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 INTRODUCTION 
 

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

is success. » 1 

 

Thomas A EDISON 

 

L’évolution de la société nous a appris que l’innovation, les connaissances et 

l’information font partie des éléments les plus importants du développement car ils sont à 

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

nouvelles, ont montré qu’elles jouent un rôle décisif dans le développement industriel ou 

économique.   

Les inventions et les techniques connexes font de plus en en plus souvent l’objet d’un 

commerce ou de négociations commerciales entre entreprises et entre pays.  Toute 

entreprise exerçant un contrôle sur ses propres inventions et techniques bénéficie d’un 

avantage concurrentiel dans ce monde grandement industrialisé. 

Promouvoir, encourager et récompenser les efforts de créativité sont la véritable raison 

d’être du système de la propriété intellectuelle.2 

 

Cet objectif ne peut être réalisé uniquement par le jeu de la libre concurrence, les 

créations intellectuelles, qu'elles soient des formes esthétiques ou  des inventions 

techniques, n'étant   pas par nature susceptibles d'appropriation.  

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

 

En effet, la valeur économique de telles créations vient du fait  qu'elles se distinguent des 

solutions habituelles aux besoins humains et produisent de meilleurs résultats que ceux 

déjà connus. 

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

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

protection n’est offerte à l’inventeur/créateur, moins d’investissement dans la recherche 

                                                 
1 

« Tout ce qui ne peut se vendre, je ne veut l’inventer. La vente est la preuve de l’utilité, et l’utilité est le succès,  » 

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

patent troll. 
2
  Rapport de l’OMPI : la promotion de l’innovation et la créativité 3 mai 1999 p 2 
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seront faits, au détriment du « patrimoine commun de l’humanité ». 

 

Le droit de la propriété industrielle répond à ces préoccupations, en conférant au créateur 

le droit exclusif, limité dans le temps, de reproduire leur création, même après divulgation.3  

Cette « récompense » n'est accordée que pour encourager le progrès technique, dans la 

mesure où elle est jugée nécessaire à la satisfaction des besoins humains4.  

Le droit de brevet concrétise alors une sorte de « contrat social » entre l’inventeur ou le 

déposant et la société : les premiers obtiennent le droit de brevet en contrepartie de la 

révélation de l’invention au public5. 

 

Il donne en outre à la personne titulaire d'un brevet d'invention la possibilité de valoriser  

son titre, pouvant ainsi le céder, en donner licence, le maintenir en vigueur ou 

l'abandonner. 

Le breveté peut  par ce mécanisme tirer un juste profit de son invention et empêcher ses 

concurrents de l'utiliser librement, ce qui représente donc bien un encouragement au 

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

 

Voici comment résumer de façon très synthétique l'objet du droit de brevet, dont l'idée 

principale voulue par les créateurs de ce droit reste   la promotion de l'innovation, utilisant 

le mécanisme juridique de la « propriété incorporelle »6 par l’attribution d’un monopole 

d’exploitation. 

 

Cependant la notion de brevet a fortement évoluée depuis sa création, elle ne représente 

plus seulement la récompense offerte par le droit au déposant du brevet lui permettant 

d'obtenir un retour sur investissement. Le brevet est désormais un outil marketing et 

économique fort, avec une place importante au sein des actifs immatériels d'une 

entreprise.  

 

 

 

                                                 
3
 Joanna SCHMIDT-SZALEWSKI et Jean Luc PIERRE, DROIT DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE  3e édition 

Litec  p2 
4
 Le droit ne considère les biens que d'après leur utilisation pour les besoins des hommes: CARBONNIER  Droit civil 

Tome 3 : Les biens, 19e édition 2000 
5
  J. AZEMA et J-C GALLOUX  Droit de la propriété industrielle  Précis Dalloz 6

e
 édition n°157 p89 

6
  J-M MOUSSERON, contribution à l’analyse objective du droit du breveté d’invention, LGDL 1960 
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La propriété industrielle a pris une place prépondérante au sein des entreprises, peut être 

insoupçonnée par les créateurs de ces droits7. 

 

Au début des années 2000, Phil Condit, PDG de la société Boeing déclarait que 80% du 

capital de Boeing était constitué par des biens immatériels. On voit donc l'importance de 

valoriser les titres de Propriété intellectuelle, et la puissance économique qu'ils peuvent 

représenter. 

 

De plus, on observe qu'au cours des deux dernières décennies, l'accroissement du 

nombre de demandes de brevet a été bien plus fort que celui des activités en recherche et 

développement. Le nombre de demandes a en effet triplé au cours des années 90 devant 

l'office américain des brevets, l' USPTO, passant   de 45 000 en 1993 à 150 000 en 19998.  

 

Face à cette évolution, un nouveau type de comportement est apparu aux Etats-Unis, le 

« patent trolling 9», les sociétés pratiquant le trolling étant appelées des « patent trolls »,  

« non-practicing entities 10», « non-manufacturing patentee11 », « patent marketeer12», ou 

encore « patent dealer 13». 

La définition du troll  permet de comprendre l’adaptation de ce terme à la propriété 

industrielle. 

 Le troll était défini à l’origine  comme  un être vivant dans les montagnes ou les buttes 

(bergtroll), un géant incarnant les forces naturelles, au même titre que les Titans. 

La christianisation de la Scandinavie a fait du troll un être de petite taille (semblable aux 

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

                                                 
7
  Notamment la loi du 5 Juillet 1844 

8
 BESSEN J et HUNT R.M  An empirical look at software patents Federal Reserve Bank of Philadelphia Working 

Paper N° 03-17 2003  
9
     Ce qui peut être traduit par « troll des brevets » les deux expressions seront utilisées indifféremment dans cette 

étude 
10

 Abrégé “NPE”  JONES, MIRANDA.  Permanent injunction, a remedy by any other name is patently not the same: 

how eBay v MercExchange affects the patent right of non-practicing entities (eBay v. MercExchange, L.L.C., 126 S. Ct. 

1837, 2006.) 14 Geo. Mason L. Rev. 1035-1070 (2007)  

 
11

 Katherine E. WHITE, Preserving the Patent Process to Incentivize Innovation in Global Economy, 13 Syracuse Sci. 

& Tech. L. Rep. 27 (2006)  
12 

Susan WAMLSLEY GRAF, Improving Patent Quality Through Identification of Relevant Prior Art Increase 

Information Flow to the Patent Office, 11 Lewis & Clark L. Rev. 495 (2007), footnote 8.  
13

 Ces termes sont traduisibles par « Personne morale non active », « titulaire non-fabriquant », « marketeur de 

brevets », ou encore «trafiquant de brevets » 
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identifié à Satan dans les contes populaires14. 

 

Une appropriation de ce terme par le secteur internet a conduit récemment à une 

« redéfinition du troll », en  un utilisateur qui cherche à créer une polémique en provoquant 

les participants d'un espace de discussion (de type forum, newsgroup ou wiki) sur un 

réseau informatique, notamment Internet et Usenet15. 

 

Quel qu’en soit l’origine étymologique, le troll des brevets, représente un être malfaisant, 

avide,   un parasite détournant l’objet du droit de brevet à des fins spéculatives. Cela   n’en 

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

 

Le terme « patent troll » fut utilisé pour la première fois en 1994, dans une vidéo appelée 

« the patents video» destinée aux entreprises, universités et administrations américaines, 

dans laquelle une personne se retrouvait victime d'un troll qui l'obligeait à prendre une 

licence d'un brevet dont elle ignorait l'existence. Le troll, caché, attendait stratégiquement 

le bon moment pour sortir de la « forêt des brevets » et réclamer des revenus.16 

 

  

Cette métaphore a ensuite été rendue populaire en Juillet  2001  par Peter Detkin, co-

directeur du service en charge de la propriété intellectuelle au sein de l'entreprise Intel, 

dans un article écrit par Brenda Sandburg17. Cet article contenait deux photographies, 

dont une montrant M.Detkin tenant dans sa main une petite poupée à l’effigie d’un troll. 

La société Intel faisait à cette époque face à un titulaire de brevet, la société TechSearch, 

qui exigeait réparation suite à l'atteinte portée à son brevet. M. Detkin qualifia alors ces 

sociétés de « troll des brevets », conformément à la vidéo citée, et pour éviter tout procès 

en diffamation.18  

Notons que Peter Detkin a par la suite quitté la société Intel afin de créer « Intellectual 

ventures », société souvent décrite comme un patent troll, qui a pour activité la valorisation 

de brevet.  

 

                                                 
14

  Article internet disponible sur :   http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll 
15 

 Article internet disponible sur : http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet_et_Usenet) 
16

  The original patent troll returns, revue  Intellectual property today, 8 mai 2007 
17 

  B SANDBURG  trolling for dollars :Patent enforcers are scaring corporate America, and they’re getting rich The 

Recorder, 30/07/2001 
18 

  M. DETKIN ayant commencé par qualifier l’inventeur demandeur « d’extorqueur des brevets ». 
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Quel qu'en soit le nom qu'on leur donne, il n'est pas simple de définir correctement les 

patent trolls, ce terme ayant été utilisé de très nombreuses fois, parfois à outrance au 

cours des dernières années. 

 

Néanmoins il existe des caractéristiques communes à toutes ces sociétés. Ce sont des 

entités qui ne fabriquent aucun produit, qui n'ont pas d'activité industrielle, qui emploient 

principalement des juristes, qui acquièrent des brevets mais qui n'inventent pas la 

technologie brevetée. Leurs portefeuilles de brevets proviennent exclusivement d'achat à 

des inventeurs indépendants ou des sociétés, souvent en liquidation judiciaire19, donc 

acquis à un prix très bas. 

 

On assiste donc ici à un détournement de l’objet du brevet, les patent trolls n’ayant dans la 

plupart des cas aucun lien avec le monde inventif, ils utilisent ce titre dans le seul but 

d’obtenir des revenus auprès d’entreprises ayant une activité de production industrielle.  

 

La démarche du patent troll se limite alors à identifier d’éventuels contrefacteurs de la 

technique revendiquée dans le titre pour les obliger à prendre une licence au prix fort, 

sous la menace d’un procès qui peut s’avérer très couteux, et très préjudiciable à 

l’entreprise en cas d’interdiction d’utiliser la technique mise en cause20.  

 Cela à conduit des individus à payer des redevances, pour certains brevets qu’ils 

n’auraient légitimement pas du payer par peur d’une sanction judiciaire.21 

 

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

est constamment liée au chantage. La menace d’un procès conduit bon nombre 

d’entreprises, convaincues de ne pas être contrefacteur, à prendre une licence, un litige 

représentant un risque financier trop important. Personne ne critique le fait qu’un titulaire 

de brevet puisse poursuivre un contrefacteur, c’est son droit le plus stricte, mais 

l’agressivité dont font preuve les patent trolls rend leur action condamnable. En effet, dans 

de nombreux cas, une NPE enverra des lettres de mise en demeure  incluant une offre de 

licence non pas à quelques entreprises identifiées comme étant des contrefacteurs, mais 

à toutes les sociétés ayant une activité se rapprochant de près ou de loin à ce que 

                                                 
19

  Ce qui explique qu'après l'éclatement de la « bulle internet » en 2000, beaucoup de brevets se sont retrouvés sur le 

marché, et ont été acheté par des trolls, dans le secteur lié à internet. Pour info, visiter : http://www.metabourse.com 
20

  patent troll I article disponible sur wordspy. http://www.wordspy.com/words/patenttroll.asp. visité le 26/05/09 
21

  Ceux-ci n’étant pas toujours valides. 

http://www.wordspy.com/words/patenttroll.asp
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revendiquent les brevets qu’elle détient. 

 

On est alors bien loin du « contrat social » décrit précédemment, qui récompense 

l’inventeur et encourage le développement technique, le patent troll sortant ici du cadre 

traditionnel de négociation pouvant exister entre breveté/contrefacteur, puisqu’il ne défend 

pas  à proprement parler sa propriété mais monnaye sa position de force. De plus, le troll, 

n’ayant pas d’activité de production n’a pas à craindre d’être à son tour accusé de 

contrefaçon ce qui renforce sa position.22 Par ailleurs, même en cas de perte du procès, le 

patent troll n’aura pas à rembourser les frais engagés par la société victime, les Etats-Unis 

ne connaissant pas encore le système du « loser pays »23, présent en France à l’article 

700 du  Code de Procédure Civile. Cet article permet à la partie victorieuse à un procès de 

demander le remboursement de ses frais de justice par le perdant. Le risque financier est 

alors diminué pour le patent troll qui ne devra payer que ses propres frais en cas de 

défaite. Or la plupart des avocats étant rémunérés selon un pourcentage prélevé sur les 

dommages accordés, cette stratégie peut s’avérée très rentable. 

Enfin, le dépôt d’une plainte devant un tribunal américain pour contrefaçon de brevet ne 

requiert pas que le demandeur apporte immédiatement la preuve de la contrefaçon. Cette 

preuve est faite par la suite durant la procédure de « discovery ».24 Cette règle permet au 

patent troll d’exercer son chantage plus facilement. 

 

Les patent trolls, bien qu’ils représentent une menace réelle et désormais connue de tous, 

restent difficiles à identifier. En effet leur stratégie   n’est pas toujours homogène, et obtenir 

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

De plus, une tendance récente consiste à caractériser toute personne souhaitant défendre 

ses droits comme étant un troll, afin de jeter le discrédit sur le demandeur, ce qui participe 

à rendre délicat la détection des réels abus25. 

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

l’association « patent freedom » qui se proposent de faire la lumière sur ces parasites. 

                                                 
22 

 LE STANC : Les malfaisants lutins de la forêt des brevets : à propos des patent trolls  revue Propriété industrielle 

n°2 Février 2008, étude 3  
23

  KOURLIS R.L Would “loser pays” eliminate frivolous lawsuits and defenses New Talk Magazine 19 Août 2008 Les 

Etats-Unis étudient néanmoins la possibilité de mettre un place un tel système, il a notamment été testé en Floride, et 

en Alaska. 
24

   La procédure de discovery ou pre-trial discovery correspond à la phase d'investigation préalable au procès, dans les 

pays de Common Law par laquelle le juge peut enjoindre les parties ainsi que les tiers au litige de transmettre des 

éléments de preuves, en ce compris des données à caractère personnel. 
25 

 Patent Troll in the US, JAPAN, Taiwan and Europe  Tokugon, n°244 30/01/2007 
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Ces pratiques ont d’ailleurs eu des répercussions contentieuses retentissantes26. 

  

L’action menaçante de ces sociétés ne doit pas être vue comme anecdotique ou 

ponctuelle, elle implique des sommes considérables, l’affaire la plus notable étant sans 

doute celle qui a opposée l’entreprise RIM (Research in Motion), produisant les 

téléphones mobiles Blackberry, à la société NTP. 

Le 3 mars 2006, La société RIM annonçait à la presse qu’elle avait conclut un accord avec 

NTP, petite société domiciliée en Virginie (Etats-Unis), afin d’éviter que le procès engagé 

par cette dernière, aille à son terme. 

Le brevet litigieux revendiquait l’échange d’e-mail grâce à un système sans fil. 

Cet accord portait alors sur un montant 612.5 millions de dollars, qui a été versé par RIM 

afin d’éviter toute interdiction d’utiliser cette technologie par le juge, ce qui aurait signifié la 

faillite de la société et l’arrêt brutal de la technologie  pour les 3 millions d’utilisateurs déjà 

équipés en Blackberry à l’époque27. 

 

Suite à cette affaire, une prise de conscience a eu lieu aux Etats-Unis en mars 2006, 

période durant laquelle de nombreux médias ont unanimement dénoncer cette pratique 

mettant le monde en garde contre ces prédateurs pénalisant l’innovation28. Il s’agissait 

presque à l’époque  d’un effet de « mode », tant ces sociétés étaient vues comme la 

nouvelle menace de l’économie d’outre Atlantique, le système juridique américain n’ayant 

pas eu aussi « peur » de lui même depuis l’apparition des « class actions »29.   

 

Parallèlement, selon certains observateurs, la période de crise financière traversée 

actuellement pourrait conduire à une forte augmentation du nombre de patent trolls. 

Les entreprises touchées souhaitant réduire leurs dépenses liées à la recherche et 

développement,   une baisse de la qualité des brevets voire plus simplement des dépôts 

de brevets pourrait être observée, ce qui, couplé à une vente accrue des titres inutilisés 

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

aux patent trolls afin de mettre en œuvre leur stratégie. 

Dans le pire des scénarios, cette évolution pourrait conduire à un arrêt des 

                                                 
26

  Cf: Partie1,T1,Ch3: l’affaire du blog troll tracker 
27

  P SVESSON  BlackBerry settles suit for 612.5M  New York Daily News, 04/03/2006 
28 

 Editorial patently absurd, Wall Street Journal 01/03/2006 
29 

 Notamment dans le New York times,  22/03/2006, le Denver Post, édition du 12 mars 2006.   
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investissements dans les hautes technologies.30   

 

On estime aujourd’hui  à 219 le nombre de patent trolls aux Etats-Unis (plus de 1500 si 

l’on inclut les filiales) dont le portefeuille brevet dépasserai les 12500 titres déposés ou en 

cours d’examen31. 

 

On le voit, la question des patent trolls est d’une importance capitale et amène à 

s’interroger sur les abus possible du système des brevets. 

L’Office Européen des Brevets (OEB) dans une publication de 2007, constatant que les  

patent trolls étaient désormais parties  intégrantes du système des brevets,  a établi 

plusieurs scénarios relatifs à l’avenir des brevets. 

 Dans le « scenario bleu », l’OEB insiste sur l’importance de contrer la pratique du 

« trolling ». Il propose des solutions, comme notamment augmenter la qualité des brevets 

délivrés, restreindre les interdictions d’exploiter les brevets mis en cause, modifier les lois 

existantes, développer les systèmes des licences autoritaires, limiter  les demandes de 

licences aux entreprises actives dans le secteur concerné, voire fixer un plafond aux 

dommages et intérêts qui peuvent être accordés par le juge32. 

