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I.N.P.l. - INSTITUT NATIONAL DE
LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Office francais chargé de la propriété industrielle, sous tutelle du Ministére de I'Industrie
Siege: Paris (450 personnes)
Annexes: Nanterre et Compiegne (150 personnes)

Délégations régionales de documentation et de dépobt (200 personnes)

MISSIONS
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Proprietée Intellectuelle/industrielle:
capital de I'entreprise

La proprieté Intellectuelle/ Industrielle devient de plus en plus un patrimoine
important de I'entreprise.

Ce patrimoine est a :

A protéger
A valoriser
A surveiller
A défendre.

Cette propriété Intellectuelle doit étre intégrée da  ns la stratégie de
I'entreprise, pour assurer au mieux le développemen  t de celle-ci dans
des marchés de plus en plus concurrentiels.
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Principes géneraux

Des Conventions Internationales régissant la propriét é
Industrielle (C.U.P. 1883, ADPICs...) notamment les b revets.

Quelques grands principes importants :
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LES PRINCIPES GENERAUX

LES BREVETS

D'INVENTION
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LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

_d'exploiter une invention sur le territoire

Pendant une (20 ans max.)
moyennant le de redevances annuelles
en contrepartie d'une (18 mois apres le depot)
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Principes géneraux

Les idées ne sont pas protégeables

« Les idées sont de libre parcours »

La protection ne se mérite que par le résultat concret d’un effort

d’ordre intellectuel

Le caractere protégeable d’un objet s’apprécie par le s différences
avec ce qui existe déja

Le caractere repréhensible d’'un objet s’apprécie par ses
ressemblances avec un objet protégé
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LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

Personne privee

Droit d'interdire

Possibilité d'amortir les
Investissements en R&D

Exploitation:
- directe
- licence de brevet
- cession de brevet

Défense:
- action en contrefacon

Panorama général de la protection par brevet d’invention

Intérét général
Publication (+18 mois)

Enrichissement du patrimoine
technologique

Documentation-brevets
facilement accessible
(60 millions de brevets
publiés et classés)
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Alternative brevet ou secret ?

4 . )
Quelle protection adopter ?

Peut-on reconstituer l'invention dans

. le produit qui sera mis en circulation ? )

Dépot de brevet Secret de fabrique
confere nécessité
un droit d'interdire de consignes de secret et
moyennant une publication preuve de la date de création
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Savoir-faire protége par secret (1/2)

Le savoir-faire (know-how) :

« Ensemble d’informations techniques qui sont :

et qui sont de toutes les manieres
appropriées », c’est souvent une partie importante du patrimoine de
I'entreprise.

Le cahier de laboratoire, I'enveloppe Soleau, sont des moyens
couramment utilisés pour le dater et le rendre inco ntestable.

Le Savoir-Faire peut étre négocié au méme titre qu’un brevet par
contrat de transfert de savoir-faire

Le savoir-faire sera souvent aussi négocié en complé ment d’une
concession de licence de brevet ou de la cession du brevet.
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Savoir-faire protége par secret (2/2)

La protection du savoir-faire implique certaine mes ures:

Le savoir-faire doit étre consigné systématiquement par ecrit et
daté de facon certaine (Env.Soleau, cahiers de labor  atoires,

notaire...)

Sur sites les informations doivent étre protégees (  acces
restreints, informations sensibles d’acces limité, astreinte au
secret par contrat de confidentilité des stagiaires , fournisseurs,

salariés, visiteurs...)

Mesures de bon sens évitant la diffusion des inform ations
sensibles.
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L’enveloppe Soleau
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Categories d’invention protégeables par
brevet

produits chimiques,compositions alimentaires
matériaux,

pieces mécaniques, emballages
combinaisons de produits, de pieces...

machines, etc....

procédés . de fabrication,d’ultrafiltration...

applications (ou méthodes d'utilisation) de produits
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LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

LES CONDITIONS

DE BREVETABILITE
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LA BREVETABILITE

Art. L.611-10 CPI (Code de la Propriété Intellectuel le):

Sont brevetables les inventions nouvelles  impliquant une activite inventive
et susceptibles d'application industrielle

—— Notion d'iInvention

— Application industrielle

—— Nouveauté

— Activité inventive
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NOTION D'INVENTION

Ne sont pas considérées comme des inventions:

