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PREFACE

La propriété intellectuelle est largement reconnue comme étant un facteur de crois-
sance économique. Les Etats membres de I'OMPI ont demandé a savoir plus préci-
sément comment, concrétement, elle peut contribuer a la création de richesses.

La présente brochure, intitulée La concession de licences de technologie : comment
la réussir?, répond a cette demande. Elle comprend des conseils sur la facon de se
préparer a négocier une concession de licence et de mener ces négociations.

Elle est destinée principalement aux milieux d'affaires, aux gestionnaires de techno-
logie et aux scientifiques pour qui la concession de licences est un instrument de tra-
vail. Dans cette optique, les conditions du contrat de licence sont réparties en
guatre “groupes” principaux et certains des points essentiels de chacun de ces
groupes sont mis en évidence.

Le titre de la brochure met I'accent sur la “réussite” de la concession de licences —
laquelle suppose un contrat entre des parties qui recoivent et échangent des avan-
tages et des éléments de valeur plus ou moins égale. Une licence volontaire doit
étre équitable pour les deux parties si I'on veut qu’elle porte ses fruits. Les pages
qui suivent aideront les lecteurs a y parvenir. Nous serons heureux de recevoir les
observations des Etats membres sur leurs expériences ou leurs besoins particuliers,
afin de pouvoir affiner encore cette publication.

Je tiens a exprimer ma reconnaissance a tous ceux qui ont fourni conseils et com-
mentaires lors de la rédaction de cet ouvrage, et notamment aux spécialistes de la
Licensing Executives Society International (LESI) et de I'Office national nigérian pour
I'acquisition et la promotion des technologies (NOTAP).

W

Kamil Idris
Directeur général de I'OMPI

Geneve,
septembre 2004
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l. INTRODUCTION

Comment réussir une concession de licence de technologie? La réponse peut se
résumer en cing idées fondamentales simples.

Premiérement : la concession d’une licence de technologie n’est possible que lors-
qu’une des parties posséde des actifs incorporels de valeur, appelés “éléments de
propriété intellectuelle”, et, parce qu'elle est propriétaire de ces actifs, a le droit
d’empécher I'autre partie de les utiliser. Une licence est un consentement accordé
par le titulaire des droits a un tiers pour |'utilisation d’un élément de propriété intel-
lectuelle en échange d'argent ou d'un autre apport de valeur adéquate. Qui dit
concession de licence de technologie dit nécessairement propriété intellectuelle.

Cela étant, la propriété intellectuelle est une notion large qui englobe des biens incor-
porels tres variés (par exemple, les brevets (inventions), le droit d’auteur (ceuvres de I'es-
prit, telles que, notamment, manuels techniques, logiciels, spécifications, formules,
schémas et documentation entre autres), le savoir-faire (par exemple, compétences spé-
cialisées, connaissance d'un travail qualifié, capacité de formation, compréhension du
fonctionnement d'un mécanisme), les secrets d'affaires (formules ou méthodes proté-
gées, informations confidentielles — d’ordre technique ou concernant les clients d'une
entreprise —, algorithmes, etc.), les marques (logos, noms distinctifs de produits ou de
techniques), les dessins et modeles industriels (I'aspect unique d'un produit, tel que I'ha-
billage d'un ordinateur) ou les schémas de configuration de semi-conducteurs (topo-
graphie des circuits semi-conducteurs).

LA CONCESSION DE LICENCES

Deuxiémement : il existe différentes sortes de licences de technologie. Elles sont
désignées par de nombreuses appellations, mais il est commode de les subdiviser en
trois catégories. Une licence peut s'appliquer seulement a certains droits de propriété
intellectuelle (par exemple, celui d'exploiter un brevet ou celui de copier et de distri-
buer une ceuvre de I'esprit) ou a tous les droits de propriété intellectuelle — de quelque
nature qu'ils soient — qui sont nécessaires pour reproduire, fabriquer, utiliser, commer-
cialiser et vendre des produits fondés sur une technologie donnée (par exemple, une
licence pour la mise au point d'un nouveau produit logiciel qui est protégé par un bre-
vet, par le droit d'auteur, par une marque et par la législation sur le secret d'affaires).
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Une licence peut également s'appliquer a tous les droits de propriété intellectuelle
nécessaires pour créer et commercialiser un produit conforme a une norme ou une
spécification technique (par exemple, un groupe d’entreprises adopte une norme tech-
nique visant a assurer l'interopérabilité de dispositifs — les entreprises acceptent de
mettre en commun leurs droits de propriété intellectuelle et de se concéder mutuelle-
ment tous les droits nécessaires pour fabriquer et vendre le produit en question).

Troisiemement : la concession d'une licence de technologie s’inscrit dans le cadre
de relations commerciales dans lesquelles interviennent souvent d'autres accords
importants. Ces accords sont liés entre eux, qu'ils figurent dans des documents dis-
tincts ou soient intégrés dans un seul gros document. Il est important d’examiner tres
concrétement comment les clauses de ces accords liés entre eux influent les unes sur
les autres en termes de planification temporelle, de fixation des prix et de valeur glo-
bale. Ainsi, par exemple, convenir de mettre au point un produit (accord de recherche-
développement) sans régler des questions touchant les droits de propriété intellec-
tuelle (licence de propriété intellectuelle) ou sans décider qui aura une licence de
fabrication (contrat de fabrication) ni a quel prix une partie achétera les unités pro-
duites (accord sur les ventes) peut étre source de problémes commerciaux.
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inversion
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Quatriémement, la négociation d’une licence de technologie, comme toutes les
négociations, fait intervenir des parties dont les intéréts sont différents mais
doivent coincider a certains égards. Une concession de licence de technologie
n'est réussie que lorsque le négociateur connait parfaitement les avantages qu’elle
apportera aux deux parties.

Partie A ? Partie B

Il est difficile d'assurer le succés d'une négociation de licence visant a obtenir les
droits sur une technologie si I'on a peu a offrir en échange. Dans I'idéal, les deux
parties a la négociation auront divers éléments de valeur a offrir, par exemple des
employés qualifiés, un marché commercialement exploitable, du savoir-faire, des ins-
tallations et des engagements pour la recherche, ainsi que certains éléments de pro-
priété intellectuelle.

Contrairement aux opérations de vente qui font intervenir des biens physiques, les
licences de propriété intellectuelle ne se limitent généralement pas a la question du
prix. L'objectif est de trouver un bon équilibre de valeurs, de facon que la licence
soit une transaction équitable pour les deux parties.
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Cinquiémement, la concession d’une licence de technologie suppose que le don-
neur et le preneur de licence parviennent a un accord sur un ensemble complexe
de conditions et prévoient pour chacune d'elles plusieurs possibilités. Il faut donc
gue chaque partie se prépare a l'avance. Avant la négociation et avant toute
démarche auprés de I'autre partie, il peut étre nécessaire qu'elle passe plusieurs mois
a définir ses objectifs commerciaux, a évaluer les atouts dont elle dispose, a faire une
enquéte sur |'autre partie, a décider quelle sera sa position sur les conditions essen-
tielles, a préparer de la documentation et a protéger ses actifs de propriété intellec-
tuelle, entre autres taches.

& Negociacion
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Il. PREPARATION EN VUE DE LA NEGOCIATION

Pour préparer la négociation qui devrait aboutir a la concession d’une licence de
technologie, les parties intéressées doivent d'abord se poser un certain nombre de
questions. Des réponses doivent étre trouvées, que la partie soit le donneur de
licence (la personne qui posséde I'élément de propriété intellectuelle et qui concéde
la licence) ou le preneur de licence (la personne qui souhaite utiliser I'élément de
propriété intellectuelle et recevoir la licence). Avant d’engager des négociations
pour la concession d’une licence de technologie, il est indispensable de répondre
aux questions suivantes :

A. Quels sont les objectifs commerciaux visés par la licence?
Comment ce contrat de licence va-t-il rapporter de |'argent?

Que devez-vous obtenir pour que ce contrat soit intéressant?
Quel est le meilleur résultat que vous puissiez obtenir de ce contrat?
Quelle issue souhaitez-vous éviter?

D’un point de vue commercial, le meilleur résultat escompté est-il une licence d'ex-
ploitation des droits de propriété intellectuelle uniquement (licence de propriété
intellectuelle au sens strict) ou un ensemble plus vaste d’accords connexes (parte-
nariat commercial)?

Dans I'idéal, que voulez-vous obtenir ou fournir?

Aide a I'utilisation de la propriété intellectuelle (savoir-faire)?

Formation?

Mise au point d'une technologie ou d'un produit?

Fabrication?

Acquisition de produits ou d’équipement?

Produits multiples?

Investissement dans la recherche-développement ou dans une autre activité?
Distribution de produits ou de technologies?

Une licence (consentement) d'exploitation d'un brevet, d'une ceuvre protégée par le
droit d'auteur ou d'un secret d'affaires (ou d’un autre élément de propriété intel-
lectuelle) qui, légalement, appartient a I'autre partie?

Une licence d'exploitation d'une marque ou d'un logo?

Une licence qui vous permettra de vous mettre en conformité avec une norme ou
une spécification technique?
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S'agira-t-il d'une licence que I'autre partie vous concédera (vous serez le preneur de
licence), ou que vous concéderez a I'autre partie (vous serez le donneur de licence),
ou d'une licence que vous vous concéderez mutuellement (licence réciproque)?

Si vous étes le preneur de licence, verserez-vous de I'argent au donneur de licence?
Sivous étes le donneur de licence, recevrez-vous de I'argent du preneur de licence?
La contrepartie a fournir en échange de la licence sera-t-elle essentiellement pécu-
niaire ou y aura-t-il d'autres avantages ou éléments de rétribution?

B. De quels atouts disposez-vous?

Pour quelle raison l'autre partie souhaite-t-elle ce contrat? (Autrement dit, quels
atouts avez-vous qui inciteront probablement I'autre partie a accepter vos conditions?)

Votre “poids” dans la négociation est-il d0 aux avantages découlant des termes du
contrat potentiel, ou a autre chose (par exemple, les termes d'un autre accord,
d’'éventuels investissements, la menace d'une procédure judiciaire, etc.)?

Y a-t-il d'autres entreprises avec lesquelles vous pourriez parvenir a un accord pour
atteindre vos objectifs (solutions de remplacement)? Pouvez-vous négocier avec
deux parties simultanément?

C. Quel est le délai pour la signature du contrat de licence?
Le contrat de licence doit-il étre conclu a temps pour

e le lancement d'un produit?

¢ la publication d'un communiqué de presse?

e un salon professionnel ou une conférence?

e le lancement d'un projet de recherche?

e le démarrage d'une fabrication ou d'une vente?

® un investissement ou une transaction telle qu'acquisition ou vente?

Il est désavantageux de commencer a travailler a un projet technologique avant de
parvenir a un accord définitif, aussi cette étape est-elle importante.

A ce stade, est-il possible de parvenir & un accord sur tous les points?
Ou y a-t-il des éléments qui sont toujours inconnus et qui empéchent de parvenir a
un accord définitif?
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La transaction peut-elle étre scindée en plusieurs étapes (par exemple, un contrat
provisoire puis un contrat définitif ou plusieurs contrats successifs) sans qu’une des
parties en soit lésée?

Quel programme réaliste pourrait-on établir pour les réunions de négociation et
pour la rédaction et I'exécution du contrat?

D. De quels documents et données vous ou |'autre partie avez-vous besoin?
Quelles données (spécifications, protocoles, informations publiques, fiches tech-
niques, abrégés et documents de brevet, ou toute autre information) faudrait-il avoir
a propos de la technologie concernée? Rassemblez-les dans des dossiers, de facon
a pouvoir les consulter facilement et, si elles sont volumineuses, indexez-les.
Quelles informations sur I'entreprise de I'autre partie vous faut-il? (Par exemple,
informations publiques relatives a son chiffre d’affaires, a son personnel et a ses
antécédents financiers, communiqués de presse portant sur la technologie concer-
née, informations provenant de son site Web, etc.) La aussi, constituez un dossier.
De quelles informations relatives a d'autres parties disposez-vous?

Avez-vous connaissance d'autres contrats qui pourraient étre analogues au contrat
gue vous visez? Rassemblez des exemplaires de contrats types qui pourraient étre
pertinents pour cette transaction.

E. Qui fera partie de votre équipe de négociation?

Décidez qui représentera votre partie dans la négociation (I'équipe).

