25 MAI 14h - 15h

Brevet ou secret ?
Optimiser ces deux atouts pour garder une longueur d'avance

AU PROGRAMME

> Combiner brevet et secret

IHEEIL EM PROPRIETE IS TRIELL
d E 1872

HAUTIER /P

> Optimiser le contenu du brevet pour préserver le secret Jean-Pascal Decobert
> |llustrations avec des cas (ex.chimie/pharma, procédés de Nicolas Hautier
fabrication ou encore logiciels et |A) Conseils en propriéte industrielle,
_ . : Associés
= Questions / réponses en direct
France

NNOVALION o



France
InNnovation

France Innovation fédere les entreprises innovantes comme :

— Les entreprises innovantes réalisant des prestations de recherche et de
développement technologique ;

— Les entreprises proposant des produits, procédes ou services innovants ;
— Les entreprises du conseil et de 'accompagnement de l'innovation, etc.

Dans le cadre de sa plateforme communautaire France Innovation, investisseurs,
collectivités/clusters, etc ou encore organismes de recherche sont acceptes.
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Mise en lumiere



France . LA PLATEF' Appuyez sur pour quitter le mode plein écran.
Innovation au service des entreprises Innovantes

7 Mots clés 298
v Compétences & EIA
Expertises (‘Dm innovatiof
CONSULTING

Sélectionner V IDLABO6

¥ Domaines d'application 01 Innovation rassemble grace a son collectif des Créée en 2016 par deux associés issus de 'ADEME et Impression 3D / Design industriel / Prototypage
profils pluridisciplinaires et complémentaires pour... Bpifrance, opérateurs de I'Etat pour la gestion des... fonctionnel - Fabrication additive polymére (FDM,...
http://www.01innovation.com https://www.2iaconsulting.com http://my3dlab.fr/

¥ Localisation
- Vair plus -~ Voir plus -~ Voir plus

num dpt, ville

ﬁ DEMANDER UN RDY ﬁj DEMANDER UN RDY ﬁ DEMANDER UN RDV

INDATA

900m est une association qui a pour vacation de
massifier la formation aux technique de reforestation...

https://900m.org
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Technalogies pour l'industrie Innovations et Technologies pour l'industrie THIMESTRIEL

Innovations et Technologies pour l'industrie

: : : - \!".tii_:]'u.e pou
argeur atitonor | d industriels

p.6

R R e =nert Livrai d'un inst it de d ti Lamélioration de la connectivité | Des moteurs 8 combustion interne
it - lf 3 en réalite frl'x[eﬂl p? IT3ISon a un instrumen e diagnosiic T T o 3 i P
S & du réacteur dTER / p3 des satellites / p.B e ROVe e penera o et aHydrogéne / p.B
fes vehicules Des digpositifs pigzoélectriques &
14 de haute performance / p.9 Un exosquelette pour réduire la pénibilité Un systéme électrique de secours . =t Un systéme de lisison par fibre optigue Un équipement dédié 3 la désinfection
des taches dans |3 filiere viande / p.4 pour l'aéronautique / p.9 ﬂ ﬁ pour les satellites européens / p.é de l'intérieur des véhicules / p.9
st optigue La matorisation d'un semi-rigide
L /p5 électrique basse tengian / p.9 LEIC Accélérateur Horizan Europe Lélectrostimulation pour réduire . F }' Des capteurs autonomes grace Limpression de modéles
en 2023 /p5S les troubles urinaires / p.10 - — l'émergie vibratoire / p.5 d'organes sur-mesure / p.9
séturisés pour des La modélisation de linteraction d'un train
ol / p.6 avet linfrastructure / p.10 o Appels a projets de TADEME, - | m
Le programme des webinaires / p.7 Le contrile de confoarmité par L
les opportunités de financement / p.11 \a réalité virtuelle / p7 Le programme des webinaires / p10
des telécormmunications Harizon Europe, le nouvesy
ales f p.7 programme-cadre européen / pTl

France d=re @Pﬁm d=re France e
@hnmatiun iy | Innovation @hmamn f*’"-;
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@ Fiche de

présentation

Catalogue

£8 Gestion RDV

Mon agenda

B Forfaitde
participation <X

£ Tester ma visio

88 Réseau France Innovation

CONSERVER MA RECHERCHE

v Visites
O Profils que j'ai consultés - 0
O A consulté mon profil 0

v Objectifs

O Filtre matchmaking

v Compétences &
Expertises

Sélectionner

v Domaines d'application

v Localisation

num dpt, ville

v Mots clés

275 RESULTATS & EXPORTER

KMCed4U

We support our clients to improve
their innovation with the following...

% PME

ADINV=ST

International

ADINVEST International et sa filiale
ADINVEST France, 1ére plateforme...

