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INTRODUCTION

« Anything that won't sell, | don't want to invent. Its sale is proof of utility, and utility

is success. » !

Thomas A EDISON

L6O®volution de | a soci ® ® nous a appri

| 6i nformation font partie des ® ®ments | es

la base de la réussite. Les innovations, fondées sur des inventions et des techniques

nouvell es, ont montr® quodelles jouent un
économique.
Les inventions et |l es techniques connexes

commerce ou de négociations commerciales entre entreprises et entre pays. Toute
entreprise exer-ant un contr!*l e sur ses
avantage concurrentiel dans ce monde grandement industrialisé.

Promouvoir, encourager et récompenser les efforts de créativité sont la véritable raison
doé°tre du syst me de 4
Cet objectif ne peut étre réalisé uniqguement par le jeu de la libre concurrence, les
créations intellectuelles, qu'elles soient des formes esthétiques ou des inventions
techniques, n'étant pas par nature susceptibles d'appropriation.

L'existence de ces biens immatériels, titres de propriété ne peut donc venir que du droit.

En effet, la valeur économique de telles créations vient du fait qu'elles se distinguent des
solutions habituelles aux besoins humains et produisent de meilleurs résultats que ceux
déja connus.

Leur valeur est donc constituée par leur rareté, qui doit étre protégée en interdisant

I'exploitation intellectuelle de celle ci par des tiers sans autorisation, car si aucune

protection nobest of ferte 7 | 6i nventeur/ cr ®at

! «Toutcequinepeutsewmdre, je ne veut | 6inventer. La vewnte

Cette citation est devenue le slogan de la société Intellectual Ventures, considérée comme un des plus important

patent troll.
2
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a propri® ® intellectue
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seront faits, au détriment du « patrimoinec o mmun de I»humani t®

Le droit de la propriété industrielle répond a ces préoccupations, en conférant au créateur
le droit exclusif, limité dans le temps, de reproduire leur création, méme apreés divulgation.®
Cette « récompense » n'est accordée que pour encourager le progrés technique, dans la
mesure oU elle est jugée nécessaire & la satisfaction des besoins humains®.

Le droit de brevet concrétise alors une sorte de « contrat socialé entr e | 6i
déposant et la société : les premiers obtiennent le droit de brevet en contrepartie de la

r®@ev®l ation de I|%invention au public

Il donne en outre a la personne titulaire d'un brevet d'invention la possibilité de valoriser
son titre, pouvant ainsi le céder, en donner licence, le maintenir en vigueur ou
I'abandonner.

Le breveté peut par ce mécanisme tirer un juste profit de son invention et empécher ses
concurrents de l'utiliser librement, ce qui représente donc bien un encouragement au

développement de la technologie, une promotion de l'innovation.

Voici comment résumer de facon tres synthétique l'objet du droit de brevet, dont l'idée
principale voulue par les créateurs de ce droit reste la promotion de l'innovation, utilisant
le mécanisme juridique de la « propriété incorporelle »° p a r l 6attributi

doexpl oitation.

Cependant la notion de brevet a fortement évoluée depuis sa création, elle ne représente
plus seulement la récompense offerte par le droit au déposant du brevet lui permettant
d'obtenir un retour sur investissement. Le brevet est désormais un outil marketing et
économique fort, avec une place importante au sein des actifs immatériels d'une

entreprise.

¥ Joanna SCHMIDISZALEWSKI et Jean Luc PIERRBROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLEe édition
Litec p2

Le droit ne considére les biens que d'aprés leur utilisation pour les besoins des hommes: CAEBON civil
Tome 3 : Les biend 9e édition 2000

J. AZEMA et 3C GALLOUX Droit de la propriété industriellePrécis Dalloz Bédition n°157 p89

JM MOUSSERONc ontri bution © | danal yse oblGBlclBd0ve du d
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La propriété industrielle a pris une place prépondérante au sein des entreprises, peut étre
insoupconnée par les créateurs de ces droits’.

Au début des années 2000, Phil Condit, PDG de la société Boeing déclarait que 80% du
capital de Boeing était constitué par des biens immatériels. On voit donc I'importance de
valoriser les titres de Propriété intellectuelle, et la puissance économique qu'ils peuvent

représenter.

De plus, on observe qu'au cours des deux dernieres décennies, l'accroissement du
nombre de demandes de brevet a été bien plus fort que celui des activités en recherche et
développement. Le nombre de demandes a en effet triplé au cours des années 90 devant
I'office américain des brevets, I' USPTO, passant de 45 000 en 1993 & 150 000 en 19998

Face a cette évolution, un nouveau type de comportement est apparu aux Etats-Unis, le
« patent trolling %», les sociétés pratiquant le trolling étant appelées des « patent trolls »,
« non-practicing entities 1%, « non-manufacturing patentee® », « patent marketeer*?», ou

encore « patent dealer 3».

La définition dutroll per met de comprendre | 6adaptation
industrielle.
Le troll ®t ait d®f i ni " | Osoes imgntagnes ou lesdouitese un

(bergtroll), un géant incarnant les forces naturelles, au méme titre que les Titans.
La christianisation de la Scandinavie a fait du troll un étre de petite taille (semblable aux

lutins du folklore francais ou aux korrigans en Bretagne) et surtout un monstre, souvent

Notamment la loi du 5 Juillet 1844
8 BESSENJetHUNT R.M An empirical look at software paterfiederal Reserve Bank of Philadelphia Working
Paper N° 03L7 2003
Ce qui peut étre traduit partroll des brevets les deux expressions seront utiliséasfieremment dans cette
étude
Vabr @ g ® fi NP, HIRANDA .CRérE&ent injunction, a remedy by any other name eépamot the same:
how eBay WercExchange affects the patent right of ypyacticing entitiegeBay v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct.
1837, 2006.) 145e0. Mason L. Re0351070 (2007)

9

1 Katherine E. WHITE, Preserving the Patent Process to Incentivize Innovation in Global Ecof8rByracuse Sci.

& Tech. L. Rep. 27 (2006)
12 Susan WAMLSLEY GRAF, Improving Patent Quality Through Idéfitation of Relevant Prior Art Increase
Information Flow to the Patent Offic&1 Lewis & Clark L. Rev. 495 (2007), footnote 8.
Ces termes sont traduisibles pdPersonne morale non active«titulaire nonfabriquant», «marketeur de
brevets», ouencore «trafiquant de breveis
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identifié & Satan dans les contes populaires™®.

Une appropriation de ce terme par le secteur internet a conduit récemment a une
« redéfinition du troll », en un utilisateur qui cherche a créer une polémique en provoquant
les participants d'un espace de discussion (de type forum, newsgroup ou wiki) sur un

réseau informatique, notamment Internet et Usenet™.

Quel guden soit | 6origine ®tymol ogique, l e tr
avide, unparasi t e d®t ournant | 6objet du droit de bre

fait évidemment pas le plus aimé des acteurs du monde de la propriété industrielle.

Le terme « patent troll » fut utilisé pour la premiere fois en 1994, dans une vidéo appelée
« the patents video» destinée aux entreprises, universités et administrations américaines,
dans laquelle une personne se retrouvait victime d'un troll qui I'obligeait a prendre une
licence d'un brevet dont elle ignorait I'existence. Le troll, caché, attendait stratégiquement

le bon moment pour sortir de la « forét des brevets » et réclamer des revenus.*®

Cette métaphore a ensuite été rendue populaire en Juillet 2001 par Peter Detkin, co-
directeur du service en charge de la propriété intellectuelle au sein de I'entreprise Intel,

dans un article écrit par Brenda Sandburg’. Cet article contenait deux photographies,

dont une montrant M. Detkin tenant dans sa mai
La société Intel faisait a cette époque face a un titulaire de brevet, la société TechSearch,

gui exigeait réparation suite a l'atteinte portée a son brevet. M. Detkin qualifia alors ces
sociétés de « troll des brevets », conformément a la vidéo citée, et pour éviter tout proces

en diffamation.*®

Notons que Peter Detkin a par la suite quitté la société Intel afin de créer « Intellectual
ventures », société souvent décrite comme un patent troll, qui a pour activité la valorisation

de brevet.

Article internet disponible sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll
Article internet disponible surhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet_et_Usenet)
The original patent troll returngevue Intellectualproperty today, 8 mai 2007
B SANDBURG trolling for dollars: Pat ent enf orcers are scaring Therporat
Recorder, 30/07/2001
oM. DETKI N ayant commenc® par qdae¢xtforquédmndesntiruev dt
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Quel qu'en soit le nom qu'on leur donne, il n‘est pas simple de définir correctement les
patent trolls, ce terme ayant été utilisé de tres nombreuses fois, parfois a outrance au

cours des derniéres années.

Néanmoins il existe des caractéristiques communes a toutes ces sociétés. Ce sont des
entités qui ne fabriquent aucun produit, qui n'ont pas d'activité industrielle, qui emploient
principalement des juristes, qui acquiérent des brevets mais qui n'inventent pas la
technologie brevetée. Leurs portefeuilles de brevets proviennent exclusivement d'achat a
des inventeurs indépendants ou des sociétés, souvent en liquidation judiciaire’®, donc

acquis a un prix trés bas.

On assiste donc ici ° un d®tournement de | 60b
plupart des cas aucun lien avec le monde inventif, ils utilisent ce titre dans le seul but

déobtenir des revenus aupr s dbébentrepri.ses ay

La d®marche du patent troll se | imite alors
technique revendiquée dans le titre pour les obliger a prendre une licence au prix fort,

sous l a menace doun proc s qgui peut sbav®re
| entreprise en cas doéinterdict%9on doutiliser

Cela a conduit des individus a payer des redevances, pour cer t ai ns brevets

ndauraient | ®giti memedcaurme ss armc tpfaogre rj wpdirc ipaiurr e

Ce qui fait des patent trolls des entités si critiquées est sans doute le fait que leur action

est constamment Il i ®e au chant age.bonLnmmbrene n a c ¢
déoentreprises, convaincues de ne pas °tre col
repr ®sentant un risque financier trop |Iimporta

de brevet puisse poursuivre un contrefacteur, c 6 e st g den plud stricte, mais
|l 6agressivit® dont font preuve |l es patent tro
de nombreux cas, une NPE enverra des lettres de mise en demeure incluant une offre de
licence non pas a quelques entreprises identifiees comme étant des contrefacteurs, mais

a toutes les sociétés ayant une activité se rapprochant de prés ou de loin a ce que

19 Ce qui explique qu'aprés I'éclatement de taille internet> en 2000, beaucoup de brevets se sont retrouvés sur le

marché, et ont été acheté par des trolls, dans le secteur lié & internet. Pour info htipifémww.metabourse.com
patent toll | article disponiblesur wordspyhttp://www.wordspy.com/words/patenttroll.aspsité le 26/05/09
2 Ceuxc i n pa®towonryalides.

20
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revendiquentlesbrevetsqu 6 el | e d®t i ent

On est alors bien loin du « contrat social » décrit précédemment, qui récompense
| 6i nv etreiceutage le développement technique, le patent troll sortant ici du cadre
traditionnel de négociationpouvant exi ster entre brevet ®/ con
pas a proprement parler sa propriété mais monnaye sa position de force. De plus, le troll,
ndayant pas dobactivit® de production nb6a pa:
contrefacon ce qui renforce sa position.?* Par ailleurs, méme en cas de perte du proces, le
patenttroln 6aur a pas ~ rembour ser | e stimé lesabtatss-Ueish g a g ®
ne connaissant pas encore le systéme du « loser pays »?*, pr ®sent en Franc
700 du Code de Procédure Civile. Cet article permet a la partie victorieuse a un proces de
demander le remboursement de ses frais de justice par le perdant. Le risque financier est
alors diminué pour le patent troll qui ne devra payer que ses propres frais en cas de
défaite. Or la plupart des avocats étant rémunérés selon un pourcentage prélevé sur les
dommages accord®s, cetttesrentablat ®gi e peut sbdav®
Enfin, |l e d®p!t doéune plainte devant un tri b
requiert pas que le demandeur apporte immédiatement la preuve de la contrefacon. Cette

preuve est faite par la suite durant la procédure de « discovery ».>* Cette régle permet au

patent troll doexercer son chantage plus faci
Les patent troll s, bien quéils repr®sentent u
restent difficiles © identifier. E me, etfolftemit | e u

des informations sur ces sociétés parasites reléve parfois du parcours du combattant.

De plus, une tendance récente consiste a caractériser toute personne souhaitant défendre
ses droits comme étant un troll, afin de jeter le discrédit sur le demandeur, ce qui participe
a rendre délicat la détection des réels abus®.

Face a cette difficulté, des moyens ont été mis en place, tel que le blog « troll tracker » ou

| 6 a s s o cpatant fieedom »gqui se proposent de faire la lumiére sur ces parasites.

22 | E STANC: Les malfaisants lutins de la forétslbrevets a propos des patent trollsevue Propriété industrielle
n°2 Février 2008, étude 3
B KOURLISRLWoul d fil oser payso el i minaewTalkMagazine 190k 2008sws ui t s
EtatsUnis étudient néanmoins la possibilité dettre un place un tel systéme, il a notamment été testé en Fédride,
en Alaska.
La procédure de discovery ou gral discovery correspond a la phase d'investigation préalable au proceés, dans les
pays de Common Law par laquelle le juge peut enjeifel parties ainsi que les tiers au litige de transmettre des
éléments de preuves, en ce compris des données a caractére personnel.
% Ppatent Troll in the US, JAPAN, Taiwan and Europekugon, n°244 30/01/2007
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Ces pratiques ont dodailleurs eu des®r®percuss

Lédaction mena-ante de ces soci ®t ®s ne doi't
ponctuel | e, ell e implique des sommes consi d®
doute celle qui a opposée | 6 ent r RIND (Reseach in Motion), produisant les
téléphones mobiles Blackberry, a la société NTP.

Le3 mars 2006, La soci ® ® RIM annon-ait ° | a g
NTP, petite société domiciliée en Virginie (Etats-Un i s ) , afin dé®viter qu
par cette derniére, aille & son terme.

Le brevet [T itigieux -malgrécedungystametsandfibo ®c hange do
Cet accord portait alors sur un montant 612.5 millions de dollars, qui a été versé par RIM

afin do®viter toute interdiction doutiliser C
faillite de | a soci ®t ® et | 6arr °t brut al de |
®qui p®s en Bl acXberry ~ | 6®poque

Suite a cette affaire, une prise de conscience a eu lieu aux Etats-Unis en mars 2006,
période durant laquelle de nombreux médias ont unanimement dénoncer cette pratique
mettant |l e monde en garde contre % esl|prs@daagtie:
presque a |16 ® p o qdubéeu n e f Mmede », thrd ceg sociétés étaient vues comme la
nouvelle menace de | 6®conomie dbéoutre Atl anti

paseuaussi«peure de | ui m° me de p udassadtighe’pariti on de

Parallelement, selon certains observateurs, la période de crise financiere traversée
actuellement pourrait conduire a une forte augmentation du nombre de patent trolls.

Les entreprises touchées souhaitant réduire leurs dépenses liées a la recherche et
développement, une baisse de la qualité des brevets voire plus simplement des dépobts

de brevets pourrait étre observée, ce qui, couplé a une vente accrue des titres inutilisés

par certaines sociétés en manque de liquidités, pourrait donner encore plus de ressources

auxpat ent trolls afin de mettre en Tuvre | eur s

Dans le pire des scénarios, cette évolution pourrait conduire a un arrét des

% Cf: Partiel,T1,Ch3: 6 af f ai r Btracker bl o g tro

Zp SVESSONBIackBerry settles suit for 612.5Mew York Daily News, 04/03/2006

8 Editorial patently absurdyVall Street Journal 01/03/2006

#  Notamment dans le New York times, 22/03/2006, le Denver Post, édition du 12 mars 2006.
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investissements dans les hautes technologies.*°

On estime aujourdohui ©0219 I-@nis (pogde A0 sd e p a
| 6on inclut | es filiales) dont | e portefeuil]l

cours d&examen

On | e wvoilt, |l a question des patent troll s ¢
sbébinterroger sur | es eskhrewts.possi ble du syst me
L6Office Europ®en des Brevets (OEB) dans wune
patent trolls étaient désormais parties intégrantes du systéme des brevets, a établi
pl usieurs sc®narios relatifs ° | 6avenir des b
Dans le « scenario bleu e |, | 6OEB insiste sur | 6i mportanc
« trolling ». Il propose des solutions, comme notamment augmenter la qualité des brevets
d®l i vr ®s, restreindre | es interdictions doboexp
existantes, développer les systemes des licences autoritaires, limiter les demandes de
licences aux entreprises actives dans le secteur concerné, voire fixer un plafond aux

dommages et intéréts qui peuvent étre accordés par le juge®.

Malgré ce constat alarman t , | 6i mpact des patent trolls do
le secteur des brevets dans un ensemble mondiale.

Ce phénomene, né aux Etats-Unis, ne semble pas pouvoir se développer de la méme

facon dans les autres systemes de droit, en particulier au regard des régles relatives aux

brevets en Europe.

Le syst me am®ricain des brevet s, combi n® aux
des proces, ainsi que des regles de procédures, fait des Etats-Unis un terrain propice a ce

genre de comportemen t . Ce pays a doaill eurs ®t ® pr @
« submarine patents e , pratique qui peut °tre consi d®r
trolling. De plus, les patent trolls agissent dans certains secteurs seulement, ou le nombre

de brevets circulants e st consi d®r abl e. Cbest |l e cas de
technologies.

