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Annexe 1

Contrat confirmatif de cession

CONTRAT CONFIRMATIF DE CESSION DE
BREVET

ENTRE

ingarm-Transfert

Société Anonyme, agissant en tant que déiégatalre de
I''nserm (institut National de la Santé Et d& [a
Recherche Médicale} par convention signée le 1%
janvier 2006 endre lnserm et lnserm-Transfert,

Dont le siégea social est situé .

7 rueWatt
75013 Parlg
France
Ci-aprégs dénommés
“Cédant”
D'UNE PART
ET

"Assistance Publique - Hopitaux de Paris

Elablissement public de santé,

Cont le sidge social est situd :
3 avenue Victoria

75100 Paris RP

France

Cl-aprés dénommé
“Cesslonnalre

DAUTRE PART

Clapréa ddnommeées callactveoment
“Parties

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE : ;

Le Cédant est propriétaire des Brevets et Demande de |
breveta suivanis :

N® 8907012 déposéas le 3 juln 1999 inlifulée
“Fragments protéiques palyépitopiques, leur
obtention et leurs ulilisations notamment en |
vaccination”, el toute demande de brevet étranger }

H

i

‘comrespondants, et tout demande divisionnaire, |

!

continuation, ou réexamination, et chague brevet

délivré ou redéliveé sur la base des brevets ou ;|

H

demandes de bravets précités.

CONFIRMATORY AGREEMENT OF
 ASSIGNMENT'S PATENT

HBETWEEN

Inserm-Transfert

A French limited company, acting as delegate of
Insenm (Frerich National Institute of Health and
tAedicai Research) with an agreement signed on
January 1% 2006 between Inserm and  Inserm-

Transfert,
Whosae registerad office is:

7 rue Wait
75013 Parls
France
Hereinafter called
“Assignor”
ONTHE ONE HAND
AND

L'Asgsistance Publique - HSpitaux de Parls

! Establishment of public health,

Whoss registered office is located:
3 avenue Victoria
75100 Paris RP

France
Hereinaftar called
“Assignes*
ON THE OTHER HAND
Ferainaftar jointly calfed
“Partlast
! WHEREAS:

|
{ The Assignor owns the following Patent and Patent

Applications:

N° 9907012 filed on June 3, 1989, entitied
"Fragments  protéiques  polyépitopiques, - leur
obtention et leurs ullisations notamment en
vaccination”, and any foreign patent application
corrasponding  thereto,  and any  divislonal,
continuation, or reexaminalion application, and
aach patent that issues or rgissues from any of the

previous patents or patent applications.
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Par contrat intituté “Réglement de copropriété N°
5335103RC 10", le Cédant a cédé au Cesslonnaire, qui
'accepte, une quote-part da propriété sur les Brevels
et Demandes de Brevet mentionnés ci-dessus.

Aux seules fins de linscription de cefte Cession
auprés des Offices concernés, les Partles ont souhaité
conclure le présent Contrat Confirmatif qui ne modifis

err aucuna maniéra la Cession.

I AETE CONVENU CE Qul sUlT ;

Le Cadant confirment céder uno quote-pat da

propriété sur les Drevels et Demandes de Brevet
mentionnés ci-dessus, au profit du Cessionnaire qui

'accepte.
Tous pouveirs sont donnds par le présent Contrat

Confimatif au porteur d'un das originaux  pour
procéder a Pnsaription auprés des Offices concemés.

Fait en trois {3} exemplaires orginaux,

attole e 20 JAN. 009

Le Cédant (1)

Pour Inserm-Transfart,
Cécile Tharaud, Président du Directoire ;

{

Le Cessionnaire (2)
Le Directeur Général de 'AP-HP
Monsieur  Christophs MISSE,
Départernent de la  Recher

développement,
%

{1} (2): Indiquer la qualité du SRataire at mantionner an
arfier la nom et la prénom.

{ par deiégation
Directaur du

g Clinique et

By agreement entitled "Réglement de copropriété N°
5335103RC 107, the Assignor assigns to the Assignee,
which accepts, a share of propriely of the Patents and
Patent Applications above mentioned.

For the sole purpose of the Assignment record on the
concermnead patent Offices, the Parties wish lo conciude
the present Confumatory Agreement which does not
amend in any manner the Assignment.

THE PARTIES AGREED ON THE FOLLOWING;

Tho Assignor hereby confirms the grant of a shara of
propriety under the Patents and Patent Appiications (o

the Assignee, which accepts.

All powars ars given by the parties to bearer of an
original copy of the present Confirmatory Agresment io

proceed with its recaocd on the concerned Offices.

