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Zatgcznik nr 2 do SWZ
Nr sprawy: PO.271.3.2022

Opis Przedmiotu Zamodwienia

Dotyczy: Swiadczenia ustug rzecznika patentowego na potrzeby tukasiewicz -
PORT

Celem zamoéwienia jest uzyskanie ochrony patentowej na wybranych rynkach
krajowych i zagranicznych dla rozwigzan opracowanych przez Zamawiajacego
- Sie¢ Badawczg ktukasiewicz - PORT Polski Osrodek Rozwoju Technologii.
Przedmiot zamoéwienia obejmuje ustugi rzecznikdw patentowych w zakresie
prowadzenia nowych oraz kontynuacji trwajacych postepowan patentowych
przed Urzedem Patentowym RP oraz urzedami patentowymi poza granicami
kraju, m.in. Europejskim Urzedem Patentowym (EPO) i Urzedem ds. Patentéw
i Znakdéw Towarowych Standw Zjednoczonych (USPTO), dla wynalazkow

zgtoszonych w trybie krajowym, miedzynarodowym PCT i europejskim.

Przedmiot zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1. Przygotowanie raportu z badania stanu techniki zawierajgcego analize
rozwigzan podanych w kwalifikowanych opisach patentowych wraz z
opinig o zdolnosci patentowej rozwigzania.

2. Przygotowanie peinej dokumentacji zgtoszeniowej (w tym opisu
patentowego) i dokonanie zgtoszenia rozwigzania w trybie krajowym
przed UPRP, wraz z niezbednymi konsultacjami eksperckimi.

3. Przygotowanie tlumaczenia opisu patentowego na jezyk angielski,
niemiecki lub francuski lub na inny wtasciwy jezyk wymagany w danym
kraju, na podstawie pierwszenstwa ze zgtoszenia polskiego: stawka za
przettumaczenie 1800 znakow ze spacjami tekstu zrodtowego.

4. Przygotowanie petnej dokumentacji zgtoszeniowej i dokonanie
zgtoszenia rozwigzania w procedurze miedzynarodowej PCT na
podstawie pierwszenstwa ze zgtoszenia polskiego wraz z niezbednymi
konsultacjami eksperckimi.

5. Przygotowanie petnej dokumentacji zgtoszeniowej i dokonanie

zgtoszenia rozwigzania w trybie regionalnym przed Europejskim
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Urzedem Patentowym na podstawie pierwszenstwa ze zgtoszenia
polskiego albo w ramach kontynuacji procedury miedzynarodowej PCT
wraz z niezbednymi konsultacjami eksperckimi.

Przygotowanie petnej dokumentacji zgtoszeniowej i dokonanie
zgtoszenia rozwigzania w trybie krajowym przed Urzedem ds. Patentow
i  Znakow Towarowych Standow Zjednoczonych na podstawie
pierwszenstwa ze zgtoszenia polskiego albo w ramach kontynuacji
procedury miedzynarodowej PCT wraz z niezbednymi konsultacjami
eksperckimi.

Konsultacje eksperckie $wiadczone przez profesjonalnego
petnomocnika posiadajgcego tytut rzecznika patentowego i/lub
europejskiego rzecznika patentowego obejmujace doradztwo w
zakresie prawa wtasnosci intelektualnej oraz prawa wiasnosci
przemystowej, szczegdlnie w zakresie oceny zdolnosci patentowej i
czystosci patentowej rozwigzan, doradztwo w zakresie optymalizacji
kosztow ochrony patentowej, ponadto dorazne konsultacje w zakresie
opinii prawnych i uméw o wspdlnosci praw, uméw licencyjnych, umow
przeniesienia praw witasnosci intelektualnej oraz innych umoéw
dotyczacych rozpowszechniania i stosowania rozwigzan chronionych i
niechronionych, umoéw dotyczacych know-how i innych w zakresie
ochrony, a takze udziat w mediacjach i negocjacjach z kontrahentami
w sprawach z zakresu witasnosci intelektualnej, a takze obstuge
zgtoszen w trybie krajowym przed UPRP, miedzynarodowym PCT
oraz regionalnym przed EPO poprzez korespondencje z wiasciwym
urzedem patentowym w ramach postepowan zgtoszeniowych zaréwno
nowych jak i kontynuacji trwajacych, przekazywanie korespondencji,
przygotowywanie i sktadanie odpowiedzi na pisma obejmujace
redagowanie opiséw patentowych, zastrzezen patentowych, dosytanie
dokumentacji, sktadanie ttumaczen, w tym odpowiedzi na zarzuty
stawiane rozwigzaniom zgtaszanym przez Zamawiajgcego,
korespondencje z kancelariami zagranicznymi bedacymi
petnomocnikami w sprawie do uzyskania patentu oraz w razie potrzeby
biezgcg korespondencje bezposrednio z Tworcg rozwigzania. Obstuga
zgtoszenia obejmuje takze monitoring i informowanie Zamawiajgacego

o terminach i wysokosci optat urzedowych w ramach procedur
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patentowych w trybie krajowym przed UPRP, miedzynarodowym PCT i
europejskim przed EPO. Optaty bedq wnoszone bezposrednio przez
Zamawiajgcego, a w wyjatkowych sytuacjach przez Wykonawce, ktory
obcigzy nastepnie Zamawiajgcego takimi kosztami.