Malgré tout, méme dans des degrés moindres, cette dérive s 6 observe eélgal en

% Severn DE Wi eTadrSds end o nlAM Nagazioen ©°33j 22 déteimlore12008

¥ MYNARDA.L6i mprobable r®f orme du bureau federal des bre\
trolls dans | e syst wawbuldtidselecmoniguastcooonsultéale®@04/0¢ a i n .
OEB scenarios for the futurescenario bleu, p 93

32

12


http://www.bulletinselectroniques.com/

Europe.®

Face ) cette description peu flatteuse doun
personnes de peu de vertu, il convient de nuancer le propos.

La pratique du patent trolling a beau °tre i
vue éthique et en totale contradiction avec | 6obj et dy dtointbede r ks

moi ns ¢ u 0 dandlelégalie laplasitotale.

Un troll a beau °tre frapp® du sceau de
délivré par un office compétent.

Bien que de nombreux débats aient eu lieu depuis la création des droits de propriété
intellectuelle®* au sujet de leur nature juridique, un brevet reste un titre de propriété.

De plus le fait que le troll ne produise aucun bien issu de la technologie brevetéen 6 e st pas
un frein a la défense de son titre.

Par anal ogi e, personne mae chaaflf drdéd uvresi dibQu
des tableaux afin de les revendre ou de les exposer. Il réalise pourtant une plus-value, et

nda pas de e mondenceatifadent est idsu la peinture. Il peut également faire

valoir son droit de propriéetéen cas de contrefa-on de | 6Tuvre.

Cette logique doit étre appliqguée au droit des brevets, bien que la défense de la propriété

priv®e au sein de |l a propri®t® intellectuelle

La | ®galit® de | 6actgiaogne ddeosn cp a't etnrtosu vtafinoded 6sa uet

les contrer.3®

Certains auteurs tentent de minimiser la gravité des patent trolls en affirmant que les NPE
nbaentapas | e mauvais r*le qudédon souhaite | eur
Elles seraient selon eux un phénomeéne transi t oi r e, not amment du

bulle internet, qui a conduit bon nombre de sociétés a déposer le bilan et vendre leur actifs

% Do not blame Patent trollslPEG www.ipgeek.blogspot.cor2/02/2008

¥ V. P.ROUBIER Le droit de la propriété industriel|eRTD com, 1994
% Christan LESTANG | e st i nt RropdététindustdelleriuilleAoid 2009ep2
36 CF: Partie ll
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immatériels, notamment a des patent trolls®’.

De plus, si le phénomene persiste, la législation sera amenée a changer, mettant un terme
a ces abus. Cette hypothese reste cependant quelque peu utopique au vue des réformes

non abouties dans le systéme américain des brevets.

D6bautres affirment gue ces soci ®t ®s perm
conf or m®me n du droit de Brevet.Premant appui sur la constitution américaine,
elles défendent les droits des inventeurs face aux grandes entreprises disposant de
beaucoup de moyens. Les inventeurs peuvent ainsi vendre leur brevets aux patent trolls
qui seront a méme de les valoriser. Sans eux, face aux grandes entreprises et aux vues
des co%ts dbébun proc s, il ndaurait pu obtenir
Aurait-on a faire a un « robins des bois » des brevets ? Défendant le faible, face aux

grandes entreprisesqui s polient | 6invention pour 41 aquel

Cet argument parait peut pertinent. Les patents trolls agissent dans des secteurs laissant
peu de place ° | 61 nn o vrandépendant,i gubrHé®@ssitedl@ncamn i nv e

travail de recherche et développement fort conséquent et trés colteux.

De plus, la défense des NPE face a ces accusation laisse perplexe, tant elle consiste a

rejeter de facon grossiére la faute sur les grandes entreprises et clamer son innocence®.

Laréalit ® est plus compl exe, |l es patent trolls s
hasar d, mai s en profitant des failles doéun sy
propri ® ® intellectuelle. Cependant , | es gr a

parasites sont celles qui ont en partie contribué a les créer. Ici réside sans doute une

majeure partie du probléeme.

LO6®vol ut i ondand eegainb seaeurs &cenomiques tels que la télécommunication

et surtout | 0i nf or matdescgaciétes@atives dars ceddamaine (Intel, p | up

37 Patent trolls in the US, Japan, Taiwan and Eurdp&ugidonn©°244 p88 01/30/2007

38 Constitution américaine, article i, sec8,Clk8by securing for | imited times to
theirédiscoveries. o
39 Raymond P. NIRO, considéré comme le plus important et un des premiers patent trollp,apr de | 6af fair

who is really underminig the patent systgratent troll or congres8 the John Marshall review of intellectual
Property Law .L.185 2007
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Mi crosoft, X®poséer) des brevets dans un but

fait afin de se r®server | a propri®t ® doune

fond doéun d®p mbais pour octupee une place stratégiqgue au sein de ce
secteur, avoir une visibilité face aux concurrents sans parfois se soucier de la solidité de
leurs brevets®.

Ceci leur permet de garder une marge de négociation face a des concurrents disposant
également de brevets, de permettre la négociation de « cross-licencing » (licences

croi s®es), et de disposer dbéarguments mar ket

Le fait que certaines grosses entreprises aient déposées tant de brevets qui ont par la
suite été inexploités a donc participé a la création et au développement des patents trolls,
leur permettant de disposer de portefeuilles de brevets conséquents. De plus, le fait que
ces sociétés vendent leurs brevets a des patents trolls est certes un bon moyen pour elles

de disposer facilement de liquidités, mais en agissant ainsi, elles contribuent a entretenir

un phénoméne quéel | es d®noncent. viilgosdbaeusememt or s

condamner aussi ferment | es patent trolls

de brevets inexploités, fait que dénicher « un Rembrandt dans un vide grenier »*

La défense des titres devrait dans le meilleur des cas étre faite par les sociétés premiéres

déposantes, de fa-on plus active, cela r®duirai

Toutefois, le constat est sans appel, les trolls des brevets se sont développés, quelque en
soit les causes, et font désormais partis du paysage de la propriété industrielle, au niveau

mondial.

Le probleme posé est donc simple : face 7 | 6 ®me titgp,equeties soldtmwns c e s

adopter ?

Aprés une étude approfondie des patent trolls, par leur origine, leur identification, leur

mani r e doéagir et des rai sons pour | esquel s

dangerosit® (part i erlds)sqlutionsl possibtesa gque peattpropbse®le udi e

droit t el auwjududahdeue isstselutions futures que pourrait apporter une

40" Selon un des dirigeants du service propriété industriel de la société Xerox, seulentene®s brevets déposés

sont considérés commesglides» et aptes a ne pas étre invalidés devant le juge des brevets.

« Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les cauSeste dation de JacqueBénigne
BOSSUET, écrivairfrrancais, semble convenir de fort belle maniére a la situation.

do not blame patent troligp.cit

41

42
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evolution du droit des brevets (partie2).
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PARTIE | : Une entité difficile a
cerner.

Malgré les caractéristiques communes a toutes les NPE relevées dans

| 6i ntroduction, il ps®ubls®meinft f ieci lIsaarde ud ®fdidn id

en tant que tels.

Cependant , une ®tude des origines, des prati

des patent s tr ol | s per met dans un second temps

possibilités de nuire, lorsqueceux-ci s déexportent vers | e vieux ¢
Titrel: Origine, r'tle et 1 de

des brevets.

Afin de comprendre la nature de ses sociétés et saisir ce qui en fait des entités si

redoutées et décriées de tous™®, i1 faut s s omidgin@s; less«sabmariie | e ur
patents & . L6O®t ude de -mais petmetede saisisla lagigue sles patent trolls,
comprendre en quoiilsd®t our nent | 6objet du droit de br e\

pouvoir les identifier au sein de la « forét des brevets ». La question dans cette partie est

donc de savoir ici de quoi un patent troll est-il le nom.
Chapitre 1 : Prémices aux patent trolls, les « submarine patents ».

Le terme « submarine patent » est un terme informel désignant un brevet publié et
délivré longtemps apres la date initiale de dépot. Tel le sous-marin se cachant, le brevet,
ndé®t ant pas publ i ®, n @etespratigpearsndue irréalisableear dne p u b |
r ®f or me am®ricaine de 1995, ressemble ° cel |l
m° me , ” savoir di sposer doun sbhertevatt einndcroen n

développent la technologie visée dans les revendications.

43 Mc DONALD M. Beware of the trollwww.thelawyer.contonsulté le 24 mai 2009
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Sectionl : Un phénomeéne vieux de 50 ans

Ce terme désigne donc un brevet pour lequel un inventeur fait une demande portant
sur une technologie qui ndbexi ste pas encor e,
succes. Utilisant divers mécanisme s de proc®dur e, | auteur

intentionnellement retarder le délai de publication du brevet, parfois pendant des années.**

Ainsi, il peut attendre que la technologie visée par son titre se développe sur le marché,

jusqu'a ce qu o | que®son ltexet Soit publié. 1l peut alors demander des
redevances auprés des contrefacteurs. Il di spose vedun qtuiatnt e 1 168 nv e n
antérieur a celui de ses concurrents car il bénéficie de la date de dépot initial.

Aux Etats-Unis, jusquben 1995, |l es brevets ®tait prot ®g¢
compter de la date de délivrance. Ainsi, des brevets pouvaient étre délivrés des décennies
aprés gue les demandes aient été déposées. Un déposant pouvait retarder la publication,
etdoncladat e dbéexpiration, avec | e m®eaeminuations S i my
applications » ou demande de continuation et surtout celui des « continuations-in-part ».
Une demande de continuation est une demande ultérieure pour la méme invention que
celle revendiquée dans une demande déposée antérieurement (demande parente),
décrivant uniguement un objet divulgué dans la demande parente et bénéficiant de la

m°me date de d®pl!t que | a demande parent.e et,

La demande de continuation-in-part, elle, désigneune demande d®pos®e pel
demande antérieure (demande parente) est en procédure, reprenant tout ou une partie
substantielle de la demande parente, ajoutant de la matiére non divulguée dans la
demande parente et bénéficiant de la méme date de dépbt que la demande parente et,s 6 i |
yalieuydelamémedat e de priorit® uni quementdepander | 60

parente.*

Grace a ce systéme, le titulaire pouvait affiner ses revendications, tout en conservant sa
demande en procédure. Elle demeurait ainsi invisible pendant aussi | ongt e

souhaitait, du mo me oontinugtiodsiagplicatidp »oas moment wbells ¢

* Henry Mc CONNAGY «submarine ptents» lam Magazine 17 Mai 2005, visité le 13 juillet 2009
5 AIPPI résolution Annuaire 2007/1, pages 34344 Q193 Comité Exécutif de Singapour, Octobtel®, 2007
18



L 60 i ét&teaalors similaire a celle des patent trolls, le titre du demandeur était « caché »,
attendant que | a technol e gfinde pquuol tirer des reseaus s 0 i t

des désormais contrefacteurs ayant effectués tout le travail de développement nécessaire,

en ignorant quoi l e Xi st airntsuucelie-ci.dl dénéficiadt@alorsd e br
déun titre revendiqguant parfaitement l a techr
déorigine | ogi gquemendontrefacteusr i eur e ~ ceux des

Certain brevet sous marins ont été délivré plus de 40 ans apres la date de dépot

correspondante®.

Jerdbme Lemelson est reconnu comme étant un des inventeurs les plus prolifigues aux
Etats-Unis*’ avec plus de 600 brevets déposés & son nom, au cours du XX® siécle. Une

fondation porte son nom* elle sert & collecter des redevances issues des licences
accordées. Il est ®galement ~° | 6origine de nombreux
cours de sa vie plus de 1,3 milliards de dollars en redevances.

A bien des égards, il est réputé comme étant un précurseur des patenttrolls, bi en qubi
lui-méme inventeur. Son invention la plus controversée reste celle du code bar et de la

« machine visioné . | | s Oappailieit desting & lire les codes barres, pour laquelle M.

Lemelson a intenté un grand nombre de proces contre de grandes entreprises.

En 2004, 76 revendications de ces 14 brevets portant sur le code bar ont été invalidées

par la Cour Fédérale du district de Las Vegas, dans le Nevada®.

Cependant, pour certains auteurs, la pratique des « submarine patents » reste tres

mar gi nal e, et suffi samment anecdotiqueréepour
détournement du systeme des brevets.

Déautres pr®tendent gue | es demandes divisio
rester si | ongtemps tapiarddmdUSP@Ombrgari ®t'ailed
pas assez compétent pour délivrer un brevet dont il ne saisissait pas la portée, tant

|l i nventeur & ait visionnaire.

Ce détournement des procédures de dépdt aux Etats-Un i s néa pas pu sbo

France, pour plusieurs r ai sons. El'l e nbest ®gal eme n-t pl u

%6 Notamment le brevet USB28 753 déposé en 19%t délivré en 1992, disponibém annexe.
" Avec thomas EDISON et Carleton ELLIS

8 Descriptif disponible suhttp://www.lemelson.org/home/index.phisité le 20/07/2009
49 Ces 14 brevets sont tous disponibles et répertorids site EP.espacenet.com

%0 Gabriel P. KTONA The Myth of Submarine Patentsvw.pandad.comvisité le 22 JuilleR009
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Unis.

Section 2 : Une pratique désormais impossible.

La convention sur le brevet européen prévoit dans son article 93 que toute demande de

brevet européen est publiée dés que possible aprés I'expiration d'un délai de dix-huit mois

a compter de la date de dép6t ou, si une priorité a été revendiquée, a compter de la date

de cette priorité>.

La stratégie des « submarine patentseé ne peut °tre mise en Tuvre

publication ne correspond pas a la date de délivrance, contrairement aux Etats-Unis.

De plus, bien que la demande de brevet européen puisse étre modifiée pendant la

proc®dur e I @afinble peotédei les mtéréts des tiers, il est précisé dans le

deuxieme alinéade | 6article 123, que | a demande ou | e
facon & étendre la protection initialement demandée3. Une fois encore, ceci constitue un

frein aux abus rencontrés dans le systéme américain.>*

De plus, les demandes divisionnaires sont possibles dans le cadre du brevet européen,
cependant elles sont strictement encadrées et elles ne peuvent la encore étre déposées

que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-dela du contenu de la demande initiale.*

L Article 93: Toute demande de brevet européen est publiée dés que possible aprés I'expiration d'un délaitde dix
mois a comptede la date de dépbt ou, si une priorité a été revendiquée, a compter de la date de cette priorité.
Toutefois, elle peut étre publiée avant le terme de ce délai sur requéte du demandeur. Cette publication et celle du
fascicule du brevet européen sont gffiées simultanément lorsque la décision relative a la délivrance du brevet
européen a pris effet avant I'expiration dudit délai.

%2 Article 123 de la CBE La demande de brevet européen ou le brevet européen peut étre modifié dans les procédures
devantl'Office européen des brevets conformément au reglement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur
peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.

%3 Article 123 Al 2et 3de la CBE : (2) La demande de brevet européen ou letbesiropéen ne peut étre modifié de

maniére que son objet s'étendedala du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.
(3) Le brevet européen ne peut étre modifié de facon a étendre la protection qu'il

confére.

L6 OEB e s tempmvigtlantsur deipoint chyuidelines for examination in the EPO C VI 5.8t5.3.10

% Article 76 Une demande divisionnaire de brevet européen doit étre déposée directement auprés de I'Office européen
des brevets a Munich ou de son département Bldye. Elle ne peut étre déposée que pour des éléments qui ne
s'étendent pas alela du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure ou il est satisfait
a cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme dépasdtie de dépbt de la demande initiale et

20



La publication du texte du brevet américain s'est effectuée jusqu'a récemment au moment
de la délivrance, d'ou I'impossibilité des tiers de connaitre la demande en cours.

Le systeme a évolué, mais il subsiste dans certains cas, ce qui est un avantage souvent
décisif en cours de négociation. Il est tres difficile au tiers d'avoir une idée claire du

portefeuille véritable d'une société ameéricaine aux Etats-Unis.

Ainsi depuis 1995, le délai de protection des inventions aux Etats-Unis est de 20 ans.
Cette protection court a partir de la date de demande de brevet et non plus a partir de la
date de délivrance,co mme cO6®t ait | e cas auparavant. |1

méme stratégie sur une période aussi longue.

On le voit, bien que les patent trolls et les « submarine patents » relevent de stratégies

di ff®rentes, el l es peuvent avoir toutes | es
antérieur a celui des concurrents afin de pouvoir faire valoir leur droits.

Il est alors possible de générer des revenus en demandant réparation pour la contrefacon

du titre ant®rieur. Cela constitue bien dans

droit de brevet.

bénéficie du droit de priorité.
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Chapitre 2: Ledétourne ment de | 6 ®conobmvet du droit

Le systéme du droit de brevet a été créé pour encourager| 6i nnovation et
une rémunération des inventeurs. Ainsi, les dépenses engendrées dans le cadre de leurs
recherches peuvent °tre rembour s®es gr ©ce a
déposant. Cependant, le principe des NPE est de ne pas exploiter les inventions
brevet ®es, et de ne pas °ltlr endy lad odroingci nael odress |
directe, l es NPE profitant unidgubrevetelapossikiliiéune ¢

de le valoriser.

La plus importante de ces sociétés est "Intellectual Ventures". Elle exploite tous les
segments du marché des "trolls" et posséde une forte rentabilité, ce qui attire vers elle de
nombreux investisseurs®®. Les plus connues des NPE se nomment "Acacia”, "Alliacense”

ou "Rembrandt Technologies", elles ont des modes de fonctionnement différents car elles

calent leurs activités sur des portefeuilles plus petits et plus spécialisés.

D'autres encore ("1st Technology", "ArrivalStar”, etcé ) font appliquer le droit des brevets

exploités indiment mais sans les acqueérir.

