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Résumé

De nouveaux motifs pour breveter émergent, renviogame dimension stratégique du brevet.
On brevéte aussi pour empécher ses concurrentévedogdper leurs programmes de recherche
ou leurs avancées technologiques — et pas seulgmoentprotéger son invention. Ce brevet
« bloquant » est au cceur de cet article. Nous bbasca cerner I'utilisation du brevet bloquant
de la part des entreprises francaises en mettaekemue leurs spécificités. Cette recherche
exploratoire, de nature qualitative, s’appuie sar derception de conseils en propriété
intellectuelle grace a 1Bntretiens menés aupres de cabinets. Nos résulthtgient que les
entreprises francaises, compte-tenu de leurs éaistques et de celles du systeme francais de
protection industrielle, affichent un certain reft@n matiére d’utilisation du brevet stratégique.
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Introduction

Dans les économies « de la connaissance » ou Vatiom est le moteur de la croissance des
firmes et des secteurs, le brevet qui protege desaissances nouvelles et, plus généralement,
les actifs de propriété intellectuelle, deviennamtdispositif au coeur de la stratégie d’entreprise.
Un brevet est un document légal reconnaissant ‘@iat la donné & un inventeur des droits
exclusifs quant a I'exploitation commerciale d’ungention pour une période de temps limitée
(20 ans en général) et une aire géographique préais pays), moyennant la publication du
descriptif de l'invention. Il empéche les tiers @driquer, d’utiliser ou de vendre I'invention
protégée sans l'autorisation de I'inventeur (Gramst, 1999, p. 71) A proprement parler, le
brevet ne protége pas linnovation, puisque le wiesic de l'invention est révélévia la
publication de la demande de brevet. Mais, congta tle sa capacité a exclure les tiers, il tend
a protéger et a sécuriser les rentes d'innovatioa ki firme peut tirer des progrés des
connaissances qu’elle crée. Puisque l'innovateut p@approprier les rentes d’innovation, le
brevet constitue un élément crucial d’incitatier antea investir des ressources dans les
activités de R&D (Recherche et Développement) dmmésultat est aléatoire, voire totalement
incertain (Scotchmer, 2004). En définitive, le lmevend a diffuser de I'information sur
I'invention tout en permettant 'exclusion des siguant a son usage économique.

Depuis quelques années, de nouveaux motifs pouetereémergent (Corbel, 2004). Les
fonctionstraditionnelles du brevet concernaient la protectet la valorisation des rentes
d’'innovation de I'entreprise. Aujourd’hui, on breégéaussi, par des brevets judicieusement
répartis dans lI'espace des connaissances techqoésyi pour empécher ses concurrents de
développer leurs programmes de recherche ou poguét leurs avancées technologiques. La
montée en croissance du brevet et, de maniere alénaes instruments de protection
intellectuelle, serait peu en lien avec leur effia en terme de protection de ladite propriété
intellectuelle (Hanel, 2006). Elle serait, seloaufeur, beaucoup plus liée a leur utilité en
matiere de stratégies d’entreprises de blocagecdasurrents ou de négociation pour les
licences croisées. Dans le méme ordre d’'idées, Mawald (2004) note que des brevets sont
maintenant déposés plus pour des motifs de poassjutidictionnelles (et d'indemnisations

financieres par les tribunaux) que pour mettre emreedes innovations.

! Un brevet est accordé sur la base de trois csitéfmvention doit (1) étre « nouvelle », défimégativement par
I'absence de tout précédent, 2) étneor obvious», c’est-a-dire ne pas découler de facon évideatkétat actuel
de la technique, donc représenter un progres) eo{Bavoir une application industrielle.



De méme, la toute nouvelle fonction de « signa¢mlde s'imposerLes données de
brevet fournissant des informations sur les noegatbnnaissances et sur les titulaires des droits
aux utilisateurs potentiels de ces connaissandles, germettent aux entreprises de préparer
leurs échanges sur les marchés de la technologisydteme de brevets forme ainsi I'armature
informationnelle de cesnarchés (Antonelli, 2007). Le brevet est devenuaatif considéré
comme essentiel pour « signaler » le niveau deopeence atteint par I'entreprise. Ce signal de
dynamisme est envoyeé aux clients, aux fournissausspanquiers (Crampes et Encaoua, 2001).
Il joue un réle non négligeable pour les firmtegh techaupres des marchés financiers et du
capital-risque. L'usage du brevet tend aussi a iane¢lla réputation de la firme (Blinet al.,
2006). Globalement, c’est toute la dimension «é&gigue » du brevet qui est mise en exergue,
avec un renversement du réle dudit brevet.

Au vu de limportante littérature mettant en avadmtrdle stratégique du brevet, et
notamment dans sa fonction de blocage, notre abgsttde tenter de cerner les pratiques des
entreprises francaises face a ces phénoménes nayvgai font apparaitre un réle non
seulement stratégique au brevet (dans sa foncadsiatag®, mais également détourné (dans
une fonction de gains financiers purs, sans exloit, et de prédation). Nous cherchons ainsi
aussi a appréhender la portéepdient trolling en France, aucune étude empirique n’existant
encore, a ce jour et a notre connaissance, suhé@eomene qui prend de I'ampleur aux Etats-
Unis (notamment suite a la « fameuse » affaire ldckberry).

Cet article présente les résultats d'une rechemtmoratoire sur les pratigues des
entreprises francaises en matiere de brevet blogkareffet, la littérature s’est peu attachée a
caractériser ce type de fonction stratégique dead de ces entreprises francaises. Nous
exposons d’abord la méthodologie de la recherchanet synthése de la littérature sur la
fonction stratégiqgue du brevet. Nous traitons dmsudiu brevet bloquant et duoll, en
fournissant une synthese de la littérature etdesltats issus de nos entretiens. L'ensemble des
résultats, discutés dans une derniére partie, metvant les spécificités tant des entreprises
francaises que des systemes francais juridique etratection industrielle. Ces caracteéristiques
pourraient expliquer la faible utilisation relatide la fonction stratégique de blocage de la part
des entreprises francaises, et notamment des PNA-BMs recommandations managériales en
découlent, en particulier quant au couplage emtrgrotection industrielle (et intellectuelle au

sens large) et I'activité de valorisation de cetiapriété intellectuelle.

2 Nous nous concentrons ici essentiellement suoration de blocage, méme si la fonction stratégdudrevet
inclut également d’autres éléments comme cewali@sréputation, a I'image, etc. (cf. Corbel, 2004)

% Un patent troll (troll des brevets) est le nom donné & une conmipamna une personne morale ou physique qui
utilise la concession de licence et le litige deviets comme principélusiness model



1. Méthodologie de la recherche exploratoire sur lbrevet bloquant

Plusieurs motivations nous ont conduits a entrepeemune étude sur le comportement des
entreprises francaises en matiére de brevet bloguwarce jour, peu d’informations sont
disponibles sur les entreprises francaises. Ledta¢s de I'enquéte PATVAL (Giuiri et al.,
2007), qui interroge les inventeurs de plus de 900&&ntions brevetées en Europe, ne
fournissent pas de conclusions utiles pour la Frafimportance des non réponses dans ce pays
ayant rendu la lecture des données difficile. Rl&uas, I'échantillon avait volontairement été
déporté en faveur des brevets de grande valeur.ifesmations sur ces sujets, souvent
stratégiques, sont difficiles a obtenir de la ket entreprises elles-mémes, et ce d’autant plus
gu’on touche au brevet dans sa fonction de bamtageconcurrents. L'autre étude disponible sur
les entreprises francgaises (Duguet et Kabla, 19@8¢oncerne que les grandes entreprises.

En outre, la relation entre brevet bloquant et éredormant n'est pas toujours
correctement traitée dans les études antérieuresofsidere parfois qu’il s’agit de deux figures
différentes (par exemple dans I'enquéte PATVAL)fignles recherches sur les déterminants
technologiques et sectoriels des stratégies deatosont récentes (a I'exception du travail
précurseur de Reitzig, 2004) et les résultats enpogliminaires. Il y a peu de données quant a
'impact du secteur ou de la taille sur le typesti@atégie (défensive ou offensive) poursuivie
lors de I'utilisation du brevet bloquant.

Notre objectif était de combler quelque peu ceswvigfin d’'identifier si le comportement
des entreprises francaises en matiere de brevejudohd rejoint celui des entreprises
internationales déja sondées, notamment par la pnscompte de différences de taille et de
domaine technologique, et d’obtenir la percepties dcteurs quant au lien entre brevet dormant
et bloguant, perception difficile a obtenir par @esjuétes quantitatives (cf. enquéte PATVAL).

