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vous innovations sur le marché

=P curopéer Telle est la question !

Quelques criteres d’appréciation:

Quel ? Process ou dispositif ?

Quel ?

Processus utilisé ?

Capacite a ?

Colts des brevets ? Quel ?
?

dans des produits concurrents ?
? A quel prix ?
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TP [y  Les clés pour protéger ses Brevet ou secret ?

vous innovations sur le marché

RS @P curopéen Telle est la question !

Le secret ne se décrete pas, il s’organise!

En interne:
Organisation du site de production (restrictions d’acces, division des taches...)
Culture d’entreprise
Contrats de travail, conventions de stages ou théses...

A l’externe: liés au processus
d’innovation (NDA ou accord de secret)

Clause de confidentialité
Clause de non exploitation
Clause de non revendication




Les

TP [y  Les clés pour protéger ses Brevet ou secret ?

vous innovations sur le marché

RS @P curopéen Telle est la question !

Le brevet, points clés

IDENTIFIER LES ELEMENTS BREVETABLES
Invention : « solution technique
a un probleme technique »

IDENTIFIER LES TERRITOIRES
Protection territoriale, délais de priorité

P APPRECIER SUSCEPTIBLE
LA IEI\CI)AL‘JL\IIJETUTE L’ACTIVITE D’APPLICATION
INVENTIVE INDUSTRIELLE
. Etre vigilant & la TITULARITE DES DROITS
DEPOT

PROTECTION DE (droit de déposer, choix de I'identité du

20 ANS MAXIMUM

déposant), a L'ENTRETIEN DU TITRE (annuités)
PUBLICATION et a leur REELLE EXPLOITATION
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Les clés pour protéger ses 0 u se p rotég er ?

innovations sur le marché

européer Le périmetre géographique

Principaux criteres :

Pays ou I'on
Pays de : de leur production, de leur
commercialisation, de leurs plateformes de distribution...

Mais aussi :

Pays ou I’on pourra exercer

Pays ou les

Pays ou une

Pays ou I'on

Pays ou I'on est (perspectives a court ou
moyen terme), ou I’

w@ Nécessité de cibler pour optimiser les investissements



Les
Rendez-

Irpl europeen

A

Point de
vigilance : les délais

Dépét FR

Les clés pour protéger ses QU an d ?

vous innovations sur le marché

Le respect du timing

3 JALONS CLES'!
TO+ 12 MOIS: TO+ 18 MOIS: PCT TO+ 30 MOIS :
Rapport de recherche Délivrance en FR

préliminaire
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Voie nationale Voie européenne Voie internationale (PCT)

- - Europaisches
Patentamt
European
W NSTITUT NATIONAL Fatent Office
DE LA PROPRIETE Difice europien

re
des brevets

INDUSTRIELLE

Autant de demandes + de 40 pays a la carte 156 pays a la carte
Autant de procédures Une seule demande Une seule demande
Brevets nationaux Une seule procédure Une seule procédure
Eclatement en brevets nationaux Eclatement en demandes
nationales > Pas de brevet
Brevet a effet unitaire > Nouvelle international
opportunité ?

vVvyy
vvyy
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VOIES NATIONALES

gy

AUTANT DE DEMANDES, DE
PROCEDURES, DE MANDATAIRES
QUE DE PAYS

gy

BREVETS NATIONAUX (/REFUS)

VOIE EUROPEENNE
EP

o

UNE SEULE DEMANDE
UNE SEULE PROCEDURE
UN SEUL MANDATAIRE
POUR TOUS LES PAYS DESIGNES

o

BREVET EUROPEEN (/REFUS)

Des choix de procédures adaptés a la stratégie, aux objectifs,
a la durée des projets R&D et aux moyens de |’entreprise

VOIE INTERNATIONALE
PCT

gy

UNE SEULE DEMANDE
UNE SEULE PROCEDURE
PRELIMINAIRE
POUR TOUS LES PAYS DESIGNES

gy

AUTANT DE PROCEDURES NATIONALES QUE
REGIONALES (OEB, OEAB, OAPI) QUE DE
PAYS OU DE REGIONS DESIGNES
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» BREVET EP classique
e Une seule demande déposée aupres de 'OEB

e Une seule procédure instruite par I'OEB
e Délivrance d’un brevet EP
e Eclatement en brevets nationaux

v Validation a réaliser aupres de chacun des
offices nationaux

v’ Paiement des annuités aupres de chacun
des offices nationaux

v’ Jusqu’a + de 40 pays : EP(FR) ; EP(DE) ;
EP(CH); EP(NO); EP(TK)...
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' cuopcer Strateégies et procédures

