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Pourquoi des annuités de maintien en vigueur

doivent-elles étre payées ?

L'obtention d'un droit de brevet est une étape cruciale pour les inventeurs et les
entreprises, mais ce n'est pas la fin du voyage de l'innovation. Siles brevets sont
accordés pour une durée déterminée (généralement 20 ans a compter de la date de
dépodt), des taxes de maintien en vigueur doivent généralement étre payées entre le
moment ou la demande est encore en cours et la date d'expiration finale du brevet.
Elles sont souvent appelées "annuité de brevet".

‘ Le paiement des annuités a intervalles réguliers (le plus
souvent annuellement) donne 'occasion au titulaire du
brevet de décider de maintenir ou non le brevet en
vigueur.

S'ilest prévu que le brevet continue a apporter une valeur ajoutée a I'entreprise ou a
étre utilisé pour la concession de licences ou I'application de la loi, il vaudra
probablement la peine d'étre renouvelé. Dans le cas contraire, vous pouvez décider de
le laisser tomber en déchéance, ce qui vous permettra d'économiser le colt de
I'annuité et de libérer l'invention dans le domaine public.

La gestion des annuités de brevets peut constituer une charge administrative, en
particulier lorsque vous gérez un vaste portefeuille dans plusieurs juridictions : des
regles différentes concernant les dates, les délais de grace et les taxes, ainsi que des
pratiques organisationnelles uniques compliquent le processus. Une erreur, méme
minime, peut entrainer des colts inattendus d'une part, ou la perte imprévue de droits
d'autre part, ce qui peut avoir des répercussions commerciales importantes.
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Comment les brevets sont-ils renouvelés et pourquoi le processus peut-il étre complexe ?

Les annuités sont traitées par I'office des
brevets compétent dans chaque juridiction.
Une taxe doit étre payée a l'office,
généralement avant la fin du mois de la date
anniversaire du dép6t. Envertu de la
Convention de Paris, qui est intégrée a
I'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce (ADPIC), les pays doivent
accorder un délai de grace d'au moins six
mois pour payer la taxe d'annuité du brevet,
avec une surtaxe. Sile paiement n'est pas
effectué ala fin du délai de grace, le droit de
brevet s'éteint rétroactivement, et les droits
sont perdus a compter de la date du
paiement manqué.

Cependant, le régime de propriété
intellectuelle (PI) de chaqgue juridiction peut
étre compliqué : les frais peuvent étre
éleves, et les taxes peuvent varier
considérablement. Les régles sont
également parfois modifiées, de sorte que
vous devez vous tenir au courant des

derniéres mises ajour.

44

Une enquéte récente
menée aupres de huit
offices nationaux de
brevets a montre que le
montant total estimeé des
taxes de maintien en
vigueur payeées pendant le
cycle devie d'unbrevet
allaitde1358€ a5300 £.

L'enquéte a également révélé que les
offices pergoivent les paiements a des
intervalles différents, les dates de
paiement allant de quelgues mois a plus
d'un an apres la date de délivrance du
brevet.

Enoutre, les taxes sont souvent ajustées.
Par exemple, en février 2020, des
changements sont entrés en vigueur en
Nouvelle-Zélande, gui ont doublé un grand
nombre de leurs annuités.

Méme dans les cas ou les taxes ne sont pas
augmentées, les modifications de la
procédure peuvent créer une incertitude
juridique. Enjuillet 2019, les Emirats Arabes
Unis ont réduit les annuités de brevet, de
modele d'utilité et de dessin industriel a
zéro dirham - mais cela a soulevé la
question de savoir siles droits seraient
annulés en cas de non-paiement.

La solution a consisté a créer une option
permettant de traiter une transaction a zéro
dirham pour le paiement des annuités des
brevets afin de maintenir le droit : les droits
de brevet s'éteindraient si cette transaction
gratuite n'était pas effectuée.