Made in three {3} original copies,

nABALS  Lon 20 JAN. 2009

Tha Assignor (1}
For Inserm Transfert,

Cécile Tharaud, Directory Chair
- ( ( ‘1

The Assignee (2}
Diractor Gensral of AP-HP and for delegation Mr
Christophe MISSE, Director the Department of
Clinical Research and Developghent

(1} {2): Write down full first pame and surname and indicate

the title of the gualified signify parties.
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REGLEMENT DE COPROPRIETE
N° 6335103RC10

ENTRE :

La société INSERM-TRANSFERT 8.A., Société Anonyme, au capital de 4 573 470 Euros dont le
sigge est au 7 rue Walt - 75013 PARIS, N* SIRET 43403361900017, code APE 7317, RCS Paris
B 434 033 619, représentée par son Président du Directolre, Madame Cécile Tharaud, agissant en
qualiteé de délegataire de I'Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale (ci-aprés
« INSERM »), établissement public & caractére scientifique et technologique, dont le snéqe astau 101,

rue da Tolbiac - 756584 PARIS Cedeax 13,

Ci-aprés déenommée « INSERM-TRANSFERT »
DE PREMIERE PART

ET

L’ASSISTANCE PUBLIQUE — HOPITAUX DE PARIS, établissement public de santé dont le siége est
situé 3 avenue Victoria — 75100 PARIS, représentée par son Directeur Général st par délégation
Monsieur Christophe MISSE, Directeur du Département de la Recherche Clinique et développement,

dtment habilité,

Ci-aprés denommée « AP-HP »,
DE DEUXIEME PART

INSERM-TRANSFERT et I'AP-HP sont ci-aprés individuellement désignés par « PARTIE » et
conjaintement par « PARTIES ».

g
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{l. EST TOUT D’ABORD EXPOSE QUE :

1

La société BIOVECTCOR THERAPEUTICS et I'INSERM ort souhaité protéger une invention
consistant en des fragments polyépitopiques particuliers des protéines E6 et E7 de HPV et leur
utidisation en thérapie en déposant en commun la demande prioritaire de brevet francais N° 99
07012 puis 1a demande de brevet internationale PCT/FRO0/01513 revendiquant la priorité de

ladite demande de brevet frangais.

Puis, la société BIOVECTOR THERAPEUTICS a été mise en liquidation amiable en mars 2000
et a cédé 4 la société PEPTIDE IMMUNE LIGANDS ci-apres dénommée « PIL » les droits et
obligalions sur ces demandes de brevets et le portefeuiile de brevets qui en découle. Or, a partir
de 20086, la socigté PIL n'a plus assurd ses obligations de pavyer les frais de proprigté industrielle
relatifs au portefeuille de brevels issu des demandes citées précédemment. Ainsi, NNSERM et
INSERM-TRANSFERT ont d se substituer a PIL afin de maintenir en vigusur ce portefeuifie de

brevets.

Par ailleurs, par jugement en date du 24 mai 2007, le Tribunal de Commerce da Paris a
prononcé la Liquidation Judicaire de la socidté PIL et a nommé Maitre Leila BELHASSEN
comme Liquidateur Judicaire de celte société. INSERM-TRANSFERT a alors envoyé le 10
septembre 2007 une proposition de reglement des relations entre 'INSERM et la société P
consistant au réglement par VINSERM de la totalité des frais de propriété industrielle cité
précédemment et dus par la sociéte PIL au cabinet de conseils en propriélé industrielle Grosset-
Fournier & Demachy en contrepartie de laquelle la quote-part de propriété détenue par PIL sur
le dit portefeuills de brevets était cédée a I'NSERM. Maitre BELHASSEN a ascceplé cette

proposition et en a informé INSERM-TRANSFERT par un courrier du 5 novembra 2007,

L'INSERM a ainsi récupéré {a pleine et entiére propriétéd sur le portefeuille de brevets protégeant

i'invention revendiquée.
Par ie présent réglement, 'NSERM céde a I'AP-HP une quote-part de sa propriété sur ledit

portefauille de brevels.

Dans leur intérét commun, 'NNSERM et PAP-HP souhaitent que ce portefeuille de hrevets
puisse &tre commercialement développé et utilisé avec succés et diigencs, et souhaitent

concéder a cette fin des contrats d'exploitation a des tiers.

INSERM-TRANSFERT, filiale de drait privé de 'INSERM, et ''NSERM ont conclu un contrat da
délégation de service public au titre duquel 'NSERM a délégué a INSERM-TRANSFERT la
gestion de ses missions de valorisation et de transfert de technologie telles qu'elles résultent du
décret n°® 83-975 relatif au fonctionnement et a Forganisation de 'INSERM.

En application de ce contrat de délégation de service public, INSERM-TRANSFERT a regu la
mission de valorisation et de transfert de technologie, des résultats de recherche dont 'NSERM
est titulaire ou co-titulaire, et & ce titre, de négocier, signer et gérer les reglements de
coproprictéd de bravets engageant FINSERM nvec des Hers, UINSERM assure ses obligations
déccites dans fesdits contrads, :

i1 ast toutefois entendu que ladile délégation wWemporta pas cassion a INSERM-TRANSFERT
des droits de propriété détenus ou co-détenus par 'NSERM.