Parmi les NPE on compte aussi des individus qui font valoir leurs propres brevets pour en

tirer une rente. Il existe aussi des NPE qui agissent de facon "furtive" en attendant la

maturité d'une technologie ou d'un produit pour revendiquer avec davantage de certitudes
d'énormes compensations. Dans le petit monde des NPE, les entrées et les sorties sont

trés nombreuses, d'ou la difficulté d'établir un état des lieux précis®’.

On observe dans chaque situat i dnmvetubasé duRtnour ne
business model uniquement tourné vers une action offensive et spéculative.

Pour pouvoir comprendre ce ph®nom ne, i con\
| ®gal i t® de | 6action du patent peutcatiopter pawri s | e

obtenir des revenus.

® Cette soci® ® a r®ussi cette ann®e ~ lever plus de 1,
" MYNARD.A, op.cit
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Sectionl: La | ®galit® de | 6action des patent

Le fait de qualifier une soci ® ® ou une
fait qubébun titulaire de Dbrevet queessittsentaction, pr op |
bonne ou mauvaise pourl 6 ®c o.n o mi e
Lébaction du patent troll est avant tout une
Bien que cette conception ait été fortement critiquée, notamment par le doyen Roubier qui
considérait la propriété industrielle comme un « droit de clientéle »®*ce droit sdéapp
depuis longtemps ~ un droit de propri® ® cl assique. l
gue le droit de propriété est «le droit de jouir et disposer des choses de la maniére la plus

absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou les reglements».

De ce fait, |l e titulaire doun titrecedreit:propr.i
Lusus, droit d'utiliser un biuaus,,droitdde digposgro ui r
des fruits de ce bien et I'abusus, droit de transformer ce bien, de s'en séparer ou de le

détruire.

Serait-on alors en présence de bons et mauvais propriétaires ? Certains auteurs
considérent les patent trolls comme de mauvais titulaires, des personnes malfaisantes de

la pire espéce.”® Selon, eux ils ne devraient pas étre autorisés a valoriser leurs brevets,

car ils nobébapportent aucune plus value ®conomi
Quoi qguodi l en soit, |l poqaure séemoonemnet eome s .paGed
di sposent doéun outil t el qgue | a propri ®t ®, g

comportement. Les patent trolls sont une conséquence, pas un effet du droit de brevet.

Le débat sur les NPE permet de relancer celui de la propriété intellectuelle. En effet, la
capacit® de | 6inventeur de disposer de son in
vu dans le cas des patent trolls comme étant un peu trop permissive, et peut conduire aux

abus que nedbon obse

Mais les possibilités de cessions ou de licences i s sus de | 6 admtuasnu s p e
i nventeurs i nd®pendant s ndayant p-mé&mes | leurs mo y

inven t i o n retiret drepnofit certain. Si un inventeur peut déterminer la valeur de son

* P ROUBIER op.cit.
*¥ How patent trollare a tax on innovatiomww.avc.com
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titre, i i nvestira un montant opti mal dans

i nvestissements tout en apportant sa contri|

technique®®* La possibilit® de cession est donA biel
d®f aut dobébune conception autre, celle de | a pr
On ne peut forcer un inventeur a développer lui-m° me sa c¢r ®ati on, beauc:t
tels que | es universit®s nodayant pas | a capac

Dans le cadre de la propriété industrielle, le monopole conféré par le brevet se traduit par
|l e droit ddéautoriser ou dointerdi3rdeCodeedetaai ns
Propriété Intellectuelle (CPI) énonce que sont interdites, & défaut de consentement du

propriétaire du brevet :

a) La fabrication, I'offre, la mise dans le commerce, l'utilisation ou bien l'importation ou la

détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;

b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les
circonstances rendent évident que [lutilisation du procédé est interdite sans le

consentement du propriétaire du brevet, I'offre de son utilisation sur le territoire frangais ;

c) L'offre, la mise dans le commerce ou l'utilisation ou bien l'importation ou la détention

aux fins précitées du produit obtenu directement par le procédé objet du brevet.

De plus | 6-8r med¢!| eenL.i@v3I e | a mani festation de
possibilité de cession du titre : Les droits attachés a une demande de brevet ou a un
brevet sont transmissibles en totalité ou en partie et ils peuvent faire I'objet, en totalité ou

en partie, d'une concession de licence d'exploitation, exclusive ou non exclusive.

Le patent troll dispose évidemment de toutes ces prérogatives, il peut donc normalement

d®f endre son titre. Le fait quobil ne soi-t p a:
rien ses droits®, I peut tout ° fait c®der ce titre,
ne commercialise pas de produits issus du brevet ne change rien. Il existe certes une

obligation doéexpl oit at i®mais ld fait de donnerdiceqce @wane par

8 Mark A. LEMLEY, property, intellectual property and free ridin@3 Tex.L. Rev.1031, 1057 2005 Selon Lemley,

les droits de propriété intellectuelle sont légitimes dansleccasb 6 e x cl usi vi t ® c¢cr ®e une val
Le cas des inventeurs salariés en est un exemple: article L&1TPI

%2 Article L.613-18 du CPI

61
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brevet, ou de chercher a donner licence, méme a des prix tres élevés constitue une forme

doexpl oitation du titre.

Onle voit, bienquel 6ut il i sation du syst me de | a prop
trolls peut para“ tre ill ®gitime, il est pourt
|l 6i nnovation, et elcette gr&igue |poupgit env@rmen tonduire a un

ralenti ssement voire “~ un blocage de | 6%¥nnova
Prenons | 6exemple de Raymond Niro. Cet avocat

valorisation des brevets. Une des principales caract ®ri sti que
chercher des clients, mais directement des brevets a faire acheter pour ensuite les

valoriser pour le compte de NPE.

Cette stratégie peu conventionnelle a fait de lui un homme trés riche et trés décrié®,

En 2001, il repéra un brevet a vendre par la société Schneider Automation, Inc., dont

personne ne semblait vouloir et proposa a un de ces clients, M. Henderson®, de | 6ache
et de poursuivre les grandes entreprises qui pourraient étre contrefactrices de ce brevet.

Niro devitntdel 6M.voEHander s on,poueantag® suh esnlgencesd 6 u n
accor d®es. Quel gue mois apr s |l dachat du titi
mise en demeure, proposant des licences allant de 600 000$ a 1 000 000$%. Les sociétés

visées ne répondant pas rapidement, Niro poursuivis 50 entreprises devant les tribunaux
américains qui conclurent toutes un accord avant le terme du procés®.

La société de M. Henderson récolta alors pres de 30 millions de dollars grace aux licences
accordées, dont un tiers prévu pour les honoraires de Me. Niro.

Cette technique juridique, certes critiquable éthiguement mais néanmoins légale a permis

au cabi ned$ «Nitd) Soawrnea Haller and Niro » de devenir le cinquieme plus

i mportant cabi netUnis, énderntesdetevedus®s Et at s

Afin de comprendre comment ces nouveaux acteurs du monde des brevets sont devenus

S i i mportant et si critiqu®s, I est n®cessai

le cadre de leur business modele.

® Severin opeit W T6S

“Pr®cisons qudil a travaill ® pendant ieflawocat derhiienelsos,e s ann
pionnier du trolling

Qui acheta le brevet aux enchéres en tant que représentant de la socigféeSbtalogy LLC, une sociésérvant
uniquement a acheter des brevets.

Dont de trés importantes sociétés comme BoeingdBM CI| or o x é

LERERL. meet the original patent trolivwww.law.com consulté le 10 juillet 2009
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Section 2 Les stratégies des patent trolls.

LO®t ude des moyens mis en Tuvre par | es pa
permet de comprendre ce qui les distinguent des titulaires classiques, et améne donc

souvent a leur identification en tant que tel.

1) La responsabilité.

Les patent trolls contrairement aux entreprises exploitantes, ne sont que tres
rarement concern®s par une quel comhgpaseoupeues po.l
doasgt isfi c e noesils dispesent. Lai ptupae du techpsnitl s nodéont pas
activité économique que celle des litiges.

De plus, |l es patent trolls ne craignent pas |
ndoexploitent i ndustriell ementiquep &esfait paiudesx br e\
industriels déappartenir au m° me secteur d ¢
rapidement un conflit. Une demande reconventionnelle peut conduire dans bien des cas a

la concession de licences-c r o0i s®es, ou dopmstoror ds de non
Cette situation ne soOoapplique pas aux patent
Ainsi, ne pouvant se voir a leur tour condamnés pour contrefacon ou concurrence

déloyale, ils possedent un avantage certain dans une discussion précontentieuse.

2)La diversit® doéactivit®

Uneentrepri se ¢l assique, gudell e poss de son p
centre pas son activit® vers |l a d®fense de se
faire cesser une atteinte représente pour elle un co(t important en temps et en argent.

Ailnbver se, |l a seule activit® des patent troll
des revenus de ces litiges.

Par cons®quent , un patent trolll aur a, d s | 6c¢
agressive et pl us r i° qgan i®peut qettteuoutes les messouecpst | S e

humaines et financiéres dont il dispose au service du contentieux.

% Danielle WILLIAMS Basic framework for effective responses to Patent tlNBCA Avril 2006 V 71 N°3 p2
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3) Le rapport aux tiers

Doautres diff®rences existent entre ces d
aux employés, aux clients, aux actionnaires, aux codts des litiges. Les NPE emploient la
plupart du temps des avocats ou des juristes
nombre de litiges engagés voire gagnés, contrairement aux entreprises qui rémuneérent
leurs avocats en fonction du nombre doOoheures pass®es sur une

employés par les NPE peuvent également percevoir des pourcentages sur les licences

guodils ont r®ussi “~ n®gocier.

De plus, un patent troll ne craint pas que |20
une perte déoactivit® et doempl oi s. Ceci I

entreprises classiques p o u r gui |l a perte dbébun proc s peut

partie de leur activité.®®

Enfin, | 0® ®ment caract@stsgudilenmi sdx nlt &®r ga
au fond du brevet. Il ne souhaite pas discuter de la validité potentielle de son titre, mais
uniquement de la valeur pour laquelle il souhaite le donner en licence.

Lepatent troll n 6 a réableeml ce gpul buusn dobbajregcetnitf possi bl
licence de brevet, tout en passant le moins de temps sur cette affaire.

De ce point de vue, il peut paraitre plus facile de négocier avec un patent troll plutot
gudavec un aut r e ndampas deeansidératiors outdréooolblj ect i f s d¢

part celui de collecter des revenus.”®

Souvent, le patent troll propose a la société qui recoit une lettre de mise demeure de
r ®gl er ° | 6ami abilles oppasentt',cen e faisantaumexoffregde licence.
Toute la partie précontentieuse est donc faite sans discuter du fond du litige : Est-on en
pr ®s ence doéune r?&e brévet estilovaldble au regard ces conditions de

fond ?

® Onpense®daffaire Black Berry, ou |la soci® ® RIM a faill:
faillite.

“Ceci est vrai uniquement dans | dhypoth " se ou la victi
" Cette proposi tpiasn diddsBtr emadret les politique classiques
dans |l e cas dodébun patent troll .
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Tous ces facteurs conduisent a réduire les moyens dont dispose une société attaquée
pour faire cesser les accusations du patent troll. Il est donc en réalité plus difficile de
conclure un accord ou faire cesser un contentieux avec un patent troll si on souhaite

étudier sérieusement les allégations du demandeur dans un cadre précontentieux.

4) Business model

Il existe différentes offres de licences proposées par les NPE. Le prix est souvent
d®t ermin® par | e montant du chi ffr e endadegpbrf ai r e
la part de sa production réalisée grace au brevet litigieux. "?

Chaque type de licence présente des avantages et des inconvénients pour le patent troll,

certaines ayant des montants relativement f a
inf®rieur 7 cel ui débune action devant un tri
extr°mement ®l ev®s, avec pour but une saisie

de payer un prix si important. Dans ce cas, le demandeur espére que le défendeur sera
soumis a suffisamment de pression pour accepter de concl ure | 6affaire
avant que le juge rende une décision, la perte du procées représentant un risque trop

i mportant podr | d6dentreprise

Il est donc important de connaitre les stratégies développées par les patent trolls afin de
pouvoir décoder les intentions de la partie adverse, et ainsi y répondre correctement.

Il faut savoir se poser les bonnes questions face a ce genre de situation : Le patent troll
vient-il de commencer la valorisation de son titre ou existe-il déja cinquante licences pour

celui-ci ? Si le patent troll vient de commencer son programme de licence, il est alors plus

opportun de mener l e patent troll jusquobau
opposerdes ® ®ments de | b6art ant ®r i eur et ainsi
sbav re plus d®licate si |l e patent " d®) - ga
qguodi l |l 6a d® “ donn® en |icence °~ des dizaine

En r ®s um®, seltrouvesfageal 2 um patent troll, il est nécessaire de connaitre son

business model et la position actuelle du troll par rapport a son offre de licence,

72

Ces licences peuventallerdeB®@ 0$ dans | e cas dbébune proc®dure contre
tailles, mtl ljiwosngpuddee WdI | ars piogrpagesdgyosses soci ®t ®s
“ Cdbest la strat®gie qui a ® ® employ® dans | daffaire

élevé que la proposition de licence initiale.
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reconna’ tre | 6unique objectif du patent troll

genre de pratiques.”

LaprésencedecesNPEpeut donc compliguer consi d®rabl e

entreprise, voire conduire a sa faillite en cas de mauvaise gestion du litige.

La situation, bien que décrite comme alarmante, ne doit cependant pas étre abordée avec

une vision manichéenne.

En effet, certaines de ces entités considérées comme des parasites, font valoir que dans
un sens, elles participent a un rééquilibrage de la balance entre les inventeurs et les
puissantes entreprises ameéricaines. Elles permettent de faire valoir des droits qui ne
pourraient °tre entendus si el l es nbdéexistaien
toute personne souhaitant valoriser un brevet de Troll, contribue a devoir redéfinir ce qui

est acceptable ou non, éthigue ment parl ant, dans | e cadre de

Section 3 La légitimité des patent trolls

Léav nement tlodssd epaitiesntusne qui nzai nd&nsddann®
conduit une grande majorité des acteurs du monde des brevets a condamner cette
pratique.
Pourtant, certains considérent que beaucoup des NPE ne doivent pas étre désignées
comme des parasites. El | es uménuilibre éntreclestgransles| o n ¢
sociétés disposant de moyens considérables, tant sur le plan commercial que juridique, et
les structures plus petites, notamment les inventeurs indépendants, les universités et
laboratoires de recherche.
Avec | a peur install ®e de rencontrer un pater
pas directement son invention mais souhaitant défendre son bien se voit rapidement
gualifié de parasite perturbateur.
Le probleme de ce constat « une taille pour tous » conduit a certains abus et confusions,

tant les acteurs du monde des brevets peuvent étre de nature différente’.

74

e Ce qui comprend lbudgetalloué | 6af faire,aultaorpirsi®ee edtec ér i sque

Jeremiah S. HELMVhy pharmaceutical firms support patent trolls: the disparate impact of Ebay V. Mercexchange
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Ainsi, les inventeurs qui ne peuvent exploiter eux-mémes leur titre, faute de moyens,

peuvent toujours tenter de monnayer leur brevet sans pour autant avoir une attitude
contraire 7 | 6o b.Oavvoit eheffetdhralpoutquodua inventeernne gourrait

pas monnayer son invention, alors que celle-ci a été divulguée a tous.

De la méme facon, de nombreux titulaires, telles que les universités, préférent donner en

licence leur titres plutot que de devoir les commercialiser, car ceci suppose de mettre en
Tuvre des comp®tences qubéils ndbont pas toujou
Ainsi, le role des NPE dans ces cas précis, peut étre de valoriser les inventions de ces
petites structures, sans quobelles soient app
doi mporta®seslLesoscNRE jouent alors un rtle doi

et | 6i nventeur, afin de pouvoi r-ci. gRourguoi uneu mi
uni versit®, ou un inventeur ayant investit be
ne pourrait-i | pas valoriser son travail, conme | e p
Léav nement des patent trolls aura au moins
syst me am®ricain et |l es abus, d o n tui ndsesnen |

cause dans des proces colossaux. Le constat est simple, si au lieu de déposer a outrance

des brevets parfois sans réelle nouveauté, activité inventive ou aux revendications parfois

troubles, toutes ces sociétés avait adoptée une attitude plus mesurée, en menant une

politique de propriété intellectuelle active et non uniquement basée sur la défense, nous
nédaurions certainement jamai® entendu parler
Cdest en partie |l a tr s forte augmentramins on d
secteurs, et la vente ou lanon-val ori sation de ces titres qui
entit®s de profiter du sdeprocésmantinteAtésjpar des NREh u i b
parfois sur demande ou apres la vente de titres par des grandes sociétés, soucieuses de
conserver une éthique irréprochable’’. Il semble pourtant que la situation actuelle aurait pu

étre évitée, sinon étre de moindre importance si ces mémes sociétés qui dénoncent
aujourddéhui | es pat e mutrepoldigjuad @iovations U mener une
Mai s demander wune attitude plus responsabl e f

i mportance peut parsans doutele systeme égalge est andetre d¢n

on innovation p 333 20/12 2006

Ou bien, ils seraient restés un phénomeéreertrérginal

Entre 1994 et 2002 on estime que 2,7% des proces liés a la propriété industriel comprenait une NPE. Depuis 2003,
ce chiffre est passé a 8,4%, et est en augmentation constgmtst N°28
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cause.
Face a la diversité des définitions, stratégies et criteres amenant des sociétés a étre
consi d®r ®es comme patent troll s, pl usieurs sy

été mis en place.