Qui sera le porte-parole principal? Qui participera a la négociation, mais dans un
role d'appui ou secondaire?

Qui sera habilité a trancher les questions qui se poseront?

Qui devra étre consulté sur les questions pratiques qui se poseront (par exemple,
combien d’argent on peut dépenser, quels engagements on peut prendre en ce qui
concerne le service technique, quelles sont les exigences techniques, etc.)?
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Qui sera le conseiller juridique?

Qui sera chargé de rédiger le contrat ou de prendre position par rapport aux projets
et modifications présentés par I'autre partie?

F. Quelle est votre position sur les conditions essentielles de la licence?

Ces conditions essentielles sont les clauses commerciales et juridiques importantes
de la licence. Les conditions essentielles d'une licence de technologie sont exami-
nées dans le chapitre suivant (lll). La meilleure facon d'étudier la question et de
déterminer votre position est d'utiliser une liste de conditions.

Une liste de conditions est une bréve présentation (ne dépassant pas deux pages)
des conditions essentielles de la licence, en particulier des “clauses commerciales”.
On distingue deux versions de cette liste : une version interne et une version exter-
ne. La version interne est réservée a votre usage et a celui de votre équipe alors que
la version externe est communiquée a |'autre partie a la négociation afin de faciliter
la conclusion d'un accord.

Une liste de conditions n’est ni une lettre d'intention ni un protocole d'accord (voir
la section H ci-dessous; ces types de document ne sont pas recommandés). Ce n’est
pas non plus un contrat abrégé. |l s'agit en fait d'une liste des conditions essen-
tielles avec, en regard de chacune d’elles, I'indication provisoire de votre position.
Cette liste a plusieurs fonctions importantes.

Aclarar las cuestiones
Mostrar los aspectos problematicos
Comunicarse con el equipo
Aclarar las posiciones y tener
presentes los objetivos

La liste des conditions :
une base de négociation

Une liste de conditions a pour principale fonction de vous aider a y voir clair parmi
les nombreuses questions complexes que pose une licence de technologie et a véri-
fier que vous n’en laissez aucune de coté. Elle permet de repérer les problémes (par
exemple, vous vous rendez compte que vous n'étes pas str d’avoir besoin du droit
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de modifier la technologie et il vous semble justement que I'autre partie a pour prin-
cipe de ne pas accorder ce droit). Elle permet également de communiquer au sein
de I'équipe, de facon a ce que ses membres adoptent des positions cohérentes pour
éviter I'embarras de ne pas tous dire la méme chose au cours de la négociation.
Lorsque le conseiller juridique n’est pas présent a la négociation, la liste de condi-
tions est un outil précieux pour communiquer avec lui. Elle vous permet en outre
de vous assurer que les positions que vous avez prévu d'adopter sont bien autori-
sées et réalisables sur le plan pratique (par exemple, vous vous rendez compte que
vous avez prévu de fournir des services d’entretien et d'assistance alors que votre
entreprise ne dispose pas de suffisamment de personnel). Enfin, elle aide I'équipe a
ne pas perdre de vue les objectifs de la négociation.

Utilisez une liste de conditions telle que celle qui figure dans I'appendice du présent
guide, et passez en revue toutes les questions. Déterminez ce que devrait étre votre
position sur chacune des conditions essentielles, en fonction des objectifs commer-
ciaux gue vous vous étes fixés pour la licence de technologie en question. Vous
devrez envisager d'autres options (positions de rechange) et vous demander si un
compromis sera possible pour chaque condition essentielle. Notez tout ceci sur la
liste de conditions en utilisant un langage simple, non juridique.

Faites circuler la liste de conditions en interne (uniquement au sein de votre partie) et
confidentiellement aux personnes qui doivent étre consultées afin d’obtenir un feu vert,
des réactions, des propositions ou une approbation. Montrez cette liste au conseiller
juridique pour qu'il y apporte ses modifications et qu'il formule ses observations.

G. Quelle est votre stratégie de négociation?

Entretenez-vous avec les membres de I'équipe pour répondre aux questions sui-
vantes :

Pour chaque condition figurant sur la liste, quelles sont pour vous les modalités les
plus satisfaisantes (“premier choix”)? Vous aurez ainsi I'ensemble des conditions qui
seront énoncées en premier lieu dans la négociation et qui représentent une posi-
tion tres ferme ou idéale. Ce sont ces conditions qui sont indiquées sur la version
externe de la liste de conditions.

A l'inverse, pour chaque condition figurant sur la liste, quel est pour vous le mini-
mum indispensable a obtenir (“conditions minimales”)? Vous aurez ainsi |'ensemble
des conditions sur lesquelles, de votre point de vue, il faut absolument parvenir a un
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accord, sinon les objectifs mémes du contrat ne seront pas atteints. Ces conditions
minimales ne sont dévoilées qu’a un stade avancé de la négociation, si nécessaire.
Elles ne figurent pas sur la liste externe car il est important de garantir leur confi-
dentialité. L'ensemble des conditions minimales ne devrait pas changer énormé-
ment au cours d'une négociation.

Quelles seront vraisemblablement les conditions de premier choix et conditions mini-
males de I'autre partie?

Servez-vous de la version interne de votre liste de conditions comme guide de négo-
ciation et comme outil de communication pour votre équipe.

Si vos conditions minimales ne peuvent pas étre obtenues, quelles sont vos solutions
de remplacement?

H. Aurez-vous besoin d’accords préliminaires?

Les accords de confidentialité (accords de non-divulgation) sont souvent impor-
tants pour protéger les informations commerciales ou techniques divulguées au
cours des négociations.

Accords intérimaires, accords de faisabilité et accords relatifs aux prototypes.
Ces accords sont parfois utiles lorsque vous avez besoin de renseignements complé-
mentaires pour savoir si une licence de technologie serait intéressante. Ces accords
contiennent généralement des clauses établissant que chaque partie prend en char-
ge ses propres dépenses ou que I'une ou I'autre des deux parties prend en charge
certaines dépenses ou fournit I'équipement ou les données nécessaires; ils établis-
sent aussi qui sera propriétaire de tout élément de propriété intellectuelle utilisé ou
créé, comment sera réparti le travail et qui sera chargé de la création des prototypes
ou des essais. A cela s'ajoutent généralement des clauses concernant la confiden-
tialité (voir ci-dessus) et enfin la durée de la validité de I'accord (qui est généralement
trés courte — de I'ordre de quelques semaines ou mois). Ces accords a court terme
ne peuvent pas se substituer a la licence de technologie ou a d'autres accords.

N'utilisez pas de lettres d'intention ou de protocoles d’accord. Ce ne sont pas
des contrats, mais souvent de vagues déclarations d'intention ou plans pour I'ave-
nir, qui ne sont pas utiles parce qu'ils ne sont pas suffisamment concrets pour consti-
tuer des objectifs commerciaux et parce qu'il n'est pas toujours certain qu'ils soient
juridiguement contraignants.
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Des accords de statu quo ou des accords de négociation exclusive ne sont pratiquement
jamais souhaitables et devraient étre refusés. En effet, ils peuvent conférer des avan-
tages excessifs a une partie et empécher I'adoption d’une solution de remplacement si
la négociation ne donne pas le résultat souhaité.

l. Quels sont les points forts et les objectifs de I'autre équipe?

Quels sont les points forts des représentants de I'autre partie a la négociation?
Les représentants avec lesquels vous étes en contact sont-il habilités a prendre des
décisions?

Quelles positions I'autre partie est-elle susceptible d’adopter sur chaque condition
essentielle?

Entretenez-vous avec les membres de votre équipe pour examiner les
questions présentées dans la présente section et la section lll ci-apreés, et
pour y répondre avant la premiére réunion avec l'autre partie. Cette

consultation, qui permet d’'éviter des malentendus sur les objectifs et
conditions de base de la licence, joue un réle important dans la conces-
sion de licences de technologie.
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Ill. LES CONDITIONS ESSENTIELLES

Les points qui sont arrétés d'un commun accord dans un contrat de licence sont
appelés les “conditions” (ou “clauses substantielles”, “stipulations” ou “disposi-
tions”). La concession d'une licence de technologie est particuliérement complexe
dans la mesure ou le contrat dont elle fait I'objet aborde davantage de questions
essentielles que la plupart des autres types de contrat. En outre, chaque point
important peut étre réglé de nombreuses facons. Un bon négociateur tient a jour
mentalement et par écrit une liste des questions essentielles et des différentes for-
mulations qui lui semblent acceptables pour chacune d’entre elles. Il sait par ailleurs
lesquelles de ces formulations présentent des inconvénients ou des risques.

Méme si les conditions essentielles varient quelque peu en fonction du type de tech-
nologie qui fait I'objet de la licence (par exemple, un logiciel informatique, un nou-
veau semi-conducteur, une formule pharmaceutique, etc.), certaines sont com-
munes a toutes les transactions dans lesquelles une technologie donnant prise a des
droits de propriété intellectuelle est concédée sous licence. L'objectif de la présen-
te section est de faire un tour d'horizon de ces conditions essentielles.” Il convient
de bien noter qu'il ne s'agit pas de proposer une liste exhaustive de conditions maté-
rielles mais plutdét de donner un apercu de quelques-unes des questions qui se
posent fréquemment.

Pour simplifier, on a réparti les conditions essentielles en quatre groupes. |l est utile de
se les représenter de cette facon et de les répartir ensuite mentalement en sous-groupes.?

1.1 Quel est I'objet de la licence?

GROUPE 1:

Ce groupe de questions porte sur la définition de la technolo-
gie qui est concédée sous licence. Ce point peut paraitre évi-
dent, mais son importance est souvent sous-estimée, ce qui
peut donner lieu a des litiges apres la signature du contrat.

L'OBJET
DE LA LICENCE

La technologie que vous souhaitez utiliser concerne-t-elle un produit, une formule,
une spécification, un protocole, un logiciel informatique, un ensemble de dia-
grammes ou de la documentation? Si oui, une description précise s'impose. Vous
faut-il une licence d’exploitation d'un brevet particulier ou d’un ensemble de brevets?
Ou l'objet de la licence est-il I'ensemble des éléments de propriété intellectuelle et la
technologie nécessaires pour satisfaire a une norme (licence relative a une norme)?

1 Il convient de noter que le présent document n'a pas pour prétention de se substituer a une consultation juridique. Il est indis-

pensable, dans toute négociation de licence de technologie, de faire appel a un conseiller juridique. Cette liste vous permettra
de vous familiariser avec les différentes questions qui se posent, de facon a pouvoir communiquer de fagon constructive avec lui.

2 A partir d'ici, dans la présente section, on supposera que la négociation porte sur une acquisition de licence; toutefois, sauf
indication contraire, les mémes observations s'appliquent a une concession de licence.




®

Le donneur de licence a intérét a limiter la définition de la technologie concédée
sous licence, le preneur de licence a I'élargir. Dans certains cas, les deux parties
cherchent refuge dans I'ambiguité pour un certain nombre de raisons. Dans
d'autres cas, les négociateurs n‘ont pas bien communiqué avec d'autres secteurs de
leur entreprise et ne savent pas exactement quel est |'état de la technologie en ques-
tion ni a quelle utilisation elle est destinée.

Le manque de clarté d'un contrat quant a I'objet de la licence vient parfois du fait que
les personnes concernées ne veulent pas admettre qu’elles ne comprennent pas exac-
tement comment la technologie concernée fonctionne; elles pensent qu’elles devraient
savoir. Or il est souvent impossible d'apprendre quelle est la nature exacte d’une tech-
nologie en consultant les registres publics. La négociation vise en partie a savoir
exactement ce qu’est la technologie en question et a déterminer les éléments dont
vous avez besoin pour votre entreprise. (Voir la question 1.4 ci-dessous.)

Vous économiserez sans doute de I'argent en ne prenant une licence que pour les
éléments qui permettront a votre entreprise d'utiliser la technologie en question
avec succes.

Il est important de communiquer avec vos collégues afin de savoir ce dont ils ont
besoin pour utiliser la technologie en question de facon optimale sur les plans com-
mercial et technique. Ont-ils besoin seulement d’une licence de brevet? Ou ont-ils
besoin des droits d'utilisation d'une technologie ou d'un produit particulier dont la
réalisation est couverte par un brevet? Leur faut-il des documents ou des schémas
détaillés? Ont-ils besoin du code source, ou le code objet est-il suffisant? Quelle
version du logiciel leur faut-il? Ont-ils besoin de données d’essai, d'échantillons ou
de prototypes? (Voir ci-dessous le groupe 4, question 4.1.) Auront-ils besoin de
savoir-faire ou d'une formation pour pouvoir utiliser la technologie? (Voir ci-dessous
le groupe 4, question 4.3.)

