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Michael Lennonmodérateur, partner Kenyon& Kenyon LLP

Chine : maitriser les subtilités du licensing et dduransfert de technologies
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Sophie Korakis-MénageRirectrice de la propriété industrielle Essilor bBrnational
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Patrice Vidonmodérateur, Conseil en propriété industrielle



|. Jeudi 15 mars 2012

1. L'innovation au coeur de la politique de la recherbe

Emmanuel Terrasse, conseiller de Monsieur Lauresutidhiez, Ministre de 'Enseignement supérieur et de
la recherche, a souligné trois points lors de starvention :

- L'une des priorités du gouvernement a été de atégiponts entre le secteur public et le secteur
privé de la recherche. Cet objectif a été atteigque I'on a pu constater une augmentation sigatifie des
associations recherche publique — recherche priattee notamment grace au crédit impét recherche qu
incite a la coopération entre public et privé. @i imp6t recherche a également permis une ditoimau

colt de la recherche, ayant pour conséquence up@esuiation des montants investis en recherche et
développement.

- Le nombre de brevets publics déposés est en comstagmentation (+30% en 2 ans). Il est
primordial de protéger ses inventions. Cependadrdsti tout aussi important de les valoriser. Unvétre
déposé mais jamais exploité ne présente pas gnedrét. Deux systémes ont été mis en place poorifer
cette valorisation : les SATT (sociétés d’accélératiu transfert de technologie) et France — Brevet

- Il'y a une nécessité de projection a l'internatioga matiere de propriété industrielle. Les
chercheurs et les entreprises doivent conclurepadeses internationaux afin de protéger et d'expfoit
efficacement leurs inventions. Cependant, il fatre rudent avec les transferts de technologie non
maitrisés.

2. L'innovation, une philosophie d'entreprise

L’ouverture virtuelle que nous connaissons aujdwidtomplexifie la protection de la propriété intfiedle.
Les simples idées ne sont pas protégeables, nessestent cependant tres précieuses.

Dassault Systémes a donc mis en place des techmgumettant de matérialiser les idées afin de goles

protéger. Exemple du projet de I'iceberg qui estjtisqu’en Afrique afin d’étre transformé en eataple.

3. Grand emprunt et investissements d’'avenir, sociétéd’'accélération du transfert de technologie,
instituts de recherche technologique : les nouveawutils institutionnels pour I'innovation

- Les sociétés d’accélération du transfert de tedum|(SATT):

L'idée de créer les SATT était née depuis longtemglie a été concrétisée avec le programme
Investissements d’Avenir. 5 SATT ont été crééegaamier 2012 (en Alsace, PACA, Midi Pyrénées en2 e
lle de France). D’autres vont étre mises en places tes semaines a venir.

Objectif des SATT : sélectionner des résultats ederche qui ont du potentiel et les amener jusiu’a
preuve du concept. Autrement dit, financer la mattan de projets, de résultats de recherche qudont
potentiel.

- Les instituts de recherche technologique (IRT)
Ces instituts donnent acces aux chercheurs a diésteshnologiques ultra performants, a des coerm#s
supérieures.

4. Fonds de brevets

France-Brevet, créé a l'initiative de la Caisse Dépots et des Consignations Pl et de I'Etat, esonds de
brevets basé sur un co-investissement avec leatdéte de droits et les entreprises. Il permetrigepen
charge des colts d’entretien liés aux dépbts ekatensions, ainsi qu’'aux programmes de licensigst
donc une aide aux entreprises pour passer outdiffiesiités liées a la valorisation des brevets.



5. Le crédit imp6t recherche

Le crédit impdt recherche (CIR) constitue une ccéatles entreprises faisant de la recherche (exedean
dépenses en recherche, développement, voire inooyaur I'Etat. Grace au CIR, I'Etat veut faire lde
France un territoire attractif pour la recherché@teloppement, en créant notamment de nouveausesen
de R&D ou en améliorant les centres existants.

Deux points concernant le CIR font I'objet de comérses :
- Lanature des bénéficiaire : en 2008 / 2009, celssrbanques qui ont touché le plus de CIR ;

- Lafiscalité du CIR : les projets de recherche tetarcément des projets sur le long terme, le CIR
doit étre pérenne, donc sans modifications fiscales

6. Plan d'amélioration des systémes de Pl en Europe

Proposition d’'une révision des outils de la miseomumnvre de la protection de la Pl avec la créatiohrdvet
unitaire européen.

