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WYROK
z dnia 3 wrzes$nia 2013 r.

Krajowa Izba Odwotawcza - w skiadzie:
Przewodniczacy: Emil Kuriata
Protokolant: Cyprian Swi$

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 sierpnia 2013 r. w Warszawie odwotania
whniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w dniu 14 sierpnia 2013 r. przez
wykonawcow wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia: Kancelaria Prawa
Wiasnosci Przemystowej Teresa K., Kancelaria Prawa Patentowego, Autorskiego i
Gospodarczego Andrzej M., ul. Krolewska 7/2, 30-045 Krakow,

w postepowaniu prowadzonym przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ul.
Leopolda 31, 40-189 Katowice,

orzeka:
1. Oddala odwotanie.

2. Kosztami postepowania obcig a wykonawcow wspoélnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia: Kancelaria Prawa Wlasnosci Przemystowej Teresa K., Kancelaria Prawa
Patentowego, Autorskiego i Gospodarczego Andrzej M., z siedziba dla lideraw
Krakowie, i:

2.1. zalicza w poczet kosztow postepowania odwotawczego kwote 15.000 zt 00 gr
(stownie: pietnascie tysiecy ziotych zero groszy) uiszczong przez wykonawcow
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia: Kancelaria Prawa Wtasnosci
Przemystowej Teresa K., Kancelaria Prawa Patentowego, Autorskiego i
Gospodarczego Andrzej M., z siedziba dla lidera
w Krakowie, tytutem wpisu od odwotania, 3
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2.2. zasadza od wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia:
Kancelaria Prawa Wtasnosci Przemystowej Teresa K., Kancelaria Prawa
Patentowego, Autorskiego i Gospodarczego Andrzej M.,

z siedzibg dla lidera w Krakowie, na rzecz Instytutu Technik Innowacyjnych
EMAG z Katowic, kwote 2 460 zt 00 gr (stownie: dwa tysigce czterysta
szes$cdziesiat ztotych zero groszy) stanowigcg koszty postepowania
odwotawczego poniesione z tytutu wynagrodzenia petnomocnika.

Stosownie do art. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.907) na niniejszy wyrok - w terminie 7 dni od dnia jego
doreczenia - przystuguje skarga za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej do
Sadu Okregowego w Katowicach.

Przewodniczacy: ..........................
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Uzasadnienie

Zamawiajacy — Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, ul. Leopolda 31; 40 - 189 Katowice,
prowadzi postepowanie o udzielenie zamoéwienia publicznego na ,,Przygotowanie i dokonanie
zgfoszen patentowych wynalazkdw z obszaru geofizyki gorniczej” na podstawie przepisow



ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.
907).

Zamawiajgcy dnia 6 sierpnia 2013 roku przestat wykonawcom informacje o wynikach
prowadzonego postepowania.

Dnia 14 sierpnia 2013 roku wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia:
Kancelaria Prawa Wtasnoéci Przemystowej Teresa K., Kancelaria Prawa Patentowego,
Autorskiego i Gospodarczego Andrzej M., ul. Plebiscytowa 1; 44 - 100 Gliwice (zwani dalej
»odwotujgcy”) wniesli odwotanie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej, zarzucajagc
Zamawiajgcemu naruszenie:

1. art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez wybor, jako najkorzystniejszej oferty zto onej przez
Mariana M. dziatajgcego pod firmg Kancelaria Patentowa Marian M., z siedzibg ul.
Batorego 5/6, 41 - 902 Bytom.

2. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty zto onej Mariana
M., na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, jako nieodpowiadajgcej tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

3. art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, poprzez zaniechanie odrzucenia oferty zto onej przez
Adama P. dziatajgcego pod firmg EUPATENT.PL Adam P., na podstawie art. 89 ust. 1
ustawy Pzp, jako nieodpowiadajgcej tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia.

4. art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, poprzez naruszenie zasady rownego traktowania wykonawcow.

