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(Applicant is Invenitor of Appfication in Basic Country) P/OO/ 008D
: - Section 29 (1}
Reguiation 3.1(2}

AUSTRALIA

PATENTS ACT 1990

NOTICE OF ENTITLEMENT

We, Viaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie and Microbial Technics Limited of
Rijvisschestraat 120, B-9052 Zwijnaarde, Belgium and 20 Trumpington Street, Cambridge CB2 1QA,
United Kingdom, respectively, being the applicants and nominated persons in respect of Application
No. 73154/986, state the following:-

1. The actual inventors of the invention the subject of the Application are Lothar Steidler, Erik
Remaut, Jeremy Mark Wells and Richard William Le Page.

2. The rights in the invention that arose as a result of the contribution of Jeremy Mark Wells and
Richard William Le Page originally resided with The University of Cambridge by virtue of contracts of
employment between those inventors and The University of Cambridge. The rights were

subsequently assigned to Microbial Technics Limited and The University of Ghent by virtue of mesne

assignment.

3. The rights in the invention that arose as a result of the contribution of Lothar Steidler and Erik
Remaut originally resided with The University of Ghent by virtue of contracts of employment between
those inventors and The University of Ghent.

4. The University of Ghent assigned all its rights in the invention to Vlaams Interuniversitair
Instituut voor Biotechnologie. ,

5. The basic application listed in the patent request form is the first application made in a
Convention country in respect of the invention.

“'For and on behalf of '

Viaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

and

Microbial Technics Limited

by their Patent Attorneys

7 / :
/‘C”Zé*’[ ................................. SSRehel.
Baldwin Sheiston Waters (ate)
{Signature) :
' File: 20744.00

BALDWIN SHELSTON WATERS
60 MARGARET STREET, SYDNEY, AUSTRALIA
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OVERDRACHT VAN DE RECHTEN EN LASTEN VOORTVLOEIENDE UIT D&
OCTROOIAANVRAGEN GB9521568.7EN PCT/GB96/02580

Tussen enerzijds;

De Universiteit Gent, openbare instelling met rechtspersooniijkheid in gevolge het Bijzonder
Decraet van 26 juni 1991 (Belgische Staatsblad 29 juni 1991), waarvan de administratieve
zetel gevestigd is te BELGIE, B-9000 GENT, Sint-Pietersnisuwstraat 25 en
vertegenwoordigd door Praf, J. Willems, Rector en Voorzitter van de Raad van Bestuur vzn
de Universiteit: de Universiteit handelend tevens voor en namens de Vakgroep Moleculaire
Biologie, K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent, BELGIE, verlegenwoordigd daar Praf. E.
Remaut, hierna "RUG” genocemd,

eq

Prof. E. Remaut, wonende Bergstraat 7, 9921 Vinderhoute, Belgie
Dr. L. Steidler, wonende, Bokslaarstraat 41, 3160 Lokeren, Belgié
Hierna gezamenlijk "Uitvinders” gengemd,

en anderzijds

Het Viaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie, vereniging zonder winstoogmerk,
met maatschappelijke zetel te BELGIE, 8-3052 Gent-Zwijnaarde, Rijvisschestraat 118, bus 1
en vertegenwogrdigd door Rudy Dekeyser, vice-algemeen directeur, en Jo Bury, algemeen
directeur, hiema "VIB” genoemd.

RUG en Uitvinders warden hierna gezamenlijk “Overdragende Pzartij" genoemd,
ViB en Overdragende Partij worden hiema gezamenlijk “Partijen” genoemd.

