Krakéw, dnia 09 grudnia 2022 r.

Do wszystkich wykonawcéw, ktérzy pobrali SWZ

Dotyczy: postepowanie na wyftonienie kancelarii_patentowej w_ celu kompleksowej obstugi Uniwersytetu
Jagielloniskieqo w_zakresie jeqgo wtasnosci_intelektualnej z dziedziny chemii, farmacji, medycyny, biologii,
biochemii, _biotechnologii, rolnictwa, lesnictwa, hodowli zwierzqgt (tzw. Life Sciences) (Nr__sprawy:
80.272.438.2022).

PYTANIA | ODPOWIEDZI, MODYFIKACIE
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informujemy, iz w przedmiotowym postepowaniu do zamawiajacego wptynety pytania
dotyczace specyfikacji warunkéw zamdwienia. Ponizej zamieszczamy ich tres¢ wraz z odpowiedziami.

1/ Pytanie:

W celu realizacji czynnosci wymienionych w tab. 1 oraz wybranych czynnosci w tab. 2. Zamawiajgcy
przesle Wykonawcy formularz zlecenia. W odpowiedzi na formularz zlecenia Wykonawca zaproponuje
minimum 2 rzecznikdw patentowych (sposrod wskazanych w zatqczniku nr 6 do formularza oferty)
dedykowanych do danej sprawy, po czym Zamawiajqcy zatwierdzi rzecznika, ktory bedzie prowadzic¢
dang sprawe. Prosimy o wyjasnienie jakimi kryteriami bedzie sie kierowat Zamawiajqcy przy wyborze
rzecznika, ktéry bedzie prowadzi¢ dang sprawe?

Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie kierowat sie wyksztatceniem w danej dziedzinie nauki oraz doswiadczeniem w
prowadzeniu postepowan w danych klasach patentowych; po rozpoczeciu wspétpracy z Ul w ramach
przedmiotowego przetargu wybdr bedzie takie dokonywany na podstawie zgromadzonych
doswiadczen wynikajacych z przeprowadzonych wspdlnie spraw, w tym doswiadczenia wspétpracy
rzecznika z konkretnym zespotem naukowcéw.

2/ Pytanie:

,Ekstra Ekspert” - w wyjgtkowych przypadkach, dla spraw trudnych merytorycznie, na kazdym etapie
procedury zwigzanej z danym wynalazkiem, Zamawiajgcy moze zaproponowac zaangaZowanie
dodatkowego zewnetrznego eksperta, a Wykonawca zobowigzany bedzie do wspdtpracy z tym
ekspertem. Za zatrudnienie , ekstra eksperta” bedzie odpowiedzialny Zamawiajqgcy — co oznacza, Ze za
zatrudnienie zewnetrznego eksperta bedzie odpowiedzialny Wykonawca? Czy ma on petnic role jego
podwykonawcy (jak Zamawiajgcy widzi sposdb rozliczania wynagrodzenia takiego eksperta,
odpowiedzialnosci wykonawcy za dziatanie eksperta, kto bedzie miat decydujgcy gfos w przypadku
rozbieznych opinii?

Odpowiedz:

Zatrudnienie i koszty bedg po stronie Uniwersytetu Jagielloriskiego, decydujacy gtos bedzie miat UJ.

3/ Pytanie:

Rozdziat XI — Termin zwigzania ofertq 1. Wykonawca jest zwiqzany ztoZong ofertq od dnia uptywu
terminu sktadania ofert do dnia 14.03.2022 r.(wfgcznie) . Prosimy o potwierdzenie, ze chodzi o
14.03.2023?



Odpowiedz:
Aktualnie po przedtuzeniu terminu skfadania ofert Wykonawca bedzie zwigzany ofertg do dnia
21.03.2023 (wtacznie)

4/ Pytanie:

W §1 ust. 2 wskazano, Zze " (...)toczy¢ sie bedqg do momentu wygasniecia patentdow, praw ochronnych i
rejestracyjnych, negatywnej decyzji dotyczgcej przyznania patentu (..)" Prosimy o potwierdzenie, ze
chodzi o pierwszq negatywna decyzje wydang prze urzqd w sprawie?

