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2015 u5le 12 16342 5.z ccial A Wslyes Glazll 131.13 Ggil3
"8 Article L1111-3 Code de la santé publique - "Toute personne a droit, a sa demande, a une information, délivrée
par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait étre exposée a

l'occasion d'activités de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge..."

ke Lo Aayall oyS5 e
Cour d'appel de Lyon ct0030 Audience publique du jeudi 1 décembre 2005 «En I'absence de devis proposé et signé
par la patiente .un accord sur le cout de ces soins n’est pas établi et ne peut étre retenu .que cette absence de devis
pour des travaux dentaires assez importants .constitue une faute du dentiste dans ses obligations professionnelles
<la patiente n'ayant pas été mise en mesure de connaitre I'engagement financier qu’elle prenait en acceptant les
soins celui-ci redevable des dommages et intéréts a I'égard de sa patiente pour défautr de renseignements ci-
dessous et a hauteur de 700 euros»

https://www.legifrance.gouv.fr/affichjurijudi.do?idTexte=) URITEXT000006947707.
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« quatriéme alinéa: pour toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pour laquelle il aura été

désigné, il est alloué au syndic des honoraires fixés provisoirement par le président du tribunal ».
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(premier alinéa) « Dans le jugement d’ouverture le tribunal désigne le juge-commissaire, le juge-commissaire

suppléant et deux syndics, I'un représentant I'entreprise et I'autre représentant les créanciers ».
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L’évolution de la législation en Matiere de brevet d’invention

a la Lumiére de la jurisprudence marocaine®"®

¥ Amal Lamniai

Présidente de chambre a la Cour d’appel de
commerce de Casablanca
Détachée aupres du Chef du gouvernement

Introduction

Je tiens a travers cette journée dédiée au brevet d’invention a rendre hommage a tous
les inventeurs, a ces femmes et hommes qui ont contribué a inventer ce qui fait notre

monde actuel.

Arrétez-vous sur un objet qui se trouve autour de vous. La tout de suite, et commencez

a réfléchir a ce qu’il a fallu pour qu’il existe®™.

Et rappelez vous que nous sommes sur un chemin dont les traces remontent a la
préhistoire et encore plus loin et que les inventions de jadis ont créé les mutations

d’aujourd’hui :

C'est parce que quelqgu’un , un jour surement trés lointain , a eu I'idée d’inventer la

céramique que la révolution néolithique au cours de laquelle une économie fondée sur la

> Intervention préparée lors d’'une journée d’étude sur les enjeux de I'exploitation de brevet: Dimensions
juridiques, organisée par I'Université Hassan ler, Faculté des sciences juridiques , économiques et sociales le 14
février 2015.

> On parle aujourd’hui, par exemple, d'un Smartphone capable de détecter chez une personne et en quinze

minutes le HIV et la Syphilis.



chasse et la cueillette a été remplacée par I'agriculture et I'élevage, qu’on est passé de I’age

de la pierre taillée ou le travail du silex, de I'os ou du bois consistait, par des actions

uniguement mécaniques, a sculpter des outils dans un matériau dont on ne modifiait en rien

les propriétés naturelles, a I’age de la pierre polie ol I'hnomme s'essayait a créer un matériau

artificiel.

Que grace a I'écriture et le feu que I'évolution de la race humaine a connu un tournant
décisif ;
Que parce que quelqu’un a eu l'idée d’inventer le tissage, la poterie et la roue que les

1léres grandes civilisations ont pu se développer;

Que l'invention de I'imprimerie et de la machine a vapeur ont été le déclencheur de la

révolution industrielle.

Et que si aujourd’hui on bénéficie d’'une décentralisation dans la circulation des idées,
gu’on arrive a communiquer quelque soit le lieu ol on se trouve , la distance n’a plus
d’impact réel sur le temps puisque de nouvelles formes de communication ont été créées
(courriels, réseaux sociaux, moyens de visioconférence...) c’est grace a l'inventeur d’internet

qui a déclenché I’dge de la révolution numérique.

Sur ce chemin long et souvent douloureux, demandant efforts et sacrifices, des
hommes et des femmes, de toutes sortes, ont eu un jour a cceur, quelque soit l'intérét qui
les anime, de faire quelque chose pour les autres et pour les générations a venir et par leur
geste ils ont changé nos vies quotidiennes, ont bousculé nos croyances, ont fait avancer nos
connaissances et ont contribué, alors, a I’évolution de la race humaine. Il faut donc que la
société les récompense et c’est justement a travers le brevet, «titre de propriété
intellectuelle délivré par I’Etat et conférant a son titulaire un droit exclusif d’exploitation

. o o . 1 . , /
de I'invention qui en est objet®" », que I'inventeur sera récompensé.

Le brevet est, donc le contrat entre I'inventeur et le reste de la société. En récompense

des risques qu’il a pris, I'inventeur se voit accorder un monopole temporaire d’exploitation.

315 . P . eme , 1. .
Albert Chavanne et Jean-Jacques Burst, « Droit de la propriété industrielle » Dalloz Delta, 5 édition, p 25
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A défaut de ce titre de propriété, I'invention fait partie du savoir- faire, qui reste inapte

a servir d’assise a un droit privatif>° et donc a protéger I'inventeur. C’est ainsi que faute de

brevet, tout le monde peut copier et exploiter I'invention, sans I'accord de son inventeur.

Le recours au brevet s'impose donc a I'évidence pour la protection de I'inventeur et de
son invention. Il constitue, aussi, de fait une arme stratégique, (généralement) génératrice
de profits, pour les entreprises qui sont les premiéres a déposer le brevet : il constitue une
source de revenus considérables®'’ (Stratégies de portefeuilles de brevets, licences) ainsi

qu’une protection contre I'entrée de nouveaux concurrents sur le marché>2.

Ainsi le brevet a pour objet de donner a son titulaire la possibilité d’interdire aux
autres acteurs économiques d’exploiter sous quelque forme l'invention brevetée. Par le

biais du brevet, le déposant construit son territoire technologique et donc concurrentiel.

Cependant ce droit d’interdire doit étre justifié, par une invention nouvelle, inventive

et suffisamment décrite. Les brevets doivent étre délivrés a bon escient.

Comment se fait ce contréle ? Quelles sont les conditions exigées pour la validité d’un
brevet ? Quelle évolution a connu le droit des brevets depuis la premiére législation*® qui I'a

réglementée au Maroc, notamment le dahir de 1916 ?

*'% Albert Chavanne et Jean Burst, op.cit. p 25

3 I'exemple du groupe pharmaceutique suisse Roche qui va payer jusqu’a 750 millions de dollars pour les droits
d’une nouvelle molécule- la OPO595- susceptible de renforcer I'action des antibiotiques les plus courants, dont
I'efficacité est menacée par I'émergence de bactéries « super-résistantes », traitement « inventé » et mis au point
par des groupes japonais et canadiens illustre I'utilité des brevets comme arme concurrentielle ( source journal »
I'économiste »)

318 http://www.journaldunet.com/management/0610/0610155-tribune-pharmaceutique.shtml

> Les brevets sont aussi une préoccupation internationale. Ainsi, plusieurs conventions internationales les
régissent: la convention de paris, signée le 20 mars 1883, qui a crée une Union entre les Etats signataires,
aujourd’hui plus de 160. Le traité de Washington, signé le 19 juin 1970, plus connu sous son sigle anglais PCT(
Patent Corporation Treasty), rassemble plus de 100 pays. Enfin, I'’Accord ADPIC( Aspects des Droits de Propriété

Intellectuelle qui touchent au Commerce ou Trip’s Agreement) a été conclu le 15 avril 1994 dans le cadre de

I'Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
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Nous essayerons de retracer a travers certains cas qu’a connu la jurisprudence
marocaine, |’évolution de la protection accordée par le brevet, les critéres justifiant cette
protection ainsi que les roles respectifs des instances aussi bien judiciaire( les tribunaux de

commerce), qu’administrative (I'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale,

I’OMPIC) dans 'appréciation des criteres de protection.

L’étude d’un premier cas sera consacrée aux conditions exigées pour accorder, d’'une

maniére générale, la protection par brevet ;

La deuxieme partie de cette contribution sera dédiée a I'étude d’un cas spécifique a

I’évolution des brevets pharmaceutiques.

I- Les conditions exigées pour la protection par brevet: le point de vue du juge

marocain :
Un brevet ne doit étre accordé que si l'invention pour laquelle la protection est
demandée est véritablement une invention®?° et gue cette invention est nouvelle, implique

une activité inventive, et susceptible d’application industrielle®*.

Nous préciserons ces éléments liés a la brevetabilité a la lumiere d’un important arrét

de la cour de cassation.

e Bref résumé de I'affaire3? :

En I'espéce, M.x a déposé aupres de 'OMPIC, le 18/2/1998 une demande de brevet
d’invention portant sur une machine destinée a couper et calibrer le fer ; ayant découvert
gue la société Fil industrie produit une machine similaire, il intente contre cette société une

action pour contrefacon de brevet.

e respect de ce principe( qui revient a dire qu'il ne faut pas accorder de droits sur ce qui n'a pas été inventé) est
essentiel pour éviter de privatiser anticipativement la connaissance, en réservant a un seul bénéficiaire des progres
de la connaissance qui n'ont pas encore été réalisés.

1 Article 22 de la loi 17/97 sur la protection de la propriété industrielle.

22 Arrét de la Cour de cassation n° 922, en date du 18/10/2012, dossier commerciale n° 355/3/3/2011( inédit)
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Au cours I'instance, société défenderesse présente une demande
reconventionnelle tendant a I'annulation du brevet de X, se fondant sur le moyen de défaut

de nouveauté de I'invention et de défaut d’activité inventive.

e Points qui retiennent I'attention :

Cassant I'arrét de la cour d’appel de commerce qui donna raison a M.x, la Haute cour
apporte des précisions importantes quant a la définition de I'invention, a la force probatoire
de I'avis donné par 'OMPIC sur l'activité inventive de I'invention en question et quant au

concept de nouveauté exigée pour la validité de I'invention.

1- Sur la définition de I'invention :

En affirmant que linvention est une solution technique (nouvelle) a un probléme
technique, et que la cour d’appel se devait de démontrer I'effet technique qu’a engendré
I’invention, la cour de cassation comble ainsi le vide®** de la loi 17/97 qui ne dit rien sur ce

qui est considéré comme une « invention » ou devrait I'étre.

Cet arrét a donc imposé un principe en vertu duquel un brevet ne pourra étre obtenu

pour une invention que si cette derniere présente un caractéere technique.

Ce caractere technique s’interpréterait comme nécessitant, d’'une part, que I'invention
appartienne a un domaine technique et que, d’autre part, elle apporte une contribution
technique a I'état de la technique. Cette conception n’est pas sans conséquence juridique
sur le domaine ou une invention peut exprimer sa créativité, c'est-a-dire le domaine de

24 . . 2
324 I’exclusion des programmes d’ordinateur®”,

brevetabilité. Elle justifierait, selon un auteur
de méme qu’elle justifie I'exclusion des idées abstraites et des pures créations

intellectuelles®?® sans aucun objet, du champ de brevetabilité.

> on peut penser que ce vide législatif est volontaire. Le législateur n’a peut-étre pas voulu enfermer la notion de
l'invention dans le cadre juridique rigide d’'une définition qu'’il est ensuite difficile de faire évoluer.

**V. Remiche : Révolution technologique, mondialisation et droits des brevets.
% es programmes d’ordinateur sont protégés au Maroc en vertu de la loi 2/00 sur la protection des droits d’auteur
et droits voisins.

% Article 23 de la loi 17/97.
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Cette définition apporte aussi des éclaircissements a l'idée visée par I'applicabilité
industrielle, qui n’est remplie que lorsque I'objet de I'invention peut étre fabriqué ou utilisé
dans tout genre d’industrie, y compris I'agriculture. Ce qui exclue du champ de la protection
accordée par un brevet les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps

humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal®?’.

En outre, depuis 2006 date de I'entrée en vigueur de I'amendement apporté par la loi
31/05, il ne suffit plus que I'invention appartienne a un domaine technique et puisse étre
fabriquée ou utilisée, il faut encore que l'invention présente une utilité, c’est a cette

condition gqu’elle peut étre considérée comme susceptible d’application industrielle.

En effet, 'article28 de la loi 17/97 exige, désormais, une utilité spécifique a I'invention
pour gu’elle puisse é&tre considérée comme susceptible d’application industrielle®®®; c’est
ainsi qu’il dispose : « une invention est considérée comme susceptible d’application

industrielle lorsqu’elle présente une utilité**® spécifique, substantielle et crédible ».

L'exigence de « specific, substantial, and credible utility » retenue par cet article
provient du régime américain®*’ des brevets; Selon la Cour Supréme américaine, un
brevet « n’est pas une récompense pour la recherche entreprise, mais une compensation

. 1
pour sa conclusion fructueuse »***.

*¥ Article 25 de la loi 17/97.