@ Les types d'adhésions de France Innovation ;I Nos webinaires £ Tutoriel

LA PLATEFORME COMMUNAUTAIRE

au service des entreprises innovantes

TRIER PAR @ Pertinence O A-Z O Derniers inscrits

diat

Dixit facilite les affaires publiques de
ses clients en renversant la charge ...

https://www.dixitplatform.com

@ Start-up

Révéler le potentiel écologique,
d'innovation, de performance non...

C,

CORHOFI

Crédit Bail et Location Financiére
pour les start-up, ou société en...

http://www.corhofi.com

% PME

L

(3 s.consei
-

Conseils en management et




France

InNnovation

MEETINGS

Les RDV d’affaires des entreprises innovantes

Manufacturing
Matériaux
Défense et Sécurité

Santé, Cosmeétique et Agro

6juillet

26 septembre
24 octobre

5 décembre

www.france-innovation-meetings.fr

10



= contact@france-innovation.fr W in &4 LETTREDINFORMATION CONTACTEZ-NOUS

f,;;”gf,ation FRANCE INNOVATION ~ ADHERER ACTUALITES ET EVENEMENTS ~ PLATEFORME COMMUNAUTAIRE O
Vous étes une entreprise ?
MEMBRE MEMBRE PREMIUM ME?:‘IRBEF:EIEL':“PER
Référencer la fiche profil de votre entreprise v v v
Utiliser le logo membre France Innovation v Vv V4
Accepter ou refuser des rendez-vous de membres v v v
Solliciter des rendez-vous aux autres membres X V4 v
Diffuser des recherches de compétences V4 Vv V4
Répondre a des recherches de compétences X v v
Participer a des webinaires v v v
Organiser un webinaire X X Vv
Diffuser du contenu X X v
Tarifs préférentiels sur des événements partenaires X v v




pour quitter le mode plein écran.

France
Innovation

Fran Ce Gratuitement, vouUS pOUVeZ :
. -référencer votre entreprise,
n n Ova I O n -utiliser le logo membre de France Innovation,

-&tre demandé en rendez-vous d'affaires,

-assister & des webinaires,
-recevoir de l'actualité, etc.

D'autres niveaux d'adhésion permettent, par
exemple, d'étre & l'initiative des prises de rdv ou

encore 'animation d'un webinaire.
Pour en savoir plus, cliquez ici

LA PLATEFORME COMMUNAUTAIRE o

O start-up-de3ans

au service des entreprises innovantes ...

O ETI

O Grand Groupe/grande entreprise

O Agence régionale, cluster, collectivité,
opérateur, technopole, incubateur, etc.

C) Organisme public de recherche, SATT, IRT,
CRT, etc.

DIV YA I RN sld de France Innovation.

Déja inscrit ? cliquez-ici




Quelques dates a retenir

Webinaires a venir :
https://www.france-innovation.fr/webinaire/

15 juin L'IA au service de I'innovation (TKM)

20 juin France 2030 — Stratégie Ville durable et batiments innovants (ADEME)

22 juin L'assemblage par collage, un procedé spécial (RESCOLL)

21 sept Protection de vos inventions : les différents outils et comment les utiliser ? (INPI)
9 nov Quelles aides financiéres pour construire sa stratégie Pl ? (INPI)

D’autres webinaires sont déja en cours de programmation

13


https://www.france-innovation.fr/webinaire/

www.france-innovation.fr

contact@france-innovation.fr

-
N

hitps://www.linkedin.com/in/france-innovation-67607a166/

https://twitter.com/Fr_Innovation

France

Innovation




INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

Nicolas HAUTIER Jean-Pascal DECOBERT
Partner Partner
European Patent Attorney European Patent & TM Attorney

WEBINAIRE DU 25 MAI 2023

www.hautier.fr |  contact@hautier.fr | Tél+33 (0)4 93 87 71 39

SOPHIA ANTIPOLIS GRENOBLE MONACO NICE PARIS



. ( HAUTIER /P
Hautier IP en quelques mots e

- Conselil en propriété industrielle (CPI) = profession reglementée

- Obligation de confidentialité - Privileges

- HAUTIER IP est entierement dédié a la Propriété Intellectuelle

- Missions principales : Proteger — Valoriser — Défendre la Pl

- Une approche résolument economique et entrepreneuriale de la Pl

- Nous accompagnons nos clients dans le monde entier :

=

o

WIPO
‘I":I?l"F:EI;_?_ECTIJAL PROPERTY
QRGANIZATION
FRANCE MONACO EUROPE Office Mondial Tous les pays du
(INP1) (Direction de (OHMI / EPO) (WIPO) monde par
I’'Expansion Economique) notre réseau de

confréres



http://www.hautier.fr/cabinet/monaco.htm

y /4

CABINET DE CONSEIL
EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

PROTECTION - VALORISATION - DEFENSE
DES ACTIFS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

UNE APPROCHE ECONOMIQUE ET
ENTREPRENEURIALE DE LA PI

SINCE 1892

Ol

OFFICES

( HAUTIER /P

+ 160

PARTNGRS N OUR NETWORK H
+ 16 000 + 1200

PATENTS AND TRADEMARKS CLIENTS



Une approche stratégique et économique de la Pl ("

