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Introduction

La présente publication est la troisieme
d’une série ayant pour théme la propriété
intellectuelle au service des entreprises.
Elle est consacrée aux brevets, dont le role
est essentiel pour permettre aux entre-
prises de tirer le meilleur parti des idées
nouvelles dans le domaine technologique.

Pour une entreprise, la gestion des sources
de savoirs, notamment les nouvelles idées
etles nouveaux concepts, estindispensable
pour évoluer, s'adapter et saisir les nou-
velles occasions qui soffrent a elle dans un
environnement économique concurrentiel
en évolution rapide.

Dans’économie actuelle du savoir, presque
toutes les entreprises tributaires de I'inno-
vation technologique devraient faire des
brevets un facteur déterminant de leur
stratégie commerciale. Ce guide vise a ex-
pliquer en des termes simples et concrets
les avantages économiques quoffre le sys-
téme des brevets a tout type d’entreprise.
S7il est conseillé aux lecteurs de consulter
un expert en brevets lorsqu’ils cherchent
a protéger, exploiter ou faire respecter un
brevet, ils trouveront ici des informations
pratiques qui les aideront a comprendre
les regles essentielles et a poser les bonnes
questionslors dela consultation d un expert.

Ce guide s'adresse également aux petites
et moyennes entreprises (PME) qui sou-
haitent intégrer leurs stratégies en matiere
de technologies et de brevets dans leurs
stratégies commerciales et d'exportation
globales. L'Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle (OMPI) se tiendra
al’écoute des intéressés pour perfectionner
cette publication afin quelle réponde en
tous points aux nouveaux besoins des PME
du monde entier.

Ce guide se veut une initiation compléte
aux brevets. Les autres publications de
I’'OMPI mentionnées dans le document
peuvent étre téléchargées a 'adresse www.
wipo.int/publications et la ressource d’ap-
prentissage en ligne IP PANORAMA™ peut
étre consultée a I'adresse: www.wipo.int/
sme/en/multimedia. Toutes ces ressources
sont disponibles gratuitement. Toutefois, ni
la présente publication niles ressources qui
y sont mentionnées ne visent a se substituer
aux conseils d'un professionnel du droit.

Les institutions nationales et locales
peuvent bien entendu mettre au point leurs
propres traductions et adaptations de ce
guide. Tout le monde est d’ailleurs libre de
le faire. Ce guide étant librement accessible
sous licence Creative Commons, il n'est pas
nécessaire de demander une autorisation
pour le traduire ou I'adapter.
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1. Qu’est-ce qu’un brevet?

Un brevet est un droit exclusif conféré par
I'Etat sur une invention qui est nouvelle,
implique une activité inventive et est sus-
ceptible d’application industrielle.

1l confére a son détenteurle droit légal d em-
pécher des tiers de fabriquer, d utiliser, d'of-
frir & la vente, de vendre ou d’ importer un

produit ou un procédé fondé surl'invention

brevetée.

Unbrevet est un instrument commercial

puissant qui permet d'obtenir une exclusi-
vité sur un nouveau produit ou procédé tout

en améliorant sa position sur le marché ou

en dégageant des sources de revenus grice

ala concession delicences. Un produit com-
plexe (appareil photo, téléphone portable ou

voiture) peut incorporer un grand nombre

d’inventions différentes protégées par des

brevets détenus par différents titulaires.

Un brevet est délivré par l'office national
des brevets d’'un pays ou par un office ré-
gional des brevets pour un groupe de pays.
Sa durée de validité est limitée, générale-
ment a 20 ans a compter dela date du dép6t
dela demande de brevet a condition que la
taxe requise de maintien en vigueur ait été
acquittée dans les délais. Un brevet est un
droit territorial, limité aux frontieres géo-
graphiques du pays oudelarégion concerné.

En échange du droit exclusif conféré par un
brevet, le déposant a l'obligation de divul-
guer l'invention au public en fournissant
une description écrite détaillée, exacte et
compleéte del'invention danslademande de
brevet (voir le point n° 11). Le brevet conféré
et, dans de nombreux pays, la demande

de brevet font généralement l'objet d’'une
publication dans un journal officiel ou une
gazette.

Brevet n° US6386069B1. Un extracteur
de bouchon pour boissons pétillantes
concu par les inventeurs argentins Hugo
Olivera, Roberto Cardén et Eduardo
Fernandez, commercialisé dans le
monde entier par une société créée par
les inventeurs sous la marque Descorijet.

Brevet n® EP1661474B1. Un systéme
de fixation pour casques, permettant
de monter et de démonter facilement
I’écran de protection. Un fabricant
coréen de casques de motocycle, HJC,
détient 42 brevets dans le monde pour
ses casques novateurs et a connu un
énorme succes sur les marchés d’ex-
portation ou il vend environ 95% de sa
production.
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Le pouvoir de innovation

Il estimportant de savoir faire la distinc-
tion entre une “invention” et une “inno-
vation”. Dans la présente publication, le
terme innovation désigne le processus
de création d’un produit commercial
a partir d’'une invention. Ainsi, une
invention donne naissance a quelque
chose de nouveau tandis qu’une inno-
vation donne a utiliser quelque chose
de nouveau. En conséquence, ce sont
des critéres techniques qui permettent
de déterminer le succés d’une inven-
tion, tandis que celui d’une innovation
est établi par des critéres commerci-
aux. Il'y a invention lorsque la solution
technique a un probléme remplit des
criteres juridiques bien précis de bre-
vetabilité. Une innovation peut ou non
reposer sur des idées brevetables.

Les principales raisons pour lesquelles
les entreprises s’intéressent aux inno-
vations technologiques sont notam-
ment les suivantes:

améliorer les procédés de fabrication
afin de réaliser des économies et d’aug-
menter la productivité;

introduire de nouveaux produits qui
répondent aux besoins des consom-
mateurs;

garder de l'avance sur la concurrence ou
conquérir des parts de marché;

veiller a ce que la technologie mise au
point corresponde aux besoins réels
et nouveaux de I'entreprise et de ses
clients; et

éviter la dépendance technologique a
I’égard d’autres entreprises.

Dans I'économie actuelle, la gestion de
'innovation nécessite une bonne con-
naissance du systeme des brevets pour
permettre a I'entreprise d’optimiser sa
propre capacité d’innovation et de
créativité, d’établir des partenariats
rentables avec d’autres titulaires de
brevets et d’éviter d’utiliser sans autori-
sation une technologie appartenant a
des tiers.

Pendant longtemps, les entreprises ont
géré lamise au point de leurs inventions
en interne. Cette méthode d’innova-
tion “fermée” permettait a I'entreprise
d’avoir un contréle absolu sur son pro-
cessus d’invention et de s’en remettre
a ses seules idées pour connaitre un
succés commercial. A inverse, I'inno-
vation “ouverte” reconnait que la mise
au point d’inventions en circuit fermé ne
tire aucun parti des experts externes,
des autres entreprises innovantes nidu
réservoir de connaissances qu’offre la
recherche-développement au niveau
international. Les petites et moyennes
entreprises devraient s’inspirer du con-
cept d’innovation “ouverte” pour éla-
borer leur stratégie commerciale. Ce
concept d’innovation “ouverte” peut
étre intéressant deés lors que I'acces
aux idées dans le cadre d’environne-
ments de confiance, créés par 'appli-
cation des principes de gestion des
secrets d’affaires (voir I'encadré apres
le point 5), permet d’accroitre les béné-
fices, de réduire le risque et d’accélérer
lacommercialisation. Qu'est-ce qu’'une
invention?
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2. Qu'est-ce qu'une invention?

En droit des brevets, une invention est gé-
néralement définie comme une solution

nouvelle et inventive a un probléeme tech-
nique. Elle peut porter sur la création d'un

dispositif, d'un produit, d'une méthode

ou d'un procédé entierement nouveau, ou

peut seulement consister a améliorer de

maniére progressive un produit ou un

procédé connu. Le simple fait de trouver

quelque chose qui existe déjadanslanature

ne constitue généralement pas une inven-
tion; il faut une bonne dose d’ingéniosité, de

créativité et d'inventivité humaines.

Silaplupart desinventions résultent d efforts
considérables et d’investissements a long
terme dans la recherche-développement
(R-D), de nombreuses améliorations tech-
niques simples et peu cotiteuses génerent des
revenus et des bénéfices non négligeables
pour leurs inventeurs ou les entreprises.

3. Pourquoi faire breveter
vos inventions?

Lexclusivité conférée par un brevet peut
étre déterminante pour assurer le succes
d’une entreprise dans un contexte écono-
mique difficile et changeant.

Les principales raisons pour faire breveter
une invention sont les suivantes:

« empécher des tiers de déposer des bre-
vets: l'obtention d’un brevet permet a
son titulaire d'empécher des tiers d'ob-
tenir un brevet pour la méme invention
ou que ce soit dans le monde;

« renforcer la position sur le marché:
un brevet confere a son titulaire le droit

10

exclusif d'empécher des tiers d'utiliser
I'invention brevetée, ce qui permet de
limiter les facteurs d’incertitude, les
risques et la concurrence exercée par
les bénéficiaires sans contrepartie et les
imitateurs. Les droits sur une invention
brevetée peuvent rendre plus difficile
l'acces au marché pour les nouveaux
concurrents. Le titulaire du brevet dis-
posera ainsi de plus de temps pour s'im-
planter solidement sur le marché;
augmenter les bénéfices ou la rentabi-
lité deI'investissement: sil'entreprise a
beaucoup investi dans la recherche-dé-
veloppement, la protection par brevet
peut lui permettre de rentrer dans ses
frais et d'améliorer la rentabilité de son
investissement;

obtenir des revenus supplémentaires
grace ala concession sous licence: le ti-
tulaire d’'un brevet peut concéder sous li-
cence ses droits surl'invention a des tiers
en échange d'un versement unique oude
redevances. La vente (ou la cession) d'un
brevetimplique un transfert de propriété,
tandis que la concession sous licence im-
plique seulement une autorisation d'ex-
ploiter I'invention sous licence dans des
conditions précises (voirles points 31 239);
accéder aune technologie dansle cadre
d’un accord de concession réciproque
de licences: si une entreprise a besoin
d’accéder a une technologie détenue par
des tiers, elle peut utiliser ses propres
brevets pour négocier des accords de
concession réciproque de licences, en
vertu desquels les parties conviennent
de s'autoriser mutuellement a utiliser
tous les brevets pertinents dans des
conditions précises (voir le point 39);
accéder a de nouveaux marchés: la
concession de licences de brevet (voire



Initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises

de demandes de brevet en instance) a
d’autres entreprises peut permettre d’ac-
céder a de nouveaux marchés qui, sans
cela, seraient inaccessibles du fait de
l'existence d’obstacles réglementaires.
Pour tirer parti des nouveaux marchés
internationaux, 'invention doit étre
également protégée sur le ou les mar-
ché(s) étranger(s) considéré(s). Le Traité
de coopération en matiére de brevets
(PCT) prévoit une solution pour obtenir
une protection pour une invention dans
n'importe quel pays membre du PCT au
moyen d'une demande unique (voir les
points 27 a 30);

réduire le risque que des tiers copient
illégalement l'invention: I'obtention
d’une protection par brevet implique
la publication d’informations concer-
nant I'invention qui montrent aux tiers
que I'invention est brevetée. Cela peut
réduire les risques d’atteinte ou, a tout
le moins, jeter des bases pour empécher
les concurrents de porter atteinte aux
droits, et demander réparation pour le
préjudice subi (voir le point 40);
accroitre la possibilité de lever des
fonds: les investisseurs apprécient la
certitude que procure la protection par
brevet. Les perspectives offertes par les
droits de brevet (méme si les demandes
de brevet sont en instance) peuvent ren-
forcer la capacité d'une entreprise de
se procurer les fonds nécessaires pour
commercialiser un produit. En effet,
dans certains secteurs comme la bio-
technologie, il est souvent indispensable
de posséder un solide portefeuille de
brevets pour attirer les investisseurs;
disposer d’un outil puissant contre
les imitateurs et les bénéficiaires sans
contrepartie: pour faire efficacement

respecter l'exclusivité conférée par un
brevet, il peut étre nécessaire de notifier
lexistence d’'une atteinte, voire d’inten-
ter une action en justice. Ftre titulaire
d’un brevet améliore les chances de ga-
gner un proces contre les copieurs et les
imitateurs (voir le point 42);

améliorer I'image de I'entreprise: aux
yeux des partenaires commerciaux, des
investisseurs et des clients, les porte-
feuilles de brevets sont souvent considé-
rés comme'indication d’'un niveau élevé
de compétence, de spécialisation et de
capacité technologique. Cela pourrait se
révéler utile pour trouver des partenaires
commerciaux et accroitre la visibilité de
l'entreprise ainsi que sa valeur sur le
marché. De fait, certaines entreprises
décrivent leurs brevets dans des encarts
publicitaires afin de donner d’elles-
mémes une image novatrice au public.

Brevet n° US2002137433. Un foret
novateur primé utilisé pour faire des
trous dans le verre et la céramique a
été breveté par un inventeur péruvien,
Jose Vidal Martina, ce qui lui a permis
de commercialiser le produit directe-
ment et de percevoir des redevances
gréce a la concession sous licence de
l'invention.

1
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4. Quels sont les autres
instruments juridiques
disponibles pour protéger
les actifs d’une entreprise?

Le présent guide est consacré aux brevets.
Toutefois, en fonction des biens et services
offerts par l'entreprise, dautres droits de
propriété intellectuelle peuvent permettre
deprotéger des caractéristiques innovantes;
il s'agit notamment des droits ci-apres:

« modeles d’utilité (aussi dénommés “bre-
vets & court terme”, “petits brevets” ou
“brevets d’innovation”): dans de nom-
breux pays, certains types d’inventions
mineures ou certaines adaptations mi-
neures de produits existants peuvent
étre protégés en tant que modeles d’uti-

lité (voir I'encadré apres le point 6);

« secrets d’affaires: toutes sortes d’infor-
mations commerciales confidentielles,
notamment des dessins ou modéles,
des machines et des procédés secrets,
peuvent bénéficier d'une protection au
titre du secret d’affaires pour autant
que ces informations ne soient pas gé-
néralement connues, que leur valeur
commerciale résulte de leur caractére
secret et que des mesures raisonnables
aient été prises pour les garder secretes
(par exemple, en restreignant l'accés a
ces informations selon le principe du

“besoin d’en connaitre” et en concluant
des accords de confidentialité ou de
non-divulgation; voir I'encadré apres
le point 5)';

1 Voir le Module 4 de 'outil IP PANORAMA.

12

dessins et modeles industriels: 'exclu-
sivité sur les caractéristiques ornemen-
tales ou esthétiques d’'un produit peut

étre protégée par la législation sur les

dessins et modeles industriels, sous la

forme de “brevets de dessin ou modéle™;

marques: la protection des marques

confere une exclusivité sur des mots, des

marques et des couleurs servant a dis-
tinguer les produits d’'une entreprise de

ceux d’une autre entreprise®;

droit d’auteur et droits connexes: la

forme d’expression des ceuvres litté-
raires, artistiques et techniques origi-
nales (comme les logiciels) peut étre pro-
tégée par le droit d’auteur et les droits

connexes’;

obtentions végétales: dans de nom-
breux, pays, 'obtenteur d’une nou-
velle variété végétale peut obtenir une

protection sous la forme de “droits

d'obtenteur”;

schéma de configuration (ou topogra-
phie) de circuits intégrés: il est possible

d'obtenir une protection contre la copie

pour un schéma de configuration origi-
nal (ou topographie) d'un circuit intégré.

2 Voir “La beauté est dans la forme”, publication de
'OMPI n° 498, et le Module 2 de I'outil IP PANORAMA.

3 Voir “Créer une marque”, publication de ’'OMPI
n° 900.1, et les Modules 2 et 12 de I'outil IP
PANORAMA.

4 Voir “Expression créative”, publication de 'OMPI
n° 918, et le Module 5 de l'outil IP PANORAMA.

5 Voir le site www.upov.int.
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5. Si une invention est brevetable,
faut-il la faire breveter?

Pas toujours. Le simple fait qu'une idée
technologique soit brevetable ne signifie
pas quelle connaitra un succes commercial.
De fait, la grande majorité des inventions
brevetées ne sont pas commercialisées et,
bien souvent, un produit ou une innovation
technologique peut étre protégé plus effi-
cacement par d’autres moyens. Il est donc
essentiel de procéder a une analyse cotit/
avantages rigoureuse, en étudiant notam-
ment les variantes possibles, avant de dépo-
ser une demande de brevet. Un brevet peut
étre cher et difficile a obtenir, a maintenir
en vigueur et a faire respecter. La décision
devrait étre prise avant tout en fonction
de la probabilité d'obtenir une protection
utile de I'invention sur le plan commercial.
Les questions a se poser pour décider s’il
faut ou non déposer une demande de brevet
sont notamment les suivantes:

« Existe-t-il un marché pour I'invention?

+ Quelles sont les variantes possibles et
comment se situent-elles par rapport a
I'invention?

« Linvention est-elle utile pour améliorer
un produit existant ou mettre au point
un nouveau produit? Dans le second cas,
comment s'inscrit-elle dans la stratégie
commerciale de l'entreprise?

« Existe-t-il des preneurs de licence ou
des investisseurs potentiels disposés a
contribuer a la commercialisation de
I'invention?

+ Jusqu'a quel point!'invention sera-t-elle
utile al'entreprise et a ses concurrents?

Est-il facile de “recréer” I'invention a
partir d'un produit commercialisé ou
de “concevoir quelque chose a partir de”
I'invention?

Quelle est la probabilité que d'autres, en
particulier des concurrents, inventent
et fassent breveter ce qui a été inventé?