Les découvertes, théories scientifiques et méthodes mathématiques
Les créations esthétiques

Les plans, principes et méthodes dans I'exercice d' activités
intellectuelles ou dans le domaine d'activités écon omiques

Les regles de jeu
Les programmes d'ordinateurs
Les présentations d'informations

Ne sont pas brevetables:

Les inventions contraires a I'ordre public et aux bo nnes moeurs,
notamment au vu des considérations bioéthiques

Les obtentions végétales protégées par un C.0.V

Les races animales et procédés essentiellement biol  ogiques
d'obtention d'animaux

Les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeut ique du corps
hu_malln et méthodes de diagnostic appliquées au corp S humain et
anima
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APPLICATION INDUSTRIELLE

L'objet de l'invention doit pouvoir étre fabriqué ou u tilisé
dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture
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NOUVEAUTE (1/3)

DEFINITION (Art.L 611-11 CPI)

« Une invention est considérée comme nouvelle si ell e n'est
pas comprise dans I'état de la technique.»

« L'état de la technique est constitué par tout ce qui a eté rendu
accessible au public avant la date de dépétdelad emande de
brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout

autre moyen.»

la forme, la date, le lieu de la divulgation
I'auteur de la divulgation :
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NOUVEAUTE (2/3)

EXCEPTIONS

« est également compris dans I'état de la technique, le contenu des
demandes de brevets francais et de demandes de brev  ets européen
ou international désignant la France, telles qu'ell  es ont été
deposées, qui ont une date de dépoét antérieure (...) et qui n‘ont éte
publiées gqu’'a cette date ou a une date postérieure.» ( Art.L 611-11
CPI)

Une demande antérieure non publiée (visant la Franc  e) est donc une
antériorité pour la nouveauté.

En revanche, ne sont pas prises en considération :

les divulgations couvertes par un droit de priorité :
certaines divulgations antérieures resultant d'un a bus,
ou d’'une exposition officielle reconnue.
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Petit exercice sur I'état de la technique
a prendre en compte pour la Nouveauté

Etat de la technigue oui/non

Publication demande de Brevet US Dépot de la demande FR

® ® >
Dépét Demande EP (FR) Publication Demande EP (FR)
. . »
‘ »
Dépot Demande US Publication Demande US
® >
® . >

Dépbt enveloppe Soleau

® ® >
Dépot Demande US Divulgation Publication Demande US
® e e ® >
Dépét Demande WO (FR) Publication Demande WO(FR)
® ® ® >
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NOUVEAUTE (3/3)

APPRECIATION

La nouveauté doit s’apprécier de facon  stricte,

revendication par revendication , anteriorité par antériorité.

Chaque anteriorité :
- doit étre certaine (date, contenu)

- doit étre suffisante

- doit étre utilisée telle qu’elle est, sans ajoutn i complément.
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ACTIVITE INVENTIVE (1/3)

DEFINITION (Art L.611-14 CPI)

« Une invention est considéree comme impliquant une ac tivité
Inventive si pour un homme de métier, elle ne découle pas de
maniere evidente de I'état de la technique »

C’est une condition supplémentaire a la condition de nouveaute,
et distincte de la nouveauté.
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ACTIVITE INVENTIVE (2/3)

COMMENT L'APPRECIER?

L'activité inventive suppose la non-evidence de l'in vention
par rapport a I'état de la technigue.

La non-évidence doit-étre appréciée a la date du dép  Ot.

La non-evidence doit-étre appreciee au regard d’'un
« homme du métier »

Une invention est dépourvue d’activite inventive si tout ce
qui a été rendu accessible au public avant la date d e dépot
de la demande de brevet révele ou suggere a 'lhomme  du
metier comment réaliser I'invention en ne mettant e n ceuvre
gue ses capacitées professionnelles d’executant.
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ACTIVITE INVENTIVE (3/3)

COMMENT L'APPRECIER?

Pour étre aussi objective que possible, cette appréci ation s’effectue :
*en appliqguant I'approche probleme-solution

*en s’aidant d’indices, (préjugé vaincu, sélection, r  ésultats inattendus...)
*sur la base d’'une synthéese théorique de I'état de la technique

*en evitant le risque d’'une reconstruction a posteriori
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LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

LA PROCEDURE FRANCAISE

DE DELIVRANCE D'UN BREVET
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Schéma de procédure simplifié

Délivrance avec

Rapport de
ler dépot
priorité
_ ! !
i ) 1 >
0 ‘ 5 12 18 \21
Autorisation de Rapport de recherche
divulguer préliminaire +
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LES BREVETS

Contenu d’'une demande de brevet

une . 'expose de l'invention

des . la définition de la protection conferee.