Notre démarche a consisté a interroger des caliieet®nseil en protection industrielle
(P1). Passer par les conseils, qui suivent le dépstbrevets et la gestion du portefeuille des
brevets de leurs clients, constitue une démarageaalte permettant, en outre, de contourner, au
moins dans une certaine mesure, la difficulté pesientreprises de communiquer ouvertement
sur ces thématiques stratégiques pour elles. Raunraj les conseils ont sans doute un regard
moins biais€, plus neutre, et plus large, compte-tdu nombre de clients suivis, que celui des
managers. Nous avons pu rencontrer 7 cabinetsrieit@t interroger 12 conseils (dont 3 a 2
reprises), soit un total de 15 entretiens : HaufieNice), Macquet & Associés (a Sophia
Antipolis), Beau de Lémonie, Lavoix et Germain Maue(a Lyon), Ardent Management (a



Cannes) et Blameuser (a Annecy). Ces cabinetsasseiz représentatifs du panorama francais
des cabinets de conseil en matiere de propriéélidotuelle : trois d’entre eux sont de petite
taille (Macquet, Blameuser et Ardent Managementinsi@e 5 personnes), un est de taille
moyenne (Hautier, 15 salariés), tandis que Gernvameau, Lavoix et Beau de Lémonie
comptent parmi les grands cabinets francais (ditdeet 200 personnes) de conseil en PI.

Ces entretiens en face a face, d’'une durée d'uneehet demi en moyenne, se sont
déroulés entre juin et décembre 2008 grace a wegdlientretien (cf. Annexe) sur les brevets
stratégiques, dormants et bloquants ainsi queestrdlls en France. La premiere partie vise a
caractériser le portefeuille de clients du cabifteile et secteur d’activité), la deuxieme se
focalise sur la stratégie en matiere de déepot eeels des clients du cabinet, la troisieme sur les
brevets stratégiques et leur utilisation selon édreprises et les difféerents domaines
technologiques, et la quatrieme sur keslls. Tous les entretiens ont été enregistrés et
retranscrits intégralement, puis validés par les@mes interrogées. Nous avons procédé a un

codage des données par regroupement thématiquevantde guide d’entretien.

2. Ladimension stratégique du brevet

On trouve dans la littérature deux acceptions dwdirstratégique. La premiére renvoie a l'idée
que certains brevets, particulierement importastgt considérés comme stratégiques parce
gu'exemplaires des directions prises par les imsg&stents en R&D réalisés par I'entreprise
(Granstrand, 1999) Ces brevets sont importants parce qu'ils vontnéora son détenteur un
pouvoir d’exclure les autres de l'usage des noasatbnnaissances produites et, donc, renforcer
son pouvoir de marché. lls pourront étre utilisesrprotéger les parts de marché du détenteur
des actions de ses concurrents. La seconde aategtitypique des transformations intervenues
au cours des années 80. Jusqu’alors, les firmegtaient essentiellement les innovations ayant
une haute qualité technique gu’elles escomptaiaitrenen ceuvre. Les autres inventions, quel
gue soit le stade ou elles se trouvaient, n’étgiast brevetées. Cette attitude traditionnelle est
issue d’'une culture d’'ingénieur (Granstrand, 19993ette époque, les firmes affectaient peu de
ressources a la gestion de la propriété intelldetugui ne recevait pas une réelle attention de la
part des managers. Un changement est intervenquirsertaines entreprises se sont apercgu
que, parfois, un brevet n’était pas suffisant gmotéger efficacement les rentes de l'innovateur.
D’ou l'idée de déposer aussi des brevets de moimdpertance autour de I'invention de base

pour renforcer le pouvoir du brevet central (sgedlite defencing.

* En quelque sorte représentatifs des compétengeslella firme.



Reitzig (2004) montre, sur un échantillon de brewns différentes industries que, en
moyenne, une invention est protégée par un groapérent de cing brevets, ces brevets étant
souvent associés a des transformations des pracdssiabrication. Si la firme n’entoure pas
elle-méme ses inventions importantes, ses condarfterferont (on parle alors de stratégie de
surrounding. Elle pourra alors étre dans l'impossibilité ddoriser elle-méme ses innovations
principales. On touche ici une des racines du dé&®tbrevet stratégique. Former des
portefeuilles de brevets appropriés pour prot€gerdvation centrale, et aller plus vite que les
concurrents pour éviter gu’ils ne génent, congtitukes conséquences naturelles de ces
nouveaux comportements de course au dépot de bré&tte concurrence peut éventuellement
se dénouer par des accords entre firmes. Ausgjuehirme adopte un comportement agressif
de dépbt de brevets de maniere a pouvoir amékareapacité de négociation a I'occasion d’'un
échange ultérieur de brevets ou de licences. Liéghde brevets constitue ainsi un sous-produit
de ces comportements stratégiques.

D’autrescomportements ne cadrant pas avec la vision toadiélle fondée sur le seul
motif de protection de I'innovation apparaisserdlément. Par exemple, le dépot de brevet est
systématiquement encouragé méme s'’il n'est pasuptédustrialiser I'invention (simplement
parce que I'entreprise ne veut pas cannibalisevesates réalisées avec les produits anciens). Ce
comportement peut notamment s’expliquer par lant@lale protéger de facon systématique les
résultats de la R&D pour géner les progres teclyimplees des concurrents (motif stratégique
s'il en est), ou par I'espérance de passer deasdes ultérieurement - et donc de valoriser le
brevet via le « marché de la technologie ». Danga® nous avons affaire a un brevet dit
dormant - car non exploité directement par le ditel, ni indirectement par une autre firme a
I'occasion d’'un contrat de licence. Le rapport PANLVnhotait que, sur I'échantillon de plus de
9400 brevets de 6 pays européens, 38 % n’étaientfilasés économiquement (Giuiri et al.,
2007). Ce chiffre est assez voisin de celui doreguare par Archibugi (1992) : la proportion
des inventions brevetées qui débouchent sur dewations serait de I'ordre de 40 a 60%.
Remarquons que tout brevet dormant n’est pas, @fnition, bloquant au sens donné a ce
terme : en effet, il peut s’agir d’'un brevet eneate d’exploitation industrielle. De maniére
symétrique, un brevet bloquant peut donner lieuna exploitation - et n'est donc pas
nécessairement dormant

La littérature récente met en évidence certainsteffieégatifs du dépot stratégique de

brevets. Dans nombre d’industries a forte innovati@chnologique (semi-conducteurs,

® Palomeras (2003), dans son étude sur la chimietrmajue les brevets dormants sont d'ailleurs Bussi
innovants, parfois plus « larges » et non moinsoirgnts.



logiciels), la prolifération des dépdts de brevatta fois pour des raisons objectives (protection
des innovations) et stratégiques (protéger legipnsiconcurrentielles) a abouti a une situation
de «patent thickeb (maquis de brevefs{Shapiro, 2001 ; Reitzig, 2004). Le danger poue un
entreprise est que ses nouveaux produits viengnh@dvertance enfreindre ou contrefaire des
brevets existants non repérés au préalable. lugeadynamique interne au maquis de brevets
qui tend a l'auto-entretenir. En effet, dans urke teituation, une firme a intérét a déposer des
brevets défensifs pour se constituer un portefedi maniére a pouvoir négocier ensuite des
échanges de brevets si elle tombe dans des piEgedensifiant ce maquis, elle aggrave la
situation d’autres concurrents (Lemley et Sha@af)5). De plus, un nouvel entrant qui n’aurait
pas un portefeuille de brevets suffisant, peut@bsavantagé par rapport aux firmes en place, ne
possédant pas suffisamment de brevets a échangenaquis, en accroissant les barrieres a
I'entrée, a ici d’évidents effets négatifs sur tncurrence entre les entreprises en place et les

éventuels nouveaux entrants.

3. Le brevet bloquant : définition
Nous donnons dans un premier temps un apercu deptams du brevet bloquant dans la
littérature, des stratégies offensives et défessiet de leur utilisation selon les domaines
d’activité. Dans un second temps, nous fourniressrésultats de notre recherche qualitative en

mettant en avant certaimsrbatimsillustratifs des propos des conseils interrogés.

a. Qu'est ce qu'un brevet bloguant ?

