1291 ETUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES

ETUDE PROPRIETE COMMERCIALE

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Les créations de salariés, susceptibles de bénéficier de la protection du droit d’auteur
ou d'un brevet, ont fait I'objet d’'un abondant contentieux au cours de I'année 2018.
Les juges sont confrontés a différentes questions relatives a la compétence des juridic-
tions et la détermination de la loi applicable, la titularité des droits et les contreparties
financieres. A c6té de ces problématiques classiques, d'autres sujets plus techniques
tels que le régime des cotisations sociales et le crédit d'imp6t pour les métiers d'art,
ont également été abordés. La présente étude a pour objectif de dresser un bilan de

certaines de ces jurisprudences.
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1 - Les créations au sein de 'entreprise sont variées puisque les
talents des salariés ont vocation a s’exprimer dans des fonctions
différentes (marketeur, programmateur, ingénieur, dessinateur,
maquettiste, styliste...). Les salariés sont cependant tous liés
par un élément commun avec leur employeur : le lien de subor-
dination intrinséque a leur contrat de travail.

2 - Cette ambivalence entre liberté créatrice et dépendance éco-
nomique génére des situations juridiques différentes qui sus-
citent, chaque année, son lot de litiges. L'année 2018 est un bon
cru qui distille un nouveau bouquet de décisions judiciaires,
d’une part, sur les créations artistiques (1) et, d’autre part, sur
les créations techniques (2).

1. Les créations artistiques

3 - En 2018, les juges ont eu & se prononcer tant sur des ques-
tions générales liées a la compétence, a la loi applicable (A) etala
titularité des ceuvres (B) que sur des questions plus techniques
telles que les cotisations sociales des créateurs salariés (C) et le
crédit d’'impot pour les entreprises des métiers d’art (D).
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A. - Compétence et loi applicable

4 - La détermination de la juridiction compétente (1°) et de
la loi applicable (2°) est essentielle et fait régulierement 'objet
d’un examen par les juridictions francaises.

1° Détermination de la juridiction compétente

5 - En dépit de la compétence exclusive de certains tribunaux
de grande instance concernant les litiges liés aux droits d’au-
teur, on constate que ces problématiques sont encore tranchées
par les juges prud’homaux lorsqu’elles se posent dans le cadre
d’une relation de travail.

6 - En effet, la plupart des revendications concernant des créa-
tions de salariés apparaissent lors d’un conflit plus général rela-
tif & une rupture contestée des relations de travail, ce dernier
conflit relevant incontestablement de la compétence prud’ho-
male. A ce titre, le Code du travail prévoit que le conseil de
prud’hommes juge de tout litige pouvant s’élever a I'occasion
de tout contrat de travail (C. trav., art. L. 1411-1).

7 - Le conflit de compétences est alors trés régulierement sou-
levé par les défendeurs. Or, les conseils de prud’hommes sai-
sissent souvent cette occasion pour asseoir leur compétence en
faveur de l'indivisibilité des litiges.

8 - Tel est par exemple le cas d’une récente affaire dans laquelle
la cour d’appel de Paris, confirmant la décision des premiers
juges, a retenu sa compétence rationae materiae au motif que
« la cour [pole social] est compétente pour statuer sur les pré-
tentions de M. E., tant en raison de la plénitude de juridiction
dont elle est investie qu'au regard du fait que le contrat de ces-
sion de droits d’auteur était adossé a la relation de travail, les
deux contrats s’exécutant concomitamment et ayant le méme
support »1.

9 - Toutefois, cela crée inéluctablement de potentiels conflits
de jurisprudence entre les tribunaux de grande instance et les
conseils de prud’hommes, et corrélativement une certaine im-
prédictibilité juridique regrettable.

2° Détermination de la loi applicable

10 - Aux termes d’un arrét du 5 octobre 2018 rendu sur renvoi
apres cassation, la cour d’appel de Paris a définitivement tran-
ché un conflit de lois applicables dans le cadre d’une probléma-
tique relative aux droits d’auteur d’un salarié dans un contexte
international.

1 CA Paris, pole 6, ch. 11, 4 déc. 2018, n° 16/15290.
2 CA Paris, pole 5, ch. 2, 5 oct. 2018, n° 18/03595.
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11 - Un salarié, reporter cameraman affecté au bureau parisien
de la société américaine ABC News international Inc., se plai-
gnait, suite a son licenciement en 2004 de I'exploitation non
autorisée par son employeur, de reportages et documentaires
dont il indiquait étre 'auteur. Si ces reportages et documen-
taires avaient été divulgués pour la premiére fois aux Etats-Unis
(pays d’origine de 'ceuvre), les violations visées par le salarié
avaient eu lieu sur le territoire frangais. Lenjeu était donc de
déterminer la loi applicable a ce conflit entre la loi frangaise et
la loi américaine.

12 - La convention de Berne pour la protection des ceuvres litté-
raires et artistiques dont la France? et les Etats-Unis sont signa-
taires comporte un article 5-2 qui précise que « la jouissance et
Pexercice de ces droits ne sont subordonnés a aucune formalité ;
cette jouissance et cet exercice sont indépendants de Uexistence
de la protection dans le pays d’origine de I'ceuvre. Par suite, en
dehors des stipulations de la présente Convention, I'étendue de
la protection ainsi que les moyens de recours garantis a lauteur
pour sauvegarder ses droits se réglent exclusivement d’apres la
législation du pays ot la protection est réclamée ».