Gelet op ‘de beslissing van het Bestuurscollege van de RUG van .............. waarbij de
overdracht aan het VIB van de rechten en lasten verbonden met de octrociaanvragen

GB9521568.7 en PCT/GB96/02580 goedgekeurd werd;

aangezien het VIB strategisch basisonderzoek verricht in het domein van de moderne
biotechnologie en de valorisatie van ondarzoeksrasultaten als objectief heeft;

aangezien de Overdragende Parti eigenaar is van bepaalde intellectuele rechten, zoals
omschreven in de Britse octroolaanvraag nr. 9521568.7 en in de internationaie
oclrociaanvraag PCT/GBI6/02580;

aangezien de Overdragende Partij bereid is de rechten en lasten die voortviceien uit
bovenvermelde intellectuele rechten ter valarisatie over te dragen aan het VIB;

aangezien het VIB bereid is bovenvermelde rechten en lasten over te nemen en ie
valoriseren tot gemeenschappelijk nut van de mensheid, van de regio en van de Partijen;

kemen de Partijen als volgt overeen:
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1. Definities

1.1, Uitvinding. Het voarwerp van de cctrociaar_'llvraag, gedeponeerd op 7 november 1935
en 6 september 1996, respectievelik onder nummer GB9521563.7 an

PCT/GB96/02580, onder de titel ““Delivery of Biological Active Palypeptides®.

1.2.  Intellectyele Eigendom. De Uitvinding zoals omschreven in artikel 1.1, alle daarop
betrekking hebbende now-how en alle huidige en toekomnstige wereldwijde rechtan

en lasten dienaangaande verbonden aan de Overdragende Partij, ongeacht het
domein van toepassing. :

1.3. Producten, Alle processen of afgewerkite producten die Intellectuele Eigendcm
bevatten en die op de markt gebracht worden in het kader van, om het even welke
commerclallsering van de Intellectuele Eigendom voor om het even welce

toepassing.

1.4. Raamoversenkomst. Oe overeenkomst die; gelet op de beslissingen van de Viaamse
regering van 256 oktober 1994 en § april 1995 tot oprichting van de vzw Viaams
Interuniversitair Instituut vaor Biotechnclogie (VIB); gelet op de statuten van de vow
VIB, gepubliceerd in de Bijlage tot hat Belgisch Staatsbiad van 16 november 19¢5;
gelet op de beheersoveregnkomst tussen het Viaamse gewest en het VIB voar de
pericde 1996 tot 2000 dd. 6 juli 1995; gelet op het memorandum of understanding
tussen het VIB an de RUG van 22 december 199S; tussen de RUG en het VIE werd

afgesloten vaor de periode 1996-2000.

1.5. Bruto Inkamsten. Alle financiéle vergoedingen rechistreeks of onrechtstreeks
bekomen door het VIB in het Kader van het verlenen aan derden van
exploitatierechten op de Intellectuele Eigendom, met uitsluiting evenwel van
onderzoekscontracten, maar met inbegrip van schadevergoedingen bekomen
wegens inbreuken gepleegd door derden op de rechten verbanden aan de

Intellectuele eigendom.

1.6. Qctrogikosten. Octroaikosten zijn alle uitgaven verricht door de Partijen in het kader
van het aanvragen, onderhouden of verdedigen van octroocien of andere intellectuale
rechten met betrekking tat de Intellectuele Eigendeorn inclusief de uitgaven voor het

. vaststellen en juridisch opvoigen van inbreuken gepleegd doar derden verbondan
e aan de Intellectusie Eigendom. Salariskasten van personeelsieden van de Partijen

vallen niet onder de Qctrooikost. .

1.7, Licentiekosten. Licentiekosten zijn alle uitgaven verricht door de Partijen in het kader
van de marketing en het voltrekken van licentieovereenkomsten met betrekking tot
de Intellectuele Eigendom. Sailariskosten van personeeislieden van de Partijen vallan
niet onder de Licentiekoasten.

1.8. Netto Inkomsten. De Bruto Inkamsten vaerminderd met de Oetrocikosten esn de
Licentiekosten.

1.S.  Bgekjaar. Een Boekjaar vangt aan op 1 januari van e=n gegeven fiscaal jaar en
eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.
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2. Algemene bepélingen

2.1. Geslacht en meervoud. Elke referentie-naar het mannelijke zal tevens een raferentie
naar het vrouwelijke betekenen, en vice versa. Elke referentie naar het enkefvoud
zal, indien toepasselijk, ook geinterpreteerd worden als een referentie naar het

meervoud, en vice versa.

