5;\( Instytut biologii doswiadczalnej

im. Marcelego Nenckiego PAN
Warszawa, dnia 28.01.2020

WYJASNIENIA TRESCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/2020

dotyczy: Swiadczenia ustug rzecznika patentowego w zakresie doradztwa i ochrony wlasnosci
przemystowej w obszarze biochemii, biologii molekularnej, neurobiologii, farmakologii, chemii
medycznej, nauk medycznych

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pytania, ktdre wplynely 27.01.2020 r. dotyczace tresci zapytania ofertowego
nr 7/2020, Zamawiajacy udziela wyjasnien, jak nizej:

Pyt. 1

Zapytanie ofertowe - Ad |. pkt. Opis przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajacy przewiduje prowadzenie spraw w regionalnych/krajowych urzedach patentowych innych
niz UPRP i EPO, i jednoczesnie przewiduje ponoszenie kosztow zwigzanych z ttumaczeniami na
polski/angielski/niemiecki/francuski. Rozumiemy zatem, ze Zamawiajacy nie przewiduje postepowania
przed urzedami, ktére majg jezyki urzedowe inne niz te wskazane w poprzednim zdaniu. Prosimy o
potwierdzenie, czy nasze rozumienie jest wlasciwe.

Odpowiedz

Zamawiajgcy obecnie nie planuje rozpoczynania kolejnych postepowan przed urzedami, ktore majg
jezyki urzedowe inne niz te wskazane | jednak nie moze wykluczy¢ zaistnienia takiego postgpowania
W trakcie realizacji umowy. Koszty wylistowanych tlumaczen jako element ceny sg zbierane przez
Zamawiajgcego w celu oszacowania kosztow ttumaczen, ktére bedg najczesciej prowadzone, ze
wzgledu na fakt, ze takie koszty stanowig znaczacy element catkowitego kosztu postepowania.

W przypadku zaistnienia koniecznosci ttumaczenia na inny jezyk, wykonanie i rozliczenia ttumaczenia
bedzie indywidualnie uzgadniane pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Pyt. 2

Ad. lll Warunki udziatu w postepowaniu

W pkt. 1 Zamawiajacy wskazuje, ze ,0 udzielenie zaméwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy
posiadajg uprawnienia polskiego i europejskiego rzecznika patentowego z dos$wiadczeniem w
przygotowywaniu zgtoszer patentowych do UPRP i EPO w zakresie biologii (w tym m.in. neurobiologii,
biochemii, biologii molekularnej)/ biotechnologii/ medycyny/ farmacji / chemii/ wyrobéw medycznych.”
Rozumiemy, ze ten warunek stawiany jest Wykonawcy. Natomiast podpunkty Il 1.a i Ill.1.b definiujg
wymagania wzgledem oséb, ktorymi powinien dysponowaé Wykonawca. Zamawiajgcy nie wymaga
zatem, aby osoby te posiadaty uprawnienia polskiego rzecznika patentowego. Prosimy o potwierdzenie
Czy nasze rozumienie jest wiasciwe.

Odpowiedz

Warunki udziatu w postepowaniu zostaty okreslone w pkt Il Zapytania ofertowego.

Wymagania wzgledem os6b , ktérymi powinien dysponowac¢ Wykonawca zdefiniowane sg w punktach
M1aill.1.b.

Jesli o te punkty chodzi Pytajgcemu - to informacja przedstawiona w powyzszym pytaniu dotyczaca
wymagan Zamawiajgcego jest wiasciwa.

Pyt.3

Prosimy o wyjasnienie jak nalezy interpretowac wymaganie odnosnie ekspertow, ktérymi powinien
dysponowaé Wykonawca: czy osoby te powinny spetnia¢ facznie warunki wskazane w pkt. i)-iii) w
odniesieniu do pkt a i b, tj. czy obie osoby powinny posiadaé¢ uprawnienia europejskiego rzecznika z
kwalifikacjami EQE, w tym jedna tytut doktora nauk z zakresu biologii lub biotechnologii lub medycyny
a druga tytul doktora nauk z zakresu farmacji lub chemii lub wyrobow medycznych? Czy tez
Zamawiajgcy uzna warunek za spefniony jesli Wykonawca dysponowac bedzie zespotem w skiad
ktérego wejdg europejscy rzecznicy patentowi z kwalifikacjami EQE bez tytulu doktora nauk, lecz
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posiadajgcy wiedze i doswiadczenie z zakresu biologii/ biotechnologii/ medycyny na poziomie stopnia
naukowego doktora oraz wiedze i doswiadczenie z zakresy farmacji / chemii/ wyrobow medycznych na
poziomie stopnia naukowego doktora, a takze eksperci ds. wiasnosci przemystowej posiadajacy tytut
doktora nauk z dziedziny chemii lub farmaciji oraz biologii lub biotechnologii?