Au vu de ce qui précéde, les PARTIES entendent formaliser par le présent céglement les régles
applicables a la copropriété de cette demande de brevet ot fes droits et obligations en résultant.

EN CONSEQUENCE DE QUOLIL A ETE CONVENU CE QUi SUIT :

Article préliminalre — DEFINITIONS

Par BREVETS, on entend la demande de brevet frangais intitulée « Fragmenis protéiques

polyépitopiques, leur obfention et leurs utilisations notamment en vaccination » déposée le 3
juin 1998, sous le N® 88 07012 aux noms conjoints de BIOVECTOR THERAPEUTICS st da

s
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FINSERM, et citant comme inventeurs Mme Jeannine Choppin, Mme Isabelle Bourgault-Villada,
M. Jean-Gérard Guillet, Mme Francine Connan et Mme Estelle Ferries, le droit de priorité qui y
est aitaché, ainsi que toute demande en continuité, toute demande divisionnaire, ou foute
extension de ladite demande ou encore tout tifre étranger équivalent et tout brevet issu de celle- -
i dans quelque pays que ce soit.

Par CABINET, on entend le cabinet de Conseils en Propriélé Industrielle Grosset-Fournier &
Demachy 54 rue Saint-Lazare 75009 Paris, chargé d'effectuer 'ensemble des opérations liées a
la préparation, au dépdt, a I'extension, a la délivrance, 3 la défense devant un office et au

maintien en vigueur des BREVETS.

Par COPROPRIETAIRES, on entend 'INSERM et FAP-HP.
Par DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, on enlend la deriére date de signature du présent

réglement.

Par FRAIS DE PROCEDURE, on entend exclusivement les frais divects facturés par le
CABINET ou ses correspondants étrangers, refativement aux opérations de préparation, de
dépdt, d'extension, de délivrance, de défense devant un office etfou de maintien en viguewr des

BREVETS.
Les FRAIS DE PROCEDURE ne comprennent pas les frais relatifs aux éventuelles actions en

contrefagon engagees relatives aux BREVETS.

Par GESTIONMAIRE DES BREVETS, on sntend celle des PARTIES ayant requ des autres
PARTIES la mission de gérer I'ensembla des opérations lides a la préparation, au dépdt, a
'extension, a la déliviance, & la défense devant un office et au maintlen en vigueur des
BREVETS.

Par INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, on entend toutes les informations ou données
relatives a linvention décrite dans les BREVETS, quels que soient leur nature, leur forme
(écrite, graphique ou orale) ou le support utilisé, protégées ou non par un litre de propriété

industrielle et non accessible au public.

Par REVENUS D'EXPLOITATION, on entend les sommes de toute nature pergues au titre de
I'exploitation ou d'une cession conjointe des BREVETS, et notamment les sommes forfaitgires,
les minima garantis, les redevances et toute somme de méme nature et/ou les éventuelles plus-
values pergues par le VALORISATEUR sur les cessions d’éventuelles valeurs mobiliéres
acquises par ledit VALORISATEUR au titre de prises de participation dans le capital de jeunes
sociétés en contrepartie de la concession de droits d’exploitation sur tout ou partie des

BREVETS.

i es REVENUS DEXPLOITATION ne comprennent pas les revenus issus des conlrats de
coltaboration de recherche qui seront versés directement a2 la PARTIE participant a ladite
collabaration.

Par VALORISATEUR on entend la PARTIE qui a pour mission de rechercher des parenairas,
dea ndgociar avec cux des contrals draxploitation portant sur les BRIEVIZ TS effou lo savoic-falie
associad, ot de rédiger et finaliser cos contrals

Les mots au singulier peuvent s'entendre au pluriel ef réciproquement.
Les mots au féminin peuvent s’entendre au masculin et réciproquement.

Article 1 — OBJET
L'objet du présent réglement est de céder une part des droits de propriété et de jouissance de
INSERM sur les BREVETS a PAP-HP et de formaliser les régles applicables a la coproprieté

des BREVETS et les droits et obligations en résultant,

&
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Article 2 - COPROPRIETE

2.1 Parle présent réglement, 'INSERM céde a 'AP-HP, qui acceple, vingt pour cent (20%) de ses
droits de proprieté et de jouissance, sans exception ni réserve, surles BREVETS.

En conséguence a compter de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, FAP-HP est subrogée et
bénéficie des droits et actions de 'INSERM a hauteur de sa part de copropriété telle que définis
ci-dessous. La présents cession emporte notamment [& droit pour PAP-HFP dagir en
contrefacon, dans las conditions définies a 'Article 4.5, 4 I'égard de tout acte de contrefagon

antérieur ou postérieur a ladite cession.
A compler de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, les COPROPRIETAIRES sont titulaires des

BREVETS selon les quotes-parts suivantes .
INSERM : quatre-vingt pour cent (80%) ;
AR-HE © vingt pour cent (20%).

