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FUNDACION
INSTITUTO DE INVESTIGACION SANITARIA
SANTIAGO OM| STELA

CONTRATO DE CESSAO CONFIRMATORIA E CO-
PROPRIEDADE QUE ENTRE SI CELEBRAM A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE, A FIDIS E O
PROF. DR. JAMES ALMADA DASILVA.

Pelo presente instrumento particular, de um lado a UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE,
inscrita no CNPJ n° 130315470001-04 com sede na Av Marechal Rondom s/n, Conjunto Jardim
Rosa Elze, Campus Universitario Prof. José Aloisio de Campos, S&o Cristovao, Sergipe, Brasil,
neste ato representada por seu Magnifico Reitor, Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho,
doravante denominada UFS e a Fundacion Instituto de Investigacion Sanitaria de Santiago de
Compostela - FIDIS, entidade publica constituida e existente de acordo com as leis da Espanha,
com sede no Hospital Clinico  Universitario, C/Choupana, s/n 15706,
Santiagp de Compostela (Espanha) e representada neste acordo por  sua
Diretora, Isabel Lista Garcia, com o numero de identificacdo  44812997G,
espanhola, Espanha, doravante denominados Cessionarios, de outro lado o Prof. Dr. James
Almada da Silva, inscrito no CPF n° 8687894334 e RG n° 94002065760, com passaporte brasileiro
namero de identificagdo FS033636 domiciliado em Av. Gov. Marcelo Déda, 13, CEP 49400-000,
Lagarto, SE, Brasil, doravante denonimado Cedente, resolvem celebrar o presente CONTRATO
DE CESSAO CONFIRMATORIA E CO-PROPRIEDADE, mediante clausulas e condicdes a

sequir:

CONSIDERACOES

| — O Cedente, por boa e valorosa consideragdo, cujo recebimento € aqui reconhecido, contribuiu
para a Invencdo (A Invencdo) resultante da pesquisa realizada no projeto intitulado: "Propriedades
anti-TLR4, anti-IL1R e anti-COX de ingredientes ativos isolados de Hyptis Pectinata “explicada

em mais detalhes no Anexo I, durante o curso e escopo de sua relacdo de emprego ou servico com



(1) Fundacdo Instituto de Investigacdo Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS), e (2)
Universidade Federal de Sergipe (Brasil) (UFS); e em virtude de tal relagdo de emprego ouservico,
ele confirma ter cedido e transferido para a FIDIS e
UFS (as Cessionarias), todos os seus direitos, titulos e interesses na e para a invencdo que serao

descritos e protegidos por um pedido de patente a ser preenchido em nome dos Cessionarios.

Il Esta atribuicdo cobre todos os paises do mundo, incluindo, mas ndo se limitando aos Estados
Unidos da América, e os Cessionarios tém o direito de manter os pedidos de patente citados e
também apresentar pedidos de modelo de patente / utilidade relacionados a invencdo citada em
qualquer pais, a seu critério, e abster-se de buscar protecdo de patente em todo e qualquer pais, se

assim o desejarem.

Esta atribuicdo também inclui o direito de reivindicar prioridade sob a Convengdo de Paris ou

quaisquer outros tratados multilaterais ou bilaterais.

Il - A Cedente concorda em executar, a qualquer momento, qualquer cessdo adicional e outros
documentosnecessarios em conexao com qualquer pedido de modelo de patente / utilidade, bem
comorealizarguaisquer atos adicionais necessarios para permitir que as Cessionarias gozem de

todos os direitos desta Cessao.

Os lucros obtidos pela FIDIS derivados da exploragdo comercial da A Invencgdo serdo distribuidos
entre os inventores de acordo com seus préprios regulamentos internos. No ambito deste acordo, a
FIDIS aplicara ao Prof. Dr. James Almada da Silva os mesmos beneficios que aos restantes

inventores pertencentes a esta entidade.