> Brevets

> Marques

> Dessins et modeles

» Droit d'auteur

> Logiciel

» Nom de domaine

» Indications géographiques (IGPIA)

> Action en contrefacon

» Négociation précontentieuse

» Opposition (marques et brevets)
» Consultations juridiques

> Liberté d'exploitation

» Concurrence déloyale

» Saisies contrefacon

» Coopération avec les douanes

PROJET

AUTIER /P

SINCE 1892

Evaluation financiére €

Contrats €

Licensing €

Négociation

Audit pour levée de fond, fusion et acquisition €
Consortium £

Transfert de technologie €

Valorisation et transfert du savoir-faire €

Aide et subvention (CIR etc.) €

Elaboration de stratégies IP €

Organisation de I'lP au sein de I'entreprise
Audit et Due diligence

Rationalisation de portefeuille €
Cartographie IP £

Veille concurrentielle €

Stratégies transfrontalieres €

Formations et séminaires IP

Invention de salariés €
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INTELLECTUAL PROPERTY

SINCE 1892




INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

DES TYPOLOGIES VARIEES DE CLIENTS

GRAND GROUPE LABORATOIRE
PUBLIC

DES STRATEGIES SUR MESURE



INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

MECHANICAL &

AUTOMOTIVE
ENGINEERING
PHYSICS
CHEMISTRY J
ENERGY COMPUTER SCIENCE
PRODUCTION & SOFTWARE

IT&
TELECOMMUNICATIONS 7



HAUTIERIP

AU CENTRE DE L’'ORGANISATION
EUROPEENNE EN PI

www. hautier.eu
contact@hautier.fr

SOPHIA ANTIPOLIS
Telecom, sciences de la vie, logiciel,
microélectronique : nous protégeons depuis
plus de 30 ans les innovations nées a
Sophia- Antipolis et qui transforment notre
quotidien. Nos bureaux, situés aux
Algorithmes, nous place au coeur de cette
technopole en perpétuelle effervescence.

GRENOBLE
Micro-électronique, nanotechnologies,
énergies renouvelables, industrie
traditionnelle... Grenoble est I'un des viviers
européens les plus foisonnants en
innovations scientifique. Notre équipe,
localisée sur le Cours Berriat, intervient dans
tous ces domaines aussi bien aupres de
laboratoires de recherche publique, que
d’universités, de PME ou de start-ups

NICE
Implantation historique de notre société, Nice
et la région PACA présentent une activité
économique trés diversifiée a 'image de
notre clientéle.

MONACO
Résolument tournée vers l'international,
Monaco est a la fois une place d'intense
activité commerciale et d’'innovations
technologiques. Notre équipe, basée a
Fontvieille dans la rue de I'Office de la
Propriété intellectuelle, vous conseille aussi
bien en matiere de marques, que de brevets,
de contrats ou encore de litiges pour vos
activités sur Monaco ou a I'étranger.

PARIS
Siege de la division centrale de la juridiction
unifiée des brevets, des hautes instances
judiciaires et administratives francaises, de
grands groupes comme de nombreuses
start-up, Paris est une Capitale économique
majeure en Europe. Nos bureaux du quartier
de I'Opéra nous placent au cceur du quartier
des affaires.




INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

BREVETS ET SECRET
Optimiser ces deux atouts pour garder une
longueur d’avance !



( HAUTIER /

ELLECTUAL PROPERTY

SINCE 1892

INTRODUCTION

80% de la valeur des entreprises = PI et savoir-faire.

Pl et savoir-faire prennent une place de plus en plus forte dans les grandes
phases de la vie d’'une entreprise (croissance, levée de fond, cession, litige
etc.)

> Les startups technologiques ont souvent de (bons) réflexes pour protéger
leurs connaissances : la Pl !

> Le réflexe brevet est de plus en plus fort sous l'impulsion de I'INPI et de la
BPI, des pouvoirs publics, et des investisseurs notamment.

= Mais tout n’est pas brevetable et le brevet n'est pas toujours le meilleur
choix ou l'unique choix...

10
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( HAUTIER /
-D- INTRODUCTION

= On peut optimiser sa strategie Pl grace au savoir-faire !

A bien conjuguer avec le brevet !

11



HAUTIER /P

INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 18%2

OBJECTIFS DU WEBINAIRE

MIEUX DETECTER LES CONNAISSANCES DE L’'ENTREPRISE

LES RESERVER DE MANIERE APPROPRIEE

DEVELOPPER UNE STRATEGIE DE VALORISATION DES CONNAISSANCES

12



” HAUTIER /.