Odpowiedz

Europejskim Urzedem Patentowym oraz ma wiedze i doswiadczenie w odpowiedniej dziedzinie (pkt II
1.aii) i1l 1. bii)) na tyle gleboka, zeby zrozumieé niuanse Wypracowywanych w Instytucie rozwigzan,
tak aby zaproponowaé zapisy jak najlepiej chronigce te rozwigzania.

Tak wigc, Wykonawca powinien dysponowac co najmniej jedng osobg, ktéra posiada uprawnienia
europejskiego rzecznika, z kwalifikacjami EQE i tytut doktora nauk z zakresu biologii lub biotechnologii
lub medycyny oraz co najmniej jedng osobg, ktéra posiada uprawnienia europejskiego rzecznika z
kwalifikacjami EQE i tytut doktora nauk z zakresu farmacji lub chemii lub wyrobow medycznych.

W opinii  Zamawiajgcego takie potaczenie pozwala na efektywne wykorzystanie zasobow
Zamawiajgcego - pozwoli skrécié czas pPrzygotowania zgtoszen do minimum, a wigc pozwoli ograniczy¢
Czas, ktory Tworcy poswieca na przygotowanie zgtoszen.

Pyt.4
Czy w ocenie Zamawiajgcego wiasciwe Przeprowadzenie procedury zgloszeniowej wymaga tytutu
naukowego dla zrozumienia rozwigzan nad jakimi Zamawiajgcy pracuje oraz zdanego egzaminu

Jak rozumie¢ ten wymog wobec faktu, ze jedynym kryterium reprezentowania klientéw przed tymi
organami sg odpowiednio: przed UP RP — pozytywnie ziozony egzamin na rzecznika patentowego
wienczacy trzyletnig aplikacje rzecznikowska, oraz wpis na liste rzecznikéw patentowych; zas przed
Europejskim Urzedem Patentowym pozytywnie zlozony egzamin EQE lub wpis na liste europejskich
rzecznikow patentowych prowadzong przez EPO. Czy w $wietle powyzszego Zamawiajgcy przewiduje
Zmiany zapiséw wymagan okreslonych w pkt. Il 1.aib ?

Odpowiedz

Zamawiajacy nie uwaza, ze wlasciwe przeprowadzenie procedury zgtoszeniowej wymaga tytutu
naukowego dla zrozumienia rozwigzan nad jakimi Zamawiajgcy pracuje oraz zdanego egzaminu
kwalifikacyjnego EQE, jednak takie zestawienie cech pozwala zwiekszyé prawdopodobienstwo
optymalnego wykorzystania zasobéw Zamawiajgcego.

Dla Zamawiajacego kluczowe jest aby Naukowcy realizujgcy swoje projekty badawcze | badawczo-

Zamawiajgcy uwaza, ze komunikacja w zespole, pracujacym nad potencjalnym zgloszeniem czy

doswiadczenie rzecznikéw z tytutem doktora nauk ale réwniez dokonania catego zespotu. W zwigzku
Z tym Zamawiajacy nie przewiduje zmiany zapiséw wymagan okreslonych w pkt. Il 1.ai b

Pyt.5

W zwigzku z wymaganiem dotyczgcym doswiadczenia w prowadzeniu postepowania o uniewaznienie
(pkt. 1.1 c) prosimy o informacje czy wobec ktoregokolwiek z praw wiasnosci przemystowej
Zamawiajgcego toczy si¢ obecnie postepowanie o uniewaznienie prawa? Jesli tak, to jakich i jaka jest
ich liczba?

Odpowied?

Zamawiajgcy informuje, ze obecnie nie toczy sie zadne postgpowanie o uniewaznienie prawa
Zamawiajgcego. Ze wzgledu na koniecznos$é prowadzenia intensywnych prac w zakresie transferu
technologii (opisanych w szczegdtach w punkcie ponizej, odpowiedz na pPytanie 6) Zamawiajacy
oczekuje, ze Oferenci bedg mieli doswiadczenie w prowadzeniu postgpowan o uniewaznienie aby
proponowac optymaine zapisy chronigce rozwigzania Zamawiajgcego, réwniez w kontekscie
mozliwosci wystapienia takiego postepowania w przypadku wynalazkow Zamawiajgcego.