Odwotujgcy wnidst 0 nakazanie zamawiajgcemu:
uniewa nienia czynnosci polegajgcej na wyborze, jako najkorzystniejszej oferty zto onej
przez Mariana M. i odrzucenie oferty tej firmy, jako nieodpowiadajgcej tresci s.iw.z., a
ponadto odrzucenie oferty zto onej przez Adama P., jako nieodpowiadajacej tresci s.i.w.z.
lub
powtorzenia czynnosci wyboru ofert, odrzucenia ofert zto onych w postepowaniu przez
Mariana M. oraz Adama P., jako nieodpowiadajgcych tresci s.i.w.z. i wybranie, jako
najkorzystniejszej oferty zto onej przez odwotujgcego.

Ponadto odwotujgcy wnidst o:
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zasgdzenie na rzecz odwotujgcego kosztéw postepowania odwotawczego, w tym kosztéw
wynagrodzenia petnomocnika okreslonych fakturg VAT z dnia 12.08.2013 r. nr 5/08/2013,

w przypadku nieuznania twierdzen i zarzutow zgtoszonych w odwotaniu odwotujgcy wnidst
o dopuszczenie dowodu z opinii biegtego na okoliczno$¢ - czy oferty zio one przez Mariana
M. oraz Adama P. sg zgodne z treScig specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Odwolujgcy wskazal, e jego interes w uzyskaniu zamoéwienia zostat naruszony przez
oferta odwolujgcego powinna zosta¢ uznana za oferte zamawiajgcego, poniewa
najkorzystniejszg. W istnieje mo liwo$¢ poniesienia szkody przez konsekwencji
odwotujgcego, a co za tym idzie ma on interes we wniesieniu odwotania.

Zamawiajgcy dnia 14 sierpnia 2013 roku przekazat wykonawcom uczestniczgcym
w przedmiotowym postepowaniu kopie odwotania.

Dnia 20 sierpnia 2013 roku do postepowania odwotawczego — po stronie zamawiajgcego
zgtosit przystgpienie wykonawca Marian M.

Zamawiajacy dnia 26 sierpnia 2013 roku (pismem z dnia 23 sierpnia 2013 r.) wnidst
pisemng odpowiedz na odwotanie.

Uwzgledniajac dokumentacje z przedmiotowego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego, jak réwnie biorgc pod uwage oswiadczenia i stanowiska
stron zto one w pismach procesowych, jak te podczas rozprawy Izba stwierdzita, i
odwolanie nie zastuguje na uwzglednienie.

Izba stwierdzita, e nie zachodzg przestanki do odrzucenia odwotania, o ktdérych stanowi
przepis art. 189 ust. 2 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajgcy prowadzi postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego
z zastosowaniem przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych wymaganych przy



procedurze, warto§¢ szacunkowa kwoty okreslone ktérej zamowienia przekracza

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowier publicznych.
Krajowa Izba Odwotawcza dopuscita dowod z dokumentéw sktadajgcych sie na

dokumentacje przedmiotowego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

Izba ustalita i zwa yla, co nastepuije.

1. Niezgodno$¢ oferty Mariana M. z trescig s.i.w.z.

Odwolujgcy wskazat, i wykonawca nie wykazat, e w ostatnich trzech latach przed
uptywem terminu sktadania ofert dokonat 2 zgtoszen miedzynarodowych. W wykazie
wykonanych gtéwnych zgtoszen patentowych nie wskazat zgtoszen wykonawca
miedzynarodowych - pomimo zto enia takiego o$wiadczenia. Wskazane przez wykonawce 6
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w tabeli na str. 91 10 zgtoszenia nr 17, 19 21 zostaty nieprawidtowo oznaczone, jako
»,miedzynarodowe” i wykonawca tym samym wprowadzit zamawiajgcego w btad.

