10

LesEchos

le 09 FEVRIER 2018

ENTREPRENEURS : FAUT-IL BREVETER EN SON
NOM PROPRE OU AU NOM DE SA SOCIETE ?

Le dépdt d'un brevet représente une étape a la fois fondamentale et délicate dans la démarche entrepreneuriale
d'un inventeur. Avant de breveter son invention, il est impératif que celui-ci soit informeé des différentes modalités

de dépdt & NINPI.

Déposer le brevet en son
nom propre : gare a I'abus

de bien social

Le premier reflexe d'un
entrepreneur qui a crée ou va creer
sa société est de déposer le brevet
en son nom propre. Cela semble un
choix rationnel, mais qui implique
des contraintes et dépenses futures
que lentrepreneur doit connaitre.
Une fois la demande de brevet
deéposeée en son nom propre aupres
de [INPI, l'entrepreneur doit payer
tous les actes de rédaction et
denregistrement : taxes de [INPI,
honoraires du cabinet de conseil en
proprieté intellectuelle.. avec son
argent personnelEn effet, si le
deposant paie avec le compte de
son entreprise, il commet un abus
de bien social et sexpose & des
risques de poursuites judiciaires. I
est donc impératif pour tout
entrepreneur d'avoir conscience des
enjeux au moment du choix de la
personne, physique ou morale, qui
va déposer le brevet.

Déposer le brevet au nom
de sa société pour éviter
d’endosser les frais en son

nom propre
Dans le cas dune société deéja
créee, il est plus judicieux de

déposer le brevet au nom de celle-
ci. D'une part, c'est sur sa trésorerie
que seront pris en charge les taxes
et honoraires du cabinet. D'autre
part, la société pourra récupérer la
TWA, soit 20 % des frais. Il faut savair
quun brevet francais deépose
auprés de [INPlI colte environ 5
000 € (1), et pour une protection &
linternational la somme peut
atteindre 100 000 € !l est donc
important de bien choisir qui
deposera le brevet et prendra ces
frais en charge. En France, de
nombreuses subventions existent
pour aider les entreprises @ financer
ces frais, notamment dans le cas
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dun premier brevet, comme le
crédit dimpodt recherche, le Pass Pl
de INPI ou l'lnnov up de BPI France.
Toutefois, ces aqides ne seront
versées guda la condition que les
brevets aient bien été déposés au
nom de |la société.

Déposer le brevet en son
nom propre et donner une

licence & sa société

Une autre possibilite pour
'entrepreneur est de déposer le
brevet en son nom propre et de
donner une licence d'exploitation a
la société. Dans ce cadre, la société
reverse tous les ans un pourcentage
du chiffre d'affaires & l'entrepreneur,
sous forme de redevances. Cela a
notamment pour avantage de
rapatrier une partie des benéfices
de [0 société, qui seront
geénéralement moins imposes. Une
étude comparative fine doit étre
realisee par un professionnel pour
verifier la portée dune telle
operation.

Déposer en son nom propre
risquerait de retarder une

levée de fonds

Le brevet constitue wun actif
immatériel de la société et, en tant
que tel, est inscrit au bilan
comptable. Lorsqu'un entrepreneur
crée une start-up, il est fréquent quiil
réalise une levée de fonds pour
soutenir le développement de son
activité, en faisant notamment
entrer des investisseurs au capital.
Un investisseur qui mise sur une
start-up a besoin de garanties, en
particulier que les actifs
appartiennent bien & la société dont
il acquiert des parts, et non & l'un de
ses fondateurs.

Le transfert de brevet : de

linventeur & la société

Si le brevet o eté déposé au nom de
I'entrepreneur et que la start-up se
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prépare a une levée de fonds, le
brevet doit nécessairement étre
céde a la start-up. Cela implique la
signature d'un contrat de cession
entre linventeur et la société. Ledit
contrat doit étre rédigé par un
professionnel, impliquant des frais
d'avocat ou de conseil en propriéte
industrielle : des formalités et le
paiement de taxes auprées de ['INPI,
'Office Européen des Brevets et
dans tous les Offices ou le brevet a
eté déposeSi la société a déja éte
créeee au moment du depdt du
brevet, et qu'une levée de fonds est
envisagee, il est donc préféerable de
déposer directement le brevet au
nom de la société

L’état d’avancement de la
société conditionne le dépot

En définitive, le dépdt de brevet doit
se faire en fonction de la situation
de la société

= S'il s'agit d'une start-up déja creée
et qui a besoin de lever des fonds, il
est préeférable de déposer le brevet
au nom de la société, afin guiil
constitue un actif immatériel
valorisable, rassurant pour
linvestisseur.

» Si lo société n'existe pas encore,
'entrepreneur peut déposer le
brevet en son nom propre, puis, une
fois la société créée, |ui transférer le
brevet par un contrat de cession, ou
lui donner une licence d'exploitation
contre le versement de redevances
annuelles.

Cette derniére solution, fiscalement
avantageuse pour ['entrepreneur,
neécessite de faire réaliser une étude
par un consell en propriété
industrielle, afin de valider
'avantage économique.

En 2017, 16 200 demandes de
brevets ont été deposees auprés de
'INPI (2). Pour une entreprise, la
protection de sa proprieté
industrielle est un enjeu crucial qui
conditionne sa reussite future. Dans
un environnement economique
mondialisé, donc trés concurrentiel,
le monopole d'exploitation du brevet
permet aux entrepreneurs de se
lancer en toute sécurité dans la
commercialisation de leur invention.
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