® Pour plus de détail , cf Amal Lamniai, « I'enjeux de I'accord ADPIC sur le droit des brevets dans les relations
Nord/Sud, le cas spécifique des brevets pharmaceutiques » mémoire pour l'obtention du Dipléme d’Etudes
supérieures approfondies en droit international; Université Hassan I, Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales( le chapitre se rapportant a la transposition des régles américaines dans les législations
des pays en développement : le cas de I'accord de libre échange signé entre le Maroc et les Etats-Unis).
3 Cette fonction d'utilité a été intégrée dans le droit marocain du brevet suite a I'accord de libre échange conclu
entre la Maroc et les Etats Unis.
3 Cette exigence se trouve dans les Utility Examination Guidelines adoptées le 5 janvier 2001 par I'office
américain des brevets (USPTO). Il ne s'agit pas d'une définition adoptée par le Congrés ou élaborée par les
tribunaux mais uniquement d’une directive administrative destinée aux examinateurs qui approuvent ou rejettent
les demandes de brevet ( pour plus de détails : Jean-Frédéric Morin « la brevetabilité dans les récents traités de
libre-échange américains »,)

33! Brenner v. Manson, 383 US 519 (1966)
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En apportant une telle précision a la condition d’application industrielle, cet article

risque, ainsi et si on retient I'interprétation faite par la jurisprudence américaine a cette

notion d’utilité, de fermer la porte de la brevetabilité a plusieurs inventions :

La condition d’utilité est plus vaste que la seule condition d’application industrielle
tout en ne I'englobant pas totalement. En effet, une invention pouvant étre fabriquée dans
I'industrie sera susceptible d’application industrielle alors que son utilité n’aura pas pour
autant été démontrée puisqu’il n’est pas certain que le but de I'invention soit bénéfique
pour 'Homme. En revanche, une invention utile est toujours susceptible d’application
industrielle®*%. En comparaison, cette exigence d’utilité est plus restrictive et risque de
fermer la porte de la brevetabilité a plusieurs inventions, notamment en matiére de
produits chimiques ; la jurisprudence américaine note que « le domaine de la chimie est
remplie de formules et compositions pour lesquelles aucune utilisation n’a encore été
trouvée®* » : C'est ainsi qu’il est possible de découvrir un nouveau produit chimique sans en
connaitre une application utile au moment du dépo6t de la demande de brevet. Si on
applique la notion d’application industrielle, le produit sera brevetable s’il est possible de le
fabriquer dans l'industrie, c’est ce qu’a jugé, d’ailleurs, la cour d’appel®** de Paris en
affirmant« que la condition d’application industrielle requise par 'a. L 611/11 du CPI est
remplie dés lors que l'objet de l'invention est réalisable, peu importe le caractére

éventuellement imparfait du résultat obtenu » ;

Alors qu’aux Etats Unis la condition d’utilité fera défaut. C’est sur cette base qu’il a été
jugé par la cour supréme335 américaine dans l’affaire Brenner v Manson qu’un produit
encore en cours d’étude scientifique mais qui appartient a une catégorie de produits

efficaces pour inhiber les tumeurs chez les souries, ne répond pas a I’exigence d’utilité.

2 Stanislas Roux-Vaillard et Jean Foyer, «les jurisprudences frangaise et américaine comparées en matiére de
conditions de brevetabilité », mars 2003.

33 Smith, Kline & French Laboratoires v. Clarrk & Clark, 62 Fsupp 971 (1945).

%3 4¢me Ch. Section A, 20 septembre 2006, RG n°2005/14964, PIBD n° 841 111 768

33 Affaire Brenner v Manson, 383 US 519, 1966
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La question d’une invention susceptible d’application industrielle mais ne répondant

pas a I'exigence d’utilité ne s’est pas encore posée pour la jurisprudence marocaine pour

conclure a un avis ferme la concernant.

2- La question de la nouveauté :

Une autre condition soulignée par l'arrét de la cour de cassation est celle de la
nouveauté : la cour reproche a l'arrét de la cour d’appel d’avoir écarté, sans base légale, des

brevets étrangers invoqués comme preuve de I'antériorité.

Implicitement, la Cour de cassation invite la cour de renvoi a prendre en compte
I'existence de brevets antérieurs méme étrangers. C'est ce que fera d’ailleurs la cour de
renvoi>>® en écartant le brevet de x pour défaut de nouveauté sur la base de brevets déposés

antérieurement a I’étranger.

Allant dans le méme sens de cette jurisprudence, le Tribunal de commerce de
Casablanca337, statuant sur la validité d’un brevet de combinaison de moyens connus, s’est
prononcé également en faveur de la nouveauté absolue en disposant ainsi : « Attendu que
le résultat obtenu par la combinaison d’éléments connus était répandu avant la date du
dépot par le demandeur de son invention a I’Office marocain de la propriété industrielle et
commerciale , la preuve en est le brevet d’'invention délivré par I'office des brevets
espagnol en date du 1 /5/1998 et qui porte sur un téléphone public cellulaire c'est-a-dire
un téléphone public mobile utilisant la technique du téléphone cellulaire, arrivant ainsi a

un résultat identique a celui recherché dans I'invention du demandeur ».

Il est, en effet, de jurisprudence constante au Maroc, que la nouveauté d’'une
invention est détruite par tout fait, quelque soit le lieu, et quelque soit I'auteur, ayant eu
pour conséquence de mettre l'invention, avant le dépot de la demande de brevet, a la
disposition du public. Il a, ainsi été jugé par le tribunal de commerce de Casablanca, que le

brevet déposé par I'inventeur aux USA, détruit la nouveauté du brevet déposé au Maroc

3% Arrét de la cour d’appel de commerce n°1662/2014, en date du 27/3/2014. [ inédit]
337 Jugement du Tribunal de Commerce de Casablanca, en date du 26/10/2009, Dossier n°3142/16/2005 [inédit]



pour la méme invention et par le méme inventeur, et n’ayant pas respecté le délai de

priorité**® imposé par la loi.

Un brevet ne doit donc étre accordé que si I'invention pour laquelle la protection est
demandée est véritablement nouvelle, c'est-a-dire comporte des nouveautés par rapport a
ce qui est déja connu (a I'état de la technique®®). Il n’est pas sans intérét de rappeler,
concernant cette exigence de nouveauté, que l'art.27, 1) de la loi 17/97, tel qu’il a été
amendé par la loi 31/05, fixe un délai de grace qui doit étre pris en compte dans

I'appréciation de la nouveauté.

Ainsi, I'article27 1) énonce : «Par dérogation aux dispositions de I’art.26, la divulgation

de I'invention n’est pas prise en considération dans les cas suivants :

1) si elle a lieu dans les douze mois précédant la date du dépdt de la
demande de brevet d’invention et a été effectuée, autorisée ou obtenue
du titulaire de la demande de brevet

2)

3) e,

3- La force probatoire de I’avis de ’'OMPIC sur I’activité inventive:

Au Maroc, toutes les demandes de brevets pouvaient donner lieu a attribution de
brevets, alors gu’elles sont peu inventives et ne sont pas nouvelles. En effet, sous la loi
17/97 et son amendement apporté en 2006 par la loi 31/05, les brevets sont délivrés par
I’Office marocain de la propriété industrielle sans examen préalable et sans garantie, soit de
la réalité de I'invention, soit de la fidélité ou de I'exactitude de la description, soit du mérite

de linvention®*. L'appréciation du critere de nouveauté comme des autres criteres

¥ |’a. 4 A 3 de la convention de Paris reconnait un délai de priorité de 12 mois normalement compté a partir de la
date du dép6t national.

% Art.26 de la loi 17/97 : « Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans I'état de la
technique.(...) L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une
description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, avant la date de dépot de la demande de brevet au Maroc
ou d'une demande de brevet déposée a I'étranger et dont la priorité

est valablement revendiquée ».

340 . . . Lo
Article 47 de laloi 17/97 sur la protection de la propriété intellectuelle.
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nécessaires a la validité de l'invention restaient du ressort du seul juge. Cependant, la loi

23/13 semble apporter un vent de changement dans les réles attribués respectivement a

I'OMPIC et au juge.

Ce vent de changement qui a complétement modifié la mission de I'OMPIC en matiere
de brevets en mettant en place a son profit un systéme avec rapport de recherche et
opinion sur la brevetabilité** permettant, ainsi, le rejet des demandes de brevets
d’invention qui ne satisfont pas aux critéres de brevetabilité, était pressenti depuis I'année
2010, date a laquelle 'OMPIC se voyait, déja, attribuer le droit de rendre un avis
documentaire, postérieure a la délivrance du brevet, et ce a la demande de toute personne

désirant s’informer sur les antériorités afin d’apprécier le caractére de nouveauté et

I’activité inventive d’une invention.

C'est justement par rapport a cet avis que la cour de cassation dans I'arrét précité a
censuré la cour d’appel de I'avoir écarté comme preuve justifiant le défaut de nouveauté de

I'invention et de son activité inventive sans avancer de raisons a I'appui de sa position.

L'avis de 'OMPIC revét dans le contentieux sur les brevets d’invention une
importance capitale, c’est une sorte d’expertise servant a évaluer la valeur du brevet et a

donner, a ce sujet un avis éclairé.

D’ailleurs le tribunal de commerce de Casablanca®*? a eu expressément recours a I'avis
de I'OMPIC, dans une affaire portant sur un brevet en télécommunication en exigeant de
I'expert désigné dans le dossier pour déterminer si I'invention a impliqué un réel travail de
création et d’inventivité et constitue, donc, un progres significatif par rapport a I'état de la

technique, de demander une recherche sur I’état de la technique aupres de 'OMPIC.

4- Comment analyser 'activité inventive :

Une autre exigence a laquelle I'arrét de la cour de cassation fait référence sans
s’attarder est celle de I'activité inventive. Selon la loi marocaine sur la protection de la

propriété industrielle :

> Nouvel article 43 et 44 de la loi 23/13
**? Jugement n°11846 en date du 5/8/2013.
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« Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un

homme du métier, elle ne découle pas d’'une maniere évidente de I'état de la technique.»

L'inventivité se réfere au caractére de non-évidence de 'objet, qui est vérifié par un

spécialiste du domaine concerné.

Un jugement rendu par le tribunal de commerce de Casablanca®® a eu a recours pour
définir le concept de I'activité inventive a 'approche dite « probléme- solution®** » , dont
I'objectif est de déterminer si I'invention revendiquée est évidente pour un technicien en la
matiére et si la solution technique apportée par I'invention a contribué a faire progresser
I’état de la technique. C'est ainsi que le juge , apres avoir identifié le probleme que
I'invention revendiquée propose de résoudre ( parvenir a une communication sans passer
par une liaison filaire), a souligné que les indications contenues dans le descriptif sont les
mémes pour tous les téléphones, ce qui ne démontre pas les progrés apportés par
I'invention par rapport a I'état de la technique antérieur. Le juge conclut donc que

I'invention ne peut prétendre a la protection pour défaut d’activité inventive.

I- Le brevet pharmaceutique : I’évolution jurisprudentielle a la lumiere de

I’évolution législative :

L’étude de I’évolution gu’a connue le brevet pharmaceutique se fera a la lumiére de

I’arrét n°2541/2009 rendu par la cour d’appel de commerce en date du 28/4/2009 :

1- Le passage du brevet de procédé (dahir de 1916), a la protection du produit

médicament ( loi 17/97)

e Briévement les faits

11/7/1988 : dépbt au Maroc par le groupe pharmaceutique américain Pfizer d’une

demande de brevet qui porte :

- tant sur le DIHYDRATE D’AZITHROMYCINE pris en tant que tel ;
- gue sur son procédé de fabrication.

Pfizer distribuait son produit sous la marque Zithromax.

» Dossier n°3241/16,/2005

344 Approche empruntée a I'OEB.



début 2006 :société marocaine Botu commercialise un médicament générique ayant

comme principe actif le DIHYDRATE D’AZITHROMYCINE sous la marque AZIX.
Avril 2006 : action de Pfizer contre Botu pour contrefagon de produit et de procédé.

e La problématigue posée:

Devant la juridiction marocaine, se pose la question de la portée du brevet :
- sur un procédé de fabrication du principe actif le DIHYDRATE D’AZITHROMYCINE,
- et, aussi, sur le principe actif en tant que tel.

Cette question était liée a la législation marocaine de I'époque de 'octroi du brevet,
c'est-a-dire au dahir de 1916 mais aussi a la réforme qu’a connu la propriété industrielle par
I’adoption de la loi 17/97 puisque les faits se rapportant a I'éventuelle contrefacon ont été

réalisés sous I'effet de la nouvelle loi;

Autrement dit, méme si la loi marocaine ne permettait pas la protection du principe
actif a la date ou le brevet a été délivré, est ce qu’on peut affirmer qu’avec I'entrée en
vigueur de la nouvelle loi qui reprend les dispositions de I’ADPIC ayant fait de la protection
du produit médicament une obligation pour tous les membres de ’'OMC, cette protection
aurait-elle pu étre acquise pour I'avenir ou peut-étre méme pour la période antérieure,
aux brevets de produits-médicaments délivrés sous I'égide de I’ancienne loi (dahir de

1916) ?

o Rappel de faits historiques :

Avant I'ADPIC, la plupart des pays en développement adoptaient des attitudes
différentes vis-a-vis de l'invention médicament. La Convention de Paris de 1883 sur la
propriété industrielle n‘imposait aucune restriction a la brevetabilité des produits et
procédés pharmaceutiques. lls étaient, donc, brevetables .Certains pays délivraient donc des
brevets pour des inventions de produits et de procédés pharmaceutiques. Mais, beaucoup

n’accordaient une protection par brevet qu’aux seules inventions de procédés, c’était le cas
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notamment du Maroc®®®, de I'Algérie, ou de I'Egypte; Les brevets accordés par ces pays
visaient non pas le composé chimique ou le médicament proprement dit, mais son procédé
de fabrication. Conséquemment, la protection accordée par le brevet ne s’étendait au

produit que s'il avait été fabriqué selon le procédé breveté®?®,

Aprés I’ADPIC et I'entrée en vigueur de la loi 17/97 le 18 décembre 2004 et qui a
transposé les dispositions de I'accord de 'OMC dans le droit marocain de la propriété
industrielle, les brevets de médicament®’, qu’ils portent sur le produit(le principe actif) lui-
méme ou sur le procédé( par exemple la méthode de production des ingrédients chimiques
entrant dans la composition d’'un médicament) , sont désormais brevetables et donc

protégés au Maroc.

e Laréponse du juge :

Le tribunal de commerce®*® répond par I'affirmative donnant ainsi raison au groupe
pharmaceutique américain Pfizer, estimant que « apreés I'entrée en vigueur de la loi 17/97, la
défenderesse( la société Botu) se devait de s’abstenir de tout acte de reproduction dudit
médicament dans sa composition finale, méme si la protection d’une telle composition,
accordée sous I'ancien Dahir du 16/mai/1916, n’était pas protégée par la loi » ; le Tribunal,
en interprétant la loi ainsi, a reconnu que méme s’ il était admis au Maroc que le produit

pharmaceutique n’était pas brevetable jusqu’au 18 décembre 2004, date de I'entrée en

** Larticle 25 du dahir du 16 juin 1916 sur la protection de la propriété industrielle (abrogé et remplacé par la loi

17/97, modifiée et complétée par la loi 31/05) stipulait :: ne sont pas susceptibles d’étre brevetés :

(..
2)(....)