W ocenie odwotujgcego, ww. zgtoszenia to zgtoszenia na terytorium danego panstwa
w trybie krajowym, dokonane odpowiednio w Rosiji (nr 17, 19) i na Stowaciji (21). Co wiecej,
zgtoszenia nr 17, 19, 21 nie zostaty dokonane przez wykonawce. Zgtoszen tych faktycznie
dokonali inni rzecznicy patentowi, ktdrzy nie zostali wskazani przez wykonawce w wykazie
0s0b (zatgcznik 2, str. 4-6 oferty), ani w informacji o podwykonawcach (zatgcznik 7, str. 102
oferty):

- zgtoszenia nr 17 w Rosiji dokonat rzecznik patentowy (...), str. 75 oferty i ttumaczenie

zto one przez wykonawce,

- zgtoszenia nr 19 w Rosiji dokonat rzecznik patentowy (...), str. 84 oferty, wykonawca nie
dostarczyt tumaczenia tej strony, zamiast niej dostarczajgc ponownie ttumaczenie stron
73174 oferty,

- zgtoszenia nr 21 na Stowacji dokonat rzecznik patentowy (...), str. 86 i 87 oferty
i tumaczenie zto one przez wykonawce.

adne ze zgtoszen wskazanych przez wykonawce nie jest zgloszeniem
miedzynarodowym (PCT). Zgtoszenia nr 17, 19i 21 nie stanowig nawet fazy
krajowej zgtoszenia migedzynarodowego - sg to zgtoszenia oparte bezposrednio o
pierwszenstwo z polskich zgtoszen patentowych.

Uktad o wspotpracy patentowej (ang. Patent Cooperation Treaty, w skrécie PCT), okre$la

e ,zgtoszenie miedzynarodowe” oznacza zgloszenie wniesione zgodnie z niniejszym
uktadem (art. 2 ust. (vii)), a okre$lenie ,zgloszenie krajowe" odnosi si¢ do zgloszen
wniesionych w celu uzyskania patentdéw krajowych lub regionalnych, ktore nie sg
zgtoszeniami wniesionymi w ramach niniejszego uktadu (art. 2 ust. (vi)).

Przenoszac powy sze na grunt przedmiotowego postepowania, potwierdzajac, e
zgtoszenia nie zostaly wniesione w ramach uktadu o wspotpracy patentowej, odwotujgcy
wskazat, e dla zgloszen 17 i 19: formularz zgtoszenia wynalazku do rosyjskiego urzedu
patentowego (strony 72 i 81 oferty i ich ttumaczenia) w punktach 86 i 87 umo liwia odwotanie
do zgtoszenia miedzynarodowego (p. 86 - ,numer rejestracyjny wniosku miedzynarodowego
i data miedzynarodowego zto enia wniosku ustalone przez urzad przyjmujgcy”, p. 87 -
~humer i data publikacji miedzynarodowej wniosku miedzynarodowego”) - aden z tych
punktow jednak nie zostat oznaczony ani wypetiony. Dla zgtoszenia 21: formularz
zgtoszenia wynalazku do stowackiego urzedu patentowego (strona 88 oferty i jej
thumaczenie) w punkcie 6.1 umo liwia odwotanie do zgloszenia PCT - punkt ten nie zostat
oznaczony ani wypetniony.
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Odwotujgcy wskazat, e nie mo e by¢ watpliwosci, i zamawiajgcy wymagat spetnienia
tego warunku w sposéb bezwzgledny. Ocena realizacji tego warunku mo e by¢ dokonywana
wytgcznie w kategoriach: ,spetnia”, ,nie spetnia”, zamawiajgcy nie pozostawia bowiem

adnego pola manewru i ewentualnych odstepstw lub rozwigzan wariantowych/
alternatywnych.

Reasumujac, zgtoszenia wskazane przez wykonawce pod nr 17, 19i 21 nie zostaty



whniesione w ramach uktadu o wspolipracy patentowej, w zwigzku z tym nie sg zgtoszeniami
miedzynarodowymi, lecz sg zgtoszeniami krajowymi. Ponadto, zgodnie z Istotnymi
Postanowieniami Umowy, stanowigcymi zatgcznik nr 8 do s.i.w.z., § 5.1

»~Wykonawca mo e powierzy¢ wykonanie czynno$ci objetych niniejszg umowag

stronie trzeciej bez pisemnej zgody zamawiajgcego, pod warunkiem, i okreslit

zakres tych czynnosci w swojej ofercie.”.