2.2

Article 3 - DUREE

A compter de sa derniére date de signature par les PARTIES, le présent réglement entre en

vigueur d [a DATE D'ENTREE EN VIGUEUR et reste en vigueur jusqu'a la date d’'expiration ou
d’'abandon du dernier des BREVETS ou a la date a laquelle I'un des COPROPRIETAIRES

devient propriétaire a cent pour cent (100%) des BREVETS.

Article 4 — PROPRIETE INDUSTRIELLE

41 GESTIONNAIRE DES BREVETS

Les PARTIES conviennent d'un commun accord de confier 2 INSERM-TRANSFERT le
role de GESTIONNAIRE DES BREVETS.

4.1.2 Dans 'hypothése ol le GESTIONNAIRE DES BREVETS souhaite abandonner son rélé
de GESTIONNAIRE DES BREVETS, i doit I8 notilier aux autres PARTIES au moins un

(1) mois avant 'échéance suivante de propriété industrielle afin que l'autre PARTIE
puisse, si elle le souhaite, reprendre le role de GESTIONNAIRE DES BREVETS.

4.1.1

4.2 Gestion

Le GESTIONNAIRE DES BREVETS a

421 tout pouveoir pour agir aux noms des
COPROPRIETAIRES dans le cadre de la mise en ceuvre du présent réglement.

4.22 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS consulte autre PARTIE sur le cholx des
procéduras pour {'un quelconque des BREVETS, ladite PARTIE s’engage a soumeltrs

au GESTIOMNAIRE DES DREVETS, chagua fois quiune demands an ca sens fatr A
eté faite, Ieurs commentaires, obhservations of

docygnent transmis, dans un delal de quinze (15) jours. Le défaut de reponse dans ledit
deélal d'une PARTIE consultée vaudra acceptation de la proposition et/ou du document
qui lui a &té soumis par le GESTIONNAIRE DES BREVETS.

Jotr accord sur ung proposition ou un

4.2.3  Enoulra, e GESTIONNAIRE DES BREVETS accepte de ne pas engager de FRAIS DE
PROCEDURE excsptionnels pour I'un quelconque des BREVETS, el notamment pour
les procédures d'appel, d'interférence, d’opposition, de réexamen ou de reissue, sans le

consentsment écrit préalabls de I'autre PARTIE.
Toutefois, 4 défaut de réponse dans les quinze (186) jours sulvant la réception par une
PARTIE d'une demande d'engagement de FRAIS DE PROCEDURE exceptionnels

formulée par le GESTIONNAIRE DES BREVETS, ladite PARTIE est prédsumée avoir
accepté la proposition dengagement de FRAIS DE PROCEDURE exceptionnels

farmulée par le GESTIONNAIRE DES BREVETS.

PATENT . ; “'?
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4.3

4.4

4.5

4.2.4

425

Abar

4.3.1

4.3.2

Cession

4.4.1

4.4,

De plus, les PARTIES s'engagent, a ce que les personnels cilés comme invenleurs
fournissent les signatures nécessaires et accomplissent toutes les formalités leur

incombant en qualité d'inventeur et nécessaire au dépot, a la défense devant un office

et au maintien en vigueur des BREVETS.

Chaque PARTIE se mettra a jour de ses obligations relatives a la
brevet, telles que prévues a laricle R. 611-14-1 Ul du Code de la propriété

intellectuelle.

Sifun des COPROPRIETAIRES ¢

décide d'abandonner un des BREVETS, ou

souhaite nie pas participer a l'extension ou a la poursuite de la procedure dans un
pays, ou

désire ne pas participer aux FRAIS DE PROCEDURE exceptionnels, ou

4 1a réception d'une facture, ne souhaite plus payer sa quote part des FRAIS DE

PROCEDURE,
il en avertit par dcrit Pautre COPROPRIETAIRE et il abandonne alors sa quote-part da

propriété sur ledit BREVET.
La date d'effet, 4 I'égard du COPROPRIETAIRE restant, de cet abandon & titre gratuit
est la date de réception de la notification d'abandon.

le COPROPRIETAIRE qui renonce s'engage a fournir foules les signatures et
documents nécoessaires a la poursuite de la procédure par "aufre COPROPRIETAIRE.

Si les COPROPRIETAIRES renoncent a étendre le BREVET & linternational ou a le
valider en phases nationales/régionales, ou a conserver en vigueur tensemble da la
famille de BREVETS, le GESTIONNAIRE DES BREVETS s’engage, apres avoir regu
raccord écrit des PARTIES pour ces abandons et avant d'effectuer ces dits abandons,
a proposer aux inventeurs cités dans les BREVETS de reprendre lesdiles opérations a

leurs noms &t a leurs frais.

Chaque COPROPRIETAIRE peut céder & tout moment sa quote-part de propriété de
tout ou partie des BREVETS.