 

Malgré ce constat alarmant, l’impact des patent trolls doit être relativisé, si l’on considère 

le secteur des brevets dans un ensemble mondiale. 

Ce phénomène, né aux Etats-Unis, ne semble pas pouvoir se développer de la même 

façon dans les autres systèmes de droit, en particulier au regard des règles relatives aux 

brevets en Europe.  

Le système américain des brevets, combiné aux failles de l’office des brevets, des coûts 

des procès, ainsi que des règles de procédures, fait des Etats-Unis un terrain propice à ce 

genre de comportement. Ce pays a d’ailleurs été précurseur aux abus avec les 

« submarine patents », pratique qui peut être considérée comme l’ancêtre du patent 

trolling. De plus, les patent trolls agissent dans certains secteurs seulement, où le nombre 

de brevets circulants est considérable. C’est le cas de l’informatique et des nouvelles 

technologies. 

Malgré tout, même dans des degrés moindres, cette dérive  s’observe également en 

                                                 
30

  Severin DE WIT’S: year’s end on IP monetization  IAM Magazine,  n°33, 22 décembre 2008 
31

   MYNARD A. L’improbable réforme du bureau federal des brevets et des marques: le rôle croissant des patents 

trolls dans le système d’innovation américain.  www.bulletinselectroniques.com consulté le 20/04/09 
32 

 OEB scenarios for the future, scenario bleu, p 93  

http://www.bulletinselectroniques.com/
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Europe.33 

 

Face à cette description peu flatteuse d’une pratique qui semble être l’œuvre de 

personnes de peu de vertu, il convient de nuancer le propos. 

La pratique du patent trolling a beau être immorale, injuste, condamnable d’un point de 

vue éthique et en totale contradiction avec l’objet du droit de brevet, il n’en reste pas 

moins qu’elle se fait dans la légalité la plus totale. 

 

Un troll a beau être frappé du sceau de l’immoralité, il demeure propriétaire d’un titre 

délivré par un office compétent.  

Bien que de nombreux débats aient eu lieu depuis la création des droits de propriété 

intellectuelle34 au sujet de leur nature juridique, un brevet reste un titre de propriété. 

De plus le fait que le troll ne produise aucun bien issu de la technologie brevetée n’est pas 

un frein à la défense de son titre. 

Par analogie, personne ne s’affère à critiquer un marchand d’œuvres d’art qui achèterai 

des tableaux afin de les revendre ou de les exposer. Il réalise pourtant une plus-value, et    

n’a pas de liens avec le monde créatif dont est issu  la peinture. Il peut également faire 

valoir son droit de propriété en cas de contrefaçon de l’œuvre. 

 

Cette logique doit être appliquée au droit des brevets, bien que la défense de la propriété 

privée au sein de la propriété intellectuelle n’ait pas toujours le vent en poupe.35 

 

 

La légalité de l’action des patents trolls engage donc à trouver d’autres moyens  afin de 

les contrer.36 

 

Certains auteurs tentent de minimiser la gravité des patent trolls en affirmant que les NPE 

n’auraient pas le mauvais rôle qu’on souhaite leur donner.  

Elles seraient selon eux un phénomène transitoire, notamment du à l’éclatement de la 

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

                                                 
33

   Do not blame Patent trolls,  IPEG www.ipgeek.blogspot.com 02/02/2008 
34

   V. P.ROUBIER, Le droit de la propriété industrielle, RTD com, 1994 
35

  Christian LE STANC il est interdit d’interdire Propriété industrielle Juillet-Août 2009 p2 

36  CF: Partie II 

http://www.ipgeek.blogspot.com/
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immatériels, notamment à des patent trolls37. 

 

De plus, si le phénomène persiste, la législation sera amenée à changer, mettant un terme 

à ces abus. Cette hypothèse reste cependant quelque peu utopique au vue des réformes 

non abouties dans le système américain des brevets. 

 

D’autres affirment  que ces sociétés permettent la promotion de l’innovation, 

conformément à l’esprit du droit de brevet. Prenant appui sur la constitution américaine38, 

elles défendent les droits des inventeurs face aux  grandes entreprises disposant de 

beaucoup de moyens. Les inventeurs peuvent ainsi vendre leur brevets aux patent trolls 

qui seront à même de les valoriser. Sans eux, face aux grandes entreprises et aux vues 

des coûts d’un procès, il n’aurait pu obtenir aucun revenu de leur créativité.  

Aurait-on à faire à un « robins des bois » des brevets ? Défendant le faible, face aux 

grandes entreprises qui spolient l’invention pour laquelle l’inventeur a sué sang et eaux ?  

 

Cet argument paraît peut pertinent. Les patents trolls agissent dans des secteurs laissant 

peu de place à l’innovation isolée d’un inventeur indépendant,  qui nécessite donc un 

travail de recherche et développement fort conséquent et très coûteux.   

 

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

rejeter de façon grossière la faute sur les grandes entreprises et clamer son innocence39. 

La réalité est plus complexe, les patent trolls sont une dérive qui n’est pas apparue par 

hasard, mais en profitant des failles d’un système inadapté aux exigences modernes de la 

propriété intellectuelle. Cependant, les grandes sociétés aujourd’hui victimes de ces 

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

majeure partie du problème. 

 

 

L’évolution des brevets dans certains secteurs économiques tels que la télécommunication 

et surtout l’informatique ont conduit la plupart des sociétés actives dans ce domaine (Intel, 

                                                 
37   Patent trolls in the US, Japan, Taiwan and Europe Tokugidon n°244 p88 01/30/2007 

38  Constitution américaine, article i, sec 8, Cl 8 : « by securing for limited  times to…Inventors the exclusive right to 

their…discoveries.”  

39  Raymond P. NIRO, considéré comme le plus important et un des premiers patent trolls, à propos de l’affaire Intel:  

who is really underminig the patent system- patent troll or congress ?  the John Marshall review of intellectual 

Property Law .L.185 2007 
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Microsoft, Xerox….) à déposer des brevets dans un but détourné. Le dépôt n’est alors pas 

fait afin de se réserver la propriété d’une invention nouvelle respectant les conditions de 

fond d’un dépôt de brevet,  mais pour occuper une place stratégique au sein de ce 

secteur, avoir une visibilité face aux concurrents sans parfois se soucier de la solidité de 

leurs brevets40.  

Ceci leur permet   de garder une marge de négociation face à des concurrents disposant 

également de brevets, de permettre la négociation de « cross-licencing » (licences 

croisées), et de disposer d’arguments marketing . 

Le fait que certaines grosses entreprises aient déposées tant de brevets qui ont par la 

suite été inexploités à donc participé à la création et au développement  des patents trolls, 

leur permettant de disposer de portefeuilles de brevets conséquents. De plus, le fait que 

ces sociétés vendent leurs brevets à des patents trolls est certes un bon moyen pour elles 

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

un phénomène qu’elles dénoncent vigoureusement41. Il s’avère alors plus délicat de 

condamner aussi ferment les patent trolls, qui dans un sens, n’ont, par l’achat à bas prix 

de brevets inexploités, fait que dénicher « un Rembrandt dans un vide grenier »42 

 

La défense des titres devrait dans le meilleur des cas être faite par les sociétés premières 

déposantes, de façon plus active, cela réduirait sans doute l’impact des patents trolls. 

 

Toutefois, le constat est sans appel, les trolls des brevets se sont développés, quelque en 

soit les causes, et font désormais partis du paysage de la propriété industrielle, au niveau 

mondial. 

Le problème posé est donc simple : face à l’émergence de ces entités, quelles solutions 

adopter ? 

 

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

manière d’agir et des raisons pour lesquels ils peuvent avoir différents niveaux de 

dangerosité (partie 1), il convient d’étudier les solutions possibles que peut proposer le 

droit tel qu’il existe aujourd’hui, ainsi que les solutions futures que pourrait apporter une 

                                                 
40

  Selon un des dirigeants du service propriété industriel de la société Xerox, seulement 2% de leurs brevets déposés 

sont considérés comme « solides » et aptes à ne pas être invalidés devant le juge des brevets. 
41 

  «  Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes ». Cette citation de Jacques-Bénigne 

BOSSUET, écrivain Français, semble convenir de fort belle manière à la situation. 
42

  do not blame patent trolls op.cit 
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évolution du droit des brevets (partie2). 
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  PARTIE I : Une entité difficile à 

cerner. 
 

Malgré les caractéristiques communes à toutes les NPE relevées dans 

l’introduction, il semble difficile de définir précisément et surtout d’identifier les patent trolls 

en tant que tels. 

Cependant, une étude des origines, des pratiques ainsi que des moyens d’identification 

des patents trolls permet dans un second temps d’observer la diminution de leurs 

possibilités de nuire, lorsque ceux-ci s’exportent vers le vieux continent.     

  Titre 1 : Origine, rôle et identification d’un troll 

des brevets. 
 

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

redoutées  et décriées de tous43, il faut s’intéresser à leurs origines, les « submarine 

patents ». L’étude de ces brevets sous-marin permet  de saisir la logique des patent trolls, 

comprendre  en quoi ils détournent l’objet du droit de brevet, et comment procéder afin de 

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

donc de savoir ici de quoi un patent troll est-il le nom. 

  Chapitre 1 : Prémices aux patent trolls, les « submarine patents ».  

 

Le terme « submarine patent » est un terme informel désignant un brevet publié et 

délivré longtemps après la date initiale de dépôt. Tel le sous-marin se cachant, le brevet, 

n’étant pas publié, n’est pas visible du public. Cette pratique, rendue irréalisable par une 

réforme américaine de 1995, ressemble à celle des patent trolls. En effet l’idée est la 

même, à savoir disposer d’un brevet inconnu des concurrents et attendre qu’ils 

développent la technologie visée dans les revendications. 

 

                                                 
43 

  Mc DONALD M.  Beware of the troll  www.thelawyer.com consulté le 24 mai 2009 

http://www.thelawyer.com/
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 Section1 : Un phénomène vieux de 50 ans 

 

 Ce terme désigne donc un brevet pour lequel un inventeur fait une demande portant 

sur une technologie qui n’existe pas encore, ou qui n’a pas encore été développé avec 

succès. Utilisant divers mécanismes de procédure, l’auteur de la demande va 

intentionnellement retarder le délai de publication du brevet, parfois pendant des années.44 

 

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

jusqu'à ce qu’il   décide à que son brevet soit publié. Il peut alors demander des 

redevances auprès des contrefacteurs. Il dispose d’un titre revendiquant l’invention utilisée 

antérieur à celui de ses concurrents car il bénéficie de la date de dépôt initial.   

 

Aux Etats-Unis, jusqu’en 1995, les brevets était protégés pour une durée de 17 ans à 

compter de la date de délivrance. Ainsi, des brevets pouvaient être délivrés des décennies 

après que les demandes aient été déposées.  Un déposant pouvait retarder la publication, 

et donc la date d’expiration, avec le mécanisme simple, mais couteux des « continuations 

applications » ou demande de continuation et surtout celui des « continuations-in-part ». 

Une demande de continuation est une demande ultérieure pour la même invention que 

celle revendiquée dans une demande déposée antérieurement (demande parente), 

décrivant uniquement un objet divulgué dans la demande parente et bénéficiant de la 

même date de dépôt que la demande parente et, s’il y a lieu, de la même date de priorité.  

 

La demande de continuation-in-part, elle, désigne une demande déposée pendant qu’une 

demande antérieure (demande parente) est en procédure, reprenant tout ou une partie 

substantielle de la demande parente, ajoutant de la matière non divulguée dans la 

demande parente et bénéficiant de la même date de dépôt que la demande parente et, s’il 

y a lieu, de la même date de priorité uniquement pour l’objet en commun avec la demande 

parente.45 

 

Grâce à ce système, le titulaire pouvait affiner ses revendications, tout en conservant sa 

demande en procédure. Elle demeurait ainsi invisible pendant aussi longtemps qu’il le 

souhaitait, du moment qu’il déposait des « continuations applications » au moment voulu. 

                                                 
44 

Henry Mc CONNAGY « submarine patents »  Iam Magazine  17 Mai 2005,  visité le 13 juillet 2009 
45

   AIPPI résolution Annuaire 2007/I, pages 343 – 344 Q193 Comité Exécutif de Singapour, Octobre 5 – 10, 2007  
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L’idée était alors similaire à celle des patent trolls, le titre du demandeur était « caché », 

attendant que la technologie qu’il vise soit développée, afin de pouvoir tirer des revenus 

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

en ignorant qu’il existait une demande de brevet portant sur celle-ci. Il bénéficiait alors 

d’un titre revendiquant parfaitement la technologie développée, et bénéficiant d’une date 

d’origine logiquement antérieure à ceux des contrefacteurs. 

 

Certain brevet sous marins ont été délivré  plus de 40 ans après la date de dépôt 

correspondante46. 

 

Jerôme Lemelson est reconnu comme étant un des inventeurs les plus prolifiques aux 

Etats-Unis47 avec plus de 600 brevets déposés à son nom, au cours du XXe siècle. Une 

fondation porte son nom48, elle sert à collecter des redevances issues des licences 

accordées. Il est également à l’origine de nombreux brevets sous marin, et a collecté au 

cours de sa vie plus de 1,3 milliards de dollars en redevances. 

A bien des égards, il est réputé comme étant un précurseur des patent trolls, bien qu’il soit 

lui-même inventeur. Son invention la plus controversée reste celle du code bar et de la 

« machine vision ».Il s’agit d’un appareil destiné à lire les codes barres, pour laquelle M. 

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

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

par la Cour Fédérale du district de Las Vegas, dans le Nevada49. 

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

marginale, et suffisamment anecdotique pour qu’on ne puisse pas parle d’un réel 

détournement du système des brevets. 

D’autres prétendent que les demandes divisionnaires qui ont conduit certain brevets à 

rester si longtemps tapis dans l’ombre étaient faites par l’USPTO, qui à l’époque n’était 

pas assez compétent pour délivrer un brevet dont il ne saisissait pas la portée, tant 

l’inventeur était visionnaire. 50  

Ce détournement des procédures de dépôt aux Etats-Unis n’a pas pu s’exporter en 

France, pour plusieurs raisons. Elle n’est également plus possible désormais aux Etats-

                                                 
46

  Notamment le brevet US 5 128 753 déposé en 1954 et délivré en 1992, disponible en annexe. 
47 

  Avec thomas EDISON et Carleton ELLIS 
48

   Descriptif disponible sur  http://www.lemelson.org/home/index.php visité le 20/07/2009 
49

  Ces 14 brevets sont tous disponibles et répertoriés sur le site EP.espacenet.com  
50 

 Gabriel P. KATONA The Myth of Submarine Patents www.pandad.com visité le 22 Juillet 2009 

http://www.lemelson.org/home/index.php
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Unis. 

 

 

 Section 2 : Une pratique désormais impossible. 

 

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

brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit mois 

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

de cette priorité51. 

La stratégie des « submarine patents » ne peut être mise en œuvre dans ce cas car la 

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

 

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

procédure d’obtention,52  afin de protéger les intérêts des tiers, il est précisé dans le 

deuxième alinéa de l’article 123, que la demande ou le brevet ne peuvent être modifié de 

façon à étendre la protection initialement demandée53. Une fois encore, ceci constitue un 

frein aux abus rencontrés dans le système américain.54 

 

De plus, les demandes divisionnaires sont possibles dans le cadre du brevet européen, 

cependant elles sont strictement encadrées et elles ne peuvent là encore être déposées 

que pour des éléments qui ne s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale.55 

                                                 
51

    Article 93 : Toute demande de brevet européen est publiée dès que possible après l'expiration d'un délai de dix-huit 

mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité a été revendiquée, à compter de la date de cette priorité. 

Toutefois, elle peut être publiée avant le terme de ce délai sur requête du demandeur. Cette publication et celle du 

fascicule du brevet européen sont effectuées simultanément lorsque la décision relative à la délivrance du brevet 

européen a pris effet avant l'expiration dudit délai. 

 
52  

Article 123 de la CBE : La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures    

devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur 

peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. 

 
53 

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

manière que son objet s'étende au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. 

           (3) Le brevet européen ne peut être modifié de façon à étendre la protection qu'il 

confère. 
54 

L’OEB est particulièrement vigilant sur ce point cf : guidelines for examination in the EPO C VI 5.3.1 et 5.3.10 
55 

Article 76 Une demande divisionnaire de brevet européen doit être déposée directement auprès de l'Office européen 

des brevets à Munich ou de son département à La Haye. Elle ne peut être déposée que pour des éléments qui ne 

s'étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu'elle a été déposée ; dans la mesure où il est satisfait 

à cette exigence, la demande divisionnaire est considérée comme déposée à la date de dépôt de la demande initiale et 
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La publication du texte du brevet américain s'est effectuée jusqu'à récemment au moment 

de la délivrance, d'où l'impossibilité des tiers de connaître la demande en cours.  

Le système a évolué, mais il subsiste dans certains cas, ce qui est un avantage souvent 

décisif en cours de négociation. Il est très difficile au tiers d'avoir une idée claire du 

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

 

Ainsi depuis 1995, le délai de protection des inventions aux Etats-Unis est de 20 ans.  

Cette protection court à partir de la date de demande de brevet et non plus à partir de la 

date de délivrance, comme c’était le cas auparavant. Il n’est donc plus possible d’établir la 

même stratégie sur une période aussi longue. 

 

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

différentes, elles peuvent avoir toutes les deux la même finalité : celle d’obtenir un titre 

antérieur à celui des concurrents afin de pouvoir faire valoir leur droits.  

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

du titre antérieur. Cela constitue bien dans les deux cas, un détournement de l’objet du 

droit de brevet. 

