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PREFACE

Faciliter 'accés des pays en développement, selon des modalités et a des conditions justes
et raisonnables, aux techniques qu’ils choisissent en fonction de leurs besoins, tel est 'un des
éléments déterminants de I'accélération du développement économigue et social de ces pays.
Cet accés est généralement assuré au moyen de licences ou d’accords de transfert de tech-
nigues dans le domaine de la propriété industrielle et dans les domaines apparentés, notamment
en ce qui concerne les brevets, les marques et le savoir-faire technique.

Le présent Guide recense les questions juridiques que posent habituellement la négociation
et I'élaboration de ces licences et accords, expose les différentes fagons & aborder ces questions,
appelle spécialement attention sur les dispositions pouvant étre contraires aux intéréts des
institutions et entreprises des pays en développement et indigque les solutions pouvant le mieux
répondre d leurs intéréts.

Ce Guide pourra, espérons-le, étre utile aux Gouvernements et entreprises industrielles
des pays en développement dans leurs négociations avec les entreprises étrangéres qui détien-
nent des brevets ou des marques ou qui possédent du savoir-faire. I est prévu d’en publier
de temps a autres des éditions revisées, en fonction de I’expérience des usagers.

*
* *

Le présent Guide est le résultat des travaux entrepris par le Bureau international de I’ Organi-
sation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) dans le cadre du Programme per-
manent de POMPFI concernant la coopération pour le développement en rapport avec la
propriété industrielle. A la suite de I’échange d’expériences auxquel a donné lieu le Séminaire
sur les licences organisé par I'OMPI en novembre 1974 au cours duguel a été étudide une
liste de questions a examiner lors de la négociation des contrats de licence, qui figurait dans
létude de I"OMPI sur les « Aspects juridiques des contrats de licence dans le domaine des
brevets, des marques et du know-how » (document PJ{92, juin 1972), le Comité permanent
de ce Programme a recommandé, @ sa session de mars 1975, et les organes compétents de
POMPI ont décidé, en octobre 1976, d’inscrire au programme de 1976 I'élaboration de
directives sur les licences adaptées aux besoins des pays en développement. Un projet de
Guide sur les aspects juridiques de la négociation et de I'élaboration de licences de propriété
industrielle et d’accords de transfert de techniques adaptées aux besoins des pays en développe-
ment a été établi par le Bureau international de 'O MPI, avec I'avis de consultants, et examiné
en juin 1976 par un Groupe de travail pour I'élaboration de directives concernant les accords
de licence en matiére de propriété industrielle dans les pays en développement. A la suite des
délibérations du Groupe de travail et de ses suggestions visant & améliorer la portée, le contenu
et la présentation du Guide, on a revisé le projet de Guide en faisant de nouveau appel @ des
consultants puis on I'a publié sous sa forme actuelle.

Au total, 99 personnes ont contribué aux travaux desdites réunions en tant que participants.
Elles provenaient de 47 pays différents ou avaient été désignées par 1'une ou 'autre des organi-
sations internationales invitées. Ces 47 pays étaient les suivants: Allemagne (République
[fédérale d°), Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Cameroun, Chili, Colombie,
Costa Rica, Céte d’Ivoire, Cuba, Egquateur, Egypte, Espagne, Etats-Unis d’Amérigue,
France, Ghana, Inde, Indonésie, Irak, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Malaisie, Maurice,
Mexique, Nigéria, Ouganda, Pays-Bas, Pérou, Pologne, République arabe syrienne, Royaume-
Uni, Soudan, Sri Lanka, Suéde, Suisse, Tchécoslovaquie, Togo, Tunisie, Turquie, Union
Soviétique, Venezuela, Yougoslavie, Zalre. La liste des participants figure aux pages 189 & 192.

Le Bureau international tient 4 témoigner ici sa profonde reconnaissance pour les avis

donnés par les participants, et en particulier par les consultants, au cours de Ia préparation
de ce Guide.

ARPAD BOGSCH
Genéve, aolt 1977 Directeur général de I’OMPI
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PREMIERE PARTIE

INTRODUCTION

A. Origines

1. L’industrialisation est I'un des principaux ohjectifs des pays en développement, dans 1a mesure ol
elle est un moyen d’accroitre le hien-étre des peuples de ces pays. Or, le progrés scientifique et le dévelop-
pement d’une infrastructure technique sont les conditions essentielles de la croissance industrielle.

2. Le développement d’une infrastructure technique dans un pays en développement est subordonné &
T'existence de capacités techniques locales et a 'acquisition de techniques étrangéres déterminées venant
appuyer Peffort national de recherche-développement et la croissance des techniques de création locale.

3. Le processus d’acquisition des techniques met en jeu une série d’activités intimement liées qui consis-
tent par exemple & cerner les besoins techniques en fonction des ohjectifs du développement économique
et social, & recueillir des renseignements sur différentes sources de techniques, y compris les sources locales,
a diffuser des renseignements sur les techniques a I'intention des utilisateurs €éventuels, & évaluer et & sélec-
tionner la technique la plus adaptée, 4 disséquer les ensemhles techniques pour déterminer I'intérét, le cofit
etles conditions d’acquisition de leurs éléments constitutifs, & négocier les clauses et conditionsles meilleures,
a adapter et 4 assimiler les techniques importées, 4 exploifer au mieux les techniques dans les pays et &
utiliser au maximum les résultats de cette exploitation dans tous les secteurs de I’économie.

4. Recenser et aplanir les obstacles qui entravent le transfert des techniques aux pays en développement,
faciliter 1’accés de ces pays aux techniques, selon des modalités et & des conditions justes et raisonnables,
faciliter I'utilisation des techniques transférées aux pays en développement de fagon a aider ces pays a
atteindre leurs ohjectifs en matiére de commerce et de développement, mettre au point des techniques
adaptées aux structures de production des pays en développement, prendre des mesures pour accélérer
la création de techniques locales, assurer la diffusion des informations sur les techniques appropriées,
adapter les pratiques commerciales régissant le transfert des techniques aux hesoins des pays en dévelop-
pement et, enfin, prévenir ’ahus des droits des donneurs de techniques, tels sont les éléments déterminants
pour la promotion du transfert des techniques aux pays en développement selon la Stratégie internationale
du développement pour la Deuxiéme décennie des Nations Unies pour le développement, la Déclaration
et le Programme d’action concernant I'instauration d’un nouvel ordre économique international et la
Charte des droits et devoirs économiques des Etats.

B. Obstacles a I’acquisition des techniques par les pays en développement

5. Les preneurs potentiels de techniques des pays en développement ont souvent de sérieux ohstacles 4
surmonter dans leurs tractations commerciales avec les détenteurs de techniques des pays développés.

6. Ces ohstacles sont essentiellement de trois sortes : les uns sont dus aux imperfections du marché des
techniques; les autres tiennent au fait que les entreprises et institutions des pays en développement sont
relativement peu expérimentées et peu qualifiées pour conclure des arrangements juridiques adéquats en
vue de I'acquisition des techniques; les derniers sont imputables aux comportements des pouvoirs puhlics
(sur le plan législatif et administratif), dans les pays développés et en développement, qui ont des réper-
cussions sur I’application des politiques et des procédures nationales congues pour favoriser I'apport de
techniques aux pays en développement et leur acquisition par ces derniers.

1. Concentration des sources de techniques et volonté des détenteurs de techniques de transférer ces
techniques

7. Le marché des techniques est caractérisé par le fait que les techniques sont en grande partie concen-
trées et mises au point dans un nombhre restreint d’entreprises de quelques pays développés dont les res-
sources sont importantes. Dans les économies de marché, ces techniques sont pour la plupart détenues
et créées par des entreprises privées omniprésentes et dans les économies planifies, par des entreprises
puhliques monolithiques.
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8.  Beaucoup d’entreprises petites et moyennes des pays développés détiennent des techniques spécia-
lisées qui présentent un intérét particulier pour des entreprises ou organismes des pays en développement.
Mais habituellement, ces détenteurs de techniques n’ont pas les moyens de faire connaitre leurs techniques
aux acquéreurs potentiels des pays en développement. Et méme lorsque des relations s’établissent, ces
entreprises des pays développés manquent souvent des moyens auxiliaires ¢t de IPexpérience qu’exige le
commerce avec I'étranger,

9.  La volonté de ces entreprises des pays développés de donner 4 des tiers accés 4 ces techniques ou d’en
permettre exploitation repose sur des considérations techniques, commerciales, économiques et parfois
méme politiques. L'une des plus importantes est le jugement porté sur les avantages et les inconvénients
qu’il pourrait y avoir & exploiter la technique dans le pays de son détenteur et & exporter le produit ainsi
fabriqué vers les pays en développement au lieu d’exploiter la technique dans le pays en développement, le
produit fabriqué étant ensuite vendu dans ce pays et dans d’autres.

2. Dépendance technique et économique dans l'acquisition de techniques a I’étranger

10. Méme si les détenteurs de techniques des pays développés sont disposés & se séparer de leurs
techniques en les vendant 4 une entreprise ou 4 une institution locale d’un pays en développement ou en
autorisant celle-ci & les exploiter, il faudra déterminer si ces entreprises ou institutions peuvent acquérir
ces techniques sans se trouver de ce fait en état de dépendance technique ou sans perdre leur indépen-
dance économique.

11. Le degré d’engagement du donneur de techniques et la nature de la dépendance du preneur de
techniques varieront en fonction de la nature du produit & fabriquer, cu du procédé a appliquer, ou ¢n
fonction de la nécessité de disposer de matériel ou d’autres éléments de production ou méme d’installations
industrielles complétes pour exploiter les techniques.

12. Quant & 'engagement, il peut étre inexistant (achat du produit et imitation de celui-ci par I'acheteur),
minime (fourniture de matériel et du savoir-faire d’utilisation), modéré (transfert de la technique de produit
ou de procédé et du savoir-faire de fabrication ou de montage), intensif (coproduction) ou enfin maximal
(entreprises & risques communs, c'est-a-dire bénéfices et risques partagés). Un engagement intensif ou
maximal peut impliquer le transfert de techniques modernes extrémement élaborées, détenues par des
entreprises relativement peu nombreuses et dont I'utilisation est subordonnée & des restrictions, voire
4 des apports permanents de la part du donneur de techniques, avec rétrocession correspondante de la
part du preneur de techniques.

3. Informations et compétences insuffisantes, dans les pays en développement, pour ce qui touche aux
questions techniques

13. Le processus de recensement, d’évaluation, de sélection et, le cas échéant, d’adaptation aux
besoins locaux des techniques & acquérir a I'étranger suppose que I'on soit informé et compétent pour
juger des mérites de la technigue en cause et du mode d’acquisition le plus approprié. Or, il est fréquent
que les entreprises et les institutions des pays en développement manquent de renseignements sur les
sources de techniques et les possibilités d’exploitation de ces derniéres et qu’elles ne disposent pas des
moyens nécessaires pour évaluer les différentes techniques et effectuer un choix entre celles-ci, pour déter-
miner si ces techniques sont adaptées & leurs besoins et pour en négocier I'acquisition 4 des conditions
justes et raisonnables. En conséquence, les acquéreurs potentiels de techniques des pays en développement
peuvent se trouver dans une situation d’infériorité relative lorsqu’ils négocient avec les détenteurs de tech-
niques des pays développés et ces derniers peuvent donc essayer de leur présenter des techniques « grou-
pées », liées a des apports commerciaux, financiers ou d’une autre nature.

14. Bien qu’il existe parfois, dans certains pays en développement, des institutions nationales chargées
d’aider les intéressés 4 recenser, évaluer et choisir les techniques, la compétence de ces institutions est
généralement limitée 4 quelques domaines techniques ou & des secteurs particuliers de I'économie. Pour
d’autres domaines et secteurs et dans d’autres pays en développement, les entreprises locales doivent
souvent avoir recours 4 des consultants internationaux, dont beaucoup sont déja étroitement associés
ou en relation avec certains détenteurs de techniques des pays développés, ce qui contribue a renforcer
la dépendance 4 I'égard de I'étranger.

15. Insuffisance des qualifications techniques et des compétences en matiére d’ingénierie et de gestion,
obstacle a une exploitation effective. En outre, une fois les techniques choisies, leur adaptation et leur
assimilation peuvent poser des problémes, méme pour les pays en développement qui disposent de
ressources naturclles importantes et d'une main-d’cuvre semi-qualifiée. Les qualifications techniques



INTRODUCTION i9

nécessaires 4 I'adaptation et & Passimilation, de méme que les compétences requises en matiére d’ingé-
nierie et de gestion font généralement défaut dans les pays en développement, qui n’ont pas non plus
les moyens d’introduire les perfectionnements techniques résultant des activités de recherche et de déve-
loppement, ces derniéres étant aussi, pour la plupart, concentrées entre les mains des détenteurs de
techniques des pays développés.

16. La formation des spécialistes doit reposer non seulement sur une infrastructure nationale d’établis-
sements d’enseignement technique secondaire et supérieur et de programmes de formation au sein des
industries existantes, mais aussi sur les dispositions prévues & cet effet dans les transactions portant sur
un transfert de techniques.

17.  Insuffisance des activités de recherche et de développement et difficultés & accés aux progrés techniques.
De méme, alors que Tinfrastructure nationale des pays en développement dans le domaine des sciences et
techniques peut étre renforcée et que 'on peut étendre les programmes de recherche et de développement
en insistant particuliérement sur la recherche appliquée et la création de techniques locales, lesentreprises des
pays en développement doivent avoir accés aux progrés techniques ainsi qu'aux nouvelles techniques de
produit ou de procédé mises au point par les détenteurs de techniques des pays développés.

18. « Abus de pouvoirs » de la part des donneurs de techniques quant aux informations sur les progrés
techniques réalisés par le donneur ou le preneur de technigues. 11 se peut que les donneurs de techniques
répugnent a fournir des informations sur les techniques mises au point aprés la conclusion de la transaction
de transfert de techniques ou n’acceptent de les divulguer au preneur de techniques qu’en contrepartie d’une
rémunération, en {ui demandant aussi fréquemment de s’engager 4 ne pas les divulguer 4 des tiers. Le
donneur de techniques peut en outre amener le preneur de techniques a4 s’engager a divulguer toute infor-
mation concernant les progrés techniques qu’il aurait lui-méme réalisés et a lui accorder gratuitement
des droits sur ceux-ci.

19. 1l est méme arrivé que des donneurs de techniques ne fournissent pas les informations concernant les
progrés techniques existant au moment des négociations afin de limiter la transaction portant sur le trans-
fert de techniques & une technique déterminée, moins actuelle. Par la suite, le donneur de techniques peut
faire savoir au preneur de techniques que la technique a progressé et qu’il est prét 4 lui divulguer en détail
les perfectionnements dont elle a fait I'objet et & lui conférer des droits sur ceux-ci, moyennant une rému-
nération convenue d’un commun accord, ce qui a pour effet d’augmenter le prix des éléments qui auraient,
sinon, été inclus dans la technique de base. D’autres donneurs de techniques ont parfois commencé a
expérimenter des perfectionnements techniques non pas dans leurs propres installations industrielles, mais
dans celles d’un preneur de techniques d’un pays en développement. Dans ce cas, si les résultats de I'expé-
rience ne sont pas satisfaisants, il arrive que le donneur de techniques renonce 2 perfectionner Ja technique
en cause, aux dépens du preneur de techniques, qui a souvent déboursé des sommes considérables pour
investir dans cette entreprise.

20. Effet de Iinsuffisance d’informations relatives aux progrés lechniques et aux nouvelles techniques du
point de vue de Pintérét général du pays en développement. 1] faut donc assurer au preneur de techniques
non seulement un apport constant _d’informations techniques, mais aussi les services et l'assistance
technique complémentaires qui lui permettront d’exploiter effectivement la technique et de conserver
ainsi, ou méme de renforcer sa position sur le marche.

21. La réticence des donneurs de techniques a fournir des informations sur les progrés techniques et
les nouvelles techniques et 4 compléter ces informations par des services et une assistance techniques
appropriées est non seulement préjudiciable au preneur de techniques, mais aussi contraire & l'intérét
général du pays en développement dans la mesure ou les entreprises et les institutions de ce pays doivent
pouvoir mettre au point différentes techniques et renforcer leur potentiel de croissance.

22. Par conséquent, il appartient aux preneurs de techniques et aux pouvoirs publics charges d’adminis-
trer les lois régissant le transfert des techniques et de controler les importations de techniques d’examiner
attentivement les modalités ¢t conditions proposées dans les transactions portant sur un transfert de
techniques, afin de s’assurer que la technique de base faisant I'objet du transfert est correctement définie,
que son efficacité est suffisamment garantie, que I’accés aux progrés techniques et aux nouvelles techniques
sera facilité, et que la divulgation d’informations sur ces progres et techniques par le preneur de techniques
ou leur communication 4 des tiers et leur utilisation par ceux-ci ne sont pas soumises a des restrictions
injustifiées.
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4. Manque de ressources financiéres et coiit élevé des techniques

23. Les moyens financiers trés limités des pays en développement constituent aussi un obstacle &
Pacquisition de techniques appropriées par les entreprises de ces pays.

24.  Enraison du cofit élevé des techniques, il est difficile aux pays en développement les moins importants
et les plus pauvres d’acquérir ces techniques aux conditions pratiquées dans le commerce. Les pays de
cette catégorie ne sont parfois en mesure d’acquérir les techniques indispensables a leur développement
que par 'intermédiaire de négociations a I’échelon gouvernemental et avec le concours financier d’institu-
tions publiques des pays développés.

25. Pour les entreprises et institutions des pays en développement qui ne peuvent bénéficier d’un finan-
cement extérieur, 'acquisition des tecbniques aux conditions pratiquées dans le commerce grévera lourde-
ment Péconomie locale si le prix des tecbniques ne peut étre ramené a des limites raisonnables.

26. Difficulté de parvenir a un prix raisonnable pour les techniques et facteurs & prendre en considération
a cef effer. 11 est extrémement difficile de fixer le prix des tecbniques. En effet, il n’existe pas encore de
marché mondial des connaissances tecbniques, ni de centre mondial d’échange ou de prix mondiaux pour
les techniques. En outre, la concentration des tecbniques dans certains pays développés ou dans quelques
entreprises de ces pays permet difficilement aux acquéreurs potentiels de techniques des pays en développe-
ment d’obtenir des offres concurrentes et de diversifier les sources auprés desquelles ils peuvent se procurer
les tecbniques et les éléments de production connexes. Méme si cette diversification existe, toute tentative
d’obtenir des informations sur les différentes sources de techniques et d’acquérir séparément les éléments
de la tecbnique en cause et les éléments de production connexes auprés de sources différentes peut entrainer
des frais supplémentaires pour I'acquéreur de techniques.

27. Difficulté de déterminer le prix des technigues. En outre, dans le cadre d’une transaction déterminée
portant sur un transfert de techniques, on ne dispose pas toujours d’éléments de référence permettant de
déterminer facilement le prix des techniques & transférer. Parmi les facteurs a prendre en considération
figurent le coiit des activités de recherche et de développement du donneur de techniques qui sont associées
a la création de la technique a transférer, aux perfectionnements dont elle pourrait faire 'objet & ’avenir
ainsi qu’aux nouvelles techniques, la possibilité de ventes multiples du méme type de techniques, la nécessité
d’adapter spécialement la technique aux besoins particuliers du preneur, et la mesure dans laquelle le
donneur de tecbniques doit étre totalement ou en partie rémunéré en fonction des bénéfices que retire le
preneur de tecbniques de 'exploitation de la technique, mode de paiement pouvant soit étre considéré
comme la contrepartie des facilités de crédits accordées par le donneur de techniques soit, au contraire,
traduire la volonté de ce dernier de partager avec le prencur de techniques les risques de I'entreprise.

28. Valeur des techniques variable d’une industrie d Pautre. 11 faut signaler aussi que la valeur des tech-
niques considérées comme des ressources et comme des biens varie d’une industrie 4 ’autre. Dans certaines
industries, en outre, les techniques incorporées aux inventions ou aux dessins et modéles industriels
protégés par I'Etat peuvent avoir moins d’importance que dans d’autres. Dans certains domaines tech-
niques, I'invention ou le dessin ou modéle industriel protégé peut porter sur des modifications ou des
variantes minimes de procédés connus et offrir des avantages limités. Dans ces industries, les possibilités de
découverte d’un produit radicalement nouveau ou d'une tecbnique de transformation complétement
nouvelle sont relativement peu nombreuses. Dans d’autres industries, en revanche, ce peut &tre le contraire.

29. Prix de la technique subordonné non seulement @ la valeur des techniques divulguées, mais aussi @
celle des techniques non divulguées. En outre, bien que le brevet — document délivré par I’Etat, qui confére
au titulaire de I'invention une protection d’une durée limitée ainsi que certains droits opposables aux
actes des tiers qui souhaiteraient exploiter I'invention — décrive I'invention d’une mani¢re qu'une « per-
sonne du métier » peut reconnaitre comme nouvelle, 'exploitation industrielle et commerciale de invention
exige généralement des connaissances et des compétences trés diverses touchant aux questions lides 4
I'invention et aux disciplines en cause. Ces connaissances et ces compétences ne sont, pour la plupart,
pas brevetables. A certains égards, elles peuvent &tre notoires ou évidentes pour un ingénieur spécialisé
ou un responsable de la commercialisation, mais, & d’autres égards, elles peuvent aussi leur étre totalement
étrangéres. Ces connaissances et compétences peuvent revétir une importance particuli¢re dans certaines
industries ol la tendance moderne est de consacrer plusieurs mois 4 mettre en service des installations et,
en particulier, a en assurer le bon fonctionnement par la suite, en poursuivant I'assistance au stade de la
commercialisation.
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30. C’est précisément cet ensemble de connaissances et de compétences ou d’information et de spéciali-
sation, représentant effectivement un « savoir-faire » global homogéne souvent (mais non pas nécessaire-
ment) associé au pouvoir d’accorder I'autorisation d’exploiter I'invention, qui devient aussi un bien
essentiel, d’une valeur commerciale certaine,

31. La détermination de la valeur de ce bien considéré globalement ou I’évaluation de ses divers élémeats
constitutifs est évidemment un probléme de taille, Il s’agit 14 d’une opération qui peut prendre du temps
et les négociations peuvent se révéler difficiles ; il n’est pas exclu, en outre, qu'elles aboutissent 2 la modi-
fication des objectifs initiaux des parties.

32. Iln’est donc pas surprenant qu’il y ait matiére & polémique lorsqu’il s’agit de déterminer les politiques
des prix et de fixer un chiffre acceptable, qui soit raisonnable a la fois pour le donneur et pour le prencur
de techniques et qui évite toute contestation tendant A mettre le prix atteint sur le compte de la meilleure
position de négociation du donneur de techniques.

5. Gains indirects résultant pour les donneurs de techniques de la fourniture d'éléments de production
connexes et du contréle de la production finale

33. En outre, il ne faut pas oublier que les donneurs de techniques peuvent retirer indirectement des
profits substantiels de la transaction portant sur un transfert de techniques du fait de la fourniture
d’autres éléments de production obligatoirement liés & la technique transférée, tels que équipement ou
outillage, matiéres premiéres, biens intermédiaires ou composants nécessaires 4 I'exploitation de la
technique de produit ou de procédé. Clest la raison pour laquelle les accords liés, qui lient la vente
de ces biens d’équipement ou de ces éléments de production aux techniques transférées, doivent étre
étudiés attentivement, non seulement du point de vue des bénéfices supplémentaires qu'en retire
le donneur de techniques, mais aussi du point de vue des conséquences qu'ils comportent en
limitant les possibilités du preneur de techniques de rechercher d’autres sources internationales plus
économiques, sans oublier les incidences néfastes qu’ils peuvent avoir en décourageant toute participation
de la part d’éventuels fournisseurs locaux.

34. De méme, les donneurs de techniques peuvent avoir avantage & contrbler la production résultant
des techniques exploitées, a limiter les buts dans lesquels les techniques peuvent etre utilisées ou a essayer
d’imposer des restrictions a la vente du produit quant a la quantité ou au prix, a s’efforcer de limiter la
commercialisation du produit au territoire du pays en développement ou encore 4 canaliser cette production
de fagon & la contrdler ou a Iécarter des marchés approvisionnés par leur propre production ou par celle
d’autres acquéreurs de techniques. Ici encore, ces restrictions doivent étre considérées du point de vue
des bénéfices supplémentaires qu’en retire le donneur de techniques, de la liberté du preneur de techniques
et de leurs incidences sur I’économie du pays en développement et de sa situation de puissance commer-
ciale naissante.

6. Cadre juridique inadapté aux transactions portant sur un transfert de techniques

35, Une condition essentielle du succs d’un transfert commercial ou d’une acquisition de techniques
est P’existence d’un cadre juridique adéquat qui perinette aux parties de déterminer leurs droits et obli-
gations respectifs et qui assure un équilibre entre les intéréts de ces parties d’une pa:t et ceux de I'Etat
ou du public d’autre part.

36. En ce qui concerne les liens juridiques entre les parties, ils touchent aux questions techniques,
financiéres et commerciales auxquelles il a déja été fait allusion et impliquent I'intervention d’hommes
d’affaires, de spécialistes de la technologie et d’ingénieurs, dans un mouvement soignsusement orchestré
qui assure la bonne exécution de la transaction portant sur le transfert de techniques. Cette exécution
suppose un cadre juridique adapté aux transactions commerciales, 4 savoir des lois, régissant les contrats,
les associations commerciales, les pratiques commerciales loyales et la propriété industrielle; mais dans
de nombreux pays en développement, ces lois doivent étre modernisées et les institutions chargées de leur
administration doivent étre créées ou renforcees.

7. Insuffisance des compétences et des informations touchant aux aspects juridiques des transactions
portant sur un transfert de techniques

37. En outre, I'acquéreur potentiel de techniques n’est souvent pas suffisamment quelifié ni informeé
pour traiter les nombrenx aspects juridiques des licences de propriété industriclle et des accords de
transfert de techniques — c’est-d-dire des deux principaux mécanismes sur lesquels repose le transfert
commercial des techniques,
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38. Ces aspects ont été mentionnés dans les paragraphes qui précédent, a propos des obstacles que ren-
contrent les entreprises et les institutions des pays en développement pour acquérir des techniques auprés
des entreprises des pays développés.

39. La licence est le moyen par lequel le titulaire de droits de propriété industrielle, d’une invention
brevetée, par exemple, confére & un tiers le dreit d’utiliser 'invention et sanctionne formellement I'accord
commercial passé entre lui-méme (le donneur de licence) d’une part, et 'usager (le prencur de licence)
d’autre part, quant au droit d’exploiter I'invention et a 'ampleur de cette exploitation.

40. L’accord de transfert de techniques — tel qu'un contrat de savoir-faire — cst aussi un mécanisme
juridique qui sanctionne un accord commercial, mais ce, entre le fournisseur de la technique non brevetée
et son acquérgur,

41, Les deux mécanismes définissent les paramétres juridiques, commerciaux, financiers et techniques
de la transaction et déterminent les procédures a suivre pour le transfert des techniques, leur application,
leur assimilation et leur exploitation.

8. Contréle public inadapté et compréhension insuffisante des aspects commerciaux du transfert de
techniques

42. Du point de vue des pouvoirs publics d'un pays en développement, les facteurs & prendre en consi-
dération sont beaucoup plus nombreux que ceux qui intéressent le donneur potentiel et le preneur éventuel
de techniques. I faut en effet tenir compte des conséquences scientifiques, techniques et économiques de
I'importation de la technique dans le pays, de ses effets sur la balance des paiements, ainsi que des négocia-
tions paralléles en matiére fiscale, de transfert de devises et des investissements étrangers qu’elle peut
impliquer.

43. Ces questions sont traitées par les pouvoirs publics 4 différents niveaux : les objectifs scientifiques,
techniques et économiques rentrent dans le cadre des plans de développement nationaux et sectoriels et
sont du ressort des autorilés chargées de la planification; les problémes de devises et d’investissements
étrangers, en revanche, relévent des autorités compétentes en matiére financiére.

44. Dans certains pays en développement, la transaction proprement dite portant sur un transfert de
techniques peut faire I'objet d’un examen de la part des pouvoirs publics chargés d’approuver les modalités
et conditions des arrangements juridiques que les parties ont conclus ou se proposent de conclure.

45. Dansces pays, il faut donc examiner la transaction portant sur un transfert de techniques en cherchant
a déterminer non seulement si, en tant que transaction commerciale, elle réalise un équilibre équitable
entre les intéréts du donneur et ceux du preneur de techniques, mais aussi si ses aspects techniques, finan-
ciers, commerciaux et juridiques sont compatibles avec les objectifs des pouvoirs publics et s'ils se tradui-

ront par un apport de techniques de nature 4 promouvoir efficacement le développement scientifique,
technique et économique du pays.

46. Une coordination plus étroite des politiques suivies par les pouvoirs publics dans fes divers secteurs,
de leurs plans et de leurs programmes, la désignation plus nette des autorités investies du pouveir de déci-
sion, la stabilisation des bases juridiques du transfert commercial des techniques et de sa surveillance,
I’adoption d’une attitude plus souple pour I'approbation des clauses techniques, financiéres et commerciales
des transactions de transfert de techniques et une amélioration constante des incitations fiscales a I'inves-
tissement peuvent instaurer un climat plus favorable aux transferts de techniques par les entreprises des
pays développés et a I'acquisition de techniques par les entreprises ou organismes des pays en développe-
ment. Cependant, dans les pays en développement qui ont ¢réé ou qui souhaitent mettre en place un
mécanisme de contréle des transferts commerciaux de techniques, la détermination des politiques appro-
priées et la formulation des procédures et des critéres & appliquer ne vont pas sans difficulté.

9. Conclusions

47. Silon veut aplanir les obstacles qui entravent le transfert des techniques, négocier des conditions
justes et raisonnables d’accés A ces techniques, utiliser convenablement les techniques et les dévelop-
per valablement, créer des techniques locales, adapter les pratiques commerciales et prévenir les abus
de fagon & accélérer notablement le progrés des pays en développement, il faut renforcer la position de
négociation des preneurs potentiels de techniques des pays en développement lorsqu'ils traitent avec les
entreprises publiques ou privées des pays développés.
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48. Clest en effet en approfondissant les connaissances et les compétences juridiques des preneurs poten-
tiels de techniques des pays en développement ¢t en leur faisant prendre plus clairement conscience des
pratiques commerciales existantes et des abus auxquels elles peuvent donner lieu ainsi qu’en attirant
Pattention des pouvoirs publics des pays en développement sur les questions juridiques qui se posent aux
donneurs et aux preneurs de techniques dans leurs tractations commerciales et sur les solutions qu’il est
possible d’y apporter que I’on peut contribuer a renforcer la position de négociation des prencurs potentiels
de techniques des pays en développement. Tel est le but du présent Guide.

C. Objet du Guide

49. Comme I'indique 'introduction, le présent Guide a pour objet d’apporter une aide pratique concernant
les aspects juridiques de la négociation et de la préparation des licences de propriété industrielle et des
accords de transfert de techniques adaptés aux besoins des pays en développement.

50. Le présent Guide est principalement destiné aux preneurs de licence et acquéreurs de techniques
potentiels des pays en développement. 11 a pour but d’aider ceux-ci & cerner les problémes juridiques
pouvant se poser pendant la négociation et la préparation d’une licence de propriété industrielle ou d’un
accord de transfert de techniques, de leur indiquer les solutions possibles et les lignes de condujte ayant
le plus de chances de servir leurs intéréts. Ce Guide n’est donc pas destiné aux donneurs de licence ou aux
fournisseurs de techniques éventuels des pays en développement; mais I’examen des problémes traités,
les solutions envisagées et les lignes de conduite suggérées pourraient indirectement leur donner des indi-
cations sur leurs transactions avec des preneurs de licence ou acquéreurs de techniques potentiels, que ces
derniers soient dans des pays en développement ou dans des pays développés.

51. Le présent Guide pourra aussi se révéler utile pour les fonctionnaires des pays en développement
qui, en administrant les lois qui régissent la circulation des techniques, les investissements étrangers et le
contrdle des changes, sont amenés & étudier les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert
de techniques et & conseiller les preneurs de licence ou les acquéreurs de techniques sur le point de conclure
des licences de propriété industrielle ou des accords de transfert de techniques. A I'aide des renseignements
fournis dans le Guide, ces fonctionnaires pourront appeler ’attention des intéressés sur certains problémes
qui pourraient avoir été négligés lors de la négociation ou de la préparation d’une licence ou d’un accord,
ou recommander une solution plus indiquée que celle qui a été choisie.

52. Dans un pays qui se prépare a adopter une nouvelle législation ou a renforcer les lois régissant la
circulation des techniques, les investissements étrangers et le contrdle des changes, le Guide pourra aussi
aider les fonctionnaires 4 déterminer quelle doit étre la portée de cette 1égislation ou des modifications
nécessaires.

D. Modes de transfert des techniques aux pays en développement

53. Le transfert commercial de techniques aux pays en développement s’effectue d’ordinaire par le biais
d’accords d’entreprise a entreprise, notamment par le transfert de droits de propriété industriclle, y compris
par concession de licences, et I'application d’accords de fourniture de savoir-fairc technique ou de services
et d’assistance techniques ou, & 'occasion, de la vente et de 'importation de biens d’¢quipement, de pi¢ces
détachées ou d’autres composants, ou dans le cadre d’accords de concession exclusive ou de distribution,
ou encore 2 la suite d’un investissement direct ¢tranger (comme dans les entreprises mixtes) avec I’apport
par une entreprise des compétences de maitrise d’ouvrages, de direction ou de techniques normalement
associées a la propriété ou au controle d’une autre entreprise.

54. Les partenaires-sont alors, d’une part, des entreprises privées ou des organismes publics (dans les
pays industrialisés 2 économie de marché), des entreprises d’Etat ou des organismes gouvernementaux
(dans les pays industrialisés a économie planifiée), qui agissent comme fournisseurs de techniques et,
d’autre part, des entreprises privées ou publiques ou des organismes gouvernementaux {dans les pays en
développement), qui agissent comme acquéreurs de techniques.

55. L’octroi de licences portant sur des droits de propriété industriclle et 1a fourniture de savoir-faire
constituent deux des principales méthodes utilisées pour le transfert commercial des techniques aux pays
en développement.
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56. Une « licence de propriété industrielle » autorise celui qui ’obtient & accomplir certains actes couverts
par les droits exclusifs que la loi confére pour un brevet d’invention, un dessin ou modéle industriel, un
modéle d’utilité, une obtention végétale, une marque de fabrique ou de commerce ou une marque de
services.

57. Lafourniture de savoir-faire peut, quant 4 elle, faire 'objet d’un accord prévoyant la communication
d’informations techniques et de techniques opératoires concernant l'utilisation et la mise en ceuvre de
techniques industrielles (quelquefois dénommées « savoir-faire technique » ou « informations techniques »).
Les informations techniques et les techniques opératoires peuvent étre décrites dans la documentation
ou fournies verbalement ou en démonstration par des ingénieurs, des techniciens, des spécialistes ou d’autres
experts assurant également une formation.

58. Le savoir-faire peut aussi étre fourni par 'intermédiaire de consultants ou d’autres experts qui prétent
leurs services et leur assistance pour I'ingénierie de base d’une installation industrielle ou pour son outillage
et son matériel, pour le montage, I'exploitation et I’entretien d’une installation industrielle ainsi que la
formation de son personnel, ou pour la gestion d’une entreprise et de ses activités industrielles et commer-
ciales {on parle parfois de « services et assistance de coopération technique et industrielle »). Le concours
de ces experts peut aussi toucher aux stades d’un projet antérieurs et postérieurs aux investissements,
y compris aux études techniques, économiques, financiéres et d’organisation et 4 la planification générale
(on parle parfois de « services techniques spécialisés »).

59. Ces accords de savoir-faire, qu’ils prévoient la communication de savoir-faire technique ou d’'infor-
mations techniques ou la fourniture de services et d’assistance techniques, constituent deux des différents
types d’accords pouvant entrer en jeu dans une transaction de transfert de techniques.

60. Au demeurant, le transfert commercial de techniques peut aussi s’opérer par la vente et I'importation
d’outillage, de matériel et d’autres biens d’équipement ou de matiéres premiéres, de biens intermédiaires,
de piéces détachées ou d’autres composants faisant intervenir la technique, et de documentation connexe.
Ces transactions de vente et d’importation constituent d’une certaine fagon des transactions de transfert
de techniques. Les accords couvrant ces ventes et ces importations sont parfois associés 4 une licence
de propriété industrielle ou & un accord de savoir-faire. Dans certains cas, des dispositions concernant
ces ventes et ces importations peuvent méme figurer dans la licence de propriété industrielle ou I'accord
de savoir-faire proprement dit.

61, Le transfert commercial de techniques peut encore s’opérer dans le cadre d’un systéme de concession
exclusive ou d’un accord de distribution de biens de consommation et de services. Ces biens peuvent étre
durables (comme les automobiles ou les appareils domestiques) ou non durables (comme les préparations
alimentaires ou les boissons). Quant aux services, ils peuvent porter sur la location de biens de consom-
mation durables {automobiles, camions, matériel mécanique) ou sur des opérations hdteliéres ou sur des
installations de nettoyage a sec. Les débouchés commerciaux de tels produits et services sont généralement
liés A une marque de fabrique ou de commerce ou & une marque de services associée 4 des informations
techniques ou 4 des services et une assistance techniques {pouvant concerner la production, la commercia-
lisation, I'exploitation, I'entretien et la gestion) et sont fréquemment associés & des dessins ou modéles
particuliers et 3 un décor spécial des locaux. Le concessionnaire ou le revendeur peut étre propriétaire des
locaux ou en posséder une grande partie mais il utilise la marque de fabrique ou de commerce ou la marque
de services et le savoir-faire du concédant ou du distributeur.

62. Dans certains cas, deux ou plusieurs des méthodes dc transfert commercial de techniques peuvent
étre combinées. Ainsi, le systéme du projet « clés en main » fait intervenir ou bien un large éventail des
méthodes évoquées plus haut, auquel cas 'une des parties s’engage a remettre a son client une installation
industrielle en état de fonctionner conformément aux clauses et conditions fixées, ou bien, plus générale-
ment, 'engagement de fournir au client les plans de P'installation industrielle et les informations techniques
relatives & son exploitation. Dans le second cas, des arrangements complémentaires peuvent aussi étre
conclus pour la fourniture de services et d’assistance techniques relatifs au montage de I'installation
industrielle, & 'acquisition de biens d’équipement et de matiéres premiéres, etc., et 3 I'exploitation de
I'installation, au moins dans les premiers stades, ou encore & d’autres formes de coopération industrielle.

63. Enfin, il est également possible de transférer ou d’acquérir des techniques autrement que par la voie
d’une opération commerciale, en recourant par exemple a la diffusion et & I'utilisation d’informations
techniques publiées (comme les publications scientifiques et techniques), 4 'envoi de personnes d’un pays
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déterminé dans un pays en développement, 4 P'instruction et a la formation de personnel dans les instituts
de recherche et de développement d’autres pays et 4 I'échange d’'informations et de personnel dans le cadre
de programmes de coopération technique.

E. Importance de Poctroi de licences concernant des dreits de propriété industrielle et de la fourniture de
savair-faire

64. Plus une technique est moderne, et plus les procédés sont différenciés et la production spécialisée,
plus il y a de chances que cette technique soit couverte par des droits de propriété industrielle ou que I'infor-
mation technique, les techniques opératoires ou la compétence professionnelle soient en la possession
exclusive d’un particulier ou d’une entreprise, cette derniére déployant souvent ses activités dans un grand
nombre de pays, et plus il y a de chances aussi que le transfert se fasse sous la forme d’une licence portant
sur les droits en question et avec la conclusion d’accords de savoir-faire, souvent accompagnés de la vente
et de I'acbat de biens d’équipement et de matiéres premiéres, etc., avec éventuellement des investissements
directs qui feront trés vraisemblablement partie d’un projet clés en main.

65. Lechoix da'une ou plusicurs des modalités de transfert commercial des techniques et lesarrangements
juridiques du transfert de techniques aux pays en développement qui en résultent découlent de considéra-
tions juridiques, techniques, économiques, sociales, culturelles et politiques distinctes qui sont fonction
de la nécessité de concilier, d’une part, les intéréts différents du donneur de techniques et du preneur de
techniques et, d’autre part, le souci des pouvoirs publics de garantir la conclusion d’arrangements juri-
diques entre ces parties pour 'acquisition de techniques & des conditions et selon des modalités justes et
raisonnables et d’assurer le progrés économique du pays.

F. Arrangements juridiques du transfert des techniques

66. Beaucoup, sinon la plupart, des modes de transfert commercial de techniques reposent sur les rela-
tions juridiques €tablies entre les parties au transfert, principalement sur des arrangements juridiques
conclus de gré a gré. En dehors de I'acte juridique qui caractérise la création d’une organisation commer-
ciale telle qu'une société anonyme ou une société de personnes, ou d’'un organe commercial, et en dehors
également des relations juridiques qui régissent leurs rapports, les clauses et conditions régissant le transfert
commercial de techniques d’une partie & une autre partie sont rassemblées dans un instrument juridique
parfois dénommé « octroi », « licence », « contrat » ou «accord ».

67. La portce, le contenu et Jeffet juridique de ces arrangements, principalement dans le contexte du
régime juridique appliqué dans les pays en développement pour les transactions de transfert de techniques,
doivent absolument éfre bien compris non seulement d’un acquéreur potentiel de techniques dans un pays
en développement lorsqu’il négocic les clauses et conditions du transfert et, enfin, lorsqu’il rédige I'instru-
ment juridique ou les instruments juridiques avec le donneur des techniques, mais aussi des fonctionnaires
des pays en développement qui jouent un réle consultatif pendant les négociations et la rédaction de ces
instruments ou qui ont & s’occuper d’une autre maniére de questions en rapport avec la surveillance de ces
arrangements juridiques.

68. Etant donné la multiplicité des arrangements juridiques de gré a gré qui servent de cadre aux tran-
sactions concernant le transfert de techniques aux pays en développement, il ne saurait étre question de les
examiner tous dans le présent Guide.*

* Le lecteur pourra utilement se reporter, dans ce contexte général, aux publications suivantes des Nations Unies: Manuel
de I'élaboration d’accords pour la création d’entreprises communes dans les pays en voie de développement (1971) (publica-
tlon des Nations Unies 1D /68, numéro de vente F.71.11.B.23) et Directives pour I’acquisition des technologies étrangéres
par les pays en voie de développement, concernant en particulier les accords de licence (1973) (publication des Nations Unies
1D /98, numéro de vente F.73.11.B.1), établis 'un et 1'autre par 1’Organisation des Nations Unies pour le développement
industriel (ONWUI>1). Voir aussi, plus généralement, le Guide sur la rédaction de contrats portant sur le transfert international
de know-how (savoir-faire) dans P’industrie mécanique (1970) (publication des Nations Unies, Trade/222/Rev.1, numéro
de vente F.70.I1.E.15), le Guide sur la rédaction de contrats relatifs A la réalisation d’ensembles industriels (1973) (publica-
tion des Nations Unies ECE/Trade/117, numéro de vente F.73.I1.E.13) ainsi que l¢ Guide pour la rédaction de contrats
intetnationaux de coopération industrielle (i976) (publication des Nations Unies ECE/Trade/124, numéro de vente
E.76.11.E.14) établis tous les trois par la Commission économique des Nations Unies pour ’Europe (CEE). La deuxiéme
publication cite également un certain nombre de documents publiés par 1a CEE et traitant de la fourniture et du montage
d’installations industrielles, en particulier les conditions générales et les clauses complémentaires pour la fourniture et le
montage des matériels d’équipement a I'importation et a exportation et des conditions générales similaires publiées par le
Conseil d’aide économique mutuelle (CAEM).

Sur la question générale du transfert des techniques, voir aussi I'étude du secrétariat de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement (CNUCED) intitulée Directives pour ’étude du transfert des techniques aux pays en
voie de développement (1972) (publication des Nations Unies TD/B/AC.11/9, numéro de vente F.72.11.D.19) et le rapport
du secrétariat de 1a CNUCED intitulé Code international de conduite pour le transfert des techniques (1975) (publication
des Nations Unies TD/B/C.6/AC.1/2/Supp.l/Rev.l, numéro de vente F.75.I1.12.15).
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69. Comme il est indiqué au début de la présente introduction, le présent Guide traite des aspects juri-
diques de la négociation et de la préparation des licences de propriété industrielle et des accords de transfert
de techniques adaptés aux besoins des pays en développement. Pour I’essentiel, toutefois, le Guide ne
traite, en ce qui concerne le premier cas, que de la licence de brevet et de la licence de marque et, en ce qui
concerne le deuxiéme cas, que des accords de saveir-faire prévoyant la communication d’informations
techniques et de techniques opératoires ou la fourniture de services et d’assistance techniques, qu’ils soient
ou nen en rapport avec la licence de brevet ou de marque. En outre, le présent Guide traite — mais de
fagon accessoire — des dispositions concernant la vente et Iimportation de biens d’équipement ou de
matiéres premiéres, etc., ou la commercialisation des biens et des services qui peuvent étre en rapport
avec le transfert des techniques et peuvent, de ce fait, étre liés 4 1a licence de brevet ou de marque ou aux
accords de savoir-faire. Il convient enfin de noter qu’une transaction déterminée de transfert de techniques
peut faire intervenir une ou plusieurs licences de propriété industrielle ou un ou plusieurs accords de savoir-
faire, qui peuvent eux-mémes faire I'objet d’un seul ou de plusieurs instruments juridiques et qui peuvent
étre conclus séparément ou en combinaison avec d’autres arrangements juridiques.

70. En outre, toute transaction de transfert de techniques et les arrangements de gré & gré qui la reflétent
doivent étre placés dans le contexte du cadre juridique auquel pensent les parties & la transaction lors-
qu’elles négocient I'accord, préparent I'instrument ou les instruments juridiques appropriés et demandent,
le cas échéant, ’approbation des pouvoirs publics. Ce cadre peut étre constitué par le systéme juridique
d’un pays en développement déterminé ou méme de plusieurs, mais il ne faut pas oublier que les systémes
juridiques d’autres pays peuvent également avoir une incidence sur certains aspects de la transaction ou
sur ses effets.

71. 1l convient de noter, sur ce point, qu’au cours des derniéres années, un certain nombre de pays en
développement se sont dotés d’une législation, d’une réglementation, de décrets ou de directives régissant
le transfert des techniques et limitant les pratiques commerciales restrictives, en particulier celles que
suscite I'acquisition de techniques a I’étranger. Ces textes nouveaux, qui, dans certains pays en développe-
ment, font partie de la 1égislation sur la propriété industrielle et, dans d’autres, forment des textes législatifs
ou administratifs séparés, constituent & bien des égards I’équivalent des mesures prises par les pays dévelop-
pés au moyen d’une législation particuliére ou de décisions judiciaires concernant les pratiques commer-
ciales restrictives, que ces pratiques aient un rapport ou non avec I’exercice des droits de propriété indus-
trielle. On trouvera dans la Section U, paragraphes 602 3 615, de la troisiéme partie: notes explicati-
ves et exemples, une bréve description des principales caractéristiques des lois régissant le transfert des
techniques et les pratiques commerciales restrictives dans les contrats; d’autres sections de la troisiéme
partie se référent a certains éléments de ces lois.

G. Conterm du Guide

72. Ce Guide se compose de la présente introduction (premiére partie) et de trois autres parties: des
renseignements généraux sur le processus de négociation d’une licence de propriété industrielle ou d’un
accord de transfert de techniques (deuxiéme partie); une liste récapitulative des points 4 prendre en consi-
dération lors de la négociation et de la préparation dune telle licence ou d’un tel accord {quatriéme partie);
des notes explicatives sur les principaux aspects de ces points évoqués et des exemples des dispositions
pouvant figurer dans une licence ou un accord (troisiéme partie).

73. La deuxiéme partie (consacrée au processus de négociation) traite du choix du donneur éventuel et
du preneur potentiel des techniques, de la préparation et de la présentation de P'offre de fournir des tech-
niques, des participants et intermédiaires intervenant dans les négociations, de la négociation des clauses
et conditions de la transaction de transfert de techniques, de la définition des licences ou accords qui
doivent étre conclus et de I’élaboration des documents juridiques nécessaires.

74. La troisiéme partie (notes explicatives et exemples) et la quatriéme partie (liste récapitulative), se
divisent chacune en vingt-six sections. La plupart de ces sections concernent des questions communes
4 toutes les licences de propriété industrielle et & tous les accords de transfert de techniques. Quelques
autres se rapportent a des questions qu’une partie seulement de ces licences ou accords ont en commun,
en particulier la licence de brevet et la licence de marque et les accords de savoir-faire prévoyant la commu-
nication d’informations techniques et de techniques opératoires ou la fourniture de services et d’assistance
techniques. Deux sections traitent plus particuli¢rement des questions concernant la fourniture de matériel
ou d’autres biens d’équipement ou de matiéres premiéres, de biens intermédiaires, de piéces détachées ou
d’autres composants parfois liés 4 la technique transférée.
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75. La liste récapitulative (quatriéme partie) propose ainsi des questions & examiner pendant la négocia-
tion ou la préparation d’une licence ou d'un accord. Dans certains cas, cet examen peut conduire a la
décision que la licence ou I'accord n’a pas besoin de porter sur tel ou tel point. Dans d’autres cas, il peut
conduire I'une ou lautre des parties 4 soulever des questions complémentaires. La liste récapitulative
n'est donc par conséquent qu'un aide-mémoire pratique. D’autre part, Pordre dans lequel les points sont
présentés peut aussi aider a déterminer la structure ou la répartition des dispositions dans la licence ou
'accord.

76. Les notes explicatives qui figurent dans la troisiéme partie exposent les questions mises en relief
par les différents points de la liste récapitulative, les problémes juridiques et les solutions possibles (y
compris celles que reflétent les exemples) dont il peut en définitive étre question dans la licence ou I'accord.
Ces notes explicatives ne sont pas exhaustives et ne prétendent d’ailleurs pas I’étre. Elles n’abordent pas
nécessairement tous les problémes et ne présentent pas nécessairement tous les arguments qui pourraient
militer pour ou contre tel ou tel des aspects juridiques d’une question, pas plus qu’elles n’énumérent toutes
les solutions, Elles se bornent 4 présenter bri¢vement les problémes les plus importants, & mettre en relief
les principaux ¢léments juridiques et A indiquer quelles considérations mériteraient d’étre spécialement
examinées par le preneur de licence ou I’acquéreur de techniques lorsqu’il traitera avec un donneur éventuel
de techniques ou par les fonctionnaires intéressés, en particulier a la lumiére des lois qui régissent le trans-
fert des techniques et limitent les pratiques commerciales restrictives.

77. Les exemples auxquels renvoient les notes explicatives illustrent la fagon dont les parties a certaines
licences ou a certains accords ont résolu les principales questions signalées dans la liste récapitulative et
dans les notes explicatives. Ces exemples ne sont pas destinés a exposer de fagon exhaustive ni a limiter les
différentes fagons de résoudre ces problémes; de plus, chaque exemple est indépendant et doit par consé-
quent &tre attentivement examiné par rapport a tous les autres avant de retenir la solution qu’il préconise
dans une licence ou un accord donné, dont les dispositions, considérées dans leur ensemble, doivent
former un tout harmonieux. Tous les exemples cités ont toutefois été choisis de telle sorte que les solutions
préconisées permettent & la licence ou i 'accord de mieux répondre aux besoins des pays en développe-
ment.

H. Définition a 'usage des utilisateurs du Guide

78. Aux fins du présent Guide,

i) on entend par « brevet » un document, délivré sur demande par un office gouvernemental {(ou par
un office régional agissant pour plusieurs pays), qui décrit une invention ¢t crée une situation juridique
dans laquelle I'invention brevetée ne peut normalement étre exploitée (fabriquée, utilisée, vendue, impor-
tée) qu'avec l'autorisation du titulaire du brevet. La protection conférée par Ic brevet est limitée dans le
termps (15 & 20 ans en général).

ii} On entend par « invention » la solution d'un probléme particulier dans le domaine de la technique.
Une invention peut se rapporter & un produit ou & un procédé. Elle est « brevctable » si elle est nouvelle,
si elle implique une activité inventive (C’est-a-dire si elle n’est pas évidente) et si efle est susceptible d’appli-
cation industrielle.

iti) On entend par « modéle d’utilité » une invention qui peut étre protégée, sur demande, au moyen de
P'enregistrement par un office gouvernemental de la description, du dessin ou d’une autre image et/ou du
dépdt d'un modéle, selon des conditions un peu moins strictes que pour les inventions « brevetables »
(par exemple, taxes plus faibles, seulement dans certains domaines, sans activité inventive), mais qui sont
aussi moins rigoureusement protégées (par exemple, la durée de protection est plus courte); pour le reste,
les droits découlant d’un modéle d'utilité sont similaires & ceux qui découlent d’un brevet.

iv) On entend par « dessin ou modéle industriel » — dans le domaine de la propriété industrielle —
Paspect ornemental d’un objet utile, qui est original ou nouveau et qui est enregistré auprés d'un office
gouvernemental (ou d’un office régional agissant pour plusieurs pays). Un dessin ou modéle industriel
protégé ne peut pas étre copié ou imité sans I"autorisation du titulaire inscrit, et des copies ou imitations
faites sans cette autorisation ne peuvent étre ni vendues ni importées. La protection est accordée pour une
durée limitée (entre 5 ¢t 15 ans en général). Le droit accordé au titulaire d’un dessin ou modéle industriel
protégé par la loi sur le droit d’auteur lui permet aussi d’en interdire la copie ou la reproduction.
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v) Onentend par « variété végétale » une variété d'une espéce végétale (arbres, arbustes, herbes, légumes
et fleurs). Une « obtention végétale » est protégée par la loi lorsqu'elle remplit certaines conditions, c’est-
a-dire lorsqu’elle se distingue des autres variétés existantes et qu'elle présente des caractéres d’homogénéité
et de stabilit¢ pendant plusieurs générations. La protection est accordée soit en vertu de la loi sur les
brevets, soit en vertu d’une loi prévoyant un titre particulier de protection (« droit d’obtention végétale »).
Le droit de I'obtenteur a une durée limitée et donne 4 son détenteur le droit exclusif d’interdire & autrui de
produire & des fins d’écoulement commercial du matériel de reproduction ou de multiplication végétative
en tant que tel de la nouvelle variété, ainsi que de mettre ce matériel en vente ou de le commercialiser.
Selon certaines lois et dans certaines conditions, le droit exclusif s’étend 4 la production et 4 la vente du
produit commercialisé.

vi) On entend par « marque de fabrique ou de commerce » un signe qui sert 4 distinguer les produits —
comme le fait la marque de services pour les services — d'une entreprise industrielle ou commerciale.
(Elle indique par 12 leur origine et implique la garantie d'une certaine qualité permanente.) Le signe peut
consister en un ou plusieurs mots, lettres, chiffres, dessins, images, etc., qui doivent étre distinctifs. Bien
que, dans certains pays et dans certaines situations, les marques soient protégées sans enregistrement, il
est en général nécessaire, pour une protection effective, que la marque soit enregistrée auprés d’un office
gouvernemental (ou d’un office régional ou d’un autre office central agissant pour plusieurs pays). Dans
la législation de quelques pays, 'usage effectif de la marque ou une déclaration d'intention sur 'usage
effectif de la marque est une condition d’enregistrement; en outre, dans la plupart des pays, I'usage effectif
de la marque est nécessaire au maintien de I'enregistrement ou, du moins, constitue une condition néces-
saire a la défense de la marque. Si une marque est protégée, aucune personne ou entreprise autre que son
titulaire ne peut I'utiliser — ou ne peut utiliser une marque qui lui ressemble de telle fagon que son utilisa-
tion entrainerait des confusions dans I'esprit du public — du moins sur ou pour des produits ou services
a P'égard desquels une telle confusion peut se produire. La protection de la marque n’est pas limitée dans
le temps, mais elle est ordinairement soumise au renouvellement périodique de l'enregistrement (tous
les 5 ou 10 ans, en général) ; en outre, ¢lle présuppose dans beaucoup de pays que I'usage effectif de la
marque Soit continu.

L'expression « marque », lorsqu’elle est utilisée dans le présent Guide, recouvre aussi les « marques
de services », sauf indication contraire expresse.

vii) On entend par « licence », s'agissant du droit conféré par un brevet ou par un modele d’utilité,
un dessin ou modéle industriel, une obtention végétale ou une marque protégée (« propriété industrielle»),
I'autorisation donnée par le titulaire de ce droit (le « donneur de licence ») 4 une autre personne (le « preneur
de licence ») d’accomplir certains actes couverts par ce droit.

viii) On entend par « techniques » les connaissances systématiques nécessaires a la fabrication d'un
produit, a utilisation d’un procédé ou a la prestation d’un service, que ces connaissances s¢ refi¢tent
dans une invention, dans un dessin ou modéle industriel, dans un modéle d'utilité ou dans une obtention
végétale ou encore dans des informations techniques ou des connaissances techniques ou dans les services
et I'assistance fournis par des experts pour I’étude, le montage, I'exploitation ou P'entretien d’une instal-
lation industrielle ou pour la gestion d’une entreprise industrielle ou commerciale ou de ses activités.

79. On trouvera indiqué aux paragraphes 57, 58 et 59 ci-dessus le sens d’autres expressions (« savoir-
faire », « savoir-faire technique », « information technique », «services et assistance techniques») utilisées
conjointement avec le mot « accord » ou avec I'expression « accord de transfert de techniques » (auquel
sont parties le « fournisseur de techniques » et '« acquéreur de techniques »).

I. Remarques finales

80. Aucune licence de propriété industrielle, aucun accord de transfert de techniques ne fonctionnera
de fagon valable il ne refléte pas fidélement le véritable accord de fond intervenu entre les parties. Et de
méme que les donneurs de techniques des pays développés doivent comprendre les problémes qui se posent
aux preneurs de techniques des pays en développement ainsi que la politique de ces pays, de méme les
prencurs de techniques en question doivent avoir pleinement conscience des objectifs commerciaux des
donneurs de techniques avec lesquels ils traitent et, le cas échéant, du contrdle gouvernemental exercé
sur leurs activités.
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81. Quelques mots, enfin, pour insister sur la nécessité de demander en temps voulu I'avis d’un conseiller
juridique. Les transactions de transfert de techniques varient dans leur portée et dans leur nature et elles
soulévent des questions juridiques diverses qui peuvent &tre résolues de fagons différentes selon le systéme
juridique dont elles relévent. Certes, le présent Guide pourra apporter une aide pratique en ce qui concerne
les aspects juridiques de la négociation et de la préparation d’accords de licence et d’accords de transfert
de techniques, mais il ne constitue en fin de compte qu'un guide. Dans tous les cas, il conviendra de
demander I'avis d’un conseiller juridique pendant la négociation et la préparation d’une licence ou d’un
accord.
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DEUXIEME PARTIE

LE PROCESSUS DE NEGOCIATION

A.  Généralités

82. La situation varie largement d’un pays a 'autre, notamment dans les pays en développement, et
c’est pourquoi la nature des techniques offertes ou nécessaires ainsi que le type d’arrangements pouvant
régir leur acquisition, leur mise en ceuvre et leur perfectionnement peut varier, lui aussi, en fonction de
cette situation.

83. 1l n’entre pas dans le propos du présent Guide d’examiner ou d’analyser les raisons pour lesquelles
une technique est offerte par son détenteur pour étre mise en ceuvre et perfectionnée par un autre, ni la
nature et la nécessité d’une technique déterminée qu’un preneur de licence ou acquéreur de techniques
potentiel peut vouloir acquérir ni I'adéquation de cette technique aux pays en développement intéressés.
Les aspects commerciaux, financiers et techniques correspondants de I'acquisition, de la mise en ceuvre
et du perfectionnement des techniques ainsi que les effets économiques du transfert des techniques aux
pays en développement ont déja fait I'objet et continueront sans nul doute a faire 'objet d’une littérature
abondante et a intéresser une foule de gens.

84, La présente partie du Guide a pour objet de donner quelques indications sur les participants, les
mécanismes et les techniques qui interviennent dans le processus de négociation et de préparation d’une
licence de propriété industrielle ou d’un accord de transfert de techniques lorsqu’il est décidé qu’une
technique sera offerte par le détenteur pour étre exploitée par un autre ou que cette technique sera acquise
a I'étranger au lieu d’étre mise au point sur place, Le processus en question englobe la recherche et le
choix d’un éventuel donneur et d'un acquéreur de techniques potentiel, la préparation et la présentation de
I'offre de fournir la technique, 'intervention des participants et des intermédiaires dans les négociations,
la négociation proprement dite des clauses et conditions de la transaction de transfert de techniques, la
détermination des licences ou accords qui doivent étre conclus, I'élaboration et I'exécution des documents
juridiques nécessaires et, au besoin, I'approbation de la transaction et des documents par les pouvoirs
publics.

B. Choix du donneur éventuel ¢t du preneur potenticl

85. Le choix d’un donneur éventuel ou d’un preneur potentiel de techniques peut étre la suite d’un
simple contact ou étre 'aboutissement d’une vaste recherche. Quoi qu'il en soit, le choix du partenaire
pour la transaction de transfert de techniques nécessite autant de soin que le choix de la technique la mieux
adaptée. '

86. Qu’elles soient grandes ou petites, les entreprises peuvent recevoir directement par courrier de nom-
breuses occasions de fournir ou d’acquérir des techniques. Les revues et les journaux professionnels
publient fréquemment des annonces publicitaires qui proposent ou demandent une technique déterminée.Les
associations professionnelles fournissent souvent une aide et des conseils aux petites entreprises désireuses
de trouver des partenaires 4 leur convenance. De nombreuses banques et d’autres institutions financiéres
possédent des services étrangers qui assistent les donneurs éventuels de techniques et les preneurs potentiels.
Pour leur part, certains pays se sont dotés de services de promotion du commerce ou d’organes, tels que
des organismes nationaux de valorisation de la recherche, chargés de centraliser les offres et les demandes
de techniques. Dans les ambassades et les consulats, des sections commerciales servent de source d’infor-
mations sur les donneurs éventuels. Les demandes de renseignements peuvent émaner de particuliers,
d’entreprises, d’associations professionnelles ou d’organismes publics tels que bureaux d’investissements,
centres nationaux de productivité, instituts de recherche et autres organismes gouvernementaux s’occupant
du développement économique, industriel et commercial du pays. Les donneurs éventuels et les preneurs po-
tentiels de techniques peuvent soit intervenir directement soit faire appel 4 des intermédiaires pour présenter
leurs offres ou demandes de techniques et prendre les mesures consécutives) (voir les paragraphes 90 4 99).
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C. Préparation et présentation de I'offre ou de la demande de fourniture de 1a technique

87. La quantité de renseignements fournis a I"occasion de ces contacts varie avec la nature de la technique
et d’autres facteurs. D’ordinaire, les offres et les demandes ne font qu’identifier le donneur éventuel ou le
preneur potentiel, décrire sommairement fa technique proposée ou demandée en donnant éventuellement,
pour les ofires, des illustrations et des dessins, en mentionnant des brevets ¢t des marques existants ou des
demandes en instance et en précisant les utilisations possibles, et évoquer le type de financement ou d’arran-
gement commercial auquel on pourrait recourir. Lorsque les circonstances s’y prétent, il arrive aussi que
des échantillons du produit soient fournis, Il est méme possible que le donneur éventuel propose, ou qu'il
lui soit demandé de décrire des techniques diflérentes ou concurrentes et d’identifier d’autres donneurs
éventuels de ces techniques, auxquels des demandes de renseignements peuvent étre adressées ou qui
peuvent &tre invités par le preneur potentiel 4 soumettre des propositions.

88. Lorsqu’il est en possession d’une réponse favorable, le donneur éventuel peut méme accorder au
preneur potentiel une option sur sa technique. La durée de cette option dépendra du délai nécessaire pour
€valuer la technique et 'option peut comporter des dispositions prévoyant la divulgation de renseignements
sur la technique, en plusieurs temps, et exiger le paiement préalable d’une somme proportionnée au
volume de renseignements divulgués. L'étendue de la divulgation consentie pour les besoins de P’évaluation
peut étre subordonnée dans bien des cas a la conclusion d’un accord préliminaire sur I'information tech-
nique qui sera communiquée A certains cadres ou experts du preneur de techniques potentiel (voir la
troisiéme partie, Section G.3 «Divulgation du savoir-faire», paragraphes 259 a 265). Lorsque ces cadres
ou experts ont marqué leur désir d’aller plus avant, les négociations peuvent commencer.

89. Dans de nombreux pays en développement, les organismes et entreprises publics acquiérent des
techniques 4 I’étranger dans le cadre de projets d’investissements industriels publics ou semi-publics.
La législation nationale qui régit ces projets peut exiger I’application d’une procédure particuliére pour la
préparation et la diffusion des appels d’offres, I'élaboration et le dépét des soumissions, la comparaison
et I'évaluation de ces soumissions et enfin 1’octroi ¢t la signature des contrats.

D. Participants et intermédiaires intervenant dans les négociations

90. Il existe pour I'éventuel donneur de techniques tout un éventail de fagons de mener les négociations
avec le preneur potentiel.

91. Dans les pays 4 économie de marché, cet éventail va des relations directes de I'éventuel donneur de
techniques, en sa qualité de société mére, et en son propre nom, ou par le canal d’un département ou d’une
division d’exportation, ou des relations indirectes par le canal d’une filiale nationale ou d’un service a
Iétranger tel que département administratif, siége régional, bureau local, représentant isolé, succursale,
filiale ou associé, jusqu’aux tractations par intermédiaires. De nombreuses entreprises disposent d’un
service spécialisé dans les licences ou chargent un directeur de s’occuper des licences. Dans d’autres entre-
prises, c’est le service des brevets ou le service juridique qui méne les négociations sur les transferts de
techniques dans le monde entier ou dans certaines régions. Dans d’autres encore, c’est au sommet de la
hiérarchie que se traitent toutes les transactions de transfert de techniques avec I’étranger. La procédure
habituelle dans les grandes entreprises consiste souvent a charger les représentants régionaux des négo-
ciations de routine concernant les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques
et d’entamer les négociations sur les transactions de transfert de techniques plus importantes.

92. Pour ce qui est des intermédiaires pouvant intervenir dans les pays a économie de marché, il convient
de mentionner les sociétés de licence et les sociétés de mise en valeur des brevets, les organismes de recherche
en brevets, les agents de brevets et les ingénieurs de brevets spécialisés dans la mise au point, la gestion et la
commercialisation de droits de propriété industrielle et auxquels peuvent recourir aussi bien les éventuels
donneurs de techniques que les preneurs potentiels. En outre, les entreprises de gestion d’exportation cou-
plées et les entreprises de conseil en gestion peuvent également traiter des transactions de transfert de
techniques. Des sociétés d’études peuvent fournir des services techniques et procurer du matériel ou
construire des instailations dans lesquelles la technique de produit ou de procédé devant étre acquise par
le preneur potentiel de techniques auprés du donneur éventuel sera utilisée, Dans certains cas, ces sociétés
d’études peuvent méme appartenir au donneur de techniques.
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93. 1 existe dans plusieurs pays des organismes chargés de développer et de valoriser la recherche et de
commercialiser les techniques qui en résultent. Ces organismes ont pour hut de découvrir les résultats
utiles de la recherche scientifique, de les évaluer et de les faire connaitre a 'industrie lorsqu’ils sont suffi-
samment développés pour qu’un industriel soit prét a prendre le risque de les exploiter commercialement.
En méme temps, ces organismes informent les chercheurs des besoins de I'industrie en s’efforgant ainsi
d’organiser I’exploitation de la recherche dans le cadre de licences de propriété industrielle cu d’entre-
prises communes.

94. Dans les pays socialistes et dans certains autres pays a économie planifiée, les transactions de transfert
de techniques peuvent €tre négociées par l'intermédiaire d’organismes de commerce extérieur jouant le
r0le d’agents d’achat et de vente semi-autonomes pour certains produits industriels ou par I'intermédiaire
d’un organisme séparé et indépendant spécialisé dans la vente et I'achat de techniques, soit par des licences
d’invention, soit par du transfert de savoir-faire technique, soit encore par des prestations de services et
d’assistance techniques. Ces organismes acquiérent ou transférent des techniques pour le compte de diverses
entreprises de production et d'instituts de recherche et de développement de leur pays.

95. Un donneur de licence ou un fournisseur de techniques peut conclure une licence de propriété indus-
trielle ou un accord de transfert de techniques avec un preneur de licence ou un acquéreur de techniques
d’un pays en développement qui peut étre : @) une filiale & 100 % ayant ou non des activités de fahrication;
b) une filiale 4 participation majoritaire — ou minoritaire — ayant ou non des activités de fabrication
(ce type de relation est parfois dénommé « entreprise commune »); ¢) un hureau local du donneur de
licence ou du fournisseur de techniques (dans un pays oli un tel bureau est considéré comme une personne
morale); d} une entreprise ou un groupe d’entreprises ayant ou non des activités de fahrication, ou le
donneur de licence ou le fournisseur de techniques n’exerce aucun contréle ni ne posséde aucun intérét;
e) un particulier ; f) un gouvernement ou un organisme puhlic semi-autonome ou une institution placée
sous I’égide d’un gouvernement.

96. Les mécanismes institutionnels nationaux d’un pays en développement créés pour examiner et
approuver les transactions de transfert de techniques peuvent étre appelés 4 aider les parties, et notamment
a conseiller les preneurs de licences ou les preneurs de techniques potentiels pour la négociation et I'élaho-
ration de licences de propriété industrielle et des accords de transferts de techniques appropriés.

97. L’entreprise acquéreur d’un pays en développement peut recourir pour un projet déterminé a plusieurs
fournisseurs pour les différents « éléments de technique » dont ¢lle a besoin (par exemple, technique de
produit ou de procédé¢, ingénierie, montage des installations, gestion) notamment en concluant des accords
avec un certain nomhre de hureaux d’études, de fahricants de machines, etc., mais I'opération de transfert
peut aussi éitre menée principalement par un fournisseur unique de techniques. Dans ce dernier cas, on
parle souvent de transfert « groupé », tout simplement parce que le fournisseur ne se horne pas 4 fournir
certaines connaissances déterminées — par exemple la technique du procédé — mais entreprend aussi
toutes les études de faisabilité, les études d’ingénierie, le montage des installations et enfin la gestion de
I’entreprise nouvelle, en recourant souvent a la sous-traitance, et en prenant ou sans prendre une parti-
cipation dans le capital de I'entreprise acquéreur, de telle sorte que le procédé de production et les tech-
niques de distrihution sont transférés en groupe (C’est-a-dire qu’il s’agit d’un projet «clés en main»).
Dans les pays en développement, les projets «clés en main » doivent étre étudiés attentivement, notamment
du point de vue de leurs incidences sur les possibilités de faire appel a d’autres fournisseurs, sur le plan
local, pour ohtenir les différents éléments de technique prévus dans la transaction et sur le prix de cette
transaction.

98. Certains donneurs de techniques qui fahriquent un produit ou utilisent un procédé déterminé et qui
ont leurs propres ressources techniques transféreront directement la technique de produit ou de procédé
au preneur de techniques et I'aideront & mettre en place les moyens de production nécessaires. D’autres
préférent que le preneur de techniques choisisse des entrepreneurs internationaux qui ont été chargés de
monter des installations pour le donneur de techniques lui-mé&me ou pour d’autres preneurs de techniques
de ce dernier et qui peuvent mettre a profit une vaste expérience dans le montage de ces installations
spécialisées. D’autre part, il est possible que le preneur de techniques préfére choisir son propre entrepre-
neur ou faire appel a plusieurs fournisseurs pour d’autres éléments que la technique fondamentale de
produit ou de procédé. Il est possible, toutefois, que ce choix ne permette pas d’obtenir les meilleures
installations possihles, qu'il affecte la portée des garanties que le fournisseur de la technique de base est
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disposé a accorder, qu'il pose des problémes aux stades de la mise en service et du fonctionnement et
qu’enfin il modifie sensiblement le prix que doit finalement payer ’acquéreur de techniques pour la trans-
action de transfert de techniques.

99. En tout état de cause, il est A peu prés admis que la réussite d’aucune transaction de transfert de
techniques ne peut étre durable si un particulier ou un groupe n’est pas chargé expressément, de chaque
cOté, de superviser cette transaction dés les négociations initiales et pendant toute la durée de la licence
ou de I'accord, et jusqu’aux suites que peuvent avoir la résiliation ou I'expiration.

E. Négociation des clauses et conditions de la transaction de transfert de techniques

100. La négociation des clauses et conditions de la transaction de transfert de techniques entre les
parties intéressées peut constituer une entreprise complexe et délicate.

101. Pour une transaction courante de transfert de techniques, il peut fort bien falloir au moins six mois
(et parfois méme deux ou trois ans) pour les négociations et pour I'élaboration des documents juridiques
nécessaires reflétant I'entente intervenue entre les parties sur les clauses et conditions négociées.

102. 1l se peut qu'un certain nombre de réunions entre les parties soit nécessaire pendant la durée des
négociations et la rédaction des documents juridiques, et qu’elles fassent intervenir, dans I'un et 'autre
cas, des consultations intérimaires avec les spécialistes des deux bords, sur place et & I'étranger, ainsi
qu’avec les fonctionnaires compétents, pour ce qui touche aux aspects juridiques, commerciaux, financiers
et techniques de la transaction.

103. De nombreuses entreprises de grandes dimensions déployant leurs activités dans plusieurs pays
s'efforcent d’utiliser des licences de propriété industrielle et des accords de transfert de techniques plus
ou moins normalisés qui constituent souvent leur position initiale de marchandage. Mais, s’il connait
les possibilités de rechange, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques sera mieux en mesure d’obte-
nir c¢ dont il a besoin et dont a besoin aussi le pays en développement.

F. Détermination des licences ou accords qui doivent étre conclus

104. Le rdle respectif de chacune des parties  une transaction de transfert de techniques peut étre régi
et défini par un document juridique unique contenant la licence de propriété industrielle ou 'accord de
transfert de techniques ou par un ensemble de documents juridiques liés entre eux contenant des licences
ou accords distincts.

105. Lorsque la transaction de transfert de techniques est complexe et que certaines questions peuvent
étre dissociées des autres, il peut étre plus indiqué du point de vue juridique (et il peut mé&me étre obligatoire
en vertu de la législation de certains pays en matiére de transfert des techniques) de répartir les divers
éléments dans des licences et accords séparés. Ainsi, des licences ou accords séparés peuvent &tre utilisés
pour des questions comme l'octroi d’une licence de brevet ou de marque, la communication de savoir-
faire (éventuellement en définissant dans un accord le savoir-faire ou I'information technique qui doit étre
communiqué et en prévoyant dans un autre accord les services et I'assistance techniques qui doivent étre
fournis ou méme dans des accords distincts dont chacun couvrira des éléments comme études d’ingénierie,
montage des installations, modalités de commercialisation, services de gestion, etc.). Cette solution peut
faciliter 'administration de chaque licence ou accord du point de vue commercial, financier et technique,
notamment si 'administration de chacun de ces aspects est confi¢e 4 un service distinct du donneur ou du
preneur de techniques. Elle peut aussi aider les pouvoirs publics & évaluer chaque élément et & déterminer
si le prix de chacun d’cux et le cofit de la transaction globale est correct, pour autant que chaque licence
ou accord comporte une référence appropriée a tous les autres.

106. Lorsque le savoir-faire requis n’est pas trés étendu, il est courant de rassembler toutes les dispositions
le concernant dans la licence de brevet, mais lorsqu’il est relativement important, il est plus courant de
rédiger séparément la licence de brevet, 'accord portant sur le savoir-faire technique et les divers accords
relatifs aux services et a I’assistance techniques.
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107. Si la législation du pays ne s’y oppose pas, il est possible de rédiger une licence ou un accord qui
englobe tous les éléments. Dans ce cas, néanmoins, il est préférable de mentionner chaque élément séparé-
ment et dans certains pays la législation régissant le transfert des techniques exige méme que chaque élément
soit taxé séparément (voir la troisiéme partie, Section N.6, paragraphes 495 et 496).

108. Un document juridique portant simultanément octroi de licences pour deux ou plusieurs types de
droits de propriété industrielle (par exemple, brevet et marque) est un document délicat. Les domaines
d'utilisation ou d’activité peuvent différer, la définition du (ou des) territoire(s) de fabrication ou de vente
ne sera pas nécessairement la méme et les calculs relatifs 4 la rémunération devront étre différents selon
I'utilisation des techniques (dans le cas du brevet) ou selon le volume des ventes ou des services (dans le
cas de la marque).

G. Préparation des documents juridiques nécessaires

109. La rédaction du (ou des) document(s) juridique(s) en question commence habituellement une fois
que les principales questions 4 négocier sont réglées. Dans bien des cas, ce ou ces documents sont d’abord
rédigés par des dirigeants, des juristes et des spécialistes en brevets ou en licences ou par des organismes
de valorisation de la recherche représentant le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, puis
ils sont présentés au preneur potentiel. Les représentants du preneur de licence ou de I'acquéreur de
techniques ne jouent habituellement aucun rdle dans la préparation initiale des documents juridiques
nécessaires. Toutefois, ils prennent progressivement conscience du fait qu’ils pourraient renforcer leur
position de négociation s’ils participaient plus activement aux premiers stades de cette €laboration en
intervenant réellement dans la rédaction, objectif qu’il devrait étre plus facile d’atteindre en intensifiant la
formation aux aspects juridiques de la négociation et de la préparation des licences de propriété indus-
trielle et des accords de transfert de techniques.

110. En ce qui concerne la forme et la teneur des documents juridiques & établir, on peut noter que
certaines entreprises ont mis au point des formules imprimées normalisées de licences de propriété indus-
triclle ou d’accords de transfert de techniques. S'il est nécessaire d’élaborer de nouvelles formules, la
licence de brevet simple peut étre rédigée par un conseiller de la maison ou par des spécialistes extérieurs
en brevets ou en licences ou encore par des juristes, puis entérinée ou approuvée par le responsable ou les
dirigeants ou cadres de I'entreprise avant d’étre présentée A I'autre partie 4 la transaction de transfert
de techaiques,

111. Ilse peut qu'un seul projet soit suffisant pour une licence de brevet simple, mais il est courant qu’il
en faille une douzaine ou davantage pour les licences ou les accords complexes. Les négociations sur les
questions secondaires se poursuivent habituellement pendant la rédaction, 4 mesure que les tentatives
faites pour traduire I'entente des parties en termes juridiques révélent la nécessité de revenir sur certains
points pour les préciser. Les arrangements concernant des transactions de transfert de techniques
complexes peuvent nécessiter la rédaction de nombreux projets et contre-projets, avec ou sans le concours
de juristes extérieurs et de spécialistes en brevets ou en licences ou autres consultants.

112, En ce qui concerne la portée des questions ou le détail des points qui doivent étre abordés dans la
licence ou I'accord, il est & noter que toute transaction de transfert de techniques s’étendant & plusieurs
pays conduira nécessairement 4 prévoir un certain nombre de dispositions sur des questions dont il n’est
habituellement pas fait mention dans une licence ou un accord limité au cadre national.

113. Ces questions portent non seulement sur des points accessoires tels que la définition du territoire
de fabrication et de vente, mais aussi sur la langue qui sera considérée comme exprimant les intentions
manifestées par les parties  la licence ou & P'accord, sur la monnaie 4 utiliser pour le calcul des paiements
et pour les réglements, sur le taux de change et le régime fiscal, sur la loi et I'instance du pays qui sera
saisie en cas de litige; en outre, si les pouvoirs publics jouent un réle dans la conclusion de la licence ou de
l'accord, il faudra examiner quelles démarches chacune des parties devra accomplir pour obtenir leur
approbation et & quel moment la licence ou I'accord entrera de ce fait en vigueur.
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H. Remarques finales

114, Certes, il n'existe pas de licence ou d’accord universel ou exemplaire, mais il semble que toutes
les transactions réussies en matiére de transfert de techniques présentent une caractéristique commune,
3 savoir l'aptitude des parties a s’entendre. Une transaction de transfert de techniques exige des parties
qu’elles unissent leurs efforts et coopérent pour atteindre des buts communs. Elles doivent donc engager
des négociations en vue d’¢laborer une structure juridique qui leur permettra d’ceuvrer dans ’harmonie,
a long terme, 4 des réalisations dont elles n’auraient pas les moyens en agissant isolément.

115. De toute évidence, tout au long des négociations, de la rédaction des documents juridiques et des
opérations consécutives, une personne ayant une formation juridique est appelée a jouer un rdle éminent,
sinon indispensable, qu’elle agisse en qualité de dirigeant responsable ou de conseiller commercial comme
c’est souvent le cas, ou en qualité de juriste, auquel cas elle devra &tre familiarisée avec la politique commer-
ciale et financiére de I'éventuel donneur de licence ou fournisseur de techniques et du preneur de licence
ou acquéreur de techniques potentiel, ainsi qu’avec les aspects techniques de la transaction envisagée.
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TROISIEME PARTIE

NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES (D

A. ASPECTS PRELIMINAIRES

(Type de licence on d’accord; cholx du titre, dispositions introductives; Iieu et date d’établissement, de conclosion on de
signature de 1a licence ou de PPaccord; date d’entrée en vigueur; identification des parties on autres personnes impliguées
dany les négoclations ou titalalres de droits, leur capacité ou leur statut)

116. Dans la premiére partic (Introduction) du présent Guide, divers types de licences de propriété
industrielle et d’accords de transfert de techniques ont été identifiés et décrits. Une fois que les parties ont
déterminé les licences ou accords A conclure, elles peuvent entreprendre la préparation du ou des documents
énongant les modalités et conditions des licences ou accords choisis.