3) Les compositions pharmaceutiques ou remédes de toute espéce, a I'exclusion des procédés et appareils servant a
les préparer, lesdits objets demeurant soumis aux lois et réglements spéciaux sur la matiére

| e brevet de procédé est considéré comme une forme de protection plutét faible étant donné qu’une personne
autre que le breveté pourrait trouver un procédé de fabrication différent et ainsi produire le composé sans
contrefaire le brevet.

¥ ’art.21 al.2 de la loi 17/97 dispose que : «I'invention peut porter sur des compositions pharmaceutiques, des
produits pharmaceutiques ou remédes de toutes espéce y compris les procédés et appareils servant a leur
obtention ».

348 Jugement du Tribunal de commerce de Casablanca numéro5174/07, en date du 28/5/2007, Dossier

n°4059/16/2006(Inédit).
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vigueur de la nouvelle loi et que de ce fait le brevet de Pfizer, demandé le 11/7/1988 ne
protégeait pas initialement le principe actif « I’ AZITHROMYCINE », pris en tant que tel, il
n’était toutefois pas exclut que la brevetabilité de produits pharmaceutiques imposée par

I'article 27 de I'accord ADPIC et reprise par la loi 17 /97 a eu pour conséquence que les droits

de brevet de Pfizer s’étendent, depuis I'entrée en vigueur de la loi 17/97, audit principe actif.

Cependant la cour d’appel de commerce infirma ce jugement, estimant qu’aux termes
de l'article 25 du Dahir de 1916, aucune protection par brevet n’était accordée au produit
médicament et qu’aucune disposition dans la Loi 17 /97 ne permet de se prononcer sur une
rétroactivité de cette Loi quant a la possibilité d’accorder une protection aux brevets de
médicaments enregistrés sous I’'empire de I'ancien Dahir ; quant au seul droit que ce brevet
conférait et qui était celui sur le procédé de fabrication, I'expertise fournie dans le dossier a
démontré que la société marocaine ne faisait qu’'importer le dit médicament, nous dit la

Cour d’appel de commerce ;

e commentaires :

Cet arrét de la Cour d’appel mérite deux remarques :

La premiére :
Qualifier I'invention du produit pharmaceutique « I’ AZITHROMYCINE » comme étant

protégée, en vertu du brevet de Pfizer, a la date de la mise en vigueur de la loi 17/97,
alors que cette invention n’était précisément pas protégée en vertu des regles qui
régissaient jusque-la ce brevet, ne serait possible que si la loi était interprétée comme
obligeant a convertir, a 'occasion et du seul fait de son entrée en vigueur, des inventions

revendiquées en inventions protégées.

Une telle obligation ne peut cependant pas étre déduite ni de la loi 17/97 ni de
I'accord ADPIC que la loi transpose. En effet, si I'article 27 de I'accord ADPIC oblige les
membres de I'OMC a prévoir la possibilité d’obtenir un brevet pour des inventions de
produits pharmaceutiques, |’ obligation qui en découle ne saurait toutefois étre comprise en
ce sens que les membres de 'OMC qui, dans une période située avant la date de I'entrée en
vigueur dudit accord, excluaient la protection des inventions de produits pharmaceutiques

revendiquées dans des brevets délivrés pour des inventions de procédés de fabrication de
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tels produits, doivent, a partir de cette date, considérer ces brevets comme couvrant lesdites

inventions de produits pharmaceutiques.

Eu égard aussi bien a la loi 17/97 qu’a I'accord ADPIC, La cour a donc eu raison
d’affirmer qu’un brevet qui est obtenu a la suite d’'une demande revendiquant I'invention
tant du procédé de fabrication d’'un produit pharmaceutique que de ce produit
pharmaceutique en tant que tel, mais qui a été délivré uniquement pour ce qui concerne ce
procédé de fabrication, ne doit pas, étre considéré, a partir de I'entrée en vigueur de la loi
accordant la protection au produit pharmaceutique, comme couvrant l'invention dudit

produit pharmaceutique.

La seconde remarque suscitée par I'arrét se rapporte a la protection du procédé de

fabrication ; la cour d’appel adopte ici une démarche qui suscite quelques interrogations :

Elle ne retient pas la contrefacon de procédé de fabrication protégé par le dahir de
1916, et dont il a été établit par une expertise judiciaire la similitude avec le procédé de
fabrication du produit AZIX commercialisé par Botu, au motif que cette société ne fait

gu’importer le dit produit et ne le fabrigue pas !!.

La cour reste cependant silencieuse sur le fondement légal a I'appui de sa position.

Cette position, qui constitue d’ailleurs, un revirement de la position antérieure d’'une
jurisprudence®? , interpelle la question des limitations des droits accordés par le brevet et si

les importations paralléles350 font, ainsi, partie de ces limitations.

La réponse a ces questions passe nécessairement par un rappel des droits que le

brevet d’invention accorde: le brevet d’invention donne a son titulaire le droit

349 .. N .

C'est ainsi que la cour d’appel de Casablanca dans son arrét n°1876 en date du 18/12/1990, dossier n°1201/91.
se rapportant a un brevet d'une couverture d’emballage de livres scolaires a affirmé que l'importation de
l'invention, objet du brevet, nest pas une cause exonératoire de responsabilité pour contrefagon.

350 . . N . . .. Ty .

Les importations paralléles ne sont pas des importations d'articles de contrefagon ou de copies illégales. Il s’agit
de produits fabriqués et commercialisés par le titulaire du brevet (ou de la marque ou du droit d’auteur...) dans un

pays et qul sont importés dans un autre pays sans son approbation.
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( spatialement limité) d’interdire®* 3 des tiers d’exploiter son invention a des fins

industrielles, autrement dit de l'utiliser, de I'exploiter ou de lI'importer, de la mettre en

vente et de la mettre sur le marché pendant 20 ans au maximum?®~2.

Et lorsque I'objet du brevet porte sur un procédé, la protection conférée par le brevet
s’étend aux produits obtenus directement par ce procédé (art.52, al. 2 de la loi 17/97) ; ce
qui veut dire que tous les actes interdits aux tiers et parmi lesquels I'importation, s’étendent
au produit résultant du procédé breveté ; c’est ce qui ressort d’ailleurs expressément du

paragraphe c) de I'art.53 de la loi.

Transposées au cas de Pfizer contre Botu, ces régles nous aménent a une conclusion
différente de celle adoptée par la cour d’appel de commerce, a moins que la loi n’ait prévu

des exceptions et limites aux droits accordés par le brevet.

Et la loi a effectivement prévu quelques exceptions aux droits exclusifs du breveté mais
desquelles on ne peut pas conclure, comme I'a faite la cour d’appel de commerce, a exclure

du champ de la contrefagon, I'importation du produit résultant d’un procédé breveté.

2- L’extension des limitations au droit du brevet pharmaceutique, entre la loi

17/97 et ’'amendement apporté par la loi 23/13 :

En effet, les exceptions au droit exclusif du breveté prévues par la loi marocaine sont

listées a I'art. 55, al. a), b), c), d), e) et f).

Ce sont les actes accomplis par une unité dans les officines de pharmacie sur
ordonnance meédicale, les actes accomplis a titre expérimental portant sur l'invention
brevetée, les actes accomplis a titre purement privé, il s’agit aussi de l'utilisation antérieure
au dépdt du brevet®, de I'usage d’objets brevetés a bord d’aéronefs, de véhicules

terrestres ou de navires de pays membres de I'union de Paris a condition que leur présence

351 . R » N . R . . . »
L'article 53 de la loi 17/97 énumeére les actes dont les tiers sont interdits sans |'autorisation du breveté.
352 .. N .. . . s . . . .
En principe 20 ans et a condition toutefois que les annuités soient payées, sinon le brevet est annulé et
I'invention tombe alors dans le domaine public et chacun peut en disposer librement .
353 C o . . L 1. . . .,
Une personne qui utilisait un produit ou un procédé avant que ceux-ci ne soient protégés par un brevet, peut
poursuivre cette exploitation d'une maniére personnelle ou au sein de son entreprise, a condition que cette

exploitation s’effectue de bonne foi.
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dans l'espace aérien, ou sur le territoire ou dans les eaux territoriales du Maroc soit

temporaire ou accidentelle.

Mais I'exception qui semble correspondre a la problématique posée par I'arrét de la
cour d’appel de commerce qui a, implicitement, légitimé I'importation paralléle du produit
obtenu directement par le procédé breveté, est celle contenu dans le paragraphe d) de

I'article 55 et qui se rapporte au principe « de I’épuisement du droit du breveté ».

a- Le principe de I’épuisement du droit comme limitation au droit du breveté :

En vertu de ce principe, le titulaire du brevet( et d’'une maniére générale d’un droit de
propriété intellectuelle) ne pourra plus s’opposer a la libre circulation de son invention une
fois que celle-ci a été mise dans le commerce par lui ou avec son consentement (par

exemple par un preneur de licence volontaire).

Le droit exclusif d’exploitation dont bénéficiait le titulaire de I'invention, (de I'ceuvre
ou de la marque) risquant de produire des effets sur les échanges internes et internationaux
en contradiction avec les principes de liberté du commerce et liberté de circulation des
produits, la jurisprudence américaine, cherchant a préserver a la fois le monopole
d’exploitation du titulaire des droits intellectuels et les impératifs du libéralisme
économique, avait dés 1873 appliqué la théorie dite de la « premiére vente », selon laquelle
le produit couvert par un droit intellectuel circule librement dés qu’il a été licitement vendu
pour la premiéere fois par le titulaire de la prérogative exclusive d'exploitation354. Ce principe
a été introduit en Europe par la jurisprudence allemande sous le nom de I’épuisement du

355
.

droit intellectue Il repose sur la philosophie selon laquelle la récompense de I'effort

354 Brigitte Castell, « I'épuisement du droit intellectuel, en droit allemand, frangais et communautaire » PUF, 1989

> la réception par les juristes allemands d’un principe de droit américain, inspiré de la conception du libre-
échange s’est faite a une époque ot un mouvement hostile au régime des brevets s’était fait jour en Allemagne: en
effet, en 1863 les chambres de commerce de Prusse s’étaient prononcées en majorité pour I'abolition du régime du
brevet. A partir de ce moment, de nombreux ingénieurs et scientifiques avaient émigré vers d’autres pays ot leurs
droits étaient mieux défendus et lI'industrie allemande avait connu de ce fait un retard par rapport aux autres
industries355. A partir de ce moment, une loi allemande de 1891 avait rétablie le breveté dans ses prérogatives,

cependant le monopole d’exploitation qu’elle conférait au titulaire du brevet constituait toujours une entrave a la
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créatif de I'inventeur lui est normalement procurée au moment ou il commercialise pour la

premiére fois son invention®°.

L’ADPIC aussi a repris ce principe sans pour autant trancher a son sujet ; son article 6>’

dispose, a cet égard « aux fins du reglement des différends dans le cadre du présent accord,

358 359

sous réserve des dispositions des articles 37" et 4™, aucune disposition du présent accord
ne sera utilisée pour traiter la question de [|'épuisement des droits de propriété
intellectuelle ». L’accord ADPIC laisse, ainsi, libres ses membres, sous réserve du respect des
principes du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée, d’opter pour
I'application ou la non application de I'épuisement des droits sur leur territoire et de choisir
de limiter I'effet de ce principe soit sur un plan national®*®, ou régional361 ou méme

international®®?.

libre circulation des biens auxquels il s’appliquent. Il fallait donc trouver le compromis ; et ce fut la jurisprudence
qui trouva la solution en consacrant la théorie de I'épuisement.

) rintérét général et la protection des médicaments par le brevet dans les pays en développement Mémoire de
DESS « Accords et propriété industrielle » Présenté par Stéphanie NGO MBEM Année 2002-2003,

**’La Convention de Paris, en son art. 5 quater stipule que lorsqu’un produit est introduit dans un pays de I'Union
ou il existe un brevet protégeant un procédé de fabrication dudit produit, le breveté aura a I'égard du produit
introduit tous les droits que la législation du pays d'importation lui accorde sur la base du brevet de procédé, a
I'égard des produits fabriqués dans le méme pays. Ce qui revient a dire que si les importations paralléles sont
autorisées dans le pays, le breveté aura épuisé ses droits, et dans le cas contraire il aura tous les droits’

38 e rapportant au principe du traitement national.

