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PORTFEL IP SPOkKKI|

Spotka  dysponuje  najnowoczesniejszym  potencjatem
badawczo-rozwojowy, Cczego potwierdzeniem jest jej
imponujgce  portfolio: 50 udzielonych  patentéw, 30
zwalidowanych i ponad 30 oczekujgcych na decyzje zgtoszen
patentowych. W celu zapewnienia miedzynarodowej ochrony
inwestycji w badania i rozwdj, portfolio to jest aktywnie
zarzadzane. Obecnie jego zasieg obejmuje praktycznie caty
Swiat, w tym Europe, Chiny, Koree Potudniowa Japonie,
Tajwan, Stany Zjednoczone, Australie, Brazylie.

SUKCES WYNALAZKU “TESCAN
ROCKING STAGE”

TESCAN Rocking Stage to wynalazek, ktéry obejmuje
urzadzenie i metode przygotowania wyjgtkowo gtadkie
powierzchni probki w srodowisku mikroskopii elektronowe;.
W swojej istocie to bardzo delikatne polerowanie prébki
wigzka czastek (jondw lub elektrondw), co jest niezbedne do
dokfadniejszej obserwacji probek, na przyktad podczas analizy
uszkodzen potprzewodnikdw lub zaawansowanej
charakterystyki materiatu.

Procedura patentowa TESCAN Rocking Stage jest przyktadem
tradycyjnej sciezki uzyskania patentu, tj. najpierw dokonano
zgtoszenia w trybie krajowym w Czechach w 2013 r, a
nastepnie w trybie PCT oraz zgtoszenia patentowego w
Tajwanie w roku nastepnym. Bazujgc na wynikach
sprawozdania z poszukiwan w trybie PCT, TESCAN dokonat
zgtoszenia patentowego w USA i Niemczech w 2016 r. Patenty
zostaty udzielone w Czechach, USA i Tajwanie, natomiast
procedura patentowa na terenie Niemiec jest jeszcze w toku.

Jednak historia patentu na TESCAN Rocking Stage nie konczy
sie w tym miejscu. W 2020 r. TESCAN dokonat kolejnego
krajowego zgtoszenia patentowego na ulepszony wynalazek
oparty na jego pierwotnej wersji, a rok pdzniej powtdrzyt
zgloszenie patentowe w trybie PCT i ponownie dokonat
zgtoszenia w Tajwanie. Dzieki tej strategii, tj. dokonaniu
zgloszenia patentowego, spotka umocnita swojg pozycje na
kluczowych rynkach i zyskata czas na dalszy rozwdj
pierwotnego wynalazku w oparciu o opinie klientow.

O TESCAN

TESCAN ORSAY Holding zostat zatozony w
1991 r. Zatrudnia 550 pracownikéw na
catym Swiecie | posiada 14 spotek
zaleznych, z czego potowa to centra
badawczo-rozwojowe i produkcyjne,
zlokalizowane we Frangji, USA, Belgii i
Czechach. Pozostate zapewniajg solidng
podstawe dla dziatalnosci handlowej
TESCAN na catym Swiecie.
Przedsiebiorstwo koncentruje sie gtéwnie
na: prowadzeniu badan naukowych,
opracowywaniu i produkcji instrumentéw
naukowych oraz sprzetu laboratoryjnego,
w  tym  skaningowych  mikroskopow
elektronowych, urzadzen ze zogniskowang
wigzka jondéw i rozwigzan mikrotomografii
komputerowej.

Istotng czescig holdingu TESCAN ORSAY
jest spotka TESCAN Brno z siedzibg w
Czechach. Spodtka wytwarza systemy
obrazowania z uzyciem wigzki elektronow,
zogniskowanej  wigzki  jonéw  oraz
promieniowania X. Jako ze spotka
sprzedafa ponad 3000 przyrzadow na
catym Swiecie i podwoita wielkos¢ zaktadu
produkcyjnego w 2019 roku, stanowi ona
doskonaty przyktad progresywnie
rozwijajgcego sie innowacyjnego
przedsiebiorstwa badawczo-rozwojowego.
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TESCAN wykorzystuje patenty do tworzenia najnowoczesniejszych rozwigzan, ktérych ostatecznym celem
jest spowolnienie dziatalnosci badawczo-rozwojowe] konkurencji. Ta strategia ogranicza rynek dla nowych
rozwigzan i zapewnia silniejszg pozycje TESCAN w wysoce konkurencyjnym $rodowisku.