13 - Le conseil de prud’hommes en 20084 ainsi que la cour d’ap-
pel de Paris en 2010° ont considéré que cet article n’indiquant
pas expressément que la législation applicable était celle du pays
ou la protection est réclamée concernant la question spécifique
de la détermination du titulaire des droits d’auteur, il convenait
de s’en remettre aux reégles de droit international privé fran-
caises. Selon les regles de conflit de lois frangaises, la loi appli-
cable afin de déterminer le titulaire d’une ceuvre est la loi du
pays d’origine de I’ceuvre, a savoir en 'espece la loi américaine.
Ainsi, selon la loi américaine sur le copyright de 1976, I'ceuvre
créée par un salarié au cours de ses fonctions est, sauf disposi-
tions contractuelles contraires, la propriété de 'employeur.

14 - Le salarié a alors porté cette question devant la Cour de
cassation qui, en 20136, a cassé la décision précitée en indiquant
qu’ « en statuant ainsi, alors que la détermination du titulaire
initial des droits d’auteur sur une ceuvre de 'esprit est soumise
a la reégle de conflit de lois édictée par Iarticle 5-2 de la conven-
tion de Berne, qui désigne la loi du pays ot la protection est
réclamée, la cour d’appel a violé cette disposition par fausse
application ». Elle a renvoyé sur ce point les parties devant la

3 D. n°74-743, 21 aoiit 1974, portant publication de la convention de Berne
pour la protection des ceuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
complétée a Paris le 4 mai 1896, révisée a Berlin le 13 novembre 1908, com-
plétée a Berne le 20 mars 1914 et révisée @ Rome le 2 juin 1928, a Bruxelles
le 26 juin 1948, a Stockholm le 14 juillet 1967 et a Paris le 24 juillet 1971 :
JO 28 aonit 1974, p. 8963.

4 Cons. prud’h. Paris, 5 sept. 2008, n° 04/16866.
5 CA Paris, pole 6, ch. 9, 15 déc. 2010, n° 08/11514.

6 Cass. 1% civ., 10 avr. 2013, n° 11-12.510, FS-D : JurisData n° 2013-011185;
JCP G 2013, 701, E. Treppoz.
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cour d’appel de Paris autrement composée pour étre fait droit.
La cour d’appel de Paris a alors rendu le 5 octobre 2018 un arrét
reprenant les termes de la Haute juridiction et a conclu que les
faits reprochés ayant été commis sur le territoire frangais, sur
lequel le salarié requiert la protection de I'ceuvre, la loi francaise
était applicable.

15 - Epilogue apres 10 années de procédure : en vertu du droit
francais, I'ceuvre est en I'espece qualifiée d’ceuvre de collabo-
ration dont la copropriété appartient aux personnes physiques
ayant concouru 4 sa réalisation.

B. - Titularité des droits patrimoniaux

16 - Qu’elle soit créée ou non dans le cadre d’une relation de
travail, une ceuvre appartient en principe a son auteur. Ainsi,
I'employeur qui souhaite exploiter une ceuvre créée par I'un de
ses salariés, doit conclure une cession de droits d’auteur. Cer-
tains régimes particuliers font exception a ce principe, c’est
notamment le cas de 'ceuvre collective.

17 - Dans le cadre de litiges sur des créations de salariés, les
parties sont souvent en désaccord sur la question de savoir sil
s’agit d’une ceuvre individuelle, qui est la propriété exclusive du
salarié en I'absence de cession de droits, ou une ceuvre collective
dont les droits appartiennent ab initio a 'employeur.

18 - Plusieurs décisions illustrent ce contentieux.

19 - Concernant le design d’une lampe, la cour d’appel de Paris
a retenu qu’il s’agissait d’une ceuvre individuelle de la salariée
en ce quelle avait été divulguée sous le nom de celle-ci en sa
qualité de designer et que de nombreux documents, dont cer-
tains émanant de 'employeur (communiqué de presse, an-
nonce des expositions, listes de prix, échanges d’e-mails), crédi-
taient la salariée comme I'auteur de la lampe’. Par conséquent,
I'employeur ne disposait pas de droits sur cette ceuvre.

20 - Au sujet de scénarii d’ceuvres audiovisuelles diffusées par
la société Planetemdmes, la méme cour confirme le jugement
contesté du tribunal de grande instance® en ce qu’il a déterminé
que l'une des fictions était une ceuvre individuelle du salarié
mais que l'autre devait étre qualifiée d’ceuvre collective®. La
cour a estimé que les éléments fournis aux débats permettaient
d’attribuer la paternité de la premiére ceuvre, dénommée « Le
casse-téte d’Alice », au salarié : le générique du film le désignait
comme auteur du scénario et des échanges d’e-mails confir-
maient qu’il avait écrit la premiére version de ce scénario dans

7 CA Paris, pole 5, ch. 2, 18 mai 2018, n° 17/09176.
8 TGI Paris, 21 avr. 2017, n° 15/05789.
9 CA Paris, pole 5, ch. 1, 15 janv. 2019, n° 17/10488.
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laquelle on retrouve les caractéristiques essentielles de I'ceuvre
définitive, quand bien méme un « groupe de travail » était im-
pliqué dans le suivi de cette élaboration. En revanche, le géné-
rique du film « Julien et les copains du monde » ne désignait
pas le salarié concerné mais « les membres du groupe de tra-
vail Planetemomes » comme auteurs du scénario et les preuves
fournies justifiaient de 'implication de ce groupe de travail et
d’autres salariés de la société dans I'élaboration du scénario et
des dialogues. La cour a donc retenu que ce second film était
une ceuvre collective dont les droits appartiennent a I'em-
ployeur procédant ainsi a une qualification distributive selon les
circonstances propres a chaque création. -

C. - Contrepartie financiére et paiement
des cotisations

21 - En application du Code de la sécurité sociale, toute somme
versée en contrepartie d’un travail est présumée étre un salaire,
soumis au paiement de cotisations sociales.

