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I. Uwagi dotyczgce rozprawy doktorskiej

1. Wybdr tematylkd. Wybér tematu

Wybdr tematyki uwazam za prawidfowy. Jest to wybdr ambitny. Wymaga rozwazan
interdyseyplinarnych — wyraZny jest tu styk prawa 2z moralnoécia, naukami przyrodniczymi, w
szczeglinosci biotechnologia, O ile ogdinie zatem wybér tematyki jest w peini uzasadniony, o
tyle mam watpliwosci co do samego brzmienia tytutu pracy, w szczegélnosci w kontekécie fej
zawartodci. W zasadzie nie bardzo wiadomo co w pracy o takim tytule ma sig znaleié,
Autorka przede wszystkim zajmuje sie kwestiami zdolnoéci patentowe] wynalazkéw
biotechnologicziiych. Sposéb realizacji kryteridw ochrony patentowej moze w konsekwencji
by¢ podstawa oceny udzielanych patentdw ~ moina rzeczywiscie w tym kontekécie méwié o
ich jakosci.

Tymczasem tytut rozprawy raczej wskazuje na to, ze Autorka zajmie sie patentem —
czyli prawem uzyskiwanym w wyniku zgioszenia wynalazku we wiasciwym organie — urzedzie
patentowym — w celu uzyskania ochrony. Autorka, troche tym patentem sie zajmuje. Pisze,
ze jedynie trochg, bo Doktorantka zajmuje sig przede wszystkim ograniczeniami patentu, a
mniej samg tresciq prawa. Znaczny podrozdzial podwiecony jest ponadto wymogom

zwigzanym ze zglaszaniem wynalazkdw biotechnologicznych. Podrozdziat ten jest zresztg



ciekawy, tylko nie bardzo pasuje do tytutu pracy. Uwazam natomiast, ze ciekawa propozycia
jest spojrzenie na patenty na wynalazki biotechnologiczne z perspektywy ich jakoéci. Autorka
zawarta ten aspekt wyrainie w tytule pracy i nastgpnie podwieca mu rzeczywidcie wiele

uwagl w rozdziatach 41 5.

2. Struktura pracy

Praca skfada sie z pleciu rozdziatéw oraz rozbudowanego podsumowania zawartego
w rozdziale 6. Dwa pierwsze rozdzialy to rasadniczo rozdzialy wstgpne, rozbudowany
rozdzial 3 zostat poswigcony problematyce udzielania ochrony patentowej na wynalazki
biotechnologiczne a rozdzialy 4 i 5 podwiecone réznym aspektom jakosici patentdéw na
wynalazki biotechnologiczne.

Rozdzialy 1§ 2 maja w zasadzie charakter czysto opisowy albo informujacy o tym co
hedzie w pracy, jakie metody badawcze zastosowano i jaki materiat zostat przeanalizowany,
W pierwszym zwiaszcza rozdziale znajdujemy cele, jakie przySwiecajg Autorce przy pisaniu
recenzowanej rozprawy. Nie zostaly one jasno przedstawione. Nie wiemy jakie hipotezy
badawcze formufuje Autorka. Bylem zdziwiony, gdy w punkcie 1.1. na str, 4 przeczytatem
nastgpujace  zdanie: ,Stawiam  hipoteze, czy ochrona patentowa  wynalazkow
biotechnologicznych powinna realizowac  zalozenia, ktdre przyswiecajg powstaniv |
utrzymywaniu systemu prawa patentowego, a jesli tak, czy jest to mozliwe przy obecnym
ksztafcie przepiséw, czy wymaga jednak ich czesciowej zmiany, tak ich samych, jak i ich
wyktadni, dostosowawszy je do specyfiki przedmiotu ochrony jakimi sq wynalazki oparte ha
materii oZywionej, to jest, czy podstawy aksjologiczne mogg ewofuowal.”. Szczerze mowigc
nie bardzo dostrzegam w tym sformutowaniu czego$ co mozna by nazwaé hipotezg
badawczg. Trudno tez okreslic jakie tezy stawia autorka w kontekécie sugerowanej w tytule
problematyki jakosci patentu. W punkcie 1.4, na str, 7 doktorantka wskazuje, ze: W
niniejszef pracy przeprowodzona analiza literatury przedmiotu, jak i licznych decyzji |
orzeczeri jest podstawg do udzielenia odpowiedzi na pytanie: jak w Polsce | ng $wiecie
prezentuje sie ochrona na wynalazki biotechnologiczne, a przez co jaka jest jakasc {w
znaczeniu  prawnym) udzielanych patentow.”. Nie odniostem wrazenia, #e Autorka
rzeczywiscie odpowiada na pytanie dotyczace jakoscl patentéw na wynalazki
biotechnologiczne. Odpowiedi na tak postawione pytanie wymagataby jednak co najmniej

podstawowych badari co do liczby uniewaznianych patentéw biotechnologicznych w ogéle w




szczegolnosci stosunku do liczby udzielonych patentéw i w stosunku do ilosci postepowari o
uniewaznienie badz iloscl postgpowan o naruszenie, jesli zarzut niewaznoéci byt podnoszony
w takich postgpowaniach (to oczywiscie nie dotyczy systemdw takich jak polski) — tylko
wtedy widac ich jakosc. Brak takich badan w pracy.

