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Avant propos

Dans un monde confronté a des défis immenses et des mutations rapides — changement climatique,
transition énergétique, santé globale, intelligence artificielle —, la France fait le choix de croire dans
sa recherche. Nos établissements publics et nos laboratoires produisent des connaissances de haut
niveau, mais surtout des résultats qui, s'ils sont accompagnés, peuvent devenir des solutions concretes
pour la société. Il est donc essentiel de faciliter le passage de la recherche vers I'innovation, afin de
maximiser son impact économique, industriel et sociétal.

Ce document qui reprend le guide Du labo a la startup constitue une premiere étape structurante
dans cet engagement. Il a pour objectif d'accompagner la création de startups issues de la recherche
académique en proposant un cadre clair et partagé sur les conditions financieres du transfert de
technologies. Ces conditions ne visent ni la rentabilité immédiate, ni le rendement financier maximal.
Elles traduisent la volonté de reconnaitre le réle central de la recherche dans I'€mergence des
innovations.

Le ministére chargé de I'Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministere de I'Economie, des
Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de France, soutiennent la mise en place de
conditions financieres au juste prix : équilibrées, lisibles, et adaptées a la maturité des technologies
transférées. Ce cadre permet de sécuriser les parties, de simplifier les négociations et d’instaurer une
relation de confiance entre les chercheurs, les établissements publics, les organismes de transfert de
technologies et les investisseurs.

Alors que, dans d’autres régions du monde, la science fait parfois I'objet de remise en cause, la France
et I'Europe renouvellent leur pleine confiance dans la recherche comme moteur de progres et
d’€mancipation. Nous croyons en la capacité de notre recherche publique a nourrir un écosystéme
d’innovation souverain, durable et compétitif.

Je remercie I'ensemble des acteurs qui ont contribué a ce travail. Ce guide n'est pas un aboutissement,
mais un point de départ. Il incarne un changement de posture, une culture de lI'impact, et une vision
partagée : faire de la recherche non seulement un lieu de savoir, mais un levier stratégique pour batir
les innovations de demain. Les travaux se poursuivront afin de proposer des modeles types d'accords
de licence par secteur d‘activité, afin de renforcer encore la transparence et la rapidité du transfert
de technologies.

Philippe BAPTISTE

Ministre chargeé de I'Enseignement supérieur et de la Recherche
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Introduction

Le contrat de licence, comme le pacte d’actionnaires, est un document structurant pour toute startup
Deeptech qui démarre : c'est la licence qui confére a I'entreprise naissante un droit d’exploitation
sur une technologie. Sans licence, la propriété intellectuelle issue d’un laboratoire ne peut pas étre
exploitée commercialement. En effet, lorsque des travaux de recherche aboutissent a un résultat
exploitable, la propriété intellectuelle de I'innovation est sécurisée au nom des (co)propriétaires.
Dans ces conditions, c’est bien le contrat de licence qui encadre l'exploitation de cette propriété
intellectuelle par une société.

Cette licence sera un élément clef de la vie de la startup : elle encadre les actions de la startup sur la
technologie transférée et impacte son potentiel de valeur de maniere significative. Elle est un élément
de préoccupation et de mobilisation central tant des Organismes de Transferts de Technologie (OTT),
que des investisseurs actuels et futurs. C'est particulierement le cas des fonds de Venture Capital
(VC), qui prendront les premieres participations au capital de la startup. Etant donné cette pluralité
d’acteurs et ces enjeux, la durée de négociation peut s‘étendre sur plusieurs mois.

Au regard de I'importance de cette négociation pour le projet d’entreprise, il est fondamental que les
porteurs de projets soient armés pour I'aborder. Ce guide vise a permettre a tout porteur de projet de
startup deeptech (actuel ou futur) de saisir les enjeux et les grands thémes de la négociation de licence.
Et ainsi de lui permettre de gagner en crédibilité aupres de ses futurs partenaires et investisseurs.

m

Qu'est-ce qu’un contrat de licence pour une startup deeptech?

Le contrat de licence est l'acte qui matérialise la concession des droits d'exploitation d'une
technologie selon un périmétre défini (territoire, domaine, exclusivité, non exclusivite,
conditions financiéres, etc.)

Sa négociation implique nécessairement le porteur de projet, et un organisme de valorisation
(OTT).

lls'agit d’une réelle négociation commerciale, quivarie en fonction del'activité, de la technologie
concédée, du modele économique et du potentiel de développement de chaque startup en
création.
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Ce guide donne des bonnes pratiques actionnables et recommandeées pour

tous les entrepreneurs, quelle que soit la nature de leur projet.

En préambule, nous proposons un aparté sur les acteurs qui entrent en jeu

dans le cadre d'une négociation de licence.

Contrat de licence

v

LABORATOIRE

Développement de la propriété
intellectuelle.

ETABLISSEMENTS

Copropriétaires de la propriété
intellectuelle du laboratoire.

MANDATAIRE UNIQUE

Responsable de la licence pour
le compte des établissements.

ORGANISME
DE TRANSFERT

Sous-mandataire, gérant

des licences et contrats.

Est rattaché a |'établissement
mandataire.

STARTUP

Exploitation commerciale.

A noter que le laboratoire est souvent géré par plusieurs établissements,
qui désignent parmi eux un mandataire unique de la propriété intellectuelle
développée par ce laboratoire. Par ailleurs, ce mandataire peut déléguer la
gestion des actifs de propriété intellectuelle dont il a la charge ainsi que de
leur valorisation a l'organisme de transfert de technologie (OTT). C'est avec cet
organisme que la startup négocie les conditions d'exploitation de la propriété
intellectuelle développée dans le laboratoire et propriété conjointe des

établissements.
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Comment préparer
la négociation
d'un contrat de licence?

Aborder une négociation, c'est d'abord adopter un certain état d'esprit. Dans le cas d’un chercheur
et futur entrepreneur, celui-ci n‘est pas nécessairement intuitif : c’est un exercice nouveau, qui
demeure pourtant la clef d’'une négociation réussie. Se lancer dans une négociation autour de la
propriété intellectuelle de sa propre invention, qui sera I'actif principal de son entreprise, implique
donc d'arriver préparé :

- comprendre la nécessité juridique de cette négociation, en distinguant les concepts de
paternité et de propriété de son invention;

- comprendre les mécanismes de valorisation d'un actif immatériel (la propriété
intellectuelle), et son périmetre, qui peut également étre complété par d'autres actifs,
plus tangibles : molécule, prototype, etc.);

- comprendre quelles sont les parties prenantes a cette négociation et quels sont leurs
intéréts respectifs.

En France, le chercheur/entrepreneur
est-il le propriétaire de son invention?

Le transfert de technologie vise, par essence, a permettre l'exploitation commerciale d'une invention
réalisée dans le cadre de travaux de recherche scientifique. Cela peut étre le cas lorsqu’un industriel
ou un grand groupe souhaite utiliser et commercialiser une invention : il devra dans ce cas acquérir
les droits d’utilisation de cette invention qui est la propriété intellectuelle des institutions de tutelle
du laboratoire au sein duquel cette invention a été réalisée.