22 - Lorsqu’un employeur obtient de son salarié¢ une cession de
droits d’auteur sur une ceuvre créée dans le cadre du travail, il
doit lui attribuer une contrepartie financiere distincte du salaire.

23 - Cette contrepartie qualifiée de droit d’auteur échappe
au paiement de cotisations sociales auprés de 'URSSAF qui
conteste alors réguliérement cette qualification pour des
sommes qu'elle estime étre en réalité des salaires et demande
leur réintégration au sein de I'assiette des cotisations.

24 - Dans une décision du 20 décembre 201810, la Cour de
cassation a précisé que, dans le cadre d’une telle contestation,
I'employeur doit justifier du fait que la somme qu’il qualifie de
droit d’auteur n’est pas un salaire. En 'espece, une société de
production d’une émission a versé des droits d’auteur a 'un
de ses salariés ayant participé a sa conceptualisation. La Cour a
considéré que I'employeur ne parvenait pas & démontrer que le
concept de I'émission constituait une ceuvre originale éligible a
la protection du droit d’auteur. Des lors, la rémunération ver-
sée a son salarié ne pouvait étre qualifiée de droit d’auteur mais
correspondait a un salaire, soumis au paiement de cotisations
sociales.

25 - Aux termes d’un arrét du 18 janvier 2018, la cour d’appel
de Paris a également été amenée a se prononcer sur la réintégra-
tion dans l'assiette des cotisations sociales de sommes versées
au titre de droits d’auteur a des metteurs en scene, costumiers,
éclairagistes et décorateurs par le Théatre national de 'Opéra-

10 Cass. 2¢ ch. civ., 20 déc. 2018, n° 17-24.618.
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La plupart des
revendications
concernant des

comiquel!l. Alors que le tribunal
des affaires de sécurité sociale!? a
confirmé I'intégralité du redres-
sement opéré, la cour d’appel a
indiqué qu’il était nécessaire de
différencier (i) la rémunération
attribuée aux metteurs en scéne
qui se divise effectivement en un
salaire relatif au travail matériel
et des droits d’auteur concernant
le travail créatif, (ii) de celles at-
tribuées aux costumiers, éclaira-
gistes et décorateurs dont le travail ne comporte pas de sépara-
tion entre I'activité technique et I'activité créatrice. Ainsi, pour
ces derniers, la réintégration était effectivement justifiée, tandis
que, pour les premiers, seule la partie correspondant au salaire
était soumise au paiement des cotisations sociales.

de travail

26 - Se posait alors la question de la proportion du salaire et
des droits d’auteur au sein de la rémunération globale des met-
teurs en scéne. UURSSAF contestait la répartition effectuée par
le Théatre en ce que le travail d’exécution matériel détiendrait
nécessairement une place prépondérante, & hauteur de 60 % de
la rémunération globale. La cour d’appel a décidé que la répar-
tition dépendait de la personnalité de l'auteur, loriginalité de
I'ceuvre, le succes attendu, le contenu du contrat de cession des
droits, etc. En I'espece, les juges parisiens ont conclu que rien ne
justifiait qu’il soit considéré que le Théatre ait attribué une part
excessive de droits d’auteur a ses metteurs en scéne. Le redresse-
ment devait donc étre annulé.

D. - Eligibilité au crédit d'impét pour
les entreprises des métiers d'art

27 - Nous citerons enfin une décision relative a la question spé-
cifique du crédit d’'imp6t pour les entreprises des métiers d’art
rendue par la cour administrative d’appel de Paris!3.

28 - Un crédit d’'impot de 10 % des salaires et charges sociales
concernant les salariés chargés de la conception de nouveaux
produits est accordé aux entreprises du secteur des métiers
d’art, dont au moins 30 % de la masse salariale totale corres-
pond a des salariés exercant des métiers d’art, visés par arrété
(CGI, art. 244 quater O).

29 - La cour administrative d’appel s’est prononcée sur la fa-
culté d’accorder un tel crédit d’'impot a une société de conseil

11 CA Paris, pole 6, ch. 12, 18 janv. 2018, n° 14/02884 : JurisData n° 2018-
007457.

12 TASS Paris, 25 nov. 2013, n° 11-04707.
13 CAA Paris, ch. 5, 18 oct. 2018, n° 17PA01292.

créations de salariés
apparaissent lors d'un
conflit plus général
relatif a une rupture
contestée des relations
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en communication. Apreés avoir
essuyé un refus de ’Administra-
tion, la société précitée a saisi le
tribunal administratif de Paris.
Ce dernier a également rejeté
la demande considérant que la
société ne réalisait pas de « nou-
veaux produits » définis dans ce
contexte comme des « travaux
portant sur la mise au point de
produits ou gamme de produits
qui, par leur apparence caractéri-
sée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux,
forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des ob-
jets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections
précédentes » (CGI, art. 49 septies ZL).