NTE

LLECTUAL PROPERTY

SINCE 1892

AU SOMMAIRE |

Premiere En quelques mots, le savoir-faire, qu’est-
partie ce au juste ?
Dep“;r't?éne Comparaison des conditions de protection
Troisiéme Conjuguer savoir-faire et brevet en
partie pratique
Quatrieme Valorisation économique brevet + secret
partie
Cinquieme Quelles subventions pour mener cette

partie réflexion ?

13



Premiere Partie : bt
SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

([ HAUTIER IP

| es criteres cumulatifs de protection au titre du secret des affaires :

= Une information :

pas genéralement connue ou aisément accessible ;
qui revét une valeur commerciale ;

qui est protegée par des mesures raisonnables.

14




” HAUTIER /P

\ MTELLECTUAL PROPERTY

Premiere Partie:
SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

Que permet la « protection » du savoir-faire secret ?

Si ces conditions sont remplies, on peut :

- Valoriser I'entreprise en évaluant la valeur ajoutée du savoir-faire

- Agir en justice contre toute personne qui violerait le savoir-faire
» Exemples : ancien dirigeant, ancien salarié, piratage...
» Action en responsabilité civile

15



> Mesures de

protection

Premiere Partie:

SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

Rapports

Cahier de
laboratoire et 1

fichiers de suivi .
de Documenter

développements

Compte-rendu
de réunions

Déclarations
d’inventeurs

@

UTIER /

EEEEEEE CTUAL PROPERTY
SINCE 1892

16



> Mesures de

protection

Premiere Partie:
SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

Enveloppe
Soleau

APP (Agence

pour la Constat
protection des d’huissier
programmes)

Cabhier de Horodatage et
laboratoire blockchain ?

@

UTIER /

EEEEEEE CTUAL PROPERTY
SINCE 1892

17



( HAUTIER K

SINCE 1892

Premiere Partie:
SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

Accord de

> Mesures de confidentialité
protection

A

- Travail dans les moyens de

Gestion de transport
3. l'acceés a
Contrats de 'information

travail Garder le (locaux, - Stockage des dossiers en

secret systeme p
informatique) déplacement

- Marquage confidentiel

Surveillance
(responsable
seécurité, vidéo,
reporting

réseaux)

18



([ HAUTIER IP

\ ELLECTUAL PROPERTY

Premiere Partie:
SAVOIR-FAIRE ET SECRET = ?

Apports jurisprudentiels récents :

Les juges exigent de celui qui souhaite se prévaloir de la protection du secret des affaires qu’il démontre que les
criteres sont réunis (Cour d’appel de Paris, Pble 5, 2¢ Chambre, 17 décembre 2020, (n°19-18575)).

Des informations manifestement non publigues, non aisément accessibles et qui datent de moins de 5 ans et qui
ont été protégées par le biais de clause de confidentialité sont considérées comme sensibles et sont ainsi
couvertes par le secret des affaires (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2021 (RG 21/05090)).

Plusieurs éléments sont a prendre en considération pour pouvoir opposer le secret :
- Le caractere inaccessible des informations

- La nature des informations : les juges pourront considérer qu’il s’agit d’informations connues du marché.
Exemple, le prix relatif aux matiéres premieres (Cour d’appel de Versailles, 6 chambre, 27 février 2020 (n°©19/03646)).

- Les mesures de protection mises en place
- La date des informations

Un aménagement procédural lors d’un proces peut étre autorisé par les juges au titre de la protection du secret des
affaires. Notamment la restriction d’accés aux piéces et la communication d’'une conclusion écrite sous une version
expurgée des informations protégées. (Cour d’appel de Paris, 16 avril 2019, Conversant ¢/ LG (n°15/17037)).

19



P - ( HAUTIER /
Deuxieme Partie : St

COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

« RAPPELS BREVETS TRES RAPIDES
* QUELLES SONT LEURS SPECIFICITES ?

* POINTS FORTS/POINTS FAIBLES ?

20



” HAUTIER /P
Brefs rappels sur le brevet g

Objet de la ‘ ‘ .
Jet Monopole sur une innovation technique
protection

Conditions de

: : Nouveaute, Activité Inventive, Application Industrielle
a protection

Contrepartie de : o _
la protection Divulgation a 18 mois

Limites de la Protection limitée a la combinaison de caractéristiques
protection de la revendication 1

Temps de la
protection

20 ans maximum (annuité chaque année)

21



Demande

de brevet

Brefs rappels sur le brevet

QU’EST-CE QUI EST BREVETABLE ?

v Inventions (logiciels aussi !)

v" Nouveauté
v Activité inventive
v Application industrielle

Une invention ? Nouvelle ? Inventive ?

Brevete!

LLLLLLLLLLLLLL

SINCE 18%2



. . HAUTIER /P
Deuxieme Partie : e

COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

Connaissances

protégeables

4 ] ] N\
Savoir-faire

Pas de référence expresse a une nature technique
- « informations ».

Ex : un savoir-faire peut étre de nature
commerciale !

Brevet

Objet = invention
—> protection des innovations techniques.