Przedmiotem oferty jest miedzy innymi dokonanie zgloszen patentowych w Chinskiej
Republice Ludowej, w Federaciji Rosyjskiej, na Ukrainie, w Australii i w RPA (rozdziat Ill, pkt
1 s.i.w.z.). W krajach tych istnieje tzw. przymus rzecznikowski, co oznacza, e osoba
niemajgca siedziby w danym kraju mo e wystepowaé przed urzedem danego kraju jedynie
za podrednictwem rzecznika patentowego uprawnionego do wystepowania przed tym
urzedem. W zwigzku z tym, do realizacji umowy niezbedne bedzie wyznaczenie krajowych
petnomocnikbw w powy ej wymienionych krajach. Wykonawca nie wskazat oséb ani
kancelarii majgcych uprawnienia do wystepowania przed urzedami krajowymi w wy ej
wymienionych krajach ani w wykazie oséb ani w informacji o podwykonawcach.

Brak wskazania zagranicznych pethomocnikéw, jako podwykonawcédw skutkuje tym, e
wykonawca nie bedzie w stanie zrealizowaé przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody
zamawiajgcego zgodnie z § 5.1 umowy. W zwigzku z faktem, e aden podwykonawca nie
zostat wskazany, oznacza to, e wykonawca nie dysponuje kontaktami z odpowiednimi
podwykonawcami lub te , e podwykonawcy, ktérych wykonawca wska e w trakcie
wykonywania umowy nie bedg spetia¢ kryteriow jako$ciowych oczekiwanych przez
zamawiajagcego. W zwigzku z tym dokonanie zgtoszen patentowych w Chinskiej Republice
Ludowej, w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, w Australii i w RPA przez wykonawce mo e
okaza¢ sie niemo liwe.

2. Niezgodno$¢ oferty Adama P. z treScig s.i.w.z.

Zgodnie z istotnymi postanowieniami umowy, stanowigcymi zatgcznik nr 8 do s.i.w.z., § 5.1
- Wykonawca mo e powierzy¢ wykonanie czynnosci objetych mniejszg umowg
stronie trzeciej bez pisemnej zgody zamawiajgcego, pod warunkiem, i okreslit
zakres tych czynnosci w swojej ofercie. Przedmiotem oferty jest miedzy innymi
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dokonanie zgloszen patentowych w Chinskiej Republice Ludowej, w Federacji Rosyjskiej, na
Ukrainie, w Australii i w RPA (rozdziat lll, pkt 1 s.i.w.z.). W krajach tych istnieje tzw. przymus
rzecznikowski, co oznacza, e osoba niemajgca siedziby w danym kraju mo e wystepowac
przed urzedem danego kraju jedynie za posrednictwem rzecznika patentowego
uprawnionego do wystepowania przed tym urzedem. W zwigzku z tym, do realizacji umowy
niezbedne bedzie wyznaczenie krajowych petnomocnikow w powy ej wymienionych krajach.

Wykonawca nie wskazat os6b ani kancelarii majgcych uprawnienia do wystepowania przed
urzedami krajowymi w wy ej wymienionych krajach ani w wykazie oso6b (zatgcznik 2, str. 4-6
oferty) ani w informacji o podwykonawcach (zatgcznik 7, str. 102 oferty).

Brak wskazania zagranicznych petnomocnikow, jako podwykonawcow skutkuje tym, e
wykonawca nie bedzie w stanie zrealizowa¢ przedmiotu umowy bez uprzedniej zgody
zamawiajgcego zgodnie z § 5.1 umowy. W zwigzku z faktem, e aden podwykonawca nie
zostat wskazany, oznacza to, e wykonawca nie dysponuje kontaktami z odpowiednimi
podwykonawcami lub te , e podwykonawcy, ktérych wykonawca wska e w trakcie
wykonywania umowy nie beda spetniac kryteriow jakosciowych oczekiwanych przez
zamawiajgcego. W zwigzku z tym dokonanie zgtoszen patentowych w Chinskiej Republice
Ludowej, w Federacji Rosyjskiej, na Ukrainie, w Australii i w RPA przez wykonawce mo e
okazac sie niemo liwe.