30 - La société a alors saisi la cour administrative d’appel qui
a infirmé cette interprétation en indiquant que la requérante
exercait une activité de prestations de services conduisant a la
production de biens « produits » répondant aux besoins spéci-
fiques exprimés par chaque client, donc par nature différents.
Selon la cour, cela permettrait de retenir que la société de conseil
en communication réalisait de « nouveaux produits ».

31- Les juges se sont également penchés sur la seconde condition
de Pattribution de ce crédit d’'impo6t, a savoir I'affectation d’au
moins 30 % de la masse salariale de 'entreprise a des métiers
d’art. 11 était reproché a I'appelante d’inclure dans le montant
des charges du personnel affecté aux métiers d’art celles de trois
directrices artistiques dont l'activité ne correspondait pas aux
emplois énumérés par arrété, les montants a retenir ne permet-
tant dés lors d’atteindre que 26 % de la masse salariale totale. En
appel, les juges ont estimé au contraire que les directrices artis-
tiques mettaient en forme des messages publicitaires uniques
et quelles devaient étre regardées comme effectuant un métier
d’art. Selon la cour, I'appelante justifiait donc d’une masse sala-
riale affectée aux métiers d’art supérieure a 30 % et était donc
fondée a bénéficier du crédit d’'impot.

2. Les créations techniques

32 - Les décisions rendues en 2018 concernent principalement
la question de la titularité des droits (A) et celle de la contrepar-
tie financiere revenant a 'inventeur salarié (B).

A. - La titularité des droits

33 - Selon l'article L. 611-6 du Code de la propriété intellec-
tuelle, le droit a une invention appartient a I'inventeur. Par ex-
ception, larticle L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle
prévoit que c’est a 'employeur qu'appartiennent les inventions
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« faites par le salari¢ dans Pexécution soit d’un contrat de travail
comportant une mission inventive correspondant a ses fonctions
effectives, soit d’études ou recherches lui étant explicitement
conﬁées ».

34 - Mais, en cas de succession d’employeurs, la situation peut
parfois se compliquer.

35 - La Cour de cassation a rendu, le 31 janvier 20184, un arrét
publié¢ au Bulletin qui vient apporter d’utiles éclaircissements.
Dans cette espece, M. M a été embauché par la société I en qua-
lité de responsable de projet pour développer un dispositif bre-
veté par la société I avant d’étre licencié. La société I a fait I'objet
d’une liquidation judiciaire et la société X a acquis I'ensemble
de ses actifs incorporels en ce compris le dispositif breveté et
les résultats de travaux effectués dans la continuité de ce brevet.
La société X a alors déposé un brevet désignant M. M en tant
qu'inventeur. M. M a revendiqué la propriété de ce second bre-
vet estimant qu'il reprenait ses travaux et, subsidiairement, le
paiement de la rémunération supplémentaire due en sa qualité
de salarié de la société I.

36 - Le tribunal de grande instance de Paris!>, saisi par M. M,
a fait droit a la demande de ce dernier. En appel’6, la revendi-
cation de propriété a été rejetée au motif que le cessionnaire
tenait légitimement son droit sur le second brevet de I'ancien
employeur et que I'invention en cause était une invention de
mission au sens de l'article L. 611-7 du Code de la propriété
intellectuelle.

37 - La Cour de cassation a cassé 'arrét d’appel au visa des ar-

ticles L. 611-6 et L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle
et a posé le principe suivant lequel « 'acquisition des éléments
incorporels de I'actif d’une société, comprenant un brevet et le
résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par
un salarié investi d’'une mission inventive qu’elle avait employ?é,
ne confere pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de 'em-
ployeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet a
partir de ces éléments, n’est pas fondé a opposer au salarié que
I'invention, dont celui-ci est I'auteur et revendique la propriété,
est une invention de mission lui appartenant ».

38 - Le premier enseignement de cet arrét est que la simple ces-
sion d’actifs, a I'inverse d’une fusion-absorption, ne permet pas
au cessionnaire de se substituer au cédant en ce que le cession-
naire de la société liquidée n’étant pas I'employeur du salarié
au moment ol celui-ci a réalisé 'invention, il ne peut pas pré-

14 Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, P+B : JurisData n° 2018-000980 ;
JCP E 2018, act. 124 ; JCP E 2018, 1125 ; JCP G 2018, 351, . Raynard.

15 TGI Paris, 3 ch., 12 avr. 2013, n° 11/07230.

16 CA Paris, pole 5, ch. 1, 30 juin 2015, n° 13/10097 : JurisData n° 2015-
030469.
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tendre & 'existence d’une invention de mission qui lui appar-
tiendrait. Le salarié reste le propriétaire de I'invention.

39 - Le second enseignement a retenir, corollaire du premier,
est que le salarié ne peut de son coté obtenir du cessionnaire la
contrepartie que représente la rémunération supplémentaire dans
la mesure o1 « le droit 2 rémunération supplémentaire du salarié
ne peut étre invoqué qu'a I'encontre de 'employeur et prend nais-
sance a la date de réalisation de I'invention brevetable ».

40 - Dans 'hypothese ot le déposant n’est pas 'employeur du
salarié inventeur a 'époque de I'invention, le salarié inventeur,
méme s'il est privé d’une rémunération supplémentaire, pour-
ra, le cas échéant, revendiquer avec succes la propriété du brevet
protégeant son invention.

