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ACTUALITE JURIDIQUE ET FISCALE

Les écueils a éviter pour l'audit
des droits de propriété industrielle
en vue d’une fusion-acquisition

PAR PIERRE BALESTA ET AURELIA MARIE
CONSEILS EN PROPRIETE INDUSTRIELLE, CABINET BEAU DE

Dans son rapport « Investir
pour I'avenir », la
commission sur le grand
emprunt évalue a 35 milliards
d’euros l'investissement qui
devrait étre entrepris par
I’Etat pour répondre aux
besoins en matiére
d’innovation. Elle annonce
également la création d’un
marché boursier de la
propriété industrielle en 2010
et souligne le fait que les
droits de propriété
industrielle sont dorénavant
pleinement reconnus comme
des actifs valorisables
financiérement.

Cette prise de conscience de
I'importance des droits de
propriété industrielle ne peut
que se traduire par une
augmentation de leur part
contributive dans la
valorisation des entreprises
innovantes.

Dés lors, il deviendra de plus
en plus hasardeux pour
'acquéreur ou le vendeur de
circonscrire les due
diligences principalement
aux aspects purement
financiers, sociaux et fiscaux.
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E PLUS souvent, laudir juri-
dique, quand il s’intéresse
aux droits de propriété
industrielle, se limite 4 la
vérification du statut admi-
nistratif des marques et modeles, parfois
des brevers, sans regarder ce qu'ils
protegent récllement. De plus, les contrats
de licence ou de collaboration comprenant
une composante technologique ne sont
généralement pas revus en dérail. Cetre
situation résulte pourtant d'une mauvaise
compréhension de la nature des titres de
propriéeé industrielle  auditer, qu'ils soient
de brevets, de marques ou de modeles ainsi
que des contrats qui leur sont associés.

Les brevets d’invention

La démarche d'audit dun portefeuille
de brevets, notamment lorsqu’il est réalisé
dans le cadre d'une fusion-acquisition, pré-
sente une spécificité singuliere qui est due

Aurélia Marie

tant 4 la nature technico-juridique du rirre
de propriété industriclle qua la compo-
sante administrative qui lui est associée.

Aussi, de maniére naturelle, Fauditeur
devra inclure dans son analyse ces compo-
santes techniqucs, administrarives et juri-
diques et vérifier leur adéquartion au regard
du projet d'acquisition en cours.

B Adéguation technique

Il faut ainsi avoir conscience que le rap-
port annuel dune société cible peut indi-
quer lexistence d'un ou plusicurs brevets
sans pour autant que ces brevets protégent
effectivement la technologic que l'acqué-
reur convoite. Il se peut en effer que exa-
minateur de loffice des brevets ait trouvé
des antériorités pertinentes contraignant le
breveté 4 limiter fortement la portée de la
protection conférée par son brevet.

Que penser alors de la valeur d’une
entreprise technologique dont les brevets
ne protégent pas son produit phare 2
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La portée juridique dun brevet, qu'il
SOIt frangais, européen ou américain, est
définie par ses revendications, succession
de petits paragraphes rédigés dans un jar-
gon technico-juridique. En d’autres termes,
pour déterminer si la technologie de l'entité
cible est efficacement protégée par ses bre-
vets d'invention, l'auditeur devra tout
d’abord comprendre la technologie et ana-
lyser ses brevets afin de contréler I'adéqua-
tion produits/protection. La validité des
brevets et la liberté d'exploiration des pro-
duits de la cible pourront également étre
analysées dans ce cadre.

Les entretiens avec les responsables
techniques de la société cible pourront
aussi révéler que tout ou partie du produit
phare repose sur une technologie licenciée,
ce qui pourra mettre en exergue un risque
contractuel lié 2 la poursuite du contrat.