117. Toutefois, le document en question contiendra aussi, en plus des différentes modalités et conditions
applicables, en ce qui concerne, entre autres, les droits accordés, le savoir-faire 4 fournir, la rémunération,
le paiement, la durée, le réglement des différends, etc., une ou plusieurs dispositions introductives qui,
avec un préambule comprenant des considérants et des attendus (voir la section B, paragraphes 124
4 127), constitue la premiére partie du document,

118. En régle générale, une disposition introductive comportera le titre du document (par exemple
« licence de brevet » ou « accord de savoir-faire technique ») (2). Cette caractérisation du document par
les parties témoigne de la nature de Parrangement juridique qu’elles entendent conclure et peut contribuer
A linterprétation du document.

119. Généralement, la disposition introductive identifie aussi les parties a la licence ou & I’accord en
indiquant, pour chacune d’elles, sa désignation juridique, le type de personne morale qu’elle constitue, son
siége social et le lieu de son principal établissement. Cette disposition peut aussi donner des indications au
sujet d’autres personnes qui sont impliquées dans les négociations ou qui sont titulaires de droits faisant
I'objet de la licence ou de I'accord, sans toutefois étre parties a celle-ci ou  celui-ci. Il peut étre important
de donner des indications précises quant a la désignation des parties, leur capacité et leur statut pour le
cas ol la portée des garanties ou autres engagements et l'identification des personnes qui doivent les
remplir donneraient lieu a des différends.

120. En outre, la disposition introductive pourra préciser le licu de 1’établissement, de la conclusion ou
de la signature de la licence ou de I'accord. L’indication du licu peut aider 4 déterminer la loi applicable
au cas ol 1a licence ou I'accord ne comporte pas de dispositions sur ce point, notamment si les régles habi-
tuelles régissant le choix de la législation sont applicables en raison de I'absence de toute prescription
législative imposant aux tribunaux d’appliquer la loi d’un pays déterminé (voir la section V : Réglement
des différends, paragraphes 616 4 646).

121. La date & laquelle la licence ou I'accord a été établi, conclu ou signé peut également figurer dans
une disposition introductive bien que les parties préférent parfois indiquer cette date plus loin, dans la
partie qui, avec les signatures (3), a trait & I'exécution (voir la section Y : Exécution, paragraphes 651
4 655).

(1) Note de terminologie

Par souci de simplicité, on a utilisé les mots « donneur »
et « preneur », soit séparément, soit ensemble, de préférence
aux expressions « donneur de licence » et «preneur de
licence » (qui sont normalement utilisées & propos des licences
de propriété industrielle) ou « fournisseur de techniques » et
« acquéreur de techniques » {(normalement utilisées & propos
des accords de trapsfert de techniques) lorsque I'exemple
dans lequel figurent les expressions en question peut étre
inséré soit dans upe licence de propriété industrielle, soit
dans un accord de transfert de techniques. Le mot « accord »
est généralement utilisé seul, & la place des mots « licence

ou accord » dans tous les exemples, sauf au cas ol le mot
« licence » parait plus approprié dans le contexte.
(2) Accord

Accord conclu & (lieu), le (jour) (mois) (année) entre (nom
du donneur), (personne morale) constituée selon la loi de
(pays & préciser), ayant son sitge principal & (ville) (pays)
(dénommée ci-aprés le « donneur ») et (nom du preneur)
(personne morale) constituée selon la loi de (pays A préciser),
ayant son sizge principal 4 (ville) (pays) (dénommeée ci-aprés
le « preneur »).

(3) Voir note (315), infra.
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122. Bien que rien n’empéche les parties d’indiquer la date de I'établissement, de la conclusion ou de la
signature dans une disposition introductive ou dans une disposition finale du document, ou a coté de leur
signature dans la partie du document ayant trait a ’exécution, il convient de veiller 4 ne pas indiquer des
dates différentes dans chaque cas. Lorsque les signatures des parties sont apposées 4 des dates différentes,
il convient d’indiquer au moins la date de contréle. Toute divergence entre les dates indiquées peut causer
des difficultés pour fixer la date de la conclusion de la licence ou de I'accord. Or, cette date revét une
importance particuli¢re dans certains pays dont la législation exige que la licence ou I'accord soit soumis
d I'approbation des pouvoirs publics dans un certain délai aprés sa conclusion (voir la section U: Appro-
bation des pouvoirs publics, paragraphe 615).

123. 1l convient de noter qu'une distinction est parfois établie entre la date de I’établissement ou de la
conclusion d’une part et la date ulté€rieure d’entrée en vigueur de la licence ou de I'accord d’autre part.
Cette derniére date peut étre soit une date fixée par les parties soit une date insérée par les parties dans le
document 4 un emplacement approprié, ultérieurement 2 la date de I'établissement, de la conclusion ou de
I'exécution (4). L'insertion d’une date d’entrée en vigueur est une pratique courante dans les cas oi I'appro-
bation des pouvoirs publics est nécessaire pour que la licence ou I'accord puissent étre mis en cuvre ou
produire des effets juridiques (voir la section U: Approbation des pouvoirs publics, paragraphe 615).

B. PREAMBULE; CONSIDERANTS; ATTENDUS

(Indication des buts, des objectifs et des ralsons d’étre de la Licence ou de I’accord; emplol, nécessité et contenu des consi-
dérants ou attendus; interprétation et conflits avec d’autres dispositions de Ia licence ou de I’accord)

124. Le document contenant la licence de propriété industrielle ou I'accord de transfert de techniques
peut comporter un préambule composé de considérants ou d’attendus qui exposent les buts et objectifs
de la licence ou de I'accord ainsi que ses raisons d’étre.

125. Ces considérants ou attendus sont extrémement courants dans les licences ou accords conclus
par les donneurs de licences ou les fournisseurs de techniques de certains pays. Ils peuvent paraitre inutiles
aux éventuels preneurs de licences et acquéreurs de techniques qui sont plus habitués a établir des docu-
ments juridiques assez brefs qui énoncent certaines obligations fondamentales des parties mais qui ne
comportent pas de dispositions descriptives ou explicatives et qui, par ailleurs, sont congus et interprétés
dans le cadre d’un systéme juridique de structure différente.

126. Lorsqu’il existe des considérants ou attendus, ces derniers décrivent généralement les antécédents
professionnels des parties 4 la licencé ou & I'accord (5) (6) (7) (8), expliquent les raisons pour lesquelles

lion en ce qui concerne la fabrication du (descriplion du

(4) Voir note (315), infra.
produit).

(5) Antécédents commerciaux, Exemple 1

Considérant que le donneur fabrique (descriplion du
produit) depuis un Lrés grand nombre d'anndes et a acquis
un saveir-faire considérable qui entre dans la conceplion du
produit el qu'il utilise pour fabriquer la (description du
produil).

(6) Antécédents commerciaux, Exemple 2

Considérant que le donneur a mis au point certains pro-
cédés, méthodes, formules et tecbniques utilisés dans la
fabrication, I'emmagasinage et la manutention du (descrip-
tion du produit), qu’il posséde d’importantes el uliles con-
naissances spéeialisées relatives aux aspects techniques fonda-
mentaux de P'application de ces procédés, méthodes, for-
mules et techniques et qu'il continue & acquérir des infor-
mations, des compétences, des connaissances et une répula-

(N Antécédents commerciaux, Exemple 3

Considéranl que le donneur de licence et ses associés
sont titulaires de droits de propriété industrielle el qu'ils
ont mis au point un saveir-faire fondé sur des ¢éludes et
recherches approfondies et sur l'expérience commerciale
de la conception, de la mise en place et de I'expleilation
d’équipements pour la fabrication du (description du produit)
par (description du procédé).

(B) Antécédents commercioux, Exemple 4

Considérant que le donneur exploite lui-méme les équipe-
ments nécessaires 4 la fabrication de (descriplion du produit)
¢t a Pexpérience de la conception, de la mise en place, de
P'exploitation el de Pentretien de ces équipements.
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les parties concluent cette licence ou cet accord (9) (10) (11) (12), retracent I’historique de leurs négociations,
font état de tous arrangements antérieurs ou concomitants (13), comportent des déclarations quant a la
propriété des droits de propriété industrielle (14) (15) (16) ou la détention du savoir-faire, des connais-
sances et des compétences techniques (17), expriment le désir et la volonté des parties de conclure la
licence ou I'accord (18) et leur conviction d’en retirer des avantages réciproques (19), affirment que sa
conclusion favorisera le développement économique (20) et déterminent 1’accord des parties quant aux
modalités et conditions énoncées (21).

127. Les considérants et les attendus peuvent contribuer 4 interpréter l'intention des parties en ce qui
concerne I'ensemble des dispositions de la licence ou de I'accord ou certaines d’entre elles. Bien qu’il
existe différents points de vue quant & leur nécessité juridique et quant aux effets 4 leur reconnaitre, lors-
qu'il y a des divergences entre les considérants ou les attendus d’une part ¢t les dispositions du corps
méme de la licence ou de Paccord d’autre part, ce sont généralement ces derniéres qui prévalent (voir la
section V : Reéglement des différends, paragraphe 620).

C. DEFINITIONS DES MOTS ET EXPRESSIONS CLES

(Terminologie; clarté, précision et cohérence dans Pemplol des mots et expressions; importance des définltions; emplace-
ment des définitions dans le document; mots et expressions ¢lés i définir; méthode de définition)

128. La terminologie utilisée dans le document contenant une licence de propriété industrielle ou un
accord de transfert de techniques doit €tre de nature a refléter clairement et avec concision ¢e qui a été
convenu par les parties. Le fait de définir certains mots et expressions clés et de les reprendre de fagon

(9) Imtentions respectives des parties, Exemple I

Considérant que le preneur désire monter en {pays &
préciser) les équipements nécessaires 4 la fabrication de
(description du produit).

(10) Intentions respectives des parties, Exemple 2

Considérant que le prencur de licence désire obtenir et que
le donneur de licence est prét 4 lui accorder une licence de
ses droits de propriété industriclle (cbacun d’eux étant défini
ci-aprés) pour la conception, la mise en place, I'exploitation
et 'entretien de ces €quipements.

(11) Imtentions respectives des parties, Exemple 3

Considérant que le prencur soubaite bénéficier des con-
naissances tecbniques et de l'expérience du donneur en ce
qui concerne la conception, la mise en place et 'exploitation
de ces équipements en {pays & préciser) et que le donneur
est prét & lui fournir ces connaissances techniques et 4 le
conseiller, sur la base de son expérience, sclon les modalités
ct dans les conditions définies ci-aprés.

(12) Intentions respectives des parties, Exemple 4

Considérant que le preneur de licence désire obtenir et que
le donneur de licence est prét 4 accorder une licence pour
certains droits de propriété industrielle et 3 fournir des
éléments de savoir-faire, des informations techniques, des
services et une assistance techniques pour permettre au
preneur de fabriquer le produit.

(13) Voir notes (294) et (295), infra.

(14) Brevets; modéles d'utiiité; dessins et modéles industriels

Considérant que le donneur de licence est titulaire de
divers brevets d'invention, modgles d'utilité et dessins et
modéles industriels et de diverses demandes y relatives en
{pays a préciser) et dans d’autres pays pour [le produit]
[le procédé], qu'il est hahilité & octroyer & des tiers une
licence pour [fabriquer, faire fabriquer, utiliser ou vendre
le produit] [appliquer le procédé] [exploiter le dessin ou
modeéle industriel] et qu'il a mis au point le savoir-faire
relatif A ces brevets, modéles d’utilité et dessins et modeles
industriels.

(15) Dessins et modéles industriels

Considérant que le donneur de licence déclare &tre le
titulaire exclusif d’un enregistrement relatif & un dessin ou
modele délivré par [pays A préciser] [le Bureau international
de 1'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
(OMPI)] pour (description du produit) et qu'il établit
actuellement d’autres demandes pour Penregistrement de
dessins ou modéles similaires en (nom(s) du (des) pays &
préciser), ainsi que dans divers autres pays dans le monde
entier.

(16} Margues
Considérant que le donneur de licence est titulaire de
[d'une demande d’enregistrement pour] la marque « XYZ »
[déposée] enregistrée en (nom du pays), le (date), sous le
...... , [et fondée sur lenregistrement effectué en
(pays), le (date), sousle No . ..., 1, Madite marque] servant
a désigner le produit fabriqué conformément & I'invention
(aux inventions) couverte(s) et protégée(s) par le brevet
délivré en {pays) sous le Ne ...

(17) Voir notes (5), (6), (M et (13), supra.
(18) Voir notes (9), (10) et (11), supra.

(19) Avantages réciproques

Considérant que le donneur et le preneur de licence esti-
ment l'un et I'autre que le preneur de licence retirera des
avantages égaux du fait d'étre autorisé par le donneur de
licence & fabriquer et 4 vendre le produit en {pays 4 préciser).

(20) Avantages ou intérét pour le pays du preneur
Considérant que I'exécution du présent accord [favorisera

considérablement]) [sera de Pintérét de] Findustric de {pays

4 préciser), et [de] 'économie de ce pays, en ce sens que ...

(21) Accord des parties quant aux modalités et conditions

Compte tenu des dispositions qui précédent ainsi que
des engagements réciproques contractés et des conditions
stipulées dans le présent document, les parties sont conve-
nues et conviennent par les présentes de ce qui suit:
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cohérente dans tout le texte du document peut faciliter la précision du langage. En outre, le fait méme
d’arréter les définitions en commun peut aider les parties 4 clarifier leurs idées et de ce fait empécher que
des conflits inutiles ne surgissent par la suite. En raison des barriéres linguistiques et des différences existant
entre les systémes juridiques en vigueur dans les divers pays ol les parties sont susceptibles d’entrer en
relation, les définitions revétent une importance particuliére dans les documents contenant une licence
de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques & caractére international.

129. Une disposition distincte donnant les définitions des mots et expressions clés est souvent prévue dans
les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques aprés la partie initiale qui
comporte les dispositions introductives et le préambule constitué par les considérants et attendus (22).
Mais il est possible aussi que les termes fondamentaux de méme que certaines expressions ou certains
concepts soient définis ou qualifiés lorsqu’ils sont utilisés ou mentionnés pour la premiére fois, et que
par la suite cette définition ou qualification soit utilisée 4 la place du terme de I'expression ou du concept
en question.

130. Les mots clés ou expressions & définir sont généralement ceux qui reviennent fréquemment dans le
document. Ce sont typiquement des mots et expressions tels que technique de base (23), brevets (24) (25)
(26) (27) (28), marques (29), licence (30), accord (31), savoir-faire (32), information technique (33)

(22} Définitions
Aux fins du présent accord, les termes suivants ont la

signification qui leur est attribuée ci-aprés: (Voir notes (23)
a (57, infra).

(23) Techniques de base

« Technique de base » s’entend de la technique reflétée
dans la ou les inventions et dans le ou les dessins ou modales
industriels faisant I'objet du ou des brevets, ainsi que de la
technique reflétée [par le Savoir-faire] [dans les informations
techniques].

(24) Brevers, Exemple I

« Brevet(s) » s'entend du (des) brevets(s) énuméré(s) a
I’annexe N¢ ...

(25) Brevets, Exemple 2

« Brevets » s’entend des brevets et des demandes de brevets
de (nom du pays du donneur de licence) et des droits trans-
missibles en vertu de ces derniers, dans la mesure et exclu-
sivement dans la mesure ol les revendications qw’ils compor-
tent s’appliquent & un objet relevant du domaine d’utilisation
considéré, qui [sont fondés sur des inventions réalisées]
[ont été délivrés ou demandés] avant la date du présent
accord et pour lesquelles le donneur de licence aura le droit
d’accorder les autorisations prévues dans le présent accord,
sous réserve, dans chaque cas, des conditions dans lesquelles
il acquiert ou peut acquérir par la suite le droit d’accorder
ces autorisations,

(26) Brevets, Exemple 3

« Brevets » s’entend des brevets et des demandes de brevets
et des droits transmissibles en vertu de ces derniers, dont
le donneur de licence est titulaire, dans la mesure et exclu-
sivement dans la mesure ol les revendications qu'ils com-
portent s’appliquent & des objets relevant du domaine
d’utilisation considéré qui [sont basés sur des inventions
réalisées] [ont été délivrés ou demandés] deux (2) ans avant
la date de mise en service des installations.

(27) Brevets, Exemple 4

« Brevets » s’entend des brevets et des demandes y rela-
tives que le donneur de licence détient ou contrdle (au sens
d’avoir le droit d’accorder des licences en vertu du présent
accord) ou qu’il pourra par la suite détenir ou contrdler
dans tout pays, dans la mesure, et exclusivement dans la
mesure o ¢es titres ou les revendications qu'ils comportent
s'appliquent & une ou plusieurs caractéristiques du [produit]
[procédé (y compris, mais sans limitation, I'appareillage
et les catalyseurs nécessaires pour I’application du procédé,
les techniques de régénération de ces catalyseurs et les
produits issus du procédé),] qui [sont fondés sur des inven-
tions réalisées] [ont été délivrés ou demandés] avant le
(date), ou un an aprés la date de mise en service (telle qu’elle

est définie ci-aprés) des installations, suivant le premier
terme atteint, inventions 3 I’égard desquelles le donneur
de licence aura le droit, pendant le délai considéré, d’accorder
les autorisations prévues dans le présent accord, sous réserve,
dans chaque cas, des conditions dans lesquetles il a ou peut
acquérir par la suite le droit d’accorder ces autorisations.

(28) Brevets, Exemple 5

« Brevets » s’entend des titres de brevets, des modéles
d'utilité ¢t des demandes y relatives que le donneur de
licence détient actuellement ou qu’il pourra acquérir par
la suite on 4 Pégard desquels il exerce ou peut exercer
un droit de contrdle ou pour lesquels il a ou peut avoir
le droit d’accorder des licences pendant la durée du présent
accord dans un pays ou dans tous les pays du monde,
et qui sont applicables & ou peuvent étre utilisés dans [la
fabrication du produit] [I"application du procédé].

29 Marques

« Marques » s’entend des marques dont les principales
caractéristiques sont décrites & I'annexe N°® ... du présent
aceord.

(30) Licence

« Licence » s'entend de l'octroi des droits relatifs [aux
brevets] [3 la marque] dont il est question dans le présent
accord,

(A1) Accord
Voir notes (291) a (293), infra.

(32) Savoir-faire

« Savoir-faire » s'entend de toutes les connaissances
consignées ou non par ¢crit, se rapportant & des inventions,
des formules, des procédures ou des méthodes non brevetées,
ou 2 Pensemble des compétences ou de I'expérience pra-
tiques que le donneur a acquises ou qu'il pourra par la suite
acquérir, et qui peuvent &tre nécessaires au preneur pour
[la conception du produit et du matériel de fabrication du
produit, pour la fabrication du produit ou pour le fonc-
tionnement, ’entretien, I'utilisation, la vente ou tout autre
mode d’écoulement du produit] [I"application du procédél.

(33) Information technique, Exemple I

« Information technique » s’entend de tous les éléments
matériels brevetés ou non brevetés, se présentant sous forme
de dessins, de schémas d’exécution, de graphiques, de cata-
logues, de spécifications, d'instructions ou de listes relatifs
4 Iapplication du procédé, qui peuvent étre utiles pour la
conception, I'exploitation ou Pentretien des équipements
utilisant ledit procédé, qui ont été mis au point ou acquis
d'une autre maniére soit par le preneur soit par le donneur
avant I'expiration d'un délai de deux ans & compter de la
date de mise en service des installations (telle qu'elle est



NOTES EXPLICATIVES ET EXEMFPLES 49

(34), amélioration (35), perfectionnement (36), services et assistance techniques (37), domaine d’utilisation ou
d’activité (38), produit (39), composants (40), procédé (41), installation (42), date de mise en service (43),
matériel (44), norme de qualité (45) et territoire (46). On peut encore citer, entre autres, prix de vente net

définie ci-aprés) ou du 1¢F janvier 19.., suivant le premier
terme atteint, et que la partie en cause a le droit de procurer,
A I'exception toutefois des informations communiquées par
des tiers et ne pouvant étre divulguées; cette expression
g'entend également de I'information technique complémen-
taire mise au point ou acquise par la suite soit par le preneur
soit par le donneur avant 1'expiration d'un délai de cing (5)
ans 3 compter de la date de la mise en service des instal-
lations ou du (date), suivant le premier terme atteint, dans
la mesure ol cette information technique complémentaire a
été expérimentée commercialement dans les installations du
donneur ou de ses associés et est de nature 4 pernnettre
d’améliorer I’exploitation et la production des installations
exploitées en vertu du présent accord par le preneur, mais
ne comprend pas les informations communiquées par des
tiers et pe pouvant &tre divulguées.

(34) Information technique, Exemple 2
Information technique s'entend

i) des dessins ou d’autres schémas de montage des
machines, de loutillage et du matériel nécessaire
[au montage] [ la fabrication] du produit [3 Pappli-
cation du procédé],

ii) de la liste du matériel nécessaire pour obtenir un
rendement maximum au cours [du montage] [de
la fabrication] du produit [de l'application du
procédé],

iii) des spécifications des Instruments de mesure les
mieux adaptés 2 la technologie de production locale
la plus rentable pour [le montage] [la fabrication]
du produit [I'application du procédé],

iv) des descriptions générales (y compris les documents,
dessins, schémas d’exécution, spécifications et
feuilles types) des différentes étapes [du montage]
[de la fabrication] du produit [de l'application du
procédé],

v) des instructions d’essai concernant les prescriptions
mécaniques et électriques applicables au produit,

vi) des instructions relatives & I'emballage le plus adapté
au produit, .

vii) des schémas de circuit électrique, ainsi que schémas
fonctionnels, accompagnés de plans, du produit,

viii) des listes des différentes parties du produit et

ix) des autres informations éventucllement nécessaires
[4 la fabrication, au fonctionnement, & ’entretien,
4 la vente, ou A tout autre mode d’écoulement du
produit,] [& 'application du procédé,] [et de toute
amélioration] que posséde le donmeur ou qu'il
produit ou acquiert par la suite, ou qu’il a ou peut
avoir le droit de contréler et de fournir au preneur
pendant la durée du présent accord.

(35) Amélioration

« Amélioration » s’entend de tout progrés technique non
reflété dans une invention, un dessin ou un modéle industriel
faisant 'objet du ou des brevets mais qui est brevetable ou
fait I'objet d’un brevet délivré ou d’une demande de brevet
et qui, ’il £tait exploité, [réduirait le pris de revient de la
fabrication du produit [d’au moins (précider) pour cent]]
faugmenterait les ventes du produit [d’an moins (préciser)
pour cent]] [réduirait le prix de revient de I'application
du procédé [d’au moins (préciser) pour cent]] [accroitrait
le rendement de l'application du procédé [dau moins
(préciser) pour cent]].

(36) Perfectionnement

« Perfectionnement » s'entend du tout progrés technique,
en rapport avec le produit ou le procédé, qui ne constitue
pas une amélioration faisant I'objet d’un brevet ou d’une
demande de brevet, ainsi que de tout progrés technique non
reflété danos les informations techniques.

(37 Services et assistance techniques

« Services et assistance techniques » sentend de la four-
niture par des spécialistes ou des techniciens des services
et de I’assistance décrits aux articles ... et ... du présent
accord,

(38) Domaine dutilisation ou dactivitd

« Domaine d’utilisation ou d’activité » s’entend de
I'exploitation de la technique de base, des améliorations
et perfectionnements pour [la fabrication du produit]
[’application du procédé] [I'utilisation des marques] [autre
fin & préciser].

(39) Produit

a) « Produit» s’entend de {description du produit) qui est
fabriqué, assemblé, utilisé ou vendu {en vertu de la présente
licence] [en application du savoir-faire, des informations
techniques ou des services et de 'assistance techniques
fournis conformément au présent accord] [et identifié par
toute marque 4 laquelle s’applique la présente licence].

b) « Produit existant du donneur de licence» s’entend de
tout produit qui est ou qui a été précédemment fabriqué,
mis dans le commerce et vendu par le donneur de licence en
(nom(s) du (des) pays & préciser).

€) « Produits nouveaux » s’entend de tous les produits autres
que le produit initial qui sont par la suite fabriqués, mis
dans le commerce et vendus par le donneur de licence en
(pays du donneur de licence 3 préciser).

(40) Composants

« Composants » s’entend des pidces du produit [lorsque le
produit est une machine] et des accessoires fonctionnoels,
entre autres et non exclusivement ...... et ......, mais ne
s’applique pas aux accessoires qui ne sont pas nécessaires
au fonctionnement du produit en tant qu'unité d’exploitation,
tels que ...... par exemple.

(41) Procédé

a) « Procédé» s’entend de tout procédé congu et utilisé
pour {description du procédé) {fabriquer le produit] [appli-
quer (description d'un autre procédé)].

b) « Procédé existant du donneur de licence » s’entend du
procédé présentement ou précédemment mis au point, offert
et vendu commercialement par le donneur de licence dans
(nom du ou des pays A préciser).

c) « Procédé nouveau » s'entend de tous les procédés ulté-
ricurement mis au point et offerts au grand public et vendus
commercialement par le donneur de licence dans (nom dn ou
des pays & préciser).

(42) Installation

<« Installation » s'entend des installations construites
en vertu du présent accord en (pays 4 préciser) [pour la
fabrication du produit] [pour I'application du procédé].

(43) Date de mise en service

« Date de mise en service » des installations s’entend de Ia
date A laquelle le produit est pour la premitre fois fabriqué
dans le cadre de ces installations.

(44) Maiériel
« Matéricl » s’entend des objets énumérés 3 I’annexe
Ne ...

(45) Norme de qualité

«La norme de qualité » s’entend de la norme de qualité
en ce qui concerne les matériaux et 'exécution du travail
fixée d’entente entre le donmeur de licence et le preneur
de licence, qui tient aussi compte des régles publiques en
vigueur, pour que le produit sur lequel ou en relation avec
lequel la marque est utilisée lorsqu’il est fabriqué par le
donneur de licence réponde aux normes de qualité de ce
dernier,

{46) Territoire

a) « Territoire exclusif » aux fins de [la fabrication] [1'uti-
lisation] [la vente] s’entend de (nom(s) du (des) pays a pré-
ciser).
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(47), année et année comptable (48), partie et parties (49), donneur et preneur (50), donneur de licence et
preneur de licence (51), filiale (52), institution affiliée (53), associé (54), contrdle direct ou indirect (55),
tiers (56), date ou date d’entrée en vigueur de 'accord ou durant I'application de I'accord (57) (58).

131,

If est possible que les définitions d’'un mot ou d’une expression donnés énoncent simplement un

precepte juridique du systéme juridique qui peut étre, ou qui est obligatoirement applicable 3 la licence
de proprieté industrielle ou a 'accord de transfert de techniques. Dans d’autres cas, la définition peut
modifier ce précepte dans la mesure admise ou indiquer une signification choisie parmi plusieurs possibilités.

132. A ce propos, il convient d’attirer l'attention sur le fait que dans certains pays les lois régissant le

2

transfert des techniques précisent la signification & attribuer i certains mots ou expressions. Comme
exemples typiques de ces définitions 1égales on peut citer les mots « rémunération » et « prix », dont les

b) « Territoire non exclusif » aux fins de [la fabrication]
["utilisation] [la vente] s’entend de (nom(s) du (des) pays a
préciser).

¢) « Territoire convenu» aux fins de {la fabrication]
[I’utilisation] [la vente] s’entend de I'ensemble du territoire
exclusif et du territoire non exclusif défini dans le présent
accord.

d) Les expressions « le territoire exclusif» et « le territoire
non exclusif» sont toujours considérées comme s"appliquant
4 la région correspondant aux pays indiqués de la maniére
précisée ci-dessus, sous leur dénomination actuelle ou par
tout autre nom sous lequel ils pourraient étre connus par
Ia suite ; toutefois, lorsqu’un territoire est divisé en plusieurs
Etats soumis chacun 4 un contréle pelitique distinct, chacune
des parties au présent accord a le droit d’exiger que Fune
ou plusieurs de ces subdivisions soient exclues du présent
accord en adressant & cet effet un avis par écrit qui prendra
effet (nombre en lettres) (nembre en chiffres) jours aprés sa
notification.

(47) Prix de vente net

«Prix de vente net» s’entend du prix facturé par le
preneur de licence & un tiers pour la vente, la location ou
tout autre mode d’écoulement du produit, dans les conditions
commerciales de pleine concurrence, pendant la durée du
présent accord; ce prix ne comprend pas les remises habi-
tuelles effectivement consenties par le preneur de licence, la
valeur f.0.b. des matiéres premitres, des produits inter-
médiaires, des piéces ou autres composants fournis, direc-
tement ou indirectement, par le donneur de licence ni des
composants courants utilisés dans le produit fabriqué par
le preneur de licence, les primes d’assurances, et les frais
d’emballage et de transport facturés séparément aux clients,
ni les droits et impdts supportés et payés par le preneur de
licence pour la livraison du produit.

(48) Année; année compiable

a) «Année» s'entend d'une période de douze (12} mois
civils expirant a I'anniversaire de la date d’entrée en vigueur.
b) « Année comptable » s’entend d'une année de douze (12)
mois civils consécutifs commengant le 197 janvier de chaque
année civile pendant la durée du présent accord; toutefois,
la premiére «année comptable» commence i la date 4
laquelle le produit fabriqué en vertu du présent accord par
le preneur de licence est pour la premiére fois expédié pour
étre vendu ou utilisé et se termine le 31 décembre suivant, et
la derniére « année comptable » dans le cadre du présent
accord prendra fin au (nombre en lettres) (nombre en chif-
fres) anniversaire de la date précitée.

(49) Partie; parties

« Partie», « parties», « parties au présent accord »
s’entend soit du donneur de licence, soit du preneur de
licence, soit de I'un et de I'autre d’entre eux, selon le cas.
(50) Donneur; Preneur

(Yoir notes (1) et (2), supra.}

(51) Donneur de licence; Preneur de licence
(Yoir notes (1) et (2), supra.)

Les expressions « donneur de licence » et « preneur de
licence » sont censées englober, chaque fois que cela est
compatible avec le contexte, leurs filiales, institutions affiliées
et associées.

(52) Filiale

« Filiale » s'entend de toute personne morale [qui est
entiérement détenue et contrdlée, directement ou indirecte-
ment par] [dont plus de cinquante pour cent (50 %) des
actions de capital en circulation sont détenues directement
ou par I'intermédiaire d'un tiers par] [ dont la gestion ou
la politique est dirigée, directement ou indirectement par]
le [donneur de licence] [preneur de licence].

(53) Institution affilide

<« Institution affiliée » s’entend de toute personne morale
dans laquelle le [donneur de licence] [preneur de licence] a
des intéréts financiers ou avec laquelle il entretient des rela-
tions de nature 4 influencer considérablement les politiques
et activités commerciales de ladite personne morale.

(54) Associd

« Associé » s'entend i) de toute personne physique ou
merale qui contrdle, ou ii) de toute personne morale qui
est controlée par ou iii) de toute personne morale contrdlée
par toute personne physique ou morale qui contrble le
[donneur de licence] [preneur de licence].

(55) Contréle

« Contrdle » du [donneur de licence] [preneur de licence]
par une persoone physique ou morale ou contrdle d’une
personne meorale par le [donneur de licence] [preneur de
licence] s’entend du fait de détenir directement ou indirec-
tement cinquante pour cent (50 %) ou plus des actions
émises ou des voix ou d’aveir le pouvoir de désigoer la
majorité des directeurs ou de diriger d’une autre maniére
les activités commerciales de la personne en cause.

(56) Tiers

« Tiers » s’entend d’une personne physique ou morale qui
n’est pas partie au présent accord ni I'affilié ou I'associé
d'une des parties.

(5T Date du présent accord; dare d'entrée en vigueur;
durant Papplication du présent accord

a) « Date du présent accord » s'entend de la date de la
signature si ledit accord est signé a la méme date au nom
de chacune des parties; sinon, cette expression s'entend de
la plus récente date de signature.

b) « date d’entrée en vigueur » s’entend de la date men-
tionnée, insérée et paraphée dans 'espace prévu a cet effet
dans le présent accord, aprés que les deux parties ont mis
le présent accord & exécution [et aprés que celui-ci a regu
Pagrément des pouvoirs publics, suivant celle de ces condi-
tions qui est réalisée en second lieu].

¢) « Durant I'application du présent accord » ou « Pendant
la durée du présent accord » s'entend de la période durant
laquelle le présent accord est pleinement en vigueur,

(58) Voir note (274), infra.
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€léments essentiels sont donnés et servent de critére pour calculer le rapport des techniques fournies,
ainsi que des expressions connexes telles que « valeur nette », « prix net », « recettes nettes» ou « prix
de vente net », qui sont définies de fagon semblable.

D, PORTEE DE LA LICENCE QU DE L’ACCORD

(Identification des techniques nécessaires & la fabrication du produit ou & Papplication dn procédé on dans un autre but
diterminé; description des techniques en fonction du temps on par rapport 4 des documents déterminés ¢y & des compétences
déBules; drolts conférés en vertu de la législation sur la propriété industrielle et des lois applicables & Putilisation, la divul-
gaton et 1a communication du savoir-faire; domaine d*utilization ou d’activité pour lequel Pinvention, le dessin ou modéle
industriel, le savoir-faire ou la marque peuvent étre appliqués; spécification du territoire de fabrication, d*utilisation ou de
vente; exclosivité et pon-exclusivité; acquisition ou utilisation de technlques concurrentes)

1. Identification et description de la technique de base

133, Lorsque les parties négocient les modalités et conditions d’une licence de propriété industrielle ou
d’un accord de transfert de techniques, elles partent généralement du principe qu'une certaine technique
est nécessaire a la fabrication du produit ou 4 P"application du procédé en cause.

134, L’état de cette technique 4 un moment déterminé au cours des négociations, Ie fait que de nouveaux
perfectionnements sont en cours de réalisation ou y seront probablement apportés pendant la durée des
négociations ou dans un délai prévisible par ia suite, ainsi que I’aptitude du preneur de licence ou de
I'acquéreur de techniques i assimiler ces perfectionnements dans le délai et avec les capitaux disponibles
dés le démarrage des opérations sont autant de facteurs dont les parties doivent tenir compte en iden-
tifiant et en décrivant la technique de base qui fera finalement I’objet de la licence ou de I’'accord.

135, Les négociations peuvent consister essentiellement & identifier les techniques fondamentales (59)
comme étant celles qui existent & un moment donné ou pendant une période déterminée, comme par
exemple toutes les techniques que posséde le donneur de licence ou le fournisseur de techniques au moment
(60} de I'exécution de la licence ou de I'accord ou i une date déterminée avant (61) ladite exécution ou
toutes les techniques qu’il peut acquérir ou mettre au point par la suite jusqu’a une date déterminée, telle
que la date de I'approbation des pouvoirs publics ou avant que les installations commencent 4 étre mises
en place (62) ou que le plan d'organisation interne de I'usine soit déterminé ou encore avant que les ins-
tallations commencent A fonctionner, ou dans un délai ultérieur 4 préciser (63) ou méme éventuellement
durant I'application de I'accord (64).

136, En tenant compte de ces délais, les parties auront la possibilité non seulement d’identifier les tech-
niques en cause mais aussi de prévoir dans la licence ou dans I'accord des dispositions suffisantes pour les
décrire, en tenant compte des mesures prises ou devant étre adoptées en vue de leur communication et de
leur divuigation.

137. Lorsque les parties ont identifié les techniques en question comme étant celies qui existent 4 un
moment donné, il peut &tre possible de décrire ces techniques dans la licence ou dans I'accord en précisant
les documents qui les renferment (65). S'il s’agit de documents de brevets, ils peuvent étre précisés dans une
annexe de la licence ou de 'accord comportant certains renseignements tels que le pays ol le brevet a été
enregistré ou délivré, la date de dépdt de la demande, le pays ou elle a été déposée, le titre de I'invention
et I’état d’avancement de la demande (66). Des renscignements similaires peuvent étre donnés en ce qui
concerne les modéles d’utilité, fes dessins et modéles industricls et les marques (67). Dans le cas du savoir-
faire, I'information technique peut &tre décrite en donnant des indications précises sur la documentation
pertinente {dessins, matériel, listes, schémas d’exécution, diagrammes, etc.} (68). En ce qui concerne les
compétences techniques et professionnelles devant étre assurées, des descriptions d’emploi peuvent étre
élaborées pour chaque technicien ou cadre et reproduites dans les annexes, appendices ou répertoires
joints 4 la licence ou a I'accord (69).

{39) Voir note (23), supra, et paragraphe 78 viii). (65 Voir notes (24) a (28), supra.

(60) Voir note (24), supra. (66) Voir note (24), supra.

{61} Voir note (25), supra. (67) Voir note (29), supra.

(62) Voir note (26), supra. (68) Voir notes (32), (33) et (34), supra.

(63) Voir note (27), supra. (69) Voir nete (37), supra, et section H, para-

(64) Voir note (28), supra. . graphes 300 &4 317.
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138. Une autre fagon d’identifier et de décrire la technique consiste & le faire d’aprés le domaine d’uti-
lisation ou d’activité pour lequel elle peut étre exploitée (70). On peut ainsi définir la technique  transférer
en exposant son objet ; par exemple, on la décrira comme ’ensemble des techniques en rapport avec les
instruments qui servent & écrire (ce qui engloberait par exemple les stylos & réservoir, les stylos  bille et les
stylos & pointe de feutre) ou comme I’ensemble des techniques qui se reflétent dans une invention donnée,
un dessin industriel donné ou un savoir-faire particulier servant & fabriquer des stylos & bille (ce qui n’englo-
berait pas, par exemple, les stylos a réservoir ni les stylos & pointe de feutre). Les techniques ne relevant
pas de cette définition seraient considérées soit comme un progrés technique (amélioration ou perfectionne-
ment), soit comme des techniques différentes ou nouvelles (voir la section F, paragrapbes 232 3 234) (71).
On trouvera une explication plus compléte de la notion de domaine d’utilisation ou d’activité, ainsi que
divers exemples, dans une autre sous-section de la présente section du Guide (voir la section D.3, para-
grapbes 147 a 160).

139. Méme cette fagon d’identifier et de décrire la technique — en particulier s’il est question de ’ensemble
des tecbniques nécessaires pour fabriquer un produit déterminé, pour appliquer un procédé déterminé,
ou 4 d’autres fins — peut poser des problémes, spécialement lorsqu’il n’est pas précisé qu'il s’agit de la
technique existant 3 un moment précis ou acquise ou élaborée par le fournisseur pendant un délai déter-
miné. Dans ce cas, les parties devront peut-étre non seulement énumérer les types d’informations tech-
niques et décrire les fonctions des experts techniques et professionnels, mais aussi s’en tenir 4 une formule
vague et s’en remettre 4 leur volonté mutuelle de poursuivre leurs transactions de bonne foi.

140. De plus, il est & noter — comme l'indique de fagon plus compléte une autre sous-section de la
présente section du guide (voir la section D.3, paragraphe 159) — que I'identification et la description de
la tecbnique en fonction d’un ou plusieurs domaines d’utilisation ou d’activité peut avoir une incidence
sur le prix de la technique; il faut donc, pour le preneur de techniques potentiel, tenir compte de cet €lément
en négociant les modalités et conditions auxquelles le fournisseur accepterait de céder sa technique.

141. Lorsque la licence ne porte que sur des droits de propriété industrielle ou que du savoir-faire ou des
informations techniques se rapportant aux inventions ou aux dessins ou modéles industriels faisant objet
de ces droits doivent étre fournis, la tecbnique n’est généralement pas identifiée ni décrite de la méme
fagon que lorsque le savoir-faire ou les informations techniques ne se rapportent pas a ces droits ou que
lorsque des services et une assistance techniques doivent €tre fournis. Dans le premier cas, on se référe
généralement & des brevets déterminés ou aux demandes y relatives ou encore a4 un dessin ou modéle
industriel précis qui détermine la portée de la technique de base. Les progrés techniques qui dépassent
cette portée sont considérés comme des améliorations ou des perfectionnements qui, dans le cas d’une
tecbnique de procédé, peuvent exiger la conclusion d’une licence ou d’un accord distinct alors que §’il
s’agit d’une technique de produit, ils peuvent &tre fournis & I’acquéreur de techniques sans supplément de
rémunération. Au cas ol la transaction ne porte que sur la fourniture de savoir-faire ou d’informations
techniques ou lorsque des services et une assistance tecbniques doivent &tre fournis, la description est
généralement formulée en fonction du résultat ou du but A atteindre, c’est-a-dire du domaine d’utilisation
ou d’activité qui a été défini (voir les paragraphes 147 4 160) et le savoir-faire ou les informations techniques,
de méme que les services et 1’assistance tecbniques peuvent étre fournis pendant toute la durée de I'accord.

142. 1 convient de signaler que, dans certains pays, la législation régissant le transfert des techniques
exige que la licence ou I’accord définisse de fagon explicite et compléte les techniques a transférer, identifie
les brevets ou les marques faisant ’objet de la licence ou de I'accord, décrive de fagon générale ou détaillée
I'information technique et précise les qualifications, les domaines de spécialisation et les activités des
techniciens et des cadres.

2. Portée de la licence ou de Paccord — Généralités

143. Un brevet, une marque ou un dessin ou modéle enregistré ou tout autre objet protégé en vertu de la
législation sur la propriété industrielle confére & son titulaire, pour une période déterminée, le droit d’inter-
dire & des tiers d’accomplir certains actes et lui donne en outre la faculté d’accorder & une ou plusieurs
autres personnes une licence pour exploiter I'invention, par exemple, dans le cas d’un brevet ou, s’il s’agit
d’une marque ou d’un dessin ou modéle enregistrés, pour utiliser ceux-ci.

(70) Voir notes (25), (26) et (38), supra. (71) Voir aussi notes (35) et (36), supra.
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144. De méme, le fournisseur de savoir-faire peut s’opposer, dans certains cas et durant une certaine
période, a I'utilisation, 4 la divulgation ou 3 la communication du savoir-faire par des tiers et peut trans-
férer le savoir-faire 4 d’autres personnes (voir la section G, paragraphes 238 4 284),

145, Dans les limites définies et dans les conditions prévues par la loi, il est possible que le donneur de
licence ou le fournisseur de techniques souhaite déterminer qui exercera tel ou tel droit conféré par le brevet
ou par le dessin ou modele industriel ou la marque enregistrée ou décider qui recevra le savoir-faire et selon
quelles modalités et conditions, y compris le ou les buts dans lesquels I'invention brevetée et le savoir-
faire ou le dessin ou modéle industriel ou la marque enregistrée peuvent étre utilisés, pour combien de
temps, dans quelles régions, et moyennant quel prix ou rémunération, compte tenu du désir de rentabiliser
au maximum les investissements consacrés i la création ou a la mise au point de I'invention, du savoir-
faire, du dessin ou modéle industriel ou de la marque en question.

146. Ces questions sont traitées soit dans la présente section soit dans d’autres sections des notes expli-
catives et exemples, Ainsi, le ou les buts dans lesquels I'invention, le dessin ou modéle industriel, le savoir-
faire ou la marque peuvent &tre utilisés (« domaine d’utilisation ou d’activité ») (voir les paragraphes 147
4 160), les régions dans lesquelles les droits découlant de la licence de propriété industrielle seront exercés
ou les techniques utilisées (« spécification du territoire ») (voir les paragraphes 161 4 185) sont étudiés dans
le cadre de la présente section. La question de la rémunération est étudiée 4 la section N (Dédommagement;
rétribution; prix; rémunération; redevance; honoraires) (voir les paragraphes 390 a 496), tandis que la
question de savoir qui exercera les droits de propriété industrielle ou utilisera le savoir-faire en cause est
examinfe 2 la section Q (Droits des entreprises connexes; transfert et cession; octroi de sous-licences)
(voir les paragraphes 537 4 547) et que les problémes afférents 2 la durée des droits du donneur de licence
et 4 'utilisation des techniques sont examinés dans le cadre de la section T (voir les paragraphes 577 a 601),
qui traite, entre autres, de la durée.

3. Domagine d'utilisation ou d’activité

147. Une disposition sur le ou les domaines d’utilisation ou d’activité précise le but dans Iequel I'inven-
tion, le dessin ou modeéle industriel, le savoir-faire ou la marque peuvent &tre utilisés. Elle sert & définir
la portée de cette utilisation par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques. En méme temps,
et selon la portée ainsi définie, le fournisseur de techniques peut aussi étre en mesure d’accorder une licence
ou de fournir le savoir-faire 4 un certain nombre d’autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques
spécialisés chacun dans différentes-utilisations de I'invention, du dessin ou modéle industriel, du savoir-
faire ou de la marque en question, ce qui permet d’exploiter au mieux ceux-ci en fonction des capacités
de chaque preneur de licence ou acquéreur de techniques,

148. Le but peut se rapporter & l'utilisation finale envisagée d’un produit déterminé, ou aux produits
finals qui peuvent étre obtenus grice i 'emploi d’un dispositif, d’un procédé ou d’un savoir-faire parti-
culier, ou 4 une machine ou un procédé servant a appliquer un autre procédé et non 4 fabriquer un produit
final. En outre, le ou les domaines d’utilisation ou d’activité peuvent étre qualifiés de fagon différente selon
qu’un droit de propriété industrielle particulier est concédé sous licence ou qu'un accord de transfert de
techniques est en cause.

149. Ainsi, dans le cas d’une licence de brevet se rapportant 4 un produit ou un procédé particulier, le ou
les domaines peuvent &tre décrits en fonction d*une ou de plusieurs utilisations définies parmi les différentes
utilisations finales pouvant &tre envisagées pour le produit ou le procédé en cause. Par exemple, un produit
pharmaceutique pourrait étre utile dans le domaine de la médecine humaine comme dans celui de la
médecine vétérinaire. De méme, un procédé particulier pourrait étre utile pour la fabrication de diamants
industriels destinés au découpage du verre comme pour obtenir des pierres fines destinées A étre montées
sur des bijoux, ou encore un procédé particulier peut servir a fabriquer des filaments de tungsténe qui
peuvent &tre utilisés dans des ampoules électriques ou dans des tubes de radio.

150. En ce qui concerne une licence de dessin ou modéle industriel, le domaine d’utilisation peut dépendre
d’une configuration particuliére ou d*un format déterminé du produit, comme par exemple, la forme d’une
bouteille destinée A servir de flacon & parfum mais qui pourrait aussi &tre utilisée pour une bouteille &
liqueur,
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151. Dans le cas d’une licence de marques, la description du domaine d’utilisation ou d’activité peut
distinguer un produit ou une catégorie de produits déterminés parmi ceux pour lesquels la marque est
enregistrée. Ainsi, 'utilisation de la marque peut s’étendre aux parfums ou & tous les articles de toilette,
mais étre exclue pour les vétements. Le domaine d’activité peut consister en un moyen de publicité déter-
miné, si ’on indique, par exemple, que le produit muni de la marque devrait faire ’'objet d’une publicité
dans les journaux, 4 ’exclusion de la radio et de la télévision.

152, Comme dans le cas d'une licence portant sur un droit de propriété industriclle, lorsqu’il s’agit de
savoir-faire, 'accord de transfert de techniques peut délimiter le domaine d’untilisation ou d’activité en
fonction de certains domaines tecbniques, de certaines branches de I'industrie ou de certains stades ou
types de production déterminés. Ainsi, lorsque le savoir-faire peut étre appliqué dans plusieurs domaines
techniques, la disposition relative au domaine d’utilisation ou d’activité peut limiter 1’exploitation du
savoir-faire 4 un domaine technique déterminé en excluant les autres (par exemple, le systéme de refroi-
dissement des appareils de fraisage ultra rapides qui peut &tre utilisé pour le matériel dentaire, les appareils
de forage pétrolier ou d’autres machines-outils). De méme, ’application du savoir-faire peut étre limitée
4 une branche déterminée de I'industrie (par exemple I’emploi de micro-organismes dans I'industrie ali-
mentaire & I’exclusion de la production d’engrais) ou 4 un certain stade ou type de production (par exemple
la coagulation du latex de cacutchouc; la production du sucre (saccbarose) en utilisant 1’alcool comme
agent d’extraction).

153. La disposition relative an domaine d’utilisation ou d’activité, qu'elle figure dans une licence de
propriété industrielle ou dans un accord de transfert de techniques, peut décrire le domaine d’utilisation
ou d’activité en fonction d’un ou de plusieurs circuits de distribution, en indiquant que le produit peut
étre vendu 4 certains clients ou usagers déterminés (par exemple des machines 4 laver le linge destinées
a étre vendues a des particuliers mais ne devant pas étre utilisées dans des laveries ou d’autres établisse-
ments commerciaux), dans telle ou telle condition (par exemple « brut » par opposition & « fini ») ou pour
une forme de consommation déterminée (par exemple « a usage animal exclusivement »), ou, éventuelle-
ment, en combinant d’une certaine fagon ces possibilités.

154, Dans une licence ou un accord de transfert de techniques, une disposition qui pourrait étre comprise
initialement comme définissant le domaine d’utilisation ou d’activité peut, en fait, constituer un certain
mode de calcul des redevances. Par exemple, le donneur d’une licence pour I'exploitation d’un brevet
portant sur des moteurs électriques peut soubaiter prélever dix cents par unité pour de petits moteurs élec-
triques de ventilateurs destinés a 'usage domestique mais des milliers de dollars pour des moteurs beaucoup
plus importants destinés 4 des locomotives. Si le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques n’est
intéressé que par un ou deux modeles, il est possible qu'il ne soit pas fait mention d’autres modéles ou
« domaines ». Mais les parties souhaiteront peut-&tre préciser que la disposition n’est insérée que dans le
but de définir ce qui peut étre réalisé pour le taux de redevance mentionné, D’autres domaines pourraient
étre mis & la disposition du preneur de licence ou de 1’acquéreur de techniques, sur demande, a un taux
de redevance différent, spécifié ou 4 convenir.

155. Les observations qui précddent rendent compte de la pratique couramment suivie en ce qui concerne
les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques.

156. H convient de noter toutefois que les lois relatives aux pratiques commerciales restrictives peuvent
étre applicables au cas ol le donneur de licence ou le fournisseur de techniques conclut des licences ou des
accords distincts a vec plusieurs preneurs de licences ou acquéreurs de techniques pour une méme tecbnique
destinée 2 étre utilisée dans différents domaines.

157. 1l est probable en particulier que ces lois s’appliqueront si la répartition des différents domaines
d'utilisation résulte de la mise en ceuvre ou constitue un moyen de mise en ceuvre d’un accord tendant a
éliminer la concurrence entre les divers preneurs de licences ou acquéreurs de techniques, notamment
s"ils ont Ies moyens de se faire concurrence dans les différents domaines mais sont limités & un seul domaine.
D’autre part, une disposition précisant que le preneur de licence ou P'acquéreur de techniques peut, sous
réserve de 1’autorisation du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, étendre ses activités
au-deld du domaine d’utilisation spécifié dans la licence ou dans 1’accord peut étre acceptable si cette
autorisation n’est pas indiiment refusée.
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158. De méme, le fait d'imposer des taux de redevance différents a des preneurs de licences concurrents
risque de constituer une violation des lois relatives aux pratiques commerciales restrictives alors que le fait
d’imposer des taux de redevance distincts pour différents domaines d'utilisation peut étre acceptable
tant que tous les preneurs de licences ou acquéreurs de techniques exercant leurs activités dans un méme
domaine paient le méme taux de redevance.

159. Ilestanoter quele prix de ]a technique peut varier en fonction du ou des buts auxquels on la destine.
Le fournisseur éventuel peut accepter de transférer la totalité d’une technique pour un domaine donné
d’utilisation ou d’activité ou pour tous les buts auxquels peuvent étre appliqués, par exemple, une invention
déterminée, un dessin industriel, un modéle d’utilité ou le savoir-faire technique. Dans ce dernier cas, il
est vraisernblable que le prix demandé sera plus élevé que lorsqu'un domaine d’activité ou d’utilisation
ou un but plus limité est fixé. Ainsi, méme s’il est souhaitable 4 plus long terme, pour 'acquéreur potentiel,
de pouvoir appliquer la technique a4 toutes ses fins, le prix demandé pour son transfert doit étre comparé
au prix trés probablement inférieur qui serait demandé si un but plus limité était fixé. La comparaison
s'impose d’autant plus si ’'acquéreur potentic] n’est pas et ne semble pas devoir étre prochainement en
mesure d’exploiter la technique a plusieurs fins.

160. 1l convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, en vertu
desquelles les dispositions des licences ou des accords ayant pour effet de limiter le domaine d’utilisation
ou d’activité doivent &tre appréciées en fonction du fait que le prix ou la rétribution ne doivent pas étre
disproportionnés par rapport aux techniques acquises ni constituer une charge injustifiable pour I'économie
nationale,

4. Spécification du territoire de fubrication et de vente

161. En mettant au point les arrangements juridiques applicables 4 une transaction déterminée portant
sur un transfert de techniques, les parties peuvent décider de désigner les régions dans lesquelles le droit
d’exploiter I'invention ou le dessin ou modéle industriel pourra s’exercer, ou dans lesquelles le savoir-faire
pourra étre utilisé. Elles peuvent aussi décider de délimiter les régions dans lesquelles le produit résultant
de cette exploitation et de cette utilisation pourra étre vendu et, le cas échéant, dans lesquelles la marque
afférente & ce produit pourra étre employée.

162. La désignation de ces régions dépend de plusieurs facteurs. On peut notamment citer, parmi eux,
la position concurrentielle des parties aussi bien I'une par rapport a I'autre qu'a I'égard des tiers. Ainsi,
il convient de tenir compte de la mesure dans laquelle le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
a déja accordé une licence de propriété industrielle ou conclu un accord de transfert de techniques avec
des tiers, ou envisage de le faire pour la ou les régions considérées. En outre, il convient d’évaluer s’il est
souhaitable et possible de répondre au potentiel du marché dans certaines régions au moyen de la production
du donneur de licence ou du fournisseur de techniques d’une part ou d’un ou de plusieurs prencurs de
licences ou acquéreurs de techniques potentiels d’autre part.

163. Ces facteurs sont de nature A influer non seulement sur la désignation des régions dans lesquelles
certains actes — tels que fabrication ou vente ou les deux — peuvent &tre accomplis, mais aussi sur le but
dans lequel les techniques peuvent étre utilisées, c’est-d-dire sur le domaine d’utilisation ou d’activité,
ainsi que sur le point de savoir si I'accomplissement d’un ou de plusieurs actes déterminés dans une région
donnée sera la prérogative exclusive d’un preneur de licence ou d’un acquéreur de techniques potentiel
ou si les actes en question pourront aussi étre accomplis par le donneur de licence ou le fournisseur de
techniques lui-méme ou par d’autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques.

164. Une fois désignées, ces régions sont souvent dénommées dans la licence ou dans ’accord « le terri-
toire convenu », qui peut étre défini comme englobant le « territoire exclusif » et le « territoire non exclusif »
(72). Dans chaque cas il convient d’indiquer si le territoire ainsi désigné est destiné a la fabrication ou 4
la vente ou aux deux (73). On peut aussi établir des listes des pays relevant de chaque catégorie, étant
entendu toutefois qu’elles pourront étre modifiées & I'avenir en cas de changements politiques (74).

(72) Voir note (46), supra. (74) Voir note (46), supra.
(73) Voir notes (76), (77), (78) et (79), infra.
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5. Exclusivité et non-exclusivité du territoire

165. Laquestion de savoir si le preneur de licence ou "acquéreur de techniques éventuel doit &tre autorisé
4 accomplir 2 titre exclusif les actes de fabrication et d’utilisation ou de vente ou ’ensemble de ces actes sur
un territoire donné ne va pas sans poser de difficultés.

166. Le donmeur de licence ou le fournisseur de tecbniques peut juger préférable de conserver le droit
d’accorder sous licence les droits de propriété industrielle et de transférer le savoir-faire a plusieurs preneurs
de licences ou acquéreurs de techniques ou d’exercer lui-méme ces droits et d'utiliser lui-méme ce savoir-
faire dans un pays donné (75) (76). D autre part, le preneur de licence ou I'acquéreur de tecbniques poten-
tiel peut soubaiter s’entourer de garanties, dans ce pays aussi bien que dans d’autres, en particulier dans
les pays d’'une région voisine, contre la concurrence possible du donneur de licence ou du fournisseur de
techniques d’une part ou d’autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques potentiels d’autre
part (77) (78) (79) (80). Le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques potentiel tiendra sans doute
d’autant plus i I’exclusivité que I'exploitation de I'invention ou du dessin ou modele industriel, I'utilisation
de la marque ou I'application du savoir-faire exigera d’importantes mises de fonds. En méme temps, il
n’est sans doute pas toujours dans I’intérét du donneur de licence ou du fournisseur de techniques d’accorder
cette exclusivité sans s’entourer de garanties appropriées contre le défaut d’exploitation de la technique
par le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques (81) (82).

167. Pour déterminer si les actes particuliers de fabrication et d’utilisation ou de vente pourront étre
accomplis a titre exclusif sur un ou plusieurs territoires, les incidences commerciales et financicres de cette
décision joueront un réle considérable. Les parties a une transaction portant sur un transfert de tecbniques
devront aussi tenir compte, toutefois, de la situation juridique dans le ou les territoires considérés, et en
particulier de la latitude dont elles disposent, sur le plan contractuel, compte tenu des controles 1égaux
exercés par les pouvoirs publics intéressés, tant en ce qui concerne les droits de propriété industrielle
que le savoir-faire en question.

168. En ce qui concerne les droits de propriété industrielle, ’octroi d’un brevet, ou la protection juri-
dique qui est accordée dans le cas d’un dessin ou mod¢le industriel ou d’une marque a la suite de 1’enre-
gistrement ou d’une autre maniére, confére le droit exclusif d’exploiter I'invention ou le dessin ou modele
industriel ou d’utiliser la marque sur tout le territoire relevant de I’autorité des pouvoirs publics qui déli-
vrent le brevet ou accordent la protection juridique pour le dessin ou modéle industriel ou la marque.

169. 11 est possible toutefois que le titulaire du droit exclusif ne veuille autoriser une autre personne 4
exploiter I'invention ou le dessin ou modéle industriel que dans le cadre de certaines usines déterminées
ou de certaines régions spécifiées a I'intérieur dudit territoire. En méme temps, il peut aussi avoir I'inten-
tion de limiter I'utilisation du produit fabriqué sur la base de I'exploitation de I'invention ou du dessin

(75) Droits accordés
Par le présent accord, le donneur de licence accorde

(78)  Exclusivité et nonm-exclusivitd, Exemple 3
une licence exclusive en vue de fabriquer et de vendre

au preneur de licence, et ce dernier accepte, sous réserve
de toutes les modalités et conditions précisées dans la pré-
sente licence et des conditions prescrites par les lois en
vigueur sur le territoire o [le produit est fabriqué, utilisé ou
vendu] (le procédé est appliqué): ...(voir notes (76), (77), (78)
et (79), infra).
(76) Exclusivité et non-exclusivité, Exemple |

une licence non exclusive, non transmissible et indi-
visible, pour la durée de la présente licence en vue [de
fabriquer le produit) [d’appliquer le procédé] en (pays du
prencur de licence) et de vendre ou d’écouler d'unc autre
maniére le produit ainsi fabriqué dans ledit pays et dans
d’autres pays du monde 4 I'exception de (nom(s) du (des
pays))-
(7T)  Exclusivitd et non-exclusivité, Exemple 2

une licence exclusive, pour la durée de la présente licence,
en vue de fabriquer, de faire fabriquer, d’utiliser ou de
vendre le produit en (nom(s) d’un ou de plusieurs pays du
territoire exclusif) et d’utiliser ou de vendre le produit dans
les autres pays du territoire exclusif.

le produit pendant les (nombre A préciser) premiéres années
au moins dans le territoire exclusif et une licence non exclu-
sive en vue de vendre le produit dans le territoire non exclusif
pendant la durée de Ia présente licence.

(79) Exclusivité et non-exclusivité, Exemple 4

Aprés I'expiration de la période de (nombre & préciser)
ans, si le preneur de licence n’exploite pas le marcbé de la
fagon prévue a larticle ... (voir note (96), infra) et si le
donneur de licence lui envoie un avis écrit précisant le motif
de son insatisfaction et si le preneur de licence ne remédie
pas rapidement 4 la situation, la licence exclusive accordée
en vue de la fabrication et de la vente cessera d’étre exclusive
dans la mesure ot le donneur de licence sera babilité &
désigner au maximum (nombre 4 préciser) autres preneurs
de licence.

(80) Voir aussi note (87), infra.
(81) VYoair note (79, supra.

(82) Voir aussi section E.3, paragraphes 212 4 215 et notes
(98) et (264), infra.
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ou modéle industriel aux usines ou régions ainsi spécifiées et, en outre, de restreindre la vente de ce produit,
accompagné ou non d’une marque, 4 certaines régions spécifiées de ce territoire ou audit territoire exclu-
sivement.

170. Compte tenu des capacités de production de la plupart des pays en développement, on peut douter
de la possibilité de diviser ainsi le territoire d*un pays en développement, méme au cas ol ce pays constitue
une unité économique. Pour la méme raison, il n’est probablement pas possible de diviser les pays en déve-
loppement et il se peut méme que cela soit impossible juridiquement si ces pays forment une entité commer-
ciale ou économique telle qu'une zone de libre échange, une union douaniére ou un marcbé commun.

171, Lorsqu'une telle division est néanmoins souhaitée, les parties doivent tenir compte des lois sur la
propriété industrielle d’une part et des lois régissant les pratiques commerciales restrictives et le transfert
des tecbniques d’autre part.

172. La ¥gislation sur la propriété industrielle d’un pays donné peut permettre au titulaire du droit
exclusif delimiter ’exploitation de I'invention ou du dessin ou modéle industriel oul'utilisation de la marque
a une partie déterminée du pays. Dans ce cas, le titulaire du droit exclusif d’exploitation ou d’utilisation
peut aussi soubaiter limiter I'écoulement du produit (par exemple I'utilisation ou la vente) fabriqué sur
la base de cette exploitation ou utilisation, ou muni de la marque du titulaire, 4 1a partie ainsi spécifiée
du pays.

173. Dans ce cas, toutefois, et dans certains pays, les lois régissant les pratiques commerciales restric-
tives ou le transfert des techniques peuvent étre applicables. II est possible que la tentative du titulaire
de prévoir dans ses transactions avec un preneur de licence on un acquéreur de techniques potentiel une
limitation quant & I’exploiration ou I’utilisation ou quant a I’éconlement du produit dans une partie déter-
minée du territoire de ce pays reste sans effet en vertu de ces lois. Ce peut étre le cas, notamment, si cette
limitation s’inscrit dans le cadre d’un plan de conduite arrété entre le titulaire du droit exclusif et un
preneur de licence ou un acquéreur de techniques potentiel ou entre le titulaire du droit exclusif et des
tiers, afin de diviser le marcbé afférent au produit, en particulier lorsque, en tant que concurrents, ils
détiennent collectivement une position importante sinon dominante, sur le marcbé.

174. Lorsque les parties 4 une transaction portant sur un transfert de techniques cherchent a étendre
leurs activités & une ou plusieurs régions au-dela du territoire relevant de I’autorité des pouvoirs publics
qui ont délivré le brevet ou accordé la protection juridique pour le dessin ou modéle industriel ou la marque
en question, il convient d’étudier quelle est la situation juridique non seulement dans le territoire soumis
4 cette autorité mais aussi dans la ou les régions en question, qui s’étendent au-dela de ce territoire.

175. En ce qui concerne la sitnation juridique dans le territoire ot le brevet a été délivré ou la protection
juridique accordée pour le dessin ou modéle industriel ou la marque en question, les droits du titulaire et
du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques potentiel sont nécessairement limités a ce territoire.
Par conséquent, lorsque les parties veulent étendre leurs activités dans des régions situées au-dela de ce
territoire, la législation sur la propriété industrielle en vigueur sur ledit territoire ne leur sera normalement
pas applicable. Mis & part I'application des lois régissant sur ce territoire les pratiques commerciales
restrictives ou le transfert des techniques, la sitnation juridique des parties sera donc subordonnée aux
lois sur la propriété industrielle et aux lois relatives aux pratiques commerciales restrictives ou an transfert
des techniques en vigueur dans la ou les régions s’étendant au-dela de ce territoire.

176. Ainsi, si un preneur de licence fabrique dans un pays (pays A) un produit en vertu d’une licence
accordée par le titulaire d’un brevet accordé dans ce pays et s’il souhaite exporter ce produit dans un autre
pays (pays B), ol le donneur de licence est titulaire d'un brevet correspondant, I'importation de ce produit
dans le pays B pourrait’en vertu de la loi de"ce”pays, étre considérée comme une violation des droits de
brevets du donneur de licence dans le’pays B ou des droits qu’il a accordés & un preneur de licence dans
ce pays (voir la section L.5, paragraphes 375 4 377). Dans ces conditions, du point de vue du donneur
de licence, il ne parait pas nécessaire de prévoir dans la licence ou dans I'accord une disposition interdisant
de telles exportations du pays A dans le pays B. Une telle disposition pourrait en effet étre considérée
comme une sorte de « clause de non-contestation » en ce qui concerne le brevet délivré dans le pays B et
se voir refuser tout effet pour ce motif (voir la section E: Points concernant les brevets, paragraphes 201
et 202).
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177.  Si le donneur de licence n’est titulaire d’aucun droit de propriété industrielle correspondant dans le
pays B, il ne peut, en vertu de la législation sur la propriété industriclle de ce pays, exercer un contréle
sur I’exploitation de I'invention ou du dessin ou modéle industriel ou sur I'utilisation de la marque dans
ce pays. Il est possihle, néanmoins, qu’il souhaite le faire ou tout au moins qu’il souhaite contrdler
I'exportation dans le pays B de produits fahriqués dans le pays A, par le biais d’arrangements contractuels
avec le prencur de licence ou I'acquéreur de techniques dans le pays A.

178. 11 est possihle, par exemple, qu’avant d’entamer des tractactions avec un preneur de licence
potentiel dans le pays A, le donneur de licence ait accordé 4 un autre preneur de licence (dans le pays C}
un droit de fabrication dans le pays C tout en envisageant la possihilité que le preneur de licence du pays C
exporte par la suite dans le pays B. En outre, il est possihle qu’au moment des tractations entre le donneur
de licence et un preneur de licence potentiel dans le pays A, le preneur de licence du pays C exporte dans le
pays B ou souhaite le faire. Par conséquent, au cours de leurs tractactions, le donneur de licence et le
prencur de licence potentiel dans le pays A peuvent parvenir a une entente en ce qui concerne I’expor-
tation de produits par le preneur de licence du pays A dans le pays B.

179. Dans ces conditions, la question s¢ pose de savoir si une disposition de la licence ou de I'accord
conclu entre le donneur de licence et le preneur de licence qui fahrique le produit dans le pays A, stipulant
que le produit ne pourra étre vendu que dans le pays A, c¢’est-a-dire qu’il ne pourra pas étre exporté dans
le pays B, sera exécutoire en vertu de la législation du pays A.

180. A ce propos, il convient de signaler que dans certains pays les lois sur la propriété industrielle
prévoient qu’une licence ohligatoire peut étre accordée par les autorités au cas oil, par suite du refus du
titulaire du hrevet d’accorder une licence a des conditions raisonnahles, un marché d’exportation pour le
produit hreveté n’est pas approvisionné. Ces lois peuvent traduire une politique reconnaissant que, tout
en €tant considéré comme une condition due essentiellement i I’existence du brevet, une limitation des
exportations peut néanmoins étre injustifiable dans certains cas. Ainsi, si une loi de ce type est en vigueur
dans le pays A, il est possihle que les parties ne puissent parvenir a limiter Pexportation du produit fahriqué
par le preneur de licence, en particulier s’il s’avére par la suite que le preneur de licence du pays C, en faveur
de qui a été imposée une restriction au preneur de licence du pays A, ne répond pas aux exigences de la
demande existant pour le produit dans le pays B.

181. En outre, dans certains autres pays, les lois régissant les pratiques commerciales restrictives ou le
transfert des techniques précisent que toute disposition visant A contrbler les activités du preneur de
licence ou de I'acquéreur de techniques dans une région, ne relevant pas de leur autorité, ol il n’existe
pas de droits de propriété industriclle correspondants en faveur du donneur de licence ou du fournisseur
de techniques restera sans effet.

182. De méme, il est possihle que sous I'empire de ces lois aucun effet ne soit reconnu dans ces pays,
par exemple dans le pays A, a une disposition de la licence ou de I’accord imposant au preneur de licence
qui fahrique des produits dans le pays A des restrictions quant aux exportations dans le pays B si le donneur
de licence n’a pas dans ce pays des droits de propriété industrielle correspondant a ceux qu’il posséde dans
le pays A. Une telle disposition peut également étre dépourvue d’effets, en vertu de ces lois, méme au cas
ol le donneur de licence a précédemment accordé une licence & un preneur de licence du pays C en I'auto-
risant i exporter dans le pays B.

183. En outre, il convient de signaler que dans certains pays les lois régissant les pratiques commerciales
restrictives et éventuellement aussi les lois régissant le transfert des techniques interdisent de donner effet
dans ces pays aux dispositions d’une licence ou d’un accord ou aux pratiques visant a restreindre 1'impor-
tation dans ces pays de produits fabriqués ailleurs. Ainsi, lorsque le donneur de licence et le preneur de
licence concluent une licence ou un accord en stipulant que le produit fabriqué dans le pays A ne sera pas
exporté dans le pays B, il est possihle que le donneur de licence ne puisse légalement invoquer cette dispo-
sition dans le pays B, devant les tribunaux par exemple.

184. Dans ces conditions, il peut étre indiqué pour le preneur de licence de ne pas accepter que la licence
contienne une clause qui limiterait pour lui la possibilité d’exporter le produit hors de son pays ou de
I'importer dans un ou plusieurs autres pays. En outre, pour éviter toute incertitude quant aux intentions
des parties qui pourrait résulter de 'ahsence de dispositions sur I'importation ou I'exportation du produit,
il est souhaitahle que la licence contienne une disposition y relative. Cette disposition pourrait stipuler
que, sans préjudice des droits que peut conférer au prencur de licence la loi du pays d’exportation ou
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celle du ou des pays d'importation, le donneur de licence reconnait que le preneur de licence peut exporter
le produit hors d’un pays déterminé vers un ou plusieurs autres pays et que le donneur de licence n’intentera
pas d’action en contrefagon en se prévalant de droits de proprié¢té industrielle correspondants dans le pays
d’importation, ni ne contestera autrement |'importation du produit dans un autre pays par le preneur
de licence (83). En rédigeant cette disposition de renonciation aux poursuites, le preneur de licence devra
veiller & ce qu’elle engage non sculement le donneur de licence mais aussi les autres preneurs de licence
de celui-ci. Si le donneur de licence hésite a contracter un engagement aussi étendu, cela pourra indiquer
que le donneur de licence a passé avec d’autres preneurs des accords qu’il doit divulguer dans la mesure
ot ils sont de nature & affecter la portée des activités prévues par le preneur.

185. Les remarques qui précédent ont été formulées dans le cadre d’une explication de la portée de
I'octroi sous licence de droits de propriété industrielle, et plus précisément des droits exclusifs conférés
par le brevet ou par la protection juridique accordée & un dessin ou modéle industriel ou a une marque.
S’agissant d’inclure, dans des accords portant sur le savoir-faire, des dispositions délimitant le territoire
dans lequel le savoir-faire peut étre appliqué ou dans lequel le produit résultant de son application peut
étre utilisé ou vendu, les lois sur la propriété industrielle ne seront généralement pas applicables. Dans de
nombreux pays, le fournisseur du savoir-faire pourra en revanche se fonder sur le droit des obligations,
sur les lois relatives aux relations employeurs-employés, les lois relatives aux secrets commerciaux ou 3 la
divulgation illicite d’informations secrétes et confidentielles et les lois concernant la concurrence déloyale
qui peuvent étre efficaces pour contréler I'utilisation, la communication et la divulgation du savoir-faire —
dans la mesure ol ces actes tombent sous le coup de ces lois — mais, en ce qui concerne le contrle du
produit résultant de I'application de ce savoir-faire, le recours 4 ces lois peut étre inefficace. En tout état
de cause, le contrdle du savoir-faire et du produit résultant de son application sera trés probablement
subordonné aux lois régissant les pratiques commerciales restrictives ou le transfert des techniques. Leur
portée a déja été indiquée en décrivant les éléments de ces lois et leur application aux dispositions délimitant
un territoire dans une licence de droits de propriété industrielle. Les dispositions des accords portant sur le
savoir-faire qui visent a délimiter un territoire se verront vraisemblablement reconnaitre un effet compa-
rable en vertu de ces lois.

6. Acquisition ou wutilisation de techniques concurrentes

186. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques est généralement intéressé par les mesures
propres 4 rentabiliser au maximum les techniques qu’il fournit au preneur de licence ou a I'acquéreur de
techniques. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques a généralement avantage a ce que le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques utilise dans la fabrication du produit ou dans le procédé
appliqué A sa fabrication les techniques qu’il lui fournit, & I'exclusion de techniques concurrentes. Ceci
est dii au fait que le prix des techniques fournies est souvent (et, d’aprés les lois régissant le transfert des
techniques dans certains pays, doit étre) calculé en fonction d'une redevance fondée sur le prix de vente
net du produit, mais seulement dans la mesure ou les techniques du donneur de licence ou du fournisseur de
techniques sont incorporécs au produit (voir la section N, paragraphes 420 a 424). Si le preneur de licence
ou I'acquéreur de techniques utilise d’autres techniques dans la fabrication du produit ou dans le procédé
appliqué A sa fabrication, le profit du donneur de licence ou du fournisseur de techniques est diminué
d’autant.

187. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut tenir 3 inclure dans la licence ou dans
Paccord une disposition stipulant que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques n’utilisera pas de
techniques concurrentes. Une telle disposition peut étre accompagnée d’autres dispositions ayant un effet
similaire, comme des dispositions précisant que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques fabri-
quera ou vendra au moins une certaine quantité du produit incorporant les techniques du donneur de
licence ou du fournisseur de techniques ou versera un prix minimum au donneur de licence ou au four-
nisseur de techniques pour une quantité de production déterminée, en payant des redevances sur les ventes

(83) Exportation du produit vers d’autres pays; immunité de
poursuite pour contrefagon de brevets correspondants;
obligation de ne pas contester I'importation du produit

Le donneur de licence reconnait qu'il détient selon la
loi de (préciser le nom du ou des pays) des brevets corres-
pondant au(x) brevet(s) faisant I'objet de la présente licence.

En ce qui concerne ce(s) pays, le donneur de licence reconnait

que le prenenr de licence peut souhaiter exporter le produit
vers le(s)dit(s} pays; il convient que ni lui-méme ni quiconque
détenant des droits cédés par lui n’engagera de poursuite en
contrefagon contre le preneur de licence sur la base de ces
brevets correspondants ni ne contestera importation par
le preneur de licence dans le(s)dit(s) pays du produit fabriqué
par ledit preneur en dehors de ce(s) pays.
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nettes au-deld de cette quantité. Toutefois, une disposition tendant & interdire I"utilisation de tecbniques
concurrentes peut étre congue, en soi, comme une mesure de sauvegarde contre la divulgation du savoir-
faire ou des informations tecbniques (voir la section G.3, paragraphes 255 4 283) ou comme un moyen de
garantir que la norme de qualité qui a été convenue pour le produit (voir la section 1.3, 4, 5, paragraphes 325
i 344) sera respectée.

188. Dans certains pays, les dispositions ou les pratiques interdisant au preneur de licence ou 4 'acquéreur
de techniques de se procurer ou d’utiliser des techniques concurrentes sont généralement frappées de
nullité dans le cadre des lois régjssant les pratiques commerciales restrictives; elles peuvent aussi parfois
constituer un motif de refus de la licence ou de I'accord en vertu des lois régissant le transfert des tech-
niques.

189, 1l convient toutefois d’agir avec prudence en donnant aux dispositions régissant la divulgation
des informations techniques le sens de dispositions interdisant I'acquisition ou l'utilisation de techniques
concurrentes. Dans une licence ou un accord conclu entre A et B, B peut convenir de ne pas divulguer ni
communiquer certaines informations techniques a des tiers (voir la section G, Savoir-faire, paragraphes
255 4 283, et la section T, Durée, paragraphes 593 4 598). Si, par la suite (ou méme antérieurement),
B conclut un accord de coopération avec C, concurrent éventuel ou effectif de A, la disposition interdisant
la divulgation des informations techniques peut &tre considérée, du point de vue de C, comme une
disposition ou une pratique interdisant 4 C d’acquérir ou d’utiliser des techniques concurrentes.
Cependant, ces dispositions interdisant la divulgation des informations techniques, qui sont destinées a
empécher une fuite de savoir-faire au profit d’'un concurrent, doivent étre considérées comme valables
aussi bien en vertu des lois régissant les pratiques commerciales restrictives que des lois régissant
le transfert des techniques.

E. ASPECTSJPARTICULIERS CONCERNANT LES BREVETS

(Refus de 1a demande de brevet on annulation d’un brevet accordé: motifs de refus ou d’annulation, garanties par le donnear
de licence, clause de « non-contestation >, suspension, continuation, réduction ou remboursement des redevances, modifi-
cation ou résiliation de la licence ; maintien en vigueur du brevet; exploitation de Vinvention brevetée)

1. Refus ou annulation du brevet

190. Lorsqu’une invention qui fait 'objet d’une demande de brevet ou qui a été brevetée constitue le
fondement d’une licence ou d’un accord de transfert de techniques, il faut prévoir quels seront pour les
parties les effets juridiques du refus ultérieur de la demande ou de 'annulation ultérieure du brevet.

191. Une demande de brevet est refusée lorsque I'administration de la propriété industrielle auprés de
laquelle la demande a été déposée refuse d’accorder le brevet pour le motif que la demande ne répond pas
aux exigences de la loi sur les brevets.

192. Le cas d’annulation du brevet suppose que le brevet ait déja été accordé au titulaire du brevet au
moment oil la licence est conclue. Etant donné que dans le cadre du systéme de brevets, les brevets délivrés
risquent parfois de ne pas répondre aux exigences de la loi, il est possible que ces brevets soient par la
suite annulés,

193. Comme plusieurs motifs peuvent étre invoqués pour refuser la demande de brevet ou pour attaquer
la validité du brevet, il convient de déterminer comment le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques
pourra éclaircir lui-méme ces points avant de conclure le contrat de licence, ou si cela est déja fait, avant de
payer, ou aprés avoir payé d’importantes sommes d’argent pour les droits ou les techniques fondés sur
Iutilisation de I'invention qui fait ’objet de la demande ou du brevet.

194. L’une des solutions consiste a éviter de conclure la licence ou le contrat de transfert de techniques
si le brevet n’est pas encore délivré ou sila demande de brevet n’est pas encore publiée ou mise a I'inspection
publique et si le délai réglementaire ou un délai raisonnable pendant lequel une opposition 4 la délivrance
du brevet aurait pu étre formée n’est pas écoulé. Cette solution a deux inconvénients: elle retarde 1’exploi-
tation de la technique considérée et elle risque d’affaiblir la position du donneur de licence ou fournisseur
de techniques éventuel et du preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel face a la concurrence.

195. 1l convient a cet égard de signaler la législation d’un pays au moins en matiére de transfert de tech-
niques, selon laquelle une demande de brevet ne peut faire I'objet d’une licence qu'aprés sa publication
et la"demande d’examen appropriée; si le brevet n’est pas délivré ou expire (ou si une marque n’est pas
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enregistrée ou si I'enregistrement expire) conformément a la législation sur la propriété industrielle, 1’enre-
gistrement des licences cesse d’étre valable. En outre, selon la loi de ce pays, si une action en annulation

ou en invalidation du brevet (ou de I'enregistrement de la marque) est intentée, 1'enregistrement de la
licence est suspendu.

196. Lorsque la loi permet aux parties, avant méme la délivrance du brevet, de conclure une licence
ou un accord de transfert de tecbniques en vertu de laquelle ou duquel le donneur de licence ou le four-
nisseur de techniques s’engage 4 accorder certains droits de brevets tandis que le preneur de licence ou
I'acquéreur de techniques accepte de verser une rémunération déterminée, le fait pour les intéressés d’agir
de la sorte implique nécessairement (mis a part les cas de litiges concernant ces droits qui sont résolus par
I’octroi de licences réciproques) que les parties se fondent sur la validité des droits de brevets faisant 'objet
de la licence ou de I'accord ou acceptent de prendre le risque d’un rejet de la demande de brevet ou de
I'invalidation ultérieure de ce brevet.