3 se rapportant au principe du traitement de la nation la plus favorisée

360I'épuisement national est reconnu par certaines lois sur les brevets comme la loi philippine, brésilienne et
marocaine. Ainsi, par exemple, Aux termes de l'article 72 de loi philippine n°8293, le titulaire du brevet ne peut
interdire aux tiers d’accomplir sans son autorisation la fabrication, l'utilisation, I'offre a la vente, la vente ou
limportation du produit breveté, « dans le cas ou I'acte consiste a utiliser un produit breveté qui a été mis dans le
commerce aux Philippines par son propriétaire ou avec son consentement expreés, et est accompli aprés que le
produit a été ainsi mis dans le commerce ».

*" Varticle 8 de I'annexe | de I l'organisation africaine de la propriété intellectuelle dispose que « les droits
découlant du brevet ne s’étendent pas (...) aux actes relatifs a des objets mis dans le commerce sur le territoire d'un
Etat membre par le titulaire du brevet ou avec son consentement ».

3% certains pays ont opté pour I'épuisement international, tels les pays de la communauté andine dans la décision
486 du 14 septembre 2000, l'article 54 de ce texte dispose : « le brevet ne donne pas droit d'interdire a un tiers

d’accomplir des actes de caractére commercial portant sur un produit protégé par le brevet, dés lors que ce produit



Le législateur marocain semble avoir fait son choix : en disposant au paragraphe d) de

I'article 55 que les droits conférés par le brevet ne s’étendent pas aux actes concernant le

produit couvert par ce brevet, accomplis sur le territoire marocain, aprés que ce produit ait

été mis dans le commerce au Maroc par le propriétaire du brevet ou avec son

consentement expres, il a opté pour I'épuisement national, excluant de ce fait tout

épuisement international du droit accordé par le brevet;

c’est ainsi qu’en vertu du paragraphe d), lorsqu’un produit comprenant une invention
protégée est mis sur le marché marocain avec |'autorisation du titulaire du brevet, les droits
du brevet sur cet exemplaire sont épuisés, ce qui signifie que le titulaire ne peut plus
s’opposer a de nouveaux actes d’utilisation ou de commercialisation de I'exemplaire ainsi
mis en circulation au Maroc, mais que le titulaire du brevet peut toujours s’opposer a

I'importation de ces biens par une tierce personne, sans son consentement.

Le choix fait par le législateur au paragraphe d) a d’ailleurs été entériné par I’Accord®®®
de libre échange conclu entre le Maroc et les USA en 2004 dont I'article 15.9.4 dispose que
« Chacune des parties prévoira que le droit exclusif du titulaire du brevet a empécher
I'importation d’un produit breveté, ou d’un produit résultant d’un procédé breveté, sans le
consentement du titulaire du brevet, ne sera pas limité par suite de la vente ou de la
distribution dudit produit en dehors de son territoire ». Par cette disposition®®, les parties

s’interdisent d’adopter le principe de I’épuisement international.

Eu égard a ces dispositions contenues aussi bien dans la loi 17/97 que dans I’ADPIC ou
I’ALE conclu avec les USA, I'importation du produit découlant d’un procédé breveté n’est-elle
pas finalement une atteinte aux droits du breveté et donc une contrefacon du procédé

breveté?

a été mis sur le marché d'un pays quel qu’il soit par le titulaire du brevet, par une autre personne avec le
consentement de ce dernier ou par une personne économiquement liée au titulaire du brevet »
363 . Y pes . L,
Le chapitre 15 de cet accord est dédié aux droits de propriété intellectuelle.
364 N . . . e s . 4 .
Le champ de cette interdiction est cependant limité par un renvoi de bas de page prévoyant que « une partie
peut limiter I'application du présent paragraphe aux cas ot le titulaire du brevet a imposé des restrictions

d'importation, par contrat ou par d’autres moyens ».
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Ceci étant, il est important de souligner que ce cas d’espéce touche au produit

médicament, qui n’est pas une marchandise comme une autre parce qu’il s’intéresse a I'un

des domaines essentiels de la vie ; Il touche un intérét social vital, celui de la santé ;

Il existe, en effet, des liens étroits entre le médicament et la santé publique,
composante essentielle du droit a la santé. Ce droit a la santé, classé généralement comme

droit de 'Homme de 3éme génération>®”

, inclut I'obligation de garantir I'acces pour tous,
sans discrimination a un prix abordable, de facon a prévenir, soigner et contrOler les
maladies. Appliquer le principe de I'épuisement national a ce secteur sensible aboutirait a
créer un marché fermé puisque le titulaire du brevet peut empécher toute revente de I'autre
coté de la frontiere, et imposer des prix différents selon les canaux de distribution, ce qui

peut aboutir aussi a des prix plus élevés qu’ailleurs.

La dimension humaine du secteur d’activité que représentent les médicaments,
impose donc, que ce secteur ne soit pas subordonné aux seuls enjeux mercantiles ; et
d’ailleurs cela se dénote dans la loi 17/97 qui a prévu des limites spécifiques au droit du
brevet médicament ; ces limites ont été renforcées par I'amendement apporté par la loi 23-

13.

b- Les limitations>®®

au droit du brevet pharmaceutique Contenues dans la loi
17/97 :
Pouillet écrivait dans son traité®®’ sur la propriété industrielle en 1909 que, « les

brevets doivent servir a assurer la marche du progrés ; ils ne peuvent se transformer en

%% sur cette notion de droit de 'Homme de 3éme génération, c'est a dire des droits des peuples entiers a I'accés a
des situations, comme la paix, la non-mort, la non-pollution, voir. B. Frydman, «la société civile et ses droits »,
Bruylant, Coll. « penser le droit », 2004

%% | es licences obligatoires prévues pour pallier le défaut d’exploitation ou l'insuffisance d’exploitation dont le
régime juridique est prévu a l'article 60 et suivants de la loi 17/97, les licences obligatoires prévues dans le cadre
d’un brevet de perfectionnement réglementées par l'article 66 et les licences d’office octroyées pour satisfaire les
besoins de I'économie nationale qui sont prévues aux articles 71 et suivants de la méme loi, ne seront pas traitées
dans le cadre de cette contribution, nous nous limiterons aux seules licences d’office réglementées aux articles 67
et suivants, et qui intéressent directement les brevets pharmaceutiques.

%7 56me édition, 1909
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barrieres et I'entraver. Le breveté qui n’exploite pas, non seulement ne fait rien, mais il nuit

a qui veut le faire ».

Lorsque I’Etat accorde a I'auteur d’une invention un droit exclusif d’exploitation, c’est
dans le sens que celle —ci profite a la société. Le breveté a donc I'obligation d’exploiter®®. 'il
manque a cette obligation, la Loi 17/97 , lorsque l'intérét de la santé publique I'exige, y

remédie par le systéme des licences d’office.

Ainsi I'article 67 prévoit que si des médicaments ne sont mis a la disposition du public
gu’en quantité ou en qualité insuffisantes ou a des prix anormalement élevés et si I'intérét
de la santé I'exige, I'administration chargée de la santé publique peut décider de placer le

brevet sous le régime de la licence d’office.

c- Les limitations au droit du brevet pharmaceutique apportées par la loi 23/13 :
Deux importantes limitations ont été apportées au brevet de médicaments par

I'amendement du 18 décembre 2014 :

» -L'utilisation des substances protégées par brevets dans le cas d’actes

nécessaires 3 la préparation de I'autorisation de mise sur le marché®® (AMM)

pour les médicaments ou « I'exception BOLAR » :

Le principe posé dans cette exception est de ne pas considérer comme portant
atteinte aux droits du breveté, les actes relatifs a une invention brevetée accomplis aux fins
d’obtenir I’homologation d’'un médicament générique avant la date d’expiration du brevet

; e 37
protégeant le médicament breveté®”°.

308 L'exploitation n’est pas forcément industrielle mais peut étre uniquement commerciale.

% Les médicaments, a la différence des autres produits, subissent de longues et rigoureuses analyses et
évaluations visant a déterminer leur innocuité et leur efficacité avant d’étre mis sur le marché Pour plus de détails
concernant les étapes par lesquelles passent un médicament avant la délivrance d'un avis de conformité autorisant
sa commercialisation : Les produits pharmaceutiques et la protection accordée par les brevets. In:  http://ds p-
psd.tpsgc.ge.ca/collection-R/LOPBAP/BP/bp354-f.htm

370EXAMEN APPROFONDI DE L'ACCORD ADPIC ET DE L'ACCORD DE BANGUI 99 A LA LUMIERE DE LA
DECLARATION DE DOHA SUR LA SANTE PUBLIQUE Sous groupe 1 de ICAM Mai 2002


http://ds/

Cette exception est désignée par le terme « exception Bolar®’! », elle tire son origine
d’une affaire jugée en 1984 par les juridictions américaines, Roche Product Inc. Vs. Bolar
Pharmaceutical Co. Elle a été introduite la méme année dans la législation américaine sur les
DPI en vertu de la Drug price competition and patent term restoration Act de 1984. Elle

figure dans la législation de nombreux pays développés comme le Canada, I'Australie, la

Hongrie et le Japon.

Il est vrai que I’Accord sur les ADPIC n’a pas fait allusion de maniére explicite a cette
exception, mais I’ORD, dans le cadre de I'affaire opposant I'union Européenne au Canada a

confirmé la conformité de cette exception par rapport a '’ADPIC"2

.Dans cette affaire, les CE
ont demandé, Le 19 décembre 1997, I'ouverture de consultations avec le Canada au motif
gue la protection des inventions accordée par ce pays dans le domaine des produits
pharmaceutiques, telle qu'elle ressortait des dispositions pertinentes de la législation
d'application canadienne, en particulier la Loi sur les brevets, était insuffisante. Les CE
affirmaient que la législation canadienne n'était pas compatible avec les obligations
découlant de I'Accord sur les ADPIC, car elle n'assurait pas la protection compléte des

inventions pharmaceutiques brevetées pendant la totalité de la période de protection, au

sens des articles 27:1, 28 et 33 de I'Accord sur les ADPIC.

Dans son rapport, distribué aux Membres le 17 mars 2000, le Groupe spécial a

constaté que:

L’exception dite "pour I'examen réglementaire" ( ou exception Bolar), prévue par la Loi
du Canada sur les brevets (article 55.2 1)), le premier aspect de cette Loi contesté par les CE,
n'était pas incompatible avec l'article 27:1 de I'Accord sur les ADPIC, qu'elle était couverte
par l'exception prévue a l'article 30 dudit accord et qu'elle n'était donc pas incompatible
avec son article 28:1. Au titre de cette exception pour l'examen réglementaire, les
concurrents potentiels du titulaire d'un brevet ont l'autorisation d'utiliser l'invention

brevetée, sans l'autorisation du titulaire du brevet pendant la durée de celui-ci, afin

371 , .. .. . . .., .
Appelee aussi «dlsposmon Bolar» ou « exception pour explontatlon anticipée » ou encore « early workmg
exception »

2 OMC, WT/DS 114/R du 17 mars 2000
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d'obtenir des pouvoirs publics I'approbation de commercialisation, de sorte qu'ils auront

I'autorisation réglementaire de vendre dans des conditions de concurrence avec le titulaire

du brevet a la date d'expiration du brevet;

373 ont prévu dans leur législation cette exception qui

Peu de pays en développement
peut leur étre d’'un intérét particulier dans la mesure ou elle permet d’accélérer les

procédures de mise sur le marché des génériques.

Au Brésil, dans le procés opposant la société Merck au laboratoire fédéral brésilien FM
(2004/2006), le tribunal a autorisé le Reverse Engineering de molécules brevetées se
rapportant a I'Efavirenz ; il a suivi la jurisprudence de I'exemption Bolar aux Etats Unis en

1984374,

Cette exception est d’une grande importance, puisqu’elle va permettre a un
concurrent désireux de pouvoir lancer le médicament comme produit générique aussitot
aprés la date d’expiration du brevet en question de transmettre a I'autorité compétente
pour la délivrance de I'autorisation de mise sur le marché, des échantillons d’'un médicament
fabriqué selon le méme procédé, de sorte que le délai d’obtention ait déja couru au moment
ou le brevet tombera dans le domaine public. Le but étant d’obtenir I'autorisation de mise

sur le marché le jour méme ou le brevet serait dans le domaine public.

Elle autorise, ainsi les fabricants de génériques a utiliser une invention sans I'accord du
détenteur du brevet, afin d’obtenir une autorisation de commercialisation aupres des

autorités sanitaires et cela, avant la fin de la période de protection.

On peut donc se féliciter au Maroc de I’avoir intégré dans notre législation.

%7 parmi ces pays, la Thailande et I'Argentine (tiré de Correa « développement récents dans le domaine des brevets
pharmaceutiques : mise en ceuvre de I'’Accord sur les ADPIC », op.cit ; et également de « EXAMEN APPROFONDI DE
L’ACCORD ADPIC ET DE L'ACCORD DE BANGUI 99 A LA LUMIERE DE LA DECLARATION DE DOHA SUR LA SANTE
PUBLIQUE Sous groupe 1 de ICAM Mai 2002 »

374Apprentissage et usages des flexibilités du droit des brevets de médicament au Brésil par Maurice Cassier, CNRS

et Marilena Correa, UER]
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-Etendre les licences d’office pour les médicaments destinés a étre exportés vers

un pays n’ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité

insuffisante de fabrication :

Les licences obligatoires, exceptions aux droits du breveté et qui sont prévues dans
I'article 31 de I’ADPIC et reprises par les législations nationales, ne peuvent étre mises en
ceuvres par les pays pauvres ayant une capacité industrielle limitée dans le domaine
pharmaceutique pour la fabrication de médicaments ou des ressources insuffisantes pour
s’approvisionner sur le marché international. Dans les pays en développement, en effet, les
ressources publiques sont parfois insuffisantes pour couvrir les besoins de santé publique.
Ainsi parfois, méme ramenés a leurs plus bas prix, les médicaments pour la plupart des

populations restent hors de portée375

Des dérogations ont donc été prévues en 2003 suite a la déclaration sur la mise en
ceuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur I'accord sur les ADPIC et la santé

publique, adoptée par le conseil général de ’'OMC, le 30 ao(it 2003 ;

Parmi ces dérogations, la possibilité de produire et exporter les produits

pharmaceutiques nécessaires vers un pays qui n’a pas de capacité suffisante de production.