Chapitre 3: Les nouveaux moyens doéidentificatio

Face aux difficult ®s duieudsealutiondontété misegen pat e
T uvrleapremiered 6 e rellerest le blog « troll tracker » qui a désormais fait des

émulesavecn ot amment & Faterd seedom>a t i o n

Section 1: Léaf f ai rtell tdaoker»l og ¢

Le blog troll trackera ®t ® mi s en place au cours de |
anonyme, afin de mettre en lumiére les gros problémes rencontrés aux Etats-Unis avec
les patent trolls.’”®*Dans ce bl og, shvisiondeeNPE airsiaguedariombreux
renseignements sur les sociétés pratiquant la valorisation de brevet.
'l se d®finissait 7 Isi@eguidieyietéresse pames affatrea ltés un ¢
aux brevets, mais pas par la célébrit¢ »°. Au cours de | 6ann®e 2006
une popularité conséquente et était consulté par une grande partie des avocats impliqués
dans des contentieux comprenant des NPE. Pour certains, méme si les renseignements
di vul gu®s no®t ai tl| dpiasss uea pd & uanuex gfofuai r e, il s
éclairage fort appréciable sur les sociétés requérantes.
Dans un de ces articles, Raymond Niro®’, célébre avocat américain fut désigné comme
etant le plus important des patent trolls. Ses stratégies, furent détaillées dans ce blog, et
décrites comme tres agressivesetinaccept abl es doéun point de vu

décrit comme un avocat ne prospectant pas les clients mais seulement les brevets a

8 Stephen AlbaimdeneiRaymond Niro responds to Rait Troll Tracker www.patentbarristas.cof? décembre

2007 consulté le 10 juillet 2@

Brenda Sapino Jeffreymatent attorneys sue Cisco and bloggingHouse Lawyer For defamatiolexasLawyer
journal,12 mars 2008 consulté le 10 juil®09

Raymond Niro est souvent considéré comme le premier troll des brevets, agissant pour le compte de sociétés
possédant des brevets, ou achetanati@&me des brevets.

31

79

80


http://www.patentbarristas.com/

valoriser .Brevets qui pourraient par la suite lui servir de fondement pour poursuivre des
grandes entreprises.® S6en est sui virdentissantcontent i eux
Cette affaire peut paraitre anecdotique, elle est pourtant une parfaite illustration des
meéthodes utilisées par les patent trolls.

En effet, Raymond Niro souhaitant faire fermer ce blog qui selon lui portait atteinte a sa

réeput at i on, nbéa pastmudadiltiis®ndelsl eicke | a justici
un chasseur de tétes, en proposant une récompense a qui lui donnerai des informations

sur | didentft® du bloggeur

En f®vrier 2 0 B TrolliT@acker régélait s adn i denti t ®. 1 s 0
Frenkel, qui travaillait ~ | 6®pogue comme jur

poursuivi par deux avocats Texan pour diffamation®® suite & des déclarations faites sur son

blog.

Une fois | 6i dem@v @I®@®ed,u bMeo.gdgRumo bseéeet separt
de ses clients pour tenter doéemp°cher |l e bl og
appartenait a la société Global Patent Holdings (GBH) et revendiquait la technique de
décompression des fichiers JPEG.2* Selon Me. Niro, tous les sites internet en service sur

le web étaient contrefacteur de ce brevet.®

Le proc s engag® nbéa pu aller - son ter me,
revendications du brevet de GBH, mai s cet exemple d®montr
preuve un patent troll.

Notons que de nombreux blogs ont depuis fait leur apparition, dénongant les patent trolls

et militant pour une réforme du systéme américain des brevets.®

Ce fut chose faite avec un brevet achetésbtaété Schneider par un de ses clients, avec qui il poursuivit plus de 40
enteprises a la fin des années Biga Lererop cit

Raymond Niro proposa 5000% de récompense puis augmenta la somme jusqu'a 15000$ pour tout renseignement
donné.

L6 a f fest toujoars en instance de jugement.

8 PBrevetn°US®53341, | a d®compression de fichiers jpeg per met
% lasoci ® ® GBH a dobéaill eurs poursuivi 16 sodes@e®s en p
allant de 12500$ & 1900000$

8 Notammentleblogpatenly conti ent de tr s nombreuses informations:
virul ent 7 IhttpBpatantlav.tydepas.comP E .

32



Section 2 : « Patent freedom », ou la carte de visite des trolls

« Patent freedom » est une société a responsabilité limitée, comprenant un service
proposant des informations sur les NPE. Selon eux, les entreprises opérant dans certains
secteurs soumis aux patent trolls ne peuvent se défendre convenablement, du fait de la
nature secréte des NPE. Il est en effet facile de récupérer des informations sur les
grandes sociétés alors que celles-c i ont beaucoup de mal ~ dispo
sur les patent trolls. Le but de «patent freedom » est donc de remédier a cette
«asym®trie &% Dépais saatéatiannelle a identifiée plus de 190 patent

trolls comprenant prés de 1000 filiales, détenant plus de 12000 brevets®®.

Selon cette société, ce serait en réalité prés de 20 000 brevets qui seraient détenus par

des NPE. L a cr ®ation de ce service r ®p ond
informatiques de mieux connaitre les NPE, afin de mieux se préparer en cas de proces. Le

service est relativement couteux®®, mai s semble justifi® pour b

| 6ayant adopt ®.

La transmission de données sur les patent trolls comprend également les sources de

financement des NPE. Depuis plusieurs années, de nombreux investisseurs se sont

tournés vers ces entit® s l eur mod | e ®conomique ayant p
produire beaucoup ddbargent . Ces i nvesti sse
déinvesti ssement, de bangues, de fonds de pe
actives dans le méme secteur. Ainsi, en connai ssant | 6origine de:c
patent troll, | 6entreprise est plus ° m°me de

|l a fois dans | 6entreprregeéeantatt agqu®e et dans

De plus, ce site est construit sous une forme communautaire. Chaque entreprise peut
apporter sa pierre 7 | 6®difice en d®non-ant |
activité. On observe donc ici une véritable ligue contre les patent trolls, avec de

nombreuses sociétés qui mettent en commun leur expérience face a ces professionnels

% HARBERTT.I f you c a ntdls, join ¢hant magazirte Electronic Business 09 Septembre 2008
8 Données recueillies sur le sitavw.patentfreedom.copeonsultée 20/07/09
8 De 500005 & 75000$ par an
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du Ilitige. Cette animosit® semble justifi ®e I
plus riches aux monde® ont ®t ® poursuivis plus de 500 fo
2005 et 2007.%

Le phénom ne des patent trolls nbéest donc pas an
crées sur la base décrite par M. Detkin depuis la fin des années 90. Le modéle
®conomi que quobelles ont d®vel opp® est ef ficae

contestable.

Cependant si le phénoméne a pris une ampleur considérable aux Etats-Unis, son impact
en Europe doit étre relativisé. En effet, cet abus du droit de brevet a été rendu possible par
la législation en vigueur aux Etats-Unis. Celle-ci contient des regles beaucoup plus
favorables aux NPE, alors que la Iégislation Européenne semble mieux armée pour faire
face a ces abus. Il convient donc en premier lieud 6 ®t les failees du systéme américain
qui ont rendu possible cet abus, afin de comprendre pourquoi un impact similaire en

Europe semble peu probable.

90
91

Classement effectué par le gaaine Fortune
IPEG Patent trolls statistics, will Europe escape the trolBEG magazine 01 janvier 2008
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Titre 2. rhpact des patent trolls réduit par les

différences entre systemes juridiques

Chapitre 1 : Un systeme de brevet ameéricain abuseé

Pour de nombreux observateur s, ultdlingngsbr t an
imputable en grande partie au droit américain des brevets. Un champ de brevetabilité trop
large, le manque de rigueur desexamens de | 6 USPTO, | e sylsGe amset eren
district du Texas, le colt des procés et la rémunération des avocats sont les principales

causes.

Section 1: Un champ de brevetabilité élargi.

A partir des années 1980, le |égislateur américain a souhaité mettre en place une
extension du champ de | a brevetabilit®. aDes d
propriété industrielle ont pu étre approprié.

Coest | eusmessmethals et des logiciels.

1) Brevetabilité des logiciels

Cdest | aDianénd icantrecDiehr® de la Cour supréme des Etats-Unis en
1981 qui a permit la brevetabilité des logiciels. Par cette décision, la cour ordonna a
| 6USPTO de bde®etportamt sur un logiciel de contrble de fabrication de produits
en caoutchouc.®®
Ainsi, depuis cette décision, de nombreux brevets portant sur des logiciels ont été
déposés aux US, parfois sans réelle activité inventive. Certains brevets revendiquaient des
simples algorithmes, permettant de définir des codes source.**

Cela a notamment conduit a la création de nombreuses « start-up », dont beaucoup

9 United States Supreme Court March 3,1981 450 U.S. 175, 209 USPQ 1

% Daniel A. TYSVER The History of Software Patents: From Benson and DielState Street and Bilski
http://www.bitlaw.convisité le 12 mars 2006

Les codes sources doéun | ogiciel sont prot®geables par
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possédaient des brevets portants surdes | ogi ci el s. On estime auj
de brevets logiciels aux Etats-Unis serait compris entre 70 000 et 100 000. A bien des
®gards, | 6USPTO semble trop permissif #tresec ce
accordant une protection trés large.®

Par exemple, l e 27 Avril 20014, | 6USPTO a accord®
sur le « double clic »%°.

Léaugment ati on des des legcels a dopcoaontrdbuéta fosirair de

nombreux titres aux patent trolls, dont la validité est souvent remise en question.®’

2) Les « business methods »

La traduction la plus adéquate de cette expression est « procédé pour faire des affaires »,

ce qui final ement revient " | ui donner un se
procédé économique ».

En effet, les brevets qui ont été délivrés aux Etats-Unis pour couvrir des « business

methods » sont des brevets qui se réferent non seulement aux méthodes utilisées par les
entreprises dans les contacts directs entre elles et leurs clients, mais également dans les

rapports internes, avec ses fournisseurs ou les différentes administrations.

Il sdagit donc v®ritablement dedum@e’hodes ®con
La possibilité de breveter des business methods est réapparue aux Etats-Unis avec la
décision de la Court of Appeal of the Federal Circuit (CAFC) Street bank contre signature
Financial Group de 1998%. Selon la cour, la méthode ne devait pas nécessairement
produire un résultat tangible, utile et concret pour pouvoir étre brevetée. Une autre affaire

vint rapidement confirmer la brevetabilit¢ des business methods'®

, permettant ainsi
do®l argir fortement | es possibilit®s de prote
Ces d®cisions faisaient suite 7 | 6av nement

américaines ayant fermé toute possibilité de breveter des business methods depuis les

% YannMENIEREL 6i mpact ®conomi que du obsrneémare 20000 gi ci el , un ®t &
% Brevet américain n°U$ 727 830 délivré en 2005, disponible en annexe

°" Pour info, http://brevetogiciels.info

% www.wipo.com

9 CFAC Street bank Vs Signature Financial Group 149F.3d 1368 (1998)

100 AT&T Corporation v. Excel Communications, Inc., 50 USPQ 2d 1447 Fed. Cir. 1999
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années 1950.°> C6est ce genre de brevet qui a ®t® u
LLC contre Ebay.’®* Avec le peu de critéres exigés par la cour supréme, de nombreux
brevets contenant de trés larges revendications ainsi que des conditions de validités

parfois non-remplies ont été délivrés.

Dans un jugement rendu | e 30 octobre 2008 dan
fédéral aux Etats-Unis a réexaminé la validité de brevets sur | es m®t hodes d
particulierement, la majorité de la Cour a rejeté une demande de brevet sur la gestion de

risque dans les marchés financiers sur les produits de base. Dorénavant, une telle
demande ne peut °tr e viademdnde eest gitaché asune madhioeb j e t
physique ou so6il produit un changeme¥t doé®tat
Ainsi, l a Cour a restreint |l es param tres de
avait imposée initialement en 1998. Ceci devrait permettre de limiter le nombre de brevets

accordés trop facilement, avec des revendications trop larges.

Section2: Un contr®'l e de | 6office am®ricain d
Face ° | 06® argi ssement du champ daedum br e\
nombre de demandes en forte augmentation. De
d®l ivr® 7 millions de brevets, dont 2 f11ion
Pour | 6an nfifcear2cd 386,3 2116 demandes de biteeadélivieddi nv
moins de 200 000.'® Face a cette forte croissance, les effectifs de | 6 Of fi ce nd

augmenté. Ceci a pour conséquence un allongement'® des délais de délivrance ainsi
gudune baisse du temps dbébexamen de clhguglitte den
des brevets délivrés.

En 2005, |le nombre de demandes rejet®es par |

Comparativement, le nombre de demandes de brevets européens est en progression

101 p, Jason Hadley, Jung Hahm, Tanya Harding, Steven Lee, Malcolm T. Meeks, Richardd@ulidiehtary on State
Street Bank University of Cornell Law School. http://www.law.cornell.edu

192 \/oir annexe Zontenant le brevet U.S. Patent 5,845,265

193 Adam Mizera newsletter ROBIC Vol 12 n°4

104 K.Adamo, Patent World, n°190, Mars 2007, p.17

™ statistiques disponibles sur |l e site de | 6USPTO
Aujouddhui, la moyenne est dIMBSA TAURINSIPCI2008 Arinualivieetingp o u r
San Dego, CA, September 223, 2008

Wstatistiques officielles de | 6USPTO, disponibles sur
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avec 146 600 dépbts en 2008 (+ 3,6% par rapport a 2007). La proportion de demandes

rejetées est passée pour la premiére fois sous la barre des 50%.%

De pl us, l a cour doappel du circuit f ®d®r al ,
brevetabilit®, a contribu® ~ | daugmematcldét i on d
Ainsi on peut conclure, sans étre trop chauvin, que ¢ 0 eles laxisme dont a fait preuve

| 60ffice am®ricain depuis plusieurs ann®es, a

qui a favorisé le développement des patent trolls.

Notons cependant gudun nouveau directeur de IparUsSsPTO
président américain. David Kappos, ancien vice-président de la société IBM semble au fait
des enjeux actuel de la propriété industrielle, et souhaite engager une politique visant a

augmenterlagual it ® des brevets d®livr®s par | 6offi

Section 3 : Le colt des litiges aux Etats-Unis

Le colt exorbitant des procés aux Etats-Unis favorise de maniére certaine le
développement des patent trolls. En effet, face au risque de perdre une somme tres
i mportante | ors dobéun proc s, acteptex deccontrguterdiriee nt r e
|l icence afin do®viter un | itige trop ircdest e u X
prétentions exorbitantes et fantaisistes, la voie du proces peut sembler évidente. Mais
cette envie de justice doit étre tempérée par le montant des colts dan litige, parfois
cachés ou non anticipés, qui peuvent vite devenir colossaux.
La fiert® dbébune ent r eprains mpidementrétretoufféeipargdes nt i or
spécialistes du droit bien organisés tels que les patent trolls.
Ainsi , i est possible de connaitre | es co%Hts
de ce que vas codter a une entreprise un litige devant un tribunal américain reste difficile a

définir.1°°

Selon « | aterican intellectual property law association», | es co%t s moyens d

18 DESCAZEAUXC.contre | es attaques de schnitoaratienbrévesonalswi,20006 uni o
1%%atent Litigation: Is it Worth the Expensé®enmagazine \ol. 26, No. 7 01 Aviiié
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l'itige s6®0008npai pawGoi e, dans | es cas ou mc
en jeu. Lorsque le procés vise des brevets qui dégagent des revenus supérieurs a un

million de dollars, la moyenne passe a 2,6 millions de dollars pour les codts directs.

Cette moyenne national e masque |l es di ff®r en
juridictions du méme degré. En Caroline du nord par exemple, il faut compter 3 millions de

dol I ar s dénmoyemne.ai r es

De plus ces d®penses sont faites rapidement
demandeurs et défendeurs réunissent alors des experts qui doivent donner leur avis sur le

brevet attaqué et sur la réalité de la contrefacon.

De nombreuses d®penses peuvent sodajouter au c
| 6int®grit® financi re de I|IBentreepriuss. dBesl
peuvent étre appelés, souvent ceux des services de recherche et développement, ce qui

peut également avoir une influence sur les projets futurs de la société. De plus, la

confidentialité développée par la société peut étre mise a mal au cours du litige.

Ajouté a ces sommes la possibilité de voir les dommages accordés a la partie gagnante
multipliés par trois en cas de contrefacon intentionnelle,*'® la somme & payer pour le
perdant peut sbav®r ®e tr s pr éntrepdse.cli seimiblee I
®vi dent sogiétédditniempor t ance rm@odemeure @ar ami patent troll de

prendre une licence aura tendance a préférer la solution amiable. Méme en sachant que le
brevet qubéon | ui opposd iasatnca etpop gane en casad |, | e
perte du proces.

Enfin, les honoraires des avocats représentent sans doute un des problemes du colt des

proces aux Etats-Un i s . B e a u ¢ s sopt endefiearenunéads selon un pourcentage

accordé par rapport aux dommages attribués a leurs clients, voire sur les licences
contractées avant jugement. Cert ai ns avocats refusent m° me
litige si les dommages et intéréts prévisibles ne dépassent pas les 12 millions de

dollarst'?,

10| es fameux« triples damages
11 ERANKEL A., Is patent infringement litigation up or dowihe American Lawyer 14 mai 2009
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Section4: | 6 Eastern di sépubliquebamafierel»drsa s, ¢
brevets'*?