Au 1° mars 2012, I'ensemble des parties a donné sonmdapeair la création du brevet unitaire européen et
d’une juridiction spécialisée. La question du lghwsiege doit étre réglée avant juin 2012. Le Craiie
européen au marché intérieur et aux services, MiBhmier a fixé comme obijectif I'octroi du”lbrevet
unitaire européen avant les élections parlemestaueopéennes de 2014.

7. Brevet unitaire

Le brevet unitaire européen traduit I'espérance déauritoire unifié en terme PI. Cette unicité darohé est
clairement souhaitable vis-a-vis des autres pafs,due la Chine ou les Etats-Unis. Le brevetaineit
européen, c'est un seul titre pour I'ensemble dgs pignataires, une seule annuité et une sedlactian.
C’est également un tribunal unifié. Avantages devbt unitaire : une procédure unique, une juridicti
unique et une pérennité redonnant confiance awntiirs de droits dans les outils de Pl. Apprébenss-
a-vis du brevet unitaire : son colt, qui ne doit gtre trop élevé ce qui pourrait dissuader legétrx;
notamment les PME.

L'une des attentes principales concernant la jctiimh spécialisée est l'octroi de dommages-intéréts
conséquents, afin d’inciter a protéger les invardtioet a attaquer en justice en cas de violatiojoukd'hui,

il existe une grande disproportion entre les donesadgtéréts octroyés aux Etats-Unis et ceux octreye
Europe, et cela créer notamment un déséquilibrereancial.

8. Les atouts du systéme judiciaire francais, commeri rendre plus attractif ?

Il'y a trois éléments a prendre en compte pourlidation d’'un systeme judiciaire : la fiabilité,ra@pidité et
le codt. Pour le systeme judiciaire francais :

- Concernant la fiabilité, la France est plutdt biglacée, notamment grace a son systéme de
spécialisation des juridictions ;

- Concernant la rapidité, la France est moyennenientgiacée, son systeme judiciaire n’est pas des
plus lents mais une amélioration est a faire aganivde la célérité ;

- Concernant le cout, la France est trés bien plpaigue les contentieux ne sont pas chers comparé
aux autres pays.

Le systeme judiciaire francais présente donc destatconsidérables, renforcés par I'existence ddeso
alternatifs efficients, tels que I'arbitrage ounédiation.



Il. Vendredi 16 mars 2012

1. Solutions d'avenir : quelles ambitions pour l'imovation?

Geneviéve Fiorasco, députée et membre actif dantgpagne de Francois Hollande a présenté le proggamm
du candidat socialiste en matiere d'innovation etptbpriété intellectuelle. La priorité annoncéeé s
valoriser la recherche et l'innovation dans les BVPME.

A cet effet, plusieurs propositions sont avancées :

- Lacréation d’'un pacte industrielle pour soutees PMI et PME, en redéployant les aides existantes
telles que le crédit a I'innovation, et en incitle® grands groupes a investir dans l'innovatiamn. P
exemple, la France pourrait s'inspirer du modéléérgeain SBIR (Small Business Innovation
Research) qui consiste a réserver aux petitespeisies 2,5% des budgets des organismes fédéraux
supérieurs a 100 millions de dollars.

- La création d’'un fond stratégique de l'innovati@uples entreprises technologiques.

- Simplifier et regrouper les moyens et dispositiés fthancement des PMI et PME au niveau des
régions.

- Enfin, Francgois Hollande soutient la mise en pldeen brevet unitaire européen considérant que
c'est une bonne avancée car notamment moins caibemtes entreprises.

Cependant, le candidat considére que les strudteifes que les SATT et les IRT qui doivent pernee#tux
PMI PME d'étre autonomes d’ici 10 ans, ne devraperst étre maintenues car cela revient a multipdier
dispositifs déja trop nombreux.

S'agissant du siége de la juridiction du brevetains, le candidat soutient la candidature de kan€e
estimant que ce serait un formidable signal paurdvation des entreprises francaises.

2. Innover pour exceller: I'exemple de SCHNEIDER ELECTRIC

Pascal Brosset a expligué de quelle fagcon I'ensepCHNEIDER ELECTRIC est innovante et ce, de
facon durable. L'innovation est un élément cléadgtlatégie de I'entreprise. Dans une optique uét ¢erme,

la stratégie de I'entreprise s’organise par pésode trois années. La période des trois prochaneses
sera consacrée a une phase de rationalisationsgoconsacrer davantage aux technologies innovahtes
moins les technologies classiques.

