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ACUERDO DE TRASPASO 

 

Este ACUERDO DE TRASPASO (este "Acuerdo") se realiza entre 

NeuroMetrix, Inc., una corporación de Delaware ("Cedente") de 1000 Winter Street, 

1er Piso, Waltham, MA 02451, Estados Unidos de América y Novartis Consumer 

Health SA, una sociedad anónima organizada bajo las leyes de Suiza ("Cesionario") 

de Route de l'Etraz 2, 1197 Prangins, Suiza (cada uno, una "Sociedad" y juntos, las 

"Partes") a partir de la fecha de la firma del Cesionario. 

 

CONSIDERANDO que el Cedente es el propietario de la solicitud 

provisional de EE. UU. No. 62/524,195 presentada el 23 de junio de 2017 (la "Primera 

Solicitud de EE.UU.") con respecto al Control Sin Botones de un 

Electroestimulador Transcutáneo Portátil con Gestos Interactivos y Otros 

Medios y la solicitud patente de utilidad de EE. UU. No. 16/010,974 presentada el 18 

de junio de 2018 (la "Segunda solicitud de EE.UU.") con respecto al APARATO Y 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL SIN BOTONES DE UN ESTIMULADOR 

NERVIOSO ELÉCTRICO TRANSCUTÁNEO PORTÁTIL USANDO GESTOS 

INTERACTIVOS Y OTROS MEDIOS, la Primera y la Segunda Solicitud de EE.UU. 

individualmente son una "Solicitud de EE.UU." y colectivamente las "Solicitudes de 

EE.UU."; 

 

CONSIDERANDO que, de conformidad con un Acuerdo de Compra de 

Activos entre el Cedente y el Cesionario, con fecha del 12 de enero de 2018 (el 

"Acuerdo de Compra de Activos"), el Cedente acordó vender, traspasar, entregar, 

transferir y ceder al Cesionario, libre y exento de todos los gravámenes, todos los 

derechos, títulos e intereses de cada invención divulgada en las Solicitudes de los 

EE. UU. (las "Invenciones) en todo el mundo, excepto en los Estados Unidos y sus 

estados (el" Territorio"), incluidos el derecho a (i) solicitar, obtener, mantener, 

defender y hacer cumplir las Patentes para las Invenciones en el Territorio e (ii) incluir 

en tales solicitudes de Patentes en el Territorio una reivindicación de prioridad de 

cualquiera de las Solicitudes de los Estados Unidos (individual y colectivamente los 

"Derechos No Estadounidenses"); 

 

AHORA POR LO TANTO, por una contraprestación válida y onerosa, cuyo 

recibo y suficiencia se reconocen por el presente, las Partes acuerdan lo siguiente: 

 

1. Términos definidos; Interpretación. Los términos en mayúscula 

utilizados pero no definidos aquí tendrán los significados que se les dan en el Acuerdo 
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de Compra de Activos. Este Acuerdo se interpretará de acuerdo con las reglas de 

interpretación establecidas en la Sección 1.2 del Acuerdo de Compra de Activos. 

 

2. Traspaso. El Cedente por el presente vende, traspasa, entrega, 

transfiere y cede al Cesionario todos los derechos, títulos e intereses del Cedente EN, 

para y bajo los Derechos No Estadounidenses (incluidos, para evitar dudas, el 

derecho a reivindicar prioridad en cualquiera de las Solicitudes de los Estados Unidos 

en Patentes y solicitudes de las mismas para las Invenciones en el Territorio). 

 
3. Debida Autorización. El Cedente autoriza y solicita por el presente a 

cualquier funcionario de cualquier estado o país extranjero cuyo deber sea emitir 

registros de propiedad intelectual, emitir todas las patentes de cualquier solicitud 

incluida en los Derechos No Estadounidenses al Cesionario (o su sucesor en el título, 

cuando corresponda) y aceptar cualquier reivindicación de prioridad de cualquiera de 

las Solicitudes de EE. UU. en dichas Patentes y solicitudes correspondientes. 

 
4. Ley aplicable; Enmienda. La interpretación de este Acuerdo se regirá 

por las Leyes del Estado de Nueva York, excluyendo cualquier conflicto o elección de 

ley o principio que de otro modo podría referir la interpretación de este Acuerdo a la 

Ley sustantiva de otra jurisdicción. Este Acuerdo no puede ser renunciado o 

enmendado, excepto por un instrumento por escrito firmado en nombre de cada una 

de las Partes. 

 
5. Contrapartes. Este Acuerdo puede ejecutarse en una o más 

contrapartes (incluso por fax o transmisión electrónica en .pdf, .tiff o cualquier formato 

similar), todo lo cual se considerará un mismo acuerdo. 