197. Le preneur de licence ou i"acquéreur de techniques peut néanmoins chercber 4 obtenir certaines
garanties du donneur de licence ou du fournisseur de techniques quant aux droits afférents 4 'invention.
Compte tenu du fait que les systémes de brevets des divers pays prescrivent des conditions différentes en
ce qui concerne 1'octroi des brevets et que les domaines tecbniques auxquels s’appliquent les brevets sont
extrémement vastes, ce qui rend difficile et cofiteuse, par exemple, la rechercbe documentaire dans le
cadre de la documentation extrémement volumineuse pouvant avoir une incidence sur la nouveauté,
les donneurs de licences ou fournisseurs de techniques refusent généralement de donner une garantie
générale (84).

198. Le donneur de licence ou fournisseur de tecbnigues peut toutefois étre disposé A donner une garantie
limitée, en certifiant par exemple qu'il est le titulaire du brevet et qu’il a le droit d’accorder des licences (85),
ou a donner des garanties sur d’autres points (concernant le brevet ou la demande de brevet), en certifiant
par exempie que I'invention n’a pas été publiée dans les documents de brevets d'un ou de plusieurs pays
déterminés 3 une date donnée (ce qui peut &tre risqué, sauf si une recberche documentaire trés approfondie
a été effectuée), ou que 'invention n’a pas ¢té utilisée publiquement par lui-méme ni par un tiers sans son
contrdle, ou qu’il est 'inventeur ou peut prétendre d’une autre fagon a4 un brevet pour l'invention et
qu’aucun acte n'a été accompli qui puisse faire obstacle i la délivrance du brevet, ou que le brevet ou les
droits y afférents n’ont pas été cédés ou bypotbéqués (86) ou encore qu’aucune autre licence n'a été ou ne
sera accordée pour le brevet (87).

199. Mais méme ces garanties ne portent pas sur les motifs les plus souvent invoqués pour refuser une
demande ou pour attaquer un brevet, comme la publication antérieure dans des pays autres que ceux
qui ont été spécifiés, ou le fait que l'invention était d¢ja généralement connue et utilisée, qu’elle était
évidente ou que I'activité inventive faisait défaut.

200. L’un des problémes juridiques fondamentaux consiste 4 déterminer si le preneur de licence ou
l'acquéreur de techniques peut résilier la licence ou I'accord en question. Il importe aussi de savoir si le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques a le droit de récupérer les redevances versées depuis la date

(B4) Garantie du donneur de licence contre les contrefagons

Le donneur de licence certifie qu’d sa connaissance,
[e produit & fabriquer] [le procédé & appliquer] en vertu
du présent accord [pe porte atteinte & aucun brevet] [pe
porte pas atteinte aux brevets de {pays a préciser)] en vigueur
4 l1a date d’exécution du présent accord.

(B5) Voir les notes (14), (15) et (16) supra.

(86) Garanties relatives aux brevets ou aux demandes de
brevets

Le donneur de licence certifie, en ce qui concerne les
[demandes de] brevets énumérése]s & Iannexe N° ...,

i) qu’a sa connaissance, I’invention n’a pas été publiée,

ni utilisée, si ce n’est & des fins expérimentales, avant

Ja date de la demande déposée en (pays & préciser)

et qu'elle est décrite de fagon compléte dans la

demande de brevets dont les détails sont donnés &
Iannexe N° ...;

i) [qu'il est réellement le premier auteur de Finvention]

[qu"a sa connaissance, aucun motif ne peut légitime-

ment lui étre opposé pour refuser de lui octroyer les
brevets];

iii} que le donneur de licence ni aucune tierce personne,
4 la connaissance du donneur de licence, n’a accompli
ou omis d’accomplir un acte de nature & porter
atteinte au droit d’obtenir les brevets ou aux condi-
tions de validité de Poctroi de brevets;

iv) que le donneur de licence n’a pas, avant la date de la
présente licence, ¢édé ou hypothéqué, ni convenu de
céder ou d’hypothéquer lesdites demandes de brevets
ni aucun droit afférent & ces demandes ou 3 I'invention
faisant l'objet de ces [demandes de] brevets.

(87) Garanties quant & Iabsence de toute autre licence

Le donneur de licence certifie qu’en dehors de la licence
accordée (date) & (indiquer la personne}, il ne subsiste aucune
licence en vertu des brevets se rapportant & (pays & préciser),
qu’aucune autre licence ne sera accordée i un tiers pour le
{territoire & préciser) et qU'aucun engagement na ét¢ pris
pour loctroi d’autres licences se rapportant auxdits terri-
toires.
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de la décision de justice annulant un brevet ou depuis la date de I'octroi du brevet ou, dans le cas ol la
demande de brevet est refusée, depuis 1a date du refus. Si un tel droit est reconnu, il convient de déterminer
quelle sera I'importance du remboursement, notamment au cas oll, pendant une certaine période anté-
rieure au refus ou a I'annulation, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques a tiré profit de I'utili-
sation de l'invention (par exemple en vendant le produit fabriqué en utilisant I'invention), ou a regu des
informations techniques ou a profité d’une autre maniére de sa situation protégée ou des droits sur I'inven-
tion que lui conférait la licence ou I'accord. Un autre probléme consiste 4 déterminer si le preneur de
licence ou I'acquéreur de techniques pourra continuer a utiliser les informations techniques et le savoir-
faire déja fournis et en recevoir ultérieurement, identiques ou différents (voir, en particulier, 1a section T.4.b
paragraphes 593 4 598).

201. Une question étroitement liée & celles des garanties qui seront données par le donneur de licence
ou le fournisseur de techniques quant  la validité du brevet faisant I"objet de la licence et des effets de
I'inobservation de ces garanties est celle des assurances que le donneur de licence ou le fournisseur de
techniques peut chercber & obtenir du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques quant a la non-
contestation de la validité du brevet faisant I'objet de la licence et & son intervention par des mesures
appropriées, au cas ol le brevet est menacé de contrefagon ou effectivement contrefait par un tiers (88). Il
est assez fréquent que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques accepte de donner certaines
garanties quant a la validité du brevet faisant 'objet de la licence si, en contrepartie, le preneur de licence
ou P'acquéreur de techniques s’engage d’une part & n¢ pas contester les droits de brevets accordés par le
donneur de licence (« clause de non-contestation ») et, d’autre part, soit 4 intenter une action pour empécher
la contrefagon du brevet soit & défendre le brevet ou A contribuer a sa défense dans le cadre des procédures
en annulation qui pourraient étre intentées par des tiers (« obligation d’assurer la défense du brevet »),

202. 1l est difficile de préciser les effets juridiques de 'absence d'une disposition stipulant que le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques garantit Ia validité du brevet. En outre, les opinions divergent en
ce qui concerne le caractére exécutoire de la « clause de non-contestation », en particulier si une telle clause
a été stipulée 4 un moment ol les parties savaient ou avaient des raisons de croire que le brevet pourrait
étre annulé. De plus, en I'état actuel du droit, il est difficile de déterminer avec précision si et dans quelle
mesure le preneur de licence ou ’acquéreur de techniques pourrait récupérer les redevances qu’il a versées
au cas ou le brevet serait refusé ou annulé.

203. Comme dans la plupart des pays en développement, les principes juridiques applicables & ces questions
sont mal définis, la prudence exige que les parties prévoient dans la licence ou dans I'accord les mesures
a prendre pendant la durée de celle-ci ou de celui-ci en cas de refus d’octroi du brevet par les pouvoirs
publics ou si des tiers intentent une action pour empécber la délivrance du brevet ou la faire invalider.

204,

i) la possibilité pour le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques d’intenter une action contre
des tiers ou d’assurer sa défense dans une action intentée par des tiers, aux frais du donneur de
licence ou du fournisseur de techniques, lorsque cette action concerne la délivrance ou la validité
du brevet, en particulier si elle a lieu dans le pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de tech-
niques; ou bien la possibilité de mettre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques en
demeure d’intenter une telle action ou d’y assurer sa défense, en particulier si elle a lieu ailleurs (89);

11 convient entre autres de prendre en considération les mesures suivantes:

(88) Voir note (89), infra.

(89) Contrefagon: avis et défense

a} Le preneur de licence doit informer rapidement par écrit
le donneur de licence de tout avis ou recours pour contre-
fagon et de la mise en euvre 4 son encontre de toutes pour-
suites ou de toute action en contrefagon d*un brevet, fondées
sur lutilisation de toute invention faisant I’objet du ou
des brevets ou du brevet d'une amélioration délivré au don-
neur de licence et utilisé par le preneur de licence au titre du
présent accord et conformément 4 ses dispositions.

b} Le donneur de licence doit, dés réception de cet avis, et
pour autant qu’il regoive rapidement une demande écrite & cet
effet, prendre toutes mesures propres a assurer 2 ses frais la
défense dans le cadre de ces poursuites ou de cette action.
Le donmeur de licence assumera seul la responsabilité et
P'organisation de la défense dans le cadre de ces poursuites
ou de cette action et pourra, a cet effet, se faire représenter
par un conseil qu’il désignera Iui-méme et A ses frais. Le
preneur de licence convient de coopérer pleinement a la

défense et de fournir tous les moyens de preuve qu'il posséde.
¢} Au cas ol le preneur de licence assumerait seul sa défense
dans le cadre de poursuites ou d’une action intentées contre
lui, le donneur de licence supportera néanmoins les dépenses
de cette défense et coopérera pleinement pour celleci, et il
pourra se faire représenter par un conseil qu'il désignera
lui-méme et a ses frais.

d) Ni le donneur de licence ai le preneur de licence ne
peuvent accepter un réglement ou un compromis dans le
cadre de toutes poursuites ou de toute action sans le consente-
ment de l'antre partie au cas oil le réglement ou le compromis
en question oblige cette dernidre 3 effectuer un pajement,
a se séparer d’un bien, & assumer une obligation, & accorder
une licence ou d'autres droits ou a se conformer 4 une injonc-
tion résultant dudit réglement ou compromis,

e) Le donneur de licence doit décharger, libérer et dégager
le preneur de licence de toute responsabilité pouvant résulter
d’une contrefagcon, ou d’une prétendue contrefagon des
brevets antérieure i la date de validation du présent accord
par les pouvoirs publics de (pays du preneur de licence).
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iii)

iv)

vi)

la suspension (90) ou la continuation du paiement des redevances selon le pourcentage fixé, ou leur
paiement selon un pourcentage réduit (91), pendant la durée des poursuites visant a attaquer la
validité du brevet, en prévoyant aussi, éventucllement, que tout ou partie de ces paiements seront
affectés aux frais de procédure;

en cas de refus d’octroi du brevet ou d’annulation du brevet, si une réduction de redevances doit
étre consentie, il conviendrait d’indiquer pour quel montant et a partir de quelle date ou de préciser
que ces modalités seront déterminées par les parties (92), (93);

en cas du refus d’octroi du brevet ou d’annulation du brevet, la fixation du maximum éventuel
des dommages-intéréts 4 payer par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (94);
il conviendrait de préciser s’il est ou non nécessaire de rembourser les paiements effectués par le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques; si I’on prévoit le remboursement des paiements, il
faudrait indiquer s’il faut rembourser le montant total des redevances versées sur les ventes du
produit, ou seulement les redevances payées & concurrence d’un certain montant 4 préciser, ou en
sus de ce montant, au cours d’une certaine période antérieure 4 une date déterminée (par exemple
la date de la décision définitive d’annulation du brevet);

la modification de la licence ou de I'accord en ce qui concerne les dispositions relatives au brevet
refusé ou annulé, selon des modalités et conditions & convenir, y compris la poursuite éventuelle de
I'utilisation des informations techniques ou du savoir-faire et le recours a une technique de rem-
placement différente de celle que couvre le brevet refusé ou invalidé (95);

la résiliation de la licence de brevet ou des obligations découlant de I’accord de transfert de tech-
niques dans la mesure o1 elles sont liées & I'invention qui faisait I’objet de la demande de brevet

ou pour laquelle un brevet a été accordé puis annulé (96).

90) Voir note (261), infra.

(91) Réduction des redevances en raison de la concurrence
d’un contrefactenr

Le paiement des redevances qui étaient versées lorsque
la contrefagon a commencé se poursuit tant que le preneur
de licence reste en mesure de vendre les produits sans déduc-
tion de prix. Au cas ol des réductions de prix sont néces-
saires pour soutenir la concurrence du contrefacteur et ol
le volume des ventes est sensiblement réduit, les paiemnents
de redevances sont réduits proportionnellement aux adap-
tations rendues nécessaites par ladite 'contrefagon et,
défaut daccord sur ce qui est juste et raisonnable, la question
doit &tre soumise A un expert indépendant désigné d’un
commun accord par les parties, faute de quoi elle sera
considérée comme un litige au sens de 1’article ... (voir note
(310), infra) du présent accord.

(92) Réduction des redevances en raison de la violation des
droits afférenis au brevet

Si le preneur de licence ou, le cas échéant, toute personne
4 qui il a accordé une sous-licence, est requis, aprés consul-
tation avec le donneur de licence, de verser des redevances
4 un tiers (des tiers) pour le produit, du fait que ses activités
au titre du présent accord porfent atteinte aux droits de
brevets du {des) tiers en question, les redevances que le
preneur de licence doit verser au donneur de licence sont
réduites du montant des redevances payables au(x) tiers.

(93) Voir aussi note (257), infra.

94) Comtrefacon: indemnité due par le donneur de licence

a) Au cas ol le preneur de licence aurait demandé au
donneur de licence d’assurer la défense dans le cadre de
toutes poursuites ou de toute action en contrefagon d’un
brevet mentionnées 3 l’article ... (voir note (89), supra),
le donneur de licence le dégagera de loute responsabilité
en ce qui concemne le paicment de dommages-intéréts ou de
toute autre somme pouvant étre fixée ou dont le paiement
peut 8tre exigé en vertu de tout jugement oun arrét définitif
rendu par un tribunal sur la base de poursuites ou d’une
action intentées par un tiers, dans la mesure ol le jugement
ou I'arrét en question est fondé sur le fait que Putilisation

par le preneur de licence, pendant la durée du présent
accord, de toute invention faisant I'objet du ou des brevets
ou du brevet d’une amélioration réalisée ou acquise par le
donneur de licence et utilisée par le preneur de licence au
titre du présent accord et conformément 2 ses dispositions,
ou résultant directement ou indirectement de la fabrication,
de la vente ou de lutilisation de tout outillage, machine,
matériel, matériau ou procédé fourni par le donneur de
licence et employé par le preneur de licence en vertu du
présent accord, ou de ’exécution de tout ouvrage en vertu
dudit accord, pour autant que le donneur de licence soit
rapidement informé par écrit et avec précision de ce recours
ou de ces poursuites [et que tout pouvoir lui soit donné
pour y répondre et assurer la défense].

b) Le donneur de licence ne peut étre tenu pour respon-
sable d’une contrefagon au cas ol I'outillage, la machine,
le matériel, le matériau ou le procédé faisant I’objet du
recours ou des poursuites a été spécifié par le preneur de
licence. Dans ce cas, le preneur de licence doit indemniser
le donneur de licence et le dégager de toute responsabilité,
de la méme mani¢re et dans les mémes conditions que lorsque
ie donneur de licence est tenu d’assurer la défense du preneur
de licence en vertu du présent accord, 4 moins que le donneur
de licence, consulté par lui, ne se prononce pas confre cette
spécification ou que, n’ayant pas été consulté, il ait cependant
eu la possibilité de donner son avis sur cette spécification
au preneur de licence et ne l'ait pas fait.

(95) Centrefagon: facultd d’en supprimer les causes

En cas de réception d’un avis ou d'un recours pour contre-
fagon conformément & ’article ... (voir note (89), supra), ou
au cas ol le donneur de licence se trouve dans I'obligation de
verser une somme quelconque au preneur de licence confor-
mément 4 P'article ... (voir note (94)), le donneur de licence
peut, de son propre chef, et a ses frais, supprimer la cause
de la contrefagon alléguée ou établie, a) en procurant au
preneur de licence une licence appropriée ou b) en apportant
aux installations faisant I’objet de la licence, et donnant lieu
4 des poursuites, les modifications qu'il estime souhaitables
pour éviter cette contrefagon; toutefois, les modifications
ainsi apportées ne doivent pas entraver l'exploitation des
installations faisant Pobjet de la licence.

(96) Voir note (254), infra.



64 GUIDE SUR LES LICENCES POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

205. Le refus d’enregistrer un dessin ou modéle industriel ou une marque ou I'annulation de leur enregis-
trement pose des problémes similaires qui peuvent donner lieu 4 des mesures assez comparables.

206. I convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, selon les-
quelles I'enregistrement de la licence ou de I'accord ne sera plus valable si la demande de brevet (ou d’enre-
gistrement d’une marque) n’est pas acceptée ou selon lesquelles I'enregistrement de la licence sera sus-
pendu si des actions tendant au retrait ou a ’annulation des droits afférents au brevet (ou 4 la marque)
sont intentées, ou qui prévoient que la licence ne peut empécher le preneur de licence de contester, par voie
de procédure administrative ou judiciaire, les droits de propriété industrielle revendiqués ou obtenus dans
le pays par le donneur de licence, ou que la licence ou I’accord ne saurait exonérer le donneur de licence
ou le fournisseur de techniques de toute responsabilité dans le cas d’actions intentées par des tiers pour
vices ou défauts inhérents aux techniques ou violation de droits de propriété industrielle.

2. Maintien en vigueur du brevet

207. Dans la plupart des pays, la législation exige le paiement de taxes annuelles pour le maintien en
vigueur du brevet. Ces taxes sont généralement progressives en ce sens qu’elles deviennent de plus en plus
élevées au fur et & mesure que le brevet approche de son terme. Ce systéme repose sur I’hypothése que les
brevets qui sont maintenus en vigueur le plus longtemps possible sont généralement ceux qui présentent
pour leurs titulaires le plus grand intérét économique, ce qui permet 4 ces derniers de supporter des taxes
plus lourdes. En outre, il est probable qu’un systéme de taxes progressives incitera les titulaires de brevets
4 ne maintenir en vigueur que les brevets qui présentent pour eux un certain intérét économique en laissant
les autres tomber en déchéance, ce qui supprimera une entrave économique dans I'intérét de la liberté
de I'industrie et du commerce.

208. Le maintien en vigueur des brevets sera de I'intérét des deux parties 4 la licence ou A I'accord mais
le degré de leur intérét ne sera pas toujours le méme. Plus la valeur économique du brevet est élevée, ou
plus elle s’accroit, et plus le titulaire du brevet-donneur de licence et, dans le cas d’une licence exclusive,
également le preneur de licence, aura intérét au maintien en vigueur du brevet. Toutefois, il n’est pas
toujours facile de déterminer la valeur économique d’un brevet donné, notamment si la fabrication du pro-
duit ou I'application du procédé en cause dépend de I'exploitation par le preneur de licence d’inventions
protégées par un certain nombre de brevets, dont certains peuvent méme étre aux mains de différents
titulaires. Par conséquent, il est possible que le donneur de licence et le preneur de licence ne soient pas
toujours d’accord sur la nécessité de maintenir en vigueur un brevet donné.

209. Une solution pour résoudre ce probléme consiste 4 prévoir dans la licence ou dans I'accord que le
titulaire du brevet-donneur de licence paiera les taxes de renouvellement nécessaires pour le brevet en
question mais que s’il estime qu’un brevet donné ne justifie pas les frais de maintien en vigueur, le preneur
de licence en sera informé et aura la faculté de se faire céder le brevet, moyennant, généralement, une
rétribution symbolique (97).

210. Des problémes assez semblables, qui peuvent étre abordés de fagon comparable, se posent dans le
cas des marques protégées dans le cadre d’un systéme d’enregistrement.

211. 1l convient de noter que selon les lois régissant le transfert des techniques dans au moins un pays,
la licence de brevet (de marque) ne peut contenir de disposition rendant le preneur de licence responsable,
y compris financiérement, du maintien en vigueur du brevet (de la marque) accordé dans le pays.

(97) Maintien en viguewr des brevets

a) Le dopneur de licence doit acquitter toutes les taxes
de renouvellement nécessaires pour le maintien en vigueur
des brevets et, sur réception d'un avis écrit & cet effet,
soumetire dans ses locaux au preneur de licence ou a4 son
représentant les récépissés de renouvellement, pour ins-
pection.

b) Nonobstant les dispositions qui précédent, le donneur
de licence n’est pas tenu de maintenir en vigueur des brevets
qui, & son sens, ne justifient pas les frais correspondants.

Avant de laisser tomber un brevet en déchéance, le donneur
de licence doit aviser le preneur de licence de son intention
au moins un mois au préalable et (si I’ensemble des droits
afférents & ce brevet sont accordés exclusivement au preneur
de licence), lui offrir de les lui céder moyennant une contre-
partie nominale, les frais du transfert &tant & la charge du
preneur de licence. Lorsque les droits afférents aux brevets
sont répartis entre plusienrs personnes, le preneur de licence
est habilité & se faire attribuer une partie de ces droits ou &
bénéficier d’une autre manidre d'un droit indivis, & égalité
avec les autres preneurs de licences non exclusives.
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3. Exploitation de I'invention brevetée

212, L’exploitation d’une invention ou d’un dessin ou modéle industriel, I'utilisation du savoir-faire et
I'utilisation d’une marque sont la raison d’étre de la licence de propriété industrielle ou de I'accord de
transfert de techniques. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques compte sur le fait que le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques exploitera pleinement les droits accordés et les techniques
fournies pendant la durée de la licence ou de 'accord, d’autant plus que la rémunération que percevra
le donneur de licence ou le fournisseur de techniques sera généralement proportionnelle a4 I’'ampleur de
d’exploitation et de I'utilisation. En outre, dans le cas d’une licence de propriété industrielle, 'exploitation
de 'invention brevetée ou du dessin ou modéle industriel ou I'utilisation de la marque peut méme &tre une
condition & observer pour que le titulaire continue a se voir reconnaitre ces droits de propriété industrielle;
ces droits peuvent en effet faire au moins I'objet d’une licence obligatoire si aucune autre sanction n’est
prévue dans la législation sur la propriété industrielle.

213. 1Tl est donc possible que les parties souhaitent préciser que le preneur de licence ou ’acquéreur de
techniques exploitera 'invention brevetée ou le dessin ou modéle industriel ou qu’il utilisera le savoir-faire
ou la marque en question (98) et déterminer les mesures & prendre au cas ol I'exploitation ou I'utilisation
n’atteint pas les limites fix€es par les parties.

214. Parmi les mesures qui peuvent &tre adoptées, si le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques
n’exploite pas suffisamment le marché de fagon concurrentielle, on peut citer la faculté pour le donneur
de licence de résilier la licence ou I'accord ou le privilége reconnu au donneur de licence ou au fournisseur
de techniques, aprés 'expiration d’un délai déterminé, d’accorder une licence a un tiers ou de communiquer
les informations techniques 4 d’autres fabricants sur le territoire exclusif (100).

215. 1l convient de noter que selon les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, une
licence de brevet ou de marque doit stipuler que le preneur de licence est tenu d’exploiter effectivement
I'invention brevetée, ou d’utiliser la marque enregistrée ou le slogan publicitaire qui fait I'objet de la
licence.

F. PROGRES TECHNIQUES: AMELIORATIONS ET PERFECTIONNEMENTS DANS LE
CADRE DE LA LICENCE OU DE L’ACCORD

{Notion de progrés technique et définition de ’amélioration et du perfectioomement; mise & la disposition de Y'une des parties
des améliorations et perfectionnements réalisés par Pautre partie; Facteurs, clauses ¢t conditions; échange gratuit d'infor-
mations; partage de Ia rémunération regue des tiers a la disposition desquels le progris technigue est mis; droits aux amélio-
rations et divulgation des perfectionnements et rémunération, notamment lorsque des progrés techniques sont réalisés par
d’anires preneurs de licence et associés du donneur de licence ou du fournisseur de technigues ou par le preneut de licence
ou 'acgnéreur de techniques; licences réciprogues et position dominante; progrés technique comme amélioration ou perfec-
tionnement on comme technigue nouvelle; recherche et développement)

1. Généralités

216. Lorsque la technique de base (qu’elle revéte la forme d’inventions, de dessins industriels ou de
savoir-faire) (voir la section D.1, paragraphes 133 a4 142) est identifiée et décrite, et méme lorsque cette
identification et cette description sont en cours, les parties peuvent se préoccuper de déterminer si les
progrés techniques ultérieurement réalisés ou acquis par 'une d’elles ou par les deux entreront dans le
cadre de la licence de propriété industrielle ou de I'accord de transfert de techniques et, éventuellement,
selon quelles clauses et conditions, y compris la mise de ces progrés techniques 4 la disposition de I'une
ou l'autre des parties ou des deux, ou de tiers, & titre réciproque ou non, pour quelle durée, pour quels
territoires, pour quel supplément de prix, le cas échéant, et en outre, quelles mesures il faudra prendre
pour en assurer la protection juridique.

(98) Fabrication et vente du produit aussi large que possible pour le produit] [qn marcht_& pour
Le prencur de licence doit commencer la fabrication ke prodmt, représentant 1a vente d’au moins (préciser le

du produit dans un délai de (préciser) aprés la fourniture ~ Dombre d'unités du produit ou Ja valeur des ventes)].

des informations techniques et faire de son micux pendant  (99) voir note (264), infra.

la durée du présent accord pour créer, approvisionner et )
servir aprés-vente, sur le territoire exclusif [un marché (100) Voir note (79), supra.
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2. Notion de progrés technique et définition de Iamélioration et du perfectionnement

217. Pour résoudre les questions évoquées au paragraphe précédent, il sera d’une importance capitale
que les parties comprennent et définissent, dans la licence de propriété industrielle ou dans I'accord de
transfert de techniques, ce qui constitue un progrés technique.

218. Un progrés technique peut étre défini comme une étape de I’évolution de la technique par rapport
aI'état de la technique identifiée et décrite comme existant 4 un moment déterminé ou réalisée ou acquise au
cours d’une période déterminée. En outre, le progrés technique qui intéresse les parties sera normalement
de nature i affecter de fagon sensible ou notable, par exemple pour un produit donné, le volume de la
production, le prix de revient de la fabrication ou I'efficacité de I'utilisation, ou bien, pour un procédé
déterminé, les conditions matérielles dans lesquelles ce procédé doit €tre appliqué, le prix de revient de
son application ou encore I'efficacité de son application. Ce qui constitue un progrés technique est donc
habituellement fonction non seulement de I'époque mais aussi de I'efficacité ou de la rentabilité économique
rapportée 4 un produit ou 4 un procédé déterminé.

219. Aux fins du présent Guide, on utilise le terme « amélioration » pour désigner un progrés technique
qui revét la forme d’une invention ou d'un dessin industriel faisant 'objet d’un brevet ou d’une demande
de brevet (2 'exclusion des brevets et des demandes de brevet qui font intervenir la technique de base
concernant un produit ou un procédé déterminé) et I'on emploie le terme « perfectionnement » pour dési-
gner, s’agissant d’un produit ou d’un procédé déterminé, le progrés technique qui ne se refléte pas dans une
invention ou un dessin ou modéle industriel faisant I'objet de ce brevet ou de cette demande de brevet. Les
parties peuvent souhaiter définir ces deux termes, dans la licence de propriété industrielle ou I'accord de
transfert de techniques, en leur donnant le sens qui est le leur dans le présent Guide (101) (102).

3. Facteurs, clauses et conditions de la mise a disposition des améliorations et perfectionnements

220. Pour résoudre les questions mentionnées au paragraphe 216 ci-dessus, on sera amené a accorder une
place importante, en dehors de la question relative & ce qui constitue un progrés technique, aux autres
facteurs suivants: la non-disponibilité¢ de la technique initiale pour d’autres personnes, les capacités de
recherche des différentes parties et d’autres intéressés ayant accés a la technique initiale, la dépendance
technique de 1’une des parties 4 I'égard de I'autre, la probabilité qu'une dépendance technique déterminée
découle de I'aceés de 1'une des parties a la technique de base ou aux améliorations, 4 I'information technique
ou au savoir-faire ultérieurement fourni par I'autre partie, la nature ou Pimportance du progrés en tant
que percée technique, la volonté du fournisseur de techniques et de I'acquéreur de techniques ainsi que
des tiers en relation avec eux d’échanger des informations sur les progrés techniques, que ces derniers
aient atteint ou non le stade oll leur application industrielle est possible, et la confiance de chacune des
parties dans la volonté de I'autre d’exploiter le progrés technique pour le bénéfice des deux.

221, Les parties peuvent adopter diverses méthodes pour fournir des informations et définir leurs droits
respectifs sur les améliorations et perfectionnements réalisés ou acquis par 1’une d’elles.

222. Les parties peuvent décider qu'un échange d’informations sur les améliorations et perfectionnements
(103) est la meilleure solution pour chacune et que chacune sera libre d’exploiter le progrés technique

(101) Amélioration

« Amélioration » s’entend de tout progrés technique non
reflété dans une invention, un dessin ou un modéle indus-
triel faisant I'objet du ou des brevets mais qui est brevetable
ou fait 'objet d'un brevet délivré ou d’'une demande de brevet
et qui, s’il était exploité, [réduirait le prix de revient de la
fabrication du produit [d’au moins (préciser) pour cent]]
[augmenterait les ventes du produit [d'au moins (préciser)
pour cent}] [réduirait le prix de revient de I'application du
procédé [d'an moins (préciser) pour cent]] [accroitrait le
rendement de I"application du procédé [d’au moins (préciser)
pour cent]].

(102) Perfectionnement

« Perfectionnement » s’entend de tout progrés technique,
en rapport avec le produit ou le procédé, qui ne constitue
pas une amélioration faisant I'objet d'un brevet ou d’une
demande de brevet, ainsi que de tout progrés technique non
refiété dans les informations techniques.

(103) Améliorations et perfectionnements réalisés par Iune
ou P'autre des parties

a} Chaque partie doit aviser I'autre rapidement des amélio-
rations et des perfectionnements qu'elle peut détenir,
posséder ou contréler ou dont elle peut avoir connaissance,
et communiquer & ce sujet tous détails disponibles de maniére
4 permetire & l'autre partic d’utiliser et d’appliquer les
inventions et le savoir-faire en question.

b) Toute partic communiquant & I'autre les informations
visées & I'alinéa a) ci-dessus peut en méme temps préciser que
ces dernitres sont de nature & Etre brevetées; ’autre partie
doit alors garder ces informations secrétes et prendre les
mesures nécessaires pour que les brevets demandés ne
soient pas frappés de nullité pour publication antérieure,
usage antéricur ou pour tout autre motif. [Au cas ou la
partie qui communique des informations brevetables
souhaiterait que I'une ou l'autre de celles-ci ne soit pas
brevetée, elle peut interdire le dépdt de toute demande de
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de I'autre sans rémunération (104), mais que si 'une d’elles met ce progrés i la disposition de tiers contre
rémuncration, I'autre aura droit 4 une partie de cette rémunération, sous une forme et pour un montant
convenu (105). Cette solution prévoit hahituellement, en outre, que la partie qui réalise le progrés technique
doit demander la protection d'un hrevet et que si elle choisit de ne pas le faire, 'autre partie peut sen
charger, au nom de I'une ou de 'autre et aux frais de la partic qui fait la demande, Cette méthode sera
vraisemhlahlement adoptée lorsque 'on s’attend a ce que chacune des parties fasse des progrés techniques
sensihlement identiques, sinon équivalents, ou qu’elles aient approximativement le méme potentiel de
recherche ¢t de développement.

223. En dehors de la solution précédente d’échange et de réciprocité, il existe un certain nombre de possi-
hilités consistant a fixer diverses clauses et conditions avant de conférer des droits sur les améliorations ou
de divulguer les perfectionnements, une distinction étant par ailleurs établic selon que le progrés technique
est réalis¢ soit par le donneur de licence ou le fournisseur de la technique de base, soit par le preneur de
licence ou I'acquéreur de techniques. Avec ces méthodes, la situation dépend largement du rapport des
forces en matiére de recherche et de développement et si c’est le preneur de licence ou I’acquéreur de
techniques qui se trouve en position d’infériorité, il aura davantage hesoin d’accéder aux progrés tech-
niques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques. Dans ce cas, le preneur de licence ou 'acqué-
reur de techniques a heaucoup 4 gagner en participant 4 une mise ¢en commun des informations sur les
progrés techniques réalisés ou acquis entre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques et des
tiers en relation avec ce dernier, y compris d’autres preneurs de licence ou acquéreurs de techniques et
leurs assocics.

224, Le preneur de licence ou ’acquéreur de techniques sera prohahlement moins facilement & méme de
dédommager le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pour avoir accés aux progrés techniques
de ce dernier en lui divulguant ses propres améliorations et perfectionnements ou en lui donnant des droits
sur ceux-ci. En conséquence, il lui faudra peut-&tre payer cet accés en tant que tel, & un prix a convenir
ou le prendre en considération lorsque 'on fixera le prix de 1a technique de base. En outre, la durée pour
laquelle cet accés sera consenti constituera un facteur pour la fixation du prix, de méme que le désir du
domneur de licence ou du fournisseur de techniques d’augmenter au maximum les recettes en renforgant
la position du preneur de licence ou de Pacquéreur de techniques sur le marché, face i la concurrence, en
lui donnant accés aux progrés techniques. En méme temps, il faudra veiller 4 éviter que la dépendance
technique du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques 4 I’égard du donneur de licence ou du
fournisseur de techniques se prolonge excessivement étant donné que cela n’est pas dans I'intérét d’un
pays en développement qui souhaite promouvoir la création d’un potentiel technique et favoriser le déve-
loppement. ;

225. Dans ce contexte, les parties souhaiteront peut-étre envisager de limiter le délai pendant lequel il y
aura échange ou fourniture conditionnelle d’informations sur les améliorations et perfectionnements,
par cxemple en prévoyant que cette fourniture aura lieu pendant toute la durée d’une licence ou d'un
accord A court terme ou pendant une période de trois ou cinq années ou un autre délai sensihlement
inférieur & la durée de la licence ou de I’accord, mais en précisant que les clauses et conditions selon les-
quelles cette fourniture se poursuivra par la suite, avec ou sans paiement supplémentaire, feront I'objet
d’une renégociation au choix de I'une ou I'autre des parties, ou des deux.

226. Si Cest le progrés technique du donneur de licence ou du fournisseur de la techrique de hase qui
entre en ligne de compte, ce dernier acceptera peut-étre d’informer le preneur de licence ou 'acquéreur de
techniques qu’il a réalisé ou acquis un progrés technique; cependant, il se peut qu’il n’accepte pas de
révéler ce fait au moment ol il réalise ou acquiert le progrés et n’y consente qu’une fois terminés les essais
en lahoratoire ou aprés la publication de la demande de brevets ou lorsqu’il considérera I'application
industrielle de ce progrés technique comme commercialement réalisahle, ou encore seulement aprés que
des essais de production auront donné des résultats concluants (106). Il est toutefois dans I'intérét du

brevet relative & ces éléments brevetables et la partie qui (106} Améliorations et perfectionnements réalisés par le
regoit ces informations doit respecter cette interdiction.] donneur de licence

o yeqe a1t a) Le donneur de licence doit fournir au preneur de licence
(lC:4) "\}fso:r '] alinés d) de la note (106) et Palinéa d) de la [immédiatement et graluitement] dés que [les essais en Iabo-
note (108), infra. ratoire sont terminés, et avant de demander un brevet] [la

(105) Voir les notes (241), (242), (243), (244) et (245), infra,  demande de brevet est publiée] [leur application industrielle
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preneur de licence ou de ’acquéreur de techniques d’insister auprés du donneur de licence ou du fournisseur
de techniques pour qu'il accepte de fixer une date de divulgation précoce, par exemple au moment ol les
essais en laboratoire sont terminés et avant qu’il dépose une demande de brevet. En outre, le donneur de
licence ou le fournisseur de techniques peut étre disposé & conférer des droits sur I'amélioration ou a
divulguer le perfectionnement au preneur de licence ou 4 'acquéreur de techniques, & titre gratuit ou
seulement contre rémunération, et il peut notamment insister sur ce dernier point si le preneur de licence
ou P'acquéreur de techniques veut avoir la possibilité de faire profiter des tiers du progrés technique. Une
disposition de la licence ou de I'accord couvrant ces éléments peut aussi s'étendre aux améliorations ou
perfectionnements réalis€s ou acquis par des associés ou par d’autres preneurs de licence du donneur de
licence ou du fournisseur de techniques (107). Toutefois, dans ce cas, il n’est pas rare que le donneur de
licence ou le fournisseur de techniques exige que le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques partage
d’une certaine fagon Ja rémunération exigée par cet associ€ ou cet autre preneur de licence.

227. Le preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel doit résister aux tentatives du donneur
de licence ou fournisseur de techniques éventuel visant & augmenter le prix de la technique de base d’un
montant destiné & rémunérer la valeur probable d’une fourniture prévue d'informations ou d’améliorations
et de perfectionnements, ou I'octroi de droits y relatifs, dans la mesure ol cette fourniture ou cet octroi
peuvent ne pas se concrétiser faute d’un progrés technique. 1l serait préférable de considérer que le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques est suffisamment rémunéré pour la fourniture d'informations
et 'octroi de droits par I’augmentation de la production et des ventes du produit, qui donneront normale-
ment lieu au paiement de redevances liées & 1’exploitation du progrés technique. Si le progrés technique
ne se traduit pas par une augmentation de cette production ou de ces ventes mais entraine néanmoins une
réduction des prix de revient de la fabrication ou des dépenses de commercialisation, on peut inclure
dans la licence ou dans I’accord une disposition prévoyant que dans ce cas, des négociations auront lieu
en vue de déterminer le paiement d'une somme forfaitaire ou de modifier le baréme des redevances. Si le
donneur de licence ou le fournisseur de techniques éventuel ne peut accepter ce systtme, le prencur de
licence ou 1'acquéreur de techniques potentiel doit essayer de faire inclure dans la licence ou dans I’accord
une disposition prévoyant la divulgation du progrés technique réalisé ou acquis par le donneur de licence
ou le fournisseur de techniques ainsi que I'octroi de droits y relatifs, moyennant des paiements & fixer
au moment de cette divulgation ou de 1'octroi de ces droits.

228. En revanche, si c’est le progrés technique du preneur de licence ou de 'acquéreur de la technique
de base qui entre en ligne de compte, il se peut que le donneur de licence ou le fournisseur de cette tech-
nique, reconnaissant qu’il a affaire 4 un concurrent éventuel, demande 4 son preneur de licence ou 4 son
acquéreur de techniques d’accepter que les droits relatifs au progrés technique soient accordés au donneur
de licence ou au fournisseur de techniques ou considérés comme sa propriété ou que celui-ci ait la possi-
bilité d’acquérir de tels droits ou encore, qu'il ait simplement une licence sans redevance avec le droit
d’accorder des sous-licences. Dans ces conditions, le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques
devrait tout au plus accepter d'informer le donneur de licence ou le fournisseur de techniques qu'une
évolution technique a eu licu et insister sur la rémunération de tout droit relatif 4 'amélioration ou de la
divulgation du perfectionnement (108). Mais il se peut que méme ce type d’engagement soit inacceptable

est commercialement possible] tous renseignements relatifs
aux améliorations ou aux perfectionnements réalisés ou
acquis par le donneur de licence [pendant la durée du présent
accord} {pendant un délai de (préciser) ans].

b) Dans la mesure ou il peut demander des brevets pour
ces améliorations ou perfectionnements, le donneur de
licence convient de prendre toutes mesures raisonnables pour
s'efforcer d’obtenir cette protection dans les territoires
exclusif et non exclusif.

¢) Au cas oll le donneur de licence déciderait de ne pas
demander de brevet(s) pour ces améliorations ou perfec-
tionpements dans les territoires attribués au preneur de
licence, ce dermier aura, sous réserve de lautorisation
érite préalable du donneur de licence, la faculté de demander
A ses frais un (des} brevet(s) au nom du donneur de licence
OU en son propre nom.

d) Il est convenu que pendant la durée du présent accord,
le preneur de licence est habilité A exploiter ce (ces) brevet(s)
4 titre non exclusif et gratuitement sur lesdits territoires.

(107) Droits futurs

Il est entendu et convenu que dans la mesure ol le donneur
de licence pourrait par la suite devenir titulaire de brevets

comportant des revendications s’appliquant au produit,
ou acquérir des droits de licence en vertu de ces titres, lui
conférant le droit d’accorder des sous-licences, il accordera
au preneur de licence, sur la base de ces brevets, les mémes
droits, en ce qui concerne la fabrication, Iutilisation ou la
vente du produit, que ceux qui sont accordés A celui-ci en
vertu de la présente licence, dans la mesure ol le prencur
de licence souhaiterait obtenir et demanderait une telle
licence ou sous-licence et ol le donneur de licence est en
mesure d’accorder les droits en question.

(108) Améliorations et perfectionnements réalisés par le
preneur de licence

a) Le preneur de licence accepte d’aviser le donneur de
licence et, moyennant paiement, de lui fournir, dés que fles
essais en laboratoire sont terminés, et avant de demander
un brevet] [la demande de brevet est publiée] [leur applica~
tion industrielle est commercialement possible], tous rensei-
gnements relatifs aux améliorations et perfectionnements
réalisés ou acquis par le preneur de licence [pendant la durée
du présent accord] [pendant un délai de [préciser) ans].

b) Dans la mesure od il peut demander des brevets pour
des améliorations, le preneur de licence convient de prendre
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pour les preneurs de licence ou les acquéreurs de techniques des pays en développement ol les activités de
recherche et de développement dans le domaine technique considéré sont conduites par des organismes
publics dont les résultats ne sont pas nécessairement fournis au preneur de licence ou & I'acquéreur de
techniques pour qu'il les transmette & des tiers, du moins sans ’autorisation des autorités en cause.

229. Si, dans la situation décrite ci-dessus, c’est le point de vue du donneur de licence ou du fournisseur
de la technique de base qui I'emporte et qu’une solution similaire est appliquée avec d’autres preneurs
de licence ou acquéreurs de techniques, il se peut que s’élabore un systéme de licences réciproques complexes
visant & placer le donneur de licence ou le fournisseur de techniques dans une position dominante et &
entraver la concurrence.

230. 11 faut cependant observer que le donneur de licence ou le fournisseur de la technique de base
n’est pas le seul qui puisse tenter d’occuper une position dominante sur le marché ; un preneur de licence
ou un acquéreur de techniques puissant qui prendrait une licence auprés d’un particulier ou d’une petite
entreprise ou qui conclurait un accord avec lui et qui refuserait de conférer des droits sur les améliorations
2 son donneur de licence ou fournisseur de techniques ou de lui communiquer les perfectionnements
pourrait réaliser un important progrés technique et refuser d’accorder des licences ou d’autres droits sur
c¢ progras a quiconque, c¢ qui pourrait du fait méme lui conférer une position dominante.,

231. Quelle que soit la solution envisagée, elle devra étre examinée i la lumiére des circonstances et en
fonction des dispositions de 1a loi de certains pays en ce qui concerne les pratiques commerciales restric-
tives et le transfert des techniques. A cet égard, il conviendra peut-étre de préter spécialement attention
aux dispositions qui interdisent au preneur de licence ou & I'acquéreur de la technique de base d’avoir
accds aux améliorations ou aux perfectionnements de son donneur de licence ou de son fournisseur de
techniques ou qui stipulent que le progrés technique ne peut &tre obtenu que contre paiement, ou qui
exigent que le preneur de licence ou ’acquéreur de techniques accorde, gratuitement ou contre rémunéra-
tion, au donneur de licence ou au fournisseur de techniques ’accés aux améliorations ou perfectionnements
réalisés par lui-méme.

4. Technigue nouvelle

232. Une difficulté peut surgir lorsque le progrés technique de I'une des parties est tel que son intégration
au produit ou au procédé qui fait 1'objet de la licence ou de I'accord modifierait sensiblement ce produit
ou ce procédé.

233, Cette situation conduit 4 se-demander si le progrés technique doit &tre considéré comme une amé-
lioration de I'invention ou du dessin industriel ou comme un perfectionnement du savoir-faire — et §'il
doit de ce fait &tre régi par les dispositions concernant les améliorations et perfectionnements — ou s’il
doit étre considéré comme une technique nouvelle n’entrant pas dans le cadre de la licence ou de ’accord
et faire alors I'objet d’arrangements séparés (109) (110) (111). Tenter de faire une distinction entre les

tontes mesures raisonnables pour s’efforcer d'obtenir cette
protection dans les tetritoires exclusif et non exclusif.

¢} Au cas o le preneur de licence déciderait pour ces
améliorations de ne pas demander de brevet(s) dans ces
tertitoires, le donmeur de licence aura, sous réserve de
Pautorisation écrite préalable du prepeur de licence, la
faculté de demander, & ses frais, un (des) brevet(s) en son
nom ou au nom du preneur de licence.

d) Il est convenn que pendant la durée du présent accord,
le donneur de licence est habilité, sous réserve du paiement
des sommes qui pourront €tre fixées, A exploiter ce (ces)
brevets & titre non exclusif dans les territoires non exclusifs
mais n’aura pas le droit d’utiliser ceux qui ont été délivrés on
coregistrés sur le territoire exclusif,

(109) Nouveau domaine d'utilisation

Chacune des parties s'engage 3 faire connaitre A 'autre, en
toute bonne foi et sans aucune réserve, tous les modes
d’utilisation qu’elle n’avait pas envisagés au moment ol la
présente licence] [le présent accord] a été établi(e), qui Iuni
scmblent par la sunite réalisables ou qu'elle se propose de
metire en ccuvre.

(110) Produits nouveaux

a} Le donpeur de licence convient d'informer le preneur
de licence de tous les nouveaux produits qu'il met au point,
pour lesquels il est disposé 4 envisagerla possibilité d'accorder
une licence et qui, 4 son sens, sont de nature A remporter un
réel succds commercial dans les territoires exclusif et non
exclusif. Le donneur de licence étudiera avec le preneur de
licence des accords de licence pour ces nouveaux produits;
ces accords devront préserver l'indépendance mutuelle des
parties et porter sur des licences non exclusives.

b) Le preneur de licence convient d’informer le donneur
de licence de tous les nouveaux produits qu'il met au point
et qui, & son sens, sont de nature & remporter un réel succés
commercial, Le preneur de licence pourra étudier avec le
donneur de licence des accords de licence pour ces nouveaux
produits; ces accords devront préserver I'indépendance
mutuelle des parties et porter sur des licences non exclusives.

(111}  Progrés techniques notables; technique nouvelle

Si, A I'expiration d™un délai de (préciser) A compter de la
date d’entrée en vigueur du présent accord, I'une des parties
informe I"autre de 'apparition d'un progrés technique qui
modifie notablement la technique de base ou de 'existence
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améliorations ou perfectionnements, d’une part, et les techniques nouvelles de I'autre, c’est partir de
Phypothése que ces notions peuvent étre définies ou qu’il est, du moins, possihle de fixer certains critéres
permettant de les distinguer.

234. Une solution possihle consiste a exiger le consentement du donneur de licence ou du fournisseur
de techniques pour I'intégration des progrés techniques réalisés ou acquis par le preneur de licence ou
I’acquéreur de techniques, qui modifient sensihlement la technique de hase, en particulier lorsque le droit
d’utiliser la marque de fahrique ou de commerce du premier sur le produit est accordé. Lorsque ce consen-
tement est exigé, il peut étre indiqué de prévoir aussi que tout litige sur la question de savoir si le progrés
technique constitue une amélioration ou un perfectionnement, ou modifie sensihlement ou non la technique
de hase sera soumis & un expert a titre consultatif (voir la section V, Réglement des différends, paragra-
phes 636 et 637). Il se peut aussi que les parties veuillent régler, par des dispositions figurant dans
la licence ou dans I'accord, des questions similaires a celles qui se posent a propos des améliorations et
perfectionnements a savoir le prohléme de la communication du progrés technique ou des techniques nou-
velles par 'une des parties a la seconde, les droits qui doivent &tre accordés et la rémunération qui doit
étre percue par I'innovateur et, enfin, la disponihilité de ce progrés technique ou de cette technique nouvelle
pour les tiers, ainsi que la question de savoir si la licence ou I'accord existant peut étre modifié ou résilié
par le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques au cas ol le progrés ou la technique n’a pas été
réalisé ou acquis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou hien ne se trouve pas a sa
disposition.

5. Recherche et développement

235. Qu’ils se traduisent par 'amélioration d’inventions ou de dessins industriels existants, par le perfec-
tionnement du savoir-faire ou par des inventions nouvelles, les progrés techniques supposent un effort
de recherche et de développement. Les donneurs de licence et les fournisseurs de techniques ont souvent
les moyens de mener de vastes activités de recherche et de développement et il arrive méme qu’ils proposent
toute une gamme de services en ]a matiére au preneur de licence ou a 'acquéreur de techniques dans le
cadre de la transaction de transfert de techniques (voir la section H.7, paragraphes 315 4 317).

236. Si la relation entre donneur de licence ou fournisseur de techniques et preneur de licence ou
acquéreur de techniques revét aussi la forme d’une coopération en matiére de recherche et de développe-
ment, certaines activités étant menées par le second, il s’agit de savoir au nom de qui et dans quel pays
sera déposée une demande de hrevet d’invention. On peut par exemple permettre a I'une ou l'autre des
parties de prendre le hrevet et 'ohliger a accorder une licence gratuitement ou contre paiement, selon la
contrihution de chaque partie & I'activité inventive. On peut aussi prévoir qu’un hrevet commun sera pris.
Dans ces hypothéses, les parties peuvent aussi vouloir régler le cas oll I'une d’elles voudrait conférer a
des tiers le hénéfice de ses travaux de recherche — développement (voir la section F, paragraphes 222,
226, 228 et 234 ci-dessus; la section G, paragraphe 272; la section Q, paragraphes 540 4 544).

237. Mais il convient aussi de noter qu’en vertu des lois de certains pays régissant le transfert des tech-
niques, les pouvoirs puhlics ne donneront pas leur agrément & des licences de propriété industrielle ou 2
des accords de transfert de techniques contenant des dispositions qui limiteraient les activités de recherche
et de développement du preneur de licence ou de I’acquéreur de techniques cu qui pourraient avoir des
effets préjudiciahles a I’effort national de recherche et de développement sur le plan technique.

d’une technique nouvelle qui permet [de fabriquer le produit]  par le donneur de licence ou se trouve en sa possession, les-
[d’appliquer le procédé] de fagon notablement différente ou  dites négociations portent sur les clauses et conditions selon
avec des effets notablement différents, les parties ouvrent des  lesquelles ce progrés technique ou cette technique nouvelle
négociations en vue de modifier les clauses de I’accord ou de  sera mis & la disposition du preneur de licence; dans le cas
conclure un nouvel accord le remplagant. Si le progres tech-  contraire, le preneur de lcence peut résilier le présent
nique ou la technique nouvelle en cause a &té réalisé on acquis  accord comme le prévoit Farticle ... (voir note (254), infra).
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G. SAVOIR-FAIRE; INFORMATIONS TECHNIQUES

(Divolgation d'informations et de connaissances spécialisées en tant que condition de brevetabilité ou de protection d’un
dessin Industriel ou comme clanse de la licence de propriété industrielle ou de P’accord de transfert de techniques; moyens
juridiques d’empécher la communication, la divulgation ou I'utilisation d’informations et de connaissances spécialisées
précieases; reconngissance juridique et mesures de sauvegarde concernant la divulgation du savoir-faire: divulgation pen-
dant les pégociations préliminaires, disposiions concernant la divulgation dans les licences de propri&é industrielle et les
accords de transfert de techniques; garantie de savoir-faire)

1. Divulgation &informations et de connaissances spécialisées comme condition de brevetabilité ou de pro-
tection d’'un dessin industriel; fournitures d’informations techniques au titre de la licence industrielle ou de
Paccord de transfert de techniques.

238. Selon les conditions courantes prescrites par la plupart des lois en matiére de brevets, 1a description
de I'invention doit étre suffisamment claire et compléte pour qu'un bomme de Iart puisse exécuter 'inven-
tion., Quelques lois vont plus loin et exigent aussi que soit indiquée 1a meilleure méthode envisagée par
'inventeur pour exécuter I'invention; mais ces lois ne vont pas jusqu’a exiger la divulgation du meilleur
procédé — c’est-d-dire le plus rentable, le plus simple, le plus rapide —, ce qui suppose fréquemment
I'utilisation d’informations et de connaissances spécialisées acquises grice i une longue expérimentation.

239, Dans bien des cas, le preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel peut ne pas disposer
de personnel possédant des compétences suffisantes dans la technique considérée. Il aura alors besoin de la
compétence du donneur de licence ou du fournisseur de techniques éventuel pour la formation du personnel
nécessaire,

240. En outre, méme s’il disposait de ces ouvriers spécialisés, il lui resterait de nombreux problémes 4
résoudre avant de pouvoir entreprendre la fabrication. I faudrait trés vraisemblablement posséder les
connaissances spécialisées indispensables pour élaborer et appliquer les plans et pour déterminer les cofits
de 'usine et de sa disposition, du montage des machines nécessaires et de I’établissement de listes de piéces
détacbées et de programmes de maintenance, de 1’élaboration d’organigrammes et de la mise au point
de schémas d’assemblage, de I'application des procédures d’essai, de 1a programmation de la production
et du contrdle de la qualité du produit fabriqué, de son emballage et, en fin de compte, de la promotion
des ventes et des circuits de distribution.

241. Voila des éléments qui, d’aprés la législation et les pratiques en vigueur en matiére de brevets,
n’ont pas & étre divulgués, méme pour permettre 'exécution par ’homme de I’art, et pour lesquels il n’est
pas obligatoire d’indiquer la meilleure méthode pour réaliser I'invention.

242. En outre, il ne faut pas oublier qu’il peut ne pas étre possible de faire passer ces informations ou ces
connaissances spécialisées dans la description de I'invention ou le dessin industriel qui doit étre protégé
comme tecbnique de base, ou dans le progrés technique pour lequel un brevet ou la protection d’'un dessin
industriel seront ensuite demandés.

243. Ainsi, dans certains cas, il se peut que les conditions de brevetabilité d’une invention ou les condi-
tions de protection d’un dessin industriel en vertu de la loi ne puissent étre remplies. Par exemple, alors
‘qu’une formule peut étre brevetable, des méthodes de production reposant sur un tour de main personnel
ne le sont pas intrinséquement, pas plus que ne le sont le rassemblement et I’application particuliére de
principes notoirement connus en matiére de gestion commerciale et concernant la production, les dépenses
et le partage des responsabilités pour leur contréle. De méme, il se peut que des éléments combinés d’une
certaine facon soient couverts par un brevet existant détenu par un tiers ou qu’ils soient notoirement
connus pour certains usages mais que la proportion de ces éléments nécessaire pour une composition,
ainsi que les éléments complémentaires jugés nécessaires pour produire un article ayant une valeur commer-
ciale et 'adaptation de la combinaison pour la fabrication d’un produit ne soient pas connus d’autrui, sans
pour autant étre brevetables dans cette combinaison.

244, Tl peut arriver, dans certains cas, que les informations et les connaissances spécialisées indispensables
A I’exécution la plus efficace de I'invention sur une grande échelle commerciale ou industrielle ne soient
pas divulguées dans la description de I'invention, non pas parce que cela n’est pas obligatoire mais parce
qu’il est trop malaisé de donner les indications voulues dans cette description, par exemple lorsque les
détails d’un procédé varient largement en fonction de la situation locale ou lorsqu’il s’agit de dimensions,
de listes de matériaux, de schémas d’assemblage, de procédures d’expérimentation, de programmes de
maintenance, etc.
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245. Plus fréquemment, si les informations ou les connaissances spécialisées ne sont pas divulguées, c’est
parce qu’elles ne sont pas réunies au moment ol la description est rédigée puis jointe 4 la documentation
que I'on rassemble pour demander un brevet ou la protection d’un dessin industriel. La description repose
souvent sur des travaux de recherche menés en lahoratoire ou a petite échelle. Il se peut que la production
commerciale ou méme la production expérimentale ne déhute qu’a un stade ultérieur et qu’il soit alors
trop tard pour en faire état dans la description de I'invention au moment ol la demande de hrevet est
déposée. En outre, pour ce qui est de savoir si 'invention sera d’un prix de revient compétitif ou non, il
peut arriver qu’on I'ignore au moment du dépdt de la demande car 1’évaluation des frais commerciaux
peut ne pas étre possible avant que la production commerciale ait débuté.

246. Par ailleurs, il est a noter que pour garantir un fructueux courant de techniques, il faut maintenir
continuellement le dialogue entre les parties afin que les informations et les connaissances spécialisées
acquises par I'une ou I’autre de celles-ci (ou par des tiers en rapport avec elles) en plus de la technique de
hase puissent étre intégrées pour un minimum de dépenses supplémentaires. Une grande partie de ces
informations et de ces connaissances spécialisées, dont certaines peuvent constituer de par leur nature
méme un progrés technique dans la fahrication, sont élaborées ultérieurement par le donneur de licence ou
le fournisseur de technique de base (ou par des tiers en rapport avec celui-ci, par exemple d’autres preneurs
de licences ou acquéreurs de techniques) et n’auraient donc pas pu figurer dans les descriptions des inven-
tions hrevetées couvrant la technique de base; elles seront pourtant nécessaires au preneur de licence ou
’acquéreur de techniques s’il veut rester compétitif sur le plan des prix de revient. Le preneur de licence ou
I'acquéreur de techniques peut aussi élaborer d’autres informations et connaissances spécialisées grace
4 I'expérience qu’il aura acquise en exploitant la technique de base ou en menant ses propres travaux de
recherche — développement.

247. Clest pourquoi il est indispensahle que les preneurs de licences ou acquéreurs de techniques potentiels
des pays en développement insistent pour que I’on fasse figurer dans la licence de propriété industrielle
ou I’accord de transfert de techniques une disposition qui oblige le donneur de licence ou le fournisseur
de techniques éventuel & fournir au moins les informations techniques ou le savoir-faire technique néces-
saires & I'exploitation industrielle de I'invention, a I'application du dessin industriel ou a toute autre
utilisation de la technique de hase (112) (113) (114), sinon méme des informations sur les améliorations
et les perfectionnements comme il est indiqué précédemment (voir 1a section F, les paragraphes 216 4 231),

248. D’autre part, en attendant qu’une décision soit prise et que soient entreprises les démarches néces-
saires 4 I’obtention éventuelle d’un brevet ou de la protection d’un dessin industriel, il est risqué de commu-
niquer ces informations et connaissances spécialisées sans prendre les précautions voulues pour en empécher
I'utilisation par des tiers non autorisés et la divulgation non autorisée a des tiers (concurrents du donneur
de licence ou fournisseur de techniques mais aussi du preneur de licence ou acquéreur de techniques). 11
appartient donc aux parties de prendre leurs dispositions pour en fixer le statut juridique et pour en sauve-
garder le caractére confidentiel, comme il est indiqué dans une des sous-sections suivantes (paragra-
phes 255 a 283).

249. 1l convient enfin de préter attention aux lois de certains pays régissant le transfert des techniques,
qui exigent que toutes les informations techniques nécessaires a I’exploitation du hrevet ayant fait ’objet
d’une licence ou liées A la technique transférée soient fournies par le donneur de licence ou le fournisseur
de techniques.

2. Moyens juridiques d’empécher la communication, la divulgation ou Iutilisation d’informations et de
connaissances spécialisées précieuses

250. Un particulier ou une entreprise peut acquérir, 4 ’occasion d’activités professionnelles ou commer-
ciales, des informations et des connaissances spécialisées précieuses sur I'utilisation et la mise en ceuvre de
techniques industrielles qu’il (ou elie) ne souhaite pas voir communiquées ou divulguées & d’autres ou
utilisées par d’autres, sauf contre rémunération.

{112) Fourniture de savoir-faire; informations techniques (113) Dessins

a) A compter de la date d’entrée en vigueur du présent
accord, le donneur doit foumir au preneur [le savoir-faire]
[les informations techniques], dans la mesure o il ne ’a pas
encore fait.

b) Le preneur reconnait que les informations techniques
déja fournies ou exposées par le donneur aux employés du
preneur cu A ses représentants avant la date précitée sont
considérées comme ayant été fournies en vertu du présent
accord.

a) Le denneur fournit au premeur un nombre suffisant
d’exemplaires de chaque dessin pertinent.

b) Aux termes du présent article, le donneur accorde au
preneur I'autorisation de reproduire sous une forme 2 trois
dimensions, dans la mesure ol cela est nécessaire, les dessins
ainsi que tout autre document imprimé ou photographique de
méme nature, pendant la durée et aux fins du présent accord.

(114) Voir note (137), infra.
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251, 1l se peut néanmoins que des abus de confiance commis par des employés ou d’anciens employés
ou que le vol ou l'acquisition frauduleuse d’informations par des tiers entralnent cette communication,
cette divulgation ou cette utilisation,

252. La législation existante donne A ce particulier ou A cette entreprise quelques moyens (limités toute-
fois) d’empécher la communication, la divulgation ou I'utilisation d’informations et de connaissances
spécialisées précieuses acquises grice 4 un effort de recherche et de développement. Ces moyens juridiques
sont prévus par les lois concernant la propriété industrielle, le droit d’auteur, les relations employeur-
employé, les secrets commerciaux ou la concurrence déloyale mais peuvent aussi découler de la mise en
ceuvre juridique d’engagements contractuels pris dans les licences de propriété industrielle et les accords
de transfert de techniques.

253. Le particulier ou P’entreprise qui posseéde ces informations ou ces connaissances spécialisées peut
divulguer les premiéres ou décrire les secondes dans une publication et, en temps qu’auteur, revendiquer
le droit d’auteur sur ’ceuvre publiée. Si les conditions fixées par la loi sur le droit d’auteur sont remplies,
la reproduction ou la diffusion de la publication sans I'autorisation de ’auteur pourront étre empéchées
mais cette loi ne donne pas les moyens juridiques d’empécher autrui d’utiliser ou de mettre en ceuvre les
informations contenues dans la publication ou les connaissances spécialisées qui y sont décrites.

254. Si les informations et les connaissances spécialisées n’ont pas &té antérieurement publiées ou mises
4 la disposition du public, la législation applicable en matiére de propriété industrielle peut offrir une
certaine protection. Ces informations et ces connaissances spécialisées peuvent par exemple se retrouver
dans la description d’une invention qui remplit les conditions fixées par la 1égislation en vigueur sur les
brevets. En outre, elles peuvent avoir servi pour un dessin industriel (qui, dans certains pays, est protégé
en vertu des lois sur la propriété industrielle et, dans d’autres, en vertu de la législation sur le droit d’auteur).
Les droits conférés par le brevet ou par le dessin industriel protégé permettraient au particulier ou 2
Pentreprise en question d’interdire 4 autrui d’accomplir certains actes en rapport avec ladite invention
ou ledit dessin industriel et notamment, pour une invention, de fabriquer le produit ou de mettre en
ceuvre le procédé pour lequel le brevet a ét€ délivré, selon les modalités divulguées par les informations
et par les connaissances spécialisées contenues dans la description de I'invention.

3. Divulgation du savoir-faire

255. En dehors de la protection que les lois sur la propriété industrielle et le droit d’auteur peuvent
conférer, comme il est indiqué plus haut, il est possible que dans certains cas un particulier ou une entre-
prise possédant des informations ét des connaissances spécialisées sur Putilisation et la mise en ceuvre
de techniques industrielles non publiées ou communiquées au public (« savoir-faire non divulgué ») puisse,
en vertu des lois concernant les relations employeur-employé, les secrets commerciaux ou la concurrence
déloyale, empécher ses employés de communiquer ces données sans autorisation ou puisse empécher un
concurrent qui les aurait acquises de fagon irréguliére de les divulguer ou de les utiliser,

256, La possibilité que ce particulier ou cette entreprise aura d’agir de la sorte ou non dépendra de
Iattitude de la justice et sera fonction de facteurs aussi divers que I’étendue des connaissances (notoires
ou non) répandues dans I’industrie, de la pratique que les parties peuvent avoir des informations ou des
connaissances spécialisées en cause, de la somme d’argent, de temps et d’efforts investie, des précautions
prises pour éviter une divulgation, des possibilités qu’il a pu exister de se procurer ces données licitement
sans beaucoup de peine, des relations de confiance existant entre les parties et des présomptions de bonne
foi, ainsi que la nouveauté et 'originalité des conceptions considérées,

257. L’absence générale, & ’échelon national, de législation particuliére régissant le transfert ou la com-
munication, l'utilisation et la divulgation de savoir-faire et, lorsque cette législation existe, sa diversité
ainsi que I'absence de dispositions particuliéres relatives au savoir-faire dans les traités internationaux
sur la protection des créations ou de Iactivité intellectuelle compliquent i I’échelon international les
problémes qui se posent aux donneurs de licences ou aux fournisseurs de techniques d’un pays lorsqu’ils
traitent avec les preneurs de licences ou des acquéreurs de techniques potentiels ou existants dans d’autres

pays.
258. Il est néanmoins possible de limiter quelque peu les risques inhérents 4 la communication de savoir-

faire en prenant des mesures de précaution définies dans les clauses et conditions d’une licence de propriété
industrielle ou d*un accord de transfert de techniques ou adoptées au cours des négociations préliminaires.
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259. Divulgation pendant les négociations préliminaires. Outre la nature, la portée et la durée des droits
qui seront concédés et des techniques qui seront fournies, les négociations préliminaires portent générale-
ment aussi sur le probléme de la divulgation du savoir-faire.

260. Le preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel doit recevoir des informations suffisantes
pour pouvoir évaluer la technique et sa rentabilité. D’autre part, le détenteur de la technique voudra
éviter de lui donner des détails qui, en raison de leur nature propre, seraient perdus en cas d’échec des
négociations, ou dont la communication ou la divulgation ne pourrait pas étre limitée.

261. L’une des solutions que les parties peuvent adopter pendant les négociations préliminaires consiste
a ne pas donner d’informations sur les éléments et 4 ne décrire que les résultats obtenus.

262. Une autre solution consiste pour le détenteur de la technique & divulguer les informations sur les
éléments si un accord a été préalablement conclu dans lequel le preneur de licence ou I'acquéreur de
techniques potentiel s’engage a ne pas communiquer, utiliser ou divulguer le savoir-faire recueilli pendant
les négociations préliminaires. L’accord peut aussi accorder une option sur la technique au preneur de
licence ou a I'acquéreur de techniques (voir le paragraphe 88). Un accord de divulgation préliminaire peut
aussi &tre conclu, individuellement ou en commun, avec certains employés du preneur de licence ou acqué-
reur de techniques potentiel. L’accord peut prévoir une expertise initiale des informations par un respon-
sable déterminé, occupant un rang approprié dans la hiérarchie du preneur de licence ou l'acquéreur
de techniques potentiel. Cet « expert initial » indique ensuite, a la lumiére des informations qu’il a recueil-
lies, si la technique considérée est intéressante ou non et, si elle ne I'est pas, il s’engage a ne pas divulguer
les informations qu’il a recueillies ; si la technique est intéressante, le preneur de licence ou acquéreur
de techniques potentiel s’engage & ne pas utiliser I'information et [ui-méme ainsi que I’expert initial s’enga-
gent 4 en limiter la divulgation jusqu’a ce que soit conclu un accord fixant les clauses et conditions de son
utilisation et de I'acquisition de la technique.

263. L’accord de divulgation préliminaire peut aussi contenir des dispositions interdisant la divulgation
4 des tiers de toute corrélation ou identité qui peut exister entre I'information technique fournie par le
donneur de licence ou le fournisseur de techniques éventuel et d’autres informations techniques communi-
quées au preneur de licence ou a I'acquéreur de techniques potentiel par des tiers, en particulier des candi-
dats possibles du premier (115}.

264. Ces accords de divulgation préliminaire soulévent de nombreux problémes, le moindre n’étant pas,
en cas d’échec des négociations, les possibilités d’application d’une disposition prévoyant le paiement
d’une somme fixe ou, en I'absence d’une telle disposition, I’évaluation des dommages (voir la section §:
Carence; conditions ou événements nouveaux; renonciation, réparations, paragraphe 571).

265. Une autre solution consiste pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques 4 exiger
du preneur de licence ou acquéreur de techniques potentiel un dépét qui servira de garantie pour I'engage-
ment de ne pas utiliser ni divulguer les informations en question. La licence de propriété industrielle ou
I’accord de transfert de techniques une fois conclu, le montant de ce dépét est déduit de la rémunération
que doit verser pour la technique le preneur de licence ou I’'acquéreur de techniques (voir la section N.3,
paragraphe 454). Si aucune licence ou aucun accord n’est conclu, ce dépdt peut étre conservé par le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques ou peut &tre remboursé aprés un certain délai, en tout ou en
partie. Ce systéme suppose, d’une part, que le montant demandé en dép6t soit suffisant pour offrir une
garantie adéquate tout en restant assez limité pour ne pas dissuader le preneur de licence ou I'acquéreur de
techniques potentiel d’entamer des négociations et, d’autre part, que ce dernier a suffisamment confiance
dans le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pour accepter de lui remettre ce dépdt plutot
a lui qu’a un tiers qui pourrait agir en qualité de dépositaire et décider si les clauses et conditions de I’'accord
de non-divulgation ont été respectées.

266. Dispositions des licences ou accords concernant la divulgation. En ce qui concerne les clauses et condi-
tions de la licence de propriété industrielle ou de 1’accord de transfert de techniques proprement dit, les
parties peuvent vouloir définir quelles fractions du savoir-faire, qu’elles soient élaborées par 'une ou
lautre d’entre elles, & tel ou tel moment, ne devront pas étre divulguées, en précisant 4 quelles fins, 4
I’égard de qui et pendant combien de temps il en sera ainsi, et quels seront les effets d’une communication,
d’une divulgation ou d’une utilisation non autorisée, accidentelle ou autre, ou d’une résiliation de la
licence ou de I’accord.

(115) Voir note (116), paragraphe v), infra.
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267. Deux démarches sont possibles lorsqu’il s’agit de définir le savoir-faire ne devant pas étre divulgué:
ou bien I’on définit le savoir-faire en cause ou bien ’on spécifie qu’aucun élément de savoir-faire ne sera
divulgué, A certaines exceptions prés (116). Ces exceptions concernent parfois les éléments qui, conformé-
ment a la loi, sont babitucllement considérés comme exclus de toute fagon du champ d’application de la
protection, c’est-a-dire la fraction qui est publiée par le donneur ou par un tiers (117) ou qui fait
partiec du domaine public ou qui peut venir A en faire partie (118), ou encore qui est en la possession
de 'une des parties au moment de la réception du savoir-faire et qui n’a pas été acquise par 'autre partie,
ou qui émane de tiers de plein droit (119).

268. La définition du savoir-faire & ne pas divulguer doit également indiquer si le savoir-faire 4 ne pas
divulguer comprend non seulement ce qui fait partie de la technique de base mais aussi ce qui peut étre
élaboré par la suite par 'une ou I’autre des parties ou par les deux. Dans ce contexte, il faut également tenir
compte des principes de réciprocité qui jouent un réle important dans les dispositions de la licence ou de
'accord en ce qui concerne les améliorations et les perfectionnements de la technique de base (voir la
section F, les paragrapbes 216 A 231) lorsqu’on met au point les clauses et conditions relatives a la
non-divulgation.

269. 1l peut initialement sembler que les mesures de sauvegarde destinées & empécber la divulgation du
savoir-faire fourni par l¢ donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne devront étre appliquées
que par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques. Néanmoins, ce dernier peut avoir intérét, dés
qu’il est en mesure d’exploiter le savoir-faire qui fait partic de la technique de base, et notamment lorsqu’il
a obtenu des droits exclusifs, 4 ce que le donneur de licence ou le fournisseur de tecbniques applique lui
aussi les mesures de sauvegarde au savoir-faire et a ses perfectionnements ultérieurs (120). De plus, lorsque
la licence ou I'accord comporte des engagements réciproques similaires — écbange d’informations sur les
améliorations et perfectionnements et droits concernant ces derniers — le preneur de licence ou I'acquéreur
de tecbniques peut juger de son intérét d’exiger que les mesures de sauvegarde soient appliquées par le

(116) Divulgation, communication et utilisation des infor-
mations techniques

Sous réserve des dispositions des articles ... (voir notes

Elll'f), (119), (120) & (126) et (131) et (134}, infra) le preneur
oit

i) sabstenir de divulguer ou de communiquer les infor-
mations techniques du donneur qui ont été ou qui
pourraient par la suite étre directement ou indirecte-
ment mises 4 la disposition du preneur en vertu du
présent accord [et qui, au moment o ¢lles sont four-
nies au preneur, sont définies par li et par le donneur
comme ne devant pas é&tre divulguées ni communi-
quées A autrui];

if) prendre toutes mesures adéquates pour faire obstacle
a la reproduction ou A la divulgation de ces informa-
tions techniques, si ce n’est 4 des tiers que le donneur
aura expressément désignés par écrit comme étant
autorisés & recevoir ces informations [et ce exclusive-
ment dans la mesure nécessaire pour le choix d’un
contractant et pour la conception, la mise en place,
I'exploitation et entretien des installations], et qui
se sont engagés envers le donneur, A des conditions
jugdes satisfaisantes par ce dermier, 4 ne pas divalguer
ces informations;

iii) wveiller & ce que ces informations techniques ne soient
accessibles qua ceux de ses employés qui ont légiti-
mement besoin de les utiliser dans le cadre du présent
accord;

iv) s’abstenir d’utiliser ces informations techniques dans
un autre but que [la fabrication du produit] [I'appli-
cation du procédé] [la conception, la mise en place,
Texploitation et Pentretien des installations];

v) gabstenir de porter ou de faire porter 4 la connais-
sance d’un tiers toute corrélation ou analogie pouvant
exister entre les informations techniques fournies par
le donneur conformément au présent accord, d’une
part, et, d’autre part, toute autre information tech-
nique qui est ou qui pourrait par la suite étre divulguée
par des tiers.

(117} Informations rendues publiques
L’obligation prescrite & I'article . .. {voir note (116), supra)
cesse de produire effet lors de la publication, par le donneur

ou par une tierce personne, d'informations englobant les
informations techniques ou en faisant partic, dans les
limites de cette publication, [ou de tout accord intervenu
entre les parties stipulant que tout ou partie de ces informa-
tions sont du domaine public, ou sont tombées dans le
domaine public].

(118) Voir note (117), supra, et note (119}, infra.

(119) Divulgation par le preneur d'informations technigues
qui sont en sa possession ou qui peuvent étre obtennes

auprés des tiers

Les présentes dispositions ne sauraient en aucun cas
limiter ou affecter le droit du preneur d’utiliser, de divulguer
ou d’exploiter d’une autre manitre toute information
technique regue directement ou indirectement du donneur
lorsque

i) ala date de sa réception cette information est dans le
domaine public, ou tombe par la suite dans le domaine
public en raison de sa publication ou pour un autre
motif;

ii) le prencur peut prouver que cette information était
déjd en sa possession & la date de la réception et n’a
pas été acquise, directement ou indirectement, auprés
du donneur; ou lorsque

iii) aprés lui aveir été communiquée par le donneur,
cette information est indépendamment mise 4 la
disposition du preneur par un tiers, de plein droit, et
sans Pintervention du donneur.

(120) Divuigation par le donneur ¢ d’autres fabricants et d

des tiers

Pendant un délai de (durée a4 préciser) & compter de la
date d’entrée en vigueur du présent accord, le donnpeur
ne peut divulguer ou communiquer aucune de ses propres
informations techniques [ou autres éléments de savoir-faire]
a d’autres fabricants sur le territoire exclusif du preneur ni
divulguer ou communiquer A des tiers aucune information
technique [ou autres éléments de savoir-faire] du prepeur
sans "autorisation de ce dernier.
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donneur de licence ou le fournisseur de la technique de base au savoir-faire élaboré par le preneur de
licence ou I'acquéreur de techniques (121). Ainsi, la licence ou I'accord peut prévoir expressément que les
mesures de sauvegarde s’appliquent au savoir-faire initialement ou ultérieurement regu par I'une ou
Tautre des parties.

270. 1 se peut aussi que les parties veuillent identifier la ou les personnes auxquelles le savoir-faire
pourra étre communiqué ou qui pourront l'utiliser, par exemple certains employés (122) (123) ou tiers,
comme des filiales, des affiliés ou des associés de I'une ou 'autre, des instituts de recherche approuvés (124),
des organismes publics de tutelle (125), des sous-traitants (126) et des sous-licenciés du preneur de licence
ou de 'acquéreur de techniques ou d’autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques du donneur
de licence ou du fournisseur de techniques (127), en particulier si ces tiers ne sont pas autrement couverts
par des dispositions plus générales permettant de leur étendre le bénéfice de la licence ou de I'accord et
exigeant dans ce cas qu'ils s¢ soumettent aux obligations qui en découlent (128).

271. En ce qui concerne plus particuliérement les employés, les mesures de sauvegarde peuvent s’étendre
A Pinterdiction de publier ou de divulguer des informations concernant la tecbnique ou d’autoriser des
tiers & consulter ces informations ou encore d’utiliser ou de divulguer ces informations s’ils obtiennent
un emploi auprés de concurrents de ’employeur, que ¢¢ soit pendant la durée de cet emploi ou méme
pendant un certain délai aprés la fin de leur engagement. Des mesures de sauvegarde similaires peuvent
figurer dans les arrangements conclus par I'une ou ’autre des parties avec des tiers.

272. Toutefois, en ce qui concerne les tiers, la communication réciproque entre les parties & une licence
ou A un accord des perfectionnement du savoir-faire peut soulever des difficultés particuliéres pour ce
qui est de la non-divulgation du savoir-faire, spécialement lorsque 1"une des parties ou les deux ont avec
d’autres entreprises des rapports qui les contraignent 4 communiquer a ces entreprises du savoir-faire
dans des domaines connexes. Ainsi, un perfectionnement relatif 4 un point particulier du savoir-faire
peut étre appliqué tel quel ou moyennant de 1égéres modifications 4 un point voisin du savoir-faire; par
conséquent, 1’obligation faite 4 la partie a laquelle ce perfectionnement est communiqué de ne pas divulguer
celuici est incompatible avec ’engagement, pris par cette partie vis-a-vis d'un partenaire au sujet d’un
point voisin du savoir-faire, de communiquer tous les perfectionnements i ce partenaire. Pour régler
cette question, on peut notamment prévoir dans la licence ou 1'accord conclu entre les parties — habi-
tuellement a I’endroit ol il est question des droits exclusifs — que 1’'une ou 1’autre des parties ne peut
conclure d’arrangements avec des tiers pour le transfert de savoir-faire dans le méme domaine ou dans des
domaines voisins (129) ou que, si elle le fait, elle doit s’assurer, au moyen d’une disposition adéquate,
que ces tiers appliqueront les mesures de sauvegarde (130).

{121) Voir note (120), supra.

(122) Divuigation d’informations technigues par les employéds
du preneur
Le preneur doit obtenir de ses employés actuels et futurs
des engagements appropriés en ce qui concerne les actes
visés aux articles ... (voir note (116), supra, et notes (133)
et (134), infra).

(123) Divulgation d'informations obtenues par le personnel
du donneur au sujet des activités du prenmeur

Les personnes détachées par le donmeur dans l'usine du
preneur afin de préter assistance A ce dernier doivent s’abste-
nir de divulguer toute information technique dont elles
pourraient avoir connaissance au sujet des méthodes de
fabrication du preneur et ce¢ dernier peut demander 3 ces
personnes de s’engager par écrit A ne pas divulguer ces
informations.

(124) Divulgation a des filiales, institutions affifides ou asso-
cides et & des instituts de recherche agréds

Chacune des partics peut divulguer ou communiquer toute
information techmique qu’elle tient de 'autre pariie, moyen-
nant I'accord de celle-ci et contre paiement, 3 ses filiales,
institutions affiliées, associés ou instituts de recherche agréés,
pour auiant que ceux-ci premnent des engagements ana-
logues 4 ceux qui sont mentionnés aux articles ... (voir
note (115), supra, et notes (133) et (134), infra).

(125) Divulgation @ des organismes publics de tutelle

Chacune des parties peut divulguer ou communiquer
toute information tecbnique qu’il tient de I’autre partie 4 un
organisme public de tutelle pour se conformer aux dispo-
sitions des lois régissant I'approbation ou I'enregistrement
du présent accord ou [du produit] [du procédé).

(126) Divulgation en vue de la promotion des ventes ou @ des
Sous-traitants

Le preneur peut communiquer une partie de I'information
technique dans la mesure oil cette communication est réelle-
ment nécessaire pour promouvoir la vente et 1'utilisation du
produit et pour autant qu'clle ne dépasse pas les limites
imposées par les circonstances; lorsque le preneur a I'inten-
tion de faire appel A des sous-traitants pour la fabrication
du produit, il peut également divuiguer les informations
techniques nécessaires 3 propos du produit, pour autant
qu’il obtienne par écrit 'engagement que ces informations
ne seront pas divulguées.

(127)
(128)

VYoir note (120), supra.

Voir notes (241) A (245), infra.
(129)
130

Voir note (87), supra.