Mais que se passe-t-il dans le cas ou le chercheur qui a réalisé I'invention souhaite la valoriser en créant
une startup qui la commercialisera?

Une intuition commune, et pourtant erronée, assimile cet inventeur et néo-entrepreneur au
propriétaire de I'invention. Le chercheur a d'ailleurs l'obligation Iégale de déclarer son invention a son
employeur. Mais en réalité, et comme le spécifie le Code de la propriété intellectuelle’, lorsqu’une
invention est réalisée par un chercheur employé au sein d'un laboratoire public, la propriété
intellectuelle qui en découle appartient aux institutions tutelles de ce laboratoire. Un transfert de
technologie est donc nécessaire pour que l'entrepreneur puisse exploiter commercialement cette
invention via une création d'entreprise.

1_Pour les fonctionnaires : Code de la propriété intellectuelle, Article R611-12-1 : « Les inventions faites par le fonctionnaire ou I'agent public dans l'exé-
cution soit des taches comportant une mission inventive correspondant a ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement
confiées appartiennent a la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites taches, études ou recherches.»

Pour les salariés d’EPIC : Code de la propriété intellectuelle, article L.611-7 : (...) Les inventions faites par le salarié dans I'exécution soit d’un contrat de
travail comportant une mission inventive qui correspond a ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées,
appartiennent a I'employeur. Lemployeur informe le salarié auteur d’une telle invention lorsque cette derniere fait I'objet du dépét d’une demande
de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre. Les conditions dans lesquelles le salari¢, auteur d'une invention
appartenant a I'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise
et les contrats individuels de travail. (...)
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Il importe de comprendre que la formalisation de la propriété intellectuelle, sa sécurisation et sa
maturation, puis son transfert par contrat, au-dela d'une nécessité juridique, est un moyen de valoriser
la recherche. Elle présente des bénéfices pour toutes les parties impliquées dans la négociation :

- Pour le chercheur/entrepreneur : la formalisation de la propriété intellectuelle via un
brevet par exemple, puis le transfert de technologie permet de protéger son invention,
tout en posant le cadre de sa maturation et de son exploitation.

Le chercheur (hors EPIC) peut alors faire une demande de concours scientifique a son organisme de
tutelle afin de poursuivre le développement de son invention dans le cadre d’une création de startup,
elle-méme sollicitant une licence d'exploitation de ladite invention.

Le chercheur, lorsqu’il devient ainsi entrepreneur, se constitue également un patrimoine : dans le cas
de la création d'une startup deeptech, ce sont les parts du capital social de I'entreprise que détient
le fondateur. Ce patrimoine est appelé a s'apprécier au gré du développement de l'entreprise et de
sa valorisation.

- Pour I'établissement propriétaire : le transfert de technologie permet a I'établissement
de percevoir une rémunération, sous diverses modalités (détaillées plus loin dans ce
chapitre). Cette rémunération permettra en retour de rémunérer les inventeurs et de
financer de nouvelles recherches, qui pourront elles-mémes étre valorisées.

- Pour l'entreprise nouvellement créée ou a venir : le transfert de technologie, notamment
dansle casd'un contratde licence, améne I'entreprise a se poser de nombreuses questions
clés : Quelle forme prendra le produit ou/et le service? Quelles sont les étapes de son
développement? Sur quels marchés le commercialiser ? Avec quel modéle économique?

Si les réponses a ces questions peuvent (et vont probablement) changer avec le développement de
I'entreprise et les apprentissages qui en résultent, le contrat de licence permet a I'entreprise et a
I'entrepreneur de se projeter en adoptant la vision la plus large possible de ce que pourra étre leur
développement futur. Enfin, le transfert de technologie permet de protéger I'entreprise de l'arrivée
de nouveaux compétiteurs, en lui donnant I'acces a des actifs de propriéte intellectuelle.

Lorsqu’un chercheur souhaite créer une startup a partir de ses résultats de recherche, la création
de l'entreprise est encore lointaine et ses résultats nécessiteront d'étre développés au sein d'un
programme de maturation ou d'incubation. A la différence d’un groupe industriel, il est rare de voir
un chercheur s'engager dans une procédure d’acquisition des droits d'exploitation de son invention,
qui nécessite souvent un investissement financier significatif. C'est donc plutét le contrat de licence
(et pas un contrat d'acquisition) qui sera privilégié.

Ce contrat va déterminer :

- I'ensemble des conditions d’exploitation des actifs de propriété intellectuelle : la nature
de l'innovation (I'objet), les domaines et les marchés dans lesquels elle pourra étre
exploitée, les modalités de cette exploitation, etc.;

- les conditions financieres de cette exploitation, c'est-a-dire la rétribution que devra payer
la startup pour exploiter les actifs de propriété intellectuelle. Cette rétribution peut étre
structurée a l'aide d'instruments variés (upfront, redevances, minima, prise de part au
capital, milestones, etc.), qui seront détaillés dans la seconde partie de ce chapitre.

Le contrat de licence se négocie par un représentant désigné, tel qu’un conseil (juriste/avocat) ou un
futur dirigeant autre que le chercheur? d’'une part et via une structure mandatée pour valoriser la
recherche (OTT) d'autre part. Cette négociation porte en grande partie sur la valorisation de I'actif de
propriété intellectuelle dont il importe de comprendre les mécanismes.

GO0

Attention

Un chercheur travaille avec des collegues, étudiants, stagiaires, qui en fonction des contrats et
reglements peuvent parfois se prévaloir d'un droit sur I'invention. Il faut se mettre en relation
avec la cellule valorisation de son organisme de tutelle afin de formaliser une déclaration
d’invention et précisément identifier I'ensemble des inventeurs associé€s a une invention.

2_Code de la recherche, notamment a I'article L. 5311 et L.531-2. Ces articles stipulent que les chercheurs peuvent étre autorisés a participer
a la création d'une entreprise, mais ne peuvent pas négocier directement des contrats avec leur organisme de recherche d'origine ou des entités
du service public de la recherche afin d’éviter les conflits d'intéréts.
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Comment la valorisation de l'actif
« propriété intellectuelle » est-elle
définie et comment la négocier?

Dés lors qu'il est nécessaire pour la startup de rétribuer le propriétaire de l'actif de propriété
intellectuelle, deux questions se posent : a hauteur de combien? Et comment déterminer la valeur
fiduciaire d'un actif immatériel ?

La connaissance de ces mécanismes est une clef indispensable d'une négociation réussie pour
I'ensemble des acteurs.

Il est intéressant de comprendre que la rémunération du transfert de technologie peut prendre
3 formes principales selon les pratiques observées par I'OTT :

- des redevances (royalties et autres modalités financieres, upfront, milestones, minima
garantis) en contrepartie de l'exploitation de la licence;

- la prise de participation de I'OTT au capital de la startup;
- une combinaison des deux.

La prise de participation peut se faire par conversion de créance. La créance peut correspondre a un
droit d'acces habituellement nommeé upfront.