LOEast er n diTexasrest anttribuna igédétal trésfconnu des NPE, qui font
juger la bas les affaires auxquelles elles sont parties contre les grandes sociétés. Ce
tribunal est réputé tres favorable aux demandeurs lors des affaires de contrefagons de
brevets, a tel point que les sociétés attaquées préferent souvent conclure un accord a

| 6ami able plut®t que de connaitre |l e verdict

Beaucoup de ces importants proces ont lieu dans la ville de Marshall, située a 200
kilométres de Dallas. Cette ville de 20 000 habitants est au c¢ciTur du monde
industrielle depuis plusieurs années maintenant. Plus de 860 affaires liées a des brevets y

ont été jugées depuis g u djuge y a été nommé en 2001.**3

Le juge T.John Ward sb6occupe deerallaréputgtiens | i ®
ddéexiger des preosct stmapidesul ent ) | 6®gard ¢
correspond parfaitement ~ |l a strat®gie des pas

modification des régles de procédures de cette cour, qui est passée de 5 affaires traitant

de contrefacons de brevets en 2000 a plus de 87 par an en 2006.**

Déapr s |l es textes am®ricain, un , dépdser mrtbe u r f
motion pour se retirer de | 0 a fniakman dearingm t gu
procédure pendant laquelle le demandeur expose son mémoire définitif concernant la

nature exacte du brevet revendiqué.

Les reégles de procédures locales, assurent pendant cette période, un temps de parole au
demandeur, du trentieme au soixantitmej our de proc s, ce qui | ai
patent troll de transformer les piéces du dossier en un langage simple, compréhensible

du jury , et prouvant la contrefacon.

Ajoutons acelaque | e jury est compos® doéunMalah ant i |

peuplée en grande partie de retraités, dont beaucoup possédent des terrains et maisons

appartenant a leur famille depuis le XIXe siécle.

12 Expression empruntée a Rard Frankel, auteur du blogpatent troll trackep

113 sam WILLIAMS A haven for patent Piratetam magazine 03 février 2006

114 Selon un rapport établi par la société Lragal Metric en 2008.

115 Beaucoup de propriétés de Marshall ont été acquises graddamestead act , un décret de 1862 par lequel le
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lls sont donc tres attachés a la notion de propriété, particulierement lorsque le titre a été
délivré par une administration, ce qui est régulierement rappelé par les avocats Texans.
Ces particularités font du tribunal de Marshall un endroit tres critiqué, notamment décrit
comme étant une juridiction rebelle.**®

Ainsi, dans 88% des cas, le demandeur, titulaire de droit obtient gain de cause devant ce
tribunal, alors que la moyenne nationale est seulement de 68%. Les dommages et intéréts
accordés dans ces affaires sont souvent colossaux.'’ Cette particularité permet

doexpliquer | e d®vel op @adceterjuridicdloa.s patent troll

Il existe donc plusieurs facteurs rendant les Etats-Unis particulierement attractifs pour
mettre en Tuvre | a strat®gie des patent trol
gue ce phénomene est strictement limité a ce pays. Les patent trolls peuvent également

sévir en Europe, mais leur impact sur ce continent se trouve diminué par les régles fixées

dans la CBE

Chapitre 2: L 6 E u rmoipdre victime » des trolls

La stratégie utilisée par les patent trolls aux Etats-Unisle ur a  peagramgert do
des sommes i mportantes. Léapparition de patert
exclure. Les regles de fond entre les deux systemes sont similaires, et le méme schéma
pourrait se reproduire rapidement, dans des proportions moindres cependant.

Apr s avoir constat® | a pr®sence de patent t |
pour quoi une telle d®rive ne peut sbobserver
actuelde!| 6 OEB.

Section 1: Léapparition des trolls en Europe

Plusieurs sociétés fonctionnant sur le modele des NPE sont déja établies en

Europe. La pl us i mg sernonmetSESVEL. 6CGette t soceté Kaliehne

congr s am®ricain donnait 160 acres de terres ~ tout
1% e juge de la cour supréme des Efdtss Antonio Scalia décrivait en 2006 Marshall comme urenegade
jurisdiction »
""Not amment dDickstein Shaprd coraré Boston Scientific Corporatbre s d ommages accor d@
a 439,1 millions de dollardate Raymondaming TexasAM magazine 01 Avril 2008
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ressemble fortement a la société Intellectual Ventures, amassant un grand nombre de
brevets dans le domaine des hautes technologies et proposant des licences aux grandes
entreprises fabricantes.

De nombreuses |licences ont d®) ~ ®t ® conc®d®e
Thompson™*® pour sur un brevet portant sur la technologie mp3**° .

Une affaire célebre a opposé récemment la société IPCOM Gmbh & co, un patent troll
Allemand, face a la société finlandaise Nokia. Cette NPE réclamait a Nokia 12 millions

2 contrefa-on do

débeuros de r®parations pour
Le brevet avait été acquisau pr ~s de | 6ent r e p'f ipsiseun Baréssabté e n
intenté en Allemagne contre Nokia, une des sociétés refusant de prendre licence.'*

Une plainte a été déposée par Nokia devant la commission Européenne pour abus de

position dominante.

Le procéesest t ouj ours en cour s, mai s quel que en s
NPE en Europe, fonctionnant exactement sur le méme principe que leurs homologues
américaines. Elles disposent également de budgets colossaux souvent amenés par des

f onds dGgementpeusstrupuleux.

Section2: L6 mpod 8 uteleldérive@n Europe.

Pl usi eurs facteurs condui sent “enpwopedeir gue

étre relativiseé.

Tout déabor d, l a territori al i tafnatidnedans thuttes t s p
pays membres de la CBE. En effet | e brevet europ®en nobe
procure une protection dans tout | es pays dO6E

des brevets propre a chaque Etat.

L 6 a b s @erCoue Européenne des brevets rend donc la tache du patent troll plus ardue.

18 Ajnsi que de nombreuses autresiétis, a tel point que les fournisseurs de balladeurs mp3 parle maintenant de
« taxe sisveb

19 you thought paying Sisvelaed your license concerr® février 2007 IPEG magazine

120Brevet portant sur des technologies liées aux téléphones mobiles.

121 RAY B. Nokia calls foul over patent spatvw.theregister.co.uR7 janvier 2009

2Contrairement ° | d6entreprise Samsung
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En effet, i devra mener plusieurs actions de
interdiction portant sur tout ou partie du territoire protégé par le brevet Européen. De plus,
le colt des procédures ainsi que leur résultat varie fortement en fonction du pays objet de

123

la demande.™” Il en va de méme pour un brevet national, le patent troll ne pourra obtenir

condamnation pour un marché aussi vaste que celui des Etats-Unis.*?*

De plus, la rémunération des avocats ne peut étre basée sur la somme de dommages
accordés par le juge® Cel a rend | 6Europe moi nscaraetlet r act

représente une source de revenue moins importante que les Etats-Unis.*?°

L6 Eur o p eeégatement ud systeme inconnu des Etats-Unis, celui du « loser-pays ».

En France, selon | 6article 700 du nouveau cCO
un procés peut demander le remboursement de ces frais de justice a la partie adverse.**’

L 6 a b s déercette procédure aux Etats-Unis est susceptible de démotiver les entreprises

a engager un proces, car méme en cas de victoire, les dommages accordés ne couvrent

pas forc®ment tout |l es frais engag®s, et | e
rembourser.

Une autre différence réside dans le fait que les dommages accordés en Europe et aux
Etats-Unis visent des sommes tres différentes. La regle du « treble damages » qui permet

de tripler les dommages et intéréts percus par le titulaire victime de contrefacon ne

sbapplique pas en Europe.

Les juges Européens sont supposés spécialistes du droit de la propriété industrielle ce qui
ndest pas | eUns.dsplug lesredgies deprecéduresy sont moins favorables

aux patent trolls. En France ce n 6 e st guaysqui uéctide s 6y & effectivement

Ainsi, un litige portant sur un br eved Deplglejugeeaucoup
Anglais est en général moins enclin a reconnaitre la contrefagon de brevet, comparé au juge Allemand.

124BUCKNELL D. European patent troll boom? | think n@lobal IP Strategy 09 janvi®008

125 es fameux «<ontingent fees

128) e Codede déontologie des avocats de la Communauté européenne, qui a été adopté & Strasbourg le 28 octobre 1988
énonce

¢ Ldbavocat ne peut pas fixer ses honoraires sur | a
«3.3.2. Le pacte de quota litisestune nvent i on pass®e entre | 6avocat et
d®f initive dbébune affaire int®ressant ce client, par |

| 6af fai rei, aoqaresicetld een une astrebeneuvdlduar gent ou en tout
2L sarticl e Canine il eBtriban tde l'article 75 de la loi n2@®47 du 10 juillet 1991, dans toutes les

instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, a défaut, la partie perdante, a payer a llautre partie

somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de I'équité ou

de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, méme d'office, pour des raisons tirées des mémes

considérations, dire quiil'y a pas lieu a cette condamnation.
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contrefacon mais le juge. De plus, les juges américains sont beaucoup plus cléments que

leurs homologues européens™ | 6 ®gard des brevets d®I i-wir®s ¢
b®&n®f i ci ent dbdenvaiditp devdst te jupet et faire invalider un brevet peut
sbav®rer trinersedlesfiujas européens soatrIi®p ut ®s pl us s ®vV 1
des brevets.*?®

De plus, en France | 6 assi doatdi®drendeur | or s doundoitl i ti g
contenir un exposé des moyens, et doit faire mentions des revendications opposeées, a

peinede nullité.***Cet t e r gl e n o e xnis éten pptenstrollapaux asdighea t s

une société en contrefacon sans apporter la preuve de ses allégations, cette preuve se fait

au moment de la procédure de « discovery e . Loentrepal e s nsochoxd b n e
gue de prendre une licence ouengager des frais en vue dobéun ¢

|l 6absurdit® .de | a demande

Le droit des brawen Europe eejette dabiethbilité des logiciels™*® en

tant que tels ainsi que la brevetabilité des « business methods ». Or on sait que

| 6®1 argi ssement du c hamp -Udie a fortementedordribuélaut ® a
développement des patent trolls.

Ajout® " <cel a, | a r®putation de | 6USPTO de dG®@
ceux de | 60EB, i appar a’ Eurofiéens deeconnaitrgnipas une s p &
développement équivalent a celui de leurs cousins américains.

Cependant, for ce e st de constater gue m°me sans di

similaire, les patents trolls sont présents sur le territoire Européen.

Quoiqudi l en soit, on peut affirmer gue | es

problémes liés aux droits de propriété intellectuelle ont permit de relancer un débat portant

sur le fondement et la finalité du droit des brevets.**!

128 par exemple, plus de 80% des brevets présentés au juge anglais sont invalidés.

129 Com. 11 octobre 2005, pourvoi n° 02611.055.

1305uitea une directive du 14 mai 1991, transposée en droit francais par laloidu 19 ga1 LO6Eur poe a so
jusqu'a présent exclure cette possibilité de brevet malgré une proposition de directive permettant la brevetabilité des

i nventions mises en Tuvre par un programme dbéordinate
Telque le peertopeeret | e droit ddauteur, | e cyber squatting ef
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Partie Il Les répligues a envisager.

La présence des patent trolls et leur pouvoir de nuisance ne fait plus de doute, sur les
deux continents. Il est donc nécessaire de se pencher sur les solutions permettant de
contrer les NPE.
Celles-ci sont nombreuses, mais il convient de distinguer les réponses disponibles a
| 6heure actuell e, ainsi que celles " d®velopp

Titre 1 Les défenses classiquesdi sponi bl es awujour

Face ° | 6action dobébun patent troll, i conyv
le droit des brevets, le droit de la concurrence ainsi que le droit pénal, afin de disposer

doéun panel de d®f e ngsbie. De eplusplesuesfortsl emtregrie pap la s
jurisprudence afin de | imiter ce ph®nom ne m®
Chapitrel: LOout i |dlisemtes etmesdmits voisins
On se situe 1ici dans | e cadraeunal PEnhapréesact i o

gubune entreprise at tadgfus®le 6 pdeticensequi juigétiefaite. t r o |
lls convient alors dé®valuer | es solutions di
troll puisse obtenir du juge une licence du brevet mis en cause, a un prix sinon

raisonnable, plus faible que celui exigé.

Section 1 la licence obligatoire

Dans | e cadre dbéune action en contrefa-on
interdiction doéoexpl oi t e rinjuncohsl»econmusst du bysténg u i v a l
américain®?. Cette sanction est prononc®* edu€hPletappl i

peut viser indifféeremment un contrefacteur primaire ou secondaire. Cette interdiction peut

*Dont | dapplication a ® ® modi fi ®e avec | d6arr°t Ebay c

EtatsUnis.
45



sbav®rer extr°mement prpfisgdodtiaprinGpblé activiieestiliteau ne e
I 6

pour | e maintien de | 0 a c-tipussetof@enidune licedoe.nlPour e pr i

oexpl oitation doune technologie comprise dan

autant, la personne attaquée ne doit pas étre soumise a des redevances trop importantes,

car elles seraient susceptibles elles aussi d
Or, dans de nombreuses affaires impliquant des patents trolls, ceux-c i ndexploiten
brevet opposé. Ainsi, le mécanisme de la licence obligatoire semble indiqué pour faire

face a se genre de situation, la victime pouvant la solliciter auprés du juge.

lbexpl oitation des brevets concelelégshateurdcrédi ver :

desregl es visant | e x pr 0%, miisaa traduit lesddespositions deelan t i 0 n
convention doédunion de Par?s sur |l es licences
Bien quodelle porte atteiiamensi | quodnaout i @mi ndce |
contractuel**®, cette régle de droit apparait logique au regard de la finalité du droit de

brevet. Un brevet qui nébest pas exploit® ne p
au titulaire nbéest dobéaucune utilit® ~ |1 86®cono

brevet en tant que licencié.

Cette |licence de dr oi t-1las €PI'¥, so® vhieation est padsiblet i c | e
sous trois conditions non cumul atives. Soit

l 6°tre, soit |l e produit ronejcialisé en BErande rde fagoh noe
¥ coest | e cas p bravetsihtéessan la défense ratonate e

134
135

Par une directive du 30 octobre 1953.

Le droit de propriété comprend le droit de ne pas user de sa chose, cette prérogative est également limité en Droit
des marques avec la possibilité de déchéance pour tiéfad & articla . €45 du CPI

¥ Qui est implicitement ®nonc® ~ | odarticle 1134 du Code
137 Article 1.613-11: « Toute personne de droit public ou privé peut, a I'expiration d'un délai de trois ans apres la
délivrance d'un brevet, ou de quatre artdmpter de la date du dépdt de la demande, obtenir une licence obligatoire

de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requéte, et sauf excuses légitimes
le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

a) N'a pazommencé a exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet

sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie a I'accord sur
I'Espace économique européen.

b) N'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché
francais.

Il en est de méme lorsque I'exploitation prévue au-dessus ou la commercialisation prévue au {gessus a été
abandonnée demuplus de trois ans.

Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie a
l'accord instituant I'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ee brevet.
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suffisante pour r®pondre aux exigences du mar
pouvoir étre constaté sinon depuis la délivrance du titre, au moins depuis trois années
conseécutives.

Le titulaire peut cependant légitimer | 6 absence doexploitation

‘N

légitimes.
NO6i mporte quel tiers peut demander | e b®n®Ff i c
contrefacteur du brevet. Pource f ai r e, |l e tierbodotitoisdddumre

amiable par le titulaire.**® La premiére difficulté se situe donc & cette exigence. En effet, le

troll est selon son mode de fonctionnement

l i cence. Son activit® de brevet ® cordemasdé ant
pour cette licence, souvent exorbitant qui conduit le prétendu contrefacteur a la refuser,

mais la proposition est bien réelle. Doit on alors considérer que cette offre de licence, bien

que surévaluée puisse constituer une exploitation du brevet, suscepti bl e do®«
possibilité de licence obligatoire ?

La jurisprudence du TGl de Paris a r®pondu
sciences, le 21 juin 1975 Sel on |l e tribunal, des conditio

licence constituent un refus de licence.

Ainsi, la victime dodébun patent troll, S i el | e
613-11 4 613-15du CPI'*, pourra demander au juge | doctr

méme en étant contrefacteur. Cette licence est non exclusive, et ses modalités sont fixées

par | e tribunal. Bien que |l e fait do°tre cont
|l icence obligatoire, cela nébemp°che pas pour
préjudice subiavantoctroide | a | i cence. La |icence obligatoc

Il serait donc souhaitable que cette licence de droit puisse étre développée par le juge
Francais, car son applicati on reste aujourdohui mar gi nal e,

une premiere réponse aux NPE.

138 Article L.61312: «La demande de licence obligatoire est formée auprés du tribunal de grande instance : elle doit

étre accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence
d'exploitation et qu'il est en état x{doiter l'invention de maniére sérieuse et effective.
La licence obligatoire est accordée a des conditions déterminées, notamment quant a sa durée, son champ
d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.
Ces conditions peuventré modifiées par décision du tribunal, a la requéte du propriétaire ou du licencié.

%9 TGl Paris, 21/06/1973, Graphic sciencéossier brevets 1975, V, n°6 et Paris, 3 avril 1868. Propr. Ind.

1967.122, note Ph. Combeau

Clestadire étreenéta dbéexpl oiter | 6invention de mani re effecti
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Section 2 : licence autoritaire et droit de la concurrence

Au-del ™ de |l a possibilit® doéobtenir une | i ceé
on peut s o6i ntsautionsodg défenseswgui pelivers étre fournies par le droit de
la concurrence. Peut étre la victime pourrait elle obtenir une licence de brevet en
invoquant | 6abus de position dominante ou enc

de lapartdu patenttrollaf i n dé®chapper ~ une condamnati on

1) Abus de position dominante

L'abus de position dominante consiste en un abusd 6 u n e e nde soa pouvoils e
sur le marché, qui permet du fait de sa position de s'affranchir des conditions normales
imposées par le marché.