41 - A l'inverse, la solution générale dégagée par la Haute juri-
diction pourrait étre source d’insécurité pour les cessionnaires
puisque s’ils ne peuvent étre redevables de la dette contractée
par 'ancien employeur au titre d’une invention de mission,
leurs prétentions sur la propriété des inventions brevetables
pourraient étre contestées. En effet, elle pourrait avoir pour
conséquence de remettre en cause l'intérét économique des
contrats opérant un transfert de propriété des inventions breve-
tables dans le cadre d’opérations de recherche et développement
intragroupe ou de partenariat dés lors que le déposant cession-
naire ne serait pas 'employeur du salarié a I'origine de I'inven-
tion. Pour les acquéreurs, cela implique une adaptation des
clauses contractuelles de I'acte de cession et de garantie. autre
option serait de prévoir un dépot par 'employeur de I'inventeur
puis une cession du brevet déposé mais alors, la valorisation et
le prisme fiscal de I'opération changeraient irrémédiablement.

B. - La contrepartie financiére
1° La détermination

42 - Par application de I'article L. 611-7 du Code de la propriété
intellectuelle, I'inventeur salarié a droit au versement d’une ré-
munération supplémentaire (a) ou d’un juste prix (b) en fonc-
tion de la nature de I'invention (invention de mission ou inven-
tion hors mission attribuable). Les juridictions ont euI'occasion
en 2018 de préciser certaines régles essentielles en la matiere.

a) La rémunération supplémentaire

43 - Aux termes d’un arrét rendu le 21 novembre 201817, la
chambre sociale de la Cour de cassation a spécifié les conditions
d’application dans le temps de la notion « d’intérét exception-
nel » pour le calcul de la rémunération supplémentaire due en

17 Cass. soc., 21 nov. 2018, n° 16-24.044, FS-D : JurisData n° 2018-020736 ;
Propr. industr. 2019, comm. 7, ]. Raynard.
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Lorsque |I'employeur
leve I'option de
I'attribution de

contrepartie de la réalisation
d’une invention de mission.

44 - Cette notion était fréquem-
ment visée par des conventions
collectives afin de conditionner
le versement de la rémunéra-
tion supplémentaire. Toutefois,
la loi du 26 novembre 199018 a
rendu obligatoire le paiement
de la créance de rémunération supplémentaire et, ce faisant, a
annihilé la notion d’intérét exceptionnel.

45 - Dans cette espece, un salarié était a I'origine d’une inven-
tion de mission pour laquelle il sollicitait le paiement d’une
rémunération supplémentaire. L'invention en cause concernait
un « procédé de purification d’huile d’olive » destiné a amé-
liorer I'alimentation parentérale, dont une demande de brevet
avait été déposée par la société Synthélabo le 23 juillet 1987.

46 - La date de mise au point de I'invention était donc anté-
rieure a 'entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 1990. Ces
dispositions légales et la jurisprudence en découlant!® ne s’ap-
pliquaient donc pas a la cause?.

47 - Ainsi, la cour d’appel de Paris a retenu l'efficacité de la
convention collective de I'industrie pharmaceutique subor-
donnant l'octroi d’une rémunération supplémentaire au profit
du salarié, auteur d’une invention de mission, a la condition
que cette invention présente un « intérét exceptionnel » pour
Ientreprise. Elle a également fait droit a la demande d’expertise
pour évaluer son quantum.

48 - A ce titre, la société considérait qu'il ne pouvait étre or-
donné une expertise aux fins de connaitre 'utilité industrielle
et commerciale de I'invention et étre reconnu en méme temps
son intérét exceptionnel.

49 - La Haute juridiction a estimé que la cour d’appel n’a pas
opéré de contradiction deés lors que « la mise en ceuvre de I'in-
vention avait permis la mise sur le marché d’un produit inno-

18 L. n° 90-1052, 26 nov. 1990, relative a la propriété industrielle : JO 28 nov.
1990, p. 14624 ; JCP E 1990, act. 20630.

19 Depuis la loi du 26 novembre 1990 qui a rendu obligatoire le paiement
de la créance de rémunération supplémentaire pour un salarié investi
d’une mission inventive, toute clause d’une convention collective venant
notamment subordonner cette rémunération a un intérét exceptionnel de
I'invention pour une entreprise doit étre réputée non écrite, V. Cass. conn.,
12 févr. 2013, n° 12-12.898 : JurisData n° 2013-002397 ; JCP S 20123, 1159,
L. Drai; Propr. industr. 2013, comm. 40, J. Raynard : a propos de l'article 29
de la convention collective de I'industrie pharmaceutique.

20 V. déja en ce sens, Cass. com., 20 sept. 2011, n® 10-20.997, P+B : Juris-

Data n°2011-019597 ; JCP E 2011, 1728 ; Propr. industr. 2012, comm. 37,
A.-C. Chiariny-Daudet.

propriété d'une
invention hors mission
réalisée par un de ses
salariés, il doit verser a
ce dernier un juste prix
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vant caractérisant ainsi cet intérét
exceptionnel et, d'un autre coté,
quiil était cependant nécessaire
de disposer de tous les éléments
permettant de chiffrer la rémuné-
ration supplémentaire de I'inven-
teur salarié ». La Cour de cassation
rejette logiquement le pourvoi et
valide I'expertise ordonnée.