 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, las Partes han ejecutado este Acuerdo de 

Traspaso en las fechas establecidas a continuación. 

 

     CEDENTE: 

 

     NEUROMETRIX, INC. 

      

     Por:    Ilegible   

      Nombre: Ilegible 

      Título: CEO 

      

     Fecha:   20/6/18   
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     CESIONARIO: 

 

     NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A. 

      

     Por:    Ilegible   

      Nombre: Clive B. Thompson 

      Título: Abogado y Oficial Autorizado 

      

     Fecha:   Junio 21, 2018  
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Tel. (781) 290-0060  NEURO-76B PROV 

TRASPASO 

 

Nosotros, Shai N. Gozani de 38 York Terrace, Brookline, MA 02446, Xuan Kong 

de 4 Putnam Road, Acton, MA 01720 y Thomas C. Ferree de 57 Milner Street, 

Waltham, MA 02451, habiendo inventado mejoras en APARATO Y 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL SIN BOTONES DE UN ESTIMULADOR 

NERVIOSO ELÉCTRICO TRANSCUTÁNEO PORTÁTIL USANDO GESTOS 

INTERACTIVOS Y OTROS MEDIOS y habiendo ejecutado una solicitud de patente 

de los Estados Unidos que describe el mismo y con base en el (y por el presente 

autorizamos a nuestro(s) abogado(s) autorizado(s) para tramitar dicha solicitud, a 

insertar aquí la fecha de presentación y el número de serie de dicha solicitud, cuando 

se conozcan, No. de Serie 62/524,195, presentada el 23/06/2017), por 

contraprestación válida y onerosa, cuyo recibo se acusa de Neurometrix, Inc., una 

corporación de Delaware que tiene un lugar de negocios en 1000 Winter Street, Piso 

1ero, Waltham, MA 02451, en lo sucesivo denominado el Cesionario (cuyo término 

incluirá sus sucesores y cesionarios), por el presente vendemos, cedemos y 

transferimos al Cesionario todos nuestros derechos, títulos e intereses, en y por todo 

Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y dependencias) y todos los 

países extranjeros a los mismos, en y para y bajo dicha solicitud (cuyo término incluirá 

en lo sucesivo cuando el contexto así lo admita todas las solicitudes divisionales, de 

continuación, de reemisión y otras solicitudes de patentes basadas en la misma) y las 

invenciones (cuyo término incluirá todas y cada una de las invenciones, o cualquier 

parte de las mismas) descritas en la misma, y todas y cada una de las patentes y 

derechos de exclusión similares (incluidas las extensiones de los mismos) de 

cualquier país que puedan otorgarse por o para dicho inventos o por dicha solicitud. 

 

 Y por la misma contraprestación, por el presente también vendemos, cedemos 

y transferimos al Cesionario todos nuestros derechos bajo la Convención 

Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y todos los demás tratados 

de propósito similar con respecto a dichos inventos y dicha solicitud, y por el presente 

autorizamos que el Cesionario solicite en nuestros nombres o en su propio nombre 

patentes y derechos de exclusión similares por y para dichos inventos en todos los 

países, reivindicando (si el Cesionario así lo desea) la prioridad de la fecha de 

presentación de dicha solicitud según las disposiciones de dicho Convenio o cualquier 

otro tratado de este tipo; 
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Y por la misma contraprestación, por el presente acordamos de manera conjunta 

y solidaria, y nuestros respectivos herederos, ejecutores y administradores, de 

inmediato, a solicitud del Cesionario, ejecutar y entregar sin mayor compensación 

cualquier poder, traspaso, original, divisional, continuación, reedición u otra aplicación 

o aplicaciones de patente o patentes o derechos similares de exclusión de cualquier 

país, u otros documentos legales y cualquier otra garantía que el Cesionario pueda 

considerar necesaria o deseable para garantizar plenamente dicho derecho, título e 

interés como se mencionó anteriormente en dichos inventos, solicitud, y mencionó 

varias patentes y derechos de exclusión similares, o cualquiera de ellos, todos, sin 

embargo, a expensas del Cesionario; 

 

 Y por el presente, autorizamos y solicitamos al Comisionado de Patentes de los 

Estados Unidos de América y al Funcionario correspondiente de cada país extranjero 

para que emita al Cesionario todas y cada una de las patentes y derechos de 

exclusión similares que puedan otorgarse en cualquier país con respecto a dicha 

solicitud o sobre o para dichos inventos; 

 

 Y por el presente, nos comprometemos de manera conjunta y solidaria, y 

nuestros representantes legales respectivos, y acordamos con el cesionario que no 

hemos otorgado ningún derecho o licencia para hacer, usar o vender dichos inventos 

a nadie, excepto al Cesionario, que antes de la ejecución de esta escritura nuestro 

derecho, título e interés sobre dichos inventos no ha sido gravado por nosotros, y que 

no hemos ejecutado y no ejecutaremos ningún instrumento en conflicto con el 

presente. 