                                                                                                                                                                  
bénéficie du droit de priorité. 
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 Chapitre 2 : Le détournement de l’économie du droit de brevet 

 

  Le système du droit de brevet a été créé pour encourager l’innovation et permettre 

une rémunération  des inventeurs. Ainsi, les dépenses engendrées dans le cadre de leurs 

recherches peuvent être remboursées grâce au monopole d’exploitation accordé au 

déposant. Cependant, le principe des NPE est de ne pas exploiter les inventions 

brevetées, et de ne pas être à l’origine des inventions. Il n’y a donc alors plus d’innovation 

directe, les NPE profitant uniquement d’une conséquence du droit de brevet, la possibilité 

de le valoriser. 

 

La plus importante de ces sociétés est "Intellectual Ventures".  Elle exploite tous les 

segments du marché des "trolls" et possède une forte rentabilité, ce qui attire vers elle de 

nombreux investisseurs56. Les plus connues des NPE se nomment "Acacia", "Alliacense" 

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

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

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

exploités indûment mais sans les acquérir. 

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

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

maturité d'une technologie ou d'un produit pour revendiquer avec davantage de certitudes 

d'énormes compensations. Dans le petit monde des NPE, les entrées et les sorties sont 

très nombreuses, d'où la difficulté d'établir un état des lieux précis57.  

On observe dans chaque situation un détournement de l’objet du brevet, basé sur un 

business model uniquement tourné  vers une action offensive et spéculative. 

Pour pouvoir comprendre ce phénomène, il convient d’étudier dans un premier temps la 

légalité de l’action du patent troll puis les différentes stratégies qu’il peut adopter pour 

obtenir des revenus. 

                                                 
56 

 Cette société a réussi cette année à lever plus de 1,5 milliards de dollars de fond pour l’acquisition de brevets. 
57 

 MYNARD.A, op.cit 
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 Section 1 : La légalité de l’action des patent trolls. 

 

 Le fait de qualifier  une société ou une personne de patent trolls, n’enlève rien au 

fait qu’un titulaire de brevet reste un propriétaire à part entière, quelque soit sont action, 

bonne ou mauvaise pour l’économie.  

L’action du patent troll est avant tout une action légale, l’exercice d’un droit de propriété. 

Bien que cette conception ait été fortement critiquée, notamment par le doyen Roubier qui 

considérait la propriété industrielle comme un « droit de clientèle »,58 ce droit s’apparente 

depuis longtemps à un droit de propriété classique. L’article 544 du code civil énonce 

que le droit de propriété est «le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus 

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

 

De ce fait, le titulaire d’un titre de propriété dispose des attributs classiques de ce droit : 

L’usus, droit d'utiliser un bien, d'en jouir sans le transformer, le fructus, droit de disposer 

des fruits de ce bien et l'abusus, droit de transformer ce bien, de s'en séparer ou de le 

détruire. 

 

  Serait-on alors en présence de bons et mauvais propriétaires ? Certains auteurs 

considèrent les patent trolls comme de mauvais titulaires,  des personnes malfaisantes de 

la pire espèce.59 Selon, eux ils ne devraient pas être autorisés à valoriser leurs brevets, 

car ils n’apportent aucune plus value économique ou technique à la société. 

Quoi qu’il en soit, la question ne doit pas se poser en ces termes. C’est parce qu’ils 

disposent d’un outil tel que la propriété, que les patent trolls peuvent adopter ce type de 

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

Le débat sur les NPE permet de relancer celui de la propriété intellectuelle. En effet, la 

capacité de l’inventeur de disposer de son invention comme il l’entend, (l’abusus) peut être 

vu dans le cas des patent trolls comme étant un peu trop permissive, et peut conduire aux 

abus que l’on observe.  

Mais les possibilités de cessions ou de licences issus de l’abusus permettent aux 

inventeurs indépendants n’ayant pas les moyens de développer eux-mêmes leur 

invention, d’en retirer un profit certain. Si un inventeur peut déterminer la valeur de son 

                                                 
58

  P ROUBIER  op.cit.  
59

  How patent troll are a tax on innovation www.avc.com  

http://www.avc.com/
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titre, il investira un montant optimal dans l’innovation, et pourra donc optimiser ses 

investissements tout en apportant sa contribution à l’enrichissement de l’état de la 

technique.60  La possibilité de cession est donc bien un encouragement à l’innovation. A 

défaut d’une conception autre, celle de la propriété privée semble donc être la meilleure. 

On ne peut forcer un inventeur à développer lui-même sa création, beaucoup d’entre eux, 

tels que les universités n’ayant pas la capacité de le faire.  

    

 Dans le cadre de la propriété industrielle, le monopole conféré par le brevet se traduit par 

le droit d’autoriser ou d’interdire certains actes aux tiers. L’article L. 613-3 du Code de la 

Propriété Intellectuelle (CPI) énonce que sont interdites, à défaut de consentement du 

propriétaire du brevet : 

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

détention aux fins précitées du produit objet du brevet ;  

b) L'utilisation d'un procédé objet du brevet ou, lorsque le tiers sait ou lorsque les 

circonstances rendent évident que l'utilisation du procédé est interdite sans le 

consentement du propriétaire du brevet, l'offre de son utilisation sur le territoire français ;  

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

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

 

De plus l’article L.613-8 met en œuvre la manifestation de la propriété en énonçant  la 

possibilité de cession   du titre : Les droits attachés à une demande de brevet ou à un 

brevet sont transmissibles en totalité ou en partie et ils peuvent faire l'objet, en totalité ou 

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

  

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

défendre son titre. Le fait qu’il ne soit pas l’inventeur de l’invention brevetée n’entame en 

rien ses droits61, il peut tout à fait céder ce titre, le donner en licence. De plus le fait qu’il 

ne commercialise pas de produits issus du brevet ne change rien. Il existe certes  une 

obligation d’exploitation du titre prévue par le CPI62 mais le fait de donner licence de son 

                                                 
60 

 Mark A. LEMLEY,  property, intellectual property and free riding,  83 Tex.L. Rev.1031, 1057  2005 Selon Lemley, 

les droits de propriété intellectuelle sont légitimes dans le cas ou l’exclusivité crée une valeure. 
61 

  Le cas des inventeurs salariés en est un exemple: article L.611-7 du CPI 
62 

 Article L.613-18 du CPI 
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brevet, ou de chercher à donner licence, même à des prix très élevés constitue une forme 

d’exploitation du titre. 

 
 On le voit, bien que l’utilisation du système de la propriété privée dans le cas des patent 

trolls peut paraître illégitime, il est pourtant légal. Il n’existe alors plus aucune promotion de 

l’innovation, et le développement de cette pratique pourrait même conduire à un 

ralentissement voire à un blocage de l’innovation telle qu’elle est conçue par législateur.63 

 

Prenons l’exemple de Raymond Niro. Cet avocat de Chicago s’est fait une spécialité de la 

valorisation des brevets. Une des principales caractéristiques de son activité  n’est pas de 

chercher des clients, mais directement des brevets à faire acheter pour ensuite les 

valoriser pour le compte de NPE.  

Cette stratégie peu conventionnelle a fait de lui un homme très riche et très décrié64.  

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

personne ne semblait vouloir et proposa à un de ces clients, M. Henderson65, de l’acheter 

et de poursuivre les grandes entreprises qui pourraient être contrefactrices de ce brevet. 

Niro devint l’avocat de M. Henderson, en échange d’un pourcentage sur les licences 

accordées. Quelque mois après l’achat du titre, Niro envoya des centaines de lettres de 

mise en demeure, proposant des licences allant de 600 000$ à 1 000 000$. Les sociétés 

visées ne répondant pas rapidement, Niro poursuivis 50 entreprises devant les tribunaux 

américains qui conclurent toutes un accord avant le terme du procès66.  

La société de M. Henderson récolta alors près de 30 millions de dollars grâce aux licences 

accordées, dont un tiers prévu pour les honoraires de Me. Niro.  

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

au cabinet d’avocats « Niro, Scavone, Haller and Niro » de devenir le cinquième plus 

important cabinet d’avocat des Etats-Unis, en termes de revenus67. 

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

si important et si critiqués, il est nécessaire d’étudier la stratégie, qu’ils développent dans 

le cadre de leur business modèle. 

                                                 
63

  Severin de WIT’S op.cit    
64

  Précisons qu’il a travaillé pendant de nombreuses années au sein du cabinet de Me Hosier, avocat de M . Lemelson, 

pionnier du trolling 
65 

 Qui acheta le brevet aux enchères en tant que représentant de la société Solaia Technology LLC, une société servant 

uniquement à acheter des brevets. 
66

  Dont de très importantes sociétés comme Boeing, BMW, Clorox… 
67

 LERER L.  meet the original patent troll  www.law.com, consulté le 10 juillet 2009 

http://www.law.com/
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 Section 2 Les stratégies des patent trolls. 

 

 L’étude des moyens mis en œuvre par les patent trolls pour valoriser leurs brevets 

permet de comprendre ce qui les distinguent des titulaires classiques, et amène donc 

souvent à leur identification en tant que tel. 

1) La responsabilité. 

 

Les patent trolls contrairement aux entreprises exploitantes, ne sont que très 

rarement concernés par une quelconque  responsabilité. En effet, ils n’ont   pas ou peu 

d’actifs, si ce n’est les titres dont ils disposent. La plupart du temps, ils n’ont pas d’autre 

activité économique que celle des litiges.  

De plus, les patent trolls ne craignent pas les demandes reconventionnelles, puisque qu’ils 

n’exploitent industriellement pas leurs brevets. Dans la pratique, le fait pour deux 

industriels d’appartenir au même secteur d’activité permet souvent de mettre fin 

rapidement un conflit. Une demande reconventionnelle peut conduire dans bien des cas à 

la concession de licences-croisées, ou d’accords de non-opposition. 

Cette situation ne s’applique pas aux patent trolls. 

Ainsi, ne pouvant se voir à leur  tour condamnés pour contrefaçon ou concurrence 

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

 

2) La diversité d’activité 

 

Une entreprise classique, qu’elle possède son propre service juridique ou non, ne 

centre pas son activité vers la défense de ses titres. Le fait d’engager des procédures pour 

faire cesser une atteinte représente pour elle un coût important en temps et en argent. 

A l’inverse, la seule activité des patent trolls est d’engager des poursuites, afin d’obtenir 

des revenus de ces litiges.  

Par conséquent, un patent troll aura, dès l’ouverture d’un contentieux,   une attitude plus 

agressive et plus risquée qu’une entreprise68, car il peut mettre toutes les ressources 

humaines et financières dont il dispose au service du contentieux. 

                                                 
68

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

 

D’autres différences existent entre ces deux types de sociétés dans les rapports 

aux employés, aux clients, aux actionnaires, aux coûts des litiges. Les NPE emploient la 

plupart du temps des avocats ou des juristes qu’ils rémunèrent en fonction en fonction du 

nombre de litiges engagés voire gagnés, contrairement aux entreprises qui rémunèrent 

leurs avocats en fonction du nombre d’heures passées sur une affaire. Les avocats 

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

qu’ils ont réussi à négocier. 

 

 De plus, un patent troll ne craint pas que l’invalidation d’un de ses brevets puisse conduire 

à une perte d’activité et d’emplois. Ceci marque une nouvelle différence avec les 

entreprises classiques pour qui la perte d’un procès peut conduire à l’arrêt de tout ou 

partie de leur activité.69  

 

 Enfin, l’élément caractérisant le mieux le patent troll est qu’il ne s’intéresse pas  toujours                                                   

au fond du brevet. Il ne souhaite pas discuter de la validité potentielle de son titre, mais 

uniquement de la valeur pour laquelle il souhaite le donner en licence. 

Le patent troll n’a donc qu’un objectif : récolter le plus d’argent possible, par le biais d’une 

licence de brevet, tout en passant le moins de temps   sur cette affaire. 

De ce point de vue, il peut paraître plus facile de négocier avec un patent troll plutôt 

qu’avec un autre demandeur, le troll n’ayant pas de considérations ou d’objectifs définis à 

part celui de collecter des revenus.70 

 

Souvent, le patent troll propose à la société qui reçoit une lettre de mise demeure de 

régler à l’amiable le contentieux qui les opposent71, en leur faisant une offre de licence. 

Toute la partie précontentieuse est donc faite sans discuter du fond du litige : Est-on en 

présence d’une réelle contrefaçon ? Le brevet est il valable au regard des conditions de 

fond ?  

                                                 
69

  On pense à l’affaire Black Berry, ou la société RIM a failli perdre le cœur de sa production et donc aurait pu faire 

faillite. 
70

   Ceci est vrai uniquement dans l’hypothèse ou la victime du patent troll est prête à prendre une licence. 
71 

 Cette proposition n’est certes pas différente des politique classiques de défense d’un titre, mais elle est amplifiée 

dans le cas d’un patent troll. 
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Tous ces facteurs conduisent à réduire les moyens dont dispose une société attaquée 

pour faire cesser les accusations du patent troll. Il est donc en réalité plus difficile de 

conclure un accord ou faire cesser un contentieux avec un patent troll si on souhaite 

étudier sérieusement les allégations du demandeur dans un cadre précontentieux. 

 

4) Business model 

 

 

  Il existe différentes offres de licences proposées par les NPE. Le prix est souvent 

déterminé par le montant du chiffre d’affaire de l’entreprise mise en cause, ou encore par 

la part de sa production réalisée grâce au brevet litigieux.72  

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

certaines ayant des montants  relativement faibles, afin de proposer à l’entreprise un prix   

inférieur à celui d’une action devant un tribunal. D’autres au contraire, proposent des prix 

extrêmement élevés, avec pour but une saisie du tribunal, l’entreprise ne pouvant accepter 

de payer un prix si important. Dans ce cas, le demandeur espère que le défendeur sera 

soumis à suffisamment de pression pour accepter de conclure l’affaire par un accord, 

avant que le juge rende une décision, la perte du procès représentant un risque trop 

important pour l’entreprise73.  

 

Il est donc important de connaitre les stratégies développées par les patent trolls afin de 

pouvoir décoder les intentions de la partie adverse, et ainsi y répondre correctement. 

Il faut savoir  se poser les bonnes questions face à ce genre de situation : Le patent troll 

vient-il de commencer la valorisation de son titre ou existe-il déjà cinquante licences pour 

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

opportun de mener le patent troll jusqu’au procès, car on pourra plus facilement lui 

opposer des éléments de l’art antérieur et ainsi faire invalider son brevet. Cette solution 

s’avère plus délicate si le patent à déjà gagné plusieurs procès portant sur ce brevet et 

qu’il l’a déjà donné en licence à des dizaines de sociétés. 

En résumé, lorsqu’on se trouve face à un patent troll, il est nécessaire de connaître son 

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

                                                 
72 

 Ces licences peuvent aller de 30 000$ dans le cas d’une procédure contre de nombreuses entreprises de petites 

tailles, et jusqu’a 10 millions de dollars pour les grosses sociétés, les “big pay day”. 
73

  C’est la stratégie qui a été employé dans l’affaire  Blackberry, la société RIM ayant fini par conclure un accord plus 

élevé que la proposition de licence initiale. 
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reconnaître l’unique objectif du patent troll, et connaître ses propres tolérances face à ce 

genre de pratiques.74 

 
La présence de ces NPE peut donc compliquer considérablement la bonne marche d’une 

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

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

une vision manichéenne.  

 
En effet, certaines de ces entités considérées comme des parasites, font valoir que dans 

un sens, elles participent à un rééquilibrage de la balance entre les inventeurs et les 

puissantes entreprises américaines. Elles permettent de faire valoir des droits qui ne 

pourraient être entendus si elles n’existaient pas. De plus,  la récente tendance à qualifier 

toute personne souhaitant valoriser un brevet de Troll, contribue à devoir redéfinir ce qui 

est acceptable ou non, éthiquement parlant, dans le cadre de l’exercice du droit de brevet. 

 
 

 Section 3 La légitimité des patent trolls  

  

 L’avènement des patents trolls depuis une quinzaine d’années aux Etats-Unis a 

conduit une grande majorité des acteurs du monde des brevets à condamner cette 

pratique. 

Pourtant, certains considèrent que beaucoup des NPE ne doivent pas être désignées 

comme des parasites. Elles permettent selon eux d’établir un équilibre entre les grandes 

sociétés disposant de moyens considérables, tant sur le plan commercial que juridique, et 

les structures plus petites, notamment les inventeurs indépendants, les universités et 

laboratoires de recherche. 

Avec la peur installée de rencontrer un patent troll, chaque titulaire de brevet n’exploitant 

pas directement son invention mais souhaitant défendre son bien se voit rapidement 

qualifié de parasite perturbateur. 

Le problème de ce constat « une taille pour tous » conduit à certains abus et confusions, 

tant les acteurs du monde des brevets peuvent être de nature différente75. 
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 Ce qui comprend le budget alloué à l’affaire, la prise de risque autorisée etc… 
75 

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

peuvent toujours tenter de monnayer leur brevet sans pour autant avoir une attitude 

contraire à l’objet du droit de brevet. On voit en effet mal pourquoi un inventeur ne pourrait 

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

De la même façon, de nombreux titulaires, telles que les universités, préfèrent donner en 

licence leur titres plutôt que de devoir les commercialiser, car ceci suppose de mettre en 

œuvre des compétences qu’ils n’ont pas toujours. 

Ainsi, le rôle des NPE dans ces cas précis, peut être de valoriser les inventions de ces 

petites structures, sans qu’elles soient appropriées sans contreparties financières par 

d’importantes sociétés. Les NPE jouent alors un rôle d’intermédiaire entre les entreprises 

et l’inventeur, afin de pouvoir gérer au mieux les intérêts de celui-ci.  Pourquoi une 

université, ou un inventeur ayant investit beaucoup de temps et d’argent dans un tel projet 

ne pourrait-il pas valoriser son travail, comme le prévoit la loi, par le biais d’une NPE ? 

 

L’avènement des patent trolls aura  au moins eu un mérite, celui de montrer les failles du 

système américain et les abus, dont sont à l’origine les entreprises aujourd’hui mises en 

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

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

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

politique de propriété intellectuelle active et non uniquement basée sur la défense, nous 

n’aurions certainement jamais entendu parler des patent trolls76. 