(1 seul concept inventif sous peine de non-unité)

un a des fins documentaires
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Description

Elle doit étre , pour permettre a ’lhomme du métier de
realiser I'invention (Art. L.612-5 CPI)

Elle doit comporter (Art. R.612-12 CPI)

L’indication du auquel se rapporte | 'invention

L’indication de connu du demandeur

Un , telle que caractérisée dans les
revendications, permettant la compréhension du problem e
technique ainsi que la solution qui lui est apporté e

L’indication des par rapport a I'état de la
technique

Une s’il en existe

Un d’au moins un mode de realisation de l'invention

Si nécessaire, I'indication de la maniere dont I'inv ention est susceptible
d’application industrielle
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Revendications

Les revendications : elles définissent I'objet de la protection

au moins une revendication indépendante

comportant des caractéristiques techniques
réparties entre un préambule et une partie
caractérisante
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Abrégé descriptif

Abrégé éetabli exclusivement a des fins d’information
technique

Il n'est pas pris en compte pour apprécier I'etendue de la
protection revendiquée

Le contenu de I'abregé descriptif est publié au Bulletin Officiel de
la propriété industrielle

Il ne doit pas comporter plus de 250 mots
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Les redevances
paiement a taux réduit pour OBNL

DE DEPOT 18 Euros
DE RAPPORT DE 250 Euros
RECHERCHE
y

DE REVENDICATIONS |
(au dela de la 10éme) ) 20 Euros
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Recevabilité

Attribution de la date de depot

date de remise des pieces ci-apres :

une indication selon laquelle un brevet est demandé

les informations permettant d’identifier ou de
communiguer avec le demandeur

une description ou un renvoi a une demande deposée
antérieurement

ou

date a laguelle la demande est complétée

» Recepiss € de depot

|

> num €ro d’'enregistrement national.
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Examen

Administratif :
Existence et régularité des pieces
Technique :

Exclusion de la brevetabilité
Comprehension description et revendications

Régularité des revendications : unité, support par
description, rattachements

Classement (CIB)

Sl irr égularit € : notification avec d é&lai de r éponse
: 0

Non réponse ou r eponse irr eéguli ere: possini
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Rapport de Recherche Préliminaire

Etablissement du Rapport de recherche preliminaire

(RRP + opinion écrite)

observations discutant I'opposabilité des antériorités citées
et/ou

modification des revendications

Publication du Rapport de recherche préliminaire
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Retrait de la demande

La demande de brevet peut étre retirée a tout momen
par une déclaration écrite, jusqu’au paiement de la
redevance de délivrance et d'impression du fascicul e
du brevet

Si le retrait est requis avant le début des prépara tifs
technigues de la publication, la demande ne serapa s
publiee
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Publication de la demande

La demande est publiée a I'expiration du délai de
18 mois a compter de la date de dép6t ou de la
date de priorité revendiquée

La publication peut intervenir avant ce délai sur
requéte écrite du demandeur
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Observation de tiers

Tout tiers peut adresser a I'INPI des observations
écrites sur la brevetabilité d 'une invention

Les observations des tiers sont notifiées au
demandeur qui peut deposer des observations
et/ou des nouvelles revendications
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Etablissement du rapport de
recherche

Le rapport de recherche est arréte au vu :

Si absence manifeste de nouveauteé :
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Délivrance

Paiement de la redevance de délivrance et
d'impression sur invitation de I'INPI

Décision de délivrance

Publication du brevet délivré accompagné du
Rapport de Recherche.
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Maintien en vigueur

Annuités

H délai
B délai supplémentaire
B Recours en restauration

B Restauration

Déchéance.
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LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

LES PROCEDURES
DE DELIVRANCE D'UN BREVET

A L'ETRANGER
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Des mécanismes propres au brevet

Le systéme du brevet européen (EP):  une procédure unique,
mais pas d’effet unitaire : 37 Etats

