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CONSEIL D'EXPERT

Le mot de Magali Touroude Pereira
CEO YesMyPatent by Touroude & Associates

66

Les stratégies de propriété industrielle sont multiples et peuvent étre
complexes. C’est pourquoi nous prenons le temps chez YesMyPatent
de vous écouter, de mettre en lumiére votre projet afin de vous
conseiller la meilleure stratégie, en prenant en compte l'urgence de
votre demande, I'objectif de votre besoin de protection, mais aussi
votre budget. Avec nos consultants qui sont tous Conseils en propriété
industrielle et/ou Mandataires en brevets européens ayant une
expérience de plus de 10 ans, nous accompagnons de nombreuses
Start-ups sur leur stratégie de PI, qui leur ont permis pour certains, de
faire des levées de fonds de plusieurs millions d'euros. ”




EXCLUSIVITE

Il existe diverses stratégies de protection des
inventions. Le brevet, par exemple, vous
donne un monopole d'exploitation de votre
innovation sur votre marché pendant 20
ans. Ce titre vous protege de la concurrence
qui ne peut pas exploiter les caractéristiques
techniques protégées. Vous avez alors le
choix de néegocier une licence
d'exploitation exclusive ou non ou
d’exploiter vous-méme votre brevet sur les
territoires choisis.

Les entreprises ambitieuses ont ainsi un énorme avantage a tirer parti de
leur argument de vente unique et a établir un marché libéré de la menace
d’'une concurrence directe. Cependant, ce brevet n’apportera de la valeur a
I'entreprise que s’il étaie ses ambitions commerciales, renforcant ainsi
I'importance d’'une stratégie bien penseée.

I ne faut toutefois pas négliger les stratégies complémentaires ou
alternatives, le brevet n'étant pas la seule protection possible.

iNFI8 tenoicnacE

Dans le cadre de vos différents partenariats, en quoi la Pl a-t-
elle joué un role déterminant ?

Notre portefeuille de brevets est un élément clé de notre stratégie
commerciale. En effet, ils permettent de démontrer a nos partenaires et
clients, qu’Infl8 est un leader dans le domaine des produits a base d’air et que
nous avons les moyens de protéger notre propriété intellectuelle. Cela
renforce notre position lors des négociations commerciales en nous donnant
un avantage concurrentiel. Aussi, nos brevets permettent de générer des
nouveaux revenus de redevance en accordant des sous-licences. Nos
demandes de brevet sont également une source d'innovation car nous
pouvons identifier les domaines dans lesquels nous sommes le plus innovant
et orienter ainsi notre stratégie de recherche et développement.

Thomas Pandraud, CEO & cofondateur Infl8
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COMMERCIALISATION

Avoir les droits exclusifs sur votre innovation vous donne la possibilité de
décider librement si vous voulez collaborer et profiter de nouvelles
opportunités de développement, de céder sous licence d’exploitation, ou
bien de renforcer la force de négociation. Vous étes décideur de votre
stratégie de commercialisation.

Comme d’autres actifs immatériels, les droits de
propriété intellectuelle ont une valeur et peuvent
étre achetés, vendus et concédés sous licence. Cela
ouvre des sources de revenus potentiellement
importantes pour les start-ups innovantes.

En commercialisant directement votre innovation, la PI
vous protége également des contrefacons et compléte
une action en concurrence déloyale.

ATTIRER LES INVESTISSEURS

Un titre de propriété industrielle est un actif immatériel d'une société, que
I'on peut vendre, valoriser, au méme titre que n'importe quel actif. L’exclusivité
d'une invention entraine une forte valorisation de votre brevet si le marché visé
est conséquent. Qui dit valorisation, dit investisseurs. Lorsque I'objectif est
de développer son business et d’attirer du capital, la Pl met en valeur votre
invention et vous donne un pouvoir de négociation non négligeable. Une
Société innovante est souvent reconnue par sa capacité a breveter ses
innovations.

Obtenir des titres de Pl vous aidera a respecter votre business plan et rendra
votre entreprise plus attrayante du point de vue de linvestissement. Les
investisseurs cherchent des preuves, et un brevet en est souvent une.
C'est une preuve d'innovation et une preuve d'investissement a long-terme.
Détenir des titres de propriété industrielle, revendiquer des droits d’auteur,
c’est s’assurer une plus grande crédibilité face a vos partenaires, notamment
financiers, et concrétiser le développement de vos idées ou de vos produits.
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En complément ou non de la stratégie de propriété industrielle décrite ci-
dessus, une étude d’importance capitale aux yeux des investisseurs est a
envisager notamment lorsque vous arrivez en Seed ou Série A: I'étude de la
liberté d’exploitation.