Lesbénéfices escomptés résultant d'une

position exclusive sur le marché justi-
fient-ilsles cotits d obtention d'un brevet
(voir le point 17 sur les cotits d obtention

d’un brevet)?

Quelle peut étre 1'étendue de la pro-
tection par brevet et celle-ci fourni-
ra-t-elle une protection utile sur le plan

commercial?

Sera-t-il facile de déceler les atteintes

portées au brevet (il est, par exemple,
plus facile de porter atteinte secrete-
ment a un brevet de procédé) et étes-
vous prét a consacrer du temps et des

ressources financieres pour faire res-
pecter vos brevets?
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Brevets par opposition a
secret et a divulgation

Sil'invention a de grandes chances de
remplir les conditions de brevetabilité
(voir le point 6), I'entreprise sera con-
frontée a un choix: garder l'invention
comme un secret d’affaires, la breveter
ou faire en sorte que personne d’autre
ne puisse la breveter en la divulguant
(pratique couramment dénommée
“publication défensive”), ce qui garan-
tit sa place dans le “domaine public”.

En fonction du systéme juridique du
pays concerné, les secrets d’affaires
peuvent étre protégés au titre de la 1ég-
islation contre la concurrence déloyale,
par les dispositions particulieres d’une
ou plusieurs lois, par la jurisprudence
relative a la protection des informations
confidentielles, par des dispositions
contractuelles figurant dans des ac-
cords conclus avec des salariés, des
consultants, des clients et des parte-
naires commerciaux, ou par une com-
binaison des éléments ci-dessus.

La protection du secret d’affaires
présente plusieurs avantages
potentiels:

elle n’entraine pas de frais d’enregis-
trement;

elle ne nécessite pas la divulgation d’in-
formations ou I'enregistrement aupres
d’un office national, et I'invention n’est
pas publiée;

elle n’est pas limitée dans le temps;

elle a un effet immédiat.

Elle présente toutefois aussi des incon-
vénients potentiels importants:

la législation sur les secrets d’affaires
n’interdit pas I'invention ou la découverte
indépendante mais seulement I'acquisi-
tion, I'utilisation ou la divulgation illicite
de 'information confidentielle;

si un secret est divulgué publiquement,
quiconque réussit a avoir acces a ce
secret pourra librement I'utiliser;

si le secret est intégré dans un produit
novateur, des tiers peuvent éventuelle-
ment le “recréer” par ingénierie inverse,
découvrir le secret et I'utiliser sans au-
torisation;

il peut étre difficile de faire respecter
un secret d’affaires, en fonction de la
législation applicable; et

un secret d’affaires peut étre breveté par
des tiers, qui peuvent ensuite tenter de
vous empécher de I'utiliser.

Si les brevets et les secrets d’affaires
peuvent étre considérés comme des
moyens alternatifs de protéger des
inventions, ils sont souvent complé-
mentaires. La raison en est que les
déposants de demandes de brevet
gardent généralement les inventions
secretes jusqu’a ce que la demande
de brevet soit publiée par I'office des
brevets. En outre, un grand nombre de
connaissances spécialisées extréme-
ment utiles sur la fagon d’exploiter une
invention brevetée avec succés sont
souvent protégées en tant que secrets
d’affaires.
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Etude de cas: 6. Que peut-on breveter?
Utilisation de secrets

d’affaires parallélement a Pour pouvoir bénéficier d'une protection
des brevets - Ecoflora par brevet, I'invention revendiquée doit:

Ecoflora SAS Corporation of Colombia  « étre un objet brevetable (voir le point 7);
congoit des produits & base de plant- étre nouvelle (condition de nouveauté)

es pour un usage personnel, ménager, (voir le point 8);

agricole et industriel. Mettant a profit ~ « impliquer une activité inventive (condi-
la riche horticulture d’Amérique du tion de non-évidence) (voir le point 9);
Sud, 'entreprise a créé un portefeuille  « étre susceptible d’application indus-
de produits industriels et ménagers trielle (condition d’utilité) (voir le point
innovants, tels que teintures, pesti- 10); et

cides et savons, pour n’en citer que  « étredivulguée de maniere claire et com-
quelques-uns. pléte dans la demande de brevet (condi-

tion de divulgation) (voir le point 11).
Pour développer son portefeuille de
produits, Ecoflora investit des mon- Le meilleur moyen de comprendre ces
tants considérables dans la recher- conditions est d’étudier ce qui a été breve-
che-développement et protége ces  té par des tiers dans le domaine technique
précieux investissements grace ausys-  concerné. A cet effet, les bases de données
téme de la propriété intellectuelle. Les  surles brevets peuvent étre consultées (voir
différentes sociétés du groupe Ecoflora  les points 14 et 15).
détiennent de nombreux brevets, dont
plusieurs ont été déposés selon le PCT.

103,

Ces inventions brevetées ne sont toute-
fois pas ses seuls actifs de propriété
intellectuelle. Les procédés de fabri-
cation des produits sont également es-
sentiels et Ecoflora en protege un grand
nombre par des secrets d’affaires °.

Demande internationale n° PCT/
IT2003/000428. Ustensile de prépa-
ration d’aliments ou de boissons en
général au moyen de liquides chauffés.

6 Voir IP Advantage, la base de données de 'OMPI
contenant les études de cas sur la propriété
intellectuelle, a I'adresse www.wipo.int/ipadvantage.
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Modéles d’utilité

Les modeles d’utilité présentent nota-
mment les caractéristiques ci-apres:

les conditions d’octroi de modeéles
d’utilité sont moins rigoureuses car la
condition “d’activité inventive” peut étre
moins stricte ou, tout simplement, ne
pas exister;

les procédures d’octroi de modeles
d’utilité sont généralement plus rapides
et plus simples;

les taxes d’acquisition et de maintien en
vigueur sont généralement inférieures;
la durée maximale des modéles d'utilité
est habituellement plus courte;

les modéles d’utilité peuvent, dans
certains pays, étre limités a certains
domaines de la technologie et n’étre
disponibles que pour des produits et
pas pour des procédeés; et
généralement, une demande de modeéle
d’utilité ou un modele d'utilité octroyé
peut étre transformé en une demande
de brevet classique.

La demande internationale n° PCT/
AU1999/000598 correspond a une gaine
dans laquelle l'aiguille de prélevement
se rétracte dés son retrait du donneur.
Déposée par la start-up australienne

ITL Corporation sous la forme d’une de-
mande de modéle d'utilité en 1994, elle
a ensuite été convertie en brevet stan-
dard. Le produit, commercialisé sous
la marque Donorcare®, a rencontré un
grand succes sur les marchés étrang-
ers et a été de nombreuses fois primé.

7. Qu’est-ce qu’un objet
brevetable?

Dans la plupart des législations nationales
ou régionales en matiere de brevets, un
objet brevetable est défini par la négative,
ceest-a-dire en fournissant une liste de ce
quine peut pas étre breveté. Bien qu'il existe
des différences considérables entre les pays,
on trouvera ci-dessous des exemples de
certains domaines qui sont exclus dela pro-
tection par brevet dans de nombreux pays:

les abstractions et théories scientifiques;

« les créations esthétiques;

les plans, principes et méthodes destinés

alexercice d’activités intellectuelles;

« les substances telles quelles existent a
Iétat naturel dans le monde;

« les inventions dont l'exploitation est
susceptible d’affecter l'ordre public, la
morale ou la santé publique;

« le diagnostic, les méthodes de traite-
ment thérapeutiques et chirurgicales du
corps humain ou animal;

+ les plantes et les animaux autres que
les micro-organismes, et les procédés
essentiellement biologiques d obtention
de végétaux ou d’animaux autres que
les procédés non biologiques et micro-
biologiques; et

+ les programmes informatiques.
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La protection des logiciels

Dans certains pays, les algorithmes
mathématiques qui sont a la base de
I'amélioration de la fonctionnalité d’'un
programme informatique peuvent étre
protégés par des brevets, alors que
dans d’autres pays, ils sont expressé-
ment exclus comme étant un objet non
brevetable. Dans quelques-uns de ces
pays, les inventions relatives aux logi-
ciels peuvent encore étre brevetables a
condition que le logiciel soit considéré
comme apportant une contribution
technique a I'état de la technique. Pour
de plus amples renseignements sur la
brevetabilité d’un logiciel dans un pays
donné, veuillez prendre contact avec
I'office des brevets national ou régional
compétent (voir la liste des sites Web
des offices des brevets a I'adresse:
www.wipo.int/directory/friurls.jsp).

Dans la plupart des pays, le code objet
et le code source des programmes in-
formatiques peuvent étre protégés par
le droit d’auteur. La protection par le
droit d’auteur n’est pas subordonnée
a I'enregistrement, mais un enregis-
trement facultatif est possible et sou-
haitable dans certains pays. La protec-
tion par le droit d’auteur a une portée
plus limitée que la protection par brevet
car elle ne s’applique qu’a I'expression
d’une idée et non a l'idée elle-méme.
De nombreuses entreprises protegent
le code objet des programmes informa-
tiques par le droit d’auteur tandis que
le code source est protégé en tant que
secret d’affaires.

8. Comment juge-t-on qu’une
invention est nouvelle?

Une invention est nouvelle si elle ne fait pas

partie de I'état de la technique. En regle gé-
nérale, I'état dela technique désigne toutes

les connaissances techniques pertinentes

a la disposition du public, out que ce soit

dans le monde, avant la premiére date de

dépot dela demande de brevet en question.
Il comprend notamment les brevets, les de-
mandes de brevet et la littérature non-bre-
vet de toutes sortes.

La définition de I’état de la technique peut

varier selon les pays. Dans de nombreux

pays, toute information divulguée ou pu-
blique, ot1 que ce soit dans le monde, sous

forme écrite, par une communication orale,
une présentation ou par la mise a disposi-
tion du public constitue I'état de la tech-
nique. Ainsi, par exemple, la publication

d’une invention dans une revue scientifique,
sa présentation lors d'une conférence, son

utilisation dans le commerce ou sa présen-
tation dans le catalogue d’une entreprise

constitueraient des actes qui pourraient

détruire le critére nouveau de I'invention

etlarendre non brevetable. Par conséquent,
ilestimportant de traiter, des le départ, les

inventions comme des secrets d’affaires et

d’empécher leur divulgation accidentelle

avant le dépot d'une demande de brevet.
La consultation d’'un agent de brevets est

utile pour bien comprendre ce que recouvre

I’état de la technique. L'état de la technique

inclut souvent “un état de la technique se-
cret”, comme des demandes de brevet non

publiées en instance, a condition qu'elles

soient publiées ultérieurement.

17
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9. Quand une invention implique-
t-elle une “activité inventive”?

Une invention est considérée comme im-
pliquant une activité inventive (ou comme
ayant un caractére non évident) quand,
compte tenu de I'état de la technique, I'in-
vention naurait pas été évidente pour une
personne du métier dans le domaine tech-
nique considéré. La condition de non-évi-
dence vise a faire en sorte que les brevets
soient délivrés seulement pour des réali-
sations impliquant véritablement une ac-
tivité créative et inventive et non pour des
améliorations qu'une personne possédant
des compétences normales peut aisément
déduire de I'état de la technique existant.

Parmi les exemples de ce qui ne peut pas
étre qualifié d’invention, comme cela a été
établiparlajurisprudence de certains pays,
figurent notamment: un simple change-
ment de format, la transformation d’un
produit en produit portatif, I'inversion des
piéces, le changement de matériaux ou le
simple remplacement par une piéce ouune
fonction équivalente.

10. Qu’entend-on par ’expression
“susceptible d’application
industrielle”?

Pour étre brevetable, une invention doit
étre susceptible d’étre utilisée dans un but
industriel ou commercial. Une invention ne
peut pas étre un simple phénomene théo-
rique; elle doit étre utile et offrir certains
avantages pratiques. Le terme “industriel”
sentend, dans le cas présent, au sens le
plus large comme étant quelque chose de
distinct d’une activité purement intellec-
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tuelle ou artistique et englobe, par exemple,
l'agriculture. Dans certains pays, ce critére
est désigné comme l'utilité. La condition
d’utilité est devenue particuliérement im-
portante pour les brevets conférés pour
les séquences génétiques pour lesquelles
l'utilité n'est peut-étre pas encore connue
au moment du dépot de la demande.

11. Qu’est-ce que I’exigence
de divulgation?

Conformément a la législation de la plu-
part des pays, une demande de brevet doit
divulguer I'invention de maniére suffisam-
ment claire et compléte pour pouvoir étre
exécutée par une personne du métier pos-
sédant des compétences dans le domaine
technique considéré. Dans certains pays, le
droit des brevets impose al'inventeur de di-
vulguer la “meilleure maniére” d’exécuter
I'invention. Pour les brevets impliquant des
micro-organismes, de nombreux pays exi-
gent que le micro-organisme soit déposé au-
prés d’une institution de dépdt reconnue.

Les brevets dans les
sciences de la vie

Ces derniéres années, une augmenta-
tion importante du nombre des brevets
a été enregistrée dans les sciences de
la vie, en particulier en biotechnologie.
Chaque pays détermine ce qui peut
étre breveté dans ce domaine.

Presque tous les pays autorisent la
délivrance de brevets sur des inventions
impliquant des micro-organismes
et exigent le dép6t d’un échantillon de
’organisme auprés d’une institution de
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dépbt reconnue lorsque le micro-or-
ganisme n’est pas encore accessible
au public et ne peut pas étre décrit
correctement sans cela. De nombreux
pays excluent les végétaux et les ani-
maux de la brevetabilité mais autorisent
la protection par brevet de matériels
biologiques qui ont été purifiés et
isolés de leur environnement naturel ou
produits selon un procédé technique.
D’autres types d’invention peuvent
étre exclus, comme les procédés de
clonage humain ou de modification de
I'identité génétique des étres humains.

Selon le pays, les obtentions végétales
sont protégées par le systéme des bre-
vets ou par un systéme particulier de
protection des obtentions végétales
(voir 'adresse www.upov.int pour de
plus amples informations) ou par une
combinaison des deux.

12. Quels sont les droits
conférés par brevet?

Un brevet confeére a son titulaire le droit
d’empécher des tiers d'utiliser I'invention
dans un but commercial. Il lui conféere
notamment le droit d'empécher des tiers
de fabriquer, dutiliser, d'offrir a la vente,
de vendre ou d’importer un produit ou un
procédé fondé surl'invention brevetée sans
son autorisation.

Ilimporte de faire observer quun brevet ne
confere pas a son titulaire le “pouvoir de
librement utiliser” ou le droit d’exploiter la
technologie visée par le brevet, mais seule-
ment le droit d empécher des tiers de le faire.

Si cette distinction semble subtile, elle est

néanmoins fondamentale pour comprendre

le systeme des brevets et les corrélations qui

peuvent exister entre des brevets multiples.
En effet, les brevets détenus par des tiers

peuvent empiéter sur un brevet, l'inclure

ou le compléter. Le titulaire du brevet peut

donc avoir besoin d obtenir unelicence pour

utiliser les inventions de tiers afin de com-
mercialiser sa propre invention brevetée.

Par ailleurs, avant que certaines inventions
(commeles médicaments) puissent étre com-
mercialisées, dautres autorisations peuvent
étre nécessaires (par exemple, une autori-
sation de mise sur le marché délivrée par
l'organisme de réglementation compétent).

13. Qu’est-ce qu’un inventeur
et qui détient les droits
sur un brevet?

La personne qui a cong¢u I'invention est
P'inventeur, tandis que la personne (ou l'en-
treprise) qui dépose la demande de brevet
estle déposant, le titulaire ou le détenteur
du brevet. Méme si dans certains cas, I'in-
venteur peut également étre le déposant, les
deux sont souvent des entités différentes; le
déposant est souvent l'entreprise ou 'ins-
titut de recherche qui emploie I'inventeur.

« Inventions de salariés. Dans de nom-
breux pays, les inventions mises au point
en cours d'emploi sont automatique-
ment attribuées al'employeur. Dans cer-
tains pays, cela n'est le cas que si cette
clause figure dans le contrat de travail.
Dans certains cas (par exemple, en 'ab-
sence de contrat de travail), I'inventeur
peut conserver le droit d’exploiter I'in-
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vention, mais il est donné a l'employeur
un droit non exclusif d’utiliser I'inven-
tion a des fins internes (“shop rights”). 1l
importe de savoir quelle est la législa-
tion particuliere dans un pays donné et
de s'assurer que les contrats de travail
traitent des questions relatives a la pro-
priété des inventions de salariés pour
éviter tout conflit futur.

Travailleurs indépendants. Dans la plu-
part des pays, tout travailleur indépen-
dantrecruté par une société pour mettre
au point un nouveau produit ou procédé
détient tous les droits sur I'invention
sauf convention écrite contraire. Cela si
gnifie qu'a moins que le travailleur indé-
pendant nait conclu un accord écrit avec
lentreprise, parlequel il cédel'invention
aladite entreprise, celle-ci n‘aura aucun
droit de propriété sur le procédé ou le
produit mis au point, méme si elle a fi-
nancé cette mise au point.
Coinventeurs. Lorsque plusieurs per-
sonnes contribuent, de maniére significa-
tive, ala conception d’'une invention, elles
doivent étre considérées comme coinven-
teurs et mentionnées en tant que telles
danslademande debrevet. Siles coinven-
teurs sont également les déposants, le
brevet leur sera conféré conjointement.
Codétenteurs. Les régles applicables a
l'exploitation ou au respect des brevets
détenus par plusieurs entités ou per-
sonnes sont différentes selon les pays et
les institutions. Dans certains cas, au-
cun des codétenteurs, pris séparément,
ne peut concéder un brevet sous licence
ou poursuivre en justice des tiers pour
atteinte aux droits sans le consentement
de tous les autres codétenteurs.

