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> Introduction

La propriété intellectuelle protége les résultats de la recherche biomé-
dicale. Elle contribue a la structuration des échanges et des collabora-
tions entre, notamment, des équipes académiques et des entreprises,
grandes entreprises, PME, jeunes sociétés de biotechnologies.

Dans le domaine de la santé, la protection par brevet s’avere tout parti-
culiérement indispensable pour encourager les investissements lourds
et risqués et pour inciter les entreprises a développer de nouveaux
produits au service du progres médical.

L'Inserm a la responsabilité de la protection et de la valorisation des
recherches mises en ceuvre au sein de ses laboratoires. Dans cet esprit, en
novembre 2002, I'Institut a adopté une charte de propriété intellectuelle.

Aujourd’hui, résultat de son action de valorisation, I'lnserm dispose
d’un portefeuille de 520 familles de brevets, dont plus de la moitié a été




déposée ces cing derniéres années. En 2002, les activités de valorisation
des recherches menées a I'lnserm ont engendré plus de 9 MEuros de
revenus pour I'Institut. Une cinquantaine de jeunes entreprises ont été
créées a l'initiative des chercheurs et ingénieurs de I'Inserm.

Plus que jamais, la recherche doit
contribuer a I'innovation. Devenue
priorité de I'Etat, c’est aussi une mis-
sion essentielle de I'lInserm dont le
souci permanent est de renforcer les
activités de valorisation et de transfert
de technologies.

Notre action nécessite de sensibiliser
les scientifiques et de leur donner les
conseils et les outils pour gu’ils s'in-
vestissent activement dans cette
démarche. Les équipes du départe-
ment de valorisation de I'Inserm,
grace a leurs expertises dans les
domaines scientifiques, juridiques,
commerciaux et de la propriété
industrielle, se mobilisent au quoti-
dien. Elles identifient les inventions
et savoir-faire issus des recherches de I'Inserm et apprécient leur
potentiel commercial ; elles définissent des stratégies de protection
adaptées aux besoins du marché et de la société et organisent le
transfert de technologies.

Francoise Moisand, directrice du département Valorisation et transferts
de technologie, a réalisé ce guide pour vous informer des principes
généraux relatifs a la protection intellectuelle, en particulier du systéme
des brevets, de ses exigences et de son role central dans le transfert de
technologies. Il a également pour objectif de dissiper des a priori. Ainsi,
contrairement aux idées regues, une protection par brevet de résultats
scientifiques ou techniques est tout a fait compatible avec la publica-
tion de ces résultats. Autre exemple, un brevet détenu par une équipe
n'empéche pas d’autres équipes de poursuivre des recherches dans le
méme domaine.

Enfin, le but de ce guide est de vous aider dans vos démarches de valori-
sation. C’est pourquoi, vous trouverez en annexe le formulaire type de
déclaration d’invention qui permet de recueillir les informations indis-
pensables a la définition d’'un mode de protection adapté a votre projet.
Vous trouverez aussi les coordonnées des interlocuteurs spécialisés de
I'Inserm, notamment les ingénieurs brevets, qui sont a votre service
pour vous fournir conseils et expertise.

Christian Bréchot
Directeur général



> Pourquoi
un brevet ?

e La protection industrielle est un outil majeur pour I'lnserm qui
permet :

- d’assurer la protection du patrimoine scientifique et technolo-
gique de I'lnserm et préserver les droits des inventeurs,

- d’organiser la diffusion, I'utilisation, le développement et I'ex-
ploitation commerciale des inventions a travers le transfert de
technologies.

- d’inciter les entreprises a développer des nouveaux produits et
services contribuant au progrés médical.
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e |l existe plusieurs modes de protections industrielles : le brevet,
le dossier technique secret, le droit d’auteur, le dépdt de matériel
biologique dans des collections, etc. (cf p. 26 « Les autres outils de
protection »).

e Le choix du mode de protection est guidé par la nature de I'inven-
tion (procédé, produit biologique ou chimique), son marché potentiel
(recherche, diagnostique, thérapeutique, application biomédicale) et le
contexte de transfert de technologies (transfert a une start-up, inven-
tion dépendante d’un autre brevet). Ainsi, le choix de protection tient
compte :
- des colts engendrés par la procédure brevet versus les bénéfices
espérés du transfert de technologies,
- de la capacité & pouvoir poursuivre des contrefacteurs éventuels
(notamment dans le cas de procédeé),
- de I'originalité et/ou de la rareté d’'un matériel biologique et de son
application, par exemple, dans le cas d’anticorps diagnostics, de
lignees cellulaires, d’animaux transgéniques, etc.
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> Qu’est-ce
qu’un brevet ?

Un brevet d’invention est un titre de propriété industrielle. Il confere a
son titulaire un droit d’interdire I'exploitation commerciale de
I'invention a tout tiers non autorisé, en particulier : I'offre, la mise
dans le commerce, I'importation ou la détention du produit breveté,
des actes équivalents pour un procédé breveté et pour le produit obte-
nu directement par ce procédé, ainsi que la fourniture des moyens pour
la mise en ceuvre de I'invention.




Le non-respect de ce monopole peut étre sanctionné par une action
en contrefacon engagée devant les tribunaux.

e Cette protection est limitée dans le temps : vingt ans & compter
de la date de dépot de la demande de brevet (aux Etats-Unis, certains
brevets ont une durée de vie de dix-sept ans a partir de la délivrance, du
fait d’une loi antérieure). A I’expiration de cette période, I'invention
tombe dans le domaine public.

Un certificat complémentaire de protection prolongeant la durée de vie
du brevet de quelques années peut étre obtenu dans certains pays pour
les inventions pharmaceutiques.

e Cette protection est limitée dans 'espace : au pays ou au groupe
de pays ou les demandes de brevets ont été déposées et les brevets
délivrés.

* En échange : le contenu de la demande de brevet est publié, I'inven-

tion doit étre « suffisamment » décrite pour pouvoir étre reproduite.

Un brevet n’empéche pas les tiers de poursuivre des recherches
expérimentales dans le domaine de I'invention.



\

> Que peut-on
proteger ?

e Les produits : des molécules chimiques, des produits biologiques
(protéines, cellules modifiées, micro-organismes, etc.), des vecteurs
d’expression, des séquences régulatrices, des souches recombinantes,
des milieux de culture, par exemple.

e Les procédés : méthodes de purification, de préparation ou de
sélection de cellules, etc.




e Les applications : un produit ou un procédé connu mais utilisé pour
une nouvelle application thérapeutique, par exemple.

Ne sont pas brevetables en Europe :

* les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes
mathématiques,

e les créations esthétiques,

* les plans, principes et méthodes dans I'exercice d’activité intellec-
tuelle en matiére de jeu ou dans le domaine des activités écono-
miques, ainsi que les programmes d’ordinateurs en eux-mémes,

* les présentations d’informations,

¢ les inventions non susceptibles d’application industrielle : méthode
de traitement chirurgical ou thérapeutique ou de diagnostic appli-
quées au corps humain ou animal. Cette exclusion ne s’applique pas
aux produits, notamment aux substances ou compositions pour la
mise en ceuvre de ces méthodes,

¢ les inventions contraires a I'ordre public et aux bonnes meeurs,

* les variétés végétales ou les races animales et les procédés essentiel-
lement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animausx,

e le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connais-
sance de la structure totale ou partielle d’un géne en tant que telle,
le procédé de clonage des étres humains, les procédés de modifica-
tion de I'identité génétique germinale de I'étre humain, les utilisa-
tions d’embryons humains a des fins industrielles ou commerciales,
les procédés de modification de I'identité génétique des animaux de
nature a provoquer des souffrances sans utilité médicale substantiel-
le pour ’'homme selon la directive européenne 98/44/CE.

A noter qu’en droit américain, si les découvertes et créations esthé-
tiques ne sont pas brevetables, il nexiste pas d'exclusion de la breveta-
bilité en ce qui concerne les plans, principes et méthodes, I'ordre public
ou les bonnes meeurs, les méthodes de traitement médical, ni les races
animales ou les variétés végétales. Une loi trés récente aux Etats-Unis
interdit la brevetabilité des embryons humains, des foetus et de I’espéece
humaine en général.

En savoir plus...

* p. XLI « Protection des inventions en biotechnologies »
e p. XLIII « Protection des logiciels »




> Criteres
de brevetabilité

Le brevet est délivré a I'issue d'une procédure administrative au
cours de laquelle les offices des brevets examinent la brevetabilité de
I'invention. Pour étre brevetable selon la loi des brevets, I'invention
doit principalement remplir trois criteres de brevetabilité.

e La nouveauté
L'invention est nouvelle si elle n'a pas été rendue accessible au public
avant le dép6t de la demande de brevet.




e L'activité d’inventive

Elle signifie qu'un spécialiste du
domaine (un chercheur) ne doit pas
pouvoir déduire I'invention « de fagon
évidente » & partir de ses connais-
sances générales et de ce qui a été
mis a disposition du public.

e L’application industrielle
L'invention doit avoir au moins une
application concréte (méthode d'ana-
lyse, test diagnostique, molécules
utilisables en tant que médicaments,
procédé de criblage de molécules
actives, etc.)
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> Appréciation
des criteres
de brevetabilité

Elle s’effectue au regard de I'état antérieur de la technique, c’est-a-dire
tout ce qui a été rendu accessible au public (brevet, demande de brevet,
article scientifique...) avant le dépét de la demande.

* L’invention doit donc rester strictement confidentielle avant le
dép6t de la demande de brevet. Aucune divulgation orale ou écrite
(soutenance publique de thése ou de DEA, une présentation a un




colloque, un abstract, un poster, un
dépbt de séquences dans une
banque, une diffusion d'informa-
tions sur le web, une publication
dans un journal ou une revue
quelconque, etc.) ne doit étre faite
sauf dans le cadre d'un accord de
confidentialité.

* Une recherche sur des bases de
données scientifiques et brevets
doit étre effectuée afin d’étudier
I’état de la technique pertinente
dans le domaine de I'invention et
ainsi évaluer les possibilités de
protection.

En savoir plus...