3. Technologies vertes: Les brevets, freins ou accédeurs de leur développement ?

INPI :

Les technologies vertes sont toutes celles quiuonimpact positif pour lI'environnement. Les seceur
concernés sont I'énergie, le batiment, les tratspetrla dépollution.

La propriété intellectuelle peut parfois étre viag pertaines entreprises comme une barriere taahret
tarifaire au transfert technologique des technelegiertes. Certains pays en développement, quageuoh
avoir acces a ces technologies, réclament une iatitih du cadre juridique, afin de voir ces tedbgies
exclues de la brevetabilité.

IEP Energies nouvelles:
IFP Energies nouvelles a choisit de faire de laesthe & développement au travers notamment aersav
de partenariats et de créations de filiales panu®®ages complexes mais avec des débouchés imizsorta




Entreprise « La Tuile de Bois » :

La stratégie de départ de I'entreprise « La TudeBais » était de valoriser la matiére, le boispariant de
déchets industriels (palettes de bois) pour ee faés tuiles de bois. Dés les premiéres annéagefgise a
été confrontée aux problémes de la contrefacors enpil résister grace a la bonne protection dacéiés de

propriété intellectuelle qu'elle avait mise en gaéujourd’hui que l'industrie s’est développéeniést pas

rare que les contrefacteurs d’hier négocient al@dréprise pour obtenir des licences sur les nikes/e
technologies développées.

MICHELIN :

La maison MICHELIN a essentiellement basé sa glimtde technologie verte sur les pneus des vélsicule
(la pneumatique influant sur 20% de I'énergie dhicide), qui permettent de diminuer la résistange a
mouvements des pneus et donc de réduire les gt deserre.

Les offices régionaux de brevets de brevets régiona

Les offices régionaux ont tenu compte de I'essa @ehnologies vertes dans la mise en place de leur
procédures. Ainsi, par exemple, I'OEB a créé uasse pour les technologies vertes ; les officegiaanés

et brésiliens ont mis en place des procéduresé&éas de dépbt pour les technologies vertes. igna 13,

une piste a suivre pour la France, qui pourraig ellissi tenir compte de l'importance et du réle des
technologies vertes dans I'économie moderne emriand ce phénoméne dans les processus de dépbt de
brevets.

4. Actifs de propriété intellectuelle: un enjeu de maché?

Dans le domaine des technologies, les revenuseleck généerent une marge importante et stablefgultil
bien savoir valoriser. Cette analyse de la valtdeades actifs de propriété intellectuelle ne dudis
uniguement se baser sur criteére purement financier.

Les éléments constitutifs de la qualité et de lawad'un portefeuille :
- Le volume

- L’alignement avec la stratégie

- Le positionnement

- La qualité individuelle des titres

Un des probléemes en la matiere, est I'absenceild'aleé mesure : I'analyse repose sur I'appréciaties
analystes financiers. Or, les entreprises ont hed@léments objectifs pour prouver la valeur dede
technologies, particulierement les petites entsggrgui peinent a démontrer la valeur de leur feaitée.

5. Intervention d’'Eric Besson, Ministre de l'industrie, de I'énergie et de 'économie numérigue

Les actions qui ont favorisé le progrés de l'inrteraces derniéres années sont les suivantes :

- Le budget accordé a l'investissement et a la rebbea nettement augmenté, ce qui a permis un
progrés de 21% pour l'innovation en France gréde @dombreux efforts financiers pour soutenir les
pbles de compétitivité et des aides publiques paaourager les partenariats, et la recherche privée

- Le crédit imp6t recherche dont 85% des PME béretficia permis une augmentation d'1,8% pour la
Recherche & Développement.

- En 2012, OSEO se voit confier la gestion de la goande l'industrie” avec un budget d’'1 milliard
d'euros.

- Les Instituts de Recherche Technologique (IRT)aspt au total de 3 milliards d'euros.
- Création des Sociétés d'Accélération du Transteiiathnologies (SATT).

- France Brevet, doté de 100 millions d’euros, a tionaa devenir l'acteur de référence en matiere de
valorisation des brevets.