Le COPROPRIETAIRE cédant doit au préalable notifier a l'autre COPROPRIETAIRE
son intention de céder lesdits droits, et leur transmettre le nam, Padresse du
cessionnaire potentiel ot les conditions  financiéres de la cession. Le
COPROPRIETAIRE non cédant a alors un droit préférentiel pendant une période de
soixante (60) jours & compter de la réception de ladite notification pour devenir
cessinnnaire 4 fitre gratuit desdits BREVETS. A défaut pour autre COPROPRIETAIRE
Faxercer son droit de préemplion, le COPROPRUZTAIRE cedant peul coder = quale-

part au tiers idantfié Gux conditions préavues.

Dans I'hypothése d'une cession a un tiers, 'acte de cesslon doit stipuler que le
cessionnaire s'engage a assumer l'ensemble des obligations incombant au cédant du

fait du présent réglement.

Contrefacon - nullite

En cas d'action en contrefacon ou en nullité engagée par un tiers a fencontre des BREVETS ou
dans le eas ol un-tiers est cantrefacteur d'un des BREVETS, les PARTIES se concertent afin

de déterminer d'un commurn accord [a conduite a tenir,

Dans le cas ot 'accord prévu ne peut éire obtenu, un des COPROPRIETAIRES peut exercer
sous sa propra responsabilité et & sa charge les actions qui lui paraissent opportunes, étant

5/
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entendu que, dans ce cas, il supporde entigrement les risques et profits résultant de tefles
actions.

Tout COPROPRIETAIRE ayant renoncé & participer & une aclion en défense etou en allaque
relative aux BREVETS fournit, sl besain est, au COPROPRIETAIRE agissant les pouvoirs

nécessaires ainsi que fous les éléments et renselgnements uliles en sa possession.

4.6 Perfectionnements

A moins que les COPROPRIETAIRES n'en conviennent ensemble autrement, chaque
COPROPRIETAIRE reste propriétaira  des perfectionnements des BREVETS qu'i a
apportés seul ou en collaboration avec des tiers ; Pautre COPROPRIETAIRE r'a aucun droit

sur ces perfectionnements,

Lesdits perfectionnements sont excius des stipufations du présent réglement,

Pour ['application du présent Article 4.6, on entend par « perfectionnement » les
améeliorations apportées & un BREVET et qui ne pourraient pas éire exploitées sans

beénéficier de droits d’exploitation de ce BREVET.

Article 5~ FRAIS DE PROCEDURE

5.1  Principa :
A compler de la DATE D'ENTREE EN VIGUEUR, dans les pays ol les COPROPRIETAIRES
poursuivent en commun les procédures de dépdt, de délivrance ou de maintlen en vigueur des

BREVETS, la totalité des FRAIS DE PROCEDURE sont pris en charge par les PARTIES ;
quatre-vingt pour cent (80 %) pour I'INSERM-TRANSFERT et vingt pour cent (20%) pour FAP-

HP.
5.2 Cas ol une licence des BREVETS est concédée a un tiars :
ay Par exception aux dispositions de l'articls 5.1 ci-avant, si un licencié prend en charge les
FRAIS DE PROCEDURE, ces demiers ne sont pas payés par les PARTIES.

b) I est entendu entre les PARTIES que dés la signature d’un contrat de licence entre les
PARTIES et un iiers, je VALORISATEUR fera ses meilleurs efforis pour que ce dernier
prenne en charge directement tous les frais et charges afférents au dépdt des BREVETS en

France et a l'étranger ainsi quad toute procédure de délivrance, d'inscription et de
publication s’y rapportant et les annuités, impdts, droits, taxes, honoraires et autres
dépenses lides a Vadministration des BREVETS.

I est entendu qua dés la signature de la licence avec 1SA PHARMACEUTICALS
{référencee 1T O1D04AZ0Q - réfdrencs CEA L11161), les FRAIS DE PROCEDURE sejont
pris en charge intégralemnaent pac la sociéte |SA PHARMACEUTICALS,

Siun COPROPRIETAIRE decide d'abandonner ses droils dans tout' ou partie des pays couvarts

5.3 Si
par les BREVETS, les FRAIS DE PROCEDURE payés pour ces droits dans ce(s) pays
antérieurement a cette décision d'abandon ne peuvent en aucun cas éhre remboursés a ia

PARTIE concernéa,

Article 6 - EXPLOITATION ADES FINS DE RECHERCHE
las BREVETS uniquement 3 des (ins de

Les COPROPRIETAIRES peuvent librsment utiliser
recherche interne,

A
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Article 7 — EXPLOITATION A DES FINS COMMERCIALES

7.1

7.2

7.3

7.4
7.5

7.6

VALORISATEUR
7. 4.1 Les PARTIES conviennent par les présentes de désigner INSERM-TRANSFERT comme

VALORISATEUR,

7.1.7 Si le VALORISATEUR ne souhaite plus assumer la charge de VALORISATEUR, 1l le

notifie immédiatement a lautre PARTIE afin qu'elle puisse, si elle le souhaite, reprendre

cette mission.

