'océan des brevets est vaste. Quelques outilsletmp
peuvent étre trés utiles pour faciliter la navigati
individuelle et collective sur cet océan. Deux Isyten
particulier, permettent de guider les recherchefedtien
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’observation®kequéte (pourquoi

cette requéte ?) ; Résultats (points marquants ?).

La «Fiche brevet» permet de mémoriser les
commentaires successifs des personnes qui étudlient
brevet : probléme résolu, éléments nouveaux pr@posé
intérét technique, périmétre protégé...
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Quels types de reche

rches peut-on faire

dans les bases brevets ?

Besoin

Type de recherche

Savoir ce qui existe sur U
sujet technique.

rEtat de 'art.

Etudier l'intérét de dépose
un brevet.

srRecherche d’antériorité.

Vérifier la liberté
d’exploitation d’'un produit
ou d'un procédé.

Etude de liberté

d’exploitation.

« Démolir» un  brevet Recherche d'antériorité.
génant.
Imaginer des solutionsSéance de créativite.

techniques nouvelles.

Vérifier la validité
juridique d’un brevet.

Recherche juridique.

Surveiller les concurrents
son environnement.

piVeille
commerciale,
technologique, ...

stratégique

Rechercher des partenaire

s Recherche de partenai

res

Dans la pratique, les stratégies de recherche tsést
variées. Elles dépendent du type de rechercheujt s
technique traité, des informations dont on dispase
départ, des enjeux associés au sujet traité, dpsteiont
on dispose... et du « talent » de celui qui faieléherche.
Les recherches sont le plus souvent itérativestizaégie

de recherche évolue donc
des résultats obtenus.

, au fur et a mesure, renido

A titre d’exemple, voici une démarche « de basaip»
peut étre utilisée pour faire une recherche d'&ovié :

» Démarrer la recherche avec des termes techniqu
« naturels ».
Balayer les résultats (si possible 10 a 200) e
sélectionner les brevets qui sont les plus prodees
la cible visée.
Etudier ces brevets et sélectionner des « mots>clés
qui paraissent pertinents: termes techniques
classifications, déposants...
Relancer une recherche plus ciblée, grace a c
nouveaux mots clés.
Quand des brevets récoltés paraissent treés proch
de la cible visée, chercher et exploiter les
documents cités/citants correspondants.
Continuer les itérations jusqu'a ce que le résulta
obtenu soit jugé « satisfaisant ».

>

Comment progresser dans ['utilisation
des bases brevets ?

En conclusion, voici quelques pistes pour vous ra&le
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 dautre:
« rechercheurs » de brevets.

>
>
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Annexe 3 : Mémo-innovation

Nom des auteurs Entité Mail
Réf/ N°: Date :
Titre :

1. Domaine de l'innovation

2. Besoin et solutions existantes

3. Solutions proposées : principes

4. Solutions proposées : mise en ceuvre

5. Utilisateurs

Informations complémentaires éventuelles :

6. Contexte dans lequel a été créée l'innovation

7. Sources d’informations utilisées

8. Point d’avancement de 'innovation

9. Limites des solutions retenues

10. Solutions non retenues

11. Développements proposeés (a la fin d’un projet
d’innovation)

Le fichier du mémo-innovation est disponible swsile
DGCIS (vww.industrie.gouv.fy
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Annexe 4 : Mémo-coopération

Nom des auteurs Entité Mail
Réf / N°: Date :
Titre :

Contexte et préparation de la coopération

1. Sur quoi veut-on coopérer ? Pourquoi ?

2. Avec qui veut-on coopérer ? Pourquoi ?

3. Que pouvons-nous gagner a cette coopération 2 Qu
pouvons-nous y perdre ?

4. Que peut y gagner le partenaire ? Que peut-il y
perdre ?

5. Comment seront utilisés les résultats du prdjet

6. Comment mener la négociation ?

Management du projet de coopération
7. Qui peut/doit apporter quoi ?

8. Comment mener le projet ?

Management des informations avant et
pendant le projet

9. Que veut-on garder secret ?

10. Que peut-on communiguer avec un contrat de
confidentialité ?

11. Les informations que nous allons communiquer
sont-elles prétes a étre communiquées ?

Le fichier du mémo-coopération est disponible ssite
DGCIS (vww.industrie.gouv.fy
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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...) ;

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.