W opisywanym stanie prawnym i faktycznym, ocena uprawnien uczestnika postepowania
i obowigzkow zamawiajgcego dokonywana powinna by¢ na gruncie wymagan formalnych.
Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia stanowi dla wykonawcow instrukcje, w jakim
zakresie i w jaki sposéb zto y¢ oferte, a zadaniem zamawiajgcego jest dokonanie oceny
zlo onych ofert, kierujac sie wiasnie tg specyfikacja.

Reasumujac, odwolujgcy stwierdzit, e oferty zio one przez Mariana M. oraz Adama P.,
jako nieodpowiadajgce tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia powinny ulec
odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.



Zdaniem |zby zarzuty odwolujacego sg niezasadne.

Na wstepie Izba zwraca uwage, i odwolujgcy pozostaje w btedzie uto samiajac przedmiot
zamoOwienia opisany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
od mo liwosci stwierdzenia, czy dany wykonawca potwierdzit spetnianie warunku udziatu
w postepowaniu dotyczgcego wiedzy i doSwiadczenia. lzba wskazuje, e zarzut dotyczacy
naruszenia przez zamawiajgcego przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, nale y
rozpatrywac tylko i wytacznie pod katem merytorycznej zgodnosci tresci oferty z treScig
specyfikaciji istotnych warunkéw zamoéwienia. Natomiast wymogi dotyczgce potwierdzania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, jako wymogi podmiotowe oceniane sg na 9
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podstawie wykazéw (§ 1 ust. 1 pkt 3 rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19
lutego 2013 roku w sprawie rodzajéw dokumentow, jakich mo e gda¢ zamawiajgcy od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. z 2013 r., poz.
231) zataczanych do oferty i dotyczg (w zakresie warunku wiedzy opisanego

i doswiadczenia) zdarzen przesztych, ktére ju sie wydarzyly, natomiast merytoryczna ocena
oferty pod katem art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, odnosi sie do zdarzen przysziych,
zwigzanych z realizacjg umowy. Izba stwierdzita, i powigzanie przez odwotujgcego warunku
udziatu w postepowaniu dotyczacego wiedzy i doswiadczenia z przedmiotem zamowienia

i wycigganie w odniesieniu do wykonawcy negatywnych konsekwencji, z takiego dowolnego
powigzania tych dwéch, ré nych elementéw ocennych, nale ato oceni¢ negatywnie. Nie jest
bowiem mo liwe, aby opis przedmiotu zamdwienia decydowat o spetnieniu, bgdz nie
spetnieniu warunku udziatu w postepowaniu. Do oceny tego drugiego stu g bowiem
dokumenty, takie jak wykazy, ktére muszg zawiera¢ informacje potwierdzajgce, opisany
przez zamawiajgcego warunek udziatu w postepowaniu.

Odnoszac sie za$ do zarzutu dotyczgcego faktu, i wykonawcy (Marian M. oraz Adam P.)
nie wskazali w swoich ofertach zagranicznych petnomocnikéw, jako podwykonawcéw, co z
kolei oznacza, e wykonawcy ci nie bedg w stanie zrealizowa¢ zaméwienia, Izba uznata za
bezzasadny.

Zgodnie z § 5.1 zatgcznika Nr 8 do specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia -
wykonawca mo e powierzy¢ wykonanie czynnos$ci objetych mniejszg umowg stronie trzeciej
bez pisemnej zgody zamawiajgcego, pod warunkiem, i okreslit zakres tych czynnosci
w swojej ofercie. Skoro zatem wykonawcy nie okreslili w swoich ofertach zakresu czynnosci
dla podwykonawcéw, to oznacza, e za ka dym razem, kiedy beda chcieli, czy bedg
zmuszeni do korzystania z tego rodzaju ustug, obowigzkowo zobligowani bedg do
wystepowania do zamawiajgcego z wnioskiem o akceptacje wskazywanego podmiotu.