376

Jusqu’en 2007, seuls le Canada™", I'Inde, la Chine, la Suisse, la Norvege et I'Union

Européenne ont intégré la décision du Conseil des ADPIC dans leur législation®’’

Intégrer une telle disposition dans la législation marocaine permettra au Maroc, qui

dispose d’une industrie pharmaceutique satisfaisante®’®, d’exporter des médicaments vers

OMS/OMC, Rapport de l'atelier sur la fixation différenciée des prix et sur le financement des médicaments

essentiels, tenu le 8 au 11 avril 2001, http://www.hec.unil.ch/jlambelet/ecoat4./html.

376 Le 17 juillet 2007, le Rwanda est devenu le premier pays a informer I'OMC qu'il recourait a la Décision du 30 aoiit 2003. Il I'a informé de son intention d'importer
260000boites de TriAvirsur, un antirétroviral, du Canada. Le 4 octobre 2007, le Canada notifie a 'OMC qu'il a autorisé une société a fabriquer une version générique du

TriAvir, et de I'exporter au Rwanda.

7 «les implications de I'accord de 'OMC sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce(ADPIC) sur I'accés aux médicaments en Afrique subsaharienne », thése de Doctorat,

7 Selon 'AMIP, l'industrie pharmaceutique marocaine couvrait pendant les années 90, 80% des besoins locaux des
médicaments et 20% étaient importés. Le ratio de la production a diminué avec le temps pour arriver a 70% en

2010/
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des pays demandeurs et ne disposant pas de capacité de production ou ayant des capacités

de production insuffisantes.

Conclusion

En termes de conclusion, a travers I'analyse des affaires sur lesquelles les tribunaux
ont pu se prononcer, l'on constate que pratiguement beaucoup de demandes en
contrefagon ont été rejetées et que beaucoup de demandes en annulation de brevet ont été

accordées. Il est légitime de se demander pourquoi ?

La réponse se trouve dans la jurisprudence actuelle : défaut de nouveauté, manque

d’activité inventive.

Avec la nouvelle législation de la loi 23/13, un filtre a été mis en place ( 'OMPIC qui se

prononce sur la recevabilité ou non des demandes de brevets).

Cela résout peut étre les contentieux liés aux brevets, mais n’apporte pas la vrai
réponse a la problématique générale de la faiblesse du niveau d’inventivité de certains
brevets( dégagée a travers la lecture de la jurisprudence en la matiére) ; des exceptions
demeurent toutefois, et je conclurais sur une note positive en rappelant que c’est un
marocain ( Rachid Yazami) qui a inventé la batterie lithium rechargeable , et qu’il a d’ailleurs

remporté le prix Charles Stark Draper 2014 a Washington DC !!.
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Les contrats relatifs aux connaissances scientifiques et techniques

. Pr. Yves REBOUL

Professeur émérite - Université de Strasbourg
Directeur de la section francaise du CEIPI

INTRODUCTION
Le droit s’intéresse a la protection des fruits de I'activité intellectuelle des individus dés

lors qu’ils sont susceptibles de constituer des valeurs économiques par leur exploitation.

C'est I'objet du droit de la propriété intellectuelle, qui organise par des techniques
juridiques diverses, la réservation puis la valorisation des résultats de I’activité créatrice des

étres humains : c’est ce que I'on appelle les biens immatériels.

Selon la nature de I'activité intellectuelle mise au service de I'’économie, on distingue

entre les créations et les signes distinctifs.
. Les créations de I'esprit humain se divisent elles-mémes en deux catégories :

Les créations techniques issues de I'activité de recherche appliquée qui conduisent a
des connaissances scientifiques et techniques qui apportent des solutions a des problémes

techniques : c’est le savoir-faire et les inventions
Le droit offre deux voies de protection possibles de ces créations :
+* Lavoie du secret : création d’obligations

X/

% Lavoie du brevet : création d’un droit de propriété
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Les créations esthétiques qui ont pour objet de permettre la communication entre les
hommes de leurs idées, de leurs sentiments, de leur imagination : ce sont les ceuvres

littéraires, artistiques et musicales bénéficiant de la protection spontanée d’un droit de

propriété incorporelle : le droit d’auteur

. Les signes distinctifs ont pour finalité de permettre la commercialisation des produits

et services offerts par les opérateurs économiques.
Selon la fonction qui leur est attribuée, on distingue :

- Les noms commerciaux
- Les marques

- Les indications géographiques
La protection des créations et des signes distinctifs suppose I'intervention du droit :

- Contrats de confidentialité pour le savoir-faire
- Droit de propriété incorporelle ou intellectuelle pour les créations et
les signes distinctifs
Toutefois les lois qui organisent la protection et la valorisation des résultats de
I'activité intellectuelle des étres humains sont soumises a la régle de la territorialité. C’est la
raison pour laquelle des conventions internationales ont été signées pour faciliter la

protection internationale de la propriété intellectuelle :

- La Convention de Paris de 1883 pour la propriété industrielle
- La Convention de Berne de 1886 pour la propriété littéraire et
artistique
Plus récemment l'accord de Marrakech de 1994 portant création de I'organisation
mondiale du commerce, qui contient des annexes de propriété intellectuelle et

commerciale : les ADPIC.

Par ailleurs des Conventions régionales ont été conclues portant création d’offices
régionaux de propriété intellectuelle, tels que I'OAPI, 'ARIPO, I'OEB etc... ou encore des
systémes internationaux d’enregistrement de droits de propriété industrielle, tels que les

marques (I’'Union de Madrid) ou encore les dessins et modeles (arrangements de La Haye).
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L’Union européenne a elle-méme mis en place des titres communautaires, a savoir la
marque et le modele communautaire et prochainement entrera en vigueur le reglement
(UE) n°® 1257/2012 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en ceuvre la

coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par

un brevet : c’est le brevet européen a effet unitaire.

Enfin, le 15 janvier 2013 a été conclu un traité international portant création d’une

juridiction unifiée des brevets.

Longtemps, le monde de la propriété industrielle et celui de 'économie -de I'industrie
et du commerce- sont demeurés séparés, le transfert des résultats de la recherche

scientifique et technique se faisant de maniére empirique, au gré des circonstances.

L'entrée en vigueur de l'accord de Marrakech en 1994 qui a subordonné la
libéralisation du commerce mondial a la mise en place par les Etats bénéficiaires, d’'une
législation a minima pour la protection des produits de I'activité intellectuelle et le respect
des droits de propriété qui leur sont conférés, que constituent les accords ADPIC, a eu pour
résultat que, désormais, l'innovation sous toutes ses formes (technique, esthétique,
culturelle) est partie intégrante de I'activité industrielle et commerciale : les biens
immatériels font désormais partie de la gestion des entreprises au méme titre que les biens

matériels.

Deés lors, le droit ne va pas seulement assurer par des lois spécifiques la protection
nationale et internationale des créations de I'esprit et des signes distinctifs ; il va également
encadrer I’économie industrielle et commerciale de I'innovation, tant pour l'initier que pour

la valoriser :
. L’acquisition des connaissances scientifiques et techniques nouvelles

Les connaissances scientifiques et techniques peuvent étre acquises par toute
personne qui se livre a des activités de Recherche-Développement (R-D) pour elle-méme et
qui assure personnellement I'exploitation de leurs résultats, a savoir la fabrication et la

commercialisation des produits ou des procédés qui les incorporent.



Toutefois, un individu -si éminent chercheur soit-il- ne peut rassembler toutes les
compétences, le savoir et les moyens matériels, techniques ou financiers permettant

d’obtenir les résultats souhaités et assurer, seul, les investissements nécessaires a la mise

sur le marché des applications industrielles souvent multiples qu’ils contiennent.

. L’externalisation de 'acquisition et de I'exploitation des connaissances scientifiques

et techniques

Aussi le recours au contrat est-il rendu nécessaire. En amont, il s’agit de générer les
connaissances scientifiques et/ou techniques nouvelles souhaitées, en confiant les travaux
de R-D a des laboratoires publics ou privés spécialisés ou des entreprises de R-D ou
industrielles disposant elles-mémes de centres de R-D : ce sont les contrats de production de
biens immatériels, contrats de recherche, accords divers de recherche et de développement.
En aval, il s’agit de la valorisation des résultats de la R-D qui permet, en premier lieu
d’assurer le financement des dépenses engagées pour I'obtention de ces derniers et, en
second lieu, de les transformer en valeur économique en multipliant les applications
industrielles auxquelles ils conduisent : ce sont les contrats d’exploitation des connaissances

scientifiques et techniques.

I- Contrats de production de connaissances scientifiques et techniques: les

contrats de recherche et les accords de recherche et développement :

- Définition
- Régime

A- Formation des contrats

1) Condition de fond
Les conditions de fond communes a tout accord de volontés, qui commandent leur
validité, sont énoncées a l'article 1108 du Code civil : il s'agit de la capacité a contracter, du

consentement, de 'objet et de la cause.

- Capacité a contracter
- Consentement

- Objet
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L'objet peut étre déterminé. Ainsi en est-il lorsque le contrat prévoit un programme de

recherche plus ou moins détaillé que devra accomplir le (ou les) chercheur(s). Les travaux de

recherche a effectuer sont connus, mais le résultat est inconnu.

L'objet peut étre déterminable. Dans cette hypothese, la recherche est appliquée : le
probleme a résoudre est identifié, le résultat a atteindre (produit, procédé,
performances...etc.) connu. En revanche les moyens pour y parvenir sont incertains, tant le

choix des prestations a accomplir, que les résultats, auxquels leur exécution conduit.

- Prix

Les contrats de recherche et de collaboration scientifique et technique sont des
contrats a titre onéreux. Le prix fixé peut-étre un forfait ; il en est ainsi lorsque le contrat
consiste en une simple prestation de recherche devant étre exécutée dans une courte durée.
Le contrat peut aussi prévoir que le prix sera fixé au colt réel des prestations accomplies,
dont les modalités de reglement sont variables : devis estimatif constituant un plafond des
dépenses engagées par le client avec ajustement a posteriori a partir du colt réel des
travaux exécutés ; reglement de factures correspondant aux dépenses effectuées présentées

au client par I'entrepreneur selon la périodicité prévue dans le contrat.

- Durée
Les contrats de recherche sont conclus le plus souvent pour une durée déterminée
relativement bréve : de 6 mois a deux ans avec fréquemment une possibilité de prorogation

ou de renouvellement du contrat pour une période de temps également déterminée.

Les accords de collaboration scientifique et technique sont généralement conclus pour
une durée plus longue de deux années et davantage, en particulier lorsqu'ils s'étendent a

I'exploitation des résultats en commun.

2) Condition de forme
Les contrats de recherche et accords de collaboration scientifique et technique sont

des contrats consensuels.
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Les conditions de forme applicables seront, donc, celles du droit commun en la

matiére pour la preuve du contenu du contrat, a savoir I'exigence d'un écrit en matiere civile

et la liberté de la preuve en matiére commerciale.
B- Effets des contrats
1) Obligations des parties
a) Obligations de I'entrepreneur

- Obligation de recherche
- Obligation de secret
- Obligation d’exclusivité

b) Obligations du maitre de I'ouvrage

- Paiement du prix

- Mise a disposition de moyens de recherche

- Communication de savoir-faire antérieur

- Licences sur des inventions brevetées antérieures

2) Communication des résultats

La communication des résultats peut étre une obligation unilatérale a la seule charge
de l'entrepreneur de recherche, dans le contrat de commande de travaux scientifiques et
techniques par le client ou maitre de |'ouvrage ; elle peut, aussi, étre réciproque lorsqu'on
est en présence d'un accord de collaboration ou les prestataires se répartissent, a partir d'un
programme commun, les travaux a accomplir. Dans cette hypothése chaque partenaire est a
la fois créancier des résultats obtenus par son contractant et débiteur de ses propres
résultats envers celui-ci.

- Enl’absence de clauses

En I'absence de clause dans le contrat de R-D, I'entrepreneur étant tenu d'effectuer
une série de prestations intellectuelles de recherche telles qu'elles sont définies dans I'objet
du contrat, soit par la désignation de travaux scientifiques a accomplir en vue d’accroitre le
champ des connaissances dans un domaine précis de la science, soit par la détermination

d'un objectif a atteindre -probléeme technique a résoudre, produit ou procédé nouveau a



créer-, toutes les informations obtenues en exécution des travaux correspondant au prix

payé par le maitre de I'ouvrage sont dues a ce dernier.

- En présence de clauses
Les contrats de R-D prévoient, assez fréquemment, des clauses stipulant une
répartition des résultats des travaux de recherche, voire une attribution d'un droit au brevet

au profit d'un partenaire si les connaissances acquises relévent du domaine des inventions.

Les contrats peuvent stipuler qu'une partie seulement des résultats - ceux qui entrent
dans le domaine des activités du maitre de I'ouvrage - seront communiqués a ce dernier (CA
Douai 18 décembre 2012 (RG 2011/03 510), PIBD 2013. 980. IIl. 1047 ; CA Aix-en-Provence, 2
juillet 2009 (RG 2009/00296), confirmation du jugement du TGl de Marseille en date du 20
septembre 2007, RG 2004/06 746, PIBD 2009. 905. IIl. 1423).