2.2, Hoofdingegn. De hoofdingen in deze oversenkomst zijn enkel bedoeld om de
leesbaarheid te varhogen, en hebben geenszins de bedoeling am op welke manisr
ook de draagwijdte, de intentle, de omvang of de interpretatie van deze
overeenkomst of van welkdanig artikel ook uit deze overeenkomst te beinvioeden, te
omschrijven, te hepalen, te definiéren of te beperken.

3. Sterkmakingen en garanties

3.1, Van de Qverdragende Parti nogens de lntellectuele Eigendom. De Overdragende
Partij verklaart volledig en zonder enig voorbehoud mede-eigenaar te zijn van de

Intellectueie Eigendom, en verklaart naar haar beste weten dat de Intellectuele
Eigendom geen octrooi, auteursrecht, fabrieksgeheim of enige andere vorm van
intellectuele eigendom van ean derde pariij schendt.

4. Overdracht

4.1. Qverdracht aan VIB. De Overdragende Partij draagt hierbij de Intellectuele Eigendom
over aan het VI8, teneinde de Intellectuele Eigendom optimaal te valoriseren ten
bate van de mensheid, van de regio en van de Partijen. Het VIB hezit het exclusieve
recht om licentierachten toe te kennen aan de decrde partij.

4.2. Duur van de overdracht, De duurtijd van de overdracht is gekoppeld aan de duurtijd
van deze overzenkomst.

4.3. Qverdracht dogr het VIB. De Overdragende Partij zal zich, behoudens wegens
. redenen redelifkerwijs gegrond op het veilig stellen van haar rechten verkregen in het
T kader van onderhavige overeenkomst, niet verzetten tegen de overdracht door het
. VI8 van de Intellectuele Eigendom aan een derde partij, die de valorisatie van de
""' Intellectuele Eigendom zal overnemen van het VI8, indien het VIB minstens dertig
(30) werkdagen vooraf per aangetekend schrijven aan de Overdragende Partij ter
kennis brengt dat zij wil overgaan tot overdracht. Een dergelijke overdracnt kan
alleen worden toegekend op veorwaarde dat een afzonderfijke overgenkomst
gesloten wordt tussen de derde entiteit en de OQverdragende Partij, waarin de
overnemer zich 2zal dienen te cormformeren aan alle bepalingen voarzien in

ondethavige overeenkomst.

4.4,  Cntbinding van het VIB. In geval van onibinding van het VIB zal deze aversenkamst
automatisch vervallen, en zal de Overdragende Partij een eerste aptieracht hebben
op de rechten en lasten verbonden aan de Intellectuele Eigendom. Dit eerste
aptierecht zal vitgeoefend worden binnen de drie maand volgend op de kennisgeving
van de antbinding van het VIB aan de Overdragende Partj].
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5. Financidle compensatie vanwege het VIB voor de verkregen rechten

5.4. Raopportering van de_inkomsten.Het VIB zal nauwgezet en volledig alle gegevens
bijhouden en beschikbaar houden in verband met de financiéle opbrengsten van de
Intellectuele Eigendam, en dit gedurende ten minsten twee (2) jaar na het Boekjaar

waarbinnen zij verwezenlijkt zijn.

5.2. Rapgortering van de uitgaven. De Partijen verbinden zich er toe om een nauwkeurige
staat van de gemaakte octrooikosten en licentiekosten bij te houden. Ce
Overdragende Partij zal duplicata van de bewijzen van de gemaakte octracikosten en
licentiekasten overmaken aan het VIB, tenelnde deze partij in staat te stellen ce

Netto Inkomsten vaor elk Boekjaar te berekenen.

5.3. Berekening van de Netio Inkamsten. Vanaf het jaar volgend op het eerste jaar dat de
Inteilectuele eigendom Bruto Inkomsten genereert zal het VIB uiterliik viif (3)
maanden na het einde van elk Boekjaar een rappart met de dberekening van de Nelto
Inkamsten neerleggen bij de RUG.

