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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest $wiadczenie ustug kompleksowego doradztwa i posrednictwa
w zakresie miedzynarodowej ochrony wynalazkéw opracowanych w Politechnice Warszawskiej, w
zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, w trybie:

1) indywidualnych zgtosze w zagranicznych urzedach patentowych,

2) EPO,

3) PCT,

4) wejscie i prowadzenie postepowan krajowych/regionalnych w ramach procedury PCT,

5) walidacja patentow europejskich,

W oparciu o pierwszenstwo ze zgtoszenia polskiego dokonanego uprzednio w UPRP.

2. Czynnosci wchodzace w zakres ustugi ochrony wynalazkow Zamawiajgcego obejmujg wszelkie
czynnosci, ktére wedtug Wykonawcy beda skutkowaty skutecznym zgtoszeniem, przyznaniem patentu i
jego ochrong, a w szczegdlnosci bedg to:

1) dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia wynalazku lub wzoru uzytkowego bezposrednio
w urzedzie patentowym wybranego panstwa?! na podstawie daty pierwszenstwa zgtoszenia
w UPRP, wraz z utrzymaniem prawa wyfgcznego, w tym obstuga petnomocnika zagranicznego
wraz z kosztami ttumaczenia (o ile jest wymagane), w szczegolnosci:

a) analiza i doradztwo majgce na celu skuteczne uzyskanie prawa wytgcznego w wybranym
panstwie;

b) przygotowanie dokumentacji, w wymaganej formie i jezyku dla okreslonego panstwa;

c) dokonanie zgtoszenia;

d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi ha pisma w wymaganych terminach;

e)  redagowanie opisow i zastrzezen w odpowiedzi na postepowanie urzedéw w zwigzku z
oceng zgtoszenia, w uzgodnieniu z twdrcami;

f) doradztwo i inne czynnosci, ktére mogg pomoc w uzyskaniu prawa wytacznego;

g) monitorowanie i dokonywanie opfat zwigzanych z utrzymaniem prawa wytgcznego do czasu
jego wygasniecia lub rezygnaciji;

2) dokonanie w imieniu Zamawiajacego zgtoszenia wynalazku lub wzoru uzytkowego w ramach
procedury EPO na podstawie daty pierwszenstwa zgtoszenia w UPRP, gdzie organem
przyjmujgcym jest UPRP, wraz z utrzymaniem prawa wytgcznego, w tym m.in.:

a) analiza i doradztwo majagce na celu skuteczne uzyskanie prawa wytgcznego;

b) przygotowanie dokumentacji, w wymaganej formie i jezyku;

c) dokonanie zgtoszenia;

d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na pisma w wymaganych terminach;

e)  redagowanie opisow i zastrzezen w odpowiedzi na postepowanie urzedéw w zwigzku z
oceng zgtoszenia, w uzgodnieniu z twdrcami

f) doradztwo i inne czynnosci, ktére mogg pomdc w uzyskaniu prawa wytgcznego w ramach
prowadzonej procedury miedzynarodowej;

g) monitorowanie i dokonywanie optat zwigzanych z utrzymaniem prawa wytacznego do czasu
jego wygasniecia lub rezygnaciji;

1 Wybrane paristwo w ramach wszystkich zwigzanych z EPO tj. 38 paristw czlonkowskich, 2 panstwa rozszerzenia oraz 4 panstwa
walidacyjne i dodatkowo 15 panstw wybranych z nalezgcych do Konwencji paryskiej o ochronie wtasnosci przemystowej inne niz zwigzane
z EPO tj. Brazylia, Kanada, Chiny, Hongkong Chiny, Indie, Indonezja, Izrael, Japonia, Kazachstan, Malezja, Meksyk, Tajwan (Chinskie
Tajpej), Tajlandia, Stany Zjednoczone Ameryki, Zjednoczone Emiraty Arabskie.
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3) dokonanie w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenia wynalazku lub wzoru uzytkowego w ramach
procedury PCT na podstawie daty pierwszenstwa zgtoszenia w UPRP, gdzie organem
przyjmujgcym jest UPRP, w tym m. in.:

a) analiza i doradztwo majace na celu skuteczne uzyskanie prawa wytgcznego, w tym analiza
zasadnosci ztozenia wniosku o badanie;

b) przygotowanie dokumentacji zgtoszeniowej w wymaganej formie i jezyku;

c) dokonanie zgtoszenia;

d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na pisma w wymaganych terminach;

e) sporzadzenie i zZtozenie wniosku o badanie, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

f) redagowanie opisow i zastrzezen w odpowiedzi na postepowanie w zwigzku z oceng
zgtoszenia, w uzgodnieniu z twdrcami;

g) doradztwo i inne czynnosci, ktére mogg pomdc w uzyskaniu prawa wytgcznego w ramach
prowadzonej procedury miedzynarodowej;