3) Droit de la concurrence

- Dans I’'Union européenne : un reglement d’exemption par catégories :

le réeglement (UE) n° 1217/2010

ll- Les contrats de valorisation des résultats de la recherche-développement
Issus ou non de contrats, les résultats de la R-D vont susciter une exploitation
industrielle et commerciale, qui justifie leur existence : cette exploitation peut- étre assurée
par l'entreprise qui les détient et I'on parle d'exploitation directe, soit parce qu'elle les a
initiés dans ses propres laboratoires et centres de R-D, soit parce qu'elle en a confié
I'obtention a des tiers par |'effet de contrats de recherche ou d'accords de collaboration

scientifique et technique.

Toutefois, les entreprises, quelle que soit leur taille, ne peuvent pas maximaliser
I'exploitation des biens immatériels dont elles disposent : elles vont chercher a confier a des
tiers l'exploitation des applications industrielles multiples que peuvent posséder les
connaissances techniques, les inventions qu'elles détiennent. Inversement des entreprises
peuvent désirer maitriser des techniques pour les intégrer dans la fabrication de leurs
produits, étre autorisées a exploiter des inventions brevetées pour fabriquer licitement leurs

propres produits ou tout simplement accéder a des technologies pour élargir le champ de
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leurs activités industrielles et commerciales. Un marché s'établit, ainsi, entre les offreurs et

les demandeurs de connaissances techniques brevetées ou non brevetées.

L'approche juridique de ces contrats conduit a opérer une distinction cardinale entre
les connaissances techniques non appropriées c'est-a-dire non protégées par un droit de
propriété incorporelle qu'on nomme ordinairement le savoir-faire et celles qui bénéficient

de la protection par un tel droit privatif et que I'on nomme les inventions brevetées.

Les connaissances techniques non brevetées (le savoir-faire) pourront étre exploitées
par des tiers par la voie de la conclusion de contrats de communication ou de licence de
savoir-faire (A), tandis que les inventions brevetées pourront étre exploitées par des tiers

par la conclusion de contrats de cession ou de licence de brevet (B).

A- Les opérations contractuelles sur le savoir-faire : le contrat de licence de savoir-

faire
- Définition

Le savoir-faire peut- étre défini comme toute information pour la connaissance de
laquelle une personne est préte a verser une certaine somme d'argent. Ces informations
constituent des valeurs économiques en ce sens qu'elles présentent une utilité de la part de
celui qui consent a payer une somme d'argent pour y accéder, soit pour les exploiter
industriellement si leur mise en ceuvre conduit a la fabrication ou l'utilisation de produits ou

de procédés, soit pour commercialiser ces derniers, si tel est leur objet.
- Protection du savoir-faire

Les connaissances techniques ou commerciales ne doivent pas étre a la disposition du
public, dans le domaine public. Si elles étaient directement accessibles au public, elles ne
pourraient étre matiére a contrat, car elles seraient insusceptibles de causer I'obligation de
paiement d'un prix par le receveur du savoir-faire. Le caractére secret du savoir-faire ne
signifie pas que la confidentialité doit étre absolue, qu'il ne doit étre connu que d'une seule
personne ; il faut et il suffit qu'il ne soit pas immédiatement accessible au public et qu'il

représente un intérét économique - gain de temps et/ou d'argent - pour son bénéficiaire.
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1) Négociation du contrat
a) Les pourparlers
- Les formes non contractuelles des pourparlers

Tant que le contrat n'est pas conclu, les partenaires a la négociation ne sont pas
juridiguement liés : ils peuvent mettre fin unilatéralement a celle-ci, sous réserve d'une
rupture abusive par leur auteur, c'est-a-dire d'une faute de ce dernier, qui en abusant de son
droit de rupture par son comportement fautif, causerait un préjudice a son partenaire (V.

contrat de licence de savoir-faire, V. JCI. Brevets, Fasc. 4710, n° 17).
- Les formes contractuelles des pourparlers

Accord de secret

L'objet

Les destinataires

La durée

- L’accord de non exploitation

Un risque existe que le partenaire candidat a la licence de savoir-faire ne reprenne a
son compte les informations obtenues au cours de la négociation et ne les utilise méme en

cas d'échec des pourparlers.

Pour prévenir une pareille éventualité, il convient de conclure un accord de secret, aux
termes duquel le candidat a la licence s'interdit d'exploiter ou d'utiliser a quelque fin que ce
soit les informations qui lui seront communiquées ou auxquelles il aura accés pendant la
négociation du contrat. L'obligation de non-exploitation deviendra définitive si le contrat
projeté n'est finalement pas conclu; elle prendra fin dans le cas contraire ou sera suspendue
jusqu'a l'arrivée du terme de celui-ci, si le contrat est une simple « licence » de savoir-faire,

conclu pour une durée déterminée.

b) Fin des pourparlers
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- Echec des négociations

- Succes des négociations

2) Conclusion du contrat

Le succes de la négociation conduit les parties a rédiger le document contractuel qui va
fixer le negotium, leur consentement sur les droits et obligations qui les lient par la rédaction
des clauses du contrat. Le contrat de licence de savoir-faire doit étre construit a partir d'un
schéma commun a toute espéce de contrats, a savoir : des dispositions communes initiales
(a), des dispositions relatives a la naissance des relations contractuelles (b), des dispositions
relatives a I'existence des relations contractuelles (c), enfin des dispositions relatives a la fin

des relations contractuelles (d).
a) Dispositions communes initiales

- Titre
- Préambule
- Définitions

b) Dispositions relatives a la naissance des relations contractuelles

- Parties au contrat
- Opération contractuelle
Le contrat de communication ou licence de savoir-faire est, comme tout contrat,
soumis au droit commun des contrats tel qu'il est établi par le Code civil. Toutefois, il
importe de le qualifier afin de déterminer le régime spécifique auquel il peut étre soumis par

rattachement aux contrats spéciaux du Code civil.

S'agissant d'un contrat qui n'a pour objet que la communication de connaissances
techniques, donc d'informations non protégées par un droit de brevet, 'opération
contractuelle dite de «licence de savoir-faire » appartient a la catégorie des contrats

d'entreprise et, partant, releve du régime juridique de ce contrat.

- Objet
Le contrat doit avoir un objet certain (C. civ., art. 1101) déterminé ou déterminable (C.

civ., art. 1129).
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S'agissant de la désignation de I'objet dans un contrat de communication de savoir-
faire, il faut indiquer quelles informations seront livrées en exécution du contrat : les
informations existantes au moment de la conclusion du contrat, mais également, s'il y a lieu,
les informations futures liées a celles-ci, lesquelles pourront constituer des
perfectionnements réalisés par le communiquant.

- Prix

Le prix peut étre fixé forfaitairement de maniére invariable, lors de la conclusion du

contrat. C'est le mode le plus fréquent que I'on rencontre pour la fixation du prix dans les

contrats de licence ou de communication de savoir-faire.

Le prix fixé peut aussi étre déterminable : c'est le systeme des redevances, a savoir un
pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par I'exploitation du savoir-faire, c'est-a-dire sa
mise en ceuvre par le licencié lors de la fabrication des produits qui l'incorporent. Il
conviendra de préciser |'assiette des redevances, leur pourcentage et I'aménagement
éventuel des taux applicables selon le chiffre d'affaires ou encore le montant d'un forfait

minimum annuel.

- Territoire
Le « territoire » du contrat d'exploitation d'un droit de propriété industrielle (brevet,
marque, dessin ou modele) suppose l'existence d'un titre de propriété qui détermine le
domaine ou s'exerce le droit exclusif, envisagé dans l'espace. Il en va différemment en
matiere de savoir-faire ou, en l'absence de droit privatif, la détermination du territoire
d'exploitation du licencié s'effectue encore par la stipulation d'obligations négatives, a savoir
ne pas exploiter les connaissances transmises dans le ou les pays ou le concédant souhaite

exploiter lui-méme ou en confier I'exploitation a des tiers.

- Durée

Le contrat de licence de savoir-faire peut étre a durée déterminée ou indéterminée.
c) Dispositions relatives a I'existence des relations contractuelles

- Obligation de délivrance
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Comme son nom l'indique, la délivrance consiste a remettre la « chose » entre les

mains du créancier c'est-a-dire a tenir le savoir-faire a la disposition du créancier, en I'espece

le licencié, en vertu de |'article 1247 du Code civil.

- Obligation de garantie
Le contrat de licence de savoir-faire est un contrat de louage d'ouvrage communément
appelé contrat d'entreprise. La conséquence juridique est que ce contrat ne contient pas
d'obligations de garantie dans son régime légal : obligation de garantie des vices cachés,
obligation de garantie d'éviction, telles qu'on les rencontre dans les contrats de mise a

disposition de biens que sont les contrats de licence ou de cession de brevet.

Rien n'interdit toutefois aux parties de stipuler des clauses de garantie, notamment de

garantie de résultat dans le contrat de licence de savoir-faire.

Paiement

- Sanction des obligations
L'inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations par l'une des parties
entrainera les sanctions du droit commun en matiére de contrats, a savoir la fin anticipée du

contrat et la responsabilité contractuelle de son auteur.
d) Dispositions relatives a I’extinction des relations contractuelles

- Arrivée du terme
- Résolution anticipée

e) Dispositions communes territoriales
- Traitement judiciaire des litiges
- Traitement non judiciaire des litiges

B- Les opérations contractuelles sur les inventions brevetées : la cession et la
licence de brevet

La récompense accordée a l'inventeur ou a son ayant cause par l'attribution d'un droit

de brevet n'a de sens que par le monopole d'exploitation qui lui est, ainsi, reconnu pour une

durée limitée. Le droit exclusif d'exploitation peut étre exercé par le titulaire du brevet lui-
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o)
méme et |'on parle d'exploitation directe ou bien confié a des tiers et c'est, alors,
d'exploitation indirecte qu'il s'agit, soit parce que l'auteur de la demande de brevet céde ce
dernier a un industriel apte a mettre en ceuvre l'invention, soit parce qu'il accorde des
licences pour permettre ou élargir la valorisation de celle-ci. Dans un premier cas (la
cession), on est en présence d'une opération translative du droit de propriété (le droit de
brevet sur l'invention) ; dans le second cas (la licence), on est en présence d'un simple
engagement personnel de la part du breveté, a accorder a un licencié la jouissance totale ou
partielle de l'invention protégée, afin que ce dernier puisse I'exploiter. Ces contrats ont en
commun de porter sur des biens immatériels, c'est-a-dire des biens ayant pour objet des
informations, des connaissances techniques appropriées, autrement dit réservées par un
droit de propriété. Les contrats peuvent étre homogenes ou simples, n'avoir pour objet
gu'une invention brevetée, cédée ou donnée en licence ; ils peuvent, aussi, étre qualifiés de
complexes, en ce sens qu'ils peuvent contenir dans leur objet des informations non
brevetées, du savoir-faire, d'autres droits de propriété industrielle, tels que des marques,
dessins ou modeles ou d'autres éléments générateurs d'obligations, par exemple la
fourniture de matériels ou de matieres premieres, I'assistance technique la
commercialisation des produits issus de la mise en ceuvre des inventions et du savoir-faire

etc....

Ainsi les opérations de cession ou de licence de brevet vont-elles glisser vers des
ensembles de contrats que I'on nomme généralement les « transferts de techniques » ou
encore « transferts de technologie » : leur étude conduit a distinguer la conclusion des

contrats (10) puis leurs effets (2).
1) La conclusion des contrats
a) Les opérations imposées
- Licences administratives
. Santé publique

. Défense nationale



- Licences judiciaires
. Non exploitation de I'invention brevetée
. Licence de perfectionnement
b) Les opérations voulues
- Négociation du contrat

Une autre forme de négociation couramment utilisée dans les contrats de transferts de
techniques, est de nature contractuelle, les partenaires ayant choisi de I'organiser par la
conclusion de contrats préalables ou « avant-contrats » en vue de créer entre eux des
obligations destinées a prévenir des comportements fautifs vis-a-vis du projet contractuel,
susceptibles de leur causer un préjudice. Ainsi en est-il des accords de secret ou de
confidentialité auxquels s'engagent les partenaires pour toutes les informations qui seront
communiquées ou auxquelles ils auront accés lors de la négociation, en relation directe ou
indirecte avec I'objet du contrat: savoir-faire, secrets de fabrique, secrets
commerciaux...etc. Ces contrats de confidentialité seront assortis d'une obligation de ne pas
utiliser ou exploiter ces informations dans I'hypothése ol le contrat projeté ne serait pas
conclu. Ainsi en est-il des promesses unilatérales de contrats encore appelées « contrats
d'option » destinées a « décaler » le consentement des parties au contrat projeté, dans le
temps. Les éléments essentiels du contrat étant fixés (cession ou licence, objet, prix), le
promettant en l'occurrence le cédant ou le concédant de licence de brevet donne son
consentement au contrat, le maintien de son engagement, de sa promesse, étant lié a la
levée de I'option par le bénéficiaire dans un délai imparti, autrement dit le consentement du

cessionnaire ou du licencié au contrat projeté.
- Formation du contrat

Conditions de fond

. Capacité de contracter
. Consentement

. Objet

. Cession
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L'objet de la cession est le transfert en propriété du droit de brevet par le cédant au

cessionnaire. L'article L. 613-8 du CPI déclare : « les droits attachés a une demande de brevet

ou a un brevet sont transférables en totalité ou en partie ».

La cession transfere la propriété du brevet ou de la demande de brevet ; elle est
soumise aux formalités d'inscription au registre national des brevets éditées par |'article R.
613-53 du CPI, lequel vise les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du

brevet. La cession de brevet a titre onéreux s'analyse, donc, en une vente.