50 - Cette solution devrait cependant trouver une applica-
tion résiduelle dans les contentieux a venir. En effet, les litiges
portent le plus souvent sur des inventions réalisées postérieu-
rement a la loi de 1990, dont l'interprétation par les juges est
aujourd’hui sans équivoque puisque toute clause subordonnant
le versement d’une rémunération supplémentaire a la preuve
d’un « intérét exceptionnel » est désormais réputée non écrite.

b) Le juste prix

51 - Lorsque 'employeur léve Uoption de lattribution de pro-
priété d’une invention hors mission réalisée par un de ses sala-
riés, il doit verser a ce dernier un juste prix. Larticle L. 611-7 du
Code de la propriété intellectuelle indique que le juste prix doit
tenir compte de tous les éléments fournis notamment par 'em-
ployeur et par le salarié « tant en fonction des apports initiaux
de P'un et de Pautre que de l'utilité industrielle et commerciale de
Pinvention ».

52 - La contribution personnelle du salarié et I'intérét écono-
mique de I'invention sont classiquement pris en considération
par les juges pour déterminer le montant du juste prix a payer
par 'employeur.

53 - Le tribunal de grande instance de Paris a eu 'occasion, dans
un jugement du 12 octobre 201821, de mettre en ceuvre ces cri-
teres tout en restant confronté a une méthodologie imparfaite.

54 - Le 30 octobre 2015, la société Al-Babtain France a déposé
une demande de brevet ayant pour objet un procédé de fabri-
cation d’'un mat basculant et mentionnant comme co-inventeur
un des salariés de la société. Ce salarié a procédé a une décla-
ration de son invention en qualifiant celle-ci d’invention hors
mission attribuable et a sollicité le versement d’un juste prix.

55 - Alors que la Commission nationale des inventions des sala-
riés (CNIS) proposait de retenir que I'invention avait été réalisée
dans le cadre d’une mission ponctuelle spécifiquement confiée
au salarié, ce qui était contesté par ce dernier, le tribunal a es-
timé qu'il s’agissait d’une invention hors mission attribuable.

21 TGI Paris, 3 ch,, 2* sect., 12 oct. 2018, n° 2017/02071.




1291 ETUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES

Les juges parisiens ont considéré qu'aucune mission inven-
tive temporaire n'était en effet démontrée de sorte qu'il fallait
retenir la fixation d’un juste prix et non d’une rémunération
supplémentaire.

56 - Pour évaluer ce juste prix, le tribunal a alors rappelé les
lignes directrices prévues par l'article L. 611-7 du Code de la
propriété intellectuelle et s’est attaché, dans un premier temps, a
déterminer la contribution personnelle du salarié. Pour ce faire,
les juges ont tenu compte de « la part du salarié dans la réali-
sation de I'invention soit I'identification et la formulation du
probléme technique qu’elle prétend résoudre, les compétences
antérieures du salarié et celles acquises au sein de I'entreprise »,
ces éléments étant & mettre en balance avec « la contribution de
I'employeur dans la détermination des parametres permettant
la mise en ceuvre industrielle du nouveau procédé de fabrica-
tion des mats basculants ». Les pieces produites au débat ont
alors conduit les juges a fixer a 20 % l'apport du salarié.

57 - Les juges se sont focalisés ensuite sur I'intérét de I'inven-
tion et, sur ce point, ont souligné avec raison que « le juste prix
étant la contrepartie de I'attribution du brevet, son montant est
déterminé a la date de naissance de la créance du salarié¢ indé-
pendamment du succes ou de 'échec industriel ou commercial
ultérieur de I'invention qui, dés lors quil dépend des capaci-
tés de fabrication, de promotion et de commercialisation de
I’entreprise ne peut étre qu'un élément parmi d’autres soumis a
'appréciation du tribunal ».

58 - Malgré ce rappel qui distingue le mode de calcul du juste
prix de celui de la rémunération supplémentaire, le tribunal va
non seulement prendre en considération le chiffre d’affaires
généré par l'invention et sa durée de commercialisation - donc
son succes industriel - mais surtout il va lui accorder une part
prépondérante dans le calcul final du juste prix.

59 - Il est donc regrettable selon nous que I'effort de méthodo-
logie, en particulier la détermination de criteres, ne porte pas
ici ses fruits car la prise en compte de I'intérét économique de
linvention de maniére rétrospective introduit nécessairement
une incertitude sur 'estimation a priori du juste prix.

60 - Cette décision milite encore une fois pour davantage de
clarté des critéres a appliquer pour plus de prédictibilité des
jugements?2.

22 V. E. Sergheraert et A. Rey, Le calcul de la rémunération supplémentaire
pour les inventions de salariés : étude comparée en France, Allemagne
et Chine : Propr. industr. 2018, étude 24 : « Ceci explique pourquoi la
moyenne de la différence entre la gratification requise par le salarié et
celle accordée par le juge est tres élevée en France : 1 590 119 euros pour
la rémunération supplémentaire et 229 449 euros pour le juste prix ».

2° La prescription

61 - Depuis la loi du 14 juin 2013%, le délai de prescription
des créances salariales, dont relévent les actions en paiement
de la rémunération supplémentaire, est de 3 ans (C. trav.,
art. L. 3245-1) tandis que le délai de prescription quinquen-
nal de droit commun des actions personnelles ou mobilieres a
vocation a s’appliquer aux actions en paiement du juste prix.