C’est en partie la très forte augmentation du nombre de brevets présent dans certains 

secteurs, et la vente ou la non-valorisation de ces titres qui a donné l’occasion à ces 

entités de profiter du système. Aujourd’hui beaucoup de procès sont intentés par des NPE, 

parfois sur demande ou après la vente de titres par des grandes sociétés, soucieuses de 

conserver une éthique irréprochable77. Il semble pourtant que la situation actuelle aurait pu 

être évitée, sinon être de moindre importance si ces mêmes sociétés qui dénoncent 

aujourd’hui les patents avaient su mener une autre politique d’innovation. 

Mais demander une attitude plus responsable face à des enjeux économiques d’une telle 

importance peut paraître utopique. C’est sans doute le système légal qui est à mettre en 

                                                                                                                                                                  
on innovation   p  333 20/12 2006 

76 
 Ou bien, ils seraient restés un phénomène très marginal 

77 
 Entre 1994 et 2002 on estime que 2,7% des procès liés à la propriété industriel comprenait une NPE. Depuis 2003, 

ce chiffre est passé à 8,4%, et est en augmentation constante.  Op.cit N°28 



31 

 

cause. 

 

Face à la diversité des définitions, stratégies et critères amenant des sociétés à être 

considérées comme patent trolls, plusieurs systèmes d’identification de ces parasites ont 

été mis en place. 

 
  
 

 

 Chapitre 3 : Les nouveaux moyens d’identification des trolls 

 

 

Face aux difficultés d’identifier les patent trolls, plusieurs solutions ont été mises en 

œuvre . La première d’entre elle est le blog « troll tracker » qui a désormais fait des 

émules avec notamment   l’association  « Patent freedom ».   

 

 Section 1 : L’affaire du blog « troll tracker » 

 

Le blog troll tracker a été mis en place au cours de l’année 2004 par un bloggeur 

anonyme, afin de mettre en lumière les gros problèmes rencontrés aux Etats-Unis avec 

les patent trolls.78 Dans ce blog, l’auteur donnait sa vision des NPE ainsi que de nombreux 

renseignements sur les sociétés pratiquant la valorisation de brevet.  

Il se définissait à l’époque comme étant un « simple juriste, intéressé par les affaires liées 

aux brevets, mais pas par la célébrité »79. Au cours de l’année 2006, ce blog avait atteint 

une popularité  conséquente et était consulté par une grande partie des avocats impliqués 

dans des contentieux comprenant des NPE. Pour certains, même si les renseignements 

divulgués n’était pas capitaux pour l’issue d’une affaire, ils permettaient souvent un 

éclairage fort appréciable sur les sociétés requérantes. 

Dans un de ces articles, Raymond Niro80, célèbre avocat américain fut désigné comme 

étant le  plus important des patent trolls. Ses stratégies, furent détaillées dans ce blog, et 

décrites comme très agressives et inacceptables d’un point de vue éthique. Il était en effet 

décrit comme un avocat ne prospectant pas les clients mais seulement les brevets à 
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  Stephen Albainy-Jenei Raymond Niro responds to Patent Troll Tracker  www.patentbarristas.com 12 décembre 

2007 consulté le 10 juillet 2009 
79

  Brenda Sapino Jeffreys patent attorneys sue Cisco and blogging In-House Lawyer For defamation  Texas Lawyer 

journal, 12 mars 2008 consulté le 10 juillet 2009 
80 

 Raymond Niro est souvent considéré comme le premier troll des brevets, agissant pour le compte de sociétés 

possédant des brevets, ou achetant lui-même des brevets. 

http://www.patentbarristas.com/
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valoriser .Brevets qui pourraient par la suite lui servir de fondement  pour poursuivre des 

grandes entreprises.81  S’en est suivis un contentieux retentissant.  

Cette affaire peut paraître anecdotique, elle est pourtant   une parfaite illustration des 

méthodes utilisées par les patent trolls. 

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

réputation, n’a pas utilisé les voies traditionnelles de la justice. Il a tout d’abord agit comme 

un chasseur de têtes, en proposant une récompense à qui lui donnerai des informations 

sur l’identité du bloggeur82.  

 

En février 2008, l’auteur du blog Troll Tracker révélait son identité. Il s’agit de Richard 

Frenkel, qui travaillait à l’époque comme juriste pour la société Cisco. Il a par la suite été 

poursuivi par deux avocats Texan pour diffamation83 suite à des déclarations faites sur son 

blog. 

 

Une fois l’identité du bloggeur révélée,  Me. Niro s’est servi d’un brevet appartenant à un 

de ses clients pour tenter d’empêcher le bloggeur de poursuivre son activité. Le titre utilisé 

appartenait à la société Global Patent Holdings (GBH) et revendiquait la technique de 

décompression des fichiers JPEG.84 Selon Me. Niro, tous les sites internet en service sur 

le web étaient contrefacteur de ce brevet.85 

Le procès engagé n’a pu aller à son terme, l’USPTO ayant invalidé la plupart des 

revendications du brevet de GBH, mais cet exemple démontre l’agressivité dont peut faire 

preuve un patent troll. 

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

et militant pour une réforme du système américain des brevets.86 

                                                 
81

  Ce fut chose faite avec un brevet acheté à la société Schneider par un de ses clients, avec qui il poursuivit plus de 40 

entreprises à la fin des années 90. Lisa Lerer op cit 
82

  Raymond Niro proposa 5000$ de récompense puis augmenta la somme jusqu'à 15000$ pour tout renseignement 

donné. 
83

  L’affaire est toujours en instance de jugement.  
84 

 Brevet n° US 5 253 341, la décompression de fichiers jpeg permet d’insérer des images dans un site internet.  
85 

 La société GBH a d’ailleurs poursuivi 16 sociétés en prenant comme avocat M. Niro, en leur proposant des licences 

allant de 125 000$ à 15 000 000$  
86

  Notamment le blog patently-o contient de très nombreuses informations sur le système américain et s’avère très 

virulent à l’égard des NPE. http://patentlaw.typepad.com/ 
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 Section 2 : « Patent freedom », ou la carte de visite des trolls 

 

« Patent freedom » est une société à responsabilité limitée, comprenant un service 

proposant des informations sur les NPE. Selon eux, les entreprises opérant dans certains 

secteurs soumis aux patent trolls  ne peuvent se défendre convenablement, du fait de la 

nature secrète des NPE. Il est en effet facile de récupérer des informations sur les 

grandes sociétés alors que celles-ci ont beaucoup de mal à disposer d’informations fiables 

sur les patent trolls. Le but de « patent freedom » est donc de remédier à cette 

« asymétrie d’informations »87. Depuis sa création, elle a identifiée plus de 190 patent 

trolls comprenant près de 1000 filiales, détenant plus de 12000 brevets88. 

 

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

des NPE. La création de ce service répond d’un besoin de grandes compagnies 

informatiques de mieux connaitre les NPE, afin de mieux se préparer en cas de procès. Le 

service est relativement couteux89, mais semble justifié pour beaucoup d’entreprises 

l’ayant adopté.   

 

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

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

tournés vers ces entités, leur modèle économique ayant prouvé qu’il était capable de 

produire beaucoup d’argent. Ces investisseurs peuvent être issus de fond 

d’investissement, de banques, de fonds de pension voire même de grandes entreprises 

actives dans le même secteur. Ainsi, en connaissant l’origine des fonds recueillis par le 

patent troll, l’entreprise est plus à même de négocier avec le financier, qui parfois a investit 

à la fois dans l’entreprise attaquée et dans la société requérante. 

 

De plus, ce site est construit sous une  forme communautaire. Chaque entreprise  peut 

apporter sa pierre à l’édifice en dénonçant les abus qu’elle rencontre dans le cadre de son 

activité. On observe donc ici une véritable ligue contre les patent trolls, avec de 

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

                                                 
87 

HARBERT T.  If you can’t beat patent trolls, join them  magazine Electronic Business 09 Septembre 2008 
88 

 Données recueillies sur le site www.patentfreedom.com, consulté le 20/07/09 
89 

 De 50 000$ à 75 000$ par an 
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du litige. Cette animosité semble justifiée lorsqu’on sait que  35 des 100 entreprises les 

plus riches aux monde90 ont été poursuivis plus de 500 fois par des NPE entre l’année 

2005 et 2007.91 

 

 Le phénomène des patent trolls n’est donc pas anodin, de nombreuses sociétés ont été 

crées sur la base décrite par M. Detkin depuis la fin des années 90. Le modèle 

économique qu’elles ont développé est efficace, bien qu’il repose sur un fondement 

contestable. 

 

Cependant si le phénomène a pris une ampleur considérable aux Etats-Unis, son impact 

en Europe doit être relativisé. En effet, cet abus du droit de brevet a été rendu possible par 

la législation en vigueur aux Etats-Unis. Celle-ci  contient des règles beaucoup plus 

favorables aux NPE, alors que la législation Européenne semble mieux armée pour faire 

face à ces abus. Il convient donc en premier lieu d’étudier les failles du système américain 

qui ont rendu possible cet abus, afin de comprendre pourquoi un impact similaire en 

Europe semble peu probable.   
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 Classement effectué par le magazine Fortune 
91 

 IPEG Patent trolls statistics, will Europe escape the trolls? IPEG magazine 01 janvier 2008 
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 Titre 2 : L’impact des patent trolls réduit par les 

différences entre systèmes juridiques  

 

  

 Chapitre 1 : Un système de brevet américain abusé  

 
 Pour de nombreux observateurs, l’importance du développement du trolling est 

imputable en grande partie au droit américain des brevets. Un champ de brevetabilité trop 

large, le manque de rigueur  des examens   de l’USPTO, le système des jurys de l’eastern 

district du Texas, le coût des procès et la rémunération des avocats sont les principales 

causes.  

 

 Section 1 : Un champ de brevetabilité élargi. 

 

 A partir des années 1980, le législateur américain a souhaité mettre en place une 

extension du champ de la brevetabilité. Des domaines qui étaient jusqu’alors exclus de la 

propriété industrielle ont pu être approprié. 

C’est le cas des business methods et des logiciels. 

  

1) Brevetabilité des logiciels 

 
C’est la décision Diamond contre Diehr92 de la Cour suprême des Etats-Unis en 

1981 qui a permit la brevetabilité des logiciels. Par cette décision, la cour ordonna à 

l’USPTO de délivrer un brevet portant sur un logiciel de contrôle de  fabrication de produits 

en caoutchouc.93  

Ainsi, depuis cette décision, de nombreux brevets portant sur des logiciels ont été 

déposés aux US, parfois sans réelle activité inventive. Certains brevets revendiquaient des 

simples algorithmes, permettant de définir des codes source.94     

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

                                                 
92  
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possédaient des brevets portants sur des logiciels. On estime aujourd’hui que le nombre 

de brevets logiciels aux Etats-Unis serait compris entre 70 000 et 100 000. A bien des 

égards, l’USPTO semble trop permissif avec ce type de brevet, délivrant souvent des titres 

accordant une protection très large.95 

Par exemple, le 27 Avril 2004, l’USPTO a accordé à la société Microsoft un brevet portant 

sur le « double clic »96. 

L’augmentation des brevets portant sur des logiciels a donc contribué à fournir de 

nombreux titres aux patent trolls, dont la validité est souvent remise en question.97 

 

2) Les  « business methods » 

 

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

ce qui finalement revient à lui donner un sens équivalent à l’expression « méthode ou 

procédé économique ». 

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

methods » sont des brevets qui se réfèrent non seulement aux méthodes utilisées par les 

entreprises dans les contacts directs entre elles et leurs clients, mais également dans les 

rapports internes,  avec ses fournisseurs ou les différentes administrations. 

 

Il s’agit donc véritablement de méthodes économiques au sens large du terme98. 

La possibilité de breveter des business methods est réapparue aux Etats-Unis avec la 

décision de la Court of Appeal of the Federal Circuit (CAFC) Street bank contre signature 

Financial Group de 199899.  Selon la cour,  la méthode   ne devait pas nécessairement 

produire un résultat tangible, utile et concret pour pouvoir être brevetée. Une autre affaire 

vint rapidement confirmer la brevetabilité des business methods100, permettant ainsi 

d’élargir fortement les possibilités de protection. 

 Ces décisions faisaient suite à l’avènement du commerce sur internet, les juridictions 

américaines ayant fermé toute possibilité de breveter des business methods depuis les 
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années 1950.101 C’est ce genre de brevet qui a été utilisé dans l’affaire Mercexchange 

LLC contre Ebay.102 Avec le peu de critères exigés par la cour suprême, de nombreux 

brevets contenant de très larges revendications ainsi que des conditions de validités 

parfois non-remplies ont été délivrés. 

 

Dans un jugement rendu le 30 octobre 2008 dans l’affaire Bilski, la Cour d’appel du Circuit 

fédéral aux Etats-Unis a réexaminé la validité de brevets sur les méthodes d’affaires. Plus 

particulièrement, la majorité de la Cour a rejeté une demande de brevet sur la gestion de 

risque dans les marchés financiers sur les produits de base. Dorénavant, une telle 

demande ne peut être valable que si l’objet de la demande est attaché à une machine 

physique ou s’il produit un changement d’état ou une transformation d’un produit.103 

Ainsi, la Cour a restreint les paramètres de brevetabilité des méthodes d’affaires qu’elle 

avait imposé initialement en 1998. Ceci devrait permettre de limiter le nombre de brevets 

accordés trop facilement, avec des revendications trop larges. 

  

 Section 2 : Un contrôle de l’office américain des brevets trop laxiste 

  
 Face à l’élargissement du champ de la brevetabilité, l’USPTO a du faire face à un 

nombre de demandes en forte augmentation. Depuis sa création en 1790, l’USPTO a 

délivré 7 millions de brevets, dont 2 millions rien qu’au cours des 15 dernières années.104  

Pour l’année 2008, l’office a reçu  456 321 demandes de brevet d’invention, il en a délivré 

moins de 200 000.105 Face à cette forte croissance, les effectifs de l’Office n’ont pas 

augmenté. Ceci a pour conséquence un allongement106 des délais de délivrance ainsi 

qu’une baisse du temps d’examen de chaque demande et donc une baisse de  la qualité 

des brevets délivrés.  

En 2005, le nombre de demandes rejetées par l’USPTO était de moins de 30%.107 

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

                                                 
101

  P. Jason Hadley, Jung Hahm, Tanya Harding, Steven Lee, Malcolm T. Meeks, Richard Polidi. "commentary on State 

Street Bank". University of Cornell Law School. http://www.law.cornell.edu  
102

  Voir annexe 3 contenant le brevet U.S. Patent 5,845,265 
103

  Adam Mizera newsletter ROBIC Vol 12 n°4 
104 

 K.Adamo, Patent World, n°190, Mars 2007, p.17 
105

  Statistiques disponibles sur le site de l’USPTO 
106

 Aujoud’hui, la moyenne est de 32 mois d’attente pour une demande. JAMES A. TOUPIN IPO 2008 Annual Meeting 

San Diego, CA, September 21-23, 2008  
107

 Statistiques officielles de l’USPTO, disponibles sur www.bustpatent.com 



38 

 

avec 146 600 dépôts en 2008 (+ 3,6% par rapport à 2007).  La proportion de demandes 

rejetées est passée pour la première fois sous la barre des 50%.108 

  

De plus, la cour d’appel du circuit fédéral, en interprétant largement les conditions de 

brevetabilité, a contribué à l’augmentation du nombre de brevets présents sur le marché. 

Ainsi on peut conclure, sans être trop chauvin, que c’est le laxisme dont a fait preuve 

l’Office américain depuis plusieurs années, ajouté à l’expansion du champ de brevetabilité 

qui a favorisé le développement des patent trolls. 

 

Notons cependant qu’un nouveau directeur de l’USPTO a été nommé cet été par le 

président américain. David Kappos, ancien vice-président de la société IBM semble au fait 

des enjeux actuel de la propriété industrielle, et souhaite engager une politique visant à 

augmenter la qualité des brevets délivrés par l’office américain. 

  

 Section 3 : Le coût des litiges aux Etats-Unis 

 
  
 Le coût exorbitant des procès aux Etats-Unis favorise de manière certaine le 

développement des patent trolls. En effet, face au risque de perdre une somme très 

importante lors d’un procès, beaucoup d’entreprises préfèrent accepter de contracter une 

licence afin d’éviter un litige trop coûteux. Face à un adversaire qui semble avoir des 

prétentions exorbitantes et fantaisistes, la voie du procès peut sembler  évidente. Mais 

cette envie de justice doit être tempérée par le montant des coûts d’un litige, parfois 

cachés ou non anticipés, qui peuvent vite devenir colossaux. 

La fierté d’une entreprise pour son invention peut ainsi rapidement être étouffée par des 

spécialistes du droit bien organisés tels que les patent trolls. 

Ainsi, il est possible de connaitre les coûts direct d’un procès, mais déterminer l’ensemble 

de ce que vas coûter à une entreprise un litige devant un tribunal américain reste difficile à 

définir.109 

 

Selon « l’american intellectual property law association », les coûts moyens directs d’un 
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litige s’élèvent à  769 000$ par partie, dans les cas ou moins d’un million de dollars sont 

en jeu. Lorsque le procès vise des brevets qui dégagent des revenus supérieurs à un 

million de dollars, la moyenne passe à 2,6 millions de dollars pour les coûts directs. 

Cette moyenne nationale masque les différences de coûts qu’il peut exister entre 

juridictions du même degré. En Caroline du nord par exemple, il faut compter 3 millions de 

dollars d’honoraires en moyenne. 

De plus ces dépenses sont faites rapidement après le dépôt d’une plainte. En effet les 

demandeurs et défendeurs réunissent alors des experts qui doivent donner leur avis sur le 

brevet attaqué et sur la réalité de la contrefaçon. 

De nombreuses dépenses peuvent s’ajouter au cours du procès, mettant parfois en cause 

l’intégrité financière de l’entreprise. Des employés de divers secteurs de l’entreprise 

peuvent être appelés, souvent ceux des services de recherche et développement, ce qui 

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

confidentialité développée par la société peut être mise à mal au cours du litige. 