Prenez garde de ne pas conclure de contrat de licence pour une technologie a
propos de laquelle il n’existe pas de spécifications écrites ou d'autres documents
clairs. N'acceptez pas de vagues références a I'objet de la licence, telles que “I'état

actuel de la technologie XXX". Il est courant de devoir se reporter a une piece join-
te au texte du contrat pour avoir des précisions sur la nature et la définition de I'ob-
jet (par exemple “la technologie XXX, décrite plus en détail dans la piéce A ci-
annexée”). Vérifiez que le texte de la piéce A existe bien et qu'il est suffisamment
clair et pertinent. De plus, n'attendez pas trop longtemps au cours de la négocia-
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tion pour obtenir ces informations. Sila piéce A renvoie a une spécification ou a un
document écrit, lisez-les attentivement pour vérifier s'ils décrivent clairement I'objet
concédé sous licence. La description doit étre suffisamment claire pour que, en cas
de litige, une tierce personne ne connaissant pas la technologie en question puisse
déterminer ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu dans le contrat. Des références
ala “version A" d'un logiciel peuvent étre suffisamment claires si vous possédez un
exemplaire de cette version et que vous I'avez déja examiné. Dans certains cas, vous
aurez la possibilité de joindre I'objet proprement dit de la licence au contrat (par
exemple, un exemplaire du logiciel).

1.2 L'objet de la licence est-il complet?

Le logiciel est-il entierement écrit, la conception du matériel est-elle achevée et mise
en ceuvre comme vous le souhaitez? Faut-il une adaptation pour que I'objet de la
licence fonctionne avec votre technologie ou vos systemes? Une interface est-elle
nécessaire? Des travaux de recherche et de développement sont-ils en cours? Les
mémes questions sont valables dans d'autres domaines : la technique est-elle entieé-
rement élaborée, I'invention entiérement opérationnelle ou le produit pharmaceu-
tique bien au point?

S'il reste des travaux a faire, voyez si leur achévement est important pour vous au
point d’étre une condition de la transaction. Pouvez-vous vous accommoder de la
technologie sous une forme incompléte (par exemple, un logiciel partiellement écrit,
une formulation incompléte ou un essai de médicament inachevé)? Si la technolo-
gie reste incompléte, le contrat vous permettra-t-il, a vous ou a votre mandataire, de
la compléter ou de la modifier? Voir le groupe 2 ci-dessous pour savoir ce que le
preneur de licence est autorisé a faire de la technologie.

A I'inverse, si vous étes le donneur de licence, veillez & ce que le contrat stipule clai-
rement si vous étes censé avoir achevé la technologie avant la mise en ceuvre du
contrat. La technologie doit-elle étre soumise a un essai de réception? Doit-elle
satisfaire a une spécification ou a un test de fonctionnalité? Faut-il qu’elle remplis-
se certaines fonctions a certains niveaux de performance pour que vous soyez payé?

La situation idéale pour un donneur de licence est que le logiciel ou la techno-
logie en question ne doivent pas répondre a une norme particuliére de perfor-
mance ou de fonctionnement. Dans ce cas, le donneur de licence octroie certes des
droits fondamentaux sur la technologie, mais ce qu’il fournit surtout, c’est le temps
et le travail qu'il a investis et I'autorisation d’utiliser la technologie en /état. Cela
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n'est évidemment pas intéressant pour la personne qui acquiert la licence d’exploi-
tation du logiciel, a moins que le contrat ne prévoie un prix avantageux (redevances)
ou d'autres conditions intéressantes. La situation idéale pour la personne qui
acquiert la licence d’exploitation du logiciel est que celui-ci doive satisfaire a des
spécifications clairement définies (s'il n'est pas terminé et accepté au moment de
la mise en ceuvre du contrat).

Evitez d’employer des formules telles que “répond aux attentes commerciales”,
“satisfait aux normes de I'industrie”, “met tout en ceuvre”, “s'efforce, de bonne
foi,” ou “entiérement opérationnel”. Elles sont tellement vagues qu’elles peuvent
donner lieu a des malentendus commerciaux ou a des litiges.

Si I'objet de la licence est vraiment en cours d’élaboration ou s'il reste un travail
important a réaliser, tel que I'installation d'un port d’'accés a une plate-forme diffé-
rente, il est souhaitable de disposer d'un contrat de mise au point, séparé ou joint,
exposant clairement le résultat attendu, Iattribution des responsabilités, les normes
techniques et fonctionnelles et le calendrier.

1.3 Qui est propriétaire des éléments de propriété intellectuelle qui sont a la
base de la technologie?

Le donneur de licence est-il propriétaire de la technologie qu'il vous concéde sous
licence? A-t-il le droit de la concéder sous licence? A-t-il le droit de concéder sous
licence toutes les autres technologies qui sont nécessaires au fonctionnement de la
technologie objet de la licence?

Il est important que le contrat de licence contienne une déclaration selon laquelle
I'élément de propriété intellectuelle concédé sous licence appartient au donneur
de licence. Cela permet d'éviter qu’une tierce personne ne revendique par la suite
la propriété de cet élément ou de la technologie en question et que le donneur de
licence ne tente alors de décliner toute responsabilité.

Dans les cas ou le donneur de licence et le preneur de licence travaillent ensemble
a un projet technologique ou a la création d'un produit (par exemple, une coentre-
prise pour |'élaboration conjointe d'un produit), il est souhaitable de préciser dans
le contrat a qui revient la propriété de tel élément de Pl ou technologie a partir
de la mise en ceuvre du contrat. Si le preneur de licence apporte ou utilise une cer-
taine technologie, il importe également de préciser qui est propriétaire de cette
technologie, de fagon a éviter d'éventuels litiges.
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Dans le cas d'une coentreprise, le contrat indiquera en outre qui sera propriétaire de
toute technologie et de tout élément de propriété intellectuelle résultant du projet
(copropriété, propriété attribuée au donneur de licence ou propriété attribuée au
preneur de licence). La notion de copropriété varie d'une législation nationale a
I'autre; par conséquent, gardez-vous d’opter pour la copropriété comme solution
de facilité. Ainsi, dans certaines législations nationales, la copropriété d'éléments de
propriété intellectuelle oblige chaque partie a rendre compte a I'autre de tous les
bénéfices tirés de ces éléments. Cela peut ne pas étre souhaitable si les parties ces-
sent de travailler ensemble.

1.4  Pouvez-vous examiner la technologie concernée avant de vous engager?

L'une ou l'autre des parties souhaitera probablement conclure un accord de confi-
dentialité au début des négociations. I s'agit d'un accord juridiguement contrai-
gnant selon lequel les parties — ou une seule partie — s’engagent a ne pas utiliser ou
divulguer a des tiers les informations confidentielles dont elles sont amenées a avoir
connaissance au cours des négociations. Il peut s'agir de prototypes techniques, de
formules, de spécifications, de dessins ou modeles, de scripts, de données expéri-
mentales ou d'autres renseignements techniques. Il peut s'agir aussi d'informations
commerciales sensibles, telles que des listes de clients, des plans ou des stratégies
d’entreprise, ou encore des informations sur les employés.

L'accord de confidentialité vous permet d’examiner la technologie pour laquelle
vous envisagez de prendre une licence et, ainsi, de bien vous rendre compte de
sa nature, de sa fonction, de son efficacité et de sa valeur spécifiques. Vous serez
en outre plus libre d'échanger des informations commerciales. Gardez simplement
a l'esprit qu'il est imprudent de communiquer trop librement des informations tech-
niques ou commerciales confidentielles méme s'il y a un accord de confidentialité,
parce qu'il n'est pas dit que le contrat de licence sera conclu.

Méfiez-vous des “accords de statu quo” ou d'autres accords qui visent a restreindre
votre liberté d’examiner des solutions de remplacement concurrentielles au cours
des négociations. Ces accords, qui sont rarement utiles, peuvent limiter votre pou-
voir de négociation et votre marge de manceuvre, en particulier lorsque les négo-
ciations durent plus longtemps que prévu (ce qui est souvent le cas).

Les accords de confidentialité soulévent deux questions essentielles : premiérement,
I'interdiction ou non pour la partie réceptrice (le preneur de licence potentiel auquel
la technologie est divulguée) d’utiliser et de divulguer la technologie (interdiction
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d'utilisation); et deuxiemement, le lieu ou les litiges doivent étre réglés (reglement
des litiges). S'agissant de I'interdiction d'utilisation, le preneur de licence potentiel
veut généralement étre libre de sortir de la négociation sans devoir se soucier de
savoir s'il s’est ou non “rendu coupable” de divulgations. Le donneur de licence
potentiel, pour sa part, veut étre sGr que si la transaction n’aboutit pas, sa techno-
logie sera protégée. La question du réglement des litiges est importante car, a la
signature de I'accord de confidentialité, vous ne savez pas si |'affaire sera conclue et
vous (en particulier le donneur de licence) voulez vous assurer qu’en cas de litige sur
vos droits de propriété intellectuelle, vous n'aurez pas a vous déplacer jusqu’a un tri-
bunal situé loin de chez vous et peut-étre partial.

1.5  Avez-vous besoin d’une licence pour utiliser la marque?

Avez-vous besoin d'une licence qui vous permette d'utiliser le nom ou le logo de la
technologie ou du produit a des fins de vente ou de distribution? Si tel est le cas,
vous devrez négocier, outre une licence de technologie, une licence de marque.
Vous devrez alors déterminer la marque ou le logo qu'il vous faudra utiliser. Cette
opération est importante dans les cas ou la valeur de la technologie ou du produit
seul n'est pas aussi grande que celle de la technologie ou du produit distribué
Sous une marque connue.

S'il faut négocier une licence de marque, existe-t-il une certification ou une autre
exigence relative au droit d'utiliser la marque? Faites attention; si tel est le cas, véri-
fiez qu’elles sont clairement indiquées dans la licence.

De méme, avez-vous besoin d'obtenir le droit d'utiliser le dessin ou modéle du pro-
duit ou de la technologie du donneur de licence? Si ce dessin ou modele fait par-
tie intégrante de la valeur commerciale du produit, veillez a ce que ce point figure
dans le contrat.

Avez-vous besoin d'obtenir le droit de copier des documents techniques ou autres
relatifs au produit ou a la technologie et de les distribuer aux utilisateurs ou a
d’autres personnes?

Avez-vous besoin d'une formation, de savoir-faire ou de conseils de la part du don-
neur de licence? (Voir le groupe 4, question 4.2.)

GROUPE 2:
QuELs Droits

LA LICENCE
ACCORDE-
T-ELLE?
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2.1 Quelle est la portée des droits concédés?

Une fois que vous aurez réglé les questions du groupe 1 et que
vous aurez une idée claire des éléments pour lesquels vous
souhaitez acquérir ou concéder une licence, il faudra réfléchir
a tout ce que vous devrez pouvoir FAIRE avec I'élément de
propriété intellectuelle/la technologie en question pour étre
en mesure de I'utiliser efficacement dans votre entreprise. C'est ce que I'on appel-
le le champ d'application de la licence. Une licence au champ d'application éten-
du vous assurera une grande marge de manceuvre; une licence au champ d'appli-
cation limité vous offrira certes moins de souplesse, mais sera probablement moins
chére. (Voir le groupe 3 ci-dessous concernant les conditions financiéres.)

Une licence de propriété intellectuelle confere différents droits en fonction des
besoins des parties. Ces droits peuvent varier aussi en fonction des lois de proprié-
té intellectuelle s'appliquant au contrat; ceux qui sont énumérés ci-dessous sont les
plus courants.

Généralement, la licence confére le droit

e de reproduire la technologie;

e de I'exposer;

e de la modifier;

e d'en créer des dérivés (nouvelles versions ou technologies ou produits entié-
rement nouveaux créés par modification et amélioration);

e de l'utiliser (a des fins de recherche et de développement du produit);

e d’en fabriquer ou faire fabriquer des produits (par le preneur de licence ou
un fournisseur);

e de la distribuer ou la vendre;

e de l'importer;

e d’en concéder des sous-licences a des tiers qui peuvent exercer tout ou par-
tie des droits susmentionnés.