Voir notes (241) 4 (245), infra.
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273. Parmi les mesures de sauvegarde que les parties peuvent mettre au point (et en dehors de celles
qui tiennent aux caractéristiques du type de savoir-faire qui ne sera pas divulgué et a I'identité des per-
sonpes qui pourront communiquer, divulguer ou utiliser le savoir-faire ou auxquelles celui-ci pourra étre
communiqué ou divulgué), figurent des contréles portant notamment sur les informations concrétes et qui
peuvent consister & fixer une classification du savoir-faire selon I'importance de la divulgation, & désigner
le personnel qui y aura accés ainsi que le responsable en chef, & préciser ’emplacement et le mode de
conservation, a limiter ou & interdire la fabrication de copies, 4 enregistrer les circonstances de chaque
manipulation et & définir les mesures de sécurité 4 prendre en cas d’urgence.

274, Sagissant du contrdle a exercer sur le savoir-faire non concret, il n’y a pas beaucoup de mesures de
sauvegarde qui puissent étre prévues dans les arrangements contractuels conclus entre les parties 4 une
licence ou 4 un accord ou avec des tiers. On a déja mentionné (voir le paragraphe 262) la possibilité de
conclure des accords avec les membres les plus importants du personnel. Pour le reste, les contrdles sortent
du cadre des accords de gré 4 gré et peuvent consister & empécher ou A limiter les défections en offrant
une sécurité d’emploi et d’autres stimulants personnels ainsi qu'a préparer des plans de circonstances
pour le cas ol du personnel important quitterait la maison ou a renforcer autant que possible le caractére
concret du savoir-faire (c’est-a-dire & lui donner une forme tangible) et 4 maintenir le savoir-faire sous
forme de brevets et de dessins industriels protégés, lorsque c’est possible.

275. Les parties 4 une licence ou 4 un accord ne doivent pas négliger d’examiner pendant combien de
temps le savoir-faire considéré ne devra pas &tre divulgué et doivent, si possible, fixer cette durée. Il convien-
dra cependant de ne pas sous-estimer la difficulté de parvenir & un accord sur cette durée.

276. Tout d’abord, le délai pendant lequel le savoir-faire ne devra pas étre divulgué n’est pas nécessai-
rement li€ 3 Péchéance des droits conférés par le brevet ou d’autres droits conférés par la licence, ni & une
prestation déterminée (telle que la fourniture de services et d’assistance techniques ou le paiement de rede-
vances) prévue par la licence ou I'accord,

277. En général, la plus grande partie et parfois méme la totalité du savoir-faire est remise au preneur
de licence ou & 'acquéreur de techniques lors de la signature ou pendant les premiéres phases des relations
entre les parties. Les experts évaluent 4 environ cing ans la durée utile probable du savoir-faire simple,
certains la fixant méme & trois ans tandis que quelques-uns I’évaluent & plus de dix ans. Dans les cas excep-
tionnels, et en particulier lorsqu’il s’agit de savoir-faire plus élaboré, cette durée utile probable de vie
peut &tre plus longue.

278. En revanche, lorsqu'il y a un courant continu de savoir-faire, le délai peut étre encore plus difficile
a définir malis il correspondra vraisemblablement & la nature du savoir-faire et 4 la durée de la licence ou
de I'accord dans lequel est consigné I'engagement de fournir le savoir-faire.

279. Lorsque la durée de non-divulgation du savoir-faire est fixée de fagon a correspondre 4 ’échéance
des droits conférés par la licence ou i la durée de la licence dans laquelle est consigné I'engagement de
fournir le savoir-faire ou lorsqu’elle est fixée pour un délai déterminé prenant fin antérieurement (131),
il convient d’examiner si 'engagement de ne pas divulguer les informations techniques relatives au produit
ou au procédé qui fait I'objet de la licence de brevet doit rester valable encore un certain temps si le donneur
de licence résilie la licence pour des motifs imputables au preneur de licence (132) ou si les droits sont
annulés ou bien si le preneur de licence résilie la licence avant son terme normal (133). En outre, si le
savoir-faire doit étre fourni de fagon permanente, il convient aussi d’examiner si I'engagement de ne pas
le divulguer ne doit pas rester valable pendant un certain temps aprés la derniére fourniture d’informations
techniques (134).

{131) Durée de non-divulgation des informations techniques

Pendant ]a durée de la licence se rapportant a tout brevet
ou brevet de perfectionnement accord¢ en vertu de I'article . . .
(voir notes (103), (106) et (107}, supra) [ou pendant un délai
de (préciser), suivant le premier terme atteint,] le preneur de
licence s’abstiendra de divalguer ou de communiquer, si ce
n’est dans les conditions prévues aux articles ,., (voir notes
(120) a (128)), informations techniques mentionnées &
Particle ... (voir note (116), supra) qui sont nécessaires
& [la fabrication du produit] [Papplication du procédé] [et
tout perfectionnement] auquel se rapporte la licence.

(132) Voir note (264), infra, et Section T.4: Effet de l'expi-
ration ou de la résiliation, paragraphes 593 & 598.

(133) Voir note (254), infra, et Section T .4; Effet de I'expi-
ration ou de la résiliation, paragraphes 593 3 598.

(134) Durée de non-divulgation des informations techniques

Le preneur doit s’abstenir de divulguer ou de communi-
quer, si ce n'est dans les conditions prévues aux articles ...
(voir notes (120) & (128), supra). Toute information tech-
nique mentionnée i larticle ... (voir note (116), supra)
jusqu’a l'expiration d’un délai de (préciser) aprés la date
laquelle ces informations ont pour la dernizre fois été com-
muniquées ou aprés I'expiration du présent accord, suivant
le dernier terme atteint,
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280. Enfin, les parties peuvent vouloir définir ce qu’il adviendra si une ou plusieurs des mesures de
sauvegarde n’ont pas €té€ appliquées, que ce soit accidentellement ou autrement, ou si la licence ou ’accord
expire ou prend fin avant son expiration prévue, en raison d'une faute de I'une ou I'autre des parties et
notamment pendant la période oul 12 non-divulgation reste de rigueur.

281. Ainsi, les conséquences d’une divulgation d’un certain savoir-faire pourraient étre précisées en ce
qui concerne I'engagement de ne pas divulguer le savoir-faire, les paiements déa faits ou & faire pour le
savoir-faire divulgué (par exemple, décharge, réduction ou remboursement), la poursuite de 1'exploitation
deI'invention ou de I'utilisation du dessin industriel ou ’obligation générale (si elle est prévue) d’exploiter
le savoir-faire, ainsi que la modification ou méme la résiliation (135) de la licence ou de I'accord.

282. 1l peut arriver que le terme prévu de la licence ou de I’accord ne coincide pas avec la fin du délai
fixé en ce qui concerne I'engagement de ne pas divulguer le savoir-faire. Mais la licence ou I'accord peut
&tre résilié par 'une des parties avant le terme fixé en raison de circonstances indépendantes de la volonté
des parties ou en raison d’une faute de I'autre partie (si, par exemple, le preneur de licence ou I'acquéreur
de techniques n’effectue pas certains paiements ou si le donneur de licence ou le fournisseur de tecbniques
ne fournit pas le savoir-faire ou n’bonore pas une garantie) et cette faculté peut &tre utilisée alors que la
non-divulgation est encore de rigueur. Dans ce cas, les parties peuvent vouloir préciser, dans la licence ou
dans I’accord, si I'engagement de ne pas divulguer le savoir-faire continuera néanmoins de s’appliquer (136).

283. 1l convient de prendre garde aux lois de certains pays en vertu desquelles, pour des raisons de
sécurité nationale, des informations techniques déterminées ne doivent pas &tre divulguées par certaines
personnes 4 d’autres personnes non autorisées a I'intérieur ou a I'extérieur du pays, ni & quiconque dans
certains pays. Un donneur de licence ou un autre fournisseur d’informations techniques visé par une telle
législation voudra peut-étre obtenir de son preneur de licence ou de son acquéreur de tecbniques des
agsurances au moyen d’une disposition de la licence ou de I'accord, ou d’un document séparé, garanlissant
que cette loi sera respectée.

4. Garantie de savoir-faire

284. La question qui se pose est de savoir quels engagements du fournisseur de techniques et quels desi-
derata de 'acquéreur de tecbniques concernant ’adéquation et les qualités de la technique qui doit étre
fournie devront étre consignés dans I'accord de transfert de techniques & la lumiére des procédés quel’'on
compte appliquer, du produit que I’on compte fabriquer ou des autres buts que poursuivent les parties.

285. En ce qui concerne I'adéquation ou les qualités de la technique, plusieurs démarches sont possibles.
La clause de garantie de 'accord de transfert de techniques peut &tre rédigée de fagon a assurer la confor-
mité de la technique fournie avec la description convenue d’une tecbnique donnée, ou de fagon & définir les

résultats que devra donner I'utilisation d’une tecbnique déterminée, ou encore de fagon & assurer les
qualités de la technique considérée eu égard aux impératifs techniques de I'acquéreur de techniques (137).

(135) Voir note (264), infra, et paragraphe 588. iv) les installations seront congues, construites et exploi-
; 79y, i . tées conformément au savoir-faire et aux informations
(136)  Voir note (279), infra, et paragraphe 398 techniques fournis ou approuvés par écrit par le don-

(137) Garanties données par le donneur neur et seront mécaniquement aptes a répondre aux

Sous réserve des modalités et conditions énoncées ci-aprés, conditions d’exploitation spécifiées dans lesdites

le donneur donne au preneur les paranties suivantes: informations techniques; tous les composants des

i) tous les &léments du savoir-faire transmis par écrit installations, y compris ’ensemble de I'équipement

de méme que toutes les informations techniques mécanique et électrique et du matériel auxiliaire

remises ou communiquées au preneur conformément directement lié a Pexploitation des installations et

aux dispositions du présent accord seront corrects, essentiel & celle-ci, seront en bonne condition méca-

complets, récents et adaptés a [la fabrication du pro- nique et en état de marche; le matériel de I'usine

duit] [Papplication du procédé}; répondra correctement aux contrbles et pourra fonc-

if) [le produit] [I'application du procédé) répondra aux tionner de fagon intensive pendant le délai nécessaire

caractéristiques prévues a l'annexe N° ..., sous 4 Texécution des essais de fonctionnement prévus

réserve des tolérances habituellement admises; ci-aprés.

i) lle produit] ['application du procédé] [exploitation v) dans un délai de... mois & compter de la date de la

de I'installation] respectera les prescriptions des mise en service, les installations auront au moins un

lois et réglements en vigueur sur le territeire du rendement répondant aux conditions spécifiées a
preneur en matiére de sécurité et de protection de I’annexe N° ... et atteindront la capacité prévue;

I'environnement [et répondra au moins aux prescrip- vi) la qualité de la formation donnée au personnel du

tions en vigueur & la date d’entrée en vigueur du présent preneur ne sera pas inférieure A celle que le donpeur

accord sur le territoire ol le donneur méne des opé- assure a4 son propre personnel et devra répondre aux

rations similaires}; . besoins du preneur,
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286. Lorsque la garantie réside dans une description {138}, il s’agit de comparer la technique effective-
ment fournie 3 celle qui devait I'étre aux termes de 1'accord (ou de I'appendice, de 1'annexe ou du réper-
toire) et de vérifier qu’elle est valable et compléte. Cette forme de garantie est particuliérement utile dans
le cas des informations techniques écrites, dont la teneur peut étre énumérée ou autrement énoncée de
fagon assez détaillée.

287. En revanche, une garantie portant sur les résultats va plus loin et prévoit ou hien que la technique
sera adéquate pour la fabrication d’un produit déterminé, ou bien que I'utilisation de la technique dans la
mise en ceuvre d'un procédé déterminé aboutira & la fabrication de ce produit particulier. La clause de
garantie peut alors préciser les paramétres techniques du résultat qui doit étre obtenu : Normes de qualité
du produit, quantité 4 produire, performances minimums ou normales, dimensions particuliéres, tolé-
rances {139), caractéristiques et normes de sécurité et d’environnement (140), ces derniéres étant fixées
par référence aux lois en vigueur sur le territoire soit du fournisseur, soit de 1'acquéreur de techniques
soit des deux. Ces paramétres techniques sont normalement énumérés en détail dans un appendice ou une
annexe de I'accord,

288. Dans le cas d’'une garantie de résultats, les conditions nécessaires pour faire jouer la garantie sont
habitueilement énoncées, elles aussi, en détail. Eiles peuvent concerner I"utilisation de certaines méthodes,
de spécifications, de matiéres premiéres, de produits semi-finis ou de composants, le choix et 'emplacement
de tel ou tel matériel ou d’autres éléments de la disposition et du montage des installations, les normes de
qualification, les facteurs extérieurs qui entrent en ligne de compte tels que température et humidité, etc.
(141). La encore, un appendice ou une annexe de 'accord donne habituellement des détails. Il convient
cependant de noter que la portée et le colit de la garantie peuvent dépendre de la mesure dans laquelle
une ou plusicurs de ces conditions deivent étre remplies par le fournisseur ou 'acquéreur de techniques
et de la question de savoir si elles sont soumises au contréle ou a 'approbation de I'un ou de I'autre, ou
des deunx.

289. D’ordinaire, ces conditions sont celles que le fournisseur de techniques juge nécessaires et qu'il a
lui-méme respectées pour obtenir les résultats indiqués. Dans ce cas, I'accord peut aussi prévoir une véri-
fication par I'acquéreur de techniques des résultats annoncés par le fournisseur de techniques et peut
fixer une procédure a cette fin, y compris les clauses et conditions relatives aux essais, leur lieu, leur date
et le personnel autorisé & y participer (142).

290. La garantie du fournisseur de techniques peut méme, au besoin, aller plus loin et assurer que la
technique répond bien aux impératifs techniques particuliers de I'acquéreur de techniques. Dans ce cas,
il est bien évident que I’engagement pris par le fournisseur de techniques dépendra trés vraisemblablement
non seulement de sa propre aptitude technique a répondre A ces impératifs mais aussi d’une connaissance
approfondie des conditions dans lesquelles I'acquéreur de techniques sera amené 4 poursuivre ses activités.

291. Dans le cas du montage et de I'exploitation de matériel ou d’une installation industrielle, il se peut
que les parties envisagent d’inclure dans I'accord de transfert de techniques une disposition par laquelle

(138) Voir note (137, alinéa i), iii) pour [fabriquer le produit] lappliquer le procédé],

le preneur utilise les méthodes et les spécifications
(139) Voir note (137), alinéa ii). prévues dans le savoir-faire communiqué par écrit

et les informations techniques fournies par le donneur
ainsi que les matiéres premiéres, les produits semi-finis
et les autres substances fournies aux termes du pré-
sent accord ou, sinon, le preneur utilise des méthodes,
(141) Conditions applicables aux garanties spécifications, matériaux, produits ou autres subs-
tances de son choix, qui ne sont pas incompatibles
avec le savoir-faire et les informations techniques
Pprécités et qui sont manifestement appliqués ou utilisés
dans le processus de fabrication du donneur, d’aprés

(140) Voir note (137), alinéa iii).

Il est entendu et convenu que les paranties prévues a
I’article ... {voir note (137), supra) ne sont applicables que
dans la mesure oit les conditions suivantes sont remplies:

i) le [produit est fabriqué] [procédé est applique] les renseignements que le premeur peut avoir ou les
sujvant les spécifications y relatives et & I'aide du informations qu'il peut effectivement détenir au
savoir-faire, des informations techniques ainsi que sujet des pratiques habituellement suivies par le don-
des services et de I'assistance techniques devant étre neur, ou qui, bien qu'incompatibles, sont agréés par
fournis dans le cadre du présent accord; L le donneur;

i) la qualité [de fabrication du produit] [d’application iv) pour [la fabrication du produit] [I’application du
du procédé] est conforme aux normes observées procédé], le preneur emploie du personnel formé par
par le donneur dans le cadre de ses propres activités le donneur ou sous sa direction].

relatives & [la fabrication du produit] [I’application
du procédé]; . (142) Voir notes (146) & (160), infra.
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le donneur de licence ou le fournisseur de techniques garantit que le matériel (143) ou I'installation (144)
qu’il fournit fonctionnera a concurrence d’une certaine capacité et que les conditions de performance
feront I'objet d’un essai qui aura lieu aprés le montage et le lancement de I'installation ou du matériel en
question (1435). Si c’est le preneur de licence ou Pacquéreur de techniques qui doit fournir le matériel ou
Pinstallation, le donneur de licence ou fournisseur de techniques peut néanmoins &tre prié, et accepter,
de procéder & un essai de performance du produit considéré comme I'un des éléments de service ou d’assis-
tance technique de 'opération de transfert de techniques (146).

292. Dans ce cas, les impératifs techniques propres aux essais de performance sont normalement mis
au point par le personnel technique avant les négociations et sont souvent rassemblés dans un répertoire
joint 2 la licence ou a P’accord (147). A cet égard, il est parfois possible de séparer, pour qu'’ils soient mis
a Dessai et réceptionnés individuellement, des unités de production ou des ensembles de matériel, notam-
ment lorsque ces unit€s ou ces ensembles fonctionnent indépendamment ou n’ont pas été fournis par le
donneur de licence ou fournisseur de techniques mais acquis ou installés par le preneur de licence ou
acquéreur de techniques. Les mesures correctives 4 prendre lorsque la qualité et les performances du
produit sont inférieures aux normes requises devront également étre précisées (148).

293, Normalement, un délai est également fixé a partir de la date de livraison du matériel ou de lance-
ment de I'installation, délai dans lequel les essais de performance doivent avoir lieu (149). Ce délai peut
étre prorogeé si des retards sont dus a des circonstances indépendantes de la volonté du donneur de licence
ou du fournisseur de techniques (150). Le début des essais de performances peut étre subordonné a la
livraison par le preneur de licence ou I’acquéreur de techniques de matiéres premiéres, de personnel, de
fournitures, d’installations et de services indispensables a I'exploitation du matériel ou de l'installation
et 4 la conduite des essais (151), Ces €éléments sont habituellement énumérés dans un appendice ou une

(143) Garantile de la capacitd du matériel

La production dans le cadre des installations sera réalisée
au moyen d’un (nombre) comprenant deux (2) [matériel]
effectivement utiliséz et un (I) [matériel] de réserve, ayant une
capacité théorique de (nombre) tonnes métriques par an de
types courants, ledit matériel permettant de produire en vue
de la vente (nombre) tonnes métriques de types courants par
an. Les types courants sont définis & I'annexe N° ....

(144)
(143)
(148)

Voir note (137), alinéa iv) et v), supra.
Voir note (149), infra.

Mise & I'édpreuve du produit par le donneur: examen
des échantillons

Le donneur aceepte de vérifier de temps 4 autre en (pays
du donpeur) sans aucun frais supplémentaires pour le
prencur, les résultats de la fabrication du produit par le
preneur, en examinant des échantillons de ce produit (qui
sont mis gratuitement & sa disposition) et de rendre compte
de ces examens au preneur.

(147) Mise d I'dpreuve du produit par le donneur: méthodes
d suivre d cet effet

Avant toute mise & I"épreuve du produit, le donneur et
le preneur arréteront d’un commun accord et de fagon
détaillée les méthodes i suivie 4 cet effet. Ils préciseront
notamment les méthodes & suivre pour déterminer la compo-
sition du produit, pour mesurer la qualité et la quantité
du produit, pour prélever et composer des échantillons,
etc.

(148) Mise a I'épreuve du produit par le donneur: mesures
correctives nécessaires pour atteindre la gualité et
les performances requises

Au cas ol la qualité et les performances du produit
fabriqué par le prencur sont inférieures a celles du produit
fabriqué par le donneur, telles quelles sont précisées a
Pannexe N¢ ..., le donneur enverra ses représentants visiter
les installations du preneur pour déterminer les raisons de
cette situation et proposera les mesures correctives néces
saires pour remédier aux insuffisances connues, Si les repré-
sentants des denx parties estiment que le donneur est respon-
sable des défaillances constatées, ce dernier assumera tous

les frais engagés pour y remédier, & concurrence de (somme
4 préciser); inversement, si le preneur est jugé responsable,
les frais seront & sa charge.

(149) Essais de fonctionnement des installations: début des
essais

Le donneur doit procéder a un essai de fonctionnement
des installations afin de déterminer si elles répondent aux
conditions de la garantie spécifiée & I'alinéa . . . de I’article . ..
(voir les alinéas iv) et v) de la note (137), supra). Cet essai
de fonctionnement doit étre entrepris dés que possible aprés
la mise en service des installations, 4 une date acceptable
par les deux parties, mais en aucun cas au-dela de (nombre
4 préciser) jours aprés la mise en service des installations
]2 moins que ce délai ne soit prorogé d'un commun accord
par les patties],

(150) Essais de fonctionnement des installations: retard dans
Pexécution des essais

Tout retard dans I’exécution des essais de fonctionnement
des installations imputable 4 des raisons ou des circonstances
indépendantes de la volonté du donneur, qui devront &tre
rapidement notifiées par écrit et de fagon détaillée au preneur,
repoussera de maniére correspondante la date fixée pour le
début de ces essais.

(151) Essais de fonciionnement des installations: procédure
~— Mise 4 disposition des maiidres premiéres, du
personnel, des dquipements et des services du preneur

a) Les essais de fonctionnement des installations seront
exécutés sous la supervision générale du personnel du don-
neur, qui ne sera tenu de fournir ou de mettre & disposition
ce personoel que lorsque le preneur aura donoé la garantie
qu’il tient & la disposition du donneur une quantité suffisante
et sire de matiéres premitres ainsi que tout le personnel et
I'ensemble des équipements et services qu’il doit fournir
dans les conditions prévues & I'annexe N° ... du présent
accord, pour Pexploitation des installations et 1’exécution
de ces essais.

b) Si le preneur donne ces garanties et que le donneur
fournit son personnel, mais que les matiéres premiéres, le
personnel, les équipements et les services devant étre fournis
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annexe de la licence ou de P'accord. Il se peut aussi que les parties veuillent répartir les dépenses exposées
par I'une ou I'autre d’entre elles (152) ou procéder 4 un ajustement de la garantie (153) ou encore prévoir
une décharge de garantie (154) ou le paiement de dommages-intéréts (155) au cas ol les essais commence-
raient en retard ou bien ol les conditions prévues ne seraient pas remplies.

294. Lors des essais de performances, il est normalement exigé que le matériel ou l'installation fonctionne
de fagon continue pendant un certain temps conformément aux impératifs techniques (156). §’il fonctionne
effectivement, la licence ou I’accord peut prévoir que la garantie expire une fois les essais de performance
réussis (157). Si les impératifs techniques ne sont pas respectés, le donneur de licence ou le fournisseur de
techniques est habituellement tenu de procéder, a ses frais et dans un certain délai, aux modifications du
matériel ou de Vinstallation fourni par lui (158) et de procéder 2 de nouveaux essais afin d’honorer la
garantie (159).

295. Lalicence oul’accord peut contenir une disposition exigeant du donneur de licence ou du fournisseur
de techniques qu’il présente un rapport sur les résultats des essais, indiquant si les résultats garantis ont
été atteints, Cette disposition peut également prévoir que si le donneur de licence ou le fournisseur de

par le preneur ne sont pas immédiatement disponibles, si
bien que, sans qu'il y ait faute de sa part, le donneur n’est
pas en mesure d’exécuter ces essais, le preneur doit rembour-
ser au donneur les frais effectivement assurés par ce dernier
pour fournir le personnel de lancement chargé d’exécuter
ces essais.

(152) Voir note (151), alinéa b), supra, et note (148), supra.

(153) Ajustement de la garantie des performances de pro-
duction

Au cas oil le preneur n’est pas en mesure de fournir les
matiéres premiéres prescrites 4 'annexe ... et ot le donneur
estime que les matiéres premiéres mises & disposition par le
preneur aboutirazient 4 des rendements inférieurs 4 ceux que
garantit le donneur, le donneur et le preneur conviennent
d’un ajustement approprié¢ de la garantic prévue 4 I'alinéa . ..
de I'article ... (voir note (137), alinéa v), supra), sur la base
des meilleures informations techniques disponibles & cet
effet.

(154) Garanties; inobservation des conditions d’exploitation;
décharge

8i, en raison de l'inobservation des conditions énoncées
a I'article ... (voir note (151), supra), les essais de fonction-
nement prévus 4 Particle . .. (voirnote (156), infra) ne peuvent
&tre exécutés avec succds, le donneur le notifie au preneur
qui doit remédier 2 cette situation dans un délai raisonnable;
dans ce cas, le délai prévu pour la conduite des essais
de fonctionnement est prolongé de maniére correspondante.
Si les essais de fonctionnement prévus a l'article ... (voir
note (156), infra) ne peuvent étre exécutés avec succes soit
parce que le preneur 2 omis de remédier 4 Pinobservation
desdites conditions pour une raison dépendant de sa volonté
soit pour toute autre raison dépendant de la volonté du
preneur, le donneur est libéré de toute obligation en vertu
de la garantie spécifiée & Particle ... (voir note (137,
alinéa v), supra).

(155) VYoir notes (259) et (260), infra.

(156) Essais de fonctionnement des installations: procédure
— conditions d’exploitation

Pendant les essais de fonctionnement, les conditions
d’exploitation seront maintenues aux niveaux gui poutront
&tre précisés de temps 4 autre par les représentants du don-
neur durant les essais, tout en réalisant un taux de production
fixé par le preneur entre (chiffre 4 préciser) pour cent (... %)
et (chiffre & préciser) pourcent (... %) du taux de production
prévu et, & moins que la garantic précitée ne soit satisfaite

dans un délai plus bref, 1a durée des essais de fonctionnement
ne sera pas inférieure 4 (nombre & préciser) jours d’exploi-
tation quasi-continue. Si, pendant (nombre i préciser)
heures d’exploitation quasi-continue, au taux choisi par
le preneur pendant les essais de fonctionnement, le rendement
moyen est égal ou supérieur au rendement garanti, la garantie
spéeifiée a I'alinéa ... de Particle ... (voir note (137),
alinéa v), supra) sera considérée comme satisfaite. Tout
essai de fonctionnement complémentaire prévu dans le cadre
du présent accord sera exécuté dans les conditions prévues
dans le présent article.

(157) Observation de la garantic de fonctionnement des
installations

Lorsque la garantie du donneur précisée i I'alinéa ...
de Varticle ... (voir note (137), alinéa V), supra) aura été
observée dans les conditions prévues A larticle ... (voir
note (156), supra), elle ne sera plus applicable aux installa-
tions et le donneur sera libéré de toute obligation résultant
de la garantie prévue dans ces dispositions.

(158) Essais de fonctionnement des installations: modifica-
tions apportées aux installations par le donmeur

Au cas ou les installations répondent aux conditions
prévues a I'annexe N° . . . mais ne peuvent au cours d’aucun
essai de fonctionnement satisfaire a4 la garantic visée &
I'alinéa ... del'article . .. (voir note (137), alinéa v), supra),
le donneur est habilité & apporter, & ses frais, aux installa-
tions, avant l'exécution de tout essai de fonctionnement
déterminé, les modifications qu'il estime souhaitables pour
que ladite garantie soit satisfaite. Un délai raisonnable sera
accordé au donneur pour procéder i ces modifications, et,
dans la mesure ol cela occasionnerait un retard dans la
conduite des essais de fonctionnement, le délai prévu pour
I'exécution de ces essais sera prorogé de manidre corres-
pondante.

(159) Essais de fonctiomnement des installations: essals
complémentaires

Si la garantie visée A l'alinéa ... de l"article ... (voir
note (137) alinéa v), supra) n'est pas satisfaite av cours du
premier essai de fonctionnement, le donneur procédera aux
essais complémentaires que le preneur pourra demander de
temps & autre pour satisfaire 4 la garantie précitée; toutefois,
le donneur n'est pas tenu d’entreprendre un essai de fonc-
tionnement aprés Pexpiration du délai de garantie visé &
I'article ... (voir note (156), supra).
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techniques fait état d’essais concluants et que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques n’indique
pas précisément quels résultats garantis n’ont pas été obtenus, la garantie sera considérée comme remplie
(160)-

296. En ce qui concerne les revendications de tiers invoquant la violation de leurs droits de propriété
industrielle due & I'utilisation, par 'acquéreur, de la technique qu’il tient du fournisseur, les problémes
sont analogues d ceux qui ont été évoqués & propos de I'annulation du brevet (voir la section E: Points
concernant les brevets, paragraphes 190 4 206).

297. On peut aussi inclure dans I'accord de transfert de techniques une disposition prévoyant que I'utili-
sation par I'acquéreur de techniques des informations techniques communiquées par le fournisseur ne
porteront atteinte 4 aucun brevet détenu par un tiers ou que du moins, & la connaissance du fournisseur
de techniques, il n’existe aucun brevet délivré a des tiers et susceptible de faire obstacle A la pleine jouissance
des informations techniques fournies aux termes de 'accord (161).

298. A cet égard, il convient de préter attention aux lois de certains pays régissant le transfert des tech-
niques et prévoyant que I’accord ne doit pas décharger le fournisseur de techniques de sa responsabilité
en cas d’action intentée par des tiers pour une violation de droits de propriété industrielle.

299. Les recours possibles au cas ol ]a garantie n’est pas respectée font I'objet d’une autre section des
présentes notes explicatives (voir la section S: Carence; conditions ou événements nouveaux; renoncia-
tion; réparations, paragraphes 557 4 576). La question du partage des responsabilités entre les parties
en cas de tort ou de préjudice causé a des tiers ou a leurs biens fait également I'objet d’une autre section
des notes explicatives (voir la section R: Torts ou préjudices causés a des tiers ou A leur bien; assurance,
paragraphes 548 3 556).

H. SERVICES ET ASSISTANCE TECHNIQUES

(Types de services et d’assistance techmiques; formation, études et ingénierle, commercialisation et services commerciaux,
gestion, planification, recberche et développement; description suffisante, dans le cadre de I'accord, du but, de la portée
et du contenu de ces services et de cette assistance; spécification des conditions de fonctionnement; précisions sur le point
de savoir si des services et une assistance fechniques déterminés seront & Ia charge du fournisseur de techniques oo de
Pacquéreur de techniques; fixation des frais afférents aux services et & Passistance technlques)

1. Généralités

300. Plusieurs types de services et d’assistance techniques peuvent &tre envisagés dans le cadre d’une
transaction portant sur un transfert de techniques. On peut avoir recours & différentes compétences pro-
fessionnelles (ingénieurs, spécialistes, experts ou consultants) pour I'établissement de programmes de
formation ou pour la fourniture de services d’études et d’ingénierie, de services techniques, de services
de commercialisation et de services commerciaux, de services de gestion ainsi que pour la planification,
Ia recherche et le développement. Ces différents types de services et d'assistance sont tous décrits succincte-
ment dans la présente note explicative.

301. Une fois que les parties & la transaction portant sur un transfert de techniques ont déterminé les
services et I'assistance techniques nécessaires, les problémes qui se posent sont les mémes que pour la négo-
ciation et I’élaboration d’un contrat de travail ou de services personnels,

signale pas par écrit au donneur dans un délai de (nombre
a préciser) jours 2 compter de la notification par ce dernier
des résultats de ces essais, les points sur lesquels, 2 son
sens, la garantie n’a pas été satisfaite.

(160) Essais de fonctionnement des installations par Ie
donneur: compte rendu des résultats

Lorsque les essais de fonctionnement exécutés selon les
modalités prévues al'article . . . (voir note (149), supra) seront

terminés, le donneur déterminera et sowmettra par écrit au
preneur, dans un délai raisonnable, les résultats de ces
essais en indiquant si ]a garantie prévue a I'alinéa ... de
Particle ... (voir les alinéas iv) et v) de la note (137), supra)
a été satisfaite. Cette garantie sera considérée comme ayant
été satisfaite si le donneur indique que les essais de fonction-
nement ont été positifs et pour autant que le preneur ne

(161) Garanties du donneur afin qu’aucun tiers ne s’oppose au
libre usage des informations technigues par le prencur

Le donneur certifie qu'au (date 3 préciser) aucun tiers
n'était, 4 sa connaissance, titulaire d’un brevet ou de droits
de nature A faire obstacle au libre usage des informations
techaiques fournies en vertu du présent accord.
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302. Plusieurs organisations internationales et associations nationales ont mis au point des contrats et
des conditions types ainsi que des régles générales applicables aux services et 3 1’assistance techniques,
comme par exemple un accord type international et des régles générales internationales pour la conclusion
d'accords entre clients et ingénieurs-conseils, un contrat pour les services de consultants et des conditions
relatives & la fourniture de personnel technique & I’étranger, qui constituent une aide précieuse pour la
négociation et I’élaboration des accords juridiques appropriés (162).

303. Les principaux problémes juridiques que 'on rencontre dans le cadre d’une transaction déterminée
portant sur un transfert de techniques consistent & décrire de maniére suffisante, dans la licence de propriété
industrielle ou dans I'accord de transfert de techniques, le but, Ia portée et le contenu des services et de
Iassistance techniques, & spécifier les conditions dans lesquelles ils doivent étre accomplis on exécutés,
4 déterminer si les dépenses afférentes 4 tels ou tels services et assistance doivent étre 2 la charge du don-
neur de licence ou du fournisseur de tecbniques ou i celle du preneur de licence ou de I'acquérenr de
techniques et, dans ce dernier cas, a fixer le montant des frais afférents aux services et i Massistance 3
fournir (163). La question de la rémunération des services et de I’assistance techniques est traitée plus
loin (voir la section N.3.f, paragrapbes 464 4 481), tandis que les antres problémes sont abordés dans la
présente section des notes explicatives.

2. Formation

304. On a sonvent recours anx compétences professionnelles du fournisseur de tecbniques pour former
le personnel de I'acquéreur de tecbniques, de maniére a ce que le personnel puisse remplacer les ingénieurs,
spécialistes ou experts ainsi que le personnel de gestion mis 4 disposition par le fournisseur de techniques,
puis assurer lui-mé&me le fonctionnement des installations industrielles.

305. On peut considérer, d’un certain point de vue, que la formation du personnel de 'acquéreur de
techniques par le fournisseur de techniques est une fagon concréte, pour ce dernier, de divulguer le savoir-
faire et de transférer ainsi les techniques & I’'acquéreur.

306. Les services de formation assurés par le fournisseur de techniques peuvent comprendre la mise au
point d’un plan de formation A long terme, au besoin I’établissement d’un programme de formation dans
I’usine, Padministration d’un centre de formation en faveur des ingénieurs, techniciens et autres membres
du personnel technique de ’'acquéreur de techniques et la conclusion d’arrangements pour la formation
du personnel de rang supérieur, comme celui qui est cbargé de I’'administration, des finances, de la commer-
cialisation et de la gestion.

307. Les plans et programmes de formation préciseront généralement le type et la qualité de I'instruction
4 dispenser, la catégorie, les qualifications et le nombre des stagiaires, la fagon dont ils sont choisis,
la date, la période, le lieu et la fréquence des stages, la langue a utiliser pour la formation (164) et les

(162) Voir Guidelines for Contracting for Industrial Projects
in Developing Countries (1975), étude de 1'Organisation des
‘Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI),
publication des Nations Unies ID/149, numéro de vente:
E.75.11,b.3.

(163) Services er assistance technigues

Le donneur met & la disposition du preneur, & la demande
[et aux frais] de ce dernier, en (pays & préciser) les services
et Dlassistance techniques décrits ci-aprés. A cette fin le
donneur doit:

a) donoer des conseils sur le plan d’implantation, le procédé
de montage du produit — et les perfectionnements qui y
sont apportés — au cours de ses différentes phases, ainsi
que sur la manutention, la circulation et I'emmagasinage
des composants et du produit;

b) exécuter les essais relatifs au produit, conformément
aux articles ... (voir notes (146) & (148), supra) ;

¢) donper des conseils sur le contr8le de la qualité du
produit;

d) donner des conseils sur les méthodes de sélection du
personnel & employer par le preneur pour la fabrication
du produit;

¢) assurer la formation du personnel du preneur, confor-
mément & I’article ... (voir note (165), Infra);

f) superviser le lancement et la mise en service des instal-
lations;

g} exécuter les essais de fonctionnement des installations,
conformément aux articles ... (voir notes (149) a (160),
supra);

h) mettre & disposition les services d’ingénierie prévus
a Particle ... (voir note (166), infra);

i) détacher des ingénieurs, des spécialistes et des experts,
conformément & Particle ... (voir note (167), infra).

(164) Formation du personnel du preneur

a) Le personnel désigné par le preneur devra avoir la
faculté d'étudier la méthode de fabrication du produit dans
les usines du donneur. Ce personnel devra étre mis en mesure
de se familiariser avec le plan de production, la technologie
de la production, les procédés de production et la mise &
I'épreuve du produit ainsi quavec les méthodes et opérations
d’atelier daos le cadre de ces usines et d*avoir & ce sujet des
entretiens avec les ingénicurs et le personnel compétent du
donneur, dans les usines de ce dernier. Le personnel désigné
par le preneur sera autorisé & prendre des notes, & faire
des croquis et 2 se procurer les renseignements et photo-
graphies pertinents que posséde le donneur sur les sujets
susmentionnés, y compris le coiit des matériaux et les métho-
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mesures prévues pour la réintégration des stagiaires dans le personnel de ’acquéreur de techniques, afin
que ce soit ce dernier qui bénéficie de la formation et non des tiers auprés de qui les stagiaires pourraient
trouver des conditions de travail plus favorables.

308. Lorsque les instructeurs du fournisseur de techniques doivent se rendre dans les établissements de
I'acquéreur de techniques ou que le personnel du second doit recevoir une formation dans 1'usine du
premier, il sera nécessaire d’étudier les facilités & accorder a leur personnel respectif. 1l faudra notamment,
a cet effet, demander les visas d’entrée et les permis de travail nécessaires, adopter les mesures propres a
assurer I'observation de la législation locale, en particulier en ce qui concerne la responsabilité civile (165),
obtenir des assurances voyages, accidents et maladies, assurer le logement, les repas, les transports, les
loisirs, les services médicaux et les communications et prévoir les dispositions applicables en cas d’inca-
pacité ou de mort d’un instructeur ou d’un stagiaire.

309. Ilconvient d’attirer I'attention sur les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, qui
exigent que la licence de brevet ou I’accord de transfert de techniques prévoient que le personnel national
doit avoir regu une formation suffisante pour assimiler et maitriser les techniques faisant I'objet de la
licence ou de I'accord.

3. Services d’études et d'ingénierie

310. Les services d’études et d’ingénierie sont les services de consultation « classiques » pour la mise en
place ou le montage du matériel ou de 'ensemble des installations industrielles (166), Ils peuvent porter
sur la conception des installations, la préparation des appels d’offres pour le matériel et le génie civil,
I’évaluation des soumissions, la mise en place ou le montage du matériel, la supervision du montage, de la
mise en service et de la mise & I'épreuve des installations industrielles, ainsi que sur 1’assistance nécessaire
a I'exploitation initiale de certains éléments du matériel ou de I'’ensemble des installations industrielles (167).

des de contrble de la qualité qui peuvent é&tre appliquées
dans le cadre de la fabrication du produit.

b) Le personnel désigné par le preneur ne comprendra
pas plus de (nombre) personnes dans chaque cas, et le mon-
tant obtenu en calculant le nombre de jours consacrés par
chacune de ces personnes a la visite des usines du donneur
et en additionnant les sommes ainsi obtenues ne devra pas
dépasser (nombre} journées-homme par an.

¢) Le preneur doit communiquer & Favance au donneur,
par écrit, les noms, intéréts et qualifications des membres
de son personnel désignés pour visiter les usines, ainsi que
la durée probable de leur séjour, afin de ménager un délai
suffisant pour la préparation de ces visites.

d) Les frais de voyage et de séjour aimsi que toutes les
autres dépenses afférentes A4 ce personnel seront pris en
charge par le premeur,

(165) Application de la loi locale au personnel de Pune ou
Pautre partie

Pendant tout le temps de sa présence dans les locaux
de I'autre partie, le personnel de I'une ou l'autre partie est
soumis aux lois et réglements applicables dans lesdits
locaux. Toutefois, aucun membre du personnel de I'une
ou l'autre partic ne saurait étre considéré comme cmployé
de Tl'autre partie.

(166) Services d'ingénierie

a) 11 est reconnu que le preneur devra disposer de conseils
techniques afin d’étre rapidement en mesure d’élaborer et de
fabriquer le produit.

b} A ceteffet, le donneur mettra a la disposition du preneur,
dans sa propre usine, une équipe de techniciens spécialisés
en ce qui concerne le produit faisant Pobjet du présent
accord ainsi que les laboratoires et autres installations
connexes necessaires.

¢} Ces techniciens pourront étre consultés par le preneur
pendant la durée du présent accord A concurrence de (nombre
4 préciser) heures-homme par an réparties comme suit au
cours d’une année: (nombre & préciser) heures-homme

par mois ou, si le preneur le désire {nombre 4 préciser),
heures-homme réparties, suivant son choix, sur une période
de (nombre & préciser) mois au cours de la méme année.
5i (nombre a préciser) des heures-homme attribudes au
preneur ne sont pas utilisées au cours d'un mois donné, la
différence entre le nombre d’heures-homme attribudes et le
nombre d’heures-homme effectivement utilisées peut étre
reportée sur les mois qui suivent, dans I'année considérée
et jusqu'd concurrence de (nombre A préciser) heures-
homume.

(167) Détachement d'ingénieurs, de spécialistes ou dexperts

a) Sur demande adressée par écrit par le preneur, le don-
neur de licence envoie auprés de ce dermier, sous réserve
de la disponibilité du personnel et de l'accord des parties,
un ou plusieurs ingénieurs, spécialistes ou experts qualifiés
chargés de préter leur concours et de fournir une assistance
au preneur pour [la fabrication, 1a vente et I'exploitation
du produit] [I'application du procédé] [Finstallation,
I'exploitation et I'entretien des installations ou du matériel]
{la formation du personnel du preneur], pendant un délai
raisonnable a fixer d'un commun accord par les parties.

b) Le preneur accepte de prendre en charge les frais de
voyage d'aller et retour de chagque ingénieur, spécialiste
ou expert depuis les locaux du donneur, ainsi que les frais
de séjour de chacune de ces personnes et les indemnités
journalitres qui devront leur &tre versées durant leur séjour
et dont le montant sera préalablement fix¢ d’'un commun
accord par les paries.

c) Le détachement de chaque ingénieur, spécialiste ou
expert sera subordonné, dans chaque cas, 4 l'approbation,
par les autorités gouvernementales compétentes du pays du
preneur, des modalités et conditions fixdes d'un commun
accord par les parties.

d) Le preneur devra assurer aux personnes détachées dans
son usine par le donneur afin de lui préter assistance, des
conditions de travail adéquates et mettre 4 leur disposition
les services de bureau, le matériel et I'outillage propres a leur
permettre de s'acquitter correctement et efficacement de
leurs fonctions.
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4. Services technigues

311. Les services techniques ont trait 4 I’évaluation et an perfectionnement des méthodes de production
et des contrdles de qualité, a I’établissement de réglements et de codes pour les installations industrielles,
y compris des normes de construction, des mesures de sécurité ¢t des études et recommandations sur les
aspects écologiques des installations industrielles et du produit ou du procédé¢.

5. Services de commercialisation et services commerciaux

312. Les services de commercialisation et les services commerciaux peuvent consister en des études et
avis sur les noms de marque, 1’étiquetage et I'emballage, la publicité et d’autres techniques de promotion
des ventes, les services aprés-vente, les canaux de distribution, les préférences des consommateurs et les
possibilités d’acceptation de leur part, les techniques de commercialisation, I'emmagasinage, la manuten-
tion, le transport, les droits de douane, les réglements a I'exportation et 4 I'importation, les méthodes de
paiement, le chiffre d’affaires escompté sur les ventes, y compris le volume escompté des ventes sur le plan
national et & I'exportation.

6. Services de gestion

313. Les transactions complexes portant sur un transfert de techniques peuvent exiger des compétences
éendues en matiére de gestion et d’organisation. Les dirigeants des entreprises intéressées peuvent
acquérir ces compétences soit dans I'exercice de leurs fonctions en matiére de gestion et d’organisation,
avec I'aide de consultants, soit uniquement par le biais de contrats de services de gestion,

314. Ces services de pestion peuvent porter sur I'examen et I'évaluation des objectifs et des buts d’un
programme ou d’un projet existant de production ou de commercialisation, sur la planification et la super-
vision de la production et de la commercialisation du produit et I'application des régles et procédures
nécessaires pour exécuter ou mettre en ceuvre d’une autre maniére les politiques en matiére de personnel
ainsi que les politiques financiéres et fiscales.

7. Services de planification, de recherche et de développement

315. Les services de planification, de recberche et de développement peuvent s’appliquer an produit, aux
investissements ou 4 I'organisation, Ils peuvent s’étendre a I’évaluation du potentiel du marché relatif & un
produit perfectionné ou & de nouveaux produits, a la formulation de programmes ¢t 4 la mise au point
de projets destinés & apporter des perfectionnements au produit existant ou au procédé utilisé pour sa
fabrication, ou 3 créer de nouveaux produits ou procédés; ils peuvent aussi viser 4 déterminer [a nécessité
de procéder A des investissements supplémentaires et a identifier les types d’organisation adaptés a I'exé-
cution des programmes ¢t des projets.

316. Ces services peuvent consister, entre autres, a réaliser des études économiques générales sur la ou
les régions géographiques considérées, afin de déterminer I'évolution future probable, des études préalables
sur I'industrie du marché, des études de faisabilité des projets, des analyses de projets, des prévisions
d’investisscments et des études sur le marcbé du travail disponible ainsi que sur les matiéres premiéres,
pidces et autres composants, 4 évaluer les liens commerciaux possibles, 4 identifier les sources de finance-
ment ¢t & poursuivre d’autres activités du méme type relatives & la phase de préinvestissement. Ces services
peuvent aussi consister 4 mettre en ceuvre les programmes et les projets par des activités effectives de
recberche et de développement en vue d’améliorer le produit ou le procédé ou de créer de nouveaux pro-
duits ou procédés, ou encore d’acquérir les techniques nécessaires a cet effet.

317. D’aprés les lois régissant le transfert des tecbniques dans certains pays, la licence de propriété
industrielle ou P’accord de transfert de techniques doit définir explicitement les services et I’assistance
tecbniques, en indiquer 'ampleur et les modalités détaillées, et préciser clairement les compétences ou le
domaine d’activité, dans le pays et 4 I'étranger, des tecbniciens et des cadres qui seront effectivement
cbargés de fournir les services et I'assistance techniques ou d’assurer I'exécution du programme de for-
mation du personnel. En outre, les lois de certains de ces pays exigent que les services et I'assistance tecb-
niques soient fournis soit par le donneur de licence dans le cadre d’une licence de brevet, le cas échéant,
soit par le fournisseur de techniques dans le cadre d*un accord pour la fourniture du savoir-faire applicable
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a la production de biens de consommation ou d’un accord pour la fourniture du savoir-faire nécessaire
4 la fabrication de machines, de matériel ou d’autres biens d’équipement. En outre, en vertu de ces lois, les
accords portant sur les services et I'assistance techniques ne seront pas approuvés si ces services ou cette
assistance peuvent étre obtenus auprés de bureaux d’études ou d’ingénieurs-conseils du pays, ou par
leur intermédiaire et, au cas ol un contrat est conclu a 1'étranger, il est nécessaire de prouver que 1’acqué-
reur de techniques emploie, 4 titre permanent, suffisamment de techniciens et de cadres pour assimiler ces
services & cette assistance technique.

I.  FOURNITURE DE BIENS D’EQUIPEMENT, DE BIENS INTERMEDIAIRES, DE PIECES
DETACHEES, DE COMPOSANTS OU DE MATIERES PREMIERES

(Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques en tant que source d’approvisionnement en biens d’équipement; les
fournisseurs d’outillage et les constructeurs d’installations en tant que source de techniques; lien entre les techmigues a
fournir et des biens d’équipement, des biens intermédiaires, des pitces détachées, des composants ou des matidres premidres
déterminées; acquisition de ces éléments A des prix compétitifs; exclusion de ces éléments de Ia définition du prix de vente
pet; fourniture de dessins, de plans oo de spécifications; effet juridique des dispositions permettant ou exigeant que le
prencur de licence ou Pacquéreur de techmiques se procure des biens d’équipement, des biens intermédiaires, des pitces
détachées, des composants on des matieres premiéres d’une origine ou d’une provenance déterminée)

1. Le fournisseur de techniques en tant que source d’approvisionnement en biens d’équipement

318. Pour fabriquer le produit ou appliquer le procédé relatif 4 sa fabrication, le preneur de techniques
peut avoir besoin de disposer d’un certain outillage ou d’un certain matériel ou d’autres biens d’équipe-
ment, sinon d’installations industrielles complétes. Le donneur de techniques auprés de qui doivent étre
acquises les techniques de fabrication peut aussi étre & méme de fournir certains biens d’équipement
déterminés ou I'ensemble des installations industrielles ou peut tout au moins &tre en mesure de donner
des avis sur les sources d’approvisionnement.

2. Les fournisseurs d’outillage et les constructeurs d’installations en tant que source de technigues

319. Les fournisseurs d’outillage et de matériel et les entreprises de construction d’installations peuvent
aussi, quant 4 eux, constituer d’importantes sources de tecbniques, en ce sens qu’ils sont en mesure de
fournir au preneur de techniques les services et 1'assistance techniques nécessaires 4 [’exploitation et 4
’entretien de ’outillage et du matéricl. Dans le cas d’installations et de matériel techniquement complexes,
les fournisseurs d’outillage et les constructeurs d’installations sont habituellement en mesure d’envoyer
leur propre personnel pour assurer le lancement de la production et le fonctionnement des installations
pendant une période initiale nécessaire 4 la formation du personnel local.

3. Lien entre les techniques a fournir et des biens d’équipement , des biens intermédiaires, des piéces détachées,
des composants ou des matiéres premiéres déterminés

320. Mis a part les problémes juridiques habituels inhérents & la négociation et 4 P’élaboration de tout
contrat de vente ou d’achat de biens d’équipement, la difficulté juridique majeure liée & 1’acquisition
d’installations ou de matériel dans le cadre d’une transaction donnée portant sur un transfert de techniques
est de déterminer dans quelle mesure une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de
tecbniques peut comporter des dispositions exigeant que le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques
acbéte des biens d’équipement déterminés au donneur de licence ou au fournisseur de techniques, ou
limitant d’une autre maniére les sources d’approvisionnement en ce qui concerne ces biens.

321. L’acquisition de biens intermédiaires, de piéces détacbées et d’autres composants ou de matiéres
premiéres pour le produit devant étre fabriqué pose des difficultés juridiques analogues. Les considérations
exposées dans la présente note explicative sont également valables en ce qui concerne 1’acquisition de ces
éléments, dont d’autres aspects sont traités dans une note explicative ultérieure (section J: Points concer-
nant le stade de la production, paragrapbes 331 & 344).

322. Les donneurs de licences ou les fournisseurs de tecbniques et méme les preneurs de licences ou les
acquéreurs de tecbniques peuvent tenir, pour des raisons tecbniques, & lier 1a licence ou 'accord a la four-
niture de biens d’équipement, de biens intermédiaires, de piéces détacbées ou d’autres composants ou
matiéres premiéres. Il est possible, en effet, qu'une technique donnée ne puisse étre exploitée, ou que la
qualité du produit, notamment s’il s’agit d’un produit destiné & P’exportation ou d’un produit devant étre
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muni de la marque du donneur de licence, ne puisse étre garantie ou encore que les garanties habituelles
ne puissent étre données si des machines ou tout autre matériel particulier, ou des biens intermédiaires
ou composants déterminés ou encore certaines matiéres premiéres ne sont pas utilisés.

323, Tlest possible, par conséquent, que les parties aient intérét i faire en sorte que la licence ou 1’accord
comporte au moins I’assurance, de la part du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, que
le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques obtiendra, sur demande, des machines, du matériel
ou d’autres biens d’équipement déterminés, ou les biens intermédiaires, les piéces détachées ou les autres
composants ou matiéres premiéres qui peuvent étre nécessaires pour exploiter les techniques ou commer-
cialiser le produit devant répondre & une norme de qualité déterminée (168). Le donneur de licence ou le
fournisseur de techniques pourrait donner cette assurance soit pour une durée limitée ou sous réserve de
I'existence d’autres sources d’approvisionnement, par exemple jusqu’a ce que ces éléments soient dispo-
nibles dans le pays du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques ou pour autant qu’ils n’y soient
pas disponibles soit pour une durée indéterminée, au cas ol il est généralement plus avantageux d’obtenir
les éléments en question auprés du donneur de licence ou du fournisseur de techniques (169). En ce qui
concerne le matériel, cette assurance pourrait s'étendre 4 I'entretien, 2 la réparation et au remplacement
(170).

4., Fourniture des éléments & des prix compétitifs

324. Dans I'un ou l'autre cas, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques peut juger souhaitable
que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques lui donne "assurance que, si les éléments en
question sont achetés au donneur de licence ou au fournisseur de techniques, ils seront fournis a des prix
compétitifs — généralement & des prix qui ne seront pas supérieurs a ceux qui sont en vigueur sur le marché
international — ou, au cas oil le donneur de licence ou le fournisseur de techniques fournit ces éléments
a des tiers, au prix le plus favorable (171).

5. Exclusion des éléments de la définition du prix de vente net

325, Lorsque le preneur de licence ou le fournisseur de techniques incorpore, ou pourrait incorporer
au produit des biens intermédiaires, des piéces ou d’autres composants ou des matiéres premiéres fournis
par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, les parties peuvent souhaiter définir le prix
de vente net sur la base duquel peuvent &re déterminés les paiements de redevances pour les techniques
fournies par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, de maniére a calculer le prix de vente
net en excluant le cofit des éléments fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques.
(Voir, & ce propos, la section N. 3. b. 2) b), paragraphes 420 4 424 (172).)

6. Fourniture de dessins, de plans ou de spécifications

326. Lorsque les biens d’équipement, les biens intermédiaires, les piéces ou autres composants ou les
matiéres premiéres peuvent étre obtenus ailleurs qu’auprés du donneur de licence ou du fournisseur de
techniques, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques aura intérét a obtenir de ce dernier I'assu-
rance que les dessins, plans ou spécifications concernant ces éléments seront, au besoin, fournis par le
donneur de licence ou le fournisseur de techniques (173).

bénéficle néanmoins de ces conditions en ce qui concerne
la qualité et la disponibilité.

(170) Voir note (168), supra.
(171} Voir note (168), supra.

(168) Acquisition de matériel auprés du donneur
Le donneur, & la demande du preneur, accepte de lui
fournir le matériel & des prix ne dépassant pas ceux du
marché international et aux autres conditions qui pourront
&tre fixées entre les parties, en ce qui concerne notammtent
’entretien, la réparation et le remplacement de ce matériel.
(172) Voir aussi note {47) (définition du « prix de vente
(169) Acquisition de matériel auprés de fournisseurs du pays  net »), supra.
du preneur ou sur le marché international
Le preneur peut aussi donner la préférence au matériel

produit ou mis en vente par des fournisseurs en (pays du

(173) Communication des dessins 4 d'autres fournisseurs
de matériel

preneur) ou sur le marché international, pourvu que ce
matériel soit offert 4 des conditions également avantageuses
en ce qui concerne la qualité, le prix et la disponibilité en
temps voulu et pour les quantités requises et pourvu aussi
que méme si ce matériel n'est pas offert en (pays du preneur)
dans les mémes conditions en ce qui concerne le prix, il

Aux fins de l'article .. . (voir note (169), supra), le donneur
accepte de mettre directement a la disposition du ou des four-
nisseurs choisis par le preneur tous les dessins détaillés,
bordercaux-matidres et informations techniques concernant
le matéricl ou des pitces de celui-ci qui peuvent étre néces-
saires & la fabrication.
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327. 11 convient de noter, toutefois, que I’existence d’autres sources d’approvisionnement dépendra de
la nature du produit & fabriquer au moyen des techniques & acquérir. Dans certains cas, le donneur de
licence ou le fournisseur de techniques peut &tre le seul ou le principal fournisseur des éléments en question
ou peut détenir une position dominante en ce qui concerne les techniques qui s’y rapportent. Méme lors-
qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement, il ne faut pas oublier que les dessins, les plans ou les
spécifications peuvent étre élaborés de telle sorte que le nombre de sources permettant de répondre aux
exigences définies pour l'acquisition des éléments en question sera limité.

7. Effet juridique des dispositions permettant ou exigeant que le preneur de licence ou I'acquéreur de tech-
niques se procure des éléments d’une origine ou d’une provenance déterminée

328. 11 convient de souligner que le fait de lier une licence de propriété industrielle ou un accord de
transfert de techniques a la fourniture de biens d’équipement, de biens intermédiaires, de composants
ou de matiéres premiéres a fait 'objet d’analyses critiques. On a pu objecter, en effet, que les dispositions
ayant pour effet de lier la licence ou le transfert de techniques A de telles fournitures (dispositions ou
clauses « liées ») tendaient a accroitre les revenus du donneur de licence ou du fournisseur de techniques
et & surévaluer les apports dans la transaction portant sur le transfert de techniques. En outre, si les biens
d’équipement, les biens intermédiaires, les piéces détachées, les composants ou les matiéres premiéres
peuvent étre obtenus sur le marché mondial, le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques qui est
tenu de se conformer 4 une clause liée lui imposant d’acheter ces éléments au donneur de licence ou au
fournisseur de techniques, de méme que les tiers qu’une telle disposition empéche de fournir ces éléments,
ne peuvent exploiter les possibilités du marché. Cette derniére considération serait semble-t-il moins perti-
nente au cas on la disposition permettrait simplement, mais n’exigerait pas, que le preneur de licence ou
Iacquéreur de techniques se procure ces €léments auprés du donneur de licence ou du fournisscur de
techniques ou d’autres vendeurs spécifiés.

329. 1l faut également signaler qu'en vertu des lois concernant la propriété industrielle, contrélant les
pratiques commerciales restrictives ou régissant le transfert des techniques dans certains pays, il est pos-
sible qu'une disposition d’une licence de propriété industrielle ou d’un accord de transfert de techniques
imposant au prencur de licence ou 4 'acquéreur de techniques ’obligation de se procurer des biens d’équi-
pement, des biens intermédiaires, des pi¢ces détachées, des composants ou des matiéres premiéres d’une
origine ou d’une provenance déterminée reste sans effet, méme s’il s’agit d'une source d’approvisionnement
située dans le pays.

330. En outre, en vertu des lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, la licence ou
'accord ne sera pas approuvé si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques nc s’y engage pas
a procurer les biens d’équipement, les biens intermédiaires, les pidces ou autres composants, les matiéres
premiéres ou les services qui sont nécessaires a la fabrication du produit ou a 'application du procédé
auquel se rapportent les techniques transférées. (En vertu de ces lois, cet engagement est probablement
obligatoire s’il est demandé par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques.) Ces lois précisent
également que la licence ou I'accord doit comporter une garantie selon laquelle le prix des éléments ou
services ainsi fournis ne sera pas supérieur aux prix en vigueur sur le marché international. En vertu de
ces lois, ces éléments doivent normalement étre exclus du calcul du prix de vente net sur lequel sont fondés
les paiements de redevances afférents aux techniques transférées.

J. LE STADE DE LA PRODUCTION

Fabrication ou montage du produit ou de ses composants par un sous-traitant ou par le denneur de licence ou le fournisseur
de techniques; mesures visant 4 empécher la divulgation des informations techniques en cas de sous-traitance; normes de
qualité du produit, notamment dans le cas des produits munis d’une marque; contrfle de qualité; nécessité de transmettre
le savoir-faire quant 4 la qualité du produit; volume de production)

1. Généralités

331. En négociant ou en élaborant une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de
techniques, il convient d’examiner plusieurs points qui intéressent directement ou indirectement le stade
de la production.
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2. Sous-traitance

332. Les parties 4 la transaction portant sur un transfert de techniques pourront juger souhaitable de
déterminer si toutes les activités ayant trait & la fabrication du produit doivent étre entreprises par le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques ou si une partie de ces activités sera confiée & un tiers
agissant en qualité de sous-traitant du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques, ou encore si le
donneur de licence ou le fournisseur de techniques devra lui-méme fournir certains composants du produit
ou en assurer le montage. La question de la fourniture ou du montage de composants par le donneur de
licence ou le fournisseur de techniques a été traitée dans la note explicative précédente (section I, para-
graphes 318 4 320).

333. En ce qui concerne la question de la sous-traitance, il sera de I'intérét du preneur de licence ou de
I'acquéreur de techniques d’avoir la possibilité de confier 4 des tiers la fabrication de certaines piéces ou
autres composants du produit ou I'assemblage d’une partie du produit. A cette fin, les dispositions concer-
nant la portée de la licence ou de I'accord doivent étre examinées et rédigées de maniére a ne pas interdire
cette sous-traitance. Dans la clause d’octroi d’une licence de brevet, la formule visant & conférer au preneur
de licence le droit de « fabriquer ou faire fabriquer » le produit (174) implique généralement I'intention
d’autoriser la sous-traitance (voir également la section Q.4, paragraphe 544).

334. Au cas ol la sous-traitance est autorisée, le donncur de licence ou le fournisseur de techniques
souhaitera obtenir ’assurance que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques et le¢ sous-traitant
adopteront des mesures appropriées en vue d’empécher la divulgation des informations techniques ou
d’autres éléments du savoir-faire fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (voir
la section G.3, paragraphe 270) (175).

3. Normes de qualité du produit

335. Une autre question intéressant les deux partics est celle du maintien des normes de qualité du produit,
La qualité du produit est I'un des facteurs déterminants de 1a clientéle du preneur de licence ou de I'acqué-
reur de techniques et du maintien d’une position concurrentielle sur le marché. Elle est aussi importante
du point de vue de la réputation du donneur de licence ou du fournisseur de techniques si le produit est
commercialisé sous la marque de ce dernier. Pour le public, un produit muni d’une marque est un produit
auquel est attaché une certaine réputation de qualité, d’uniformité, etc., dont quelqu’un, qu’il soit iden-
tifié ou non, est responsable. Méme au cas ol le produit n’est pas muni d’une marque, si le paiement des
redevances relatives aux techniques transférées est fonction de I'ampleur des ventes du produit sur un
marché concurrentiel, la qualité du produit aura également une incidence sur la demande afférente au
produit et, par voie de conséquence, sur les ventes du produit.

4. Contriles de qualité

336. Le contrdle de la qualité peut s’exercer de diverses fagons, faisant chacune ’objet d’une disposition
appropriée de la licence ou de I'accord. Les parties peuvent convenir de certaines normes de qualité. Dans
le cas de produits munis de la marque du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, ces normes
correspondront généralement & la norme de qualité concernant les matériaux et la finition du travail fixée
d’entente entre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, d’une part, et le preneur de licence
ou I’acquéreur de techniques, d’autre part, en tenant compte également de la réglementation gouvernemen-
tale applicable, pour obtenir un produit de qualité comparable & celui que fabrique lui-méme le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques (176). Les parties pourront également juger utile de déterminer
si ces normes doivent &tre différentes lorsque le produit muni de la marque n’est destiné & &tre commercialisé
qua Iéchelon national et non & I'échelon régional ou international. Dans I'un et I'autre cas, la norme de
qualité peut étre un facteur important sinon déterminant, si le marche est trés concurrentiel.

337. 1I existe aussi d’autres moyens, indirects, de s’assurer que le produit répondra a certaines normes
de qualité, par exemple en excluant la possibilité d’utiliser d’autres techniques que celles qui sont fournies
par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, ou en prévoyant que les techniques ne pourront
faire I’objet d’aucune modification (voir également la section D.6, paragraphes 186 a 189), que certaines
procédures de production devront étre observées, que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
pourra contrdler les opérations et tester le produit, que le personnel désigné par le donneur de licence ou

{174) Voir note (77), supra. (176) Voir note (45) (définition de la « norme de qualité »),
(175) Voir aussi note (126), supra. . Supra.
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le fournisseur de techniques sera chargé de superviser certaines phases de production, ou encore que du
matériel, des biens intermédiaires, des piéces ou autres composants ou des matiéres premiéres déterminées
seront utilisés dans la fabrication ou le montage du produit. La plupart, sinon I'ensemble, de ces moyens
indirects d’atteindre une norme de qualité déterminée ont été critiqués, en faisant valoir, notamment,
qu’ils s’opposaient aux possibilités d’acquérir d’autres techniques et d’adapter les techniques acquises du
donneur de licence ou du fournisseur de techniques et le produit & la demande locale et aux possibilités
d’utilisation des ressources locales.

338. A ce propos, il faut signaler qu’en vertu des lois sur la propriété industrielie de certains pays, les
exigences de qualité sont considérées comme s’inscrivant dans le cadre des droits conférés par un brevet et,
par conséquent, une disposition de la licence de brevet visant & assurer le contrdle de la qualité peut étre
admise. En outre, en vertu des lois sur les marques de certains pays, une licence de marque peut étre nulle
en ’absence de liens ou de stipulations entre le titulaire enregistré de ia marque et le preneur de licence
garantissant que le titulaire enregistré de la marque contrélera effectivement la qualité des produits ou des
services du preneur de licence avec lesquels 1a marque est utilisée.

339. Une solution comparable a été adoptée dans les lois régissant le transfert des techniques dans
certains pays, qui disposent qu'une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques
doit comporter une disposition garantissant la qualité des produits et des services devant &tre fournis par le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques ou prévoyant que la licence de marque doit stipuler que
les produits ou services que la marque ou le slogan publicitaire servira 4 distinguer auront des spécifications
identiques et seront de méme nature et de méme qualité que les produits et services provenant du donneur
de licence lui-méme, sous réserve des normes publiées a I’échelon international par les autorités compé-
tentes a cet égard. Dans un autre pays au moins, une disposition imposant des spécifications de qualité
ou des mesures visant & uniformiser la qualité qui sont incompatibles avec celles que prévoit la législation
de ce pays doit étre considérée comme défavorable sauf au cas o1 le produit est essentiellement destiné a
des marchés pour lesquels ces normes et qualités sont nécessaires.

340. D autre part, les exigences de qualité ne s’opposent pas nécessairement aux prescriptions des lois
régissant le transfert des techniques dans certains autres pays, qui interdisent que la licence ou le contrat
comporte une disposition limitant la production.

341. En ce qui concerne les effets que les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays
peuvent avoir sur les dispositions d’une licence de propriété industrielle ou d’un accord de transfert de
techniques concernant la fourniture de biens d’équipement, de biens intermédiaires, de piéces ou autres
composants, de matiéres premiéres ou de services pour la fabrication du produit ou I'application du
procédé, voir la section I, paragraphes 328 a 330.

5. Nécessité de transmettre le savoir-faire quant d la qualité du produit

342. 1l s’ensuit que sur les territoires ot la qualité du produit muni d’une marque doit étre soumise & un
contrdle approprié et par ailleurs, en dehors de toute exigence de cette nature, dans tous les cas oh des
normes de qualité ont été convenues, les parties 3 un accord de licence auraient intérét 4 prévoir une dispo-
sition stipulant que le titulaire de la marque ou le donneur de licence pour cette marque fera connaitre
au preneur de licence ou a l'acquéreur de techniques les modalités selon lesquelles le produit doit étre
fabriqué pour répondre aux normes de qualité requises (177). Il faudrait aussi inclure des dispositions
prévoyant la mise a I'épreuve d’échantillons du produit et la vérification de sa fabrication (178) ainsi que
le retrait ou la rectification du produit s’il ne répond pas aux normes de qualité (179).

(177)  Fourniture d’informations technigues par le donneur de
licence en vue d’atfeindre les normes de qualité
Afin de garantir que le produit sur lequel ou en rapport
avec lequel la marque esl ulilisée correspond aux normes de
qualilé, le donneur de licence fournil au preneur de licence
loutes les informations techniques nécessaires concernant
les normes de qualilé.

(178) Possibilité pour le donneur de licence de recevoir des
dehantillons du produit et de visiter les installations
du preneur de licence

11 n’est pas nécessaire pour le donneur de licence de super-
viser constamumeni la fabricalion du produil par le preneur
de licence. Il suffil que le preneur de licence fournisse de

lemps 4 aufre, sur demande, et 4 ses frais, des échantillons
du produit prélevés au hasard au donneur de licence et que
ce dernier puisse, moyennanl un préavis raisonnable donné
par son représentant autorisé, pendanl les heures de Iravail,
visiter les installations du preneur de licence en vue d’exa-
miner les méthodes de fabrication, les matériaux ulilisés
ainsi que I'emmagasinage et 'emballage du produit.

(179) Non-respect des normes de gualité

Tout produit, destiné 4 élre commercialisé sous la marque,
qui ne répond pas aux normes de qualité doit élre, aux frais
du preneur de licence, retiré de la chaine de production puis
rectifié ou détruit [ou bien peut étre vendu a condition de ne
porter aucune référence a la marque].
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6. Volume de production

343. Une autre question méritant un examen attentif de la part des parties 4 la transaction portant sur
un transfert de techniques est celle qui consiste & déterminer dans quelle mesure le volume de production
du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques peut, ou devrait étre limité. Le volume de production
peut étre restreint au moyen de dispositions de la licence ou de I'accord prescrivant un contingent de
production minimum ou maximum, ou stipulant que les techniques ne peuvent étre utilisées ou que le
produit ne peut étre fabriqué ou monté que dans le cadre de certaines installations déterminées, ou limitant
les dimensions ou I'emplacement des moyens de production. Le volume de production peut aussi étre
restreint indirectement si des redevances plus élevées doivent étre versées au-dela d’un certain contingent
de production, ou si le preneur de tecbniques doit fournir des produits présentés sous un emballage déter-
miné et d’un certain poids.

344, Ces restrictions peuvent avoir pour but d’atteindre des normes de qualité fixées d’'un commun
accord, auquel cas les considérations exposées ci-dessus sont pertinentes. D’autre part, ces restrictions
peuvent étre destinées A renforcer la position concurrentielle du donneur de licence ou du fournisseur de
techniques ou de tierces personnes. Si les dispositions ont pour objet, ou ont effectivement pour effet de
maintenir les prix ou de répartir les marchés, il est possible qu’elles ne résistent pas & un examen appro-
fondi dans le cadre des lois contrdlant les pratiques commerciales restrictives. Les dispositions des licences
de propriété industrielle ou des accords de transfert de tecbniques visant 4 contréler, limiter ou restreindre
la production peuvent étre dépourvues d’effet en vertu des lois régissant le transfert des techniques dans
certains pays.

K. ASPECTS PARTICULIERS AUX MARQUES

{Problémes analogues A ceox qui ont &té abordés A propos des brevets: ldentification de Ia marque; refus d’octrol et anm-
lation de I’enregistrement, domaine d’utilisation ou d’actlvité, spécification et exclusivité du territoire, normes de qnalité,
mesures de commercialisation; modalités selon lesquelles sont conférés les droits d’utilisation de la marque; forme et mode
d’utilisation de la marque; marques associfes et combinées)

1. Généralités

345, Les aspects juridiques des marques peuvent &tre abordés de différents points de vue. Toutefois,
dans le cadre d'une transaction portant sur un transfert de techniques, le réle de la marque au stade de
la commercialisation sera la principale préoccupation du preneur de licence ou de I'acquéreur de tecb-
niques. C'est de ce point de vue que se placeront les parties pour examiner un certain nombre de problémes
au cours de la mise au point et de ’élaboration des licences de propriété industrielle et des accords de
transfert de techniques appropriées.

2. Problémes analogues d ceux qui se posent dans le cas des brevets

346. Certains de ces problémes sont analogues 4 ceux qui se posent dans le cas de la licence de droits de
brevets et qui ont été traités assez longuement dans d’autres notes explicatives. Il va sans dire, par consé-
quent, que, comme dans Ie cas des brevets ou des demandes de brevets sur lesquels sont fondées les licences
de brevets (voir la section D.1, paragraphes 133 4 142), la ou les marques a utiliser devront étre clairement
identifiées dans la licence de marque (180), tout enregistrement effectué dans le pays auquel s’applique
Ia licence sera indiqué et il faudra procéder & des recberches pour déterminer si d’autres marques similaires
ont été enregistrées préalablement. Il conviendra d’étudier les conséquences d’un refus ou de ’annulation
de I'enregistrement de la marque et de prévoir des solutions appropriées, en s’inspirant éventuellement de
celles qui ont été suggérées en cas de refus ou d’annulation de l’octroi du brevet (voir la section E.I,
paragrapbes 190 4 206).

347. De méme, d’autres questions qui ne sont pas particuliéres aux marques ont déji été abordées
dans les notes explicatives. Il s’agit notamment du domaine d’utilisation ou d’activité (section D.3,

(180) Voir notes (16) et (29), supra.
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paragraphes 147 4 160) (181), de la spécification du territoire (section D.4, paragraphes 161 4 164) et de
Iexclusivité ou de la non-exclusivité du territoire (section D.5, paragraphes 165 & 185) sur lequel le
produit muni de la marque peut étre utilisé ou vendu (182).

348. De la méme maniére, la question des normes de qualité d’un produit devant étre muni de la marque
du donneur de licence est examinée dans le cadre du probléme général des normes de qualité du produit
(section J.3, 4, 5, 6, paragraphes 335 4 344). Les difficultés particuliéres que soulévent les mesures visant
4 aider le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques & commercialiser le produit, y compris lorsqu’il
est muni de la marque du donneur de licence, sont traitées a la section L, paragraphes 360 a 387. Le calcul
des redevances est examiné 2 la section N, paragraphes 390 a 496.

349, Il reste néanmoins certains aspects juridiques des marques qui sont différents de ceux qui ont trait
aux brevets et qui méritent d’étre spécialement étudiés dans la présente section des notes explicatives.

3. Modalités selon lesquelles sont conférés les droits d’utilisation de la marque

350. Les modalités ou mécanismes selon lesquels sont conférés les droits d’utilisation de la marque
devront étre examinés avec soin. Dans certains pays, la loi reconnait la concession de licences de marques
et peut prévoir I'enregistrement de la licence, avec ou sans examen des documents nécessaires, et son
approbation en fonction d’exigences déterminées.

351. S’iln’existe pas de dispositions sur 'octroi de licences, les parties peuvent se trouver dans I'obligation
d’avoir recours a des expédients tels que I'enregistrement de la marque a I'échelon local par son titulaire,
la cession de cet enregistrement local  1"utilisateur, suivie d’une nouvelle cession, signée mais non datée,
au titulaire ou, inversement, ’enregistrement de la marque par I'utilisateur, suivi de la cession de cet
enregistrement au titulaire (183). D’aprés la législation sur la propriété industrielle de certains pays, la
cession elle-méme n’est autorisée que dans la mesure ol elle s'accompagne du transfert de tout ou partie
de l'entreprise utilisant la marque. Le titulaire peut aussi étre en mesure de désigner I'utilisateur 4 la fois
comme s0n sous-traitant et comme agent mandataire exclusif.

352. A ce propos, il convient de signaler les dispositions législatives régissant, dans certains pays, I'utili-
sation de marques étrangéres, et qui s’inscrivent parfois dans le cadre des lois de ces pays applicables au
transfert des techniques. Ces dispositions exigent que les accords juridiques prévoyant P'acquisition a titre
exclusif de droits ou de licences pour I'utilisation ou I'exploitation des marques soient soumis & I’appro-
bation des pouvoirs publics. Ces accords ne seront approuvés que s’ils comportent certains engagements
de la part du donneur ou du preneirr de licence, par exemple que le preneur de licence mette au point une
marque locale de remplacement, que le donneur de licence autorise la libre utilisation de la marque étran-
gére sur le marché national, ou que le donneur de licence octroie des licences pour I'exportation du produit
muni de la marque dans d’autres pays et accepte que la redevance & verser pour I'utilisation de la marque
corresponde 4 un certain pourcentage des gains en devises étrangéres résultant des exportations du produit
muni de la marque. (En ce qui concerne les marques associées ou combinées, voir le paragraphe 357.)

4. Forme et mode d’utilisation de la marque

353. Lorsqu’une marque est enregistrée, les législations sur les marques de certains pays imposent parfois
au titulaire de la marque enregistrée, a titre de condition du maintien de la validité de la marque, I’obliga-
tion d’utiliser ladite marque, par exemple par voie de fabrication et de vente d’'un produit muni de la
marque. En vertu de ces lois, I'utilisation de la marque par le preneur de licence est assimilée a son utili-

marque et le donneur de licence convient de ne pas ¢ommer-

(181) Permission dutiliser la marque
cialiser lui-méme le produit en (tetritoire 3 préciser).

Le donneur de licence accorde au preneur de licence,
selon les clauses et conditions du présent accord, la permis-

sion d'utiliser comme marque [mais non pas comme partie
du nom commercial ou de la raison sociale du preneur de
licence ou de P'un de ses associés] la marque sur ou en
relation avec Je produit qui est mis sur le marché aux fins
dutilisation ou de consommation en (territoire A préciser).

(182) Utilisation exclusive de la marque
Le preneur de licence est le seul concessionnaire de la

(183) Enregisirement sur le territoire de Putilisateur

Lorsqu'il est ou devient souhaitable qu'une demande
drenregistrement de la marque soit faite dans (territoire &
préciser), (I'utilisateur) préte son concours au (titulaire) pour
cette démarche. §’il est souhaitable que cette demande soit
faite au nom de (l'utilisateur), elle est faite par ce dernier
aux frais du (titulaire). Tout enregistrement ainsi obtenu est
cé&dé sans délai au (titulaire).
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sation par le titulaire enregistré. Il n’est pas surprenant par conséquent que le donneur de licence souhaite
inclure dans la licence de marque des dispositions stipulant que le preneur de licence ne se contentera pas
d’utiliser la marque en faisant de la publicité dans le pays, ce qui est normalement considéré comme une
utilisation suffisante, mais qu’il vendra le produit sous cette marque dans le pays.

354, En outre, le donneur de licence peut juger souhaitable de prévoir le mode d’utilisation de la marque
sur le produit ou en rapport avec le produit, en prescrivant par exemple les caractéres des lettres, la forme,
la dimension et la couleur de la marque et son emplacement sur le produit (184) et en précisant s’il faut
indiquer que I'utilisation de la marque a lieu « avec » ou « selon » 'autorisation du titulaire (voir les para-
graphes 362 et 363).

355. A cet égard, il convient de signaler les lois régissant les licences de marques dans certains pays, qui
prévoient que les marques enregistrées au nom de titulaires 4 I’étranger ne peuvent étre utilisées que si
I’élément verbal est traduit dans la langue nationale du pays. En outre, une disposition d’un accord de
savoir-faire imposant, comme condition de la fourniture des techniques et des services, I'utilisation d’une
marque étrangére ou d’un slogan publicitaire étranger ne peut étre approuvée en vertu des lois de certains
de ces pays. Enfin, selon les lois d’un autre de ces pays, I'utilisation d’une marque étranggre sur un produit
fabriqué en vertu d’un accord de collaboration étrangére n’est pas autorisée si le produit en cause est
destiné au marché national, mais est admise, en revanche, si ce produit est destiné 4 I'exportation.

5. Margues associées et combinées

356. 1l est possible que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques veuille utiliser un certain
nombre de marques différentes ayant une caractéristique commune (« marques associées »), les différences
correspondant 4 des variations mineures dans la composition du produit qui peut faire I'objet de différentes
applications. De méme, il est possible que le preneur de licence veuille utiliser sa propre marque avec la
marque du donneur de licence (« marques combinées »). Dans ces cas, les parties prévoiront dans la licence
une disposition appropriée relative i l'utilisation de ces marques associées ou combinées, ainsi que les
procédures a suivre par 1’'une ou I'autre partie pour obtenir I'enregistrement de ces marques (183).

357. 1l convient de signaler les lois régissant les licences de marques dans certains pays, qui prévoient
que la licence doit comporter une clause stipulant que le preneur de licence a la faculté, s'il le juge appro-
prié, d’utiliser sa propre marque ou son propre slogan publicitaire soit avec la marque ou le slogan publi-
citaire qui Iui est concédé sous licence, soit séparément, lorsqu’il fabrique ou commercialise d’autres
produits ou fournit d’autres services que ceux qui sont spécifiquement distingués par la marque ou le slogan
pubiicitaire auquel s’applique la licence. Dans un autre pays au moins, l1a loi prévoit qu’une licence portant
sur I'utilisation d’une marque initialement enregistrée a ’étranger, ou dont le titulaire est une personne
physique ou morale étrangére, doit stipuler que la marque doit obligatoirement étre utilisée avec une
marque initialement enregistrée dans le pays et appartenant au preneur de licence. En outre, cette loi
prévoit que ’obligation d’utiliser conjointement les deux marques doit &tre remplie dans un délai déter-
miné et fixe les modalités et autres conditions d’'utilisation de ces marques.

6. Utilisation de marques étrangéres

358. Les dispositions législatives visées aux paragraphes 352 et 357 ci-dessus sont destinées a corriger
certains abus résultant de la concession sous licence de marques qui ont ét€ enregistrées dans le pays mais
qui émanent de I’étranger, ol elles ont &té pour la premicre fois utilisées ou enregistrées. Le donneur
d’une licence relative & une telle marque étrangére peut invoquer la clientéle de son entreprise et le prestige
de la marque associée a cette entreprise pour s’implanter sur les marchés du pays en développement. Le
donneur de licence peut faire enregistrer la marque dans le pays, concéder des licences 4 des entreprises
locales pour I'utilisation de la marque, autoriser cette utilisation pendant une période suffisante pour assurer
d’importants débouchés au produit muni de la marque, puis refuser de renouveler la licence en faveur

(1848) Conditions d’utilisation de la marque (185) Margues assocides et combindes

Le preneur de licence est tenu d’utiliser la marque telle Le preneur de licence a le droit d’utiliser la marque du
qu'elle est orthographiée ou dessinée par le donneur de donneur de licence pour le produit, en combinaison ou en
licence et d'observer toutes les directives raisomnables du  association avec sa propre marque, pourvu que les modalités
donneur de licence en ce qui concerne la couleur et les  d’utilisation soient fixées d’avance en commun par le donneur
dimensions de la représentation de la marque ainsi que sa et le preneur de licence.
disposition sur le produit ou son contenant.