62 - Si le délai de I'action en paiement de la rémunération sup-
plémentaire est clair, la fixation du point de départ fait toujours
débat.

63 - A cet égard, nous citerons tout d’abord un arrét de la cour
d’appel de Paris daté du 2 mars 20182, Dans cette affaire, un
employeur soutenait que le salari¢, en signant un accord de rup-
ture conventionnelle, avait renoncé a toute indemnité supplé-
mentaire au titre de ses inventions dés lors qu’il avait reconnu
avoir regu une somme pour solde de tout compte en paiement
notamment des accessoires de son salaire et qu’il n’avait pas dé-
noncé ce solde dans les 6 mois suivant sa signature de sorte que
celui-ci était devenu libératoire pour la société.

64 - Apres avoir relevé que 'accord de rupture conventionnelle
portait sur les salaires et non sur la rémunération a titre d’in-
venteur, la cour a rappelé que la loi du 14 juin 2013 a instauré
une prescription triennale applicable en I'espece puisque I'acte
introductif d’instance a été délivré quelques semaines apres la
promulgation de cette loi.

65 - En cela, la démarche des juges est logique. La ot elle sur-
prend en revanche, c’est dans le choix du point de départ.
Larticle L. 3245-1 du Code du travail, rédigé sur le modele de
Particle 2224 du Code civil issu de la réforme de 2008%, dispose
que les délais d’action commencent a courir « a compter du jour
ot le titulaire d’un droit a connu ou aurait dil connaitre les faits
Tui permettant de Uexercer ».

66 - Or, la cour a estimé que « le point de départ est la connais-
sance par le salarié des éléments nécessaires au calcul de sa rému-
nération supplémentaire ». A cet égard, elle a constaté qu'a aucun
moment 'inventeur n’a été en capacité de calculer lui-méme sa
rémunération d’invention, faute de communication par son em-
ployeur des informations financieres et comptables nécessaires
ainsi que des opérations réalisées pour I'exploitation des brevets.
Ainsi, le délai de prescription ne pouvait courir. Les juges ont
donc considéré que son action en paiement était recevable.

23 L. n° 2013-504, 14 juin 2013, relative a la sécurisation de Pemploi : JO
16 juin 2013, p. 9958 ; JCP E 2013, act. 490.

24 CA Paris, pole 5, ch. 2, 2 mars 2018, n°® 16/23992.

25 L. n° 2008-561, 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matiere
civile : JO 18 juin 2008, p. 9856 ; JCP E 2008, 2289, L. Leveneur.

© LEXISNEXIS SA - LA SEMAINE JURIDIQUE - ENTREPRISE ET AFFAIRES - N° 24 - 13 JUIN 2019




ETUDES ET COMMENTAIRES AFFAIRES 1291

Si le délai de lI'action
en paiement de
la rémunération

67 - Force est de constater que la
cour d’appel de Paris n’applique
pas ici explicitement le nou-
veau régime de la prescription
puisquelle fait courir le point
de départ a compter de la date
a laquelle la créance est déter-
minée, en exigeant que le salarié

débat

inventeur dispose des éléments précis nécessaires au calcul de
sa rémunération supplémentaire conformément a la jurispru-
dence établie de la Cour de cassation avant la réforme de 2008.

68 - En revanche, le tribunal de grande instance de Paris, le
23 mars 2018%, a appliqué les dispositions de I'article 2224 du
Code civil en apportant des précisions intéressantes concernant
son interprétation. Les juges fixent le point de départ de la pres-
cription au jour ot la créance est déterminable.

69 - En I'espece, un salarié avait réalisé une invention en 1998 pour
laquelle une demande de brevet avait été déposée aux Etats-Unis. I1
avait quitté entreprise sans avoir per¢u de rémunération supplé-
mentaire alors que la qualification d’invention de mission n’était
pas contestée. En 2014, a I'occasion d’un proces en contrefagon a
I'encontre d’'un concurrent américain de son ancien employeur,
le salari¢ s’est apercu de I'exploitation commerciale de son inven-
tion et a assigné en 2015 son ancien employeur en paiement d’une
rémunération supplémentaire de plus de 18 millions de dollars en
sollicitant la communication de différents documents permettant
de déterminer le montant de cette rémunération.

70 - La société a invoqué la prescription de I'action du salarié
en soutenant que celui-ci savait qu’il avait réalisé une invention
des 1998%7. Le salarié s’est opposé a cette analyse en prétendant,
conformément 2 la jurisprudence rendue sous I'empire de la
loi antérieure a la réforme de la prescription de 2008, que la
prescription ne pouvait commencer a courir puisqu’il ignorait
le montant exact de la rémunération qui lui était due.

71 - Dans son jugement, le tribunal a rappelé tout d’abord que
le litige devait étre tranché au regard des dispositions de l'ar-
ticle 2224 du Code civil®8. Dés lors, les juges parisiens ont rejeté
la prétention du salarié et ont écarté, ce faisant, I'ancien critere
du caractere déterminé de la créance comme point de départ
du délai de prescription au motif « qu’il convient de rechercher

26 TGI Paris, 3 ch., 3¢ sect., 23 mars 2018, n° RG 15/00961.

27 En cela, la société s’appuie sur la jurisprudence de la Cour de cassation
étudiée plus avant considérant que « le droit a rémunération supplémen-
taire du salarié [...] prend naissance a la date de réalisation de I'invention
brevetable », V. Cass. com., 31 janv. 2018, n° 16-13.262, préc.