On parle de droits découlant du brevet (droits de fabriquer, d'utiliser ou de vendre)
ou du droit d'auteur (droits de reproduire, de modifier, de créer des produits déri-
vés, de distribuer), mais il n"est pas indispensable de faire cette distinction. La ques-
tion essentielle est de savoir de quelle utilisation votre entreprise a besoin.
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Votre entreprise peut n’avoir besoin que du droit de distribuer la technologie sous
sa forme existante (il lui faudra, par exemple, une licence de distribution pour un
produit de base). Ou, au contraire, votre modele de fonctionnement peut exiger que
vos ingénieurs apportent des modifications fondamentales a la technologie concédée
sous licence, créent de nouvelles versions et les distribuent a des groupes de titulaires
de sous-licence qui auront aussi le droit de reproduire et d'adapter cette technologie.

Quelle que soit votre situation, il est indispensable de déterminer ce que vous devez
pouvoir faire avec I'élément de propriété intellectuelle ou la technologie pour
pouvoir atteindre vos objectifs commerciaux. Vous devrez passer en revue la liste
des droits et déterminer — avec les experts techniques de votre entreprise — ceux qui
sont nécessaires pour tirer parti des possibilités commerciales qu’offre la licence. Un
contrat de licence est un outil commercial trés souple; la licence peut ne porter que
sur une partie d'un seul droit de propriété intellectuelle (par exemple, le droit de
fabriquer un produit protégé par un brevet, mais pas le droit de le faire fabriquer par
des tiers; ou le droit de reproduire une spécification, mais pas de la modifier).

Faut-il que vous ayez le droit d'utiliser la technologie a des fins de recherche? Il faut
savoir que le droit de faire de la recherche et d’utiliser une technologie en interne
est trés limité sans le droit de fabriquer et de vendre des produits basés sur cette
technologie.

Examinez attentivement la question de savoir si votre entreprise doit avoir le
droit de modifier la technologie et de I'utiliser pour mettre au point de nou-
velles technologies ou de nouveaux produits associés. Par exemple, vos techni-
ciens et scientifiques vous diront-ils qu’ils doivent modifier une formule, un logiciel
ou un dessin ou modeéle pour que la technologie en question puisse fonctionner
avec vos systemes et votre technologie? C'est ce que I'on appelle souvent le “por-
tage” vers une autre “plate-forme”. Méme si, selon eux, seules de légéres modifi-
cations doivent étre apportées, celles-ci peuvent étre importantes et doivent donc
étre prises en considération dans la licence.

S'agissant des modifications, qui en sera le propriétaire? Le donneur de licence aura-
t-il le droit d'utiliser les modifications que le preneur de licence aura apportées ainsi que
les produits dérivés qu'il aura fabriqués (rétrocession)? Si le champ d’application de la
licence couvre le droit de modifier, d’améliorer, de fabriquer des produits dérivés ou de
perfectionner une invention, méme si les modifications sont mineures, il faudra indiquer
dans I'accord comment sera attribuée la titularité des droits de propriété intellectuelle
sur ces modifications et perfectionnements. (Voir le groupe 1, question 1.3 ci-dessus.)
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Souhaitez-vous pouvoir concéder a d'autres personnes des sous-licences sur la
technologie en question, sous sa forme originale ou modifiée? Il s'agit la d'une
guestion délicate qui, souvent, n'est pas prévue. D’autres entités (par exemple, des
partenaires dans le domaine de la recherche-développement ou de la distribution)
devront-elles participer a I'élaboration de votre produit et auront-elles aussi besoin
d’une licence sur la technologie? Faudra-t-il que les droits de ces personnes aient la
méme portée que les votres? Du point de vue du donneur de licence, il est judicieux
de limiter la concession de sous-licences sur les technologies de grande valeur afin
d’éviter d’en perdre la maitrise.

2.2  Quelle est I'étendue territoriale?

Les droits de propriété intellectuelle sont souvent territoriaux. Dans quel pays ou
dans quelle région comptez-vous utiliser la technologie en question? Si vous avez
I'intention de fabriquer des produits en utilisant cette technologie, ol comptez-vous
le faire? QU avez-vous l'intention de les vendre? Envisagez-vous d'exporter cette
technologie ou les produits I'incorporant? Sur quel territoire distribuerez-vous cette
technologie ou ces produits? Le contrat de licence doit indiquer si vos droits sont
mondiaux ou s'ils sont limités a un pays ou groupe de pays, une région ou un
territoire particulier.

En ce qui concerne les licences de marques, ou envisagez-vous de distribuer les pro-
duits portant la marque ou le logo en question? Le contrat de licence doit indiquer
clairement que vous avez le droit d'apposer la marque “aux fins de” la vente de ces
produits sur I'ensemble du territoire désigné.

Pour ce qui est des produits qui doivent étre diffusés sur I'Internet ou sous forme
numérique ou électronique, il est important d'indiquer dans le contrat de licence
gue vous avez le droit de les distribuer sous ces formes.

2.3 Y a-t-il un engagement d’exclusivité?

Il s'agit la d'une question complexe pour laquelle il est parfois difficile de concilier
les intéréts du donneur de licence avec ceux du preneur de licence.

Afin d'utiliser la technologie de fagon rentable, avez-vous besoin des droits exclusifs
de fabriquer, utiliser, distribuer, etc. (voir la section 2.1 ci-dessus) celle-ci ou des pro-
duits I'incorporant sur un territoire particulier (voir la section 2.2 ci-dessus)? Si vous
étes le donneur de licence, le preneur de licence potentiel exige-t-il les droits exclu-
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sifs d’exploitation commerciale de la technologie ou du produit en question? Si tel
est le cas, il faudra que vous demandiez, au cours de la négociation, des informa-
tions et documents justifiant cette exigence.

Du point de vue du donneur de licence, une licence exclusive n’est généralement
pas souhaitable parce qu’elle restreint sa liberté de faire des affaires avec d'autres
preneurs de licence. En outre, si le preneur d'une licence exclusive ne parvient pas
a faire bon usage de la technologie, celle-ci risque I'échec commercial. En quelque
sorte, le donneur de licence “met tous ses ceufs dans le méme panier”. Cela étant,
il existe un certain nombre de situations dans lesquelles une licence exclusive peut
étre profitable sur le plan commercial.

Il arrive souvent qu‘une licence exclusive soit envisagée lorsque, pour exploiter
commercialement la technologie en question, le preneur de licence doit réaliser un
investissement important qui ne peut pas étre utilisé a une fin différente (par exemple,
s'il investit dans un équipement spécial, le recrutement de main-d'ceuvre spécialisée, |'af-
fectation de ressources a la mise au point de la technologie ou la création d'une entrepri-
se sur un nouveau territoire). Pour savoir si une licence exclusive constitue le seul moyen
de régler ces questions, le preneur de licence doit se fonder sur des projections financiéres.
De combien d'argent a-t-il besoin pour amortir son investissement et réaliser des béné-
fices? S'il n’est pas en mesure de faire de bonnes affaires avec la licence lorsqu'il se trou-
vera en concurrence avec d'autres entreprises auxquelles elle aura été également concé-
dée, une licence exclusive peut étre justifiée, au moins pendant un certain temps.

Lorsqu’une licence exclusive est justifiée, on trouvera ci-aprés les stratégies visant
a limiter certains des inconvénients de ce type de licence :

e La concession d'une licence exclusive peut étre subordonnée a I'obligation pour
le preneur de licence d'atteindre au moins un minimum annuel de redevances ou
de ventes pour le produit en question.

e L'exclusivité ne doit pas nécessairement durer aussi longtemps que le contrat; il
est possible de la limiter a une période plus courte pendant laquelle le preneur
de licence peut créer son entreprise (clause donnant “une longueur d'avance”).

e L'exclusivité peut ne s'appliquer qu’a certains des droits prévus dans le contrat
ou a certaines technologies. De méme, la licence peut n'étre exclusive que dans
un certain domaine d'utilisation (par exemple, le droit exclusif d'utiliser la tech-
nologie X dans les dispositifs analogiques fondés sur le protocole Ethernet).
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N’oubliez pas que, dans certains pays, les licences exclusives peuvent étre illégales
ou soumises a un controle juridique.

Dans le méme ordre d'idées que I'exclusivité, il existe aussi des accords de non-
concurrence ou de non-acquisition ou non-utilisation de technologies concur-
rentes. Ces dispositions sont parfois illégales selon la Iégislation nationale. Par
ailleurs, elles ne sont généralement pas souhaitables pour les preneurs de licence
dans la mesure ou elles limitent leurs possibilités d'envisager et d'élaborer d'autres
technologies qui pourraient étre meilleures.

3.1 Quel prix le preneur de licence va-t-il payer pour

GROUPE 3: I'utilisation de la technologie?

Les CONDITIONS .
FINANCIERES Les conditions financieres de la licence sont souvent les pre-

miers points examinés lorsque I'on envisage une concession de
licence. Cependant, comme cela ressort des sections précé-
dentes, ces conditions financiéres dépendent de la facon dont vous avez défini I'ob-
jet (groupe 1) et le champ d'application (groupe 2).

Si la concession de licence est tres différente de la vente d’'un produit, c’est notam-
ment parce que le prix n'en est pas nécessairement I'élément le plus important : il
existe en effet un grand nombre d’autres facteurs déterminants dont chacun peut
avoir un effet radical sur la valeur de la transaction. Par exemple, lorsque vous ache-
tez un CD, vous savez probablement quel produit vous étes en train d’acquérir et ce
que vous pouvez ou ne pouvez pas en faire. Vous savez aussi quel devrait en étre
le prix car ce produit est en vente libre. En revanche, lorsque vous souhaitez acqué-
rir sous licence les droits attachés au contenu de ce CD, ou a la technique utilisée
pour le fabriquer, le prix ne sera pas le méme si vous négociez les droits sur I'inté-
gralité ou une partie du contenu du CD et si vous souhaitez le reproduire, le fabri-
quer, le modifier, le distribuer ou seulement I'écouter. Vous pouvez aussi souhaiter
une licence portant sur I'emballage ou le dessin ou modele, ou encore sur les bre-
vets concernant la qualité du son. Il'y aura en outre tout un ensemble d’'éléments
commerciaux associés a la licence. Les nombreuses composantes du CD donnant
prise a la propriété intellectuelle offriront des possibilités de transaction aussi diffé-
rentes que le jour et la nuit. Il faut savoir aussi que les informations financiéres pré-
cisant la valeur des droits de propriété intellectuelle sur le contenu ne sont proba-
blement pas publiques. Pour ces diverses raisons, en matiére de concession de
licences de technologie, tout examen d'une méthode d’évaluation resterait pure-
ment théorique et serait inutile.
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D’un point de vue pratique, en revanche, comment abordez-vous la question de
I'évaluation dans une licence de technologie?

Tout d'abord, vous devrez étudier la valeur de la licence de propriété intellectuelle
par rapport a I'ensemble des transactions qui I'accompagneront : les conditions
financiéres varieront selon qu'il s'agira seulement d’une licence de propriété intel-
lectuelle ou également d'un accord de fabrication et d'achat, d'un accord de com-
mercialisation, d'un accord de distribution, d'une coentreprise, etc. Comme cela est
indiqué dans les sections 1.3 et 2.1, la licence de propriété intellectuelle ne consti-
tue généralement qu‘une partie d'un bon contrat de licence de technologie.

L'évaluation concrete dépendra aussi de votre position : étes-vous le preneur ou le
donneur de licence?

PosITION DU PRENEUR DE LICENCE : si vous étes le preneur de licence, lorsque vous déci-
derez de votre position concernant les conditions financieres, il faudra tout d'abord
déterminer si vous avez les moyens d’assumer le colit que la licence ajoutera au
produit ou a la technologie que vous allez vendre. En d’autres termes, la pre-
miére question pour le preneur de licence est la suivante :

» Quel prix puis-je me permettre de payer pour cette licence,
» compte tenu des autres frais que je devrai assumer et
» du prix que je demanderai pour le produit,
» en fonction de mon estimation de la capacité du marché?

Souvent cette évaluation concréte n'est réalisée qu’a un stade avancé des négocia-
tions, d'ou une perte de temps et d'énergie et le risque d'accords désavantageux qui
seront tout simplement trop colteux pour le preneur de licence. Il est préférable
de commencer par calculer le colt des produits qui seront vendus plutét que de
se poser la question abstraite : “combien vaut cette technologie?”