 

Ajouté à ces sommes la possibilité de voir les dommages accordés à la partie gagnante 

multipliés par trois en cas de contrefaçon intentionnelle,110 la somme à payer pour le 

perdant peut s’avérée très préjudiciable à la pérennité de son entreprise.  Il semble 

évident qu’une société d’importance moyenne mise en demeure par un patent troll de 

prendre une licence aura tendance à préférer la solution amiable. Même en sachant que le 

brevet qu’on lui oppose est a priori nul, le risque financier s’avère trop grand en cas de 

perte du procès. 

 Enfin, les honoraires des avocats représentent sans doute un des problèmes du coût des 

procès aux Etats-Unis. Beaucoup d’avocats sont en effet rémunérés selon un pourcentage 

accordé par rapport aux dommages attribués à leurs clients, voire sur les licences 

contractées avant jugement. Certains avocats refusent même désormais d’engager un 

litige si les dommages et intérêts prévisibles ne dépassent pas les 12 millions de 

dollars111. 
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 Section 4 : l’Eastern district of Texas, « république bananière » des 

brevets112 

 

L’Eastern district court of Texas est un tribunal fédéral très connu des NPE, qui font 

juger là bas les affaires auxquelles elles sont parties contre les grandes sociétés. Ce 

tribunal est réputé très favorable aux demandeurs lors des affaires de contrefaçons de 

brevets, à tel point que les sociétés attaquées préfèrent souvent conclure un accord à 

l’amiable plutôt que de connaitre le verdict du jury. 

 

Beaucoup de ces importants procès ont lieu dans la ville de Marshall, située à 200 

kilomètres de Dallas. Cette ville de 20 000 habitants est au cœur du monde de la propriété 

industrielle depuis plusieurs années maintenant. Plus de 860 affaires liées à des brevets y 

ont été jugées depuis qu’un juge y a été nommé en 2001.113  

Le juge T.John Ward s’occupe des litiges liés aux brevets. Ce dernier a la réputation 

d’exiger des procès rapides, et est très virulent à l’égard des contrefacteurs, ce qui 

correspond parfaitement à la stratégie des patent trolls. Ce magistrat est à l’origine de la 

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

de contrefaçons de brevets en 2000 à plus de 87 par an en 2006.114 

D’après les textes américain, un défendeur peut au cours d’un procès, déposer une 

motion pour se retirer de l’affaire tant que n’a pas eu lieu le « markman hearing », 

procédure pendant laquelle le demandeur expose son mémoire définitif concernant la 

nature exacte du brevet revendiqué. 

Les règles de procédures locales, assurent pendant cette période,  un temps de parole au 

demandeur, du trentième au soixantième jour de procès, ce qui laisse loisir à l’avocat du 

patent troll de transformer les pièces du dossier en un langage simple,   compréhensible 

du jury , et prouvant la contrefaçon. 

 

Ajoutons à cela que le jury est composé d’un échantillon de la population de Marshall, 

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

appartenant à leur famille depuis le XIXe siècle115. 
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Ils sont donc très attachés à la notion de propriété, particulièrement lorsque le titre a été 

délivré par une administration, ce qui est régulièrement rappelé par les avocats Texans. 

Ces particularités font du tribunal de Marshall un endroit très critiqué, notamment décrit 

comme étant une juridiction rebelle.116 

Ainsi, dans 88% des cas, le demandeur, titulaire de droit obtient gain de cause devant ce 

tribunal, alors que la moyenne nationale est seulement de 68%. Les dommages et intérêts 

accordés dans ces affaires sont souvent colossaux.117 Cette particularité permet 

d’expliquer le développement des patent trolls devant cette juridiction. 

 

Il existe donc plusieurs facteurs rendant les Etats-Unis particulièrement attractifs pour 

mettre en œuvre la stratégie des patent trolls. Cependant, il serait réducteur de penser 

que ce phénomène est strictement limité à ce pays.  Les patent trolls peuvent également 

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

dans la CBE 

 

 

 Chapitre 2 : L’Europe, « moindre victime » des trolls 

 
 La stratégie utilisée par les patent trolls aux Etats-Unis leur a permit d’engranger 

des sommes importantes. L’apparition de patent trolls en Europe n’est évidemment pas 

exclure. Les règles de fond entre les deux systèmes sont similaires, et le même schéma 

pourrait se reproduire rapidement, dans des proportions moindres cependant. 

 Après avoir constaté la présence de patent trolls en Europe, il est nécessaire d’observer 

pourquoi une telle dérive ne peut s’observer de façon aussi marquée dans le système 

actuel de l’OEB. 

  

 Section 1 : L’apparition des trolls en Europe 

 

 Plusieurs sociétés fonctionnant sur le modèle des NPE sont déjà établies en 

Europe. La plus importante d’entre elles se nomme SISVEL. Cette société Italienne 
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ressemble fortement à la société Intellectual Ventures, amassant un grand nombre de 

brevets dans le domaine des hautes technologies et proposant des licences aux grandes 

entreprises fabricantes.  

 

De nombreuses licences ont déjà été concédées par Sisvel, notamment à l’entreprise 

Thompson118 pour sur  un brevet portant sur la technologie mp3119 .  

Une affaire célèbre a opposé récemment la société IPCOM Gmbh & co, un patent troll 

Allemand, face a la société finlandaise Nokia. Cette NPE réclamait à Nokia 12 millions 

d’euros de réparations pour la contrefaçon d’un de ses brevets.120 

Le brevet avait été acquis auprès de l’entreprise Bosch  en 2007121, puis un procès a été 

intenté en Allemagne contre Nokia, une des sociétés refusant de prendre licence.122 

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

position dominante. 

 

Le procès est toujours en cours, mais quelque en soit l’issu, il démontre la présence de 

NPE en Europe, fonctionnant exactement sur le même principe que leurs homologues 

américaines. Elles disposent également de budgets colossaux souvent amenés par des 

fonds d’investissement peu scrupuleux. 

 

 
 Section 2 : L’impossibilité d’une telle dérive en Europe. 

 

 Plusieurs facteurs conduisent à penser que l’impact des patent trolls en Europe doit 

être relativisé.  

Tout d’abord, la territorialité des droits permet d’éviter une condamnation dans tout les 

pays  membres de la CBE. En effet le brevet européen n’est pas un titre unitaire, ainsi, s’il 

procure une protection dans tout les pays d’Europe, sa défense doit se faire devant le juge 

des brevets propre à chaque Etat.  

 

 L’absence de Cour Européenne des brevets rend donc la tâche du patent troll plus ardue. 
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En effet, il devra mener plusieurs actions devant différents tribunaux s’il souhaite avoir une 

interdiction portant sur tout ou partie du territoire protégé par le brevet Européen. De plus, 

le coût des procédures ainsi que leur résultat varie  fortement en fonction du pays objet de 

la demande.123 Il en va de même pour un brevet national, le patent troll ne pourra obtenir 

condamnation pour un marché aussi vaste que celui des Etats-Unis.124 

 

De plus, la rémunération des avocats ne peut être basée sur la somme de dommages 

accordés par le juge.125 Cela rend l’Europe moins attractive pour les NPE, car elle 

représente une source de revenue moins importante que les Etats-Unis.126 

 

L’Europe possède également un système inconnu des Etats-Unis, celui du « loser-pays ». 

En France, selon l’article 700 du nouveau code de procédure civile, la partie gagnante à 

un procès peut demander le remboursement de ces frais de justice à la partie adverse.127 

L’absence de cette procédure aux Etats-Unis est susceptible de démotiver les entreprises   

à engager un procès, car même en cas de victoire, les dommages accordés ne couvrent 

pas forcément tout les frais engagés, et le patent troll perdant n’a donc pas à les 

rembourser. 

 Une autre différence réside dans le fait que les dommages accordés en Europe et aux 

Etats-Unis visent des sommes très différentes. La règle du « treble damages »  qui permet 

de tripler les dommages et intérêts perçus par le titulaire victime de contrefaçon ne 

s’applique pas en Europe. 

 

 Les juges Européens sont supposés spécialistes du droit de la propriété industrielle ce qui 

n’est pas le cas aux Etats-Unis. De plus, les règles de procédures y  sont moins favorables 

aux patent trolls. En France ce n’est pas un jury qui décide s’il y a effectivement 
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contrefaçon mais le juge. De plus, les juges américains sont beaucoup plus cléments que 

leurs homologues européens à l’égard des brevets délivrés par l’USPTO. En effet, ceux-ci 

bénéficient d’une présomption de validité devant le juge, et faire invalider un brevet peut 

s’avérer très difficile. A l’inverse, les juges européens sont réputés plus sévères à l’égard 

des brevets.128   

 De plus, en France l’assignation du défendeur lors d’un litige en contrefaçon   doit 

contenir un exposé des moyens, et doit faire mentions des revendications opposées, à 

peine de nullité.129 Cette règle n’existe pas aux Etats-Unis, et un patent troll peut assigner 

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

au moment de la procédure de « discovery ». L’entreprise n’a donc alors d’autres choix 

que de prendre une licence ou engager des frais en vue d’un procès, dont elle connaît 

l’absurdité de la demande. 

 

Le droit des brevets tel qu’il est conçu en Europe rejette la brevetabilité des logiciels130 en 

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

l’élargissement du champ de brevetabilité aux Etats-Unis a fortement contribué au 

développement des patent trolls. 

Ajouté à cela, la réputation de l’USPTO de délivrer des brevets de qualité plus faible que 

ceux de l’OEB, il apparaît évident que les patents trolls Européens ne connaitront pas un 

développement  équivalent à celui de leurs cousins américains. 

Cependant, force est de constater que même sans disposer d’un pouvoir de nuisance  

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

 

 

Quoiqu’il en soit, on peut affirmer que les patent trolls, au même titre que d’autres 

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

sur le fondement et  la finalité du droit des brevets.131 
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  Partie II Les répliques à envisager. 
 

La présence des patent trolls et leur pouvoir de nuisance ne fait plus de doute, sur les 

deux continents. Il est donc nécessaire de se pencher sur les solutions permettant de 

contrer les NPE. 

Celles-ci sont nombreuses, mais il convient de distinguer les réponses disponibles à 

l’heure actuelle, ainsi que celles à développer. 

 

 Titre 1 Les défenses classiques disponibles aujourd’hui 

 

Face à l’action d’un patent troll, il convient d’étudier les réponses que peuvent offrir 

le droit des brevets, le droit de la concurrence ainsi que le droit pénal, afin de disposer 

d’un panel de défense le plus large possible. De plus, les efforts entrepris par la 

jurisprudence afin de limiter ce phénomène méritent d’être détaillés et approfondis. 

 

 Chapitre 1 : L’utilisation des licences  et des droits voisins 

 

On se situe ici dans le cadre d’une action au fond intentée par une NPE, après 

qu’une entreprise attaquée par un patent troll  ait refusé l’offre de licence qui lui était faite. 

Ils convient alors d’évaluer les solutions disponibles pour que la société victime du patent 

troll puisse obtenir du juge une licence du brevet mis en cause, à un prix sinon 

raisonnable, plus faible que celui exigé. 

  

 Section 1 la licence obligatoire 

 

Dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet, le tribunal peut prononcer une 

interdiction d’exploiter. Elle est l’équivalent des « injunctions » connues du système 

américain132. Cette sanction est prononcée en application de l’article L.613-3 du CPI et  

peut viser indifféremment un contrefacteur primaire ou secondaire. Cette interdiction peut 
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s’avérer extrêmement préjudiciable pour une entreprise dont la principale activité est liée à 

l’exploitation d’une technologie comprise dans le titre qui lui est opposé. Il est donc vital 

pour le maintien de l’activité de l’entreprise que celle-ci puisse obtenir une licence. Pour 

autant, la personne attaquée ne doit pas  être soumise à des redevances trop importantes, 

car elles seraient susceptibles elles aussi de menacer la pérennité de l’entreprise. 

 

Or, dans de nombreuses affaires impliquant des patents trolls, ceux-ci n’exploitent pas le 

brevet  opposé. Ainsi, le mécanisme de la licence obligatoire semble indiqué pour faire 

face à se genre de situation, la victime pouvant là solliciter auprès du juge. 

 

L’exploitation des brevets concernant à divers égard, l’intérêt général, le législateur à créé 

des règles visant l’expropriation des inventions133, puis a traduit les dispositions de la 

convention d’union de Paris sur les licences autoritaires.134 

Bien qu’elle porte atteinte à la notion de propriété135 ainsi qu’au principe de liberté 

contractuel136,  cette règle de droit apparaît logique au regard de la finalité du droit de 

brevet. Un brevet qui n’est pas exploité ne produit aucune richesse, et le monopole donné 

au titulaire n’est d’aucune utilité à l’économie. La loi permet donc à un tiers d’exploiter ce 

brevet en tant que licencié. 

 

Cette licence de droit est prévue à l’article L.613-11 du CPI137, son obtention est possible 

sous trois conditions non cumulatives. Soit le brevet n’est  pas  exploité ou en voie de 

l’être, soit le produit objet du brevet n’est  pas  commercialisé en France de façon 

                                                 
133

  C’est le cas pour les demandes de brevets intéressant la défense nationale 
134

  Par une directive du 30 octobre 1953. 
135

  Le droit de propriété comprend le droit de ne pas user de sa chose, cette prérogative est également limité en Droit 

des marques avec la possibilité de déchéance pour défaut d’usage : article L.714-5 du CPI 
136

  Qui est implicitement énoncé à l’article 1134 du Code Civil 
137

 Article l.613-11 : « Toute personne de droit public ou privé peut, à l'expiration d'un délai de trois ans après la 

délivrance d'un brevet, ou de quatre ans à compter de la date du dépôt de la demande, obtenir une licence obligatoire 

de ce brevet, dans les conditions prévues aux articles suivants, si au moment de la requête, et sauf excuses légitimes 

le propriétaire du brevet ou son ayant cause : 

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

sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur 

l'Espace économique européen. 

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

français. 

 Il en est de même lorsque l'exploitation prévue au a) ci-dessus ou la commercialisation prévue au b) ci-dessus a été 

abandonnée depuis plus de trois ans. 

 Pour l'application du présent article, l'importation de produits objets de brevets fabriqués dans un Etat partie à 

l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce est considérée comme une exploitation de ce brevet. » 
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suffisante pour répondre aux exigences du marché. De plus ce défaut d’exploitation doit 

pouvoir être constaté sinon depuis la délivrance du titre, au moins depuis trois années 

consécutives.  

Le titulaire peut cependant légitimer l’absence d’exploitation s’il justifie d’excuses 

légitimes. 

 

N’importe quel tiers peut demander le bénéfice de cette licence, même s’il est à l’origine 

contrefacteur du brevet. Pour ce faire, le tiers doit s’être vu refuser l’octroi d’une licence 

amiable par le titulaire.138  La première difficulté se situe donc à cette exigence. En effet, le 

troll est selon son mode de fonctionnement classique, l’auteur d’une proposition de 

licence. Son activité de breveté consistant à valoriser ce dernier. C’est le prix demandé 

pour cette licence, souvent exorbitant qui conduit le prétendu contrefacteur à la refuser, 

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

que surévaluée puisse constituer une exploitation du brevet, susceptible d’écarter la 

possibilité de licence obligatoire ? 

La jurisprudence du TGI de Paris a répondu à cette question, en rendant l’arrêt Graphic 

sciences, le 21 juin 1975.139 Selon le tribunal, des conditions excessives dans l’offre de 

licence constituent  un refus de licence.  

 

Ainsi, la victime d’un patent troll, si elle  justifie des conditions requises par les articles 

613-11 à 613-15 du CPI140, pourra demander au juge l’octroie d’une licence obligatoire, 

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

par le tribunal. Bien que le fait d’être contrefacteur ne soit pas un frein à la demande d’une 

licence obligatoire, cela n’empêche pas pour autant le breveté d’obtenir réparation du 

préjudice subi avant octroi de la licence. La licence obligatoire n’est pas rétroactive. 

Il serait donc souhaitable que  cette licence de droit puisse être développée par le juge 

Français, car son application reste aujourd’hui marginale, elle permettrait ainsi de donner 

une première réponse aux NPE. 

                                                 
138

  Article L.613-12 : «La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance : elle doit 

être accompagnée de la justification que le demandeur n'a pu obtenir du propriétaire du brevet une licence 

d'exploitation et qu'il est en état d'exploiter l'invention de manière sérieuse et effective. 

 La licence obligatoire est accordée à des conditions déterminées, notamment quant à sa durée, son champ
 

d'application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu. 

 Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal, à la requête du propriétaire ou du licencié. » 
139

  TGI Paris, 21/06/1973, Graphic sciences : Dossier brevets 1975, V, n°6 et Paris, 3 avril 1965 Ann. Propr. Ind.  

1967.122, note Ph. Combeau 
140

  C'est-à-dire être en état d’exploiter l’invention de manière effective et sérieuse. 
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 Section 2 : licence autoritaire et droit de la concurrence 

 

Au-delà de la possibilité d’obtenir une licence obligatoire grâce au droit des brevets, 

on peut s’interroger sur les solutions de défenses qui peuvent être fournies par le droit de 

la concurrence. Peut être la victime pourrait elle obtenir une licence de brevet en 

invoquant l’abus de position dominante ou encore faire valoir une pratique discriminatoire 

de la part du patent troll afin d’échapper à une condamnation.  

 

1) Abus de position dominante 

 

L'abus de position dominante consiste en un abus d’une entreprise de son pouvoir 

sur le marché, qui permet du fait de sa position de s'affranchir des conditions normales 

imposées par le marché. 

En droit européen, c’est sur le fondement de l'article 82 du Traité instituant la 

Communauté Européenne que ce comportement est sanctionné lorsqu'il affecte le 

commerce entre les Etats Membres.141  

Les dispositions nationales complètent le droit communautaire relatif à la sanction de 

l'abus de position dominante. La sanction est prévue par l'article L. 420-2 du Code de 

Commerce (Livre IV)142. 