° p. XXV « Assurer la confidentialité
de son invention »

° p. XXVIII « Effectuer une recherche
sur les bases de données brevets »

13
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> Contenu
d'une demande
de brevet

La demande de brevet se présente sous la forme d’un document de
nature juridique et technique. Elle contient :

e une page de garde qui comprend toutes les informations permet-
tant d’identifier la demande de brevet notamment les pays concer-
nés, les dates et numéros de dép6t et de publication, le(s) nom(s) du ou
des déposant(s), du ou des inventeur(s), un résumé de I'invention,




e une description qui énonce le domaine technique auquel appar-
tient I'invention, I'état de la technique connu de I'inventeur, le pro-
bléme technique que vise a résoudre I'invention, en indiquant les
inconvénients des solutions antérieures, un expose détaillé de
I'invention, avec des exemples, devant permettre a un homme du
métier de la reproduire,

« des revendications qui définissent I'étendue de la protection conférée
par le brevet,

» éventuellement des dessins, schémas, formules ou listes de

séguences qui permettent de mieux comprendre la description et
I'objet des revendications.
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> Les acteurs
du systeme
des brevets

e Les inventeurs

lls sont les concepteurs de l'invention, c’est-a-dire les personnes
qui apportent les idées innovantes pour apporter la solution a un
probléme théorique. 1l s’agit toujours d’une personne physique.

Une personne qui n'effectue que des taches d’exécution ne doit pas
étre citée comme inventeur. Cette définition est indépendante de la
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hiérarchie au sein de I’équipe : un technicien peut étre inventeur sans
que le soit son responsable.

La liste des auteurs d’une publication scientifique et la liste des inven-
teurs de la demande de brevet correspondante peuvent étre distinctes.
En général, la définition d’'« inventeur », en droit des brevets, est plus
restrictive que la désignation communément admise d’un auteur d’un
article scientifique. En particulier, la désignation d’une personne a
titre « honorifique » ou pour remerciement dans un brevet doit étre
proscrite.

La liste des inventeurs doit étre établie pour toute demande de brevet et
ils sont toujours mentionnés dans cette demande quels que soient les
déposants. L'exactitude de la liste des inventeurs déposée aupres des
offices des brevets est tres importante, en particulier pour I'office amé-
ricain qui exige la bonne foi du déposant. Toute erreur ou omission
entraine des risques juridiques tels que I'annulation du titre de propriété
industrielle aux Etats-Unis.

e Les déposants

Les chercheurs de I'lnserm sont investis d'une « mission inventive ».
En tant que salariés de I'Institut, leurs inventions, faites dans I'exécution
de leurs fonctions, appartiennent a I'Inserm. C’est donc a I'lnserm que
revient la décision de déposer ou non une demande de brevet, d’assurer
la gestion de la procédure brevet et d’assumer les codits engendrés par le
dépot et le maintien du portefeuille de brevets.

I faut étre vigilant quant aux droits des etudiants, des thésards, des
post-docs qui ne sont pas salariés. Il faut donc prévoir des contrats
spécifiques appelés convention de cession de droit. Nous vous
conseillons de faire signer cette convention a tout nouvel étudiant
entrant dans votre laboratoire.

Si des partenaires académiques ou privés ont apporté une contribu-

tion intellectuelle significative ou des moyens matériels et financiers,
I'Inserm partage la propriété du brevet avec ses partenaires.

En savoir plus...

* p. XVII « Convention de cession de droits »w
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Le département Valorisation et transferts de technologie (DVTT) déter-
minera, au vu de la liste des inventeurs et du contexte contractuel, le ou
les copropriétaire(s) impliqué(s) dans la demande de brevet et régulari-
sera la copropriété aupres des autres partenaires.

En particulier, la copropriété peut étre définie et réglée par des conven-
tions cadres, avec I'Université ou autres institutions, dans le cadre de la
mixité des formations de recherche de I'Inserm.

e Le cabinet de brevets
Il est mandaté par I'Inserm pour rédiger la demande de brevets.

¢ Les offices de brevets

Ils examinent la brevetabilité de I'invention :
INPI (http://www.inpi.fr),

USPTO (http://www.uspto.gov),

OEB (http://www.european-patent-office.org).

e Le(s) licencié(s)

Est ou sont licenciés le ou les industriel(s) qui utilise(nt) et/ou exploite(nt)
commercialement I'invention sous accord de licence de savoir-faire
et/ou de brevet en échange d’un juste retour financier (versement for-
faitaire, milestones de succés, minima garantie, royalties des revenus
d’exploitation).

e Le(s) contrefacteur(s)

A Pinverse du licencié, le contrefacteur est un industriel qui exploite
I'invention sans autorisation du propriétaire de I'invention ou des(s)
licencié(s).

18

-inserm-guide de Iinventeur .



En savoir plus...

Sur le web : \

* Inserm
http://www.inserm.fr
Partenariats > Valorisation et transferts
de technologie>Politique de coopération
industrielle, contrats, brevets, offre de
technologie, chiffres clés

NB : dans le cadre de la refonte du site
de I'Institut, les rubriques seront
différentes

e Institut national de la propriété
industrielle (INPI)
http://www.inpi.fr

» Office européen des brevets (OEB)
http://www.european-patent-office.org

* USPTO
(office américain des brevets)
http://www.uspto.gov

» Compagnie nationale des consgils
en propriété industrielle (CNCPI)
http://www.cncpi.fr

e Bureau d'aide sur les droits de propriété
intellectuelle (IPR-Helpdesk)
http://www.cordis.lu/ipr-helpdesk/fr

19
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> Les grandes
étapes de
la procédure
brevet

e Le dépbt d’une demande de brevet prioritaire

Il permet de protéger I'invention décrite dans la demande de brevet sur
un territoire donné (France, Europe, Etats-Unis...).

Les divulgations sur I'invention, réalisées par I'inventeur, postérieures a la
date de dépot, ne sont pas opposables a la brevetabilité de I'invention.
Il est donc possible, a partir de cette date, de divulguer les résultats qui

20
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ont été protégés dans la demande de brevet. Toutefois, celle-ci n’étant
publiée que dix-huit mois aprés son dépdt, son texte (dans lequel la
portée de I'invention est précisée) doit rester confidentiel jusqu’a la
publication. Elle doit étre transférée, en particulier aux industriels,
sous accord de confidentialité (ces accords de confidentialité sont
disponibles en frangais et en anglais sur le site web de I'lnserm).

Un délai de priorité d’'un an non prolongeable est mis a profit
pour conforter I'invention avec de nouveaux résultats obtenus
par les inventeurs et rechercher une ou des entreprises intéressées par
I'invention.

L'office des brevets émet, au bout de neuf mois environ, un premier
rapport de recherche citant les documents pertinents, a I’'encontre de
I'invention, permettant de mieux cerner la brevetabilité de I'invention.
Au terme du délai de priorité, il est décidé d'étendre ou non la
protection de I'invention sur d’autres territoires.

e ’extension de la demande de brevet

Elle permet d’étendre la protection a I'étranger. L'extension de cette
protection est faite sous la forme d’une demande de brevet intenationale
« PCT » (Patent Cooperation Treaty).

Cette extension représente I'occasion unique de pouvoir modifier le
texte initial notamment en y apportant des compléments d’informa-
tions. Toutes informations ou résultats complémentaires obtenus dans
le délai de priorité doivent donc étre maintenus confidentiels jusqu'a
leur intégration dans le texte lors de I’extension.

Cette demande internationale permet d’obtenir des offices de brevets
un premier avis argumenté sur la brevetabilité de I'invention et laisse un
délai supplémentaire pour choisir définitivement les pays dans lesquels
on souhaite obtenir une protection.

e Le passage en phase nationale

Il consiste a choisir définitivement les pays dans lesquels on souhaite
obtenir une protection.

En savoir plus...

e p. Il « Déroulement de la procédure au sein de I'lnserm »

e 'examen de la demande de brevet devant les différents
offices de brevets

L'examen de la demande de brevet débute indépendamment devant
chacun des offices de brevets (office européen des brevets, office améri-
cain des brevets, I'USPTO, I'office japonais des brevets...) apres le pas-
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sage en phases nationales, qui a lieu a trente mois a compter de la
date de dépdt prioritaire. Les offices examinent alors la demande de
brevet au vu de leur loi nationale relative aux brevets. Cet examen se
matérialise par un échange entre les offices de brevets, les inven-
teurs et les ingénieurs brevets. Il revient a I'lnserm de justifier la
brevetabilité de I'invention.

e 'abandon de la procédure brevet

Si les résultats des examens par les offices de brevets conduisent a
détruire ou a sérieusement limiter la portée du brevet, I'lnserm et/ou
son licencié pourront décider d’abandonner le portefeuille de brevets.
La reprise du titre sera alors proposée aux inventeurs qui pourront
poursuivre la procédure en leurs noms et a leurs frais. A noter que, quel
que soit le résultat des examens de brevetabilité, le transfert de tech-
nologies pourra étre organisé par voie de licence de brevet et/ou de
savoir-faire.

e La délivrance d’un brevet

Au terme des examens effectués par les différents offices de brevets, la
demande de brevet peut étre rejetée ou délivrée.

Elle peut étre délivrée sur la base d’un texte identique a celui du dépét
ou sur la base d'un texte modifié. Les textes tels que délivrés peuvent
étre différents d’un pays a un autre, les examens dans chacun des pays
étant indépendants.

e Actions possibles a I’encontre d’un brevet délivré

Selon les lois nationales, il existe différentes possibilités pour les tiers
d’agir contre des brevets délivrés.

Il est possible, comme en France par exemple, d’entreprendre des
actions judiciaires en nullité du titre de brevet. Le tiers devra apporter a
I'appui de sa requéte la preuve de la non-validité du titre de brevet
(documents de I'art antérieur détruisant la brevetabilité...).

En Europe, la délivrance du brevet européen ouvre un délai de neuf
mois pendant lequel les tiers peuvent faire opposition au brevet. Le tiers
doit indiquer dans sa requéte les raisons pour lesquelles il estime que le
titre délivré n’est pas valide. L'office européen des brevets étudie alors
a nouveau la brevetabilité de I'invention au vu des arguments de
I'opposant.

Aux Etats-Unis, toute personne peut, & tout moment aprés la délivrance
d’un brevet américain, communiquer par écrit a I'United States Patent
and Trademark Office (USPTO) des documents opposables a la bre-
vetabilité de I'invention entrainant alors le ré-examen de la demande
de brevet.



¢ |’action en contrefacon

Dans la mesure ou le brevet est un droit d’interdire I'exploitation
commerciale de I'invention a tout tiers non autorisé, il est possible
au titulaire du droit ou a son licencié d’entreprendre des actions judi-
ciaires a I'encontre de toute personne, physique ou morale, qui exploite
I'invention sans autorisation.

Si la contrefagon a lieu en France, I'action judiciaire devra étre introduite
aupres du Tribunal de Grande Instance de Paris.

En savoir plus...