Cette étude, aussi appelée Freedom to Operate (FTO), permet de vérifier que
votre innovation (brevetée ou non) n’est pas couverte par un brevet en vigueur
(ou en cours de délivrance) sur un territoire donné, et donc que vous avez
effectivement le droit de I’exploiter.

En effet, sans la réalisation de cette étude de liberté d’exploitation, vous
encourrez des risques conséquents d’étre potentiellement contrefacteur
d’un brevet existant en vigueur, ce qui pourrait entrainer l'arrét forcé de
I’exploitation de votre produit malgré de nombreux investissement celui-ci.

Avoir un brevet vous permet d’avoir le monopole sur votre invention, mais ne
vous permet pas nécessairement de I'exploiter librement, si par exemple un
brevet plus large englobe votre innovation, ou si une partie de votre innovation
était déja protégée par un brevet antérieur.

Cette étude est un élément primordial d’'une stratégie globale de propriété
industrielle, et les investisseurs ne prennent généralement pas le risque
d’investir sans avoir I'assurance que vous étes libres de commercialiser votre
produit.

Za Dr Data TEMOIGNAGE

En quoi une stratégie de propriété industrielle a contribué a la
valorisation financiére de DrDATA ?

Les investissements R&D étant importants au sein de DrData, il a été tout a fait
naturel de valoriser les actifs immatériels forts de I'entreprise dans le cadre de
ses recherches de financement. Il s'agit également de valoriser le travail de
toute I'équipe. Un audit externe indépendant nous a permis d'avoir une vue
d'ensemble chiffrée, et de renforcer notre position stratégique vis-a-vis de nos
financeurs.

Benoit Belanger, COO chez DRDATA




CONSEIL D'EXPERT

& Connaissez-vous le Diagnostic "Strategie Pl et
“maxfl  Valorisation des actifs immatériels?

Le Diagnostic s’adresse aux PME et ETI cherchant a développer et
structurer leurs actifs immatériels (brevets, dessins et modeles,
marques, logiciels, contrats), mais aussi souhaitant valoriser les actifs
existant et mettre une valeur économique sur votre brevet pour
pouvoir l'indiquer dans le bilan de votre société (cela peut étre
bénéfique pour approcher les investisseurs, négocier les licences, etc).

Cet audit a pour objectif de financer une prestation d’analyse et de
conseil réalisée par un expert en protection, structuration et valorisation
de la PI, dont le colt maximum est de 10 000 euros HT (pris en
charge a 80% par la BPI).

SOIGNER SA REPUTATION

Un brevet ou un porte-feuille de brevets vous permet de communiquer sur
I'aspect innovant de votre start-up. Vous pourrez communiquer sur VoS
brevets, ajouter la mention “produit breveté” sur vos packagings par exemple
et ainsi travailler la réputation de votre entreprise. Cette image d’entreprise
innovante permet d’accroitre positivement votre attractivité, ainsi que celle de
votre invention sur le marché.

La crédibilité est essentielle pour votre réputation. La mention "brevet
déposé" ou "breveté" peut avoir un réel impact sur lI'esprit du consommateur
gui aura plus confiance en votre produit.

Preuve de qualité, preuve du sérieux, c'est ce qui peut faire la différence avec
un produit concurrent.

Un titre Pl peut étre un facteur de reconnaissance, la propriété industrielle
étant un moyen sOr de valoriser vos créations auprés des partenaires et
maintenir votre notoriété aupres des clients.

La propriété intellectuelle vous permet également d’évaluer le caractere
novateur d’'une innovation et vous incite a la recherche de solutions toujours
plus créatives.
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@ Evidenz
netwerk TEMOIGNAGE

Quelle est I'importance de I’horodatage dans une stratégie IP ?

La blockchain offre de nombreux avantages pour la protection de la
propriété intellectuelle. Grace a notre technologie EvidenZ-BCdiploma,
elle permet de dater et de stocker des travaux, offrant ainsi une preuve
solide d'antériorité en cas de contentieux. Contrairement a I'enveloppe E-
Soleau que I'on ne peut ouvrir qu’une seule fois, le stockage blockchain
est réutilisable sans limite dans le temps, en France ou a l'international :
une protection supplémentaire pour les créations, inventions, codes
sources et idées ! Cette méthode est particulierement utile en
complément d'un contrat de confidentialité (NDA) lorsque l'on doit
communiquer avec des partenaires externes. Toutefois, il est important
de noter que la preuve d'antériorité n'équivaut pas a un brevet et ne

confére pas les mémes droits de protection.