 

 EN TESTIMONIO DE LO CUAL, a continuación estampamos nuestras firmas y 

sellos en el día y año que se indican a continuación. 

 

Inventor      Aceptado y Reconocido 

Shai N. Gozani     Neurometrix, Inc. 

   Ilegible    Por:   Ilegible   

Fecha:  20/6/2018    Nombre:  Ilegible   

        Título:  CEO    

        Fecha:  20/6/2018   

 

Inventor       

Xuan Kong      
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   Ilegible     

Fecha:  19/6/2018   

 

 

Inventor       

Thomas C. Ferree      

   Ilegible     

Fecha:  19/6/2018   

 

 

Estado de   MA  ) 

Condado de   Middlesex )  ss. 

 

 Ante mí este día 19 de Junio de 2018, apareció personalmente Shai N. Gozani, 

a quien conozco personalmente, y reconoció que el instrumento anterior es un acto 

de su libre voluntad. 

 

  Sello        Ilegible   

    NOTARIO PÚBLICO 

 

  Mi comisión vence:   23/8/2023  

 

 

Estado de   MA  ) 

Condado de   Middlesex )  ss. 

 

 Ante mí este día 19 de Junio de 2018, apareció personalmente Xuan Kong, a 

quien conozco personalmente, y reconoció que el instrumento anterior es un acto de 

su libre voluntad. 

 

  Sello        Ilegible   

    NOTARIO PÚBLICO 

 

  Mi comisión vence:   23/8/2023  
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Estado de   MA  ) 

Condado de   Middlesex )  ss. 

 

 Ante mí este día 19 de Junio de 2018, apareció personalmente Thomas C. 

Ferree, a quien conozco personalmente, y reconoció que el instrumento anterior es 

un acto de su libre voluntad. 

 

  Sello        Ilegible   

    NOTARIO PÚBLICO 

 

  Mi comisión vence:   23/8/2023  

 

 

 

Estado de   MA  ) 

Condado de   Middlesex )  ss. 

 

 Ante mí este día 20 de Junio de 2018, apareció personalmente Thomas Higgins, 

a quien conozco personalmente, y reconoció que el instrumento anterior es un acto 

de su libre voluntad. 

 

  Sello        Ilegible   

    NOTARIO PÚBLICO 

 

  Mi comisión vence:   23/8/2023  
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TRASPASO 

 

Nosotros, Shai N. Gozani de 38 York Terrace, Brookline, MA 02446, Xuan Kong 

de 4 Putnam Road, Acton, MA 01720 y Thomas C. Ferree de 57 Milner Street, 

Waltham, MA 02451, habiendo inventado mejoras en APARATO Y 

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL SIN BOTONES DE UN ESTIMULADOR 

NERVIOSO ELÉCTRICO TRANSCUTÁNEO PORTÁTIL USANDO GESTOS 

INTERACTIVOS Y OTROS MEDIOS y habiendo ejecutado una solicitud de patente 

de los Estados Unidos que describe el mismo y con base en el (y por el presente 

autorizamos a nuestro(s) abogado(s) autorizado(s) para tramitar dicha solicitud, a 

insertar aquí la fecha de presentación y el número de serie de dicha solicitud, cuando 

se conozcan, No. de Serie 16/010,974, presentada el 18/06/2018), por 

contraprestación válida y onerosa, cuyo recibo se acusa de Neurometrix, Inc., una 

corporación de Delaware que tiene un lugar de negocios en 1000 Winter Street, Piso 

1ero, Waltham, MA 02451, en lo sucesivo denominado el Cesionario (cuyo término 

incluirá sus sucesores y cesionarios), por el presente vendemos, cedemos y 

transferimos al Cesionario todos nuestros derechos, títulos e intereses, en y por todo 

Estados Unidos de América (incluidos sus territorios y dependencias) y todos los 

países extranjeros a los mismos, en y para y bajo dicha solicitud (cuyo término incluirá 

en lo sucesivo cuando el contexto así lo admita todas las solicitudes divisionales, de 

continuación, de reemisión y otras solicitudes de patentes basadas en la misma) y las 

invenciones (cuyo término incluirá todas y cada una de las invenciones, o cualquier 

parte de las mismas) descritas en la misma, y todas y cada una de las patentes y 

derechos de exclusión similares (incluidas las extensiones de los mismos) de 

cualquier país que puedan otorgarse por o para dicho inventos o por dicha solicitud. 