94 GUIDE SUR LES LICENCES POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

du preneur de licence. Or, ce dernier a souvent investi des sommes importantes dans les installations de
production et les circuits de distribution et découvre, & I'expiration de la licence, que celle-ci n’est pas
renouvelée. Le donneur de licence peut aussi exporter directement dans le pays du preneur de licence ou
opérer par Iintermédiaire d’entreprises qu’il détient ou contréle entidrement, ou encore concéder une
licence a un tiers, dans le méme pays, pour I'utilisation de la marque. Dans ces cas, par conséquent,
lorsqu’une marque locale a été utilisée en méme temps que la marque étrangére pendant la durée de la
licence, il est parfois possible de limiter, dans une certaine mesure, les pertes qui, sinon résulteraient du
retrait de la marque étrangére, notamment si la marque locale a elle-méme acquis une certaine notoriété
associée 4 la qualité du produit et & sa fabrication par le preneur de licence.

7. Contrile de qualité

359. Comme il est indiqué au paragraphe 348 ci-dessus, la question de la qualité d’un produit muni
d’une marque concédée sous licence est examinée dans le cadre de la section J, paragraphes 335 4 344.

L. AUTRES ASPECTS CONCERNANT LE STADE DE LA COMMERCIALISATION

(Indication du muméro du brevet et du fait qu’il s’agit d’une fabrication sous licence; étiquetage du produit et activités de
promotion; canavx de distribution; prix et autres conditions de revente; fmportation du produit fabriqué & Pétranger par
e donneur de licence ou ie fournisseur de techniques ou par des ters)

1. Indication du numéro du brevet et du fait qu’il s°agit d’une fabrication sous licence

360. Lalégislation sur les brevets de certains pays exige que le numéro du brevet déliveé ou de la demande
de brevet figure sur le produit faisant I'objet de I'invention a laquelle se rapporte le brevet ou la demande
de brevet. Ces clauses prescrivant l'indication du numéro du brevet sont destinées & faire connaitre les
droits du titulaire du brevet. On trouve des dispositions similaires dans d’autres types de législation sur la
propriété industrielle, par exemple dans les lois concernant la protection des dessins et modéles industriels,
des appellations d’origine, des indications de provenance ou d’autres désignations commerciales.

361. Compte tenu de ce qui précéde, les parties 4 une licence de brevet donnée peuvent juger utile de
prévoir une disposition au sujet de 'indication du numéro du brevet (186), et le titulaire du brevet-donneur
de licence peut donner des instructions précises quant 4 Pemplacement de ce numéro sur le produit (187).

362. Lorsque le produit fabriqué n’est pas couvert par une invention brevetée ou par un procédé breveté,
et méme s’il I’est, la question se pose de savoir s'il faut faire figurer sur le produit une indication précisant
qu’il est « fabriqué sous licence », suivie de 'indication du donneur de licence ou d’autres mots similaires
(188) (189). Une telle indication peut aider le preneur de licence ou I’acquéreur de techniques & commercia-
liser le produit puisqu’elle identific également I'origine des techniques utilisées pour la fabrication des
marchandises et qu’elle fait appel  la réputation et a la clientéle du donneur de licence ou du fournisseur
de techniques pour renforcer la réclame et les activités publicitaires destinées & la promotion du produit.

363. 1l convient d’attirer I'attention sur les lois de certains pays, d’aprés lesquelles il ne semble pas pos-
sible d’inclure dans des accords concernant des transactions portant sur un transfert de techniques qui
ne s’accompagnent pas de licences de brevets ou de marques des dispositions visant & préciser que le pro-
duit est « fabriqué sous licence » ou d’autres mots analogues se rapportant 4 des droits de propriété indus-
trielle.

(188) Indication du fait que la fabrication, Iutilisation ou

(186) Marquage,; indemnité
la vente a lieu sous licence

Le preneur de licence doit indemniser le donneur de

licence pour toute infraction aux lois du pays relatives au
marquage du produit fabriqué en application du brevet ou
du dessin ou modéle industriel ou vendu sous la marque
[aisant I'objet de la licence accordée en vertu du présent
accord.

(187) Marquage du produit

Lorsqu’il en est prié par érit par le donneur de licence,
le preneur de licence est tenu de marquer sur le produit, &
I’endroit approprié, les numéros de brevets et les indications
de provenance de fabrication.

Le prencur de licence peut utiliser 'expression « licence
concédée par (nom du donneur de licence) » ou une expres-
sion équivalente sur ou en relation avec ia fabrication,
Iutilisation, la vente ou tout autre utilisation du produit
selon les modalités et les conditions autorisées et approuvées
par le donneur de licence.

(189) Voir aussi note (190), infra.
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2, Etiguetage du produit et aclivités de promotion

364. Mis a part I'indication du numéro du brevet et du fait que le produit est fabriqué sous licence du
donneur de licence ou en vertu d’arrangements avec le fournisseur de techniques, les parties peuvent
juger utile d’étudier dans quelle mesure elles devraient poursvivre en commun diverses activités relatives
a la réclame ou & la publicité ou mettre en ceuvre d’autres mesures destinées 4 promouvoir la vente du
produit.

365. Sl s’agit d’un produit devant &tre muni de la marque du donneur de licence, 1'étiquetage du produit
et les modalités de coopération pour I'élaboration d’une publicité appropriée, y compris manuels d'ins-
tructions, brochures, catalogues, clichés, illustrations et autres documents de promotion, ainsi que les
arrangements relatifs 4 la participation aux dépenses de promotion des ventes, seront normalement prévus
dans les dispositions de la licence de marque (190).

366. Dans d’autres cas, Iétiquetage du produit et les activités de promotion des ventes du produit peuvent
étre des questions relevant des services et de 'assistance en matiére de commercialisation et en matiére
commerciale, que les parties 4 une transaction portant sur un transfert de techniques souhaiteront examiner
au cours de leurs négociations.

3, Canaux de distribution

367. L'utilisation par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques des canaux de distribution
mis en place & I’étranger par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut étre avantageuse
pour les deux parties 4 la transaction portant sur le transfert de techniques, en particulier si la capacité de
production du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques tend 4 dépasser, ou dépasse effectivement,
la demande locale.

368. Les compétences en matiére de commercialisation et les ressources financiéres du donneur de licence
ou du fournisseur de techniques, qui peut aussi étre un acheteur potentiel, notamment si la production
locale porte sur des matiéres premiéres, des produits intermédiaires ou des composants, peuvent compléter
utilement les efforts déployés par le preneur de licence ou I’acquéreur de techniques pour réaliser le poten-
tiel d’exportation du produit. En méme temps, la production d’exportation du preneur de licence ou de
I"acquéreur de techniques peut représenter pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques une
source d’approvisionnement siire, lui garantissant la possibilité de répondre & la demande dont le produit
fait ’objet dans d’autres régions.

369. Les arrangements conclus en matiére d’exportation entre le preneur de licence ou I’acquéreur de
techniques et le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peuvent revétir différentes formes :
le premier peut désigner le second comme concessionnaire exclusif du produit & 'exportation et convenir
de lui vendre toute la production destinée & I'exportation; il peut aussi donner au second une option
pour I'achat de tout ou partie de la production d’exportation, ou bien, le second peut convenir, si le pre-
mier le¢ lui demande, de commercialiser tout ou partie de la production d’exportation (191),

370. Ces accords de distribution exclusive ou d’option pour la fourniture ou I’achat de la production
d’exportation du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques peuvent comporter des dispositions
spécifiant le territoire des ventes a I’exportation, déterminant le volume de la production & mettre 4 dis-
position en vue de I’exportation, fixant le prix auquel le produit sera vendu ou régissant d’autres conditions
de vente 4 Pexportation (192).

{190) Publicité et autres éléments de promotion

Chacune des parties au présent accord accepte de coopérer
pour I'élaboration de messages publicitaires appropriés, pour
I'échange de clichés et autres articles répondant aux impéra-
tifs locaux. Les articles fournis sont facturés & leur prix de
revient plus le transport. Les messages publicitaires com-
portent en temps opportun des indications précisant que le
donneur de licence est le propriétaire et que le preneur de
licence est le concessionnaire de la marque.

(191) Commercialisation du produit par le donneur de licence
a la demande du preneur de licence

Le donneur de licence accepte de faire de son mieux pour

commercialiser le produit s°il en est prié par le preneur de

licence en (territoire A préciser) & des prix au moins égaux

4 ceux du marché international et selon les autres clauses

et conditions fixées entre le donneur de licence et le preneur
de licence.

(192) Commercialisation par le donneur de licence: cas ot
le prenenr de licence peut obtenir un prix plus avanta-
geux

Au cas oG le donneur de licence est pri€ de commercialiser
le produit et ot le preneur de licence peut obtenir un prix
plus avantageux pour ce produit, Ie preneur de licence en
avise le donneur de licence. Ce dernier peut notifier au
preneur de licence son intention de s’aligner sur le prix
plus avantageux. Faute d’une telle notification, le premeur
de licence commercialise le produit, Aussi longtemps que le
preneur de licence commercialise le produit mentionné
ci-dessus, il rend des comptes au donneur de licence sur la
base du prix plus avantageux.
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371. 1l convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, en vertu
desquelles les licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques ne peuvent étre
approuvés s’ils contiennent des dispositions exigeant que le preneur de licence ou Pacquéreur de techniques
vende le produit exclusivement au donneur de licence ou au fournisseur de techniques ou & des tiers déter-
minés, ou qu’il conclue des accords exclusifs de vente ou de représentation sur le territoire national avec
le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, ou qu’il offre au donneur de licence ou au fournisseur
de techniques une option pour 'achat de tout ou partie de sa production. Dans un pays, les licences ou
accords par lesquels le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques convient de vendre tout ou partie
de la production au donneur de licence ou au fournisseur de techniques peuvent étre autorisés en vertu de
ces lois si le prix du produit n’est pas inférieur aux prix en vigueur sur le marché international.

372. D’autres questions se rapportant aux accords de distribution exclusive ou d’option pour la four-
niture ou I'achat du produit fabriqué par le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques sont traitées
dans d’autres parties des présentes notes explicatives. C'est notamment le cas des qQuestions ayant trait 4
la spécification du territoire de vente (voir la section D.4, paragraphes 161 & 164), & I’exclusivité ou la
non-exclusivité du territoire (voir la section D.5, paragraphes 165 4 185) ou au volume de production
(voir la section J.6, paragraphes 343 et 344) et au prix ou 4 d’autres conditions de vente (voir ci-aprés la
section L.4, paragraphes 373 et 374).

4, Prix et autres conditions de revente

373. Dans certaines transactions portant sur un transfert de techniques, les parties peuvent juger utile
de stipuler a I'avance les conditions auxquelles le produit fabriqué par le preneur de licence ou I'acquéreur
de techniques doit étre vendu 2 des tiers. En plus du prix, ces conditions peuvent porter, le cas échéant,
sur les garanties concernant la qualité du produit qui doivent étre données par chacune des parties a des
tiers, notamment au cas ol le produit doit étre muni de la marque du donneur de licence ou du fournisseur
de techniques, ainsi que sur les arrangements concernant les services aprés vente, y compris les services de
réparation, d’entretien et de fonctionnement.

374. 1l convient ¢galement de signaler qu’en vertu des lois contrélant les pratiques commerciales restric-
tives ou régissant le transfert des techniques dans certains pays, les dispositions des licences de propriété
industrielle ou des accords de transfert de techniques peuvent étre dépourvues d’effets si elles stipulent
le prix de revente du produit, payable par des grossistes ou des détaillants ou par le donneur de licence
ou le fournisseur de techniques, ou appliquent a des tiers, au détriment de leur compétitivité, des condi-
tions différentes pour la vente de marchandises équivalentes.

5. Importation du produit fabriqué a I'étranger par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
ou par des tiers

375. Pendant une certaine période, il peut étre nécessaire de préparer le marché national & recevoir le
produit qui doit étre fabriqué localement. En particulier, avant de commencer la production, il peut étre
nécessaire de faire connaitre le produit aux consommateurs ou méme de créer une demande pour ce produit.
En outre, au cas ol des produits semblables peuvent étre obtenus & I’échelon local, par la voie d’importa-
tions, il peut étre nécessaire de tenter de modifier les préférences des consommateurs, lorsque celles-ci
vont & des produits concurrents, pour leur faire accepter le produit en question. Lorsque le produit lui-
méme n’est pas disponible a I'échelon local, il peut étre nécessaire d’importer celui qui est fabriqué a
I'étranger et de déterminer a partir de quel stade la production locale suffira a répondre a la demande
nationale.

376. Dans ces conditions, les parties & la transaction portant sur le transfert de techniques examineront
si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques devrait étre tenu de mettre 4 disposition, a la
demande du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques, des quantités suffisantes du produit
fabriqué a I’étranger par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques jusqu’a ce que la production
locale suffise & répondre 4 la demande nationale. En outre, les parties pourront juger utile d’étudier les
mesures qui peuvent étre prises pour s’assurer qu'une fois que la production locale répondra 2 la demande
nationale, le méme produit, fabriqué ailleurs par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
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ou par d’autres preneurs de licences ou acquéreurs de techniques ou par des tiers, ne sera pas importé
en des quantités ou a des prix portant atteinte, ou de nature a porter atteinte, aux ventes du produit fabriqué
a I’échelon local.

377. En ce qui concerne le probléme des possibilités d’obtention du produit pour répondre & la demande
nationale tant que les activités du prencur de licence ou de I'acquéreur de techniques n’atteignent pas leur
plein rendement, une disposition de la licence de propriété industrielle ou de I'accord de transfert de
techniques obligeant le donneur de licence ou le fournisseur de techniques & remettre au preneur de licence
ou & Pacquéreur de techniques une certaine quantité du produit fabriqué a 1’étranger, pour un volume
et & des dates & préciser par ce dernier, peut s’avérer utile au début de la production et de la commer-
cialisation, étant donné que, pour le prencur de licence ou I'acquéreur de techniques, I'importation de ces
produits peut &re un moyen permettant d’exploiter au maximum la demande nationale relative au produit.

378. D’autre part, les mesures visant a écarter la concurrence qui peut résulter, pour le produit fabriqué
localement, de I'importation du m&me produit ou de produits similaires fabriqués a I’étranger peuvent
étre plus difficiles & concevoir ou & appliquer et dans certains cas peuvent méme étre dépourvues d’effet
en vertu des lois concernant la propriété industrielle, la concurrence déloyale ou le transfert des techniques.

379. Lorsque, par exemple, le produit qui fait I’objet de la licence de propriété industrielle ou de ’accord
de transfert de techniques conclu avec un preneur de licence ou un acquéreur de techniques du pays A est
fabriqué 4 I’étranger dans le pays B, par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (qu’il convient
de distinguer d’un autre preneur de licence ou acquéreur de techniques du pays B), une disposition de la
licence ou de I'accord stipulant que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne concurrencera
pas le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques du pays A en important le produit dans le pays A
sera trés vraisemblablement exécutoire dans le pays A.. Lorsqu’elle figure dans une licence de propriété
industrielle, une telle disposition confére & celle-ci un caractére exclusif et le pouvoir d’accorder une telle
licence est normalement considéré comme relevant des droits conférés par I'octroi d’un brevet ou de la
protection accordée aux marques ou aux dessins et modéles industriels. En outre, une disposition d’un
accord de transfert de techniques par laquelle le fournisseur de techniques convient de ne pas concurrencer
P’acquéreur de techniques sera aussi, trés vraisemblablement, exécutoire en vertu des lois de certains pays
contrdlant les pratiques commerciales restrictives ou régissant le transfert des techniques.

380. Un cas a distinguer du précédent est celui ol le produit est fabriqué A I"étranger, non pas par le
donmneur de licence ou le fournisseur de techniques, mais par un autre preneur de licence ou acquéreur de
techniques du pays B et que ce preneur de licence ou acquéreur de techniques cherche & ’exporter dans le
pays A ; on peut aussi citer le cas oll le produit est fabriqué ou acheté dans le pays B par un tiers n’ayant
aucun lien avec le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, pour étre ensuite importé et vendu
dans le pays A.

381. Les problémes qui se posent lorsque le donneur de licence ou le fournisseur de techniques tente de
contrdler les exportations, a partir du pays B, du produit fabriqué par un preneur de licence ou un acqué-
reur de techniques du pays B ont été étudiés dans une autre section des présentes notes explicatives (voir
la section D.5 : Exclusivité et non-exclusivité du territoire, paragraphes 165 & 185).

382. En ce qui concerne les mesures qui pourraient étre prises dans le pays A en vue de contréler 'impor-
tation et la vente dans ce pays du produit fabriqué et vendu dans le pays B, il est trés important de savoir
d’une part si le produit est ou non muni d’une marque et, dans I’affirmative, si la marque est identique
ou similaire 4 la marque apposée sur le produit fabriqué et vendu dans le pays A et, d’autre part, quelle
est I’étendue de la protection accordée aux titulaires de marques et aux détenteurs de brevets en vertu des
lois sur la propriété industrielle de ce pays.

383. Lorsque le produit fabriqué dans le pays A et le produit fabriqué dans le pays B sont munis de
marques identiques, que ces marques appartiennent ou non a la méme personne, ou lorsque les produits
sont munis de marques similaires, le prencur de licence ou I'acquéreur de techniques peut avoir la possi-
bilité d’empécher I'importation du produit fabriqué dans le pays B en invoquant la contrefagon de la
marque reconnue dans le pays A ou en se fondant sur les lois relatives & la concurrence déloyale et en
faisant valoir que le produit fabriqué dans le pays B ne répond pas aux normes de qualité fixées par le
donneur de licence ou le fournisseur de techniques pour le produit fabriqué et vendu dans le pays A ou
que la marque apposée sur le produit importé sera source de confusion dans I'esprit du public du pays A.
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384. Lorsque le produit & importer du pays B ne comporte pas de marque ou est muni d’une marque
identique, similaire ou différente par rapport 4 la marque qui est apposée sur le produit fabriqué dans le
pays A, mais que les lois sur les marques ou sur la concurrence déloyale ne prévoient pas de moyens de
recours, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques du pays A doit invoquer tous les droits que le
donneur de licence ou le fournisseur de techniques, c’est-a-dire le titulaire du brevet (et, par conséquent,
le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques) peut avoir, en vertu des lois sur les brevets du pays A,
d’interdire 'importation, dans ce pays, de produits fabriqués ailleurs, qui incorporent Pinvention ou qui
ont ét€ réalisés A 'aide du procédé qui fait I'objet d’un brevet accordé dans le pays A. En vertu des lois sur
les brevets de la plupart des pays, 'octroi du brevet confére au titulaire du brevet (et par conséquent au
preneur de licence} le droit d’interdire I'importation de ces produits dans le pays. Bien que la question soit
controversée, il semblerait que ce droit d’interdire I'importation s’étende méme aux produits fabriqués
et vendus & I'étranger, par exemple dans le pays B, et qui incorporent une invention ou qui sont réalisés
a l'aide d’un procédé faisant I'objet d’'un brevet correspondant délivié dans le pays B, notamment lorsqu’il
est possible de démontrer que le brevet délivré dans le pays A est exploité dans le pays A.

385. 1l est possible toutefois que pour les pays appartenant & une communauté économique régionale
constituant un marché commun, le droit d’interdire I'importation ne s’étende pas aux produits lancés sur
le marché dans un pays membre de la communauté, en application du principe de la libre circulation des
marchandises a I'intérieur du marché commun.

386, Compte tenu de ce qui précéde, il est possible qu’il soit de 'intérét des parties d’inclure dans la
licence ou I'accord une disposition prévoyant que, a la demande du preneur de licence ou de I'acquéreur
de techniques, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques convient de prendre les mesures qui
sont en son pouvoir pour interdire I'importation dans le pays de produits fabriqués 4 I’étranger qui sont
de nature & concurrencer le produit fabriqué par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques.

387. 1l convient de signaler, toutefois, que trés souvent, d’autres facteurs que la portée des droits de
propriété industrielle interviendront dans la réglementation commerciale des conditions d’importation
d’un pays 4 'autre, comme par exemple la compétitivité du prix du produit, les droits 4 I'importation, les
contrbles des changes ou d’autres réglements du pays A destinés 4 garantir que les produits fabriqués dans
le pays seront achetés avant qu’il soit possible d’avoir recours aux produits fabriqués a I'étranger.

M. SERVICES DE GESTION
(Types de services de gestion; modalités de gestion prescrites par les lois régissant je transfert des technigues)

388. Les types de services de gestion pouvant étre offerts par le donneur de licence ou le fournisseur de
techniques au preneur de licence ou & I’acquéreur de techniques sont décrits dans une autre section des
notes explicatives, qui traite des différents types de services et d’assistance techniques qui peuvent Etre
prévus dans une transaction portant sur un transfert de techniques (voir la section H.6, paragraphes 313
et 314).

389. La présente note explicative a pour but d’attirer P'attention sur les lois régissant le transfert des
techniques dans certains pays, qui auront une incidence sur les modalités de gestion pouvant &tre envisa-
gées par les parties a la transaction portant sur le transfert de techniques. En vertu de ces lois, les licences de
propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques ne seront pas approuvés s’ils comportent
des dispositions permettant au donneur de licence ou au fournisseur de techniques de contrdler la gestion,
ou d’intervenir dans la gestion du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques ou exigeant que ce
dernier emploie a titre permanent le personnel désigné par le premier.

N. DEDOMMAGEMENT; RETRIBUTION; PRIX; REMUNERATION; REDEVANCES;
HONORAIRES

(Généralités; notions et terminologie; paiement forfaitaire; redevances: reposant sur le volume de la production sur les
ventes — prix de vente brut, prix de vente net et éléments divers entrant dans son calcul, valeur loyale et marchande, moment
de la vente et de la remise de fonds — ou sur les bénéfices, redevances minimums, redevances dégressives, choix du mode
de calcul des redevances, comparaison entre le paiement forfaitaire et les redevances, paiement forfaitaire et Jes redevances,
paiement forfaitaire et redevances combinés, paiement de redevances «hors taxes» ou «nettes de taxes»; honoraires afférents
aux services et & P’assistance technigue en rapport avec la licence de brevet ou de marque ou avec I'accord de savoir-faire
technique — coiit de la formation, des experts techniques, des services techniques concernant les biens d’équipement;
honoraires afférents aux services de gestion, de planification, de recherche et de développement; dédommagement ou
dépenses indirects et non pécuniaires: revenu des opérations connexes, dividendes et plus-value de 1a participation financitre,
capitalisation du paiement forfaitaire ou des redevances, transfert ou partage des dépenses, fourniture en retour d’informations
techniques, droits relatifs aux progrés technigues, acquisition de données sur le marché, réduction de coiit et économies
bénéficiant au prepeur de licence ou 3 Pacquéreur de techniques; montant maximum duo prix ov du coiit des droits de
propriété industrielle on de la technigne; taxation séparée des différents éléments de la technigue)



NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES 99

1. Généralités

390. L’une des questions les plus délicates et les plus complexes sur lesquelles devront porter les négo-
ciations entre le donneur éventuel et le preneur potentiel est celle du « prix» ou du « coiit » des droits
de propriété industrielle qui doivent étre acquis (que ce soit de fagon directe ou par le biais d’une licence),
et de la technique qui doit étre transférée.

391. Ce « prix » ou ce « colit » sera fonction de plusieurs facteurs, notamment la nature des droits de
propriété industrielle et de la technique et le rapport des forces entre les deux parties en matiére de négo-
ciation. Le donneur éventuel évalue d’ordinaire soigneusement la technique considérée ou les besoins y
relatifs, les techniques de remplacement disponibles, les perspectives de progrés technologiques ainsi que
la production et la rentabilité probables du preneur potentiel. Il établit aussi des projections détaillées
de production et de revenu pour d’autres preneurs de licence ou acquéreurs de techniques potentiels.

392. De son c6té, le preneur potentiel compare le total des paiements qu’il aura probablement a faire
pour une technique déterminée et pour le développement de cette technique a la rentabilité de entreprise
pendant un certain laps de temps et évalue I'importance de ces paiements par rapport au prix de revient
d’une autre technique ou aux paiements effectués pour des transactions similaires.

393. L’analyse des aspects économiques de ces facteurs de prix et de coiit n’entre pas dans le cadre du
présent guide. En revanche, certains aspects juridiques de la question, touchant a la position de négociation
du preneur potentiel, peuvent étre évoqués ici. Il s’agit essentiellement des diverses formes possibles de
paiement pour le transfert ou I'utilisation de droits de propriété industrielle et I’acquisition d"une technique,
de la distinction a faire entre ces diverses formes, de la fagon dont elles peuvent étre fixées dans la licence
de propriété industrielle ou 'accord de transfert de techniques et des effets juridiques qui leur seront
donnés en vertu des lois applicables, spécialement celles de certains pays régissant le transfert des
techniques.

394. 1l convient de noter tout d’abord, a cet égard, que les lois de certains pays régissant le transfert
des techniques traitent expressément de divers aspects touchant au prix et au cofit des techniques, y compris
la taxation séparée des différents éléments de la transaction de transfert de techniques, du montant et de
la forme des paiements, de la période pendant laquelle des paiements peuvent étre effectués et de 'effet
qui doit étre donné a ces paiements du preneur de techniques au donneur de techniques lorsqu’il existe
entre eux deux une relation particuliére, pour ne mentionner que quelques-uns de ces aspects. Les
présentes notes explicatives traitent de chacun d’eux et de quelques autres.

2. Notions et terminologie

395. L'une des difficultés 2 surmonter pour examiner la question du « prix » ou du « cofit » de droits
de propriété industrielle ou d’une technique réside dans le choix de la terminologie que ’on va employer
pour décrire les notions mémes de « prix » ou de « cofit » et leurs éléments constitutifs.

396. Ce que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques regoit et ce que le preneur de licence
ou I’acquéreur de techniques donne pour ces droits ou ces techniques peut se traduire en termes directe-
ment pécuniaires. Ainsi, ce que va recevoir le donneur éventuel peut étre dénommé « dédommagement »,
«rétribution », « revenu», « prix», «rémunération », ou « recette » et ce que va donner le preneur
potentiel peut étre dénommé « paiements », « redevances », « honoraires », « charges », « commissions »
ou « coits », pour ne mentionner que les termes les plus courants, qui ne sont pas nécessairement utilisés
toujours dans le méme sens ou de la méme fagon que dans le présent paragraphe a propos du donneur de
licence ou du fournisseur de techniques, d’une part, et du preneur de licence ou de I'acquéreur de
techniques, d’autre part.

397. En outre, le « prix » ou le « cofit » de droits de propriété industrielle ou d’une technique peut subir
influence d’autres facteurs, pécuniaires ou non, dont il n'est pas question dans la licence ou I'accord
mais qui peuvent néanmoins se traduire par un revenu ou une dépense, soit pour le donneur de licence
ou le fournisseur de techniques, soit pour le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques.

398. On examinera donc cn détail, dans les paragraphes qui suivent, les diverses formes de dédomma-
gement pécuniaire direct dont il peut étre question dans les dispositions d"une licence de propriété indus-
trieile ou d’un accord. Seront ensuite briévement évoqués les diverses mesures ou les divers systémes
qui peuvent donner lieu indirectement 4 des revenus ou 4 des dépenses pour 'une ou l'autre des parties
4 Ia transaction de transfert de techniques.
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3. Dédommagement pécuniaire direct: paiement forfaitaire; redevances; honoraires

399.

Le dédommagement pécuniaire direct relatif & des droits de propriété industrielle ou 4 une technique

peut revétir diverses formes: a) « paiement forfaitaire » — montant calculé d’avance, a payer en une fois
ou par fractions; b) « redevances » -— paiements successifs calculés a posteriori et déterminés en fonction
de 'usage économique ou du résultat (unités de production, unités de service, ventes du produit, bénéfices);
c) « honoraires » — dédommagement relatif aux services et a P’assistance fournis par des experts techniques
ou professionnels, d’'un montant déterminé ou calculé par personne ou par durée de service. Dans les
présentes notes explicatives, le terme « rémunération » sétt 4 désigner une ou plusieurs de ces trois formes.

400. Ces trois formes de rémunération peuvent étre combinées dans une licence de propriété industrielie
ou un accord de transfert de techniques déterminé (193) (194) (195) (196). Dans certains cas, le paiement

(193) Rémunération: licence de brevet, Exemple 1

En contrepartie de la licence de brevet accordée par le
donneur de licence au preneur de licence, le preneur de
licence accepte

i) de payer au donneur de licence une somme forfaitaire
de (montant et désignation de la monnaie) dans les (nombre
en lettres) (nombre en chifires) jours qui suivront la validation
du présent accord par les pouvoirs publics en (pays a
préciser);

if) de payer au donneur de licence pendant la durée de
la présente licence ou pendant la durée des brevets, selon
celle qui débutera le plus tot, des redevances représentant
fchiffre] % du prix de vente net du produit fabriqué et
vendu dans le territoire exclusif de fabrication et de vente
par le preneur de licence et vendu ou autrement écoulé dans
le territoire non exclusif de vente dans la mesure ou, lors de
la fabrication, le produit inclut une invention revendiquée
dans les brevets ou si et dans la mesure o1 ¢e produit inclut
ou fait intervenir, lorsqu’il est vendu ou autrement écoulé,
une invention revendiquée dans I'un des brevets.

(194) Rémunération: licence de brevet, Exemple 2

a) Pour l'utilisation des brevets mentionnés dans I’état
récapitulatif des brevets qui figure en annexe N® ..., le
preneur de licence accepte de payer au donneur de licence,
pendant la durée de la présente licence ou pendant la durée
des brevets, selon celle qui débutera le plus t6t, une somme
lui ouvrant .

1) ou bien le droit d'utiliser n'importe lequel ou la totalité
desdits brevets (qu’ils soient effectivement utilisés ou
non), au taux uniforme de (chiffre) pour cent du prix
de vente net global du produit vendu en (territoire &
préciser);

ii) ou bien le droit d'utiliser certains groupes de brevets
pendant le temps oi, pour chaque groupe, subsistera
un brevet valable utilisé par le preneur de licence, y
compris les brevets de perfectionnement, les différents
taux applicables 4 ce groupe étant ceux qui figurent en
regard des groupes mentionnés dans ’annexe N° ...
pour les brevets existants (et sans majoration du taux
pour un groupe au titre de ’addition d’un brevet de
perfectionnement), le pourcentage obtenu étant appli-
qué au prix de vente net global du produit vendu en
(territoire a préciser),

by Le choix de I'un des taux prévus aux points 1) et ii)
ci-dessus appartient au preneur de licence.

¢) Pour plus de commodité dans la comptabilité, le preneur
de licence a demandé au donneur de licence d’accorder la
licence de brevet & un taux uniforme pour tous les droits
découlant des brevets, nonobstant le fait que le preneur de
licence peut ne pas utiliser ou exercer tous ces droits en
pemanence.

d) Le preneur de licence se réserve le droit de convertir
ce paiement & un taux uniforme en I'obligation de payer &
différents taux pour chaque groupe de brevets selon la répar-
tition qui figure dans annexe N° ..., dans chaque cas pour
la durée des brevets de chaque groupe respectivement, et 2
un taux différent pour I'utilisation de chaque groupe, selon
I'utilisation reelle.

e) Le preneur de licence, s’il paie un taux uniforme, a le
droit de demander une liste de tous les taux qui ne figurent
pas déja dans 'annexe N° . ... Aprés réception de ces taux
d’utilisation par groupe, le preneur de licence peut opter
pour le taux global du total des taux de groupes de certains
groupes de brevets énumérés par le preneur de licence, au
lieu du taux uniforme, pourvu qu’il avise le donneur de
licence au moins (soixante (60)) jours avant, par écrit, ¢
préavis expirant un jour de terme, de son intention de payer
certains taux 4 compter de I’expiration du préavis au lieu du
taux uniforme; s'il paie selon des taux de groupes séparés,
il peut donmer un préavis de (soixante (60)) jours par écrit,
expirant un jour de terme, annongant son intention de payer
sclon le taux uniforme.

(195) Rémunération: information technigue se rapportant &
{a licence de brevet

En contrepartie des informations techniques fournies par
le donneur de licence au preneur de licence, le preneur de
licence paie au donneur de licence, pendant une période de
(préciser) ou pour la durée de la licence de brevet, selon celle
qui débutera le plus tdt, le montant suivant:

1) la somme de (montant indigué en lettres et en chiffres)
dans les (soixante) (60) jours suivant la date d’entrée
en vigueur du présent accord;

2) une redevance de (chiffre) pour cent (... %) du prix
de vente net de chaque produit fabriqué et vendu, loué
ou autrement écoulé par le preneur de licence.

(196) Rémunération: licence de marque

En contrepartie de la licence de marque accordée en vertu
du présent accord et:

a) pour la fourniture d’informations et de matériaux néces-
saires & Iacquisition d’une connaissance compléte des normes
de qualité, le preneur de licence paie au donneur de licence
une somme de (montant en chiffres et en lettres);

b) pour la fourniture de services et d’assistance techniques
par des ingénieurs, des spécialistes ou des experts du donneur
de licence chargés de former le personnel du preneur de
licence aux méthodes employées par le donneur de licence
pour atteindre les normes de qualité, le preneur de licence
paie au donneur de licence une somme suffisant & couvrir
la fraction correspondante des traitements et autres avantages
habituels payés ou attribués 4 ce personnel qualifi¢, compte
tenu du temps de travail consacré par ce personnel a cette
formation, ainsi que les frais de voyage, de séjour et autres
si ce personnel qualifi¢ est amené & se déplacer pour rejoindre
les installations du preneur de licence;

¢) pour la supervision des normes de qualité ainsi que pour
Pinspection et la mise 4 I"épreuve d'échantillons et des
méthodes de fabrication, d’emmagasinage et d’emballage,
le preneur de licence paie au donneur de licence, pendant
la durée de Ia présente licence ou pour la durée de I'enregis-
treraent de la marque, selon celle qui débutera le plus tét,
[une somme de (montant en chifftes et en lettres) par an]
[(chiffre) pour cent (...%) du prix de vente net du produit
vendu par le preneur de licence en (territoire 4 précisen).
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forfaitaire peut remplacer purement et simplement le systéme des redevances (197) tandis que dans d’autres
cas, les deux systémes peuvent étre combinés d'une fagon ou d'une autre, par exemple, lorsque le preneur
de licence ou l'acquéreur de techniques peut choisir de verser un paiement forfaitaire au lieu de telle ou
telle forme de redevances (198). Dans d’autres cas, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques
peut avoir la possibilité de choisir de payer des redevances sur les unités de production plutét que sur
les ventes (199). Les honoraires relatifs aux services et A P’assistance techniques peuvent étre déterminés
séparément en étant soit fixés d’avance (200), soit négociés au fur et & mesure (voir les paragraphes 464
a 481).

401. 1l est a noter, cependant, que, comme cela est indiqué plus précisément par la suite, les lois de
certains pays régissant le transfert des techniques peuvent exiger que les divers droits ou éléments de
technique soient taxés ou évalués séparément et méme, qu’ils fassent I'objet de licences ou d'accords
distincts.

a. Paiement forfaitaire

402. La somme forfaitaire peut étre payée en cas de transfert ou de cession de droits de propriété
industrielle, au moment du transfert ou de la cession de ces droits ou bien, §°il s"agit d’une licence de
propriété industrielle ou d*un accord de transfert de techniques, lors de la conclusion de la licence ou de
'accord ou peu aprés, ou quelque temps aprés, soit en un seul versement soit en plusieurs fractions.
Ces versements fractionnés peuvent étre échelonnés en fonction de certains événements tels que I'exécution
de Ia licence cu de I'accord, la communication de certaines informations techniques, etc.

403. Le paiement forfaitaire est souvent utilisé pour 'acquisition directe de droits de propriété indus-
triclle, que ce soit par voie de vente ou de cession, ainsi que pour une licence de droits de propriété
industrielle ou pour le transfert de savoir-faire, lorsque la technique peut étre transférée en une seule fois
et que le preneur de licence ou I’acquéreur de techniques est en mesure de I'assimiler facilement et en entier.
Ce paiement est fait pour le transfert de droits et de savoir-faire concernant une technique moins perfec-
tionnée et il peut étre tout 4 fait indiqué du peint de vue du preneur de licence ou de Pacquéreur de

(197} Rémunération: paiement forfaitaire

En contrepartie de l'octroi de la licence de propriété
industrielle, de la communication de savoir-faire et d’infor-
mations techniques et de la fourniture de services et d’assis-
tance techniques et de I'exécution des servitudes correspon-
dantes, les parties au présent accord fixent un montant de
(somme en chiffres et en lettres) comprenant :

iy Licence de propriété industrielle

ii) Savoir-faire

iif) Informations techniques

iv) Services et assistance techniques

Total

(198) Rémunération: paiement forfaitaire au lieu de rede-
vances

a) Au lieu de paver les redevances prévues a I'article ...
(voirnotes (193),l(194), (195), (196)), le preneur de licence peut,
en en avisant le donneur de licence par écrit [ tout moment]
[avant (date déterminée, par exemple date de mise en service
de I’installation)], choisir d’acquérir une licence entiérement
libérée de fabrication d’une quantité non limitée du produit
en versant une redevance forfaitaire de (montant & préciser
en lettres et en chiffres). Ce versement peut &tre effectué en
{nombre & préciser) fractions.

b) Le prencur de licence a droit 3 un crédit, a valoir sur
les paiements afférents 4 la licence entitrement libérée de
fabrication, pour chacune des années (ou fractions d’année)
pour lesquelles les redevances en cours ont été payées confor-
mément aux dispositions de Particle ... (voir notes (193),
(194), (195), (196) supra), pour un montant €gal & (chiffre)
pour cent (...%) des redevances en cours payées antérieu-
rement pour cette année (ou cette fraction d’année).

(199) Rémunération: Préférence du preneur de licence pour
un calcul des redevances fondé sur Vunité de production
ef non sur le prix de vente net

Au lieu de payer les redevances selon Iarticle ... (voir
notes (193), (194), (195), (196)) a raison de (préciser le chiffre)

% du prix de vente net du produit, Ie prencur de licence peut,

en avisant le donneur de licence par écrit [3 tout moment]
[avant (préciser la date}], choisir de payer comme redevance
pour (période déterminée fixée par le donneur et le preneur
de licence) [la somme de (chiffre)] [une somme convenue
entre le donneur et le preneur de licence] par produit fabriqué
et vendu comme indiqué dans ledit article.

(200) Rémunération: services el assistance techrigues

a) En contrepartie des services et de I'assistance technigues
fournis en vertu du présent accord, le preneur accepte de
payer au donneur, conformément aux clauses et conditions
du présent accord, ¢t sous réserve des ajustements prévus
dans les conditions générales, le prix de base de I'accord sur
les services et I'assistance techniques (montant en lettres et
en chiffres), somme qui se compose notamment des divers
éléments suivants:

i) Services de formation rendus en
(pays du donneur)

i) Services de formation rendus en
(pays du preneur)

iii) Services d’ingénierie rendus en
(pays du donneur)

iv) Services d’ingénierie rendus en
(pays du preneur)

v) Services d’installation et de mise a I’essai
rendus en (pays du preneur)

vi) Services de pestion

Total

b) Le prix de base de I"accord sur les services et 1’assistance
techniques comprend un montant suffisant pour couvrir tous
les salaires et avantages accessoires applicables 4 la date de
signature du présent accord; toutefols, si aprés cette date,
le baréme de ces salaires ou avantages est relevé ou si un
avantage est ajouté, le prix de base de I'accord sur les services
et I*assistance techniques sera majoré de fagon correspondante.
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techniques si ce dernier n'a pas & attendre du donneur de licence ou du fournisseur de tecbniques la
communication réguliére d’informations tecbniques relatives aux progrés techniques ou la commerciali-
sation du produit ou des services et une assistance techniques d’appui. Par exemple, on peut verser une
somme forfaitaire pour acquérir les droits relatifs 4 un produit breveté, ou 4 un procédé breveté, ou
un ensemble de dessins, de spécifications ou d’autres informations techniques qui suffisent par eux-mémes
a permettre au preneur de licence ou 4 I’acquéreur de techniques de fabriquer et de vendre certains produits.

404. Aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, le recours au systéme du
paiement forfaitaire pour I'acquisition de droits de propriété industrielle ou de techniques est subordonné
a certaines conditions. L'une de ces lois dispose que, sous réserve de I'autorisation d’un service adminis-
tratif déterminé, une somme forfaitaire peut étre payée si elle est déterminée d’avance selon le volume
estimatif des ventes pendant la durée de la licence ou de I'accord et & la condition qu’elle ne dépasse
pas le plafond éventuellement fixé pour le secteur, ’activité ou le produit. Une autre de ces lois dispose
que les paiements forfaitaires sont autorisés en cas d’acquisition de droits de brevet par voie de transfert
ou d’achat et pour certains types de services et d’assistance techniques (voir les paragraphes 478 a 480);
dans les autres cas, la rémunération doit revétir la forme de redevances pour une licence de brevet ou de
marque ou pour un accord de fourniture de savoir-faire devant servir 4 la production de biens de consom-
mation ou de matériaux en général ou i la fabrication d’outillage, de matériel ou d’autres biens d’équi-
pement. Dans ce dernier cas, toutefois, un montant forfaitaire peut, certes, étre fixé pour les informations
techniques initialement fournies, mais il doit représenter une avance sur la rémunération par redevance.

b. Redevances

405. Comme on I'a déja vu, les redevances sont constituées par des paiements successifs calculés a
posteriori en fonction d’une utilisation ou d’un résultat économique. Tel est le sens des mots « rede-
vance(s) » ou « paiement de redevance(s) » dans le présent Guide (voir le paragraphe 399).

406. Pour établir ce lien tangible entre les versements successifs et I'utilisation ou le résultat économique,
la disposition pertinente de la licence ou de 1’accord peut se référer au volume de la production, au prix
de vente du produit dont la fabrication fait intervenir la tecbnique (ou, pour une licence de marque, du
produit qui est vendu sous la marque) ou aux bénéfices du preneur de licence ou de 'acquéreur de
techniques,

407. Ainsi qu'on I’a observé précédemment, les lois de certains pays régissant le transfert des tecbniques
font des redevances la seule forme de rémunération prévue pour certains types de licence de propriété
industrielle ou d’accords de transfert de tecbniques. En particulier, ces lois exigent que les redevances
soient déterminées ou bien en pourcentage ou bien selon un montant fixe par unité de produit mais, dans
un cas comme dans I'autre, elles doivent étre directement ou indirectement liées au prix de vente ou, le
cas écbéant, également liées aux bénéfices procurés par les ventes du produit.

1y Production

408. Lesredevances peuvent étre liées 2 'unité ou au volume de production et calculées selon un montant
fixe, soit par produit fabriqué, soit au poids (par tonne ou par kilogramme), au volume (par gallon ou
par litre), ou proportionnellement 4 un autre indicateur de la production (par exemple, la quantité
d’énergie produite).

409. 1l peut étre indiqué d’exprimer les redevances selon un montant fixe par unité de production et non
pas en fonction du prix de vente du produit, en particulier lorsque le prix de vente national du produit
a des chances d’étre trés élevé par rapport au prix de vente international, lorsque les prix sont de nature
a augmenter a long terme en raison de I'inflation, lorsque le prix est fonction d’un rapport offre-demande
inbabituel ou lorsque I"'augmentation du prix du produit ne repose pas forcément sur une utilisation accrue
de la tecbnique.

410. Les redevances ainsi calculées sont indépendantes de I’évolution du codt, des ventes ou des bénéfices
relatifs au produit ou & la production. Chaque unité de production donne lieu au versement d’une somme
déterminée qui n’est pas subordonnée aux fluctuations des cofits, des prix et des monnaies. Pour fixer
cette somme, il convient toutefois de s’assurer que le donneur de licence ou le fournisseur de tecbniques
n’y fait pas figurer le prix d’éléments qu’il fournit ou qui ne se rapportent pas a la technique a fournir
(voir le paragraphe 422). Sinon, les problémes les plus importants consistent & définir exactement la mesure
de référence de I'unité de production et & prévoir des moyens de lutter contre l'inactivité du preneur de
licence ou de I'acquérenr de techniques.
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411.  Aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, en vertu desquelles certains
types de licences ou d’accords doivent prévoir des redevances directement ou indirectement liées au prix
de vente du produit qui fait I'objet de la licence de brevet ou de marque ou qui est issu de la mise en ceuvre
de la technique, il semblerait que des redevances calculées en fonction du volume de la production ne soient
pas licites. Dans un pays, cependant, la loi permet que la redevance soit calculée & partir d’un montant
fixe par unité de production lorsque le prix de vente national du produit a des chances d’étre trés élevé
par rapport au prix de vente international.

2) Ventes

412.  Les redevances li¢es aux ventes ne sont payées que lorsque le produit est effectivement vendu. Ce
type de lien ne tient habituellement pas compte du fait que les ventes ont dégagé un bénéfice ou n’en n'ont
pas dégagé, de telle sorte que lorsqu’on détermine le montant des redevances, il convient de bien s’assurer
que I'opération laissera en définitive un bénéfice au preneur de licence ou a I'acquéreur de techniques une
fois les redevances payées.

413. Laméthode de la redevance « ad valorem » est la plus couramment utilisée lorsqu’on veut déterminer
le taux d’une redevance en fonction du volume des ventes. Elle consiste par exemple a fixer le taux de la
redevance & x % du prix de vente du produit.

414. 1l convient toutefois de noter que la fixation d’un taux de redevance peu élevé pour un volume de
ventes important peut tenir au fait que le prix de la technique a été initialement calculé en fonction d’un
certain volume de production.

415.  En outre, comme il est indiqué plus haut, il peut étre préférable, dans certains cas, d’utiliser ['autre
systéme consistant & déterminer la redevance & partir d’un montant fixe par unité de production (voir les
paragraphes 409 et 411).

416. Lorsque la redevance est lide aux ventes, le critére de calcul de la redevance est important. Ce critére
peut étre constitué soit par le prix de vente brut, soit par le prix de vente net, soit, dans certains cas, par
la valeur loyale et marchande.

a) Prix de vente brut

417. Des redevances calculées d'aprés le prix de vente brut laissent moins de place an doute puisqu’elles
peuvent étre déterminées par 'examen et I'inspection des livres. Pour le donneur de licence ou le fournisseur
de techniques, cette méthode est tout & fajt avantageuse tandis que pour le prencur de licence ou 'acquéreur
de techniques, elle comporte un inconvénient puisqu’elle est fondée non seulement sur le prix de la partie
du produit fabriquée a I’aide de la technique fournie par le donneur de licence ou le fournisseur de techni-
ques, mais aussi sur le prix de l'autre partie.

418. A propos de cette méthode de calcul de la redevance, les parties peuvent juger souhaitable de définir
I'expression « prix de vente brut » étant donné que sa signification peut varier d’un pays a l'autre. En outre,
il conviendra d’examiner si la production rendue possible par des sous-licences du preneur de licence ou
de I'acquéreur de techniques doit étre prise en compte dans les calculs.

419. Aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, on entend par prix de
vente brut, le prix facturé « départ usine » des produits effectivement vendus ou des services rendus.
Toutefois, comme on le verra plus loin, ces lois exigent que les redevances soient calculées sur le prix de
vente net obtenu une fois le colt ou la valeur de certains ¢léments ou d’autres dépenses déduits du prix
de vente brut.

b} Prix de vente net

420. On utilise le prix de vente net pour le calcul des redevances afin d’éviter les inconvénients que
comporte pour le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques I'utilisation d’un prix de vente qui
comprendrait des éléments sans rapport avec la technique, ou des ¢éléments qui, bien que se rapportant
4 la technique, doivent étre fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par des
tiers et sur lesquels un bénéfice aura déja été perqu aux dépens du preneur de licence ou de I'acquéreur de
techniques. Le prix de vente net représente donc le prix de vente moins le coiit, la valeur ou les dépenses
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liées a certains éléments (201). Les éléments qui doivent entrer dans cette déduction opérée a partir du
prix de vente dépendent de la nature du produit, du systéme de vente en vigueur pour le produit et des
dispositions de la législation de certains pays régissant le transfert des techniques, qui fixent des normes
i cet égard.

42]1. Le but évident de cette déduction est de calculer la redevance en fonction de la valeur ajoutée, lors
de la fabrication du produit ou de I'application du procédé, par le preneur de licence ou 'acquéreur de
techniques utilisant la technique fournie par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques.

422, Parmi les divers éléments sur lesquels les parties peuvent étre amenées 4 négocier ou qu’elles peuvent
inclure dans la déduction figurent les suivants:

a) frais d’emballage {(éventuellement fixés en pourcentage du prix du produit});

b) primes d’assurance;

¢} frais de transport (éventuellement fixés en pourcentage du prix du produit);

d) taxes i I'exportation et 4 'importation, droits de douane;

¢} impdts sur le chiffre d’affaires ou les ventes;

f) remises commerciales ordinaires;

g) marchandise retournée;

h) frais d’installation a I'endroit ot le produit est utilisé;

i) prix des matiéres premiéres, des biens intermédiaires, des pi¢ces détachées ou autres composants,
y compris les composants courants entiérement vendus, fournis par le donneur de licence ou le
fournisseur de techniques ou par des personnes se trouvant en relations particuliéres avec lui, ou
par d’autres;

j) valeur de I'apport de matériel pour la fraction du produit pour laquelle la technique fournie par le
donneur de licence ou le fournisseur de techniques n’est pas utilisée;

k) fraction du prix du produit qui refléte les redevances;

) taxes payées par le prencur de licence ou I'acquéreur de techniques pour le maintien en vigueur de
brevets ou de marques.

423, En fixant les redevances d’aprés la production (soit par rapport 4 la production totale, soit par
unité produite), il peut étre nécessaire de tenir compte aussi du colit ou de la valeur de I'un ou plusieurs
des éléments précités.

424, Aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, les termes « prix de vente
net » excluent, par leur définition, presque tous les éléments énumérés au paragraphe 422; mais ces lois
différent, en particulier en ce qui concerne la déduction du prix ou de la valeur des apports acquis locale-
ment ou auprés de personnes qui ne sont pas en relations particuliéres avec le donneur de licence ou le
fournisseur de techniques.

¢} Valeur loyale et marchande

425. Lorsque le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques vend le produit & un tiers avec lequel
il est en relations particuliéres 4 un prix anormalement bas, le donneur de licence ou le fournisseur de
techniques est désavantagé si ce prix de vente sert a calculer les redevances. Pour éviter cette situation,
les parties peuvent stipuler qu’en pareil cas, les redevances seront calculées sur la base de la valeur loyale
et marchande du produit (202).

426. La valeur loyale et marchande peut donc &tre définie dans la licence ou dans I'accord selon I'une
ou plusieurs des méthodes suivantes: 1) la méthode du prix objectif, & savoir le prix proposé a ou par un
acheteur du produit qui n’est pas en relations particuliéres avec le preneur de licence ou I'acquéreur de
techniques, ou le prix de vente convenu avec un tel acheteur ou le prix d’un produit comparable fixé lors
d’une vente entre des tiers n’ayant ni I'un ni 'autre de relations particuliéres avec le preneur de licence ou

(201) Voir note (47), supra. (202} Voir note (47), supra, et note (203), infra.
Voir aussi notes (168) et (191), supra.
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I'acquéreur de techniques ni avec le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (203); 2) 1a méthode
du prix de revente, a savoir le prix qu'obtient I’acheteur du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques
en revendant le produit, déduction faite d’une partie de Ia marge bénéficiaire de I’acheteur-vendeur dans
cette revente; 3) la méthode du colt augmenté de la marge bénéficiaire, & savoir le colit de production
du produit du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques majoré d’un pourcentage déterminé
ou d'un montant forfaitaire représentant le bénéfice du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques
sur cette vente.

427. A ce propos, il convient d’attirer I’attention sur les lois régissant le transfert des techniques dans
certains pays qui, bien que ne comportant pas de définition des termes « valeur loyale et marchande »
pour le calcul des redevances, évoquent les « prix en vigueur sur le march€ international » ou se référent
4 une expression équivalente comme critére ou méthode d’évaluation des prix a I’occasion de I'achat de
biens d’équipement, de matigres premi¢res ou de services au donneur de licence ou au fournisseur de
techniques (voir la section I, paragraphe 330); ces lois peuvent par l=-mé&me donner une indication du
critére 4 suivre pour le calcul des redevances sur le prix de vente du produit, notamment sur les ventes
du produit au donneur de licence ou au fournisseur de techniques ou a des tiers en relations particuliéres
avec le donneur de licence ou le fournisseur de techniques.

d) Moment des ventes et de la remise de fonds

428. Moment de la vente. Lorsque les redevances sont liées aux ventes, la question se pose de savoir
4 quel moment le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques a vendu le produit. Une opération de
vente s’étend habituellement sur une certaine période qui va de I’envoi de la commande 2 la réception du
paiement fait par I'acquéreur du produit en passant par la fabrication, la livraison et la facturation.
Comme la longueur de cette période varie, la détermination du moment de la vente peut soulever des
difficultés.

429, Bien que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques puisse étre laissé libre de juger lui-méme
a quel moment la vente a eu lieu, ce moment est précisé dans certains cas dans la licence ou dans I'accord,
et la vente sera par exemple considérée comme faite lorsque le produit est expédié en vertu d'un contrat
de vente ou accepté par un acquéreur en 'absence d’un contrat (204). Quant aux produits qui se trouvent
en stock au moment ol la licence ou I'accord expire ou est résilié, il est habituel de préciser qu’ils sont
considérés comme vendus A ce moment (205) (voir aussi la section T.4, paragraphe 600).

430. Moment de la remise de fonds. Le moment de la remise des redevances est précisé dans la licence
ou I'accord. Habituellement, la période pour laquelle les ventes doivent &tre calculées correspond 4 un
trimestre, un semestre ou une année. Le montant total des redevances afférentes a cette période est alors
calculé. Le dernier jour de la période est défini et la remise des redevances doit avoir lieu dans un délai
déterminé aprés I'expiration de cette période, par exemple dans les trente ou les soixante jours aprés le
31 mars, qui marque la fin d’un trimestre (voir aussi la section O.1, paragraphe 497).

3) Binéfices

431. Si les redevances sont liées aux bénéfices de I'entreprise du preneur de licence ou de 'acquéreur de
techniques, aucun paiement n’est dii avant que I'entreprise ne réalise un bénéfice grice aux ventes du
produit.

432. 1l peut arriver que les ventes doivent se faire moyennant un bénéfice limité ou méme a perte, en
particulier pendant les premiéres années de la production, lorsque les compétences locales et le marché
sont en cours de développement. Toutefois, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut

(203)  Prix du produit non vendu mais écould autrement (205)  Produit considérd comme vendu & Pexpiration ou & la

Pour tout produit qui n'est pas vendu isolément mais résiliation de I'accord
incorporé ou autrement écoulé, le prix du tarif ou de la  a) A l'expiration ou & la résiliation du présent accord, tout
facturation est évalué comme si le produit avait été vendu  produit en stock et non vendu par Je preneur de licence est
dans des conditions ordinaires 4 un tiers au moment de cet  considéré comme vendu le jour ol cette expiration ou rési-

écoulement. liation prend effet.
) b) Lesredevances sont payables sur tous les produits fabri-
(204) Moment de la vente du produit qués avant la date d’expiration du [désignation] brevet

La vente est considérée comme effective lorsque le produit  [N° ...] et invendus a cette date et elles sont calculées et
est expédié conformément & un contrat de vente ou accepté  payées selon les modalités et aux moments prévus aux
par un acquéreur en 'absence d’un contrat. articles ... (voir notes (218) et (219), infra).
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répugner 4 accepter un tel systéme, & moins d’étre directement chargé de la gestion de I'entreprise et
d’étre convaincu qu’il peut compter sur des bénéfices (ce qui est typiquement le cas d’une entreprise
commune) ou 4 moins que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques ne bénéficie d’une position
de négociation trés forte, comme cela peut étre le cas s’il a la maitrise de matiéres premicres rares. Le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques n’en doit pas moins tenir compte de la rentabilité escomptée
en examinant si les paiements qui sont négociés pour la technique sont raisonnables.

433. Etant donné que la notion de « bénéfice » peut étre ambigué et contestée, il se peut que les parties
veuillent définir le terme dans la licence ou I'accord et prévoir des mesures particuliéres pour la détermi-
nation et la vérification des bénéfices du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques.

4) Redevances minimums

434, Le systéme de la redevance minimum consiste & prévoir le paiement d’un certain montant indé-
pendant du fait que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques aura fabriqué une quantité déter-
minée du produit ou aura réalisé des ventes ou des bénéfices déterminés. Lorsque le montant des redevances
calculées d’aprés la production, les ventes ou les bénéfices réels n’atteint pas le minimum fixé, le preneur
de licence ou l'acquéreur de techniques doit couvrir la différence,

435. 11 convient cependant de distinguer entre le systéme de la redevance minimum et 'engagement de
payer un montant précis et fixé d’avance en cas d’'incapacité du preneur de licence ou de 'acquéreur de
techniques d’obtenir les résultats convenus.

436. Les systémes de redevance minimum sont particuliérement usuels dans les licences exclusives du
fait que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques veut avoir certaines garanties étant donné
qu’il est dans I'impossibilité d’accorder d’autres licences et qu'il va dépendre des capacités de production
et de commercialisation du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques.

437. 11y a des cas ol la redevance calculée d’aprés la production, les ventes ou les bénéfices diminue
en raison d’une évolution imprévue de la situation, par exemple I'apparition d’un produit compétitif,
une baisse de la demande ou des difficultés entravant la production ou les ventes. Dans ce cas, 2 moins
que le montant des redevances minimums n’ait été déterminé A partir d’une estimation soigneuse de la
demande, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques peut &tre désavantagé par un paiement excessif.
Pour éviter cette situation, on peut plafonner les redevances minimums 2 un pourcentage déterminé des
redevances prévisibles ou 2 un montant fixe en plus des redevances réelles. En outre, on fixe d’ordinaire
des redevances minimums selon un baréme progressif reposant sur 'hypothése que dans la période de
démarrage, la production, les ventes ou les bénéfices seront moins importants que dans les années suivantes
de la licence ou de I'accord.

438. En outre, dans certains cas, le paiement de redevances minimums peut étre considéré comme un
acompte ou une avance sur les redevances. Le paiement réel des redevances n’est pas fait tant que le montant
global des redevances ne dépasse pas le montant de I'avance ou de I'acompte. Avant ce montant, on ne
fait que reporter le montant obtenu pour les redevances afférentes & chaque période de paiement. Le
paiement réel commence pour la période de paiement au cours de laquelle le montant global dépasse le
montant des acomptes ou avances.

439. Le systéme de la redevance minimum peut aussi permettre, par exemple, la résiliation de la licence
ou de 'accord ou son passage du régime d’exclusivité au régime de non-exclusivité, soit automatiquement
soit au choix du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, si le montant minimum de la rede-
vance n'est pas atteint, ou la poursuite de la licence ou de I'accord, au choix du preneur de licence ou de
I'acquéreur de tecbniques, une fois que le minimum est atteint.

440. Comme on I'a vu, les systémes de redevances minimums peuvent offrir certaines garanties au donneur
de licence ou au fournisseur de techniques. Ils tendent aussi & inciter le preneur de licence ou I'acquéreur
de techniques a exploiter le brevet ou la technique ou & vendre le produit sous la marque concédée sous
licence. Toutefois, si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques détient une partie du capital
social d’une entreprise commune avec le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques, on peut soutenir
que la rémunération qu’il recevra reflétera directement le succés ou I'écbec de I'entreprise commune dont
il est au moins en partie responsable et qu’il ne sera, par conséquent, pas question de redevances minimums.
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441. En vertu des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, lorsque le paiement du prix
de la technique est li€ 4 la production, aux ventes ou aux bénéfices, le systéme de la redevance minimum
n’cst pas approuve.

5) Redevances dégressives

442. On peut inclure dans la licence ou dans I’'accord une disposition prévoyant des redevances dégressives
calculées d’aprés le nombre d’unités produites ou vendues: le taux des redevances diminuera donc 4 mesure
que les quantités augmentent. Ce systéme peut ne pas étre parfait lorsque le donneur de licence ou le
fournisseur de techniques est le partenaire étranger d’une entreprise commune ou doit appuyer Peffort
de vente étant donné qu’il peut ainsi étre tenté de ne pas encourager I'effort d’expansion maximum dés
que les ventes ou la production ont atteint un certain niveau. En outre, ce systéme peut avoir les effets
d’un systéme de redevances minimums,

443. Aux termes des lois d’un pays régissant le transfert des techniques, dans le cas d'un accord de four-
niture du savoir-faire nécessaire a la fabrication de biens d’équipement et de fourniture des services et de
I'assistance techniques connexes, la rémunération doit diminuer pendant la durée autorisée de 1’accord
de fagon a permettre une participation plus grande des services locaux d’ingénierie.

6) Redevances maximums

444, Le systéme de la redevance maximum dispense le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques
de payer I'excédent lorsque le montant des redevances calculé d’aprés la production, les ventes ou les béné-
fices dépasse un montant déterminé. Ainsi, tout ce qui vient en sus du montant maximum grice aux efforts
de vente du prencur de licence ou de I'acquéreur de techniques procure a celuici un revenu. Ce systéme
sauvegarde les intéréts du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques, en particulier lorsque
I'expansion du marché est sans rapport avec la technique fournie ou avec le soutien fourni pour les ventes
par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou encore lorsqu’il est probable que le prix de
vente ne cesse d’augmenter, 4 long terme.

445. Aux termes des lois d’un pays régissant le transfert des techniques, dans le cas d’un accord de
fourniture de savoir-faire destiné a servir 4 la production de biens de consommation ou de matériaux
en général, lorsque le montant des redevances payées atteint un plafond déterminé avant I'expiration de
Paccord ou si les paiements n’ont pas atteint le montant estimatif avant ’expiration de I'accord, aucun
autre paiement n'est dil.

7y Choix du mode de calcul des redevances

446. 1l est difficile de dire quelle base (production, ventes, bénéfices) est la meilleure pour le calcul des
redevances du peint de vue du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques d’un pays en développe-
ment. Certaines des questions qu’il faut examiner ont déja été évoquées dans la description des divers
types de systémes de redevances. Il en est encore d’autres, méritant d’étre prises en considération, qui

sont les suivantes.

447. Dans la plupart des cas qui font intervenir des entreprises communes, une redevance fondée sur
le prix de vente net est probablement préférable & une redevance fondée sur la production ou sur le prix
de vente brut parce qu’elle incite le donneur de¢ licence ou le fournisseur de techniques A faire tout son
possible pour pousser les ventes au maximum ¢t, par conséquent, les bénéfices de I'entreprise commune
et que cette derniére n’aura aucun paiement & faire si des produits fabriqués restent invendus.

448. Lorsque I'un des buts de la relation d’affaires est de favoriser les exportations i partir du pays du
preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques et que le donneur de¢ licence ou l¢ fournisseur de techni-
ques offre des débouchés d’exportation ou appuie les ventes 4 I'exportation ou fait les deux, le preneur
de licence ou l'acquéreur de techniques peut s’adjuger une bonne position de négociation en payant des
redevances différentielles pour les ventes & I’exportation. Des redevances plus élevées payées sur le prix
de vente net des produits exportés (par opposition aux produits vendus sur place) peuvent favoriser une
coopération plus active du donneur de licence ou du fournisseur de techniques pour la mise ¢n valeur
des marchés étrangers ou pour l'acquisition de¢ droits permettant initialement au preneur de licence ou
& lacquéreur de techniques d’exploiter ces marchés.



108 GUIDE SUR LES LICENCES POUR LES PAYS EN DEVELOFPEMENT

c. Comparaison entre le paiement forfaitaire et les redevances

449, Le paiement forfaitaire est caractérisé par le fait que I'obligation de payer est accomplie immédia-
tement ou assez rapidement. En outre, les parties n’ont pas 4 tenir des comptes réguliers ou & exercer un
contréle sur les calculs ou sur les remises de fonds comme dans le cas des redevances.

450. Par comparaison avec les redevances, le paiement forfaitaire peut éventuellement présenter certains
avantages sur le plan fiscal. Le paiement régulier de redevances est considéré comme un revenu du donneur
de licence ou du fournisseur de techniques sur le plan de I'imposition et, en tant que telles, les redevances
sont frappées par I'impdt sur le revenu. Le paiement forfaitaire unique et méme le montant forfaitaire
payable par fractions peuvent étre considérés comme la contrepartie ou le résultat financier d’une opération
de vente ou d’achat, la cession ou le transfert des droits de propriété industrielle et la communication
de savoir-faire étant assimilés a la vente de biens commerciaux. Le donneur de licence ou le fournisseur
de techniques aura aussi & payer des impéts sur le paiement forfaitaire. Le paiement forfaitaire unique,
cependant, peut étre taxé différemment (souvent plus fortement) que les revenus revétant la forme de
redevances. Aux termes de certaines réglementations fiscales, il est parfois possible d’alléger le baréme
d’imposition plus fort ou progressif qui frappe le paiement forfaitaire si ce dernier est réparti en fractions
et s’échelonne sur plusieurs exercices, ce qui permet d’appliquer des barémes moins élevés.

451. Lorsqu’une prestation plus ou moins unique en constitue la contre-valeur, le paiement forfaitaire
peut donner des résultats économiquement plus justifiés entre les parties. Si, par exemple, les ventes
atteignent un niveau imprévu, en particulier sous I'effet de fluctuations monétaires ou d’autres circonstances
économiques, le systéme des redevances procure au donneur de licence ou au fournisseur de techniques
des recettes inespérées et injustifiées. Avec le systéme du paiement forfaitaire, le donneur de licence ou
le fournisseur de techniques ne recevra pour sa prestation unique que la contre-valeur qui parait justifiée
au moment de la conclusion de 1’accord,

452, En revanche, le paiement forfaitaire peut aussi comporter des risques pour le preneur de licence
ou l'acquéreur de techniques si la production ou les ventes du produit sont inférieures aux prévisions et
si ce paiement est disproportionné par rapport 4 la valeur économique des prestations du donneur de
licence ou du fournisseur de techniques.

d. Paiement forfaitaire et redevances combinés

453. Dans de nombreux cas, la rémunération de droits de propriété industrielle ou de savoir-faire
combine un paiement forfaitaire et des redevances (206).

454. Le paiement forfaitaire est souvent considéré comme un paiement initial pour la divulgation d’infor-
mations permettant au preneur de licence ou a I'acquéreur de techniques potentiel d’évaluer la technique
(voir la section G.3: Divulgation du savoir-faire, en particulier les paragraphes 259 & 265). Le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques considére fréquemment ce paiement comme une rémunération
initiale des travaux de recherche et de développement de base consacrés a la technique. Le montant du
paiement initial varie largement selon les transactions et peut aller d'une petite somme pour la communi-
cation d’informations techniques initiales & un montant trés important pour une technique perfectionnée
ayant nécessité beaucoup de recherche et de développement. Dans certains cas, le paiement forfaitaire
initial peut étre considéré comme un paiement minimum ou comme un acompte ou une avance sur les
redevances (voir le paragraphe 438). En outre, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques peut
avoir la possibilité d’effectuer un paiement forfaitaire supplémentaire, fixé d’avance ou négocié au moment
du choix d’effectuer ce paiement, au lieu de verser des redevances, le montant des redevances déja versées
étant & déduire de ce paiement (207).

455. Pour négocier une rémunération combinant un paiement forfaitaire et des redevances, le preneur
de licence ou l'acquéreur de techniques a besoin d’évaluer soigneusement le débours total et I'incidence
des paiements 4 prévoir pour diverses combinaisons. Par exemple, la charge représentée par les intéréts
est importante lorsqu’on veut déterminer I'ampleur du montant forfaitaire, tandis qu’il est indispensable
de faire des projections des estimations de production et du «cash-flow» & partir des ventes pendant la
période couverte par la licence ou 1'accord pour évaluer le taux des redevances en pourcentage.

(206) Voir note (193), (195) et (196), supra. (207) Voir note (198}, supra, et paragraphe 400.
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e. Paiement de redevances « hors taxes » ou « nettes de taxes »

456. Une question importante se pose 4 propos des paiements pour I'acquisition de droits de propriété
industrielle ou de techniques, a savoir celle des impdts pergus dans le pays du preneur de licence ou de
I'acquéreur de techniques et dans celui du donneur de licence ou du fournisseur de techniques.

457. Comme l'indiquent par ailleurs les présentes notes explicatives (voir la section O.7: Réglement du
paiement — imposition, paragraphe 511 a 527), lassujettissement & I'imp6t dépend de I'impét sur le
revenu en vigueur dans chaque pays ainsi que de l'existence éventuelle d’accords fiscaux entre le pays du
donneur de licence ou du fournisseur de techniques et celui du preneur de licence ou de 'acquéreur de
techniques.

458. En calculant le montant des redevances, il faut tenir compte de I'effet des dispositions qui peuvent
rendre obligatoire, dans le pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques, un paiement
« hors taxes » ou « net de taxes ». Il faut tenir compte de considérations similaires 4 propos du calcul du
paiement forfaitaire ou des taxes afférentes aux services et a I'assistance techniques. L’exemple suivant,
relatif aux redevances, illustre les problémes d’imposition des revenus et I'incidence de ces dispositions.

459. Sil'on a prévu le paiement d’une redevance « nette » de 1 dollar et que le pays du preneur de licence
ou de 'acquéreur de techniques préléve a la source un impdt de 15 % sur toutes les redevances payées 4
des étrangers ou 4 des non-résidents, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques aura a payer un
total d’environ 1,18 dollar pour que la redevance nette soit de 1 doilar. Sil’on suppose que le donneur de
licence ou le fournisseur de techniques est imposé & 50 % sur les redevances pergues dans son propre pays
mais qu’il peut profiter d’une disposition sur les crédits en matiére d’imp6ts étrangers, il percevra 59 cents
net, tous impdts payés, soit 18 cents (c’est-a-dire 15 % de 1,18 dollar) pour les impéts pergus dans le pays
du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques et 41 cents (c’est-a-dire 1,18 dollar moins 50 %
de 1,18 = 0,59 moins 0,18 de crédit d’impdts = 0,41) dans son propre pays. En revanche, si 'on a préva
une redevance « brute » au lieu d’une redevance « nette » de 1 dollar, le donneur de licence ou le four-
nisseur de techniques recevra, aprés impéts, un montant net de 50 cents, puisque 15 cents (cest-a-dire
15 % de 1 dollar) auront été déduits pour les impdts pergus dans le pays du preneur de licence ou de
Uacquéreur de techniques et 35 cents (c’est-a-dire 1 dollar moins 50 % de 1 dollar = 0,50 moins 0,15 de
crédit d’impdis = 0,35) dans son propre pays.

460. Ainsi, avec la formule de la redevance nette, le donneur de licence cu le fournisseur de techniques
regoit effectivement 9 cents de plus, tandis que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques paie
18 cents de plus qu’avec la formule de la redevance « brute », la différence représentant 'imp6t prélevé
dans les pays considérés (3 cents, d’une part, et 6 cents de l'autre); toutefois, un montant de 6 cents est
effectivement pris en charge par le preneur de licence ou P’acquéreur de techniques.

461. Avec la formule de la redevance nette, le fisc du pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de
techniques pergoit encore un imp6t plus élevé 4 la source (18 cents contre 15 avec la formule de la redevance
brute) et le fisc du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques pergoit, lui aussi, un mon-
tant supérieur (41 cents contre 35 avec la formule de la redevance brute). Mais pour le preneur de licence
ou l'acquéreur de techniques, I'adoption de la formule de la redevance nette entraine non seulement le
paiement d’une redevance plus élevée au donneur de licence ou au fournisseur de techniques (1,18 dollar
contre 1,15 avec 'autre formule), mais aussi le paiement d’un impdt au pays de ce dernier (soit 6 cents,
a savoir la différence entre 41 cents et 35 cents). Il s¢ peut aussi, avec ce systéme, que le preneur de licence
ou I'acquéreur de techniques ait besoin d’une plus grande quantité de devises, ce qui accroit sa dépense et
gréve davantage les réserves de devises de son pays.

462. Pour éviter cette situation ou au moins pour y remédier particllement, certains arrangements fiscaux
entre les parties prévoient que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques rembourse au preneur
de licence ou a I'acquéreur de techniques une fraction du montant de I'imp6t éventuel, qu’il présente
ensuite comme crédit d’impdt ou comme déduction du revenu pour le calcul de I'impdt prélevé dans
son propre pays sur les redevances qu’il pergoit. Aux termes de cet arrangement, les pouvoirs publics
des pays intéressés recoivent toujours le méme montant au titre de 'impdt. On peut cependant faire valoir
que ce remboursement par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques devrait se traduire par
la perte du droit au crédit d’impdts ou a la déduction et qu’il devrait étre considéré comme un « revenu »
du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques et &ire, par conséquent, imposé dans un pays ou
dans I'autre.
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463. Ainsi qu’on I’a noté dans une autre section des présentes notes explicatives (voir la section 0.7,
paragrapbes 511 & 527), aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des tecbniques, la licence
ou I'accord doit stipuler quelle partie est assujettie au paiement des imp6ts sur le revenu. Aux termes des
lois de certains autres pays, aucune disposition de la licence ou de I'accord ne peut prévoir de paiement
« hors taxes » ou « nets de taxes », du moins, d’aprés les lois d’un pays, lorsqu’il s’agit de licences ou
d’accords négociés avec des services publics de ce pays.

f. Honoraires afférents aux services et @ I'assistance techniques

1) Honoraires afférents aux services et & l'assistance techniques en rapport avec la licence de
brevet ou de marque ou avec l'accord de savoir-faire technique

a) Généralités

464. 1l se peut que des services et une assistance tecbniques particuliers devant étre fournis par le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques soient nécessaires dans le cadre du transfert des techniques ou
de la commercialisation du produit sous une marque déterminée et qu’ils doivent étre payés séparément.

465. Les bonoraires afférents 4 des services et 4 une assistance techniques particuliers en rapport avec
une licence de brevet ou de marque ou avec un accord de savoir-faire technique peuvent étre examinés
sous trois rubriques principales: a) le cofit des programmes de formation du personnel du preneur de
licence ou de I'acquéreur de techniques; b) les bonoraires afférents aux services et a I'assistance techniques
du donneur de licence ou du fournisseur de tecbniques au preneur de licence ou & I'acquéreur de techniques,
dans les installations industrielles de celui-ci, pendant la durée de la licence ou de I'accord; ¢) les honoraires
afférents aux services et a I'assistance tecbniques concernant I'outillage, le matériel ou d’autres hiens
d’équipements nécessaires 4 la mise en ceuvre de la technique dans les installations industrielles du preneur
de licence ou de I'acquéreur de tecbniques (208).

b) Coilt de la formation

466. Les divers aspects de la formation sont évoqués dans une autre section des présentes notes expli-
catives (voir la section H.2, paragrapbe 309). En ce qui concerne le cofit de la formation, il s’agit de savoir
quelle partie va prendre en charge les dépenses afférentes aux programmes de formation qui peuvent
étre mis sur pied soit dans les installations industrielles du preneur de licence ou de I'acquéreur de tecbniques,
soit dans les locaux du donneur de licence ou du fournisseur de techniques.

467. D’un certain point de vue, étant donné que la formation en cours d’emploi constitue I'un des moyens
d’acquérir le savoir-faire que le donneur de licence ou le fournisseur de tecbniques s’est engagé 4 fournir
au preneur de licence ou a I'acquéreur de tecbniques, c’est le premier qui devrait prendre toutes les dépenses
a sa charge. D’un autre c6té, il semble que les traitements et les frais de voyage, de séjour et de transport
sur place des instructeurs, ainsi que les frais concernant leur matériel didactique, que ce soit dans le pays
du donneur de licence ou du fournisseur de techniques ou dans celui du preneur de licence ou de 'acquéreur
de tecbniques devraient étre pris en charge par le premier tandis que ces traitements, frais de voyage et
de séjour devraient étre pris en charge par le preneur de licence ou ’acquéreur de techniques si son per-
sonnel est formé en cours d’emploi cbez le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (209). En
revanche, si une formation particuliére est demandée par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques,
c’est ce dernier qui doit prendre 4 sa cbarge les frais de préparation correspondants, y compris 1’acqui-
sition du matériel didactique (210).

468, On pent rappeler qu’aux termes des lois de certains pays régissant le transfert des techniques,
une licence de brevet ou un accord de fourniture de savoir-faire devant étre utilisé pour la production
de biens de consommation ou de matériaux ou pour la fabrication de hiens d’équipement doit contenir
une disposition relative & la formation du personnel technique spécialisé du preneur de licence ou de
I'acquéreur de techniques (voir la section H.2, paragraphe 309). 11 semble découler implicitement des
lois de certains de ces pays que, en debors de la rémunération & verser pour la licence de brevet ou I'accord
de savoir-faire technique, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques n’a aucun autre paiement

(208) Voir note (200), supra. (210) Voir note (167, supra.
(209} Voir note (164), supra.
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4 faire pour ces services ou cette assistance en matiére de formation tandis que, en vertu des lois d’autres
pays de cette catégorie, une rémunération peut étre demandée pour les services rendus par des techniciens
dans I'exécution du programme de formation du personnel du preneur de licence ou de I'acquéreur de
techniques. Les lois en question fixent des critéres pour I'estimation du montant de Ia rémunération et
précisent la forme que doit revétir le paiement (voir le paragraphe 471 pour les renseigrements détaillés
concernant ces critéres et la forme du paiement).

c) Experts technigues fournis par le donneur de licence ou le fournisseur de technigues

469. Ilse peut que le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques ait besoin des serviceset de I'assistance
techniques des experts techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques. Ces services
et cette assistance peuvent étre nécessaires dans linstallation industrielle du preneur de licence ou de
P'acquéreur de techniques pour P'exploitation effective de I'invention brevetée ou du procédé breveté ou
pour lutilisation du savoir-faire fourni ou pour la commercialisation du produit portant la marque
concédée sous licence (211).

470. La licence ou laccord précise normalement le nomhre d’experts, la durée de leur détachement et
le colit de chaque catégoric de personnel. Il peut étre demandé au preneur de licence ou a I'acquéreur
de techniques de payer le salaire normal touché par ces experts dans leur pays, ainsi que leurs frais de
voyage et de séjour, ou d’assurer leur logement ¢t de leur fournir d’autres services sur place (212). Les
principales questions a régler pour fixer la rémunération de ces experts techniques concernent habituelle-
ment leur indemnité journaliére, la monnaie de paiement et la durée de leurs services. D’autres questions
peuvent se poser notamment pour la disponihilité de logements et les soins médicaux ou I'assurance.

471. En vertu des lois de certains pays régissant le transfert des techniques, 'estimation du montant
total de la rémunération des experts techniques payahle au donneur de licence ou au fournisseur de
techniques en monnaie étrangére doit reposer sur certains critéres, notamment le nombre d’experts, ¢t
I'indemnité journaliére individuelle — ne comprenant pas les frais de séjour — doit étre conforme aux
normes en usage dans leur pays d’origine et étre fixée d’aprés la spécification et la catégorie de chaque
expert et la nature de ses services. En outre, I'estimation doit reposer sur une évaluation de la durée jugée
suffisante pour la prestation des services et de I'assistance techniques. Par ailleurs, il est & noter que ces
lois disposent que les frais de séjour des experts techniques dans le pays, qui doivent étre estimés pour
chaque cas individuellement, sont payahles en monnaie locale. Enfin, certaines de ces lois précisent aussi
la forme de paiement des taxes afférentes aux services des experts techniques et disposent, par exemple,
que le prix facturé doit étre conforme au haréme effectivement appliqué pour les services et figurer sur
une facture délivrée par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, diiment détaillée et certifiée
conforme.

d) Services techniques concernant les biens d’équipement nécessaires dans linstallation industrielle
du preneur de licence ou de l'acquéreur de technigues

472, Les services techniques peuvent éventuellement aussi étre nécessaires pour I'outillage, le matériel
ou d’autres hiens d’équipement nécessaires 4 I'utilisation de la technique dans linstallation industrielle
du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques.

473. Ces services peuvent se rapporter a la préparation de dessins, de spécifications, de soumissions et
d’autres documents concernant I'achat de ces hiens d’équipement. Cette documentation est distincte des
informations techniques fournies au titre de ia licence de brevet ou de ’accord de savoir-faire technique.
Elle peut étre préparée normalement chez le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (213).

474. Les services techniques peuvent concerner également le montage, 'exploitation et I'entretien de
I"outillage, du matériel ou d’autres hiens d’équipement dans les installations industrielles du preneur de
licence ou de I'acquéreur de techniques. Dans ce cas, les services seront rendus par des experts techniques
et professionnels envoyés sur place (214).