6. Les marques dans I'espace numérique: anticiper lggochaines transformations :

Internet a entrainé quatre grands changementsi@&mspports marques/consommateurs :

A la naissance du commerce en ligne, le concept itmoment de vérité » influencait le consommateur
par I'effort marketing des marques, 'amenant ackaisir une plutdét qu’'une autr@uis I'apparition du
moteur de recherche a inversé le cycle d'achalnternet est devenu le moment de vérité majelaenjeu

est d’autant plus important aujourd’hui que 15% mdegiétes sur Google sont faites via le mobilauetlipn

peut acheter en ligne. Cela modifie les problématsqgde marketing. Dorénavant le consommateur sera
« loggé» c’est-a-dire que la publicité sera personnalgééonction des recherches de I'internaute.

L'interaction entre le consommateur et la marque st considérablement développaotamment avec
I'apparition du «randing enternainment qui consiste a publier des contenus en lignerigaint la marque,
sans que ce soit nécessairement publicitaire.

Ces nouveaux comportement ont poussé les tituldigedroits adevoir totalement repenser leur stiatég
marketing.

Les nouvelles problématigues sur internet poutitieires de droits

Le développement d’internet pose le probleméadrirveillance de I'utilisation du nom des marquesur
les pages internetLorsqu'une personne encourage un comportemecrdg®mmation irresponsable ou de
dénigrement du produit, le titulaire de droit pleuicer une procédure de notification ou récupématio

L'ICANN a mis en place un systéeme permettant dercs& propreextension personnalisédelle que

« .musique » ou « .paris ». Il va donc falloir treeten place unerocédure d'opposition spécifique. La
création d'une drademark Clearinghouse pase de données mondiale pour les litiges sttetision du
nom de domaine, a donc été proposée pour réporaidygpe de problématique. Pour éviter les conflits
systéme de notification permettra d’avertir leléitte de droit d’'un dépot identique sans pour auéare un
systéme de blocage. De plus, des périodes slenrise» permettront aux marques de bénéficier d une
priorité sur les extensions de noms de domaine.

7. Anti-contrefacon: quelles sont les pieces manquardelu Puzzle ?

De nombreux progrés ont été réalisés ces derm@mses dans la lutte anti-contrefagon notammectgia
une meilleure concertation des acteurs et a la eniggace d’outils efficaces.

Une meilleure concertation des acteurs :

- L'UNIFAB participe activement aux groupes de trdvdé I'Observatoire des infractions a la
propriété intellectuelle.

- Le Comité National Anti-Contrefacon (CNAC) effectde nombreux échanges entre les différentes
administrations, la profession juridique et lesoaggions d’entreprises .

- Malgré les polémiques actuelles, TACTA est unédeample de la coopération entre les pays en ce
gu’il est né d'une volonté commune des Etats déreneh place une réglementation anti-contrefagon
a I'échelle internationale.

- L’'UNIFAB organise de nombreuses campagnes de sésailon des consommateurs.

- Grace a la forte médiatisation du sujet et a Leffité de la concertation des acteurs, la luttéreda
contrefagon est devenue un sujet politique majeur.

Une plus grande mobilisation des nouveaux acteurs :

- La charte Brochand-Sirinelli, qui est une enterttergutter contre la contrefagon.



- Des accords bilatéraux entre les titulaires detdibdes plateformes ont été signés prévoyant une
possibilité de notification des titulaires de dnodtur faire cesser les enchéres litigieuses (natick
take dowm).

- Le M.O.U est encore en phase de test
- Signature de la charte « petites annonces » egtr@inonceurs et les opérateurs postaux.

- L'IACC va signer un accord avec les intermédiadespaiement pour centraliser les demandes de
fermetures de comptes de paiement ayant effecaieatees de contrefagons.

Les outils mis en place par 'UNIFAB, la collaboost entre police, douanes et titulaires :

- Le Bureau de liaison de Roissy réunit les douaeeRalssy, les titulaires de droits, et le Pargeet d
Bobigny afin d’analyser le trafic des contrefacensle prévoir des actions ciblées de coopération et
de formation.

- Le protocole signé entre 'UNIFAB et les douanesfoece leurs échanges, leur collaboration en
matiere de formation des agents, ainsi qu'en neatiérsensibilisation des consommateurs.

- Les formations des agents douaniers et gendarnuespgmettent d’apprendre a distinguer les
contrefagons des originaux.

- L’'UNIFAB ceuvre pour la sensibilisation des magitgtran organisant des commissions traitant de
thémes sur des enjeux importants pour la proteckiola propriété industrielle.