Pyt.6

W zwigzku z wymaganiem dotyczgcym obstugi podmiotéw z grupy Big Pharma (pkt. l11.1.d) prosimy o

wyjasnienie w jakim celu Zamawiajgcy wymaga takiego doswiadczenia?

Odpowiedz

Ze wzgledu na koniecznogé prowadzenia intensywnych prac w zakresie transferu technologii z

laboratorium do praktycznych rozwigzan, wymuszonych m.in. przepisami dot. finansowania nauki,

Zamawiajgcy musi zapewnic¢ optymaling ochrong patentowg wynalazkéw powstajacych w laboratoriach
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Zamawiajgcego. Jako optymalng ochrone patentowg Zamawiajgcy rozumie taka, ktéra umozliwi w
diuzsze] perspektywie czasowe] wykorzystanie wypracowanych rozwigzan przez mate srednie i duze
podmioty z branzy farmaceutycznej/biotechnologicznej. Sciezka rozwoju nowych potencjalnych lekow
(a tego typu wynalazki czesto powstajg w laboratoriach Zamawiajgcego) obejmuje przejscie
wypracowanej wiasnoéci intelektualnej przez szereg podmiotéw rozwijajgcych dane rozwigzanie,
jednak odbiorcg koricowym (jesli w ogdle taka sytuacja nastgpi) jest bardzo czesto podmiot z grupy
Big Pharma. Dlatego tez, zapewnienie na poczatku tej $ciezki rozwoju rozwigzania, ochrony wtasnosci
intelektualnej na poziomie, ktéry jest akceptowalny przez podmioty z grupy Big Pharma jest jednym z
elementow kluczowych dla sukcesu catego procesu transferu technologii. W opinii Zamawiajgcego
obstuga podmiotéw z grupy Big Pharma daje potencjalnemu Wykonawcy wglad w sposéb pracy tych
podmiotow i moze sie przetozy¢ na lepsze zrozumienie ich potrzeb, a tym samym przetozy¢ sie na
podwyzszenie prawdopodobienstwa sukcesu komercjalizacji rozwigzarn Zamawiajacego.

Pyt.7

Prosimy o doprecyzowanie zapisu "mozliwosé bezposredniego rozliczania z petnomocnikiem
zagranicznym” (pkt 111.2) - jak Zamawiajacy to rozumie? Zwyczajowo, przy korzystaniu z
zagranicznych petnomocnikéw rzecznicy patentowi do kazdego rachunku kancelarii zagranicznej
doliczajg swoje honorarium za wsparcie postepowania zagranicznego, mimo ze bezposrednie
postepowanie przed zagranicznym urzedem patentowym prowadzi rzecznik zagraniczny. Czy taki
zapis oznacza, ze polski rzecznik bedzie pozbawiony swojego honorarium za wsparcie postepowania
patentowego obstugiwanego przez petnomocnika zagranicznego? Prosimy o wskazanie panstw w
ktorych juz prowadzone sg postepowania lub w ktérych zamawiajgcy zamierza je prowadzic.
Odpowiedz

Zamawiajacy prosi o0 mozliwosé bezposredniego rozliczania sie z petnomocnikiem zagranicznym aby
ograniczy¢ koszty zwigzane z ryzykiem kursowym zwyczajowo naliczanym przez rzecznikéw
patentowych do faktur walutowych. Polski rzecznik jesli wesprze postgpowanie zrealizowane przez
petnomocnika ma mozliwoé¢ rozliczenia swojej pracy w ramach optat za przygotowanie/weryfikacje
dokumentow czy tez informowanie zamawiajgcego (opisy w punktach | 1. b-d, | 2. c-e) . W przypadku
monitorowania opfat, ktére tez sg realizowane przez petnomocnikéw polski rzecznik ma mozliwo$é
rozliczenia swoich kosztéw w ramach opfat za monitorowanie i obstuge opfat urzedowych (opis w
punkcie | 3.). Panstwa, w ktorych prowadzone sg aktualnie postepowania to: Polska, Niemcy, Wielka
Brytania, Francja, Hiszpania, Szwajcaria, USA, Australia, Izrael. Prowadzone $3 rowniez postepowania
przez EPO i WIPO, dlatego pod uwage nalezy wzia¢ mozliwos¢ postgpowania w innych niz wymienione
krajach europejskich ( w szczegélnosci Wioszech, Austrii) oraz Chinach, Japonii, Korei, Kanadzie.