Le versement d’'une redevance en contrepartie
de I'attribution de la licence

Dans ce premier cas de figure, la négociation portera sur :

- lavaleurde la propriété intellectuelle, qui est difficile a mesurer objectivement. Toutefois,
elle peut s'évaluer comme étant la somme dont devra in fine s’acquitter la startup pour
exploiter cet actif lors de son développement;

- les modalités de versement de cette redevance , qui peuvent également varier (voir
encadré ci-dessous). Ainsi, les modalités de rémunération de la licence peuvent en
particulier varier en fonction du calendrier prévisionnel de démarrage des activités
commerciales et le cas échéant des levées de fonds réalisées.

La détermination de la valeur de I'actif de propriété intellectuelle est donc une étape fondamentale
de toute négociation de licence. Il importe de garder en téte que cette négociation doit permettre
de concilier et satisfaire les attentes des parties concernées en assurant un partage de la valeur créée
par I'entreprise sur la base de ces actifs de propriété intellectuelle :

- pourles établissements, propriétaires des actifs de propriété intellectuelle, de rembourser
une tres faible part des coOts complets des recherches réalisées par les inventeurs pour
aboutir a I'actif de propriété intellectuelle (salaires, frais d’environnement, équipements,
etc.) qui représentent bien souvent plusieurs dizaines de millions d’euros;

- pour I'OTT de répondre a sa mission de transfert technologique au soutien de la
compeétitivité des entreprises, de la création de I'emploi, du soutien a l'excellence de la
recherche scientifique frangaise et a la de rémunération des innovations issue de celle-
ci;

- pour la startup de se développer sans étre handicapée par une charge trop lourde
dés le démarrage ou par des conditions d'exploitation de la licence trop restrictive.
Il importe de garder en téte que l'activité d’'une startup est par nature aléatoire; si la
phase de maturation doit permettre d‘avoir la meilleure idée possible du marché et des
applications possibles de la technologie exploitée, un pivot demeure toujours possible.
Celui-ci doit demeurer réalisable et sa possibilité doit étre prise en compte au moment
de la négociation;

- pour la startup d'étre compétitive, de bénéficier d’'une avance concurrentielle via une
exclusivité d’exploitation sur un actif, gagnant ainsi en crédibilité et attractivité.
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Par ailleurs, la valorisation de la propriété intellectuelle va également dépendre d'une multitude de
facteurs dont la combinaison est unique a chaque startup : la technologie risque-t-elle de devenir
rapidement obsoléte, comme cela peut étre le cas dans le logiciel ? L'activité de la startup est-elle
capable de générer rapidement des revenus? Donc en combien de temps un premier produit peut-il
envisageé d'étre commercialisé ? Son activité la conduira-t-elle a étre dépendante d’'un nombre restreint
de clients ou pourra-t-elle se prémunir de ce risque de dépendance? La croissance de l'activité (et
donc des éventuels montants de redevance) est-elle modélisable et quel financement sera encore
nécessaire? Plus important encore, a quel point la propriété intellectuelle transférée va-t-elle peser
dans le produit / la technologie commercialisée par la startup ? En effet, le produit final sera souvent
le fruit de plusieurs itérations réalisées sur I'invention de départ : la propriété intellectuelle concédée
doit étre complétée par des développements ultérieurs pour assurer le déploiement de la startup
de sorte que la licence pourra étre assortie d’un accord de R&D dont les résultats générés viendront
s'ajouter aux droits de propriété intellectuelle concédés en licence.

La prise de participation de I'OTT au capital de la startup

Dans ce cas de figure, I'OTT prend sa part du risque : il accepte de lier son sort a la réussite ultérieure
de la startup et il s'associe alors au(x) fondateur(s) de I'entreprise. Ce mode de rémunération du
transfert de technologie aligne les intéréts de I'OTT sur ceux des actionnaires de la startup et permet
in fine a la structure de tutelle du chercheur / a la structure de valorisation de se rémunérer sur la
revente de ses parts. Les mécanismes afférents a l'attribution des parts et les bonnes pratiques liées
a cette négociation sont traités dans le guide Du labo a la startup publié en mai 20233 (le chapitre
«Négociation du pacte d’actionnaires») et ne seront donc pas abordées ici.

Pour autant, il demeure intéressant de comprendre les raisons sous-jacentes a l'entrée au capital
d’une structure de transfert de technologie. Celles-ci sont en effet directement liées a la nature de
I'activité de la startup :

- Lentrée au capital peut s'expliquer dans le cas oU la propriété intellectuelle initiale sera
amenée a évoluer avec l'activité de la startup, voire a ne pas étre utilisée dans le produit
final qui sera commercialisé. S'il reste nécessaire de rémunérer le transfert dans ce cas,
l'entrée au capital peut permettre d'éviter une trop grande complexité dans le cas d'une
propriété intellectuelle fragile.

- |l peut également étre intéressant pour une structure de transfert d'entrer au capital pour
bénéficier des mémes droits d'information que tout autre actionnaire. Cela s'observe
dans le cas de startups deeptech se développant sur un segment de marché ou un
secteur stratégique pour la structure de transfert.

- Enfin, la prise de parts permet de ne pas pénaliser la trésorerie de la startup des sa
création. En effet, une jeune startup, a fortiori dans la deeptech, peut mettre du temps
a dégager des revenus. Reéinvestir ce chiffre d'affaires initial dans le développement de
I'entreprise plutét qu’au remboursement d'une dette sera bénéfique au développement
de la startup. Privilégier la prise de parts au capital va donc permettre a la structure de
transfert d'éviter a la startup un coUt financier récurrent lors des premieres années de son
développement.

- Parfois, seule une partie de la créance (c’est-a-dire la somme dont est redevable la startup
au titre du transfert de technologie) est convertie en capital alors que I'autre est inscrite
en compte courant (ou en obligation convertible en actions) qui pourra servir a 'OTT
pour se reluer au fur et a mesure des tours de financement pour maintenir le niveau
d'equity et donc de limiter le remboursement en cash du CCA par la startup.

Plus largement, I'entrée au capital entraine un alignement des intéréts des différentes parties de la
négociation. Le transfert de technologie sera effectivement rémunéré (et parfois mieux que par une
redevance) si et seulement si la startup fonctionne et que sa valorisation augmente dans le temps.

Pour aborder cette négociation dans les meilleures conditions, il est nécessaire de garder en téte que
cette entrée au capital peut étre modélisée de deux manieres différentes :

3_https://presse.bpifrance.fr/startups-deeptech-du-labo-a-la-startup-guide-de-survie-pour-entrepreneurs-publie-par-bpifrance-pour-faciliter-les-levees-
de-fonds-en-amorcage-des-startups-deeptech
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La prise de participation en direct

Dans ce cas de figure fréquemment observé, |a structure de valorisation prendra des parts directement
au capital de la startup. Pour autant, il convient d‘étre vigilant et de justifier la raison et le montant de
cette prise de parts.

Cela participera a moyen et a long terme de la création d’'une equity story cohérente, qui sera une
des clefs nécessaires pour convaincre des investisseurs lors de futures levées de fonds, tout en étant
la garantie d'un partage de la valeur équilibré.