Seul le VALORISATEUR peut négocier et rédiger les contrats d'exploitafion des BREVETS.
Le VALORISATEUR transfére pour accord a lautre PARTIE les projets de contrat
d’exploitation des BREVETS. Cet accord ne peut étre refusé que si laulre PARTIE peut
justifier par écrit d'un confiit d’interét par rapport a ses missions ou statuls en tant
qu’établissement public de recherche frangals ou en tant que délégataire de service public,
dans un délal da trente (30) Jours & compter de la réception du projet. Au-dela de ce délai,
{'accord est réputé acquis.

Les contrats d’exploitation des BREVETS détenus en copropriété dolvent étre signés par
chacune des PARTIES qui en regoit un original.

Toutefois, les accords simples de type accord de secret sont librement négociés et signés par
e VALORISATEUR seul, le cas échéant en liaison avec le laboraloire impliqué. Tout accord
de transfert de matériel biclogique ou accord tel qu'un contrat de collaboration comportant le
transfert de matériels biologiques sera négocié et signé par la PARTIE qui a assuré par le
biais d'un de ses services haspitaliers les prélévements de ces materdels biclogiques sur

malade et/ou volontaire sain.

En cas de négociation d’'un contrat d'exploitation avec un tiers, la VALORISATEUR s'engage
a faire ses meilleurs efforts pour faire supporter par ce tiers les FRAIS DE PROCEDURE
facturés a compter de la date de signature dudit contrat d’exploitation. il est entendu que cetie

obligation du VALORISATEUR n’est que de moyen.
La VALORISATEUR percoit 'ensemble des REVENUS D'EXPLOITATION qu'it répartit entre
les PARTIES conformément & IArticle 8.

Les autres PARTIES peuvent proposer au VALORISATEUR des exploitants potentiels pour
exploitation des BREVETS. '

Le VALORISATEUR agit pour le comple des PARTIES tel que mentionné dans les accords
d'exploitation portant sur les BREVETS.

Le VALORISATEUR peut inclure les BREVETS sur tout portail Internet d'offres de
technologies de son choix dans le but de trouver des tiers susceptibles d'exploiter les

BIREVETS.

Article 8 - REPARTITION DES REVENUS

8.1

Les RVE\/ENUS D'EXPLOITATION générés depuis la DATE D'ENTREE EN VIGUCUR seront
répartis entre les PARTIES dans les conditions suivantes |

a) Les REVENUS D'EXPLOITATION sont percus par le VALORISATEUR qui se charge de

répartir les REVFNUS D'EXPLOITATION comme suit
- pourcentage de valorisation de quinze pour cent (15 %) destingé & couvrir les frais de
valorisation encourus par le VALORISATEUR qui sera prélevé au beénéfice du

VALORISATEUR, puis
déduction des éventuels FRAIS DE PROCEDURE puis,
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8.4

Article 3 - CONFIDENTIALITE

a.1

rémunération de lous les inventeurs par le VALORISATEUR conformément aux

dispositions de article R. 611-14-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, puis,
- répartition du reliquat entre les PARTIES au prorata des quotes-parts de copropriéte,
soit : quatre vingt-pour cent (80%) pour INSERM-TRANSFERT et vingt pour cent {20%)

pour FAP-HP ; chaqua PARTIE ayant le soin d'affecter ces ressources comme elle le
souhaite, en particulier de verser une part aux laboratoires impliqués dans invention.

b} Les PARTIES rémunérent les inventeurs conformément aux dispositions de Particle R, 611~

14-1 du Code de la Propriété Intellectuelle. Néanmoins, si 'un des COPROPRIETAIRE
les résultals a4 Pautre COPROPRIETAIRE, ce dernior

céde ses droits de propriété sur les
s’engage a rémunérer tous les inventeurs des deux COPROPRIETAIRES cités dans les

BREVETS.
It est entendu entre les PARTIES que le VALORISATEUR ne prélévera pas de pourcentage
de valorisationn sur la part des sommoes forfaitaires versées par la société ISA

PHARMACEUTICALS qui correspondent au remboursement de la quote-part des FRAIS
DE PROCEDURE de I'AP-HP engagés par INSERM-TRANSFERT antérieurement a la date
de signature de la licence des BREVETS aves [SA PHARMACEUTICALS

c)

COMPTABILITE
8.41 Au plus tard fe 30 awil de chaque annge, la VALORISATEUR communique & lautre
PARTIE, un état des REVENUS D'EXPLOITATION pergus conformément a '‘Article 7.3,

Au vu de cet éfal, Fautre PARTIE élablit une facture indiguant :

- laréférence du présent réglement,
le total des REVENUS D'EXPLOITATION pour 'année considérée,

- le taux applicable en application de I"Article 8.1,
les sommes dues par le VALORISATEUR & la PARTIE concemséae.