C’est-a-dire une solution technique a un probleme

technique.
\- J

23




TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
IIIIIIIII

EXEMPLES :

Un jeu vidéo n’est pas brevetable.

Une méthode d’encheres via internet n’est pas brevetable.

Une méthode de simulation n’est pas toujours brevetable.

24



EXEMPLES ° ( HAUTIER A

SINCE 1892

Méthodes de simulation

Méthode de Simulation Brevet ? Secret ?

% Vv

Simulation de I'expérience utilisateur face a une publicité

Simulation de l'intérét d’un client lors d’'une discussion avec un
ChatBot

Simulation de la réaction d’'un organe face a un traitement

thérapeutique \/
v

Simulation de I'activité du systéme nerveux autonome a partir du
rythme cardiaque

SIS

25



En premiere approche : ’tous” les domaines techniques (HAUTIER P

INTELLECTUAL PROPERTY

sont ouverts a la brevetabilité.

Les 10 domaines techniques qui ont recu le plus de demandes de brevet

Européens en 2022

1 2

@ @
Digital Medical

communication technology

16 705 15 683
+11.2% +1.0%

6 7

© @

Transport Measurement

9 272 9185
-2.6% +1.0%

European Patent Office 2023

3

O

@

Computer
technology
15193
+1.8%

8
3
@

Biotechnology

8 168
+11.0%

£ &

Electr. machinery,

apparatus, energy Pharmaceuticals

13 951 9310
+18.2% +1.0%
9 10
(2)p
- g ‘o
O ©
Other special Organic fine
machines chemistry
6 382 5955
-1.8% -0.4%

26



( HAUTIER K

SINCE 1892

Deuxieme Partie :
COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

Condition de

« houveauté »

Savoir-faire

Information pas généralement connue ou
facilement accessible.

. J
» Condition plus tolérante
e w en savoir-faire ...tant que
Brevet le secret est préservé!
L'invention ne doit pas étre comprise dans I'état de
la technique.
Ce dernier est tout ce qui a été rendu accessible
L au public. )

27




Deuxieme Partie : e sy
COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

La protection par le savoir-faire d’'une connaissance donnée d’un
projet ne se cumule pas, au moins a moyen terme, avec le brevet.

=> Publication systématique d’'une demande de brevet

POUR CETTE CONNAISSANCE, PROTECTION PAR:

CONNAISSANCE BREVET SAVOIR-FAIRE

X v/

28



La publication a 18 mois est automatique
(Mais on peut retirer la demande de brevet avant) ™ et

IIIIIIIII

Exemple de stratégie de dépot — avec PCT

Dépot en

France Priorité Publication
- 4
0 12

18

! A?:?”!

20 i
S i
Déepot Phases
PCT Nationales

N



PRINCIPES DE LA BREVETABILITE (HAUTIERI

EEEEEEE CTUAL PROPERTY

Conditions de Nouveauté, Activité Inventive, Application
la protection industrielle

Nécessité de bien maitriser ses divulgations

1. « Auto » - divulgations : Communiqué de presse, ventes, présentation dans un
congres, publication scientifique etc.

- Bonnes pratigues : Déposer puis divulquer

2. Divulgation par un tiers « partenaire » non soumis a un accord de confidentialité
» Clients
» Fournisseur

= Bonnes pratiques : Accord de confidentialité, “Confidentiel” sur
TOUS les documents !

30
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Deuxieme Partie:  _TTEE
COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

-> La notion de nouveauté est moins sévere en savoir-faire

Loi 2018 : si l'information n'est pas, en elle-méme ou dans la configuration et
l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisement
accessible pour les personnes familieres de ce type d'informations en raison de
leur secteur d'activite.

... mais on la maitrise moins dans la durée (cas d’une publication du savoir-faire par
un tiers).

31



TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
SINCE 1892

PROTECTION PAR :

EXEMPLES BREVET SAVOIR-FAIRE

X v

v/ v/

32
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SINCE 1892

( HAUTIER i

Deuxieme Partie:
COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

« Degre

d’innovation »

Savoir-faire
> « SUBSTANTIALITE »

Qui a une vrai valeur ajoutée en terme de
compétitivité / une valeur commerciale.

Brevet
- « ACTIVITE INVENTIVE »

Qui ne decoule pas de maniere évidente de I'état
de la technigue pour un homme du métier.

\. J

33



Deuxieme Partie :
COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

Mécanismes

juridiques

\_

Savoir-faire A
-> pas de titre propriété

- pas de monopole : pas le droit d’interdire aux tiers
de reproduire les techniques du savoir-faire obtenues
par leurs propres moyens.

- recours judiciaire par I'action en responsabilité

civile. )

(

\.