                                                 
141

   Article 82 du Traité instituant la Communauté Européenne :   « Est incompatible avec le marché commun et 

interdit, dans la mesure où le commerce entre États 

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

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

 celui-ci. 

 Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: 

 a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de 

 transaction non équitables; 

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

 c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, 

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

 d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires 

 qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces 

 contrats. » 
142

  Article L.420-2 du Code de Commerce : « Est prohibée, dans les conditions prévues à l'article L. 420-1, 

l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises d'une position dominante sur le marché intérieur 

ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou 

en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif 

que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. 

Est en outre prohibée, dès lors qu'elle est susceptible d'affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, 

l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises de l'état de dépendance économique dans lequel 

se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, 

en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l'article L. 442-6 ou en accords de gamme. » 
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L’abus de position dominante est caractérisé par une domination abusive. La domination 

est appréciée « in concreto » au regard de l’article  82 TCE. La Cour de Justice des 

Communautés européennes a précisé par deux arrêts références United Brands (1978) et 

Hoffman-Laroche (1979), cette définition.  143 

 

 

Malgré cette jurisprudence, la définition retenue semble difficile à mettre en œuvre dans le 

cadre d’une licence de brevet demandée face à un patent troll. En effet, l’action entreprise 

par la NPE se situe dans des secteurs économiques à forte concurrence, tels que 

l’informatique. Il semble donc peu probable de relever chez une NPE la volonté de faire 

obstacle au maintien d’une concurrence, au vue de la multitude d’entreprises restant 

présentes sur le marché. De plus, peut-on considérer que ces deux sociétés sont 

réellement concurrentes ? Le patent troll n’exploite pas la technologie breveté, son activité 

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

 

Pourtant, on observe que  la justice Française est capable de sanctionner sur le terrain du 

droit de la concurrence une utilisation malhonnête d’un brevet, il ne semble donc pas 

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

 

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

théorie des facilités essentielles.144 Cette théorie américaine a été appliquée par la 

jurisprudence communautaire pour la première fois dans l’arrêt Mc Gill145. Elle permet 

l’accès et le maintiens d’une concurrence au sein d’un marché, en accordant une licence 

obligatoire portant sur une ressource rare, indispensable à l’activité d’un secteur, mais 

protégée par un droit de propriété. 

 

Ainsi, en application de cette théorie, constitue un abus de position dominante le refus 

d’octroyer une licence lorsque : ce refus fait obstacle à l’apparition d’un nouveau produit 

alors qu’il existe une demande potentielle des consommateurs, lorsque le refus n’est pas 

                                                 
143

 CJCE Hoffman-La Roche v Commission  La cour le 13 février 1979 énonce que :  « la position dominante visée à 

l’article 82 du traité sur la Communauté européenne concerne la situation de puissance économique détenue par une 

entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en cause, 

en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants vis-à-vis de ses concurrents » 
144

  J.AZEMA et J-C GALLOUX op cit,    
145

  CJCE Mc Gill 6 avril 1995, Rec ; CJCE 1995,I, p.743 
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justifié par des considérations objectives, lorsque le refus est de nature à éliminer toute 

concurrence et le réserver au titulaire du droit de propriété intellectuelle.146 

Cependant, la encore l’application de cette règle à notre cas paraît problématique. En 

effet, il n’y a pas refus de licence de la part du patent troll. Le refus vient au contraire du 

prétendu contrefacteur.   

 

Selon les critères dégagés par la cour de cassation en application de cette théorie147, le 

demandeur ne peut invoquer cet « accès » s’il dispose de « solutions alternatives 

économiquement raisonnables, fussent-elles moins avantageuses ». La licence proposée 

par le patent troll représente ici la solution alternative, mais est elle raisonnable ? 

Probablement pas si elle menace le maintien de l’activité de l’entreprise. 

Par analogie avec la licence obligatoire de l’article L.613-11, pourrait-on considérer qu’une 

demande pécuniaire trop importante constitue un refus de licence ? 

 

On voit mal cette application être reconnue facilement, étant donné l’existence d’un régime 

de licence obligatoire en droit des brevets. L’accès à la « facilité essentielle » semble plus 

limité dans ce cas que pour d’autres droits de propriété intellectuelle, tel que le droit 

d’auteur. 

 

2) Pratiques discriminatoires et abus du droit de brevet. 

 

 L’article l.422-6148 du code de commerce permet d’engager la responsabilité de 

celui qui obtient ou tente d’obtenir un avantage disproportionné au regard de la valeur 

commerciale du service rendu. On peut penser qu’une licence réclamée à un prix 

déraisonnable représente un avantage disproportionné pour le patent troll au regard du 

service rendu149 . De ce point de vue, l’action du troll pourrait être constitutive d’une faute 

                                                 
146

  TPICE, 17 septembre 2007, aff T-201/04 Microsoft 
147

  Cass. Com. 12 juillet 2005Bull civ 205IV n°163 
148

  L’article L.442-6 énonce : » I.-Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, 

par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :  

  D'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun 

service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. 

Un tel avantage peut notamment consister en la participation, non justifiée par un intérêt commun et sans 

contrepartie proportionnée, au financement d'une opération d'animation commerciale, d'une acquisition ou d'un 

investissement, en particulier dans le cadre de la rénovation de magasins ou encore du rapprochement d'enseignes ou 

de centrales de référencement ou d'achat. Un tel avantage peut également consister en une globalisation artificielle 

des chiffres d'affaires ou en une demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients  
149

  A savoir l’autorisation d’exploitation du brevet 
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dommageable dont la victime pourrait se servir lors d’un litige en contrefaçon, comme 

demande reconventionnelle par exemple. L’entreprise éviterait alors l’interdiction 

d’exploiter et pourrait maintenir son activité. 

 

Le TGI de paris à déjà eu l’occasion de se pencher sur l’utilisation abusive d’un brevet 

dans l’affaire Luk Lamellen contre Valeo. 150 Le tribunal avait alors saisi le conseil de la 

concurrence qui, dans un avis du 9 novembre 2005 avait considéré que l’utilisation 

abusive d’un brevet,   pourrait être constitutive d’un abus. 

En espèce, le lancement d’une action judiciaire sur la base de  demandes divisionnaires à 

l’encontre d’un concurrent, constituait un abus de droit d’ester en justice,  cet abus était 

aggravé lorsque des revendications opposées étaient des revendications modifiées pour 

prendre en compte la nouvelle technologie du concurrent et paralyser le développement 

de celui-ci. Cette défense semble être la plus à même d’être retenue par le juge français. 

 

 De façon similaire, les Etats-Unis possèdent le système de « patent misuse ». Cette règle 

est une défense qui peut être invoquée dans le cadre d’un procès, pour échapper au grief 

de contrefaçon, ou réduire les dommages alloués au titulaire du brevet. 

Ce terme désigne à la fois une violation du droit de la concurrence, et une conduite anti 

concurrentielle.151 

Si ce moyen est invoqué, le défendeur doit prouver que le titulaire a volontairement 

surévalué volontairement la portée de ses revendications dans le but de nuire à son 

concurrent. S’il y parvient, le titre devient alors inapplicable à l’affaire, bien qu’il puisse être 

valide. Cette doctrine s’apparente en droit américain à la notion  de « conduite non-

équitable »152 

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

de la mettre en œuvre. 

 

Ainsi, le droit de la concurrence  pourrait fournir des éléments permettant la lutte contre les 

patent trolls. Notamment en octroyant des licences autoritaires à des coûts plus 

avantageux que ceux imposés par les patent trolls. Reste alors le problème de la 

détermination du prix de la licence, et celui du montant de l’indemnité accordée. 

                                                 
150 

 TGI Paris, 26 Janvier 2005 http://www.autoritedelaconcurrence.fr 
151

  35 U.S.C. § 271 Dawson Chemical Co. v. Rohm & Haas Co., 448 U.S. 176 1980 
152

  Gene QUINN Patent Misuse   IP watch dog   www.Ipwatchdog.com visité le 1er août 2009  

http://www.ipwatchdog.com/
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 Section 3 : Le calcul du prix de la licence et de l’indemnité. 

  

1) Le prix de la licence. 

 

Le problème présenté ici est celui de la détermination du montant d’une redevance 

de propriété intellectuelle, lorsque le juge ou les autorités de la concurrence décident 

d’imposer une licence autoritaire, quelle soit issue du droit des brevets ou de la 

concurrence. En effet, dans notre exemple, l’octroie d’une licence par le juge permettrait 

sans doute à la victime de pouvoir continuer son activité. Mais quels critères doivent être 

retenus par l’autorité compétente pour fixer le montant des redevances ?  

L’article L.613-12 précise simplement que le juge est compétent pour fixer toutes les 

modalités de la licence obligatoire. Face à ce flou, et le manque d’application de cette 

règle, dégager des critères sérieux s’avère problématique. En effet, le juge ne peut 

prendre exemple sur d’autres licences données, car par définition, le brevet n’est pas 

exploité.  Il faut alors se tourner vers la pratique des licences autoritaires prononcées par 

les autorités de la concurrence.  

 

Les décisions de licences autoritaires prononcées pour corriger un abus de position 

dominante ou pour permettre l’accès à une facilité essentielle ne sont pas nombreuses. 

Dans la décision Microsoft contre Commission, la commission exige que le prix des 

redevances soit « raisonnable », et qu’il ne soit pas fixé en fonction de la valeur 

stratégique des droits de propriété de la société.  

 

Ce terme « raisonnable » peut paraître surprenant, car il ne se réfère pas à une notion 

économique, contrairement au prix optimal153. Ainsi, la notion de valeur raisonnable 

suggère un ensemble de valeurs acceptables plutôt qu’une seule. Seule l’introduction 

d’une règle d’équité semble permettre de dégager une valeur parmi d’autres. On peut 

donc penser qu’il n’existe pas de méthode fiable pour déterminer le montant de ces 

redevances. Ce constat est principalement dû à la quasi absence de pratique par les 

                                                 
153

    François LEVEQUE Quel est le prix raisonnable d’une licence obligatoire  Revue des droits de la concurrence n°1 

Décembre 2004 p.3 Le prix optimal d’une invention est déterminé par le point d’intersection entre la courbe de coût 

marginal pour la réaliser et la courbe de demande. 
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autorités de la concurrence et le juge des brevets, qui sont sans doute mal préparés à 

prendre ce rôle de régulateur. 

 

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

charges d’accès à une technologie doit nécessairement privilégié l’efficacité dynamique, 

en l’occurrence le maintien de l’incitation à innover. 

 

2) Le calcul de l’indemnité.  

 
On se situe ici dans le cadre de l’évaluation de l’indemnité accordée à un patent 

troll victorieux d’une action en contrefaçon. Par définition, celui-ci n’exploite par 

industriellement son titre. Dans ce cas, le juge évalue ce qu’aurait pu gagner le 

propriétaire à titre de redevances car il ne peut évaluer directement le manque à gagner 

en fonction du chiffre d’affaire du défendeur. Pour fixer ce montant, le juge peut s’appuyer 

sur le montant d’autres licences accordées par le titulaire.  

Ce montant se trouve souvent augmenté par rapports aux licences conclues à l’amiable, le 

contrefacteur n’étant alors plus en mesure de négocier.  

 

Cependant, dans le cas d’un patent troll, les montants des redevances sont souvent très 

élevés, cela pose un problème quant à l’évaluation de l’indemnité.  La loi du 29 octobre 

2007 relative à la contrefaçon à permit de répondre à ce problème en créant l’article 

L.615-7.154 Le juge peut donc allouer une somme forfaitaire correspondant aux sommes 

des redevances qu’il aurait perçu au titre d’une licence accordée au contrefacteur.  

On est donc loin des sommes demandées par le patent troll dans un cadre pré 

contentieux. 

De plus, les sommes qui peuvent être accordées par le juge français sont nettement 

moins élevées que celles que l’on peut observer aux États-Unis. Les règles 

d’indemnisation étant en France en  partie basées sur la notion d’équilibre économique. Le 

patent troll voit dans ce cas  l’intérêt de son action se limiter fortement. 

                                                 
154

 L’artcile L.615-7 énonce que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les 

conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par 

le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l'atteinte.  

 Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et 

intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si 

le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte ». 
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 Chapitre 2 : L’utilisation du  Droit pénal 

 

 Le droit pénal spécial des affaires permet de sanctionner bon nombre de 

comportements. Cependant les infractions visées par le code pénal sont d'interprétations 

strictes, il faut donc étudier si l'une d'entre elles peut servir comme moyen de défense. 

Cette démarche peut sembler vaine, car le patent troll exerce une action basée sur un 

droit de propriété qui lui appartient. Il n'abuse pas de sa qualité, n'use pas de manœuvres 

frauduleuses pour délivrer une licence.155  

 

De plus, la stratégie du patent troll ne remplie ni les conditions de l'abus de confiance, ni 

celles du vol, le droit pénal des affaires ne semble donc pas en mesure de sanctionner ce 

type de comportements. 

Il faut alors se tourner vers le droit pénal des biens qui regroupe des infractions telles que 

L'escroquerie, l'extorsion, ou encore les formes d'appropriation frauduleuse par 

détournement.  

L'extorsion fait partie des crimes et délits contre les biens, et désigne une forme violente 

d'appropriation frauduleuse des biens d'autrui. 

L'extorsion est définie par l'article 312-1du Code pénal comme le fait d'obtenir par 

violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une 

renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien 

quelconque. 

Les éléments constitutifs de l'infraction sont l'utilisation d'un moyen de pression, dans un 

but poursuivi. La victime, tout comme l'auteur de l'infraction peut être une personne 

morale.156  

Dans notre cas le moyen de pression pourrait être la menace par le patent troll d'un 

procès couteux, susceptible d'affaiblir  l'entreprise voire de la conduire à la faillite en cas 

d'interdiction d'utiliser le brevet opposé. Il s'agirait donc d'une violence morale exercée 

contre les biens de la victime. Cependant, si la victime est contrefacteur primaire du brevet 
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 Ce qui exclut l'infraction d'escroquerie Article 313-1 du code pénal : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un 

faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de 

tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à 

remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation 

ou décharge ». 
156

 T. corr Paris 16 décembre 1986 gaz pal 13 sept 1987 
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mis en cause et que celle ci peut aisément s'en convaincre à la vue du titre, les pressions 

exercées par le titulaire semblent alors justifiées. Il est dans ce cas peut probable que 

l'attitude du patent troll remplissent les conditions de qualification de l'infraction. Cette 

infraction permettrait donc plus certainement la défense d'un contrefacteur secondaire.157 

 En revanche, s’il s'avère que les allégations du demandeur apparaissent infondées car 

basées sur un titre qui ne revendique pas la technique utilisée, le moyen de pression, 

même pour un contrefacteur primaire, pourrait être relevée. 

Deuxième élément constitutif de l'extorsion, le but poursuivi doit être l'une des  prestations 

visées à l'article 312-1158. 

Pour une NPE, l'intérêt de l'acquisition massive de titres et la menace de poursuites 

judiciaires est évidemment d’obtenir un engagement de la part de la victime de prendre 

licence du brevet. La constitution du deuxième élément ne semble donc pas poser de 

problèmes. 

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

coupable. 

L'intention est "la conscience d'obtenir par la force, la violence ou la contrainte, ce qui 

n'aurait pas pu être obtenu par un accord librement consenti"159  

Pour une NPE il faut donc déterminer si les licences obtenues auraient pu l'être par une 

négociation effectuée dans des conditions normales.  Cet élément devra être apprécié in 

concreto mais pourra surement être retenu facilement  s’il est démontré que le patent troll 

avait conscience de la faiblesse de son titre, ou de l'absence de contrefaçon de la 

personne attaquée. 

 

Ainsi, un patent troll, personne morale, pourrait se voir condamner aux peines prévues aux 

articles 312-15 et 131-38.  De plus, la responsabilité des personnes physiques pourrait 

être engagée en même temps que celle de la personne morale.160 

 En suivant le même raisonnement, on pourrait qualifier le patent troll comme étant un 

ensemble de personnes physique agissant en bande organisée. Or l'extorsion commise 

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

                                                 
157

 Par exemple un revendeur d’appareils électroménagers comprenant un dispositif contrefaisant. 
158

 Une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs 

ou d'un bien quelconque. 
159

 Cass. crim. 9 janvier 1991 
160

 Article 121-2 du code pénal 
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à l’article 132-23. 

Ainsi,  cette action pénale, voire la menace d'action pénale constituerait sans doute un 

argument de réponse fort au Patent troll, qui à son tour devrait réfléchir à deux fois avant 

de mettre ses menaces de contentieux à exécution. 

Depuis la loi du 5 Mars 2007, l'article n°4 du code de procédure pénal a été modifiée, 

n'obligeant plus le juge civil à surseoir à statuer en cas en mise en mouvement de l'action 

publique. Cet article constituait un bon moyen pour la victime de gagner du temps auprès 

du juge des brevets, celui ne pouvant condamner le défendeur pour contrefaçon tant que 

l'action pénale n'était pas tranchée. Ainsi, il était possible que le brevet fût arrivé à terme 

pendant cette action, permettant ainsi au prétendu contrefacteur de ne pas se voir 

interdire l'utilisation future du titre.   

La suspension de l'action par le juge civil n'est pourtant pas impossible désormais, mais 

elle reste à sa discrétion, et dans notre cas, il semble logique que le juge pénal souhaiterai 

voir l'action en contrefaçon aller à son terme afin de savoir si le brevet mis en cause est 

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

On le voit, la condamnation d'un patent troll sur le sol Français par le juge pénal pour le 

délit d'extorsion ne semble pas impossible. Cela constituerait un bon moyen de répondre 

aux prétentions excessives d'un titulaire de brevet, et ralentirait leur expansion sur le 

territoire français de façon drastique si la jurisprudence créait un précédent. 

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

infraction n'étant pas des plus aisés à réunir.  