PosiTioN bu DONNEUR DE LICENCE : si vous étes le donneur de licence, il faut que vous
sachiez dés le début de la négociation quel montant vous procurera un retour (béné-
fice) sur votre investissement dans la recherche-développement relative a la techno-
logie en question. Autrement dit, quelle transaction devez-vous conclure pour que
I'ensemble du projet en vaille la peine? Cela peut sembler évident, mais plus d'un
donneur de licence s'est perdu dans les détails des négociations pour constater, au
bout du compte, que celles-ci aboutissaient a un accord qui ne lui permettait pas
d'atteindre son objectif, a savoir obtenir un bon retour financier sur I'investissement
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gu'il avait consenti dans le développement des éléments de propriété intellectuelle.
Cela peut étre intentionnel dans certains cas, comme par exemple lorsque le don-
neur de licence veut diffuser une norme technologique et s'attend a perdre de I'ar-
gent dans les phases initiales d'un programme de concession de licences; dans les
autres cas, par contre, ce genre de situation résulte simplement du fait que le don-
neur de licence n'a pas suffisamment réfléchi aux conditions financieres pendant la
phase de préparation. Des méthodes d'évaluation sont utilisées pour aider tant le
preneur que le donneur de licence a procéder a ces analyses fondamentales.

Plusieurs méthodes sont souvent citées pour évaluer une technologie. Vous devriez
les connaltre mais souvenez-vous qu'il s'agit toujours de méthodes subjectives et
non exactes. De plus, il est possible d’en utiliser plusieurs en les associant. Ces
méthodes sont, au mieux, de simples guides et il faut toujours faire preuve de bon
sens. Les trois méthodes classiques sont les suivantes :

3.1.1 La méthode du colt

Il s’agit simplement de calculer combien le donneur de licence a investi dans la mise
au point de la technologie et la création des éléments de propriété intellectuelle. Ici,
la distinction entre propriété intellectuelle et technologie est importante, car un bre-
vet ou autre titre de propriété intellectuelle peut constituer a lui seul I'objet de la
licence, et une évaluation fondée sur le co(t total d'élaboration de la technologie
depuis le début n'aurait alors aucun sens. S'agissant de la facon de récupérer le cott
de la propriété intellectuelle, le bon sens doit s'appliquer aussi aux autres moyens
dont dispose le donneur de licence pour rentrer dans ses frais et faire un bénéfice; il
peut avoir des transactions avec d'autres preneurs de licence ou bien commercialiser
la technologie lui-méme. De plus, le simple fait que le donneur de licence ait inves-
ti beaucoup d'argent n’a parfois rien a voir avec la valeur de la technologie pour le
preneur de licence. Il se peut que le donneur de licence ait trop investi dans la
recherche-développement ou mal évalué le rapport entre la technologie et le marché.
Enfin, la méthode du co(t est difficile a appliquer parce que toutes les déclarations
du donneur de licence concernant son investissement peuvent étre percues par le
preneur de licence éventuel comme étant intéressées; comment le preneur de licen-
ce sait-il si ce que dit le donneur de licence est exact? Le preneur de licence éventuel
n’'a pas acces aux documents du donneur de licence concernant ses dépenses et, s'ils
sont concurrents, il peut souhaiter ne rien savoir afin d'éviter tout risque d’allégation
de pratique anticoncurrentielle. En résumé, la méthode du coUt peut aider dans une
certaine mesure le donneur de licence a évaluer sa situation mais il est peu probable
gu’elle soit convaincante pour un éventuel preneur de licence.
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3.1.2 La méthode du revenu

Cette méthode consiste, pour les parties, a estimer combien la technologie concer-
née devrait rapporter, puis a déterminer les pourcentages de répartition en se fon-
dant sur I'estimation (évidemment subjective) de ce qui devrait revenir a chaque par-
tie en fonction de divers facteurs tels que sa contribution a la création de la techno-
logie, le niveau de développement de la technologie, les risques du marché, la com-
mercialisation, la valeur intrinséque, la solidité du brevet face aux attaques en justice
et de nombreux autres facteurs. Certains spécialistes des licences se référent a une
régle empirique ou évaluation approximative selon laquelle le donneur de licence
devrait recevoir entre un quart et un tiers des bénéfices percus par le preneur de licen-
ce. Il faut souligner que la souplesse de cette “régle” est telle qu’elle la rend presque
inutile. Bon nombre, voire la plupart, des donneurs de licence demandent entre 0,5
et 5% des recettes. La méthode du revenu est un instrument utile pour calculer le
montant d'un versement unique, systéme ou les parties doivent évaluer la valeur a
long terme de la licence et calculer ensuite sa valeur actualisée nette (VAN).

Il est parfois utile d’engager un comptable pour calculer les revenus ou la valeur
actualisée nette qui peuvent étre proposés et examinés lors de la négociation des
conditions financiéres. Cependant, ne soyez pas surpris si I'autre partie n'est pas
convaincue par ces calculs ou avance des chiffres trés différents. Examiner ces chiffres
peut étre simplement un moyen de lancer un débat constructif sur la valeur future de
la technologie pour le preneur et le donneur de licence dans la réalité du marché.

3.1.3 La méthode des éléments comparables ou méthode du marché
C’est ce que vous faites dans une épicerie lorsque vous examinez les tomates et que

vous les comparez avec celles que vous avez vues dans un autre magasin. Vous ne
souhaitez pas payer n'importe quel prix pour des tomates de méme qualité.

Cependant, la valeur de la technologie est plus complexe et comporte plus d’incon-
nues que l'achat d'une tomate. Il peut étre utile de généraliser et de se référer aux
normes de l'industrie et aux publications traitant spécifiguement de la technologie
en question. Il existe des entreprises spécialisées dans la collecte de données rela-
tives aux redevances. Il est souvent possible de trouver des articles ou d'autres docu-

GESTION DES ACTIFS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

ments d'information sur les redevances ou les droits payés dans des transactions du
méme type, ou concernant des technologies similaires ou des licences ayant a peu
prés le méme champ d'application ou la méme portée territoriale, etc. La difficulté
consiste a trouver une licence ou une transaction comparable en tous points. La
technologie peut étre similaire mais le champ d’application de la licence peut ne pas
étre comparable, et ainsi de suite. Il'y a aussi le fait que les éléments de propriété
intellectuelle ne sont pas tous de valeur égale. Un brevet trés solide et utile accom-
pagné d’une licence de marque et d'un contrat de consultation d'experts aura une
plus grande valeur qu'une simple licence de propriété intellectuelle portant sur un
brevet faible qui fait I'objet d'une procédure judiciaire et peut étre facilement
contourné par un inventeur concurrent. Le fait que ces technologies appartiennent
au méme domaine technique aura peu d'importance pour |'évaluation.

Outre les méthodes traditionnelles d'évaluation, les deux parties devront examiner
les particularités de leurs entreprises respectives. Par exemple, il est trés important
pour le donneur de licence de se demander quelles seront les incidences d'un accord
de licence sur ses propres ventes de produits. Concéder une licence, c'est ouvrir sa
porte a la concurrence. Cela peut avoir un effet positif dans la mesure ou cela élar-
git le marché d'une technologie et ou cela peut créer un tremplin, engendrer des
recettes que I'on ne pourrait pas obtenir autrement et générer de nombreux autres
avantages pour les parties. Mais le donneur de licence doit se demander s'il est dans
son intérét de partager sa technologie et, si oui, comment ce partage affectera le
flux de recettes que lui procurent, a I'époque ou il envisage sa décision de licence,
la technologie ou les produits dans lesquels elle est incorporée. On parle parfois de
“cannibalisation”, et le donneur de licence devrait effectivement examiner si le ou
les preneurs de licence risquent de le dévorer en réduisant sa marge bénéficiaire sur
les produits qu‘il vend. Ainsi, dans une situation de cannibalisation, I'augmentation
de recettes qu’engendre pour le donneur de licence la concession de la licence est
plus que compensée par la réduction de marge bénéficiaire due a I'existence de
nouveaux concurrents capables de vendre a un prix inférieur.

Il est évident que I'évaluation de la propriété intellectuelle n'est pas une science mais
un calcul concret fondé sur I'examen de nombreuses questions. Ce n'est qu’apres
s'étre posé ces questions fondamentales que les parties pourront se demander sous
quelle forme le paiement sera effectué. (Voir ci-dessous le groupe 3, question 3.2.)
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3.2 Comment le preneur de licence va-t-il payer?

Deux types de paiement sont courants dans les licences de technologie : les rede-
vances et le versement unique. Ils peuvent étre associés de diverses facons et,
ensemble, ils devraient correspondre au calcul de base effectué au point 3.1 ci-dessus.

Les redevances peuvent se fonder sur des ventes a |'unité; il s'agit alors d'une rede-
vance par unité, le preneur de licence acquittant un montant fixe pour chaque unité
de produit vendue. La redevance peut aussi étre un pourcentage des recettes pro-
venant des produits incorporant la technologie qui ont été vendus ou font I'objet
d'une sous-licence.

Les redevances peuvent étre établies a partir des recettes ou prix bruts ou nets (apres
soustraction de divers frais — transport, douanes, etc.), mais il est important d'indi-
quer avec précision comment elles seront calculées, y compris en fournissant des
exemples de calcul dans une annexe de I'accord.

Le preneur de licence souhaitera souvent une disposition limitant a un certain “pla-
fond” les redevances dues au donneur de licence. Cela signifie que le preneur de
licence paiera X% du chiffre des ventes du produit concerné jusqu’a un certain mon-
tant. Ce plafond peut étre revu chaque année ou établi pour la durée de I'accord.
La clause du plafond plait au preneur de licence parce qu’elle lui offre la perspecti-
ve d'utiliser la technologie “gratuitement” lorsqu’il aura bien vendu un certain
temps le produit incorporant la technologie concédée sous licence. Elle crée aussi
un schéma commercial plus sdr (le preneur de licence sait ce qu’il va payer). Le don-
neur de licence, en revanche, n'est pas favorable au plafond parce qu'il limite ses
gains et ses possibilités de percevoir des redevances excédant largement I'investis-
sement qu'il a consenti dans la technologie.

Le contraire d'un plafond est un “plancher”. Sile donneur de licence n'est pas favo-
rable au plafond qui limite ses gains, il est, en revanche, favorable a un minimum de
redevances qui limite ses pertes. En d'autres termes, méme si la technologie ou le
marché est décevant, il est assuré d'un minimum de redevances. Ce systéme de
redevances minimales est souvent utilisé lorsque la licence est exclusive. (Voir le
groupe 2, question 2.3.)
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Les redevances peuvent aussi étre adaptées en fonction d'un certain nombre de
variables, telles que le facteur temps, les ventes de produits ou les recettes. Par
exemple, une redevance peut étre fixée initialement a 2% du prix de vente moyen
puis abaissée jusqu’a 0,5% a mesure que I'on avance dans la durée de validité du
contrat et que la technologie perd de sa valeur. Ou alors les redevances peuvent étre
adaptées en fonction des ventes de produits; elles seront plus élevées si le volume
des ventes est faible.

Une somme forfaitaire peut étre demandée a la place ou en plus des redevances.
Elle peut étre versée au début de I'accord ou a un stade ultérieur. Le paiement peut
étre échelonné en plusieurs versements et ceux-ci peuvent étre prévus de maniére a
coincider avec des étapes importantes du développement de I'affaire. (Voir le grou-
pe 1, question 1.2.)

Les sommes forfaitaires peuvent aussi étre des “avances” sur redevances.
Lorsque la situation financiére du preneur de licence est meilleure que celle du don-
neur de licence (par exemple un donneur de licence qui vient de se lancer avec une
nouvelle technologie), il arrive parfois que le preneur de licence verse une avance au
début de I'accord afin de permettre au donneur de licence de démarrer ou de sur-
monter une situation financiére difficile, ou encore d’engager des ingénieurs, des
chimistes etc. pour développer encore la technologie (voir le groupe 1, question
1.2). Cette avance peut, jusqu’a son remboursement total, étre déduite des rede-
vances que le preneur de licence devrait en principe verser au donneur de licence (il
s'agit en fait d'un prét). Dans ce type de situation, il arrivera souvent que les par-
ties discutent pour savoir a qui appartient la technologie mise au point. Le fait que
le preneur de licence ait avancé les fonds signifie-t-il que la propriété intellectuelle
devrait lui revenir? Ou I'avance est-elle considérée comme un simple prét qui sera
remboursé au fur et a mesure de la perception des redevances?