Zato enia hipotetyczne przyjete przez odwotujgcego, i nie wskazanie podwykonawcédw

w ofertach oznacza, e wykonawcy nie dysponujg odpowiednimi kontaktami z odpowiednimi
podwykonawcami, czy te podwykonawcy nie bedg spetnia¢ kryteriéw jakoSciowych
wymaganych przez zamawiajgcego — oceni¢ nale ato, jako niepoparte adnymi dowodami
przypuszczenia, ktére nie moga by¢ przez Izbe przyjete, jako uzasadnienie faktyczne
stawianego zarzutu.

W pozostatym zakresie, Izba podziela stanowisko zamawiajgcego.

Zgodnie z trescig specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia, rozdziat VI pkt 2 ppkt 2: ,0
udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki, o ktorych
mowa wart. 22 ustawy Pzp dotyczgce: posiadania wiedzy i doswiadczenia tj. Wykonawca
musi posiadac¢ doswiadczenie w prowadzeniu spraw przed polskim oraz zagranicznymi
urzedami patentowymi - Wykonawca musi wykazac¢ dokonanie, co najmniej 6 zgtoszen 10

sygn. akt: KIO 1980/13

krajowych wtym, co najmniej 2 zgfoszenia z obszaru elektroniki oraz 2 zgtoszen
miedzynarodowych, wostatnich trzech latach przed uptywem terminu sktfadania ofert.”.

Izba wskazuje, e odwotujgcy dokonat nieprawidtowej interpretacji powy szego zapisu,
przyjmujgc, e chodzi o wykazanie dwoch zgloszen miedzynarodowych (PCT). Specyfikacja
istotnych warunkéw zamoéwienia nie stanowita o obowigzku wykazania w ofercie dokonania
dwéch zgtoszen w procedurze PCT. W tresci s.i.w.z. zamawiajgcy nie stosowat
nomenklatury wynikajgcej z Uktadu o wspdtpracy patentowej (Dz. U. z 1991, Nr 70, poz. 303



+ zatgcznik). Zamawiajgcy wymagat bowiem, aby wykonawca posiadat doswiadczenie
w prowadzeniu spraw przed polskim oraz zagranicznymi urzedami patentowymi.

U yty przez zamawiajgcego w s.i.w.z. zapis o dodwiadczeniu w krajowych i zagranicznych
(migdzynarodowych) zgloszeniach w Urzedach Patentowych byt zamierzony i celowy, aby
nie ogranicza¢ konkurencji na rynku, w ktérym zgodnie z danymi z 2011 roku (UP RP)
zgtoszono jedynie okoto 60 patentéw miedzynarodowych - w rozumieniu odwotujgcego, wg.
procedury PCT. Dodatkowo nale y wskazac, i zgodnie z prawem, PCT nie jest urzedem
patentowym, a jedynie stowarzyszeniem zrzeszajgcym 140 panstw, wiec tym samym nie
mo na interpretowac tego zapisu w sposéb, jaki interpretuje go odwotujgcy.

Zamawiajgcy wyraznie odro nit w specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia i w innych
dokumentach przetargowych okresleniem ,PCT” sytuacje, gdzie sprawa dotyczy wylacznie
Ukladu o wspétpracy patentowej. Zauwa y¢é przy tym nale y, e w Rozdziale VI pkt 2 ppkt 2
s.i.w.z. nie u yto okre$lenia ,PCT".

Odnosnie zarzutow odwotujgcego dotyczgcych ttumaczen zatgczonych do oferty
dokumentow oraz prawidtowosci zto onych petnomocnictw, Izba wskazuje, co nastepuje.