La prise de participation en conversion de créance

Ici, la prise de participation est directement liée au transfert de propriété intellectuelle. La valeur est
déterminée de maniere identique a celle utilisée pour déterminer les montants forfaitaires a verser
par la startup et décrits ci-dessus. Néanmoins, ces montants ne seront pas facturés immédiatement
et deviendront une dette pour la startup. Cette dette pourra alors étre convertie en prise de
participation au capital qui sera matérialisée lors de la premiére levée de fonds. A l'évidence, le
choix de celui qui a I'initiative de la conversion ou du remboursement (la startup endettée ou I'OTT
créancier) est en soi une négociation stratégique.

Concretement, ce mécanisme peut étre matérialisé par différents instruments financiers (dette
et BSA (bons de souscription d’actions) ou OCA (obligations convertibles en actions). Le choix du
montage financier n'est pas neutre pour la startup, et il est recommandé de se faire accompagner
dans son élaboration.

Par ailleurs, la réalité est comme souvent un plus complexe : la prise de participation peut étre «en
direct» pour une quote-part et «en conversion» pour un solde.
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Quelles sont les différentes modalités financiéres
de rémunération du transfert de technologie ?

Modalités financieres usuelles en contrepartie de ['attribution de la licence

- Redevance : on parle aussi de royalties dans le cadre des négociations. Les deux termes
désignent le versement a échéance réguliere (en général annuelle) d'un pourcentage des
ventes nettes utilisant la technologie (dépendant de la filiere industrielle concernée).

Upfront : le versement d’'une somme a la signature du contrat de licence qui pourra étre
convertie en partie ou entierement en prise de parts (directement, ou via des mécanismes
tels que les obligations convertibles).

Minima : fixation d’'un montant minimum qui devra étre versé en rétribution de I'utilisation
de la licence, que la startup se développe ou non.

Milestones : le versement est séparé en plusieurs forfaits, qui sont débloqués et versés
lors de I'atteinte par la startup de certains objectifs (levée de fonds, passage phase de
développement technique ou reglementaire, mise sur le marché, montant de chiffre
d’affaires, etc.).

Frais de propriété intellectuelle : en parallele des frais de licence, une pratique commune
dans ces négociations est de demander a la startup de prendre en charge les frais de
propriété intellectuelle (établissement, suivi, maintien et extension de brevets par exemple).
Il est a noter qu'il peut étre difficile pour la startup d‘assumer cette charge des le départ de
son activité; il peut étre prévu que ces frais soient pris en charge, puis remboursés lors des
premieres levées de fonds.

Prise de participation de la structure de valorisation au capital de la startup

— Prise de participation en direct : il est fréquent que la structure de valorisation prenne
des parts au capital de la startup en contrepartie du transfert de technologie. Cette prise
de participation peut également venir en contrepartie d'un programme d’incubation ou
d’accompagnement dans la création de la startup.

Ce point, simple dans son mécanisme mais complexe dans ses enjeux, est abordé dans le
guide Du labo a la startup dans un chapitre dédié a la négociation du pacte d’actionnaires®.

Au vu de la diversité des situations rencontrées, force est de constater qu’il n‘existe pas de méthode
arithmétique universellement reconnue pour évaluer la valeur d'un actif de propriété intellectuelle
de maniere standardisée. Chaque transfert de technologie s'inscrit dans un contexte spécifique, ou la
nature de l'invention, son degré de maturité, et son potentiel de valorisation conditionnent fortement
les modalités financieres. Un équilibre doit étre trouvé entre les différentes modalités financieres et |l
existe toujours une marge de négociation, a adapter au cas par cas.

Cependant, les conditions financieres proposées ci-apres ont €té définies a partir d'un benchmark
rigoureux des meilleures pratiques en matiere de valorisation des actifs de propriété intellectuelle,
s'appuyant notamment sur les recommandations du University Spin-out Investment Terms Guide du
Royaume-Uni (USIT Guide®) et est le fruit d'une concertation avec les universités/ONR, leurs filiales de
valorisation et d'investisseurs afin de fournir un cadre structurant et équilibré pour les négociations.

4_https://presse.bpifrance.fr/startups-deeptech-du-labo-a-la-startup-guide-de-survie-pour-entrepreneurs-publie-par-bpifrance-pour-faciliter-les-levees-
de-fonds-en-amorcage-des-startups-deeptech

5_ www.ten-u.org/news/the-usit-guide
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Conditions.-financieres

EQUITY 5-10% DU CAPITAL DETENU PAR L'OTT APRES LA PREMIERE LEVEE DE FONDS SIGNIFICATIVE
La fourchette basse d’equity est applicable dans La fourchette haute d’equity est applicable
les cas suivants : par exemple dans les cas suivants :

« La technologie est transférée dans une phase encore  « La technologie a progressé en niveau de maturité

trés amont (ie TRL3). (TRL5/6) en bénéficiant de financements de pré-
maturation et maturation assurés par l'organisme
co-fondateur. L'équipe de recherche a également
bénéficié d'un support humain.

« Le niveau de redevances et celui de sous-licence
sont dans la tranche supérieure.

« La force des actifs de Propriété Intellectuelle
est faible ou facile a contourner; Il existe une
dépendance a un autre actif de propriété
intellectuelle ; I'actif propriété intellectuelle » La force des actifs de Propriété Intellectuelle est
ne constitue qu’une brique de la technologie. fort, il existe un portefeuille de différents actifs de

propriété intellectuelle.

- Le niveau de redevances et celui de sous-licence sont
dans la tranche basse.

« Le marché est considéré de niche ou trés
concurrentiel. « Marché a fort potentiel de croissance.
« Continuité de soutien de I'ESR (acces a des locaux
et expertises de I'ESR, etc.).

UPFRONT
Somme forfaitaire systématiquement facturée a la signature du contrat de licence ou de l'option de licence,
payable en numéraire (quelques dizaines de milliers d’euros) et/ou en action par conversion de créance.
Son réglement peut étre décalé, voire échelonné sur plusieurs années, puis payé ou converti.
L'OTT peut procéder a une conversion de créance qui permettra le maintien d’un certain niveau d’equity
jusqu'a la premiere levée de fonds significative.

ROYALTY 1A 5% DES VENTES NETTES DE LA STARTUP
Le taux de redevance est établi en cohérence avec le secteur de la technologie et au domaine d’activité,
le modéle économique inhérent aux produits développés, au benchmark sur les pratiques marchés, la force
de la propriété intellectuelle concédée, au temps et financement encore nécessaire avant l'arrivée sur le marché
Majoritairement entre 1 a 5% mais la licence de produits logiciel peut demander des royalties jusqu’a 15%
pour des technologies trés matures.

MILESTONES 10K€ A 300KE 50K€ A5M€
Phase technique/réglementaire (marquage CE, etc.). Domaine Pharma (phase clinique, autorisation de mise
Evénement déclencheur a personnaliser par secteur. sur le marché, etc.).

MINIMA 0€ 10K€E A 50K€

GARANTIS

Pas de minimum pendant quelques années @ Des minima peuvent étre négociés pour garantir un
selon le business plan de la startup. retour financier minimum a partir du business plan,
le cas échéant via une augmentation annuelle; ils sont
dus tant que les royalties ne dépassent pas les minima
fixés.
Des montants plus élevés peuvent étre justifiés selon
le marché visé, les autres conditions de la licence,
la période applicable, etc.