En droit eur op®en, c 0 e didrticles82rdu Traité ihsttuadtelane n t
Communauté Européenne que ce comportement est sanctionné lorsqu'il affecte le
commerce entre les Etats Membres.'**

Les dispositions nationales complétent le droit communautaire relatif & la sanction de
l'abus de position dominante. La sanction est prévue par l'article L. 420-2 du Code de

Commerce (Livre 1V)*?,

11 Article 82 du Traité instituant la Communauté EuropéennreEst incompatible avec le marché commun et

interdit, dans la mesure oll le commerce entre Etats

membres est susceptible d'en &fifecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de

fagon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de

celuici.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister a:

a) imposer de fagon direcbe indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de

transaction non équitables;

b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs;

c) appliquer a I'égard de partenaires commerciauxategditions inégales a des prestations équivalentes,

en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

d) subordonner la conclusion de contrats a I'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires

qui, par leur nature ou lem les usages commerciaux, n‘ont pas de lien avec I'objet de ces

contrats»
Article L.420-2 du Code de Commerce& Est prohibée, dans les conditions prévues a l'article L-1420
I'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entrepiisesmbsition dominante sur le marché intérieur
ou une partie substantielle de cetuiCes abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou
en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations comméatidikess au seul motif
gue le partenaire refuse de se soumettre a des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dés lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence,
I'exploitation abusive parne entreprise ou un groupe d'entreprises de I'état de dépendance économique dans lequel
se trouve a son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente,
en ventes liées, en pratiques discriminatoireSessau | de l'article L. 44@ ou en accords de gamnse.
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Lébabus de position dominante est caract®ri s®
est appréciée «in concretoé au r egar d 82dTE€E. Lab @Gourtde duktiee des
Communautés européennes a précisé par deux arréts références United Brands (1978) et

Hoffman-Laroche (1979), cette définition. **3

Mal gr® cette jurisprudence, |l a d®f inition ret
cadr e doun erevetidemandéesfacalaeu nb patent trol | . En ef f e
par la NPE se situe dans des secteurs économiques a forte concurrence, tels que

| 6i nf ormati que. | | |s demdielee chet ane dNPEplae wolont e faira b
obstacle au mainten d 6une concurrence, au vue de | a mi
présentes sur le marché. De plus, peut-on considérer que ces deux sociétés sont
réellement concurrentes? Le patent troll néexploite pas |

est la valorisation de brevet, contrairement a la société visée qui produit des biens.

Pourtant, on observe que la justice Francaise est capable de sanctionner sur le terrain du
droit de | a concurrence une wutilisation mal h

impossible que ce droit ait une réponse a apporter aux patent trolls.

Une autre solution parait envisageable, le prétendu contrefacteur pourrait faire valoir la

théorie des facilités essentielles.’** Cette théorie américaine a été appliquée par la
jurisprudence co mmunautaire pour l a pr emi'.rEke pdrmet s d a
| 6acetl es maintiens dobébune concurrence au sein d
obligatoire portant sur une resdounceemahneerts

protégée par un droit de propriété.

Ainsi, en application de cette théorie, constitue un abus de position dominante le refus
déoctroyer une: lceenekud ofaqueobstacle -~ I 6 ar

alors qudi l exi ste uneonmsesmamatee prod,enltored d ee dle

143 CJCEHoffmanLa Roche v Commissioba cour le 13 février 1979 énonce que la position dominante visée a

| 6article 82 du trait® sur | a Co mmu ncanorige détenuopar@ieen ne c
entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause,
en lui fournissant la possibilité de comportements indépendardsvidsde ses concurrents

144 3. AZEMA et 3JC GALLOUX op cit,

15 CJICE Mc Gill 6 avril 1995, RecCJICE 19951, p.743
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justifié par des considérations objectives, lorsque le refus est de nature a éliminer toute
concurrence et le réserver au titulaire du droit de propriété intellectuelle.**

Cependant, | a encor e redlebaanpte Icas parditipmbiématique. Ere t t
effet, i néy a pas refus de I|Iicence de | a p:
prétendu contrefacteur.

147
, le

Selon les criteres dégagés par la cour de cassation en application de cette théorie
demandeur ne peut invoquer cet « accesé ilsdispose de « solutions alternatives
économiquement raisonnables, fussent-elles moins avantageuses ». La licence proposée
par le patent troll représente ici la solution alternative, mais est elle raisonnable ?
Probabl ement pas si ell e menace | e maintien d
Par analogieavec|l a | i cence obl i ga-ilpgourrait-oche clotasri tdi®xlea L

demande pécuniaire trop importante constitue un refus de licence ?

Onvoitmalcetteappl i cati on °tre reconnue facilement,
de | icence obligatoire en faciitéassentieles>ssembleplyset s .
l imit® dans ce cas que pour débautres dnoits

déauteur

2) Pratiques discriminatoires et abus du droit de brevet.

Loarti el dul .c42dke de commerce permet dodeng:
cel ui gui obtient ou tente doéoobtenir un avan
commerciale du servi c e rendu. On peut penser gudune
déraisonnable représente un avantage disproportionné pour le patent troll au regard du

service rendu®® . De ce point de vue, | 6action du tro

18 TPICE, 17 septembre 2007, af201/04 Microsoft

147 Cass. Com. 12 juillet 2005Bull civ 2051V n°163

“ Loart i eslémonce » |4EmdAge la responsabilité de son auteupbtitie a réparer le préjudice causé le fait,
par tout producteur, commerc¢ant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :

D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant a aucun
service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu.
Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérét commun et sans
contrepartie proportionnée, au financeiné'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un
investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou
de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut @gatemséster en une globalisation artificielle
des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients

YA savoir | dautorisation doexploitation du brevet
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dommageable don t l a victime pourrait se servir l or
demande reconventionnelle par exemple. Loentr ®piitee ai t alors I

doexpl oiter et pourrait maintenir son activit

Le TGI de paris ° d®] " esurllbudadcdasiadn ode adesp
d a n s faire auk Lamellen contre Valeo. *° Le tribunal avait alors saisi le conseil de la

concurrence qui, dans wun avis du 9 novembre
abusive déun brevettivepoddunaabusStre constitu
En esp ce, l e ancement doéune action judiciali
| 6encontre doOéun concurrent, constituait un atk

aggravé lorsque des revendications opposées étaient des revendications modifiées pour
prendre en compte la nouvelle technologie du concurrent et paralyser le développement

decelui-ciCette d®f ense semble °tre | a plus © m° me

De facon similaire, les Etats-Unis possedent le systeme de « patent misuse ». Cette régle

est une d®f ense qui peut °tre invoqu®e dans |
de contrefacon, ou réduire les dommages alloués au titulaire du brevet.

Ce terme désigne a la fois une violation du droit de la concurrence, et une conduite anti
concurrentielle. ™

Si ce moyen est invoqué, le défendeur doit prouver que le titulaire a volontairement
surévalué volontairement la portée de ses revendications dans le but de nuire a son
concurrent. SOilreg gaviveental bes inapplicable
val i de. Cette doctrine soOappar ent eondaite nod-r oi t
équitable »**?

Cette défense semble intéressante mais le probleme de la preuve ne permet que rarement

del a mettre en Tuvr e.

Ainsi, le droit de la concurrence pourrait fournir des éléments permettant la lutte contre les
patent trolls. Notamment en octroyant des licences autoritaires a des colts plus
avantageux que ceux imposés par les patent trolls. Reste alors le probleme de la

d®t er mi nation du prix de | a |Iicence, et celui

%0 TG Paris, 26 Janvier 2005 http://wwautoritedelaconcurrence.fr

®1 35 U.S.C. § 271 Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 1980
2 Gene QUINNPatent Misuse IP watch dog www.Ipwatchdog.convisité le ler aoGt 2009
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Section 3: Le calcul du prix de |l a licence et

1) Le prix de la licence.

Le probléme présenté ici est celui de la déterminatondumont ant ddéune r e
de propriété intellectuelle, lorsque le juge ou les autorités de la concurrence décident
doéi mposer une | i cence autoritaire, quel l e s
concurrence. En effet, d a n s cemce far le juge peemetprdit e | ¢
sans doute a la victime de pouvoir continuer son activité. Mais quels criteres doivent étre
retenus par | dautorit® comp®tent? pour fixer
Lédart i cl2eprédise simpRment que le juge est compétent pour fixer toutes les
modalités de la licence obligatoire. Face ° ce fl ou, et l e mangq
r gl e, d®gager des <crit res s®rieux sbav re
prendre exemple sur doautr e®&f ilniidda mme s | ko nnr®eey
exploité. |l faut alors se tourner vers la pratique des licences autoritaires prononcées par

les autorités de la concurrence.

Les décisions de licences autoritaires prononcées pour corriger un abus de position
dominanteoupour permettre | 6acc s 7 une facilit®
Dans la décision Microsoft contre Commission, la commission exige que le prix des
redevances soit « raisonnable & , et quodi l ne soit pas fix®

stratégique des droits de propriété de la société.

Ce terme « raisonnable » peut paraitre surprenant, car il ne se réfere pas a une notion
économique, contrairement au prix optimal'®:. Ainsi, la notion de valeur raisonnable
suggere un ensemble de valeurs acceptables plut® t guodune seul e. Seul
déune r gle dé®quit® semble permettre de d®g
donc penser quoi l ndexi ste pas de m®t hode f |

redevances. Ce constat est principalement d0 a la quasi absence de pratique par les

18 Francois LEVEQUEQu el est | e prix r ai s o Revaelldsdroitddelacacuirence e°h c e «
D®cembre 2004 p.3 Le prix optimal ddune invention est
marginal pour la réaliser et la courbed#nande.
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autorités de la concurrence et le juge des brevets, qui sont sans doute mal préparés a

prendre ce réle de régulateur.

On peut tout de méme retenir que dans le cas de la propriété intellectuelle, le calcul des

charges sddacune technologie doit n®cessaireme

en | 6occurrence | e maintien de | O0incitation
2)Le calcul de | 6indemnit®.
On se situe 1ici dans | e cadre daunlpatédv al ua

troll victor i e u X ddébune action en contaoief adenx pl dPiatr
industriell ement son titre. Dans ce cas, | e
propriétaire a titre de redevances car il ne peut évaluer directement le manque a gagner

enfonction du chiffre doéoafPaurefdued®tendent ant , I
sur | e montant dobéautres |icences accord®es pa
Ce montant se trouve souvent augment® par rap

contr ef ac ta®rs plus endm@dure detnégocier.

Cependant , dans | e cas doéun patent troll, | e s
®l ev®s, cela pose un probl me quant ~ | 6®val
2007 relative a la contrefacon a permit der ® pondr e ° ce probl me e

L.615-7."** Le juge peut donc allouer une somme forfaitaire correspondant aux sommes

des redevances quoéil aurait per-u au titre dbo
On est donc loin des sommes demandées par le patent troll dans un cadre pré
contentieux.

De plus, les sommes qui peuvent étre accordées par le juge francais sont nettement

moi ns ®l ev®es gue cell es gue -Un@.oles rpoles t ob
déindemni sation ®tant enlkr aomtce oando@agut il € bb &

patent troll voit dans ce cas | 6i nt®r °t de s

B4 sartec +7lémoncégue &Hobr fixer les dommages et intéréts, la juridiction prend en considération les
conséquences économiques négatives, dont le manque a gagner, subies par la partie |ésée, les bénéfices réalisés par
le contrefacteurtde préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de I'atteinte.

Toutefois, la juridiction peut, a titre d'alternative et sur demande de la partie |ésée, allouer a titre de dommages et
intéréts une somme forfaitaire qui ne peut étre inférieumentant des redevances ou droits qui auraient été dus si
le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte
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Chapitre2: LOouti l i sation du Droit p®nal

Le droit pénal spécial des affaires permet de sanctionner bon nombre de
comportements. Cependant les infractions visées par le code pénal sont d'interprétations
strictes, il faut donc étudier si l'une d'entre elles peut servir comme moyen de défense.

Cette démarche peut sembler vaine, car le patent troll exerce une action basée sur un
droit de propri®t ® q u i l ui appartient. ! n''abuse pas

frauduleuses pour délivrer une licence.**®

De plus, la stratégie du patent troll ne remplie ni les conditions de l'abus de confiance, ni
celles du vol, le droit pénal des affaires ne semble donc pas en mesure de sanctionner ce
type de comportements.

Il faut alors se tourner vers le droit pénal des biens qui regroupe des infractions telles que
L'escroquerie, I'extorsion, ou encore les formes d'appropriation frauduleuse par
détournement.

L'extorsion fait partie des crimes et délits contre les biens, et désigne une forme violente
d'appropriation frauduleuse des biens d'autrui.

L'extorsion est définie par l'article 312-1du Code pénal comme le fait d'obtenir par
violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une
renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien

guelconque.

Les éléments constitutifs de l'infraction sont I'utilisation d'un moyen de pression, dans un
but poursuivi. La victime, tout comme l'auteur de [linfraction peut étre une personne

morale.*®®

Dans notre cas le moyen de pression pourrait étre la menace par le patent troll d'un
proces couteux, susceptible d'affaiblir I'entreprise voire de la conduire a la faillite en cas
d'interdiction d'utiliser le brevet opposé. Il s'agirait donc d'une violence morale exercée

contre les biens de la victime. Cependant, si la victime est contrefacteur primaire du brevet

155 Ce qui exclut linfraction d'escroquerie Article 313lu codgpénal: « L'escroquerie est le faisoit par 'usage d'un
faux nom ou d'une fausse qualit®, soit par | '"abus d'u
tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, & son préjudice ou au préjudice d'un tiers, a
remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, a fournir un service ou a consentir un acte opérant obligation
ou décharge.

16T corrParis16 décembre 1986 gaz pal 13 sept 1987
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mis en cause et que celle ci peut aisément s'en convaincre a la vue du titre, les pressions
exercées par le titulaire semblent alors justifiées. Il est dans ce cas peut probable que
l'attitude du patent troll remplissent les conditions de qualification de [l'infraction. Cette

infraction permettrait donc plus certainement la défense d'un contrefacteur secondaire.™®’

En revanche, s dsiavere que les allégations du demandeur apparaissent infondées car
basées sur un titre qui ne revendique pas la technique utilisée, le moyen de pression,

méme pour un contrefacteur primaire, pourrait étre relevée.

Deuxieme élément constitutif de I'extorsion, le but poursuivi doit étre I'une des prestations

visées a l'article 312-1%,

Pour une NPE, l'intérét de l'acquisition massive de titres et la menace de poursuites
judiciaires est évidemment d 6 o b ture engagement de la part de la victime de prendre
licence du brevet. La constitution du deuxieme élément ne semble donc pas poser de
problemes.

Enfin, I'élément moral de I'extorsion est comme dans de nombreuses infractions, l'intention
coupable.

L'intention est "la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte, ce qui
n‘aurait pas pu étre obtenu par un accord librement consenti"*>®

Pour une NPE il faut donc déterminer si les licences obtenues auraient pu I'étre par une
négociation effectuée dans des conditions normales. Cet élément devra étre apprécié in
concreto mais pourra surement étreretenuf aci | e ment S 0i e paterd troll
avait conscience de la faiblesse de son titre, ou de l'absence de contrefacon de la

personne attaquée.

Ainsi, un patent troll, personne morale, pourrait se voir condamner aux peines prévues aux
articles 312-15 et 131-38. De plus, la responsabilité des personnes physiques pourrait

étre engagée en méme temps que celle de la personne morale.*®

En suivant le méme raisonnement, on pourrait qualifier le patent troll comme étant un
ensemble de personnes physique agissant en bande organisée. Or I'extorsion commise

en bande organisée est punie de 20 ans de réclusion criminelle et de 150 000 U d'amende

d®mo 1

“'Par exemple un revendeur d o a pdisgositédontrefaisait.ect r om®nager s
%8 Une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs

ou d'un bien quelconque.
159 Cass. crim. 9 janvier 1991
180 Article 121-2 du code pénal
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aftiabe 132-23.

Ainsi, cette action pénale, voire la menace d'action pénale constituerait sans doute un
argument de réponse fort au Patent troll, qui a son tour devrait réfléchir a deux fois avant

de mettre ses menaces de contentieux a exécution.

Depuis la loi du 5 Mars 2007, l'article n°4 du code de procédure pénal a été modifiée,
n'‘obligeant plus le juge civil & surseoir a statuer en cas en mise en mouvement de l'action
publique. Cet article constituait un bon moyen pour la victime de gagner du temps aupres
du juge des brevets, celui ne pouvant condamner le défendeur pour contrefagon tant que
I'action pénale n'était pas tranchée. Ainsi, il était possible que le brevet fat arrivé a terme
pendant cette action, permettant ainsi au prétendu contrefacteur de ne pas se voir

interdire l'utilisation future du titre.

La suspension de l'action par le juge civil n‘est pourtant pas impossible désormais, mais
elle reste a sa discrétion, et dans notre cas, il semble logique que le juge pénal souhaiterai
voir I'action en contrefagon aller & son terme afin de savoir si le brevet mis en cause est

valide, et s'il a été utilisé par le titulaire a bon escient.

On le voit, la condamnation d'un patent troll sur le sol Francais par le juge pénal pour le
délit d'extorsion ne semble pas impossible. Cela constituerait un bon moyen de répondre
aux prétentions excessives d'un titulaire de brevet, et ralentirait leur expansion sur le

territoire francais de fagon drastique si la jurisprudence créait un précédent.