Bij de berekening van de Netto inkaomsten worden eerst tot het afgelopen Boekjaar
door beide partijen gemaakte en nog niet vergoede octracikosten en licentiekostan

e van de Bruto Inkomsten afgetrokken. Indien de Bruto inkomsten in een Boekjaar niet

volstaan om alle actrooikosten en licentiekosten te vergoeden, zullen de Bruto
Inkomsten volgens een 50/50 sleutel verdeeld worden over de RUG en he: VIB,
weliswaar zonder dat de vergoeding voor één der Partijen de tatale octrooikosten en
licentiekosten van deze Partij averstijgt.

Het eventueel njet vergoede gedeelte van de door de FPartjen gemaakte
octrogikasten en licentiekosten wordt naar het volgend Boekjaar overgedragen.

Het eventueel overblijvend bedrag na vermindering van de Bruto Inkomsten met de
octrooikosten en licentiekosten van beide Pariijen maakt de Natta Inkomsten van ket
betreffende Boekjaar uit )

54, Controlemogeliikheid. De RUG heeft het recht om op eigen kosten de in artikel 5
vermelde gegevens in te kijken en aan de hand daarvan te controleren of het
uitbetaalde deel van de inkomsten overeenstemi met de afspraken gemaakt in
onderhavige avereenkomnst. Oe kosten verbonden aan deze controle vallen evenwel

L ten laste van het VIB indien de vastgestelde afwijking minstens tienduizend (10.000)
) Belgische frank bedraagt.

De inspectie ten aanzien van bovengenaemde contrale zal uitgevoerd worden doar
een onafhankeiijke en erkende bedrijffsrevisor maar keuze van de RUG. Deze
bedrijfsrevisor krijgt inzage van alle gegevens die nodig zijn om de becogde controle
uit te voeren maar zal aan de RUG niet meer gegevens meedelen dan voor de
formulering van zijn conclusies noodzakelijk zijn. Oe controle met betrekking tot de
betaling veor een bepaald Boekjaar zal niet later gebeuren dan twee jaar na het
verstrijken van de bedoelde periode. Er zal niet meer dan &én (1) controla per jaar
gebeuren.

5.3, Verdeling van de Nebto Inkomsten. Het VIB verbindt zich er toe aom vanaf het serste
jaar dat de Intellectuste Eigendom Nefto [nkomsten genereert de helft van deze
Netto [nkomsten.aan de RUG owver te maken, tenzij anders bepaald in de
Raamovereenkomst.
De RUG zal de aldus verworven inkomsten verder verdelen tussen de instelling, de
Uitvinders en de Vakgroep Moleculaire Biclagie conform de vigersnde bepalingen
van het Intern Reglement, In geval van conflict of inconsistentie tussen een bepaling
van dit artikel en een bepaling van de Raamoversenkomst zal de
Raamovereenkomst de overhand hebben.
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85.7.

8.1.

7.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Duurtiid van de verbintenis tot verdeling van de inkarmsten. Het VI8 verbindt zich wr
toe om gedurende de volledige verdere duur van de oversenkomst, en een laatsie
maal in het fiscaal jaar vaigend op de beéindiging van deze overeenkomst, de helft
van de eventuele Netto Inkemsten aan de RUG over te maken.

Tiidstip van betaling. Het deel van de inkamsten toekormend aan de RUG voar zen
gegeven Boekjaar wordt in beginsel opeisbaar vijff (5) maanden na het sinde van dat
Boekjaar op basis van het versiag opgemaakt door het VI8, zoals bepaald in artikel
5.3 van deze overeenkomst. De betaling gebeurt zo kort mogelijk na die dag =n
uiterliik binnen dertig (30) dagen. Na het verstriken van de vervaldatum zai het VIB
op de nog niet betaalde bedragen een interest betalen die overeenstemt met de
lange termijn interest die de Nationale Maatschappij voor Kradiet aan de Nijverheid
op het ogenblik van de vervaldaturn hanteert voor haar beste kianten.