Odpowiedz:

Chodzi o ostateczng negatywng decyzje urzedu patentowego badz pierwszg, jesli UJ tak zdecyduije,
kazde zamkniecie sprawy musi zawsze nastgpi¢ po wyrainej instrukcji przestanej przez
Zamawiajacego.

5/ Pytanie:

W zwigzku z nadmiernie wysokimi karami umownymi prosimy o wyjasnienie czy Zamawiajgcy
przewiduje limitowanie wysokosci kar umownych? Np. ze tgczna wysokosc¢ kar umownych nie powinna
przekroczy¢ 20% wartosci przekazanych zlecen?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapiséw wzoru umowy dotyczacych kar umownych.

1/ Pytanie:

W tabeli 2, opisujgcej zakres opcjonalny zamdwienia, czynnosci 2 i 3 obejmujg ttumaczenie patentu/
zastrzezen EPO z j. angielskiego na odpowiednio j. niemiecki i j. francuski (na etapie intention to grant).
Pojawia sie jednak bardzo duZa rozbieznosci w ilosci stron, ktére majq zostac przettumaczone — na
jezyk niemiecki ma byc to 200 stron, a na jezyk francuski jedynie 75 stron. Warunkiem udzielenia
patentu przez EPO jest, obok wniesienia opfaty urzedowej za publikacje, ztozenie ttumaczenia
zastrzezen patentowych na dwa pozostate jezyki obowiqzujgce przed EPO, tj. niemiecki i francuski.
Dokumentem zrodtowym dla dokonania wspomnianych ttumaczen na oba jezyki jest ten sam
dokument - tekst opisu zgtoszenia wraz z zastrzezeniami w jezyku angielskim. W zwigzku z powyzszym,
prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w liczbie stron.

Odpowiedz:

W zwigzku z tym, ze w przypadku decyzji o skorzystaniu z patentu jednolitego wymagane ma by¢
jedno petne ttumaczenie, zatozyliSmy, ze moze to by¢ jezyk niemiecki. Dlatego przewidzieliSmy
wiekszg ilos¢ stron dla ttumaczenia na jezyk niemiecki niz jezyk francuski. Dla francuskiego
tlumaczenia zatozone zostato tylko ttumaczenie zastrzezen, w ramach tradycyjnej walidacji. Ustugi
w ramach przetargu przewidziano na 4 lata (zaréwno podstawa jak i opcja), dlatego spodziewamy
sie w tym czasie pojedynczych decyzji o przyznaniu patentu dla nowych postepowan, a co za tym
idzie koszty ttumaczen tez nie beda znaczace. W czasie realizowania ustug w ramach umowy
dotyczacej przedmiotowego przetargu budiet bedzie okreslony tacznie dla wszystkich ustug w
ramach tzw . opcji, wiec bedzie mozliwosc¢ swobodnego wykorzystania zaplanowanych srodkéw na
kazda z ustug. Jesli konieczne okaze sie wykonanie ttumaczenia dla wiekszej ilosci stron, bedzie
mozliwe zrealizowanie go w ramach ustug z danego przetargu.

2/ Pytanie:

W tabeli 2, opisujgcej zakres opcjonalny zamdwienia, czynnosc¢ 1 dotyczy kontynuacji postepowania
patentowego w UPRP do momentu otrzymania decyzji o przyznaniu patentu lub o odmowie udzielenia
patentu lub decyzji zamawiajgcego o rezygnacji z dalszej kontynuacji zgtoszenia patentowego.
Prosimy o informacje czy przygotowanie i ztozenie do UPRP ewentualnej decyzji o ponowne
rozpatrzenie sprawy w zwigzku z decyzjg o odmowie udzielenia patentu rozliczane ma by¢ takze w
ramach tej czynnosci?

Odpowiedz:

Tak. Przygotowanie i ztozenie do UPRP ewentualnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w
zwigzku z decyzja o odmowie udzielenia patentu rozliczane ma by¢ takie w ramach czynnosci
czynnos¢ 1. Kontynuacji postepowania patentowego w UPRP. Kaide zamkniecie sprawy musi
zawsze nastapi¢ po wyraznej instrukcji przestanej przez Zamawiajacego.