Pour Granstrand (1999), un brevet bloquant tenthgéeher les concurrents de valoriser leur
R&D en protégeant de facoad hocdes éléments de connaissance, qui ne sont dosc plu
brevetables par d’autres. Au mieux, ce brevet géseoncurrents et les dissuadera d’'investir
des ressources de R&D dans ces champs. Plusieuasgees s'imposent ici :

- Ce blocage n’est pas indéfini. Les concurrents/get utiliser des tactiques pour essayer de
lever le blocage (Granstrand, 1999): invalider fevbt, inventer autour (ce qui n’est pas
toujours facile), acquérir la technologie (notamingsr un contrat de licence), attendre que le
brevet expire, ignorer le blocage et contrefaire, amnstruire une position de force pour

négocier. Les entreprises peuvent aussi ne riea & arrétant les programmes de recherche

® « Thicket» se traduit par « fourré ». Toutefois, le terras«dnaquis » est plus parlant en francais.



affectés par ce blocafjd e fait qu'il y ait plusieurs réponses possibigsnontre que le champ
concurrentiel est riche d’alternatives au blocageldes brevets. Un blocage par un seul brevet
est donc, dans ce contexte, plutbt transitoire’et ainsi pas étonnant que, dans ces conditions,
les chercheurs ne retrouvent pas de preuves emngdriigngibles de blocage (Reitzig, 2004) ;

- Le blocage sera d’autant plus fort que c’est nseenble de brevets qui bloque. Les directions
de R&D des concurrents ont alors beaucoup plus aleanprogresser. Pour cette raison, les
brevets bloquants donnent lieu a la production éktables dispositifs (Granstrand, 1999) :
le fencing (cl6turage) signifie qu’'un groupe de brevets @siboné d’'une certaine fagon pour
protéger une innovation centrale et bloquer cestiiignes de recherche des concurrents. Le
surrounding (entourage) est également utilisé : un groupe régels individuellement moins
importants peut limiter I'efficacité commercialeud’ important brevet central d’'un concurrent ;

- Ce blocage doit étre, pour reprendre le term@mamstrand (1999ad hoc En fait, en donnant

un pouvoir d’exclure & tout détenteur de brevecdone position de monopdlde blocage
géne les autres concurrents qui recherchent danshaenps technologiques voisins. Tout brevet
devient alors quelque peu « bloquant » (i.e. aff@chégativement les efforts d’'innovation des
autres). Le «vrai » brevet bloquant serait plu&fruit d’efforts appropriedad hog pour
bloquer, sa vraie fonction n’étant pas tant de gget I'invention que de géner les progres
d’'innovations des concurrents. En cela, le brelajuant est stratégique.

Blind et al. (2006) définissent deux types de égms de blocage: défensive et
offensive. Arundel et Patel (2003) rappellent gdans certains cas, le brevet stratégique
dépasse l'usage commun du brevet (i.e. qui cheechmener directement a des bénéfices
economiques). La stratégie de blocage défensifoiena I'objectif de sécuriser la flexibilité
technologique propre a I'entreprise, c'est-a-deepduvoir, dans le futur, investiguer certaines
directions de recherche. -Cette stratégie permet :

- soit d'empécher une autre firme de breveter sorerition, méme si elle n'a pas
immeédiatement besoin du brevet pour bénéficieretturs sur investissements, du secret
ou d’'un avantage en termes de temps,

- soit de l'utiliser dans des négociations avecaittas entreprises en échange d’acces a des
technologies (notamment les technologies de I'mftion et de la communication).

Le blocage offensif vise a géner les progres telclyques des concurrents. On retrouve ici le

cléturage en tant que motivation défensive et dardge comme motif offensif. Cette stratégie

’ Selon le Rapport Piéta produit pas le Conseil alise stratégique, en pratique, les brevets neublitgde toute
facon qu’'en partie la concurrence et ce, uniquenpentr ce qui est des solutions précises qui sevértu
revendiquées dans les brevets en question. Ausdirlevets véritablement bloquants demeurent-iks itages et,
pour une entreprise donnée, les brevets des cemtsiconduisent méme plutdt,fine, & stimuler I'innovation.

® Ce terme de monopole appliqué au brevet est wiatebntroversé.
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vise donc a empécher d’autres entreprises de leredets inventions similaires, mais non
identiques, a I'invention que I'entreprise projeti commercialiser. Il s’agit de construire une
famille de brevets, un ‘mur’ autour de l'inventienméme si I'entreprise ne projette pas de
mettre sur le marché ou d’accorder des licencesesiautres produits.

Cimoli et Primi (2008) vont dans le méme sensymatiint que les firmes brevetent dans
le but de bloquer I'entrée de leurs concurrentssdaars champs d’activités, de sécuriser leurs
positions dominantes dans les trajectoires teclgimples concernés, pour les échanges
technologiques, les négociations avec les entepes pour empécher les autres de contrefaire
leur produit. Ces auteurs soulignent que I'objecttfonnel derriere le dépb6t d’'un brevet est le
blocage. Dans la famille de brevets, on trouve ravdt initial important entouré par d’autres
brevets, qui sont d’'une valeur moindre. Ces bresetd bloquants parce qu’ils empéchent les
concurrents de rechercher a proximité du brevéainiLa valeur de ces brevets est faible en
apparence. Mais, dans la réalité, on peut congidgie ces brevets ont une valeur importante a
cause du lien avec le brevet initial. C'est poutteceraison qu’ils recoivent beaucoup
d’oppositions (procédure qui n'existe que dansyltesne européen de brevet) et de citations
méme si leurs portées technologiques ne sont pgasriamtes.

La littérature fait par ailleurs état de différeacéelles entre industries quant aux formes
de blocage induit par les comportements stratégiquebrevet (cf. tableau 1 page suivante). De
maniere peut-étre quelque peu schématique, lealitie retient deux grands types d’industries,
discrétes et complexeverges et Nelson, 1990; Reitzig, 2004) :

- Avec les technologies discrétes, les connaissasoat codifiables, c’est-a-dire qu’elles
peuvent étre, en totalité et dans les détails,iteéécpar une formule (Anand et Khanna, 2000).
L’objet & protéger peut étre strictement défini]’eh peut tres précisément faire la différence
entre une formule et une autre. Dans cette cordton, il est difficile d’imiter. On ne peut alors
gu’inventer autour de l'innovation. C'est le camsglda pharmacie ou la chimie. lfencing
constitue le schéma pertinent de la stratégie aealgke : on protége l'innovation centrale par des
brevets périphériques. Cela s’avere peu nécessairpharmacie, mais souvent possible en
chimie. Dans ces industries discretes, le blocagebmvet est en général efficace et peut
persister : on aboutit a une exclusion des congtgrdEn chimie, la tendance est moins nette,
des échanges de licences ayant lieu permettatictlesnges de connaissances entre firmes ;

- Dans le cas des technologies complexes, les mmamzes sont moins facilement codifiables.

On peut apporter une description, fournir des desginais il n’en demeure pas moins que

° Ces deux mots sont la traduction littérale, domatgétre imparfaite, des termes américains. Il ayya notre
connaissance, pas de traduction qui se soit impieé®|a littérature francophone (voir Le Bas, 2007
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l'invention n’est pas totalement, ou facilemengntermable » dans une formule. Les contrats
congus pour empécher l'imitation par d’autres sentfait, incomplets. Il y a donc place pour de

« I'invention autour », surtout si on n'a pas nplié les revendications claires. Le systéme de
brevet est donc, dans ce cas, moins « performanbmme dans I'électronique. Un systéme de
propriété intellectuelle fort ne permet pas l'intien autour, et protége, par conséquent,

fortement linventeur. Un systeme de propriété lailest un systeme qui, sans autoriser
juridiguement I'invention autour, laisse des oppnités pour ces comportements compte-tenu
de la nature des connaissances technologiquessge Bans les industries complexes ou la
dimension systémique des technologies est tres, ftes firmes ont besoin des technologies
mises au point et brevetées par les autres. Lafgyedlon des brevets (sous la forme de

portefeuilles) est alors la voie naturelle pourugigséchanger en position de force. Le maquis de
brevetsest la figure que prend le blocage dans ce typald&tries. L'échange de brevets et/ou

les échanges croisés de licences constitue lesptumoyen de lever les blocages.