Liste récapitulative

Devriez-vous faire breveter votre
invention? Examinez les avantages
découlant de la protection par brevet,
étudiez d’autres possibilités (secrets,
modeles d’utilité, etc.) et procédez a
une analyse colt-avantages. Cherchez a
en savoir davantage sur les brevets dans
les sections suivantes pour étre sir de
prendre une décision en connaissance
de cause.

L’invention est-elle brevetable?
Examinez les conditions de brevetabili-
té, cherchez des informations sur ce qui
est brevetable dans le pays et effectuez
une recherche sur I'état de la technique
(voir le point 14).

Assurez-vous que les questions re-
latives aux droits sur l'invention sont
claires entre I'entreprise, ses salariés
et tout autre partenaire commercial qui
pourrait avoir participé, sur le plan fi-
nancier ou technique, a I'élaboration de
I'invention.

Complément d’information. Voir le
Module 3 de l'outil IP PANORAMA,
Objectifs d’apprentissage 1 et 2.



Comment obtenir
un brevet
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14. Par ou commencer?

En regle générale, il importe dans un pre-
mier temps de réaliser une recherche sur
Iétat de la technique. Avec plus de 40 mil-
lions de brevets délivrés dans le monde et
desmillions de publications imprimées, qui
constituentautant d’éléments pouvant faire
partie de I'état de la technique susceptible
d’étre opposé avotre demande de brevet,ily
afortacraindre qu'il n'existe un élément ou
une combinaison d’éléments qui détruise
lanouveauté de votre invention oularende
évidente et, par conséquent, non brevetable.

Une recherche de brevetabilité a partir de
I'état delatechnique peut permettre d’éviter
de dépenser de l'argent pour une demande
de brevet si la recherche met en évidence
des éléments constitutifs del’état dela tech-
nique quirisquent fort de faire obstacle ala
délivrance d’un brevet. Une recherche sur
I'état de la technique devrait couvrir l'en-
semble delalittérature brevet et non-brevet
pertinente, y compris les revues techniques
et scientifiques, les manuels, les rapports
de conférence, les theses, les sites Web, les
brochures d’entreprise, les publications
commerciales et les articles de journaux.

L'information en matiére de brevets
constitue une source unique d’informa-
tions techniques classées, qui peuvent
étre utiles pour la planification straté-
gique des entreprises’. Les brevets et les
demandes de brevet publiées sont sou-
vent une source de renseignements sur
la recherche en cours et les innovations
technologiques existantes bien avant l'ap-
parition du produit novateur sur le marché.

7 Voir le Module 6 de I'outil IP PANORAMA, Objectif
d’apprentissage 1.
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Importance des recherches
dans les bases de données
relatives aux brevets

Outre le fait de révéler si une invention
est brevetable, une recherche dans les
bases de données relatives aux bre-
vets peut fournir des informations tres
utiles sur:

les activités de recherche-développe-
ment de concurrents actuels et futurs;
les tendances du moment dans un do-
maine technologique donné;

les technologies pouvant étre exploitées
sous licence;

les fournisseurs, partenaires commer-
ciaux ou chercheurs potentiels;

les marchés de niche potentiels dans le
pays et a I'étranger;

les brevets appartenant a des tiers, afin
de s’assurer que vos produits ne portent
pas atteinte auxdits brevets (“liberté
d’exploitation”);

les brevets arrivés a expiration et le pas-
sage de certaines technologies dans le
domaine public; et

d’éventuelles innovations fondées sur
des technologies existantes.
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Etude de cas:

Une gestion intelligente

de la propriété intellectuelle -
L&R Ashbolt

L&R Ashbolt est une société australi-
enne hautement spécialisée dans
I'ingénierie des surfaces, dont I'activ-
ité premiére consiste a recenser les
secteurs dans lesquels une entreprise
peut réduire ses colts grace a l'amélio-
ration des caractéristiques de surface
des matériaux. Ses clients réalisent des
économies notables en réduisant le
phénomeéne d’usure et de corrosion et
en augmentant la solidité des surfaces
dans les industries lourdes, telles que
I'extraction miniére, les papeteries, les
installations pétrolieres et d’extrusion
de plastique et les centrales électriques.

L&R Ashbolt a investi des ressourc-
es dans la propriété intellectuelle et
protége certaines de ses inventions
par des brevets. Pourtant, les déci-
sions relatives aux brevets doivent étre
soigneusement analysées. “ll s’agit de
faire preuve de bon sens. Par exemple,
une société ne devrait déposer une de-
mande de brevet que dans les pays ou
elle aura une activité commerciale, car
déposer une demande dans le monde
entier pourrait constituer une dépense
totalement inutile. Il faut étre raisonna-
ble et déterminer de maniére réaliste les
perspectives d’avenir du produit sur le
plan géographique”, explique le direc-
teur général de I'entreprise®.

8 Voir IP Advantage, la base de données de 'OMPI

contenant des études de cas sur la propriété
intellectuelle, a I'adresse www.wipo.int/ipadvantage.

15. Comment et ou réaliser
des recherches sur I’état
de la technique®?

Les brevets et les demandes de brevet pu-
bliés par de nombreux offices de brevets sont
accessibles en ligne, ce qui facilite laréalisa-
tion de recherches sur1’état dela technique.
L'OMPI offre un acces en ligne gratuit a
toutes les demandes internationales de bre-
vet traitées par le systéme PCT, ainsi qu'a des
millions de brevets contenus dansles catalo-
gues de nombreux offices nationaux et régio-
naux par l'intermédiaire de PATENTSCOPE,
son service de recherche disponible
a ladresse www.wipo.int/patentscope.

Les bases de données de brevets de nom-
breux offices de propriété intellectuelle sont

également disponibles gratuitement en

ligne. En outre, la plupart des offices de

brevets nationaux offrent des services de

recherche en matiere de brevets moyennant

le paiement d'une redevance.

Laccés a I'information en matiére de bre-
vets est considérablement simplifié par
I'Internet. Cependant, il n'est pas facile de
réaliser une recherche de qualité dansle do-
maine des brevets. Le jargon utilisé est sou-
vent compliqué et obscur, et la réalisation
de recherches professionnelles exige des
connaissances et des compétences consi-
dérables. Si les recherches préliminaires
peuvent étre réalisées en ligne au moyen
debases de données de brevets disponibles
gratuitement, la plupart des entreprises qui
ont besoin d’informations sur les brevets
pour prendre des décisions commerciales
importantes (par exemple pour décider de

9 Voir le Module 3 de I'outil IP PANORAMA, Objectifs
d’apprentissage 2 et 3.
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déposer ou non une demande de brevet) fe-
ront généralement appel aux services de spé-
cialistes des brevets et utiliseront des bases
de données commerciales plus élaborées.

Le service de recherche
PATENTSCOPE

PATENTSCOPE est un service de
recherche proposé gratuitement par
’OMPI. Ses principales caractéris-
tiques sont:

acces a la premiéere publication mon-
diale des demandes selon le PCT et
aux documents de brevet des offices
nationaux et régionaux participants;
recherche en texte intégral;
recherche multilingue et outils de
traduction permettant d’effectuer des
recherches dans des bases de données
en langue étrangeére;

racinisation (lorsqu’on saisit la racine
d’un mot, le service génére automati-
quement des variantes a partir de cette
racine, par exemple “électrique”, “élec-
tricité” et “électrification”);

analyse graphique des résultats de la
recherche;

données relatives ala phase nationale
permettant de vérifier le statut d’une
demande internationale de brevet au
niveau national dans certains pays;
images incorporées; et

flux RSS pour suivre les activités en
matiére de brevets et I'actualité dans les
domaines qui vous intéressent'.

Unerecherche surl'état de la technique peut

10 RSS est I'abréviation de “Really Simple Syndication”.
Ces agrégateurs sont utilisés pour partager du
contenu a partir d’un site Web ou d’un blog.
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étreréalisée a partir de mots clés, d'une clas-
sification des brevets ou d’autres critéres de
recherche. L'état de la technique découvert
dépendra de la stratégie de recherche utili-
sée, du systeme de classement utilisé, des
compétences techniques de la personne
qui effectue la recherche et de la base de
données sur les brevets qui est utilisée.

La classification
internationale des brevets

La classification internationale des bre-
vets (CIB) est un systéme de classe-
ment hiérarchique utilisé aux fins du
classement et de la recherche des doc-
uments de brevet. Elle constitue aussi
un instrument permettant de ranger
méthodiquement les documents de
brevet et de diffuser I'information de
fagon sélective et un moyen permet-
tant de rechercher I'état de la technique
dans des domaines déterminés. La CIB
comporte huit sections, divisées en
120 classes, 628 sous-classes et
environ 70 000 groupes. Les huit sec-
tions sont:

nécessités courantes de la vie;
techniques industrielles diverses, transports;
chimie, métallurgie;

textiles, papier;

constructions fixes;

mécanique, éclairage, chauffage, arme-
ment, sautage;

physique et

électricité.

A I'heure actuelle, plus de 100 pays
utilisent la CIB pour classer leurs bre-
vets. Pour plus de renseignements, voir
www.wipo.int/classifications/ipc.
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16. Comment déposer
une demande de protection
ar brevet?

Une fois réalisée larecherche visant a déter-
miner I'état de la technique et une fois prise
la décision de chercher a obtenir une pro-
tection par brevet, une demande de brevet
doit étre établie et soumise a l'office des
brevets national ou régional compétent.
La demande contiendra une description
compléte del'invention, les revendications
qui déterminent la portée de la protection,
des dessins et un abrégé (voir le point 21).
Certains offices de brevets permettent de
déposer une demande par I'Internet. Dans
certains pays, il est possible de déposer une
demande de brevet “provisoire”, qui limite
les formalités a remplir (voir l'encadré apres
le point 20).

Les demandes de brevet sont généralement

établies par un conseil en brevets ou un

agent de brevets qui représentera vos in-
téréts pendant la procédure de demande.
Lencadré de la page suivante présente un

apercu de chaque étape de cette procédure.
11 convient de noter qu’il peut exister des

différences importantes d'un pays al'autre

et il est toujours préférable de sadresser a

l'office des brevets du pays concerné ouaun

cabinet de brevets de ce pays pour obtenir
des renseignements actualisés sur les pro-
cédures et les taxes applicables.

Demande internationale n°

PCT/

DE2003/003510. Volant de véhicule
automobile avec module de coussin

gonflable intégre.
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Les différentes étapes de la
procédure de demande de brevet

D’une maniére générale, la procédure
de délivrance d’un brevet comprend les
étapes suivantes:

Examen quant a la forme: |'office des
brevets examine la demande afin de vé-
rifier gu’elle remplit les conditions ou les
formalités administratives (par exemple
qu’elle contient tous les documents per-
tinents et que la taxe de dépét a été
acquittée).

Recherche: dans de nombreux pays,
I'office des brevets effectue une re-
cherche pour déterminer I'état de la
technique dans le domaine auquel se
rapporte I'invention. Le rapport de re-
cherche sert a comparer, pendant I'exa-
men quant au fond, I'invention revendi-
quée avec I'état de la technique.
Examen quant au fond: 'examen quant
au fond vise a s’assurer que la demande
remplit les conditions de brevetabilité.
Tous les offices de brevets ne vérifient
pas si les demandes remplissent la to-
talité des conditions de brevetabilité et
certains ne le font que sur demande
dans un délai déterminé. Les résultats
de 'examen sont communiqués par écrit
au déposant (ou a son mandataire) de
fagon a lui donner la possibilité de ré-
pondre atoutes les objections soulevées
pendant I'examen ou a faire le néces-
saire pour que ces objections soient
levées. Cela aboutit souvent a réduire la
portée de la demande de brevet.

¢ Publication: dans la plupart des pays, la
demande de brevet est publiée 18 mois
aprés la date du premier dépét. D'une
facon générale, les offices de brevets
publient aussi le brevet une fois qu’il a
été délivré.

Délivrance: si la procédure d’examen
débouche sur un avis favorable, I'office

des brevets délivre le brevet et un certi-
ficat de délivrance.

e Opposition: de nombreux offices des
brevets prévoient un délai au cours du-
quel des tiers peuvent faire opposition
ala délivrance d’un brevet, par exemple
en faisant valoir que I'invention revendi-
quée n'est pas nouvelle. La procédure
d’opposition peut étre engagée avant
ou apres la délivrance du brevet et doit
respecter certains délais.

Procédures de délivrance d’un
brevet en bref'

v
Dépo6t d’'une demande de brevet

v

Examen quant a la forme
v

Publication de la demande
v
Recherche et examen quant au fond

v

Délivrance et publication
v

Procédure d’opposition

11 Ce graphique indique de fagon schématique la
procédure de délivrance des brevets dans certains
offices. Les procédures peuvent varier d’un office a
lautre.
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17. Quel est le colit d’un brevet
d’invention?

Les colts varient considérablement d'un
pays a l'autre et a I'intérieur d'un méme
pays en fonction de facteurs tels que la
nature de I'invention, sa complexité, les
honoraires des conseils, la longueur de la
demande et les objections soulevées pen-
dant l'examen par l'office des brevets. 11
est important de garder a l'esprit les cotits
relatifs au dép6t d’'une demande de brevet,
notamment la taxe de maintien en vigueur
une fois le brevet délivré, et de prévoir des
fonds suffisants a cet effet:

« en regle générale, la réalisation d'une
recherche sur I'état de la technique en-
traine des frais, en particulier si vous
faites appel aux services d'un expert;

« il existe des taxes de dépot officielles,
qui varient considérablement d'un pays
al'autre. Loffice des brevets national ou
régional compétent pourra vous rensei-
gner sur lastructure des taxes. Certains
pays accordent des remises aux PME
ou aux déposants qui présentent leur
demande en ligne. En outre, certains
pays prévoient la possibilité d'un exa-
men accéléré moyennant le paiement
de taxes supplémentaires;

« lerecoursaun agentdebrevets ouaun
conseil en brevets pour assister le dépo-
sant pendant la procédure de demande
(par exemple pour donner un avis sur
la brevetabilité, rédiger la demande de
brevet, élaborer les dessins officiels et
correspondre avec l'office des brevets)
implique des cofits supplémentaires;

« une fois qu'un brevet a été délivré par
l'office des brevets, des taxes de main-

tien en vigueur ou de renouvellement
doivent étre acquittées, généralement
sur une base annuelle, pour quele brevet
demeure valide;

faire breveter une invention al’étranger
impliquera probablement des frais sup-
plémentaires, notamment les taxes de
dépot correspondantes pour les pays
concernés, les colits de traduction et les
dépenses occasionnées par le recours a
des agents de brevets locaux (ce qui est
obligatoire pourles déposants étrangers
dans de nombreux pays; voir le point 25);
dansle cas d’inventions portant sur des
micro-organismes, lorsque le micro-or-
ganisme ou le matériel biologique doit
étre déposé aupres d’une institution de
dépot reconnue, des taxes devront étre
acquittées pour le dépdt, le stockage et
le contrdle de la viabilité du matériel
déposé.

La maruline est une huile naturelle
dotée de fortes propriétés antioxy-
dantes, extraite du marula (Sclerocary
birrea) qui pousse en Afrique australe.
Le brevet ne couvre pas I'huile propre-
ment dite, mais le procédé innovant
par lequel elle est produite, dénom-
mé Ubuntu, est protégé. La société
francaise Aldivia et les producteurs
africains primaires, représentés par
la Southern African Natural Products
Trade Association, sont codétenteurs
du brevet.
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18. Quand déposer une demande
de brevet?

De maniére générale, une demande de pro-
tection par brevet doit étre déposée dés que

toutes les informations requises pour rédi-
ger la demande de brevet sont disponibles.
En outre, plusieurs autres raisons plaident

en faveur d'un dépot rapide:

« dans pratiquement tous les pays (a l'ex-
ception notable, jusqu’il y a peu, des
Etats-Unis d’Amérique'?; voir l'enca-
dré apres le point 19), les brevets sont
délivrés aux premiers déposants. Par
conséquent, déposer une demande rapi-
dement permet d’éviter que I'invention
ne soit perdue au profit de tiers;

« déposer une demande de protection par
brevet rapidement permettra plus facile-
ment de trouver un soutien financier ou
de concéder une licence sur I'invention
a des tiers;

« de facon générale, plus tot la demande
est déposée, plus tot le brevet sera déli-
vré et plus vite les droits pourront étre
appliqués; la procédure de délivrance
d’un brevet peut étre longue (voir le
point 22).

12 Laloiaméricaine sur les inventions (“America Invents
Act”), adoptée le 16 septembre 2011, a modifié le
systéme de brevets des Etats-Unis d’Amérique, qui
repose sur le principe du “premier inventeur” et plus
sur celui du “premier déposant” depuis le 16 mars
2013.
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Toutefois, le dépot précipité d une demande
de brevet peut aussi créer des problémes:

« sila demande est déposée trop tot et
que I'invention évolue, il ne sera généra-
lement pas possible d’apporter des mo-
difications importantes ala description
originale de I'invention;

« deés quune demande a été déposée dans
un pays ou une région, le déposant dis-
pose normalement de 12 mois pour dé-
poser une demande pour la méme in-
vention dans d’autres pays afin de béné-
ficier de la date de dép6t de la premiére
demande (voir le point 28). Cependant,
le dépot d'une demande dans plusieurs
pays étrangers, surtout avant de savoir
sil'invention sera un succes commercial,
peut étre excessivement cotiteux. Une
facon d’atténuer ce probléme consiste
a reporter le paiement des frais de tra-
duction et des taxes nationales pendant
18 mois supplémentaires au titre du PCT
(voir I'encadré aprés le point 30).

