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La propriété industrielle (PI) est essentielle tout au long de la vie d’un produit.

Toutefois, pour une PME, I'utilisation de la Pl comme outil favorisant la commercialisation de ses idées n'est pas toujours
évidente. Il existe de nombreux écueils a éviter qui sont bien souvent peu connus des PME.

Les Do & Don't dressent une liste (non-exhaustive) des bons réflexes Pl pour une PME au stade de la conception du
produit, avant son lancement et aprés son lancement.

Pour innover et commercialiser, il faut avoir une idée, ne pas la perdre et I'exploiter.

Se constituer des portefeuilles de droits de propriété industrielle (DPI) est une premiére étape pour la commercialisation
de ses idées par une PME. Cependant, des DPI seuls, ne seront pas suffisants, il faut également mettre en place une
politique de secret des affaires et de confidentialité et penser a une incitation a I'innovation a travers une politique interne
d’invention de salariés.
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Au stade de linvention

Garder le secret et inciter pour innover

Définir son innovation

S'assurer d'innover - Se positionner Innover seul ou en groupe ?

» Vérifier que lidée a un potentiel innovant / ne = Améliorer la technologie d'un tiers sans

pas réinventer la roue : faire de la bibliographie s'assurer d'avoir des droits d'exploitations sur la
= Vérifier que l'idée n'a pas déja donné lieu a dite technologie

une protection-> faire une analyse de liberté
d'exploitation avant d'investir

Innover seul ou en groupe ?
« Slinterroger sur développer l'invention seul ou
en groupe ?

Au stade de l'invention

Les points de vigilance dans ses démarches
lors de la R&D d'un produit

Bénéficier de la loi secret des affaires Publication/exposition/prototype/mise sur

+ Avoir une politique claire et établie de le marché avant le dépét

confidentialité et de gestion du savoir-faire. A = Publier des articles/communiqué de presse
\\ adapter & la nouvelle réalité du télé-travail / avant le dépdt

dématérialisation + avoir des systémes = Exposer le prototype dans des salons, ou en

i i sécurisés mis & faire la démonstration a des clients non tenus

jour par une obligation de confidentialité avant le

* Prévoir des accords de confidentialité (cf. dépot

ci-dessous) = Vendre des produits intégrant lidée (défaut de

nouveauté) avant le dépot

de et
= Mettre en place des accors de confidentialité
avant tous échanges avec un prospect :
complets et adaptés & chaque
situation/interlocuteur
+ Préconstituer une preuve sur les idées
exposées : dépdt d'une enveloppe Soleau, le
dépot du code auprés de IAPP, rédiger des
comptes rendus de réunion et tenir un carnet de
labo

Recherche de partenaires et confidentialité
= Partir du principe que "nous sommes amis"
nous n'avons pas besoin d'accord de
confidentialité

= Considerer I'enveloppe Soleau comme un droit
opposable aux fiers

Au stade de l'invention

Réflexion sur la Pl au sein de la structure /
fisc:
= Réfléchir a 'attribution des DPI au sein de la
structure de l'entreprise (holding, filliales, impact
sur la fiscalité)

* Prendre en compte dans ce calcul la fiscalité
incitative (CIR, CI)

Gérer ses contrats et sa politique d'invention
de salariés

Au stade de l'invention

Mettre en place une politique d’invention de Vérification des contrats de travail de ses
salariés salariés

- Penser a définir le statut des inventeurs (de * Ne pas prévoir de politique de rémunération et
mission) ne pas payer de rémunération supplémentaire

* Mettre en place un formutaire de déclaration en cas d'invention

d'invention

- Prévoir une politique de rémunération

suplémentaire interactif pour inciter ['innovation Vérification des contrats avec les inventeurs

non-salariés de la PME
* Ne pas s'assurer de la chaine des droits sur

Vérification des contrats avec les inventeurs l'invention : signer un accord de transfert de
non-salariés de la PME technologie en laissant le fournisseur conserver
* Prévoir la chaine des droits sur l'invention -> le résultat des recherches ou encore confier des
s'assurer que des clauses de cessions des DPI recherches & un prestataire sans prévoir de
sont bien préntes dans les contrats avec les clause de cessions de DPI

stagiaires et sous traitants.

Consulter son CPI et son avocat : quand et
pourquoi ?

de l'invention



Au stade

» Aller voir son conseil suffisament tot = Consulter un conseil une fois que le produit,
* Faire une étude couts / avantages : dépot, le site internet, le logo, la technique ont été
rédaction, oppositions, contentieux rendus publics

Les bons réflexes en marque/dessin et
modéle/nom de domaine

Marque Marque
» Réfléchir a un nom de marque + Baser sa stratégie commerciale sur une
- Slassurer de sa distinctivité, non-descriptif marque dont on est pas certain de la validité

* Recherche d'antériorité : s'assurer de la

disponibilité du signe en ayant une vision claire

des marques du marché pour des produits Dessin et modéle

identiques ou similiaires * Oublier que la divulgation est déstructrice de
nouveauté (limite : délai de grace dun an)

Au stade de l'invention

Dessin et modele
» Stassurer de la nouveauté et caractére propre
* Recherche d'antériorité

Nom de domaine
= Reserver les noms de domaine et extensions
pertinents

Avant le lancement du produit

Adopter un droit de Pl approprié

Le ou les droits de propriété industrielle
approrié(s)

Choix d'un titre approprié Quand et comment déposer

* Ne négliger aucune protection : marques, * Communiquer trop tot, lancer son produit / site
dessin et modeéle, brevet, certificat d'utilité. / concept avant la protection.