3/ Pytanie:

W tabeli 1, dotyczqcej zakresu podstawowego, czynnos¢ 14 dotyczy opracowania i dokonania
zgtoszenia patentowego EPO lub UPRP, jako kontynuacji zgtoszenia z daty pierwszerstwa, bez
wnoszenia optfat urzedowych. Prosimy o wyjasnienie, jak nalezy rozumiec zgtoszenie patentowe UPRP
jako kontynuacje zgtoszenia z daty pierwszeristwa?

Odpowiedz:

Zgtoszenie UPRP jako kontynuacji z daty pierwszenstwa bedzie dotyczy¢ wyjatkowych sytuacji, w
ktorych pierwsze zgtoszenie dokonane zostanie np. w USA a zamawiajagcemu bedzie zalezato, aby
dokonac zgtoszenia takze w UPRP.

4/ Pytanie:

W tabeli 2, dotyczqcej zakresu opcjonalnego zamdwienia, znajdujq sie ttumaczenia zgfoszen
patentowych na jezyki urzedowe krajow, w ktdrych majq zostac¢ dokonane wejscia w fazy krajowe
(Japonia, Korea Potudniowa, Chiny, Brazylia, Meksyk). W zwiqzku z tym, ze petnomocnicy zagraniczni
zwykle wyceniajq wykonane ttumaczenia wedfug stawki za 100 stow oraz faktem, ze wykonawca ma
podac koszt wykonania ttumaczenia jednej strony ttumaczeniowej zdefiniowanej jako 1800 znakow ze
spacjami, prosimy o doprecyzowanie liczby stow na jedngq strone.

Odpowiedz:

Zamawiajacy przyjmuje, ze 1 strona = 1800 znakdéw = 260 stéw

5/ Pytanie:

W rozdziale VI pkt 4.1.6 mowa jest o tym, ze dokonanie przez Wykonawce przynajmniej 1 zgtoszenia
patentowego w kazdym z krajow wymienionych w tab. 2 i USA poswiadczone ma zostac przez
zagranicznych petnomocnikow — poprosimy o wyjasnienie, jak wyglgda¢ ma rzeczone poswiadczenie?
Czy Zamawiajqcy bedzie traktowac rownowaznie i akceptowac takze inne dokumenty, np. urzedowe
potwierdzenia dokonania zgfoszenia w danym kraju, otrzymang z urzedu informacje o publikacji
zgtoszenia?

Odpowiedz:

Zamawiajgcemu zalezy na potwierdzeniu, ze dana kancelaria (Wykonawca) obstugiwata dokonanie
zgtoszen w krajach, ktérych dotyczy postepowanie przetargowe. Bedziemy akceptowac i traktowac
jako rownowaine wszelkie dokumenty, ktére jednoznacznie pozwolg potwierdzi¢ dokonanie
zgtoszenia przez dana kancelarie (Wykonawce). Poswiadczenie moze by¢ pismem przewodnim,
oswiadczeniem, badz wiadomoscig e- mail, w ktdérych zagraniczny petnomocnik informuje o
dokonanym na zlecenie Wykonawcy zgtoszeniu (nr zgtoszenia) w danym kraju. Akceptowanym
przez nas jezykiem korespondencji w tym przypadku poza jezykiem polskim bedzie jezyk angielski.

6/ Pytanie:

Zgodnie z rozdziatem XIV SWZ cena ma zostac przedstawiona zgodnie z ponizszymi wskazowkami:

a. wyrazona w PLN cena netto i brutto dla zamowienia o charakterze podstawowym zgodnie z Tabelg
1. w formularzu oferty

b. wyrazona w PLN cena netto i brutto dla zamdwienia o charakterze opcjonalnym zgodnie z Tabelg 2
c. wyrazona w USD cena netto dla zamdwienia o charakterze opcjonalnym zgodnie z Tabelg 3 w
Formularzu Oferty.