 

 Y por la misma contraprestación, por el presente también vendemos, cedemos 

y transferimos al Cesionario todos nuestros derechos bajo la Convención 

Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y todos los demás tratados 

de propósito similar con respecto a dichos inventos y dicha solicitud, y por el presente 

autorizamos que el Cesionario solicite en nuestros nombres o en su propio nombre 

patentes y derechos de exclusión similares por y para dichos inventos en todos los 

países, reivindicando (si el Cesionario así lo desea) la prioridad de la fecha de 

presentación de dicha solicitud según las disposiciones de dicho Convenio o cualquier 

otro tratado de este tipo; 
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Y por la misma contraprestación, por el presente acordamos de manera conjunta 

y solidaria, y nuestros respectivos herederos, ejecutores y administradores, de 

inmediato, a solicitud del Cesionario, ejecutar y entregar sin mayor compensación 

cualquier poder, traspaso, original, divisional, continuación, reedición u otra aplicación 

o aplicaciones de patente o patentes o derechos similares de exclusión de cualquier 

país, u otros documentos legales y cualquier otra garantía que el Cesionario pueda 

considerar necesaria o deseable para garantizar plenamente dicho derecho, título e 

interés como se mencionó anteriormente en dichos inventos, solicitud, y mencionó 

varias patentes y derechos de exclusión similares, o cualquiera de ellos, todos, sin 

embargo, a expensas del Cesionario; 

 

 Y por el presente, autorizamos y solicitamos al Comisionado de Patentes de los 

Estados Unidos de América y al Funcionario correspondiente de cada país extranjero 

para que emita al Cesionario todas y cada una de las patentes y derechos de 

exclusión similares que puedan otorgarse en cualquier país con respecto a dicha 

solicitud o sobre o para dichos inventos; 

 

 Y por el presente, nos comprometemos de manera conjunta y solidaria, y 

nuestros representantes legales respectivos, y acordamos con el cesionario que no 

hemos otorgado ningún derecho o licencia para hacer, usar o vender dichos inventos 

a nadie, excepto al Cesionario, que antes de la ejecución de esta escritura nuestro 

derecho, título e interés sobre dichos inventos no ha sido gravado por nosotros, y que 

no hemos ejecutado y no ejecutaremos ningún instrumento en conflicto con el 

presente. 

 

 EN TESTIMONIO DE LO CUAL, a continuación estampamos nuestras firmas y 

sellos en el día y año que se indican a continuación. 

 

Inventor      Aceptado y Reconocido 

Shai N. Gozani     Neurometrix, Inc. 

   Ilegible    Por:   Ilegible   

Fecha:  20/6/2018    Nombre:  Ilegible   

        Título:  CEO    

        Fecha:  20/6/2018   
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Inventor       

Xuan Kong      

   Ilegible     

Fecha:  19/6/2018   

 

 

Inventor       

Thomas C. Ferree      

   Ilegible     

Fecha:  19/6/2018   

 

 

Estado de   MA  ) 

Condado de   Middlesex )  ss. 

 

 Ante mí este día 20 de Junio de 2018, apareció personalmente Shai N. Gozani, 

a quien conozco personalmente, y reconoció que el instrumento anterior es un acto 

de su libre voluntad. 

 

  Sello        Ilegible   

    NOTARIO PÚBLICO 

 

  Mi comisión vence:   23/8/2023  

 

 

Estado de   MA  ) 

Condado de   Middlesex )  ss. 

 

 Ante mí este día 19 de Junio de 2018, apareció personalmente Xuan Kong, a 

quien conozco personalmente, y reconoció que el instrumento anterior es un acto de 

su libre voluntad. 

 

  Sello        Ilegible   

    NOTARIO PÚBLICO 

 

  Mi comisión vence:   23/8/2023  
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Estado de   MA  ) 

Condado de   Middlesex )  ss. 

 

 Ante mí este día 19 de Junio de 2018, apareció personalmente Thomas C. 

Ferree, a quien conozco personalmente, y reconoció que el instrumento anterior es 

un acto de su libre voluntad. 

 

  Sello        Ilegible   

    NOTARIO PÚBLICO 

 

  Mi comisión vence:   23/8/2023  

 

 

 

Estado de   MA  ) 

Condado de   Middlesex )  ss. 

 

 Ante mí este día 20 de Junio de 2018, apareció personalmente Thomas Higgins, 

a quien conozco personalmente, y reconoció que el instrumento anterior es un acto 

de su libre voluntad. 

 

  Sello        Ilegible   

    NOTARIO PÚBLICO 

 

  Mi comisión vence:   23/8/2023  
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