Marian M. zalgczyt do oferty nastepujgce dokumenty (str.72-75): "Sposdéb chfodzenia
uktaddw elektronicznych w urzgdzeniach mechanicznych, zmaszcza
w przektfadniach zebatych" uprawniony - zgtaszajgcy PATENTUS S.A. Wynalazek zostat
zgtoszony w dniu 16.05.2012r. w Polsce pod nr P.399187, gdzie jako petnomocnik
wystepowat Marian M. Nastepnie ten sam wynalazek zgloszony zostat bezposrednio (bez
posrednictwa w procedurze PCT) w Federacji Rosyjskiej na podstawie pierwszenstwa
konwencyjnego (konwencja Paryska) w dniu 29.08.2012 r. za nr 2012136877 przez partnera
rosyjskiego - rzecznika patentowego N. A. R. zgodnie z obowigzujgcg bezwzgledng zasadg
przymusu rzecznikowskiego, ktory jest na terytorium Federacji Rosyjskiej petnomocnikiem
zgtaszajgcego i partnerem polskiego rzecznika. Uprawniony ka dorazowo wystawia
petnomocnictwo na rzecznika w danym kraju - tak te bedzie w fazie krajowej PCT. Jest
zatem sprawg oczywista, e to zagraniczny (a nie polski petnomocnik) rzecznik patentowy
wyznaczony np. w Federacji Rosyjskiej lub w ka dym innym kraju widnieje na oficjalnych
dokumentach. Petnomocnik ustanowiony w danym kraju nie wykonuje opisu wynalazku, ale
jedynie ttumaczy lub dostaje wiernie przettumaczony opis 11
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z pierwotnego zgtoszenia (z Polski), dokonuje ewentualnego przystosowania do zasad
formalnych i prawnych obowigzujgcych w danym kraju (bez mo liwosci zmiany istoty
i zakresu ochrony), wypetnia podanie i dokonuje optat, przyjmuje korespondencije,
wspotpracuje i uzgadnia z partnerem ewentualne zarzuty urzedu lub zarzuty oséb
sktadajacych przeciwstawienia i reprezentuje uprawnionego przed urzedem w danym kraju.
Taka sama procedura obowigzuje w przypadku wej$cia w faze krajowa po publikacji PCT,
czyli po dokonaniu wynalazkéw w docelowo wyznaczonych krajach np. w Federaciji
Rosyjskiej lub w Chinach, Australii itp.

Oznacza to, e nale y wyznaczy¢ zawodowego przedstawiciela, uisci¢ wymagane optaty
krajowe, dostarczy¢ thumaczenia zgloszenia na jezyk urzedowy danego kraju.
W dokumentach wyznaczonych krajow nie jest wymieniany petnomocnik z Polski. Nastepnie
urzedy krajowe zapoznajg sie z niewig gcym ich sprawozdaniem z miedzynarodowych
poszukiwan i badajg zgloszenie pod wzgledem formalnym i merytorycznym i udzielajg bgdz
odmawiajg udzielenia patentu krajowego lub regionalnego - jest to faza krajowa.

Odnoszac sie do zarzutéw odwotujgcego zwigzanych z ttumaczeniem powiadomienia
o wptynieciu Urzedu Federalnego ds. Witasnosci intelektualnej nale y uzna¢, e uwagi
odwolujacego sg niezrozumiate, gdy thumaczenie jest prawidtowe i nie ma podstaw do jego
kwestionowania. Analogiczne uwagi pozostajg aktualne dla dokumentéw stanowigcych
zatgcznik nr 3.19 (str. 81-84). Je eli chodzi o zatgcznik 3.21 (str. 85-90), to zawiera on
przettumaczone potwierdzenie zgtoszenia w Stowackim Urzedzie oraz zatgczony wniosek
0 udzielenie patentu, a petnomocnikiem w sprawie byt stowacki rzecznik. Fakt dokonania
zgtoszenia potwierdza rzecznik Maria F.w piSmie z dnia 11.09.2012r.

Tym samym, Izba stwierdzita, e nie potwierdzity sie zarzuty stawiane przez odwotujgcego.
Biorgc powy sze pod uwage, orzeczono, jak w sentencji.

O kosztach postepowania orzeczono stosownie do jego wyniku - na podstawie art. 192 ust.



9i 10 ustawy Pzp oraz w oparciu o przepisy § 5 ust. 3w zw. z § 3 pkt 2 rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministréw z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysoko$ci i sposobu pobierania
wpisu od odwotania oraz rodzajéw kosztéw w postepowaniu odwotawczym i sposobu ich
rozliczania (Dz. U. Nr 41 poz. 238).

Przewodniczacy: .................ccoeeeenns
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