- L'UNIFAB participe a des missions internationaldmale rencontrer les administrations locales
impliqguées dans la lutte contre la contrefagontifias police, gendarmerie, douanes) et le secteur
privé, et ainsi réfléchir a des améliorations ligiges et réglementaires, et renforcer des paritgsa
Public-Privé.

Les axes d’amélioration nécessaires en particsiliefa sensibilisation des pouvoirs publics notamnadans
les pays émergents :

- Une meilleure coopération entre les pays.
- Une meilleure coordination entre le civil et le pén

- Essayer d'exporter notre modele Iégislatif pourumisanctionner la contrefacon. Notamment il
faudrait sanctionner le fait de profiter de l'arigesu de la contrefacon

En effet les sanctions de la contrefacon dansdgs pu les entreprises portent plaintes sont séuven
tres faibles. En Thailande un contrefacteur a quiété a saisis 12.000 produits est sanctionné&d'un
amende de 85 euros.

- Concernant la répression, il serait trés bénéfidiobtenir I'alignement du référé interdiction en
droit d'auteur.

8. Réforme des brevets aux Etats-Unis : Quels bénéfieeour les entreprises européennes

La nouvelle loi américaine sur les brevets ou « Agaelnvents Act » (AlA) entrera en vigueur le 1@ns
2013. Elle prévoit de nouvelles procédures apredélasrance des brevets et modifient les procédures
existantes.

La révision apres délivrance Rost Grant Review)»

Cette nouvelle procédure ressemble a la procédoppakition devant 'OEB. Un tiers peut demander
la révision d’'un brevet délivré, dans un délai den@is a compter de sa délivrance. Le tiers peut
contester la nouveauté, la non-évidence, la suoffisade description de linvention ainsi que
I'appartenance a une catégorie d’inventions brélesa La procédure se déroulera devant trois juges
administratifs de brevets, appartenanPatent Trial and Appeals Boa(@®TAB).

La révisioninter partes :

Cette nouvelle procédure qui se déroulera devaRatent Trial and Appeals Boahrtage certaines
dispositions avec la Post Grant Review, avec néarsmme différence notable. En effet, une révision
inter partesne peut étre requise qu'aprés les 9 mois qui suivedate de délivrance du brevet, afin




d'éviter le recours simultané a uRest Grant ReviewLa requéte doit aussi étre déposée dans I'année
suivant la notification de plainte pour contrefagon avant que la partie tierce ne s’engage daes u
action en jugement déclaratoire d’invalidité.

-L'examen supplémentaire:

Cette nouvelle procédure offre aux titulaires devbts la possibilité d’éviter le défaut d’opposadildu
brevet. Cette procédure permet de considérer, saténer ou corriger une information relative auviete
L'examen supplémentaire est ordonné dés lors @Xikte une question nouvelle et substantielle de
brevetabilité. L'art antérieur pris en compte daesdte procédure n'est pas limité aux seuls breeets
publications, mais peut aussi comprendre des irdtioms pertinentes non publiées. Les titulairebrdeets
peuvent utiliser cette procédure pour corrigerafésnations ou des présentations erronées.

9. Chine: Maitriser les subtilités du licensing et duransfert de technologies

En Chine, le cadre juridique du transfert de tetdgies, bien qu’en progrés, est encore insuffisant

Points essentiels a respecter pour une protecgiérationnelle des technologies transférées:

- Déposer les brevets avant toute démarche de tradsféechnologies

- Etudier minutieusement le partenaire licencié stagectifs.

- Contractualiser le transfert avant toute activité

- Ne transmettre que ce qui est absolument nécessaiomforme au contrat

- Ne pas transférer les codes sources des logiciels

- Bien déterminer le prix en fonction de la recherehdéveloppement dépensée, du manque a gagner
et de I'éventuelle concurrence du licencié

- Sensibiliser les équipes aux meilleures pratiquissc@nfidentialité et aux conséquences en cas de
non respect.

- Mettre en place des processus de suivi des infaynsaéchangées.

La clause de compétence de juridiction:
Il est préférable d'éviter de donner compétencetahbunaux chinois pour régler les litiges et d&vifgier
le recours a l'arbitrage. Une clause de compéteifficace en Chine doit comporter quatre éléments :

- Indiguer l'institution d’arbitrage

- Choisir I'application de la loi du lieu d'arbitrage

- Préciser la langue de la procédure

- Stipuler la procédure de nomination des arbitres