Il est également important que la demande
soit déposée avant la divulgation de I'in-
vention a quiconque. Une divulgation an-
térieure au dépot (par exemple, essai de
commercialisation, divulgation a des in-
vestisseurs ou d’autres partenaires com-
merciaux) ne doit avoir lieu quapres la si-
gnature d’'un accord de confidentialité ou
de non-divulgation.
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19. Dans quelle mesure

est-il important de préserver

la confidentialité d’une invention
avant de déposer une demande
de brevet?

11 est absolument essentiel de préserver
le caracteére confidentiel d’'une invention
avant le dépot de la demande de brevet.
Tres souvent, la divulgation publique avant
le dépot de la demande peut détruire la
nouveauté de I'invention, ce qui la rend
non brevetable, a moins que la législation
applicable ne prévoie un “délai de grace’
(voir le point 20).

3

11 est donc capital que les inventeurs, les
chercheurs et les entreprises évitent toute
divulgation d’une invention susceptible de
remettre en cause sa brevetabilité tant que
la demande de brevet n'a pas été déposée.

Demande internationale n ° PCT/IBO1/
00706. Améliorations dans le charge-
ment des téléphones mobiles.

Systéme du premier déposant
ou du premier inventeur

Dans la quasi-totalité des pays, les
brevets sont délivrés a la premiére
personne qui dépose une demande
de brevet d’invention. Les Etats-Unis
d’Amérique ont néanmoins fait excep-
tion a cette regle en appliquant le sys-
téme du premier inventeur jusqu’au 15
mars 2013. En vertu de ce systeme, le
brevet était délivré au premier inven-
teur a avoir congu et mis en pratique
I’invention, indépendamment du fait
que sa demande de brevet ait été
déposée la premiére ou non. Afin de
prouver la paternité de I'invention dans
le systéeme reposant sur le principe
du premier inventeur, il est capital de
conserver des carnets de laboratoire
correctement tenus, diment datés et
attestés, qui pourront servir de preuves
en cas de litige avec une autre entre-
prise ou un autre inventeur.
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20. Qu’est-ce qu’un
“délai de grace”?

La législation de certains pays prévoit un

“délai de grace” de six ou douze mois entre
le moment ol une invention est divulguée
par I'inventeur ou le déposant et celui du
dépot de la demande de brevet. Durant
cette période, I'invention restera brevetable
bien qu'elle ait été divulguée. Dans ces pays,
une entreprise peut, par exemple, divulguer
son invention dans un salon professionnel
ou la publier dans un catalogue ou une
revue technique, et déposer lademande de
brevet pendant le délai de gréce.

Néanmoins, le délai de grace ne sapplique
pas dans tous les pays, et le fait de'invoquer
dans votre pays peut exclure I'invention de
la brevetabilité sur d’autres marchés dont
lalégislation ne prévoit pas cette possibilité.

T‘E
s i MRy
RVl

L UH Ry

Demandeinternationale n® PCT/EP2002/
005212. Inhibiteurs des protéases du
VIH a large spectre sous forme de
2-amino-benzoxazole sulfonamides.

Demandes de brevet provisoires

Dans quelgues pays (dont 'Australie, le
Canada, les Etats-Unis d’Amérique et
I'Inde), les déposants peuvent dépos-
er une demande de brevet provisoire.
Cette demande est censée constituer
un point d’acceés relativement peu
colteux au systeme des brevets. Les
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modalités applicables aux demandes
de brevet provisoires varient d’un pays
a l'autre, mais les caractéristiques ci-
apres sont en général communes:

¢ Date de priorité antérieure: pour obte-
nir une protection par brevet, I'inventeur
qui dépose une demande de brevet pro-
visoire doit introduire une demande de
brevet classique dans I'année qui suit la
date de dépét de la demande provisoire.
Cette demande de brevet classique peut

“revendiquer le bénéfice” de lademande

provisoire correspondante, ce qui si-
gnifie qu’elle sera traitée comme si elle
avait été déposée a la date de dépbt de
la demande provisoire;

¢ Pointd’accés relativement peu coliteux
au systeme des brevets: les demandes
de brevet provisoires sont moins chéres,
étant donné qu’elles ne font générale-
ment pas I'objet d’'un examen quant au
fond et qu’elles ne doivent pas inclure de
revendications, bien qu’elles requiérent
une description compléte de I'invention;

¢ Délai supplémentaire pour décider s’il
est judicieux de demander un brevet:
dés qu’une demande de brevet provisoire
est déposeée, le déposant dispose d’'un
délai de 12 mois pour tester I'idée et cher-
cher un financement avant de déposer
une demande de brevet classique. Les
demandes de brevet provisoires peuvent
apporter une valeur considérable a des
start-ups qui possedent des actifs pour-
raient étre protégés immédiatement,
mais qui continuent de les améliorer, de
les perfectionner et de les développer. En
protégeant ce qu'elles possedent, elles
établissent leurs droits avant de chercher
un soutien, des fonds ou des partenaires;
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¢ Revendiquer votre invention: les
demandes de brevet provisoires per-
mettent d’apposer la mention “Brevet
en instance” sur l'invention ou de I'uti-
liser dans des publicités de maniére a
dissuader des tiers de copier I'invention.

Les demandes de brevet provisoires
présentent toutefois certains risques
etinconvénients. Parmi ceux-ci figurent
un éventuel colt global supérieur pour
I'obtention d’un brevet, la perte poten-
tielle de secrets d’affaires et un faux
sentiment de sécurité.

21. Quelle est la structure
d’'une demande de brevet?

Une demande de brevet remplit plusieurs
fonctions:

« elle détermine la portée juridique de la
protection par brevet;

« elle précise la nature de I'invention et
comprend notamment des instructions
sur la maniére de l'exécuter;

« elle contient des indications sur I'inven-
teur, le titulaire du brevet et d’autres
renseignements a caractere juridique.

Les demandes de brevet sont structurées

de facon analogue dans le monde entier
et consistent en une requéte, une descrip-
tion, des revendications, des dessins (le

cas échéant) et un abrégé. Lalongueur d'un

document de brevet peut aller de quelques

pages a plusieurs centaines de pages, selon

la nature de I'invention en question et le

domaine technique.

Requéte

La requéte contient le titre de 'invention,

la date de dépot, la date de priorité et des
“données bibliographiques” telles que le nom

et l'adresse du déposant et de I'inventeur.

Description

La description écrite d’une invention doit
la présenter d’une fagon suffisamment
détaillée pour qu'une personne du métier
puisse reconstituer et mettre en pratique
I'invention a partir de la description et des
dessins sans consentir un effort inventif
supplémentaire. Si la description ne satis-
fait pas ce critere, le brevet peut étre refusé
ourévoqué apres contestation dansle cadre
d’une action en justice.

Revendications

Les revendications déterminent la portée
de la protection par brevet. Elles sont abso-
lument fondamentales puisque, si elles sont
mal rédigées, méme une invention vérita-
blement digne d’intérét peut déboucher sur
la délivrance d’'un brevet n'ayant aucune
valeur du fait qu'il sera facile & contourner.

Dans un litige en matiére de brevets, la
premiére étape consistera généralement
a déterminer si le brevet est valable et s'il
a été porté atteinte a ce dernier. Il convient
de solliciter I'avis d'un expert pour rédiger
les revendications.
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Exemple de revendications

Deux premieres revendications for-
mulées dans le brevet n° US4641349
intitulé “Systéme de reconnaissance
iridienne”:

méthode d’identification d’une personne
consistant a: stocker une information
sous forme d’image d’au moins une
portion de I'iris et de la pupille de I'ceil
de la personne, illuminer un ceil d’une
personne non identifiée ayant un iris et
une pupille, obtenir au moins une image
d’au moins la méme portion de liris et
de la pupille de I'ceil de la personne non
identifiée, et comparer au moins la por-
tion de I'iris figurant sur 'image obtenue
avec l'information image stockée pour
identifier la personne non identifiée;
méthode exposée dans la revendication
1 selon laquelle I'illumination consiste
notamment a porter la pupille de I'ceil 2
au moins une taille prédéterminée, pour
comparer au moins la portion de liris
figurant sur I'image obtenue a l'infor-
mation image stockée obtenue d’un ceil
dont la pupille a la méme taille prédé-
terminée.

Dessins

Les dessins montrent les caractéristiques
techniques de I'invention de fagon synthé-
tique et visuelle. Ils aident a expliquer des
informations, un moyen ou un résultat in-
diqués dansla divulgation. La demande ne
doit pas toujours contenir de dessins.

Sil'invention porte sur un procédé ou une
méthode, des dessins ne sont généralement
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pas nécessaires. Si des dessins sont néces-
saires, certaines regles doivent étre respec-
tées pour qu'ils puissent étre acceptés.

Exemple de dessin

Brevet n° DE10230179 concernant un
cric ou un “dispositif de retrait d’un
pneumatique”. Linvention porte sur
un nouveau cric qui permet de lever
les roues d’un véhicule montées sur
ressort. Elle utilise un dispositif porteur
(11) qui vient en prise avec le bord ex-
térieur (4) des roues (1). Le cric déplace
directement les roues et pas le véhicule.
Par conséquent, un cric plus court est
suffisant pour soulever les roues du sol.

Abrégé

Labrégé constitue un résumé del’invention.
Lorsque le brevet est publié par loffice des
brevets, I'abrégé figure sur la page de cou-
verture. Labrégé est parfois amélioré ou
rédigé par 'examinateur des demandes
de brevet de l'office des brevets compétent.
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22. Combien de temps faut-il
pour obtenir la protection
par brevet?

Le temps nécessaire au traitement d'une
demande de brevet varie sensiblement d'un
pays al’autre et selon le domaine technique
et peut aller de quelques mois a plusieurs
années, généralement entre deux et cing
ans. Des offices de brevets ont établi une
procédure accélérée d’'examen qui peut étre
sollicitée par les déposants dans certaines
circonstances précises.

Demande internationale n° PCT/FR/
2004/000264. Dispositif de controle de
I'attitude d’un satellite par actionneurs
gyroscopiques.

Vérification du texte
d’un brevet délivré

Une fois le brevet délivré, il est recom-
mandé de relire soigneusement le
document afin de s’assurer qu’il ne
comporte pas d’erreur ou d’omission,
en particulier dans les revendications.

23. Quand commence
la protection par brevet?

Les droits de brevet produisent leurs effets

a compter de la date de délivrance du bre-
vet. Dans certains pays, cest a partir de

ce moment que les auteurs d’'une atteinte

peuvent étre poursuivis pour une atteinte

survenue apres la date de publication dela

demande de brevet (généralement 18 mois

apres le dépot). Ce n'est toutefois pas le cas

dans tous les pays (voir les points 40 & 43).

Dans certains pays, il est possible de dépo-
ser pour la méme invention une demande

de brevet et une demande de modele d’uti-
lité. Cela se fait parfois lorsque le déposant

souhaite bénéficier de la protection accor-
dée 2 un modele d'utilité (cette protection

est généralement accordée plus rapide-
ment) et ce, jusqu’a ce quun brevet soit

finalement délivré.
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24. Quelle est la durée
de la protection par brevet?

Dapréslaréglementation internationale en
vigueur, la durée de la protection est de 20
ans a compter de la date de dépot de la de-
mande, a condition que les taxes de renou-
vellement ou de maintien en vigueur soient
acquittées en temps voulu et quaucune
demande d’annulation ou de révocation
n’ait abouti pendant cette période.

Si cette durée correspond a la durée de
vie juridique d’un brevet, la durée de vie
commerciale ou économique d’un brevet
est limitée par le succes commercial de
la technologie qu’il protége. Il arrive sou-
vent qu'une invention apparemment inté-
ressante devienne obsoléte ou ne puisse
pas étre commercialisée avec succes pour
d’autres raisons. Dans de tels cas, le titu-
laire du brevet peut décider de ne plus ac-
quitter les taxes de maintien en vigueur ou
de renouvellement, laissant ainsi le brevet
expirer plus tot et le produit oul'innovation
technique tomber dans le domaine public.

Dans certains pays, la protection peut étre

étendue au-dela de 20 ans ou un certificat

complémentaire de protection peut étre

délivré dans des circonstances tres précises.
Ces extensions sappliquent généralement

aux brevets couvrant des produits dont la

commercialisation a été retardée du fait du

temps nécessaire pour obtenir une autori-
sation de mise sur le marché des pouvoirs

publics compétents (par exemple, les mé-
dicaments ou les produits agrochimiques).
Les certificats complémentaires de protec-
tion ont une durée limitée, qui ne dépasse

généralement pas cing ans.
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Brevet en instance

De nombreuses entreprises apposent
sur leurs produits qui incorporent I'in-
vention la mention “Patent Pending”
(brevet eninstance) ou “Patent Applied
For” (demande de brevet déposée),
suivie parfois du numéro de la de-
mande de brevet. De la méme facon,
une fois que le brevet est délivré, il est
de plus en plus courant que les en-
treprises indiquent que le produit est
breveté, cette mention étant parfois
suivie du numéro du brevet. Méme si
ces mentions n’emportent aucune pro-
tection juridique contre une éventuelle
atteinte au brevet, elles peuvent dis-
suader des tiers de copier le produit ou
ses éléments novateurs. Elles peuvent
aussi influer sur les moyens de recours
disponibles en cas d’atteinte, selon la
|égislation du pays ou le déposant
cherche a faire valoir ses droits.

25. Faut-il recourir a un agent de
brevets pour déposer
une demande de brevet?

Etablir une demande de brevet et fran-
chir les différentes étapes de la procédure
jusqu'a la délivrance d’'un brevet est une
mission complexe. Déposer une demande
de protection par brevet implique de:

« réaliser une recherche sur I'état de la
technique afin de vérifier s'il existe des
précédents susceptibles de rendre I'in-
vention non brevetable (cette étape est
souvent souhaitable, bien que non obli-
gatoire, deés lors que les offices des bre-
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vets qui procedent a un examen quant
au fond ménent leur propre recherche);
« rédiger les revendications ainsi quune
description compléte de 'invention
dans un langage a la fois juridique et
technique;
correspondre avec loffice des brevets
national ou régional, en particulier
pendant I'examen quant au fond de la
demande de brevet; et
« apporter les modifications nécessaires
a la demande sur invitation de l'office
des brevets.

Fig. 1

Le brevet n° EP1165393 de Torben
Flanbaum relatif a un “dispositif verseur
permettant simultanément de verser
un liquide a partir d’un contenant et de
mélanger de l'air audit liquide” a été
concédé sous licence a Menu A/S, une
PME danoise; ce produit est devenu le
plus vendu parmi I'éventail proposé par
cette société.

Tous ces aspects exigent une connaissance
approfondie du droit des brevets et de la
pratique deloffice des brevets, ainsi quune
compréhension totale de I'invention. Par
conséquent, méme si une assistance ju-
ridique ou technique n’est généralement

pas obligatoire, elle est fortement recom-
mandée. Il convient de faire appel a un
agent de brevets qui dispose a la fois des
connaissances juridiques et del'expérience
pertinentes et des compétences techniques
dans le domaine de I'invention. La plupart
des législations exigent des déposants
étrangers qu'ils soient représentés par un
agent debrevets agréé résidant dansle pays.

Confier a un membre

du personnel la gestion

des actifs de propriété
intellectuelle de ’entreprise

Suivant la taille de I'entreprise, il peut
étre utile de recourir aux services d’un
superviseur ou coordonnateur de
brevets interne en plus de ceux d’un
agent de brevets externe pour gérer
les brevets de I'entreprise. Cette per-
sonne assurera la coordination avec les
experts externes tout en veillant a ce
que les meilleures pratiques soient uni-
formément suivies en interne. Il s’agit
notamment d’assurer la confidentialité
nécessaire concernant lademande de
brevet et les informations y relatives,
d’informer les employés du réle qu’ils
ont a jouer dans le cadre de la protec-
tion de la propriété intellectuelle, et de
coordonner les efforts portant sur les
brevets avec ceux visant a protéger les
autres actifs de propriété intellectuelle
de I'entreprise, tels les secrets d’af-
faires, les marques et le droit d’auteur.

13 Voir le module 3 de I'outil IP PANORAMA , Objectif
d'apprentissage 4.
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26. Est-il possible de demander
la protection de plusieurs
inventions au moyen

d’une demande unique?

La plupart des législations relatives au
brevet limitent le nombre d’inventions qui
peuvent étre incluses dans une demande
de brevet. Cela englobe l'exigence d'uni-
té de I'invention. Si certains pays (par
exemple, les Etats-Unis d’Amérique) font
respecter cette exigence de maniére rela-
tivement stricte, d’autres (a I'instar de la
Convention sur le brevet européen) dis-
posent qu'une pluralité d’inventions liées
entre elles de telle sorte quelles ne forment
quun seul “concept inventif” peuvent faire
l'objet d'une demande unique. Enl'absence
d’unité del'invention, le déposant peut étre
tenu ou bien de limiter les revendications
ou de diviser la demande (en créant des
demandes “divisionnaires”). Par suite des
différences existant entre les législations
applicables, une demande de brevet peut
suffire dans certains pays alors quau moins
deux demandes devront étre déposées dans
d’autres pays pour couvrir laméme matiére.
Lorsqu'une demande est déposée selon
le PCT, il est courant de lier des groupes
d’inventions conformément a I'approche
européenne et de diviser la demande selon
que de besoin apres l'entrée dans la phase
nationale.
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Récapitulatif

Linvention est-elle brevetable? Dans
un premier temps, passez en revue ce
qui peut étre breveté et ce qui ne peut
pas I'étre, et déterminez si I'invention
tombe dans une de ces catégories.
Ensuite, réalisez une recherche sur I'état
de la technique et faites bon usage des
bases de données relatives aux brevets.
Dépot d’une demande de brevet.
Envisagez de faire appel a un agent de
brevets ou un conseil en brevets com-
pétent dans le domaine technique visé,
en particulier en vue de la rédaction des
revendications.