DEPENSES LIEES Remboursement des frais liés  la propriété intellectuelle a la signature de la licence
A LA PROPRIETE (souvent inclus dans l'upfront) mais pourra étre différé jusqu‘a 2 a 4 années et remboursés en totalité

en cas d’événement déclencheur comme une levée de fonds ou le rachat de la startup.

INTELLECTUELLE
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Les bonnes pratiques
POUr une négociation reussie

Si la maftrise des aspects techniques évoqués précédemment est une condition nécessaire d'une
négociation réussie, elle ne saurait étre suffisante. Une négociation est en effet et avant tout une
rencontre et un échange. Il importe donc d‘étre équipé pour la mener et ce sur deux aspects :

- disposer de toutes les informations attendues par les autres parties de la négociation.
Sans ces prérequis, la négociation reposera sur des bases instables;

- comprendre I'état d'esprit nécessaire a une négociation réussie.

Il ne faut pas hésiter a se faire accompagner par un conseil, qui peut étre un Conseiller en Propriété
Intellectuelle (CPI) ou un avocat dont le financement peut étre couvert par des dispositifs
d’accompagnement dédiés.

Les prérequis a la négociation

Négocier un contrat de licence ne s'improvise pas!

Comme nous l'avons vu, cette négociation requiert une bonne connaissance des enjeux techniques
du transfert de technologie et de la valorisation de I'actif de propriété intellectuelle. Pour autant, une
négociation efficace pour la startup passe également par des aspects concrets qui permettront a
I'ensemble des parties de gagner un temps précieux.

A minima, un plan de développement et un modéle économique sera nécessaire pour convaincre
la structure de valorisation de la viabilité du projet. Celui-ci viendra accompagner la définition des
différentes clauses du contrat de licence. Plus simplement, le contrat de licence vise a permettre a la
startup l'exploitation commerciale de la technologie licenciée : c'est donc bien le modele économique
qui vient expliquer comment cette derniére sera utile pour et utilisée par la startup.

Parailleurs, il estintéressant de garder a I'esprit que la recherche d’'un modéle économique est I'essence
méme d'une startup. S'il est clair pour I'ensemble des parties que celui-ci pourra étre amené a évoluer
au gré des avanceées et éventuels « pivots», travailler son modele économique demeure fondamental
pour le succés d’'une startup. Savoir comment exploiter et commercialiser une technologie est ce qui
la fait passer du laboratoire a I'entreprise; la définition du modele économique est donc le point de
départ de tout transfert de technologie. Ceci n'empéche pas I'évolution du modéle économique au
fur et a mesure de sa confrontation avec le marché.

Par ailleurs connaftre (et savoir expliquer) le temps nécessaire a la mise sur le marché de son produit/
service (le fameux time to market) et les enjeux de certification et de normalisation qui y sont liés
sera un complément indispensable a la présentation du modele économique lors des négociations.
Il sagit ici de permettre a toutes les parties de se projeter dans le temps et d'anticiper les éventuelles
contraintes et prérequis a la création de valeur pour la startup.

Enfin, I'intégration de projections financiéres sur plusieurs années sera un réel avantage au moment
des négociations. Bien que difficile a établir dans les premiéres phases de développement, un plan
d’entreprise demeure a de nombreux égards une figure imposée dans l'entrepreneuriat. Dans le cas
d'une startup deeptech, il aura le mérite de venir nourrir la négociation sur les aspects techniques
du contrat de licence. Il sera particulierement utile au moment de choisir les modalités financieres
de la rémunération du transfert de technologie. En effet, il permettra notamment de visualiser avec
clarté les différents jalons du projet et la valeur créée a ce moment-la. Cette pratique est courante
lors des négociations; attention néanmoins a garder a l'esprit la nature par essence incertaine des
projections d'un modele économique! Ces jalons peuvent étre amenés a varier avec l'activité de la
startup; leur donner une trop grande importance sur la simple base d’une projection pourrait a terme
s'avérer nocif pour la startup, et donc pour I'entrepreneur comme pour la structure de valorisation. |l
peut étre malin de prévoir des mécanismes variables et des conditions d’ajustement en fonction des
résultats a I'épreuve de la réalité.

A l'évidence et comme nous aurons l'occasion de le détailler ci-dessous, une équipe structurée et
disposant des compétences et de la légitimité pour exécuter le plan présenté est indispensable.
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L'état d'esprit a adopter pour une négociation créatrice de valeur

Enfin, et malgré toutes ces considérations techniques, la négociation d’un contrat de licence, comme
toutes les autres, conserve une dimension humaine fondamentale. Une question demeure : dans quel
état d'esprit aborder la négociation? S'il n‘existe pas de guide universel (il en existe une multitude),
nous pouvons tenter de vous proposer quelques principes :

- Privilégier la posture coopérative : I'objectif de la négociation du contrat de licence
est de permettre a la startup de se développer dans les meilleures conditions. Les
OTT sont pleinement parties prenantes dans la création et le développement de ces
startups et elles peuvent en partager une partie des risques. Tout le monde a a y gagner ;
I'entrepreneur qui construit son patrimoine et donne vie aux résultats de sa recherche et
l'organisme de transfert qui se rémunérera d’autant mieux que la startup se développera.
Cette négociation, lorsque toutes les parties sont alignées derriere cet objectif, est un jeu
a somme positive : elle permettra d’'optimiser la création de valeur collective au travers
de la licence. A I'inverse, aborder la négociation dans une optique de confrontation aura
bien souvent un effet auto-réalisateur; les deux parties construiront des positions guidées
par leurs intéréts particuliers, au détriment de l'intérét commun. Une négociation
«gagnée» par le chercheur ou par la structure de valorisation risque souvent d‘avoir un
second perdant caché : la startup!

- Ecouter plus que I'on ne parle : ce principe est un grand classique de la négociation ! D'une
part, étre a I'écoute de I'autre partie permettra de comprendre ses attentes profondes,
celles qui feront pencher la négociation une fois comblées. Plus tactiquement, écouter
plutdt que de parler évitera également d’en dire «trop » et de s'exposer. L'écoute permet
surtout de découvrir ce qui lie les différentes parties de la négociation. Ces points de
convergence, une fois mis au jour, constituent une base solide sur laquelle batir une
collaboration saine et créatrice de valeur a long terme pour I'ensemble des parties. Les
exploiter est la clé d'une négociation réussie.

- Comprendre les attentes des parties prenantes actuelles et futures : si connaitre les
attentes des parties prenantes qui sont autour de la table fait partie des bases de la
négociation, cela s'avére plus complexe dans le cas d'un contrat de licence pour une
startup deeptech. En effet, s'assurer de poser un cadre propice au succes a long terme de
I'entreprise implique également dans ce cas de figure de se projeter dans les négociations
aupres de futurs investisseurs. Les modalités du contrat de licence conclu entre la startup
et l'organisme de transfert impactent en effet les conditions de leur future entrée au
capital. Ce point doit étre garde a l'esprit par les deux parties au moment de la négociation
initiale de la licence. Cela permettra de limiter de futures renégociations de la licence au
moment des premiéres levées de fonds.
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Quelles sont les attentes des différentes parties prenantes
du développement de la startup deeptech quant au contrat
de licence?