Konsultacje eksperckie $wiadczone przez profesjonalnego
peitnomocnika posiadajacego uprawnienia do reprezentowania
Zamawiajacego przed Urzedem ds. Patentow i Znakéw
Towarowych Stanéw Zjednoczonych obejmujace doradztwo w
zakresie prawa witasnosci intelektualnej oraz prawa wiasnosci
przemystowej, szczegdlnie w zakresie oceny zdolnosci patentowej i
czystosci patentowej rozwigzan, doradztwo w zakresie optymalizacji
kosztow ochrony patentowej, ponadto dorazne konsultacje w zakresie
opinii prawnych i uméw o wspdlnosci praw, uméw licencyjnych, umow
przeniesienia praw wtasnosci intelektualnej oraz innych umoéw
dotyczacych rozpowszechniania i stosowania rozwigzan chronionych i
niechronionych, umoéw dotyczgacych know-how i innych w zakresie
ochrony, a takze udziat w mediacjach i negocjacjach z kontrahentami
w sprawach z zakresu wilasnosci intelektualnej, a takze obstuge
zgtoszen w trybie krajowym przed USPTO poprzez korespondencje
z wilasciwym urzedem patentowym w ramach postepowan
zgtoszeniowych, zaréwno nowych jak i kontynuacji trwajacych,
przekazywanie korespondencji, przygotowywanie i sktadanie
odpowiedzi na pisma obejmujace redagowanie opisow patentowych,
zastrzezen patentowych, dosytanie dokumentacji, sktadanie ttumaczen
w tym odpowiedzi na zarzuty stawiane rozwigzaniom zgtaszanym przez
Zamawiajgcego. Obstuga zgtoszenia obejmuje takze monitoring i
informowanie Zamawiajacego o terminach i wysokosci optat
urzedowych w ramach procedur patentowych w trybie krajowym przed
USPTO. Optaty bedq wnoszone bezposrednio przez Zamawiajacego, a
w wyjatkowych sytuacjach przez Wykonawce, ktéry obcigzy nastepnie
Zamawiajacego takimi kosztami.

Przygotowanie i ztozenie wniosku o zmiane nazwy uprawnionego w
rejestrze patentowym Urzedu Patentowego Niemiec, Wielkiej Brytanii,

Francji oraz innych krajow.
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rejestrze patentowym Urzedu ds. Patentéw i Znakéow Towarowych

Standéw Zjednoczonych.

W ramach realizacji zamédwienia szacuje sie przygotowanie:

ok. max. 10 raportéw z badania stanu techniki wraz z opinig o zdolnosci
patentowej rozwigzania;

dokonanie max. 10 zgtoszen w procedurze krajowej przed Urzedem
Patentowym RP;

dokonanie max. 5 zgtoszen w procedurze miedzynarodowej PCT;
dokonanie max. 2 zgloszen w procedurze regionalnej przed
Europejskim Urzedem Patentowym;

dokonanie max. 2 zgtoszen w procedurze krajowej przed Urzedem ds.
Patentow i Znakow Towarowych Standéw Zjednoczonych;

dokonanie max. 1000 h konsultacji z zakresu wtasnosci intelektualnej
oraz wiasnosci przemystowej przez rzecznika patentowego i/lub
europejskiego rzecznika patentowego; oraz kontynuacje postepowan 3
zgtoszen w fazie krajowej przed USPTO w ramach s$wiadczenia. W
ramach konsultacji Wykonawca bedzie kontynuowat postepowania
patentowe, maksymalnie 30 zgtoszen wynalazkéw w procedurze
krajowej przed UPRP oraz maksymalnie 7 zgtoszen w facie regionalnej
przed EPO w ramach $wiadczenia;

przeprowadzenie max. 100 h konsultacji z zakresu wtasnosci
intelektualnej oraz witasnosci przemystowej przez profesjonalnego
petnomocnika posiadajacego uprawnienia do reprezentowania
Zamawiajgcego przed Urzedem ds. Patentéw i Znakéw Towarowych
Standw Zjednoczonych. Kazdorazowo zapotrzebowanie na
przeprowadzenie konsultacji bedzie zgtaszane drogq elektroniczna.
Konsultacje powinny sie odby¢ w przeciagu 2 tygodni od momentu
ztozenia zapotrzebowania, w miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego.

Zastrzega sig, ze dane wskazane powyzej maja charakter maksymalny a

Zamawiajacy posiada mozliwos$¢ dostosowania liczby zlecert w ramach powyzej
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wskazanych kategorii do swoich aktualnych potrzeb z uwzglednieniem zapisow
Wzoru umowy.

Cena ustugi powinna zawiera¢ konsultacje eksperckie, bedace niezbedng i
nieodtgczng czescig przeprowadzanej procedury.

Ustugi nie powinny uwzglednia¢ optat urzedowych (Wykonawca wezwie
Zamawiajgcego do wniesienia wymaganych optat urzedowych lub zostang one
refakturowane przez wykonawce na Zamawiajgcego). Zamawiajqcy zastrzega

wiec mozliwo$¢é wnoszenia optat przez wykonawce w imieniu Zamawiajgcego.

Terminy wykonania czynnosci:

Termin na przygotowanie raportu z badania stanu techniki wraz z opinig o
zdolnosci patentowej — 10 dni roboczych od dnia dostarczenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego materiatow dotyczacych danego rozwigzania.

Termin na opracowanie opisu patentowego - 20 dni roboczych od dnia
dostarczenia Wykonawcy przez Zamawiajacego kompletnych materiatow
dotyczacych danego zgtoszenia.

Terminy pozostatych zadan okreslane sg zapisami Umowy a takze przez
krajowe i regionalne urzedy ds. witasnosci przemystowej. Wykonawca
zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich termindw narzuconych przez
poszczegodlne urzedy na kazdym etapie zgtoszenia i dopilnowaé dotrzymywania

tych termindw przez petnomocnikéw w Stanach Zjednoczonych.

Wykonawca musi posiadac¢ status kancelarii patentowej, o ktérej mowa w

ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych.
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