H Adéquation administrative

Par ailleurs, Fauditeur devra sattacher &
déterminer 'age moyen du portefeuille de
brevets, en distinguant les brevets concep-
tuels des brevets de perfectionnement.
Etant rappelé que la durée de vie d'un bre-
vet est de vingt ans, on comprend que lau-
diteur devra aussi sassurer que les brevets
qu'il aura identifiés comme étant ceux qui
couvrent effectivement le produit phare de
la société cible ne sont pas sur le point de
tomber dans le domaine public. Pour ce
faire, une étude précise de leur situation
administrative sera ainsi nécessaire.

La duc diligence devra également por-
ter sur les dossiers de procédure de déli-
vrance des demandes de brevets non déli-
vrés afin de sassurer quaucune erreur de
procédure na été commise. Pour les
demandes de brevets non publiées, et donc
non accessibles au public lots de la mission
draudit, cette revue de dossiers pourra sef-
fectuer en data-room.

W Adéquation juridique

Un autre écueil 4 éviter concerne la
titularité des brevets. Il arrive en effet que
l'on découvre quen réalité les brevets ne
sont pas détenus par la société cible mais
par un tiers, par exemple le PDG ou bicn
encore par une autre société du groupe.
Dans certaines PME, on a pu constater que
les brevets sont conjointement détenus par
la société et son fondateur, cette copro-
priée¢ pouvant ultéricurement soulever des
difficultés en cas de transferts de droits sur
les brevets.

Dans la continuité du contréle de la
titularité, Pauditeur devra également procé-
der au contréle des inscriptions aux

registres nationaux des brevets pour vérifier
notamment que les brevets n'ont pas été
donnés en gage ou nantissement, par
exemple 4 un établissement de crédit.

En outre, comme pour tout titre de
propriété industrielle, il conviendra de
controler [¢tendue géographique de la pro-
tection conférée par les brevets audités et
de déterminer si cette étendue couvre les
pays dans lesquels Ja technologie est com-
mercialisée.

A la lumiere de cc qui précéde, on
congoit que le périmetre d’audit de droits
de brevets peut savérer extrémement large.
Il devra donc étre défini de maniére précise
en accord avec le mandant. Dans tous les
cas, le limiter & quelques simples vérifica-
tions ne peut en donner une idée exacte.
On ajoutera enfin que le rapport d’audit
des droits de brevets permet également
d’identificr en amont le budget annucl 2
prévoir pour la gestion du portefeuille de
brevets.

Les marques et modg¢les

De la méme maniere, le plus souvent
l'audit de marques et modeles est entrepris
en derniére extrémité et se réduir A son
strict minimum, 3 savoir quelques vérifica-
tions sur les bases de données accessibles de

3

mani¢re 3 sassurer que les marques ou
modeles cités comme faisant partie de len-
treprise auditée existent bien.

Pourtant, la marque est un vecteur de
commercialisation essentiel. Si elle n'est pas
disponible dans tel ou tel pays d'intérér, ce
poutra étre le projet méme de développe-
ment de l'entreprise dans le pays considéré
qui pourra étre remis en question.

De méme, faute de protection 4 titre de
modele, ce sera Pexclusivité sur la forme de
son produit que [entreprise perdra.

Dés lors, Taudit de marques ou de
modeéles n'est pas seulement le moyen de
vérifier lexistence d’un cerrain nombre de
droits mais il permet aussi de vérifier la
cohérence ct 'adéquation de la politique de
propriété industrielle mise en ceuvre par la
société auditée avec sa politique de déve-
loppement et sa stratégic commerciale.

Cette adéquation pourra se vérifier
d’un point de vue géographique mais aussi
d’un point de vue fonctionnel.

M Adéquation géographique

En effet, on oublie souvent de mettre
en relation les développements commer-
ciaux de l'entreprise auditée et sa politique
de marques.

Il est pourtant essentiel de vérifier que
les droits quelle utilise auront bien été
acquis dans ses pays de fabrication et de
distribution, directe mais également indi-
recte.