 

 

 Chapitre 3 : les solutions jurisprudentielles 

 

 Des éléments de lutte contre les patent trolls peuvent être dégagés par la 

jurisprudence. On le sait, un des arguments majeurs dont usent les patent trolls est la 

menace pour l'entreprise visée de se voir interdire l'utilisation de la technologie brevetée. 

Aux États-Unis, cette interdiction est appelée «patent injunction», et peut dans certains 

cas conduire une entreprise à la faillite, celle-ci pouvant être contrainte d'arrêter totalement 

la production du produit issu du brevet, qui parfois constitue sa seule source de revenus.  
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Cet argument est sans doute celui qui a le plus d'impact dans l'approche des patent trolls. 

L'idée  de pouvoir perdre son activité à cause d'un procès conduit beaucoup de sociétés à 

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

 

C'est la jurisprudence, qui en introduisant des nuances à la prononciation systématique de 

cette sanction qui a permit de donner une première solutions au problème des patent 

trolls. 

 

Le 15 mai 2006, la cour suprême des Etats-Unis décida dans un arrêt eBay contre 

Mercexhange que cette sanction d'interdiction d'exploitation ne devait plus être 

systématiquement accordée par le juge lorsque la contrefaçon était avérée.161 

La société Mercexchange détenait un brevet américain n° US 5 845 265162 qui couvrait la 

fonction « Buy it now » du site eBay, c'est à dire la possibilité d'un achat immédiat, sans 

attendre la fin des enchères, mais à un prix fixé. Cette fonction représentait à l'époque 

30% du chiffre d'affaires réalisé par le site internet. 

En 2000, eBay tenta d'acheter le brevet à  Mercexchange qui lui reprochait la contrefaçon 

de son titre. Les négociations se soldèrent par un échec en 2003, qui conduisit à un 

procès devant un tribunal de l'État de Virginie, reconnaissant la contrefaçon du brevet par 

eBay. 

 

Après ce verdict,  Mercexchange déposa une demande d'interdiction d'exploitation, qui fut 

refusé par la « district court ». Il y eu appel de cette décision devant la cour d'appel du 

tribunal du district163. La cour d'appel annula la décision refusant l'interdiction 

d'exploitation, estimant que cette sanction était une règle d'ordre général, qui devait être 

appliquée en cas de contrefaçon, sauf circonstances exceptionnelles.  

La cour suprême fut alors saisie par eBay, et rendit un verdict nuancé. Selon la cour, une 

interdiction d'exploitation ne devait pas être refusée du simple fait que le demandeur 

n'exploitait pas industriellement l’invention164. Au lieu de cela elle instaura un test composé 

de quatre critères destiné à savoir si la sanction pouvait être prononcée165. 

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

                                                 
161

 S. J.FRANCK, patent injunctions: Is there a life after eBay VS Mercexchange?  Corporate Dealmaker Forum Blog 

24 mai 2006 
162

 titre disponible en annexe 
163

 La “court of appeal for the federal circuit” 
164

 Ce qui avait été le raisonnement de première instance 
165

 Le four factor test, déjà connu aux Etats-Unis pour les affaires de contrefaçon de droit d’auteur 
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que les autres sanctions légales sont insuffisantes ou inadéquates pour réparer son 

préjudice, 3) que le bilan des inconvénients rencontrés par le demandeur ou le défendeur  

justifie une sanction en équité, 4) et que l'intérêt du public ne serait pas desservi par une 

interdiction permanente.  

Certains membres de la cour suprême souhaitaient refuser systématiquement la 

prononciation d'une telle injonction lorsque le demandeur était un société n’exploitant pas 

industriellement son titre. D'autres penchaient vers une solution plus mesurée, c'est celle-

ci qui a été adoptée.  

La « district cour », sur renvoi de la cour suprême a décidé le 30 juillet 2007 qu'une 

réparation pécuniaire semblait suffisante au regard de l'activité de Mercexchange, à savoir 

la valorisation de brevets. 

 

On le voit, cette décision permet de considérablement freiner l'action d'un patent troll, qui  

perd alors un argument de poids dans la phase de négociation précontentieuse. Il s'agit 

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

 

La France ne connait pas encore de jurisprudence similaire, même si le tribunal de grande 

instance de Paris a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'acquéreur de bonne foi pouvait 

continuer d'utiliser librement un dispositif contrefaisant après que le contrefacteur principal 

ait été condamné166. De même, la cour d'appel de Montpellier a reconnu en 1991 que 

l'intérêt des consommateurs pouvait être pris en compte dans le refus d'accorder 

l'interdiction d'exploitation, décidant qu'une réparation pécuniaire suffisait à réparer le 

préjudice du demandeur.167 

Il paraît souhaitable que le juge Français adopte une attitude similaire à celle de la cour 

suprême américaine. Les entreprises redouteraient sans doute moins les patent trolls si le 

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

brevets décidait que seule une sanction pécuniaire s’avère nécessaire. Le droit de 

propriété du titulaire serait respecté, ainsi que l'intérêt des consommateurs, le défendeur 

pouvant continuer à exploiter la technologie breveté. 

Les licences obligatoires n’auraient alors plus d'intérêt dans ce cas, la seule difficulté 

résidant dans l'évaluation du préjudice et des réparations accordées au patent troll, pour le 

passé et l’avenir. 
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 TGI Paris 1er Mars  1972 PIBD 1972 n° 94 III P. 30 
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 CA montpellier 2e ch A 2 juillet 1991 
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Précisons que la directive du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété 

intellectuelle n'interdit pas une telle évolution jurisprudentielle puisqu'elle précise dans son 

article 3.1 que les réparations accordées doivent être « loyales et équitables ». De plus, la 

directive envisage  dans son article 12 la possibilité de préférer une réparation pécuniaire 

à une interdiction d'exploitation.168 

 

On voit donc que le juge, développant la jurisprudence en appuie de cette directive 

communautaire pourrait tout à fait limiter encore plus qu'il ne l'est l'intérêt de la France 

pour le patent trolling.  

 

Toutes les mesures envisagées dans ce titre permettent de se rendre compte qu'une 

victime de troll dispose aujourd'hui de plusieurs moyens de défenses, certains sans doute 

plus efficaces que d'autres. Cependant, toutes ces mesures répondent à une 

conséquence, celle de devoir faire face à des patent trolls sur le continent Européen. 

Il faut alors envisager les solutions à apporter aux causes du problème, si l'on souhaite 

avoir une vision globale de la problématique que représentent aujourd'hui les patents 

trolls.  

                                                 
168

 l’article 12 directive 2004/48/CE énonce :  

Les États membres peuvent prévoir que, dans des cas appropriés et à la demande de la personne passible des mesures 

prévues à la présente section, les autorités judiciaires compétentes peuvent ordonner le paiement à la partie lésée d'une 

réparation pécuniaire à la place de l'application des mesures prévues à la présente section, si cette personne a agi de 

manière non intentionnelle et sans négligence et si l'exécution des mesures en question entraînerait pour elle un 

dommage disproportionné et si le versement d'une réparation pécuniaire à la partie lésée paraît raisonnablement 

satisfaisant. 
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          Titre 2 Les solutions envisagées à long terme 

 

 Force est de constater qu’au  regard de l’activité actuelle des patent trolls et de leur 

développement, en constante progression, les moyens donnés par les règles actuelles 

semblent insuffisants. En effet, malgré une prise de conscience liée notamment aux 

célèbres affaires traitées par la cour suprême américaine, les failles du système utilisées 

par les patent trolls sont toujours présentes. 

 

De nombreux dirigeants de sociétés s’accordent en effet pour dire que les stratégies 

traditionnelles mises en œuvre dans le cadre de contentieux ne fonctionnent pas.169 

Il est donc temps d’évaluer les possibilités de réformes, ainsi que les solutions alternatives 

destinées à stopper ce genre de pratiques. 

  

 Chapitre 1 : Vers une réforme du système américain des brevets 

 

De nombreux acteurs du monde de la propriété industrielle militent en faveur d’une 

réforme de la loi américaine des brevets. Le président américain Barrack Obama a par 

ailleurs déclaré dans son discours d’investiture, qu’il comptait inclure une réforme du 

système de brevet américain au sein de son programme de relance de l’économie et de 

l’industrie.170 

De nombreuses réformes ont été proposées, mais aucune n’a encore été adoptée, qu’il 

s’agisse du fonctionnement de l’USPTO, ou des règles de fond relatives au brevet. 

  

 Section 1 : Les réformes abordées 

 

Parmi les réformes engagées mais non encore abouties, on compte le « Patent 

Reform act of 2009 ». Depuis plusieurs années, les projets de réformes sont rédigés afin 

de prendre en compte le problème du trolling, en cherchant des moyens destinés à réduire 

leurs possibilités de nuisances. 

Ainsi, cette dernière proposition, en cours de vote devant les deux chambres du congrès 
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  HUTTER J. Is it time to make law firm pay for representing patent trolls ?  Iam magazine 21 juillet 2009. 
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 Ce projet est d’ailleurs visible sur son site http://www.barackobama.com/issues/ 
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américain171, prévoit un certains nombre de changements parmi lesquels : 

 

- Le changement du système d’attribution de titularité. Jusqu'à présent, l’invention 

selon la loi américaine, appartient au premier inventeur. Cette réforme souhaiterait 

basculer vers un système où le premier déposant serait le légitime propriétaire du 

brevet172. Les Etats-Unis sont en effet le seul pays ou cette règle est encore en 

vigueur, elle démontre l’attachement des américains à la notion d’inventeur 

indépendant, le système souhaitant protéger l’inventeur et non le « business-man ».  

Cette idée est très défendue par les NPE.  

 

- Un changement du juge des brevets, afin de n’avoir qu’une catégorie de juges 

administratifs compétents pour traiter des procès impliquant la validité d’un brevet. Il 

est également question de limiter l’accès au jury populaire. 

 

- Une modification des règles de procédures civiles. Un demandeur ne pourrait plus 

choisir un district spécifique pour faire juger l’affaire, sauf s’il s’agit du lieu de 

résidence du défendeur, ou a moins que le demandeur soit un inventeur ou une 

entité à but non lucratif. 173 

 

- La limitation des dommages accordés, comprenant notamment un calcul des 

réparations effectuées en fonction de l’apport de l’invention à l’état de la technique, 

une fixation du montant des redevances en fonction du prix normal d’une licence 

pour une telle invention, et la possibilité de prononcer le triplement des dommages 

uniquement en cas de contrefaçon volontaire, en connaissance de cause.174  

 

De plus, une réforme de l’USPTO devait avoir lieu en 2007 mais n’a finalement pas été 

appliquée suite à une action de la société pharmaceutique GLAXOSMITHKLINE175. 
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 Patent reform Act 2009 disponible sur le site www.patentlyo.com 
172

 Passant ainsi d’un système « first to invent » à un système « first to file » 
173

 Ce qui éviterait le phénomène de « forum shopping » permettant de choisir des district ayant des règles de 

procédures civiles favorables.  
174

 Ce triplement résulte de la règle du « treble damage » pour  laquelle le juge peut tripler les réparations pécuniaires 

accordée au demandeur. 
175

 De nouvelles règles de l’office américain des brevets, judiciairement frappées d’une interdiction provisoire, 

Propriétés intellectuelles, n°26, janvier 2008 P.133 
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Cette réforme de l’office américain des brevets aurait sans doute pu indirectement réduire 

le phénomène des NPE.  Il était alors question de limiter le nombre de « continuation 

applications176 »  à deux par brevet afin d’éviter les brevets ayant des revendications trop 

larges. De plus, les demandes de brevets devaient se limiter à cinq revendications 

indépendantes et 25 revendications au total. En effet, selon les chiffres de l’USPTO, le 

pourcentage de brevets ayant plus de 5 revendications indépendantes et plus de 25 

revendications au total est passé de 20% en 1975, à plus de 35% en 2008. 

 

 Par ailleurs, plusieurs mesures destinées à réduire la durée de délivrance et augmenter la 

qualité des brevets délivrés étaient prévues. Or, on le sait, les brevets ayant des 

revendications trop nombreuses et trop larges, parfois de mauvaise qualité, sont souvent 

ceux utilisés par les patent trolls.177  

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

de 2007 ainsi qu’en 2005.178 On assiste régulièrement  à un rejet final de la réforme, dû  à 

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

l’industrie démontre qu’une modification générale des textes en vigueur s’avère très 

difficile à mettre en œuvre. 

  

 Section 2 : L’action des lobbies industriels  

 

Un des problèmes lié aux patent trolls est qu’ils n’agissent pas dans tous les 

secteurs de l’industrie. Ceci conduit à des divergences d’opinions quand à la nécessité 

d’une réforme du système américain des brevets. 

 

De façon simple, la majorité des entreprises actives dans le secteur de l’informatique sont 

favorables à cette réforme, tandis que celles agissant dans le secteur pharmaceutique y 

sont opposées. On assiste donc à une guerre des lobbies, chacun avançant des 

arguments contredisant ceux des autres. 

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

qu’ils convient de réformer le système afin d’éviter ce genre de dérives. D’autres avancent 
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 Les demandes divisionnaires 
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 Lors du procès intenté par Me Niro contre Richard Frenkel, auteur du blog « troll tracker », la revendication utilisée 

était la 19
e
 du brevet. 
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que le nombre de litiges brevet impliquant des patent trolls reste trop faible pour justifier 

une modification globale des règles en vigueur.179 

 

Les règles faisant le plus débat sont sans doute celles visant à modifier le calcul des 

dommages et intérêts accordés, ainsi que la modification du nombre de revendications 

autorisées. 

 

L’organisation militante la plus connue à ce sujet est probablement Patent fairness 

coalition.180 Cette association d’entreprises regroupe les plus importantes sociétés actives 

dans le secteur de l’informatique181.  PFC milite en faveur de la réforme proposée en 2007 

et non encore aboutie. Elle estime indispensable le changement d’un système qui selon 

elle refuse d’évoluer depuis plus de 50 ans. 

 

Le constat fait par PFC est sans appel : le mode de fonctionnement de l’USPTO est 

devenue caduque, les examinateurs ne disposant pas de ressources suffisantes pour 

délivrer de bon brevets. Il est donc nécessaire de modifier la structure de l’office des 

brevets afin qu’il puisse élever la qualité des titres délivrés.  

 

Selon eux, les dérives constatées avec les patent trolls pénalisent le consommateur et le 

bon déroulement de l’économie dans son ensemble. Le coût astronomique des procès 

conduit à réduire les dépenses directement liées à l’innovation, empêcher la création de 

postes et la garantie de qualité aux consommateurs.  

De nos jours, face aux défaillances de l’USPTO, le seul moyen de connaitre de la validité 

d’un brevet et de le soumettre à un juge. Une approche coûteuse, qui met la décision de 

validité entre les mains d’un juge non spécialisé ou d’un jury non avisé plutôt que d’un 

examinateur aguerri de l’office des brevets. 

 

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

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

 

Selon l’organisation, les dommages accordés au demandeur devraient l’être en 
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considération de notions d’équilibre économique. En effet les réparations sont souvent 

accordées en prenant compte du pourcentage du prix de vente final d’un produit 

comprenant un dispositif contrefaisant. Cela conduit à une surévaluation des réparations, 

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

augmentent le prix de vente final. Le tribunal devrait s’attacher à réparer le dommage 

causé par rapport à la contribution de l’invention au sein du produit contrefaisant, et non 

par rapport à l’ensemble intégrant ce système. 

 

Les critères retenues pour relever un « willful infringment »182 pouvant conduire au 

triplement de la somme accordée sont trop larges. Cette infraction ne devrait être retenue 

qu’en cas de violation grave, complète et manifestement volontaire du brevet. Une réforme 

de cette règle permettrait de rééquilibrer la balance entre les parties. En effet, la 

démonstration de l’absence de contrefaçon délibérée demande énormément de temps et 

d’argent, ce qui pénalise le défendeur. 

 

La procédure d’examen de brevet devrait permettre de faire opposition, entre la 

publication de la demande et la délivrance du titre. Cette procédure, de la même façon 

qu’en  droit des marques permettrait d’obtenir des brevets plus forts, et d’éviter que soient 

délivrés des brevets pouvant être mis en défaut trop facilement par d’autres. 

 

La pratique du « forum shopping » se doit d’être stoppée, car elle permet au demandeur 

de se diriger vers un tribunal plus favorable aux titulaires. Ceci   accentue la disparité entre 

les justiciables et favorise les possibilités d’engorgements judiciaires et de corruptions.183 

 

On le voit, les arguments avancés par PFC apparaissent comme justifiés au regard de la 

situation actuelle dans le secteur de l’informatique. On ne peut nier qu’une réforme s’avère 

nécessaire au vue du constat établi par de nombreux avocats, universitaires et entreprises 

depuis plusieurs années.  

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

de l’industrie américaine laisse croire qu’elle pourrait ne pas voir le jour avant longtemps. 

Il faut donc alors s’intéresser aux alternatives possibles à une telle réforme. 
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 Que l’on pourrait traduire par « contrefaçon délibérée » 
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  J M. O’MELLEY, M. WEXLER, Forum Shopping More Likely As A Result Of  Narrowing Of Federal Circuit 

Jurisdiction in Vornado INTELLECTUAL PROPERTY TODAY mars 2003 
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 Chapitre 2 : Les solutions alternatives 

 

De nombreuses idées ont été suggérées au cours des derniers mois, afin de 

trouver des moyens de défenses face aux patent trolls. Quatre d’entre elles semblent 

réalisables, et seront étudiées ci-après. 

 

 Section 1 : La sanction des cabinets d’avocats  

 

Les moyens de défenses traditionnels propres aux litiges brevets n’étant plus 

efficaces contre les NPE, certains dirigeants de sociétés ont envisagé une solution plus 

pragmatique pour bloquer les patent trolls.   

 

L’idée de sanctionner les cabinets d’avocats défendant les intérêts des patent trolls est 

apparue cette année. Dans un article daté du 11 Juin 2009184, l’auteur, Jackie Hutter 

mettait en lumière le fait que de nombreux avocats spécialistes des brevets travaillaient à 

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

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

été rendue possible grâce à différents systèmes. Grâce à ces informations, chacun est 

désormais capable de savoir quelle entité est représentée par quel avocat. 