Enfin, grace au partenariat Yesmypatent / EvidenZ — BCdiploma,
I'norodatage blockchain est accessible a tous et peut étre réalisé
rapidement et en autonomie. Il est possible de déposer des documents
et de payer en ligne, obtenant immédiatement un certificat. Néanmoins,
le recours a un Conseil en Propriété Industrielle (CPI) est recommandé
pour orienter le choix des documents a déposer, déterminer le niveau de
maturité de l'invention et choisir la procédure la plus appropriée pour le
projet (brevet, brevet provisoire, certificat d'utilit€). Ainsi, I'horodatage
blockchain et les conseils d'un CPI forment la combinaison indispensable
pour assurer la protection optimale de la propriété intellectuelle.

Luc Jarry-Lacombre, CEO de EvidenZ-BCdiploma
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“ LES

PRINCIPAUX

CONTRATS

CONTRAT DE
CONFIDENTIALITE
(NDA)

CONTRAT DE
PRESTATION DE
SERVICES

CONTRAT DE CESSION
DE DROITS

CONTRAT DE LICENCE

CONTRAT DE CO-
PROPRIETE

POUR QUI?

Toute personne
souhaitant garder
secrétes les informations
échangées et éviter la
divulgation.

En faisant appel a un
prestataire il est
indispensable de faire un
contrat de prestation de
services. Vous définissez le
cadre de la collaboration
et lui fournissez un cahier
des charges

En travaillant avec un
prestataire extérieur, et
sans avoir fait de contrat
de prestation de services,
n'oubliez pas de lui faire
signer ce contrat pour que
le produit fini soit
entiérement a vous.

Vous étes titulaire d'un
brevet ou certificat
d'utilité et vous souhaitez
laisser un tiers exploiter
votre invention afin de
percevoir des royalties? Le
contrat de licence
encadre ce processus.

Votre invention a été
créée en collaboration?
Vous et vos partenaires
devez conclure un contrat
de co-propriété afin de
définir toutes les
conditions.

POURQUOI?

La divulgation rend
l'invention non
brevetable. Lorsque votre
projet est en cours de
développement il vaut
mieux se sécuriser le
temps de protéger
l'invention par un brevet.

Grace a un contrat de
prestation de services,
vous pourrez définir trés
concrétement vos
interventions en nature, la
durée et les délais.

Sans ce contrat, une
partie de l'invention peut
appartenir a un tiers qui
vous a aidé dans votre
projet (développement du
code source par exemple).
Il pourrait donc agir en
contrefagcon contre vous.

Le contrat de licence est
assimilable a une location.
Vous laissez le licencié
exploiter votre invention
sur un certain territoire,
avec plus ou moins de
libertés, en contrepartie
des redevances.

Ce contrat définit les
droits et obligations
respectifs des partenaires
ayant choisi de mettre en
commun la propriété des
brevets issus de leur
recherche commune.

LES ELEMENTS CLES

La description précise des
informations a ne pas
divulguer, liste des
personnes autorisées, la
mention de I'obligation a
ne pas divulguer, la durée
du contrat

Il faut bien différencier
l'invention que vous
amenez et qui doit étre
cadrée dans le cahier des
charges, et qui est votre
propriété intellectuelle, et
le produit fini qui sera
créé par votre prestataire.

Type de droit cédé,
étendue, destination,
conditions, mode de
récompense, durée de la
cession.

Objet, prix, durée,
territoire, collaboration
sur les améliorations
amenées sur le produit
breveté

Ce contrat défini les parts
appartenant a chacun des
partenaires, mais aussi
prévoit souvent
I'organisation des actions
futures en contrefacon.



https://www.captaincontrat.com/articles-droit-commercial/modele-de-contrat-de-prestation-de-services-risques

YMAbSilico ,
TEMOIGNAGE

06 En quoi les contrats incluant des clauses IP sont essentiels
pour des startups innovantes comme MAbSilico ?

La gestion de I'lP pour une société technologigque comme MADSilico est
essentielle pour choisir la meilleure stratégie pour le développement de
I'entreprise, notamment quand une partie de la technologie repose sur le
déeveloppement de méthodes algorithmiques, et aussi pour s'assurer de
constituer un portefeuille de brevets.

Dans le cadre de l'activité commerciale, tout comme pour des collaborations de
recherche public-privé, la mise en place de contrats IP permet de sécuriser et
garantir sur le long terme les éléments qui peuvent faire I'objet de valorisation et
identifier les apports de chaque partie.

Par ailleurs, lors d'opération de levée de fonds, I'lP est extrémement importante
pour les investisseurs qu'ils considerent et étudient lors des due diligences.
Inclure des clauses d'IP permet de rassurer les investisseurs quant a I'opérabilité
de la structure et leur permet d'avoir une vision sur le long terme sur les
possibles développement et valeur de la société.