\
Brevet

- titre de propriété

-2 existence d’'un monopole : droit d’interdire a tous
les tiers de reproduire la technologie brevetée

- arsenal judiciaire par l'action en contrefagcon dont

saisie
_J

@

UTIER /

EEEEEEE CTUAL PROPERTY
SINCE 1892

34



POUR CHAQUE PROJET INNOVANT '
( HAUTIER /P

INTELLECTUAL PROPERTY

Avant TOUTE divulgation

Ajouter la mention « confidentiel » sur
tous les documents + signature de
contrat de confidentialité pour tous

les tiers

ENTREPRISE

Preuve des connaissances :
- Date Enveloppe Soleau, APP, Constat

- Contenu des connaissances d’huissier, cahier labo, blockchain

HAUTIER IP
ou
ENTREPRISE

Tri des connaissances :

Pour chaque connaissance du projet:
Brevetable ?
Capacité a maintenir le secret ?
Capacité a détecter la contrefacon ?
Souhait de communiquer ?
Recherche d'un effet de dissuasion ?
Importance de la valorisation ?

Connaissances \
a protéger par :
BREVET SECRET
35
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Vérification de la brevetabilité:
Recherche d’antériorités

Définition de la portée de la protection
Stratégie de dépot : Brevet EP /National/Secret

HAUTIER IP

Rédaction d’un Projet de brevet

HAUTIER IP

Remarques de
I'inventeur

ENTREPRISE

Accord de l'inventeur

HAUTIER IP

Divulgation possible !

BREVET ( HAUTIER /P

INTELLECTUAL PROPERTY

SINCE 1892
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SECRET ( HAUTIER /P

INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

Vérification de la bonne documentation :

Date
Contenu des connaissances
Documentation de I'avantage concurrentiel (technique, économique etc.

HAUTIER IP / ENTREPRISE

ENTREPRISE
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Exemple de réflexion pour chague connaissance : (HAU“ER Ip

INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

Facile

Brevet ou Secret

Brevet _ Exemples
- Logiciels, Algorithme, IA Il y a bien siir d’autres paramétres a
-  Procédés de fabrication prendre en compte :

Formulations chimiques . .
d - Souhait de communiquer ?

- Recherche d’'un effet de dissuasion ?
- Importance de la valorisation ?
- Sensibilité de la partie adverse dans le

Brevet ou Secret cadre d’une négociation ?

Détection et Preuve
de la contrefacon

Exemples
- Logiciels, Algorithme, IA
- Procédés de fabrication
- Formulations chimiques

Secret

Difficile

Facile
Difficile Capacité a conserver
le secret
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INTELLECTUAL PROPERTY

Résumeé: Pour & Contre entre Pl (brevet) et secret (savoir-faire) ?

SINCE 1892

BREVET

SAVOIR-FAIRE

Monopole

Adapté a tout type de solution brevetable
Action en contrefagon

Insensible aux publications postérieures et a la
rétro-ingénierie

Valorisation financiére

Pas de divulgation
Pas de limite de temps
Pas de procédure officielle

Publication

Procédures officielles (budget et temps)
Territorialité

Budget selon le nombre de pays
Protection limitée a 20 ans

Pas de monopole

Sensible aux publications et a la rétro-ingénierie
Recours plus délicats

Preuves et précautions lourdes

Sensible a des brevets postérieurs
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Deuxieme Partie:  ON_TEw
COMPARAISON BREVET ET SAVOIR-FAIRE

EN RESUME :

SAVOIR-FAIRE ET BREVETS SONT TRES COMPLEMENTAIRES.

VOYONS COMMENT LES CONJUGUER !
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Troisieme Partie :
CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Exemple d’une procéedure interne

de traitement et d’arbitrage ...

Bonnes Pratiques !

SSSSSSSSS
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Troisieme Partie :
CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Que dire
dans le

brevet ? Que garder
secret ?

...des bonnes pratiques dans les pages a suivre!

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
SSSSSSSSS
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Troisieme Partie : T
CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Trier les informations selon qu’elles peuvent étre gardées
secretes ou non :

» Le savoir-faire concerne souvent les procédés de fabrication, des étapes mises
en ceuvre par traitement informatigue ou des caractéristiques structurelles
indétectables dans un produit, méme par une rétro-ingénierie poussee.

» Si la vente du produit va révéler les connaissances intéressantes, il faut
Impérativement envisager une protection par brevet (ou par des droits de PI
complémentaires: dessins et modeles, droit d’auteur).
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Troisieme Partie : T
CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Trier les informations selon la difficulté a démontrer une
contrefacon

» Arme puissante de la saisie contrefagcon, mais peut étre difficile a mettre en
ceuvre en particulier hors de France.

> Moins de difficultés pour les caractéristiques structurelles que pour les
connaissances liées a des procedés ou des logiciels dont les étapes innovantes
sont executées sur des serveurs.
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CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Troisieme Partie: ™

Préparer une description de brevet nécessaire et suffisante :

» Déduire des tris precedents ce qu'’il vaut mieux ne pas décrire.

> Préparer le brevet selon 'approche « probléme-solution » de I'Office Européen
des brevets pour se concentrer sur I'essentiel.

