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La propriéte industrielle dans
les collaborations de recherche

FOCUS P, édite par 'ASRC
en partenariat avec I'INPI,
vous apporte un eclairage
thematigue et un état

des lieux des pratiques
des entreprises en matiere

de propriété industrielle.
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Le contrat de recherche

Le contrat de recherche est un outil juridique qui définit les droits et les obligations de chaque
protagoniste, acteur de I'économie de la connaissance (Start'up, PME, ETI, Grands groupes,
Centres de recherche, Laboratoires...). Il revét d'autant plus d'importance qu'il s'applique & des
« produits » de nature immatérielle.

| e savoir-faire

Le savoir-faire est un ensemble d'informations techniques, secretes, substantielles et identifiées,
il doit ainsi étre formalisé et tenu au secret. Tout comme le brevet, le savoir-faire est transmissible.

Le projet collaboratif

Le projet collaboratif s'inscrit dans la durée et la stratégie de développement, de diversification,
de positionnement de I'entreprise ou du laboratoire de recherche.

TENDANCE

Webinaire

L'’ASRC et INPI ont organisé le 4 avril 2016, un webindire de deux heures sur la propriété
industrielle dans les collaborations de recherche.

Animeé par Cyrille Chapon, directeur du transfert de le SATT Ouest Valorisation, la video et les
questions et réponses échangées sont disponibles sur : www.asrc.fr

Ce webinadire a permis de répondre aux interrogations suivantes : Quelles questions se
poser avant de se lancer ? Quels réflexes adopter pour une collaboration réussie ? Quelles
sont les sources de litiges ? Dois-je tout dévoiler de mon projet ? Quels sont les retours sur
investissement ? Quels accompagnements sont possibles ?

L'avant contrat

L'avant contrat est essentiel, c'est 'ADN de la collaboration de recherche.

Pour bien démarrer :

Lister les actifs immateriels de I'entreprise (brevets, logiciels, dessins et modeles, savoir-
faire) et les protéger avant d'engager une collaboration.

Cadrer laccord de confidentialité et les échanges d'informations entre les parties.
Identifier les colts et les contributions.
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Extrait de la foire aux questions du webinaire du 4 avril 2016.

Les réeponses de Cyrille Chapon.

Parfois, il existe des structures non
formalisées dans lesquelles sont
échangées des informations entre de
nombreux partenaires alors que le
consortium n'est pas encore fixé. Quel
bon compromis entre sécurisation
des donneées et efficacite ?

Un réflexe & avoir dans [lutilisation de
plateformes d'échanges est de delimiter ce
qui a deja ete fait en amont par chacune des
parties prenantes. Pour cela, il faut définir les
actifs qui sont mis en jeu et les mettre en avant
tout en précisant gu'ils ne font pas partie de
la propriété commune ou bien selon certaines
conditions.

Autre reflexe dans le cadre des échanges :
valoriser le potentiel de votre savoir-faire
sans jamais reveler le « comment », la fagon
dont vous obtenez les résultats. Il s'‘agit de
discuter des contours de votre invention
mais il ne faut jomais entrer dans les détails
du fonctionnement de votre technologie. Le
« comment » constitue votre savoir-faire.

Dans le cadre des échanges sur des
plateformes, il est tout de méme préférable
de définir rapidement une note de synthéese
d'une ou deux pages pour cadrer les droits
de chacun sur les résultats produits et leur
utilisation. Cela permet de déterminer les
regles du jeu du consortium et gue chacun
puisse se positionner dans ce qui va étre
produit, a qui la Pl appartient, qui va payer
éventuellement la Pl, qui va I'exploiter et dans
guel domaine.
De ces

réponses, dépendra votre

positionnement ou non dans ce projet.

Pour un porteur de projet,
'accompagnement par un cabinet
spécialise danslaPlest-ilindispensable
dans les phases d'inventaire des actifs
et de définition du contrat ?

Tout le monde ne muaditrise pas la propriété
intellectuelle. Il faut bien comprendre toutes les
regles du jeu pour mener un projet collaboratif
et la Pl est une des regles & connditre et
avec laquelle il faut composer pour éviter les
déconvenues. Pour un porteur de projet, il est
important d'étre bien entouré : INPI, cabinets
spécialisés en propriété intellectuelle, etc.

Le produit Booster Pl peut vous aider dans
cette voie. Il s‘agit d'un preé-diagnostic gratuit
proposé par I'INPI, il consiste en une revue des
pratiques et besoins de I'entreprise en matiere
de propriété intellectuelle.

Est-il preferable de deposer une
enveloppe Soleau avant de commencer
une collaboration de recherche ?

L'enveloppe Soleau est un produit de INPI
qui, sans étre un titre de propriété industrielle,
vous permet de dater de fagon certaine votre
creation et de vous identifier comme auteur.

L'enveloppe Soleau permet de dater et
de formaliser & moindre colt ce que vous
maitrisez en interne (15€). Ce systeme de
tragabilité et datation est intéressant car il vous
oblige & formaliser votre savoir-faire de fagon
synthétique (7 pages maximum), un exercice
qui pourra s'éverer tres utile pour la suite de
la  collaboration  ( www.inpifr/fr/proteger-vos-

creations/lenveloppe-soleau/enveloppe-soleau ).



Concernant les points de vigilance Pl
sur la phase d'avant contrat, n'est-il
pas opportun de préter une attention
particuliere aux contrats de travail des
salariés qui seront impliqués dans le
projet ?

La Pl et la confidentialité sont liees. Il faut étre
vigilant sur les contrats de travail surtout lors de
l'implication d'une structure intermediaire pour
le recrutement. Une sensibilisation des salariés
ala Pl et ses implications peut étre tres utile.

L'INPI peut vous accompagner sur ces sujets en
proposant la prestation adaptée a vos besoins :

Le Pass Pl pour vous aider & mettre en
oeuvre les recommandations formulées dans
Booster PI (rédaction d'un contrat collaboratif,
insertion de clauses Pl dans les contrats de
travail de vos salariés, strategie de protection
alinternational...).

Une formation catalogue destinée a
sensibiliser vos équipes & la Pl ou approfondir
leurs connaissances lors de stages thématiques

(www.inpifr/fr/services-et-prestations/formations ).

La formation action Master Class Pl pour
vous aider & gagner en maturité sur I'ensemble
de ces sujets et optimiser votre stratégie au
contact d'experts en Pl.
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Les prestations Coaching INPlcontribuent atransformer
en valeur l'innovation des entreprises et d accompagner

leur croissance.

Méthode d'approche
de la Pl destinée
aux entreprises qui
n'utilisent pas la PI.
I consiste en
une évaluation
des besoins de
I'entreprise en
matiére de PI.

1er contact permettant de
répondre & une

question ponctuelle en Pl

et/ou orienter I'entreprise
vers la GAMME
COACHING INPL.

BOOSTERPI

VISITE EN ENTREPRISE
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Retrouvez également I'annuaire des Conseils en
propriété industrielle sur le site de I'INPI :
www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/annuaire-
des-conseils-en-pi-par-region

Programme congu
pour les PME et ETI

Soutien financier
visant & encourager
les PME & mettre
en ceuvre certaines
recommandations
formulées lors d'une
prestation
BOOSTER PI.

PASSPI

innovantes qui
souhaitent intégrer
une stratégie de Pl
dans leur stratégie
globale d'entreprise.

MASTER CLASS PI

Virginie Afonso : vafonso@inpi.fr

www.inpi.fr/fr/services-et-prestations/

aides-et-accompagnement