Dans de nombreux cas, des firmes d’avocats, sinon les avocats eux-mêmes sont amenés 

à travailler des deux cotés de la barrière185. Cette situation semble pour certains 

dirigeants, intolérable, et des sanctions simples sont envisagées.  Ainsi, un cabinet 

d’avocat travaillant avec une entreprise et une NPE verrait toute relation d’affaire coupée 

avec la dite entreprise. Le cabinet d’avocat n’aurait alors d’autres choix que de stopper 

ses relations avec le patent troll, sous peine de perdre un de ses plus important client, et 

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

 

Le but non dissimulé de cette pratique est de limiter la possibilité des patent trolls d’obtenir 

une bonne défense. Dans le meilleur des cas, cela pourrait couper les NPE des cabinets 
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d’avocats compétents. Elles seraient alors désavantagées face à des sociétés qui 

pourraient s’offrir les services d’avocats réputés. 

 

Cette stratégie n’a pas encore été mise en œuvre. Mais il semble qu’il soit quelque peu 

utopique de penser que les grands cabinets d’avocats se laisseront dicter des règles de 

conduite par leurs clients. De plus les dirigeants des sociétés employant de nombreux 

avocats seraient ils vraiment prêt à renvoyer des partenaires avec qui ils ont des relations 

établies depuis parfois des décennies ?  

 
 
 

 

Section 2 : Les nouvelles NPE 

 

Au cours de l’année 2008, deux nouvelles structures se sont crées, en apparence 

basées sur le modèle des patent trolls. L’activité de ces sociétés consiste en effet à 

acquérir des brevets, dans un secteur technologique précis, afin de constituer un 

portefeuille de titres leur permettant d’établir des programmes de licences. 

 

Il s’agit donc bien d’une activité uniquement tournée vers la valorisation de brevets. On 

voit alors mal ce qui fait de RPX186 et  AST187 des entités moins dangereuses que les 

patent trolls. Une fois encore, le diable est dans les détails188. En effet le business model 

de ces entités s’apparente plus à celui des patent pool189 qu’a celui des patent trolls. 

La stratégie est ici similaire à celle des patent trolls, à la différence que RPX propose une 

licence globale défensive ainsi qu’un service de représentation légal aux entreprises étant 

impliquées dans des litiges avec des patent trolls.  

C’est ici  RPX qui décide quels brevets acheter190, sans consulter les entreprises ayant 

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

disposer de l’intégralité du portefeuille acquis par RPX.  
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 Abréviation de Rational Patent Exchange 
187

 Abréviation de Allied Security Trust 
188

  Trouble for patent trolls as new company seeks to spike their guns IAM  magazine septembre 2008 
189

 Un patent pool est défini comme une association d’entreprises mettant en commun leur portefeuille de titres par le 

biais de licences croisées, ceci afin de réduire leurs coûts de recherche et développement. 
190

 A la différence de Allied Security Trust qui achète des titres en fonction des besoins de ses clients. 
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Il s’agit donc d’un regroupement défensif et préventif191 dont chaque membre paye une 

cotisation annuelle proportionnelle à son chiffre d’affaire. Le but n’est donc pas de 

menacer certaines entreprises de prendre licences sous peine d’être assigné devant un 

tribunal, contrairement aux patent trolls.  

 

Le seul revenu de RPX et Allied Security Trust provient des cotisations des membres 

ayant adhérés à ce business model. Et ce modèle semble viable, RPX ayant acquis 

depuis 2008 de nombreux brevets pour un montant de 70 millions de dollars, et 100 

millions de dollars d’achats sont prévus pour l’année 2009. Elle compte onze sociétés 

ayant pris une licence, dont IBM, Cisco Systems, Panasonic, Philips etc… Elle peut même 

se permettre d’acheter certains brevet détenus par des patent trolls.192 

 

Cependant, on peut se demander désormais l’intérêt pour de nouvelles entreprises de 

souscrire à  la licence proposée, puisque RPX a promis de ne poursuivre personne devant 

les tribunaux.193 N’est ce pas  laisser la possibilité à tous de contrefaire les brevets 

détenus par cette NPE sans être inquiété ?  

 

M. Hamster, président de RPX194 répond alors que son entreprise est susceptible de 

revendre ces brevets à ses licenciés, afin de tirer un profit de leur achat. Ces mêmes 

licenciés pourront ensuite poursuivre les entreprises extérieures au conglomérat. Ces 

nouveaux modèles économiques semblent être une bonne initiative, et apparaissent 

comme particulièrement adaptés aux secteurs de l’informatique et des nouvelles 

technologies.  

 

On peut tout de même s’interroger sur la finalité de ces sociétés. Bien qu’elles se 

proclament toutes comme étant des « anti-patent trolls », elles conservent tout de même 

une attitude de prospection envers les entreprises. Leur position de force est telle, qu’elles 

peuvent sans mal obtenir des licences auprès de tous les constructeurs, qui préfèrent 

prendre une licence en apparence amiable, plutôt que de lutter sans cesse face à des 

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

                                                 
191

 Charles B. op. cit 
192

 Notamment un brevet appartenant à Acacia Research un patent troll célèbre pour avoir poursuivi nombre de sociétés. 

Ce un titre revendiquant le système Blu-ray, et qui appartient désormais à RPX 
193

 Richard ACELLO  tool against Trolls  ABA journal Mars 2009 
194

 Les deux fondateurs de RPX sont des anciens dirigeants de la société Intellectual Ventures, autre NPE impliqué dans 

la négociation de licences, un des plus important titulaire de brevets aux Etats-Unis. 
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augmentation des redevances dans les années futures ? Auront-elles les moyens de se 

retirer d’un tel consortium ? Ce nouveau business model sera-t-il à l’avantage du 

consommateur ?  

Cette situation pourrait dans l’absolu engendrer plus de choix et une réduction des prix 

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

coûts liés aux litiges diminués. Mais l’inverse pourrait également se produire, les 

entreprises devant payer des sommes très importantes pour ces licences globales, elles 

disposeront de moins de fonds à attribuer à la recherche. 

 

On peut également se demander si ces licences globales ne freineront pas l’innovation, 

toutes les entreprises d’un même secteur disposant des mêmes titres, donnés en licence. 

 
 
Section 3 : Le développement de la « soft IP » 

  
 Le terme de « soft IP » désigne la possibilité d’instaurer un système de licence de 

droit, appliqué au domaine des brevets. Toute partie intéressée pourrait prendre licence de 

brevets délivrés dans certains domaines. Cela présente un grand intérêt  pour le secteur 

de l’informatique et des nouvelles technologies.  On considère qu’un téléphone mobile de 

troisième génération contient plus de 6000 brevets,195 les inventions sont  « cumulatives ». 

Il parait raisonnable qu’un tiers souhaitant développer son produit puisse disposer de 

licences facilement, autrement qu’en invoquant la théorie de « l’accès aux facilités 

essentielles » devant un juge. 

 

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

l’OEB, intitulé « scenarios pour le futur ».Il   est prévu qu’elle soit mise en application avec   

le futur brevet communautaire 

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

semble pas poser de problèmes. 

 

Cette licence de droit n’est pas une licence obligatoire, fixée par le juge des brevets. La 

« soft IP » désigne la possibilité pour le titulaire du brevet de mettre volontairement son 

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

                                                 
195

 C. Le Stanc « Soft ip » : pour un brevet alternatif ? Propriété industrielle n°11 novembre 2008 p.3 
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raisonnable.  

 

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

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

qui fixe à l’amiable un montant de redevance. En cas de désaccord, le juge 

communautaire des brevets serait compétent pour fixer le montant.  

Ainsi, le titulaire perd la possibilité de faire injonction à un contrefacteur de cesser toute 

exploitation de son titre. Il paraît souhaitable que certains secteurs soient 

automatiquement placé sous un régime « soft  IP », ainsi les patent trolls ne pourraient 

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

licences à des prix déraisonnables. De plus ils ne pourraient plus ester en justice afin de 

faire cesser l’exploitation du brevet. Le développement de cette solution semble à même 

de réduire en grande partie l’action malfaisante des patent trolls.  

 

Cependant cela implique une différence de traitement entre différents secteurs 

économiques. En effet les industries pharmaceutiques investissent des sommes 

colossales dans la recherche-développement, elles ne sont donc pas enclin à proposer 

des licences amiables si tôt le brevet délivré. Cette différence de traitement ne serait sans 

doute pas du goût de tous. Par ailleurs l’avènement du brevet communautaire relève d’un 

processus très long et compliqué, en discussion depuis plus de 40 ans, le développement 

de la « soft IP » au niveau communautaire n’est donc sans doute pas pour tout de suite. 

 

 

Section 4 : La création d’un marché monétaire des brevets  

 

 Depuis plus de 20 ans, la perception du brevet par les acteurs de la propriété 

industrielle à fortement évoluée. Elle est devenue un « permis de chasse » pour les patent 

trolls, et son caractère économique s’est réellement affirmé. Les brevets représentent 

désormais une part importante voire majoritaire des actifs d’une société, surtout dans les 

secteurs technologiques.  

Les solutions présentées précédemment ne sont que partielles, et il semble qu’un 

changement plus profond, prenant en compte cette notion économique et financière 

permettrait d’obtenir un secteur des brevets plus transparent. 
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La pratique de la titrisation des brevets est sans doute une piste à explorer. 

La titrisation est une technique financière qui consiste classiquement à transférer à des 

investisseurs des actifs financiers tels que des créances, en les transformant, par le 

passage à travers une société ad hoc, en titres financiers émis sur le marché des 

capitaux. Une telle titrisation s'opère en regroupant un portefeuille, c'est-à-dire un lot de 

créances de nature similaire  que l'on cède alors à une structure ad hoc (société, fonds ou 

trust) qui en finance le prix d'achat en plaçant des titres auprès d'investisseurs. 

Certaines banques utilisent déjà   les actifs de propriété intellectuelle comme instrument 

de renforcement du crédit.196 

 

L’idée, qui émerge maintenant depuis plusieurs années est de créer un marché financier 

du brevet. 

Devant le nombre croissant d’opérations de financement qui sont ainsi appuyées par des 

droits de propriété intellectuelle et l’augmentation des sommes liées à la concession de 

licences de propriété intellectuelle, Wall Street et les marchés financiers du monde entier 

commencent à manifester de l’intérêt pour ce projet. 

La création sur l’American Stock Exchange d’un indice boursier basé sur la valeur des 

droits de propriété intellectuelle des sociétés et un projet de bourse de la propriété 

intellectuelle à Chicago sont parmi les initiatives visant à fonder l’évaluation des actifs de 

propriété intellectuelle sur le marché.197 Cette monétisation198 des brevets permettrait sans 

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

« terrain de jeu » pour les inventeurs indépendants.199 Une société française Albigeoise 

s’est récemment crée, proposant un système de vente en ligne de brevets délivrés, ce 

type d’acteur représente sans doute une alternative aux patent trolls.200 

 

La société OCEAN TOMO, basée à Chicago a démontré que les droits de propriété 

intellectuels pouvaient être traités comme des titres négociables.201 Cette banque établie 

notamment une évaluation de ses clients en fonction de l’importance de leur portefeuille 
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de brevets, ainsi qu’une évaluation des brevets202.  Elle organise également des ventes 

aux enchères de brevets.  

  

Cette monétisation tente de s’exporter depuis peu sur le continent Européen. La caisse 

des Dépôts et Consignations a annoncé récemment la création d’un partenariat avec 

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

aujourd’hui réservée aux brevets américains203.  

Ce système de notation permettrait, s’il devenait mondial de permettre une vision globale 

du monde des brevets ainsi que la création d’un réseau mondial. Cependant, la notation 

de brevets suppose de définir ce qu’est un « bon brevet ». Les notes étant attribuées 

grâce a des programmes informatiques, elles omettent totalement la notion d’utilité 

effective du brevet, ainsi que la dimension complémentaire de l’invention. On s’éloigne 

alors de la finalité du système des brevets, cette notation ne reflétant pas un apport du 

brevet à l’état de la technique.204 

 

La caisse des dépôts et consignations avait également pour projet de sponsoriser la 

présentation du système de vente aux enchères de brevets, faite à Paris les 3 et 4 

Novembre 2009. Cette présentation reste aujourd’hui incertaine, OCEAN TOMO ayant 

cédé son activité de vente aux enchères, jugée trop peu rentable. On observe à l’heure 

actuelle que les stratégies spéculatives en matière de brevets s’essoufflent et ne créent 

pas de valeur, les ventes aux enchères de brevets ne semblent pas adaptées à la 

valorisation de brevets205.    

 

On peu donc s’interroger sur la légitimité d’un tel projet à l’heure actuelle. La conjoncture 

économique d’aujourd’hui ne plaide pas en faveur de la création d’un tel marché, et la 

spéculation n’a guère le vent en poupe. De plus, la mise en place d’un tel système requiert 

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

que rencontrent les Etats-Unis.  
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 CONCLUSION 

 
Les patent trolls sont aujourd’hui connus de tous, et leurs stratégies ne laissent plus 

de doutes quand à leurs intentions réelles. Quoi qu’on en dise, leur action apparaît comme 

légale, eux-mêmes se réclamants comme ayant une activité uniquement tournée vers la 

valorisation de brevets.  

Il s’agit en réalité de spéculation sur les brevets, leur acquisition se faisant en fonction non 

pas de la validité ou de l’intérêt technologique de ceux-ci, mais de leur potentiel financier 

uniquement. C’est cette vision du droit des brevets, couplée à  leur attitude très agressive 

qui fait  des patents trolls des entités tant décriées. Cependant, il ne faut pas perdre de 

vue, que les principaux acteurs du système206, aujourd’hui pénalisés par les patent trolls 

ont contribué à les créer.  

 

Le Troll, autrefois géant paisible des montagnes, est devenu avec le développement du 

christianisme un être malfaisant. De la même façon, le titulaire de brevet américain, à 

cause des abus possibles du système,  est devenu avide et économiquement dangereux, 

ne se souciant plus du développement de la technologie mais uniquement des revenus 

qu’il pourrait obtenir sous la menace. 

 

Mais face aux prétentions excessives d’un patent troll, des solutions existent. Le droit des 

brevets permet d’apporter une réponse, à condition que le juge des brevets veuille se 

servir des outils que la loi lui donne, tels que la licence obligatoire. Le droit de la 

concurrence peut également être utilisé par la victime, tout comme le droit pénal, mais 

l’application de ces règles  par un juge pour sanctionner un patent troll relève aujourd’hui 

de l’hypothèse.  

 

Pourtant  les solutions actuelles ne semblent pas réellement satisfaisantes pour pouvoir 

échapper au coup de massue d’un troll. En effet, malgré les évolutions récentes, il est 

toujours possibles pour une société victime d’un troll de se voir  condamner à cesser toute 

exploitation de la technologie concernée, aux Etats-Unis comme en France. Cette sanction 

peut alors mettre en péril l’entreprise. C’est cette « épée de Damoclès » suspendue au 

dessus de la tête du prétendu contrefacteur qui confère au patent troll une telle position de 

force, lui permettant d’avoir des prétentions financières démesurées pour les licences qu’il 
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propose. 

Pourtant, cette interdiction ne répare en rien le préjudice causé au patent troll, celui-ci 

n’exploitant pas industriellement l’invention. Cette sanction a donc comme seule 

conséquence de pénaliser l’entreprise exploitante et donc le consommateur. 

 

La limitation de cette interdiction, encadrée par des conditions strictes207, ainsi que  

l’établissement de règles d’équités dans l’évaluation des dommages et intérêts permettrait 

sans doute de réduire considérablement la nuisance des NPE sur le marché des brevets.  

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

 

L’attitude des patent trolls constitue  un détournement de l’objet du droit de brevet, rendue 

possible à cause des failles du système actuel.  Des solutions à long terme doivent donc 

être rapidement envisagées pour éviter d’autres dérives. Plusieurs, pistes sont à l’étude, 

parmi elle une réforme du système américain des brevets, un développement de la « soft 

IP », de nouveaux types de regroupement   de titres, ou encore la création d’un marché 

monétaire des brevets. 

 Pour ce faire, une réflexion globale sur la fonction du droit de brevet semble 

indispensable. Le brevet est-il désormais seulement un outil économique ? Quelle est la 

réelle fonction d’un brevet ? La stimulation de l’innovation semble être la réponse première 

qui devrait guider chaque déposant. Rien n’interdit de valoriser un titre, mais cette 

valorisation se doit de rester une conséquence de l’apport du brevet au développement de 

la technique, et non une cause.  
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 ANNEXES 
 
Annexe 1 : Brevet US n° 5 132 080 déposé en 1944 et délivré en 1992, un des plus 

célèbre « submarine patent ». 
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Annexe 2 : Brevet US n° 5 128 753  appartenant à Jerôme Lemelson, considéré comme 

l’un des pionnier du « trolling ». Ce brevet est un « submarine patent », déposé en 1954 et 

délivré en 1992.  

 
  

 



85 

 

Annexe 3 : Exemple de lettre de mise en demeure envoyée par un patent troll. Il s’agit 

d’un courrier adressé par Me Hosier, avocat de J. Lemeslon, proposant une licence, déjà 

acceptée par plus de 1000 sociétés. Dans cette lettre de réponse, il menace d’augmenter 

la licence de 50 fois son prix en cas de décision favorable du tribunal, concernant la 

validité de son brevet. Pour, information, ces 14 brevets portant sur le système du code 

barre ont été invalidés par le tribunal fédéral de l’Etat du Nevada en 2004.  
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Annexe 4 : Brevet US n° 5 845 265, revendiquant une « business method », utilisé par la 

société Mercexchange lors d’une action en contrefaçon contre la société eBay. 
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Annexe 5 : Brevet US n° 6 727 830 déposé par la société Microsoft, protégeant un logiciel, 

et revendiquant la fonction « double-clic ».  
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