Mais il ne s'agit pas seulement de véri-
fier que lentreprise a des droits sur la
marque qui l'identifie, qui correspond assez
souvent i sa dénomination sociale, dans les
pays ot elle est présente. 1l s'agic également
de vérifier que les noms de ses produits ou
services utilisés pour identifier son offre de
vente sont bien déposés a titre de marques
dans les pays ol ces produits et services
sont proposés et/ou fabriqués.

Il sera aussi intéressant de vérifier que
de tels droits existent dans les pays ot l'en-
treprise envisage de se développer.

De la méme maniere pour les modéles,
on oublie trop souvent qud [étranger, les
créations utilitaires ne bénéficieront d'une
protection que dans la mesure ol elles
auront fait I'objet d'un dépot a ticre de
modele. En effet, en France, un dépér a
titre de modele d'une telle création n'est pas
forcément indispensable puisque le droit
d’auteur, qui nait dés la création de I'ceuvre,
sans quaucun dépdt ne soit nécessaire,
viendra le plus souvent suppléer I'absence
de dépot a titre de modéle. Mais dans de
nombreux pays, la situation est différente
et seules les créations bénéficiant d’un cer-
tain degré artistique, ou relevant de lart au
sens des beaux arts, bénéficieront d'une
protection au titre du droit d’auteur, les
autres cn étant dénuées. Il faut de surcroit
ajouter que dans un certain nombre de
pays, cette protection au titre du droit d’au-
teur doit également s'accompagner dun
dépor.

Aussi, e plus souvent & [étranger, pour
toutes les créations relevant du « design »,
faute de dépée A titre de modele, lentre-
prise ne pourra revendiquer aucune protec-
tion sur celles-ci.

Quand il sagira d’auditer unc société
dont le domaine d’activité sera précisément
le domaine de la mode, ameublement,
l'aménagement de la maison, ou tout autre
domaine dans lequel le design revét une
importance particuliére, se poser la ques-
tion de savoir si des mode¢les ont bien été
déposés, et ont été déposés dans les pays o
cette société est présente parait dés lors
important et méme nécessaire.

De la méme manicére, si des droits ont
été constitués, encore faut-il que ces droits
correspondent 2 la politique commerciale
de Pentreprise. Il s'agira 13 de vérifier ladé-
quation fonctionnelle de la politique de
propriété industriclle de l'entreprise.

Eléments de recherche : CABINET BEAU DE LOMENIE : conseil en propriété industrielle, toutes citations

Page 2/4



FUSIONS & ACQUISITIONS MAGAZINE

105 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 FRANCE - 09 80 08 63 25

JAN/FEV 10

Bimestriel

Surface approx. (cm?) : 1658

LOMENIE
5051492200503/GAW/MNL/3

Une bonne protection des marques et brevets himate les dégits de la contrefagon.

M Adéquation fonctionnelle

Deux exemples concrets permettront
de prendre conscience de la question.

Une société souhaite céder unc partic
de son activité. Dans ce cadre, la lettre d'in-
tentjon signée entre les parties indique qu’a
l'occasion de cette cession sera cédé le logo
qui identifie cctee société. En revanche, le
nom de la société, déposé 4 titre de marque,
restera la propriéeé de lentreprise, seul un
droit d’usage étant concédé pendant un
certain nombre d’années, pour permettre 3
['acheteur de trouver un nouveau nom pour
désigner cette activité.

Dans le cadre des opérations d’audit
mises en ceuvre par la société intéressée par
le rachat de cette activité, il est mis en évi-
dence que les marques ont été systémati-
quement déposées de maniére complexe, 4
savoir en combinant le nom et le logo.

Ainsi l'intention des parties ne peut
érre réalisée. Il est nécessaire que Pentre-
prise cédante redépose le logo qurelle vou-

lait céder, cette fois-ci sans y associer de
dénomination, et assume évidemment les
frais qui en découlent pour que l'opération
envisagée puisse &tre réalisée. Seul un audit
allant au-dela de la simple vérification de
T'existence de titres permet de déceler cette
impossibilité majeure, de nature 4 remettre
en cause la viabilité méme du projet.