* p. XXI « Délais et colts de la procédure brevetsa
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> La rémunération
des inventeurs

Les inventeurs ne peuvent prétendre a un intéressement que lorsque
I'invention est exploitée par un partenaire industriel via un contrat
de licence.

Les inventeurs percoivent alors, en application des décrets N° 96-857
et N° 96-858 du 02/10/1996 et des décrets N° 2001-140 et N° 2001-141
du 13/02/2001, un complément de rémunération égal & 50 % des



redevances pergues chaque année par I'Inserm aprés déduction
des frais de brevets éventuels assumés par I'Inserm. Ce taux est appli-
cable dans la limite d’environ 60 000 € annuels.

Au-dela de ce plafond, le taux applicable est de 25 %.

A noter que I'intéressement peut étre percu au titre de transfert de
brevet comme au titre de transfert de savoir-faire.

En savoir plus...

o p. XXXIX « Rémunération des inventeurs » w
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> Les autres outils
de protection

Le brevet n'est pas le seul mode de protection. En effet, la propriété
intellectuelle regroupe la propriété industrielle (brevet, marque, dessins
et modeles) et les droits d’auteurs.

¢ ’'enveloppe SOLEAU
Le dép6t d'une enveloppe SOLEAU, du nom de la personne qui a pro-
posé cet outil, est un moyen d'établir la preuve et la date d'une création.

26
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Le contenu de I'enveloppe SOLEAU ouvre un droit de propriété sur I'in-
vention décrite, mais ce droit ne peut &tre transmis.

L'Inserm n'exploitant pas lui-méme ses inventions, I'enveloppe
SOLEAU ne présente aucun intérét pour les chercheurs de I'organisme
par rapport aux publications dont ils sont signataires et qui leur confe-
rent de la méme fagon un droit de propriété personnelle antérieure de
leurs résultats.

e Le droit d'auteur

A la différence d'un brevet, aucune formalité de dép6t n'est exigée pour
bénéficier du droit d'auteur. Toutefois, il peut étre recommandé de se
ménager la preuve de la création et de la date de création, par exemple
par le dép6t des sources chez un huissier. Le droit d’auteur peut étre uti-
lisé pour la protection des logiciels qui ne sont pas brevetables en tant
que tels.

e La base de données

Cette forme de protection permet d'interdire a un tiers I'exploitation
d'une partie quantitativement ou qualitativement significative des don-
nées. Elle s'applique, par exemple, a une base de données expérimen-
tales. Toutefois, il peut étre recommandé de ménager la preuve de la
création et de la date de création par le dépdt de la liste des données de
controle chez un huissier, par exemple .

e La marque

C’est un signe distinctif. Le dép6t d'une dénomination a titre de
marque permet de se réserver I'utilisation exclusive de cette dénomina-
tion pour les produits ou services désignés lors du dépdt (exemple :
Orphanet).

* Le « dossier technique secret »

Le « dossier technique secret » permet de communiquer des connais-
sances techniques non brevetables ou un procédé dont la contrefagon
serait difficile a démontrer. Ce type de connaissances est appelé
savoir-faire ou know-how. Le savoir-faire n'étant pas breveté, la seule
maniére de le protéger est de le maintenir secret. Aussi, il est impératif
que ce savoir-faire ne fasse pas I'objet d'une publication ou communi-
cation tout au long de son exploitation, ce qui peut étre difficile pour
des chercheurs académiques qui ont pour exigence de publier leurs
résultats. Pour tout échange d’informations confidentielles avec des par-
tenaires publics ou privés, il est prudent de faire signer des accords de
confidentialité.

e Le dépobt dans des collections

Le matériel biologique (les bactéries, les champignons filamenteux, les
levures, les virus, les cultures de cellules animales, y compris les lignées
de cellules humaines, les lignées de cellules génétiquement modifiées,
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les hybridomes) peut étre déposé auprés de collections (CNCM,
ECCAC...). Ce dép6t assurera la préservation, le contréle continu de la
qualité de ce matériel et la distribution aupres des personnes autorisées.
Il peut étre effectué dans le cadre d’une démarche brevet pour répondre
au critére de suffisance de description quand I'invention ne peut pas
étre suffisamment décrite sur papier. On peut également recourir au
dépot de matériel biologique pour assurer le transfert de ce matériel
vers des industriels en I'absence de brevet permettant ainsi de garantir
la validité et la disponibilité du matériel transféré. Le transfert est alors
organisé par des Material Transfer Agreement (téléchargeables sur le site
web de I'Inserm http://www.inserm.fr).

En savoir plus...

e p. XLIII « Protection des logiciels »
e p. XXV « Assurer la confidentialité de I'invention »
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Déroulement
de la procédure
au sein de lI'nnserm

Le département Valorisation et transferts de technologie (DVTT) est en
charge de votre dossier pour les aspects relatifs a la propriété industrielle
et & la valorisation.

— Compléter la déclaration d’invention et les fiches
techniques de prospection industrielle

e Quand ?

Trois critéres essentiels peuvent étre retenus :
- avant toute divulgation orale ou écrite ;
- avant un concurrent ;
- lorsque I'on dispose de résultats précis et concrets pour fournir
une description suffisante de I'invention afin de définir la portée et la
pertinence de l'invention, ainsi que ses applications industrielles
potentielles. On ne peut revendiquer des suppositions ou des espoirs.

e Comment ?
Compléter la déclaration d’'invention (en copie p. VI et disponible sur
le site web de I'Inserm) le plus précisément possible et joindre entre
autre tous les éléments nécessaires a :
- la compréhension de I'invention : projet d’article, descriptif des
résultats obtenus, etc. ;
- I'appréciation de la brevetabilité de I'invention : date et contenu de
vos divulgations passées, résultats de vos recherches sur les bases de
données scientifiques et brevets (articles scientifiques, brevets...) ;
- la propriété de I'invention : fournir tous documents signés avec des
tiers publics ou privés (MTA,...) sur tout éléments qui ont permis la
réalisation de I'invention, copie des cahiers de laboratoires (Il est a
noter que la bonne tenue des cahiers de laboratoires est trés impor-
tante en terme de propriété industrielle et plus largement de valorisa-
tion. En effet, les cahiers de laboratoire peuvent étre demandés par les
offices de brevets, notamment dans le cadre de la procédure aux
Etats-Unis, pour prouver de fagon certaine la date de I'invention) ;
- la désignation des inventeurs : indiquer précisément I'organisme
employeur et le laboratoire d’accueil de chacun des inventeurs pour



permettre de définir les organismes copropriétaires de la demande de
brevet et de définir les parts de participation de chacun des inventeurs
qui serviront de base pour I'éventuelle rémunération des inventeurs.

— Etude du dossier par le DVTT

Dés réception, un ingénieur brevet du DVTT étudiera votre dossier en
vue d’une éventuelle protection et reprendra contact avec vous pour
obtenir tout élément nécessaire & la conduite d’une étude de brevetabili-
té et organiser la divulgation de vos résultats. Une expertise de I'inven-
tion sera confiée, a titre confidentiel, a deux experts du monde acadé-
mique ou industriel, pour obtenir une analyse technico/scientifique et
évaluer les potentialités économiques de I'invention. De ces analyses
dépendra la décision de I'lInserm : dépdt d’une demande de brevet,
demande d’informations supplémentaires...

— Reédaction de la demande de brevet

En cas de décision positive, un texte de brevet sera rédigé avec 'aide
d’un cabinet de brevet. Cette rédaction nécessite un travail important
de(s) inventeur(s) qui doit(vent), d’une part, fournir toute information
technique relative a I'état de I'art (abstract, DEA, thése, article scienti-
fique...) et, d’autre part, relire et corriger le projet de texte afin d’assurer
I'exactitude des données scientifiques de la demande de brevet.

— Apres le dép6t de la demande de brevet

L’ingénieur brevet du DVTT en charge de votre dossier vous sollicitera
constamment au cours de la procédure brevet pour que vous apportiez
les éléments scientifiques et techniques nécessaires a la défense de la
brevetabilité de I'invention et au bon déroulement de la procédure
brevet. A noter que les procédures brevets sont complexes, longues et
coQteuses et que votre coopération est essentielle pour formuler dans
les délais requis des réponses claires et documentés aux examinateurs
des offices de brevets qui sont des spécialistes dans le domaine
technique de I'invention.



—

— Recherche d’entreprises partenaires

Le chargé d’affaires Transferts de technologie en charge de votre dossier
vous contactera pour effectuer une prospection industrielle permettant
de rechercher un partenaire industriel. Pour effectuer cette recherche,
vous devez compléter les fiches techniques de prospection en francais et
en anglais (ci-jointes et disponibles sur le site WEB de I'Inserm) qui
seront adressées a des entreprises ciblées selon leur domaine d’activité.
Vous pourrez également aider le DVTT dans cette recherche de parte-
naires. Il est & noter qu’une invention peut également faire I'objet d’'une
valorisation sans dépét de demande de brevet (licence de savoir-faire
notamment pour le matériel biologique).

— Le contrat de transfert

Si des partenaires industriels sont intéressés par I'exploitation de I'in-
vention, un contrat de licence sera rédigé et négocié par les juristes et les
chargés d'affaires Transfert de technologies du DVTT et le partenaire.
Ce contrat définira les conditions d’utilisation, de développement et
d’exploitation commerciale de I'invention. A noter que les matériels
biologiques sont transférés a titre non exclusif (récepteurs, lignées
cellulaires...). Pour tout transfert a titre exclusif un plan de développe-
ment de I'invention est demandé au licencié. 1l permet de décrire le
développement de I'invention en vue de son exploitation commerciale.

A noter que I'lnserm a adopté, en novembre 2002, une charte (dispo-
nible sur le site web de I'lnserm) visant a décrire ses missions et sa
politique en matiére de valorisation de la recherche.

En savoir plus...

cf. définition au point 7 du mémo brevet
cf. point 9 du mémo brevet et annexe N° 9
 p. Il «Vos interlocuteurs »
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Convention de cession
de droits

CONVENTION

DE CESSION DE DROITS

ENTRE :
L'INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE
MEDICALE (INSERM), Etablissement public national & caractére scientifique
et technologique dont le siége est & Paris 13éme - 101 rue de Tolbiac
représenté par son Directeur général M. Christian BRECHOT,
D'une part,
ET:
M
NEIE oot L, DALONALTE .vivieee e s
Demeurant :
Situation : étudiant, autre (1)

Organisme de rattachement : (2)

(1) préciser
(2) le cas échéant préciser lequel (Université, Société...)