Faire la balance avec le secret / savoir faire. * Dans les publications aprées dépét divulger plus
Penser au certificat d'obtention végetale. diinformation que dans le premier dépst

* Comprendre son marché pour le choix des = Faire une Checklist Pl avant toute

extensions de protection (marque penser & communication / publication extérieur

l'obligation d'exploitation de la marque a tout le
moins au sein de [UE)

Quand et comment déposer

= Vérifier lordre de dépét des DPI

+ Déposer a temps et s'assurer de la protection
de son produit avant le lancement

* Penser au dépot d'une demande internationale
de brevet pour gagner du temps

* Faire sa demande de certificat complémentaire
de protection dés l'obtention d'une autorisation
de mise sur le marché

Avant le lancement du produi

Dépét et fiscalité

« Ne négliger aucune incitation fiscale : CIR CII,
IP box

= L'IP box couvre les revenus tirés des droits de
propriété intellectuelle en ce y compris les
inventions brevetables non brevetées (pour les
PMEs de I'UE), les logiciels protégés par le droit
d'auteur

Gérer son produit et son marché

le lancement du produi

m Liberté d'exploitation
</ )+ Anouveau s'assurer aue vous étes libre



N/ despotorio prodii

Sécuriser le marché avec des contrats

= Accords d'exclusivité le cas échéant pour
bloquer une source ou assurer distribution chez
un acteur majeur

Points de vigilance lors du dépét

Gestion de la priorité
« Divulger dans les publications intermédiaires
plus dinformation que dans le premier dépét.

Titularité des droits/chaine des droits

= A nouveau s'assurer de la chaine de droits

= Faire céder aux inventeurs leurs droits (gestion
des droits en cas de départ ou de conflit

interne)

= Vérification du droit au titre pour les Titularité des droits/chaine des droits
sous-traitant, mandataire social etc. = Déposer une demande dont le droit au titre est
* Ne pas négliger la cession du droit de prorité. contestable

Penser au PCT et extension « Ne pas désigner tous les inventeurs

Eviter ou anticiper les contentieux

Avant le lancement du produi

de salarié -
supplémentaire

prévoir une )
variable en fonction de l'exploitation

* Informer le salarié de l'exploitation de celle-ci
pour faire courrir la prescription

Anticiper les contentieux

+ Anticiper les actions en justice, vérifier la
démonstrabilité de la contrefagon aussi dans
l'étape de choix de vos droits de Pl

Les bons réflexes en droit des
marques/dessin et modéle

Avant le lancement du produi

Les bons réflexes en droit des
marques/dessin et modéle

+ Marque : définir une stratégie de dépét et
extension en fonction des territoires et prendre
en considération les preuves d'usage et les
produits et services pertinents

Consulter son CPI et son avocat : quand et
pourquoi ?

* Consulter un avocat/CP! le plus 6t possible = Ne pas consulter un professionnel, ou le

en particulier pour consulter de facon trop tardive sens i laisser
* Rédaction de titre, procédure de dépét (le du temps pour préparer les dépots

temps de réadaction peut étre long)

» Rédaction et négociation des contrats pour le

lancement du produit

Avant le lancement du produi

Apres le lancement du produit
N'oubliez pas votre Pl !



Gérer le dépot, maintien et I'obtention de
nouveau droit de PI

Annuités / Renouvellement des DPI Annuités / Renouvellement des DPI
+ Payer les annuités brevets + Oublier de payer les annuités et les
* Renouveller marques tous les 10 ans ; ses renouvellements périodiques

dessins et modéles tous les 5 ans pour une
période maximale de 25 ans

Extension et adaptation de la portée
géographique des droits

= Oublier d'étendre la protection

= Malntenir une protection géographique
couteuse, qui n'est plus pertinente pour le
produit et les marchés rencontrés

Extension et adaptation de la portée
géographique des droits

= Penser aux extensions notamment aux
demandes internationales pour gagner du
temps

* Ajuster la demande internationale de brevet
aux zones d'intérét

Apres le lancement du produi

Perfectionnement pour obtenir de nouveaux
DPI

* Penser & protéger régulisrement les
améliorations, et veiller a ce que le produit soit
toujours protégé par un DPI

+ Marque : Dépét dans de nouvelles classes 2
mesure de l'extension des marchés

Utiliser ses DPI et les tiers

Actions judiciaires

+ Agir en justice pour faire respecer ses DPI,
envoyer des lettres de mise en demeure et
communiquer sur la protection de ses produits
par des DPI

Actions judiciaires

* Menacer a tout va d'action en justice,
communiquer en pointant du doigt ses
concurrents comme des contrefacteurs

= Ignorer les lettres de mise en demeure regues

Apres le lancement du produi

ORCORORONCO

Invention de salariés
+ Penser a la rémunération supplémentaire /
juste prix

Veille concurrentielle et titre

* Veille concurrentielle des titres afin d'étre
réactif sur les délais d'opposition et les actions
en contrefagon

Valoriser ses DPI
= Concéder des licences
* Faire du patent marketing

En cas de fusion /acquisition

* Avoir une « dataroom » bien organisée pour les
investisseurs avec tous les contrats importants
etles DPI

= Avoir une « histoire » & raconter sur les
avantages compétitifs du produits et la stratégie
P

Les bons réflexes en matiére de marque
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+ Utiliser sa marque telle que déposée = Laisser filer un délai pour s'opposer au dépot
» Aligner son portefeuille de maques  la réalité. d'une marque devant NPl ou ITEUIPO

de lexploitation du signe : redéposer un signe

ou redéposer pour de nouveaux prodits et

senvices

Consulter son CPI et son avocat : quand et
pourquoi ?

le lancement du produ

rés



= Contrat de licence

= Contrat de cession

* Pré-contentieux envoi de lettres de mise en
demeure

= Contentieux

* Fusion/Acquisition