Tableau 1. Les deux formes de brevets stratégiques

Type de technologies Discretes Complexes
Caractéristiques du dépbdt de
brevet
Systéme de propriété Fort Faible
intellectuelle
Méthodes de blocage Stratégie de cléturdgncing Maquis de brevetghicke)
Souvent peu nécessaire en
pharmacie, possible en chimie
Moyens pour lever le blocage Passations de licences Echange de brevets
Rares en pharmacie, fréquentes en (cross-licensiny
chimie
Résultats finals Blocage de brevet généralement Coopération entre concurrents &
efficace/exclusion des concurrents travers I'échange de brevets

Source : adapté de Reitzig (2004) et Anand et KhgBa00)

En synthese, le brevet bloquant (parfois dormaats e fagon non systématique) correspond a
une certaine sophistication du comportement autiubrevet, qui se trouve au cceur de la
dimension stratégique du dépoét. Celui-ci va biendalda de la fonction traditionnelle de
protection : il est motivé par la recherche d’'aeges concurrentiels dans le domaine de la
production de connaissances technologiques nogyelleciales pour la position concurrentielle

de la firme dans les économies fondées sur lesatssances. Cette tendance a produit une
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poussée du dépbt de brevets dans les années 198thaipalement pour le brevet américain
(Kortum et Lerner, 1999) qu’on retrouve dans tas dhamps technologiques - mais pas dans
toutes les industries (Hall, 2004), avec une commagan dans I'électronique, la construction

électrique, les ordinateurs et les instrumentsnsiigues.

b. Brevet « bloguant » ou « de barrage » ?

Plusieurs aspects sont percus dans le brevet,ileeuneffet étant celui de barrer la route aux

concurrents :
« on formalise le patrimoine ; on protége le produila niche ; on crée de la chose opposableiatscdui
est facile a retrouver par les offices pour empéghéaun tiers ne brevéte la méme technologie.dldonc un
effet divulgation : je ne suis pas certain d'étrevietable mais j'empéche le concurrent de m'empéctue,
je fais en sorte que le concurrent ne puisse EERIprier la part de connaissances techniquesomes
aprés moi ne pourra se l'approprier. le meilledetefiju'on a du brevet, c’est de barrer la route aux
concurrents (conseil Lavoix, 5/12/2008)

Trois types de brevets sont distingués, avec ufférelce entre le brevet dormant et le brevet

bloquant :
« - les brevets « normaux », qui protégent un ptadunmercialisé ou en développement avancé,
- les brevets « bloquants » qui protégent une téad&in nouveau produit non exploité ou les donsmitens
lesquels I'entreprise souhaite s’orienter (brevenpier),
- et les autres, dits « dormants » » (conseil l¢auti'/12/2008).
Le brevet est ainsi considéré comme, par natuogulaint :
« Un brevet, c’est un droit d’interdire, d'interdiaux autres de faire ce que vous faites. Un baevbiarrage
est un brevet déposé mais pas utilisé. Un brevettegours bloquant car, par définition, il donne
l'autorisation d’interdire. Ce n’est pas un dro#é thire, mais d’interdire. Il bloque par naturerrRiaces
brevets, le brevet de barrage vise a protégeredmigues qui ne sont pas exploitées. En ce sss,un
brevet qui, pour l'instant, est dormant » (conBeihu de Loménie, 27/11/2008)
Le décor est posé : tout brevet est considéré comiriequant ». Les conseils parlent donc
généralement, pour caractériser les brevets dobijektif intentionnel est de barrer la route a la
concurrence, de brevets « de barrage ». lls sér&iem peu utilisés par les PME/PMI. Les
grandes entreprises en font, en revanche, un ustgesif, et souvent par l'intermédiaire de
filiales (ou autres) a I'étranger, qui déposentédrdnger et font ensuite des extensions dans

d'autres pays - dont le pays de base de la son#e :
« Les entreprises utilisent les dispositions déf@mdintes conventions internationales régissantlitegs de
Propriété Intellectuelle. Le systéeme européen desells permet de déposer le méme brevet en tant que
solution technique par une procédure unique. Neysteme européen differe par sa simplicité du syste
japonais ou, par exemple, la portée de l'inventionigine européenne se retrouve scindée en phssigtes

différents qui portent tous le titre de « breveEm.droit francais, la portée d'une invention, ddhm brevet,
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est déterminée par les revendications, c'est apdirece que l'inventeur réclame comme étant noupeau

rapport a I'état de la technique connu » (condeirBuser, 12/11/2008)

Ce phénomeéne se produit dans tous les domainetividéacLes adeptes des brevets de barrage
pratiquent une politique (inavouée) efficace ayamir but de créer un maximum de difficultés a
tout concurrent au moyen de droits découlant dhewvdi. Tres souvent d'ailleurs, ces brevets
dits « de barrage » ne sont pas exploités partikelaire. La finalité essentielle de ce genre de
brevet vise a bloquer les voies et moyens obligegogque doivent (ou devraient) emprunter
chacun des concurrents du titulaire dudit breveteiklemple : un brevet de barrage pris pour un
moyen intermédiaire (ou un procédé) qui est (oaiged'usage obligatoire pour parvenir au
produit final commercialisé .

Les entreprises déposent souvent plusieurs brg@astsnvention (c’est-a-dire sur les
différentes applications possibles de I'inventieh,non en considérant le nombre de brevets
déposés dans les différents pays), méme si ce ptenedépend largement du type d’invention,

d’entreprise et de marcheé :
« Cela dépend... selon la nature de l'invention etnduché, selon que c’est une seule et méme inveatio
sens du brevet. Cela dépend donc de la stratégin'eSt pas I'idée de la forét de brevets, maitejde bien

protéger » (conseil Lavoix, 4/12/2008)
Dans les cas de dép6t d’'un seul brevet, il n'y a ga brevet bloguant, les entreprises ne
déposant de brevet que si elles ont lintentionl’eeploiter (voire de réaliser des échanges
technologiques par des licences). Dans le cas @gétdde plusieurs brevets sur la méme
invention, les conseils interrogés mentionnent ltpréreprise tente de bloquer les exploitations
possibles qui concurrencent leur produit. Le brdleguant existe donc dans les pratiques des
entreprises francaises. La rédaction ingénieuseedendications laimg est également une
pratique qui se développe :

« Notre boulot, c’est de rédiger des brevets las f[drges possibles (par rapport a ce qui est ganna qui

est antérieur), en se mettant dans la peau duetacteur, donc avec le plus de caractéristiquesilples. La

portée du brevet doit étre la plus large possiiest le travail et le métier des conseils de fdeg

revendications les plus larges possibles » (coBszil de Lémonie, 27/11/2008)
Ce conseil distingue, comme d’autres, les brevetsidnts des brevets bloquants :

« Un brevet de blocage, ce n'est pas forcémentrewebdormant, pas du tout : car il satisfait leeres de
brevetabilité, celui qui devient le brevet maitezasle seul a faire du commerce ; en théorie, hoenet a

pour vocation de bloquer » (conseil Germain Mor@24]1/2008)

Un autre conseil voit le brevet bloquant comme revét attaché a un produit sur le marché ou
a un produit en développement. Selon lui, un tevér a une mission de blocage des
concurrents, soit par le dép6t de brevets autolnrelet initial, soit en bloquant les produits des

concurrents. Pour lui, le brevet « bloquant » estre la loi car conduisant a des situations anti-
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concurrentielles. Il préfere utiliser le terme deuet de « barrage ». La définition du brevet
blogquant est considérée comme quelque peu exagereeffet, les entreprises ne bloqueraient
pas vraiment totalement. C’est plus un langagelegientreprises utilisent entre elles, mais il y
a toujours des solutions et des arrangements pessib
La question des brevets « marketing » est soulewd sont des brevets que les

entreprises déposent dans un but essentiellemecbmenunication. En realité, leur apport
technique est faible :

« On le fait pour la communication car on sait diaffice frangais est souple (...). Un brevet dépasé

signifie pas qu'il sera délivré, valable, solide..ndoc’est de la communication... On fait des demauddes

brevet en France, on sait qu'il y aura vraisembtahkent quelques soucis si I'extension a I'étrangsr e

demandée. Car les offices étrangers sont plus gtaur : en France, un brevet est accordé sous it

de nouveauté et d’'activité inventive. Mais I'INRigarde surtout la nouveauté, et pas l'activité mixee.