Un autre exemple est celui d'une société
soucieuse de valoriser une de ses marques
qulelle a rachetée il y a quelque temps, ce
qui, dans cette hypothése, lui permet de
porter cette valeur au bilan. La valorisation
donnée aboutit 4 une somme trés impor-
tante. Quelques années plus tard, cette
méme société se repose la question.

On se rend compte alors que fa validité
de la marque pouvait, au moment de sa
valorisation initiale, étre remise en cause
pour différentes raisons, tenant d’une part
au fait que cette marque érait en réalitd
constituée de termes non provégeables 4
titre de marque, et dautre part, n’avait pas

été utiliséc de manicre conforme i son
dépor, si bien que la marque pouvait faire
l'objet d’une action en déchéance de la part
de tout tiers intéressé.

On ne peut alors que conclure que
sagissant dauditer la société en question,
dont la marque érait identifiée comme un
actif important, il est essentiel de pouvoir
vérifier que cette valeur correspond 4 une
réalité qui n'est pas simplement le constat
de son existence mais qui implique de se
poser la question de sa valeur juridique.

Il en va de méme s'agissant de vérifier
que la marque déposée l'est bien pour les
produits et services que commercialise len-
tité cible. Il ne sera en effet daucune utilité
de disposer d'un portefeuille de marques
qui ne désignenc pas les produits et/ou ser-
vices que commercialise lentreprise andicée
ou ne les désigne que particllement, parce
quau moment du développement de nou-
veaux produits, 'entreprise na pas pensé A
érendre sa protection. De ce point de vue, il
est aussi important de savoir que dans tel
ou tel pays, la marque a pu étre refusée pour
des produits et/ou services faisant partie
des produits et services dintérée de la
saciété en raison de lexistence de droits
antérieurs. Ces droits pourront étre tout
aussi bloquants pour les projets futurs de
Pacheteur.

De la méme manieére, il est aussi impor-
tant de vérifier que les droits déposés a titre
de marque correspondent bien A lusage
entrepris par la société car, 4 nouveau, il est
inutile de disposer ou d’acheter des droits
de marque qui ne correspondent pas a lex-
ploitation effectuée par la société et qui
pourront étre remis en cause. Leur valeur
sen trouve nécessairement affectée.

A Tlinverse, il est important de vérifier
que cette méme société a bien protégé les
signes quelle utilise et quelle en est bien le
tivulaire effectif. Il arrive en effer assez sou-
vent que lon se rende compte queen réalité
le fondateur de la sociéeé est resté proprié-
taire de la marque principale de Ia société
qu'il souhaite céder.

Sagissant des modéles, la méme
réflexion doit se tenir pour les raisons déja
évoquées. En effet, faute de droits consti-
tués, cest une partie du capital de lentre-
prise qui ne peut érre valorisée par son ven-
deur et ne peut éure pérennisée par son
acheteur.

Cette pérennité ne concerne dailleurs
pas sumplement les droits en tant quélé-
ments de protection mais également les
droits en tant que vecteurs de la politique de
distribution de lentreprise. Ainsi, laudic des
droits de propriété industrielle ne doit pas

Eléments de recherche : CABINET BEAU DE LOMENIE : conseil en propriété industrielle, toutes citations

Page 3/4



FUSIONS & ACQUISITIONS MAGAZINE

105 RUE DE L'ABBE GROULT
75015 FRANCE - 09 80 08 63 25

JAN/FEV 10

Bimestriel

Surface approx. (cm?) : 1658

LOMENIE
5051492200503/GAW/MNL/3

PROCHAIN DEFILE...
AU PALAIS DE JUSTICE

f

1T

e’

0
M

)

s
it

,

’

o
il

CHANELE

oo,

e

e
2

N'ACHETEZ PAS DE CONTREFAGON !