Il faut cependant rester prudent face a ce moyen, les éléments constitutifs de cette

infraction n'étant pas des plus aisés a réunir.

Chapitre 3 : les solutions jurisprudentielles

Des éléments de lutte contre les patent trolls peuvent étre dégagés par la
jurisprudence. On le sait, un des arguments majeurs dont usent les patent trolls est la
menace pour l'entreprise visée de se voir interdire l'utilisation de la technologie brevetée.
Aux Etats-Unis, cette interdiction est appelée «patent injunction», et peut dans certains
cas conduire une entreprise a la faillite, celle-ci pouvant étre contrainte d'arréter totalement

la production du produit issu du brevet, qui parfois constitue sa seule source de revenus.
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Cet argument est sans doute celui qui a le plus d'impact dans I'approche des patent trolls.
L'idée de pouvoir perdre son activité a cause d'un procés conduit beaucoup de sociétés a

accepter des licences sans pouvoir discuter de la validité du brevet opposeé.

C'est la jurisprudence, qui en introduisant des nuances a la prononciation systématique de
cette sanction qui a permit de donner une premiére solutions au probléme des patent

trolls.

Le 15 mai 2006, la cour supréme des Etats-Unis décida dans un arrét eBay contre
Mercexhange que cette sanction d'interdiction d'exploitation ne devait plus étre
systématiquement accordée par le juge lorsque la contrefacon était avérée.*®*

La société Mercexchange détenait un brevet américain n° US 5 845 2652

qui couvrait la
fonction « Buy it now » du site eBay, c'est a dire la possibilité d'un achat immédiat, sans
attendre la fin des enchéres, mais a un prix fixé. Cette fonction représentait a I'époque
30% du chiffre d'affaires réalisé par le site internet.

En 2000, eBay tenta d'acheter le brevet a Mercexchange qui lui reprochait la contrefagon
de son titre. Les négociations se solderent par un échec en 2003, qui conduisit a un
procés devant un tribunal de I'Etat de Virginie, reconnaissant la contrefacon du brevet par

eBay.

Aprés ce verdict, Mercexchange déposa une demande d'interdiction d'exploitation, qui fut
refusé par la « district court ». Il y eu appel de cette décision devant la cour d'appel du
tribunal du district’®®. La cour dappel annula la décision refusant linterdiction
d'exploitation, estimant que cette sanction était une regle d'ordre général, qui devait étre
appliquée en cas de contrefacon, sauf circonstances exceptionnelles.

La cour supréme fut alors saisie par eBay, et rendit un verdict nuancé. Selon la cour, une
interdiction d'exploitation ne devait pas étre refusée du simple fait que le demandeur
n'exploitait pas industriellement | 6 i n V4. Au lieuoda cela elle instaura un test composé
de quatre critéres destiné a savoir si la sanction pouvait étre prononcée’®.

Ainsi, ce test oblige le demandeur a démontrer : 1) qu'il a subi un préjudice irréparable, 2)

1815, JFRANCK, patent injuctions: Is there a life after eBay VS Mercexchange? Corporate Dealmaker Forum Blog
24 mai 2006

%2titre disponible en annexe

®Slaficourt of appeal for the federal circuitd
164 Ce qui avait été le raisonnement de premiére instance
1851 e four factor testdéjaconnuaux Etatt ni s pour | es affaires de contrefa-on
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gue les autres sanctions légales sont insuffisantes ou inadéquates pour réparer son
préjudice, 3) que le bilan des inconvénients rencontrés par le demandeur ou le défendeur
justifie une sanction en équité, 4) et que l'intérét du public ne serait pas desservi par une
interdiction permanente.

Certains membres de la cour supréme souhaitaient refuser systématiguement la
prononciation d'une telle injonction lorsque le demandeur était un société n 6 e x pl oi t ant
industriellement son titre. D'autres penchaient vers une solution plus mesurée, c'est celle-
Cci qui a été adoptéee.

La «district cour », sur renvoi de la cour supréme a décidé le 30 juillet 2007 qu'une
réparation pécuniaire semblait suffisante au regard de I'activité de Mercexchange, a savoir
la valorisation de brevets.

On le voit, cette décision permet de considérablement freiner I'action d'un patent troll, qui
perd alors un argument de poids dans la phase de négociation précontentieuse. Il s'agit

bien ici d'une décision d'équité, destinée a éviter que le consommateur final soit pénalisé.

La France ne connait pas encore de jurisprudence similaire, méme si le tribunal de grande
instance de Paris a déja eu l'occasion d'affirmer que l'acquéreur de bonne foi pouvait
continuer d'utiliser librement un dispositif contrefaisant apres que le contrefacteur principal
ait été condamné'®®. De méme, la cour d'appel de Montpellier a reconnu en 1991 que
l'intérét des consommateurs pouvait étre pris en compte dans le refus d'accorder
l'interdiction d'exploitation, décidant qu'une réparation pécuniaire suffisait a réparer le
préjudice du demandeur.*®’

Il parait souhaitable que le juge Francais adopte une attitude similaire a celle de la cour
supréme ameéricaine. Les entreprises redouteraient sans doute moins les patent trolls si le

juge, estimant que l'activitté du demandeur n'est tournée que vers la valorisation de

—
(¢

brevets décidait que seule une sanction pécuniaire s 6av r e n Qe drgitsde i
propriété du titulaire serait respecté, ainsi que l'intérét des consommateurs, le défendeur
pouvant continuer a exploiter la technologie breveté.

Les licences obligatoires n 6 a u r alarseptus d'intérét dans ce cas, la seule difficulté
résidant dans I'évaluation du préjudice et des réparations accordées au patent troll, pour le

passéetl 6avenir.

186 TG Paris ler Mars 1972 PIBD 1972 n° 94 11l P. 30
167 CA montpellier 2e ch A 2 juillet 1991
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Précisons que la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété
intellectuelle n'interdit pas une telle évolution jurisprudentielle puisqu'elle précise dans son
article 3.1 que les réparations accordées doivent étre « loyales et équitables ». De plus, la
directive envisage dans son article 12 la possibilité de préférer une réparation pécuniaire

a une interdiction d'exploitation.*®®

On voit donc que le juge, développant la jurisprudence en appuie de cette directive
communautaire pourrait tout a fait limiter encore plus qu'il ne l'est l'intérét de la France

pour le patent trolling.

Toutes les mesures envisagées dans ce titre permettent de se rendre compte qu'une
victime de troll dispose aujourd’hui de plusieurs moyens de défenses, certains sans doute
plus efficaces que d'autres. Cependant, toutes ces mesures répondent a une
conséquence, celle de devoir faire face a des patent trolls sur le continent Européen.

Il faut alors envisager les solutions a apporter aux causes du probleme, si I'on souhaite
avoir une vision globale de la problématique que représentent aujourd’hui les patents

trolls.

¥ 3article 12 directive 2004/ 48/ CE ®nonce

Les Etats membres peuvent prévoir que, diesscas appropriés a la demande de la persopassible des mesures

prévues a la présente sectites autoritégudiciaires compétentes peuvanrtionner le paiement a la partie 1ésée d'une
réparation pécuniaira la place de l'application desesures gvues a la présente section, si cette personne a agi de

mariére non intentionnelle et samggligence et si I'exécution des mesures en questioairgrait pour elle un
dommagedisproportionné et si le versement d'une réparation rigiice a la partie Bée parait raisonnablement
satisfaisant.

59



Titre 2 Les solutions envisagées a long terme

Force est de acemgatrat edre qwaaut i vit ® actuel |l e
développement, en constante progression, les moyens donnés par les regles actuelles
semblent insuffisants. En effet, malgré une prise de conscience liée notamment aux
célebres affaires traitées par la cour supréme américaine, les failles du systéme utilisées

par les patent trolls sont toujours présentes.

De nombreux dirigeants de soci ® ®s sbéaccorde
traditionnelles mises en 1 unefoactiheentpast® cadr e
1 est donc temps do®valuer | es possibilit®s

destinées a stopper ce genre de pratiques.

Chapitre 1 : Vers une réforme du systeme américain des brevets

De nombreux acteurs du mondedel a propri ®t ® i ndustrielle
réforme de la loi américaine des brevets. Le président américain Barrack Obama a par
ailleurs d®cl ar® dans son discours doéinvesti
systeme de brevet américain au sein de son programme der el ance de | 6®c on:
l6oi ndUstrie.

De nombreuses réformes ont été proposées, mai s aucune nda encor e

sbagisse du fonctionnement de | 6USPTO, ou des

Section 1: Les réformes abordées

Parmi les réformes engagées mais non encore abouties, on compte le « Patent
Reform act of 2009 ». Depuis plusieurs années, les projets de réformes sont rédigés afin
de prendre en compte le probléme du trolling, en cherchant des moyens destinés a réduire
leurs possibilités de nuisances.

Ainsi, cette derniére proposition, en cours de vote devant les deux chambres du congres

189 HUTTER J.Is it time to make law firm pay for representing patent trallem magazine 21 juillet 2009.
Ce projet est do a htipl/vevw.basackebamsaicdni/issues ur son sit e
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américain®’!, prévoit un certains nombre de changements parmi lesquels :

- Le changement du sys titulan®. dXYXwsgu'i'bupr ®s e dte,
selon la loi américaine, appartient au premier inventeur. Cette réforme souhaiterait
basculer vers un systeme ou le premier déposant serait le Iégitime propriétaire du
brevet'’?. Les Etats-Unis sont en effet le seul pays ou cette régle est encore en
vigueur, el |l e d®montre | 6attachement des
indépendant, le systeme souhaitant protégerl6 i nv ent e u rbusness-mann. | e ¢

Cette idée est tres défendue par les NPE.

- Un changement du juge des brevet s, afin de ndéavoir guou
administratifs comp®tents pour traiter des

est ®gal ement question de Iimiter | dacc s a

- Une modification des regles de procédures civiles. Un demandeur ne pourrait plus
choisir un district sp®ci fique pour faire
résidence du défendeur, ou a moins que le demandeur soit un inventeur ou une

entité a but non lucratif. 1”3

- La limitation des dommages accordés, comprenant notamment un calcul des
r®parations effectu®es en fonction de | b6ap
une fixation du montant des redevances en
pour une telle invention, et la possibilité de prononcer le triplement des dommages

uniguement en cas de contrefagon volontaire, en connaissance de cause.'™

De pl us, une r®f orme de | 6USPTO devait avoir

appliquée suite & une action de la société pharmaceutique GLAXOSMITHKLINE!".

" patent reform Act 209 disponible sur le site www.patentlyo.com

passant ai n gfirsttdidvany & snsystemerirst to file »

173 Ce qui éviterait le phénomeéne ddorumshopping» permettant de choisir des district ayant des régles de
procédures civiles favables.

174 Ce triplement résulte de la régle dtreble damage pour laquelle le juge peut tripler les réparations pécuniaires
accordée au demandeur.

De nouvelles r gles de | 6o0office am®ricai nisotees brevets
Propriétés intellectuelles, n°26, janvier 2008 P.133
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Cette r®f orme de | 6of faurait sansadoui® mpu indmectemerd @duireb r e v e
le phénomene des NPE. Il était alors question de limiter le hombre de « continuation
applications'» © deux par brevet af i ndesdrévé@didatioesrtropl es b
larges. De plus, les demandes de brevets devaient se limiter a cing revendications

i nd®pendantes et 25 revendications au total
pourcentage de brevets ayant plus de 5 revendications indépendantes et plus de 25
revendications au total est passé de 20% en 1975, a plus de 35% en 2008.

Par ailleurs, plusieurs mesures destinées a réduire la durée de délivrance et augmenter la
qualité des brevets délivrés étaient prévues. Or, on le sait, les brevets ayant des
revendications trop nombreuses et trop larges, parfois de mauvaise qualité, sont souvent
ceux utilisés par les patent trolls.*””

La plupart des mesures proposées ici étaient déja présentes dans le « patent reform act »

de 2007 ai005'® Omassiste régulerement & un rejet final de la réforme, di &

des actions de lobbying divergentes. Cette opposition entre les différents secteurs de

| 6i ndustrie d®montre qubébune modification g®n

difficleamet t re en T uvr e.

Section 2 : Léacti onsindasiriel obbi e

Un des probléemes lie aux patent troll s est qguodil s n
secteurs de | 6industrie. Ceci condui t - des

déune r ®f or meméntain desybevets.me a

De fa-on simpl e, l a majorit® des entreprises
favorables a cette réforme, tandis que celles agissant dans le secteur pharmaceutique y

sont opposées. On assiste donc a une guerre des lobbies, chacun avangant des
arguments contredisant ceux des autres.

Le secteur informatique met en avant le fait que les patents trolls sont reconnus de tous, et

qgudils convient de r &itencegear el desd®tr i mesaf Dbhad

7% es demandes divisionnaires

7 ors du proces intenté par Me Niro contre Richard Frenkel, auteur du biolytracker », la revendication utilisée
était la 19 du brevet.

18p H ALBERT Patent Reform and why should you ca@|O today16 Ao(it 2005
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gue le nombre de litiges brevet impliquant des patent trolls reste trop faible pour justifier

une modification globale des régles en vigueur.*”

Les regles faisant le plus débat sont sans doute celles visant a modifier le calcul des
dommages et intéréts accordés, ainsi que la modification du nombre de revendications

autorisées.

Léorganisation militante | a pl us Pateotrfarnes ° c
coaliion® Cett e association dbéentreprises regroupe
danslesecteur de | 6i'H.fPFC milieten favewr de la réforme proposée en 2007

et non encore aboutie. El'l e estime i ndeaospens:

elerefuse dé®vol uer depuis plus de 50 ans.

Le constat fait par PFC est sans appel: le mode de f oncti onnement de
devenue caduque, les examinateurs ne disposant pas de ressources suffisantes pour
d®l i vrer de bon brevets. 1 est donc n®cessa

brevets afin quoil p uresdélieés®l ever | a qualit® d

Selon eux, les dérives constatées avec les patent trolls pénalisent le consommateur et le
bon d®roul ement de | 6®conomie dans son ensem
conduit © r®duire | es d®penses dherrleeccéationnde nt | i

postes et la garantie de qualité aux consommateurs.

De nos jours, face aux d®faillances de | OUSPT
déun brevet et de | e soumettre ~ un juge. Un e
validi t ® entre | es mains dobébun juge non sp®cial.
examinateur aguerri de | 6o0office des brevets.

PFC indique alors des changements, nécessaires afin de combattre les patent trolls. Ces

mesures vont bien sdr dans le sens du projet de réforme évoqué.

Sel on | 6 or gsa domsagesi accordés lau demandeur devraient | 6 ° emr e

79 patent reform debate hots up in the W8m magazine 12 juillet 2009
180 Abrégé PFC, pur toute informationhttp:/Avww.patentfairness.org
BINot amment Microsoft, Cisco Systems, Time Warner éé
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consi d®r ati on de économiguenEn efidtdle® géparatiand sord souvent
accordées en prenant compte du pourcentage du prix de vente final d 6 un produ
comprenant un dispositif contrefaisant. Cela conduit a une surévaluation des réparations,

le dit produit étant composé de nombreuses autres pieces non contrefaisantes mais qui

augmentent le prix de vente final. Le tribunal @rmepanrrale domnageat t ac
caus® par rapport - l a contribution de&nohdoi nve
par rapport © | 6ensemble int®grant ce syst me

Les critéres retenues pour relever un «willful infringment »'®* pouvant conduire au
triplement de la somme accordée sont trop larges. Cette infraction ne devrait étre retenue
guden cas de violation grave, compl te et man
de cette regle permettrait de rééquilibrer la balance entre les parties. En effet, la
d®monstration de | dabsence de contrefa-on d®lI

déoargent, ce qui p®nalise | e d®f endeur .

L a proc®dur e ddbexamen de brevet devrait pe.
publication de la demande et la délivrance du titre. Cette procédure, de la méme facon

guododnoit des marques permettrait doéoobtenir de
d®l i vr ®s des brevets pouvant °tre mis en d®fa

La pratique du « forum shopping» s e d o i tstopdé@,°car elle permet au demandeur
de se diriger vers un tribunal plus favorable aux titulaires. Ceci accentue la disparité entre
l es justiciables et favorise |les possiB%1it®s

On le voit, les arguments avancés par PFC apparaissent comme justifiés au regard de la
situation actuelle dans | e secteur de dvéied nf or
nécessaire au vue du constat établi par de nombreux avocats, universitaires et entreprises

depuis plusieurs années.

Pourtant cette réforme se fait attendre, et la réticence de certains secteurs trés puissants

de | 0industrie am®ricaine | aisse croire quoel

' 1 f aut dntéresser aux altersatives@possibles a une telle réforme.

2Que | 6on pour rcantrefacandé&ilbriés r e par

183 M. 06 MELLEY, Fom ShofpigMem Likely As A Result Of Narrowing Of Federal Circuit
Jurisdiction in VornaddNTELLECTUAL PROPERTY TODAYmars 2003
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Chapitre 2 : Les solutions alternatives

De nombreuses idées ont été suggérées au cours des derniers mois, afin de
trouver des moyens de défenses face aux patent trolls. Quatre d 6 e nelles semblent
réalisables, et seront étudiées ci-apres.

Sectionl:La sanction des cabinets d

Les moyens de d®f enses traditionnelplss pr or
efficaces contre les NPE, certains dirigeants de sociétés ont envisagé une solution plus

pragmatique pour bloquer les patent trolls.