W tabeli 3, obejmujgcej przedstawienie kosztow w USD, znajdujg sie czynnosci petnomocnikéw
zagranicznych dotyczgce kontynuacji postepowan przed urzedami patentowymi w ramach faz
krajowych. Zamawiajgcy stusznie uznaf, ze czynnosci te, wykonywane przez petnomocnikéw
zagranicznych, ktdrzy obcigza¢ bedqg Wykonawce fakturami w walucie zagranicznej, wskazane majq
by¢ w USD. W obecnej sytuacji ekonomicznej bardzo trudno jest okreslic, w jaki sposéb wahaniom
mogq ulec ceny walut w ciggu najblizszych czterech lat. Oddzielenie kosztow petnomocnikéw
zagranicznych oraz wyrazenie ich w USD pozwoli uniknqg¢ zawyzania ceny oferty z powodu zatoZenia
zwiekszonego ryzyka kursowego. Czynnosci zwigzane z opracowaniem i dokonaniem przez
petnomocnikéw zagranicznych zgtoszen patentowych znajdujg sie jednak w tabeli 2, wskazujgcej
koszty w PLN. W zwigzku z powyiszym, prosimy o wyjasnienie, dlaczego czes¢ czynnosci
wykonywanych przez tych samych petnomocnikdw zagranicznych, obcigZzajgcych wykonawce
fakturami w walucie zagranicznej, przedstawione ma by¢ przez Wykonawce w PLN, a czes¢ w USD?



Logiczne byfoby wiec ujednolicenie oraz catkowite rozdzielenie ustug Wykonawcy od ustug
petnomocnika zagranicznego.

Odpowiedz:

W zwigzku ze zwrdceniem uwagi przez Wykonawce, ze w formularzu oferty nie dokonano podziatu
na koszty wykonawcy i petnomocnika dla czynnosci zwigzanych z opracowaniem i dokonaniem
zgtoszenia, przychylajagc sie do sugestii kancelarii o ujednolicenie sposobu wyceny ustug
petnomocnikéw, wprowadzamy zmiany w formularzu oferty. Wycena kosztéw Wykonawcy
pozostaje w Tabeli 2 jako koszt podawany w PLN, natomiast wszystkie koszty petnomocnikéw,
dotyczace opracowania i dokonania zgtoszen oraz kontynuacji postepowan beda wyceniane w USD
i ujete w Tabeli 2B Formularza oferty. Zmiana nazwy Tabeli zostata zaktualizowana réwniez w
rozdziale XIV SWZ jak i w zatagczonym wzorze Umowy.

7/ Pytanie:

W tabeli 1, dotyczqcej zakresu podstawowego zamdwienia, czynnosci 15 i 16 dotyczq opracowania i
dokonania zgtoszenia patentowego w USA (odpowiednio: jako kontynuacji zgtoszenia z daty
pierwszenstwa oraz w dacie pierwszeristwa). Ustugi te majg obejmowac koszty tqcznie Wykonawcy
jak i petnomocnika zagranicznego, ale w ofercie ich koszt przedstawiony ma zostac¢ wytgcznie w PLN.
W zwigzku z powyzszym oraz nawiqzujgc do wczesniejszego pytania, prosimy o wyjasnienie, dlaczego
w ramach tych czynnosci potgczone zostaty ze sobg zaréwno ustugi Wykonawcy, jak i ustugi
petnomocnika zagranicznego?

Odpowiedz:

Analogicznie do punktu powyzej, Zamawiajacy przychyla sie do sugestii Wykonawcy, aby ujednolici¢
sposob wyceny ustug petnomocnika zagranicznego zaangazowanego zaré6wno w opracowanie i
dokonanie zgtoszenia w USA (czynnosci 15 i 16 w Tabeli 1) jak i jego kontynuacje. W zawigzku z tym
w Formularzu oferty w ramach wyceny pozostawiono ustuge wykonawcy natomiast dodatkowo
wprowadzono Tabele 1A zawierajgca wycene kosztéw petnomocnika zagranicznego. Odpowiednich
zmian dokonano takze w rozdziale XIV SWZ jak i w zatagczonym wzorze Umowy § 6 Wynagrodzenie.