Date du dépot de la demande.
Réfléchissez au meilleur moment pour
déposer lademande de brevet et portez
une attention particuliere aux exigences
relatives a l'attribution d’'une date de
dépot.

Ne divulguez pas d’informations trop
t6t pour ne pas compromettre la breve-
tabilité de I'invention.

Taxes de maintien en vigueur.
Rappelez-vous de payer les taxes de
maintien en vigueur ou de renouvelle-
ment en temps voulu pour prolonger la
validité du ou des brevets.

Pour plus de renseignements, voir le
module 3, Objectif d'apprentissage 2, et
le module 6, Objectifs d'apprentissage 1
a 3, de l'outil IP PANORAMA.
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27. Pourquoi déposer une
demande de brevet a I’étranger?

Les brevets sont des droits territoriaux,
ce qui signifie qu'une invention n'est pro-
tégée que dans les pays ou les régions dans
lesquels des brevets ont été délivrés. En
d’autres termes, s'il n’a pas été délivré de
brevet dans un pays donné, I'invention n'y
est pas protégée et n'importe qui peut la
fabriquer, l'utiliser, I'importer ou la vendre
dans ce pays.

La protection par brevet dans des pays
étrangers permet au titulaire de jouir
dans ces pays de droits exclusifs sur I'in-
vention brevetée. Par ailleurs, le titulaire
sera éventuellement en mesure de concé-
der I'invention sous licence a des entre-
prises étrangeres, de nouer des relations de
sous-traitance et d’accéder a ces marchés
en partenariat avec d’autres entreprises.

Demande internationale n° PCT/
US02/12182 relative a un appareil de
mise a niveau d’un systéme de com-
mande a distance.
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28. A quel moment déposer
une demande de protection
par brevet a I’étranger?

La date de dépo6t de la premiére demande
relative & une invention donnée est dénom-
mée date de priorité. Toute demande ulté-
rieure dans d’autres pays déposée dans un
délai de 12 mois a compter de cette date
(cest-a-dire dans le délai de priorité) bé-
néficie de la date de priorité. Cela veut dire
que la premiére demande est prioritaire
sur les autres demandes déposées pour la
méme invention par des tiers apres cette
date. Il est essentiel que les demandes de
protection par brevet a I'étranger soient
déposées dans le délai de priorité, ou de
les déposer selon le PCT dans I'intervalle.
Le dépot selon le PCT donne 18 mois sup-
plémentaires pour décider de I'ouverture
de la phase nationale dans tel ou tel Etat
contractant du PCT.

Apres l'expiration du délai de priorité et
jusqu’a la premiére publication du brevet
par l'office des brevets (en régle générale,
18 mois apres la date de priorité), il est en-
core possible de déposer une demande de
protection par brevet delaméme invention
dans d’autres pays, mais pas de revendiquer
lapriorité au titre dela demande antérieure.
Une fois quel'invention a été divulguée ou
publiée, il ne sera peut-étre plus possible
d’obtenir une protection par brevet dans
un pays étranger, compte tenu de la perte
du critere de nouveauté. Voir également la
question des délais de grace, abordée au
point 20.
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Etude de cas: protection
internationale en matiere de
propriété intellectuelle - Somatex

Créée en Allemagne en 1992, la société
Somatex Medical Technologies GmbH
est spécialisée dans la conception, la
fabrication et la vente d’instruments
jetables innovants et de qualité dans
le domaine médical. Les produits de
Somatex sont particulierement utilisés
dans laradiologie interventionnelle, do-
maine dans lequel sont pratiquées des
opérations a effraction minimale grace
a des technologies comme I'IRM (im-
agerie par résonance magnétique), qui
permettent aux médecins de voir des
images de la structure interne du corps.

Consciente de I'importance d’une
bonne gestion de la propriété intellec-
tuelle, Somatex adhére au principe sel-
on lequel le dép6t d’'une demande de
brevet doit précéder la promotion d’un
nouveau produit. La société estime
néanmoins que toutes les innovations
techniques ne doivent pas nécessaire-
ment étre brevetées. En fonction des
opportunités de marché et des risques
associés aux innovations, chaque cas
est évalué individuellement en vue de
déterminer s’il est plus avantageux de
conserver la confidentialité et de pass-
er des accords de non-divulgation ou
de déposer une demande nationale ou
internationale de brevet.

La plupart des innovations que
Somatex souhaite protéger au titre de
la propriété intellectuelle bénéficient
d’une protection au niveau national. La
société estime en revanche que des

demandes de brevet sont indispens-
ables pour ses nouveaux produits com-
mercialisés al'international. Lorsqu’elle
cherche a protéger par brevet une in-
vention, Somatex dépose toujours une
demande nationale aupres de I'Office
allemand des brevets et des marques
avant de déposer des demandes selon
le PCT ou auprés de I'Office européen
des brevets.

Grace ala protection des droits de pro-
priété intellectuelle associés a ses prin-
cipaux produits aux niveaux national et
international, Somatex peut continuer
d’innover et de développer ses activités.
En 2014, la société a fondé une filiale,
SOMATEX® HK Ltd, en vue de renforc-
er sa présence sur les marchés asiat-
iques. Bien que le marché de I'équipe-
ment médical jetable soit dominé par
de grandes sociétés internationales,
la stratégie de Somatex a démontré
qu’une PME peut réussir grace a I'in-
novation et a la protection des droits
de propriété intellectuelle.

3\ 3

DemandedebrevetPCTn° PCT/EP2005/
052935 relative a un systéme d’injec-
tion de ciment utilisé pour sceller des
joints artificiels. Ce produit de Somatex
a remporté un succes international™.

14 Voir le site IP Advantage a I'adresse

www.wipo.int/ipadvantage.
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29. Ou demander la protection
d’une invention?

Lobtention de brevets a I’étranger étant
une opération coliteuse, les entreprises
doivent soigneusement choisir les pays
dans lesquels elles souhaitent demander
une protection. Posez-vous les questions
essentielles suivantes:

« Ou le produit breveté a-t-il des chances
d’étre commercialisé?

« Quels sont les principaux marchés pour
les produits analogues?

« Quels sont les frais qu’entraine une
demande de protection par brevet sur
chaque marché cible?

« Ou sont installés les principaux
concurrents?

« Oule produit sera-t-il fabriqué?

Quelles difficultés peuvent étre posées

par l'application des droits attachés au

brevet dans un pays donné?

La demande internationale n° PCT/
IT98/00133 concernant un nouveau
procédé de traitement de feuilles
de liege toilées est a l'origine de la
prospérité de I'entreprise italienne
Grindi SRL, qui a su tirer parti de I'ex-
clusivité conférée par le brevet pour
commercialiser un nouveau tissu.
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30. Comment déposer
une demande de protection
par brevet a I’étranger?

Il existe principalement trois modes de dé-
pdt d'une demande de protection par brevet
al'étranger:

La voie nationale. Demandez une protec-
tion aupres del'office national des brevets de
chaque pays oti la protection est souhaitée
en déposant une demande dans la langue
requise, en respectant les conditions de
forme du pays concerné et en vous acquit-
tant des taxes exigées. Cette procédure peut
étre contraignante et cotiteuse sila protec-
tion est demandée dans de multiples pays.

La voie régionale. Lorsque des pays sont
membres d un systéme régional de brevets,
vous pouvez demander une protection, ap-
plicable sur le territoire de l'ensemble ou
d’une partie de ces pays, en déposant une
demande aupreés de l'office régional compé-
tent. Les offices régionaux des brevets sont:

« I'Organisation africaine de la propriété
intellectuelle (OAPI) (www.oapi.int);

« I'Organisation régionale africaine
de la propriété industrielle (ARIPO)
(www.aripo.org);

« I'Organisation eurasienne des brevets
(OEAB) (www.eapo.org);

« I'Office européen des brevets (OEB)
(www.epo.org)'®; et

« I'Office des brevets du Conseil de coopé-
ration des Etats arabes du Golfe (CCG)
(www.gccpo.org).

15 Pour plus de renseignements sur le brevet unitaire,
consulter le site https://www.epo.org/law-practice/
unitary_fr.html.
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La voie internationale. Si une entreprise
souhaite faire protéger une invention dans
les Etats contractants du PCT, elle doit en-
visager de déposer une demande selon le
PCT. Pour étre admise a le faire, au moins
un inventeur doit étre ressortissant d’'un
Etat contractant du PCT ou 'entreprise
doit avoir un établissement industriel ou
commercial effectif dans I'un de ces Etats.
En déposant une seule demande internatio-
nale selon le PCT, le déposant peut obtenir
ultérieurement la protection par brevet
dans n’'importe lequel des plus de 150 Etats
contractants'®. Cette demande peut étre dé-
posée soit aupres de l'office national ou ré-
gional compétent, soit aupres de'Office ré-
cepteur du PCT de’'OMPI a Genéve (Suisse).

L
¥l
L
i

ik i

Demande internationale n° PCT/US20
01/028473. EnviroScrub Technologies
Corporation est une PME américaine
ayant utilisé la voie du PCT pour dé-
poser une demande de protection
par brevet, sur un certain nombre de
marchés étrangers, de sa technique
d’élimination de plusieurs polluants is-
sus de gaz de combustion ou d’autres
processus industriels. Le recours a la
procédure selon le PCT pour demander
une protection a I'étranger a permis a

16 Une liste des Etats contractants est disponible a
I'adresse suivante: https://www.wipo.int/pct/fripct_
contracting_states.html.

EnviroScrub de conclure un accord de
licence portant surlacommercialisation
de sa technologie au niveau mondial.

Récapitulatif

Droits territoriaux. Rappelez-vous que
les droits de brevet s’appliquent unique-
ment dans le pays ou ils ont été obtenus.
Délai de priorité. Mettez a profit le délai
de priorité pour demander une protec-
tion a I'étranger mais soyez tres attentif
aux délais impartis et a la nécessité de
maintenir le secret avant de déposer la
demande de protection.

Ou déposer lademande. Réfléchissez
aux pays dans lesquels une protection
serait des plus utiles, en tenant compte
du co(t de la protection par brevet dans
plusieurs pays.

Comment déposer la demande.
Envisagez le recours au PCT pour fa-
ciliter la procédure de dépdt de la de-
mande, gagner du temps et obtenir de
précieuses informations sur la breve-
tabilité de I'invention, afin de décider
des pays dans lesquels vous souhaitez
demander une protection par brevet.
Pour plus de renseignements, voir
le module 9 de l'outil IP PANORAMA,
Obejectifs d'apprentissage 2 a 4.

M



Inventer le futur

Avantages du PCT

Le PCT offre un délai supplémentaire d’au moins
18 mois en sus du délai de priorité de 12 mois,
au cours duquel les déposants peuvent étudier
le potentiel de commercialisation de leur produit
dans différents pays et décider de ceux dans
lesquels il convient (le cas échéant) de demander
une protection par brevet. Le paiement des taxes
et des frais de traduction découlant des demandes
nationales peut ainsi étre différé. Le PCT est large-
ment utilisé par les déposants pour conserver le
plus longtemps possible toutes les possibilités qui
leur sont offertes.

Les déposants de demandes selon le PCT
disposent d’informations précieuses sur la
brevetabilité de leur invention, qui leur sont
fournies dans le rapport de recherche interna-
tionale et I'opinion écrite de 'administration
chargée de la recherche internationale. Ces
documents offrent aux déposants de demandes
selon le PCT une base solide sur laquelle fonder

leurs décisions quant a la question de savoir s'il est
judicieux de demander une protection par brevet
et dans quel pays.

Le rapport de recherche internationale contient une
liste de documents compris dans I'état de la tech-
nique, considérés comme pertinents au regard
de l'invention. Lopinion écrite de 'administration
chargée de larecherche internationale vise a anal-
yser la brevetabilité de I'invention a la lumiéere des
résultats du rapport de recherche internationale.

Une demande unique produit ses effets dans I'en-
semble des Etats contractants du PCT désignés.
Cela permet de réduire sensiblement les frais
initiaux de dépot de demandes distinctes auprées
de chaque office des brevets. Le PCT peut égale-
ment étre utilisé pour déposer des demandes dans
certains systémes régionaux de brevets. Des
renseignements sur la procédure de dépét d’une
demande internationale en vertu du PCT peuvent
étre obtenus aupres des offices nationaux des
brevets et a 'adresse suivante: https://www.wipo.

Schéma de la procédure de dép6t d’'une demande selon le PCT

O Communication du rapport de recherche

internationale et de 'opinion écrite
O DépdtPCT

@ Publication internationale

mois 12 16| 18 22

Phase internationale selon le PCT

O Communication aux offices
nationaux/régionaux parle
Bureau international

28 30

Phase nationale selon le PCT

Modifications selon O
Tarticle 19 (facultatif)

O Demande déposée
aupres deloffice
national/régional
des brevets (date de priorité)

Demande de recherche O
internationale supplémentaire
(facultatif)

Rapport de recherche O
internationale
supplémentaire

O Lademande entre dans la phase nationale auprés des
offices des brevets sélectionnés
et examen nati

PR PaysC o} .
(le cas échéant) Délivrance ou refus
_ ) ) parles offices
Demande d'examen préliminaire O Rapport préliminaire © PaysB O pationaux
international (facultatif) international sur \u] ourégionaux
brevetabilité PaysA o
(chapitreT; le cas échéant)
Avantages - it des effets juridic des Ef du PCT

- Les conditions de forme sont harmonisées
~ Lesil ions relatives a la ité de Pinvention aidenta
- Lepai des liés a la phase nationale de la étre différé de 18 mois
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31. Comment une technologie
brevetée peut-elle étre
commercialisée?

Un brevet n'est pas en lui-méme une ga-
rantie de succes commercial. Il sagit d'un
instrument permettant de renforcer la ca-
pacité d’une entreprise de tirer parti de
I'innovation apportée a son produit ou a
sa technologie. Pour procurer un avantage
réel, un brevet doit étre exploité efficace-
ment et, en regle générale, il ne rapportera
de l'argent que si le produit ou le procédé
concerné est un succes. Pour lancer une
invention brevetée sur le marché, une en-
treprise dispose d'un large éventail de pos-
sibilités, notamment:

. commercialiser directement]’invention;

« vendre le brevet a un tiers;

« concéder sous licence les droits de brevet
ades tiers; ou

« créer une coentreprise ou un autre type
d’alliance avec des tiers disposant d’ac-
tifs complémentaires.

32. Comment lancer un produit
breveté sur le marché?

Le succes commercial d un nouveau produit
ne repose pas seulement sur ses caractéris-
tiques techniques. Quelle que soit la valeur
d’une invention sur le plan technique, elle
risque de ne pas intéresser les consomma-
teurs si elle ne fait pasl'objet d une demande
réelle ou si le produit n'est pas commerciali-
sé de facon appropriée. Le succes commer-
cial d'un produit dépend donc aussi de toute
une série d’autres facteurs, notamment la
conception du produit, les ressources fi-
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nanciéres a disposition, I'élaboration d'une
stratégie de commercialisation efficace et
le prix du produit au regard de celui des
produits concurrents ou de substitution.

Pourlancer un produit innovant surle mar-
ché, il est généralement utile d’élaborer un
plan de développement. Ce type de plan
constitue un instrument efficace d’étude
de la faisabilité d une idée commerciale. Il
est fondamental de disposer d'un plan de
développement avant de se mettre en rap-
port avec un investisseur en vue d’obtenir
des ressources financiéres pour lancer un
nouveau produit breveté sur le marché. Il
est important d’y faire figurer des informa-
tions surles brevets délivrés al'entreprise et
la stratégie de cette derniere en matiere de
brevets, car elles constituent un indicateur
du caractere novateur des produits de l'en-
treprise et une preuve de diligence raison-
nable en I'espéce, et déterminent le risque
d’atteinte aux brevets d’autres entreprises.

33. Un brevet peut-il étre vendu?

Oui. Lavente d un brevet, appelée “cession”,
permet de transférerlatitularité dubrevet a
un tiers. Une telle décision doit étre étudiée
de maniere approfondie.

Lorsqu’un brevet est concédé sous licence
plutot que cédé, les droits sont “loués” a
des tiers en échange du versement d’une
redevance. C'est pourquoi la concession
sous licence peut étre une stratégie finan-
cierement tres avantageuse. Dans le cadre
d’une cession, en revanche, un montant
convenu est généralement percu en une
seule fois, sans possibilité de percevoir des
redevances dans l'avenir, quels que soient
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les avantages procurés a terme parle brevet.
Une cession peut étre avantageuse dans
certains cas. Si un brevet est vendu pour
un montant forfaitaire, la valeur est per-
¢ue immédiatement, au lieu d’étre recou-
vrée progressivement pendant 20 ans. Le
risque de voir le brevet supplanté par une
autre technologie peut également étre évité.
Par ailleurs, la cession d’un brevet a une
jeune entreprise peut étre une condition
préalable a son financement, si le brevet
nappartient pas a l'entreprise.

En tout état de cause, la décision repose sur
les besoins et les priorités de l'entreprise. 11

convient de consulter un conseil en brevets

pour déterminer la démarche répondantle

mieux a la stratégie commerciale de I'en-
treprise.

34. Comment un brevet est-il
concédé sous licence?

Un brevet est concédé sous licence lorsque

son titulaire (le donneur delicence) accorde

aun tiers (le preneur de licence) l'autorisa-
tion d’exploiter I'invention brevetée a des

fins mutuellement convenues. Dans ce cas,
les deux parties signent généralement un

contrat delicence précisant les conditions

etlaportée de l'accord.

Autoriser des tiers a commercialiser I'in-
vention brevetée dans le cadre d'un contrat
de licence permet & l'entreprise de jouir
d’une source de revenus supplémentaire
et constitue généralement pour une en-
treprise un moyen d’exploiter ses droits
exclusifs sur une invention.