C’est donc assez facile » (conseil Germain Mor@ai11/2008).
La fonction stratégique du brevet est souvent quasée, surtout pour les PME et dans certains
secteurs technologiques, comme la mécanique, tfglae ou I'informatique, moins concernés
par les brevets bloquants :
« je suis assez perplexe, on parle beaucoup deatégie de brevets ». En fait, il y a une politique
économique de I'entreprise compte tenu de cesues® |l y a donc des choix a faire. Alors, sist’eela
gu’'on entend par « stratégie » pour dire qu’'on s algectifs et de voir si on met le brevet dedaks, le
reste, c’est du flan. On voit si le brevet peutd@ampagner : la stratégie, c’est dans quel paysaatéposer
etc. (...). Et si vous parlez de brevet stratégigiest un brevet fort qui protége vraiment, celatfggre aussi
un support de contrat et d'affaires, mais moi jeengois pas dans mon activité quotidienne, c’'éservé
aux gros déposants » (conseil Lavoix, 4/12/2008)
Il semblerait que cette fonction stratégique duvétreconcerne essentiellement certaines
industries et technologies qui nécessitent un fearilée large de brevets, comme la santé,
I'électronique ou les technologies complexes :
« Dans certaines industries, le brevet est un stiglgocontrat et a des flux financiers (redevanc€®st
assez divers, comme la santé ou I'électroniquer, ges technologies complexes, la ou il faut desilegs
de briques. La le brevet prend une autre dimens&na revendication ne peut pas étre large, defe c
conduit & un portefeuille de brevets, et 'approelepertinente : il faut trouver les points dechige, 1a ou il
y a un passage obligatoire, d’'ou la nécessité dsiqurs brevets sur un processus complexe(conseil

Lavoix, 4/12/2008).
L’importance de I'utilisation du brevet bloquant dgtaillée ci-apres.
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4. Utilisation du brevet bloquant
Nous ferons ici une revue de la littérature sutehélue des pratiques en matiere de brevet

bloquant avant de fournir les résultats quant dexts francais des conseils interroges.

a. Le brevet bloquant : beaucoup plus répandu satsfE/nis et en Allemagne

Cohenet al (2000), aprés enquéte aupres d’entreprises amir@@g interrogées sur les raisons
du dépdt de brevet, soulignent que les principastifsisont dans I'ordr&: la prévention de
I'imitation (95,8 %), le blocage de la stratégie Heevet des firmes rivales (81,8 %), la
prévention de la contrefacon de I'innovation paraunil juridique en cas de litiges (58,8 %),
I'amélioration de la réputation de la firme (47,9, % renforcement de la position dans des
négociations avec d’autres firmes (a I'occasiotamment des licences croisees) (47,4 %), les
profits qui peuvent étre obtenus par la concess@licence de I'innovation (23,3 %), la mesure
de la performance des chercheurs et ingénieurg4h,&insi les deux raisons importantes de
breveter sont la prévention de I'imitation et ledage.

Harhoff, Scherer et Vopel (2003) ont montré quérevet blogquant est un phénomeéne
tres répandu dans les entreprises allemandes.9Sateviews menés aupres de détenteurs de
brevets particulierement importants, un tiers faiséférence a cette stratégie. Grimpe et
Hussinger (2007) montrent (sur un échantillon dedis européennes) que I'un des motifs d'une
acquisition, c’est I'acquisition des brevets blogisade la firme absorbée (pour les débloquer en
devenant propriétaire des brevets), augmentargléurde la firme absorbée.

Blind et al. (2006) ont mené en 2002 une enquétephus de 1500 entreprises
allemandes qui ont fait un dép6t d’au moins 3 hieve|'Office européen des brevets. 500
entreprises ont répondu. lls trouvent que l'obfetttditionnel de protection est lié a plus de
citations que lorsque les motivations sont le blocage ouhbBége. Le blocage défensif
constituerait un motif de dépét de brevet trés it (72% des entreprises le considérent
comme important/tres important), alors que le bjecaffensif serait un peu moins valorisé
(69% des entreprises la considerent comme impdrsimportant). Parmi les autres résultats,
on peut relever qu’il n’y a pas d’influence deddlée des firmes sur le score de la motivation du
blocage. Par ailleurs, les brevets des firmes allelas qui les utilisent dans leur fonction
traditionnelle de protection de l'innovation regam plus de citations (donc ont plus de valeur
economique) que les brevets des firmes qui lessenil dans leur fonction de blocage. Ceci

signifierait que les brevets bloquants ont moinsaleur.

19 Notons que les répondants pouvaient, pour chaggwet retenir plusieurs réponses.
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Le guestionnaire de I'enquéte PATVAL porte sur desvets européens déposés dans la
période 1993-1997 (Giuiri et al., 2007). Le queastiaire a été soumis a 25 000 inventeurs de six
pays (France, Allemagne, ltalie, Pays-Bas, EspaBogaume-Uni). L’échantillon comprend
tous les brevets ayant (au moins potentiellememg gertaine valeur économique. Le
questionnaire contenait une question sur l'usagebmwet et plusieurs réponses (avec une
échelle de 1 a 5) étaient possibles : utilisatioimeesrne, licence, utilisation en interne et licen
licences croisées, blocage, brevet dormant. LeebrBloquant a son meilleur score (28.2%)
pour les secteurs Pharmacie et Chimie. Ce sortidées grandes firmes qui ont le score le plus
élevé pour ce type de motif : 21.7%, contre 13.91r pes firmes de taille moyenhe

Guellec et al. (2008) mesurent I'échelle du brebkiquant a I'aide des données
contenues dans les brevets ou leurs citations.eépule dépbt de ce type de brevet ne va pas
nécessairement jusqu’au bout. Le déposant penersti demande, ou la demande peut ne pas
étre acceptée. Le brevet «pur X », c'est-a-diresitpmné sur un champ nouveau et
incontournable dans le jargon de I'examen des kseweun pouvoir bloquant fort. De plus,
retirer un brevet « pur X » (qui ne va donc pasjjtesu bout du processus d’examen) apparait
comme un type de stratégie de blocddentreprise dépose un brevet pour géner les guttes
non pour protéger son invention. Une demande deebretirée a également un pouvoir
bloquant. Pour ces auteurs, c’est en biotechndldggemacie qu’on trouve le plus grand
nombre de brevets bloquants, rejoignant ainsidssltats de I'enquéte PATVAL (ci-dessus).

Une seule étude porte spécifiqguement sur les ergespfrancaises. Duguet et Kabla
(1998) ont investigué les motivations du dépbt devéts de 299 entreprises francaises de 12
secteurs d’activité. Les motifs stratégiques dedtlélp brevets obtiennent des scores élevés. Le
motif de blocage défensif est reconnu par 62% ulee$ comme un facteur de depdigrs que
les autres motifs sont loin derrierde licences (28%), d’attaque des marchés extéri@5%)

et d’incitations pour les chercheurs (18%).

b. Le brevet bloquant : encore peu utilisé en Feasartout par les PME/PMI

Parmi les brevets bloquants, l'utilisation de latstgie offensive est encore rare (environ 20%
des cas), et réservée aux grandes entreprises. dabinets (un petit et un grand) considerent
que la stratégie offensive sera de plus en pluguédament utilisée, surtout par les grandes
entreprises a fort contenu technologique, parcelgwsncurrence est de plus en plus rude et
internationale : ce qui fait la différence, c’esind I'exclusivité. L'usage de cette stratégie

dépendrait du marché, de la technique, de I'apidicandustrielle de l'invention et de la culture

! | es entreprises moyennes ont 100 & 250 emplaggrandes plus de250.
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de I'entreprise, notamment en matiere de propiiédéstrielle (Pl). Les petites entreprises,

by

quant a elles, ont tendance a adopter des compamtenplus défensifs, nayant pas les
ressources financiéres et humaines pour déposacdiga de brevets. L'importance croissante
de la Pl conduit au développement des brevets hlitquconditionné en partie a I'évolution de
la Iégislation (aboutissement des proces, dommaegiesis, etc.).