8/ Pytanie:

W tabeli 2, dotyczqcej zakresu opcjonalnego zamdwienia, pkt 7 dotyczy tftumaczenia zastrzezen lub
opisu w krajach walidacji (niezaleznie od wybranego kraju walidacji). Czynnos¢ ta odnosi sie do punktu
6, w ktdrym wymienione zostaty kraje, w ktérych Zamawiajqcy rozwaza przeprowadzenie walidacji
(Albania, Austria, Bufgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Islandia, Litwa, totwa, Macedonia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino,
Serbia, Stowacja, Stowenia, Szwecja, Turcja, Wegry, Wtfochy). Chcielibysmy zwrdci¢ uwage
Zamawiajgcego, iz z wieloletniej praktyki naszej Kancelarii wynika, ze wskazane kraje majq bardzo
zroznicowane stawki za tftumaczenie (kwota za 100 stéw). Wsréd wskazanych panstw znajdujq sie
kraje, w ktdrych rdznica stawki za ttumaczenie wynosi ponad 300%. W zwiqzku z powyzszym,
wskazujemy na trudnosc¢ z usrednieniem stawki za ttumaczenie oraz wskazaniem realnego kosztu
dokonania ttumaczenia.

Odpowiedz:

W zwiazku z tym, ze niniejsze postepowanie przetargowe dotyczy ustug w zakresie doradztwa IP,
nie chcielismy, aby kolejna strone, juz i tak rozbudowanego Formularza oferty z wyceng zajmowata
wycena tlumaczen. Do etapu walidacji w ramach przedmiotowego przetargu dotrzemy z
pojedynczymi zgtoszeniami EPO, dlatego zdecydowalismy sie na taka forme wyceny, ktéra wymaga
ujednolicenia/usrednienia stawki niezaleznie od kraju.

9/ Pytanie:

Dodatkowo, jak zostato wskazane wczesniej, punkt 6, tabeli obejmujgcej czes¢ opcjonalng
zamowienia, dotyczy walidacji patentu europejskiego z uwzglednieniem kosztu pefnomocnika
zagranicznego. Koszt petnomocnika zagranicznego ponoszony bedzie w walucie obcej (najczesciej w
euro), natomiast w ofercie koszt ten wykonawca powinien wskazaé kwote w ztotowkach
uwzgledniajgcq koszt petnomocnika zagranicznego. W zwigzku z powyzszym, w tym miejscu znéw
pojawi sie, przywotany we wczesniejszych pytaniach, problem ryzyka kursowego. W tym miejscu
rowniez wskazane logiczne byfoby wytgczenie kosztéow peftnomocnika zagranicznego od kosztow
wykonawcy i ujednolicenie w ten sposob cennika oferty.



Odpowiedz:

W zwigzku ze zwrdceniem uwagi przez Wykonawce, ze w formularzu oferty nie dokonano podziatu
na koszty wykonawcy i petnomocnika dla czynnosci zwigzanych z walidacje patentu EP ujetych w
Tabeli 2 pkt.6 - przychylamy sie do sugestii o rozdzieleniu wyceny kosztéw Wykonawcy (w PLN)
ujetych w Formularzu Oferty w Tabeli 2 i kosztéw petnomocnikéw zagranicznych, ktére bedg ujete
w osobnej Tabeli 2A Formularza oferty i podawane beda w EUR. Odpowiednich zmian dokonano
takze w rozdziale XIV SWZ, zawierajgcego opis sposobu obliczania ceny jak i w zatgczonym wzorze
Umowy$§ 6 Wynagrodzenie.

Zamawiajacy informuje, iz powyzsze pytanie i odpowiedz stanowig integralng czes¢ SWZ
Jednocze$nie Zamawiajgcy zawiadamia, iz terminy sktadania i otwarcia ofert ulegaty zmianie.
Nowy termin sktadania ofert 22.12.2022 r. godz. 11:00

Nowy termin otwarcia ofert 22.12.2022 r. godz. 12:00

Nowy termin zwigzania ofertg 21.03.2023 r.

W zwigzku z dokonanymi modyfikacjami Zamawiajgcy zamieszcza na stronie postepowania
ujednolicony tekst SWZ. Dokonane zmiany zaznaczone zostaty kolorem czerwonym (wersja word).

Piotr Molczyk
. Elektronicznie
P I Otr podpisany przez
Piotr Wactaw
Wactaw o
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