Une demande de brevet européen ou une demande internationale peut étre cédée
dans sa totalité, c'est-a-dire pour la totalité des pays désignés ou en partie, pour certains

d'entre eux, étant considéré que les titres délivrés seront des titres nationaux indépendants.

La délivrance d'un brevet européen par |'Office Européen des Brevets (OEB) entrainant
I'attribution au demandeur de «brevets européens» «nationaux», indépendants les uns des
autres, la cession d'un brevet européen désignant la France n'entrainera pas ipso facto la

cession du brevet européen désignant I'Allemagne etc.....

. Licence
L'objet de la licence est la jouissance de I'invention brevetée qu'accorde le titulaire du
brevet - le donneur de licence ou concédant - a son partenaire contractuel - le licencié - qui

se traduit par le droit d'exploitation de celle-ci, selon les conditions fixées dans le contrat.

Le contrat de licence ayant pour objet la mise a disposition d'un bien immatériel
réservé par un droit de propriété, a un partenaire qui devient créancier d'un droit
d'exploitation de I'invention qui le constitue, est considéré par la doctrine et la jurisprudence
comme une forme de louage et, donc, justiciable du régime juridique du louage des choses,

tel qu'il est régi par les articles 1713 et suivants du Code civil.

La licence de brevet est dite « simple » ou non exclusive lorsque le donneur de licence
se réserve la possibilité de conclure d'autres contrats accordant les mémes droits

d'exploitation a des tiers, sur le méme territoire contractuel.

La licence de brevet est dite « exclusive », lorsque le titulaire du brevet s'engage a ne

pas accorder a des tiers les mémes droits d'exploitation de l'invention sur le territoire
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contractuel. L'exclusivité de la licence et les conditions de celle-ci doivent étre précisées

dans le contrat : a défaut la licence sera considérée comme simple.

La licence peut étre territorialement limitée; dans le silence du contrat, elle est

considérée comme accordée pour I'ensemble du territoire couvert par le brevet.

En I'absence de clause dans le contrat, la licence est générale ; elle couvre la totalité
des revendications et des applications de l'invention brevetée, la fabrication et la

commercialisation des produits ou des procédés obtenus par sa mise en ceuvre.

. Prix

Le prix est soit déterminé, soit déterminable.

Les parties peuvent choisir différents modes de détermination du prix qui, souvent,
correspondent aux modes de fixation du prix que I'on rencontre en matiere de contrats de
licence : redevance proportionnelle au chiffre d'affaires des ventes réalisées ou redevance
fixe pour chaque produit ou procédé fabriqué ou encore versement d'une somme forfaitaire

a la conclusion du contrat, complétée par des redevances.
o Conditions de forme

La cession, comme la licence de brevet sont des contrats soumis a des conditions de
forme: il s'agit tout d'abord de la rédaction d'un écrit exigé ad validitatem et de
I'accomplissement d'une formalité de publicité qui commande |'opposabilité de ces contrats

aux tiers.
2) Effets des contrats
- Effets de la cession

L'effet majeur du contrat de cession est de transférer le brevet au cessionnaire. La
cession opérant transfert du droit de propriété incorporelle sur l'invention protégée est, des
lors, rattachable au contrat de vente du Code civil, tel qu'il est régi par les articles 1582 et

suivants du Code civil.

- Effets de la licence
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La licence de brevet, en revanche, n'opére aucun transfert de droit ; elle se limite a
créer des droits personnels, en particulier en rendant le licencié créancier d'un droit d'usage,

de jouissance de l'invention brevetée qui se traduit par le droit d'exploiter celle-ci selon les

conditions fixées au contrat.
a) Obligations du cédant et du concédant
- Obligation de délivrance

S'agissant de délivrer un bien immatériel (I'invention protégée), la délivrance s'effectue
par la remise du titre (le brevet) ou par le consentement a I'usage des informations qu'il
contient, c'est-a-dire le contenu de l'invention revendiquée, conformément a I'article 1607
du Code civil, lequel dispose : « la tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des

titres, ou par l'usage que lI'acquéreur en fait du consentement du vendeur ».

D'une maniere générale la doctrine et la jurisprudence admettent que |'obligation de
délivrance comprend la fourniture du savoir-faire nécessaire a la mise en ceuvre de
I'invention par le cessionnaire ou par le licencié ; cette « extension » de I|'obligation de
délivrance a la fourniture par le cédant ou le concédant du savoir-faire nécessaire a la
maitrise de l'invention objet du contrat en vue de son exploitation, repose sur l'article 1615
du Code civil selon lequel « I'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout

ce qui a été destiné a son usage perpétuel ».
- Obligation de garantie

L'obligation de garantie « appartient » au régime légal de la vente et du louage de

choses ; on la retrouve, donc, dans les contrats de cession et de licence de brevet.

L'obligation de garantie qui pése respectivement sur le cédant et sur le concédant a
pour objet d'assurer la pleine jouissance de la chose - le brevet - achetée ou louée a leurs
partenaires contractuels respectifs. La jouissance de la chose, c'est I'exploitation optimale de
I'invention brevetée qui correspond au premier volet de I'obligation de garantie (I'obligation
de garantie de vices cachés) ; c'est aussi I'exploitation paisible de l'invention brevetée

(obligation de garantie d'éviction).
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o Garantie des vices cachés
. Garantie légale

La garantie des vices cachés comprend deux branches qui sont, la garantie des vices

techniques ou vices de l'invention et la garantie des vices juridiques ou vices du brevet.
. Vices techniques
. Vices juridiques
. Garantie conventionnelle

Le régime de la garantie des vices cachés dans les contrats de vente et de louage
n'étant pas d'ordre public, les parties a ces contrats, le cédant de brevet ou le concédant de
licence peuvent I'aménager par des clauses qui, le plus souvent, sont destinées a écarter

celle-ci (C. civ., art. 1643).

L'efficacité des clauses limitatives ou exclusives de garantie de vices cachés est

subordonnée a la bonne foi du débiteur de la garantie.
o Garantie d’éviction

Le cédant et le concédant de licence de brevet doivent, également, assurer au
cessionnaire et au licencié la jouissance paisible de I'invention brevetée. C'est |'obligation de
garantie d'éviction qui présente un double aspect pour son débiteur : garantie d'éviction du

fait personnel et garantie d'éviction du fait du tiers.
. Garantie d’éviction du fait personnel

L'obligation de garantie du fait personnel répond a I'exigence d'exécution de bonne foi
des contrats (C. civ., art. 1134, al. 3) qu’exprime |'adage « qui doit garantie ne peut évincer ».
Ainsi le cédant comme le concédant ne peuvent « reprendre » ce qu'ils ont donné, en
poursuivant ou en entreprenant I'exploitation de I'invention brevetée cédée ou concédée en
licence (garantie de I'éviction matérielle) ou en invoquant un titre (un brevet dominant) pour
bloquer I'exploitation du brevet dépendant, le brevet de perfectionnement cédé ou concédé

en licence (garantie de I'éviction juridique)
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La garantie d'éviction du fait personnel est d'ordre public (C. civ., art. 1628) Il en

résulte que le cédant ou le concédant ne peut y échapper par une clause du contrat

d'exonération, qui serait frappée de nullité.
. Garantie d’éviction du fait des tiers

L'éviction juridique pour laquelle le cédant ou le concédant doit, en toute hypotheése,
la garantie légale du fait du tiers, peut étre I'existence d'un brevet dominant dont un tiers
est titulaire et qui bloque I'exploitation de I'invention brevetée par le cessionnaire ou par le

licencié.

L'éviction juridique peut, aussi, étre la revendication du brevet objet du contrat de
cession ou de licence, par un tiers, en application de l'article L. 611-8 du CPI. L'action en
revendication, des lors qu'elle est exercée dans les délais prévus a l'article L. 611-8 du CPI et
répond aux conditions posées par ce texte, conduit a un transfert de propriété de l'invention
brevetée au revendiquant reconnu comme le titulaire légitime du droit au brevet.
Lorsqu'elle aboutit, I'action en revendication opére rétroactivement, le titulaire légitime du
brevet étant considéré comme propriétaire du brevet, dés la naissance du droit, c'est-a-dire
a partir du dépoét de la demande de brevet, entrainant I'anéantissement des contrats qui

auront pu étre conclus.

La mise en ceuvre de la garantie d'éviction du fait des tiers entraine I'obligation pour
son débiteur, cédant ou concédant, de réparer le préjudice subi par le cessionnaire ou le
licencié du fait de I'anéantissement du contrat et I'action en résolution des contrats par ces

derniers.

A la différence de la garantie d'éviction du fait personnel, la garantie du fait des tiers
n'est pas d'ordre public. Les parties ont, donc, la faculté d'insérer dans leur contrat de
cession ou de licence une clause de non garantie d'éviction du fait des tiers. Toutefois,
I'article 1624 du Code civil limite les effets des clauses de non garantie aux seuls dommages-
intéréts dus par le garant pour la réparation du préjudice subi par le créancier, ici le
cessionnaire ou le licencié de brevet. Elle n'exonére pas le garant de I'obligation de

restitution du prix. Il n'en est différemment que dans I'hypothése ou la clause de non
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garantie stipule que I'acquéreur ou le licencié connaissait lors de la conclusion du contrat

« le danger de I'éviction ou qu'il n'ait acheté a ses risques et périls » (C. civ., art. 1629).
b) Obligations du cessionnaire ou du licencié
- Obligation de payer le prix

Le prix de la cession et parfois de la licence de brevet, peut consister en une somme
forfaitaire fixée lors de la conclusion du contrat, laquelle pourra étre versée selon les

modalités diverses.

Le plus souvent, le prix est déterminable; il est constitué par des redevances
d'exploitation, dont I'assiette peut étre le bénéfice ou plus fréquemment le chiffre d'affaires

réalisé par le cessionnaire ou le licencié.

Le mécanisme de fixation du prix peut étre mixte, composé d'une somme forfaitaire et

d'un pourcentage proportionnel avec des taux variables selon le chiffre d'affaires réalisé.

- Obligation d’exploitation
Le cessionnaire lorsque le prix de la cession est fixé sous la forme de redevances, le
licencié, ont I'obligation d'exploiter l'invention brevetée ; cette obligation d'exploitation
repose sur l'obligation générale d'exécution de bonne foi des contrats (C. civ., art. 1134, al.

3).
c) Contrats d’exploitation et concurrence

- Droitinterne

- Droit communautaire

- Le réglement de la Commission (UE) n° 316/2014 du 21 mars 2014
Strasbourg, le 30 mars 2015

Pr. Yves REBOUL
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Corporate Social Responsibility between its theoretical
objectives and practical reality

X By: MAHMOUD MOHAMED ASHAMI
Sheffield Law School, The University of Sheffield

Introduction:

The concept of Corporate Social Responsibility (CSR) is not a modern conception; it
was proposed beside the idea of corporation. Once businesses had become widespread, it
had more impacts on society and individuals. Such influence must be positive on every
individual who can be affected by those operations and community as a whole. As
companies can affect the society by business operations, the public often can affect
corporations as well if they feel that enterprises do not pay attention to the interests of
society. Those notions change every period of time according to the circumstances and the
experience. However, some see CSR as myth or something not serious just to deceive the

public and maintain positive reputation for business corporations.

This article argues that CSR started with, and still has, a highly significant social
objective, but it has been used expediently by some business leaders for their own personal
objectives. However, opportunistic use of CSR does not justify the assertion that it is merely
window-dressing to positively shape consumers’ opinions and ultimately make higher
profits, as some may allege. Rather, misuse of CSR is a consequence of the ill-defined and
unpunishable nature of CSR tools in law, which enables disingenuous_and potentially
fraudulent use of CSR without paying its costs. This essay begins by talking about the ideal

target of CSR concept then explores CSR in practice, which noticeably differs from the ideal



form. Afterwards, examples are taken as illustrations of the practice of CSR, focused on the

global supply chains and the Bangladesh factory collapse.

The ideal objectives of CSR

In the beginning of the 1950s, the concept of CSR was known as the Social
Responsibility of Businessmen, and this was the start of the modern era of this subject.
Howard Bowen, One of the earliest writers about CSR, started this notion from the belief
that power and decision making were being controlled by a certain core of large businesses
that were of great social and political significance due to the great scope and impact of their
operations. Thus, to improve society and the quality of life of citizens, those business
operations should be accountable in favour of the public. The immediately obvious question

379 Bowen defined the social responsibility of

is the type of responsibility businesses incur
businessmen as “the obligations of businessmen to pursue those policies, to make those
decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives

and values of our society”>®.

His doctrine was the core of CSR*!

. It was proposed not by the businessmen
themselves, but by academics and economists due to their belief that business decisions
affect society and the public. As a consequence of this fact, they tried to make this influence
positive and increase the quality of life in the community by imposing responsibility for the
business operations on business leaders. In other words, if businessmen were not liable for

their business, they would easily impose the costs of their businesses on the society;

79 A Carroll, ‘Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct’ (1999). Business & Society,
38(3), 268—295. P269. Available online on:

http://bas.sagepub.com/content/38/3/268.short . Accessed on 5 January 2016.

%% 1 Bowen, Social Responsibility Of The Businessman, (University of lowa Press, 2013) P6 . available online on:
https://books.google.co.uk/books?hl=en&Ir=&id=ALIPAWAAQBA|&oi=fnd&pg=PT5&dq=Social+responsibilities+of

+the+businessman,+Bowen+1953&0ts=d96bQdnptl&sig=qk8zv_e CAkGOL0oaiNANb2cWrCAw#v=onepage&q=Socia
1%20responsibilities%200f%20the%20businessman%2C%20Bowen%201953&f=false .