Dans une forét de délais et de taxes, |l
est trop facile de s'égarer et d'omettre
une annuité de brevet, mettant ainsien
péril un droit de brevet précieux. C'est
pourquoi il est essentiel d'élaborer une
stratégie de gestion des brevets.
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La gestion des paiements des annuités des brevets

Il existe trois grandes options pour gerer le paiement des annuités des brevets :

D

Gestion personnelle :

Cette solution peut convenir aux petites
entreprises ou a celles qui disposent
d'équipes internes spécialisées. Elle
nécessite une personne ou un groupe
spécialisé pour suivre toutes les
demandes, les dernieres regles sur les
renouvellements et les paiements. Cette
personne ou cette équipe peut ensuite
communiquer directement avec tous les
offices et agents de brevets concernés
pour s'assurer gue le paiement des
annuités des brevets soit effectué au
moment voulu. Bien entendu, cette
méthode impose une lourde charge aux
personnes responsables de diriger
I'opération, en particulier si elles doivent
se familiariser avec les procédures en
vigueur dans plusieurs juridictions - ou les
informations ne sont pas toujours
facilement accessibles.

2

Gérer via un cabinet
conseils en Pl :

Une autre solution consiste a confier la
gestion du portefeuille aun cabinet
juridique externe spécialisé dans la PI.
Les conseillers du cabinet peuvent alors
avertir le titulaire du brevet lorsqu'une
taxe est due et lui demander des
instructions. Toutefois, cette option peut
étre lourde et colteuse pour le titulaire du
brevet.

A
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Gérer via un fournisseur de
services de paiement
d'annuités de brevets :

La troisieme possibilité est de travailler avec un
prestataire de services spécialisé dans la gestion
du paiement des annuités des brevets au niveau
mondial. Cette solution est de plus en plus
reconnue comme la meilleure fagon de gérer les
grands portefeuilles. Les prestataires utilisent
des systemes d'enregistrements sophistiqués
pour s'assurer gue les informations relatives au
portefeuille sont mises a jour et qu'aucune
échéance n'est dépassée. lIs suivent également
tous les derniers développements concernant
les dates, les taxes et les procédures dans
chaque office juridictionnel. La gestion
centralisée d'un portefeuille permet de réaliser
des économies, car le paiement des annuités
des brevets peut souvent étre combiné avec les
autres services de propriété intellectuelle du
prestataire.

Bien sir, vous pouvez
décider d'adopter une
approche hybride - une
petite équipe en
interne qui supervise la
stratégie du
portefeuille, travaillant
aux cotés d'un
fournisseur externe de
service de paiement
d'annuités de brevets.
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Combien coltent des annuités de brevets ?

Le colt de I'annuité d'un brevet peut étre
décomposé en quatre éléments principaux : la
taxe officielle, la taxe locale (le cas échéant), le
taux de change (le cas échéant) et les frais de
service du prestataire.

L'office des brevets facture la taxe officielle

pour chaque brevet.

La taxe locale est nécessaire dans les pays ou
le recours a un représentant local

est nécessaire. Elle varie selon le pays et le
représentant, mais les prestataires de services
importants peuvent négocier les meilleurs

tarifs.

Les taux de change sont applicables car les
taxes d'annuités sont généralement payées
dans la monnaie locale. Certains prestataires
de services appliquent des taux de change bien
supérieurs aux taux de change interbancaires,
avec des majorations pouvant atteindre 50 %.

Le prestataire de services facture la
taxe de service pour couvrir les cots
administratifs liés a la gestion des
renouvellements. En outre, certains
fournisseurs facturent des frais
supplémentaires, par exemple, par
pays ou par désignation.

Certains prestataires de services
facturent des taux de change bien
Supérieurs aux taux de change
iInterbancaires, avec des majorations
pouvant atteindre 50 %.

Jusqgu'a

+50%

de majoration
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Pourquoi faire appel a un prestataire de services
de paiement des annuités des brevets ?