L.a convention de cession de droit est téléchargeable sur le site WEB de 'INSERM

XVII
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IL EST PREATABLEMENT EXPOSE QUE :

A - Dans le cadre des missions de I'TNSERM d'accueillir et de former des stagiaires et étudiants,
y compris étudiants étrangers, I'Unité de recherche .........oovivoeiciicnecs accepte d'accueillir
M

1°) - Etudiant en:
- qui prépare une thése portant sur :
et/ou

2°) - Dans le cadre d'un stage de formation et/ou de recherche portant sur

OU BIEN
B - Dans le cadre d'un contrat conclu entre :

L' INSERM et endate du ..oeenieeeiesinenenna .
portant sur
et prévoyant l'affectation & 'TNSERM de M. .....c.ccooouveee.
daceueillir M. ..o

'Unité a accepté

Il est convenu que s'il existe un accord de coopération prévoyant déja des clauses de
confidentialité des Informations et de protection des résultats, ces derniéres
primeront les clauses présentes.

M. .. rereemseneeseeene.. €51 CONAuit 2 bénéficier de 1appui scientifique et technique de 1'unité, ainsi
qu'avoir acoés aux connaissances et au savoir-faire de cette derniére ; par ailleurs, les €tudes ot
travaux qui seront poursuivis par M. ............ dans la perspective de la soutenance de sa
thése (et/ou dans le cadre de son stage) et/ou dans le cadre de la collaboration INSERM/Société
(ou INSERM/Université) se feront sous la direction du Directeur de I'Unité et dans le cadre des
recherches entreprises sous la responsabilité scientifique de celui-ci.

Les parties ont décidé, conformément aux usages en ce domaine, de définir les conditions dans
lesquelles M. .............. ... 85t AULOTiSE & avoir acces aux informations et au savoir-faire de
'Unité, ainsi que les droits et obllgatlons deM. i 4 1'égard des résultats obtenus
dans le cadre des études et recherches précitées.

La convention de cession de droit est téléchargeable sur le site WES de 1'INSER
GUIDE DE L' INVENTEUR.

Département Valorisation et Transferts de Technologies

Janvier 2004
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EN CONSEQUENCE DE QUOI, I1. EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - SECRET- PUBLICATIONS

1.1 M. ...
domaine de ..

slengage 4 conserver secrets les travaux et résultats dans le
+erenensy dans les conditions suivantes :

Toute publication écrite ou orale & des tiers notamment dans la presse scientifique,
et/ou de résumés de congrés 4 des fins de présentation orale ou sous forme de poster,
de la part de M. . pendant la durée de son séjour au sein de 'Unité,
sera soumise & l'accord préalable du Directeur de 'Unité. Notamment, le contenu de
toute thése, mémoire ou rapport de stage, devra, avant sa production et sa soutenance,
étre soumis au Directeur de I'Unité.

En tout état de cause, toute publication devra étre soumise au préalable au Directeur
de I’'Unit¢ qui veillera, notamment, & ce que "INSERM soit ¢ité dans la publication.

1.2 Dans le cas oii les travaux sont susceptibles de conduire au dépot d'un brevet, le secret
sera maintenu par les parties jusqu'au dép6t de celui-ci.

Par ailleurs, dans le cas o les résultats sont susceptibles de faire I'objet d'une
exploitation industrielle sur Savoir-Faire, le Directeur de 1'Unité déterminera :

la part des résultats qui constituera ledit Dossier Technique et qui, en aucun cas, ne
pourra étre publiée,

la part des résultats qui ne relévent pas du dossier de Savoir-Faire. Cette derniére
pourra étre publiée conformément a Particle 1.1.

1.3. M.. s'engage, en outre, a conserver confidentielles les autres
mformatlons de toute nature dont il pourrait avoir eu connaissance  l'occasion de son
stage.

ARTICLE 2 - PROPRIETE DES RESULTATS

Les droits de propriété industrielle portant sur les résultats des travaux obtenus dans le cadre de
I'Unité appartiennent & I'TNSERM qui sera libre d'effectuer tout dépbt de brevet & ses nom et frais
et ce, tant en France qu'a 'étranger.

La convention de cession de droit est téléchargeable sur le site WEB de |'INSERM
GUIDE DE L INVENTEUR

Département Valorisation et Transferts de Technologies

fanvier 2004
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En conséquence, M. .. ... renonce au profit de 'INSERM ou 4 tout tiers désigné par
celui-ci, & tous ses droits éventuels sur les résultats ainsi obtenus et accepte de n'étre reconnu
qu'en tant qu'auteur de ces résultats et inventeur des inventions qu'il réalisetait et/ou auxquelles il
pourrait participer.

Toutefois, dans le ¢as o M. i vcrverrcennnnns aurait participé de fagon déterminante a
l'obtention de résultats susceptibles de faire 'objet d'une demande de brevet, son nom figurera sur
la demande de brevet en qualité d'inventeur ou co-inventeur. Les parties détermineront alors, par
accord séparé, les conditions de répartition des droits pouvant découler de son apport.

M. i ... s'engage & fournir & ['TINSERM, ou & tout tiers désigné par celui-ci, toutes
signatures, pigces ou tous documents nécessaires & la procédure de dépdt, d'extension, de maintien
en vigueur du ou des brevets, tant en France qu'a I'étranger. Il s'engage a cet effet, & donner a
I'INSERM toute indication sur son adresse et les moyens d'entrer en contact avec lui, en quelque
lieu qu'il se trouve, pendant les 3 ans suivant la signature du présent contrat de cession.

ARTICLE 3 -

Les dispositions de la présente convention demeureront en vigueur aprés I'échéance du séjour de
M. ... 4 I'INSERM, et ce, autant que les informations et résultats auxquels M.
aura pu avoir accés ne seront pas du Domaine Public.

ARTICLE 4 -

Ce présent contrat entre en vigueur rétroactivement 2 fa date d’entrée le ......ooeeeeee.. de M.
. dans I'Unit€ de recherche ..

ARTICLE S -

Pour toute difficulté ou contestation relative 4 l'interprétation ou a l'exécution des présentes, les
Ttibunaux de Paris seront seuls compétents.

Faita le

Pour servir et valoir ce que de droit

L'INSERM

La convention de cession de droit gst téléchargeable sur le site WEB de PINSERM

GUIDE DE L’ INVENTEUR
Département Valerisation et Transferts de Technologies
Janvier 2004
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> Délais et colts de
la procédure brevet

Dépot francais, Dépobt PCT Entrée en phase
européen, régionale/nationale
ameéricain
Extinction
du droit
au brevet
Rapport de Recherche Examen
recherche Internationale Publication international
eeccccccccey ) [ T T T > DélinanCe
0 12 mois 18 mois 30 mois
Dépot Dépot d’une Entrée en phase Etats-Unis
d’une demande demande régionale/ e S >
de brevet ? internationale ? nationale ? Europe ¢ ).
- Brevetabilité = Nouveaux = Résultat de Canada s :
= Expertise résultats I’'examen 3 : :
scientifique = Brevetabilité international de apon e >
= Potentialité = Résultat la demande
de valorisation / de laprospection de brevet 20 ans
marché industrielle = Résultat de
« Possibilité = Co(t: 4000 la prospection
de poursuite a8000€ industrielle
en contrefagon = Colit: 4500 &
= Colt: 4 000 10 000 € / pays
48000<€
Y
Page suivante : détail de I'examen
de la demande devant les offices nationaux
XXI
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Procédure d’examen, de délivrance et de défense
des demandes de brevets en Europe

T= 31 mois / date
de dép6t prioritaire

T= Variable

= 5-7 ans

en moyenne /
dépdt prioritaire

T=9 mois/
délivrance du
brevet européen

T=20 ans / dépét
PCT

Entrée en phase régionale européenne

Examen de la demande : L'office européen des brevets
étudie la brevetabilité de I'invention au vu du droit
européen des brevets. Cet examen se matérialise par un
échange de notifications entre I'OEB et I'lnserm. Les
inventeurs sont sollicités pour formuler dans les délais
requis des réponses claires et documentées aux exami-
nateurs afin de défendre la brevetabilité de I'invention.
A noter que I'examinateurpeut considérer que la
demande contient plusieurs inventions et qu'il est alors
nécessaire de déposer des demandes divisionnaires
pour obtenir une protection des autres inventions.

Délivrance du brevet européen

Validation des phases nationales : Il s’agit de choisir
pour I'Inserm les pays européens (parmi les 26 Etats
signataires de la Convention sur le Brevet Européen)
pour lesquels nous souhaitons obtenir une protec-
tion. La demande doit alors étre traduite dans les dif-
férentes langues des territoires choaisis.

Fin du délai d’opposition au brevet européen

Brevets nationaux en France, Allemagne, Grande-
Bretagne... : Le titulaire des brevets et:ou le licencié peut
attaquer en contrefagon les tiers exploitant I'invention
sans autorisation devant les tribunaux compétents.

Extinction du droit au brevet

Co0ts : 10 000 - 15 000 € en moyenne
+ 3000 - 7 000 € par pays pour les frais de traduction
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Procédure d’examen, de délivrance et de défense
des demandes de brevets aux Etats-Unis

T= 30 mois / date
de dép6t prioritaire

T= Variable

= 5-7 ans

en moyenne /
dépdt prioritaire

T=20 ans / dépét
PCT

Entrée en phase nationale américaine

Examen de la demande : I'office américain des brevets
(USTPO) étudie la brevetabilité de I'invention au vu
du droit américain des brevets. Cet examen se matéria-
lise par un échange de notifications entre I'USTPO et
I'lnserm. Les inventeurs sont sollicités pour formuler
dans les délais requis des réponses claires et documen-
tées aux examinateurs afin de défendre la brevetabilité
de l'invention. Aux Etats-Unis, la premiére notification
consiste en général par une «restriction requirement»
c’est-a-dire que I'examinateur considére que la deman-
de contient plusieurs inventions et le demandeur
doit alors choisir une invention sur laquelle va
débuter I'examen. Les autres inventions ne sont pas
abandonnées et pourront faire I'objet d’'un examen
ultérieur a condition que le déposant dépose des
demandes divisionnaires sur ces inventions.

Délivrance du brevet américain : possibilité de dépo-
ser des demandes divisionnaires sur les inventions qui
n’ont pas été éxaminées.

Re-examen : a tout moment les tiers peuvent soumettre
des documents opposables a la brevetabilité de I'inven-
tion entrainant ainsi le re-examen de la demande.

Le titulaire des brevets et/ou le licencié peut attaquer
en contrefagon les tiers exploitant I'invention sans
autorisation devant les tribunaux compétents.