{211) Voir note (167), supra. (213) Voir note (166), supra.
{212) Voir note (167), supra. . (214) Voir note (167), supra.
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475. Les services techniques peuvent aussi faire partie d’une transaction globale de transfert de techniques
comprenant une licence de propriété industrielle ou un accord de savoir-faire technique et un accord qui
prévoit la prestation de services spécialisés d’études et d’ingénierie ou de conseil par des experts techniques
et professionnels pour I'achat, le montage, 'exploitation et 'entretien d’outillage, de matériel et d’autres
hiens d’équipement nécessaires a la construction de I'installation industrielle dans laquelle la technique
doit étre utilisée (voir la section H.3, paragraphe 310, et la section I, paragraphes 318 4 330).

476. Les charges afférentes aux services techniques rendus chez le donneur de licence ou le fournisseur
de techniques sont habituellement calculées selon un haréme horaire ou journalier ou hien le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques peut accepter de fournir un certain nomhre d’heures de ces
services moyennant une taxe déterminée (215).

477. Les questions qui entrent en ligne de compte pour I'établissement de la rémunération des experts
techniques et professionnels envoyés dans les installations industrielles du preneur de licence ou de
Pacquéreur de techniques ont €té traitées plus haut (voir le paragraphe 471).

478. Les lois de certains pays régissant le transfert des techniques traitent expressément de I’établissement
de la rémunération et de la forme du paiement relatif aux services techniques nécessatres pour le montage,
I'assemhlage et I'exploitation d’outillage, de matériel et d’autres hiens d’équipement ou relatif aux services
spécialisés d’ingénierie et de conseil rendus par des experts techniques et professionnels ou encore relatif
a I'emploi d’experts chargés de certains travaux spécialisés pendant une durée fixe (voir la section H.3, 4
et 5, paragraphes 310 a 317).

479. Aux termes de ces lois, la rémunération doit étre d’un montant fixe, déterminé a partir du coit
étahli, compte tenu de la nature des services, de I'importance du projet, du montant total des investisse-
ments ainsi que des normes et critéres habituellement utilisés en la matiére. Le paiement du montant fixé
doit se faire par fractions pendant I'exécution du projet et la fourniture des services, sur présentation
d’une facture qui doit préciser les services rendus et le montant correspondant. Il doit aussi étre subordonné
a I'utilisation compléte et appropri€e des services et a 'obtention de résultats tangibles grace a ces services.

480. En ce qui concerne les services et I'assistance techniques qui deivent étre fournis par les experts
du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, il semhlerait qu’en vertu des lois de certains de
ces pays, la rémunération correspondante doive étre évaluée séparément et que la forme de paiement
fixée pour ces services doive étre celle qui est indiquée plus haut (voir le paragraphe 471).

2) Honoraires afférents aux services de gestion, de planification, de recherche et de développement

481. Tl est question par ailleurs, dans les présentes notes explicatives, des différents types de services
de gestion, de planification, de recherche et de développement (voir la section H.6 et 7, paragraphes 313
a 317). W est & noter que les lois de certains pays régissant le transfert des techniques fixent également des
critéres & appliquer pour la détermination des honoraires afférents a ces services et précisent la forme que
doit revétir leur paiement, comme il est indiqué plus haut (voir les paragraphes 479 et 480).

4. Dédommagement et dépenses indirectes et non pécuniaires

482. 1l se peut que certains éléments d’une transaction déterminée de transfert de techniques procurent
directement ou indirectement un revenu supplémentaire au donneur de licence ou au fournisseur de
techniques ou se traduisent soit par une augmentation du cofit des droits de propriété industrielle ou de
la technique, soit par un ahaissement de ce colit pour le preneur de licence ou acquéreur de techniques.
Ces éléments sont briévement évoqués dans les paragraphes ci-aprés.

a. Revenu des opérations connexes

483. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut tirer des revenus de diverses opérations:
commissions sur les ventes du produit faites par I'intermédiaire de ses propres circuits de distribution
pour le compte du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques, hénéfices réalisés sur la vente du
produit fourni dans le cadre d’arrangements d’achats exclusifs, bénéfices réalisés sur la vente au preneur

(215) Voir note (166), sepra.
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de licence ou a I'acquéreur de techniques de produits connexes qui complétent son programme de commer-
cialisation, bénéfices réalisés sur la vente au preneur de licence ou 4 I'acquéreur de techniques de matiéres
premiéres, de hiens intermédiaires, de pieces détachées ou d’autres composants et location d’outillage,
de matériel ou d’autres biens d’équipement au preneur de licence ou 4 'acquércur de techniques.

b. Dividendes et plus-value de la participation financiére, capitalisation du paiement forfaitaire ou des
redevances

484. Si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques prend une participation financiére dans
Pentreprise du preneur de licence ou de Facquéreur de techniques ou si I'un et ’autre fondent une entreprise
commune, le premier recevra, en cas de réussite des opérations commerciales, des dividendes sur sa
participation financiére. Si une partie essentielle des opérations commerciales dépend des droits de pro-
priété industrielle ou de la technique du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, il peut y
avoir un lien direct entre le montant des redevances et le montant des dividendes. Plus les redevances sont
élevées, moins les dividendes sont importants, ct inversement. L’ampleur de la participation ainsi que
divers facteurs d’ordre fiscal et financier peuvent déterminer 'importance relative & attrihuer & chaque
élément ainsi que la constitution de réserves ou la non-répartition des bénéfices, ce qui peut conduire a
une augmentation de la valeur de la participation financiére.

485. 1l convient & cet égard de tenir compte des lois de certains pays régissant le transfert des techniques,
qui assimilent & des bénéfices les paiements qui sont faits pour des droits de propriété industrielle ou pour
des techniques entre une filiale et 1a soci¢té mére ou entre filiales, ou lorsqu’il existe une vnité économique
ou une communauté d’intéréts entre les parties, ou lorsque la gestion technique, administrative, financiére
et commerciale est cffectivement assurée par le donneur de techniques, ou lorsque ce dernier fournit des
matiéres premiéres ou des produits intermédiaires utilisés dans le procédé pour un montant dépassant
un pourcentage déterminé du cofit total du produit. Certaines de ces lois prévoient aussi qu’en pareil cas,
le paiement forfaitaire ou les redevances ne peuvent pas €tre assimilés & un apport de capital ni constituer
une participation aux hénéfices ou au capital de I'entreprise du preneur de licence ou de acquéreur de
techniques, ni &tre déduits pour le calcul de 'imp4t sur son revenu.

486. En vertu des lois de certains autres pays régissant le transfert des techniques, hien que des redevances
puissent €tre payées par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques au donneur de licence ou au
fournisseur de techniques méme lorsque ce dernier détient une participation financiére dans I’entreprise
du premier, le montant des redevances doit étre sensihlement réduit lorsque le donneur de licence ou le
fournisseur de techniques détient une participation majoritaire chez le preneur de licence ou I'acquéreur
de techniques; en outre, il est interdit & une filiale & 100 % de payer des redevances ordinaires & une société
meére étrangére.

¢. Transfert ou partage des dépenses

487. Certaines mesures de transfert ou de partage des dépenses, par exemple les dépenses engagées pour
le maintien ou la défense des droits découlant du brevet ou de la marque, peuvent avoir pour effet de
réduire les dépenses du donneur de licence ou du fournisseur de techniques et d’accroitre le cofit d’une
transaction de transfert des techniques pour le prencur de licence ou 'acquéreur de techniques.

d. Fourniture en retour d’informations techniques; droits relatifs au progrés technigue

488. Le savoir-faire technique du preneur de licence ou de ’acquéreur de techniques qui doit étre cédé
au donneur de licence ou au fournisseur de techniques peut également constituer une forme de revenu
pour ce dernier. Les clauses et conditions concernant la fourniture en retour d’informations techniques
sur les améliorations, perfectionnements ou techniques nouvelles et I'acquisition de droits relatifs & ces
progrés techniques sont examinées dans une autre section des présentes notes explicatives (voir la section F,
paragraphes 216 4 237).

e. Acquisition de données sur le marché

489. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques peut bénéficier de données fournies par le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques au sujet de la commercialisation du produit dans la région,
y compris les nouvelles techniques de promotion des ventes, qui peuvent se révéler utiles pour la commer-
cialisation du produit dans d’autres régions.
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f. Réduction de coiit et économies bénéficiant au preneur de licence ou a I'acquéreur de technigues

490. Certains éléments d’une transaction déterminée de transfert de techniques peuvent avoir pour effet
de réduire les frais d’exploitation du prencur de licence ou de 'acquéreur de techniques ou conduire d’une
autre maniére a des économies pour le bénéficiaire de la technique transférée.

49]. On peut aussi mentionner des mesures comme I'utilisation par le preneur de licence ou I'acquéreur
de techniques des circuits de distribution du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, 1'utili-
sation gratuite de la marque du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, I'accés du preneur
de licence ou de 'acquéreur de techniques aux informations sur les perfectionnements des inventions
existantes ou du savoir-faire, ou sur les inventions nouvelles du donneur de licence ou du fournisseur de
techniques ou encore sur des droits relatifs 4 ces progrés techniques et, enfin, la possibilité de bénéficier
d’informations de commercialisation et d’autres services et assistance techniques du donneur de licence
ou du fournisseur de techniques.

5. Montant maximum du prix ou du coiit des droits de propriété industrielle ou de la technique

492, La question d’ensemble concernant le prix ou le coiit des droits de propriété industrielle ou de la
technique ainsi que les éléments constitutifs du prix ou du cofit et, par conséquent, le montant du paiement
forfaitaire, des redevances ou des honoraires afférents aux services et a 1’assistance techniques a été évoquée
au début de la présente section (paragraphes 390 & 394). Le probléme plus particulier qui se pose ici est
de déterminer le prix ou le cofit maximum de ces droits ou de cette technique.

493. 1l est & noter que les lois de certains pays régissant le transfert des techniques réglementent aussi
le prix des droits de propriété industrielle ou de la technique.

494, En vertu des lois de certains de ces pays, la licence ou I'accord ne sera pas approuvé si le prix ou
la rétribution est supérieur aux avantages que procurera la technique devant étre acquise ou s’il gréve
de fagon injustifiée ’économie nationale. Dans d’autres pays, un service gouvernemental particulier peut
établir par secteur, par activité ou par produit des plafonds applicables au prix ou a la rétribution que
doivent verser les preneurs de licence ou les acquéreurs de techniques. En vertu des lois de I'un de ces
pays, lorsque ces plafonds n’ont pas été fixés, il faut une approbation particuliére de la licence ou de
I'accord si le prix dépasse la valeur estimative nette des ventes de plus d'un certain montant. En vertu
des lois d’autres pays de cette catégorie, les redevances fixées doivent se situer a I'intérieur de certains
pourcentages déterminés en fonction de I'industrie. Dans d’autres pays encore, le prix doit avoir été fixé
par les parties en fonction de certains paramétres. Dans un autre pays, au moins, I'approbation d'une
licence ou d’un accord n’est donnée initialement que pour un volume déterminé de production et si la
production dépasse ce quota, il faut une approbation préalable pour les conditions de paiement des
redevances relatives & la production excédentaire.

6. Taxation séparée des différents éléments de la technique

495, La question se pose de savoir dans quelle mesure, dans une transaction de transfert de techniques,
les différents éiéments de la technique peuvent ou doivent €tre distingués et taxés séparément (216). Le
probléme est particuliérement ardu dans le cas d’une licence couvrant plusieurs brevets qui relévent du
méme domaine ou s¢ rapportent a un produit ou & un procédé complexe. Pour quelques-uns des brevets,
pris individuellement, en groupe ou en sous-groupe, il se peut qu’il soit possible ou réalisable de fixer
un prix séparé ou de savoir §'ils sont indispensables (217). Les points de vue divergent a ce sujet, tant
en ce qui concerne les considérations juridiques, commerciales ¢t économiques que lincidence de ces
transactions ou licences de brevet intégrées sur le transfert des techniques aux pays en développement.

496. Ily a lieu A cet égard de tenir compte des lois de certains pays régissant le transfert des techniques,
aux termes desquelles le prix des différents éléments de la technique couverte par une licence de propriété
industrielle ou un accord de transfert de techniques doit étre indiqué séparément, lorsque la ventilation
est possible, ou aux termes desquelles les différents éléments de la technique dolvent faire I’objet de licences
ou d’accords distincts, le prix de chacun étant indiqué séparément et régi par des normes fixées dans la loi.
Il convient enfin de noter qu’en vertu des lois de certains de ces pays, la licence ou I'accord ne doit pas
prévoir le paiement de redevances pour les brevets ou des marques qui ne sont pas ou ne seront sans doute
pas utilisés ou qui ne présentent aucun intérét économique.

(216) Voir notes {197) et (200), supra, et paragraphe 523, (217} Voir note (194), supra.
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NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES

0. REGLEMENT DU PAIEMENT

(Compte rendu; tenue, inspection et examen des archives; fixation de la monnaie de référence ou de paiement ; monnaie
de référence, monnaie de palement; taux de change; contrile des changes; fixation des modalités d’envoi de fonds et de
réception des paiements; effet de ’adoption de nouvelles lois ou de la modification des lois en vigueur en ce qui concerne
le palement)

1. Compee rendu

497. Lorsque des redevances doivent étre payées, la licence ou I'accord prévoit une méthode permettant
de rendre compte du volume de la production, des ventes ou des bénéfices, ainsi que du montant des
redevances déterminées sur cette base (218). La période sur laquelle portent cette production, ces ventes
ou ces bénéfices est définie et les dates auxquelles les redevances calculées pour cette période doivent étre
payées sont indiquées (219) (voir aussi la section N.3, paragraphe 430).

2. Tenue, inspection et examen des archives

498. Généralement, on prévoit aussi dans la licence ou dans I'accord que le preneur de licence ou I'acqué-
reur de techniques devra tenir des archives (220) et que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
aura la possibilité de les examiner afin de déterminer si le calcul des redevances effectué par le preneur
de licence ou I’'acquéreur de techniques est bien exact. Il est possible, en particulier, que les livres de compte,
dossiers et autres archives du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques, indiquant le nombre
d’unités produites, le montant des ventes ou les bénéfices, doivent étre mis a la disposition du donmneur
de licence ou du fournisseur de techniques ou des représentants qu’il aura désignés (221} ou d’un tiers,
par exemple d’un comptable ou d’un vérificateur des comptes (222), choisi d’un commun accord (223).
Une disposition de la licence ou de I'accord précisera le but de I'inspection, les archives 4 examiner, la
data a laquelle ou le lieu o cet examen peut étre effectué et la répartition des frais d’inspection (224)
et prévoira la certification du prix de vente net (225).

3. Fixation de la monnaie de référence et de paiement

499. Il faut distinguer deux aspects de la question de la fixation de la monnaie. Le premier a trait 4 la
détermination de la monnaie qui servira & mesurer 'obligation de paiement et le second a trait au choix
de la monnaie dans laquelle les paiements sont effectués pour s’acquitter de cette obligation. La monnaie
de référence et la monnaie de paiement peuvent &tre les mémes mais cela n’est pas obligatoire et elles
peuvent en fait étre différentes, comme c’est souvent le cas dans une transaction commerciale internationale.

(218) Compte rendu du preneur de licence

Dans les 30 jours qui suivenl le 31 mars, le 30 juin, le
30 septembre el le 31 décembre de chaque année ol le présent
accord est en vigueur, le preneur de licence est tenu de pré-
senter au donneur de licence ou i toute personne ou organe
désigné en lemps opportun par ce dernier un étal, diment
cerlifié par les vérificaleurs des comples du preneur de licence,
indiquant les quanlités el le chiffre d’affaires net en (monnaie
4 préciser) du produit fabriqué par le preneur de licence et
vendu ou loué ou autremenl écoulé au cours du trimestre
précédent ainsi que les moniants dus par le preneur de licence
4 ce titre en vertu de l'arlicle ... (voir notes (193), (194),
(195), (196), (199), supra).

(219) Moment de la remise de fonds

Le preneur de licence paie au donneur de licence en {(pays
4 préciser) en (monpaie & préciser), dans les soixante (60)
jours qui suivent les dates des 31 mars, 30 juin, 30 septembre
et 31 décembre mentionnées i Particle ... (voir note (218),
supra), les redevances dues aux termes du présent accord.

(220) Tenue des archives par le preneur de licence

Le preneur de licence tient des dossiers, livres de comptes
ou autres pidces exacts et véritables contenant toutes les
données normalement nécessaires au calcul et 4 la vérification
complets des montants A payer ainsi que les informalions qui
doivent figurer sur les états prévus par le présent accord.

(221) Examen des archives par le donneur de licence on par
un tiers

Le preneur de licence doil, pendant les heures normales

de travaijl, permettre au donneur de licence ou & son repré-

senlant d’inspecler ces documents de fagon suffisanle pour
qu’il puisse déterminer les monlants payables par le preneur
de licence. Au lieu d’une inspection du représeniant du
donneur de licence, le preneur de licence a la possibilité de
faire faire cette inspection aux frais du donneur par des
experts comptables indépendanls ayant I'agrément des deux
parties.

(222) Inspection des archives par un vérificatenr des comptes
indépendant

Le preneur de licence doit permetire 4 un vérificateur des
comples indépendant désigné i cet effel par le donneur de
licence et par lui-méme d'inspecter ses archives afférentes au
présent accord aux fins des états mentionnés a "article ...
(voir note (218), supre) & un momenl raisonnable pendani
la durée du présenl accord ou dans les six mois qui suivenl
sa résiliation, Cetle inspection a lieu aux frais du donneur
de licence, étant entendu toutefois que si une différence ou
une erreur représentanl plus de lrois pour cenl du monlant
réellemen] dil est relevée dans les calculs, le coll de celle
inspection passe i la charge du preneur de licence.

(223) Voir notes (221) et (222), supra.
(224} Voir notes (221) et (222), supra.
(225) Certification du prix de vente net

Le prix de vente net du preneur de licence est certifié par
les vérificateurs des comples désignés par les deux parties.
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a. Monnaie de référence

500. En ce qui concerne le premier aspect — la monnaie de référence — dans le cas d’un paiement
forfaitaire, la monnaie indiquée peut étre celle du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques
ou celle du pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques ou encore celle d'un autre pays (226).

501. Dansle cas de redevances, sile montant de la redevance est lié au volume de production et ne dépend
pas de la valeur de I'unité produite, la monnaie choisic peut étre soit celle du pays de production soit
celle d’un autre pays. Sile montant de la redevance est lié aux ventes, la monnaie choisie peut étre celle
du pays ol ont lieu les ventes. En cas de possibilité de ventes & I’exportation, on peut choisir plusieurs
monnaies — i savoir la monnaie du pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques ol ont
licu la production et les ventes nationales, et la ou les monnaies du ou des pays ol ont lieu les ventes a
I'exportation. Si les redevances sont liées aux bénéfices de I'entreprise du preneur de licence ou de I'acqué-
reur de techniques, la monnaie du pays ol cette entreprise est légalement constituée peut alors étre choisie.

502. En ce qui concerne les frais afférents aux services et & ’assistance techniques, il s’agira le plus souvent
de choisir entre la monnaie du pays et I’expert et celle du pays ou les services sont rendus; toutefois, dans
le cas de services rendus par des experts envoyés dans le pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de
techniques, le montant des frais sera normalement déterminé dans la monnaie du pays de I'expert, le
paiement étant effectué en tout ou en partie dans la monnaie de ce pays et le solde éventuel, plus la partie
imputable aux frais de subsistance et autres facilités accordées dans le pays du preneur de licence ou
de I'acquéreur de techniques, payé dans la monnaie du pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de
techniques (227).

503. Leslois régissant le transfert des techniques dans certains pays prévoient que la monnaie de référence
doit &tre celle du pays du prencur de licence ou de ’acquéreur de techniques, bien que les envois de fonds
a I’étranger puissent étre effectués en devises étrangéres; d’aprés les lois d’autres pays, en revanche, bien
que la monnaie de référence puisse étre exprimée en devises étrangéres, il faut au moins que les dépenses
liées au séjour d’experts dans le pays du preneur de licence ou de I’acquéreur de techniques soient payées
dans la monnaie de ce pays (voir la section N.3, paragraphe 471).

b. Monnaie de paiement

504. Le second aspect de la question de la fixation de la monnaie est le choix de 1a monnaie dans laquelle
le montant de I'obligation sera converti aux fins du paicment, c’est-3-dire de la transmission des fonds,
Comme on I’a indiqué, cette monnaie peut étre la méme que la monnaie de référence mais, le plus souvent,
il s’agit d’'une monnaie différente. )

505. De nombreux facteurs peuvent jouer un réle dans le choix de la monnaie de paiement, par exemple
le fait que la monnaie de référence puisse étre utilisée dans le pays de cette monnaie par le donneur de
licence ou le fournisseur de techniques, le taux d’inflation dans le pays de la monnaie de référence, la
stabilité de cette monnaie par rapport 4 d’autres sur les marchés monétaires internationaux, l'existence
d’un contrdle des changes dans le pays de la monnaie de référence ou dans le pays d’ol le preneur de
licence ou I'acquéreur de techmiques tire ses revenus et I'application des lois fiscales qui peuvent prévoir
des avantages particuliers en faveur de I'une ou I’autre des parties.

¢. Taux de change

506. Au cas ou la monnaie de paiement choisi¢ n’est pas la méme que la monnaie de référence, le taux
de conversion fera normalement 'objet d’une disposition de la licence ou de 'accord (228). Différents

(226) Fixation de la monnaie utilisée pour le calcul {228) Paiement en monnaie éirangére

du montant de la redevance

Le montant du paiement di par le preneur de licence au
donneur de licence en vertu des dispositions de I'article ...
(voir note (218}, supra) est calculé en (monnaije & préciser du
pays du preneur de licence).

(227) Paiements en monnaie locale

Dans la mesure ol le donneur de licence peut payer ses
frais aux termes de l'article ... (voir note (167), supra) en
(monnaie & préciser du pays du preneur de licence), il accepte
que le preneur de licence régle ses paiements dans cette
monnaie.

a) Hormis le cas prévu a Iarticle . .. (voir note (227}, supra)
et sous réserve des dispositions de l'article ... (voir note
(223), supra), tous les paiements dus au donneur de licence
et mentionnds A I'article ... (voir notes (193} & (200}, supra)}
sont effectués par transfert de (monnaie A préciser du pays du
donneur de licence) ou, au choix du donneur de licence, d’une
autre monnaie convertible au sens de larticle VIII des
Statuts du Fonds monétaire interpational, au bénéfice du
donneur de licence auprés de la banque qu'il aura désignée
en temps voulu, par écrit, et au taux de change spécifié a
Iarticle ... (voir note (229), infra).

b) Chaque paiement constituec une décharge valable dans
la mesure ol il est mis irrévocablement 2 la libre disposition
du donneur de licence en (pays A préciser).
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taux de change peuvent &tre cboisis, par exemple, le taux officiel fixé par les autorités monétaires natio-
nales ou internationales, ou une moyenne de ces taux ou un taux commercial, comme le taux applicable
aux transferts réalisés par voie télégraphique ou tout autre taux appliqué par une banque commerciale
déterminée, qu'elle soit nationale ou étrangére (229).

4. Contrile des changes

507. Dans certains pays, les lois régissant les transactions portant sur les transferts de devises exigent
que les mesures applicables au paiement d’obligations financiéres en devises étrangéres soient approuvées
par la banque centrale ou par toute autre autorité financiére.

508. En outre, en vertu des lois régissant le transfert de techniques dans certains pays, les envois de
fonds 4 Pétranger exigés aux termes des dispositions d’une licence de propriété industrielle ou d’un accord
de transfert de techniques ne peuvent étre effectués que dans les conditions prescrites par la réglementation
des changes édictée par les autorités financiéres. Dans certains de ces pays, les lois précisent que I'autori-
sation des autorités financidres en ce qui concerne I'envoi de fonds est indispensable pour que la licence
ou I'accord puisse produire effet. Dans d’autres, I'approbation de la licence ou de Paccord par les pouvoirs
publics responsables de application des lois régissant le transfert des techniques est nécessaire pour que
les autorités financiéres puissent donner leur autorisation.

5. Fixation des modalités d'envol de fonds et de réception des paiements

509. Compte tenu des liens qui peuvent exister entre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
et des institutions bancaires nationales et étrangéres, ainsi que des liens de ces institutions avec le preneur
de licence ou l'acquéreur de techniques ou les établissements bancaires de ce dernier, divers facteurs
peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer les intermédiaires a choisir pour I'envoi ou la réception
de fonds. Le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, de méme que le preneur de licence ou
Pacquéreur de techniques peuvent avoir certaines préférences quant anx institutions bancaires 3 utiliser
comme intermédiaires pour la transmission de fonds. Quelle que soit la solution retenue, les parties peuvent
juger utile de préciser dans la licence ou dans I'accord les moyens choisis pour I'envoi ainsi que pour la
réception des fonds destinés au paiement des obligations financiéres découlant de la licence ou de 'accord
et d’indiquer 4 quel moment et en quel lieu, au cours de la transmission des fonds, une obligation de
paicment donnée est considérée comme acquittée (230).

6. Effet de Iadoption de nouvelles lois ou de la modification des lois en vigueur en ce qui concerne le paiement

510. 1l peut étre souhaitable de prévoir dans la licence ou dans 'accord des dispositions signalant les
mesures & prendre au cas oll de nouvelles lois seraient adoptées ou au cas ou les lois en vigueur seraient
modifiées en ce qui concerne le mode ou le licu de paiement ou d’autres éléments du paiement effectué
par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques. Parmi les mesures qui pourraient étre prévues,
on peut citer les suivantes: notification par le prencur de licence ou I'acquéreur de techniques de ces
nouvelles lois ou modifications (231), disposition exigeant que le donneur de licence ou le fournisseur

(229) Taux de change

Le taux de change est
Exemple 1

pour les montants fixes mentionnés dans I'accord, le cours
officiel calculé a partir du pair en dollars E.-U. au Fonds
monétaire international cu dans I'organisation qui lui a
succédé, le jour du transfert.

Exemple 2

pour la redevance calculée an pourcentage, la moyenne
entre le taux de change le plus élevé et le taux de change le
plus faible enregistrés pendant le mois civil qui précéde la
date de Pétat mentionné a 'article ... (voir note (218), supra).

Exemple 3

pour la redevance calculée au pourcentage, le cours vendeur
par transfert télégraphique de (monnaie a préciser du pays
du donneur de licence) (ou autre monnaie convertible, le cas
&chéant) libellé en (monnaie 4 préciser du pays du preneur
de licence) pour les paiements des transactions courantes le
jour du transfert.

Exemple 4

le taux de cbange en vigueur dans une grande banque de
change en (pays du preneur de licence) le jour du paiement.

(230) Voir note (228), alinéa a), supra.

(231) Mode de paiement: effet de lois nouvelles ou modifides

a) Le preneur de licence avise le donneur de licence par
€crit et immédiatement sj des lois ou réglements nouveaux
ou des modifications des lois ou réglements existants sont
adoptés ou décrétés par le gouvernement de (pays & préciser)
et que, pour n'importe quelle raison, ils se rapportent au
mode de paiement défini par les dispositions de 1’article ...
(voir note (228), supra) du présent accord.

b} Dans les (trente (30) jours) qui suivent la réception de
cet avis, le donneur de licence avise le preneur de licence par
écrit de toute revision du mode de paiement aux termes de
Iarticle ... (voir note (228), supra) qu'il juge nécessaire.
Lorsque le donneur de licence et le preneur de licence
s'entendent sur cette revision, le cas échéant, le présent
accord est amendé pour refléter cette revision.
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de techniques fasse des propositions en vue de la revision de I'élément de paiement en question (232),
possibilité pour le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques de s’acquitter de son obligation de
paiement par un autre moyen déterminé, par exemple en déposant des fonds dans une banque de son
pays (233}, etrésiliation de la licence ou de I'accord par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
si, par I'effet des nouvelles lois, on se trouve en présence de conditions qui augmentent sensiblement les
risques lors du réglement du paiement (234).

7. Imposition

(Principes déterminant le lieu d'imposition; impdts sur le chiffre d’affaires; retenne 2 la source; effet des traités concernant
les donbles impositions; détermination de P'origine du revenu, énumération détaillée et évaluation distincte; paiement des
impdts, crédits @’impét et répartition des paiements et des crédits; questions propres an cas ol il existe un lien particulier
entre le dooneur de licence et le prencur de licence)

511. La question des imp6ts et, en particulier, des impdts sur la rémunération provenant d’une tran-
saction portant sur un transfert de techniques entre le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
d’un pays et un preneur de licence ou acquéreur de techniques d’un autre pays présentera un intérét
particulier pour les parties, dans la mesure ou cette rémunération pourra &tre assujettie 4 1'imp6t sur le
revenu dans différents pays.

512. Les lois fiscales d’un pays peuvent prévoir que I'impét sur le revenu frappera tous les revenus
imposables des entreprises constituées selon les lois de ce pays, quelle qu'en soit I'origine. D’aprés ces
lois, le lieu de constitution détermine le lien d’imposition.

513. Dans d’autres pays, le lieu d’'imposition est déterminé en fonction de la gestion et du contrdle;
I'élément & prendre en considération n’est pas le lieu de constitution de ’entreprise mais le lieu ot siégent
son conseil d'administration et la direction. Par conséquent, dans ces pays, une entreprise constituée
selon les lois du pays A, dont le conseil d’administration et la direction exercent leurs activités dans le
pays B, sera imposée par le Gouvernement du pays B sur la base de ses revenus, sur lesquels un impét
sera également pergu par le Gouvernement du pays A.

514. Dans certains autres pays, le lieu d’imposition est déterminé en fonction d’un autre principe, a
savoir celui de I'imposition fondée sur la territorialité. Selon ce principe, les sommes gagnées dans le pays
sont imposées par le Gouvernement de ce pays et les sommes qui y sont dépensées peuvent venir en déduc-
tion de ces impbts, mais les sommes dépensées en dehors du pays ne peuvent venir en déduction des
impbts prélevés sur les sommes gagnées dans ce pays.

515. Dans d’autres pays, I'imposition des revenus repose encore sur un autre principe. Ces pays appliquent
la doctrine du lien économique, en vertu de laquelle ils prélévent un imp6t proportionnel sur les transactions
qui ont lieu aussi bien dans le pays qu’en dehors du pays.

516. Dans le cas d’'une transaction portant sur un transfert de techniques aux pays en développement,
deux pays au moins sont généralement impliqués, & savoir le pays ol le preneur de licence ou I'acquéreur
de techniques, qui utilise les techniques du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, applique
le procédé ou fabrique, utilise ou vend le produit (et peut-étre également un autre pays ou le produit
est aussi vendu) ainsi que le pays (ou les pays) d’aprés les lois duquel I'entreprise du donneur de licence
ou du fournisseur de techniques est constituée ou dans lequel se déroulent ses activités.

517. En I'absence de conventions en matiére fiscale, la rémunération pergue par le donneur de licence
ou le fournisseur de techniques peut étre assujettie & 1'imp6t sur le revenu dans le pays ol I'entreprise
du donneur de licence ou du fournisseur de techniques est constituée, selon le taux d’imposition en vigueur
dans ce pays, ainsi que dans le pays d’origine de la rémunération, selon le taux d’imposition qui y est
en vigueur.

(232) Voir note (231), alinéa b), supra, et note (257), infra.

(233) Mode de paiement: effet d'une medification de la
législation sur le contréle des changes

Si, en vertu d’une loi, d'un réglement ou d’un décret, le

preneur de licence n'est pas en mesure d'effectuer les paiements

qui sont dus conformément A l'article ... (voir note (228),

supra), il peut s’en acquitter valablement en déposant auprés

d’une banque du pays du preneur de licence, au bénéfice du
donneur de licence (ou de deux personnes ou de (personne
morale déterminée) ayant qualité de mandataire(s) du
donneur de licence ou en vertu de toute autre disposition
prévue) mais le donneur de licence peut alors notifier par
écrit qu'il tésilie le présent accord {(nombre 3 préciser) jours
aprés le préavis ainsi motivé.

(234) Voir note (264), infra.



NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES 119

518. En plus de I'imposition de la rémunération en tant que revenu, plusicurs pays d’origine prélévent
d’autres types d’impéts, par exemple un impét sur le chiffre d’affaires ou la taxe a la valeur ajoutée. En
outre, I'administration fiscale du pays d’origine exige généralement que le preneur de licence ou Pacquéreur
de techniques retienne A la source les imp6ts payables par le donneur de licence ou le fournisseur de
techniques.

519. Afin d’éviter les doubles impositions, certains pays ont conclu des traités en matiére fiscale, aux
termes desquels certains types de revenus sont exonérés d’impdts par 'un des pays en cause, ou selon
lesquels un crédit est au moins accordé pour I'impdt payé dans le pays d’origine sur les revenus en question.
Ces traités fiscaux sont généralement connus sous le nom de traités concernant les doubles impositions.

520. Dans certains cas, les traités concernant les doubles impositions prévoient que les revenus ne seront
imposés que dans le pays ou l'entreprise du bénéficiaire des revenus est constituée. Dans d’autres cas,
ils prévoient que le revenu sera imposé uniquement dans le pays d’origine de la rémunération. Si le béné-
ficiaire dont I’entreprise est constituée dans un pays pergoit des revenus provenant d’activités commerciales
qu’il exerce dans un autre pays ol il a un établissement permanent, ces traités concernant les doubles
impositions prévoient généralement que les revenus seront imposés dans le pays ol est situé 1'établissement
permanent. L'expression « établissement permanent » est généralement définie dans ces traités et, bien
que les définitions varient quelque peu d’un traité 4 I'autre, ¢lle s’entend généralement d’un centre d’activité
fixe dans le pays en question. Si le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne poursuit pas
dans le pays en question d’activités équivalant A celles d’un établissement permanent, la rémunération
sera généralement exonérée de I'impdt sur le revenu dans ce pays.

521. Les lois fiscales nationales et les traités concernant les doubles impositions posent un certain nombre
de problémes. Le premier est I’assimilation de la rémunération & un « revenu » ou 4 un type particulier
de « revenu », pouvant étre soumis 4 un taux différent de celui d’autres types de revenus. Ainsi, la vente
de droits de propriété industrielle et l¢ transfert de savoir-faire moyennant un paiement forfaitaire ou un
paiement par versements échelonnés qui n’est pas subordonné a I'ampleur de I'utilisation des droits ou
des techniques peut &tre considérée comme une vente de biens de capital, ne devant &tre imposés comme
revenus que dans la mesure o1 la rémunération pergue excéde la valeur du capital. Ce revenu peut 4 son
tour étre imposé & un taux différent (supérieur ou inférieur) a celui de la rémunération qui doit étre payée
périodiquement et qui est subordonnée & 'ampleur de 'utilisation des droits ou des techniques. Les taux
différents applicables aux divers types de revenus peuvent influencer le choix des parties lorsqu’elles
définissent le type de transaction portant sur le transfert de techniques et le mode de rémunération.

522. En second lieu, il faut déterminer I'« origine » des revenus. En cas de vente de droits de propriété
industrielle, I'origine des revenus peut étre considérée comme le pays ot le titre change de main (par exemple,
le pays ou I'instrument de cession ou de transfert est signé ou le pays ol les droits sont enregistrés et ol
une cession doit aussi étre enregistrée), tandis qu'en cas de fourniture de savoir-faire dont le paiement
n’cst pas fonction de I'ampleur de I'utilisation, le licu ou sont remises les informations techniques ou le
lieu o s’exercent les compétences techniques ou professionnelles peut étre considéré comme le lieu d’origine.
D’autre part, lorsqu’une licence de propriété industrielle est en jeu ou lorsque le savoir-faire est fourni
moyennant une rémunération subordonnée & I'ampleur de Iutilisation, par exemple au volume de la
production ou des ventes, le lieu de la production ou des ventes peut &tre considéré comme I'origine.

523. Afin de se prévaloir des dispositions sur l'origine des revenus qui figurent dans les lois fiscales
nationales ou dans les traités et réduire ainsi les risques de double imposition, le donneur de licence ou
le fournisseur de techniques peut juger préférable d’énumérer et d*évaluer séparément certaines des presta-
tions et d’indiquer le lieu de prestation. Une telle disposition est souvent utile généralement pour les
pouvoirs publics du pays du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques qui s’occupent non seule-
ment de questions fiscales mais aussi d’autres questions relevant des lois régissant le transfert des techniques,
lorsqu’il s’avére opportun, voire indispensable, de décomposer la valeur des €éléments de la transaction
portant sur le transfert de techniques (voir le paragraphe 436).

524. Un troisiéme probléme a trait au paiement des impbts, aux demandes de crédits d’impdt et a la
répartition de ces paiements et du bénéfice de ces crédits entre les parties a la transaction portant sur le
transfert de techniques. Si un imp6t frappant la rémunération doit €tre payé a la source, c’est-a-dire au
lieu de fabrication ou de vente, le donneur de licence ou le fournisseur de techniques qui, selon la loi
fiscale du lieu, doit supporter le paiement de I'impdt et en est responsable peut juger préférable, pour des
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raisons administratives et pour plus de commodité, que I'imp&t soit payé a son nom par le preneur de
licence ou I'acquéreur de techniques et que ce dernier lui apporte la preuve de ce paiement et fasse état
de celui-ci dans les relevés de compte relatifs 4 la rémunération et dans les envois de fonds (235}. Dans
certaing cas, les lois du pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques peuvent exiger que
I'impét applicable 4 la rémunération soit retenu 4 la source et payé au Gouvernement de ce pays. La
preuve de ce paiement est utile pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, non seulement
dans ses relations avec ¢e Gouvernement mais aussi pour demander un crédit (ou une déduction sur le
revenu imposable) en calculant les impdts qu’il doit au Gouvernement du pays d’aprés les lois duquel
son entreprise est constituée et tous les revenus de cette entreprise, quelle qu'en soit la source, sont
imposables.

525. Lorsqu’un tel crédit ou une telle déduction sont autorisés (et méme si ce n’est pas le cas), le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques peut s’efforcer d’obtenir du preneur de licence ou de I’acquéreur
de techniques Pengagement que la rémunération qu’il demande, et que ce dernier doit lui payer, sera
exempte d’impdt, ¢’est-a-dire s’efforcer de mettre 'impdt et son paiement 2 la charge du preneur de licence
ou de I'acquéreur de technique. Dans ces cas, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques est invité
soit 4 procéder 3 un nouvel envoi de fonds d’un montant équivalent 4 I'imp6t ou a accroitre d’emblée
le montant de I'envoi de fonds de telle sorte que ce montant moins I'impdt soit égal 4 la rémunération
demandée. Pour le preneur de licence ou ’acquéreur de techniques, cela équivaut 4 une augmentation
du paiement qui est 4 sa charge, 4 concurrence du montant de I'impét payé; toutefois, ce montant pourrait
étre réduit par la suite, selon une formule envisageant le remboursement, par le donneur de licence ou
le fournisseur de techniques, de I'impdt ainsi payé par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques,
dans la mesure ol cet impdt peut étre utilisé par le premier comme crédit ou peut venir en déduction du
revenu imposable lors du calcul de I'impdt imposé par le Gouvernement du donneur de licence ou du
fournisseur de techniques sur les revenus de son entreprise ayant leur source dans le pays du preneur de
licence ou de 'acquéreur de techniques (voir I'exemple donné a la section N.3, paragraphe 459).

526. Un autre probléme résulte des questions fiscales particuliéres qui peuvent se poser entre un donneur
de licence et un preneur de licence lorsqu’il existe entre eux des liens d’entreprise mére 3 filiale ou lorsqu’ils
sont associés d’une autre maniére en tant que copropriétaires ou en exergant un contrdle en commun ou
en ayant des intéréts financiers communs. Les paiements que ces preneurs de licence versent a ces donneurs
de licences peuvent étre considérés, en vertu des lois fiscales du pays du donneur de licence, comme des
revenus devant &tre imposés a4 des taux différents (c’est-a-dire supérieurs) ou soumis 4 d’autres régles
particuliéres et, en vertu des lois applicables dans le pays du preneur de licence, il est possible que ces
paiements effectués par le preneur de licence ne soient pas déductibles pour calculer I'imp6t sur le revenu
du preneur de licence.

527. 1l convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, qui exigent
que les parties déterminent qui sera responsable du paiement de I'impdt sur le revenu exigible dans le
pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques, ou qui refusent de donner effet aux accords
contenant une disposition exigeant que la rémunération soit payée tous impdts déduits alors que dans
le pays de 'acquéreur la rémunération est considérée comme un versement imposable.

P. CLAUSES ET CONDITIONS LES PLUS FAVORABLES

(Traitement discriminatolre, abus de position dominante ou autre action préjudiciable lorsqu'un prenenr de licence ou
acquéreur de techniques bénéficie de clauses et de conditions plus favorables; mérites des dispositions sur les clauses et
conditions les plus favorables; avantage de ces dispositions lorsque les techniques sont en cours d’élaboration ou lorsqu’une
concurrence sur le méme marché est probable; clause exigeant que le preneur de licence ou I’acquéreur de techniques soit
tenu informé des licences ou accords conclus par Ia suite)

1. Généralités

528. Lorsque le donneur de licence accorde une licence pour les mémes droits de propriété industrielle
a plusieurs preneurs de licences ou lorsque le fournisseur de techniques transmet un savoir-faire équivalent
a plusieurs acquéreurs de techniques, il convient de déterminer si, dans ’hypothése o les clauses et

(235) Impdts sur le revenu Si le preneur de licence déduit cet impdt du montant qui

Le preneur de licence prend 4 sa charge 'impdt sur le  revient au donneur de licence, il envoie au donneur de licence,
revenu percu en vertu de la loi de (pays du preneur de licence)  en temps voulu, un certificat fiscal attestant le paiement de
sur le revenu du donneur de licence afférent au présent accord.  cet impot.
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conditions prévues dans les licences ou accords ultérieurs (ou par modification d’une licence ou d'un
accord antérieur) sont plus favorables que celles qui figuraient dans les licences ou accords antéricurs,
ces clauses et conditions devraient étre étendues A ces derniers et, si oui, dans quelle mesure et de quelle
maniére.

2. Application des lois contre la concurrence déloyale et les pratiques commerciales restrictives

529. Le premier probléme qui se pose A ce sujet est lié & I'application des lois contre la concurrence
déloyale et les pratiques commerciales restrictives qui pourraient étre invoquées par le plus ancien preneur
de licence ou acquéreur de techniques, qui prétend avoir fait I'objet d’un traitement discriminatoire ou
avoir souffert d’un abus de position dominante ¢t de toute autre action préjudiciable de la part du donneur
de licence ou du fournisseur de techniques.

530. Lorsqu’il devient souhaitable d’accorder une licence pour les mémes droits ou de fournir un savoir-
faire équivalent & plusicurs prencurs de licences ou acquéreurs de techniques, qui Iutiliseront chacun
dans une mesure différente et qui paicront des redevances différentes, et pour éviter qu'ils invoquent le
traitement discriminatoire, des taux équitables pourraient leur &tre appliqués, d’aprés un critére neutre,
par exemple selon une proportion déterminée en fonction du produit national brut de leurs pays respectifs.

3. Portée et application de la disposition sur les clauses et conditions les plus favorables

531. Le second probléme a trait 4 la portée ¢t 4 I'application de la disposition sur les clauses et conditions
les plus favorables, qui peut figurer dans la licence ou dans 'accord antérieurs.

532. La raison d’étre d’une disposition sur les clauses et conditions les plus favorables est d’obliger le
donneur de licence ou le fournisseur de techniques 4 étendre au prencur de licence ou & I'acquéreur de
techniques le plus ancien des clauses et conditions les plus favorables accordées au dernier preneur de
licence ou acquéreur de techniques.

533. La disposition sur les clauses et conditions les plus favorables pourrait s’appliquer a I'ensemble
de la licence ou de I'accord, ou seulement & certaines parties de ceux-ci, par exemple au montant des
redevances ou 4 la durée de leur paiement, aux territoires de vente, 4 la durée de la licence ou de I'accord
ou 4 d’autres clauses ¢t conditions déterminées (236).

4, Avantages d'une disposition sur les clauses et conditions les plus favorables

534. L’avantage que présente I'insertion, dans une licence ou dans un accord, d’une disposition sur les
clauses et conditions les plus favorables est discutable. La mise en ceuvre effective d’une telle disposition
suppose que I’on connaisse les clauses et conditions stipulées dans d’autres licences ou accords ou que I'on
puisse obtenir des informations sur ceux qui contiennent des clauses et conditions plus favorables. Si
I’on ne peut obtenir I'assurance que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques communiquera
ces informations, ou s’il n’existe pas de mécanisme gouvernemental pouvant aider A les obtenir, il peut
s’avérer difficile d’invoquer une telle disposition. En outre, cette disposition sur les clauses et conditions

(236) Clauses et conditions les plus favorables

a) Sile donneur de licence conclut avec un tiers en (pays &
préciser) une licence ou un accord comportant des clauses
et conditions foncidrement identiques & celles du présent
accord mais comportant des clauses et conditions plus favo-
rables que celles du présent accord sur certains points concer-
nant le taux des redevances, le preneur de licence peut faire
modifier les clauses et conditions |du présent accord] [des
articles sur les redevances] & compter de la date & partir de
laquelle le tiers considéré entreprend ses activités aux clauses
¢t conditions Jes plus favorables, afin de bénéficier lui-méme
de clanses et conditions aussi favorables, mais seulement
pour la méme durée que celle qui est applicable au tiers en
question.

b) Toutefois, le preneur de licence ne peut bénéficier des
clauses et conditions plus favorables mentionnées A I’alinéa a)
ci-dessus sans accepter aussi les clauses ¢t conditions moins
favorables qui peuvent figurer dans ledit accord et ces clauses
et conditions moins favorables ne lui donnent droit & aucun
remboursement ou abattement de redevances payées ou dues
avant la date précitée,

¢) Aux fins de Palinéa b} ci-dessus, le taux de redevance
accordé 2 un autre preneur de licence est considéré comme
le taux réel ainsi accordé plus le montant de toute remise
ou réduction accordée A cet autre preneur de licence pour
tous droits ou autres dédommagements pécuniaires pergus
par le donneur de licence let ou ses entreprises comnexes]
auprés de cet autre preneur de licence, en contrepartie d’une
fraction ou de la totalité¢ de la licence accordée [du savoir-
faire fourni] & cet autre preneur de licence par le donneur
de licence.

d) Il est en outre entendu que les dispositions des alinéas b)
et ¢} ci-dessus ne s’appliquant pas & une licence réciproque
concédée ou obtenue par le donneur de licence,

¢) Le donneur de licence doit informer le preneur de licence
des clauses et conditions de toute licence concernant le(s)
brevet(s) ou de tout accord concernant le savoir-faire ainsi
que des clauses et conditions de toute licence ou de tout
accord de ce type portant sur [pays a préciser] f[les pays
convenus entre les parties] [pour lesquels les clauses et condi-
tions sont ou paraissent plus favorables que celles du présent
accord].
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les plus favorahles ne peut étre appliquée que si les licences ou accords en question sont comparahles,
aussi bien par leur nature qu’en ce qui concerne les droits en cause, les techniques fournies, le marché,
le mode de rémunération, la durée et d’autres facteurs. En outre, il peut souvent s’avérer difficile de déter-
miner les clauses ou conditions qui sont les plus favorables, notamment si la licence ou I'accord résulte
de plusieurs €léments interdépendants ou fait partie d’une transaction globale portant sur un transfert
de techniques. Enfin, une question trés débattue est celle de savoir si le premier preneur de licence ou acqué-
reur de techniques doit accepter les clauses et conditions moins favorables de la deuxiéme licence ou du
deuxiéme accord pour pouvoir bénéficier des plus favorables (237).

535. Malgré ces obstacles, le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques peut avoir intérét & faire
inclure une disposition sur les clauses et conditions les plus favorables, en particulier s’il est parmi les
premiers & traiter avec le donneur de licence ou le fournisseur de tecbniques et que les techniques doivent
continuer a étre mises au point, ou s'il est probable qu’il sera en concurrence avec d’autres preneurs de
licences ou acquéreurs de tecbniques sur le méme marché. Le donneur de licence ou le fournisseur de
tecbniques devrait aussi étre tenu, en vertu de cette disposition, de signaler au preneur de licence ou a
Pacquéreur de techniques les licences ou accords conclus par la suite pour une technique identique ou
similaire & celle qui doit &tre fournie 4 I'acquéreur de techniques ainsi que les clauses et conditions de ces
licences et accords, au moins en ce qui concerne les pays qui peuvent étre précisés ou convenus par
les parties ou pour lesquels la situation est semblable 4 celle du pays du prencur de licence ou de
I'acquéreur de techniques, ou encore pour lesquels lesdites clauses et conditions sont, ou semblent étre
plus favorahles que celies qui figurent dans la licence ou dans I'accord conclu avec le preneur de licence
ou I'acquéreur de techniques (238).

5336. 1l convient de noter que, selon les lois régissant le transfert des tecbniques dans certains pays, une
licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de tecbniques ne sera approuvé que s’il contient
une disposition prévoyant que si le donneur de licence ou le fournisseur de tecbniques accorde des clauses
et conditions plus favorables 4 un autre prencur de licence ou acquéreur de techniques, ces clauses et
conditions s’étendront automatiquement au premier preneur de licences ou acquéreur de techniques.

Q. DROITS DES ENTREPRISES CONNEXES; TRANSFERT ET CESSION; OCTROI
DE SOUS-LICENCES; SOUS-TRAITANCE

(Réciprocité des intéréts et awtorisation en ce qui concerne les relations avec des tiers; cession de droits et délégation
d’obligation par le donneur de licence ou le fournisseur de technigues 4 des tiers, dans le cadre de liens particuliers; avan-
tages conférés & des tiers choisis par le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques; assurances données par chacune
des parties en ce qui concerne la poursuite de Pexéeution de leurs obligations respectives; tiches confiées 4 des sous-tral-
tants; types de dispositions dans Ia licence on dans PPaccord; désignation des tiers et définition des comditions)

1. Réciprocité des intéréts et autorisation en ce qui concerne les relations avec des tiers

537. Toute transaction portant sur un transfert de techniques repose sur I'intérét et la confiance mutuels
des parties. Toute tentative de 'une ou I'autre des parties d’introduire un nouvel associé ou d’amener un
tiers & profiter de certains des avantages ou 4 supporter ou assumer certaines des charges découlant de
la licence de propriété industrielle ou de I'accord de transfert des techniques peut détériorer sinon détruire
les liens existant entre les parties et méme provoquer la rupture de I'union des intéréts définis au cours
des négociations et formulés dans les arrangements juridiques conclus entre les parties.

538. Par conséquent, il n’est pas rare de trouver dans les licences ou accords une disposition stipulant
qu’aucune des parties ne peut céder ses droits ou déléguer ses obligations ou étendre d’une autre maniére
les avantages inhérents & la licence ou 4 I'accord ni confier 4 des tiers les ticbes qui en découlent sans
'autorisation de l'autre partie (239). Dans ce cas, toutefois, une exception est généralement prévue en
ce qui concerne vne cession ou un transfert 4 un successeur de I'une ou l'autre partic.

539 Dans certains cas, les parties peuvent juger utile d’adopter des mesures plus souples dérogeant au
principe du consentement mutuel préalable.

(237) Voir note (236), alinéa b), supra. guer aucune de ses tiches aux termes du présent accord ou

(238) Voir note (236), alinéa e), supra. d’un accord complémentaire, si ce n’est 4 son ayant cause
. ou i toute personne morale ayant acquis I'ensemble ou la
(239) Cession quasi-totalité de 'entreprise et des avoirs de cette partie,

Aucune des parties ne peut, sans autorisation écrite
préalable de I'autre partie céder aucun de ses droits ni délé-
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2. Cession de droits et délégation d’obligations par le preneur de licence ou le fournisseur de techniques

540. Tl peut étre souhaitable que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques, c’est-a-dire une
personne morale faisant partie d’un ensemble d’entreprises indépendantes, soit habilité & céder certains
de ses droits, en particulier le droit de percevoir des redevances (240}, ou 4 déléguer certaines de ses obli-
gations, par exemple celle du maintien en vigueur des brevets ou des marques auxquels se rapporte la
licence ou I'obligation de fourniture des informations techniques et des services et de I’assistance techniques
prévus dans I'accord, & d’autres personnes morales avec lesquelles elle a des liens particuliers, afin de
pouvoir tenir compte de la diversité de ses entreprises connexes ainsi que de ’éventualité d’un changement
de sa nature juridique ou d'une réorganisation de la structure juridique de la famille d’entreprises dont
elle est membre,

541. Au cas ol un tel pouvoir touchant & d’autres questions que celles des redevances ou de la rémuné-
ration, est accepté par le preneur de licence ou I’acquéreur de techniques, ce dernier pourra juger nécessaire
d’obtenir I'assurance que la personne & qui sont cédés ou transférés les droits et obligations du donneur
de licence ou du fournisseur de techniques se considérera liée dans la méme mesure que ce dernier et
sera 3 méme de maintenir les droits accordés sous licence ou de fournir le savoir-faire technique ou les
services et I'assistance techniques convenus, ou d’exécuter de toute autre maniére les prestations ou autres
engagements du donneur de licence ou du fournisseur de techniques (241).

3. Octroi de sous-licences par le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques

542. De manicre correspondante, il est possible que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques
désire étendre certains avantages 4 d’autres personnes (242), ou au moins & ceux avec qui il a des liens
particuliers (243) et ¢ventuellement aussi, dans certains cas, a des agences ou institutions de son gouver-
nement (244) (245), en permettant 4 ces tiers d’appliquer les techniques ou d’exercer les droits de propriété
industrielle. L’octroi de sous-licences permet d’étendre certains avantages & d’autres producteurs et de

promouvoir ’accés aux techniques déja disponibles dans le pays.

{(240) Cession de redevances ou de toute autre rémunération

Le donneur de licence peut céder a toute banque, institution
financidére ou autre personne morale le droit de percevoir
des redevances ou toute aotre rémunératioo payable par le
prencur de licence aux termes du présent accord, & condition
qu'il communique par écrit au preneur de licence, tfente jours
4u moins avant toute date précisée A I'article ... (voir
note (218), supra), le nom et 'adresse de cette personne
morale ainsi que la date A partir de laquelle ces redevances
ou cette rémunération doivent &tre versées i celle-ci.

(241) Cession par le donneur de ficence d des ters dans
certaines conditions

Le donneur de licence peut céder tous droits ou déléguer
toutes tAches aux termes du présent accord & un tiers qui awra
accepté d’étre 1ié dans la méme mesure que le donneur de
licence par toutes les clauses et conditions du présent accord
et auxquels le donneur de licence aura:

i) cé&dé tous ou presque tous les brevets et transféré toutes

les informations techniques et le savoir-faire; ou

ii) cédé ou accordé le droit de concéder des licences pour

{pays a préciser) de tous ou presque tous les brevets
et transféré toutes les informations techniques et le
savoir-faire.

(242) Octroi de sous-licences par le preneur de licence
4 des tiers

Le preneur de licence peut, avec I'autorisation du donneur
de licence, étendre les avantages du présent accord 4 'un on
plusieurs de ses associés présents ou futurs ou a un tiers
moyennant les clauses et conditions éventuellement convenues
entre le donzeur de licence, le preneur de licence et ’associé
ou le tiers en question et, sous réserve, le cas échéant, des
mesures prises par tout organisme gouvernemental intéressé.

(243) Octroi de sous-licences par le preneur de licence & des
associés

a) Le preneur de licence peut étendre en temps voulu les

avantages du présent accord 4 un ou plusieurs de ses associés

présents; toutefois, chaque assccié du preneur de licence

bénéficiant de cette extension accepte d'étre 1ié par toutes les

autres clauses et conditions du présent accord dans la méme
mesure que le preneur de licence lui-méme.

b) Le prencur de licence avise sans délai le donneur de
licence, par écrit, de chaque extension de cette nature 2
laquelle il procéde.

c) Le donneur de licence s’engage a accepter des associés
du preneur de licence, les €tats et paiements de redevances
relatifs aux opérations de ces associés en remplacement des
états et paiements de redevances du preneur de licence lui-
méme pour ¢es opérations.

d) Le preneur de licence est et reste directement responsable
de la présentation des états et du paiement des rcdevances
pour ces opérations ainsi que de Pexécution de toutes les
autres obligations incombant auxdits associés eo vertu du
présent accord.

(244) Octroi de sous-licences par le prencur de licence 4 des
organismes ou institutions publics, Exemple 1

Le preneur de licence peut étendre les avantages du présent
accord i tout organisme ou institution public de (pays a
préciser) selon les clauses et conditions fixées entre le donneur
de licence, le preneur de licence et les pouvoirs publics.

(245) Oectroi de sous-licences par le preneur de licence d des
orgarismes ou institutions publics, Exemple 2

a) Le preneur de licence peut étendre les avantages du
présent accord & tout organisme ou institution public de
(pays 4 préciser), pourvu que cet organisme ou cette insti-
tution accepte d’étre li¢ par toutes les clanses et conditions
du présent accord dans la méme mesure que le prencur de
licence.

b) Dans le cas d’une telle extension, le preneur de licence
avise sans délai le donneur de licence par écrit et les opéra-
tions de cet organisme ou institution public sont considérées,
aux fins du présent accord, comme des opérations du preneur
de licence.

¢) Le preneur de licence est et reste directement responsable
du paiement des taxes de licence pour ces opérations ainsi
que de I'exécution de toutes les autres obligations incombant
4 cet orgamisme ou institution public en vertu du présent
acgord.
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543. Le donneur de licence ou le fournisseur de"tecbniques peut étre favorable A de telles sous-licences,
notamment si des assurances lui sont données’en’ ce qui concerne des questions telles que le maintien de
la responsabilité du preneur de licence ou de Pacquéreur de techniques pour le paiement des redevances
et I'acceptation par les bénéficiaires des mesures convenues en vue d’empécher la divulgation des infor-
mations tecbniques ou de respecter les normes de qualité du produit muni d’une marque et I'obligation
d’utilisation de celle-ci (246).

4. Sous-traitance par le preneur de licence ou I'acquéreur de technigues

544. 11 est possible que le preneur de licence ou I'acquéreur de tecbniques soubaite confier I’exécution
de certaines tiches & des sous-traitants. La sous-traitance permet au preneur de licence ou & I'acquéreur
de tecbniques de faire appel aux fournisseurs locaux et d’utiliser les ressources locales, notamment pour
la construction des installations industrieiles, pour la fourniture du matériel ou d’autres biens d’équipement,
de biens intermédiaires ou de matiéres premiéres (voir la section I, paragraphes 318 i 330) et pour la
fabrication de piéces détachées ou d’autres composants du produit (voir la section J.2, paragraphes 332
a 334). Les principaux problémes juridiques posés par la sous-traitance, y compris la question de savoir
si la fabrication de tout ou partie du produit par un tiers, méme autorisé par le preneur de licence, rentre
dans le cadre de la licence concédée (voir le paragraphe 333) et la question de I'adoption de mesures de
sauvegarde appropriées contre la divulgation des informations techniques ou du savoir-faire (voir les
paragrapbes 270 et 334) ont été traités précédemment (247).

5. Types de dispositions dans la licence ou dans V'accord

545. Pour donnper effet & ces mesures d’assouplissement, les parties peuvent juger utile d’adopter des
dispositions appropriées dans la licence ou dans 'accord. Ces dispositions peuvent conférer le pouvoir
de céder, ou d’accorder I'autorisation, 4 des tiers spécifiés, d’exercer des droits déterminés ou de déléguer
certaines obligations a des tiers spécifi€s ou de leur conférer des tiches déterminées, en indiquant les
modalités et conditions de la cession, de I'autorisation ou de la délégation.

546. Les catégories de droits ou d’avantages et d’obligations ou de cbarges qui peuvent étre prévues
dans ces dispositions ont été indiquées. En ce qui concerne les tiers, les parties peuvent juger utile de
mentionner des personnes morales ou des services gouvernementaux déterminés, ou de les désigner de
maniére générale et, dans ce cas, de définir les termes tels que « filiale », « associé », « institution affiliée »
et « tiers » (248).

547. En ce qui concerne ce dernier point, les parties pourront avoir intérét 4 tenir compte du fait que
dans le cadre des lois d’un pays donné réglementant les organisations commerciales, 'imposition, les
investissements étrangers, le contréle des cbanges et celui des exportations et des importations, etc.,
ces termes sont souvent définis de fagon particuliére. En outre, il peut &tre utile de noter qu'en vertu des
lois régissant le transfert des tecbniques dans certains pays, un ou plusieurs de ces termes peuvent aussi
étre définis pour les besoins desdites lois et que 1’on ne saurait considérer que ces définitions sont les mémes,
ou seront interprétées de la méme maniére que dans le cadre des autres lois précitées.

R. TORTS OU PREJUDICES CAUSES A DES TIERS OU A LEURS BIENS; ASSURANCE

(Responsabilité en cas de torts, de préjudices ou de dommages découlant de Pexploitation des lechniques ou de 'utilisation
du produit qui en résulte; partage de la responsabilité et du coiit de Passurance; exonération de responsabilité)

1. Torts ou préjudices causés a des tiers ou dommages causés a leurs biens

548. L’exploitation de I'invention ou du dessin ou modéle industriel ou l'utilisation du savoir-faire ou
du produit résultant de cette exploitation ou de cette utilisation peut causer un préjudice personnel 4
des tiers ou des dommages a leurs biens.

(246) Voir note (243), alinéa d), supra, et nole (245), étude de I’Organisation des Nations Unies pour le développe-
alinéa <), supra. ment industrie]l (ONUDI), publication des Nations Unies

(247) Au sujel de la sous-Irailance en général, voir «la ID/129 AD/WG.41/35), N° de venle: E.74.11.B.12.
sous-trailance et Ja modernisation de I'économic (1974) », (248) Voir notes (51) a (56), supra.
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549, L’acte préjudiciable ou dommageable peut étre imputable soit au donneur de licence ou au fournisseur
de techniques soit au preneur de licence ou & l'acquéreur de techniques soit 4 leurs employés respectifs
ou 4 d’autres personnes. L’acte en question peut étre une faute ou un défaut dans I'invention, le dessin
ou modéle industriel ou le savoir-faire, dans la fagon de les exploiter ou de les utiliser, dans les services
ou l'assistance techniques rendus, dans la fabrication ou le montage du produit, ou enfin dans 'application
d’un procédé nécessaire 4 la fabrication du produit.

550. Les personnes lésées peuvent étre soit des employés du donneur de licence ou du fournisseur de
techniques, soit des employés du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques, soit des personnes
qui utilisent ou achétent le produit, ou méme simplement des tiers étrangers a la transaction. En ce qui
cancerne ces employés, la législation régissant les conditions de travail, y compris les normes de sécurité,
la loi applicable en ce qui concerne les conditions d’emploi ainsi que le droit des délits et quasi-délits
joueront un rdle important dans la répartition des risques et dans la détermination des responsabilités
en cas de préjudices résultant d’actes de 'employeur ou d’entrepreneurs indépendants.

551. Parmi les principaux problémes qui peuvent surgir dans le domaine de la responsabilité civile 4
I'égard des préjudices ou dommages causés par des produits, on peut citer la définition du produit, des
personnes responsables, des personnes au profit desquelles cette responsabilité est instituée, des types de
préjudices ou dommages susceptibles d’indemnisation, des limites du droit 4 I'indemnisation, des moyens
de deéfense des personnes encourant une responsabilité, du fondement de la responsabilité et du délai de
prescription. Ces problémes, ainsi que d’autres, sont actuellement étudiés par la Commission des Nations
Unies pour le droit commercial international, en particulier dans le contexte de I'unification des régles
de la responsabilité et de leurs effets sur le commerce international (voir, entre autres, Responsabilité
en cas de dommages causés par des produits destinés au commerce international ou entrant dans les circuits
du commerce international, Rapport du Secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies, Document
des Nations Unies A/CN.9/103, 6 mars 1975).

552. Les parties ont par conséquent intérét & prévoir dans la licence de propriété industrielle ou dans
Iaccord de transfert des techniques des dispositions visant 4 déterminer a) quelle partie doit accepter la
responsabilité; b) comment doivent €tre réparties les responsabilités; c) quelles indemnités doivent étre
versées, le cas échéant, par 'une ou I'autre des parties et d) comment les parties se tiendront informées
de ces questions.

553. 1l n’est pas rare de trouver dans les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert
de techniques une disposition attribuant au donneur de licence ou au fournisseur de techniques la respon-
sabilité des préjudices ou dommages causés a des tiers ou A leurs biens, qui résultent directement ou indi-
rectement de la fabrication du produit ou de I'application du procédé servant & fabriquer le produit et
qui sont imputables 4 I'utilisation, par le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques, des techniques
fournies par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (249).

554. A ce propos, il convient de signaler les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays,
qui prévoient que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne peut €tre exonéré de toute
responsabilité & I’égard des proces intentés par des tiers pour fautcs ou défauts inhérents aux techniques
faisant I’objet de la licence de propriété industrielle ou de 'accord de transfert de techniques.

2. Assurance

555. Les parties devraient aussi tenir compte des possibilités d’obtenir une assurance couvrant les préju-
dices causés & des personnes ou les dommages causés & des biens, ainsi que des dispositions de la loi
applicable. Au cas ou cette assurance peut (ou, selon la loi applicable, doit) étre contractée, les parties
devront répartir le colit de cette assurance et préciser quelle partie fera les démarches nécessaires, et dans
quels pays, pour obtenir la couverture nécessaire des risques.

(249) Indemnisation & la charge du donneur pour la perte ou
I'endommagement du produit ainsi que pour les préju-
dices et dommages causés a des tiers ou @ des biens

Le donneur convient également d'indemniser le preneur
ainsi que ses directeurs, responsables ct employés et de les
dégager de toute responsabilité & 'égard de toute prétention
fondée sur la perte ou I'endommagement du produit fabriqué

en utilisant les informations techniques fournies en vertu du
présent accord, ainsi qua I'égard de tout recours fondé sur
des dommages causés & des biens, ou sur des préjudices
matériels ou corporels, y compris la mort, causés 4 des
personnes, et résultant directement ou indirectement de la
fabrication ou de I'utilisation du produit fabriqué a I'aide
des informations techniques fournies en vertu du présent
accord.
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556. Un donneur de licence ou un fournisseur de techniques peut éprouver des difficultés & obtenir dans
son pays une assurance couvrant les actes qu’il accomplit dans le pays du preneur de licence ou de I'acqué-
reur de techniques ou les préjudices ou dommages causés a des personnes ou a des biens dans ce pays
du fait des actes accomplis en dehors du pays en question. Dans d’autres cas, la loi applicable peut exiger
que les actes accomplis, ou les préjudices et dommages causés 4 des personnes ou 4 des biens dans le pays
du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques soient assurés auprés d’une entreprise de ce pays.
Dans ce cas, les parties peuvent juger utile de déterminer si I'assurance devrait étre contractée par le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques et si le colit de 'assurance devrait &tre pris en charge par
le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou par le prencur de licence ou I'acquéreur de
techniques (250).

S. CARENCE; CONDITIONS OU EVENEMENTS NOUVEAUX; RENONCIATION;
REPARATIONS
{Moyens de réparation convenus pour carence dans des cas déterminés; réparations auxquelles a droit le preneur de licence
ou 'acquéreur de techniques, non-délivrance du savoir-faire, retard dans la fourniture du savoir-faire, non-respect de la
garantie ou non-obtention des résultats, garantie contre les recours en contrefagon intentés par des tiers, caution — paie-
ments anticipés, lettres de crédit sur résultats; réparations auxquelles a droit le donneur de licence ou le fournisseur de

techniques: retard dans le paiement, défaut de paiement, divulgation du savoir-faire, défaut d’exploitation des technigues
ou d’utilisation de la marque; évolution des conditions ou événements; force majeure)

1. Moyens de réparation convenus pour carence dans des cas déterminés

557. Méme s’il existe entre les parties la confiance mutuelle nécessaire a la poursuite de leurs intéréts
individuels et communs, il est possible que I'une ou I'autre des parties n’exécute pas dans le délai prescrit
ou n’exécute pas du tout une ou plusieurs des obligations qui lui incombent aux termes de la licence ou de
I'accord. En cas de non-exécution ou de risque de non-exécution, les parties peuvent étre 4 méme de
trouver une solution satisfaisante en remédiant 4 ce (ces) défaut(s) d’exécution sans avoir recours aux
tribunaux pour obtenir réparation. Ii est néanmoins des cas ol la partie lésée par la carence de 'autre
ne trouve pas d’autre solution satisfaisante. Avant de faire appel, pour le réglement de leurs différends,
4 des mécanismes externes tels que I'avis d’experts indépendants, I'arbitrage ou les recours devant les
tribunaux (voir la section V.4, paragraphes 636 4 646), il peut étre souhaitable, pour les parties, de déter-
miner ¢t de préciser dans la licence ou dans ’accord les moyens de réparation que I'une ou I'autre peut
invoquer dans les cas de carence les plus fréquents (251) (252) ou que 'une des parties peut invoquer en
cas de carence de 'autre partie dans un cas déterminé (253). Les principes et pratiques essentiels a suivre
en |'occurrence ne sont pas fondamentalement différents de ceux qui s’appliquent dans le cadre d’autres
transactions commerciales.

2. Réparations auxquelles a droit le preneur de licence ou ['acquéreur de techniques
a) Non-délivrance du savoir-faire

558. Le défaut de fourniture d’informations techniques, de transmission de compétences techniques ou
de prestation de services ou d’une assistance technique par l'intermédiaire de spécialistes ou le défaut de
fourniture d’éléments essentiels & cet égard constitue une violation fondamentale des engagements contractés

accord, si 'autre partic donne un préavis &crit relatif & cette
carence et s'il n'a pas été porté reméde 4 celle-ci dans les
{soixante (60) jours} qui suivent 'envoi du préavis, la partie
qui a envoyé ce préavis a le droit de résilier le préscnt accord
4 tout moment, pour autant que la carence persiste, en
envoyant un avis écrit de résiliation & la partie qui fait défaut.

(250) Assurance

a) 8%l en est prié par le donneur {preneur], le preneur
[donneur] contracte une assurance auprés de (nom de la
société ou de 'entreprise d'Etat organisée dans le pays du
preneur) conformément au réglement de (pays du preneur)
contre le décés, les accidents, les frais médicaux et ’hospita-
lisation du personnel du donneur et pour le transport de la
dépouille du défunt.

(252) Résiliation pour insolvabilité, affeciation des biens du
b} Le donneur [preneur] rembourse au preneur [donneur]

failli au syndic de la masse ou faillite

le montant intégral des dépenses entrainées par cette assurance
en faisant virer cette somme au compte du preneur [donneur]
a la (banque & préciser du pays du preneur) dans les {nombre
& préciser) jours qui suivent la réception de la facture du
preneur [donneur] accompagnée d'un document de [société
ou entreprise d’Etat] confirmant que cefte assurance a été
contractée.

(251) Résiliation pour carence de I'une des parties

En cas de manquement ou de négligence de I'une des par-
ties concernant I'une de ses obligations aux termes du présent

Si I'une des parties au préent accord devient insolvable,
ou fait procéder & une affectation des biens au syndic de la
masse ou si une faillite volontaire ou involontaire est décla-
rée au nom ou & 'encontre de ladite partie ou si les biens de
ladite partie sont confiés 2 un administrateur judiciaire ou
mis en tutelle, [e présent accord est résilié immédiatement,
sans autre action ou préavis.

(253) VYoir notes (254), (257), (259), (260}, (261) et (264),

infra.
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en vertu de la licence ou de l'accord, Les dispositions peuvent prévoir la résiliation de la licence ou de
Paccord par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques et la restitution des paiements déja
effectués (254).

559. La licence ou l'accord peut aussi prévoir expressément le paiement d’une somme déterminée,
c’est-a-dire de dommages-intéréts fixés par avance, au cas ol le savoir-faire ne serait pas fourni; on peut
aussi stipuler que le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne sera pas tenu de verser ces dom-
mages-intéréts au cas ol 'inexécution des prestations ne serait pas due a une carence de sa part (voir
les paragraphes 573 4 576).

b) Retard dans la fourniture du savoir-faire

560. Les parties prévoient souvent, en cas de retard, le paiement de dommages-intéréts fixés par avance
en fonction de la durée de ce retard. Cela évite toutes les incertitudes que peut occasionner le fait que le
preneur de licence ou I'acquéreur de techniques doive prouver le montant du dommage effectivement subi.

561, Le montant des dommages-intéréts fixés par avance peut toutefois étre difficile a &valuer sur une
base journaliére. Lorsque cela est possible (c’est-a-dire lorsque les éléments identifiables des informations
techniques ou des compétences techniques ou professionnelles correspondent & des matiéres premiéres,
biens intermédiaires, piéces ou autres composants précis des biens d’équipement), on peut se fonder sur
un pourcentage journalier du prix de facturation des éléments auxquels se rapportent les informations ou
les compétences fournies en retard. Sinon, les parties peuvent juger utile de fixer un taux journalier pur
et simple. Dans 'un ou Pautre cas, les parties peuvent, d’'un commun accord, limiter le montant des
dommages-intéréts & un certain plafond (par exemple un pourcentage du prix de I'élément considéré ou
une somme déterminée) qui doit étre atteint pour que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques
soit babilité a résilier la licence ou I'accord (255). Une solution comparable pourrait étre adoptée en ce
qui concerne les retards dans la fourniture des éléments proprement dits.

¢)  Non-respect de la garantie ou non-obtention des résultats

562, Lorsque la licence ou 'accord précise certaines garanties pour les résultats devant étre obtenus
par le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques (voir la section G.4, paragraphes 284 a 289) et
lorsque ces garanties ne sont pas respectées ou que les résultats ne sont pas atteints, on peut aussi prévoir
les réparations auxquelles a droit le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques, y compris la résilia-
tion (256), la revision des paiements (257) ou I'obtention de dommages-intéréts fixés par avance (258).

(254) Résiliation par le preneur de licence dans certains cas
déterminés

Le prepeur de licence peut résilier le présent accord [a tout
moment] moyennant un préavis écrit de [(nombre) mois]
adressé au donngur de licence si 'un des &vénements suivants
survient:

i) aprés la date A laguelle aucune redevance n'est plus
due en vertu de Particle ... (voir notes (193) 4 (196)
et note (199), supra), ou lorsque le preneur de licence
a acquis une licence pleinement libérée pour la capa-
cité existante des installations conformément a
Particle ... (voir note (198), suprq), ou (délai 4 i1}

(256) Voir note (254), alinéa iii), supra.
(25T) Revision des paiements au donneur de licence

a) L’obligation faite au preneur de licence de procéder 2
des paiements ¢t le baréme du paiement relatif 3 chaque
produit fabrigué et vendu ou loué ou autrement écoulé fait
I'objet d’une revision lorsque:

1) des actions judiciaires contestant la validité du brevet

sont intentées;

if) Tun des brevets est annulé ou upe demande concernant
P'un des brevets est rejetée;
le preneur de licence peut convaincre le donneur de

préciser) aprés la date de Jancement des installations,
sclon la date qui survient le plus tard;

ii) en cas de manquement 4 Pung des garanties prévues
aux articles ... (voir notes (84) A (87), supra), ou
a 'une des garanties contenue dans l'article ... (voir
note (137), supra);

ili) la non-fourniture des informations techniques prévues
aux articles ... (voir notes {112) et (113), supra} ou
des services et de P'assistance techniques prévus aux
articles ... (voir note (163), supra};

iv) I'apparition de progrés techniques qui modifient nota-
blement la technique de base ou I'existence d'une
technique nouvelle qui permet de fabriguer le produit
[d’appliquer le procédé] de fagon notablement diffé-
rente ou avec des effets notablement différents de ce
que mentionne Particle ... (voir note (111), supra).

(255) Voir, par analogie, notes (259) et (260), infra.

licence que I'invention couverte par les brevets ou le
savoir-faire fourni par le donneur de licence sont
dépassés par les progrés technigues ou autres réalisés
par des tiers dans le domaine d’utilisation;

iv) de pnouvelles dispositions législatives et réglementaires
sont adoptées ou des amendements sont apportés
aux lois existantes en ce qui concerne le mode de
paiement prévu a Particle (voir note (231),
supra);

v) des clauses et conditions plus favorables sont prévues
en faveur d'un tiers, conformément A Particle ...
(voir note (236), supra).

b) Si une preuve convaincante ne peut étre fournie au
donpeur de licence ou s'il n’est pas possible de s’accorder
sur un baréme revisé de paiemrent, la question est considérée
comme un différend au sens de larticle .. . (voir note (306),

infra}.
(258) Voir les notes (259) et (260), infra.
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Le montant des dommages-intéréts & verser en cas de non-respect de la garantie peut toutefois étre difficile
a établir. Lorsque I'on doit procéder a des essais de fonctionnement par rapport a un certain taux de
production devant étre atteint au moyen du matériel ou des installations industrielles considérés, on peut
parfois évaluer (et limiter) le montant des dommages-intéréts en fonction de la gravité de linexécution
des engagements du donneur de licence ou du fournisseur de techniques.

563. Par exemple, les parties peuvent assortir les dommages-intéréts payables par le donneur de licence
ou le fournisscur de techniques d’un plafond proportionnel 4 la valeur du matériel ou des installations
industrielles et au taux de production réalisé. Le montant maximum des dommages-intéréts peut étre
fixé par avance en pourcentage du prix de facturation du matériel ou des installations. Dans les limites
de ce plafond, les sommes a verser & titre de dommages-intéréts peuvent €tre fixées & un pourcentage,
allant de 10 % a 100 %, inversement proportionnel au pourcentage du taux de production requis réalisé
(259). Les parties peuvent aussi convenir que les dommages-intéréts & recouvrer suivant cette formule
ou une formule comparable peuvent étre déduits des sommes exigibles par ailleurs & titre de rede-
vances (260).

d) Garantie contre les recours en contrefacon intentés par des tiers

564, Lorsque le donneur de licence ou le fournisseur de techniques s’est porté garant, envers le prencur
de licence ou I'acquéreur de techniques, des recours qui pourraient étre intentés par des tiers pour viola-
tion de droits de brevets, il est souhaitable de préciser la nature et I'étendue de la garantie (voir la sec-
tion E.1, paragraphes 190 & 205) et les conséquences qu’entrainent pour les parties le fait que les tiers
ayant intenté un recours obtiennent gain de cause, y compris la suspension d’exécution, par le preneur
de licence ou I'acquéreur de techniques, de ses obligations (261), la revision des paiements de redevances
(262) ou la résiliation de la licence ou de 'accord (263).

e) Caution: paiements anticipés; lettres de crédit sur résuitats

565. 11 peut &tre souhaitable que le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques retienne a titre de
caution une partie du paiement forfaitaire ou du prix des services et de I’assistance techniques, équivalant
a tout ou partie du montant maximum des dommages-intéréts fixés par avance, jusqu’a l'expiration de la
garantie ou du délai fixé pour une prestation donnée a laquelle se rapportent les dommages-intéréts en
question,

(259) Défaur de garantie: Fixation du montant
des dommages-intéréts, Exemple 1

a) Si le donneur ne peut, dans le délai prescril, exécuter
avec succés son essai de fonctionnement en ce qui concerne
le taux de production du produil exigé aux lermes de la
section ...... de Pannexe ...... , il doil verser au preneur
le montant correspondant au pourcenlage des dommages-
intéréts maximums prévu dans le lableau suivant:

Pourcentage des dommnages-
intéréts maximums exigible
en vertu du présent article

Pourcentage du taux
de production exigé
effectivement atteint

100 %

Pas de dommages-intéréts

95% 499 % 20 %
90% 394 % 40 %
85% 489 % 60 %
80 % a 84 % 80 %
Moins de 80 % 100 %

b) Aux fins du présent article, il faut entendre par « dom-
mages-intéréts maximums » la somme de ((montant & pré-
ciser en letires et en chiffres] [montanl représentant tanl
pour cent du prix tolal des installalions, du matériel, etc.]).

(260) Défaut de garantie: Fixation du montant
des dommages-intéréts, Exemple 2

Si, aprés I'expiration du délai de la garantie visée a I'ali-
néa ... de l'article ... (voir note (137), alinéa v), supra),
ladite garanlie n'a été satisfaite au cours d'aucun essai de
fonclionnemenl, le preneur de licence sera habilité & procé-
der a des déductions, 2 lilre de dommages-inléréts, sur loute
redevance en espéce ¢xigible en vertu de Panicle ... (veoir
noles (193) & (196) el note {197), supra) pour toule fabri-

cation du preduil n'exédant pas la capacité de production
prévue et initialement installée, el le montant des sommes
déduisibles de ces redevances sera déterminé en multipliant
le montant de chacune de ces redevances par le « facteur
crédil » calculé conformément au lableau 1 ci-aprés:

TasLEAU |

Pourcentage du rendement garanti Facteur crédit

Moins de 100 %, mais au moins 99 %
Moins de 99 %, mais au meins 98 %
Moins de 98 %, mais au moins 97 %
Moins de 97 %, mais au moins 96 %
Moins de 96 %, mais au moins 95 %
Moins de 95 %

Le « peurcenlage du rendement garanli » visé ci-dessus esl
calculé en divisanl le rendement le plus élevé d'un type de
spécification déterminé au cours d'un essai de fonctionnemeni
par le rendemenl garanti du Iype de spécification et en
multipliant le quotient ainsi obtenu par 100.