Les organismes de transfert de technologie

- Percevoir une contribution rémunération équitable en contrepartie de |['utilisation,
I'exploitation commerciales des produits protéges par de la propriéte intellectuelle par la
startup;

renforcer la visibilité et I'attractivité de leur établissement;
favoriser le rayonnement et le développement de la recherche;
faciliter I'innovation et étre au plus proche de ses acteurs dans leur secteur de spécialité;

conserver la propriété de la propriété intellectuelle en cas d'échec de la startup dans ses
premieres années de développement;

veiller a sa souveraineté technologique;
accompagner le déploiement et la croissance de la startup;

permettre un retour financier aux €tablissements publics copropriétaires qui ont tres
fortement investis dans la recherche fondamentale en amont (plusieurs dizaines de millions
parfois).

Les investisseurs

S'assurer que leur investissement finance le développement de la startup;

comprendre l'equity story de la startup, c'est-a-dire les mécanismes ayant conduit a la
répartition du capital. Si des prises de parts sont réalisées au titre de la rémunération du
transfert de technologie, il est nécessaire de le mettre en évidence;

disposer d'un contrat de licence qui ne limite pas le développement de la startup, ni par
une contrainte financiere trop importante, ni par un champ d’exploitation trop restrictif de
la propriétée intellectuelle;

avoir la plus grande latitude possible quant au choix d'un potentiel acquéreur de la société
et ce dans un délai restreint.
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Le schéma ci-aprés présente les étapes clés du processus de transfert de technologie. Il vise a clarifier,
de maniére synthétique, les attentes respectives des parties a chaque phase, ainsi que les acteurs
devant étre mobilisés. Lobjectif est de favoriser des échanges structurés et équilibrés, en facilitant la
compréhension mutuelle des enjeux juridiques, économiques et stratégiques du transfert.

Ce processus repose sur quelques principes fondamentaux issus des retours d'expérience de terrain :

- une préparation rigoureuse en amont, incluant une évaluation partagée des actifs de
propriété intellectuelle et de la maturité du projet par rapport au marché;

- la désignation claire des interlocuteurs disposant d’'un mandat réel de négociation, pour
fluidifier les échanges et éviter les points morts;

- la réduction des asymétries d'information, afin d'aligner les attentes autour d'un projet
réaliste, soutenu par un business plan cohérent et des perspectives de développement
crédibles;

- l'importance de poser dés le départ un cadre de négociation clair, transparent et
compatible avec les étapes de développement de la startup.

Ce schéma est congu comme un outil de dialogue et de pilotage. Il permet a chacun des acteurs de
situer son réle, ses responsabilités et les documents attendus a chaque phase. L'ambition est d’étre
dans une logique de coopérative, pour que les résultats de la recherche puissent se transformer
efficacement en innovations a impact pour notre société.
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G0

NEGOCIATION DU CONTRAT
DE LICENCE

Une fois le contrat rédigé, il est recommandé
aux fondateurs de le revoir avec leurs conseillers
financiers et juridiques avant la signature finale.

000
SIGNATURE DU TERM SHEET

En signant le term sheet les parties confirment
qu'ils sont d’accord sur les termes généraux et les plus
importants de la transaction (les clauses fortes).

Certains points seront abordés plus en details dans
I'accord de licence mais, grace a la signature de ce
term sheet, les discussions ultérieures seront facilitées.

(F )
REVUE DU TERM SHEET

Avant la premiére réunion de négociation,
les fondateurs recevront le term sheet et un calendrier
afin de bien les informer et de les préparer aux
négociations. A ce stade, il est recommandé que

les fondateurs/CEO fassent appel a des mentors/
conseils, assistance juridique/avocat expérimentés
dans le transfert de technologies issues de la recherche
académique pour les accompagner tout au long du
processus de négociation.

EVALUATION DU BUSINESS PLAN

Sur la base du plan d’affaires, I'OTT proposera,

en concertation avec I'équipe de la startup, des
conditions pour le transfert de I'actif de propriété
intellectuelle les mieux adaptées a la startup et pour
garantir que le transfert soit conclu aux conditions
du marché.

60000
REUNION DE LANCEMENT

La réunion de lancement réunit les différentes parties
prenantes de la négociation de I'accord de licence
(fondateurs et OTT, ingénieur commercial et équipe Pl
et contrat) et sert 2 objectifs :

« Premiérement, il permet aux fondateurs de présenter
leurs priorités au regard de I'accord et d’avoir des
retours de la part de I'OTT.

« Deuxiemement, c’est une chance pour I'OTT
d’expliquer le processus de négocation, d’avoir

des échanges sur la proposition de valeur, le business
model, le potentiel marché et la stratégie de
développement de la startup.
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Timing idéal : 3 mois

0000

SIGNATURE & CHAMPAGNE

RE

ELABORATION DU CONTRAT
DE LICENCE

Des que I'équipe de la startup et 'OTT auront conclu
un accord au niveau des conditions générales,

le service juridique et contractuel commencera

a rédiger un accord détaillé dans le cadre d'un
processus itératif avec la startup.

0000
NEGOCIATION DU TERM SHEET

La premiére étape est de s'assurer que le term sheet
fait consensus. LOTT présentera ses suggestions
pour un accord de licence avec la startup. Les parties
reverront ensemble le term sheet pour s’accorder

sur chaque condition.

000
ELABORATION D'UN TERM SHEET

En se basant sur les discussions, I'OTT élaborera une
proposition de term sheet qui reprendra les principes
de base du contrat de licence (objet de la licence /
actifs licenciés, territoire et domaine d’exploitation,
conditions financiéres). A ce stade, le responsable de
la négociation co6té OTT aura donné sa position sur
les conditions contractuelles qui figurent sur le term
sheet .

PARTAGE DU BUSINESS PLAN

L'OTT encourage les fondateurs a faire appel a des tiers
de confiance (incubateurs, mentors, conseils) pour
aider a élaborer le plan d’affaires. Ce plan doit étre
transmis a I'OTT qui dialoguera avec les fondateurs

et leur apportera des conseils pertinents si nécessaire.

Fondateurs/CEO
Responsable licensing OTT
Juriste/responsable contrat OTT

Direction OTT

Q0900

Conseil juridique [ avocat
pour les fondateurs




Un délai idéal de 6 mois pour les négociations de licences entre les OTT et les startups a compter de
la fourniture d'un term sheet, est ambitieux au regard des pratiques actuelles, qui s'’étendent souvent
de 12 218 mois a compter de la fourniture d'éléments constitutifs de la négociation tel que le business
plan. Selon les enquétes de France Biotech et KPMGS, les pratiques de négociation se sont améliorées
depuis 2020, avec une meilleure structuration et une satisfaction accrue des parties prenantes. Bien
que les délais soient projets-dépendant, il est recommandé d’adopter des pratiques similaires a celles
des Allemands’, qui visent un délai total de 3 a 4 mois. Cela inclut une structuration des étapes
de négociation avec un maximum de 4 semaines par étape et un engagement de chaque partie a
répondre aux propositions de fagcon constructive dans un délai de deux semaines.