Problemes du systéme actuel brevet EP éclaté en brevets
nationaux

» Protection européenne morcelée : obtention centralisée uniquement

» Cout éleve : annuités/traductions/nombre de juridictions concernées

» Non-uniformité des décisions nationales : un brevet peut étre déclaré nul dans une
juridiction nationale alors que la validité et la contrefacon peuvent étre confirmées, sur la base du
méme brevet européen, dans une autre juridiction nationale

» Incertitudes : expertise non uniforme des juges, harmonisation de la jurisprudence, absence
de juges techniques dans certains pays

» Délais importants : juridictions nationales, enchainement des litiges



Les Les clés pour protéger ses COMMENT ?

Rendez-

vous innovations sur le marché

' cuopcer Strateégies et procédures

» BREVET EP a effet unitaire (au lancement)
» Une seule demande déposée aupres de |'OEB

» Une seule procédure instruite par I'OEB
» Délivrance d’un brevet EP
» NEW ! : Requéte d’un effet unitaire aupres de I’OEB

Les 17 Etats participant a la coopération renforcée et
qui ont déja ratifié les accords participeront au
brevet unitaire lorsqu’il sera lancé :

Les 27 de I'UE mais pas Espagne ni Croatie et pas
encore Chypre, Grece, Hongrie, Irlande, Pologne,
République tcheque, Roumanie et Slovaquie

NEW ! Paiement de l'annuité auprés de I'OEB
chaque année




Les
Rendez-

Les clés pour protéger ses CO M M ENT ?

vous innovations sur le marché

' cuopcer Strateégies et procédures

» BREVET EP a effet unitaire (a terme)

» Une seule demande déposée aupres de 'OEB

» Une seule procédure instruite par I'OEB
» Délivrance d’un brevet EP
» NEW ! : Requéte d’un effet unitaire auprés de I’OEB

25 Etats participant a la coopération renforcée
en vue de la mise en ceuvre du systeme du
brevet unitaire :

Les 27 de I’'UE mais pas Espagne ni Croatie

Paiement des annuités aupreées de |'OEB !
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Objectif du futur systeme de brevet EP :
Obtenir un brevet Unicue couvrant I'Union Européenne pendant toute sa durée de vie,
actionnable contre des contrefacteurs présumés devant une unique juridiction

Les 2 piliers du futur systéeme::
» un « brevet européen a effet unitaire » « BU »
P une « juridiction unifiée du brevet » « JUB »

En cas de litige devant la JUB :

» sile BU est jugé valide et contrefait : le contrefacteur est condamné en 1 fois pour tout
le territoire

P sile BU est jugé invalide : il est annulé sur tout le territoire
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Notions de colts (estimations)

Colts en € FRANCE Brevet EP (GB, USA JAPON Total
DE, SE, IT, ES)

Dépot 5500 4500 5000 6000 20000

- Procédures de
délivrance

- Maintienen

~ vigueur
pendant 20
ans

Total général

12250 64400 19400 39500 133050

Soit en moyenne : environ 830 € par pays et par an
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e QP curopéen Stratégies et procedures

Les colts pour le brevet européen a effet unitaire :

» Jusqu’a 3 états ciblés, parmi les états membres : le brevet
européen classique sera moins cher

» A partir de 4 états ciblés, parmi les états membres : le brevet
unitaire sera moins cher

NB : des cabinets de Conseils en Pl ont mis en ligne sur leur site
internet des comparateurs de coUts.
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CE QU’IL FAUT RETENIR

» 1¢ POINT
Une stratégie de protection a définir en fonction de la
nature des avantages concurrentiels

» 2¢me pOINT
Une stratégie de dépots a définir de maniéere anticipée
et prospective

» 3eme pOINT
Une stratégie de dépots en fonction des objectifs et
moyens de I’entreprise
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QUELQUES LIENS UTILES

» LIEN 1 » LIEN 4

https://www.inpi.fr/ https://www.inpi.fr/comment-proteger-ses-innovations-sur-le-marche-europeen
» LIEN 2 »LIEN 5

https://www.epo.org/index_fr.html https://www.unified-patent-court.org/en

— ibbint/Aortal f) https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/national-law_fr.html
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