%1 Archie Carrol said that Bowen should be called ‘the father of corporate social responsibility’. A Carroll,
‘Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct’ (1999). Business & Society, 38(3), 268—295.
P270. Available online on:

http://bas.sagepub.com/content/38/3/268.short . Accessed on 5th January 2016.



therefore the beginning of CSR policies aimed to create a balance between the benefits and

the costs of business as a vital part of society. This rebuts the assumption that CSR was set

up only as window-dressing that does not treat social issues seriously.

This conception has been developed since that time and most organisations
adopted it as one of the most significant contemporary issues that touches the public and
governments. Despite such development, the essential of the doctrine still the same, as
evinced by the definitions of CSR furnished by some current organisations such as the World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) and the European Commission.
WBCSD defined it as "the continuing commitment by business to contribute to economic
development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as

n382

of the community and society at large"™"*, and the European Commission defined it as “the

responsibility of enterprises for their impacts on society”3®>.

The current thinking of CSR can be seen through those contemporary definitions.
CSR still addresses the same subject to reach the same target, which is improving the quality
of life in society. The development, in CSR, is limited to the instruments and methods to
achieve the goals of CSR, but the targets still the same. The methods that are used to
achieve the objectives of CSR had to be edited due to the general development in life and
economic systems. Therefore, no one can allege that the policy and the goal of CSR are not
serious or not beneficial for public, after seeing the theoretical objectives provided
internationally and regionally. However, achievement of such visions in the practical world
of business is another matter; this leads to the next section, which treats CSR from the

perspective of business leaders rather than lofty organizations.

CSR in practical life

The overriding objective of companies as business forms is to make profit and

consider shareholders value; thus they will avoid any additional expenditure to maximize

**2 The website of WBCSD.

http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-responsibility.aspx
-accessed 29" December 2015.
*® The new EU strategy 2011. On the website of the European Commission,

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52011DC0681 . accessed on 29" December 2015.
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their profit®®*. They will reduce the profit if they incur voluntary social actions such as
cleaning the environment, supporting charities or providing more work opportunities for
unemployed. However, CSR expenditure is not always unprofitable, as it influences the
consumers and enhances businesses’ reputation. When the management feels that the
business is threatened by public opinion and it is going to lose its reputation, this is a strong
incentive to take its social responsibility seriously to gain a good reputation and to buttress
sales. For example, Nike in the 1990s confronted boycotts due to sweatshop labour, and
McDonald’s was threatened by lawsuits; both firms pursued CSR policies seriously to

mitigate these potential disasters and to maintain long-term profitability.ags.

In the last two examples the companies would not undertake such CSR activities if
they did not feel that their businesses would suffer more than the costs of those activities if
they remained inert in the face of negative publicity and boycotts. Meanwhile, if they
succeeded in their business and the threats and lawsuits had not appeared, they would have
continued to ignore the socially responsible actions. If this hypothesis is true, that would be
a significant shift of the original objective of CSR establishment. As corporations get benefits
from showing that they take care of stakeholders as a whole and they aim to increase the
quality of life in society, they may do so but it is not easy to guarantee whether or not their
social services really benefit or reach the society and stakeholders. That is what supports the
concept of alleging that CSR is only window-dressing to make higher profit and positively
change public perception and spending behaviour; and practically this is more likely to be

the truth.

One of the most significant economic arguments that support the shift of such
objectives is that the public opinion about the monopolistic companies is not important for
businesses at all, because the customers and suppliers have no alternatives to affect the
company’s decisions by stopping their dealings with it. The sales and profitability will remain

the same as there is no competition in these businesses. In this case, economists argue that

384] Campbell, ‘Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate
social responsibility’ (2007). Academy of Management Review, 32(3), 946—967. P952. Available at:
http://amr.aom.org/content/32/3/946.short . Accessed on 5th January 2016.

* D Doana, ‘The Myth of CSR’ (2005). Stanford Social Innovation Review, (fall), 23—29. P24. Available online on:



those companies will not take any socially responsible behaviour due to the absence of the
economic incentive. In contrast, when competitive conditions exist, companies are more
likely to take socially responsible behaviour. Consumers and the public can influence the
management to engage in such behaviour because the consumers have alternatives and

they can threaten the interests of the company by boycott386

. However, the question that is
still raised here is how to ensure that the stakeholders are actually protected by such socially

responsible actions.

Monitoring the sincerity of companies’ social behaviour is highly problematic due to
the fact that such actions are an integral part of business operations, thus they cannot be
intervened in by others; and they are voluntary actions, so they cannot be legally enforced
and monitored. Most large corporations currently provide environmental and social
reporting voluntarily, alongside compulsory annual financial reporting, and they use some

387 But those

social linked brands as proof of taking social responsibility, such as Fair Trade
mechanisms may not be effectively valid, since they are used as a cloak for other genuine
purposes rather than the benefit of society388. The only way to ensure that CSR actions are
taken in good faith is by looking at the outcomes of the business operations in general rather
than exploring the earnestness of particular CSR initiatives. Is the environment protected
from the industrial pollution of companies? Are the workers protected and given

appropriate working conditions? Are the stakeholders as a whole given their rights? Has the

quality of life increased in the society affected by the company?

The answer to such questions is the answer to whether CSR is taken seriously by
corporations and whether it solves social and environmental problems. The matter is more
complex than saying yes or no; rather it depends on individual cases. It cannot be said that

CSR policies have never protected any interests of stakeholders or the environment, but

%) Campbell, ‘Why would corporations behave in socially responsible ways? An institutional theory of corporate
social responsibility’ (2007). Academy of Management Review, 32(3), 946—967. P953. Available at:
http://amr.aom.org/content/32/3/946.short . Accessed on 5th January 2016.

**’ D Doana, ‘The Myth of CSR’ (2005). Stanford Social Innovation Review, (fall), 23—29. P24. Available online on:
*% M Friedman, ‘The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits’ (1970). The New York Times
Magazine, (32), September 13, P5. Available online on:
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-540-70818-6_14 > accessed on 5 January 2016.



those matters are very serious and crucial because they relate to saving lives and saving the

planet from being polluted or harmed. As a result, only failures and harms are generally

considered, which is the nature of CSR effectiveness®.

Even if a firm exerts innumerable discernible and intangible CSR benefits, these will be
obscured by one well-published failure. Next sections illustrate such failures of CSR policies

in this era.

Global supply chains:

Since the political hegemony of neoliberalism in the West (from the 1970s
onwards), developed societies were reoriented toward service and consumerist economies,
while manufacturing was transferred wholesale to the developing world, particularly in Asia.
Nowadays multinational companies assemble goods from chains of suppliers in developing
countries, to sell in the Western high street, enjoying great economies of scale with cheap

workers and weak governance in such states®®

. Workers in developing poor countries such
as Thailand and Bangladesh are not protected and do not have legal rights considered
appropriate by international institutions, such as health insurance or appropriate work
conditions and wages. Furthermore, the use of slave labors in global supply chains has

become popular in such countries.

While modern capitalism owed much of its formations to slavery during the era of
early imperialism, modern Western multinational firms do not in fact enslave people, and
the salaries and conditions they offer workers are often extremely lucrative for local
employees in developing countries; however, they would often be illegal in those firms’
home countries. However, they outsource more serious roles to suppliers in their global

supply chains; for instance, hundreds of thousands of child workers used as slaves in the Thai

%9 € Bader, ‘The Bangladesh Factory Collapse: why CSR is more important than ever’ The Guardian (7 May 2013)
available at:

http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/bangladesh-factory-collapse-csr-important last accessed
on 31" December2015

3% A Rithmkorf, ‘Global supply chains: the role of law? A role for law!" (2014). Available at:
https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/andreas-r%C3%BChmkorf/global-supply-chains-role-of-law-

role-for-law . Accessed on 5" January 2016.



fishing industry provide products that are ultimately sold in Western supermarkets. Such

abuses of human rights have been documented in journal reports391

. The question that
should be raised is why international law does not stop such abuses, although it addresses

these issues, and what is the role or function of CSR rules here?

That use of forced labour in global supply chains is an abuse of international law
basics, but these international legislative rules cannot always be effective, particularly in this
case, due to several reasons. Firstly, international law regulates the relationships between
states, and only states are enforced to pursue its rules. The companies are not bound by
international law even if they are multinationals. It is the duty of states to ensure that
companies respect the rules of international conventions or treaties. Moreover, the
companies can claim that there is no legal relationship between them and the forced
labourers, as their contracts are only with suppliers. Thus it is the responsibility of suppliers
(under the auspices of states) to respect the rights of workers and provide good working

conditions for them.

This happened in Foxconn in 2010 and 2012, when workers attempted or committed
suicide in southern China due to the bad work conditions they had. Foxconn is a supplier of
Apple; when Apple was socially demanded for the responsibility of this crisis, it responded by
alleging that those workers were not its employees and it did not have any relationships with

them; and the supplier was not its subsidiary; it had only contractual relationship with it3%2,

Furthermore, not all states are signatories to international treaties and agreements
pertaining to global supply chain issues (e.g. labour and environmental issues); indeed,
abstaining from such agreements may confer an advantage on states wishing to solicit

foreign direct investment from unscrupulous international firms. In most cases, however,

3" Revealed Asian: slave labour producing prawns for supermarkets in the US, UK. The guardian. Available at:
http://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-
labour . Accessed on 4" January 2016.

2 gee: J Chan & N Pun, ‘Suicide as Protest for the New Generation of Chinese Migrant Workers: Foxconn , Global
Capital , and the State’ (2010). Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 1(37), 1-50. Available online
th

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.2750&rep=rep1&type=pdf . Accessed on 5
January 2016.



states ratify basic labour norms de jure, but they ignore corporate activities or are unable to

enforce the law due to corruption and poor law enforcement generally393.

CSR policies were established for a general purpose, which is to eliminate such
abuses and protect the rights of stakeholders as a whole, and in particular to prevent
business operations from harming society, including the environment and individuals.
Companies do not always respect the interests of stakeholders because CSR rules are not
compulsory, and maximising shareholder value remains their overriding (and legally
approved) concern. The use of slave labors is extremely against CSR objectives; but it
happens in front of CSR teams. That is probably due to the absence of the punishment
policy. Although huge sums of money have been invested by firms in their CSR activities,

people are still dying394

. Companies by some ways may defraud the rules of CSR to show the
public their friendly face by doing voluntary social activities; but in fact their first purpose is

still to achieve the profit.

The Rana Plaza (Bangladesh) factory collapse:

One of the worst industrial accidents in the last few decades was a factory collapse
in Raza Plaza in Dhaka, Bangladesh, caused by the negligence of the business leaders about
workers. More than 1200 workers died because of garment factory collapse in Dhaka in April
2013. This factory was owned by a supplier of multinational companies to provide products
for Western markets. Indirect sources, which rely on subcontracting supply chain, are the
key drivers of the garment sector in Bangladesh. The risk to workers was intensified by the
loss of control in supply chains by multinational corporations, enabling total indifference to

the condition of workers among local subcontractors®®.

*3 A Riihmkorf, ‘Global supply chains: the role of law? A role for law! (2014). Available at:

https://www.opendemocracy.net/beyondslavery/andreas-r%C3%BChmkorf/global-supply-chains-role-of-law-role-
for-law . Accessed on 5th January 2016.

% C Bader, ‘The Bangladesh Factory Collapse: why CSR is more important than ever’ The Guardian (7 May 2013)
available at: http://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/bangladesh-factory-collapse-csr-important ,
last accessed on 31th December2015

% S Labowitz & D Baumann, ‘Business as Usual is Not an Option, Supply Chains and Sourcing after Rana Plaza’

(2008). Stern Center for Business and Human Rights at the University of New York. P46.
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The workers in that garment factory lacked basic principles of works’ rights. They
were working in buildings that were inappropriate for the number of workers and the nature
of the work. The leaders of such factories exploit the situation of poverty and the shortage of
work opportunities in poor countries to force people to work in unfair working conditions.
The multinational companies deal with those suppliers in these countries due to their cost
competitiveness. As multinational corporations’ reliance on such factories via global supply
chains is indirect, via subcontracting, their conditions and operations are unaffected by CSR
rules or public opinion. That is because they do not have direct relationships with the
enforced workers, and their activities are widespread; thus they have chains of suppliers in

different countries.

Therefore, CSR policies are not always respected by companies, especially those
multinational companies that do not worry about their reputations. Greedy business leaders
sacrifice the interests of all stakeholders to achieve their interests and use CSR only when
their business faces risks. No reaction has been made in response to the Rana Plaza collapse,
and factories in developing poor countries are still working in the same or worse safety
conditions, waiting for the next Rana Plaza collapse. Thus, CSR is still seen as window-

dressing to maximize profit.

Conclusion:

To conclude, as has been illustrated in this article, CSR was established for a highly
significant objective, which is to make the impacts of corporations on society positive.
However, the practice of CSR has different outcomes because the managers of companies
still aim to maximize profit, and they use CSR only if it is expedient to advancement of this
aim. This shifts the practical impact of CSR crucially from improving the value of society and
the environment as a whole to being an instrument for the achievement of economic goals
by companies, as evinced in the callous indifference of the high profit-margin textiles

industry to the Rana Plaza Collapse.

Thus, the argument that CSR is merely window-dressing to make people feel better
is likely to be true by seeing CSR in practice. However, this does not detract from the value of

its significant theoretical objectives, which leads us to wonder about the real reason for its
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failure. Is it the CSR concept itself, or is it caused by CSR implementers? Could it be in the

mechanisms and strategies of CSR? Does the public participate in such failure (e.g. by not

bringing their consumer purchasing power to bear on CSR violators)? Those questions still

need answer, which | leave for future additional research.
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