Extinction du droit au brevet

Codts : 13 000 - 16 000 € en moyenne XX



Procédure d’examen, de délivrance et de défense
des demandes de brevets au Canada et au Japon

T= 30 mois / date
de dép6t prioritaire

T=5 ans au Canada
et 3 ans au Japon
dépdt de

la demande PCT

T= variable
= 10 en moyenne
/ dépdt prioritaire

T=20 ans / dépét
PCT

XXIV

Entrée en phase nationale canadienne ou japonaise

Début de I'examen de la demande au Canada et au Japon

Examen de la demande : Loffice canadien des brevets
ou I'office japonais des brevets étudie la brevetabilité de
I'invention au vu du droit canadien ou japonais des
brevets. Cet examen se matérialise par un échange de
notifications entre ces offices et I'Inserm. Les inven-
teurs sont sollicités pour formuler dans les délais requis
des réponses claires et documentées aux examinateurs
afin de défendre la brevetabilité de I'invention.

Délivrance du brevet canadien ou du brevet japonais

Le titulaire des brevets et/ou le licencié peut attaquer
en contrefacon les tiers exploitant I'invention sans
autorisation devant les tribunaux compétents.

Extinction du droit au brevet

Co0ts : Canada 5 000 - 10 000 € en moyenne
Japon 15 000 - 25 000 € en moyenne



> ASsurer
la confidentialité
de son invention

Toute divulgation écrite ou orale de I'invention, méme par les inven-
teurs eux-mémes, doit étre différée apreés le dépot de la demande de bre-
vet. Il est donc indispensable d’assurer la confidentialité de son inven-
tion avant le dép6t de la demande de brevet.

— Confidentialité lors de la soumission d’un article
a un journal ou lors de la soumission d’un abstract
pour la participation a un colloque

Certaines revues scientifiques et des organisateurs de colloques rendent
accessibles sur Internet, avant la publication « papier » ou avant la date
du colloque, les articles, abstracts ou titres relatifs a la publication ou
aux présentations orales lors du colloque. Une telle divulgation sur
Internet sera opposable a la brevetabilité de I'invention. Les inventeurs
doivent donc rester vigilants et interroger les éditeurs, les organisateurs
de colloque sur les dates précises de toute diffusion éventuelle d’infor-
mations, méme partielle, sur le web.

Les réponses écrites des éditeurs, des organisateurs de colloque attestant
d’une date certaine de diffusion de I'information doivent étre adressées
au DVTT dans les meilleurs délais.

— Confidentialité lors de la demande
de financement

Lorsque votre invention est en cours d’étude au DVTT et que vous sou-
haitez effectuer une demande de financement auprés d’association, il est
préférable de mentionner dans votre demande que ces recherches font
I'objet d’une étude par I'Inserm pour un éventuel dép6t de demande de
brevet et que par conséquent ces informations (titre, abstract ou descriptif
plus complet) doivent restées confidentielles.

Si la confidentialité ne peut pas étre exigée, il est nécessaire de deman-

der la premiere date de divulgation d’informations méme partielles sur
le web ou sur « papier ».

XXV
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— Confidentialité des théses, DEA, concours
de la fonction publique, DHR...

Si vous deviez soutenir une thése ou un DEA avant le dépdt d’une
demande de brevet, vous devriez en assurer la confidentialité en met-
tant en place une procédure officielle de huis-clos avec I'administration
de I'université.

Si en raison d’un délai trop court, la mise en place d’un huis-clos offi-
ciel est impossible, une solution de remplacement peut &tre mise en
place (bien que la solution officielle soit préférable) pour assurer la
confidentialité des documents écrits et celle de soutenance orale.
e Assurer la confidentialité des documents écrits
- Lors de la transmission du mémoire aux rapporteurs/jury, faire signer
aux membres du jury un accord de confidentialité. Remettre les docu-
ments avec la mention « confidentiel » apposée sur la couverture
avec rappel de la nécessité de confidentialité dans un courrier d‘ac-
compagnement.
- Récupérer tous les documents écrits afin qu'aucun document (a
aucun moment) ne soit mis a disposition du public (par exemple,
déposé dans une bibliotheque ou mis en ligne sur le web).
e Assurer la confidentialité de la soutenance orale
- Eviter toute publicité/annonce, telle que diffusion/affichage d'un
résumé/titre préalable a la soutenance.
- Etablir la liste des personnes présentes a la soutenance et faire signer
un engagement de confidentialité & toutes personnes présentes a la
soutenance.
- Ecrire une lettre du directeur de la these ou du DEA précisant que
la soutenance orale a eu lieu sous huis-clos.

Pour assurer correctement cette confidentialité, vous devez vous rensei-
gner sur le circuit des informations écrites et/ou orales relatives a la
these ou au DEA qui peuvent différer d’une université a I'autre.

Merci de nous retourner les documents écrits attestant de la
confidentialité de la thése ou du DEA.
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— Confidentialité de vos échanges avec
vos partenaires et en particulier avec
des partenaires industriels

Avant le dépdt de la demande de brevet, il est indispensable d’assurer la
confidentialité de tous vos échanges avec vos partenaires par la signature
d’accords de secret.

Apres le dépdt et avant la publication de la demande de brevet
(dix-huit mois apres le dépdt), si les résultats décrits dans la demande
de brevet peuvent étre divulgués, il est en revanche préférable que la
demande de brevet reste confidentielle. Elle devra étre transférée,
en particulier aux industriels, sous accord de confidentialité.

Vous trouverez un modéle d’accord de secret sur le site web du DVTT
et les chargés d’affaires Transferts de technologie sont a votre disposi-
tion pour répondre a vos questions. Pour mémoire, seul le Directeur
Général de I'Inserm ou les personnes ayant délégation de signature sont
habilitées a signer ces documents.

— Conséquences du non respect des contraintes
de confidentialité

Il existe dans certains pays un délai de grace qui rend ses propres divul-
gations inopposables pendant un délai d’'un an aux Etats-Unis et
Canada et six mois au Japon. A noter que la protection est limitée a
quelques territoires et qu'il n'est plus possible d’envisager une protec-
tion comme en Europe ou il est exigé, pour le dep6t d’'une demande de
brevet, la nouveauté absolue. L'intérét du depdt de demande de brevet
est donc, dans ce cas, limité.

Passé ce délai de grace, plus aucune protection par brevet n'est possible.
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Effectuer une recherche
sur les bases

de données brevets

— Pourquoi faire une recherche sur les bases
de données brevets ?

Les demandes de brevet sont automatiquement publiées dans un délai
de dix-huit mois apres le dépdt de la demande de brevet.

L'information brevet couvre trente millions de documents issus
principalement des offices de brevets américains (USPTQ), européens
(OEB) et japonais (JPO).

Une recherche sur les bases de données est donc utile pour :

» réaliser de la veille technologique afin de connaitre, par exemple, I'état
d’avancement des recherches des équipes concurrentes

o effectuer des recherches d’antériorités en vue d'un dépdt d’une
demande de brevet

— Quelles informations trouve t-on sur les bases
de données brevets ?

e Les demandes de brevet

Les demandes de brevet n'étant publiées, et donc disponibles sur les
bases de données, que dans un délai de dix-huit mois apres leur dépot,
la recherche que vous effectuerez restera forcément incompléte. C’est
pourquoi, il est important de compléter cette recherche par une
recherche sur les bases de données d’articles scientifiques.

La demande de brevet se présente sous la forme d’un document de
nature juridique et technique et contient :
- une page de garde qui comprend toutes les informations permettant
d’identifier la demande de brevet notamment les pays concernés,
dates et numéros de dépét et de publication, les nom(s) du(es) dépo-
sant(s), du(es) inventeur(s), un résumé de I'invention, etc.
- une description qui énonce le domaine technique auquel appartient
I'invention, Iétat de la technique connu de I'inventeur, le probleme tech-
nique que vise a résoudre I'invention en indiquant les inconvénients des



.

—

solutions antérieures, un exposé détaillé de I'invention avec des
exemples qui doit permettre & un homme du métier de la reproduire,

- des revendications qui définissent I'étendue de la protection confé-
rée par le brevet

- eéventuellement des dessins, schémas, formules ou listes de
séquences qui permettent de mieux comprendre la description et
I'objet des revendications.

Un exemple des pages de garde d’'une demande de brevet francais et
internationale est donné pp. XXXI et XXXII.

e Les brevets délivrés
La délivrance du brevet donne lieu également a une publication qui
contient :
- la page de garde qui contient les mémes informations que celles pré-
sentées lors de la publication de la demande de brevet et celles rela-
tives a sa délivrance,
- la description et les revendications telles qu'accordées par I'exami-
nateur suite a I'examen de la demande de brevet,
- éventuellement des dessins, schémas, formules ou listes de
séquences qui permettent de mieux comprendre la description et
I'objet des revendications.

Un exemple des pages de garde d’un brevet francais, européen et amé-
ricain est donné ci-apreés.

— Comment effectuer une recherche ?

e Recherche sur les bases de données des offices de brevets
Ces bases de données permettent d’effectuer des recherches sommaires
par exemple par le nom des propriétaires (Inserm, CNRS...), les noms
des inventeurs (M. Martin, M. Dupont...), la date du dép6t, le N° de
dép6t, des mots clefs.

Ces bases de données sont accessibles gratuitement sur le web via les
portails des offices de brevets.
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On peut citer par exemple :

I'office européen des brevets (OEB) : (espacenet) ep.espacenet.com,
donne accés a toutes des demande de brevet publiées dans tous les pays
du monde (impression page par page) ; I'Institut national de la proprié-
té industrielle (INPI), www.inpi.fr, donne accés aux demandes de bre-
vets francais, PCT, européen des deux derniéres années (impression en
texte intégral) ; I'USPTO, www.uspto.gov, donne acces a tous les brevets
et demandes de brevet américains publiés (impression en texte inté-
gral) ; I'office canadien des brevets donne acces a tous les brevets et
demandes de brevet canadiens publiés (impression en texte intégral) ;
I'office espagnol des brevets, www.oepm.es, donne acces & tous les bre-
vets et demandes de brevet publiés en langue espagnole (impression en
texte intégral)

Des adresses complémentaires d’offices de brevets sont données
p. XXXIV.

e Recherche sur les bases de données

des serveurs commerciaux

Ces bases de données permettent d’effectuer des interrogations com-
plexes, en croisant les données des différents champs, comme :

- quel est I'état de I'art antérieur dans le domaine de I'administration
de principes actifs par voie transdermique ?

- quelle est la famille des brevets équivalents du brevet américain N° 5,
2603107

- quelles sont les sociétés qui déposent des demandes de brevets dans
le domaine de la thérapie génique ?