Le systéme International PCT(WO):  un dépét unique mais des

procédures nationales

Le systeme du brevet eurasien(EA): 9 pays de I'ex URSS
Le systeme CGC (GC): 9 pays du golfe persique
Le systéme OAPI (OA)Z une procédure unique et des effets unitaires

Le systéme ARIPO (AP)I un dépbt unique mais des procédures

nationales

Les systemes nationaux propres (DE,US....)
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Les différents types de procedure brevets

Procédure a enregistrement direct :

Rapidité et colt peu élevé
GR, IT, PT
pas de sdreté juridique

Procédure a

Liste d'antériorités permettant au déposant d'évalu
la brevetabilité

permet lors d'un premier dép6t d'envisager les dépb
Procédure a ;

Recherche d'antériorités + procédure contradictoire
examinateur

Long ( 2 & 5 ans) et colteux
Plus de sdreté juridique du titre.
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Le droit au brevet

« First to file », le brevet appartient a I'inventeur pre  mier
déposant (principe dans la plupart des pays dont la France).

« First to invent », le brevet appartient au premier inve nteur
(principe valable notamment aux US).
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Droit de Priorité

Droit défini par la Convention d’Union de Paris de 188 3/\

Droit éphémere qui doit étre exercé dans un délai d’'un ana
compter du dépobt de la premiere demande de brevet dans le pays
d’origine

Droit qui confere une immunité vis-a-vis des document s publiés
entre la date de depoét dans le pays d'origine etla  date de depoét a
I'étranger

Panorama général de la protection par brevet d’invention Le 23 juin 2010 page 47



Droit de priorité
ler dépot 20 ans

_

TO TO+12 TO +16 T0+18

b _publication

L s

a v - - v
~extension fiors priodt. 2
L]
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Les différentes voies

1- PROTEGER L'INVENTION EN FRANCE (droit de priorité)
2 - ESTIMER LE MARCHE DE L'INVENTION

pays concurrents ?
pays clients ?

3 - CHOISIR LA PROCEDURE A PARTIR DE LA PRIORITE FRANCA ISE

VOIES NATIONALES VOIE EUROPEENNE VOIE INTERNATIONALE

pour tous pays 37 pays d'Europe 142 pays dans le monde

une seule demande

une seule procédure

un seul mandataire
pour tous les pays désignés

autant de demandes
autant de procédures
autant de mandataires

une seule demande
une seule procédure préliminaire
pour tous les pays désignés

gue de pays
5 _ brevet européen (ou refus)  autant de procédure natio  nales
revets nationaux ou régionales (OEB, OEAB, OAPI)
(ou refus)

Eclatement en que de pays ou de régions déesigné s
brevets nationaux
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Les voies nationales

Voies nationales —— FR ————
— EP —— BrevetEP —>|— GB —/——
— DE e
Sroepot 11— us — Brevet US —
— jJjp — BrevetJP . ——
|0 12 30 mois
N
Phases nationales Fr
Voie PCT || —I EP — | Brevet EP GB

- Us — Brevet US

P
- Jp — Brevet JP T
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La vole européenne
Convention sur la délivrance de brevets européens
signee a Munich en 1973, en vigueur depuis 1978

Administre par | 'Office Européen des Brevets (OEB -
Munich)

Etats contractants : 37 pays
Procédure unique de delivrance de brevets

Brevet européen prenant effet dans des pays choisis
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La vole européenne

W ‘Délivranc i

e
ler dépot | | DEROLER, 1

—

priorité

0 ' ;2 } i18 t

| Rap.deRech.i ‘ iniliiili |

| nion ceite
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La vole européenne

Délivrance
Validations dans les états . -
désignés 3 mols /délivrance
Opposition par les tiers —— 9 mois /délivrance

Décision de la division d’opposition:
maintien du brevet, modification ou révocation

Recours

Décision de la Chambre de recours:
maintien du brevet modification ou révocation.
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La voie internationale PCT

Traité de coopération en matiere de brevets (PCT) signé a
Washington le 19/06/1970, en vigueur depuis 1978

Un seul dépot e
Une seule recherche internationale ?