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
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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 : pensez Pl ! » ainsi g&a
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

hgEyissance...

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.

107



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 trégntreprises, en particulier ceux qui

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 | 5

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

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, CPI...).

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.

u

n.
3
)

o

(€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

Pparticulier pour les entreprises qui « débutent »

dans la PI.
Le site INPI est trés riche et trés bien structy

Conseils en propriété industriellg
(CPI), regroupés au sein de la
CNCPI (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 ty
de protection (brevets, marques...).

pes

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 »

D

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 PI qui protége 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 ptes

Concurrence déloyale: usage abusif de la liberté du
commerce et de l'industrie (imitation, pratique miéx
minorés, agissements parasitaires). — 24, 34, 3844,
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 tiets,en
interdisant & 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,

marques. Chaque classe correspond a des produits et qytjliser un droit de PI. La licence est en géhécaordée

services d'une méme famille. — 33, 39, 104

Classification d'une information : donner un statut a
une information (confidentiel, diffusion libre...)23

CNCPI : Compagnie nationale des Conseils en propriété

industrielle. - 109
Concédant: celui qui accorde une licence.
Concession de licencevoir Contrat de licence. — 70, 72

Concessionnaire celui qui bénéficie d’une licence.

en contrepartie de redevances (en anglais royales0,
72

Contrefacon : la contrefagcon est une atteinte aux droits
conférés par un droit de PI. Une action en contmefaest
une action judiciaire engagée pour faire valoir dests

de PI. — 10, 27, 34, 40, 76, 77

Copyright : protection du droit d'auteur aux Etats-Unis
(matérialisé par le signe ©). - 42
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CPI Code de la propriété intellectuelle. Ce code
regroupe tous les textes législatifs et réglemesgai
applicables en France. - 14

CPI : Conseil en propriété industrielle. — 6, 11, 33, 39,
89, 108, 109, 117

Délai de priorité : délai pendant lequel le déposant d’'un
brevet ou d’'une marque, dans un pays, bénéficiéade
possibilité de faire un dépbdt 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 moralee Ebt

Droit d'auteur : le terme "droit dauteur”, dans son
utilisation courante, comprend les droits des astetiles
droits voisins. Cette définition large du droit wdeur
correspond au terme "Propriété littéraire et agust"
dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI.5, 34,
37,41 a 46, 56, 102

Enveloppe Soleau: une enveloppe Soleau (ou ses
équivalents : pli cacheté, cahier de laboratoirgenmet
de dater des créations ou des connaissancesestepas
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, don

enregistrée au Registre du commerce et des sociétés susceptible d'affecter les conditions de nouveastté

(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 dimensiors}2,
36, 41, 46, 102

Divulgation : informations communiquées ou rendues
librement accessibles a des tiers, avec une dat&ee
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

d'activité inventive pour un brevet. — 32, 36, B05

Homme du métier: personne « de référence » qui sert ¢
évaluer I'activité inventive d’un brevet. — 27, 3®5

Idée : une proposition de création (dans le contextéade
PI).

IEEPI Institut européen entreprise et

: propriété
intellectuelle. — 89, 117
Innovateur : une personne qui innove.

Innovation : « L'innovation », c’est l'action d’innover.
«Une innovation », c’est une nouveauté qui a ét
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 industrielledNPI
est chargé, en France, de tout ce qui concernepai@té
industrielle. — 16, 17, 32, 33, 35, 38, 44, 64, 83, 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, 2733346,

67, 105, 108

Liberté d'exploitation capacité d'une entreprise a
commercialiser ses produits et services, sans indfee
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 Classificatiaes
informations). - 23

Marque : signe distinctif qui, apposé sur un produit ou
accompagnant un service, permet de l'identifiedeste
distinguer des produits ou services concurren2,-38,
46, 67, 78, 84, 102

Marque notoire marque qui, par sa renommée
importante, empéche son utilisation par des tiets ges
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 l'organisme officiel chargé de la
délivrance d'un titre son rejet (marque) ou sa cation
(brevet). — 39, 64