- y'a t-il des brevets équivalents en langue anglaise de la demande de
brevet chinois 11235644 ?

- quelle est la date d’échéance du brevet européen EP 230154 ?

Ces bases de données sont accessibles par abonnement payant. La liste
de ces bases est donnée p. XXXV.



Demande initiale de brevet francais

Nature du document
(demande de brevet, brevet
délivré, certificat d’utilité)

Numeéro de
publication

Numéro Classement

de dépot

de I'invention

International

Date
de dép6t

(19 \REPUBLIQUE FRANGAISE
NSTITUT NATIONAL

® DEMANDE DE BREVET D’INVENTION A1l

Date
et documents
de priorité

@ N° de publication
(2 n'utiiser que pour

commandes de reproduction)

@ Ne° d'enregistrement national

dopublcation: 2 660 659
ronreg onsl: 90 04476
@Int CI*: € 07 K 7110; C 07 H 21/04; C 12 Q 1/68; A 61 K 45/00

Avancement
de la procédure
(A1, demande

initiale)

@ Date de dépét : 06.04.90.

> () Priorits :

Date
de publication

demande : 11.10.91 Bulletin 91/41.

a d’autres

> Date da la mise & disposition du public de la

Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : Se reporter & la fin du présent fascicule.

ETDE LA R
public — FR.

@

Liste
des antériorités

apparentés :

@ Demandeur(s) : INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE
CHERCHE MEDICALE établissement

(@) inventour(s) : Sokoloff Pierre, Martres Marie-Pascale,
Schwartz Jean-Charles et Giros Bruno.

Mandataire : Gutmann Emest - Plasseraud Yves S.A.

™

Nom
du déposant
(personne
physique ou
morale)

N

Nom des
inventeurs
(personnes
physiques)

des et utilisation de ces polypeptides pour le criblage d

. Polypeptides ayant une activité de récepteur dopamlnorglque, acldes nnclilques codant pour ces wolyvo,n.\
o

@ Linvention a pour abjet de nouveaux polypeptides
ant une activité de récepheur dopaminergique contenant:
séquence de 446 acides aminés de Ia Figure 1,

_ ou un fragment de cette séquence, ce fragment étant tel

e
* soit il contient néanmoins les sites contenus dans ceﬂe

séquence et dont la présence est nécessaire

lorsque ce fragment est exposé a la surface d’une cellule \I

soit capable de lier la dopamine, ses ago

moyen d'un ligand radioact

récepteur dopaminergique D-2.

FR 2 660 659 - A1

jonistes ou antago-
nistes de maniére spécifique et mesurable, par exemple au

*soit il est susceptible d’ dtre recannu par des anticorps
qui reconnaissent également la susdite séquence de 446
acides aminés, mais ne reconnaissent ni le récepteur do-
paminergique D-1, ni le récepteur dopaminergique D-2,

* soit il est susceptible de générer des anticorps recon-
naissant la susdite séquence de 446 acides aminés mais
ne reconnaissant ni le récepteur dopaminergique D-1, ni le

actives sur ces

Nom du
mandataire

Titre de
I'invention

Abrégé de
I'invention

XXXI




Demande internationale de brevet (PCT)

Classement Avancement Nature du document
International de la procédure (demande de brevet, brevet
de I'invention (A1, demande initiale) délivré, certificat d’utilité)

[

Numeéro et date Numéro
1A ORGANISATION MONDIALE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

de dépot PCT Blirean ineenatonst o

; ] de publication
internationaux DEMANDENNTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU|DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT), /

(51) Classification internationale des brevets 5 : v {11) Numéro de publication internationale: WO 91/15513
CO7K 13/00, C12P 21/08
GOIN 33/566, 33/68, C12Q 1/68 Al
C12P 19/34, C12N 15/12, 1/21

\ CI2N 5/10, A61K 37/02 (43) Date de publication infernationale: 17 octobre 1991 (17.10.998€— Date
// (CI2N 1/21, C12R 1/19) d i i
e publication
\
(21) Numéro de la demande intemationale: ~ PCT/FR91/00269 | (74) Mandataires: GUTMANN, Ernest etc. ; Ernest Gutmann-
Yves Plasseraud S.A., 67, bd. Haussmann, F-75008 Paris
Dat N (22) Dte de dépot international: 3 avril 1991 (03.04.91) (FR).
ate \
(30) Données relatives 4 la priorité: (81) Etats désignés: AT (brevet européen), BE (brevet euro-
et document D e PG avril 1990 (06.04.90) FR pen). CA, CH (srevet européen), DE (brovet uropéer), Nom du
i 4 P> 90/08027 26 juin 1990 (26.06.90 FR K (brevet européen), ES (brevet européen), FR (brevet q
de priorite uin 1990 ) e G Bt cuncimions, R Torens: cugapery mandataire
IT (brevet européen), JP, LU (brevet européen), NL (bre-
[ (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): INS{IT‘{JE vet européen), SE (brevet européen), US.
NATIONAL DE LA SANTE ET DE L. -
CHERCHE MEDICALE [FR/FR]; 101, rue de Tolbiac, ‘
Nom du | ¥ F.75654 Paris Cédex 13 (FR). Publi¢e . )
dé pos ant Avec rapport de recherche internationale. . .
(72) Inventeurs; et Avant expiration du délai prévu pour la modification des Etats
(personne (75) Inventeurs/Déposants (US seulement) : SOKOLOFF, Pierre revendications, sera republiée si de telles modifications sont
[FR/FR]; 35, me Coquelin, F-95130 Le Plessis-Bou- regues. fcinna
hvsiaue ou therd (FR). MARTRES, Maric-Pascale [FR/FR]; 36, designés
physiq rue de Chambéry, F-75015 Paris (FR). SCHWARTZ,

morale) Jean-Charles (FR/FR]; 9, villa Seurat, F-75014 Paris

(FR). GIROS, Bruno [FR/FR]; 11, me Paul-Vaillant-
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[ Couturier, F-92320 Chatillon (FR).
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personnes THESE POLYPEPTIDES
physiques) (54) Titre: POLYPEPTIDES AYANT UNE ACTIVITE DE RECEPTEUR DOPAMINERGIQUE, ACIDES NUCLEIQUES
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Brevet francais délivré

Nature du document
(demande de brevet, brevet
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Brevet européen délivré

Nature du document
(demande de brevet,
brevet délivr, ...)

Numéro de publication
(B1, brevet délivré)

Girare ) T
délivrance LANY) uropean Patent Office

européen des brevets (1) EP 0 474 846 B1
[ (12) FASCICULE DE BREVET EUROPEEN Classification
/Nymero d? (45) Date de publcation et mention (51) Intcis CO7K 14/00, C12P 21/08, internationale
dépdt européen de la délivrance du brevet GO1N 33/566, GOTN 33/68, /
23.07.1997 Bulletin 1997/30 C12Q 1/68, C12P 19/34, des brevets
[ (21) Numéro de dépot: 91907472.4 C12N 15/12' C12N 1721,
C12N 5/10, A61K 38/00 ‘
Date (22) Date de dépét: 03.04.1991 // C12R1:19
de dépot (86) Numéro do dépdt intomational Numéro
PCT/FR91/00269 \ de depét
[ WO 91715513 (17.10.1991 Gazstte 1991/24) international

Etats dési g nés NUCLEIQUES CODANT POUR CES POLYPEPTIDES ET UTILISATION DE CES POLYPEPTIDES
POUR LE CRIBLAGE DE SUBSTANCES ACTIVES SUR CES POLYPEPTIDES

POLYPEPTIDE MIT DOPAMINERGER REZEPTOR-AKTIVITAT, FUR SIE KODIERENDE Titres

NUKLEINSAUREN UND IHRE VERWENDUNG de |Yiﬂveﬂti0ﬂ
POLYPEPTIDES WITH A DOPAMINERGIC RECEPTOR ACTIVITY, NUCLEIC ACIDS CODING FOF/

(54) POLYPEPTIDES AYANT UNE ACTIVITE DE RECEPTEUR DOPAMINERGIQUE, ACIDES ‘

e\ { NS S

Date et THESE POLYPEPTIDES AND USE OF THESE POLYPEPTIDES TO SCREEN ACTIVE dans les trois
SUBSTANCES ON THESE POLYPEPTIDES
document langues
de pI’iOl’ité (84) Etats contractants désignés: (74) Mandatare: Gutmann, Ernest et al officielles
AT BE CH DE DK ES FR GB GRIT LI LU NL SE Ernest Guimann - Yves Plasseraud S.A.
3, rue Chauveau-Lagarde
[ (30) Priorité: 06.04.1990 FR 9004476 75008 Paris (FR) ‘
26.06.1990 FR 9008027
Date (56) Documents cités
d bli . (43) Date de publication de la demande: « Molecular Pharmacology, vol. 21, 1982, The Nom du
e publication 18,03.1992 Bulletin 1992/12 American Society for Pharmacology and q
P Experimental Therapeutics, M.W. Hamblin et al.: mandataire
(60) Demande divisionnaire: 97100517.8 i i i
[ dopaminergic 3H-ligand binding sites in bovine
- (73) Titulaire: INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET caudate membranes”, pages 44-51
Informations DE LA RECHERCHE MEDICALE ( ) * Nauny i o’s Arch. vol. \
. 75654 Parls Cédex 13 (FR) 315, 1980, Springer-Verlag, P. Sokoloff et al.:
diverses "Three classes of dopamine receptor (D-2, D-3, Documents de
(72) Inventours: D-4) Identlfied by binding studies with ' Ari
[ + SOKOLOFF, Pierre 3H-Apomorphine and 3H-domperidone®, pages Iart antérieur
F-95130 Le Plessis-Bouchard (FR) 89-102
+ MARTRES, Marie-Pascale « Nature, vol. 347, 13 septerbre 1990, P. Sokoloff
Nom F-75015 Paris (FR) etal.: loning and ization of
. ; + SCHWARTZ, Jean-Charles a novel dopamine receptor (D3) as a target for
du titulaire F-75014 Paris (FR) neuroleptics”, pages 146-151
« GIROS, Bruno
[ F-92320 Chatillon (FR)
Nom des
inventeurs
I est rappelé que: Dans un délai de neul mois & compler de I date de publication de la mention de la délivrance du
(personnes brevel européen, toute personne peut faire opposition au brevet européen délivie, aupres de [Office européen des
physigues) brevets. L'opposition doit dtre formée par éerit et motivée. Elle m'ost réputée formée quiaprés paicment do la taxe
dapposilion. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen)
Printed by Jone. 75001 PARIS (F)

XXXIV



Brevet américain délivré

Nature du document
(brevet délivré)

de délivrance

Numéro

United States Patent ng

A

[ Patent Number: 5,407,823

PCT Pub. Date: Oct. 17, 1!