CLAUSULA PRIMEIRA-DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto estabelecer as condi¢des, direitos e obrigacdes entre a
UFS, FIDIS E PROF. JAMES ALMADA DA SILVA sobre a CESSAO CONFIRMATORIA
E CO-PROPRIEDADE da invencdo resultante da pesquisa realizada no projeto
intitulado:"Propriedades anti- TLR4, anti-IL1R e anti-COX de ingredientes ativos isolados de

Hyptis Pectinata.



CLAUSULA SEGUNDA - GESTAO DE IP

2.1 Sujeito aos termos e condicBes deste Contrato, a FIDIS serd a responsavel pelo deposito,
manutencdo e gerenciamento da protecio de patentes para a PATENTE FAMILIA.
Consequentemente, sujeito aos termos e condicbes deste Contrato, a UFS autoriza a FIDIS
a realizarosprocedimentosad ministrativospertinentes com os Escritorios Autorizados que tratam
de DIREITOS DE IP DE PATENTE FAMILIA em qualquer pais onde a protecdo seja solicitada.

Todas as despesas razodveis incorridas para a preparacdo, apresentacdo e manutencdo dos
DIREITOSde IP serdo pagas pela FIDIS efou qualquer outra pessoa fisica

ou juridica que tenha contribuido para a presente invencao.

2.2 A FIDIS fornecerd a UFS copias de todos os documentos de inscricdo que facam parte dos
DIREITOS DE IP DE PATENTE FAMILIA em tempo hébil antes do depdsito. Para o
processamento e gestdio dos DIREITOS DE IP DE PATENTE FAMILIA, a FIDIS é a
Unicaresponsavelpela sele¢do de uma Firma de Advogados de Patentes, que faturard diretamente a
FIDIS.

2.3 A FIDIS ¢ a unica responsavel por qualquer decisdo de protecdo e manutengdo em qualquer
pais; se a FIDIS ndo estiver interessada em nenhum pais especifico, devera notificar a UFS pelo
menos(30) dias antes do proximo prazo de processamento de propriedade intelectual, e a UFS pode
continuarem seu nome, adquirindo todos os direitos e obrigacdes sobre os DIREITOS DE IP DA
PATENTE FAMILIA nos paises para os quais fez o pedido em seu proprio nome. As partes
concordam em fornecer todas as assinaturas necessarias e tomar todas as medidas administrativas

necessarias para efetuar o que foi acima exposto.

2.4 A UFS concorda em executar, a qualquer momento, qualquer cessdo adicional e outros
documentos exigidos em conexdo com a PATENTE FAMILIA, bem como realizar quaisquer atos
adicionais necessarios para habilitar o FIDIS e / ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica que

tenha contribuido para que apresente Invencdo possa desfrutar de todos os direitos desta Cesséo.

CLAUSULA TERCEIRA- DOS DIREITOS DE EXPLORACAO E USO



3.1 Os Cessionarios serdo livres para usar os DIREITOS DE IP DA PATENTE FAMILIA apenas
para fins de pesquisa interna ndo comercial, sozinhos ou em colaboragdo com terceiros, sujeito a
aprovacdo porescrito do outro Cessionario antes de qualquer colaboracdo com terceiros e do acordo

desses terceiros estar sujeito a obrigacfes de confidencialidade.

3.2 As atividades comerciais no que se refere aos DIREITOS DE IP DE PATENTE FAMILIA
serdo administradas exclusivamente pela FIDIS, devendo a UFS ser mantida razoavelmente
informada sobre os desenvolvimentos relacionados aos mesmos. A FIDIS notificard a UFS de
qualquer oportunidade de licenciamento que esteja relacionada a quaisquer reivindicagGes
presentes ou futuras em quaisquer patentes e pedidos de patentes derivados da PATENTE.

3.3 A UFS reconhece e confirma aqui que, uma vez que tem uma pequena porcentagem de
qualquer direito, titulo ou interesse em ou para quaisquer reivindicacdes presentes em quaisquer
patentes e pedidos de patentes derivados da PATENTE, a FIDIS é livre para negociar, ceder,
licenciar, sublicenciar ou realizarquaisquer outros atos em conexao com quaisquer reivindicacoes
presentes em quaisquer  patentesepedidos de patentes derivados da PATENTE. Salvo
acordo em contrario pelos Cessionarios, qualquer contrato de licenca sob os DIREITOS DE

PATENTE FAMILIA teré todas as receitas distribuidas de acordo com as acdes estabelecidas acima.