Les situations de brevets mutuellement bloquanmisrsambreuses et touchent tous les
secteurs d’'activité : ce sont des brevets « peof@tants », souvent avec 3, 4 ou 5 niveaux :

« Un brevet vise une technique de roue de vélo, oraoncurrent invente une roue de vélo avec demgy
en carbone : le deuxiéeme ne peut pas exploiter lmgsemier ne peut pas progresser car il doit édgla
licence carbone (...). En pratique, les problemes sofutionnés par des licences croisées. Dans les
télécoms ou en informatique, on fait un pot comrdans lequel sont versées les royalties » (conssilRle
Loménie)

Les entreprises déposent souvent des brevets bangisqu’au bout du processus d’examen :

ce type de stratégie de barrage est donc fréquemrtikse, y compris par les PME :

« Cela arrive tous les jours, y compris pour lesE?lest un moyen dissuasif : pendant ce tempguélle
décision prend le concurrent ? La demande de bo&misée est publigue 18 mois aprés la date du dépd
certaines procédures de brevet peuvent durer jashd’ans ! Aprés, c’est une question d’évaluatian d
risque d'étre attaqué en contrefacon et du pousgentle chances de voir ce brevet annulé ! C’est tré
fréquent ! Des brevets sont déposés pour avoir arcimd, méme si le brevet est nul (mais cela géne le
autres, qui peuvent prendre la décision d'internavipur R&D, ou cela les empéche d’avoir un marché)
Alors, 5000 euros tout compris pour la France, mérex une PCY (extension) Europe a 5000 euros, ce

n'est rien en contrepartie d’'un marché ! » (conBe#éwu de Loménie, 20/10/2008)
Les avis ne sont pas unanimes quant aux domaidasaiegiques ou les brevets bloguants sont
le plus utilisés. Certains mentionnent les domadw$aute technologie, comme I'électronique

ou I'informatique, d’autres la pharmacie ou lestéatinologies, d’autres encore la chimie :
« En biotec ou pharmacie, quand on ouvre de naw/elbies, avec de vraies innovations, il peut yiravo
guantité d’'inventions ou de multiples maniéres éhdisation, la on dépose tout....et on ne sait paslaiva
servir ou pas...cela sert a la future valorisationtoat doit se déposer...y compris pour les start Dgsc,
cela apparait plus en pharmacie ou dans les bisteon est loin d’avoir fait le tour de la choséenseil
Germain Moreau, 20/11/2008).
« Dans les grosses sociétés, cela arrive souwstgnsatiquement . En chimie/biologie, ou dans Imaioe
grand public, c’est systématique, comme pour l#tetque aussi. Aprés, d’'autres facteurs intervesrin
comme la culture d’entreprise par l'intermédiaitetdidget P1 » (conseil Beau de Loménie, 27/11/2008)
« Typiguement, c’est un sport, 'exemple, c’estdlustrie pharmaceutique. Lisez la pré-étude setiorile
la commission européenne sur l'industrie pharmageet |a on est en plein dedans....mais dans urecadr

industriel et de PME, ce n’est pas cela 'idéedidelgue, je ne suis pas certain que cela soitdiedle mais

12 Une demande de brevet est “internationale" loedguest déposée en vertu du P.C.T. et en se néfguaP.C.T.
(Traité de coopération en matiére de brevets)jgueur au ler Octobre 2006 a I'égard de 133 paysldd-rance.
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jai I'antériorité facilement assimilable, je me nage l'avenir, c’est un tir de barrage pour nettolge
terrain, on démine, c’est implicite, pas forcémeoniscient. C'est réservé aux entreprises d’'élefuenavec
des produits a forte valeur ajoutée ou des indasstife volume comme la chimie ou la pharmacie (tonse
Lavoix, 4/12/2008)

La valeur des brevets bloquants est percue comsez &ible sur les deux niveaux, la portée et
la validité, sauf dans les domaines de haute téofi®oou leur portée peut étre importante pour
bloquer les champs d’exploitation, et dans le domgiharmaceutique, ou la valeur est élevée
du fait du nombre limité de médicaments par rappornombre de candidats. Mais ces brevets
bloquants sont souvent de validité contestableu(dle nombreuses oppositions, comme le
mentionne la littérature). La valeur du brevet gpehd pas de la taille de I'entreprise, un brevet
bloquant ne protégeant pas un produit de I'entseprnais une alternative.

Un conseil donne un exemple de 'usage du brewefuaint : les sociétéwlding créées
par de grandes entreprises. Ces sociétés détieteweriirevets, a leur nom, de différentes
entreprises. Ce sont des « guichets » dont le siutlee vendre des licences mais a un prix tel
gu'il est dissuasif, leur permettant ainsi d'érigies barrieres a I'entrée dans un domaine
technologique. On trouve ces guichets dans le dwmdes MP3S. Dans le domaine des
téléecommunications aussi, les entreprises dépdseauicoup de brevets, mais pas pour une
utilisation immédiate. Elles ne concédent pas denlie, ne font pas beaucoup de proces : ce
sont des brevets de validité contestable qui engrédhs concurrents d’entrer dans le domaine.
Dans le domaine pharmaceutique, I'existence degetwedormants est due a la difficulté a
trouver la bonne formule, notamment en cas de ginoe de début d’invention et de
I'existence de multiples possibilités. L'entreprigg alors avoir tendance a protéger toutes les
possibilités pour ne pas prendre de risques. Cgadament conduit a bloquer les concurrents
qui comptent faire de la R&D dans le méme domaipeand I'entreprise trouve la formule
convenable, elle n'abandonne pas les autres pligsitafin de ne pas encourir de risques futurs.
Ces brevets dormants sont importants dans le rytteeaffaires, c’est un langage entre firmes
et des vecteurs de partenariats. La présence detbrdormants est élevée dans le domaine
pharmaceutique par rapport aux autres domainesse @u cycle de vie tres long des produits

pharmaceutiques.

5. Le brevet-requin : une forme détournée de brevdiloquant ?
Si le brevet-requin a fait quelgues ravages auxsBiais (a), les spécificités juridiques
francaises, notamment le montant des indemnitgapsrors de contrefactions, semblent pour

I'instant protéger la France des patent trolls (b).

¥ MP3 : Format de compression de données audioaagsume qualité d’écoute comparable & celle d’'ura@io.

18



a. Le brevet-requin : les principaux acteurs soméricains

La littérature récente fait apparaitre une nouvkdtene d’activité, de nature lucrative, autour
des brevets. Les trolls de brevets sont des détentie brevets qui cherchent a se placer dans
une position de négociation favorable sans avaitehtion ni de fabriquer eux-mémes les
produits, ni de licencier leurs technologies (HerdteReitzig, 2007). lls attendent en fait que
des producteurs répliquent leur invention, souvestez triviale, et lincorporent par
inadvertance dans leurs produits. Ils surfent Josie en-dessous de la surface, tels des requins,
et attrapent leur proie par surprise.

Cette technologie brevetée est le plus souventwsdasr du point de vue technologique,
et également sans valeur économique dans un puscdesnégociatioex ante(par exemple a
I'occasion d’accords de licence), mais peut obtesns certaines configurations, une valeur
tres importante si un autre innovateur décide dedtire en ceuvre. Le dépo6t d’'un brevet-requin
ne va pas correspondre a une mise en oeuvre datioov(industrialiser une technologie
nouvelle, fut-elle de peu d’envergdfe Il n'est pas destiné non plus ni & I'exercicarddroit
de propriété industrielle pour bloquer (au sensveationnel) le développement technologique
d’un autre innovateur, ni a faire appliquer lesitdrde propriété contre les fabricants (Henkel et
Reitzig, 2007).

Le point clé est que le requin est (en partie) ggétpar la loi. Le dépbt d'un brevet
requin peut méme ne pas aller au bout de la proeéatlexamen du brevet : la demande peut
étre retirée avant que les examinateurs aienupgsdécision. Toutefois, cette demande géne un
autre innovateur qui ne peut changer rapidemesaes colt de technologie : il est alors dans
une situation classique de verrouillageck-in). A partir du moment ou la demande a été
déposée, il y a antériorité, avecdeuvoir de nuire associé (parce que protégé philaLe
requin peut négocier en position de force. Ce cotapwent se distingue du comportement
« classique » de blocage par plusieurs éléments :

a) le bloqueur-requin ne désire pas protéger padémdt de brevet son invention et
empécher un autre innovateur d’'innover. Au corgtairattend qu’une firme ait innové en
utilisant par inadvertance/négligence sa « tectyiele pour « sauter sur I'occasion ». En
cela, le « patent-troll » n’est pas un brevet baody

b) nous sommes ici en présence d’'un bloqueur afreskerchant ldold-up (extorsion de
fonds) ayant un comportement pur de prédation etdiempéchement du développement

d’une stratégie de recherche.

1 Pour Magliocca (2006) les “patents trolls” sontestus sans codts. Toutefois il est difficile ponrooncurrent de
trouver un substitut facilement. Ce dernier estsadopiégé ».
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Les requins peuvent étre des entreprises (ou didgdaos) intensives en R&D et qui ont a un
moment donné une opportunité de prédatiotie véritables requins professionnels (entreprises
ou individus), ou des cabinets juridiques (avoaaasseils). Trois types de stratégies « viables »
de la part des requins sont identifiées a ce jpi@nkel et Reitzig, 2007) : a. le requin force le
« contrevenant » a payer, b. le requin poussestitéule contrefacteur et obtient des dommages
et c. le requin peut forcer une solution de licescde contrefacteur n'a pas de solution
technique de rechange a faible colt. Cette stegppuie sur I'idée que, si I'innovation est de
qualité technologique suffisamment élevée, ellemaahances de passer la barriere de I'examen
de brevets. Ce serait la stratégie choisie paprigfessionnels du brevet-requin.