33 Quand utiliser des licences réciproques et des accords de non-poursuite?

Dans les licences réciproques, aucune des parties ne verse de rétribution a I'autre pour
les droits de licence mais les deux parties se concédent réciproquement des licences
d'une valeur a peu preés équivalente. On peut citer comme exemple le cas ou les par-
ties sont titulaires de brevets qui peuvent se porter atteinte mutuellement. Elles déci-
dent d'échanger leurs droits, de facon a ce qu’aucune des deux ne puisse attaquer
I'autre en justice. Ce droit peut étre étendu aux clients et aux distributeurs de chaque
partie. Il s'agit en fait d'un accord de “tréve” dans lequel la valeur financiére échan-
gée est la valeur des redevances auxquelles chaque partie renonce. Ce type d'accord
de licence peut étre désigné par I'expression “accord de non-poursuite”.
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Au moment de conclure un tel accord, il est important d'avoir conscience qu'il s'agit
d'un accord financier comme n’importe quel contrat de licence, parce que vous
acceptez de renoncer a votre droit de percevoir les redevances que |'autre partie et,
dans la plupart des cas, ses clients et ses distributeurs vous devraient pour vos élé-
ments de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, ces accords constituent souvent le point de départ de partenariats com-
merciaux et de coentreprises qui peuvent déboucher sur une exploitation lucrative
des technologies des deux parties.

3.4  Exécution/garanties/indemnités : que signifient ces notions?

Bien que les questions relatives aux garanties et aux indemnités puissent étre juridi-
guement complexes et que la rédaction des dispositions les concernant puisse poser
des probléemes au spécialiste le plus compétent, il est plus simple de les considérer
comme étant de nature essentiellement financiere. Vues sous cet angle, les ques-
tions sont les suivantes :

e Qui assumera le risque financier d'un défaut du produit ou de la technologie?
e Qui assumera le risque d'un vice du titre sur le produit ou la technologie?

e Quiassumera le risque qu'un tiers engage une action en justice en affirmant que
la technologie ou le produit porte atteinte a son brevet ou autre titre de propriété
intellectuelle?

La premiere question concerne la nature de la technologie qui sera concédée sous
licence. On a souvent recours a des garanties pour résoudre des problémes qui sont
traités plus en détail dans le cadre de la définition de I'objet de la licence (voir le grou-
pe 1, questions 1.1 et 1.2) ou des modifications apportées a la technologie au fil du
temps (voir le groupe 4, question 4.1). Les questions qui peuvent se poser sont par
exemple : qui est responsable des défauts de fonctionnement de la technologie? Qui
paiera les ingénieurs chargés de corriger les bogues des logiciels ou de s'occuper du
matériel informatique défectueux? Existe-t-il une “durée de fonctionnement” (upti-
me) garantie pour les produits accessibles sur I'lnternet? S'il s'agit de biotechnolo-
gie, quelles fonctions la technologie en question doit-elle exécuter? Qui sera res-
ponsable des dommages matériels ou corporels? En ce qui concerne les produits et
les technologies pharmaceutiques, cela peut représenter des obligations considé-
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rables. Toutes ces questions sont d'ordre technique et il y aura toujours des pro-
blemes, méme avec la technologie la mieux pensée. La question est donc de déci-
der qui paiera les frais et assumera la responsabilité de résoudre les problémes.

En matiére de garanties se pose aussi la question de savoir qui assumera le risque
des frais de justice et des dépenses professionnelles si I'originalité ou la propriété du
produit ou de la technologie sont mises en cause. (Voir le groupe 1, question 1.3
concernant la propriété.)

Il n"existe pas de réponse évidente a toutes ces questions. Rien n‘est “standard” ou
“habituel”. Bien sar, le donneur de licence souhaite que le preneur de licence assu-
me le risque. Ce dernier, quant a lui, fait valoir que le donneur de licence doit
connaitre le fonctionnement de son produit, et savoir qui I'a créé et s'il porte attein-
te a des droits de propriété intellectuelle. Du point de vue du preneur de licence, il
est généralement plus risqué d'assumer ces risques si le produit est nouveau, com-
plexe ou personnalisé, ou s'il releve d'un domaine qui préte a controverse ou qui est
fortement concurrentiel. Les produits de base ou les licences de distribution concer-
nant des produits concédés sous licence depuis plusieurs années entrainent généra-
lement moins de risques. Souvent, un contrat de licence comprendra une déclara-
tion selon laquelle aucune réclamation n‘a été formulée. Cela peut parfois donner
au preneur de licence I'impression rassurante qu'il n‘en sera formulé aucune non
plus a I'avenir. Dans ce domaine, comme dans d'autres, il est essentiel de travailler
avec un conseiller juridique pour évaluer les risques financiers, s'assurer une position
solide et rédiger les textes en termes précis.

3.5 Quel rapport y a-t-il entre la concession de licences et le financement des
coentreprises et activités corollaires ou la fixation du prix des produits?

En général, un contrat de licence s'inscrit dans le contexte d’'une relation commercia-
le plus large. Il peut comprendre un accord selon lequel I'une des parties cherche un
investissement ou un financement, ou étre accompagné d'un tel accord. Les parties
peuvent aussi envisager une relation d’approvisionnement dans laquelle le preneur de
licence accepte de fournir a un prix préférentiel les produits mis au point et fabriqués
a I'aide de la technologie ou des éléments de propriété intellectuelle concédés.

Les parties prévoient-elles des accords relatifs a la fabrication et a la distribution des
produits issus de la technologie? Prévoient-elles des transactions en matiére d'in-
vestissement dans lesquelles une partie verse de I'argent en échange d'actions, de
titres de propriété intellectuelle ou d'autres actifs?
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Dans ce type de situation, il est important d'étudier attentivement ces relations
et, dans la mesure du possible, d’en préciser d'un commun accord les modalités
a l'avance. Ces précisions et un accord écrit devraient intervenir avant le début
des travaux de mise au point de la technologie ou de création du produit issu de
la technologie concédée. Ceci est important parce qu’un contrat de licence de pro-
priété intellectuelle peut ne pas étre satisfaisant si les parties ne parviennent jamais
a un accord en matiere d'investissement. Le donneur de licence a-t-il besoin que
I'accord comprenne un investissement ou un financement pour pouvoir achever la
mise au point de la technologie? Inversement le preneur de licence a-t-il besoin
d'un financement pour exploiter la technologie ou ses possibilités commerciales?
Une des deux parties ou les deux attendent-elles de l'autre qu’elle émette des
actions ou des bons de souscription en sa faveur?

De méme, si I'accés aux produits a un prix réduit constitue une partie importante de
la négociation pour I'une des parties ou les deux, il est souhaitable d'aborder cette
question et de tenter d'établir en méme temps que la licence un accord ou une
méthode de fixation des prix.

Un bon négociateur de licence doit réfléchir, d’'une maniére générale, aux autres
accords qu'il est important de mettre en place pour que I'ensemble de la tran-
saction commerciale (pas seulement la licence de propriété intellectuelle ou de
technologie) soit financiérement intéressante. L'obtention de bonnes conditions
financiéres pour une licence de propriété intellectuelle peut étre inutile s'il s'avére
que d'autres accords nécessaires sont trop colteux.

GROUPE 4:
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4.1 Le preneur de licence aura-t-il des droits sur les

versions et produits futurs?
LA CROISSANCE P

ET LE Le preneur de licence se préoccupera de la question suivante :

risque-t-il, juste aprés avoir acquis une licence sur une nouvel-
le technologie, de voir le donneur de licence produire une
autre version ou un autre produit et le proposer a un concur-
rent? Il peut aussi s'inquiéter a juste titre du risque que la nou-
velle offre du donneur de licence rende obsoléte le “vieux”
produit technologique concédé, peu aprés qu'il a investi dans ce produit. Dans
I'idéal, le preneur de licence souhaite se voir accorder des droits importants sur les
nouvelles variantes, les perfectionnements et les technologies associées. Le donneur
de licence souhaite, pour sa part, limiter son engagement envers le preneur de licen-
ce parce que, pour la santé et la vitalité de son entreprise, il doit étre capable d'in-
nover et de changer d’orientation et de technologies dans I'avenir.

DEVELOPPEMENT
DE LA
TECHNOLOGIE
DANS LE TEMPS

Il est important de répondre précisément a la question suivante : le preneur de
licence aura-t-il des droits sur les versions futures de la technologie ou du pro-
duit? Lorsqu'il s'agit uniqguement d'une licence de propriété intellectuelle, il faut clai-
rement établir si cette licence couvrira les perfectionnements et les produits dérivés.

Généralement, les licences traitent de ces questions et font état des nouvelles ver-
sions et des nouveaux produits ou autres termes utilisés dans le secteur d'activité
concerné pour décrire les perfectionnements et les technologies, inventions, ceuvres
et produits nouveaux qui leur sont associés.

Ces versions ou ces produits nouveaux supposeront-ils des paiements supplémen-
taires? Si oui, est-il possible de fixer d'ores et déja le montant du paiement? Il est
souvent impossible de prévoir et de négocier le paiement des nouvelles versions et
des améliorations. En pareil cas, il n’est pas possible de conclure un accord pour ces
améliorations futures.

Evitez de prévoir des accords futurs, car ces engagements n‘ont généralement
aucune valeur légale en I'absence d’accords financiers précis.

Une autre question se pose : le preneur de licence aura-t-il accés a toutes les futures
versions en méme temps que d’autres preneurs de licence? Les accords prévoient
souvent que les preneurs de licence bénéficieront d'une égalité d'accés, c'est-a-dire
auront accés en méme temps et dans des conditions comparables aux nouvelles ver-
sions et aux améliorations.
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4.2 L'entretien, l'assistance et les pieces de rechange sont-ils compris dans la
licence?

Le donneur de licence fournira-t-il un service d'entretien et d'assistance dans I'utili-
sation de la technologie ou des produits associés? Fournira-t-il des services de suivi
et de dépannage pour la technologie concédée? Par exemple, dans le cas d'une
technologie en rapport avec I'Internet, le donneur de licence devra-t-il intervenir
pour régler des problémes urgents de rupture d'accés au Web? Un certain nombre
de membres du personnel seront-ils affectés a la correction des bogues, a la remise
en marche des systémes, a la rectification des vices de fabrication, etc.?

L'entretien et I'assistance entraineront-ils des coGts supplémentaires? Une rémuné-
ration annuelle est-elle prévue pour I'entretien et les réparations? Ces questions
sont parfois traitées dans un accord de service distinct.

Si un produit est en cours de mise au point ou de fabrication par I'une des parties,
faudra-t-il des piéces de rechange avec le temps? Si oui, quelles dispositions seront
prévues pour la fabrication ou I'achat de ces piéces?

43 Comment gérer les questions de documentation, savoir-faire, conseil et
formation?

Souvent, les parties accordent une telle attention aux éléments de propriété intel-
lectuelle qui vont étre concédés sous licence qu’elles négligent les renseignements
non protégés qu’elles échangeront. Par exemple, un nouveau preneur de licence
peut demander |'assistance du donneur de licence en matiére de savoir-faire, de for-
mation et de conseil pour rendre la technologie ou le produit concrétement utile et
fonctionnel. Il est important de déterminer les points suivants :

e Le preneur de licence a-t-il besoin d'une aide du donneur de licence sous forme
de documentation écrite ou d'autre matériel didactique pour comprendre com-
ment utiliser la technologie?

e Le preneur de licence a-t-il besoin du savoir-faire du donneur de licence pour
exploiter la technologie?

e Le preneur de licence exprime-t-il le besoin ou le désir que des membres du per-
sonnel du donneur de licence soient disponibles pour travailler avec ses employés?

e A qui reviendra la propriété des résultats de cette ceuvre commune en matiére
de propriété intellectuelle? (Voir le groupe 1, question 1.3.)
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e Le preneur de licence souhaitera-t-il que le donneur de licence forme ses
employés a |'utilisation de la technologie? Si oui, pendant combien d’heures?