La concession d’une licence est particu-

lierement intéressante si l'entreprise pro-
priétaire de I'invention n'est pas du tout
en mesure de fabriquer le produit ou si elle
ne peut le faire en quantité suffisante pour
répondre aux besoins d'un marché donné
ou pour couvrir une zone géographique
donnée.

Compte tenu des compétences et des
connaissances requises, il est conseillé de
faire appel a un spécialiste aux fins des né-
gociations des conditions et delarédaction
du contrat de licence. Dans certains pays,
le contrat de licence doit étre enregistré
aupres d'un organisme gouvernemental de
réglementation.

Concession de licence, prise
de licence, ou les deux?

Les PME qui manquent de ressources

pour assurer elles-mémes la recher-
che-développement, la production ou

la commercialisation peuvent bénéfic-
ier du modeéle de I'innovation “ouverte”
(voir encadré apres le point 1) en envis-
ageant les possibilités de prise ou de

concession de licence sur leurs inven-
tions. La concession de licence signifie

simplement qu’une entreprise concéde

sa propre invention sous licence a d’au-
tres entreprises. La prise de licence est

le phénomene inverse, a savoir qu’une

entreprise convient d’utiliser I'invention

d’une autre entreprise.

Le tableau de la page suivante com-

pare les avantages et les inconvénients
des deux solutions.
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Concession de licence

Avantages Inconvénients

« Conservation des droits de propriété « Rendement limité si 'entreprise peut réaliser des

« Participation aux améliorations futures bénéfices plus importants en langant elle-méme

« Contribution & la fabrication pas nécessaire Iinvention sur le marché

« Nouvelles voies de distribution « Création potentielle d’un concurrent en cas

« Un concurrent ou I'auteur d’une atteinte d’utilisation d’une licence unique ou non exclusive
potentielle peut devenir un allié « Obligations futures si la technologie n’est pas au

point

« Grande dépendance a I'égard du preneur de
licence si celui-ci est la seule source de profit.

Prise de licence

Avantages Inconvénients

« Possibilité d’arriver plus vite sur le marché « Latechnologie peut ne pas étre au point

« Réduction des collts grace a une recherche- « Colits supplémentaires si le prix de vente du
développement restreinte produit ne peut pas étre absorbé par le marché

« Fusion de technologies pour renforcer les services « Trop forte dépendance a I'égard de technologies
et générer plus de produits. mises au point en dehors de I'entreprise.
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35. Quelle peut étre la
rémunération escomptée
au titre des redevances?

Dans les accords de licence, le titulaire du
droit pergoit généralement un montant for-
faitaire ou une redevance acquittée régulie-
rement, qui peut étre calculée en fonction
du volume des ventes du produit concer-
né (redevance par unité) ou sur les ventes
nettes (redevance calculée en fonction des
ventes). Souvent, la rémunération percgue
pour la concession sous licence d'un brevet
est une combinaison d'un montant forfai-
taire et de redevances. Parfois, une partici-
pation au capital de I'entreprise du preneur
de licence peut remplacer la redevance.

Si des normes concernant le montant de la
redevance ont été établies dans certains
secteurs et peuvent étre consultées a toutes
fins utiles, il convient de garder a l'esprit
que la plupart des contrats de licence sont
uniques et que le montant de la redevance
dépendra de facteurs particuliersliés al'ac-
tivité sous-jacente. Les normes sectorielles
peuvent ainsi parfois se révéler inutiles,
voire préter a confusion.

Une demande de brevet pour un
échangeur de chaleur déposée par
un inventeur indien, M. Milind Rane, a
fait 'objet d’un accord de licence con-
clu avec une PME installée @ Mumbai.
Comme indiqué dans l'accord, I'in-
venteur a pergu un montant initial au
moment de la conclusion de I'accord
et a obtenu le paiement de redevanc-
es représentant 4,5% du montant des
ventes nettes. Le preneur de licence

prendra également en charge les frais
de dépét de lademande de brevet et de
maintien en vigueur du brevet.

36. Quelle est la différence
entre une licence exclusive,
une licence non exclusive
et une licence unique?

Il existe trois types d’accords de licence, en
fonction du nombre de preneurs de licence
autorisés a exploiter le brevet:

+ licence exclusive — un seul preneur de
licence a le droit d’exploiter la techno-
logie brevetée, que méme le titulaire du
brevet n'a pas le droit d utiliser;

+ licence unique - seuls le preneur de li-
cence et le titulaire du brevet ontle droit
d'utiliser la technologie brevetée; et

« licence non exclusive - plusieurs pre-
neursdelicenceetletitulaire dubrevetont
le droit d'utiliser la technologie brevetée.

Un accord de licence peut contenir des
dispositions en vertu desquelles certains
droits sont conférés sur une base exclusive
et d’autres sur une base unique ou non ex-
clusive.

Brevet n° US6210578B1. Une méthode
de traitement des eaux usées a été
mise au point et brevetée par les cher-
cheurs de I’'Université nationale auto-
nome de Mexico (UNAM) et a fait 'objet
d’un accord de licence non exclusive
avec IB Tech, une entreprise issue d’un
essaimage de 'université, créée en vue
d’apporter des solutions novatrices au
traitement des eaux usées.
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37. Faut-il concéder votre brevet
sous licence exclusive ou non
exclusive?

Tout dépend du produit et de la stratégie
commerciale de I'entreprise. Par exemple,
silatechnologie peut devenirindispensable
atous les acteurs d'un marché donné dans
le cadre de leurs activités, une licence non
exclusive concédée a de nombreux preneurs
constitue la solution la plus avantageuse.
S'il est nécessaire quune entreprise engage
des investissements considérables pour que
le produit puisse étre commercialisé (par
exemple, un produit pharmaceutique néces-
sitant des investissements aux fins d essais
cliniques), un preneur de licence potentiel ne
voudra pas affronter la concurrence d’autres
preneurs de licence et pourrait insister a
juste titre pour obtenir une licence exclusive.

38. Quel est le moment le plus
propice pour concéder une
invention sous licence?

Il n'existe pas de moment particulierement
propice pour concéder sous licence une
invention, le moment opportun dépendant
de différents facteurs. Toutefois, il est sou-
vent conseillé aux chefs d’entreprise ou
inventeurs indépendants de commencer
a chercher des preneurs de licence le plus
tot possible afin de sassurer des rentrées
d’argent réguliéres, susceptibles de couvrir
les frais liés a la procédure de demande de
brevet. Il n'est pas nécessaire d’attendre la
délivrance du brevet.

Plus que le moment opportun, il est essen-
tiel de trouver de bons partenaires afin de
tirer le meilleur parti de la commercialisa-
tion de I'invention brevetée.
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Evaluation du brevet

Il existe diverses raisons pour
lesquelles il peut étre indiqué ou in-
dispensable pour une entreprise de
procéder a I'évaluation d’un brevet, no-
tamment a des fins de comptabilité, de
concession de licence, de réalisation
de fusions ou acquisitions, de cession
ou d’achat d’actifs de propriété intellec-
tuelle ou de recherche de financements.
S’il n’existe pas de méthode unique
d’évaluation d’un brevet applicable a
tous les cas, les méthodes suivantes
sont largement utilisées:

la méthode fondée sur le revenu: elle
est axée sur le montant estimé des re-
cettes que pourrait percevoir le titulaire
du brevet pendant la durée de vie du
brevet;

la méthode fondée sur le coiit: elle
calcule le colt que représenterait pour
une entreprise I'élaboration d’un actif
analogue ou son acquisition a I'extérieur;
la méthode fondée sur I’état du mar-
ché: elle examine les transactions com-
parables effectuées sur le marché;

la méthode fondée sur les options:
elle emploie des modeéles initialement
destinés a étre utilisés pour la fixation
du prix des options d’achat d’actions.

Certains facteurs difficiles a quantifier
peuvent également avoir une incidence
sur la valeur d’un brevet, tels que I'm-
portance des revendications de brevet
ou I'existence de produits de substitu-
tion facilement interchangeables™.

17 Voir le module 11 de I'outil IP PANORAMA.
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39. Comment obtenir
l’autorisation d’utiliser le brevet
d’un concurrent?

Ce n'est pas toujours facile ni financiére-
ment abordable. Toutefois, sile concurrent
s'intéresse également aux brevets de l'entre-
prise,laconcession de licences réciproques
peut étre envisagée. La concession de li-
cences réciproques est trés courante dans
les secteurs ou des brevets portant sur un
large éventail d’inventions complémen-
taires sont détenus par deux ou plusieurs
concurrents. Ces entreprises concurrentes
visent souvent a garantir leur liberté d’ex-
ploitation en accordant des droits surleurs
brevets en échange de droits analogues sur
les brevets détenus par leurs concurrents.

Récapitulatif

e Commercialisation. Examinez les
différentes possibilités de commerciali-
sation de I'invention et assurez-vous de
disposer d’un plan de développement
solide.

e Concession de licences. Le montant
des redevances et d’autres aspects
des accords de licence jouent un role
important lors des négociations et il est
recommandé de demander conseil a
un spécialiste.

¢ Licence exclusive ou non exclusive.
Envisagez I'exclusivité des droits de li-
cence a la lumiere du degré d’élabora-
tion de la technologie et de la stratégie
commerciale adoptée par I'entreprise.
e Concession de licences récipro-
ques. Voyez si vous pouvez utiliser le
ou les brevets pour avoir acces a une
technologie utile détenue par des tiers.
e Pour plus de renseignements, voir le
module 6, Objectif d'apprentissage 4,
etle module 7 de I'outil IP PANORAMA.
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40. Pourquoi faire respecter
les droits de brevet?

Si une nouvelle technologie brevetée est
mise sur le marché, il est possible que des
concurrents essaient de fabriquer des pro-
duits présentant des caractéristiques tech-
niques identiques ou analogues a celles du
produit en question. N'ayant pas eu a investir
autant de ressources oua prendre autant de
risques, les concurrents peuvent étre avan-
tagés et en mesure de fabriquer un produit
analogue ou identique a moindre cofit. Cela
peut faire peser une pression concurrentielle
déloyale sur 'entreprise titulaire du brevet.

Gestion des risques en matiére de brevets

Les droits conférés par un brevet donnent
a son titulaire la possibilité d’'empécher
ses concurrents de porter atteinte a ses
droits et de demander réparation pour
tout préjudice causé. Pour prouver qu’il
y a eu atteinte, il doit étre démontré que
chaque élément d'une revendication don-
née, ou son équivalent, est contenu dans
le produit ou le procédé portant atteinte
aux droits. Pour une entreprise, faire res-
pecter ses droits peut se révéler essentiel
pour conserver son avantage compara-
tif, ses parts de marché et sa rentabilité.

Faire respecter les droits de brevet est un aspect parmi d’autres de la gestion du risque commercial
visant a protéger le temps consacré et les fonds investis dans la recherche-développement de la
technologie innovante. Elaborer une stratégie solide avant qu’une atteinte ne soit portée aux droits
peut minimiser d’éventuels colts ultérieurs en matiére d’application des droits.

1. Décidez qui aura laresponsabilité globale de la gestion du portefeuille de brevets de I'entreprise.
2. Mettez en place un dispositif garantissant que toutes les inventions sont divulguées a une
personne ou un service habilité au sein de I'entreprise et permettant de décider s’il convient
de les traiter comme des secrets d’affaires, de les publier a titre défensif ou de les protéger au

moyen de brevets.

3. Reéalisez une analyse des risques pour décider s'’il y a lieu de procéder a une recherche d’in-
formation en matiére de brevets avant de déposer une demande de brevet et, le cas échéant,

déterminez en quoi elle doit consister.

4. Déterminez si, une fois délivré, le brevet sera utilisé a) de maniere offensive, b) de maniére
défensive ou c) principalement a des fins d’image de marque et de commercialisation.

5. Recensez les possibilités de partenariat ou de prise de licence.

6. Actualisez régulierement I'inventaire des brevets détenus et pris sous licence par I'entreprise.
Procédez périodiquement a une analyse des risques en examinant le portefeuille de brevets
et les stratégies des concurrents en matiere de brevets.

8. Elaborez une stratégie financiére afin de couvrir tous les colts liés a la création, au maintien, a
I'utilisation, a I'application et a la défense du portefeuille de brevets.

9. Réexaminez et révisez périodiquement la stratégie en matiere de brevets dans le cadre d’une
vérification périodique ou ponctuelle des actifs de propriété intellectuelle.
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41. Qui est chargé de faire
respecter les droits de brevet?

La responsabilité de déceler une atteinte
a un brevet et d’'engager des poursuites
contre les auteurs de l'atteinte incombe
principalement a son titulaire. Certes, sen-
sibiliser les employés aux fagons de repérer
les auteurs d’atteintes peut aider I'entre-
prise asurveillerle marché. Cela étant, cest
le titulaire du brevet qui est responsable
de la surveillance de l'utilisation de son
invention sur le marché, de I'identification
de l'auteur d’une atteinte et de la décision
d’engager ou non des poursuites & son en-
contre, de la maniere et au moment qui lui
sembleront opportuns. Les inventeurs in-
dépendants et les PME peuvent décider de
confier cette responsabilité (ou une partie
de cette responsabilité) au preneur d’'une
licence exclusive.

I convient de faire appel a un conseil en bre-
vets pour faire respecter le brevet, tant sur
le marché national qu'al’étranger. Celui-ci
pourra également offrir des conseils quant
aux cots, aux risques et ala meilleure stra-
tégie a adopter.
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Etude de cas:
faire respecter les droits de
brevet - Ananda Computers

Bien que le bengali (langue nationale
du Bangladesh) soit la septieme langue
la plus parlée au monde, il n’existait
jusqu’a la fin des années 1980 aucun
logiciel performant, simple et convivial
pour taper dans cette langue. Face a
cela, Mustafa Jabbar, un journaliste
bangladais, a pris I'initiative de créer
un logiciel et un clavier en bengali,
bouleversant ainsi le secteur de I'im-
primerie et de I'édition au Bangladesh.

M. Jabbar souhaitait surmonter les
nombreuses limitations associées aux
solutions existantes en créant une nou-
velle interface en bengali dotée d’une
nouvelle configuration. Le succes est
venu aprés un an et demi de travail
acharné, et la premiére édition de Bijoy
a été lancée en décembre 1988. C'est
M. Jabbar lui-méme qui a imaginé la
configuration du clavier et la typogra-
phie des caracteres, la programmation
du logiciel ayant été confiée a un pro-
grammeur indien.

Peu de temps aprés avoir créé Bijoy,
M. Jabbar a fondé sa propre société,
Ananda Computers, et a continué
d’améliorer Bijoy et de concevoir de
nouveaux logiciels. La premiere édi-
tion de Bijoy était congue uniquement
pour une utilisation sur ordinateurs
Macintosh. Une version compatible
avec Windows a été lancée sur le
marché en 1993. Un groupe de pro-
grammeurs et de chercheurs s’em-
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ploient & améliorer régulierement le
logiciel Bijoy sous la direction de M.
Jabbar.

La deuxiéme édition du clavier Bijoy et
le systeme d’interface typographique
pour taper en bengali ont été brevetés
en vertu du droit des brevets bangla-
dais. La popularité et la simplicité de
Bijoy ont engendré une généralisation
des actes de piratage du logiciel et une
grande quantité de claviers arborant
la configuration Bijoy ont été importés
de I’étranger. Le National Board of
Revenue (NBR), 'administration fiscale
du Bangladesh, a étudié cette ques-
tion suite a la demande déposée par
Mustafa Jabbar. En 2008, aprés avoir
affirmé et confirmé que M. Jabbar
était le titulaire du brevet sur les cla-
viers bengali, le NBR a émis une circu-
laire demandant au département des
douanes d’interdire I'importation des
logiciels et claviers Bijoy piratés, et de
les confisquer’®.
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Configuration du clavier Bijoy (Image:
Ananda Computers)

18 Voir le site IP Advantage a I'adresse

www.wipo.int/ipadvantage.

42. Que faire si votre brevet
est utilisé par des tiers
sans votre autorisation?

Si le titulaire d’'un brevet pense que des
tiers utilisent sa technologie brevetée sans
son autorisation, il doit, dans un premier
temps, réunir des informations sur les au-
teurs de l'atteinte, la nature de l'atteinte et
les effets qui en découlent pour son acti-
vité. Il convient de s’attacher les services
d’un conseil en brevets pour analyser les
éléments de preuve et décider des mesures
aprendre.

Dans certains cas, les titulaires de brevets
choisissent d’envoyer une lettre (commu-
nément dénommeée “ordonnance de ces-
sation”) informant 'auteur présumé de
l'atteinte d’'un éventuel conflit entre leurs
droits etles activités commerciales de cette
entreprise. Cette procédure est souvent
efficace en cas d’atteinte non intention-
nelle, l'auteur de l'atteinte acceptant soit
de cesser ses activités soit de négocier un
contrat de licence.

Quelquefois, cependant, la surprise consti-
tue la meilleure tactique pour éviter de
donner a l'auteur de l'atteinte le temps de
dissimuler ou de détruire des preuves. Dans
ce cas, il peut étre judicieux de saisir un tri-
bunal sans en aviser l'auteur de l'atteinte et
de demander une “ordonnance de mesure
provisoire” pour pouvoir procéder a une
perquisition surprise, souvent avec l'aide
de la police, dans les locaux commerciaux
de l'auteur de l'atteinte. Le tribunal peut
ordonner que les auteurs présumés de l’at-
teinte cessent l'activité incriminée en atten-
dant le jugement (ce qui peut prendre des
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mois ou des années). Toutefois, la question
de savoir si un brevet a fait I'objet d'une at-
teinte peut étre tres complexe et le tribunal
peut décider que l'affaire doit attendre la
procédure sur le fond.