On assiste la a 'emergence d’'une autre fonctioréwet : le blocage pour extorquer,
c'est-a-dire le pourvoir d’enfermer un « malheurewontrefacteur dans le « choix » d’avoir a
payer soit une compensation financiére négociée avérme-requin, soit un dédommagement

décidé par un juge soit une licence d'utilisation.

b. Le brevet-requin : peu répandu en France

« Letroll ? C’est quelqu’'un qui achéte des brevets et dobjelctif est d’attaquer lebig fish pour les faire
cracher au bassinet. Pour extorquer, il faut darit g ait un big fish le requin doit pouvoir manger une
baleine, un trés gros poisson, des gens solvatplespe déposent pas le bilan dans la minute » &bns
Lavoix, 4/12/2008)

L’activité de requin est trés peu répandue en Framatamment du fait du retard de la France en

matiere d’utilisation des droits de protection llgetuelle :
«Oh la!on a déja du mal a utiliser le brevet omroutil de protection ! Mais vous vous souvenenma
vendu Thomson Multimedia pour 1 euro ? L'entreprigeaujourd’hui, et trés bien, grace a ses rogalsur
les brevets. Mais, demain, ce sera le cas, I'etgilon financiére du brevet va se développer, gtalent

trolling avec, c’est évident » (conseil Beau de Loméniél 22008).
Toutefois, le systeme francais étant tres éloignéydtéeme américain, il y a peu de chances que
ces requins se développent en France. En revaitglpguvent géner les entreprises francaises

opérant sur le marché américain :
« ah lestrolls...C’est encore la méme chose [que les brevets biisjuaCela s'est développé dans le
systeme américain ou l'avocat peut se payer surélesltats du procesiccess feg@sle patent troll ne
marche que si les procés contre la contrefaconafdrdieu a des dommages trés élevés par les tiibusia
gu’il vaut mieux transiger (...). Sur un territoirorome la France, cela ne marche pas: I'entreprise
susceptible d’étre victime de patent troll estegjli agit sur le marché américain et qui est sbévéet sur
des marchés de volume). On n’en trouve pas dapisdanacie (car le brevet est un colt accessoieg)oll
peut agir la ou les litiges codtent cher et ojpdavent étre autofinancés ; avec les régles denfmefacon en

France, cela ne marche pas : le proces civil neipdamniser que le préjudice, pas des dommagesfpun

!> 0On a donc la un comportement opportuniste typ{éegliocca, 2006).
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comme aux Etats-Unis. La-bas, les volumes sontiplpertants, les frais de proces trés élevés, dete
colte moins cher de transiger » (conseil Lavoix24008).
L’activité dutroll se distingue de la valorisation financiere du btev
« En cas de brevet, on ne peut plus breveter apres empéché la concurrence de breveter, de ipeodie
se développer. L'activité dtroll se situe plus en amont : il analyse les secteursrant se développer,
développe les inventions de demain pour forcerel@seprises & acheter. Les sociétés qui déposent ce
brevets ne produisent pas, n'ont pas de productomhercialisation. Elles déposent, non pas dahstlele
produire, mais pour exploiter financiérement. Cies¢ déviance du systéme : a la base, ce sonbdités
de R&D, souvent aussi des investisseurs finangersréent leurs propres services de R&D. Leur test
de déposer les brevets, pas de les exploiter ss¢dddeau de Loménie, 15/11/2008)
La différence entre brevet de barragéeit est de taille : le brevet-requin n’est déposé dpres
I'objectif d’exploiter financierement, et non deoguire ou d’empécher un concurrent de
poursuivre ses recherches dans le méme domaines [@avas dutroll, I'objectif est de
surprendre le fabriquant contrevenant pour luiigefl des amendes, souvent colossales alors
que, par le biais du brevet de barrage, les emgepcherchent a obliger la concurrence a utiliser

leur propre technique. L&oll franchit un grand saut supplémentaire en ne chatghas une

BN

rémunération sous forme de royalties, mais uneiaesie brevets a un prix défiant toute
concurrence. Le contrevenant se trouve souventing€® et n'a pas d’autre choix que
d’accepter la négociation directe s'il souhaitdeniin recours en justice, toujours plus colteux,
que ce soit en termes financiers ou d’'impact sara@e et la réputation. En ce sens, le brevet-
requin est fait pour extorquer (une fonction noavpe du brevet). Il bloque en méme temps,

mais en offrant la possibilité d’étre exploité emtepartie de sommes financieres :

« Cela détourne le brevet de sa base industr@ile est pas dans le monde financier, on fait pdasgent
d’abord. Aux US, lebusiness methodseuvent étre protégées. Il y a peu d'investisseénmneiustriel a faire
pour cela (par exemple, optimiser le traitement desaites) : donc on peut déposer des brevets ne
demandant pas d'investissement important en mat@rknique. On peut donc envisager des modeéles
économiques différents qu’on peut breveter. C'dss$ fflacile pour des gens qui veulent faire ldisiness
d’investir sur des techniques qui demandent pawd§tissement. Mais ils déposent aussi dans lésotél,
l'informatique, en électronique, etc. C’est leurtiméde réfléchir a des applications transversalaspasse

de la gestion a papa a une gestion économiqueagtdiere » (conseil Beau de Loménie, 27/11/2008).
L’'importance du savoir-faire associé au brevetégstiement soulignée, ce qui pourrait réduire
I'activité (ou le domaine d’intervention) déslls :

« Le brevet sans savoir-faire (que n’ont pasplatent troll§ ne vaut rien. On oublie trop souvent le savoir

faire. Le brevet, ce n’est qu’'un papier » (conBgiu de Loménie, 27/11/2008).
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6.

Synthese, implications manageériales et conclusion

De cette étude exploratoire sur le brevet bloqaapres de conseils en propriété industrielle,

des enseignements importants émergent relativeanees spécificités nationales, sectorielles et

en termes de taille des entreprises :

1.

« ...

d

«

Une certaine spécificité francaise apparait, éait difficilement perceptible dans les
études empiriques qui traitent surtout d’autresspagrsque des données sur la situation
francaise sont présentes, elles sont peu explegai@mpte tenu du taux élevé de non-
réponses (cf. enquéte PATVAL par exemple). Lesymseal des conseils permettent de
faire ressortir une spécificité francaise sur i

le systeme francais en matiere de protection gtisilie (au travers notamment des
pratigues d’examen de I'INPI) privilégie plutét louveauté — plus que la phase
inventive. Si cette approche s’avérait exacte, allenerait & penser que les brevets
accordés en France protégeraient plutbt des iromentiremplissant le critere de
nouveauté (c'est-a-dire différentes par rappdebastant), mais moins « innovantes » du
point de vue des performances technologiques faetredit de I’ «nventive step) ;

le systeme juridique francais ne privilégie pasdcours au tribunal, et 'indemnisation
en cas d’action judiciaire y est minime. Aussp&ent trollingreste-t-il peu répandu en
France. Ce constat va dans le méme sens que edlaillement (2008) - encore qu’avec
la loi du 29 octobre 2007, le mode d’évaluationidet/ plus favorable en termes de
dommages et intéréts aux titulaires de brevetgwist de contrefagon ;

hormis dans quelques grands groupes, le budgetcee a la protection industrielle des
entreprises francaises est faible. Malheureusemgnte jour, on ne dispose pas
d’'information systématique permettant d’avoir udée du volume et de I'évolution de
ce budget ;

la culture de la protection de I'innovation (o& Kinvention) est encore insuffisante (ce
point est évidemment corrélé au précédent), endasittres en deca de celle que I'on
trouve dans les autres pays européens (I’Allemagitemment), japonais ou américains.

la France affichant un retard certain en matiérprdeection par le brevét

notamment par rapport a I'Allemagne ou toute EPRit attention aux brevets, ce qui lui permet

‘affiner sa stratégie PI ; mais en France, onstoi ! » (conseil Germain Moreau, 27/11/2008)

En France, on est en retard, on n'a pas la ejlaamme en Allemagne ou aux US ou on dépose bepuco

plus de brevets » (conseil Beau de Loménie, 2700Bp

'® par exemple, les entreprises francaises font jmgpdsitions (cf. cabinet EGYP E Gutman Y Plasséyau

22



Les entreprises francaises, y compris certainesdgs n'ont pas la culture de la propriété

intellectuelle gu’ont les entreprises allemandegaponaises, mais :
« ...les brevets comme arme de gestion d'une entefriCela vient, et cela progresse (...). Le breget d
barrage va se développer. Aujourd’hui, on n'enplss a protéger son invention. Il y a des siteségour
la mise aux enchéres des brevets, le brevet estisiness, et plus seulement une autorisation ddinge»
(conseil Beau de Loménie, 27/11/2008).