4.4 Quelles conditions particulieres s'appliquent aux relations futures des
parties?

Existe-t-il une disposition de non-concurrence par laquelle une partie demande a
I'autre de s’engager a ne pas travailler pour des concurrents? Ces restrictions sont
illégales dans certains pays. Elles doivent en tout état de cause étre évitées parce
gu’elles limitent la capacité de négocier d'autres relations commerciales.

Les parties décideront parfois de ne pas solliciter ni recruter les employés de I'autre

partie. Ces dispositions peuvent étre importantes, en particulier lorsque le capital
humain d'une partie est trés important pour sa réussite.

La liste figurant ci-dessus n’est pas exhaustive, mais elle présente un
apercu des questions importantes.

Examinez avec votre équipe lesquelles de ces questions se posent dans

votre cas. Etudiez les avantages et les inconvénients vous-méme avant
de passer a |'étape suivante de la négociation avec l'autre partie.
Examinez les conditions avec votre conseiller juridique avant d’enta-
mer la négociation.
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IV. LA NEGOCIATION

L'échelle des avantages

Les négociations en vue de la concession d'une licence de technologie sont complexes
parce gu'il existe de nombreuses conditions essentielles et que chacune d’entre elles
peut donner lieu a de nombreuses positions différentes, de la plus avantageuse a la
moins intéressante. Le négociateur a la tache difficile de garder a I'esprit les nom-
breuses conditions essentielles et positions différentes, de s'occuper des aspects
techniques du projet et d'évaluer constamment la fagon dont les conditions essen-
tielles peuvent affecter les objectifs commerciaux de la licence. L'échelle ci-aprés
représente la gamme des positions pour chaque condition essentielle.

&N de las DAEY
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Le but du négociateur est de rester le plus possible du bon c6té de I'échelle pour
chaque condition essentielle, tout en sachant que I'autre partie visera le méme but
en ce qui concerne la méme série de conditions essentielles. Malgré la contradic-
tion apparente entre ces buts, une solution satisfaisante est souvent possible parce
que les deux parties ne poursuivent pas des objectifs commerciaux identiques a
I'égard des mémes conditions essentielles. Ce qui est avantageux pour une partie
n‘est pas nécessairement désavantageux pour l'autre. En d’autres termes, une
négociation ne pourrait pas aboutir s'il n'y avait qu‘une condition essentielle et une
échelle allant directement de I'avantageux au désavantageux, sans échelon inter-
médiaire. En réalité, dans toute négociation en vue de la concession d'une licence,
il existe de nombreuses conditions essentielles, et a chacune correspond une échel-
le allant de la position la plus avantageuse (5) a la position la plus désavantageuse
(-5) en passant par plusieurs niveaux intermédiaires.

muy favorable

C'est cette multiplicité de positions qui rend la négociation complexe mais qui
permet aussi d’aboutir a un accord. La complexité est accrue par le fait que cer-
taines conditions essentielles sont plus importantes que d’autres pour vos objectifs,
ce qui fait qu'un chiffre de position élevé peut avoir plus d'importance pour une
condition que pour une autre. Un chiffre négatif pour cette condition essentielle
indiquera probablement que la position n’est pas acceptable.

Positions “de rechange” et compromis

Dans certains cas, vous disposerez a I'égard de certaines conditions essentielles de
positions “de rechange”, c'est-a-dire de positions présentant un avantage qui n'est
pas optimal mais reste acceptable par rapport a vos objectifs.

Ou, en cas de conflit direct entre les objectifs des parties a I'égard d'une condition
particuliére, il peut arriver que celle-ci ne soit pas importante pour chaque partie au
point de rendre impossible tout “compromis”. Vous pouvez décider d’'accepter
un compromis a I'égard de chaque condition essentielle, c’est-a-dire de prendre
une position qui n'est pas avantageuse (un chiffre négatif dans I'échelle ci-des-
sus), mais qui est acceptable compte tenu des positions prises sur d'autres condi-
tions essentielles.

Compromiso

Exemple : Il peut étre extrémement avantageux d’obtenir une licence pour
I'ensemble des éléments de propriété intellectuelle relatifs a un produit que
vous souhaitez fabriquer et vendre. Il peut aussi étre idéal d’obtenir une clau-
se de durée illimitée. D'un point de vue pratique, cependant, vous pouvez
n'avoir besoin d'une licence que sur un seul élément de la technologie ou du
brevet parce que vous n'avez pas l'intention d’exploiter commercialement
tous les aspects du brevet. Et la durée de validité de la condition peut étre
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limitée a cing ans parce que, dans la pratique, vous n’aurez pas besoin de la
licence au-dela de cette période. Une position de rechange acceptable — qui
peut étre proposée a un moment donné au cours de la négociation — peut
consister a limiter la portée de la licence a ce dont vous avez besoin et a une
durée de cing ans seulement. En revanche, vous savez que vous devrez obte-
nir le droit de modifier la technologie parce que, sans modification, elle ne
fonctionnera pas avec la technologie que vous possédez déja et que |'autre
partie ne veut pas vous aider en effectuant les modifications nécessaires.
Cette clause est donc trés importante. Une position de rechange pourrait
consister a proposer a l'autre partie d'étre titulaire des droits de propriété
intellectuelle sur toute modification que vous apporterez a la technologie.
Dans ce cas, il sera important d'évaluer si le fait que d'autres personnes aient
accés aux modifications que vous réaliserez pourrait porter atteinte a la posi-
tion concurrentielle de votre entreprise. Si tel est le cas, la licence n’est peut-
étre pas intéressante au regard de vos objectifs et la meilleure solution serait
sans doute de vous retirer de la négociation apres avoir tenté d'expliquer vos
besoins et vos exigences a |'autre partie.

Il est parfois utile pour une équipe d’utiliser un systéme de cotation chiffrée comme
instrument interne dans une négociation; attribuer des chiffres aux différentes
conditions essentielles et les additionner pour la totalité de la liste de conditions peut
aider I'équipe a faire un tri judicieux parmi des décisions difficiles. Cependant, ce
type de systéeme peut devenir trop mécanique et empécher de réfléchir de maniére
analytique aux avantages et inconvénients et, ce qui est le plus important, aux
conséquences pratiques des positions envisagées sur les différentes conditions
essentielles.

Lorsqu’échec rime avec succes

Dans certains cas, les positions minimales des parties sur les conditions essentielles
sont incompatibles. La meilleure solution consiste sans doute alors a se retirer de la
négociation, si possible en envisageant une autre solution ou une autre partie. Se reti-
rer de la négociation n'équivaut pas a un échec. L'équipe décidera peut-étre que la
négociation ne peut pas aboutir, sauf a sacrifier les objectifs importants et les positions
minimales de la négociation. Cette décision mlrement réfléchie doit étre assimilée a
un succés commercial plutét qu’a un échec de négociation. En revanche, la décision
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de persister jusqu’a la conclusion d'un accord a cause de I'implication et de I'engage-
ment personnels du négociateur dans le processus, alors que les objectifs et les posi-
tions minimales restent hors d'atteinte, doit &tre considérée comme un échec.

Exito Exito

Comment procéder a des ajustements et modifications

Dans de nombreux cas, et souvent en fonction de nouveaux éléments dont vous
avez connaissance, vous pouvez changer d'idée sur les options possibles a I'égard
d'une condition essentielle. Une position qui n’était pas évidente au départ, une
opportunité créative, peut se révéler au cours de la négociation. Ce processus, par-
fois désigné par I'expression “pensée créative”, consiste a utiliser I'imagination pour
sortir d'une impasse lorsque les parties ne peuvent pas trouver de compromis sur
une condition essentielle. Méfiez-vous toutefois des solutions de rechange imagi-
natives que vous découvrez sous |'impulsion du moment, en particulier lorsque vous
étes fatigué ou dans le feu d’un échange personnel au cours d’une séance de négo-
ciation. Si elle est préparée soigneusement, la liste de conditions devrait refléter une
bonne évaluation de I'échelle des positions sur chaque condition essentielle, et per-
mettre d'éviter les solutions - surprises.

Le mythe du style de négociation

La croyance répandue selon laquelle la négociation est une lutte de volontés ou de
styles est un mythe qui conduit a des erreurs et a un gaspillage d'énergie dans la
négociation. Engagez-vous toujours dans une négociation en partant du princi-
pe que I'équipe de I'autre partie est aussi résolue et compétente que la votre.

Ainsi qu'il ressort clairement de I'exposé des sections | a lll, une négociation réussie
suppose que votre équipe et vous-méme ne cessiez de vous reporter mentalement
a vos positions sur les conditions essentielles, et utilisiez fréquemment la liste de
conditions comme guide.
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C'est votre capacité d'analyser et de vous rappeler le lien entre les conditions essen-
tielles et vos objectifs commerciaux qui déterminera le succés de la négociation, et
Ce pour trois raisons.

Premiérement, vous connaitrez votre position et les positions de rechange et com-
promis possibles.

Deuxiémement, une négociation fructueuse suppose que vous soyez capables d'ex-
pliguer les besoins et les objectifs de votre entreprise a l'autre partie, au bon
moment et de maniére claire et convaincante. Grace a la préparation solide que
vous devrez a la liste de conditions, vous serez en mesure de donner ces explications
avec a propos.

Troisiemement, une préparation sérieuse augmentera votre assurance et votre com-
pétence-projet. Vous n'aurez pas besoin d'élever la voix pour faire comprendre a
I'autre partie que vous ne plaisantez pas. Votre connaissance évidente des besoins
commerciaux de votre entreprise |'attestera de la facon la plus efficace.

Le facteur sans lequel une équipe ne saurait réussir sa négociation est une pré-
paration sérieuse : utilisation d'une liste de conditions avec connaissance par-
faite des positions des deux parties sur chaque condition essentielle, et évalua-
tion du poids de chaque partie dans la négociation.

Comment entamer les négociations

Il est utile de commencer par une séance préliminaire. Au cours de cette réunion,
vous vous efforcerez de conclure des accords de procédure qui vous aideront a faire
de la négociation une expérience positive pour les deux parties. Vous pouvez pré-
senter et signer des accords de confidentialité (voir la section Il, H). Vous pouvez
aussi saisir cette occasion pour exposer a I'autre partie vos objectifs commerciaux et
vos positions probables sur les conditions essentielles.

Examinez ensemble et adoptez un calendrier des négociations et des dates limites.
Discutez et décidez si les négociations se feront en face a face, par correspondance,
d’'une seule traite (en quelques jours) ou étalées sur une période plus longue. En
général, s'il existe une date limite liée aux activités de I'entreprise (par exemple la
phase de recherche-développement doit commencer avant une certaine date), il est
préférable de décider de mener les négociations en face a face pendant une pério-
de de quelques jours.
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De facon sobre et informelle, présentez a I'autre partie les objectifs commerciaux
gue vous visez avec cette licence et invitez-la a faire de méme. Bien s(r, aucune des
deux parties ne dévoilera d'informations commerciales précises, et il n'est pas non
plus approprié, a ce stade, d’examiner en détail les conditions essentielles.
Cependant, un apercu de vos objectifs (par exemple “notre entreprise est intéressée
par cette technologie parce qu’elle représente pour nous une possibilité de fabriquer
et de distribuer XXX sur le marché Y, qui n’est actuellement pas desservi”) contri-
buera a définir le cadre des négociations.

Fournissez a I'autre partie, au début de la négociation, un exemplaire de votre liste
de conditions (la version externe, rédigée de facon a ne contenir aucune référence
a vos positions de négociation ou autres renseignements internes). Vous pouvez
commenter cette liste de facon informelle et, a ce moment-la, expliquer pourquoi
certaines conditions essentielles sont importantes pour vous. Il s'agit surtout de pré-
senter a l'autre partie les objectifs commerciaux que vous visez a travers la licence
(votre “cadre de référence”). Vous pourrez vous reporter a ce cadre de référence a
un stade ultérieur des négociations.

Durée et lieu de la négociation

Si la négociation doit étre achevée a bref délai, il est important qu’elle se déroule en
face a face pendant une période de quelques jours. Les négociations qui sont inter-
rompues puis reprises par correspondance ont tendance a se prolonger. Une négo-
ciation en face a face au cours de laquelle les deux parties se mettent d'accord
sur les objectifs temporels et des dates limites a donc beaucoup plus de chances
d’aboutir.