La signature d'un accord de licence n'est pas une fin en soi, mais le début d’une relation partenariale
dans la durée. Le réle de I'OTT ne s'arréte pas a la phase de négociation. Une fois le contrat signé,
I'OTT reste pleinement mobilisé pour assurer le suivi du bon déroulement de I'accord, accompagner
I'dvolution de la startup et, le cas échéant, faciliter les ajustements nécessaires.

Ce rble d'interface et de soutien permet non seulement de préserver les intéréts de I'établissement
public, mais aussi de favoriser la réussite du projet entrepreneurial dans la durée. En cela, I'OTT doit
agir comme un partenaire stratégique, garant d'une valorisation de la recherche publique, fluide,
réactive et responsable.

6_https://france-health-tech-transfer.org/wp-content/uploads/2024/01/Etude_France_Biotech_2024.pdf

7_www.ascenion.de/en/info/schneller-und-reibungsloser-ausgruenden-mit-standardisierten-rahmenbedingungen-zur-auslizenzierung-von-ip-in-spin-offs-
fuer-den-life-science-bereich
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Quels sont les enjeux
du contrat de licence
et de ses différentes
clauses?

Une fois que les prérequis a la négociation sont maftrisés et que celle-ci est préparée au mieux, le
chercheur [ entrepreneur peut aborder sereinement la définition du contrat de licence et ses enjeux.
Il est alors nécessaire de se pencher sur son contenu qui sera prépondérant pour le développement
de la future startup. A ce stade, trois questions se posent pour tout porteur d’un projet de startup
deeptech :

- Quelles sont les clauses principales d’'un contrat de licence et comment vont-elles
impacter le développement de l'entreprise ?

- Quel équilibre privilégier entre les différentes modalités de rémunération de la startup ?

- Comment anticiper au mieux le cas d'une cession future des actifs de propriété
intellectuelle, voire de la société dans son ensemble ? Plus généralement, comment créer
les conditions nécessaires pour attirer des partenaires financiers, d’abord investisseurs
puis acquéreurs ?

Ce guide ne vise pas a présenter un contrat de licence type mais a conduire I'entrepreneur a s'interroger
sur certains de ses aspects principaux afin d’étre en capacité de négocier le contrat le plus favorable
a la réussite de sa startup.

Quelles sont les clauses fortes
du contrat de licence et quel impact
sur l'activité de la startup ?

Aumoment de la négociation du contrat de licence, trois clauses méritent particulierement I'attention
de l'entrepreneur. Ce sont elles qui vont venir poser le cadre au sein duquel la startup pourra exploiter
et commercialiser 'actif de propriété intellectuelle; elles définissent tout simplement les limites du
terrain de jeu dans lequel pourra évoluer la startup.

La clause d'objet

La clause d'objet vient poser les éléments que la startup aura le droit de produire, fabriquer et
commercialiser. Elle identifie 'ensemble des actifs de propriété intellectuelle (brevets, logiciels, etc.)
pour lesquels la startup dispose d’'une licence.

Dés lors, cette clause est fondamentale pour la startup : sans elle, I'entreprise ne pourrait tout
simplement pas exister dans sa forme actuelle ou souhaitée. Il est donc primordial de s'assurer lors
de la négociation du contrat que cette clause soit en cohérence avec le modele économique de
la startup.
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La clause de territoire

Si la clause d'objet définit les contours techniques de I'activité de la startup, la clause de territoire
vient en poser le cadre géographique. Concretement, elle liste I'ensemble des pays dans lesquels la
startup peut exercer les droits concédés dans la licence.

Elle doit donc étre en cohérence avec les lieux de fabrication et de commercialisation du produit ou
service de la startup mais aussi de ses potentiels sous-licenciés et sous-traitants. La clause de territoire
sera strictement définie pour correspondre aux besoins exprimés par la startup dans son modele
économique; celui-ci pouvant étre amené a évoluer, la clause de territoire pourra étre renégociée et
étendue selon les besoins de la startup.

La clause de domaine

La clause de domaine vient compléter celles d'objet et de territoire en définissant I'ensemble des
domaines dans lesquels la startup sera autorisée a exploiter les actifs de propriété intellectuelle
licenciés. Concrétement, cette clause doit prévoir l'ensemble des utilisations envisagées de la
propriété intellectuelle et va donc chercher a prévoir tous les types de produits et services qui seront
potentiellement commercialisés par la startup.

Cette clause de domaine varie fortement selon la nature de l'objet licencié et le secteur sur lequel
souhaite se développer la startup. Prenons deux exemples pour comprendre :

- dans le cas d'une startup deeptech dans le secteur de la santé, une bonne pratique va
consister a licencier une molécule sur un domaine défini par une pathologie spécifique
et/ou une cible thérapeutique;

- dans le cas d'une startup dont l'activité repose sur une brique technologique, cette
derniére pourra s'appliquer a plusieurs domaines. Il sera alors important de bien définir le
domaine pour éviter toute concurrence. Le domaine de la licence est strictement défini
par un couple produit / service et domaine d‘application ou d’exploitation.

Dans ce cas de figure, tout I'enjeu consiste a trouver un bon équilibre dans la définition du domaine.
En effet, cette clause polarise les enjeux des différentes parties prenantes :

- l'entrepreneur se retrouve dans une situation d'arbitrage entre un domaine trop restreint
qui pénaliserait I'activité de sa startup et un domaine trop large qui conduirait I'entreprise
a payer des redevances pour des utilisations potentielles mais non effectives de la
propriété intellectuelle;

- l'organisme de transfert vise de son coté une exploitation maximale de I'objet licenci€;

- les futurs investisseurs privilégient une vision la plus large possible pour éviter de bloquer
I'exploitation future de la propriété intellectuelle.
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Comment négocier les clauses fortes du contrat de licence?

Trois clauses du contrat de licence posent le cadre de l'activité de la startup : I'objet, le territoire
et le domaine. Garder les points suivants a l'esprit permettra de les négocier dans un objectif
de création de valeur collective :

- Prévoir autant que possible I'activité future de la startup : plus les cas d'usages sont précis,
plus il sera aisé de rédiger des clauses qui permettront de laisser toute la latitude nécessaire
au développement de la startup tout en rémunérant le transfert de technologie a sa juste
valeur et en facilitant I'entrée de futurs investisseurs.

Intégrer les possibilités d'évolution de I'activité : méme les meilleures prédictions ne
permettent pas toujours d'anticiper ce qu'il adviendra de l'activité d'une startup. Il est
des lors conseillé de laisser le maximum de place possible pour ces évolutions. Cela se
matérialise notamment par la définition de regles claires quant aux perfectionnements
de la propriété intellectuelle post-création, en se prémunissant contre l'empilement de
redevances (le stacking). Bien s'assurer que le contrat prévoit une clause d’anti-stacking (c’est
le cas généralement) Il est également recommandé d’adopter une structure permettant de
licencier avec un maximum de tiers (distributeurs, sous-traitants) et de négocier au cas par
cas avec de futurs acquéreurs (industriels) ou partenaires (autres startup) sur différentes
parties de la propriéte intellectuelle.