Entravaillant avec un
prestataire de services
spécialisé dans le
paiement des annuités de
brevets, vous bénéficiez de
I'expérience et de la
compréhension d'experts.

Ces professionnels sont également
susceptibles d'avoir acces a des
agents spécialisés dans les pays clés,
ce quileur permet de connaitre les
derniers changements juridiques et de
réaliser des économies d'échelle.

S'il peut étre tentant d'essayer d'économiser
des colts en prenant en charge le processus
vous-méme, le risque de manguer une
échéance de paiement est élevé. Ces risques
sont exacerbés siles dossiers sont égarés, sile
personnel est occupé a d'autres taches ou sile
portefeuille s'étend rapidement. Les
réorganisations d'entreprises, les changements
de personnel et la vente ou I'acquisition de
droits de brevets peuvent également poser des

problemes.

Plutdot que de mettre en place des systemes
complexes a partir de zéro et de les mettre a
jour au fur et a mesure de I'évolution de
I'entreprise, vous pouvez éviter tout souci en
faisant appel a un prestataire de services pour
s'occuper de votre propriété intellectuelle. Il
peut s'occuper de tout, en fournissant des
solutions flexibles qui réagissent a la croissance
et au développement de votre portefeuille.
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Pourquoi travailler avec Dennemeyer ?

Dennemeyer est un fournisseur établi et
hautement qualifié de services de paiement
d'annuités de brevets, qui s'occupe depuis 60
ans de certains des portefeuilles de propriété
intellectuelle les plus précieux au monde. Nous
offrons une portée mondiale, des économies
d'échelle exceptionnelles, des tarifs
préférentiels, des flux de travail optimisés et
I'étendue du soutien que seul un fournisseur de

services complets est capable d'offrir.

Par-dessus tout, nous visons a fournir un service
adapté aux besoins de votre organisation, en
fonction de sa taille et de ses talents internes.

Les clients apprécient particulierement ces principales caractéristiques
du service de paiement d'annuités de brevets de Dennemeyer :

Des niveaux de sécurité élevés

Une passerelle unique vers tous les offices de brevets

Un réseau mondial de représentants locaux, vérifié et fiable.

Une redevance forfaitaire et transparente qui comprend tous les services
de maintenance et les entrées de données.

Calcul automatigue de la date de renouvellement et mise a jour réguliere
de lalégislation nationale

Transfert transparent et sécurisé des données des clients depuis presque
n'importe quel endroit

Acces en ligne gratuit, 24 heures sur 24, a notre application web de
gestion de portefeuille

Vérification électronique permanente des données relatives aux brevets
Recus et rapports de paiement électroniques

Présence mondiale d'experts (notamment en Europe, aux Etats-Unis, en
Chine et au Japon)

Nos services standards
comprennent le
transfert électronique
et manuel des données,
le contréle de la qualité
des données, une vue
d'ensemble des taxes
pour |'établissement du
budget, des rappels
opportuns, le suivi des
taxes officielles et des
regles spécifiques a
chaque pays et la
coopération avec les
offices de brevets pour
vérifier les données et
les statuts.
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Mise en place du paiement des annuités des brevets avec Dennemeyer

Travailler avec Dennemeyer
pour mettre en place le
paiement des annuités de vos
brevets ne pourrait étre plus
facile.

Toutd'abord, des frais de service sont
déterminés en fonction du nombre de
paiements et de la taille du portefeuille (petit,
moyen ou grand). Les frais seront réévalués
sile portefeuille change de maniére

significative.

Ensuite, Dennemeyer convient d'une date de
début de paiement avec le client et calcule le
premier renouvellement dd. Les paiements
ensuspens peuvent étre effectués siles
dossiers sont dis avant la date de début.
Ensuite, un contrat est envoyé au client et les
principaux contacts sont déterminés. Les
données sont ensuite transférées en utilisant
différents formats de fichiers tels que Excel
ou XML.