Rozdziat 3 nie jest jednorodny. Tytut tego rozdziatu brzmi: ,,Udzie!am‘e ochrany
patentowe] wynalazkom biotechnologicznym”. Tytut jest co najmniej mylgcy, Wskazuje, ze
jego przedmiotem bedzie chyba przede wszystkim postepowanie zmierzajace do udzielenia
patentu na wynalazek biotechnologiczny. Tymczasem w zasadzie w rozdziale tym znajdujemy
przede wszystkim rozwazania dotyczace pojecia ,wynalazek biotechnologiczny” oraz
przestanek patentowalnosci. Autorka omawia takze wylgczenia patentowe, Te zagadnienia
cho¢ oczywiscie waine i generalnie pasujace do tematyki pracy, nie bardzo pasuja do tytutu
rozdziatu. Do tytutu pasuje z kolel fragment dotyczacy zgloszenia oraz wymoguy, a raczej
braku wymogu, uzyskania zgody na wykorzystanie materiatu biologicznego oraz zgody osohy,
od ktdrej pobierane sg komérki, Autorka poswigcita wiele uwagi kwestii uzyskiwania
$wiadomej zgody na skorzystanie z dostepu do zasobdw hiologicznych oraz tradycyijnej
wiedzy zwigzanej z tymi zasobami. Trafnie identyfikuje kwestie istotne w kontekicie
udzielania patentéw na wynalazki biotechnologiczne. Po pierwsze, Doktorantka podkredla
koniecznos¢ wskazywania informacji o pochodzeniu materiatu biologicznego. Po drugie,
stusznie wskazuje, ze dysponenci materiatu biologicznego powinni czerpaé korzyéci z jego
wykorzystania. Po trzecie, ukazuje brak korelacji pomiedzy regulacjami zmierzajacymi do
ochrony dziedzictwa naturalnego, w szczegélnosci na poziomie miedzynarodowym, a
regulacjami patentowymi. Po czwarte wreszcie trafnie identyfikuje réinice intereséw
pomigdzy krajami rozwijajgcymi sie a  krajami rozwinietymi zainteresowanymi w
nieskrgpowanych mozliwosciach patentowania wynalazkéw biotechnologicznych, Analiza
prawnopordwnawcza w tej czgsci jest prawidtowa, a wybdr porzgdkéw prawnych dokonany
w celu przedstawienia problemu jest bardzo interesujacy.

Rozdziat 4 podwigcony zostat problematyce jakosci patentu. Pomyst spojrzenia na
jakos¢ udzielanych patentdw generalnie uwaiam za ciekawy. Mam jednak wiele zastrzezer
co do sposobu ujecia kwestii jakosci w pracy. Wydaje mi sie, ze tak naprawde jedyne
sensowne ujecie kwestit jakosci patentdw musi by¢ dokonywane z perspektywy realizacji

celéw systemu patentowego. Autorka stusznie podkresla, ze jakosé wigze sie ze stopniem



realizacji przestanek zdolnosci patentowej. Niewatpliwie wazny bedzie réwniez sposéb
ujawnienia w dokumentacji patentowej istoty chronionego rozwiazania.

Widzg jednak kilka problemdw w rozdziale 2. Po pierwsze, nie bardzo rozumiem,
diaczego w rozwazania o jakosci wpleciono szereg rozwazari o ograniczeniach patentuy — w
szczegolnoscl o tzw. przywilejach farmerskim i badawczym. Ta problematyka tu po prostu
nie pasuje. Podobnie zreszty jest z wigczeniem do tych rozwazan kwestii wyczerpania prawa.
Po drugie, mankamentem tej czesci jest brak , przetestowania” kryteriéw jakosci patentdw w
rzeczywistodci, Innymi stowy — to w korcu jakiej jakosci sa patenty na wynalazki
biotechnologiczne? Jakie z tego wynikajg konsekwencje?

Problem z ograniczeniami patentu lezy jednak nie tylko w tym, ze te zagadnienia nie
pasujg do rozdziatu o jakodci, ale rédwniez w tym, ze np. przywilej badawczy omdwiony jest
‘tak zdawkowo. Tymezasem, jeéli juz o nim pisa¢, to nalezatoby przeanalizowa¢ ten problem
znacznie glgbiej. Duzym mankamentem pracy jest brak dogiebne] analizy problematyki tzw,
research tools. To zagadnienie bardzo szeroko omawlane w literaturze obcej. Jest ono
bardzo $cidle zwigzane ze zdolnoscig systemu patentowego do zachecania do
innowacyjnosci. Fakt, Ze tzw. research tools sy chronione patentami jest postrzegany jako
zagrozenie dla rozwoju innowacyjnosci. Zagadnienia te sg co prawda obecne w pracy, ale
rozsiane po rdznych rozdziatach.