» Avoir en téte qu’il n’est pas obligatoire de décrire le « best mode » de I'invention
dans le brevet.

PPPPPPPPPP

SSSSSSSSS
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Troisieme Partie :
CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

Attention !

Il faut suffisamment de matiere dans le brevet pour le defendre avec de bonnes
chances de succes en examen.

Il faut respecter la condition de suffisance de description
- si le brevet est si peu complet que la personne du métier ne peut pas mettre

en ceuvre I'invention, alors nullité du brevet !
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Procédé de fabrication d’une
composition

Connaissances

Etape 100% interne usine
Ex: choix d’une température de polymérisation

Brevet

Savoir-
faire

( HAUTIER /P

INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

Remarques

Contrefacon difficile & détecter

Etape dont le résultat est détectable
Ex : filtration spéciale permettant d’atteindre un niveau de
pureté inégalé

Contrefacon détectable

Composition

Formule compléte précise

Composants actifs

Nécessaire a la suffisance du
brevet

Gammes de %

Intervalles plus ou moins
larges de proportions, sans
donner la meilleure valeur

Sourcing de matieres

Non brevetable

Marque des composants

Peu efficace en description du
brevet

Essais

Complets

Echantillon de résultats représentatifs de I'objet du
brevet

L XX X < [< X S| X

X KIAKI X [XK] XK

Si I'effet de la composition est
plausible, pas toujours
nécessaire.
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( HAUTIER /P

EEEEEEE CTUAL PROPERTY

Troisieme Partie :
CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

- On peut chercher a breveter le produit (principe actif, composition, produit pour
une nouvelle application) et/ou le procedé de fabrication.

- Brevet & suffisance de description a satisfaire :

= Nécessité de décrire au moins un mode de réalisation qui n’est pas nécessairement «le

meilleur».
Exemple: décrire une plage de valeurs plutdét que la meilleure valeur...

= Attention a ne pas uniguement donner de nom marque de fabrique.

= Attention a avoir suffisamment d’'informations dans la demande de brevet pour obtenir in fine un
brevet ciblant bien le produit.
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Structure de
I’emballage

Connaissances

Emballage: Film souple, enroulé pour former un
tronc de cobne, base soudée

Brevet

Savoir-faire

( HAUTIER /P

INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

Remarques

Contrefacon détectable
Connaissance par simple
observation du produit

Composition de

Film Multicouches comprenant les couches A,

Contrefacon détectable

fabrication

Etape 2: application autour d’'une patron par
soufflage
Etape 3: thermo soudure
Etape 4: découpe des parties
Etape 5: ajout de la base
Etape 6: ajout de bec verseur

Température de la thermo soudure : gamme
idéale

N

I’emballage B, C, D avec propriétés suivantes: - forte
souplesse, - étancheité, - barriere contre \/ x Connaissance accessible par retro
I'oxydation, - résistance a la déchirure ingénierie
Procédé de Etape 1: déroulement du film

Contrefacon détectable

Connaissance difficilement
accessible
Mais facile a prouver si:
- Saisie contrefagon
Renversement de la charge de la
preuve

Etape additionnelle d’insertion du bec verseur
par friction pour le souder par friction dans
'emballage

N

Contrefacon difficile & détecter

Connaissances possible a
conserver au secret
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Dispositif

( HAUTIER /P

INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

Connaissances

1er Capteur = Capteur Infra Rouge pour mesurer
une température en surface de peau

« 2¢me Capteur = Capteur acoustique ou optique
pour mesurer:

- une épaisseur de peau

- une épaisseur de boite cranienne au niveau du
front

* Module de calcul pour déterminer une
température du cerveau en fonction des données
du 1¢" Capteur et du 2éme Capteur.

Brevet

Savoir-faire

Remarques

Contrefacon détectable

Connaissance accessible par simple retro
ingénierie

Algorithme

Formule générique utilisée dans le module de calcul

SANS les coefficients qui rendent la mesure tres
fiable

Procédé de
fabrication

Formule générique utilisée dans le module de calcul

AVEC les coefficients qui rendent la mesure tres
fiable

Connaissance accessible par retro ingénierie ?
Algorithme dans le cloud?

Capacité a prouver la contrefacon si :
- Saisie contrefagon
- Renversement de la charge Procédé de
fabrication de la preuve
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Troisieme Partie: = ON\meem
CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

[ J

Preuve de la contrefacon pas facile...

* Mais le brevet permet un renversement de la charge de la preuve !

¢ Brevet donc possible et efficace, surtout si le produit fabriqué par le procédé permet de
penser que notre procéedé a été employe.

*

Evaluer les détails techniques (valeurs précises de paramétres par exemple) qui
peuvent étre gardés secrets.
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Troisieme Partie : T
CONJUGUER SAVOIR-FAIRE ET BREVET

| ]

Preuve de la contrefacon pas toujours facile : il est préférable de rédiger les
revendications du brevets pour cibler les etapes constatables hors des serveurs !
Par exemple en mentionnant les etapes constatables sur un terminal utilisateur ou
dans un dispositif physique.