Enfin, une fois les données intégrées,
Dennemeyer fournit des listes completes de
portefeuilles et des rappels de
renouvellement. Nous fournissons
également a nos nouveaux clients des
identifiants de connexion pour consulter
leurs portefeuilles 24 heures sur 24 et 7
jours sur / grace a notre application web.

De petits portefeuilles allant jusqu'a 50
brevets peuvent étre mis en place en deux a
trois mois, en fonction de la qualité des
données recgues, tandis que les portefeuilles
moyens de 50 a 500 brevets peuvent
prendre trois a quatre mois. Les
portefeuilles de plus de 500 brevets
peuvent prendre environ quatre mois, en
fonction de leur taille et de leur
sophistication. Dans de nombreux cas,
comme en Europe, I'intégration est encore

plus rapide.

—om

Petits portefeuilles

Nous fournissons également a nos
nouveaux clients des identifiants de
connexion leur permettant de
consulter leurs portefeuilles 24/7
via notre application web.

=5

I'_—'m;
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Grands portefeuilles

—r

Portefeuilles moyens

Jusqu'a b0 brevets
peuvent étre mis en
place en deux a trois

mois.

50 a 500 brevets peuvent Les portefeuilles de plus de

prendre trois a quatre 500 brevets peuvent prendre
mois. environ quatre mois, en
fonction de leur taille et de

leur sophistication.
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Quatre étapes pour renouveler
un brevet en toute sérénité

Dennemeyer estime que le processus de paiement des
annuités de brevets doit étre aussi efficace et simple que
possible. [l peut étre résumé en quatre étapes claires :

@ Dennemeyer envoie au client une liste des dates de
renouvellements a venir et des estimations de colts.

Le client répond au rappel de renouvellement en donnant

ses instructions.

Une fois les instructions recues, Dennemeyer envoie une
facture au client pour les cas a payer.

Le paiement des annuités est effectué, et le recu officiel

®» @ ©

de paiement est mis a la disposition des clients.

Personnalisation et maitrise

Les clients peuvent choisir silaréponse par défaut pour les

renouvellements a venir est "ne pas payer" ou "payer". Dans le

premier cas, des instructions doivent étre données pour chaque

instance. Dans le second cas, les cas sont réglés pour étre payés

amoins que d'autres instructions ne soient regues.

“ Quelle gue soit I'option choisie, les avis de
renouvellement seront envoyés au client.

Les factures sont généralement envoyées tous les mois
et peuvent étre structurées en fonction des besoins du

client. Les adresses et I'envoi des factures peuvent étre
personnalisés, par exemple pour les différents
départements. Cela permet aux clients de voir
clairement les colts associés a chague actif et

portefeuille de brevets.

A
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Créer de la valeur, réduire le stress

Les brevets font partie des actifs
les plus précieux que peuvent
posséder les entreprises, en
particulier les entreprises de haute
technologie a croissance rapide.

La mondialisation signifie également que de
nombreuses entreprises, grandes et petites,
possedent désormais un portefeuille diversifié de
droits de brevet couvrant un nombre important et
croissant de juridictions.

Quiplus est, le paysage des brevets est en train
de changer. De plus en plus de juridictions
deviennent commercialement importantes,
tandis que le lancement attendu du brevet a effet
unitaire de I'UE dans les deux prochaines années
offrira une autre option pour la protection des
brevets en Europe. Bien entendu, cette nouvelle
forme de protection s'accompagnera de son
propre ensemble de regles de paiements
d'annuités et de taxes, et nous devrons nousy

préparer.

Travailler avec un prestataire spécialisé dans le
paiement d'annuités de brevets, tel que
Dennemeyer, garantit la protection de votre
portefeuille. Vous gardez le contrdle sans avoir
avous soucier des délais a respecter. Cela
signifie que votre équipe peut se concentrer sur
la création de valeur et la croissance, en
sachant que vos droits de propriété

intellectuelle sont entre de bonnes mains.
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