Betalingsmodaliteiten. Oe vergoedingen voor de octraaikosten en licentiekosten van
de Overdragende Partij en hat aandeel van de Netto Inkomsten dat valgens artiked
5.5 taekomt zan de RUG zullen betaald worden aan de RUG op rekening QO1-
1950617-23 met vermelding “octraci Delivery of Biological Active Polypeptides™.

Onderhoud en bescherming van de Intellectuele Eigendem

Het VIB staat in vaor het onderhoud en de bescherming van de Intellectuele Eigendom,
met inbegrip van het opvolgen van sventuele octrooi-inbreuken door derden. Het VIB
zal alles in het werk stellen om geleden schade die is gekand ofwel is vastgestald door
rechterlijke, arbitrale of andere instanties te verhalen op de partij die de octrogi-inbrauk

pleegde.

Aansprakelijkheid

Het VIB zanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor, en zal de Overdragende Partij
vrijwaren tegen elk angecorloofd, onrechtmatig of verkeerd gebruik deor licentienemers
af derden van Producten.

De Overdragende Parti] kan op generiei wijze verantwaoordelijk gesteld worden ‘soar
een aansprakelijkheidsvordering tegen het VIB ingesteld met betrekking tot Producten.

Het VIB zal de Overdragende Partij vrijwaren bij een eventuele rachtstreekse vardering
tegen hen ingesteld door derden ap grond van productaansprakefijkheid met
betrekking tot Producten. In dergelijk geval zal het VIB vrijwillig in het geding
tussenkomen en de Overdragende Partij vergoeden voor alle gebeurlijke kosten en
opgelegde schadevergaedingen.

De Overdragende Partij kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor elke
schade, verlies of vordering doar het VIB geleden, of tegen haar ingesteld wegens een
handelen of verzuim van handelen van het VIB.

De aansprakelijkneid van het VI8 zoals beschreven in de artikeis 7.1 tot en met 7.4 is
niet van toepassing als een schade. veriies of uitgave direct kan toegeschreven worden
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gan onachtzame activiteiten, raekeloos beheer of intentioneel slecht beheer van ge
Overdragende Partij.

3, Kennisgeving
8.1,  Elke kennisgeving tussen de partijen onder deze oversenkomst za bij aangetekend
schrijven gebeuren op de adressen 20als hierboven aangegeven, of zoals evenfuesi

later gewijzigd bij aangetekend schrijven. Oe dag van verzending geldt als dag van
kennisgeving.

9. Toepasselilke wet en regeling van geschillen

9.1.  Toceoasgelike wet. Deze oversenkomst wordt beneerst door het Belgisch recht.

9.2, Betwistingen. Alle betwistingen zullen bij voorkeur minneliik geregeld warden. Indien
de betwistingen niet minnelik kunnen geregeld worden, zijn enkel de rechtbanken van
het arrandissement Gent bevoegd:

10. Aanvangsdatum en duur van de overeankomst

10.1.  Aanvangsdatym. De aanvangsdatum van deze overeenkamst is gelik aan de datum
van de laatste ondertekening higrvan.

10.2. Duur. Deze overeenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur, behalve voor de
gevallen van ontbinding zoals voarzien in artikel 4.4 of in de wet.

Aldus opgemaakt te Gent in 6 exemplaren.

Voor de Partijen:

Viaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie

Dhr. R. DEKEYSER
Vice-algemeen Directeur
Daturm:

Dhr. J. BURY
Algemeen Directe
Datum: 2/ulq

2 (Ml 79

Univarsiteit Gent P
"/

/,
Prof. J. WiLLEMS///
Rector

Vi o _,,/ , /

Prof. E. REMAUT
Vakgroep Moleculaire Biologie

Datum:

dr. L. STEIDLER
Datum 2:3 ctcmofZ e 9 99

Praf. E. REMA

Datum:jgﬂc'/zi%:{/j/ // '
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