I
/1[301

Foreign Application Prigrity Data

Date
de délivrance

Liste des
documents cités

Sckoloff et al. @s] Date of Patent:  Apr, 18, 1995 <€—
Titre [s§] POLYPEPTIDES HAVING A fs6] References Cited
itre ae DOPAMINERGIC RECEPTOR ACTIVITY, U.S. PATENT DOCUMENTS
. . ——3» NUCLEIC ACIDS CODING FOR THESE A
I'invention POLYPEPTIDES AND USE OF THESE 4675285 6/1987 Clark etal. ... - 435/6
POLYPEPTIDES FOR THE SCREENING OF
T SUBSTANCES ACTIVE ON THESE OTHER PUBLICATIONS
POLYPEPTIDES Biochem. Pharmacol. 31; 1183-1187, 1982, Davis et al.
, i for [H] ine (D3 Binding
Numeéro de [75] Tnventors: Pierre Sokoloff, Le Plessis Bouchard;  Sites) From Canine Brain
. Marie.Pascale Martres; Jean Charles  Nature 329; 836-838, 29 Oct. 1987, Masu et al. cDNA
dé p ot US Schwartz, both of Paris; Giros Bruno,  cloning of bovine substance-K receptor through oocyte
Chatilion, all of France expression system.
T Harlow and Lane, Antibodies: A Laboratory Manual,
(73 Asignes: Tnsttat Natioma de Ja Sante et de a1\, S04 Spring Hastor Faboratory, publfsher; Cold
4 Recherche Medicale, Paris, pring or, N.Y.; Contents pp. fii-ix 3
Date et numéro echerche Medicale, Parls, France artes et al, “Widespread Distribution of Brain Dopa-
400 21] Appl. No.: ine Evi with i
de dépot (211 Appl. No. 781,254 Highly Selective Ligand”, Science, 228:752-755 (wss;(\
; ; - SolWoff et al., “Three classes of Dopamine Receptor
nternationatix é‘ B FOTHed: Ap, 191 (D-2\D-3, D-4) ldentified by Binding Studies with
. SH-A, ine and SH-Doperidone”, N .
[ [86 PCT No- PCT/FR91/00269 micdebengs Arch. Pharmacol, 315:89-102 (1980).
Dat §371 Date:  Dec. 31, 1991 Primary Exgminer—Robert 3. Hill, Jr.
ate |7 §1009) Date:  Dec. 31,1991 Assistant Exdvginer—Jobn D. Ulm
d e | ' | nVenti on Attorney, Agend, or Firm—Merchant, Gould, Smith, ~f———]
[87 PCT Pub.No: WO91/1551 Edell, Welter 8\§chmidt

B ABSTRACT

Nom
du mandataire

The invention is direkted to novel polypeptides having
dopaminergic recepior'yetivity and nucleic acid sequen-

|

Numéro et date Apr. 6,199 [FR] France 9004476 ces encoding these novehpolypeptides. The novel poly- —

. . Jun. 26, 1990 [FR} France 90 08027 peptides are useful as gs and/or to screen other Abrege
de publication Qrugs that affect dopaminehgic receptors. The mucieic ~&—| de I ’
. . 51} Int. C1 13/00; C12N 15/12  acid sequences are useful as\diagnostic agents and to e I'invention
Internationaux [52] US. QL . 435/252.3; 435/320.1;  prepare cells ot jing the

& 530/350; 536/23.5 1 polypeptid
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Les acces via les offices de brevets

Internationaux (PCT)

Organisation mondiale http:/ipdl.wipo.int/fr/index.html
de la propriété intellectuelle (OMPI)

Régionaux

Office européen des brevets http:/www.european-patent-
office.org/espacenet/info/acces.htm

Base de données trilatérale http://www.uspto.gov/web/tws/sh.htm

Nationaux
Office Adresse URL
France http://www.inpi.fr/brevet/html/rechbrev.htm
Allemagne http://www.dpma.de/suche/suche.html
Ameérique latine http://www.oepm.es/bases-documentales/

latipat_sp?ACTION=RETOUR

Australie http://www.ipaustralia.gov.au/services/S_srch.htm
Brésil http://www.inpi.gov.br/pesq_patentes/patentes.htm
Canada http://patentsl.ic.gc.ca/intro-f.html (Brevets)
Espagne http://www.oepm.es/bases-documentales/oepmpat_sp?
Etats-Unis d'Amérique http://www.uspto.gov/patft/index.html (Brevets)
Fédération de Russie http://www.fips.ru/ensite/
Hongrie http://www.hpo.hu/English/db/
Japon http://www.ipdl.jpo.go.jp/homepg_e.ipdl
Nouvelle-Zélande http://www.iponz.govt.nz/search/cad/dbssiten.main
Pologne http://www.arsinfo.pl/arspatent/a_info.html
Répulique de Coreé http://www.kipo.go.kr/ehtml/eLikIndex05.html
Roumanie http://193.230.133.4/cgi-bin/invsearch
Royaume-Uni http://www.patent.gov.uk/patent/dbase/index.htm
Thailande http://www.ipic.moc.go.th/
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Les acceés via les serveurs commerciaux

Delphion : www.delphion.com

United States Patents -Applications (US)
United States Patents -Granted (US)
Derwent World Patents Index
European Patents -Applications (EP-A)
European Patents -Granted (EP-B)
I- INPADOC FAMILY ANDLEGAL STATUS
Patent Abstracts of Japan (JP)
Switzerland (CH)
WIPO PCT Publications (WO)

Le serveur Questel : www.questel.orbit.com

CPAT ChinaPats, Brevets chinois

CRXX. Brevets américians réattribués ou réexaminés
DEPAT Brevets et modeles d'utilité allemands
DPIN Drug Patents International, brevets pharmaceutiques

DPINNS Drug Patents International, brevets pharmaceutiques

DWPI Derwent World Patents Index

DWPX Derwent World Patents Index avec abrégés Extension

ECLA Classification Européenne des Brevets

EPAPAT  Texte intégral des demandes de brevets européens

EPBPAT  Texte intégral des brevets européens délivrés

EPTEXT Demandes de brevets européens (intégré dans la base EPAPAT)

EUROPAT Brevets européens

FRPAT Brevets francais

IDPFA Investigational Drug Patents Fast-Alert

IDPFN.  Investigational Drug Patents Fast-Alert

IFICDB  CLAIMS Comprehensive, Brevets US avec indexation unitermes et codes fragmentaires
CLAIMS, Brevets US

IFIPAT CLAIMS, Brevets américains avec indexation unitermes

IFIUDB  International Patent Documentation

INPADOC Brevets italiens

ITALPAT Demandes de brevets japonais non examinées

JAPIO. Jurisprudence des brevets, des marques et des dessins et modéles

JURFR.  Statut Iégal des brevets

LGST Litalert, litiges sur les brevets et les marques américains
LITA. Statut des brevets américains
PAST. PharmSearch, Brevets pharmaceutiques

PHARM  Collection mondiale de brevets

PLUSPAT Dictionnaire des composés chimiques pour les bases CLAIMS
REGI. Demandes de brevets américains

USAPPS  Classification américaine des brevets

USCLASS Texte intégral des Brevets américians

USPAT. Demandes de brevets PCT

WOPAT  Texte intégral des demandes PCT

WOTEXT
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STN : www.stn-international.de

Nom Couverture brevets Couverture | Nombre | Producteur
temps brevets

CA Indexed patents from all subject areas 1907 over 2.7 CAS
worldwide million

CAOLD Indexed patents from all subject areas 1907-1966 |over 510,000,  CAS
worldwide

CROPU Indexed patents on pesticides worldwide 1985 over 8,000 | Derwent

DGENE Indexed patents on amino and nucleic acids 1981  |over 950,000/ Derwent
worldwide

DPCI Indexed patents for examiner citations 1973 over 4 Derwent
worldwide million

DRUGPAT Indexed patent family data for commercially over 92,000 IMS
significant drugs current HEALTH

EUROPATFULL | European full text patents from all subject 1996  |over 660,000| Wila Verlag
areas

IFI Files : Front page, abstracts, and claims for US 1950 over 3.4 IFI

IFIPAT granted patents in all subject areas; some million

IFIUDB files include Uniterm indexing codes,

IFICDB chemical fragment codes, and re-examined

IFICLS and legal status information

IFIREF

INPADOC Indexed patents from all subject areas 1968 over 24 EPO
worldwide million

JAPIO Indexed unexamined Japanese patents 1976 over 6.6 JAPIO
from all subject areas million

MARPAT Indexed patents containing chemical 1988  |over 151,0000 CAS
structures from patent claims and
disclosures in all subject areas,
representing more than 100 million
structural access points

PATDD Indexed patents in all subject areas from 1981  |over 119,000| German
the German Democratic Republic PTO

PATDPA Indexed patents in all subject areas from 1968 over 3.7 German
the Federal Republic of Germany million PTO

PATIPC International patent classification 1968 over 16,000 | German
and catchword index PTO

PATOSDE Bibliographic data, main claim, and abstracts 1968 over 1.8 | Wila Verlag
from applications, examined and granted million
patents from the German PTO in all subject areas

PATOSEP Extracts of patent applications and granted 1978 overl | WilaVerlag
patents in all subject areas from the EPO million

PATOSWO Bibliographic data and abstracts of PCT 1983 |over 524,000| Wila Verlag
applications in all subject areas

USPATFULL | Full text of granted US patents in all 1971 over 2.7 USPTO
subject areas million

WPINDEX Indexed patent information including patent 1963 over 10.3 | Derwent
families in all subject areas million
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La rémunération
des inventeurs

— Origine juridique de I'interessement

La rémunération des inventeurs est soumise aux décrets N° 96-857
et 96-858 du 2 octobre 1996, modifiés par les décrets N°2001-140 et
N° 2001-141 du 13/02/2001 relatifs a I'intéressement de certains fonc-
tionnaires et agents de I’Etat et de ses établissements publics auteurs
d’une invention.

e Ces décrets définissent
- Le pourcentage revenant aux inventeurs, soit 50 % « des produits
H.T. des redevances percues chaque année au titre de I'invention,
déduction de la totalité des frais directs supportés » et « dans la limite
du traitement brut annuel correspondant au 2¢chevron du groupe hors
échelle D » (environ 60 000 € annuel), et au dela 25 % ;
- Les personnels pouvant étre remunérés (cf. décrets).