4) wejscie w fazy krajowe/regionalne w wybranych panstwach nalezacych do Uktadu o
wspotpracy patentowej? w nastepstwie przeprowadzenia procedury PCT, wraz z utrzymaniem
prawa wytacznego, w tym obstuga pethomocnika zagranicznego wraz z kosztami ttumaczenia (o
ile jest wymagane), w szczegdlnosci:

a) analiza i doradztwo majgce na celu skuteczne uzyskanie prawa wytgcznego w wybranym
panstwie/regionie;

b) przygotowanie dokumentacji, w wymaganej formie i jezyku dla okreslonego
panstwa/regionu;

c) wejscie w fazy krajowe/regionalne;

d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na pisma w wymaganych terminach;

e) redagowanie opiséw i zastrzezen w odpowiedzi na postepowanie urzedéw w zwigzku z
oceng zgtoszenia, w uzgodnieniu z twdrcami

f) doradztwo i inne czynnosci, ktére mogg pomoc w uzyskaniu prawa wylgcznego;

g) monitorowanie i dokonywanie optat zwigzanych z utrzymaniem prawa wytacznego do czasu
jego wygasniecia lub rezygnaciji;

5) walidacja patentu europejskiego w wybranych panstwach nalezagcych do Konwengji o
udzielaniu patentéw europejskich® w nastepstwie przeprowadzonej procedury EPO, wraz z
utrzymaniem prawa wylgcznego, w tym obstuga petnomocnika zagranicznego wraz z kosztami
ttumaczenia (o ile jest wymagane), w szczegdlnosci:

a) analiza i doradztwo majace na celu skuteczne uzyskanie prawa wyfgcznego w wybranym
panstwie;

b) przygotowanie dokumentacji, w wymaganej formie i jezyku dla okreslonego panstwa;

c) dokonanie walidacji;

d) przygotowanie i udzielenie odpowiedzi na pisma w wymaganych terminach;

2 \W ramach Uktadu o wspdtpracy miedzynarodowej, do ktérego nalezg 153 panstwa: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Antigua i Barbuda,
Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbejdzan, Bosnia i Hercegowina, Barbados, Belgia, Burkina Faso, Butgaria, Bahrajn, Benin,
Brunei Darussalam, Brazylia, Botswana, Biatorus, Belize, Kanada, Republika Srodkowoafrykanska, Kongo, Szwajcaria, Wybrzeze Kosci
Stoniowej, Chile, Kamerun, Chiny, Kolumbia, Kostaryka, Kuba, Cypr, Czechy, Niemcy, Dzibuti, Dania, Dominika, Republika Dominikany,
Algieria, Ekwador, Estonia, Egipt, Hiszpania, Finlandia, Francja, Gabon, Wielka Brytania, Grenada, Gruzja, Ghana, Gambia, Gwinea, Gwinea
Réwnikowa, Grecja, Gwatemala, Gwinea-Bissau, Honduras, Chorwacja, Wegry, Indonezja, Irlandia, Izrael, Indie, Islamska Republika
Iranu, Islandia, Wtochy, Jordania, Japonia, Kenia, Kirgistan, Kambodza, Komory, Saint Kitts i Nevis, Koreanska Republika Ludowo-
Demokratyczna, Republika Korei, Kuweijt, Kazachstan, Laotanska Republika Ludowo-Demokratyczna, Saint Lucia, Liechtenstein, Sri Lanka,
Liberia, Lesotho, Litwa, Luksemburg, totwa, Libia, Maroko, Monako, Republika Motdawii, Czarnogdra, Madagaskar, Macedonia Pétnocna,
Mali, Mongolia, Mauretania, Malta, Malawi, Meksyk, Malezja, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Nikaragua, Holandia, Norwegia, Nowa
Zelandia, Oman, Panama, Peru, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Polska, Portugalia, Katar, Rumunia, Serbia, Federacja Rosyjska, Rwanda,
Arabia saudyjska, Seszele, Sudan, Szwecja, Singapur, Stowenia, Stowacja, Sierra Leone, San Marino, Senegal, Wyspy Swietego Tomasza
i Ksigzeca , Salwador, Syryjska Republika Arabska, Krdlestwo Eswatini, Czad, Togo, Tajlandia, Tadzykistan, Turkmenistan, Tunezja, Turcja,
Trinidad i Tobago, Zjednoczona Republika Tanzanii, Ukraina, Uganda, Stany Zjednoczone Ameryki, Uzbekistan, Saint Vincent i Grenadyny,
Wietnam, Samoa, RPA, Zambia, Zimbabwe.

3 W ramach Konwengji o udzielaniu patentdw europejskich, do ktdrej nalezy 38 panstw cztonkowskich: Albania, Austria, Belgia, Butgaria,
Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Wegry, Islandia, Irlandia, Wiochy, totwa, Liechtenstein,
Litwa, Luksemburg, Macedonia Pétnocna, Malta, Monako, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia,
Stowacja, Stowenia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania oraz 2 panstwa rozszerzenia uznajgce Patent Europejski: Bosnia i
Hercegowina, Czarnogdra oraz 4 panstwa walidacyjne: Kambodza, Republika Motdawii, Maroko, Tunezja.
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e) doradztwo i inne czynnosci, ktére mogg pomdc w uzyskaniu prawa wylacznego;
f) monitorowanie i dokonywanie optat zwigzanych z utrzymaniem prawa wytgcznego do czasu
jego wygasniecia lub rezygnaciji.

Czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2, obejmujg réwniez zgtoszenia wspdlne, w ktdrych Zamawiajgcy jest

pierwszym wspétuprawnionym.

W zwigzku z wykonywaniem czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do

wykonywania nastepujacych czynnosci towarzyszacych:

1) prowadzenie korespondencji zwigzanej z ochrong wilasnosci przemystowej i jej biezace
ewidencjonowanie w formie elektronicznej;

2) informowanie Zamawiajgcego o wysokosci optat urzedowych zwigzanych z prowadzonym
postepowaniem;

3) dokonywanie optat urzedowych w ramach prowadzonych postepowan, w imieniu i za zgodg
Zamawiajgcego;

4) weryfikacja, zawiadomienie i doreczenie pism dotyczacych decyzji, publikacji iinnych
dokumentow;

5) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia walidacji patentu europejskiego
(EPO) lub wejscia w fazy krajowe/regionalne (PCT) i przekazanie Zamawiajgcemu niezbednej
dokumentacji, co najmniej 3 miesigce przed uptywem terminu walidacji lub wejscia w fazy
krajowe/regionalne;

6) podejmowanie czynnosci majacych na celu przywrdcenie terminu lub wznowienie postepowania
w przypadku uchybienia terminu;

7) udostepnianie informacji dotyczacych zgtoszenia lub prawa wylacznego;

8) na zadanie Zamawiajgcego, sporzadzenie syntetycznego sprawozdania zawierajgcego dane
statystyczne dot. miedzynarodowych/zagranicznych zgtoszen i udzielonych praw wytgcznych;

9) na zadanie Zamawiajgcego, przekazanie kompletnej dokumentacji wszystkich spraw w terminie
30 dni przed zakonczeniem umowy, z wytgczeniem spraw terminowych i wymagajacych biezgcej
obstugi, ktore Wykonawca przekaze w terminie pozniejszym;

10) na zadanie Zamawiajgcego, sporzadzenie w terminie 7 dni roboczych po zakonczeniu umowy,
sprawozdania koncowego z wykonanych ustug i przygotowanych zgtoszen, zawierajgcego m.in.
rejestr zgtoszen i uzyskanych praw wytgcznych obejmujgcy m.in.:

a) ilos¢ zgtoszen wraz z datami zgtoszenia,

b) ilo$¢ uzyskanych praw wytgcznych wraz z numerami zgtoszenia i prawa wytgcznego,

o) tytuty/nazwy chronionych produktow,

d)  nazwy tworcow, wydziatdw, dziedzin i dyscyplin naukowych,

e) status postepowania (w toku, odmowa udzielenia prawa wytgcznego lub prawo w mocy),
f) wysokos$¢ optaty oraz termin ptatnosci za kolejny okres ochrony — jezeli dotyczy;

11) na zadanie Zamawiajgcego, sporzadzenie w terminie 7 dni roboczych po zakonczeniu umowy,
sprawozdania koncowego zawierajgcego liczbe praw wytgcznych na przedmioty wiasnosci
przemystowej pozostajgcych w mocy, w tym:

a) liczba udzielonych praw wytgcznych,
b) wskazanie optaconych lat ochrony oraz wysokosci optat oraz termindw ptatnosci za kolejne
okresy ochrony.

W zaleznosci od zapotrzebowania Zamawiajgcego w obszarze dotyczacym spraw prowadzonych za

granicg Polski, Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania ustug dodatkowych, bedacych

przedmiotem oddzielnych ,Zapytan ofertowych” i ofert Wykonawcow, ktorych przedmiotem moze by¢:

1) merytoryczny udziat w spotkaniach tematycznych, np. konferencjach, warsztatach, szkoleniach,
poswieconych zagadnieniom ochrony praw wiasnos$ci przemystowej organizowanych przez
Zamawiajgcego dla kadry naukowej, studentéw lub doktorantow;

2) doradztwo w zakresie spraw zwigzanych z wiasnoscig przemystowg;

3) sporzadzanie projektdw dokumentéw zwigzanych z wiasnoscig przemystowg;

4) prowadzenie negocjacji w imieniu Zamawiajgcego z podmiotem, ktdry dokonat naruszenia praw
wytgcznych;
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5) reprezentowanie Zamawiajgcego przed wiasciwymi organami w sprawach o naruszenie praw
wylacznych;

6) analiza zdolnosci patentowej wynalazku;

7) analiza stanu techniki;

8) analiza czystosci patentowe;j.

Czynnosci wymagajace kontaktu bezposredniego rzecznika patentowego i tworcy lub naukowca beda

wykonywane w granicach administracyjnych m.st. Warszawy, w miejscu przez nich ustalonym.

Okreslenie przedmiotu zamodwienia za pomocg kodu Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

79120000 - 1 Ustugi doradztwa w zakresie patentdw i praw autorskich.
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