Pyt.8

Ad. 1V. Opis Przygotowania Oferty i jej Ocena

Czym jest podyktowany tak krétki termin (2dniowy) na sktadanie ewentualnych wyjasnieA?
Standardowo w takich sytuacjach wskazywany jest termin 7 dniowy

Odpowiedz

Taki termin - 2 dni robocze na udzielenie wyjasnien Jest stosowany we wszystkich innych zapytaniach
ofertowych ogtaszanych przez Zamawiajgcego.

Ponadto na podstawie poprzednich doswiadczen Zamawiajgcego w procesach zakupowych ustugi
rzecznika patentowego przedstawiony czas powinien byé wystarczajgcy, poniewaz oferty uzyskane w
poprzednich postgpowaniach byly przygotowane bardzo dokiadnie.

Zamawiajacy planuje przeprowadzenie co najmniej 1 zgtoszenia patentowego zaraz po rozpatrzeniu
niniejszego zapytania ofertowego, w zwigzku z czym Zamawiajgcemu zalezy na jak najszybszym
zawarciu umowy z wybranym Wykonawcag.

Pyt.9

Ad. Wzdr umowy

W par. 2 pkt a) i b)iii — mowa o przekazywaniu pisemnych informacji o wysokosci i terminie opfat,
czy za forme pisemng uwaza sie takze forme mailowa? Jezeli nie, to jak w praktyce powinno
wygladac przekazywanie tych informacji?

Odpowiedz

Forma mailowa, za ktorg nastapito potwierdzenie odbioru wiadomosci uwazana jest jako forma
pisemna w tym kontekscie.

Pyt.10
Par. 4 ust 1 umowy- czy przez cennik ustug Zamawiajgcy rozumie, ceny wskazane przez
Wykonawce w ofercie przy przystepowaniu do przetargu?

Odpowiedz
Tak
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Pyt.11

Jezeli Zamawiajgcy ztozy uwagi do protokotu odbioru ustugi jakg Zamawiajgcy przewiduje dalszg

Sciezke postepowania?

Odpowied?

W takim przypadku Zamawiajgcy zastosuje $ciezke opisang w par. 3 umowy, tj.:

//§ 3

1. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego niezrealizowania przez Wykonawce ktorejkolwiek
Z ustug bedacych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy wezwie pisemnie Wykonawce do jej
wykonania, wyznaczajac jednoczesnie termin wykonania tej ustugi.

2. W przypadku, gdy wezwanie, o ktorym mowa w ust. 1 okaze sle bezskuteczne Zamawiajacy moze
odstapic od Umowy”

Pyt.12

Par 7 umowy w zwigzku z par 2 ust, 2Umowy — jak rozumiemy, w zwigzku z trescig par. 2 i niezaleznych
rozliczen Zamawiajacego z rzecznikiem zagranicznym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
zachowanie poufnosci przez tego rzecznika?

Odpowied?z

Zamawiajacy planuje wspdtpracowaé z petnomocnikiem wskazanym przez Wykonawce, w tym
kontekscie Zamawiajacy traktuje petnomocnika jako osobe, przy pomocy ktérej Wykonawca wykonuje
Umowe, a wigc maja tu zastosowanie zapisy dot. poufnosci (par. 7).

Pyt. 13

Par. 10 ust. 4 — jak rozumiemy 7 dniowy termin na rozstrzyganie ewentualnych sporéw nalezy
traktowac instrukcyjnie i czy mégtby on ulec wydtuzeniu?

Odpowiedz

Tak, moze ulec wydtuzeniu za zgoda obu stron umowy

Tres¢ zapytania ofertowego opublikowana na stronie internetowej jest wigzaca dla wszystkich
Wykonawcéw. Oferty nalezy przesytaé na adres d.gierej-czerkies@nencki.edu.pl w terminie
do dnia 30.01.2020 r., do godz. 12:00

Z wyrazami szacunku

AL L e\

Tomasz Koczyk

Zastepca Dyrektpra Ipstytuty
ds. *ﬁd/mm\i&%;ch

Pasteura 3, 02-093 Warszawa, e-mail; w.boguta@nencki.gov.pl; http://www.nencki.gov.pl
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