Lorsqu’une entreprise décide d’engager
une action civile, les tribunaux disposent
en général d’'un large éventail de mesures
permettant d'indemniser les titulaires de
droits de propriété intellectuelle qui ont été
lésés. Un conseil en brevets sera en mesure
de fournir des renseignements utiles a cet
égard.

Le tribunal peut mettre en demeure l'au-
teur de l'atteinte de révéler I'identité des

personnes associées a la production et &

la distribution des produits ou services en

cause ainsi que leurs circuits de distribu-
tion. Il peut aussi ordonner, a la demande

du titulaire du brevet, que les produits et le

matérielillicites soient détruits ou éliminés

sans dédommagement, ce qui représente

un moyen de dissuasion efficace.

En vue d'empécher I'importation de pro-
duits portant atteinte a des brevets, des

mesures a la frontiere peuvent étre prises

dans certains pays, par'intermédiaire des

autorités douanieres nationales. Toutefois,
de nombreux pays prévoient de telles me-
sures uniquement en cas d'importation de

marques de contrefacon et de copies pirates

de produits protégés par le droit d'auteur.

En général, si une atteinte est décelée, il

convient d'obtenir I'avis juridique d'un pro-
fessionnel.
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43. Quelles sont les possibilités
de réglement extrajudiciaire
d’un litige relatif a une atteinte?

Si un contrat a été passé (par exemple, un
accord de licence) avec l'auteur de l'at-
teinte, il y a tout d’abord lieu de vérifier si
le contrat prévoit le recours a la médiation
ou a l'arbitrage, deux modes de reglement
des litiges souvent moins cotiteux que les
actions en justice. Méme lorsqu’il n'existe
aucune clause de ce type dans le contrat,
voire aucun contrat, il peut étre possible de
recourir a ces procédures extrajudiciaires
de reglement des litiges, pour autant que
les deux parties acceptent de s’y soumettre.

Enregle générale, 'arbitrage est plus rapide
et moins coliteux quune procédure judi-
ciaire et, sil'autre partie est étrangere, une
sentence arbitrale est plus facile a appliquer
a I'échelon international. Un avantage de
la médiation tient au fait que les parties
peuvent se soumettre a un processus qui
reste informel et convenir d’'une solution
tenant compte de leurs intéréts mutuels.
Cette solution peut donc contribuer a
maintenir de bonnes relations d’affaires.
Le Centre d’arbitrage et de médiation de
I’OMPI fournit des services a but non lu-
cratifpour le reglement extrajudiciaire des
litiges. De plus amples renseignements sur
l'arbitrage et la médiation sont disponibles
al'adresse suivante: www.wipo.int/amc/fr.
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Brevet n° GB2266045, relatif a un “ré-
cipient destiné a la consommation de
boisson pouvant étre utilisé comme
gobelet a bec”, commercialisé sous
le nom de “gobelet Anywayup®”, a
été breveté en 1992 par l'inventeur et
chef d’entreprise britannique Mandy
Haberman. Apres le lancement d’un
produit de contrefagon par un concur-
rent, elle a obtenu que soit prononcée
une ordonnance visant a empécher
d’autres atteintes au brevet, et 'affaire
afinalement été réglée au moyen d’une
procédure extrajudiciaire. Aprés d’au-
tres procédures judiciaires en Europe
et aux Etats-Unis d’Amérique, dans
le cadre desquelles la validité de ses
brevets a été confirmée, d’autres en-
treprises ont sollicité des licences. Pour
Mme Haberman, ses brevets sont un
facteur clé de laréussite de sa stratégie
commerciale.

Récapitulatif

Soyez vigilant. Surveillez la concur-
rence afin de déceler toute atteinte
éventuelle.

Gestion des risques. Gérez vos bre-
vets de maniere stratégique en vue de
minimiser les risques et de maximiser
les avantages.

Demandez des conseils. Consultez un
conseil en brevets avant d’engager toute
procédure en réponse a une atteinte
présumeée.

Modes extrajudiciaires de réglement
des litiges. Etudiez les possibilités de
reglement a I'amiable des litiges en in-
corporant des clauses d’arbitrage ou de
meédiation dans tout contrat de licence.
Pour plus de renseignements, voir
le module 3 de l'outil IP PANORAMA,
Objectif d'apprentissage 3.
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Annexe | - Sites Web utiles

Pour obtenir des informations
supplémentaires

Initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises

Questions de propriété intellectuelle
susceptibles d’intéresser les entreprises
www.wipo.int/sme/fr

Brevets en général
www.wipo.int/patents/fr

Aspects pratiques relatifs au dépot de
demandes de brevet: voir la liste des sites
Web des offices nationaux et régionaux
des brevets figurant al'adresse suivante:
www.wipo.int/directory/fi/urls.jsp

Traité de coopération en matiéere de
brevets (PCT)
www.wipo.int/pct/fr

Classification internationale des brevets
www.wipo.int/classifications/ipc/fr

Centre d'arbitrage et de médiation de
I'OMPI
www.wipo.int/amc/fr

Collection mondiale de données relatives
ala propriété intellectuelle de 'OMPI
www.wipo.int/reference/fr

Parties contractantes des traités
administrés par 'OMPI
www.wipo.int/treaties/fr

Laffaire équilibrée: La négociation des
contrats de licence de technologie — un
guide d’initiation, publication de 'OMPI
n° 906: www.wipo.int/sme/fr/documents/
guides/technology_licensinghtml

Une concession de licence de technologie
réussie, publication de 'TOMPI n° 903:
www.wipo.int/publications/en/details.
Jsp?id=296
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Annexe Il - Glossaire

Terme Explication* Références
Accord de Egalement appelé accord de non-divulgation. Contrat par 4,18
confidentialité lequel une partie ou les deux conviennent de ne pas divulguer
certaines informations ou de limiter I'utilisation des informations
a des fins bien précises.
Accord de licence Contrat entre le titulaire de droits de brevet (donneur de licence) 3, 33-35,
et un tiers (preneur de licence) qui est autorisé a exploiter les 39
droits en question, conformément aux conditions convenues, par
exemple moyennant compensation, sous forme généralement
du versement d’une commission ou d’une redevance.
Accord de Voir Accord de confidentialité. 4,18
non-divulgation
Activité inventive Egalement appelée non-évidence. Un des critéres de brevet- 1,6, 9
abilité, exigeant que I'invention ne soit pas évidente pour une
personne du métier ayant des connaissances moyennes dans
le domaine technique concerné.
Brevet Document délivré sur demande par un office national (ou un 1
office régional agissant au nom de plusieurs pays), qui décrit
une invention et octroie un droit exclusif d’une durée limitée de
fabriquer, exploiter ou commercialiser un produit ou un procédé.
Classification Systéme hiérarchique dans lequel 'ensemble de la technologie 15 (encadré)
internationale des est subdivisé en une série de sections, classes, sous-classes
brevets (CIB) et groupes pour le classement des brevets et des modeles

d’utilité. La CIB est un instrument indispensable pour retrouver
des documents de brevet dans le cadre d’une recherche sur
I'état de la technique. Plus de renseignements a I'adresse:
www.wipo.int/classifications/ipc/f.
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Concession
réciproque
de licence

Ily a concession réciproque de licence lorsque des entreprises
échangent les droits que chacune détient pour I'utilisation de
certains brevets. Souvent, les brevets détenus par chaque
entreprise couvrent des aspects différents d’un produit com-
mercial. Grace a la concession réciproque de licence, chaque
entreprise est libre de commercialiser le produit sur le marché.
Une licence réciproque peut impliquer ou non un paiement de
la part d’'une partie en faveur de I'autre pour “équilibrer” la
valeur des droits transférés.

3,39

Convention de Paris
pour la protection
de la propriété
industrielle

Administrée par I'Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (OMPI), il s’agit du premier accord international
majeur relatif & la protection des droits de propriété industrielle,
notamment des brevets. Par exemple, la Convention de Paris
énonce des régles congues pour aider les habitants d’un pays
donné a obtenir que leurs créations intellectuelles et leur droit
de priorité soient protégés dans d’autres pays (voir Droit de
priorité). Plus d'information a I'adresse www.wipo.int/treaties/
fi/ip/paris/ index.html

Convention sur le
brevet européen
(CBE)

Traité instituant I'Organisation européenne des brevets et
instaurant un systeme juridique autonome en vertu duquel les
brevets européens sont délivrés. Cependant, aprés avoir été
délivré, un brevet européen ne constitue pas un droit unitaire
mais un ensemble de brevets fondamentalement indépendants,
applicables et révocables au niveau national. Pour plus de
renseignements, voir www.wipo.int/wipolex/fi/other_treaties/
details.jsp?group_id=21&treaty_id=226.

26, 30

Date de priorité

Egalement appelée date de dépot effectif. Il s’agit de la date
du dépdt de la demande la plus ancienne dont la priorité est
revendiquée. La date est particulierement importante en vue
de déterminer I'état de la technique pertinent pour évaluer la
nouveauté et I'activité inventive.

21,28

Délai de grace

La législation de certains pays prévoit un délai de grace de six
ou douze mois, a compter du moment ol une invention est
divulguée par I'inventeur ou le déposant jusqu’au dépot de la
demande; pendant ce délai, I'invention restera brevetable bien
qu’elle ait été divulguée. Le délai de grace ne conférera pas une
date de priorité antérieure au déposant.

19,20
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Demande de brevet

Demande de protection d’une invention déposée aupres d’'un
office des brevets. Une demande consiste en une requéte, une
description de I'invention, une ou plusieurs revendications, un
ou plusieurs dessins (le cas échéant) et un abrégé. Le terme
peut également faire référence au processus de dépdt d’'une
demande de brevet.

58,11,

14,15, 16,
18,19, 21,
25, 26,28

Demande de brevet
provisoire

Une demande de brevet provisoire peut étre envisagée comme le
“dépot d’'une premiére demande de brevet temporaire & moindre
codt”. Elle contient seulement une partie des renseignements
exigés dans une demande de brevet classique et permet au
déposant d’obtenir rapidement une date de dép6t initiale. Le mot
clé dans cette expression reste cependant le mot “provisoire”.
Une demande de brevet officielle doit &tre déposée dans un délai
d’un an ou la demande sera considérée comme abandonnée.

16, 20
(encadré)

Demande de brevet
régionale

Demande de protection d’une invention déposée auprés d’un
des offices régionaux des brevets.

30,
Annexe Il

Demande
internationale de
brevet

Demande de protection pour une invention déposée en vertu du
Traité de coopération en matiére de brevets (PCT).

30

Description

Egalement appelée spécification. La partie d’'une demande
de brevet qui divulgue I'invention d’une maniére suffisamment
claire et compléte pour qu’une personne du métier possédant
des compétences dans le domaine technique concerné puisse
comprendre I'invention revendiquée et I'exploiter sans ex-
périmentation excessive. La description forme la base des
revendications qui définissent le cadre juridique de I'invention.
Elle peut couvrir une matiére plus large que les revendications,
mais les revendications ne peuvent jamais couvrir un objet plus
large que la description.

21

Dessin

lllustrations dans une demande de brevet qui peuvent étre
nécessaires ou utiles pour comprendre I'invention.

21

Divulgation

Par divulgation on entend:

1. la divulgation suffisante d’une invention comme condition
requise de la brevetabilité (voir I'entrée suivante); ou

2. la divulgation publique avant le dépdt de la demande, qui
peut détruire la nouveauté d’une invention, la rendant ainsi
non brevetable.

5 (encadré),
8,11,18-20

60



Initiation aux brevets pour les petites et moyennes entreprises

Domaine public En regle générale, une invention ou une activité créative est 5 (encadré),
considérée comme faisant partie du domaine public s'il 'y a 14 (encadré),
aucune restriction légale a son utilisation par le public. 24

Droit de priorité Droit limité dans le temps, déclenché par le dépot de la premiére 21,28

demande de protection par brevet. Le droit de priorité a pour
effet que tout dépdt ultérieur d’une demande de brevet pour la
méme invention dans d’autres pays avant I'expiration du délai
de priorité ne peut étre rendu invalide par un acte quelconque
accompli dans I'intervalle, par exemple le dép6t d’une autre
demande. Lors du dépdt de la demande ultérieure, le déposant
doit “revendiquer la priorité” de la premiére demande afin de
pouvoir faire usage du droit de priorité. Les droits de priorité se
fondent sur 'article 4 de la Convention de Paris.

Droit exclusif Droit conféré au titulaire d’un brevet (ou a toute partie a laquelle 1,3,12
il en transfére la propriété) d’empécher des tiers de fabriquer,
utiliser, offrir a la vente, vendre ou importer a ces fins son
invention sans son autorisation pendant une période limitée.

Droit territorial Droit qui ne peut étre exercé que dans les pays ou régions ol 1
il a été établi et est en vigueur.

Etat de la technique  Toutes les connaissances pertinentes qui existaient avant la date 15
de priorité d’une demande de brevet. Certains pays établissent
une distinction entre publications imprimées, divulgations
orales et utilisation antérieure et en fonction de I'endroit ou
ces publications ou divulgations ont eu lieu. La nouveauté et
I'activité inventive doivent étre évaluées au regard de I'état de

la technique.
Exigence de Exigence faite au déposant d’une demande de brevet de divulguer 1
description de la la meilleure maniere de réaliser I'invention a sa connaissance

meilleure maniere de  au moment du dépdt de la demande. Certains pays prévoient
réaliser I'invention une telle exigence. Voir également Exigence de divulgation.

Exigence de Le droit des brevets impose aux déposants une obligation 1
divulgation générale de divulguer I'invention d’une maniére suffisamment
claire et compléte pour qu’une personne du métier possédant
des compétences dans le domaine technique concerné puisse
comprendre l'invention revendiquée et I'exploiter sans expéri-
mentation excessive. Dans certains pays, la législation sur les
brevets exige également que soit indiquée la “meilleure maniere”
de fabriquer ou d’exécuter I'invention connue de Iinventeur.
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Information en
matiere de brevets

Linformation technique et juridique contenue dans les documents
de brevet publiés périodiquement par les offices des brevets.
Environ deux tiers des renseignements techniques fournis dans
les documents de brevet ne sont jamais publiés ailleurs. Cela
fait de I'information en matiére de brevets la collection la plus
compléte de données technologiques classées.

14-15

Invention

Solution & un probléme particulier dans le domaine de la technique.
Une invention peut se rapporter a un produit ou un procédé.

Liberté d’exploitation

Condition pour qu’un acte particulier, tel qu’un essai ou la
commercialisation d’un produit, puisse étre réalisé sans porter
atteinte aux droits de brevet dont jouissent des tiers.

14 (encadré)

Modele d’utilité

Egalement appelé brevet de courte durée, petit brevet ou
brevet d’innovation. Les modgles d'utilité sont un type spécial
de droits de propriété intellectuelle octroyés par certains pays
a un inventeur ou a son cessionnaire pour une période limitée.
La durée de la protection est plus courte que pour un brevet
normal, et les conditions de délivrance sont moins strictes. Les
modeles d'utilité constituent un substitut intéressant aux brevets
dans les pays ol ils existent.

4,6
(encadré),
23

Non-évidence

Voir Activité inventive.

1,6,9

Nouveauté

Un des criteres de brevetabilité, selon lequel I'invention doit étre
nouvelle au regard de I'état de la technique. Si I'invention fait
partie de I'état de la technique, on dit qu'elle fait 'objet d’'une

“antériorité”. La nouveauté ne peut pas étre prouvée ou établie;
seule son absence peut étre prouvée.

6,8,19,28

Objet brevetable

Le domaine d’application d’une technologie pour lequel la
législation d’un pays autorise une protection par brevet. En
général, I'objet brevetable est établi par la loi et normalement
défini en termes d’exceptions a la brevetabilité, la regle générale
étant qu’un brevet pourra étre obtenu pour des inventions dans
tous les domaines technologiques.

6,7

Ordonnance de
cessation

Lettre adressée par un titulaire de droits de propriété intellec-
tuelle, ou son conseil, sollicitant I'arrét immédiat d’une atteinte
présumée sous peine d’intenter une action en justice.

42
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PATENTSCOPE

Systeme de recherche en ligne gratuit qui comprend toutes les
demandes déposées en vertu du PCT ainsi que les documents de
brevet publiés par les offices nationaux et régionaux participants.
Pour en savoir plus: www.wipo.int/patentscope/f.

15

Personne du métier

Personne hypothétique qui possede les compétences et les
connaissances ordinaires dans un domaine technique particulier,
sans étre un génie. Dans la plupart des Iégislations relatives aux
brevets, la personne du métier sert de référence pour déterminer,
ou tout au moins évaluer, si une invention implique une activité
inventive ou pas et si une invention fait I'objet d’une divulgation
suffisante dans la description du brevet ou la demande de brevet.

9, 11,21

Possibilité
d’application
industrielle

L’un des criteres de brevetabilité selon lequel I'invention doit
pouvoir étre fabriquée ou utilisée dans tout type d’industrie, le
terme d'industrie s’entendant ici au sens le plus large. Dans
certains pays, ce n’est pas la possibilité d’application industrielle
qui est requise mais l'utilité.

10

Premier déposant

Systéme dans le cadre duquel la premiére personne qui dépose
une demande de brevet se verra accorder le brevet si plusieurs
personnes déposent une demande revendiquant la méme
invention.

18,19
(encadré)

Premier inventeur

Systéme dans le cadre duquel le premier inventeur qui congoit et

met en application la technologie ou I'invention se verra accorder
la protection par brevet si plusieurs personnes déposent une

demande de brevet revendiquant la méme invention. Les Etats-
Unis d’Amérique continuent d’appliquer le systéme du premier
inventeur pour les demandes de brevet déposées avant le 15

mars 2013. Depuis le 16 mars 2013, ils mettent en ceuvre un

systeme de premier déposant similaire a celui appliqué dans

la plupart des autres pays.