CLAUSULA QUARTA- DAPATENTE

4.1 - AFIDIS sera a unica responsavel pela elaboracdo do anteprojeto e pelo depdsito do pedido
de patente (Patente) referente a Invencgdo. Pelo presente Contrato, as Cessionarias concordam com
a propriedade conjunta da PATENTE, e de todas as demais patentes e pedidos de patentes derivados
da PATENTE (PATENTE FAMILIA).

4.2 A propriedade de cada PATENTE da PATENTE FAMILIA serd dividida na seguinte

proporcdo, incluindo os direitos e obrigacdes inerentes a INVENCAO:

-5% para a UFS, 0s 95% restantes serdo distribuidos pelo FIDIS de acordo com a contribuicdo do



FIDIS ou de qualquer outra pessoa fisica ou juridica que tenha contribuido, de qualquer forma,

para a presente invencio.

4.3 Este Acordo constitui todo o acordo e entendimento entre as partes deste Acordo e substitui
todas as negociacdes e entendimentos anteriores e contemporaneos entre as partes, sejam orais ou

escritos, expressos ou implicitos.

CLAUSULA QUINTA - DO SIGILO

5.1 As partes comprometem-se a manter sob estrito sigilo dados e informacdes intercambiadas
emdecorréncia da TECNOLOGIA, ndo podendo, de qualquer forma, direta ou indiretamente, dar
conhecimento a terceiros das informacgdes consideradas confidenciais trocadas entre as partes ou

com terceiros, exceto quando as informagdes Se enquadrarem nos seguintes C€asos:

5.1.1 Em que as partes anuirem expressamente, por escrito, pela revelacéo;

51.2 que tenha caido em dominio puablico antes de sua divulgagcdo ou mesmo apos, desde
que ndo tenha qualquer culpa de uma das Partes;

513 tornar-se de conhecimento publico, no futuro, sem que caiba a qualquer das partes,
a responsabilidade por sua divulgagéo;

514 forem comprovadamente e de forma legitima do conhecimento da outra Parte em
dataanterior a assinatura deste Contrato;

515 forem reveladas por terceira pessoa que ndo esteja obrigada a confidencialidade de
que trata esta clausula;

5.1.6 por determinacdo judicial e/ou governamental para conhecimento das informacoes,
desde que as Partes, sejam notificadas imediatamente e sendo requerido segredo no seutrato

judicial e/ou administrativo.

5.2 Serdo consideradas informagdes confidenciais para fins deste contrato, todas e quaisquer
informac@es ou dados classificados ou classificaveis como sigilosos, associados a TECNOLOGIA,
em qualquer forma ou meio fisico que se apresentem, inclusive durante as negocia¢bes ou

pesquisas antecedentes a assinatura do presente Contrato.



CLAUSULA SEXTA —-DAVIGENCIA

6.1 O termo inicial de vigéncia do presente Contrato sera contado da data de sua assinatura e o
termo final correspondera ao término de vigéncia da patente.
6.2 Caso ndo seja concedida a carta-patente da TECNOLOGIA pelos 6rgdos competentes, as

partes definirdo em instrumento especifico as condicGes relativas ao know-how.

CLAUSULA SETIMA — DAEXTINCAO

7.1 Constituem motivos para a extingdo do presente Contrato:

a) o vencimento do prazo de vigéncia, previsto na Clausula Sexta;

b) o acordo entre as partes, por meio de distrato;

¢) arenuncia de uma das partes ao direito de propriedade, que deve ser, necessariamente, em
favor da outra parte;

d) a rescisdo. Ocorrendo a rescisdo do Contrato, a parte culpada perderad, em favor da(s)
parte(s) inocente(s) ou a quem essa(s)ultima(s) indicar(em), o seu direito de propriedade,
mediante indenizacdo do valor da sua quota-parte, deduzidas as perdas e danos causados a(s)

parte(s) inocente(s).