(261) Suspension d’exécuntion: actions judiciaires contestant
la validité des brevets

Au cas ol une action judiciaire contestanl la validité du
brevet est intentée par un tiers, le preneur de licence peul,
aprés avoir donné un préavis écril de (nombre de jours) au
donneur de licence, suspendre I'exécution de ses obligalions
aux lermes du présent accord.

(262) Voir nole (257), alinéas i) et i}, supra, ¢l notes (91)
el {92), supra.

(263) Voir nole (254), alinéa ii), supra.
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566. Au lieu des retenues sur une partie des paiements, ou en plus de celles-ci, une autre forme de caution
pourrait étre envisagée. Le preneur de licence ou 1'acquéreur de techniques pourrait alors demander au
donneur de licence ou au fournisseur de techniques de fournir, par I'intermédiaire d’'une banque commer-
ciale, une lettre de crédit conditionnelle pour tout ou partiec du montant des dommages-intéréts fixés par
avance. Cette forme de caution assure une protection adéquate au preneur de licence ou A 1'acquéreur
de techniques et n’est pas défavorable au donneur de licence ou au fournisseur de techniques, qui pourra
disposer immédiatement des fonds — correspondant au montant du paiement anticipé effectué, le cas
échéant, par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques — et qui pourrait dans une certaine mesure
controler la situation s’il était, par exemple, nécessaire d’avoir recours & l'arbitrage avant le paiement
au cas ol surgirait un différend.

567. En outre, lorsque le montant du paiement anticipé effectué par le preneur de licence ou I'acquéreur
de techniques est important, il pourrait exiger du donneur de licence ou du fournisseur de techniques
une seconde lettre de crédit sur résultats pour garantir la restitution de son paiement anticipé au cas ol
le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ne lui fournirait pas le savoir-faire technique ou les
services et I’assistance techniques convenus,

3. Réparations auxquelles a droit le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
a) Retard dans le paiement

568. La licence ou l"accord peut préciser le dédommagement auquel a droit le donneur de licence ou le
fournisseur de techniques au cas ol le preneur de licence ou P'acquéreur de techniques ne procéderait
pas au paiement dans les délais convenus. Généralement, ce dédommagement consiste & percevoir un
intérét sur les sommes dues.

b) Défaut de paiement

569. En cas de défaut de paiement de la part du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques,
les parties peuvent préciser le délai & 'échéance duquel le donneur de licence ou le fournisseur de tech-
niques peut obtenir la réparation et les conditions dans lesquelles ce droit peut &tre exercé. A cet effet,
le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pourrait, par exemple, suspendre ses prestations
ou résilier la licence ou 'accord (264).

570. Lorsque la licence ou I'accerd exige que les informations techniques soient restituées au donneur
de licence ou au fournisseur de techniques en cas de résiliation (voir la section T.4, paragraphes 593 4
598), ce dernier peut aussi demander au preneur de licence ou a ’acquéreur de techniques le versement
d’une somme déterminée, tenant lieu d’indemnité, du fait que le preneur ou I'acquéreur a eu connaissance
du savoir-faire et a acquis le moyen d’en faire usage, ou I'a effectivement utilisé.

¢y Divulgation du savoir-faire

571. La question de la divulgation du savoir-faire et les mesures de sauvegarde que les parties 4 la licence
ou 3 l'accord peuvent juger utile d’adopter sont examinées dans une autre section des présentes notes
explicatives (voir la section G.3, paragraphes 255 4 283). La possibilité pour les parties de fixer par avance
une somme, 2 titre de dommages-intéréts, au cas ol les mesures de sauvegarde ne seraient pas respectées
est une autre question.

(264) Résiliation par le donneur de licence dans certains cas ii} en cas de défaut de paiement di av motif mentionné

déterminds 4 larticle ... (voir note (233), supra) (Effet d’une

Le donneur de licence peut résilier le présent accord [a modification de la législation sur le contrdle des

tout moment] moyennant un préavis de [(nombre) jours) changes);

adressé par écrit au preneur de licence si 'un des événements iii) si le preneur de licence ne prend pas de mesures

suivants survient: raisonnables pour empécher la divulgation des infor-

i} lorsque le donneur de licence n’a pas regu entidrement mations techniques comme prévu & Particle . . . (voir

) lgs l?mntants qui lui sont dus en Eertu gle l'article ... note (116), supra) et si 4 1a suite de cette négligence

(voir note (219), supra) dans les (nombre) mois & des informations techniques sont dn:'ulgué-es ou
compter des dates auxquelles les &tats doivent &ire communiquées A des tiers non autorisés;

présentés conformément & larticle ... (voir note iv) si le preneur de licence n'exploite pas le marché ainsi

(218), supra) du présent accord; qu’il est prévu a I'article ... (voir note (98), supra).
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d) Défaur d’exploitation des techniques ou d'utilisation de la margque

572. Lorsque le paiement 4 effectuer par le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques est lié aux
résultats obtenus (c’est-a-dire lorsque les redevances sont liées au volume de production, aux ventes ou
aux bénéfices) et que la licence ou I'accord impose au preneur de licence ou & I'acquéreur de techniques
obligation d’exploiter 'invention, d’appliquer le savoir-faire ou d’utiliser la marque pendant une cer-
taine période et de réaliser un certain volume de production en respectant une certaine qualité (265),
les parties peuvent prévoir des réparations — par exemple, dommages-intéréts fixés par avance ou rési-
liation — pour le cas ol le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques ne s’acquitterait pas de cette
obligation (266).

4. Evolution des conditions ou événements; force majeure

573. Les conditions peuvent évoluer matériellement ou il peut se produire des événements qui affectent
ou risquent d’affecter I’exécution des obligations de 1'une des parties, qui rendent cette exécution impos-
sible ou qui augmentent sensiblement les risques ou les frais encourus (force majeure).

574. Si les parties n’ont pas défini ces conditions ou événements, la partie concernée devra s’en remettre
a lappréciation des tribunaux et aux diverses interprétations possibles de la réalité de I’évolution de ces
conditions ou de I'intervention de ces événements, pour étre déchargée de ses obligations ou autorisée
4 suspendre ou retarder ’exécution de ses prestations dans le cadre de 1a licence ou de 'accord sans étre
tenue de verser un dédommagement pour inexécution (267).

575. Dans ces conditions, les parties peuvent juger souhaitable de définir, décrire ou énumérer les condi-
tions ou événements qui autoriseront I'une d’elles 4 se considérer comme déchargée d’une obligation
donnée (268), a suspendre 'exécution d’une prestation donnée ou i invoquer un moyen de réparation

donné (269).

576. Toutefois, en essayant d’énumérer exhaustivement ou de définir de maniére générale ces conditions
ou événements, on risque d’aboutir 4 des résultats contraires au but recherché. En effet, s’il se produit
des conditions ou événements n’ayant pas été énumérés, on peut en déduire que I’omission était intention-
nelle, tandis que si la disposition pertinente est formulée de maniére générale, elle pourra vraisemblable-
ment faire 'objet d’interprétations différentes. Par conséquent, il peut étre souhaitable pour les parties
de préciser au moins la procédure a suivre au cas ol I'une d’elles estimerait que les conditions ont évolué
ou que des événements ayant une incidence sur 'exécution de ses prestations (270) se sont produits ou
sont sur le point de se produire., Cette procédure peut consister en la notification, par I'une des parties

(265) Yoir note (98), supra.
(266) Voir note (264), alinéa iv), supra.

(267) Force majeure

Aucun manquement de I'une des parties au présent accord
aux obligations découlant dudit accord ne sera considéré
comme une violation de 'accord ni n’engagera la respon-
sabilité de cette partie s'il est dii 2 un cas de force majeure.

(268) Renonciation

a) La partie qui aura omis d’exiger de I'autre partie I'exé-
cution entiére et ponctuelle de ses obligations ou qui ’aura
fait avec retard ne sera pas considérée comme ayant renoncé
a son droit d’exiger cette exécution entiére et ponctuelle
d’autres obligations découlant du présent accord, qu’elles
soient similaires ou non, ni comme ayant renoncé aux
recours dont elle dispose.

b) Le fait pour I'uvne des parties de ne pas exercer ou
appliquer un droit qu’elle détient aux termes du présent
accord ne constitue pas une renonciation & ce droit et ne
lui interdit pas de Iexercer ou de I’appliquer & tout moment
par la suite.

¢} La renonciation &2 une action concernant la violation
d’une disposition du présent accord ne sera pas considérée
comme concernant toute autre violation de cette disposition
ni toute violation d’une autre disposition.

(269) Voir, par exemple, note {254), alinéa iv), note (257),
alinéas iii}, iv) et v), et note (261), supra.

(270) Conditions ou événements nouveaux

a) Chacune des parties au présent accord est tenue de
notifier & I'autre toute évolution sensible de la situation ou
tout événement qui a ou risque d’avoir des répercussions sur
PPexécution du présent accord.

b) Dans le cas d’un tel préavis, les parties établissent un
rapport commun sur cetie évolution ou cet événement et,
en attendant I'établissement de ce rapport, chacune d’elles
peut présenter & ’autre des propositions ou I'inviter 2 en
présenter sur les mesures qui pourraient étre prises par
l'upe ou par l'autre ou par des tiers pour remédier aux
répercussions ou sur les autres dispositions & prendre par
I'une ou 'autre des parties ou par des tiers en vue d’assurer
Iexécution suivie des obligations découlant du présent
accord.

¢) Ces propositions peuvent comporter des recommanda-
tions préconisant la suspension de telle ou telle condition ou
prestation prévue dans le présent accord, une modification
des clauses d’exécution ou la résiliation de I'accord et la
prise en charge par I'une ou I'autre des parties de toutes les
dépenses déja entrainées ou devant étre entrainées par
I'évolution de la situation ou I’événement ou par l'appli-
cation des recommandations,

d) L'incapacité des parties de se mettre d’accord sur
I’établissement du rapport commun mentionné a I'alinéa b)
du présent article ou de faire des propositions ou d’appliquer
les recommandations formulées par I"autre partie sera consi-
dérée comme un différend au sens de I'article ... (voir
note (306}, infra).
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a I'autre, des conditions ou événements, en I’établissement d'un rapport commun concernant les conditions
ou événements et en la présentation, par 'une des parties a I'autre, de propositions d’action tout en pré-
cisant que le fait de ne pas donner effet aux propositions sera considéré comme un différend et aboutira
a la mise en application des mesures prévues pour le réglement des différends (par exemple, renvoi de la
question devant un expert, arbitrage ou procédure judiciaire (voir la section V.4, paragraphes 636 a 646).

T. ENTREE EN VIGUEUR; DUREE; ECHEANCE; RESILIATION; EXPIRATION;
PROROGATION

(Date de signature et d’entrée en vigoeur; début et fin de la licence ou de ’accord et prorogation de durfe; effets de 1’expi-
ration on de la résiliation; pajement des redevances, durée de Putilisation des techniques et période sur laquelle porte
Putilisation, la divulgation ou Ja communication d’informations techniques; produit disponible ou en cours de fabrication;
mgintien des effets de certaines dispositions)

1. Généralités

577. Les parties a une licence de propriété industrielle ou 4 un accord devront préciser la date de signature
et d’entrée en vigueur, la durée de la ou des licences accordées et celle de ’accord ou des prestations parti-
culiéres requises et donner des indications en ce qui concerne leur mise en ceuvre, leur expiration et les
conditions de leur prorogation. Elles devront en outre préciser les événements pouvant entrainer la résilia-
tion avant 'expiration du délai fixé.

2. Date de signature et d'entrée en vigueur

578. L’indication de la date de signature ¢t d’entrée en vigueur peut figurer au début du texte dela licence
ou de 'accord (271) mais elle figure généralement, ou trés souvent, 4 la fin de ce texte (272). Etant donné
que les signatures peuvent &tre apposées a des dates différentes par chacune des parties, ces dernicres
peuvent juger utile de définir 'expression « date de la présente licence (ou du présent accord) » (273)
commie la plus récente des dates auxquelles les signatures ont €té apposées.

579. 1l peut étre important de déterminer la date de signature et d’entrée en vigueur, en particulier dans
le cadre des lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, qui exigent que la licence ou I'accord
soit soumis a I'approbation dans un certain délai aprés sa conclusion. Lorsque 'approbation des pouvoirs
publics est requise, les parties pourront définir I’entrée en vigueur (274) de la licence ou de I'accord par
rapport a la date de cette approbation, par exemple 4 I'expiration d’un délai déterminé 4 compter de cette
date ou aprés la notification de cette approbation (275) et I'indication de la date d’approbation sur la
licence ou I’accord ou lorsque les parties auront inséré la date effective dans la licence oul'accord et para-
phé cette date (276) (voir aussi la section A: Aspects préliminaires, paragraphes 121 a 123),

3. Début et fin de la licence ou de 'accord et prorogation de durée

580. La durée de la licence ou de P'accord (277) dépendra de la durée de validité du ou des droits de
propriété industrielle en cause ou du délai prévu pour I'exécution de la ou des prestations requises.

581. La durée légale d’un droit de propriété industrielle est variable. Par exemple, la protection conférée
par un brevet est généralement de 15 4 20 ans, celle d’un dessin ou modéle industriel de 54 15 ans et celle
des modeéles d’utilité plus bréve. La protection d’une marque n’est pas limitée dans le temps, mais elle
est habitucllement subordonnée au renouvellement périodique de I'enregistrement (généralement tous les 5
ou 10 ans) et, dans de nombreux pays, 4 Iutilisation effective et ininterrompue de la marque, En déter-
minant la durée de la licence il convient de tenir compte du délai 1égal de validité du droit de propriété

industriclle qui reste a courir. Le délai nécessaire pour l'exécution d’une prestation donnée dépendra
aussi de la nature de celle-ci. La période sur laquelle portera la fourniture d’informations techniques

(271) Voir nole (2), supra. b) A moins qu’il ne soit résilié comme il est prévu aux
. . articles ... (voir notes (251), (252) et (253), supra), le

(272) Voir note (315}, infra. présent accord reste en vigueur pour une durée de (nombre

(273) Voir note (57), alinéa a), supra. a préciser) années.

(274) Entrée en vigueur; durée; échdance; expiration (275) Voir note (57), alinéa b), supra.

a) [Sous réserve des dispositions des articles ....} Le (276) Voir note (315), infra.
présent accord entre en vigueur et commence 3 s’appliquer . )
4 la date d’enlrée en vigueur. (277) Voir nole (274), alinéa b), supra.
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déterminées peut étre fonction de la durée de la licence. La durée des services et de I'assistance techniques
dépendra du programme de formation ou d’autres activités. La durée du paiement des redevances sera
fonction de la durée de la licence, si un terme a été fixé, et du « prix » estimatif envisagé par les parties.
La durée des mesures de sauvegarde contre la divulgation des informations techniques doit &tre adaptée
au type d’informations, au rythme de développement dans le domaine technique considéré et au nombre
de personnes ayant connaissance de ces informations.

582. Compte tenu de ce qui précéde, les parties devraient s'efforcer de ne pas fixer le début et la fin
de la licence ou de P'accord sans se référer au moins a la durée des droits de propriété industrielle ou a
une prestation ou une séric de prestations déterminée. Elles devrajent peser les conséquences de cette
durée pour chacune d’elles avant de fixer I'échéance de la licence ou de I'accord ou, sinon, déterminer
non pas I’échéance mais la durée de I'autorisation accordée pour des droits déterminés ou une prestation
donnée.

583. M convient de noter que, d’aprés les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays,
la durée de certaines catégories de licences de propriété industrielle ou d’accords de transfert de techniques,
ou de prestations déterminées dans le cadre de ces licences ou accords ne doit pas dépasser un certain
délai ou doit étre fixée en fonction de critéres déterminés.

584. (Cest ainsi que dans un pays les lois prévoient que les pouvoirs publics peuvent fixer la durée d’une
licence ou d’un accord et, si la durée n’a pas été précisée, toute licence ou tout accord conclu pour plus
de cinq ans doit faire Iobjet d’une autorisation spéciale. Dans un autre pays, la durée ne doit pas étre
excessive et, en tout cas, ne doit pas dépasser dix ans. Dans un autre pays encore, on ne doit pas prévoir
une durée trop courte ni trop longue. Certaines lois précisent qu’une licence de brevet ou de marque ne
doit pas excéder la durée de protection des droits de propriété industrielle relatifs au brevet ou a Penregis-
trement de la marque ou que les redevances ne doivent plus étre payées lorsque le délai de protection
est expiré. Dans un pays au moins, le paiement des redevances est limité 4 une période de cinq ans &
compter du démarrage de la production, pour autant que la production ne soit pas repoussée plus de
deux ans aprés la signature de I’accord (ce qui équivaut a un délai maximum de sept ans a compter de Ia
signature de I"accord).

585. En ce qui concerne les accords de transfert de techniques n’impliquant pas de droits de propriété
industrielle, les lois d’un pays prévoient que la durée d’un accord pour la fourniture du savoir-faire destiné
a servir 4 la production de biens de consommation ou de matériaux en général, ou nécessaire a la fabri-
cation de biens d’équipement doit étre fixée en fonction du délai nécessaite pour permettre 4 Pacquéreur
de techniques de maitriser les techniques en les utilisant de maniére appropriée et d’obtenir des résultats
concrets  la suite de leur incorporation; §’il s’agit de biens d’équipement, un délai de cinq ans & compter
du démarrage effectif de la production doit étre observé, mais ce délai peut étre prorogé. Pour atteindre
ces objectifs, les lois de ce pays prévoient aussi que I'acquéreur de techniques, dans le cadre d’un tel accord,
doit fournir des informations distinctes concernant son potentiel de production, et soumettre un calendrier
précis pour I'assimilation des techniques et 'exécution du programme de formation de son personnel
technique spécialisé. En ce qui concerne les accords portant sur les services et I’assistance techniques, les
lois du méme pays prévoient que la durée de I’accord doit tenir compte du délat nécessaire pour permettre
a des experts de rendre les services en cause, pour présenter le projet ou pour achever les travaux en
question,

586. En outre, il convient de noter que, selon les lois régissant le transfert des techniques dans certains
pays, le renouvellement ou la prorogation de la durée d’une licence de propri€té industriclle ou d’un
accord de transfert de techniques est également subordonné & I'approbation des pouvoirs publics.

4. Effet de I'expiration ou de la résiliation

587. Une licence de propriété industrielle ou un accord de transfert de techniques peut prendre fin 4
Péchéance du terme, ou avant cette date a la suite d’une résiliation.

588. Comme on I'a indiqué dans la précédente section des notes explicatives, le pouvoir de résiliation
peut étre conféré & I'une ou l'autre des parties dans le cadre des moyens de réparation convenus pour
carence de I’autre partie dans des cas déterminés (voir la section E: Points concernant les brevets, para-
graphes 200 et 204 vi), et la section S: Carence; conditions ou événements nouveaux; renonciation;
réparations, paragraphes 557 a 576).
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589. En cas d’expiration ou de résiliation de la licence ou de I'accord, des questions peuvent se poser
en ce qui concerne I'effet de cette expiration ou résiliation sur la poursuite de certaines prestations, y
compris le paiement des redevances, I'utilisation des techniques, Iutilisation, la divulgation et la commu-
nication d’informations techniques, la fabrication et la vente des produits en cours de fabrication ou
disponibles, ou sur certaines obligations précisées dans la licence ou I'accord.

590. A cepropos, il convient de noter que, dans certains pays, les lois régissant le transfert des tecbniques
prévoient que, lorsque les parties & une licence de propriété industrielle ou & un accord de transfert de
tecbniques mettent fin a cette licence ou A cet accord avant la date d’expiration fixée, une notification
A cet effet doit étre adressée aux pouvoirs publics dans un certain délai & compter de la date de la rési-
liation (voir le paragrapbe 615).

a) Paiement des redevances

591. A I’échéance du terme d’une licence ou d’un accord, les redevances cesseront normalement d’étre
payées. En cas de résiliation, on peut toutefois se demander si les redevances sont exigibles jusqu'a
I'échéance du terme de la licence ou de I'accord au cas ol celle-ci ou celui-ci a été résilié par le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques en raison de la carence du preneur de licence ou de 'acquéreur
de tecbniques. Lorsque la carence du preneur de licence ou de I'acquéreur de tecbniques est due 4 des
difficultés financiéres ou & un écbec commercial, toute action de la part du donneur de licence ou du
fournisseur de tecbniques serait vraisemblablement inutile étant donné que les paiements de redevances
sont liés & la production, aux ventes ou aux bénéfices. Si la carence est due 4 d’autres motifs, le donneur
de licence ou le fournisseur de tecbniques peut demander des dommages-intéréts pour la perte des rede-
vances escomptées.

592, Comme on I'a déja signalé (paragrapbe 585), les lois régissant le transfert des tecbniques dans cer-
tains pays interdisent le paiement de redevances aprés 1’échéance de la licence de propriété industrielle.
En outre, dans I'un de ces pays, les lois prévoient que si le montant des redevances versées a I'expiration
d’un accord portant sur la fourniture du savoir-faire servant i la production de biens de consommation
ou de matériaux en général n'a pas atteint le montant total estimé, le solde n’est pas exigible.

b) Durde de l'utilisation des techniques et période sur laquelle porte I'utilisation, la divulgation ou la
communication d'informations techniques

593. Dans certains cas, les parties peuvent souhaiter controler I'utilisation des techniques ou continuer
A appliquer les mesures de sauvegarde contre la divulgation des informations tecbniques aprés I’expiration
ou la résiliation d’une licence de propriété industrielle ou d’un accord de transfert de techniques.

594. En ce qui concerne I'effet de ’expiration de la licence de propriété industrielle, il convient de signaler
que dans certains pays les lois régissant le transfert des tecbniques prévoient que la licence ne doit pas
contenir de disposition interdisant le libre usage des tecbniques ou des informations techniques connexes
aprés I'expiration du droit de propriété industrielle faisant ’objet de la licence. En ce qui concerne I'utili-
sation des tecbniques aprés I'expiration de la licence de propriété industrielle mais avant I'expiration du
droit de propriété industrielle qui fait I'objet de la licence, les lois d’un de ces pays prévoient aussi que la
licence doit préciser que le preneur de licence peut continuer & utiliser les techniques.

595. En ce qui concerne les techniques qui ne sont pas protégées par des droits de propriété industrielle,
les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays prévoient qu'aprés I'expiration d’un accord
de savoir-faire, I'acquéreur de techniques sera libre d’utiliser les tecbniques. En vertu des lois d’un autre
de ces pays, toutefois, un accord portant sur la fourniture du savoir-faire servant a la production de biens
de consommation ou de matériaux ne doit pas contenir de disposition interdisant le libre usage des tech-
niques lorsqu’un délai raisonnable s’est écoulé depuis le transfert des plus récentes informations.

596. 1l semble que, d’aprés les lois de ces pays, les mesures convenues entre les parties en vue d’empécber
la divulgation des informations tecbniques doivent étre appliquées pendant la durée de la licence de brevet
ou de I'accord et que, d’aprés les lois d’un de ces pays, et dans le cas des accords de savoir-faire précités,
elles doivent I’étre pendant un délai raisonnable aprés le transfert des informations les plus récentes (278).

597. Lorsqu’il est mis fin prématurément & la licence de brevet ou a 'accord de transfert de tecbniques,
avant I'écbéance du terme prévu, on peut se demander si le preneur de licence ou I’'acquéreur de techniques

(278) Voir notes (131) et (134), supra.
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doit arréter la fabrication et observer les mesures convenues en vue d’empécher la divulgation des infor-
mations techniques et §'il doit notamment restituer ces informations au donneur de licence ou au four-
nisseur de techniques qui les lui a transmises.

598. Une solution, 2 cet égard, pourrait consister 4 donner effet aux dispositions de la licence ou de
I'accord relatives & 1'utilisation, la divulgation et la communication du savoir-faire technique aprés qu’il
a ¢t€ mis fin a la licence ou & I"accord, si celle-ci ou celui-ci a €t résilié par 'une des parties parce que
d’autres obligations sont annulées pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, comme en
cas de force majeure, ou s°il y est mis fin par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques en raison
d’une carence du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques. D’autre part, s'il est mis fin 4 la
licence de brevet en raison de I'annulation du brevet ou si le preneur de licence ou I'acquéreur de tech-
niques résilie la licence ou 'accord en raison de la carence du donneur de licence ou du fournisseur de
techniques, une solution opposée pourrait étre adoptée (279).

¢) Produit disponible ou en cours de fabrication

598. De méme, si la durée de la licence se rapportant a un brevet est supérieure a celle de I'accord portant
sur la fourniture du savoir-faire relatif 4u brevet (comme cela peut se produire dans le cas d’une licence
portant sur les perfectionnements réalisés ou d’une licence liée & de nouvelles techniques mises au point
dans le cadre de I'accord), le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques pourrait étre autorisé, pendant
la durée de la licence, a exploiter 'invention brevetée couverte par la licence et a utiliser le savoir-faire
technique connexe fourni par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques (280).

600. En tout cas, il serait souhaitable d’inclure dans la licence ou I'accord une disposition stipulant que
le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques est autorisé a vendre tout produit disponible au moment
de I'expiration ou de la résiliation de la licence ou de I'accord ainsi qu’a terminer les produits qui sont
en cours de fabrication & ce moment et & utiliser ou vendre les produits, sous réserve de payer les rede-

vances exigibles, le cas échéant (281).

d) Muaintien des effets de certaines dispositions
601.

Une disposition de la licence ou de I'accord peut préciser que certaines dispositions continueront

a produire effet aprés I'expiration ou la résiliation de la licence ou de I'accord (282). Parmi ces « clauses
de survie » figurent les dispositions concernant 'entretien, la réparation ou le remplacement du matériel

)
(279) Effet de la résiliation: utilisation, divalgation et
communication des informations techniques

a) Au cas ob I'une des partie résilie le présent accord avant
son expiration normale en raison d’une modification de la
situation ou & cause d’un événement indépendant de la
volonté des deux parties, comme le prévoit 1'article ...
(voir note (270), supra) (Conditions ou événements nou-
veaux), I"autre partie doit, pendant un délai de (préciser la
durée) s’abstenir de divulguer, communiquer ou utiliser les
informations techniques fournies en vertu du présent accord,
sauf selon des clauses et conditions A fixer.

b) Au cas ol le donneur de licence, conformément 2
I"article . .. (voir note (264), supra) (Raisons dont le preneur
de licence est responsable), résilie le présent accord avant
son expiration normale, le preneur de licence, 4 moins
d’avoir exécuté la plus grande partie de ses obligations aux
termes du présent accord, retourne toutes les informations
techniques écrites ou visuelles et doit, pendant un délai
de (durée A préciser) s’abstenir de divulguer, communiquer
ou utiliser ces informations techniques, sauf dans les condi-
tions prévues A 'article (aux articles) ... (voir notes (117)
et (119), supra).

€} Au cas oil le preneur de licence, conformément a
Tarticle . .. (voir note (254), supra) (Raisons dont le donneur
de licence est responsable), résilie le présent accord avant
son expiration normale, il peut continuer 4 exercer tous les
droits que lui confére la licence de n’importe lequel des
brevets ou de n'importe lequel des brevets de perfection-
nement accordée en vertu de larticle ... (voir note (103),
alinéa d), supra) (Améliorations et perfectionnements) et a
utiliser les informations techniques fournies aux termes du
présent accord pour [la durée de cette licence] [un délai de
(préciser la durée)] sous réserve toutefois des dispositions de
'article ... (voir note (116), supra) (divulgation, commu-
nication et utilisation du savoir-faire).

(280) Effer de Uexpiration: poursuite de Ulutilisation de
Pinformation technique; améliorations et perfection-
nements

Au cas o) la durée de validité de la licence concernant
I'un des brevets ou I'un des brevets de perfectionnement
accordée en veriu de Iarticle ... (voir note (106), alinéa d),
supra) (Améliorations et perfectionnements) expire aprés la
durée de validit¢ du présent accord, le preneur de licence
peut, aprés Pexpiration de la durée qui vient & échéance en
dernier, continuer, pendant la durée de cette licence, a
exploiter toute invention ou amélioration couverte par cette
licence et & utiliser toute information technique fournie ou
perfectionnement du savoir-faire communiqué par le don-
neur de licence au preneur de licence aux termes du présent
accord.

(281) Effet de la résiliation ou de I'expiration: produit en
stock ou en cours de fabrication

Nonobstant toute disposition contraire du présent accord,
en cas de résiliation ou d’expiration du présent accord, le
preneur de licence a le droit d’utiliser ou de vendre le produit
en stock 2 la date de cette résiliation ou de cette expiration
et d’achever le produit en cours de fabrication au moment
de cette résiliation ou de cette expiration et de lutiliser ou
de le vendre, pour autant toutefois qu’il effectue les paie-
ments requis par larticle ... (voir note (219), supra) et
présente les comptes rendus requis par I'article ... (voir
note (218), supra) sur le produit.

(282) Effer de la résiliation ou de I'expiration: droits acquis;
maintien en vigueur de certaines dispesitions

a) Toute résiliation ou expiration du présent accord inter-
vient sans préjudice des droits que I'une des parties peut
avoir acquis a 1'égard de Pautre a la date de la résiliation.

b) Pour tout matériel acquis par le premeur de licence
auprés du donneur de licence conformément A Iarticle. ..



NOTES EXPLICATIVES ET EXEMPLES 135

(283), le réglement des paiements (284), y compris les dispositions exigeant que I'on rende compte de la
production, des ventes, des bénéfices et des redevances (285), 'examen et Finspection des archives (286),
le réglement des différends (287), Fenvoi de préavis (288) et les dispositions relatives au paiement des
redevances et & 'utilisation ou la divulgation et la communication du savoir-faire technique, dont il a
€té question précédemment (289).

U. APPROBATION DES POUVOIRS PUBLICS

{Modalités de contrile des sorties et des entrées de techniques: contréle des sorties de techniques par les pays développés
et controle des entrées de techniques par les pays en développement; principales caractéristiques des contréles exercés
par les pays en développement: origine des techniques, personnes morales soumises 4 un contréle, types de transactions
portant sur un transfert de techniques et d’arrangements juridiques; clauses et conditions des arrangements juridiques,
nature des techniques, personnes demandant I’enregistrement ou P’approbation, conséquence du défaut d’enregistrement
on du défaut d’obtention de I’approbation de la licence ou de IPaccord)

1. Modalités de contréle des sorties et des entrées de technigues

602. De nombreux pays développés et en développement ont adopté une certaine méthode de contrdle
des sorties et des entrées de techniques, considérées comme telles ou comme un élément d’une transaction
& caractére financier ou commercial ou d’une transaction en matiére d’investissement.

603. Dans les pays développés, les sorties de techniques peuvent, dans I'intérét de la sfireté nationale,
étre soumises au contrdle des exportations dans le cadre duquel I'accés 4 certaines informations techniques
est réservé a des personnes déterminées, dans le pays ou en dehors du pays, ou a toute personne résidant
dans des pays déterminés. En outre, par le jeu des lois réglementant I'imposition et exigeant des déclara-
tions en ce qui concerne les investissements & I’étranger ainsi que par la réglementation du contrdle des
changes, les pays développés peuvent contrdler indirectement la nature ou le volume des techniques ou
canaliser leur transfert dans certains pays.

604. Dans les pays en développement, les entrées de techniques peuvent faire 'objet de contrdles divers.
Dans certains pays, ces contrdles s’inscrivent dans le cadre d’un ensemble de lois réglementant les inves-
tissements étrangers dans le pays. Dans d’autres, le contrdle s’exerce par le biais de la réglementation des
changes, qui s’applique aux mouvements de capitaux vers 1’étranger, 4 titre de dividendes, de redevances
ou d’autres formes de revenus ou 2 titre de rendement du capital. La réglementation des importations, en
particulier par 'application de tarifs préférenticls ou ’octroi d’exonérations sur les produits incorporant
les techniques nécessaires, peut aussi influencer indirectement les entrées de techniques. Dans d’autres
pays en développement encore, ‘les systémes juridiques ont été€ congus spécialement pour contrdler le
transfert des techniques vers le pays ou a l'intérieur du pays. Ces systémes exigent notamment que les
licences de propriété industrielle et les accords de transfert de techniques soient notifiés aux pouvoirs
publics ou soient enregistrés ou approuvés par ces derniers en fonction des critéres fixés par la législation
au énoncés dans les réglements ou directives émanant des organes gouvernementaux compétents.

2. Principales caractéristiques des contréles exercés par les pays en développement

605. Une description détaillée des divers contrdles du type précité exercés par les pouvoirs publics des
pays en développement ou des mécanismes institutionnels et procédures destinés a permettre 'exercice
de ces contrdles, dépasse la portée des présentes notes explicatives. Il n’en reste pas moins qu’un guide
sur les aspects juridiques de Iélaboration et de la négociation des licences de propriété industriclle et des
accords de transfert de techniques serait incomplet s’il n’indiquait pas au moins les principales caracté-
ristiques de ces contrdles. Ceux-ci portent sur les points suivants: 'origine des techniques, les catégories
de personnes morales et les types de transactions portant sur un transfert de techniques et d’arrangements

(voir note (168), supra), le donpeur de licence reste tenu  (283) Voir note (282), alinéa b).
d’entretenir, de remplacer ou de réparer ce matériel ou des (284)
pitces de ce matériel pendant une durée de (nombre de .
(jours) & partir de la date de la résiliation ou de I'expiration  (285) Voir note (218), supra.
du présent accord. :

¢) Les articles . .. (voir notes (218) & (222) et (279), (280), (286 Voir notes (220) 2 (222), supra.

supra, et notes (299), (306), (310), (311) et (314), infra) restent  (287) Voir notes (299), (306), (310) et (311), infra.
en vigueur aussi longtemps qu’il est nécessaire pour la cléture . .

des comptes et pour le réglement de tout différend éventuel (288)  Voir note (314), infra.
concernant une question sur laquelle porte le présent accord.  (289) Voir notes (279), (280) et (281), supra.

Voir note (219), supra.
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junidiques tombant sous le coup des Jois, les clauses et conditions des arrangements juridiques et Ia nature
des techniques soumises 4 un contrdle, les personnes habilitées a demander 'enregistrement et I'approba-
tion des arrangements juridiques et les conséquences juridiques du défaut d’enregistrement ou du défaut
d’obtention de 'approbation des arrangements juridiques.

a) Origine des techniques

606. Drapreés les lois de certains pays, le contrdle s’exerce sur tous les transferts de techniques, que
celles-ci soient d’origine nationale ou étrangére. Dans d'autres pays, seules les techniques acquises a
I’étranger ou auprés d’une personne physique ou morale qui réside, qui est domicilée ou qui est légalement
établie & I'étranger sont soumises 4 un contrdle. Toutefois, au moins dans certains pays de cette derniére
catégonie, le transfert des techniques & I'intéricur du pays est soumis & un contrdle 1égal méme au cas ol
le preneur est domicilié dans le pays, si les arrangements juridiques intéressent des entreprises financées
par des capitaux étrangers ou s’appliquent & des filiales ou succursales d’entreprises domiciliées & I'étranger.

b) Personnes morales soumises 4 un contréle

607. D’aprés les lois de certains pays, les contrdles s’appliquent non seulement aux personnes physiques
et aux entreprises de droit privé mais aussi aux organismes publics; toutefois, en vertu des lois de certains
pays, les arrangements juridiques conclus par les forces armées ou les forces de la silireté sont exclus si
des secrets militaires, des raisons impéricuses ou 'intérét de la défense nationale sont en jeu.

¢) Types de transactions portant sur un transfert de techniques et d’arrangements juridiques

608. Dans le pays ob les transferts de techniques sont soumis & un contréle, les lois applicables en la
matiére prévoient des solutions différentes quant aux types de transactions et d’arrangements juridiques
relevant de leur champ d’application. D’aprés les lois de certains pays, les transactions impliquant des
droits de propriété industrielle et un transfert de techniques sont classées en plusieurs catégories déter-
minées qui tendent pour la plupart & englober les questions suivantes: I’acquisition de droits ou de licences
pour Pexploitation ou I'utilisation d’une invention, d’un dessin ou modéle industriel, d'un modéle d utilité
ou d’une marque; la fourniture du savoir-faire technique & utiliser pour la production de biens de consom-
mation ou le traitement des matiéres premiéres ou de biens intermédiaires, le montage des pi¢ces ou autres
composants d'un produit ou pour la fabrication de biens d’équipement; I'engagement de techniciens et
de cadres pour assurer ]a formation du personnel, rendre les services et I'assistance techniques liés a 'exploi-
tation ou 4 l'utilisation des droits de propriété industrielle ou & I"application du savoir-faire technique ou
assurer des prestations de services techniques ou professionnels spécialisés en ce qui concerne la gestion
ou Pexploitation des entreprises, la planification, la programmation et I'élaboration des études et projets
nécessaires dans le cadre du systeme de production du pays. En outre, selon la loi d'un de ces pays, la
licence doit se rapporter & un brevet délivié ou demandé (ou & une marque enregistrée ou demandée)
dans ce pays, faute de quoi elle est considérée comme un contrat de fourniture de savoir-faire technique
et assujettic aux dispositions qui régissent cette catégorie.

609, Selon certaines de ces lois, des arrangements juridiques spécifiques et distincts peuvent étre conclus
pour chaque catégorie. D’aprés les lois d'autres pays, la forme juridique & adopter ne semble pas revétir
une importance particuliére, mais I'accent est mis, en revanche, sur la nécessité de pouvoir évaluer ou
estimer séparément le prix des divers éléments de la transaction portant sur le transfert des techniques,
ce qui peut conduire les parties 4 conclure des arrangements juridiques distincts pour chaque élément.
En outre, il convient de signaler que, selon les lois de ces derniers pays, les arrangements juridiques peuvent
figurer dans un document officiel, un acte, une licence, un accord, un contrat ou d’autres types de
documents.

d) Clauses et conditions des arrangements juridiques

610. Rappelons que les exigences inhérentes 4 la diversité des contrdles opérés dans les pays en dévelop-
pement, et en particulier les lois régissant le transfert des techniques dans certains pays, dans la mesure
ol elles se rapportent & différents types de licences de propriété industrielle et d’accords de transfert de
techniques et réglementent les clauses et conditions qui peuvent ou non figurer dans ces licences ou accords,
ont ét€ signalées dans les présentes notes explicatives 4 propos de I'examen des points que le donneur de
licence ou le fournisseur de techniques éventuel et le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques
potentiel doivent prendre en considération. On ne reviendra donc pas sur ces exigences dans la présente
note explicative.
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€) Nature des technigues

611. Dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques prévoient que les pouvoirs publics
désignés doivent non seulement approuver les clauses et conditions de la licence de propriété industrielle
ou de I'accord de transfert de techniques mais aussi exercer un certain contrdle sur la nature des techniques
faisant ’objet de la licence ou de ’accord. Dans le cadre des lois de certains de ces pays, ce contrdle com-
porte un examen des techniques afin de déterminer si leur acquisition serait contraire aux objectifs des
politiques et plans nationaux dans les domaines de la technique et du développement ou aurait un effet
néfaste sur les plans de consommation ou sur la redistribution des revenus ou ne serait pas de nature a
promouvoir le progrés technique, économique et social. Il est possible aussi que I'on évalue si les tech-
niques répondront aux politiques et besoins sectoriels particuliers et si elles pourront étre assimilées de
maniére satisfaisante par le preneur de licence ou I"acquéreur de techniques et, en outre, si les mémes
techniques, ou des techniques similaires ou comparables, peuvent étre facilement obtenues dans le pays.

612. En vertu des lois de certains de ces pays, les pouvoirs publics désignés responsables de I'enregis-
trement et de 'approbation des arrangements juridiques exercent un contrdle sur la nature des techniques
en méme temps que d’autres services gouvernementaux ayant des responsabilités dans les secteurs auxquels
se rapporte I'objet de ces techniques.

f) Personnes demandant l'enregistrement ou l'approbation

613. En vertu des lois de certains pays, seule la partie qui est une personne physique ou morale résidant,
domiciliée ou légalement établic dans le pays, est habilitée & demander I'enregistrement ou 'approbation
de I'arrangement juridique, alors que dans d’autres pays le donneur de licence ou le fournisseur de tech-
niques qui réside 4 I’étranger peut aussi demander ’enregistrement ou I'approbation des arrangements
juridiques auxquels il est partie.

614. Compte tenu des qualifications imposées pour I'enregistrement ou I'approbation d’une licence de
propriété industrielle ou d’un accord de transfert de techniques par les lois des pays qui contrdlent les
entrées de techniques, il peut étre souhaitable pour les parties de préciser leurs responsabilités respectives
pour obtenir I’enregistrement ou I'approbation en vertu de ces lois. L.a méme remarque serait valable
en ce qui concerne les lois des pays qui contrblent les sorties dc techniques (290).

g) Conséquences du défaut d’enregistrement ou du défaut d’obtention de I'approbation de la licence ou
de l'accord

615. Le fait que la partie responsable ne demande pas aux pouvoirs publics compétents ’enregistrement
ou P’approbation d’une licence de propriété industrielle ou d’un accord de transfert de techniques ou sa
modification, son amendement, sa prorogation ou sa résiliation, dans les délais et autres conditions
prescrits a plusieurs conséquences juridiques. Aux termes des lois applicables, I'inobservation de ces
prescriptions peut entrainer la nullité de la licence ou de I'accord ou les rendre inexécutables et
exposer la partie responsable 4 une sanction, 4 la suspension du droit d’exercer le commerce ou & la
perte de son statut d’organisation commerciale. L’enregistrement ou I'approbation de la licence ou de
P'accord peut étre nécessaire pour apporter la preuve de 'exploitation effective d’un brevet ou de I'utilisa-
tion effective d’une marque dans le pays, pour obtenir de I'administration fiscale 'autorisation d’effectuer
des paiements a I’étranger ou pour bénéficier des avantages fiscaux ou autres destinés 4 encourager
ou promouvoir les investissements dans certains secteurs ou industries.

{290) Enregistrement ou approbation des pouvoirs publics lente de (pays & préciser) dont I'enregisirement ou Iappro-

a) Le présent accord doit &tre diment enregistré dans le
pays du [domneur et du preneur] f[donneur] [preneur] et
approuvé par le pouvoir public compélenl de ¢e pays.

b) Dans les délais prévus par la législation éventuellement
applicable et si cette législalion le permet, chaque partie
peut el, si I’autre partie au préseni accord en fait la requéte,
doit demander I'entegisirement ou I'approbation du présent
accord A tout organisme, fonctionnaire ou autorité compé-

bation esl requis par la loi.

¢) Chacune des parties coopére pleinement avec I'autre en
ce qui concerne cet enregisirement ou approbation ou l'en-
registrement ou 'approbation complémeniaire qui peul étre
requis pour ’applicalion de loule partie du présent accord.
d) Si I'enregistrement ou Ilapprobation des pouvoirs
publics n’est pas (ne peut pas étre) obtenue, chacune des
parties au présent accord s’engage A prendre en charge les
dépenses qu'elle aura faites & celte occasion.
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V. REGLEMENT DES DIFFERENDS

(Possibilité de divergences malgré la confiance mutuelle existant entre les parties; clauses et conditions explicites pouvant
étre exécutées de facon sonple; référence an texte pour résondre les divergences et dispositions précisant les régles d’inter-
prétation; définitions, expressions contradictoires, stipulations et communications antérieures et concomitamtes et excep-
tions dans )e cas des transactions générales, clauses nulles et non avenues; langue régissant interprétation du texte; lol
applicable: aspects multiples des transactions intéressant plusieurs pays, application des lois de différents pays selon le
statut des parties, le Lieu ofi elles exercent leurs activités et s’acquirtent de leurs obligations et le Lien ol se produisent les
conséquences; procédures ef mécanismes externes pour résoudre les divergences et régler les différends; désignation d’un
expert indépendant, recours A Parbitrage, procédures judiciaires)

1. Généralités

616. La confiance mutuelle que peuvent se témoigner les parties n’exclut pas des divergences en ce qui
concerne I'application des clauses et conditions de la licence de propriété industrielle ou de I'accord de
transfert de techniques qu’elles ont conclu.

617. Comme le texte de tout autre arrangement commercial, la licence de propriété industrielle ou
I'accord de transfert de techniques définit le cadre dans lequel se dérouleront et se développeront les
relations commerciales entre les parties. La licence ou I'accord donne les directives nécessaires, en prescri-
vant les procédures 4 suivre pour obtenir les résultats voulus, Les clauses et conditions d’une licence ou
d’un accord seront bien entendu assez précises du fait que les problémes auront été approfondis et résolus
au cours des négociations (voir la section C: Définitions des mots et expressions clés, paragraphes 128
a 132). Il est douteux toutefois que tous les problémes aient pu étre envisagés 4 ce moment, et méme
s’ils 'ont été, que leur solution ait été prévue dans la licence ou dans 'accord. Par conséquent, les clauses
et conditions de la licence ou de I'accord doivent étre suffisamment explicites tout en restant assez souples
pour permettre aux personnes qui doivent les mettre & exécution, mais qui n’ont pas participé aux négo-
ciations, de respecter les objectifs des parties. Ces objectifs doivent étre réalisés compte tenu non seule-
ment de I'intention des parties, telle qu’elle s’est manifestée au moment des négociations, mais aussi des
difficultés inhérentes au déroulement quotidien des opérations prévues par la licence ou I'accord.

618. Dans de nombreux cas, les parties pourront résoudre les divergences en se référant au texte de la
licence ou de Yaccord; sinon, en I’absence d’une solution & amiable fondée sur des considérations pra-
tiques, il peut étre nécessaire d’avoir recours a des procédures ou mécanismes externes, par exemple de
faire appel & un expert indépendant qui donne des avis ou fasse des recommandations, de soumettre la
question A Y'arbitrage ou d’entamer des poursuites judiciaires.

619. Les dispositions prévues dans les licences de propriété industrielle ou dans les accords de transfert
de techniques pour le réglement des différends par référence au texte ou en ayant recours 4 des procédures
ou mécanismes externes sont, pour la plupart, conformes aux dispositions similaires prévues dans les
textes juridiques applicables &4 d’autres arrangements commerciaux internationaux. Toutefois, les lois
qui, dans certains pays, régissent le transfert des techniques auront a certains égards une incidence parti-
culiére, notamment en ce qui concerne la langue du texte, la loi applicable et le recours 4 un tribunal
d’arbitrage ou & des instances judiciaires autres que ceux du pays dont les pouvoirs publics ont approuvé
la licence ou Paccord. Les caractéristiques pertinentes de ces lois sont précisées dans les paragraphes
qui suivent.

2. Régles d'interprétation et langue régissant linterprétation du texte
a) Régles d’interprétation

620. Le renvoi au texte de la licence ou de I’accord pour résoudre les divergences entre les parties sera
efficace dans la mesure ol les clauses et conditions sont libellées de fagon claire et concise. A cet égard,
il estindispensable de définir les mots et expressions clés et de les utiliser de fagon cohérente dans 'ensemble
du texte (voir la section C: Définitions des mots et expressions clés, paragraphes 128 a 132). Les parties
devraient aussi préciser quels sont les documents constituant leur accord (291) (292). Pour le cas ol cer-

(291) Contenu de Faccord

Le présent accord contient [(préciser le nombre) articles]
[deux sections, la premitre traitant des « clauses et condi-
tions particuliéres », la seconde traitant des « clauses et
conditions générales» qui ¥ sont jointes et incluses, par
référence, aucune ne devant étre dissociée de l'autre, plus
{préciser le nombre) appendices, annexes et répertoires
identifiés comme annexes (p. ex. A, B et C), appendices
{p. ex. D, E et F) et répertoires (p. ex. G, H et D)].

(292) Appendices, annexes et répertoires faisant partie du
présent accord

Les appendices, annexes et répertoires du présent accord
ou ceux qui y seront ajoutés seront considérés, aux fins du
présent accord, comme faisant partie de celui-ci, é&ant
entendu et convenu qu’en cas de divergence ou de non-
concordance entre le texte du présent accord et toute stipu-
lation figurant dans I'un ou plusieurs des appendices, annexes
ou répertoires c’est le texte [de l'accord] [des appendices,
annexes ou répertoires] qui fera foi.
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taines expressions seraient contradictoires, des indications en ce qui concerne I’expression qui doit pré-
valoir, souvent fondées sur les régles générales d’interprétation, peuvent figurer dans la licence ou dans
Faccord. Ainsi, lorsqu'il existe une divergence entre le libellé d’un attendu ou d’un considérant du préam-
bule et celui d’une disposition du corps de la licence ou de laccord, c’est généralement le second qui
prévaut. De méme, le libellé d’une annexe, d’un appendice ou d’un répertoire I’emporte généralement sur
un libellé contradictoire figurant dans les dispositions du corps de la licence ou de 'accord (293). En
outre, pour éviter un autre type de conflit, la licence ou I'accord comporte souvent une disposition pré-
cisant que le texte refléte pleinement I'accord des parties en la matiére et 'emporte sur toutes les stipu-
lations et communications antérieures ainsi que sur d’autres expressions concomitantes (294). Des excep-
tions peuvent toutefois &tre prévues pour des licences ou accords déterminés ayant été conclus avant la
licence ou l'accord en question et qui constituent avec ceux-ci des éléments d’une transaction générale
portant sur un transfert de techniques (295).

621. Les partics peuvent aussi prévoir dans la licence ou dans I’accord une disposition stipulant que la
nullité d’une clause n’entrainera pas celle d’autres clauses ni celle de la licence ou de I’accord eux-mémes
(296). 11 convient de noter toutefois qu’une clause déclarée nulle et non avenue peut étre essentielle au
point de réduire & néant la licence ou I'accord.

622. A ce propos, il convient de signaler les lois sur la propriété industrielle de certains pays qui prévoient
que la licence deit contenir certaines stipulations sous peine de nullité. C'est ainsi que les lois sur les
marques prévoient souvent qu’une licence de marque est nulle si elle ne comporte pas de disposition garan-
tissant que le titulaire enregistré de la marque contrdlera effectivement la qualité des produits du preneur
de licence avec lesquels la marque est utilisée (voir la section J: Le stade de la production, paragraphes 335
3 342),

623. De méme, comme cela a déja été signalé dans une autre partie des présentes notes explicatives, les
lois régissant le transfert des techniques dans certains pays prévoient que les licences de propriété indus-
trielle ou les accords de transfert de techniques doivent obligatoirement contenir certaines dispositions,
tandis que d’autres dispositions ne peuvent y figurer, et que la validité d’une licence ou d™un accord
conforme & ces prescriptions est subordonnée a son approbation par les pouvoirs publics (voir la section U
Approbation des pouvoirs publics, paragraphes 602 a 615).

b) Langues régissant Vinterprétation

624. Comme dans le cas dautres transactions commerciales internationales, les clauses et conditions qui
figurent dans la licence de propriété industrielle ou dans 'accord de transfert de techniques peuvent étre
négociées au cours de discussions menées dans une ou plusieurs langues. Simultanément, ou par la suite,
I'accord entre les parties est consigné par écrit et la langue du premier projet ainsi rédigé, de méme que
celle des-mises au point qui peuvent y étre apportées, n’est pas forcément la méme que celle qui a été
utilisée au cours des discussions. Bien que cela soit assez peu courant, les parties pourraient inclure dans
la licence ou dans I'accord une disposition indiquant dans quelle(s) langue(s) ont été menées les discussions.
Le plus souvent, la disposition relative aux langues précise que le texte a été établi dans une langue déter-
minée et traduit dans d’autres langues qui sont précisées; dans I'un ou I'autre cas, la version faisant foi
en cas de difficultés d’interprétation est généralement indiquée (297).

(293) Voir note (292), supra.

(294) Entente exhaustive

a) [Sous réserve des dispositions de Paccord (4 préciser) du
(méme date ou autre date) conclu entre les parties], les
clauses et conditions du présent accord définissent I'accord
et I'entente exhaustifs des pariies, annulent et remplacent

de licence a accordé au. preneur de licence certains droits
concernant le produit,
(296) Clause de nullité

En cas de conflit entre une disposition du présent accord
et une loi, un réglement, une ordonnance ou un décret

toutes les communications précédentes, verbales ou écrites,
entre les parties, y compris tout accord ou entente antérieur
qui ait pu en modifier ou en &tendre Ja portée, et il n’existe
pas d’autre accord ou entente écrit ou verbal entre les parties
en ce qui concerne l'objet du présent accord.

b} La conclusion, la légalisation et la signification du
présent accord ne résultent d’aucune représentation, décla-
ration, garantie ou entente autre que celles qui sont indiquées
dans le présent accord.

(295) Accord antérieur

Le présent accord annule et remplace I'accord entre les
parties en date du ..., conformément auquel le donneur

pertinent, la disposition en caunse du présent accord doit étre
considérée comme nulle et non avenue ou abrégée et traitée
dans la mesure nécessaire pour répondre aux prescriptions
légales mais n’entraine pas la nullité des autres dispositions
du présent accord.

297) Original et traductions

a) Le présent accord a été fait en langue (& préciser) et
traduit en langue(s) (& préciser).

b) En cas de doute sur l'interprétation de I'une des dispo-
sitions du présent accord, c’est la version (4 préciser) du
présent accord qui fera foi.
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625. Dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques prévoient que les licences de pro-
priété industrielle ou les accords de transfert de techniques ne peuvent étre approuvés par les pouvoirs
publics que s’ils sont rédigés dans la langue nationale du pays. L'une de ces lois prévoit toutefois une
exception dans le cas des termes tecbniques qui n’ont pas d’équivalent dans la langue nationale. D'aprés
les lois d’un autre de ces pays, le texte de la licence ou de I'accord peut étre rédigé dans une autre langue
que la langue nationale du pays, mais une traduction en cette derniére langue doit &tre soumise en méme
temps que le texte original.

3. Loi applicable

626. La détermination de la loi applicable 4 une transaction impliquant I’octroi de licences de propriété
industrielle et le transfert de techniques est compliquée par le fait qu’au niveau international une telle
transaction a de multiples aspects et intéresse plusieurs pays.

627. Cest ainsi que le pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques n’est pas le méme
que celui du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques. Ils peuvent poursuivre leurs activités
respectives ou s’acquitter des obligations qui leur incombent aux termes de la licence ou de ’accord dans
Pun ou lautre de ces pays, ou dans un pays tiers. Méme si ces activités et obligations s’exercent ou sont
exécutées dans I'un de ces pays, elles peuvent avoir des conséquences dans 'un quelconque des trois pays
ou méme encore dans un quatriéme pays.

628. La question de savoir si le systéme juridique d’un pays donné s’applique 4 I'un ou plusieurs des
éléments d’une transaction portant sur une licence de propriété industrielle ou un transfert de techniques
dépendra de la portée du régime législatif, administratif et judiciaire de ce pays ainsi que de la nature des
¢léments en question, Il est possible, en outre, que la transaction, ou plusieurs éléments de celle-ci, soient
régis par les systémes juridiques de plusieurs pays. Par exemple, le statut 1égal d’une partie peut étre régi
par la loi du pays ol elle est constituée ou du pays ol elle exerce ses activités principales, alors que les
revenus quelle tire de la transaction peuvent, comme cela a déja été signalé dans une autre partie des
présentes notes explicatives, étre imposés non seulement en vertu de la loi de ce pays mais aussi de la loi
d’un autre pays (voir la section O.7: Points concernant le réglement du paiement — imposition, para-
graphes 511 a 517).

629. Un produit fabriqué dans le pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques peut &tre
exporté dans un autre pays et les bénéfices peuvent étre soumis a I'impdt sur le revenu, sur les ventes ou
sur le chiffre d’affaires dans le pays du preneur de licence ou de I’acquéreur de techniques ou dans l'autre
pays, selon endroit ol a eu lieu la « vente »; chaque pays pourrait revendiquer le droit de prélever des
imp6ts selon I'interprétation qu’il donne de la loi applicable en ce qui concerne la vente des produits.

630. La validité d’un ou de plusieurs droits de propriété industrielle concédés sous licence dépendra de
la loi du pays qui accorde le brevet ou le modéle d’utilité, ou qui enregistre le dessin ou modéle industriel
ou la marque, mais la portée de ces droits peut étre subordonnée non seulement a la loi de ce pays mais
aussi aux lois d’un autre pays. Par exemple, la loi du pays de I'octroi ou de I'enregistrement peut autoriser
le titulaire du droit de propriété industrielle ou la personne & qui il a accordé une licence 4 interdire I'impor-
tation de produits de nature 4 concurrencer le produit protégé par le droit de propriété industrielle, mais
il est possible que la loi du pays d’oll le produit est exporté n’autorise pas la limitation géographique des
exportations.

631. De méme, 'utilisation, la divulgation ou lz communication d’informations techniques peuvent
faire 'objet d’un contrdle en vertu des lois du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques
mais il est possible qu’elles ne soient soumises 4 aucun contrdle dans le pays du preneur de licence ou de
I'acquéreur de tecbniques ou en application des lois d’un pays tiers.

632. De méme, la responsabilité civile des tecbniciens et des cadres qui fournissent des services et une
assistance tecbniques sera habituellement régie par la loi du pays ol a eu lieu I'acte préjudiciable ou dom-
mageable, de telle sorte que si les services et Iassistance sont fournis dans le pays du preneur de licence
ou de I'acquéreur de techniques ou dans un pays tiers, ce sont généralement les lois de ce pays qui seront
applicables, méme si ces experts sont des ressortissants du pays du donneur de licence ou du fournisseur
de tecbniques. De méme, encore, si le personnel du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques
recoit une formation dans le pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques, la responsabilité
civile sera généralement déterminée par la loi de ce pays si les actes préjudiciables ou dommageables ont
€té accomplis dans ce pays.
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633. Les exemples qui précédent montrent que, méme en adoptant des solutions raisonnables, on peut
aboutir & des interprétations différentes lorsqu’il s’agit de déterminer la loi régissant une transaction
portant sur une licence de propriété industrielle ou un transfert des techniques ou I'un quelconque de leurs
¢éléments,

634. Les systémes juridiques de plusieurs pays autorisent les parties 4 la transaction a définir leur rapports
juridiques dans le cadre du systéme considéré ou d’un autre systéme. Les parties peuvent ensuite négocier
sur cette base et également stipuler dans la licence de propriété industrielle ou dans I’accord de transfert
de techniques, en s’inspirant éventuellement des exemples précités, que I'ensemble de la transaction, ou
des éléments déterminés de celles-ci, seront soumis au régime juridique d’'un pays donné (298). 1l faudra
toutefois tenir compte du fait que I'intention des parties ne sera pas forcément sanctionnée juridiquemnent
dans un autre pays dont le systéme juridique s’applique & 'une ou I'autre des parties ou & leurs activités,
4 des prestations particuliéres fournies dans ce pays en exécution de la transaction, ou aux conséguences
qu’entrainent pour ce pays les prestations fournies ailleurs.

635. A ce propos, il convient de signaler que dans certains pays la loi prévoit que les licences de propriété
industrielle ou les accords de transfert de techniques ne seront pas approuvés par les pouvoirs publics du
pays s’ils comportent des clauses stipulant que I'interprétation ou I'exécution de la licence ou de I'accord
est régie par un autre systéme juridique que celui du pays en cause.

4. Procédure et mécanismes externes pour la solution des divergences et le réglement des différends

a) Désignation d’un expert indépendant

636. Si les parties ne parviennent pas a résoudre leurs divergences par discussion ou négociations a
Iamiable (299), elles peuvent soumettre la question 4 un expert indépendant qui donnera son avis ou fera
une recommandation. Cette procédure peut tre appliquée en toute occasion ou dans des cas particuliers,
tels que ’ajustement des paiements des redevances en cas de violation (300), le paiement de redevances
pour les droits afférents aux perfectionnements (301), les ajustements de la garantie de fonctionnement
ou d’autres garanties, dans certains cas (302), le respect de la norme de qualité du produit (303), la réali-
sation d’un progrés technigue ou ’existence d’une technique nouvelle (304), ou encore lorsque les conditions
subissent une évolution ou qu’il se produit des événements affectant I'exécution (305).

637. La disposition de la licence ou de ’accord prévoyant le recours a un expert indiquera le type d’expert
3 désigner, son mode de désignation — par exemple, conjointement par les parties ou, en cas de désaccord
de T'une des parties, par le président d’'une organisation professionnelle appropriée, 4 la demande de
l'autre partie — la nature des fonctions consultatives de 1’expert, I'établissement de son rapport et la
répartition des frais (306).

(298) Loi applicable

Quel que soit le lieu de sa conclusion, de son exécution, . . .
etc., le présent accord ainsi que tous les amendements, a) Lorsque surgit un différend [relatif au présent accord]

(306) Désignation d’un expert

modifications, changements ou compléments qui pourront [relatif aux articles ... (voir notes (300) & (305), supra)l que
les parties ne peuvent régler a 'amiable ou par des négocia-
tions de bonne foi conformément a Darticle ... (voir note
(299), supra), la question est soumise 4 une personne indé-
pendante de renom et de qualité, qui peut étre un comptable,
un conseiller juridique, un ingénieur consultant ou un autre
spécialiste choisi en fonction du principal motif de désaccord.
b) L’expert est désigné conjointement par les parties; a
défaut d'un accord entre elles, il peut étre désigné (a la
demande de 'une ou I'autre des parties) par le président en
exercice de (organisation professionnelle & préciser).

¢) Le spécialiste désigné agit en qualité d’expert et non en
qualité d’arbitre sur le plan juridique.

d) L’une ou l'autre des parties peut demander a I'expert
de déposer son rapport dans un délai déterminé et raison-
nable en I'occurrence.

€) Les parties partagent par moitié les frais relatifs & la
décision de 'expert & moins que celui-ci n’atteste que l'atti-
tude de I'une des parties commande de mettre tous les frais
4 la charge de celleci.

y Etre apportés seront interprétés en fonction des lois de
(pays & préciser ou subdivision politique de ce pays) et ces
lois régiront les textes en question ainsi que les relations
juridiques entre les parties audit accord.

(299) Réglement par voie de négociations de bonne foi

Tout différend, controverse ou revendication découlant du
présent accord ou s’y rapportant et toute violation, résilia-
tion ou annulation de cet accord seront réglés par des négo-
ciations de bonne foi entre les parties au présent accord.

(300) Voir notes (51) et (257), supra.
(301) Voir paragraphe 227.

(302)
303)
(304)
(305)

Voir note (153), supra, et paragraphe 293,
Voir note (179), supra.

Voir note (111), supra, et paragraphe 234,
Voir note (270), supra, et paragraphe 576.
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b) Arbitrage
638. Si les parties ne peuvent résoudre leurs divergences a I'amiable (307) ou si le recours 4 un expert
ne donne pas de résultats satisfaisants (308), la licence ou I'accord peut prévoir que la question doit étre
réglée par arbitrage (309).

639. Dans ce cas, la clause d’arbitrage indiquera le tribunal d’arbitrage compétent ou le régime juridique
applicable a I’arbitrage. Parmi les tribunaux et régles d’arbitrage auxquels les parties peuvent se référer,
on peut citer: la loi d’un pays déterminé en matiére d’arbitrage, un accord bilatéral de commerce et d’arbi-
trage ou une convention en matiére d’arbitrage commercial international, les régles d’arbitrage d’une
Commission économique des Nations Unies ou d’une commission intergouvernementale régionale
d’arbitrage, les régles d’arbitrage d’une association nationale ou internationale, d’une chambre de com-
merce nationale ou internationale ou de toute autre association professionnelle (310).

640. Au lieu de se référer a un tribunal ou A des régles d’arbitrage existants, et pour autant que la loi
applicable le permette, les parties peuvent définir dans la clause d’arbitrage la procédure d’arbitrage a
suivre ou adopter le réglement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) (voir le Réglement d’arbitrage de la CNUDCI adopté par la CNUDCI & sa
neuviéme session {(document des Nations Unies A/31f17 (1976), pages 37 4 52); ’Assembléc générale
des Nations Unies a recommandé (résolution 31/98 du 15 septembre 1976) 'application dudit Réglement
pour le réglement des litiges nés des relations commerciales internationales, particuliérement par le
renvoi audit Réglement dans les contrats commerciaux) (311).

641. La description des divers tribunaux et régles d’arbitrage dépasse la portée des présentes notes
explicatives, puisqu’il s’agit d’une question qui n’est pas propre aux licences de propriété industrielle ou
aux accords de transfert de techniques. On trouvera une étude des divers aspects de I'arbitrage et des
régles en vigueur A cet égard dans un rapport du Secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies
A la neuviéme session de la CNUDCI (avril/mai 19786) (voir les documents des Nations Unies A/CN.9/112,
du 7 novembre 1975, et A/CN.9/112/Add.1, du 12 décembre 1975).

642. 1l convient toutefois de signaler que, dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques
prévoient que les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques ne seront pas
approuvés par les pouvoirs publics du pays s’ils comportent une clause permettant de rendre les tribunaux
d’arbitrage d’autres pays compétents.

€) Procédures judicigires

643. Au licu de soumettre une question a un réglement arbitral devant des tribunaux d’arbitrage déter-
minés et en application des régles d’arbitrage précitées (voir les paragraphes 639 et 640), il est possible
d’intenter des poursuites devant les organes judiciaires d’un pays déterminé. Méme en cas d’arbitrage,
I'exécution de la sentence arbitrale peut exiger le recours aux tribunaux (312).

(307) Voir nole (299), supra. ¢} [Tout tribunal auquel sa juridiction le permel] [le tri-
. bunal de (préciser le pays)] peut se prononcer sur la sentence
(308) Voir nole (306), supra. arbitrale.
(309) Voir note (310), infra. . . .
o (311) Si les régles d’arbilrage de la CNUDC], visées 4 la
(310)  Réglement par voie d'arbitrage note (310), exemple 3, sont retenues, la disposition

a) Siles négociations prévues A I'article . .. (voir note (299}, suivante peul étre ajoutée au texte de la note (310):

supray oun le rapport de I'expert désigné conformément a . : : PR

I'article ... (voir note (306), supra), ne permettent pas d) Les parties conviennenl aussi de ce qui suit:

d’aboutir 3 un réglement dans les 1rois (3) mois, les parties i) l'autorité chargée de la désignation est [nom de la

au présent accord conviennent de rechercher un réglement personne ou de I'institution];

définitif par voie d’arbitrage selon ii) le nombre d’arbitre(s) est de (un ou trois);

Exemple 1 ili) l'arbitrage a lieu & (ville ou pays);

la loi d’arbilrage de {pays 2 préciser). iv) la procédure d’arbitrage se déroule en langue(s) .. .;

Exemple 2 v) les arbitres sont autorisés A agir, ¢lls le jugent

I'accord darbitrage commercial du (dale) souhailable, ex aeque et bono ou comme amiables
a 1rag ereia ( ' compositeurs. N.B.

Exemple 3 N.B. «selon les principes généraux du droil et

les régles d’arbitrage de la CNUDCI que les parties déclarent
connailre.

Exemple 4

les régles de concilialion el d’arbitrage de la Chambre de
commerce inlernationale.

b) La senlence arbitrale est définilive et lie les parties an
présent accord.

les pratiques commerciales et non pas d’aprés
le droit matériel d’une juridiction parti-
culiere ».

(312) Voir note (310}, alinéa c). Voir aussi la Convention
pour la reconnaissance et I'exécution des sentences
arbilrales étranggres, du 10 juin 1958, Recueil des
Traités des Nations Unies, volume 330, p. 3.
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644. Les organes judiciaires d’un pays auquel tous les différends (ou certains types de différends déter-
minés) entre les parties 4 la licence de propriété industrielle ou a I'accord de transfert de techniques doivent
étre soumis peuvent aussi €tre indiqués dans la licence ou dans 'accord.

645. A ce propos, il convient de noter que, de méme que pour déterminer quelle sera la loi applicable,
des questions peuvent se poser lorsqu’il s’agit de déterminer devant les organes judiciaires de quel pays
il convient ou il est préférable de porter le litige. Le pays dont les organes sont ainsi désignés, ou un autre
pays dans lequel une procédure est intentée bien que les parties en aient désigné un autre, peut étre différent
du pays dont la loi est applicable. Etant donné que ces questions ne sont pas spécifiques aux transactions
portant sur les licences de propriété industrielle ou le transfert des techniques, elles ne sont pas traitées
dans les présentes notes explicatives.

646. Il convient toutefois de signaler que, dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques
prévoient que les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques ne seront pas
approuvés par les pouvoirs publics du pays s’ils comportent une clause permettant de rendre les tribunaux
d’autres pays compétents. En outre, les lois de I'un de ces pays interdisent la subrogation des Etats dans
les droits et recours de leurs ressortissants.,

W. MODIFICATION OU AMENDEMENT

(Modification ou amendement de 1z licence ou de I’accord ou adjonction de dispositions en raison de circonstances nouvelles;
procédure de revision)

647. Comme dans le cas d’autres transactions commerciales, les parties peuvent étre amenées a modifier,
amender ou compléter le texte de la licence de proprié¢té industrielle ou de I'accord de transfert de techniques
qui a servi de cadre juridique & leurs opérations, Par exemple, les conditions peuvent évoluer matérielle-
ment ou il peut se produire un événement qui empéche I'une ou l'autre des parties de s’acquitter de ses
obligations (voir la section O.6, paragraphe 510, et la section S.4, paragraphes 573 4 576).

648. 8i la licence ou I'accord ne prévoit pas de procédure de revision, il peut étre nécessaire de procéder
aux modifications, amendements ou compléments en se conformant aux dispositions applicables a la
conclusion de la licence ou de I'accord proprement dits (313).

649. A ce propos, il convient de noter que, dans certains pays, les lois régissant le transfert des techniques
prévoient que la modification d’une licence de propriété industrielle ou d’un accord de transfert de tech-
niques, de méme que tout amendement ou complément apporté a ceux-ci, doit étre soumis a I'approbation
des pouvoirs publics dans un délai déterminé aprés la conclusion de cette licence ou de cet accord.

X. PREAVIS

(Désignation des personnes on unités d’exploitation, adresse, langue et moyens de communication; effet & la date d’expé-
dition ou & Ia date de réception)

650. Les licences de propriété industrielle ou les accords de transfert de techniques comportent souvent
une disposition indiquant & quelles personnes ou unités d’exploitation, a quelle adresse, dans quelle langue
et par quels moyens de communication doivent étre adressés les préavis par les dispositions de la licence
ou de l'accord (314). La disposition relative aux préavis prévoit aussi parfois & quel moment et dans quelles

(313) Amendements par télégramme ou par radiotélégramme et est adressé par
a) Sl est nécessaire de modifier les clauses et conditions l’m’:le des parties  I'autre partie & son adresse ou & I'adresse
du présent accord, le donneur de licence et le preneur de  quelle aura éventuellement indiquée par écrit.

licence négocient pour trouver une solution appropriée

[étant entendu, toutefois, que toute modification du présent Donneur de licence Preneur de licence
accord sera soumise A Papprobation des pouvoirs publics Adresse Adresse

de (pays du preneur de licence).]

b) Le présent accord ne peut étre amendé ou modifi¢ q“ée b) [Tous les préavis sont considérés comme donnés au
par un instrument écrit de méme nature, signé par les repré-  noment g I'expédition ou au moment du dépot du texte
sentants dfiment habilités des parties. d’un télégramme auprés des services postaux ou de leur
(314) Préavis agent aux fins de transmission, selon le cas.]

a) Tout préavis ou demande relatif au présent accord est [Le préavis est considéré comme donné A la date de
envoyé sous pli recommandé (par avion) doment affranchi,  signature de I'accusé de réception par le destinataire.]
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conditions on peut considérer que ’'une ou I'autre des parties s’est acquittée de son obligation d’informer
Pautre. Comme les solutions peuvent varier selon les lois applicables, ce point est précisé dans la licence
ou l'accord soit pour I'ensemble des préavis soit pour certains d’entre eux. Dans certains cas, le critére
d’appréciation peut étre celui de I'expédition du préavis et dans d’autres celui de sa réception. Les parties
devront étudier les conséquences du choix de I'un ou l'autre de ces critéres, en tenant compte du type
et du nombre de préavis devant &tre adressés par chacune d’elles et de la nécessité de prévoir une pro-
cédure particuliére dans le cas de certains préavis.

Y. EXECUTION

(Contenu de la clause d’exécution et son emplacement dans la licence ou dans Paccord; représentants habilités; date de
signature et date d’entrée en vigueur de la licence ou de Paccord)

1. Contenu de la clause d’exécution

651, La clause d’exécution précise la désignation légale de chacune des parties, le titre du responsable
qui signe au nom de cbacune d’elles, la date et le lieu de la signature ou de cbaque signature au cas ol
le lieu et la date sont différents dans cbaque cas, et comporte les signatures apposées par les parties ou
leurs représentants et, au cas ol elle est rédigée, la certification {autbentification ou légalisation) de la
signature ou des signatures par une autorité appropriée (315).

2. Emplacement de la clause d’exécution dans la licence ou dans laccord

652. Les éléments de la clause d’exécution figurent souvent dans la partie finale du texte de la licence
de propriété industrielle ou de I'accord de transfert de techniques. Toutefois, ils peuvent aussi figurer au
début du texte ou sur la page de couverture du texte de la licence ou de I'accord, auquel c¢as ils sont géné-
ralement accompagnés d’autres renseignements tels que le numéro et 'objet de la licence ou de I’accord,
I’adresse des parties et d’autres détails pouvant étre nécessaires aux unités d’exploitation de I’'une ou I'autre
des parties pour contrdle interne.

3. Principaux problémes liés & Iexécution

653. Les principaux problémes inhérents & I'exécution concernent les pouvoirs conférés aux représentants
et la date de la signature.

a) Pouvoir de signer

654. La question de savoir qui est babilité & signer peut soulever des difficultés, notamment dans les
transactions avec des agences et institutions gouvernementales, dans ]a mesure ol il est possible que certains
responsables soient seulement autorisés & négocier les clauses et conditions de la licence ou de I’accord
tandis que d’autres sont autorisés a signer au nom de I'agence ou de I'institution. Des renseignements sur
les pouvoirs conférés aux fonctionnaires gouvernementaux en ce qui concerne les négociations ou la
signature peuvent &tre publiés dans un journal officiel; il est parfois nécessaire que les pouvoirs requis
soient conférés par un haut fonctionnaire responsable et que le représentant qui signe fournisse la preuve
de son mandat.

b) Date de signature et date d’entrée en vigueur de la licence ou de I'accord

655. Comme cela a été indiqué dans une autre section des présentes notes explicatives, il est important
que la date de la ou des signatures soit coordonnée avec la date d’entrée en vigueur de la licence ou de
I'accord (voir la section A: Points préliminaires, paragraphes 121 a 123).

(315) Exécution

En FOl DE Quol, les parties au présent accord ont fait TEMOIN: .........coocooccconnnemr PTEDEUT di licence
diiment 1égaliser ledit accord, en double exemplaire, en leur par (signature)
nom, par leurs agents et représentants diiment autorisés, & Nom: (en caractéres d'imprimerie)
la date indiquée [ci-dessus] [ci-dessous] et de fagon contrai- Qualité:
gnante pour elles-mémes. Date:
TEMOIN & ... srvrsrsssmran. Donneur de licence
par (signature) DATE D’ENTREE (paraphe au nom du donneur
Nom: (en caractéres d’'imprimerie) EN VIGUEUR de licence)
Qualité: (paraphe au nom du preneur

Date: ) de licence)
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Z. APPENDICES, ANNEXES, REPERTOIRES

(Contenu des appendices, annexes et répertoires; partie intégrante de la licence ou de I'accord; libellés contradictoires)

656. Compte tenu de la complexité de 1’objet d’une licence de propriété industrielle ou d'un accord de
transfert de techniques, il se peut qu’il ne soit pas possible ni souhaitable de faire figurer toutes les infor-
mations ou d’indiquer toutes les conditions dans le texte méme de la licence ou de I'accord. Les brevets
et les demandes de brevets (316), les marques (317), les matiéres premiéres, les biens intermédiaires, les
piéces et autres composants (318) et le matériel (319) sont généralement énumérés et décrits dans des
répertoires distincts qui font partie intégrante du texte de la licence ou de I'accord. De méme, des questions
telles que la qualité, les propriétés d’emploi et autres caractéristiques du produit (320), la capacité prévue
de P'installation industrielle (321), le taux de production (322) et les moyens et services nécessaires a la
production (323) sont généralement précisées dans divers appendices ou annexes qui font aussi partie
intégrante du texte de la licence ou de I'accord.

657. Comme on I'a déja signalé dans les présentes notes explicatives, les dispositions plus détaillées
figurant dans ces appendices, annexes ou répertoires sont habituellement considérées comme piévalant
sur les expressions contradictoires figurant dans d’autres parties du texte de la licence ou de I'accord
(voir la section V: Réglement des différends, paragraphe 620 et note (292), supra). Pour cette raison, et
compte tenu du fait que les informations détaillées et les prescriptions figurant dans ces appendices,
annexes ou répertoires seront immédiatement évoquées lors de I'exécution de la transaction, ils doivent
étre établis avec soin et attentivement examinés de fagon a s’assurer que leur contenu est conforme aux
objectifs que se sont fixés les parties.

(316) Voir note (25), supra. (320) Voir note (137}, alinéa ii), et note (148), supra.

(317) Voir note (29), supra. (321) Voir note (137), alinéa v), supra.
(318) Voir note (153), supra. (322) Voir note (156), supra.