8.4.2 Les sommes dues par ie VALORISATEUR al'autra PARTIE doivent &tre versées en Euro,
4 la personne et & 'adresse bancaire indiquées ci-dessous :

- Pour INSERM-TRANSFERT ! les paiements sont faits par virement hancaire, dans fes
trente (30) jours suivant la date d'émission d’'une facture par INSERM-TRANSFERT,
afordre d'Inserm Transfert SA, Recetie Geéndrale Finances Paris, 94 rue de Réaumur
75104 Paris Cedex 02 - Cods Banque : 40031 - Code Guichet N° 00001 - Compta N*
0000320405R - Clg 74 - Cods IBAN : FR75 4003 1000 0100 0032 0405 R74.

- Pour 'AP-HP : les paiements sont faits par virement bancaire, dans les trenta (30)
jours suivant {a date d'emission d’'une facture par 'AP-HE, a l'ordre de Monsieur Le
Trésorier Payaur Général prés F'AP-HP au compte ouvert & son nom a la Banque de
France au compte sous e numéro: 30007 / 00064 / W7530000000 7 37.

843 Les sommes dues par le VALORISATEUR 4 lavlre PARTIE sent majorcos des {axas
Idgalaes an vigucur ¢ do la TWAD sioelfe est

applicabls.

v e dale de lour échéances, notarmment

Les COPROPRIETAIRES el INSERM-TRANSFERT (ci-aprés les « PARTENAIRES »)
s’engagent par le présent réglement a respecter et maintenir le caractére strictement

confidentiel de loute INFORMATION CONFIDENTIELLE regue d'un aulre PARTENAIRE.

A

Chaque FARTENAIRE se porte fort ai'égard de ce PARTENAIRE du respect par son personnel
et/ou toute persanne atlachée a quelque tilre que ce soit a son service du caractére confidentiel

desdites INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
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Chagque PARTENAIRE s’engage 2 ne pas déposer une demande de brevet ou autres titres de
propriété industrielle incluant des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES regues d'un autre

PARTENAIRE sans 'accord préalable de celui-ci.

Les engagements de secret liant chaque PARTENAIRE ne s’appliquent pas au informations
pour lesquelies le PARTENAIRE qui les regoit peut prouver

Que INNEFORMATION CONFIDENTIELLE est divuiguée par le PARTENAIRE qui en était

8.2

a)
propriétaire ou avec son accord | ou

b} CQu'slles étaient accessibles au public au moment de lour divulgation ou qu’elles ont éié
rendues accessibles au public sans faute de sa part ; ou

c) Qu'elles ont été regues par le PARTENAIRE récipfendaire d'un tiers de mariére licite sans
violation du présent réglement ; ou

dy Qu’'a la date de leur communication par le PARTENAIRE propriétaire, le PARTENAIRE

récipiendaire était déja en possession de celles-ci | ou

g) Que leur divulgation a été imposée par Fapplication d'une disposition légale ou
réglementaire impérative ou par I'application d'une décision de justlce définitive ou d'une

santence arbilrale.

Les exceptions précitées ne sont pas cumulatives.

9.3 Silun des PARTENAIRES au présent réglement doit communiquer & un liers, et notamment a
un candidat a un contrat de licence, des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES de quelque

nature que ce soit se rapportant a l'invention protégée par les BREVETS, il s'engage a faire

t signer audit tiers un accord de confidentialité comportant des obligations au

préalablemen

moins aussi contraignantes qus celles du présent Article.

9.4 Les obligations de confidentialité prévues au présent Article 9 restent en vigueur cing (5) ans
aprés PPexpiration ou la résiliation anticipée du présent réglament.

Article 10 ~ COLLABORATION

Si Fune des PARTIES souhaite signer avec un tiers un confrat de colfaboration portant sur
rinvention faisant Fobjet des BREVETS, elle doit préalablement informer lautre PARTIE, tant
sur la personne du cocontractant que sur les termes du contrat {objet de I'stude, domaine
d'exploitation envisagé, durée, perspectives de développement}. Dans le cas ou la PARTIES
informée s'oppose 4 la conclusion da ce contrat, elle doit, dans un délai d'un (1) mois 3 compler

de la notification de ces informations, justifier de ce refus par écrit.

[ es revenus résultant de cette éventuelle collaboration ne peuvent en aucun cas élre

considérds comme dos REVENUS D ExXPLOITATION,

Acrticle 11 - TRANSFERT DU PRESENT REGLEMENT

Le présant réglement est personnel, intransmissible et incessible sous réserver des stipulations

de I'Article 4.4,

Article 12 — RESILIATION
Si une des PARTIES n'a plus aucun droit de propriété et d'exploftation sur au moins un des
rd par les autres PARTIES.

BREVETS, le présent réglement peut étre résili¢ 4 son égard

Le présent régiement est résilié de plein droit au cas ol P'un des COPROPRIETAIRES devient

12.14

12.2
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seul propriétaire de 'ensemble des BREVETS.