Se donner la capacité de renégocier : un contrat de licence sera défini en lien avec un
modele économique instable par nature pour une startup. Un contrat de licence se
veut donc dynamique, capable d‘@évoluer avec les besoins de la startup. Garder informer
le donneur de licence via des rapports de développement annuel lui permet de suivre
I'evolution de I'entreprise et de comprendre ses enjeux.

Anticiper les renégociations : toutes les clauses, y compris financieres, font souvent l'objet
d’une renégociation ultérieure en fonction de I"évolution de la startup et de son marché.

m

Comment équilibrer les conditions financiéres du contrat
de licence avec prise de capital ?

Le principe général de la négociation des conditions financiéres doit étre la recherche d‘un
équilibre entre la prise de part de l'organisme de transfert et les autres modalités. Pour cela,
il est utile pour tout entrepreneur deeptech de garder les points suivants en téte :

- Les modalités de type «rémunération en cash» (redevances, minima, jalons, etc.) sont
définies en cohérence avec le business plan de la startup et doivent lui laisser suffisamment
de trésorerie pour ne pas grever son développement.

- Dansle cas ou le contrat de licence combine la prise de part de l'organisme de transfert avec
d’autres modalités, ce choix doit étre explicable et expliqué. La prise de part en direct par
I'OTT s'expliquera plus facilement comme une rétribution de son action passée en termes
de développement du projet. L'upfront (et la prise de part par conversion de créance qui
peut en découler) doit étre vu comme un droit d'acces a la propriété intellectuelle. Les
futurs investisseurs seront attentifs a cette equity story, et seront soucieux d‘@viter les cas
de double rémunération du transfert de technologie.
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Comment anticiper la cession
de la propriété intellectuelle
des la négociation du contrat de licence?

Penser a I'éventuelle cession de son entreprise des le début de l'aventure et le premier pacte
d’actionnaires est un conseil souvent donné dans l'entrepreneuriat. Et cela ne differe pas pour une
startup deeptech : il est méme nécessaire de pousser encore plus loin cette anticipation. Comme
le pacte d’actionnaires, le contrat de licence est un document qui accompagnera toute la vie d'une
startup deeptech. A I'image des parts de I'entreprise, il importe donc pour I'entrepreneur deeptech
d’intégrer a sa réflexion, dés le départ, la possibilité d'une cession de la propriété intellectuelle
qu'exploite sa startup, qu'elle soit simultanée ou non a une cession de son entreprise.

Pour anticiper au mieux cette cession, un certain nombre de points sont a garder en téte.

La valeur de la propriété intellectuelle n‘est pas celle de I'entreprise

Certains contrats de licence peuvent prévoir, des leur établissement, un montant pour lequel la
propriété intellectuelle peut étre cédée. La valorisation ici mentionnée est celle de la licence de I'actif
de propriété intellectuelle et non le co0t du dépdt et de l'entretien de la propriété intellectuelle...
mais pas de I'entreprise dans son ensemble ! La valorisation d’une startup, deeptech ou non, repose
sur de nombreux autres parameétres : la qualité de I'équipe, la scalabilité du modéle économique (bien
que non systématique dans le cas d'une startup deeptech), le portefeuille client, la réputation de la
marque, etc. Ces criteres classiques peuvent étre complétés d'autres criteres, tels que la maftrise de
process ou l'outil industriel dans le cas spécifique des deeptech. Dans ce cas précis, ce qui peut étre
cédé est le droit d'exploiter I'invention qui est a l'origine de la startup. La valorisation de la startup en
cas de rachat devra donc tenir compte du prix de cession de l'actif de propriété intellectuelle, mais
pas seulement.

OTT et investisseurs auront des attentes
quant a la cession de la propriété intellectuelle

Il faut garder en téte qu'il n‘existe pas de pratique unique parmi les différents OTT. Si certains ne
pratiquent tout simplement pas la cession de propriété intellectuelle se reposant sur le principe
d’'une rémunération progressive dans le temps en en fonction du succes de l'entreprise, d‘autres
peuvent étre plus ouverts a cette négociation. Pour autant, certains OTT ne sont pas en mesure de
céder directement la propriété intellectuelle, qu'elles gerent pour le compte de son propriétaire (ou
de ses copropriétaires) en tant que mandataire. C'est donc avec I'accord de ces derniers que cela sera
possible et acté par un contrat de cession (la négociation de la cession étant portée par I'OTT ou les
copropriétaires directement). Ce processus peut s'avérer long et difficile car il est propre a la stratégie
de valorisation de I'actif de propriété intellectuelle par son ou ses propriétaires. Ces stratégies €tant
uniques a chaque acteur, il est intéressant pour I'entrepreneur d’avoir une discussion de fond sur ce
sujet des la négociation du contrat de licence.

Du coté des investisseurs, la possibilité d'une cession de I'entreprise constitue une opportunité de
sortie, en lien avec leurs horizons d'investissement. C'est en résumé l'opportunité pour un fonds de
VOIr ses parts rachetées par I'acquéreur pour une valorisation supérieure a celle qui avait été établie
lors de I'entrée de I'investisseur au capital. Par extension, les fonds d’investissements verront d'un bon
ceil les contrats de licence qui prévoient la possibilité d’une cession de la propriété intellectuelle, soit
viaunrachatde l'entreprise, soit simplement pour permettre a l'entreprise dans laquelle ils investissent
d'étre propriétaire de ses propres actifs - et de faciliter leur sortie le jour oU cela deviendrait nécessaire.
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Les prérequis au rachat d'une startup deeptech

Il n‘existe pas de position dogmatique pour les différents acteurs quant au rachat d'une startup
deeptech. Certains aspects tels que I'éthique ou la souveraineté technologique peuvent créer des
litiges et méritent d'étre discutés bien en amont du processus d‘acquisition et ce d'autant plus si la
startup se développe dans un secteur stratégique oU des considérations d’intelligence économique
sont a prendre en compte. Le consensus conjoint aux VCs et aux OTT est de privilégier les solutions
de rachat qui permettent I'exploitation de la propriété intellectuelle et la création d’emploi sur le
territoire local. Pour autant, aucun cas particulier de rachat d’une entreprise deeptech ne sera bloqué
par principe.

Néanmoins, pour que le rachat d'une startup deeptech puisse étre mené a bien, deux prérequis
doivent &tre satisfaits :

- Offrir un droit de regard et une information aussi précise que possible aux actionnaires
(organismes de transfert comme VCs) sur les conditions de I'exploitation de la propriété
intellectuelle dans le temps, pour répondre aux conditions d'éthique et de souveraineté
technologique. Ce droit de regard peut étre assorti d'un droit de véto, selon les conditions
qui auront été négociées lors de I'établissement du pacte d’actionnaires.

- Laisser la possibilité aux organismes de transfert de renégocier la licence pour prendre
en compte les nouvelles conditions d'exploitation de la propriété intellectuelle par
I'acquéreur. L'acquisition de la startup peut avoir notamment un impact significatif sur
les clauses de domaine (exemple : cas d'un rachat de I'entreprise pour un cas d'usage
de la technologie licenciée différent de celui de départ) ou de territoire (exemple :
commercialisation a l'international par un grand groupe de la solution développée par
la startup).
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