Un rapport d’examen préliminaire international

Examen et délivrance au niveau de chaque état désign  é
ou élu.
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La voie internationale PCT

publication
ler Dépot
depot PCT
Rap. de rech.
préliminaire
0 12 18

priorité

Rapport de recherche
international + Opinion
ecrite

Panorama général de la protection par brevet d’invention

Le 23 juin 2010

Phases nationales
EP
us

JP
CA

2213 30 MOis

Requéte en examen
préliminaire international
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LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

EVALUATION DE LA LIBERTE
D'EXPLOITATION
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Evaluation de la liberté d'exploitation
Evaluation des risques (position défensive) :
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Anticiper les litiges

Une premiere solution : contourner I'obstacle

Détruire I'obstacle

Négocier avec le titulaire du brevet génant
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Liberté d’exploitation, Attention

Important de surveliller les brevets des tiers

Important de se positionner par rapport aux brevets
des tiers

Afin
- d’étre libre d’exploiter

- OU encore s’assurer que vos concurrents ne sont pas
dépendants de vos technologies
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LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

LES INVENTIONS DE SALARIES
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Inventions de salariés

Art. L.611-7 CPI:

Le salarié doit informer son employeur par écrit et lui pro poser un
classement de l'invention.

Si mission inventive

inventions appartiennent a inventions appartiennent au salarié
I'employeur

(rémunération supplémentaire) attribuables

a I'employeur?

Juste prix a payer Libre utilisation
par I'employeur par le salarié
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LES PRINCIPES GENERAUX : BREVETS

L 'EXERCICE DU DROIT
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Exercice du droit

L’'exploitation et ses limites

Cessions et licences
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Exploitation et Limites

La protection conférée par le brevet :

Art. L.613-2 CPL:

Droit exclusif d'exploitation pour  ce gui est revendigue

Art. L.613-3 CPI:

Permet d'interdire a tout tiers:

B |a fabrication, I'offre, la mise dans le commerce, [I' utilisation,
I'importation ou la détention du produit objet du brevet

B |'utilisation d’'un procéde breveté ou I'offre de son uti lisation

B |'offre, la mise dans le commerce, 'utilisation ou bie n
I'importation ou la détention du produit obtenu par le p rocede
breveté

B La fourniture de moyens
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Exploitation et Limites

Art. L613.7

"Toute personne qui, de bonne foi, a la date de dép6 t ou de
priorité d'un brevet, était sur le territoire (...) en pos session de
I'invention objet du brevet, a le droit, a titre personn el,
d'exploiter l'invention malgré I'existence du brevet."

PREUVE de la possession personnelle antérieure sur le
territoire FRANCAIS :

- cahiers de laboratoire datés

- enveloppe avec AR envoyée a soi méme

- enveloppe SOLEAU (n'est pas un titre de
protection)

- dépot huissier, notaire

Art. L613.6
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Cession et Licence

Contrat par lequel le
:> breveté cede a un tiers
la proprieté de son
brevet (contrat de
vente)

Contrat par lequel le

breveté concede a un

:> tiers la jouissance de
son droit d’ exploitation

(contrat de location).
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Actions en contrefacon

Saisie contrefacon
Assignation
Tribunal compétent
Jugement

Appel

Cour de cassation .
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LES PRINCIPES GENERAUX :
BREVETS

CONCLUSION
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Quelgues notions a retenir

Importance de dater ses créations (env. Soleau, cah ier de laboratoires), notamment pour
invoquer le droit de possession personnelle antérie ure (p/r aux brevets des
concurrents).

Penser a la confidentialité (p/r au savoir-faire) et  que toute divulgation avant dépoét de
brevet est destructrice de brevetabilité.

Surveiller le fonds documentaire brevet, qui concer ne tous les domaines techniques.

Dans les contrats de collaboration avec d’autres st ructures bien étudier les clauses
portant sur la propriété industrielle, notamment sur la titularité des droits au brevet.

Tout brevet délivré est présumé valable , mais est susceptible d’étre annulé par un
tribunal. ('INPI ne peut rejeter pour défaut d’act  ivité inventive !)

Les brevets sont parfois des armes redoutables de p rotection et de dissuasion , mais
peuvent aussi se révéler n'étre que des leurres, de s outils de marketing
technologique, de communication.

Bien prendre en compte la portée territoriale du br  evet et sa durée de vie limitée (20 ans
max et 7-8 ans de moyenne en France)

Seules les demandes de brevet FR,EP,WO sont suscept ibles d’avoir un effet sur le
territoire francais(pour étude de liberté d’exploita tion).
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Merci de votre attention
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