12.3 Le présent réglement peut étre résilié en cas d'inexécution par une PARTIE d'une ou de
plusieurs des obligations contenues dans ses diverses clauses,

Cette résiliation ne devient effective que frois {3) mois aprés {'envoi par lautre PARTIE d'une
lettre recommandée avec accusé de réception exposant les motifs de la plainte, & moins que,
dans ce délai, la PARTIE défaillanie n'ait satisfait 4 ses obligations ou n'ait apporié la preuve
d'un empéchement consécutif a un cas de force majeure. L'exercice de cette faculté de
résiliation ne dispense pas la PARTIE défaillante de remplir les obligations contractées jusqu'a
la date de prise d'effet de la résiliation,

La quote-part des BREVETS de la PARTIE & Pencontre de laquelle la résiliation a été
prononcée est avtomatiquement cédée de plein droit &4 l'aulre PARTIE 4 la dafe de la résiliation.

Articla 13 - RENONCIATION
Le fait pour I'une des PARTIES de ne pas se prévaloir d'un manquement par une autre PARTIE
a l'une quelconque des obligations visées dans le présent réglement ne saurait étre inlerprélé
pour 'avenir comma valant renonciation a ['obligation en cause.

Article 14 — INVALIDITE O"UNE CLAUSE

St une ou plusieurs stipulations du présent réglement étaient tenues pour non valides ou
déclaraes telles en application d'une loi, d'un réglemant - et en particulier du droit de 'Union
Européenne - ou 3 la suite dune décision définitive d'une juridiction compétents, les autres
stipulations garderont toute leur force et leur portée et les PARTIES procéderont sans délai aux
madifications nécessaires en respectant, dans toute la mesure du possible, I'accord de volonte

existant au moment de la signature du présent réglement.

Article 15 - TITRES

En cas de difficultés d'interprétation entre 'un quelcongue des ftitres figurant en (&te des
clauses et 'une quelconque des clauses, les titres seront déclarés inexistants. ‘

Article 16 — INTEGRALITE DU PRESENT REGLEMENT
Le présent reglement exprime lintégralité des obligations des PARTIES el ne pourra éfre

modifié que par un accord écrit entre les PARTIES.
Aucune condition générale ou spécifique figurant dans fes documents envovés ou remis par les

PARTIES ne pourra s'intégrer au présent réglement,

Articla 17 — LOTAPPLICABLE- LITIGES

17.1 Le présentreglement ést soumis au droit frangais.

17.2 [En cas de difficultés sur Uinterprétation ou lors de {'exdcution du présent réglement, les
PARTIES s'efforcent de résoudre leur différend a I'amiable.

17.3 En cas de désaccord non résolu dans un délai de trois (3) mois 4 compter de la prémidre
notiication écrite d'une PARTIE a une autre, le litige est porté devant les juridictions frangaises

compétaentes.
Le présent Article reste en vigueur nonobstant fous les cas d'explration ou de résillation du

17.4
présant réglement.
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Arsticle 18 — INSCRIPTION

18.1 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS inscrit la cession des BREVETS au Regisire National des
Brevets, tenu par I'lnstitut National de [a Propriété Industrielle, et aux registres nationaux des
brevets tenus par les offices nationaux de Propriété Industrieils concernés par les BREVETS. A

celte fin, les PARTIES ont signé un contrat confirmatif de cession joint en Annexe 1.

18,2 Le GESTIONNAIRE DES BREVETS peut si nécessaira étre enregisttd auprés de ['Office
Mational de Brevet compélent pour les BREVETS,
Les codtls des inscriptions prévues aux Articles 18.1 et 18.2 sont considérés comme des FRAIS

18.3
DE PROCEDURE.

Agticle 19 — NOTIFICATIONS
Toute nofification est considérée comme réalisée et effective a l'égard des PARTIES
concernéeas a compter de la date de réception de ladite notification.

Toute notification requise au titre du présent réglement est réalisée par courrier recommandé
avec accusé da réception, & la PARTIE concernée a 'adresse suivante :

Pour INSERM-TRANSFERT
INSERM TRANSFERT SA
7 rue Watt
75013 PARIS

Pour I AP-HP
Office de Transfert de Technologie et de Partenariats

industriels — DRCD ~
Carré historique de {'Hopital Saint Louis
Porte 23 - 1 avenuea Claude Vellefaux

75010 PARIS

[ Signatures sur {a page suivante |

Ol «
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Pour INSERM-TRANSFERT

O LA

{
A

Madame Cécile THARAUD
Présidento du Directoire

Pour PAP-HP é':::—"'* ’ - &ww
23 FEV. 2009 < ’

Monsieur Christophe MISSE
Directeur du Département de la Recherche Clinique et du Développement

Vu par le Contrdleur financier AP-HP

@ 2 0 FEV. 7009
KA/t

Jean PARMENTIER

RECORDED: 08/06/2009

PATENT
REEL: 023056 FRAME: 0464

13715