— Procédure pour l'interessement des inventeurs

Des contrats de licences d’exploitation exclusives ou non, des transferts
de matériel, sur brevet et/ou savoir faire, des inventions prises en char-
ge par I'organisme, sont conclus avec des partenaires industriels.

e En contrepartie des droits concédés aux industriels par ces
contrats, il est prévu le versement de redevances a I'Inserm, ces rede-
vances pouvant étre versées sous trois formes :
- versement comptant, avance sur redevances dés la signature du
contrat,
- minima garanti, définis dans le contrat,
- versements correspondants & un certain pourcentage sur ventes ou
chiffre d’affaires réalisé.

Lors de la perception des premiéres redevances et pour chaque dossier,
un contrat de répartition de redevances est signé entre I'lInserm et les
bénéficiaires des redevances, précisant les parts respectives de chacun.
Cette répartition entre les inventeurs doit résulter d’un accord interne,
le responsable scientifique étant chargé de respecter les droits de chacun
et d’aboutir a un consensus.
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o |l est rappelé que la désignation des bénéficiaires dépend de deux
conditions

- leur participation « déterminante » a I'invention,

- leur statut d’agent public (cf liste des personnels pouvant étre rémunérés
annexe décrets)

Les sommes revenant aux inventeurs sont versées sous forme de bulle-
tin de salaire et sont considérées comme des compléments de rémuné-
ration soumis a I'impot sur le revenu.

— Cas particuliers

* Un brevet en copropriété avec un autre organisme public sou-
mis aux décrets N° 96-857 et 96-858 du 2 octobre 1996 et N° 2001-140
et N° 2001-141 du 13/02/200.

Généralement, une convention cadre est signée avec les différents orga-
nismes publics (EPST, universités...) qui précise les modalités de rému-
nération des inventeurs. Selon les conventions, soit I'organisme maitre
d’ceuvre se charge de la rémunération de I'ensemble des inventeurs
(voir procédure décrite p. 24), soit chaque organisme fait son affaire de
la rémunération de ses propres agents.

e Un brevet en copropriété avec un organisme non soumis aux
décrets N° 96-857 et 96-858 du 2 octobre 1996 et N°2001-140 et
N° 2001-141 du 13/02/2001.

Des conventions cadres sont également signées avec ces organismes.
Elles précisent les regles de partage entre les organismes et indiquent
que chaque partie fait son affaire de la rémunération et indemnités
éventuelles de ses agents ayant effectué une invention.



> Protection
des inventions

en biotechnologies

Outre les criteres de brevetabilité tels que la nouveauté, I'activité inven-
tive et I'application industrielle, pour déterminer la brevetabilité d’un
produit ou d'un procédé dans le domaine des biotechnologies, il est
également nécessaire de prendre en considération les dispositions com-
plémentaires spécifiques de ce domaine (par exemple, en Europe, la
directive 98/44/CE), ainsi que les pratiques des offices de brevets et les

interprétations des juges dans les pays concernes.

Une comparaison Europe/Etats-Unis est proposée sous la forme
d’exemples d’inventions :

Invention

Une méthode de traite-
ment chirurgicale ou
thérapeutique du corps
humain ou animal

Une méthode de diagnos-
tic appliquée au corps
humain ou animal

Un mécanisme d’action
cellulaire expliquant, par
exemple, le fonctionne-

ment d’'un médicament

dans une pathologie

Un animal transgénique

Brevetable
en Europe ?

NON, mais est brevetable
une utilisation d’une sub-
stance X pour la fabrication
d’un médicament destiné au
traitement d’une maladie Y

NON, mais des méthodes
de diagnostic in vitro sont
brevetables

NON

Défaut de clarté,
insuffisance de descrip-
tion, éventuellement nou-
veauté et activité inventive

OUl, s’il ne s’agit pas d’une
race (ex :une nouvelle race
de chevaux) ;

et si la modification n’est
pas de nature a entrainer
une souffrance sans utilité
médicale substantielle

Brevetable
aux Etats-Unis ?

oul

oul

Rarement car probléme
d’inhérence/évidence par
rapport aux méthodes thé-
rapeutiques connues

oul
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Invention

Un procédé pour obtenir
une souris (transgénique)
par croisement de

deux souris

Un acide nucléique isolé,
ayant la séquence X

(par exemple une sequen-
ce codante, ou une
séguence génomique)

Une cellule hote dans
laquelle un vecteur por-
tant la séquence X d’inté-
rét a été transfeéré

Une séquence EST

Un procédé de clonage des
étres humain

Des cellules souches
embryonnaires humaines
transformées
(transgéniques)

Un ligand (non-identifié)
susceptible d’étre obtenu

par criblage, par exemple
d’un récepteur nouvelle-

ment cloné

1 Directive européenne 98/44/CE

Brevetable en Europe ?

NON, il s’agit d’un procédé
essentiellement biologique,
explicitement exclu de

la brevetabilité

OUI, dans la mesure ou il
s’agit d’un acide nucléique
« isolé », et ou la fonction a
été identifiée de maniere non
spéculative (ex brevetables :
gene impliqué dans une
pathologie, sequence codant
pour une protéine de
fonction déterminee...)?

OUI, si la séquence X est
elle-méme brevetable

NON, aucune fonction
identifiée

NON, explicitement exclu*

Débat en cours

NON

Défaut de clarté,
insuffisance de description,
éventuellement nouveauté
et activité inventive

2 Décision du 20/06/01 de I'OEB (JO 06/2, p 293)
3 Federal Register/vol. 66, N° 4 / January 5, 2001 / notices, p. 1093
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Brevetable
aux Etats-Unis ?

Ooul

OUI, conditions similaires
aux conditions en Europe®

OUI, conditions similaires
aux conditions en Europe

NON, aucune fonction
identifiée

A priori NON, mais non
explicite (débat en cours)

Ooul

NON
Notamment pour
insuffisance de description



Protection
des logiciels

Les innovations dans le domaine du logiciel peuvent étre protégées par
le droit d'auteur, pour le programme « en tant que tel », le droit des
bases de données, le droit des brevets, lorsque le programme comporte
des caractéristiques techniques innovantes, la marque LOGINSERM®,
les licences d'utilisation.

Ces formes de protection sont complémentaires et peuvent donc étre
cumulées.

— Droit d’auteur

Le droit d'auteur protége le code source et les aspects formels d'un logi-
ciel : interface graphique, documentation technique.

e La protection n'est pas conditionnée a un dép6t préalable.

e Le droit d'auteur s'applique dés la conception du logiciel. Selon les
cas, un dépdt aupres d'un « tiers de confiance »*peut étre recommandé
pour constituer une preuve de la création.

e Le droit d'auteur est efficace pour valoriser le logiciel tel qu'il a été
écrit, dans un langage et sous une forme spécifique. Mais un tiers pour-
ra développer un programme réalisant les mémes fonctionnalités, et
basés sur les mémes principes, a condition de ne pas reproduire formel-
lement les mémes lignes de code. (par exemple par « reverse enginee-
ring »). Dans ce contexte, il est plutdt conseillé de diffuser le code objet
et non source.

— Base de données

Cette forme de protection permet d'interdire a un tiers I'exploitation d'une
partie quantitativement ou qualitativement significative des données. Elle
s'applique par exemple a une base de données expérimentales, etc.

e Aucun dépdt n'est requis pour bénéficier de la protection, mais un
dépot aupres d'un « tiers de confiance »* peut faciliter la preuve de la
nature et de la date de prise d'effet des droits.

e Il est recommandé d'introduire, dans la base, des données de contr6le
(données additionnelles permettant de détecter I'origine illicite d'une
base) et, dans certains cas, de déposer la liste de ces données de contrdle
sous forme d'enveloppe SOLEAU ou de plis cacheté CNISF.

— Brevet

La protection par brevet est possible lorsque I'innovation porte sur des
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aspects techniques du logiciel : protocole d'échange de données, format
spécifique de données numériques, traitement de données, programmes
de comparaison de séquences génétiques, ou de « Drug design »... A titre
d'exemple, I'Inserm a protégé le logiciel Immunoscope pour I'analyse des
données dans le cadre du procédé de PCR quantitative.

Il est a noter que les méthodes intellectuelles, par exemple un modéle
d'analyse statistique, ainsi que les « programmes d'ordinateur en tant
que tels », comme un logiciel de gestion de commandes n'est pas breve-
table en Europe, alors qu'il I'est aux Etats-Unis. En conclusion, en Europe
il est possible de protéger par brevet un dispositif général dans lequel un
logiciel ne formerait qu'un des éléments constitutifs.

* |l faut bien sOr que I'invention remplisse les conditions de brevetabi-
lité c’est-a-dire qu'elle soit nouvelle et inventive, et décrite de facon
détaillée (a la maniere d'un cahier de spécifications).

* L'invention doit donc rester strictement confidentielle avant le dép6t.
e Pour se prévaloir de la protection par brevet, il faut procéder au dépot
d’une demande de brevet auprés des autorités compétentes (offices de
brevet). Ce dépdt nécessite la rédaction d’'une demande par un spécia-
liste et I'acquittement de taxes officielles. Le coGt de la protection est
donc tres supérieur a celui de la protection par le droit d'auteur.

* Le brevet permettra une protection plus large en effet la protection
n’est pas limitée a un code source particulier.

—  La marque LOGINSERM®

Il conseillé pour toute diffusion de logiciel de mentionner la marque
LOGINSERM® sur les représentations associées au logiciel (interface
du logiciel, listing édité par I'imprimante) et les supports mateériels de
diffusion (CD, manuel d’utilisation et documentation annexe...). Cette
marque constitue un moyen juridique supplémentaire au droit d’auteur
en cas d’usage illicite du logiciel puisque toute copie du logiciel entrai-
ne un usage illicite de la marque.

— La licence d’utilisation

Il est conseillé de transférer le logiciel vers des partenaires académiques
et privés dans le cadre d’une licence d’utilisation qui définit contrac-
tuellement les modalités d’exploitation et de diffusion du logiciel.

Le choix de la protection doit étre guidée d’une part par la brevetabili-
té du logiciel et d’autre part par les co(ts engendrés par la procédure
brevets versus potentialités de valorisation de I'invention (marché visé,
intérét de I'invention pour les industriels et retours financiers possibles
en cas d’exploitation commerciale de I'invention par des industriels).

4 Logitas (www.logitas.com), pliscacheté CNISF, APP, Huissier, ...
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Faitle ...............,&a......
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! Cette formation prévoit l'intervention d’un Ingénieur Brevet, d’unc Juriste et d'une Chargée d’Affaires
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