CLAUSULA OITAVA - CONDICOES GERAIS

8.1 AlteragOes neste instrumento acordadas entre as partes, com exce¢do de seu objeto, deveréo

ser obrigatoriamente descritas em um novo termo aditivo.

8.2 Este instrumento vinculara e reverterd em beneficio dos sucessores e dos beneficiarios da
transferéncia do mesmo pelas partes, as quais nao terdo direito de transferir o mesmo ou quaisquer

de seus poderes, funcBes ou obrigacdes sem o consentimento prévio, por escrito, da outra parte.

8.3 Osvalores devidos por ambas as partes nao se extinguem em nenhum momento, mesmo apos
0 término do prazo de execucdo deste contrato, a ndo ser quando do efetivo pagamento em moeda

nacional plenamente corrigido.



8.4 A toleréancia de qualquer das partes na exigéncia do cumprimento das obrigagdes previstas
neste contrato ndo exime as outras partes de responsabilidade, podendo ser exigido o adimplemento

da obrigacéo.

8.5 Fica claro e expressamente convencionado que o ndo exercicio por qualquer das partes de
direito a ela conferido pelo presente contrato ou tolerdncia em impor estritamente seus direitos
incluida a eventual aceitacdo de uma das partes, do atraso ou ndo cumprimento de quaisquer das
obrigacbes das outras partes, serdo considerados como mera liberalidade ndo implicando em

novacgdo, renincia ou perda dos direitos oriundos desse inadimplemento.

8.6 Qualquer das partes poderd, mediante comunicagdo por escrito as outras partes, alterar o

endereco para o qual as comunicacdes ou solicitacbes devem ser enviadas.

8.7 No caso de mudanca de endereco de uma das partes, sem comunicacdo formal a outra, e
comprovada a impossibilidade de localizacdo do seu representante legal mediante notificagéo
judicial ou extrajudicial, o cotitular fica autorizado, desde ja, a realizar todos os atos necessarios
a comercializacdo da TECNOLOGIA perante terceiros.

8.8 O presente instrumento, juntamente com eventuais anexos e aditivos, que rubricados, fazem
parte integrante do presente instrumento, contém o acordo integral entre as partes e substituird todo

e qualquer entendimento feito anteriormente, quer por escrito, querverbalmente.
8.9 Se, durante a vigéncia deste contrato, qualquer disposicdo nele contida vier a ser declarada
ilegal e/ou inexequivel, tal declaracdo ndo afetara a validade e/ou exequibilidade do texto

remanescente, que permanecerd em pleno vigor e efeito.

8.10 Oscasos omissos relativos a este contrato serdo resolvidos pelas partes, que se comunicarao

para definir as providéncias a serem tomadas.

8.11 As partes obrigam-se a:



a) Comparecer as reunides que se fizerem necessarias para tratar de assuntos relacionados a
TECNOLOGIA, especialmente aqueles atinentes aos procedimentos de protecdo e exploragdo

comercial.

b) Manterem-se mutuamente informadas sobre os depositos de pedidos de protecdo e etapas

subsequentes, bem como outras informacfes pertinentes ao objeto do presente Contrato.

¢) Comunicar imediatamente a outra parte quaisquer alteracfes atinentes ao(s) seu(s)

representante(s) legal(is), enderego(s) e demais dados necessarios para contatos e notificagdes.

CLAUSULA NONA- DA PUBLICIDADE.

A UFS providenciara a publicacdo do extrato do presente Contrato no Diario Oficial da Unidono

prazo estabelecido no Paragrafo Unico, do art. 61, da Lei 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA-DO FORO.

9.1 As partes elegem o Foro da Justica Federal da Espanha, como competente para dirimir

quaisquer questdes oriundas do presente contrato, com a exclusdo de qualquer outro.

9.2 E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual

teor e forma, para um so efeito, juntamente com as testemunhas abaixo, que também o assinam.



Séo Cristovao, ........ 8 e de 2021.
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