% Privilegier une approche fonctionnelle dans le brevet : le traitement que réalise le
programme.

»» Décrire aussi une structure d’implémentation (hardware et réseaux).

Le plus souvent, ne pas donner les codes dans le brevet.
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Quatrieme Partie : S
Valorisation économique brevet + secret

» Intérét stratégique de cette synergie « brevet et savoir-faire » sur
les accords de transfert de technologies (et la valorisation des
entreprises)
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Quatrieme Partie : s
Valorisation économique brevet + secret

» Un enrichissement des connaissances valorisables :

- Connaissances appropriées par brevet
- Connaissances réservees par le secret
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Quatrieme Partie : s
Valorisation économique brevet + secret

» Une diversification des supports de contrat

Licence
(brevet)

- Si le brevet est annulé : le contrat n’est
pas entierement vidé de son objet.

- Permet (parfois) de prolonger le contrat

Communllcatllon au-dela de la durée de vie du brevet.
de savoir-faire

Solution « clé en main »
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Quatrieme Partie :
Valorisation eéconomique brevet + secret

» Une diversification des paiements

Se rémunérer sur deux volets de transfert de technologie :

FOURNITURE
D’INFORMATIONS

LICENCE % Paiement souvent au moins en partie
BREVET a la signature = Forfait.

Paiements souvent

récurrents = Redevances. ASSISTANCE

TECHNIQUE

% Paiement souvent aux
interventions
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Cinquieme Partie : e
DES SUBVENTIONS DISPONIBLES ?

ACCOMPAGNEMENT ET SUBVENTIONS

PRESTATIONS ALLEGEMENTS
GRATUITES FISCAUX
. . Crédits Statut

REGION 11y
SUD

57
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. . . ( HAUTIER /P
Cinguieme Partie : C e

DES SUBVENTIONS DISPONIBLES ?

Jusqu'a

5000 €TTC
LE PASS Pl De subvention

BREVET CONTRAT FISCALITE NUMERIQUE

Brevet export * Accompagnement + Evaluation des actifs PI + Securisation des créations
. Epr0|tat|on — Brevetabilité contractuel Pl numeriques
- Etat de l'art « Sécurisation de la R&D + Diagnostic cybersécurité
* Veille brevet collaborative
* Recherche documentaire
brevet
* Rédaction demande de

brevet

] I INSTITUT NATIONAL

DE LA PROPRIETE
INDUSTRIELLE

v Aide financiére : prise en charge de 50% des honoraires (3 000 € TTC / PASS PI)
v" Cumul possible : 3 PASS PI distincts* maximum / entreprise
v' Jusqu'a 5 O00€ TTC d’aide en tout pour les 3 PASS PI
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Cinquieme Partie :

DES SUBVENTIONS DISPONIBLES ?

PROGRAMME ? PRESTATIONS ELIGIBLES ?

EUIPO @ideas v' Dépot de brevets nationaux en

OFFICE DE L'UNION EUROPEENNE
POUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

powered Europe (si I'Office fait partie du
programme).

v' Dépot de brevet européen.

Q- e .
v' Rédaction et dépét du 1er brevet en
Innovation France au nom de I'entreprise.

COMMENT ?

( HAUTIER /P

INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

COMBIEN ?

CHEQUES PI :

Remboursement des taxes de
dépdt, de recherche.

PAIEMENT DIRECT AU
PRESTATAIRE .

50% des honoraires.

Taux de remboursement
75%.

Jusqu'a
1 500€/an/entreprise de
subvention.

Jusqu'a

8 000 €TTC

de subvention.

. &
1., B 5

G e

v Etat des lieux et analyse des actifs

STRATEGIE Pl immatériels .

v" Recommandations sur la stratégie de
gestion et de valorisation des actifs.

PAIEMENT DIRECT AU
PRESTATAIRE .

80% des honoraires.

Jusqu'a
8 000 €TTC

de subvention.
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CONCLUSION

» Contrats mixtes de plus en plus fréequents (plus de 50%) dans les transferts de
technologies.

» En cas de levées de fond ou « due diligence », les auditeurs sont de plus en
plus sensibles a la prise en compte du savoir-faire, méme dans des domaines
non techniques (non brevetables).

Pensez donc a créer votre stratéqgie et a la formaliser !

NB : pensez a auditer votre stratégie (aides INPI et BPI disponibles!)
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INTELLECTUAL PROPERTY
SINCE 1892

DES QUESTIONS ?

A VOUS LA PAROLE




HAUTIER /P

INTELLECTUAL PROPERTY
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Merci de volre aftention

www.hautier.fr |  contact@hautierfr | Tel+33(0)4 9387 71 39

SOPHIA ANTIPOLIS GRENOBLE MOMNACO NICE PARIS
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