EN FRANCE LA LOI PREVOIT JUSQU'A
300 000 € D'AMENDE ET 3 ANS D'EMPRISONNEMENT

[+
£

UNE CARIPASHE MENEE PAR L& DOUANE ET LECOMITE COLBERT SOUS L'B3IDE DU COMITE NATIONAL ANTICONTRERAGON

concerner uniquement l'identité des droits
de propri¢t¢ industrielle cux-mémes mais
également les contrats qui y sont associés.

B Contrats associés aux droits de
propriété industrielle

Les contrats associés aux droits de pro-
priéeé industrielle peuvent étre multiples.
Ils peuvent consister en des droits concédés
a la sociéeé quelle exploite et qu'il impor-
tera de maintenir car dans cetee hypothése,
les droits de propri¢té¢ industrielle qui y
sont attachés ne sont pas sa propriété.

s peuvent également consister en des
contrats signés par Ja sociéeé sur la base des
droits de proprié¢eé industrielle quelle
détient. Se posera alors aussi la question du
maintien ou pas de ces contrats.

H Contrats portant sur des droits
concédés a la société

Il importe en effet de déterminer,
quand des droits ont été concédés a la
société cible, I'importance de ces droits
dans la politique commerciale et technolo-
gique de celle-ci et la fragilité qui peut en
résulter pour celle-ci et ses projets pour
Pavenir.

En premier lieu, ces contrats peuvent
contraindre 4 des obligations d'usage que
la société vendeuse n'a pas assumées ou
quc la société qui acquiert ne souhaite pas
reprendre.

A titre dexemple, la société titulaire
dunc licence pour un certain nombre de
pays peut ne pas avoir exploité les droits
qui lui ont été licenciés dans tel ou tel pays.

Or Jexploitation est bien l'obligation pre-
miére du licencié notamment sagissant de
licence de marques pour lesquelles I'ab-
sence d'usage pendant une période donnée
est susceptible de conduire 4 une remise en
cause possible de la validit¢ du droit
concédé.

On peut penser que la mise en évidence
de cette difficuleé¢ dans le cadre de l'audic
des droits de propriété industrielle est une
information importante pour l'acquéreur
potentiel.

En second licu, se pose la question de la
continuité des contrats de licence suite 3
lacquisition de la société cible. Indépen-
damment du souhait du reprencur de voir
ou non maintenu tel contrat, le plus sou-
vent, les contrats de licence contiennent
des clauses de résiliation discrétionnaires
qui peuvent étre activées notamment en cas
d’arrivée d’'un nouvel actionnaire dans le
capital du licenci¢ ou en cas de cession.
Lauditeur devra alors sefforcer d’identifier
les risques associés i la résiliation de
contrats clés, comme par exemple un
contrat de licence portant sur une brique
technologique indispensable 4 la fabrica-
tion du produit de la cible.

M Droits donnés en licence

Alinverse, il est important d'identifier
les droits qui ont pu étre donnés en licence
par la sociéeé auditée car l'acquéreur poten-
tiel ne souhaitera pas forcément les mainte-
nir et il conviendra alors de vérifier qu’il

R E N
— : peuty étre mis fin et d’identifier les moyens
— | ’ .
| H pour y parvenir.
= %

Lauditeur devra également contréler
les garanties données par la sociéeé cible en
matiere d’assistance en cas d’action en
contrefagon subie par le licencié.

Ainsi, T'audit des droits de propriété
industrielle doit se concevoir comme une
mission bien plus complexe que la facon
dont elle est habituellement pergue.

En permettant a [auditeur d'aller au-
deld dune simple vérification formelle,
'acheteur potentiel se donne alors les
moyens d'appréhender de maniere plus
juste un des éléments majeurs de la valeur
d’une entreprise. Ceci est évidemment la
fonction premitre de laudit, mais cette
fonction est trop souvent oubliée lorsqu'il
sagit de propriété industrielle.

Au-dela de cette premiére fonction,
laudit de propriété industrielle, mené 2
bien, permettra de cerner la cohérence
d’'unc entreprise et de sa politique de déve-
loppement tout en permettant de déceler
ses forces et faiblesses futures. Il
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