Le lieu de la négociation n'est pas un facteur essentiel. Cependant, il est important
d'avoir acces aux documents que vous avez réunis (voir la section I, D) et de pou-
voir joindre les membres de I'équipe. L'endroit doit aussi étre confortable, équipé
de toilettes a proximité et proche d'un lieu ou I'on puisse se restaurer. |l est utile de
disposer d'un ordinateur portable dans la salle pour conserver des notes et consul-
ter la liste de conditions puis, le cas échéant, le projet de contrat.
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Comment examiner les questions essentielles

A la deuxiéme séance, vous commencez a examiner les conditions essentielles. 1l n'y a
aucune procédure particuliere dans ce domaine. Certains négociateurs préférent passer
d'abord en revue toutes les conditions essentielles et avoir une discussion générale sans
chercher a conclure. D'autres préférent examiner les conditions essentielles I'une aprés
I'autre dans I'ordre et essayer d'aboutir a un accord sur chacune d'elles au fur et a mesu-
re. Si aucun accord ne peut étre atteint, il est souvent utile de passer aux conditions sui-
vantes sur la liste de facon a voir quels accords peuvent étre obtenus, et de reprendre
les questions difficiles a la fin. Certains négociateurs souhaiteront commencer immé-
diatement par un projet de contrat; évitez cette méthode dans la mesure du possible
car il s'agit souvent d'un stratagéme permettant d'influer sur le cadre de I'accord et, en
faisant pression, de I'emporter sur les conditions essentielles. Essayez de démontrer a
I'autre partie les avantages qu'il y a a commencer les discussions par une liste de
conditions qui permettra aux deux parties de préciser les points importants.

Chaque partie présente sa position a I'égard d'une condition essentielle et explique
pourquoi elle est importante pour la réalisation de ses objectifs. Les tactiques consistant
a affirmer simplement une position et a demander un accord sont rarement efficaces,
sauf en cas de grande inégalité de pouvoir de négociation entre les parties. De méme,
le fait d'affirmer qu’une certaine disposition est “standard” ou “habituelle” n'a pas d'ef-
fet persuasif, car, dans la concession d'une licence de technologie, chaque condition
peut faire I'objet d'un grand nombre de variantes. Il est donc utile de revenir sur la séan-
ce préliminaire, au cours de laquelle vous avez expliqué votre cadre de référence, a savoir
vos objectifs et vos besoins commerciaux. Ainsi, vos positions apparaissent comme rai-
sonnables et issues de vos besoins commerciaux, et non pas arbitraires ou fondées sur
un rapport de force. Bien sdr, le fait que vous ayez affirmé votre objectif ne signifie pas
que l'autre partie doive accepter votre position. Toutefois, un bon cadre de référence
clarifie cette derniére et renforce votre volonté de vous y tenir. Cela crée aussi, avec un
négociateur professionnel, un rapport qui lui rend difficile de vous demander sans cesse
d'accepter des positions qui sont contraires a vos objectifs commerciaux.

Il est également essentiel d'écouter et de comprendre les explications de I'autre par-
tie sur ses positions. Demandez en quoi ses positions refletent ses objectifs, son
cadre de référence. Ainsi, lorsqu’une question précise se posera, vous serez en
mesure d'y répondre en démontrant qu’une certaine solution est conforme aux
objectifs commerciaux des deux parties.
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Il n‘est pas possible ni souhaitable de tout expliquer a propos de vos objectifs com-
merciaux. Cependant, il est souvent utile d'y faire référence de temps en temps.

Consigner par écrit 'avancement de la négociation et prendre des notes

Lors d'une négociation de plusieurs jours, vous souhaiterez peut-étre échanger des
notes ou garder une trace d'accords provisoires en mettant a jour la version externe
de la liste de conditions et en fournissant a l'autre partie le lendemain matin, pour
examen, un exemplaire de cette liste actualisée.

Lorsque vous progressez sur une condition essentielle, il est souvent utile de
réaffirmer les positions des parties ou de les consigner par écrit. Si vous parve-
nez a ce qui semble étre un véritable accord, il est important de le consigner sous
forme de note. En cas de négociations prolongées, conservez un “livre de bord” des
discussions et des accords provisoires auxquels on est parvenu.

Les parties avancent dans la liste de conditions, parviennent a des accords provi-
soires sur les conditions essentielles et modifient la liste au fur et a mesure. |l est
important de faire des pauses. Un membre de |I'équipe utilise un ordinateur portable
pour prendre des notes et consigner les modifications. Il peut étre nécessaire de
reporter certaines questions a plus tard si I'on ne parvient pas a se mettre d’accord,
et il est souvent utile de se pencher sur d'autres questions pour tenter de progres-
ser. Une fois que la liste de conditions a été diment modifiée et que les parties esti-
ment qu’elles peuvent passer a la rédaction du projet de contrat, ne signez pas la
liste de conditions. Passez a |'étape de la rédaction.

Le réle des juristes

Dans l'idéal, il est important d'associer des juristes a la négociation du début a la fin.
A défaut, il est essentiel de communiquer fréquemment avec un conseiller juridique,
d'utiliser la liste de conditions et de procéder a un examen juridique approfondi aussi
bien avant de rédiger le contrat que pendant le processus de rédaction.

Comment clore les négociations et rédiger le contrat
Si les parties ont travaillé a partir d'une liste de conditions et consigné les accords

provisoires, la rédaction du contrat ne devrait théoriquement pas poser de probleé-
me. Ne signez pas la liste de conditions. De nombreux formulaires standard exis-
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tent pour les contrats de licence de technologie et un conseiller juridique peut éla-
borer ce contrat avec compétence et efficacité a partir de la liste de conditions.

En ce qui concerne les conditions essentielles, assurez-vous que vous étes bien par-
venus a un accord, et que vous ne vous étes pas contentés de décider de vous
mettre d'accord plus tard. Un contrat qui ne comprend pas les conditions essen-
tielles risque de ne pas étre susceptible d’exécution. De plus, une définition insuffi-
samment claire de ces conditions est souvent cause de litiges commerciaux.

Souvenez-vous qu’un contrat qui n'est pas signé par les deux parties n'a pas valeur
de contrat sauf dans certains cas rares. Une erreur fréguente a éviter : penser qu’un
document écrit négocié “suffit” et que I'on peut commencer a I'exécuter méme si
I"'une des parties ou les deux ne I'ont pas signé.
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Une fois le contrat signé, fétez cet événement avec |'autre partie, parce que vous
entamez une nouvelle relation commerciale. Le contrat n'est que le point de
départ. Il ne faut pas I'enfermer dans un placard et jeter la clé. C’est un guide
important qui vous éclairera sur ce qui devrait se passer dans une relation commer-
ciale complexe, fondée sur la technologie. Dans les accords sans caractére technolo-
gique, les modalités peuvent étre simples et faciles a mémoriser (par exemple, je vous
paierai un produit X cing dollars I'unité). En revanche, les licences de technologie et
les accords accessoires sont généralement plus complexes et imposent souvent des
conditions importantes dont la violation peut engager la responsabilité juridique de
la partie en cause et engendrer une méfiance dans les rapports commerciaux.

Tous les cadres et les responsables qui travaillent avec I'autre partie doivent avoir
connaissance de la licence et de ses conditions. Par exemple, si vous avez pris une
licence sur un logiciel et que vous n’avez pas le droit de le modifier, assurez-vous que
les ingénieurs qui travaillent avec ce logiciel le savent. Si vous détenez une licence
de brevet sur une invention médicale et que vous n'avez pas le droit de concéder de
sous-licence, assurez-vous que les personnes chargées du développement commer-
cial le savent et ne violent pas involontairement cette disposition.

Les contrats de licence comportent souvent des dates importantes dont il faut se sou-
venir. Par exemple, si une partie a accepté d‘investir dans les activités de I'autre a cer-
taines échéances, ou si des bons de souscription peuvent étre émis au plus tard a une
certaine date, ces dates doivent étre mémorisées. Il est aussi important que les
employés de I'entreprise ne perdent pas de vue les délais de fourniture des prototypes
de la technologie, des logiciels et de la documentation, ainsi que les dates limites
pour les activités de recherche-développement visant a améliorer les éléments de pro-
priété intellectuelle. Enfin, la concession d'une licence de technologie suppose géné-
ralement le paiement de redevances périodiques. Si vous étes le donneur de licence,
vous aurez besoin d’un systeme pour tenir une comptabilité des paiements et suivre
I'encaissement des redevances. Certaines entreprises se spécialisent dans la fourni-
ture de ce type de services, vous pouvez y faire appel si vous n'étes pas équipé. Si
vous étes le preneur de licence, il faudra que vous teniez une comptabilité des rede-
vances que vous devez et que vous conserviez les piéces justificatives nécessaires.

D’autres conditions essentielles supposent une attention constante et nécessitent
que I'on se reporte au contrat apreés sa signature; il est donc judicieux de bien revoir
le contrat, de recenser ces conditions et d'attribuer les responsabilités pour le suivi
de chacune d'elles.
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Enfin, le contrat comporte généralement une date de fin de validité, ou d'expiration,
ou une date a respecter pour le renouvellement. Vous devrez faire le point sur I'ac-
cord a ce moment-la pour voir les conditions essentielles qui ont été avantageuses
et celles qu'il faudrait réviser si vous souhaitez renouveler la licence.

Veuillez noter que le présent document ne saurait ne substituer a un
avis juridique. Il est essentiel, dans toute négociation relative a une
licence de technologie, de se faire aider par un conseiller juridique. La
liste ci-dessous vous permettra de vous familiariser avec les questions
en jeu et de communiquer ainsi plus efficacement avec votre
conseiller.

GESTION DES ACTIFS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

APPENDICE

Modeéle de liste interne des conditions
(A TITRE INDICATIF SEULEMENT — CECI N'EST PAS UN MODELE DE CONTRAT MAIS UNE LISTE DESTINEE
UNIQUEMENT A L'EQUIPE)

Nom et coordonnées du donneur (ou preneur) de licence potentiel :
Nom et coordonnées des membres de I'équipe :

La technologie doit étre utilisée dans (nom du produit ou de la ligne de produits
concerné) :

Dates et délais importants (par exemple, début de la fabrication, annonce dans la
presse. La mise au point, la fabrication ou la distribution a-t-elle déja commencé
avant la conclusion du contrat?) :

1. Objet du contrat (spécifications d'utilisation, descriptif technique, numéros de
brevet, nom d'une ceuvre, d'une marque, etc. Des normes sont-elles applicables?) :

2. Propriété/titularité (doit étre vérifiée) :

3. Accords connexes (mise au point, consultation, formation, achat, investis-
sement, services, etc.) :

4. Etat de développement (la technologie est-elle compléte? Est-elle entiére-
ment fonctionnelle? Dans le cas contraire, qui achévera la mise au point, poursuivra
la recherche, exécutera les prototypes, corrigera les erreurs de conception, etc.?) :

5. Champ d'application de la licence (quels droits sont concédés sous licence?
La licence est-elle exclusive ou non exclusive? Permet-elle de fabriquer, d'utiliser, le
vendre, de faire des copies? De distribuer?) :

6. CEuvres dérivées, perfectionnements (le preneur de licence aura-t-il le droit
de modifier la technologie ou de fabriquer de nouveaux produits a partir de cette
technologie?) :

7. Concession de sous-licences (le preneur de licence aura-t-il le droit de
concéder des sous-licences? Si oui, quels droits seront concédés aux preneurs de
sous-licence?) :
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8. Territoire géographique (ou le preneur de licence peut-il exploiter la licence?) :
9. Domaine d'utilisation (les domaines techniques sont-ils limités?) :
10. Aspects financiers (quels droits doivent étre payés au donneur de licence?

Quelles redevances? D’autres paiements sont-ils prévus? Des actions, des bons de
souscription ont-ils été émis? Un minimum est-il prévu en ce qui concerne les rede-
vances? Ou un plafond? Le paiement d’avances par le preneur de licence est-il
prévu? Comment ces avances devront-elles étre remboursées?) :

11. Durée (combien de temps le contrat sera-t-il valable (durée du contrat)?
Cette durée dépend-elle de certains événements?) :

12. Versions futures (y a-t-il un accord quant aux droits conférés par la licence
sur les futures versions de la technologie? Sur des produits associés?) :

13. Obligations (quelles obligations autres que celles qui relévent de la licence
devraient avoir les parties — par exemple essais, commercialisation, essais cliniques,
respect de normes, etc.?) :

14. Litiges (ou seront-ils réglés? Qui a la charge des dédommagements en cas
d'action par des tiers?) :
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