Parasitisme: ensemble des agissements par lesquels un
personne physique ou morale tire ou s'efforce o ti
profit des réalisations d'un tiers et/ou du renargués
Iégitimement par celui-ci, sans qu'il y ait obligiagement
risque de confusion entre les produits et les sesvi- 34,
45,72, 76

Patrimoine immatériel le patrimoine immatériel
comprend le personnel et les actifs immatérielad$ode
commerce, contrats, savoir-faire, droits de P1..90 -

PCT : Patent cooperation treaty. Procédure qui permet,
pour les brevets, de bénéficier d'une phase d'axame
internationale, avant d'aborder des phases nagisnal
allégées. - 103

Pl : Propriété intellectuelle — La PI, c’'est tout gei
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 inventiorFeance,
malgré un brevet déposé postérieurement par s tier
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), gjues
(signes distinctifs) et les dessins et modélesnésr
bidimensionnelles et tridimensionnelles).

Propriété intellectuelle : voir Pl

Protection : dans le domaine de la PI, il s’agit de protéger
les créations intellectuelles contre la copie.

Publication : mise & disposition du public du contenu
d’'un titre de propriété industrielle. Les dépbtshdevets,
marques et dessins et modéles sont publiés au B8,
58, 108, 109

Rapport de recherche: le rapport de recherche cite les
antériorités susceptibles de limiter les droit1ditre de
Pl (brevet, marque...), pendant la procédure d'examen
103, 111

R&D : Recherche et développement.

Redevance de licence somme 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 ¢étermu
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

Pl, plus restrictive, est limitée au savoir-fairai gst
protégé: «ensemble substantiel et formalisé d
connaissances non directement accessible au pufdic
anglais know-how). 19 a 27

Saisie contrefacon: procédure qui permet de saisir un
produit soupconné d'étre contrefait, afin de sedér
preuve. - 76

Secret: les accords relatifs au secret sont traités\aan
des rapports contractuels entre l'entreprise, isigeants,
ses salariées et ses partenaires (voir Contrat ¢
confidentialité).

Valorisation : terme utilisé pour l'exploitation des droits
de PI. On distingue la valorisation interne (vendes
produits et services protégés par des droits destPliy
valorisation externe (cession ou concession degsdro
eux-mémes). — 47, 58, 59, 70, 83, 90
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PME : pensez propriéte intellectuelle !

A qui est destiné ce livre ?

Ce livre s’adresse, d’abord, adixigeants de PME Ils
sont de plus en plus concernés par la propriété
intellectuelle (PI), mais ils trouvent souvent deesujet

est « incompréhensible et rébarbatif » !

Le livre est donc aussi destiné apartenaires du
développement des PMEspécialistes ou non de la Pl
(INPI, IEEPI, CPI, OSEO, DRIRE, CCIl, MEDEF,
fédérations  professionnelles, experts-comptables,
consultants...).

Mais, plus largement, ce livre peut-étre utilisé [es
responsables des principales fonctions des
entreprises (Stratégie, R&D, Achats, Finances, RH,
Veille... et PI), quels que soient la taille et letser
d’activité de ces entreprises.

Qu’est ce qui est traité ? Comment ?

Le livre aborddous les aspects du management de la
Pl, c'est-a-dire I'ensemble des aspects Pl des foreti

et activités de I'entreprise.

Le livre part degjuestions classiqueses dirigeants de
PME, sur la PIl. Chaque question fait I'objet d'un
« module » de deux pages, ce qui permet d'avoir une
vue globale de la réponse

Les 38 questions, regroupées en 6 chapitres, suven
logique du fonctionnement de I'entreprisénnover,
acheter... Un résumé introduit chaque chapitre.

Des annexes présentent des outils simples, desesour
Pl (documents et sites) et les partenaires des PME.

Pierre Breeséest mandataire européen en brevets,
marques et modéles, et expert auprés de la Cour
d’Appel de Paris.

Yann de Kermadeest expert en management de
linnovation et en management de la propriété
intellectuelle, dans le cabinet Bernard Julhiet Gpo

Les deux auteurs interviennent dans des entrepdees

tailles et de secteurs variés, pour dynamiser
linnovation et [l'utilisation de la propriété
intellectuelle.

Luc Tesson dessinateur de presse et illustrateur,
met son talent au service de la communication des
entreprises et des institutions.
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