Zatacznik nr 1 do Zaproszenia

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest swiadczenie ustug rzecznika patentowego przez okres 12 miesiecy dla

Sieci Badawczej tukasiewicz — Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki w Warszawie. Ponizej okreslone

ustugi oraz czynnosci dotyczg patentéw z wylaczeniem nowych zgtoszen patentowych (zaréwno

krajowych jak i zagranicznych) w zakresie materiatow fotonicznych.

1. Do Wykonawcy bedzie nalezato prowadzenie wszelkich czynnosci niezbednych do ochrony praw

wtasnosci przemystowej Zamawiajgcego w szczegdlnosci:

a)

Swiadczenie pomocy prawnej i technicznej zgodnie z ustawg z dnia 11 kwietnia 2001r.
o rzecznikach patentowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1861), z wytgczeniem zastepstwa
procesowego w cywilnych postepowaniach sagdowych,

doradztwo w zakresie ochrony prawa wtasnosci przemystowej, w tym kompleksowe
doradztwo dotyczgce ochrony patentowej takze w zakresie aktualizacji harmonogramow
rzeczowo-finansowych projektow strukturalnych i ptatnosci wg. kwartatéw, w tym Scista
wspotpraca z podmiotem zgtaszajgcym i wynalazcami,

kompleksowe przygotowanie, opracowanie, obstuga i weryfikacja dokumentac;ji
zgtoszeniowej w ramach poszczegdlnych proceséw patentowych i dokonywanie zgtoszen
patentowych krajowych i miedzynarodowych w imieniu Zamawiajgcego,

przeprowadzenie poszukiwan patentowych, badan w literaturze i bazach danych (badanie
zdolnosci patentowej, badanie stanu techniki, badanie czystosci patentowej),

zapewnienie obstugi rzecznika patentowego w danym kraju, w ktérym bedzie dokonywane
zgtoszenie patentowe Zamawiajgcego oraz kompleksowa wspodtpraca z wybrang przez
Wykonawce kancelarig Rzecznika Patentowego w kraju, w ktérym dokonane zostanie
zgtoszenie patentowe Zamawiajgcego (koszty petnomocnika zagranicznego zwigzane
z procedowaniem przed Urzedem Patentowym danego kraju ponosi Wykonawca),

wszelkie czynnosci zwigzane z udzieleniem patentu, w tym weryfikacja i zawiadomienie
o decyzji, weryfikacja i doreczenie dokumentu patentowego, wniesienie optat za
publikacje i zawiadomienie o publikacji,

walidacja patentéw,

ttumaczenia zgtoszen patentowych oraz innych dokumentéow na jezyki urzedowe krajow,
w ktorych dokonywane sg lub bedg zgtoszenia patentowe lub walidacje patentéw (koszty
ttumaczen ponosi Wykonawca),

monitorowanie termindw wnoszenia optat urzedowych, uiszczanie optat urzedowych oraz
przekazywanie Zamawiajgcemu pisemnych informacji o terminie i wysokosci wnoszenia
optat urzedowych w ramach postepowan, z zastrzezeniem, ze:

a. W przypadku procedur krajowych opfaty urzedowe uiszcza Zamawiajacy
i Wykonawca

b. W przypadku procedur miedzynarodowych optaty urzedowe uiszcza Zamawiajgcy
badz Wykonawca, po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym,
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j) informowanie Zamawiajgcego o stanie spraw poprzez przygotowanie przez Wykonawce
raportu zawierajgcego zwieztg informacje o stanie danego postepowania patentowego na
dzien sporzadzenia raportu i podjetych do tego dnia czynnosciach. Wykonawca bedzie
zobowigzany do ztozenia w trakcie obowigzywania umowy czterech raportéw,

k) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci podjecia decyzji o wejsciu w kolejng faze
procedury patentowej (np. PCT, Euro-PCT lub amerykanskiej) ze wskazaniem termindow
i mozliwosci rozwigzan wraz z ich interpretacjg, a takze podaniem wysokosci optat
urzedowych z tym zwigzanych,

I) powiadomienie Zamawiajgcego o otrzymanych pismach urzedowych zaréwno formalnych
jak i merytorycznych i przygotowanie wstepnej opinii - zastepstwo prawne przed Urzedem
Patentowym i osobami trzecimi w sprawach dotyczacych wifasnosci przemystowej
Zamawiajgcego i procesowe w postepowaniach sgdowo-administracyjnych w sprawach
zwigzanych z prawem wtasnosci przemystowej Zamawiajgcego, Zamowienia dotyczg
rowniez realizacji projektow wspdtfinansowanych przez Unie Europejska.

Na potrzebe obliczania ceny zamdwienia Zamawiajacy przyjat wykonanie ponizej opisanych ustug
w ilosci po 1 na kazdy rodzaj:

1) Ustuga doradztwa w zakresie patentéw, a takze dokonanie i obstuga krajowego zgtoszenia
patentowego. Ustuga w szczegdlnosci obejmuje:

a. przygotowanie i dokonanie zgtoszenia patentowego wraz z posrednictwem we
wnoszeniu optat urzedowych przez Zamawiajgcego w ramach procedury przed
Urzedem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej,

b. prowadzenie i nadzorowanie postepowania dotyczgcego ochrony patentowej
wynalazku, w tym Scista wspétpraca z Zamawiajgcym i wynalazcami do momentu
uzyskania patentu i publikacji w Wiadomosciach Urzedu Patentowego (WUP).

2) Ustuga doradztwa w zakresie patentéw, a takie dokonanie i obstuga europejskiego
zgtoszenia patentowego. Ustuga w szczegdlnosci obejmuje:

a. przygotowanie (w tym ttumaczenie na wymagany jezyk obcy) i dokonanie
zgtoszenia patentowego wraz z posrednictwem we wnoszeniu opfat urzedowych
przez Zamawiajagcego w ramach procedury przed Europejskim Urzedem
Patentowym,

b. ztozenie wniosku do EPO o badanie zgtoszenia patentowego wraz
z posrednictwem we wnoszeniu optat urzedowych przez Zamawiajgcego,

c. prowadzenie i nadzorowanie postepowania dotyczacego ochrony patentowej
wynalazku w tym Scista wspoétpraca z Zamawiajgcym i wynalazcami do momentu
publikacji informacji o udzieleniu patentu w Biuletynie EPO.

3) Ustuga doradztwa w zakresie patentdw, a takze dokonanie i obstuga zgtoszenia
patentowego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej i poza procedurg przed EPO, za
posrednictwem lokalnego rzecznika patentowego. Ustuga w szczegdlnosci obejmuije:

a. przygotowanie (w tym ttumaczenie na wymagany jezyk obcy) i dokonanie
zgtoszenia patentowego wraz z posrednictwem we wnoszeniu opfat urzedowych
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przez Zamawiajgcego w ramach procedury przed Urzedem Patentowym w danym
kraju,

prowadzenie i nadzorowanie postepowania dotyczacego ochrony patentowej
wynalazku, w tym Scista wspétpraca z Zamawiajgcym i wynalazcami do momentu
publikacji informacji o udzieleniu patentu.