2. Les déterminants sectoriels semblent plus fllies avis des conseils ne sont pas
unanimes quant aux domaines technologiques ou riegets bloquants sont le plus
utilisés. Certains mentionnent les domaines deeheaghnologie, comme I'électronique
ou l'informatique, d’autres la pharmacie ou lestéobinologies, d’autres encore la
chimie. Ce point est important car il tranche aVaes de Reitzig (2004) qui opposait
de facon claire les technologies discretes (phae¥atmie) ou le brevet stratégique
serait plutot défensif, et le champ des technokg@mplexes (électronique) ou regne le
maquis de brevets. Ceci doit &tre en mis en rela@c le point suivant ;

3. En termes de taille d’entreprises, les consgitsdans leur portefeuille de clients, plutot
des PME. Les caractéristiques mises en exerguéipdiées, ne conduisent pas les
entreprises a adopter de maniere significativeréedi pour sa fonction stratégique. Le
« réflexe » en matiére de brevet stratégique (natamh dans son aspect bloquant) ne
concerne pas encore, ou encore trés peu, les PMstitelles francaises. « D’autres
choix peuvent en effet s’offrir a elles : continleur comportement a I'égard des droits
de propriété industrielle, ne pas breveter ou en@mcepter d’étre contrefactrices de
brevets tiers, notamment parce qu’elles souhaitérfier que leurs projets de recherche
peuvent conduire a des résultats commercialeméablea avant de demander I'accord
d’une licence ¥.

La pratique du brevet de barrage n’est donc pasreraurante chez les PME/PMI francaises,
celle-ci étant aujourd’hui essentiellement le fdés grandes entreprises, quel que soit leur
secteur d’activité (mais surtout dans le domainegdend public, de I'électronique, de la
pharmacie, des biotechnologies). Le développememtrevet bloquant devrait se poursuivre en
France dans les prochaines années. Sous l'effetdendialisation, les brevets constituent une
barriere pour résister a la concurrence. Danslwotgexte, ils représentent un des langages que

les entreprises ont tendance a utiliser de pluglen fréquemment entre elles. Le brevet est le

7 Lelarge (2007) donne des informations sur le fatevets triadiques/investissements de R&D indeltgrprivée,
soit une mesure de la capacité a inventer et &geoties outputs de la recherché par le brevetlldridagne et le
Japon sont les premiers, suivis par le RoyaumeeUlai France. Les USA sont loin derriére.

'8 http://www.futuris-village.org/FV-jalons/7-fichesariables/fiches/6D.pdf, p.1. (consulté le 15/1 080
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marqueur de l'innovation, un signe favorable qiecune réputation a I'entreprise et un actif
potentiel - méme si les brevets bloguants ne sast ¢solides ». Avec l'arrivée doatent
trolling, c’est le modele du brevet qui subit une révolutiod’une protection de l'invention
assortie d’un droit d’interdire aux concurrents@eopier a une utilisation stratégique du brevet
(Corbel, 2004), on pourrait assister aujourd’huna « déviation » totale du systéme.

Face a de telles évolutions, il semble nécessaiecles PME/PMI adoptent les réflexes
nécessaires pour survivre dans une économie dentzissance ou la protection intellectuelle
joue un role clé, mais ou le brevet (et autres oeggdroits d’auteur, dessins et modéles etc.)
doit aussi étre une part intégrante de la stratédgiBentreprise. Or, I'utilisation stratégique du
brevet ne peut se concevoir sans une stratégiee otsi matiere de valorisation de ladite
propriété intellectuelle. En effet, trop peu d'epirises aujourd’hui (des PME/PMI, mais aussi
de nombreuses grandes entreprises, selon les asvieahseils) se préoccupent de savoir la
maniere dont les inventions peuvent étre valorigérsnterne, en externe, par des cessions de
licences, par des ventes de brevets, par des éisamoisées, etc.). Ce n’est qu’'a ce prix que les
PME/PMI pourront changer de discours et de vispmur passer de « la Pl, cela colte cher » a
« la PI, cela peut rapporter gros ». Aujourd’he@s IPME ont «la téte dans le guidon » et
réagissent plus qu’elles n'agissent. Ce n’est quegl’elles sont attaquées en contrefagon que,
bien souvent, elles vont voir leurs conseils ep®ir savoir comment elles peuvent réagir...et
se protéger par la suite. Il est donc grand temyesles PME/PMI francaises développent une
vision et une intention stratégiques, comme le menandaient Hamel et Prahalad (1990), et se
dotent d'une approche globale de la fonction sgigtée du brevet, et de maniére plus
généralement de la propriété intellectuelle, enluamt les fonctions de protection de

I'innovation, de blocage des concurrents et densdton.
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Annexe : Guide d’entretien
Nom du cabinet
Nom et fonction du conseil interrogé

I. Les clients

- Tallle du portefeuille de clients : large / moygpetit

- Taille des entreprises de ce portefeuille : gesnWdPME / TPE

- Etendue du réseau de commercialisation des sligrdtionale / européenne / internationale

- Etendue des demandes de brevets des clienignalat/ européenne / internationale

- Domaines technologiques des clients : informa&fglécommunication, pharmacie/chimie,
biotechnologies, électronique/physique, mécanique

II. Les brevets
- Nombre de dépot(s) de brevet par innovation/. plosieurs
- La rédaction ingénieuse de revendicatianaiihg est-elle une pratique qui se développe ?
- Les brevets dormants :
» Evaluation du taux (%) de brevets dormants dangdegfeuilles des clients
* Variation de ce taux selon les domaines technoleggselon les entreprises au sein
d’'un méme domaine ? Explications.
* Motif du nombre élevé de brevets inexploités
* Motif de dépbt de ces brevets
Sur une échelle de 1 a 7, noter ces raisons :’ppplitation commerciale en ce moment / pas
dans le domaine d’activité de I'entreprise / matiésblocage des concurrents

[ll. Le brevet stratégique

- Définition : Un brevet qui protege fortement umamp de connaissance en partant du principe
gu’inventer dans sa proximité tend a créer desscod@itR&D tres élevés pour les concurrents, ce
qui les dissuade d’innover dans ce champ. Etes-dtarscord avec cette définition ? Cette
définition du brevet stratégique est le blocagerp@ner les concurrents. Pouvez-vous donner
votre propre définition ?

- Selon vous, ce type de brevet existe-t-il vraitriekt dans quels domaines ?

- Pourcentage des brevets bloquants par rapporbiwets dormants dans les portefeuilles de
brevet des entreprises ?

- Deux types de stratégies bloquantes ont été iftkast (offensive/défensive). Selon vous,
laquelle des ces stratégies est la plus utilisé&epantreprises ? Pourquoi ?

- Valeur des brevets bloquants ? Variation seloddmaine technologique ? Domaines dans
lesquels on trouve le plus de brevets bloquantgaede valeur ?

Sur une échelle de 1 a 7, noter I'importance daleur selon le domaine technologique :
Informatique/télécom, pharmacie/chimie, biotechgae, électronique/physique, mécanique
Variation d’une entreprise a un autre ?

Si oui, préciser I'importance de la valeur (échekel a 7) selon le type de I'entreprise.

- Avis sur le développement du brevet stratégicaresdes 5/10 ans ? Explications.
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IV. Patent-trolling et brevet bloquant (ou de barrage) en France

- Le patent trollest-il un brevet bloquant?

- Est-il fait pour extorquer (une fonction non puéwdu brevet) et/ou bloquer ?

- Un brevet « pur X » (ou brevet maitre) retiréiean type de stratégie de brevet bloquant ?
- La place depatents trolls. existe-t-il des entreprises spécialisées dangpeede pratique ?

- Les situations de brevetnutuellement bloquantsont-elles nombreuses ? Spécifiqgues a
certains secteurs d’activité (et lesquels) ? Contreent-elles solutionnées en pratique ?

- Accéder aux brevets bloquants détenus par laefatbsorbée est-il un motif clé pour acqueérir
une entreprise ? Si oui, dans quels cas ?
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