Klienci TESCAN doceniajg rowniez wartos¢ patentow, ktdre zwiekszajg potencjat cenowy produktéw spotki.
Silne patenty otwierajg rowniez mozliwosc licencjonowania i zmiany pozycji negocjacyjnej TESCAN z innymi
przedsiebiorstwami.

Z drugiej strony posiadanie portfela patentéw o tak szerokim zasiegu geograficznym wigze sie z pewnymi
wyzwaniami. Monitorowanie sytuacji i egzekwowanie praw wifasnosci intelektualnej na zaciekle
konkurencyjnym rynku globalnym jest niewatpliwie trudnym zadaniem. Podjecie krokdw prawnych wigze
sie z kosztami i jest czasochtonne, ale takze niezbedne do czerpania korzysci z ochrony patentowej. Zatem,
aby zoptymalizowa¢ strategie patentowg spotki TESCAN dokfadnie analizuje zalety i wady wigzgce sie z
przeprowadzeniem procedury patentowej wzgledem kazdego wynalazku.

Z punktu widzenia spotki procedura patentowa w trybie PCT posiada jednak wiele dodatkowych zalet:

+ podjecie ostatecznych decyzji w sprawie krajow docelowych zostaje odroczone, a
dodatkowo potencjalnie oszczedza sie na kosztownych krajowych zgtoszeniach
patentowych,

+ zmniejszona zostaje niepewnos¢ na wczesnym etapie, a to dzieki dodatkowemu
sprawozdaniu z poszukiwan, ktére moze potwierdzi¢ zdolnos¢ patentowg wynalazku,
co z kolei pozwala zaoszczedzi¢ zaréwno czas, jak i pienigdze, ktére zostatyby
pochfoniete przez potencjalnie nieudane zastosowania,

+ dzieki uzyciu jednego jezyka i jednej procedury uproszczona jest komunikacja na
wczesnym etapie zgfoszenia, co ufatwia korygowanie ewentualnych btedéw w
zgtoszeniu oraz

- przedsiebiorstwa majg szanse wejs¢ w faze krajowg z silniejszym zgtoszeniem, co
oznacza wieksze szanse na uzyskanie patentu.

Po stronie wad patentowania w trybie PCT odnotowania wymaga fakt, ze druga faza PCT z krajowymi
zgtoszeniami patentowymi moze przysporzy¢ spotce pewnych trudnosci. Wynika to gtéwnie z tego, ze w
wielu przypadkach krajowe urzedy patentowe powtarzajg poszukiwania i zadaja tych samych informacji,
ktore zostaty dostarczone w pierwszej fazie procedury. Jest to czesto czasochtonne i wigze sie z
dodatkowymi kosztami dokonanych zgtoszen patentowych.
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Giowne wnioski

Madrze wykorzystana sciezka PCT zapewnia wiele korzysci, ale nalezy liczy¢ sie tez z
mniej wygodnymi aspektami tej procedury. Jednak mimo wszystko PCT okazuje sie
by¢ najbardziej praktycznym krokiem do uzyskania ochrony patentowej w wielu
krajach na catym Swiecie, a organy PCT stale pracujg nad ulepszaniem i poprawg
systemu.

Warto réwniez zauwazy¢, ze niektore urzedy, jak np. brytyjski urzad patentowy,
rozpoczety dyskusje na temat konsolidacji metod prowadzenia poszukiwan i zasad
stosowanych przez organy PCT i krajowe urzedy patentowe. Powyzsza inicjatywa ma
na celu wprowadzenie takich zmian, dzieki ktéorym w przysztosci mozna by unikngc
powtarzajgcych sie i czesto zbednych czynnosci zwigzanych z poszukiwaniem
patentow krajowych po ztozeniu zgtoszenia w trybie PCT, co z kolei usprawnitoby
udzielanie patentow krajowych.

Historia patentu na TESCAN Rocking Stage jest rowniez doskonatym przyktadem na
to, ze zgtoszenie w trybie PCT nie jest sprzeczne ze konwencje paryskg. W
rzeczywistosci uzupetnia dokonywanie bezposrednich krajowych zgtoszen patentdow,
tak jak zrobit to TESCAN w przypadku Tajwanu, czyli panstwa, ktére nie jest czescig
PCT. W ten spos6b TESCAN mogt czerpac korzysci ptyngce z dokonania zgtoszenia w
trybie PCT i rozszerzy¢ zakres ochrony patentowej na dodatkowe kraje w oparciu o
Sciezka paryska.