Vincent Puard, CEO et Co-Fondateur de MAbSilico

CONSEIL D'EXPERT
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29

@'a Le Diagnostic BPI pour faire un état des lieux
skl de votre contrathéque

Le Diagnostic "Stratégie Pl et Valorisation des Actifs Immatériels"
mentionné auparavant peut vous permettre de faire un point sur vos
contrats en cours et préparer au mieux les clauses PI.

Toujours avec une prise en charge a 80% par la BPI dans la limite de
10 O0O0O0€HT, vous bénéficierez d'un audit et d'un rapport de
recommandations stratégiques réalisé par un expert afin de limiter les
failles dans vos contrat PI.
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LA POLITIQUE
D'INVENTION DE
SALARIES




QU'EST-CE QUE LA POLITIQUE D'INVENTION
DE SALARIES?

La politique d'invention de salariés est une obligation légale que
beaucoup de start-up méconnaissent. Elle peut cependant devenir un
probleme quand [linvention génere beaucoup de profits quelques
années plus tard et que l'inventeur quitte la société (licenciement,
retraite, changement de société, etc), se renseigne et apprend qu'il
avait droit a une rémunération. Il est donc important de tout mettre en
ordre afin d'éviter des situations de malentendus, parfois colteuses.
Traditionnellement c’est un sujet pour la direction de la société
seulement.

De maniére simplifiée il existe 3 cas :
e L’inventeur non-salarié (stagiaire, free-lance)
Il faut prévoir un contrat de cession de I'invention a I'entreprise

e L’inventeur salarié sans mission inventive (DRH, Commercial,
pas payé pour faire de la recherche mais qui trouve une bonne
idée)

L’entreprise peut s’attribuer I'invention sous réserve de verser un juste
prix a l'inventeur (en somme lui racheter I'invention: le colt peut étre
élevé si I'invention est intéressante)

e L’inventeur salarié avec mission inventive (ingénieur R&D...)

Il faut que ce salarié ait une mission de recherche (en général on le
prévoit spécifiquement dans le contrat de travail ou par un avenant pour
éviter tout probléeme ultérieur). L’invention appartient de fait a
I'employeur mais Iégalement il faut verser une « prime » a I'inventeur si
I'invention est brevetable (dite « rémunération supplémentaire » dans la
loi).

Devant cette complexité, il est préférable de faire appel a un
professionnel afin de vous faire accompagner dans la rédaction d'un
contrat de cession ou d’'un avenant au contrat de travail, et pour obtenir
des recommandations pour les sommes et modalités de versement de
la rémunération supplémentaire et autres procédures.

15
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LES OUTILS
YESMYPATENT
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QUELS OUTILS SONT A VOTRE DISPOSITION
SUR YESMYPATENT ?

SCAN ME

SIMULATEUR DE COUTS EN LIGNE

Sur notre site vous trouverez également un simulateur de
couts en ligne. Un outil simple qui permettra d’estimer votre
E budget a investir sur les 5 prochaines années.

3{ i QUESTIONNAIRE DE BREVETABILITE EN LIGNE

Maintenant que nous vous avons présenté les principaux
enjeux de la PIl, on suppose que vous avez envie de vous
lancer. Mais comment faire ?

Pour commencer, nous vous proposons d’accéder a notre
questionnaire de brevetabilité en ligne, qui vous permet de
Voir si votre invention est brevetable.

Si elle I'est: alors nous vous invitons a faire votre devis
personnalisé ou a nous contacter pour avoir plus de
renseignements sur la procédure a suivre.

Dans le cas contraire, des alternatives s’offrent a vous, et
notre cabinet pourra vous conseiller et vous accompagner

dans toutes les démarches.
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/
\ \...,-' HORODATAGE PAR LA BLOCKCHAIN

L'horodatage est une alternative d'un commencement de
preuve. Au cours de vos travaux, vous disposez
certainement de documents dans lesquels vos avancées
sont exposeées. En optant pour [I’horodatage sur la
blockchain, vous obtenez une preuve de votre antériorité
sur les éléments horodatés. Il est international et sans limite
de temps.

EU"—E . NOS GUIDES

Une large base de ressources est aussi accessible
liborement. Des articles, des fiches pratiques et des guides
pour vous éclairer sur certains sujets ou apporter des
précisions concernant les démarches.




IL VOUS RESTE DES QUESTIONS? 19

N'hésitez pas a nous contacter par mail ou par téléphone

Si vous vous sentez prét de vous lancer dans la Pl ou bien vous souhaitez
avoir plus de renseignements n’hésitez pas a nous contacter, notre equipe
sera ravie de vous apporter des précisions.

+33 184 80 13 50

Du lundi au vendredi
De 9h a 18h

Envoyez nous toutes vos questions par mail. Demandez un devis ou
programmez un appel avec un de nos spécialistes.

Contact@yesmypatent.com



mailto:contact@yesmypatent.com
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