28 Les parties s’accordaient sur 'application de l'article 2224 du Code civil
s’agissant d’un litige engagé en 2015 mais s’'opposaient en revanche sur
la portée de la réforme de 2008 quant au point de départ du délai de
prescription.

supplémentaire est
clair, la fixation du point
de départ fait toujours

concretement la date a laquelle
le salarié¢ a connu ou aurait da
connaitre les faits lui permettant
d’exercer son action en paiement
sans pour autant qu’il soit néces-
saire de subordonner ce point de
départ a la connaissance de tous
les éléments pour déterminer
le montant de sa créance, la possibilité pour le salarié¢ d’exer-
cer son droit & rémunération supplémentaire ne devant pas se
confondre avec la connaissance par le salarié du montant de la
rémunération qui lui est due ».

72 - Pour autant, le tribunal n’a pas épousé la thése de 'employeur
et a souligné que la prescription court lorsque 'employeur peut
« justifier d’avoir mis son salarié en mesure de pouvoir exercer
cette action, soit en prévoyant une disposition particuliére dans
son contrat de travail, soit en mettant en ceuvre une procédure
interne a I'entreprise aisément accessible au salarié lui permet-
tant d’étre informé de maniére suffisamment précise sur les délais
et conditions de mise en ceuvre du bénéfice de ladite rémuné-
ration supplémentaire, le cas échéant en renvoyant aux disposi-
tions d’une convention collective ». A défaut pour I'employeur
de justifier d’avoir mis en ceuvre de telles mesures, le tribunal a
précisé qu’ « il convient d’apprécier concrétement au regard des
circonstances de I'espéce et notamment des fonctions du salarié
au sein de I'entreprise ou de celles qu’il a exercées apres son dé-
part en relation ou avec I'invention dont il se prévaut ou encore
de laccessibilité par ce dernier a des informations nécessaires a
Iexercice de son action en paiement, la date a laquelle il a eu ou
aurait @ avoir connaissance de ces éléments ».

73 - Au cas particulier, le salarié avait continué a exercer son
activité professionnelle dans le méme secteur, trés exactement
dans une société assignée en contrefagon du méme brevet en
2006. Les juges ont estimé qu’il ne pouvait ignorer 'intérét éco-
nomique du brevet et disposait donc d’éléments pour évaluer
méme sommairement le montant de la créance salariale  la-
quelle il pouvait prétendre, qui était dés lors déterminable.

74 - Considérant que le délai de prescription a commencé a
courir en 2006 et qu’il a expiré en 2013 en application des dis-
positions transitoires de la loi de 2008, les juges ont considéré
que 'action du salarié est prescrite, 'assignation datant de 2015.

75 - Cette décision est doublement intéressante. Elle réalise une
application effective de I'article 2224 du Code civil aux actions
en paiement de la rémunération supplémentaire. Elle ouvre des
pistes de travail (clause dans le contrat de travail, procédure in-
terne transparente, claire et accessible sur les délais et conditions
de mise en ceuvre de I'action du salarié) permettant a I'em-
ployeur de limiter les risques de contentieux dans le temps. W
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Lessentiel a retenir

Les créations de salariés ont donné lieu a de nombreuses décisions en 2018, qu’il s'agisse de créations artistiques ou

techniques :

e les juridictions prud’homales conservent une compétence rationae materiae en matiére de droit d’auteur dans le cadre
de litiges relatifs aux relations de travail ;

» |a détermination du titulaire initial de droits d’auteur sur une ceuvre de l'esprit est soumise a la regle de conflit de lois
édictée par l'article 5-2 de la convention de Berne qui désigne la loi du pays ou la protection est réclamée ;

o les juges continuent d’affiner les critéres permettant de distinguer les ceuvres individuelles et les ceuvres collectives ;

» 'Administration poursuit la soumission aux cotisations sociales de certaines sommes versées a des salariés au titre de
droits d’auteur ;

e les conditions pour bénéficier du crédit d’impét des entreprises des métiers d’art ont été clarifiées par la cour admi-
nistrative d’appel de Paris ;

« 'acquisition des éléments incorporels de I'actif d’une société, et notamment d’une invention « de mission », ne confére
pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de 'employeur cédant ;

» |a jurisprudence précise les conditions de détermination de la rémunération supplémentaire et du juste prix ;

s enfin, des décisions révelent des difficultés d’application du nouveau régime de la prescription pour la détermination
du point de départ des actions en paiement d’une rémunération supplémentaire.

PANORAMA

1292

BAIL COMMERCIAL - Droits et obligations du preneur - Action en répétition
de I'indu - Prescription de I'action en répétition de I'indu - Nature de la
prescription - Prescription quinquennale (non)

Ayant relevé que les charges de copro-
priété n’étaient pas stipulées au bail
commercial comme étant supportées
par le preneur, la cour d’appel en a exac-
tement déduit que I'action en répétition

de ces charges indiiment payées n’était
pas soumise a la prescription abrégée
édictée par l'article 2277 du Code civil,
dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-
32 du 18 janvier 2005.
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Cass. 3 civ., 9 mai 2019, n°® 16-24.701,
P+B+I, Sté JGMC ¢/ Sté Erteco France :
JurisData n° 2019-007356 (CA Paris, pole
5, ch. 3, 2 sept. 2016, n° 14/14325)

Rejet