L6i d®e de basctiabnmet s dob aviotér@stdes pdtedf teols s n t I

apparue cette année. Dans un article daté du 11 Juin 2009, I

dauteur, Jac|
mettait en lumiere le fait que de nombreux avocats spécialistes des brevets travaillaient a

la fois pour des grandes sociétés du secteur informatique et des NPE.

En effet, la lumiére a été faite sur les stratégies des patent trolls, et leur identification a

été rendue possible grace a différents systemes. Grace a ces informations, chacun est
désormais capable de savoir quelle entité est représentée par quel avocat.

Dans de nombreux cas, des f i r menémebk8mtamaenést s , S
a travailler des deux cotés de la barriere!®™. Cette situation semble pour certains
dirigeants, intolérable, et des sanctions simples sont envisagées. Ainsi, un cabinet
débavocat travaillant avec une entreprise et U
avec la dite entreprise. Le cabi net d 6 a v o aureés choid que deastoppera | or s
ses relations avec le patent troll, sous peine de perdre un de ses plus important client, et

par la méme occasion une part non-négligeable de sa réputation.

Le but non dissimulé de cette pratique est de limiter la possibilitét de s p at e nabtenirr o | |

‘N

une bonne défense. Dans le meilleur des cas, cela pourrait couper les NPE des cabinets

B4HUTTERJ. op.cit
1851S it time tomake law firms pay for representing patent trollg®M magazine 21 juillet 2009
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débavocat s comp®t ent s. EIl es seraient al or s

pourraient sooffrir | es services dbébavocats r®

Cettestr at ®gi e nbdba pas encore ®t® mise en Tuvre.
utopique de penser que les grands cabinets ddavocats se ddsatplessler on't
conduite par leurs clients. De plus les dirigeants des sociétés employant de nombreux
avocats seraient ils vraiment prét a renvoyer des partenaires avec qui ils ont des relations

établies depuis parfois des décennies ?

Section 2 : Les nouvelles NPE

Au cours de | 6ann®e 2008, deux nouvell es ¢
basées sur le modele des patent trolls. Lé6acti vit® de ces soci ®t ®:
acquérir des brevets, dans un secteur technologique précis, afin de constituer un

portefeuille de titres | eur permettant do®tab

! sOagint ddoounnce baicet i vi t ® uni gquement tourn®e v
voit alors mal ce qui fait de RPX™® et AST'®’ des entités moins dangereuses que les

patent trolls. Une fois encore, le diable est dans les détails'®. En effet le business model
decesentit ®s sodapparente pluBquiodoaete@ividedepapanenr
La stratégie est ici similaire a celle des patent trolls, a la différence que RPX propose une

licence globaled ®f e nsi v e seiviceslé repggsedtation Iégal aux entreprises étant
impliquées dans des litiges avec des patent trolls.

C 6 e s tRPX qui décide quels brevets acheter'®®, sans consulter les entreprises ayant

pris une licence. Cette licence permet aux sociétés impliguées dans des litiges de

di sposer dedupotteafenilte @guispdr RRX®

186 apréviation de Rational Patent Exchange

187 ppréviationdeAllied Security Trust

188 Trouble for patent trolls as new company seeks to spike theirl4ivhanagazine septembi2008

Un patent pool est d®fini comme une association dbéent
biais de licences croisées, ceci afin de réduire leurs codts de recherche et développement.

190 A la différence de Allied Security Trugui achéte des titres en fonction des besoins de ses clients.
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1 sdormgidoun regroupement ‘& ®&dnechaguefmenste pgye B e n't i
cotisation annuelle proportionnell e ~ son cl
menacer certaines entreprises de prendre licences sous pei ne do°tre assic

tribunal, contrairement aux patent trolls.

Le seul revenu de RPX et Allied Security Trust provient des cotisations des membres
ayant adhérés a ce business model. Et ce modéle semble viable, RPX ayant acquis
depuis 2008 de nombreux brevets pour un montant de 70 millions de dollars, et 100
millions de doll ars doéachat.sEllescompte onpers@riéiés p o u
ayant pris une licence, dont IBM, Cisco Systems, Panasoni c, Philips et
sepermettredd acheter certains brevet®d®tenus par de

Cependant , on peut se demander d®sor mai s | 06i
souscrire a la licence proposée, puisque RPX a promis de ne poursuivre personne devant

les tribunaux.’®® N6 e s t asc laissep la possibilité & tous de contrefaire les brevets

détenus par cette NPE sans étre inquiété ?

M. Hamster, président de RPX!%

répond alors que son entreprise est susceptible de
revendre ces brevets a ses licenciés, afin de tirer un profit de leur achat. Ces mémes
licenciés pourront ensuite poursuivre les entreprises extérieures au conglomérat. Ces
nouveaux modeles économiques semblent étre une bonne initiative, et apparaissent
cComme particuli rement adapt ®s aux sweles eur s

technologies.

On peut tout de m°me sdinterroger sur | a f i
proclament toutes comme étant des « anti-patent trolls », elles conservent tout de méme

une attitude de prospection envers les entreprises. Leurposi t i on de f orce est
peuvent sans mal obtenir des licences auprés de tous les constructeurs, qui préférent

prendre une licence en apparence amiable, plutét que de lutter sans cesse face a des

patent trolls. Par ailleurs, comment pourrons réagir les entreprises en cas de forte

1 Charles B. op. cit

192 Notamment un brevet appartenant a Acacia Research un patent troll célébre pour avoir poursuivi nombre de sociétés.
Ce un titre revendiquant le systéme By, et qui apgrtient désormais a RPX

193 Richard ACELLO tool against TrollsABA journal Mars 2009

1941 es deux fondateurs de RPX sont des anciens dirigeants de la société Intellectual Ventures, autre NPE impliqué dans
la négociation de licences, un des plus importaunigtie de brevets aux Etatinis.
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augmentation des redevances dans les années futures ? Auront-elles les moyens de se
retirer d 6 un ? tCe Inouveaa rbssimess madeh sera-t-i | ) | 6avant a
consommateur ?

Cette situation pourrait dans | 6 a b engehduer plus de choix et une réduction des prix

pour le consommateur, les entreprises disposant de plus de droits de PI disponibles et de

C 0 %t s Il i ®s aux l i tiges di mi nu®s. Mai slesl 6i n\
entreprises devant payer des sommes tres importantes pour ces licences globales, elles

disposeront de moins de fonds a attribuer a la recherche.

On peut ®gal ement se demander si ces |licence

toutes |l es entreprises dob mémestitreseoneés entlicence. di s p

Section 3: Le développement de la « soft IP »

Le terme de «softIP»d ®si gne | a possibilit® doéinstau
droit, appliqué au domaine des brevets. Toute partie intéressée pourrait prendre licence de
brevets délivrés dans certains domaines. Cela présente un grand intérét pour le secteur
de | 6informatique et des nouvelles technologi
troisiéme génération contient plus de 6000 brevets,' les inventions sont « cumulatives ».
lparait rai sonnabl e gudun soh preduitspuisse dispaser dea n t d
|l icences facil ement , it Uat théerrmede t« | Gqaud e nfacilitésw» o q u &

essentielles » devant un juge.

Cette idée de soft IP a été proposée pour la premiére fois en 2007, dans le rapport de

| 6 OE Bulé «iscertaiio$ pour le futur ».Il estprévuqu 6el |l e soit mise en
le futur brevet communautaire

Cette solution existe déja au Royaume-Uni et en Allemagne, sa mise en application ne

semble pas poser de probléemes.

Cette |Iicence de droit nodest pas une |l icence
« soft IP » désigne la possibilité pour le titulaire du brevet de mettre volontairement son

pY

brevet sous le régime de la licence de droit en proposant des licences a un prix

195C. Le Stanc &oft ip» : pour un brevet alternati? Propriété industrielle n°11 novemk2608 p.3
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raisonnable.

Comme récompense, le titulaire voit ses annuités de maintien en vigueur réduites de 50%.

Toute personne souhaitant obtenir une telle licence peut le faire en contactant le titulaire,

qui fix e ) | 6ami abl e un mont ant de redevance.
communautaire des brevets serait compétent pour fixer le montant.

Ainsi, le titulaire perd la possibilité de faire injonction a un contrefacteur de cesser toute
exploitation de son titre. Il parait souhaitable que certains secteurs soient
automatiqguement placé sous un régime « soft IP », ainsi les patent trolls ne pourraient

plus disposer de titres pour lesquels ils obligeraient les contrefacteurs a prendre des

licences a des prix déraisonnables. De plus ils ne pourraient plus ester en justice afin de
faire cesser | 6exploitation du brevet. Le d®\y

de r®duire en grande papatentgolld. 6acti on mal fai sa

Cependant cela implique une différence de traitement entre différents secteurs
economiques. En effet les industries pharmaceutiques investissent des sommes
colossales dans la recherche-développement, elles ne sont donc pas enclin a proposer
des licences amiables si tét le brevet délivré. Cette différence de traitement ne serait sans
doute pasdu goltdetous. Par ai l |l eurs | 6av nement du breve
processus trés long et compliqué, en discussion depuis plus de 40 ans, le développement

de la « soft IP » au niveau communautairen 6 est donc sans doute pas

Section 4 : La cr®ation doéundembaevetsh ® mon®t ai r e

Depuis plus de 20 ans, la perception du brevet par les acteurs de la propriété
industrielle a fortement évoluée. Elle est devenue un « permis de chasse » pour les patent
troll s, et son caract re ®conomique sobest r G
désormais une part importante voire majoritaire des acti fs dbébune soci ®t
secteurs technologiques.
Les solutions présentées précédemment ne sont gue partiell es,
changement plus profond, prenant en compte cette notion économique et financiére

permettrait doo lsbrevatsplustiamspascet.ct eur de
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La pratique de la titrisation des brevets est sans doute une piste a explorer.

La titrisation est une technique financiere qui consiste classiquement a transférer a des
investisseurs des actifs financiers tels que des créances, en les transformant, par le
passage a travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des
capitaux. Une telle titrisation s'opére en regroupant un portefeuille, c'est-a-dire un lot de
créances de nature similaire que I'on céde alors a une structure ad hoc (société, fonds ou
trust) qui en finance le prix d'achat en placant des titres auprés d'investisseurs.

Certaines banques utilisent déja les actifs de propriété intellectuelle comme instrument

de renforcement du crédit.*

LOi d®e, qgui ®mer ge maintenant depuis plusieur
du brevet.

Devant | e nombre croissant doéop®rations de fi
droits de propri®t ® intellectuell e et | 6 aug me

licences de propriété intellectuelle, Wall Street et les marchés financiers du monde entier
commencent ° manidgoesetpwjet. de | 6i nt ®r °t

La cr®ation sur | 6 Ameri can Stock Exchange d©o
droits de propriété intellectuelle des sociétés et un projet de bourse de la propriété
intellectuel | e © Chicago sont par mi l es i nitiatives
propriété intellectuelle sur le marché.’®” Cette monétisation'®® des brevets permettrait sans

doute de contrer les patent trolls, en sécurisant les échanges de brevets, et en nivelant le

« terrain de jeu » pour les inventeurs indépendants.'®® Une société francaise Albigeoise
sbest r®cemment <cr ®e, proposant wun syst me d

type doéacteur repr®sente sans dBute une alter

La société OCEAN TOMO, basée a Chicago a démontré que les droits de propriété
intellectuels pouvaient étre traités comme des titres négociables.’®* Cette banque établie

not amment une ®valuati on de ses clients en f

% ntellectual Property and Access to Finance for High GroSMEs document de réflexion de la Direction générale

desehreprises et de | 6industrie de I a Commi ssion europ:
7L ucinda LONGCROFTPropriété intellectuelle et financemehto ur nal de | 6 OMPI , Juin 200§
19| a monétisation estéfinecomm 6i ntroducti on de n opaiementdassde cifcoitr mes de m
économique

99E D. FERILL Patentinvestmenttrust Let 6s build a pit to ca36td005t he paten
MWcette socided®. Pou afp, giditér ewwgdealip.com
MOocean tomo est une banque doéaffaire http:// www.oceant
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de brevets, ainsi quoédune ®V%AIl Hiladrgarsa égdlement des \emest s

aux enchéres de brevets.

Cette mon®tisation tente de sbdéexporter depui
des Dépobts et Consignations a annoncé récemment la créat i on ddéun parten

OCEAN TOMO pour étendre a tous les brevets européens la plateforme « patent rating »,

aujourdoéohui r®servee®aux brevets am®ricains

Ce syst me de notation permettrait, soi l deve
dumonde des brevets ainsi gue | Gependan® &atnotatiam d 6 u r
de brevets suppose de bon @dvétn. iLes nates étapualirbsees un ¢
gr ©ce a des progr ammes i nformatiques, el l es
effecti ve du brevet, ai nsi gue | a di mension <co

alors de la finalité du systéme des brevets, cette notation ne reflétant pas un apport du
brevet ~ | 6®td&¥ de |l a technique.

La caisse des dépbts et consignations avait également pour projet de sponsoriser la
présentation du systéme de vente aux encheres de brevets, faite a Paris les 3 et 4
Novembre 2009. Cette pr®sentation reste aujo
cédé son activité de vente aux enchéres, jugée trop peu rentable. On observe |
actuelle que les stratégies spéc ul ati ves en mati re de brevets
pas de valeur, les ventes aux enchéres de brevets ne semblent pas adaptées a la

valorisation de brevets®®,

Onpeudoncs 6i nt esrurrogdear | ®gi ti mit® doéun t el projet
®conomi que ddédaujourdbéhui ne pl aunteemaghegsetlea n f a
sp®cul at i omventéngpougal Derples, lamiseenplace dodéun tel syst

un changement profond du cadre juridique actuel. Or on connait les difficultés a reformer

gue rencontrent les Etats-Unis.

202 pratique dite d« patent rating»

293 pour info, visiter www.patentrating.com

MYBREESE PRatingde brevets-t-on tir® | 6ensei gnement dzChrodP®plint2®s du s
juin 2009

25 BREESE Pventes aux enchéres de brevets,-faeicore y croire? Chron.Prop Int 8 Juin 2009
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CONCLUSION

Les patent trolls sont aujsctiatégied hedaissemt plusn us d
de doutes quand a leurs intentionsréel | es. Quoi gudéon en dise, | e
légale, eux-mémes se réclamants comme ayant une activité uniguement tournée vers la
valorisation de brevets.
1 sbagit en atiorRsarlles hre®etsdleur asquigitoruse faisant en fonction non
pas de | a validit® ou deux-cl maisde leur potenti¢l gnankiero | o g i
uni guement. Cbest <cette vision du droit des b
qui fait des patents trolls des entités tant décriées. Cependant, il ne faut pas perdre de
vue, que les principaux acteurs du systéme?®®, auj our d obshpariles patent aollsi s ®

ont contribué a les créer.

Le Troll, autrefois géant paisible des montagnes, est devenu avec le développement du
christianisme un étre malfaisant. De la méme facon, le titulaire de brevet américain, a
cause des abus possibles du systeme, est devenu avide et économiquement dangereux,
ne se souciant plus du développement de la technologie mais uniquement des revenus

g ul pourrait obtenir sous la menace.

Mai s face aux pr®tentions excessives dbébun pat
brevets per met déoapporter une r ®ponse, ) con
servir des outils que la loi lui donne, tels que la licence obligatoire. Le droit de la
concurrence peut également étre utilisé par la victime, tout comme le droit pénal, mais
| 6appl i cat i o mardrejugepw sanctiogpiereus patenttrollr el ve auj our

de | 6hypoth se

Pourtant les solutions actuelles ne semblent pas réellement satisfaisantes pour pouvoir
®chapper au coup deEn effatsmsalgré lesdé&valutionst récented, il est
toujours possibles pour une soci ® ® victime d
exploitation de la technologie concernée, aux Etats-Unis comme en France. Cette sanction
peut al ors memmttrepens e ®r@é detDémodes » suspendue au
dessus de la téte du prétendu contrefacteur qui confére au patent troll une telle position de

force, | u i permettant doéavoi r déthesgréeppg d®U re nite D nisi d & me

1 es grandes entreprises technologiques et | 8USPTO
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propose.
Pourtant, cette interdiction ne répare en rien le préjudice causé au patent troll, celui-ci
ndexpl oitant pas i ndustriell emerctcommé iseule e nt i c

cons®quence de p®nal i serdontléensommatpur.i se expl oit

La limitation de cette interdiction, encadrée par des conditions strictes®”’, ainsi que
| 6®t abli ssement de évalugtibnedss dontnagesiet intéd&ds perraetirait | 6
sans doute de réduire considérablement la nuisance des NPE sur le marché des brevets.

Les trolls seraient alors a nouveau cantonnés aux livres et contes pour enfants.

Loattitude desstityeautne dt®ttorualnlesnent dedredetdrenduyee t d L
possible a cause des failles du systeme actuel. Des solutions a long terme doivent donc

étre rapidement envisagées pour ®vi t eérivesd Blusiaursy pistes sdntal 6 ®f ud e
parmi elle une réforme du systeme américain des brevets, un développement de la « soft

IP », de nouveaux types de regroupement de ti tres, ou encore | a
monétaire des brevets.

Pour ce faire, une réflexion globale sur la fonction du droit de brevet semble
indispensable. Le brevet est-il désormais seulement un outil économique ? Quelle est la

r®el |l e fonct? olna ddtuinmblr @tviedan de | 0i nnovation
gui devrait gui der chaqgue d®posant maisRette n noé
valorisation se doitdere st er une cons ®q u éravetau déweloppeanpdeo r t d

la technique, et non une cause.

Telles que celles d®gag®es dans | darr°t eBay contre M
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ANNEXES

Annexe 1: Brevet US n° 5132 080 déposé en 1944 et délivré en 1992, un des plus

célebre « submarine patent ».
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