(319) Voir note (44), supra. i (323) Voir note (151), alinéa a), supra.
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A. Aspects préliminaires

1. Modes de transfert commercial de technigues . . . . . . . . . . . ... L. 53463
a. Transfert des droits de propriété industrielle . . . . . . . . . . . ... ... ... 153
I} vente . . . . . oL L e e e e e e e 402

) T - o « 402

3) licemce . . . ... L. Lo e 39, 53, 69, 78, 130

a) licencede brevet . . . . . . . . . . . .. e e e e e e e e e 46, 78

b) licence de dessin ou modéle industriel . . . . . . . ... . .. ... .. 46, 78

¢) licence de modéle d’utilité . . . . . . . . .. .. ... .. ... 46, 78

d) licemcedemarque . . . . . . . . . .. L .0l o o 46, 78

e) licence d’obtention végétale . . . . . . . . . ... .00 L 46, 78

J) licemceréeciproque . . . . . . . . ... ..o oL Lo 196, 229

b. Accord de transfert de techniques . . . . . . . .. .. oL 40, 79
1) information tecbnique ou accord de savoir-faire technique . . . . . . . . . .. 57,79

2) accord de services et d’assistance techniques . . . . . . . . . . .. ... L. 58, 79

a) servicesde formation , . . . . . ., . .. L, oo oL L ... . 304

b) servicesd’ingéniérie . . . . . . . . . . L. ..o o 310

¢) services d’installation . . . . . . .. . . . ... L oo oL 310

d) servicesdelancement . . . . . . . . . . . L L L. ..o e e 310

e) services d’exploitation et dentretien . . . . . . . . . ... L. 310

J) servicesdegestion . . . . .. .. .00 oL 313, 314, 338, 389

g) services de rechercbes et de développement . . . . . . . . .. .. L. 3154317

h) services d’information technique, commerciale et de commercialisation . . 311, 312

3) divulgation préalable, maintien du caractére secret et option

sur lacquisition des techmiques . . . . . . . . . .. .. .. 88, 259 & 265, 274, 454

¢. Accord de fourniture de matériel ou d’autres bicns d’équipement . . . . . . . 60, 318 a 330
d. Accord de fourniture de matiéres premiéres, de biens intermédiaires,

de piéces ou d’autres composants . . . . . . . ... L oL L L0 60, 318 a 330

e. Accords de concession ou de distribution . . . . . . . ... oo oL 61, 369

f. Investisscments directs de Iétranger . . . . . . . . . .. ... Lo 12

1) société mére —filiale . . . . . . . . . . . . .. L. ..o 91, 130, 526

2) exploitation en association . . . . . . . . . . . ... 12, 62, 432, 440, 484 4 486, 526

2. Lalicence de propriété industrielle et 'accord de transfert de techniques . . . . . . . . . 39, 40

a. Lieu et date d’établissernent, de conclusion ou de signature . . . . . . . . . .. 1204123

1)} précisés au début, ou dans la colonne de signature ou 4 la fin du document . . . . 121

2) divergence entre la date indiquée pour I’établissement ou la conclusion
de I'accord et la date effective de signature . . . . . . . . . . ... L. 122

3) rapport avec la date de déclaration, d'insctiption ou d’enregistrement
auprés des pouvoirs publics . . . . . .. ... L 122, 123, 615
{voir section U, page 183)

4) rapport avec la date d’entrée en vigueur . . . . . .. ... Lo L 122, 123, 579
(voir section T, page 181)

* Les chiffres renvoient au(x) paragraphe(s) des trois premidres parties du Guide dans lesquelles expression, la question
ou la notion est examinée.
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constituée ensociété) . . . . . . . . . . . . .. e e e e e e 119
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Le préambule peut exposer . . . . . . . . . o 0 0 00 00 s e e e e e e e e e e 126
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1) arrangements antérieurs auxquels la licence ou I’accord est soumis, le cas échéant, ou
qui sont annulés et remplacés par la licence ou'accord . . . . . . . . . . . .. 126
a) accord écrit préliminaire sur I'utilisation ou
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les marques (voir section K, page 169) ou autre objet de la licence,

ou sur le savoir-faire (voir section G, page 160) . . . . . . . . . . . . ... 198
2) représentation—types . . . . . . . . . . . .. e e e e e e e 126, 198
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(voir aussi section G, page 160)
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moins abattements, moins impdts locaux, moins marchandise retournde . . . . 4203 422
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Territoire . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e 130, 164, 214
1) territoire sous licence; territoire exclusif’; territoire non exclusif . . . . . . 130, 164, 214
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Personme morale . . . . . . . . . . L .o e e e e e e e e e 130
1) domneur de licence; prencur de licence; fournisseur de techniques;

acquéreur de techbniques . . . . . . . ..o L0000 0000 79, 130
2) partie;personne . . . . .. . ... ... 130, 546, 547
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b. Description des techniques . . . . . . . . . . .. ... 136 & 142
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ou dans I'application d'un procédé donné . . . . . . . .. . .. ... .. 1374 142
5) par rapport A tout autre élément spéeifié . . . . . . .. ... oL 0L L. 147 a4 160
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a. Brevets, dessins ou modéles industriels, modéles d’utilité, droits d’obtentions végétales . . 53
1) cession ou transfert des droits par voiedevente . . . . . . . . .. .. ... 53, 402
2) Heemce . . . . . . e e e e e e 53
a) de droits accordés ailleurs que dans le pays du preneur de licence . . . . . 1654 185
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b. Marques . . . . . . .. L. e e e e e e 53
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2) licence . . . . . . e e e e e e e e e e e 53, 350, 402
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2) octroi automatique ou faculté d’acquisition de tout ou partie
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1) exclusif . . . . . ..o 165a 175

2) nonexclusif . . . . . . ... P 176 4 185



156

GUIDE SUR LES LICENCES POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Paragraphes
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¢) nombre de tiersadmissible . . . . . . . L L. L L0000 o0 546
Fabrication, utilisationouvente . . . . . . . . . . v v« v v v e v . 143, 162, 169
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5) exploiter, mettre en ceuvre ou pratiquer la méthode ou appliquer le procédé 143, 212 4 215
Spécification du territoire . . . . . .. ... Lo o oo 161 4 185
1) territoire de fabricationnonexclusive . . . . . . . . . . .. ..o 1654173
a) pays du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques . . . . . . . 166, 167
b) autre(s) paysspécifié(s) . . . . . . . ..o o oo 1654173
2) territoire de fabricationexclusive . . . . . . .. . . .. oo 168 4 173
a) pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de techmiques . . . . . . . 1652 173
b) autre(s) paysspécifié(s) . . . . . . . ... L0000 1744 185
3) territoire d’utilisation ou de vente exclusive . . . . . . .. . ... .. 161 a 165, 379
a) pays du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques . . . . . 1654 173, 379
b) autre(s) paysspécifié(s) . . . . . .. . ..o oL - . 1744 185, 379
4) territoire d’utilisation on de vente non exclusive . . . . . . . . .. .. .. 166, 167
a) tous les pays (ou tous les pays & certaines exceptions prées)
autres que le territoire d’utilisation ou de vente exclusive . . . . . . . . . 174 a 185
b) pays spécifié(s) en dehors du territoire d’utilisation ou de vente exclusive . . 1744 185
5) territoire facultatif . . . . . . . . . .. o .. e e e e e e 164
6) utilisation ou vente du produit sur un territoire non convenu . . . . . , . . . 1654 185
a) avec ou sans 'autorisation écrite préalable du donneur de licence
ou du fournisseur de techniques . . . . . . . .. .. ..o 1654 185
b) par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques obtenant
le produit du preneur de licence ou I'acquéreur de techniques . . . . . . . 3674372
c) par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques . . . . . . . . . . 3674 372
d) sous forme d’¢lément(s) incorporé(s) 4 un matériel d’ensemble
fabriqué sur un territoire non convenu . . . . . . . ..o L. L L 367 4 372
e) par le preneur de licence ou ’acquéreur de techniques et faisant
I’objet de crédits spéciaux ou d’autres arrangements accordés par le
gouvernement du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques. . 24
7) exportationduproduit . . . . . .. .. ..o 174 4 185
a) vers des territoires ol le donneur de licence ou le fournisseur
de techniques est ou n’est pas protégé parun brevet . . . . . . . .. .. 176,177
b) vers des pays voisins du territoire convenu . . . . . . . . . L. ... . 178 4 185
c) vers des pays voisins du territoire convenu et constituant une région
qui comprend un ou plusieurs pays du territoire convenun . . . . . . . . ., 170, 385
d) lorsque le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
constitue une entreprise appartenant 4 un propriétairelocal . . . . . . . . . 382

e) lorsque le produit est couvert par une marque que le donneur
de licence ou le fournisseur de techniques a autorisé 4 un tiers
a utiliser sur le territoire mon convenu . . . . . . . .. ... .. 176, 177, 383
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Jf) lorsquele produit est soumis aux réglements d’exportation d’un paysdéterminé 178 a 185
g) lorsqu'un ou plusieurs des cas prévus en 9) ci-dessous se présentent , . 214, 379, 572
8) exportation de produits similaires au produit considéré . . . . . . . .. .. .. 187
9) extension, réduction ou abandon d’un territoire exclusif ou non exclusif . . . . 214, 379
a) aprés un délai déterminé . . . . . . . . L. L L oL oL 214, 379

b) 4la suite ou en cas de 'impossibilité de parvenir & un volume déterminé
de productionoudeventes . . . . . . .. ... ..o 214, 572

¢) moyennant paiement de taxes ou de redevances supplémentaires

ou aprés réduction decelles-ci . . . . . . . . . . .. ... 0L 214

d) en échange de la commercialisation du produit dans certains pays déterminés, par
intermédiaire de 'agent du donneur de licence ou dufournisseurde techniques 367 4 372

Conditions dans lesquelles le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques
Peut ou ne peut pas utiliser des techniques concurrentes . . . . . . . . . . . . .. 186 4 189, 337

. Aspects particulicrs concernant les brevets

Spécification des brevets qui font l'objet de Ia licence . . . . . . . . . ... ... ... 137
a. Caractéristiques . . . . . . . . . . . ... e e e e e e 137
1) pays dans lequel le brevet a été enregistré oudéliveé . . . . . . . . . . . . ... 137
2) date de dépSt de 1a demande; pays de dépdt; titre de Iinvention . . . . . . . ., 137
3) demande de brevet; stade delademande . . . . . . . .. . ... .. ..., 137
4) date d’enregistrement ou de délivrance . . . . . . . . .. L L oL 137
5) brevets futurs en rapport avec la portée de la licence, les territoires et le moment . . . 137
b. Lieu de la spécification dans le document . . . . . . . . . . ... ..o L, 137
1) dans la disposition relative aux “définitions™ . . . . . . . . ... .. L. 130
2) dans la disposition comportant la premiére référence . . . . . . . . .. . . .. 129
3) enappendice, enannexeouenTépertoire . . . . . . . . . . .o . e e e . 137
Marguage du brevet et indications de fabrication sous licence . . . . . . . . . .. .. 360 4 363
a., Requisoumon. . . . . .. . . . . .. i e 360, 363
b. Libellé . . . . . . . . . e e e e e e e e e 361, 362
Maintien en vigueur du brevet . . . . . . . . . . .. ..o 0o 2074211
a, Pajementdestaxesannuelles. . . . . . . . « . . . . . v e e e e e e 208, 209
b. Défense du brevet (voir point 6 ci-dessous) . . . . . . . . ... L. 190 a 206
c¢. Exploitation industrielle de I'invention brevetée (voir point 7 ci-dessous) . . . . . 21234215
Reconnaissance de la validité des droits et garantie de non-contestation . . . . . . . 184, 201, 206

a. visant la contestation par le prencur de licence de la validité du brevet
(notamment son utilité et la portée de la licence) . . . . . . . . . .. ... .. 201, 206

b. visant l'aide apportée 4 des tiers pour leur permettre de contester
la validité ou la violation des droits . . . . . . . . . . . . . .00 184, 201, 206
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5. Garantie de brevet et mesures @ prendre en cas d’annulation du brevet . . . . . . . . . . 190 A 206
a. Compatibilité de I'inclusion d'une garantie de brevet dans une clause de non-contestation 202
b. Refus de responsabilité du donneur de licence & I'égard de toute obligation
ou garantie en cas de contestation des droits ou de déclaration de nullité¢ . . . . . 197, 206
c. Garantie des droits par le donneur de licence et/ou acceptation
de responsabilité en cas d’annulation . . . . . . . . ... L0000 L 198
1) effet sur les redevances payées ou surlesavances . . . . . . . . . . .. .. 204, 564
2) spécification d’autres mesures correctives . . . . . . . . .. ..o oo . . . 204, 564
a) modificationdesclauses . . . . . . . . . . L. L0000 204, 564
b) annulation ourésiliation . . . . . . . . . . . ..o oL 204, 564
d. Effet de toute controverse ou modification du brevet sur les droits du sous-licencié . . . 545
6. Défense dubrevet . . . . . . .. e e e e e e e e e e e e e ... 1902196
a. Déclaration des brevets soumis ddéfense . . . . . . . ... L0000 0oL L 198
1) touslesbrevets. . . . . . .. e e e e e e e e e e e 198
2) brevets déliviés dans des pays déterminés . . . . . . . . .. ... ... L 198
3) brevets couvrant un produit ou un procédé désigné par le preneur de licence . . . . 198
4) violation du brevet entrainant une importante concurrence pour le preneur de licence
ousignalée parcelui-ci . . . . .. . ... 00000000 204
b. Clause selon laquelle ni le donneur ni le preneur de licence ne sont tenus
d’engager une action judiciaire . . . . . . . .. .. L0000 oL 196, 202
c. Actions judiciaires engagées par le donneurde licence . . . . . . . ... .00 L 201
1) engagement du donneur de licences d’intenter une action . . . . . . . . . . .. 201
2) le preneur de licence informe le donneur de licence de la violation
du brevet et lui apporte toute autreaide . . . . . .. .. L. 201
d. Actions judiciaires engagées par le preneurdelicence . . . . . . . ... .. ..., 204
1) intentées par le preneurde licence . . . . . . . . .. .. o000 204
a) avec l'autorisation du donneurdelicence . . . . . . . . . . .. ... ... 204
b) 4la demande du donneurdelicence . . . . . . . . . . .. ..o 204
¢) si le donneur de licence omet d’intenter une action judiciaire
dans un délai déterminé . . . . . . .. . . o o e e e e e 204
2) utilisation du nom du donneur de licence ou du titulaire du brevet ou d’autres droits
devant les tribunaux; jonction du donneur de licence comme partie plaignante . . . 201
3) intervention du donneurdelicence . . . . . . . . . .. ..o 201
e. Effet sur les redevances et sur les autres clauses de la licence . . . . . . . . . 200, 204, 564
1) utilisation des redevances pour financer la procédure . . . . . . . . . .. 204

2) suspension du paiement des redevances; constitution d’un compie de garantie bloqué 564 4 567

3) application de la clause du preneur de licence le plus favorisé . . . . . . . . . 528 a 536

f. Reglement. . . . . . . . L L L L e e e e e 201, 204
1) régularisation du litige par le donneur de icence . . . . . . . . . ... L. 201, 204
2) réglement entre le donneur de licence et le contrefacteur . . . . . . . . . .. 201, 204

3) recours du prencur de licence 4 'arbitrage . . . . . . . . . ... L. L. 201, 204
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g. Décharge de recours ou de responsabilité pour violation . . . . . . . . . . . 201, 204, 206
1) violation réelle ou prétendue . . . . . . . . . . ... Lo 201, 204, 206

2) violation avant une date spécifiée . . . . . . . . ... L. L. 201, 204, 206

a) avant la date de signature de l'accord . . . . . . . . .. ... L. 201, 204, 206

b) avant la date d’approbation de ’accord par les pouvoirs publics . . . 201, 204, 206

3) COUVETTUTE . . . . . L L v v v v e e e e e e e e e e e e e e e e 198

a) tous les brevets, tous les brevets sous licence, tous les brevets étrangers . . . . . 198

B) certains brevets . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e 198

4) lesintéress€s . . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e e e e e e 546

al sociétémeére . . . . . . . L L L L. e e e e e e 546

b) filiales . . . . . . . . .. e 546

¢) institutions affiliées . . . . . . . .. .00 0oL L 00 oo 346

d) clients, concessionnaires, acheteurs . . . . . . . . . . . . . . ... .. 546

e) tous les contrefacteurs précédents . . . . . . . ... o0 L L L L 546
Exploitation de I'invention brevetée . . . . . . . . . . . . .. ... ... 2124215
a. Exploitation par le preneur de licence dans le cadre delalicence . . . . . . . . . . . 213
b, Elémentsrelatifs . . . . . . . . . . . . . .. . e e e e e e e e e e 213, 214
1) délai dans lequel I'exploitation doit commencer . . . . . . . . . . . . . . ... 213

2) aux conséquences du défaut d’exploitation . . . . . . . ... .. L L 214, 572

a) résiliation . . . . . . . . L L L L. L Lo .. 214,572

b) indemnisation ou dommages-intéréts fixés par avance en cas de péremption . 214, 572

¢) droit de reprise par le donneur de licence de I'organisation du preneur
de licence ou de I'exploitation des installations du preneur de licence

389

d) passage d’une licence exclusive & une licence non exclusive . . . . . . . . 214, 572

Progrés techniques: améliorations et perfectionnements dans le cadre de la licence ou de I’accord

Améliorations ou inventions réalisées par le donneur de licence ou Ie fournisseur de

techniques et ses associés (et tous autres preneurs de licence ou acquéreurs de technigues) . 2164 231

a. Mise & disposition du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques . . . . . 222, 226

1) gratuitement . . . . . . . . ... L.
2) moyennant le paiement d’une redevance supplémentaire . . . . . . . . . . . . .
b. Droit du donneur de licence ou du fournisseur de techniques de déposer
une demande de brevet et d’obtenir une protection . . . . . . . . .. ... . ..
1) dansle territoireexclusif . . . . . . . . . . . . . ... ..o
2) dans les territoires non exclusifs . . . . . . . . . .. e e e e e
3) dans le territoire non convenu . . . . . . . . . e e e e e
4) effet des lois relatives aux brevets d’addition sur le droit de déposer des demandes . . .

Améliorations ou inventions réalisées par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques

a. Autorisation préalable du donneur de licence ou du fournisseur de techniques relatives aux
améliorations apportées par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques . . . . .
1) lorsque le droit 4 'usage de la marque estaccordé . . . . . . . . .. ... ..
2) en cas de modification ou d’altération substantielle des techniques d’origine
3) dé&finition des améliorations admissibles . . . . . . . . .. Lo oL oL L

222

226
226
226
226
226

234

234
234
234
234
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b. Fourniture par le preneur de licence ou I’acquéreur de techniques au donneur

de licence ou au fournisseur de techniques de renscignements sur les

améliorations ou inventions réalisées par le preneur de licence ou I’acquéreur

detechniques . . . . . . . . . . . .. .. L e 222, 228

1) pendantladuréedel’accord . . . . . . . ... L0 222, 228

2) gratuitement ou moyennant le paiement d’une redevance . . . . . . . . . . 222, 228
Demande de brevet de I'une des parties . . . . . . . . . . ... ... 222, 226, 228 542, 543
a, Silautre partie décidedenepaslafaire . . . . .. . ... . ... ... ..., 222
b. Avec l'autorisation écrite préalable de 'autre partie . . . . . . . . . . . ... ... 222
c. Partie au nom et aux frais de qui la démarche est faite . . . . . . . . . ... ... 222
d. Cas d’une demande de brevet d’addition . . . . . . . . .. .. o000 oL 222
¢. Territoire (exclusif, non exclusif, nonconvenu) . . . . . . . . .. . . . ... ... 222

1) pendant la durée de la licence oudel'accord . . . . . . . .. ... L. 222

2) gratuitement ou moyennant le paiement d’une redevance . . . . . . . . . . . 226, 228
f. Droit d’accorder des sous-licences . . . . . . . . . . 0 v e e e e e . 228, 542, 543
Transfert (cession ou licence) avec ou sans le droit d’accorder une licence
ou une sous-licence @ des tiers . . . . . . . . . o0 0 0 e e e e 537 a 547
Réciprocité concernant les améliorations ou inventions . . . . . . . . . . . . . ... 222 3 231
a. Nature ou caractére de I’amélioration ou de 'invention . . . . . . . . . ... ... 222
b. Rémunération pour 'utilisation . . . . . .. . . ... 0.0, R 222
c. Caractére de 1a licence (exclusive ou non exclusive) . . . . . . . . . . . . .. . .. 222
d. Bénéfices revenant & d’autres preneurs de licence ou provenant d’autres

preneurs de licence ou de prencurs de sous-licences . . . . . . .. .00 L. 223
Produits ou procédés nouveaux . . . . . . . . . . . ..o Lo 232 4 237
a. Du prencur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . . . . . . . ... 226, 234
b. Du preneur de licence ou de ’acquéreur de techniques . . . . . . . . . . ... 228, 234
¢. Application des droits accordés pour des produits ou procédés nouveaux

utilisables ou non aux mémes fins que le produit ou le procédé existant . . . . . . 2323237
Recherche et développement . . . . . . . . . . . o000 e s e 2352237
(voir section H.5 (Services de recherche et de développement), page 167)
Savoir-faire; informations techniques
Champ d'application du savoir-faire dans le temps; perfectionnements du savoir-faire . . . 1334142
a. Aunedatespécifiée . . . . . ... Lo L oo 13524 137
b. Au cours d’une période spécifiée commengant 4 une date spécifiée précédant

la signature, la conclusion ou la date d’entrée en vigueur de I'accord

et se terminant 4 la date de lancement de la production . . . . . . . . . .. .. 13524137
c. Pendant toute autre période, & condition qu’elle se rapporte . . . . . . . . . . . 1354137

1) auproduit . . . . . . ..o 1352137

2) au champ d’applicationdel’accord . . . . . . . .. .. .o 1353137
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Définition du savoir-faire et de son mode de transfert . . . . . . . . .. .. ... 1332142
a. Emplacement de la définition du savoir-faire dans 'accord . . . . . . . . . . .. .. 137
b. Contenu de la définition: général ou particulier . . . . . . . . . . . . . ... 1382 141
¢. Délimitation du mode de transfert du savoir-faire . . . . . . .. . .. ... .. . 137
Informations techniques . . . . . . . . . L L. L. 130, 137
a. Contenu des informations techniques . . . . . . . . . . .. .. ... .. 130, 137
1) informations relatives & la fabrication . . . . . . . . . ... ... 130, 137
a) plansdateier . . . . . . ., . ... L0000 130, 137
b) plans de montage et liste de pleces .................. 130, 137

¢) manuels d’exploitation, formules, diagrammes, modéles, photographies,
reproductions . . . . . . e e e e e e e e e e e 130, 137
d) spécification des matiéres premlercs e e e e e e e e . 130,137
e} spécificaion duproduitfimi . . . . . . . ... L0000 130, 137
S} bases de calcul point par point (temps de main-d’euvre et temps-machine) . 130, 137
g) instructions de fabrication ou description de procédés . . . . . . . . 130,137,310
h) instructions d’utilisation du produit . . . . . . . .. .. ... L. 130, 287, 312
i) indication des prescriptions gouvernementales locales . . . . . . . . 130, 287, 311

j) consignes de sécurité pour l'installation industrielle et utilisation du produit 130, 287, 311
k) instructions d’emballage et d’emmagasinage et informations relatives

a la stabilité et les aspects écologiques du produit ou du procédé . . . 130, 287, 312
2) prototypeset&chantillons . . ., . . L. L0000 o0 L0 130, 137
a) mise a la disposition du preneurde licence . . . . . . . . . ... ... 130, 137
b) modification par le preneur de licence et responsabilité correspondante . . 130, 137
c) prixdesprototypes . . . . . . . . .. oL o 0 e . 130, 137
3) informations sur le milieu et I'élimipation des déchets . . . . . . . . . . . . 130, 287
4) documentation juridique . . . . . . . . . L o000 130, 137
a) copies des brevets, marques ou dessins et modéles industriels
en instance ou emregistrés . . . . . . . L L L L oL 0oL 130, 137
b) copies de formulaires d’exonération de double imposition . . . . . . . . 130, 137
¢) permis locaux et aide de 'acquéreur de techniques pour les obtenir . . . . 130, 137
d) informations permanentes sur ’état des droits sous licence . . . . . . . . 130, 137
5) mesures destinées 4 la tenue a jour de la documentation
mentionnée ci-dessus 1),2), 3),4) . . . . . ..o 000 130, 137
6) échelonnement général des opérations . . . . . . . ... L. L L. 130, 137, 310
a) préparation de la documentation mentionnée ci-dessus (1), 2), 3)) en fonction de
Pavancement de la construction ¢t du lancement de la production . . . 130, 137, 310
b) plan définitif préparé par le service de planification
du fournisseur de techmiques . . . . . . . . . . ... ... 130, 310, 315

7) rapports établis au siége du fournisseur de techniques sur I'évaluation
des données transmises par son personnel ou par I'acquéreur de techniques

sur les opérations de cedermier . . . . . . ... L. oL 313,314

b. Mode de fourniture des informations techniques . . . . . . . . . . .. e ve .. 130
1) sans demande expresse ou sur demande expresse . . . . . . . ... ... L. 130

2) aprds réception du paiement initial . . . . . . .. Lo L 402, 403, 454

3) langue de ladocumentation . . . . ... . L. L ..o e L 130

4) exemplaire unique pouvant étre reproduit ou nombre d’exemplaires . . . . . ., . 130

5) lieu désigné pour la fourniture des documents . . . . . . . . ..o oL L 130

6) remise personnelle ou envoi paravion . . . . . .. L. oL L 130
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4. Divulgation du savoirfaire . . . . . . . . .. . ..., e e e e e 255 4 283
a. Accord préliminaire écrit sur I'utilisation ou la divulgation
des informations techmiques . . . . . . . . . . . . . . . ... 88, 259 4 265
b. Portée deladivalgation. . . . . . . . . .. .. L0 o oo 261, 262
1) divulgationpartielle . . . . . . . . . . . . ... ..o 261, 262
a) délimitation du savoir-faire anepasdivulger . . . . . . . . . . .. .. .. 267
b) méthode de traitement selon 'importance de la non-divulgation . . . . . . . . 273
¢) mesures 4 prendre pour permettre la divulgation . . . . . . . . . . .. 27524279
d) problémes particuliers au savoir-faire communiqué verbalement . . . . . . . . 274
2) clause de non-divulgation applicable 4 I’ensemble du savoir-faire hormis les é}éments
SUIVANEST . . . . L . o o . o e e e e e e e e e e e e e e e 267
a) partie déja connue de 'acquéreur de techniques . . . . . . . . . . . . . .. 267
b) partie acquise autrement par ’acquéreur de techniques auprés d’autres personnes
qui la détiennent légalement . . . . . . . . ... ..o 267
¢) partie qui est dans le domaine public ou que le fournisseur de techniques considére
comme étant du domaine public . . . . . . ... L L0000 L 267
d) partie que le fournisseur de techniques laisse généralement a la disposition des
acquéreurs de techniques . . . . . . . . .. L0 0L o 0oL 267
e) partie dont la politique de vente requiert la divulgation pour lancer le produit . . 267
J) partie stipulée dans l'accord comme étant soumise a la fabrication en sous-
traitance . . . . . . . .. . o o o o e e e e e e e e e e 270
3) cas ou le savoir-faire est devenu la propriété pleine et entiére de I'acquéreur de
techmiques . . . . . . . . .. L. . Lo e 250
4) corrélation et identité des informations techniques . . . . . . . . . . S . 263,272
c. Durée de non-divulgation . . . . . . . . .. ... .0, Co.o. . 2754279
1) période spécifiée prenant fin soit & I'expiration ou a la résiliation
de I'accord soitavantouapréscelleci . . . . . . . . . . . . ... ... ... 279
2) effet de I'expiration ou de la résiliation de I'accord
sur la durde de la non-divulgation . . . . . . . . . . .. .. 570, 571, 593 a 598
d. Méthodesdecontrdle. . . . . . . . . . . . .00 e e e 27042274
1) contrdle des informations techniques tangibles, telles que les plans . . . . . . 2704273
a) dispositions prescrivant la classification des informations
techniques & ne pas divalguer . . . . . . . . ... ... 2702273
b) définition du personnel ayant accés aux informations
techniques ainsi que du principal responsable . . . . . . . . . .. .. 2704273
¢) emplacement et mode de conservation . . . . . . . . ..o oL L, 2704273
d} restrictions ou interdiction de reproduction . . . . . . .. . . . .. .. 2704273
e) enregistrement des circonstances de chaque manipulation. . . . . . . . . 270 4 273
Jf) mesures de sécurité a prendre en cas d’'urgence . . . . . . . . . . ... 2704273
g/} renvoi des informations techniques au fournisseur
de techniques & la fin de l'accord . . . . . ... ... .... 570, 593 a 598
2) informations techniques non tangibles, telles que les compétences de I'ingénieur . . . 274
a) mesures visant a empécher un changement d’employeur . . . . . . . . . .. 274
b) élaboration de mesures destinées a garantir la non-divulgation méme en cas de
changement d’employeur . . . . . . . . . . . ... 274
¢/} mesures visant 4 renforcer autant que possible le caractére concret du savoir-faire 274
d) maintien du savoir-faire sous la forme de brevets dans la mesure du possible . . . 274

3) consignes et accords obligeant le personnel 4 ne pas divulguer le savoir-faire révélé 262, 271

a) dansla documentation . . . . . .. . .. . 00 0 0 e e e 262, 271
b) durant la visite des installations de fabrication . . . . . . . .. .. .. 262, 271
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d’un brevet basé sur le savoir-faire fourni . . . . . . . . . . . ... ... 222,274
1) établissement d’une demande de brevet ne constituant pas une divulgation . . . 222,274
2) dépdt de la demande constituant upe divulgation . . . . . . . . ... L. 222,274
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b) en cas d’acceptation et de publication . . . . . . . . .. ... .. .. 222,274
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lorsque le fournisseur de techniquesne le faitpas . . . . . . . . . . .. .. 222,274
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2) responsabilité de I'acquéreur de techniques pour
les divulgations commises par le sous-traitant. . . . . . . . . . . .. 270, 333, 544
3) accord du sous-traitant pour ne pas divulguer
les informations techniques fourmies . . . . . . . . . . . .. . ... 270, 333, 544
g. Divulgations permises: au bénéfice de certains tiers . . . . ., . . . . ., L., 270
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produit fabriqué a l'aide de ces informations . . . . . . . . . ... ... 283
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5. Garantiede savoir-faire . . . . . . . .. . o000 e 284 4 289
a. Objets possiblesdela garantie . . . . . . . . . . . ... L0 . 28524290
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aux besoins de l'aquéreur de techniques . . . . . . . . ... L0000 L 286
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perfectionnements connus du donneur de licence . . . . . . . . . . .. .. 233, 283
4) garantie prévoyant que les informations techmiques fournies
permettront d’atteindre des niveaux de performances déterminés . . . . . . . 287, 288
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5) le paiement de redevances par le fournisseur de techniques & un tiers qui obtient
par la suite un brevet qui recouvre la partie des informations techniques
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a. Distincte de la garantiede savoir-faire . . . . . . ... ..o 0oL 2914 295
b. Cas ol le savoir-faire accompagne un accerd d’exportation d’installations . . . . . 291 4 295
7. Marguage ou indication de la fabrication du produit en vertu du savoir-faire
Journi selon U'accord de transfert de techniques . . . . . . . . . .. ... .. .. 362, 363
H. Service et assistance techniques
1. Formation du personnel de l'acquéreur de techniques . . . . . . . . . . . . .. 304 a 309, 317
a. Objectifeteffetdelaformation . . . . . . . .. . .. .. ... ... ... 304, 305
b. Choix des moniteurs et des stagiaires . . . . . . . . . ... 0oL 306, 307
1) typedequalification . . . . . . . . . .00 307
2) désignation par acquéreur de techmiques . . . . . . . . . . ... ... 307
) T o) 1 ) 307
4) avis adressé par P'acquéreur de techniques au fournisseur de techniques . . . . . . 307
c. Date, période, lieu, fréquence des stages; langue a utiliser pour la formation . . . 306, 307
1) pendant une certaine période; 4 la demande de ’acquéreur de techniques,
selon un calendrier fixé d’avance ou lors de négociations ultériewres . . . . . . . . 307
2) période; formule prévoyant un total d’hommes-jours pour une période déterminée 307
3) liewdelaformation . . . . . . . . . . © i e e e e e e e e e e e e e e 307
a) dans les usines de 'acquéreur de techniques . . . . . . . . . . .. ... . 307
b) dans les usines du fournisseur de techniques et de ses filiales . . . . . . . . . 307
4) langue a utiliser verbalement et par écrit; interprétation . . . . . . . . . . . .. 307
d. Facilités accordéesaupersonnel . . . . . . . . ... Lo o Lo L 308
1) visasd’entrée etpermisde travail . . . . . . . . . .. ... 308

2) applicabilité des lois en vigueur sur les lieux de la formation ou du stage ., . . . . . 308
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4) logement; repas; transports; loisirs; services médicaux; communications;
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de techniques subira en raison de I'absence de Pingénieur,

du spécialiste ou de 'expert de son usine de rattachement . . . . . . . . 469 a 471
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¢} traitement et indemnités de I'ingénieur, du spécialiste ou de I'expert;

dépenses occasionnées par la mission & I'étranger, y compris frais

de voyage, d’hdteletde transport . . . . . . . . ... L L. 469 4 471
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i) le prix du savoir-faireet . . . . . . .. . ..o 469 4 471

il lesfraisd’absence, . . . . . . . . & « « o 4 o 4t e e 469 a 471

tandis que les autres dépenses peuvent étre considérées comme 2 la

charge de I'acquéreur de techniques; ou bien le fournisseur de techniques

peut prendre en charge le traitement et les indemnités tandis que 'acquéreur

de techniques aura 3 payer une somme fixe en fonction du nombre de jours

pendant lequel 'ingénieur, le spécialiste ou I'expert séjournera 4 I'étranger . 469 a 471

f) fraisdevoyage . . . . . . . .. ... ... 469 4 471
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par Pacquéreur de techmiques . . . . . . . . .. .. ... ... 469 a 471
iii) classedevoyage. . . . . . . . . . . ..o 00 469 3 471

g) paiement éventuel par 'acquéreur de techniques d'un montant
limité d’allocations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . ... 469 a 471, 502
h) date, modalités et monnaie des paiements . . . . . . . . . . . .. 469 4 471, 502
i) régimefiscal . . . . . ... . ..o 469 4 471, 502

ii) remise d’une fraction du paiement concernant le traitement,
les indemnités ct les dépenses pris en charge par le fournisseur

de techniques et de la fraction payée localement . . . . . . . . . 469 4 471, 502
3. Essals de fonctionnement, lancement et services connexes . . . . . . . . . . 291 a 295, 310, 311
a. mise 4 I'’épreuve d’échantillonsdu produit . . . . . . . . .. .. .. 337, 342
1) procédure . . . . . . . . ... L e e e e e e 337, 342
2) normesdequalité. . . . . . . . .. ... .. 335, 359
a} concernant notamment le produit qui utilise la marque du donneur de licence 335, 359
b) autres éléments des normes de qualité . . . . . . ... .. oL L. 335, 359
3) compterendudesrésultats . . . . . . ... L0000 295
b. Essai de fonctionnement des installations par le donneur de licence
ou le fournisseur de techmiques . . . . . . . . .. . ... L. 291 a 295
I} lancement sous la surveillance générale du personnel du donneur
de licence ou du fournisseur de techniques . . . . . . . . . . . ... ... 291 a 295
2) fourniture de matiéres premiéres et disponibilité des services publics,
des installations et des services nécessaires & Pexploitation de I'usine . . . . . . . . 293

a} pour la conduite des essais par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques 293
b) détermination du paiement des dépenses 1éelles du donneur de licence ou du
fournisseur de techniques concernant la fourniture du personnel de lancement
dans le cas ol les matidres premiéres, les services publics, les installations ou les

services me sont pas fournis ou mis a disposition . . . . . . . . ... . .. 293
3) début des essais de fonctionnement: préavis; date limite; retard . . . . . . . . . 293
4) maintien des conditions d’exploitation pendant les essais de fonctionnement . . . . 294
5) modification des installations: recommandations . . . . . . . . . . ., . . L. 294
6) essais complémentaires de fonctionpement . . . . . . .. ... L. L. 294
7) compterendudesrésultats . . . . . . . . . . .. Lo Lo s 295

c. Dommages-intéréts fixés par avance ou ajustement de la redevance au cas ol
les essais de fonctionnement ne ré pondent pas aux conditions de la garantie . . 292, 293, 299
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a. Directives sur la commercialisation . . . . . . . . . . .. ... L0 312
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ilestfaitréférence . . . . . . . . . .. ..o L0 0 129
Location ou vente dumatériel . . . . . . . . . . . e e e e e e e e e e e e 318, 319
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) T ) b N 324
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1) matériel appartenant au donneur de licence ou au fournisseur de techniques . . . . 320
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licence . . . . . L o e e e e e e e e e e e e e e e e e e 320
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c. Droits frappant les importations et dédouanement . . . . . . . . . .. ... L. 320
1) paiementetdédowanmement. . . . . . . . . . . ... o e 320
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b. Volume de production . . . . . . . . . . .. .o oo 343, 344
c. Casoulobjectifest . . . .. . . .. . .. .. ... .. ... 409 a 411
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3} de contrdler la qualité du produit . . . . . . . . . ... 336 a 341
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2. Cession ou transfert d’une demande d’enregistrement de la marque ou de son enregistrement par

le titulaire au preneur de licence ou & un associé du preneur de licence . . . . . . . . . ... 351
a. Cession ou transfert indépendant du transfert de tout ou partie de I'entreprise qui utilise
l[amarque . . . . . . . o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 351
b. Cession ou transfert concernant tout ou partie des produits ou services pour lesqﬁels la
demande a été déposée ou Ja marque enregistrée . . . . .. .. ... L. L L 351
¢. Cession ou transfert valant pour une partie seulement du territoire national . . . . . . 351
3. Enregistrementdelalicence . . . . . . . . . . ... . ... ... 350 4 352, 615
a. Dépbtde la demande d’énregistrement PAT . . e e e e e e 350 a 352, 615
1) ledonmeurdelicence . . . . . . . . . L L. ..o 0w e e e e e 350, 613, 614
2) lepreneurdelicence . . . . . . . ... ..o 351, 613, 614
b. Autresformalités . . . . . . . . . . . ... L L. oo 3502 352
1) signature . . . . . .. L L L ..o e e e e e e e e e e 3504352
2) dépdtdunextraitdelalicence . . . . . . . . . ... ..o 3504352
4. Description de la marque devant étre utilisée et lieu de cette description dans la licence . . . . . 346
a. Description figurant dans la clause correspondante ol la marque est mentionnée pour la
premiére fois . . . . . ..o oo oL 346
b. Description figurant dans un appendice, une annexe ou un répertoire ., , . . . . . . . 346
5. Produit ou services convenus pour lesquels la marque peut étre utilisée . . . . . . . . . .. 347
6., Mode d'utilisation . . . . . . . . . . 0 e e e e e e e e e e e e e e 354, 362, 363
a. Sur le produit ou l'entreprise ou enrapportavec . . . . . . v o v e e e e e . . 354
1) caractéres des lettres, forme, dimensionetcouleur . . . . . . . .. .. ... 354

2) emplacementsurleproduit . . . . . . . 0 v . e e e e e e 34
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10.

11.

12,

13.

Paragraphes
3) référence dans la publicité consacrée au produit ou d I'entreprise . . . . . . . . . 354
4) indication selon laquelle I'utilisation a lieu «avec» ou «selon 'autorisation »
du titulaire . . . . . . . ... L. e e 362, 363
b. Marques combinées ou associées (c’est-d-dire marques du donneur et
du preneur de licence) . . . . . . . . . . .. L w00 352, 356 4 358
1) poursuite de Putilisation aprés P’expiration de la licence ou sa résiliation . . 352, 356 a 358
2) enregistrement par le preneur de licence aprés l’expiration
de I'accord ou sa résiliation . . . . . . . . . . . . . . ... .. .. 352, 356 a 358
3) utilisation obligatoire ou facultative . . . . . . . . . . . .. ... 352, 356 a 358
Exclusivité ou non-exclusivité . . . . . . . . . . . . . . .. 165 4 168, 367 a 372, 375 4 389
a, Concernant
1) unepartiedeladurde . . . . . . .. ... ... ... ... . 587459
2) une partie du territoire national . . . . . . . . . .. L oL L . . 166, 169, 170
3) certains des produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée . . . . . . 151
4) Toctroi d’autres licences par le donneur de licence . . . . . . . . . .. . ... 169
5) utilisation de la marque par le donneur de licence lui-méme . . . . . . . . . .. 166

b. Effet de Pabsence de dispositions concernant les points 1), 2), 3), 4) ou 5) ci-dessus . 371, 372

Territoire d'utilisation de lamarque . . . . . . . . . . . .. . 00 165 4 185

Utilisation par le preneur de licence sur le marché national du preneur de licence . . 169 4 173
b. Utilisation par le donneur de licence sur des produits ou en rapport avec des

produits destinés 4 I'exportation hors du marché national du preneur de licence . . 367 4 372
c. Utilisation par le donneur de licence sur un produit importé ou pour des setvices

rendus par le donneur de licence sur le territoire du preneur de licence . . . . . . 375 a 389
Durde . . . . . . . e e e e e e e e e e 580 a 586
a. Développement paf le preneur de licence, dans un délai déterminé,

d’une marque locale de remplacement . . . . . . . . . ... 0oL 352,356 a 358
b. Utilisation aprés 'expirationde la licence . . . . . . . . . . .. ... .. .. 587 a 600
Contrile de la qualité du produit . . . . . . . . . . .. ... ... ... 3354 344, 359, 622
a. Moyensdecontrdle . . . . . . . . .. Lo 333, 336 a 341

1) échantillonnage de la production . . . . . . . . . . . . .. ... ... 342

2) inspection par sondagesalusine . . . . . . . . . . . . ..o 342

3) restrictions concernant les perfectionnements ou modifications

de la technique utilisée pour fabriquer le produit . . . . . . . . . . .. 186 4 189, 337

b. Réglements ou consignes assurant un contréle efficace de la qualité . . . . . . . . 336 a 341
c. Fourniture d’informations techniques pour répondre aux normes de qualit¢ . . . . . . 342
Utilisation d’autres marques ressemblant d la marque qui fait 'objet de la licence . . . . . 383, 384

Vente ou achat du produit ou prestations de services par le preneur de licence
sous des marques différentes . . . . . . . . . .. 0 o000 0 e e e e 383

Vente ou achat de produits ou prestation de services, par le preneur de Fcence,
gui sont sans rapport avec le produit pour lequel la licence de marque a été concédée . . . 318 4330
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- 14,

15.

16.

17.

18.

19.

Paragraphes

Prix du produit pour lequel la licence de marque a été concédée . . . . . . . . . . . . 373, 374

Suspension ou résiliation de la poursuite de l'utilisation de lamarque . . . . . . . . . . 568 a 576
a. En cas de manquement aux dispositions de la licence imposant des obligations

aupreneurdelicence . . . . . . ... 0oL 0oL e oo o L 568 a 572

b. Dansdautres cas . . . . . . . . . . 0 v e e e e e e e e e e e e 5734 576

Cession de la licence et octroi de sous-licences . . . . . . . . . .« « .. ... 537 a 547

Dispositions autorisant la cession de la licence ou 'octroi de sous-licences . . . 542, 543, 545

b. Cession de la licence avec transfert de tout ou partie de 'entreprise du preneur de licence 351, 538
¢. Contrdle de la qualité du produit par le donneur de licence en cas de cession de la licence

ou d’octroi de sous-licences par le preneur de licence; voir le point 10 ci-dessus . . . . . 545
Contrefacon . . . . . . . . .o i i e e e e e e e e e e 346

a. Obligation du donneur de licence d’intenter ume action juridique pour prévenir la
contrefagon . . . . . L . . L e e e e e e e e e e e e e e 346

b, Pouvoir du preneur de licence d’intenter une action si le donneur de licence ne le fait pas 346

¢. (voir section E, page 157) les points analogues . . . . . . . . . ... ... .. 190 4 206
Non-utilisationdelamarque . . . . . . . . . . . .. 0 0o e 353
a. Acte constitutif de 'utilisation . . . . . . . . . .. . ..o oL L 353

1) vente du produit sur le territoire exclusif en tant qu’utilisation suffisante . . . . . . 353

2) publicité sur le territoire exclusif en tant qu’utilisation insuffisante . . . . . . . . . 353
b. Délai de non-utilisation . . . . . . . . .00 0000 353
Prixetpaiement . . . . . . . . . .. .00 e e e e e e e e 390 2 496
a. Redevance, rémunératioﬁ, ] (2 390 4 496

(voir section N, page 173)

b. Paiement pout les marques non utilisées par le prencur de licence ou pour les marques
nonutilisées ailleurs . . . . . . ... 0L Lo Lo e 210

¢. Approbation par les pouvoirs publics d’un accord pour le paicment de
redevances & I'étranger . . . . . . . . . .. .00 000 602 a 615
(voir section U, page 183)

Autres aspects concernant le stade de la commercialisation

Etiguettage du produit; réclame ou publicité et autres activités de promotion

(ne se rapportant pas a la marque proprement dite) . . . . . . . ... .. ... 312, 364 4 366
a. Indication sur le produit que celui-ci a été fabriqué sous licence du donneur de licence
ou par un arrangement avec le fournisseur de techniques . . . . . . . . . . . ... 362
b. Dépenses de promotion des ventes . . . . . . . . ... ..o w00 365
c. Etude des ventes et effort publicitaire . . . . . . . . ... .. 00000 312, 364
1) dintervallesdéterminés . . . . . . . . . .. .00 000 e 312, 364
2) effet d’une renonciation . . . . . . .. L .0 Lo 0 o 0 o o 312, 364

d. Autres mesures d’exploitation active des possibilités commerciales du produit . . . 312, 366
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Paragraphes
2. Canauxdedistribution . . . . . . . . . . . .. ... .. o0 367 4372
a. Ventes 4 une catégorie déterminée d’utilisatewrs . . . . . . . . .. . ... L. 370, 371
b. Vente, sous la marque du donneur de licence, du produit fabriqué . . . . . . . . 367 a 387
I) parledomneurdelicence . . . . . . . . . . .. ... ..o 3754385
2) parlepreneurdelicence. . . . . . . . . . ... ...l 367 4 370
(voir la section K (Marques), page 169)
3. Prixdeventeduproduit . . . . . . . . . . . .. . e e 3714374
a. Détermination du prix de vente en gros oudétailpar . . . . . . .. . . .. .. 373, 374
1) le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . . . . . . . . . 373,374
2) le prencur de licence ou I'acquéreur de techniques. . . . . . . . . . . . . . 373, 374
b. Cas d’une vente sous la marque dudonneurdelicence . . . . . . . . . . ... ... 3N
(voir aussi la section K (Marques), page 169)
c. Cas d’une exportation du produit par le preneur de licence ou I'acquéreur
de techniques en tant que filiale vers la maison mére ou d’autres associés . . . . . . . 369
4. Importation du produit fabriqué par le donneur de licence ou le fournisseur
de techniques ou par ses entreprises connexes oupardestiers . . . . . . . . . . . .. 3754 387
a. Importation par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques . . . . . . . . 371 a 387
1) en vue de développer le marché national avant le lancement de la production
ou avant que la production et les ventes n’atteignent un niveau déterminé . . . 37524377

a) couverture des besoins nationaux du preneur de licence ou de P'acquéreur

de techniques par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . 371, 376

b) achat par le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques des produits
nécessaires sur le plan national auprés du donneur de licence

ou du fournisseur de techniques . . . . . . . . . .. ... ... .. 371, 376

c¢) détermination du prix de vente national du produit importé . . . . . . . .. 374
2) importation du produit sous lamarque . . . . . . . . .. .. ... L 3754377

a) A partir d’entreprises liées au donneur de licence ou au fournisseur de techniques 376, 377

b) A& partir d’autres entreprises . . . . . . . . . ... 0oL 378 4 387

b. Importation par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques ou

PAr S€S ENIEPIISES CONNEXES . .+ & & . &« &+ &+ v o v o a e e e e e e e 378 4 387
1) du produit portant la marque du donneur de licence ou du fournisseur

de techniques lorsque le preneur de licence ou ’acquéreur de techniques

n’est pas autorisé A utiliser lamarque . . . . . . . . ... oL oL L. 383, 385
2) du produit ne portant pas la marque du donneur de licence

ou du fournisseur de techniques . . . . . . . .. .. .. ... 384, 385

5. Exportation du produit fabriqué par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques . . 367 4374

a. Commercialisation par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
de tout ou partie de la production d’exportation du preneur de licence ou

de acquéreur de techniques . . . . . . . . . . . .. ... ..o 367 a 371

1) formule servant & déterminer le volume de la production nationale et
d’exportation et la proportion de cette derniére qui reste 3 la disposition
du donneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . . . . . ., . ..

2) faculté de commercialiser . . . . . . . . . . . ... 00000000

a) volume . . . . . . . . L Lo Lo e e e e e e e e e e e e e
b) prix payable . . . . . . e e e e e e e e e e e e e
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Paragraphes
3) obligation de commercialiser . . . . . . .. . ... ... o0 371
a) lorsque le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques ne dispose pas des

circuits nécessaires au traitement ultérieur du produit ou % sa commercialisation 371
b) lorsque I'objectif est de renforcer les réserves étrangéres du pays du prencur de

licence ou de 'acquéreur de techniques . . . . . . . . . .. ... . ... kY)!
¢) faculté pour le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques de
commercialiser tout ou partie de la production sur le marché national . . . 369, 371

d) faculté pour le preneur de licence ou ’acquéreur de techniques de
commercialiser 14 oll il peut obtenir un prix plus élevé que

le donneur de licence ou le fournisseur de techniques pour le produit. . . . 369, 371
i) faculté pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
de faire une offre équivalente au prix supérieur . . . . . . . . . . . 369, 371
ii) comptabilité ou modalités d’action dans le cas d’une vente a un
prix supéricur ou & un prix équivalent . . . . . . .. ... .. 369, 371
¢) détermination du moment ol le titre change de main . . . . . . . . . . .. 370
Territoire ou territoires d’exportation . . . . . . . . . . . .. L0000 372

1) voir la section D (Droits accordés; portée de la licence ou de I’accord), page 154
2) voir aussi la section K (Marques), page 169

6. Vente de produits identiques ou similaires par le preneur de licence

ou lacquéreur de techniques . . . . . . . . . . . . ... 136 4 189, 593 4 600
a, Pendant la durée delalicence oudelPaccord. . . . . . . . .. ... 186 a 189
b. Aprds la résiliation ou Pexpiration de la licence ou del'accord . . . . . . . . . ., 593 4 600

M. Services dc gestion

1. Budget et programme de travail . . . . . . . . .. ... ... ... 314, 317, 388, 389
a. Responsable de I'établissement et destinataire . . . . . . . . . . ... 314, 317, 388, 389
b. Procédure derevision . . . . . . + . . . . i e e e e e e e e 314, 317, 388, 389
¢. [Examen des opérations et recommandations . . . . . . . . . . L. L. 314, 317, 388, 389

2. Nomination par le preneur de licence ou l'acquéreur de techniques du

personnel chargé des opérations . . . . . . . . . . ... L. 314, 317, 388, 389
a. Désigné par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . 314, 317, 388, 389
b. En consultation avec le donneur delicence . . . . . . . . .. .. .. 314, 317, 388, 389
¢. Durée de la nomination du personnel du donneur de licence ou

du fournisseur de techmiques . . . . . . . . . . ... . L 314, 317, 388, 389

N. Dédommagement; rétribution; prix; rémunération; redevance; honoraires

l. Terminologie . . . .. ... ... e e e e e e e e e 390 a 399

a.

Désignation du ou des pafements . . . . . . . . . . .00 3954 399
1) comme « dédommagement », « rétribution », « prix », « rémunération », « redevance »,
« honoraires », « frais de service », ou comme coft de I'information technique . . . 396

2) comme paiement «initial », « acompte », « somme forfaitaire »,
ou par « fractions » avec ou sans «redevance» . . . . . . . . . . . .. 400, 453 4 455
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Paragraphes
2. Variantes . . . . . . . . . .. e e e e e e e e e e e 399 4 491
a. Mode direct: dédommagement pécuniaire . . . . . . . .. L L L L. L 0oL L 399
1) montants payés 4 la date ou peu aprés la date prévue dans I'accord
pour 'entrée en vigueur . . . . . . . . L. L. e e e e e e 402 & 404
a) pajementimitial . . . . . . .. ... oL L Lo 402 a 404
i) montant suhstantiel, indépendamment de la redevance . . . . . . . . 402 a 404
ify sous forme de taxe de divulgation du savoir-faire . . . . . . . . .. 402 a 404
iii) comprenant ou ne comprenant pas les frais de fourniture du savoir-faire 402 a 404
iv) comprenant ou ne comprenant pas un dédommagement pour infraction 402 a 404
v) ayant une incidence sur le montant de laredevance . . . . . . . . . 402 a 404
b) somme forfaitaire, somme unique et définitive . . . . . . . . 402 a 404, 446 a 452
c¢) série de sommes forfaitaires . . . . . . . . . . . .. ... 402 4 404, 446 4 452
i) sous forme de dépdt ou de garantie . . . . . . . . . .. 402 3 404, 446 4 452
il) par versements échelonnés . . . . . . . .. . ... .. 402 a 404, 446 4 4352
— A& I’échéance de délais déterminés . . . . . . . . . . . 402 4 404, 446 2 452
— en fonction du maintien de la licence ou de I'accord . . 4023 404, 446 4 452
— 4 différents moments selon les ventes ou la qualité . . . 4022 404, 446 24452
— 4 des moments déterminés selon les stades atteints
parlesopérations . . . . . . . .. ... ... 402 4 404, 446 4 452
— & lexécution de la licence ou de 'accord . . . . . . . 402 a 404, 446 4 452
— lors du tiansfert des informations techniques . . . . . . 402 & 404, 446 2 452
— lorsdulancement . . . . . . . ... L. L. 402 & 404, 446 4 452
— lors delaréalisationd’une capacné de production déterminée 402 & 404, 446 4 452
2) redevanCe . . . . . . . . o e e e e e e e e e e e e e e e e e 405 4 463
a} avances & déduire des redevances futures . . . . . . . .. Lo L 0L 438
i) report du montant calculé de la redevance jusqu'a ce que le montant global
des différentes échéances de celle-ci dépasse le montant de 'avance . . 430, 437
ii) commencement de la redevance lors de I'échéance a laquelle
le montant glohal dépasse le montant de ’'avanee . . . . . . . . . . .. 430
ili) paicment accompagnant la technique fournie . . . . . . . . .. . ... 27
iv) selon lesintérétsenprésence . . . . . . . . . . .. . .. ..o .. 27
b) redevance payée par versements 'un montantfixe . . . . . .. .. ... 27
i) annuellement ou selon une autre périodicité . . . . . . . .. ... ... 27
if} indépendamment du volume des ventes duproduit. . . . . . . . . . .. 27
¢) redevance caleuléedpartir . . . . . . ... ..o 405 a 407
i) desventesduproduit . . . .. . ... ... ..o 412 4 430
— pourcentage du prix net de vente du produit . . . .. . L L L 420
— quantité vendue . . . . . .. ... Lo oo oo 420
iiy d’un pourcentage des bénéfices . . . . . . ... L0000 431
ili) dela quantité utilisée . . . . . . . . . . ... ... 408 4 411, 414, 423
iv) dela quantité fahriquée . . . . . . . . ... L L. 408 A 411, 414, 423
v} dela quantité faite et utilisée . . . . . . . . . ... .. 408 a 411, 414, 423
vi) del’ampleur de I'utilisation mesurée d'aprés . . . . . . . 408 a 411, 414, 423
— la production (machine ou procédé) . . . . . . . .. 408 4 411, 414, 423
— lafréquence . . . . . . . ... L0000 408 a 411, 414, 423

vii) production totale du produit si la technique est utilisée ou si I'un
des brevets d’un groupe est utilisé, ou plusieurs ou la totalité ou aucun . 495, 496
viii) échelle mohile (en diminution ou en augmentation) . . . . 413, 437,441 42 443
(les ventes ou les quantités produites sont divisées en plusieurs tranches et
le taux applicahle & chaque tranche est successivement réduit ou major€)

d) aspects particuliers au prixdeventenet . . . . . . . .. .. ... L. 4935, 496
i) défini comme prix de vente moins certains frais . . . . . . . . . .. 4204424
i) parmi ces frais peuvent figurer . . . . . . .. L Lo L. 420 4 424

— frais d’emballage (éventuellement en pourcentage du prix du produit) 420 4422
— droits d’exportation et d’importation, impdt sur les marchandises,
droitsdedouane . . . . . .. . ... oL o L 422,424
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3)

4

5)

Paragraphes
— prime d’assurance . . . . . . ... ... 0.0 e e o0 420, 424
— frais de transport (éventuellement en pourcentage du prix du produit) 420, 424
— frais d’installation a ’endroit on le produit est utilisé . . . . . . . 420, 424
— abattement commercial ordinaire . . . . . . . . . o ... L., 420, 424
— prix de piéces ou de composants importés du pays du donneur
de licence ou du fournisseur de techniques ou de tierces personnes . 420, 424
— montant des frais de matériel pour la partic dans laquelle
la technique fournie n’est pas utilisée . . . . . . . . . . .. .. 420, 424

ifi) valeur loyale et marchande ou prix en régime de libre échange (par exemple:
prix objectif, prix de revente, cofit augmenté de la marge bénéficiaire) an lieu
du prix de vente net (en cas de vente par le preneur de licence ou I'acquéreur
de techniques & des personnes se trouvant en relations commerciales particu-

liéres avec le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques) . . . . . 4253 427
iv) moment ou la vente du produitestprévue . . . . . . .. ... . 428,429
— cas prévu dans la licence ou dans 'accord . . . . . . . . . .. ... 429
— lorsqu’un inventaire est en cours an moment de la résiliation
ou de I'expiration de la licence ou de l'accord . . . . . . . . . . .. 600
e¢) redevance maximale . . . . . . . . . .. L. e e e e e e e 444, 445
f) redevamce mimimale . . . . . . .. . ... L0000 oo . 43ad
i) icenceouaccord . - . . . . . . 0 v u e e e e e 439 3 441
— devant &tre résili¢ en cas de non-respect du minimom . . . . . . . 439, 441
— pouvant étre résilié au choix du donneur de licence ou
du fournisseur de techniques en cas de non-respect du minimum . . 439, 44]
— devant étre maintenu au choix du preneur de licence ou
de I’'acquéreur de techniques si le minimum est atteint . . . . . . . 439, 441
— devant se transformer en licence ou accord non exclusif
(et non plus exclusif} si le minimum n’est pas atteint . . . . . . . 439, 441
~~— automatiquement . . . . . . . . .. L0 e e .. 439, 441

—— au choix du donneur de 11cence ou du fournisseur de techniques 439, 441

—— au choix du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques 439, 441
if) minimum constituant une obligation fixe en plus des redevances pergues 437, 441
iii) minimum constituant une obligation qui comble la différence entre

les redevances pergues et un montant déterminé . . . . . . . . . .. 437, 41
iv) minimum fondé sur un volume déterminé de ventes 4 atteindre . . . . 437,441
g) ajustement de la redevance si un brevet ou d’autres droits opposés
par un tiers obtiennent gainde cause . . . . . . . L L. L L L L . 204, 564
h) effet sur la redevance de la fin prématurée ou de I'expiration du brevet,
de la marque oud’un autredroit . . . . ... L oL L L L. ... 591, 592
honoraires pour plans et pourdessins . . . . . . . . ... ... L 464, 465, 481
a) pergus a titre de rémunérationpour . . . . . . . ... L. L L L L .. . 481
1) lesavoir-faite . . . . . . . . L 0 0 e e e e e e e e e e e 481
ii) une fractiondusavoir-faire . . . . . . . ... ..o 000, 481
b) mompergus . . . . .. L. e e e 481
¢) cofit de I'dtablissement et de I’envoi des plans et des dessins . . . . . . L. 481
i) devant étre pris en charge par le donneur de licence
ou le fournisseur de techniques . . . . . . . .. ... . ... 481

ii) devant étre pris en charge par le preneur de licence oul’acquéreur de techmques 481

honoraires de consultation . . . . . . . e e e e e e e e . 469 2 481
a) pour les services spéciaux fournis par le donneur de licence ou le fournisseur

de techniques au preneur de licence ou & 'acquéreur de techniques . . . . . . 471
b) moment du pajiement . . . . . . .. ... o000 471

taxation ou évaluation séparée de chaque €lément des techniques 468, 471, 430, 435, 496, 523
a) Brevels . . . . . . o e e e e e e e e e e e . 495, 496



176 GUIDE SUR LES LICENCES POUR LES PAYS EN DEVELOPPEMENT

Paragraphe

i) montant des redevances pour les droits découlant de x brevets, le preneur de
licence pouvant choisir si ce sera pour un, pour plusieurs, ou pour la totalité
desbrevets . . . . . . . .. L. Lol e e e e 495

ii) montant des redevances pour cbaque brevet en particulier, le revenu net de
la redevance pergue par le donneur de licence dépendant du nombre de brevets

utilisés . . . . .. L L e e 495
b) conclusion d’une licence de propriété industrielle avec
un accord de transfert de tecbniques . . . . . . . . . .. 64, 104 4 108, 495, 496
c) cbarges spéciales pour des informations techniques ou des
services et une assistance techniques particuliers , . . . . . . ., .. 468, 471, 480
d) évaluation initiale de ’élément de base de la tecbnique suivie
d’une évaluation des autres éléments 4 un moment ultérjieur . . . . . . 234 32, 216
6) Montant maximum du prix ou du cofit des droits de propriété industrielle
oudelatechnique . . . . . . .. . ... . e 492 3 494
b. Mode indirect: dédommagement non pécuniaire . . . . . . . . . .. . 33, 34, 4824 491
1) transfert ou répartition des dépenses, par exemple pour le maintien
ou la défense du brevet sur le territoireconvenu . . . . . . . L L L L L 487
2) fourniture en retour d’informations sur les perfectionnements
ou les inventions en rapport avec la technique originale fournie . . . . . . . . .. 433
3} acquisition de données sur le marcbé et le brevet, c’est-d-dire d’informations sur
I'évolution de la situation relative au brevet et au produit sur le territoire convenu . . 489
4) utilisation des circuits de distribution commerciale du donneur
de licence ou du fournisseur de techniques . . . . . . . . . ... ... .. 490, 491
5) fourniture de piéces et de composants par le donneur de licence
ou le fournisseur de techniques . . . . . . . . . L .00 o0 0 433
6) clauses et conditions d’acbat par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques
de produits du pays du preneur de licence ou de Pacquéreur de techniques . . . 367 4 374
a) montant lié aux paiements faits au titre de la licence ou de I'accord . . . . 371, 374
b) délaidachat . . . . . . . .. . . e e e e 370
¢) typedeproduits . . . . . ... ..o 370
d) dommages-intéréts fixés par avance en cas de défaut d’achat . . . . . . . . . 559
e) lettre de créditselonrésultats . . . . . . . . . L. 00w e .. 565 4 567
7) Dividendes et plus-value de la participation financiére ; capitalisation
du paiement forfaitaire ou des redevances . . . . . . . .. ... .. .. 484 4 486

0. Réglement du paicment

1. Compte rendu justifiant le paiement . . . . . . . . . . . .. 0. . 484 4 486
a. Modedecompterendu . . . . . . . ... oo oo 430, 497, 498
1) indication dans la licence ou 'accord des points principaux

dont il doit €tre rendu compte et de la présentation . . . . . . . . .. .. .. 497
2) papieretautresdétails . . . . . .. .. L0000 497
a) choisi par le prenenr de licence ou 'acquéreur de techniques . . . . . . . . . 497

b) déterminé par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques,
le preneur de licence ou 'acquéreur de techniques faisant des observations . . . 497
b. Points principaux . . . . . . oL L0 oo s e e e e e e 497
1) nom et date de signature de la licence oude I'accord . . . . . . . . ... ... 497

2) période de dédommagement . . . . . . . ..o L0000 430, 497
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Paragraphes
3) produit convenu, volume des ventes et prix net de vente
(déduction faite des points utilisés dans la définition du prix net
de vente ou dans une autre base de calcul de la redevance) . . . . . . . . . 430, 497
4) montant des impots éventuels d déduire . . . . . .. . L. L L 456 4 463, 492, 524
5) montant net du paiement prévi . . . . . . . . 0 44 4w e e e e e e 497
¢. Destinataire du compte rendu; setrvice ou division du donneur de licence
ou du fournisseur de techniques . . . . . . . . ... L0000 497, 650
d. Date des comptes rendus et des paiements . . . . . . . . . .. ..o ... 430

e. Effet de ’'acceptation des comptes rendus et des paiements sans vérification des archives 497, 498

1) maturedel’erreur . . . . . . . . . . L e e e e e e e e e e 497, 498

2) renonciation aux lois de prescription . . . . . . . .. ... Lo L 497, 498

2. Livres de comptes; dossiers et archives . . . . . . . . . . . .. .00 e 498
a, Tenue des livres de compte, dossiers et archives par le preneur de licence ou I'acquéreur

detechmiques . . . . . . . . . . ... Lo e e e e e 498

h. Examen et inspection des livres de comptes, dossiers et archives . . . . . . . . . .. 498

1) date ou période d’examen et d'inspection . . . . . . . . .. ..o 498

2) personne chargée de 'examen et de I'inspection . . . . . . . . . .. .. . ... 498

a) donneur de licence ou acquéreur de techniques ou son représentant . . . . . . 498

b) comptableagréélocal . . . . . . . . ... 0 0. 498

) choiX . . . . . . e e e e e e e e e e e 498

ii) approhation . . . . . .. ... .o L oL 498

3) date ... L e e e e e e e e e e e s e e 498

. N 1 498

5) buts . . oL L L L e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 498

3. Fixation de la monnaie, des modalités d’'envoi de fonds et taux de change . . . . . . . . 499 4 510

a. Fixationdelamonnaie . . . . . . . . . . . .. e 499 4 505

1) monnaie proposée par le donneur de licence ou le fournisseur de
techniques ou par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques . . . . . 499 3 505

a) monnaje nationale du donneur de licence ou du fournisseur de
techniques ou du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques . . 499 a 503, 505
b) monnajedun autre pays . . . . . . . ... 00w . 499 a 503, 505

2) paiements en monnaie du preneur de licence ou de I'acquéreur de
techniques pour les frais encourus par le donneur de licence ou

le fournisseur de techniques dans cette monpaie . . . . . . . . . . .. 471, 503, 505
3) effets des législations sur le controle des changes en ce qui concerne

la fixation de la monnaie et I'approhation de 'envoide fonds . . . . . . . . 507, 508

b. Fixation des moyens utilisés éventuellement pour I'envoi de fonds . . . . . . . . 509, 510

1) moyens d’envoi des fonds pour le compte du preneur de licence

ou de Pacquéreur de techniques . . . . . . . . . ..o oL L 509, 510
2) moyens de réception des fonds pour le compte du donneur de licence

ou du fournisseur de techniques . . . . . . . . . .. ... Lo L 500, 510

3) envoidefondsdirect . . . . . . . . . . .00 e e e e 509, 510
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c. Tauxdechange . . . . . . . . . . . . . e e 506
1) taux de change entre une monnaije déterminée dans laquelle le montant est calculé et la
monnaie de référence . . . . . . . L Lo L0 L0000 e e 506
a) taux de change officiel annoncé pour le jour de I'envoi de fonds par I'intermédiaire
quienestchargé . . . . . . . . . e e e e 506
i} certificat de taux équitable en cas d¢ fluctuation . . . . . .. . L L. 506
b) taux de change officiel 4 la date d’échéance du paiement ou au jour fixé dans la
licence ou 'accord . . . . . .. L. oL oL e e e e 506

2) redétermination du montant du paiement, mode de calcul et taux de
conversion en cas de fluctuation importante ou marquée des taux de change . 510, 573 4 576

Régime fiscal applicable aux montants payables par le preneur de licence
ou l'acquéreur de techniques au donneur de licence ou au fournisseur
de techniques ou & d’autres opérations prévues dans lUaccord . . . . . . . . 456 a4 463, 511 a 527

a. Impdts sur le revenu prélevés par le gouvernement du pays
du preneur de licence ou de I'acquéreur de techniques . . . . . . . . . . .. . .. 456

1} TI'impot est 4 la charge du donneur de licence ou du fournisseur de techniques et son
montant est déduit par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques des montants
envoyés au premier et payés par le second au gouvernement du pays du second . 459, 524

2) TP'impdt est a la charge du preneur de licence ou de ’acquéreur de techniques et payé
par ce dernier au gouvernement du pays du preneur de licence ou de Iacquéreur de
techniques, le montant de cet imp&t venant en déduction des montants payables au
donneur de licence ou au fournisseur de techniques ou remboursés par lui au preneur
de licence ou a I'acquéreur de techniques selon une formule déterminée dans la mesure
ol le gouvernement du pays du donneur de licence ou du fournisseur de techniques
autorise que cet impot serve & payer les impdts qu’il pergoit lui-méme ou soit déduit
du revenu imposable du donneur de licence ou du fournisseur de techniques 459, 463, 525

b. Autres impdts, taxations ou frais pergus par le gouvernement du pays du preneur de licence

ou de l'acquéreur de techniques . . . . . . . . ... L0000l 51
1) indicationdestypes . . . . . . . . . L Lo Lo u e e e e 511

2) prise en charge et paiement de I'impdt par le preneur de licence ou I'acquéreur de
techniques . . . . . . . . L L e e e e e e e e e 524
Conditions de crédit et garanties de paiement . . . . . . . . .. ... .. ... 217, 565 a 567
a. lettresdecrédit . . . . . . . ... L0 Lo 565 4 567

b. Garantie par I'entreprise mére du pays du donneur de licence ou du fournisseur
de techniques des paiements de la filiale lorsqu’il s’agit du preneur de licence
ou de l'acquéreur de techmiques . . . . . . . . .. . ... L. 565 4 567

Clauses et conditions les plus favorables

A propos des redevances seulement . . . . . . L. 0.0 00 o0 533, 528 4 536
A propos d’autres clauses et conditions . . . . . ... .00 00000 533, 528 a 536
a. Choix d¢ nouvelles clauses ¢t conditions . . . . . . . . . . . . . ... ... ... 533
b. Abandon de la licence existante avec possibilité d’obtenir une nouvelle

licence ou une modification de 'accord . . . . . . . .. . .o 0., 528, 535
Infraction antérieure entrainant des redevances plus avantageuses . . . . . . . . . . . . . 528

Indication du ou des pays pour lesquels les clauses et conditions des licences ou accords conclus
ultérieurement doivent étre comparées avec celles de la licence ou de l'accord existant . . . . 535
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Paragraphes

Droits des entreprises connexes; transfert et cession; octroi de sous-licences;
contrats de sous-traitance

Exercice ou utilisation par une entreprise connexe du preneur de licence des droits accordés . 537 4 547

a. Par une filiale, une entreprise associée ou affili¢e . . . . . . . . . . ... ... 542, 543
b. Par une usine choisie par le preneur de licence en économie planifiée . . . 3304 332, 542, 544
Droit d’accorder une sous-licence . . . . . . . . .. . .. ... 537, 538, 542, 543, 545 4 547
a. Automatique . . . . . L . L L s e e e e e e e e 538, 545
b. Avec 'autorisation du donneur de licence . . . . . . . . . . . . .. .. ... 538, 545
¢. Dans les limites de la licence principale . . . . . . e e e e e e 538, 545
d. Durée dela licence principale . . . . . . . . . . .. 000000 538, 545
e. Résiliation du droit d’accorder une sous-licence sans résiliation de la licence principale 587 & 590
f. Statut de la sous-licence existante lors du passage du régime
d’exclusivité i celui de la non-exclusivité . . . . . . . . . . . . . .. 542, 543, 545, 546
g. Droits réciproques d’accorder des sous-licences . . . . . . . . . 226, 228, 542, 544, 545, 546
Possibilité de transfert et de cession . . . . . . .. . .. . 000000 540, 541
a. Parle donneur de licence pour le cas ol le donneur de licence . . . . . . . .. . .. 540
1) changerait sa personnalité juridique . . . . . . . . .. . ... o000 540
2) céderait des droits a une entreprise connexe . . . . . . . . .. ... ..o .. 540
b. Parlepreneurdelicence . . . . . . .. . . ... . ... . ... 542, 543, 545 a 547
1) & la mort du preneur de licence, 4 ses héritiers avec ou sans
poursuitede I'affaire . . . . . . ... ..o 538, 542, 543, 545 4 547
2) par cession, avec ou sans transfert de la propriété de I'entreprise
du preneurdelicence . . . . . . . . . .. ... oL 538, 542, 543, 545 4 547
Contrats de sous-traitance . : . . . . . . . . . 0 e e e e ..o.. 5423544

Voir la section J (le stade de la production), page 168

Communication d’informations confidenticlles @ des tiers en rapport avec
Vacquéreur de techniques . . . . . . . . .. oo o000 543, 544, 545
Voir la section G (divulgation du savoir-faire), page 160

Approbation des pouvoirs publics . . . . . . . .. .00 00 602 a 615
a, Dudonneur de licence ou du fournisseur de techniques . . . . ., . . . . . .. . .. 602
b. Du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques . . . . . . . . . . ... .. 603
c. Désignation de la partie qui doit obtenir cette approbation . . . . . . . .. .. 613, 614

Torts ou préjudices causés a des tiers ou a leurs biens; assurance

Responsabilité ou absence de responsabilité du donneur de licence ou du fournisseur
de techniques du fait des actes du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques . . . . 5484 556

a. Du fait que le preneur de licence ou I'acquéreur de technique doit ou non étre
considéré comme agissant pour le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . 549, 551

b. Du fait d’une erreur de conception ou d’exécution du preneur de licence
ou de I'acquéreur de techniques . . . . . . . . . . . o000 549, 551
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c. Pour les représentations ou exclusions faites par le preneur de licence
ou l'acquéreur de techniques . . . . .. .. .. .. ..... e e e e es 049,554
d. Pour les opérations du donneur de licence entrant dans le cadre
de I'accord et pouvant affecter des tiers ouleursbiens. ., . . . . . . . . 206,550, 551, 554
2. Responsabilité du donneur de licence ou du fournisseur de techniques découlant
de l'exécution de ses obligations en vertu de la licence ou de 'accord & l'égard
du preneur de licence ou de l'acquéreur de techniques . . . . . . . . . . ... « « . 358 23567
a. Pour les attaques lancées par des tiers contre le preneur de licence
ou 'acquéreur de techniques en ce qui concerne des droits accordés
par le donneur de licence ou le fournisseur de techniques . . . . . . . . . .. 564, 190 4 206

b. Dans la fourniture d’informations techniques, de services ou d’assistance techniques 284 a 289

¢. Dégagement de respomsabilité . . . . . . . ... ..o 0oL 184, 201, 206
3. ASSHPANCE © 4 & o v o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 555, 556
a, Accidents; AUITES . . . . . . . v v v e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 555

b. Primes devant étre prises en charge et paiements devant étre faits par 'une ou l’autre des
parties . . . . .. ... ..o e e e e e e e e e e 556

S. Carence; Conditions ou événemeuts nouveaux; renonciation; réparations

1. Retard ou non-exécurion de la part du donneur de licence ou du fournisseur de techniques 557, 558 & 567

a. Retard ou manquement concernant . . . . . . . . .. ... e 558 4 561
1) la fourniture d’informations techniques, de savoir-faire, de services

ou d’assistance techniques . . . . . . . . . . . .. ..o L. 558 a 561

2) lalivraison de matériel . . . . . . .. e e e e e e e e e e 558, 560, 561

3) les essais de fonctionnement . . . . . . . . . v v . v e e e e e e 291 a 295, 337

b. Dans les cas 1), 2) ou 3) ci-dessus, suspension des paiements ou résiliation
de la licence ou de 1'accord par le preneur de licence ou I'acquéreur de techniques . . . . 558

¢. Dommages-intéréts fixés par avance en cas de retard ou de manquement concernant 359, 560, 561

1) TIinformation technique, le savoir-faire, les services ou l’assistance techniques 559, 560, 561

a) pourcentage du prix de facturation du produit ou du matériel auquel il se rapporte 561
b) tamxpuretsimple. . . . . . . .. .. L0 .o 561
¢) avecunplafond . . . . . . .. ..o oL o oo e 361

2) matériel, sur la base du pourcentage de la valeur de facturation du matériel
retardé, jusqu’a un plafond convenu (soit un pourcentage du matériel retardé,

soit un pourcentage du prix total prévu dams l'accord) . . . . . . . . . . .. 561, 563
3) essais de fonctionnement . . . . . . . . . .. L ... 291 a 295, 337, 562, 563
a) pourcentage des dommages-intéréts maximums inversement
proportionnel au pourcentage du taux de production requis réalisé . . . . 562, 563
b) avecunplafond . . .. .. ... ... e e e e e e e 562, 563
¢) Lettre de crédit sur résultats couvrant les pénalités,
dommages-intéréts fixés paravance . . . . . . . . oo L. L 565 4 567

d) Indication de I'importance du retard pour lequel
le pourcentage ou le taux mentionné au point ¢. 1) et 2) est applicable. . . 2914 295
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Retard ou non-exécution de la part du preneur de licence ou de 'acquéreur de techniques 557, 568 a 572

a. Concernant

1) lespaiements. . . . . . v v v vt o e e e e 568 & 570
2) lecalendrierde production. . . . . . . . . . . . .00 e e 572
3) lesnormesdequalité . . . . . ... ... ... .o 337,342, 572
4) la divulgation desavoir-faire . . . . . . . . ... ..o 255 3 283, 571

b. Dans les cas 1), 2) ou 3) ci-dessus, suspension des prestations ou résiliation
dela licence ou de Iaccord par le donneur de licence ou l¢ fournisseur de techniques . 568 a 572

Evolution des conditions ou événements affectant ou risquant d'affecter le fonctionnement . 573 2 576
a. Procdduredsuivre . . . . . .. . L. Lo e 576

1) notification par 'une des parties 4 I'autre partie des conditions ou des événements 576

2) établissement d’un rapport commun et présentation de propositions contenant des
recommandations sur des mesures rectificatives . . . . . . . .. .. .00 L L 576

3) un manquement au point 1) ou 2) ci-dessus constitue un différend au sens de I'article
concernant le réglement des différends . . . . . . . .. .. o000 oL 576

b. Conditions ou événements indépendants de la volonté de I'une des parties (force majeure) 573

1) neconstimantpasuneviolation . . . . . . .. . ... ..o 0L, 574, 575
2) situation particuliére aux économies planifiées . . . . . . . . ... ... ... 575
3) donnant lieu 4 la procédure prévue au point 3. a. ci-dessus ou constituant .
un motif de suspension ou de résiliation . . . . . . . . ... L ... 575, 576
Renonciation . . . . . . . . 0 0 e e e e e e e e e e e e e e e e e 575

a. Ne résultant pas d’une omission ou d’un retard pour exiger le respect des clauses et
conditions . . . . . . v . . e e e e e e e e e e e e e e e e 575

b. Ne résultant pas du défaut d'exercice des droits . . . . . ... ... ... ... 575

Entrée en viguear; durée; échéance; résiliation; expiration; prorogation

Entréde enviguetr . . . . . . . . .. L L e e e e e e e e 577 a 579
a, Alasignature . . . . . . . . . . . 0 o0 o e e e 121 4 123, 578, 579
b. A une date déterminée aprés la signature . . . . ... .. L L L 121 a 123, 578, 579

¢. Obligation de notifier la licence ou I’accord aux pouvoirs publics, de le
faire enregistrer auprés d’cux ou de le soumettre & leur approbation pour qu’il
entre en vigueur ou que 'une ou plusieurs de ses dispositions prennent effet . 122, 123, 579, 615

Début et fin de la licence oude 'accord . . . . . . . . . ... 580 4 586
a, Datededébut . . . . . . . . . . ... .. 0o 121 a 123, 578, 579
1) Alasignature . . . . . . . a o o o o e e e e e e e e e 121 3123
2) 4 une date déterminée ou A un autre moment aprés la signature . . . . . . . . 578, 579
b. Datedéchéance . . . . . . . . . . . . 0 e e e e e e 581 a 584

c. Période . . . . . . . L L e e e e e 581 4 586
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3. Résiliation . . . . . . . . ... L e e e e e e e e e e 587 a 601
a, Surpréavis . . . .. L L L L L o o e e e e e e e e e e 557

1) donnéparlunedesparties . . . . . . . . . .. .. . ... 557

2) avec ou sans consultationpréalable . . . . . . . . .. ... ... Lo 557

b. Dissolution, faillite, insolvabilité, attribution des biens du failli an syndic de la masse . 573 & 576

c. Changements directs ou indirects de propriété, de gestion ou de direction effective . . . .

540

1) modification des clanses de la licence ou de I'accord en lieu et place de sa résiliation 200, 557

2) participation a la propriété, a la gestion ou ala direction. . . . . . . . . . . 314, 389
d. Ordre d’un organe gouvernemental de résilier la licence ou l'accord . . . . . . . . 573 34 576
e. A l'expiration de la durée ou en cas d’annulation de brevets ou de marques
déterminés ou de demandes s’y rapportant . . . . . . . .. . . . .. 593 4 598, 200, 204
1) résiliation de la licence ou de I'accord en totalité . . . . . . . . .. . .. . .. 588
2) résiliation des obligations découlant de certaines parties de la licence ou de I’accord
concernant les brevets ou marques déterminés ou les demandes s’y rapportant . . . . 589
f. Lorsd’une actionenviolation . . . . . . . . . . . . .t e e e e e e . 200, 204
g. En cas de manquement aux obligations décounlant de la licence ou de l'accord . . . 557 4 576
I) types de manquements donnant lien 4 résiliation . . . . . . . . . . . . . . 557 4 576
a) nom-pajement . . . . . . . . . . ... .. e e e e e 568, 569
b} non-respect de la quantité de productionfixée . . . . . . . .. . ... L. 572
¢) non-respect des normes dequalité . ., ., , . . . .., ... .. . 337, 342, 572
d) non-tespect des objectifsdevente . . . . . . . ... L. Lo L 572
2) types de manquements ne donnant pas lieu a résiliation . . . . . . . . . . . .. 575
3) réparation d’un manquement, manquements répétés, renonciations . . . . . . . . 313
h. En cas d’évolution de la sitvation ou d’événements indépendants de la
volonté de I'une ou 'autre des parties (force majeure) . . . . . . . . . . . . .. 5734 576
i. Préavisderésiliation . . . . . .. ... ... 000000000l 650
1) lien ol doit étre envoyélepréavis. . . . . . . . . . .. L. L. L. 650
2) destinataire(s) dupréavis . . . . . . ... .. L Lo 650
4. Expiration el prorogdtion . . . . . . . . . . 00w e e e e e e e 586, 587 4 601
Expiration en I'absence d’une offre de prorogation . . . . . . . ... .. ... 587 a4 601
b. Prorogation faisant suite 4 une offre de 'une ou l'autre des parties
de proroger pour une durée nouvellementconvenue. . . . . . .. . . . .. 586, 587 4 601
¢. Prorogation pour une durée déterminée en I’absence d’une résiliation . . ., . . 586, 587 a 601
5. Renouvellement; négociation de clauses et conditions nowvelles . . . . . . . . . ... 586, 615
6. Effet de la résiliation ou de U'expiration . . . . . . . . . . . .. 0., 587 4 601
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M. A. Ladrén de Guevara, Lima, Pérou
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Conseil des Fédérations industrielies & Europe (CIFE)

M. B. de. Passemar, Directeur, Direction de la Propriété industrielle, des accords techniques et
de la documentation, Péchiney-Ugine-Kuhlmann, Paris, France

M. C.Kamm, Directeur, Hepatex AG, Wattwil, Suisse

M. W, Kuster, Schweizerische Gesellschaft fiir Chemische Industrie, Zurich, Suisse

Fédération européenne des mandataires de I Industrie en propriété industrielle { FEMIPI)
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Fédération internationale des associations d’inventeurs (FIIM)
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Licensing Executives Society ( International) ( LES}
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Notre reconnaissance va & Monsieur L. W. Melville, auteur de P'ouvrage intituld « Forms and
Agreements on Intellectual Property and Imternational Licensing » (publié par Sweet & Maxwell,
Londres, et par Clark Boardman Co. Ltd., New York, 3¢ ddition 1979}, pour le texte d'un certain
nombre d'exemples donnds dans les nates de bas de page.

Monsieur Gust A. Ledakis, Conseiller juridique, OMPI,
et secrétaire des Réunions de consultants et du Groupe de
travail pour Iélaboration de directives concernant les accords
de licence en matiére de propriété industrielle dans les pays
en développement, a été responsable de l'élaboration des pro-
Jjets de Guide soumis aux consultants et au Groupe de travail
ainsi que sur la base de leurs discussions, de l’élaboration du
manuscrit final de la présente publication.