18 (note
de bas de

page 12), 19

(encadré)

Propriété
intellectuelle

La propriété intellectuelle désigne les ceuvres de I'esprit:
inventions, ceuvres littéraires et artistiques, et emblémes, noms,
images et dessins utilisés dans le commerce.

63



Inventer le futur

Publication

La publication peut intervenir a différents stades de la procédure.

Dans certains pays, le document de brevet n'est publié que
lorsque le brevet a été délivré. Dans d’autres pays, les demandes
de brevet sont généralement publiées 18 mois aprés la date de
dépot ou, si la priorité a été revendiquée, la date de priorité. La
publication d’une demande de brevet marque la date a laquelle
il devient accessible au public.

5 (encadré),
16 (encadré),
23

Publication défensive

Egalement appelée divulgation défensive. Stratégie en matiére
de propriété intellectuelle visant a empécher des tiers d’obtenir
des droits de brevet sur une invention. La stratégie consiste a
publier une description ou un dessin de I'invention de maniere
ce gu'elle soit intégrée dans I'état de la technique, empéchant
ainsi des tiers de breveter I'invention.

5 (encadré)

Redevance

Forme de compensation basée sur un pourcentage du revenu
ou des ventes unitaires générés en vertu d’'un accord, tel un
contrat de licence de brevet.

33,35

Regle de I'unité de
I'invention

Dans la plupart des législations en matiére de brevets, chaque
demande doit porter sur une seule invention; en cas de pluralité
des inventions, celles-ci ne peuvent faire 'objet d’une méme
demande que si elles sont toutes liées entre elles de maniére a
ne former qu’un seul concept inventif général. Cette exigence
cherche a éviter le dép6t d’'une demande de brevet pour plusieurs
inventions en acquittant une seule série de taxes. Lunité de
I'invention facilite par ailleurs le classement des documents
de brevet.

26

Revendications

Déclarations numérotées a la fin d’un brevet qui définissent

Finvention pour laquelle une protection par brevet est recherchée.

En regle générale, elles doivent étre claires et concises et se
fonder entierement sur la description.

16, 20
(encadré),
21

Technique

Objet connu dans le domaine comprenant notamment les brevets
délivrés, les publications et les savoirs réputés étre accessibles
au public comme les compétences professionnelles, les pratiques

commerciales et autres (voir également Etat de la technique).

8,9,14-16
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Traité de coopération  Traité international administré par I'Organisation Mondiale de la 27-30
en matiere de Propriété Intellectuelle (OMPI). Le systeme du PCT est un systeme
brevets (PCT) facilitant le dép6t dans le monde entier des demandes de brevet,
en donnant aux déposants plus de temps pour décider dans
quels pays ils veulent, a terme, obtenir une protection par brevet.
Le PCT permet le dépdt d’une seule “demande internationale”
et I'établissement d’'un rapport de recherche et d’une opinion
(par 'un des principaux offices de brevets, désignés comme
“administration internationale”) qui déterminent la probabilité
de la brevetabilité. Le déposant peut ainsi décider en toute
connaissance de cause s'il lui faut déposer une demande de
brevet nationale et ol la déposer. Ce n'est qu’a ce stade qu'il
convient de procéder a la traduction de la demande et au
paiement des taxes locales. Les brevets issus d’'une demande
selon le PCT sont des brevets nationaux, délivrés par les offices
de brevets locaux compétents conformément au droit des brevets
local. Chaque pays membre doit cependant reconnaitre la date
de dépdt initiale du déposant aux fins d’établir la priorité, et
notamment de déterminer I'état de la technique dans le cadre
de I'analyse de la brevetabilité. Plus d’information a I'adresse
www.wipo.int/pct/fr.

Utilité Un des critéres de brevetabilité utilisé dans certains pays a la 10
place de la possibilité d’application industrielle. Une invention
est jugée utile si elle remplit la fonction spécifiée et offre des
avantages concrets.

* Les explications fournies ici s’entendent dans le contexte du droit des brevets.
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Annexe lll - Mythes et
malentendus concernant
les brevets

Je peux faire breveter une idée.

Une idée ne peut pas étre brevetée, parce
qu’il s'agit seulement d'un énoncé du pro-
bleme qui doit étre résolu et réalisé sur le
plan technique (voir le point 1). Par exemple,
vous pouvez vous dire: “Ne serait-ce pas
génial si ma machine a laver pouvait laver
mes vétements sans eau et étre ainsi plus
respectueuse de l'environnement?” A ce
stade, on ne saurait parler d'invention, mais
plutdt de la reconnaissance d’'un besoin
ou d’'un probléme. Une invention est une
solution & ce probléme (voir le point 2). Vous
devez concevoir une machine a laver qui
permette de faire disparaitre les taches
sans utiliser d eau. Les inventions décrivent
un objet concret de maniere suffisamment
précise pour qu'un tiers puisse le construire.

Vous ne pouvez pas breveter une idée ou

une suggestion pour un nouveau procédé,
une nouvelle machine ou méthode de fa-
brication, etc. Vous ne pouvez breveter que

I'invention elle-méme, et vous devez fournir
a l'office des brevets une description tech-
nique compléte du mode opératoire exact

del'invention (voir le point 11).

Les idées peuvent étre reprises par des
tiers. Il est donc judicieux de garder votre
idée secréte ou de ne la partager qu'a titre
confidentiel jusqu’a sa concrétisation sous
forme d’invention et jusquau dép6t d’'une
demande de brevet. Sivous devez exprimer
votre idée a un tiers, il faudrait lui faire si-
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gner au préalable un accord de confidentia-
lité (voir I'encadré sous le point 5).

Je devrais déposer une demande de
brevet avant d’avoir converti mon idée
en une invention exploitable.

Le dépot d'une demande de brevet doit tou-
jours étre envisagé au moment opportun.
Avant de déposer une demande de brevet,
procédez dans l'ordre suivant:

« déterminez la faisabilité et la mise en

ceuvre techniques de votre idée jusquau

stade de I'invention;

évaluez I'invention a I'aune de son po-
tentiel commercial, c’est-a-dire décidez

si elle est suffisamment précieuse pour
justifier le temps, les efforts et les dé-
penses que nécessite la procédure de dé-
pot d'une demande de brevet jusqu’a la

délivrance dudit brevet (voir le point 5);

effectuez une recherche de brevetabilité

(voir les points 6, 14 et 15);

recueillez et compilez toutes les infor-
mations nécessaires pour rédiger la de-
mande (voir le point 18).

Mon invention sera protégée
immédiatement apres le dépot
de ma demande de brevet.

Une invention est pleinement protégée uni-
quement a compter de la date ou1 le brevet
est délivré et non a compter de la date a la-
quelle la demande est déposée (voir le point
23).Par ailleurs, il n'y aaucune garantie que
le brevet sera délivré, l'office des brevets
pouvant refuser votre demande pour un
certain nombre de raisons — par exemple
si I'invention revendiquée ne remplit pas
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les conditions de brevetabilité (voir le point

6) ou si un tiers I'a déja divulguée au public,
par exemple en publiant un article surle su-
jet (voir le point 19). Il existe toutefois dans

certains pays une “protection provisoire”, a

savoir des droits conférés aune demande de

brevet qui a été publiée mais pour laquelle

le brevet n’a pas encore été délivré.

La délivrance d’un brevet signifie que,
pour les pouvoirs publics, 'invention
fonctionne ou est commercialement
viable.

Les pouvoirs publics ne participent pas
aux essais auxquels est soumise'invention
pour déterminer si elle fonctionne ou si
elle est commercialement viable. Certains
offices des brevets vérifient seulement les
documents officiels et si I'invention reven-
diquée est un objet brevetable selon la loi.
Loffice des brevets examine les demandes
pour sassurer quelles satisfont aux cri-
teres administratifs et, dans certains pays,
aux conditions de brevetabilité, mais il ne
construit pas I'invention proposée pour vé-
rifier sa fonctionnalité (voir le point 16 pour
en savoir plus sur la procédure d’'examen
d’'une demande de brevet).

Un brevet me rendra riche.

Il n'y a aucune garantie quune invention
brevetée se vendra bien. De fait, plus de 90%
desbrevets ne générent aucun revenu, et ce
pour de multiples raisons, notamment une
évaluation incorrecte du potentiel com-
mercial de I'invention ou des campagnes
de promotion et de publicité insuffisantes.
De nombreux coiits étant associés a la dé-
livrance d’'un brevet pour une invention

et plus encore pour sa commercialisation,
il est important de réaliser une analyse
colits-avantages avant d’investir dans la
protection de votre invention par brevet
(voir les points 17, 31 et 32).

Un brevet me donne le droit de fabriquer,
exploiter et vendre un produit couvert
par mon invention.

Un brevet autorise uniquement son titu-
laire & empécher des tiers de fabriquer,
exploiter et vendre les éléments couverts
par les revendications de son brevet. Le
titulaire d'un brevet antérieur comportant
des revendications plus étendues peut em-
pécher 'inventeur dont les revendications
de brevet ont une portée plus restreinte
d’exploiter son propre brevet d’inventeur
(voir le point 1).

Je dois obtenir un brevet pour optimiser
la valeur de mon invention.

Pas nécessairement. De fait, suivant la na-
ture de 'invention, d’autres types de pro-
tection juridique peuvent étre plus adaptés

a votre stratégie commerciale, comme les

modeles d’'utilité ou les secrets d’affaires

(voir le point 4). Toutefois, étant donné les

nombreux avantages d’un brevet, vous de-
vriez effectuer une analyse coiits-avantages

avant de déposer une demande de brevet,
tenant compte du temps et des cofits as-
sociés au paiement périodique des taxes

de maintien en vigueur du brevet (voir le

point 3).
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Une fois mon invention brevetée,
T'office des brevets empéchera les tiers
d’y porter atteinte.

Loffice des brevets ne fait pas respecter
vos droits de brevet. Cest a vous qu'il ap-
partient, en tant que titulaire du brevet,
de surveiller I'exercice et d'assurer I'appli-
cation de vos droits (voir le point 41). Cela
peut vous amener a intenter une action en
justice pour atteinte a vos droits aupres
d’un tribunal national.

Sij'obtiens un brevet dans mon pays,
mes droits de brevet sont applicables
dans le monde entier.

Actuellement, il n'existe pas de “brevets

mondiaux” ou de “brevets internationaux”
qui donnent naissance a un droit de brevet

unitaire pour le monde entier.

En regle générale, une demande de brevet
doit étre déposée, et un brevet délivré et
appliqué, dans chaque pays dans lequel
vous cherchez une protection par brevet
pour votre invention, conformément a la
législation du pays en question.

Cela dit, certains offices régionaux de
brevets, par exemple 1'Office européen
des brevets (OEB) et 'Organisation régio-
nale africaine de la propriété intellectuelle
(ARIPO), acceptent des demandes de brevet
régionales, ou délivrent des brevets qui ont
le méme effet que les demandes déposées,
ou que les brevets délivrés, dans les Etats
membres de cette région (voir les points 27
430). Le terme “brevet européen” est seule-
ment une formule abrégée pour désigner un
ensemble de droits de brevet nationaux et
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territoriaux résultant d'une demande faci-
litée en vertu de la Convention sur le brevet
européen (CBE). Cette pratique contraste
avec les régimes existant dans I'Union eu-
ropéenne concernant ce que l'on appelle les
“marques communautaires” oules “dessins
oumodeéles communautaires” (ainsi quun
projet d’établissement d un “brevet commu-
nautaire”) qui donnent naissance a un droit
de propriété intellectuelle unitaire pour le
territoire de la Communauté européenne.

En outre, toute personne domiciliée dans
un Ftat contractant du Traité de coopéra-
tion en matiere de brevets (PCT) ou tout
ressortissant d’un tel Etat, peut déposer
une demande internationale selon le
PCT. Grace a ce systeme, cette demande a
le méme effet que des demandes nationales
déposées dans chaque Etat contractant du
PCT (voir le point 30). Le systéme de dép6t
international du PCT ne donne pas lieu a
un brevet “international” mais fournit un
mécanisme pour obtenir la délivrance de
brevets dans plusieurs pays. Les brevets
issus d'une demande selon le PCT sont
des brevets nationaux/régionaux, délivrés
par l'office des brevets local compétent
conformément au droit des brevets local.
Toutefois, tous ces brevets étant essentiel-
lement fondés sur la méme demande pour
la méme invention, les revendications et
autres contenus des demandes de brevet
déposées selonle PCT seront généralement
en grande partie similaires (sous réserve
de modifications dans I'instruction de la
demande durant la phase nationale).

11 est conseillé de protéger votre invention
dans chacun des pays ot le produit est fa-
briqué, distribué et vendu, ou le procédé
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exploité, et ces systémes régionaux et in-
ternationaux de dépot de brevets peuvent
faciliter et simplifier le dépot de demandes
multinationales.

Les regles de procédure et les dispositions
matérielles régissant I'octroi de brevets, de
méme que le montant des taxes requises,
different d'un pays et d une région al'autre.
Il est donc recommandé de consulter un
agent de brevets ou un conseil en brevets,
ou les offices de la propriété intellectuelle
des pays qui vous intéressent. Une liste
d’adresses de sites Web et un répertoire d'of-
fices nationaux et régionaux de la propriété
intellectuelle sont disponibles a l'adresse
suivante: www.wipo.int/directory/fr/urls.jsp.

Pour chaque pays dans lequel

je souhaite protéger mon invention,

je dois déposer les demandes le méme
jour pour étre siir quelles bénéficient de
la date de dépoét la plus ancienne.

Lorsquune demande de brevet est déposée

dans un pays, la date de dépét relative a

cette premiére demande est appelée la date

de priorité. Toute demande ultérieure dépo-
sée dans d'autres pays qui sont membres

de I'Union de Paris ou de 'Organisation

mondiale du commerce dans un délai de

12 mois (cest-a-dire dans le délai de priori-
té) et portant sur le méme objet, bénéficie

de la priorité de la premiére demande, par
exemple pour le dépét ultérieur d'une de-
mande internationale selonle PCT. Toute

demande ultérieure déposée dans le délai

de priorité est ainsi prioritaire surles autres

demandes déposées pour la méme inven-
tion par des tiers apres la date de priorité

(voir le point 28).

Un conseil en brevets doit rédiger et
déposer votre demande de brevet.

Sagissant de demandes nationales, qui-
conque peut établir et déposer une de-
mande de brevet, mais il s'agit d'une tache
complexe et il est tres risqué de l'entre-
prendre sans I'assistance d'un agent de bre-
vets ou d’un conseil en brevets. Il convient
toutefois de noter que la plupart des légis-
lations exigent que les déposants étrangers
soient représentés par un agent de brevets
ou un conseil en brevets résidant dans ce
pays (voir le point 25).

Un brevet protege tout élément figurant
dans ses dessins.

Cesontlesrevendications delademande de
brevet qui déterminent I'étendue de la pro-
tection, pasles dessins. Les dessins peuvent
étre utiles pour illustrer les détails tech-
niques de I'invention mais ne constituent
pas toujours un élément indispensable dela
demande. Les revendications sont une part
essentielle de la demande et doivent étre
soigneusement rédigées en vue de protéger
adéquatement I'invention (voir le point 21).

N’ayant copié aucune partie de mon
invention sur des produits existants,
je suis certain de ne porter atteinte a
aucun brevet.

Les actions en contrefacon de brevet ne
reposent pas sur la question de savoir si
l'auteur de I'atteinte avait connaissance du
brevet ou sil a délibérément copié I'inven-
tion brevetée. Les brevets de tiers peuvent
faire l'objet d'une atteinte méme si l'au-
teur de celle-ci n'avait aucune idée de leur
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existence. C'est pourquoi il est important
d’effectuer une recherche sur I'état de la
technique avant d’'investir des montants
considérables dans I'invention et de pré-
parer sa commercialisation (voir les points
14 et 15).

Mon invention étant seulement

une amélioration apportée a une
technologie existante, je ne peux pas
obtenir de brevet.

Un grand nombre d’inventions brevetées
sont des améliorations mineures d’'une
technologie existante. Une invention ne
doit pas nécessairement constituer une
avancée majeure dans le domaine pour
bénéficier d une protection par brevet. Tant
quel'invention remplitles criteres de breve-
tabilité, vous étes libre de déposer une de-
mande de brevet (voir le point 6). Cela étant,
sivous utilisez une technologie brevetée par
un tiers dans votre invention, vous devrez
alors obtenir une licence du titulaire de
l'autre brevet afin de commercialiser votre
propre invention brevetée (voir le point 12).

Une demande de brevet provisoire
constitue la premiere étape normale ou
la premiere option privilégiée dans le
processus d'obtention d’'un brevet.

Les demandes de brevet provisoires ne sont
proposées que dans certains pays et, si les
taxes de dépdt sont inférieures, une de-
mande de brevet complete devra tout de
méme étre déposée pour protéger I'inven-
tion une fois écoulé le délai de 12 mois dela
demande provisoire. Suivant votre stratégie
commerciale, le recours a une demande
de brevet provisoire comporte des cotits et
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des avantages, et les modalités applicables
a ces demandes varient d'un pays a l'autre.
Il convient de consulter un agent de brevets
ou un conseil en brevets.

Un objet illustré ou décrit dans un brevet
échu peut étre breveté a nouveau.

A compter de l'expiration du brevet, I'in-
vention peut étre librement utilisée par le
public et ne peut pas étre brevetée a nou-
veau. Par ailleurs,I'invention dont le brevet
est arrivé a expiration ayant été divulguée
au public dans le cadre de la demande de
brevet, elle ne remplit plus le critere de
“nouveauté” (voir le point 8).
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