W rozdziale 5 zawarto propozycje poprawy jakosci patentéw na wynalazki
biotechnologiczne. Propozycje Autorki s raz lepsze raz gorsze. Propozycja wprowadzenia
sadu patentowego oraz czynnika prawnego jako dodatku do eksperta patentowego wydaje
sie dos¢ banalna. Sad patentowy niewiele zmieni — Jak kazdy sad bedzie musiat zmaga¢ sie 2
patentami dobrej lub stabszej jakosci, a zatem tym co juz wyszio spod reki ekspertéw we
wiasciwym urzgdzie patentowym, Dodanie ekspertom prawnika tez chyba niewiele da, bo
prawnik nie bedzie co do zasady pomocny przy ocenie przestanek patentowalnodci. Nie
bardzo tez widzg jakg role miatyby odegraé projekty racjonalizatorskie, wreszcie réwnie nie

bardzo sensowne sg rozwazania o uniewaZnieniu patentu, nie wnosza one hic nowego.

3. Metody badawcze
~Dolktorantka zasadniczo posiuguje sie typows dla prac prawniczych metodg analizy
dogmatycznej. Materiafern, ktéry analizuje sa regulacje obowigzujgce w prawie Standw

Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Konwencja monachijska oraz regulacje prawa polskiego, W



niektorych przypadkach siega — w razie potrzeby — do rozwigzad zawartych w innych
systemach prawnych. Chodzi tu w szczegdlnoscl o rozwigzania zawarte w ustawodawstwie
panistw rozwijajgcych sie fub panstw zainteresowanych ochrona swojego dziedzictwa
naturalnego. Nie mam tu zasadniczo zastrzezen.

Moje watpliwoéci budzi jednak fakt pominigcia jakichkolwiek innych metod
badawczych w sytuacji, gdy autorka zajmuje sig kwestiami jakoédi udzielanych patentéw na
wynalazki biotechnologiczne, Problem jakosci udzielanych patentdw jest zagadnieniem
doniosiym, o ktérym szeroko dyskutuje sig w prawie patentowym, poswiecono mu wiele
uwagi w doktrynie amerykanskiej na prayktad, szczegdlnie w odniesieniu do rynku ICT (ang.
Information and Communication Technologies). Na przykiadzie tych rynkéw widaé, jak
badania jakoéci patentow mogtyby przebiegaé.

.. Moina oczywiscie zatrzymac sig na sformutowaniu kryteridw wysokie] | niskie] jakoscl
patentéw — tyle, ze w zasadzie te sg doéé oczywiste, w szczegdlnosci, jesli patrzymy na
problem z perspektywy celdw, jakie powinny przyswieca¢ prawu patentowemu. Analiza
kwestii jakodci patentu bytaby moim zdaniem ciekawa wtedy, gdyby siegnaé do metod
empirycznych i przeanalizowad np. ile patentéw udzielanych jest nastepnie uniewaznianych
w postepowaniach przed urzedami patentowymi lub w toku postepowain o naruszenie.
Wiem, ze tak w Polsce nie uprawia sig nauki prawa, ale ostatecznie to przeciez przede

wszystkim w doktoratach naleiy wychodzi¢ poza utarte sposoby myslenia o prawie.

4, Literatura

Wybor irédef, mam tu na mysli zaréwno dobdr akiéw prawnych, orzecznictwa,
decyzji jak i literatury jest niezwykle obszerny | w zasadzie wyczerpujacy. Nie mozna mieé tu
zastrzezen. Autorka zawarta je na ponad 40 stronach pracy. Myéle, Ze nie wszystkie prace
cytowane czy znajdujgce sig w bibliografii w istocie co$ wniosty do analizy Doktorantki — np.
nie wiem czy naprawdg ma sens cytowanie prac teoretycznych — np. pracy Macigja
Zielifiskiego czy Ewy tgtowskiej — skoro trudno uznaé, ze zawarte tam wnioski maja jakas

szczegolng aplikowalnosé do analizowane] materii prawa patentowego.

5. Strona formalna
Strona formalna budzi najwigce] zastrzezert. Praca naprawde nie musiataby mieé 500

stron. Cze$c zagadnied moglaby — bez jakiegokolwiek uszczerbku dla istoty rozwazan —



zostac skrécona (np. rozdziat poswigcony przemystowi biotechnologicznemu). Krytycznie
trzeba tez ocenic rozhijanie problematyki na rézne rozdziaty, np. w punkcie 3.3. znalazly sie
rozwazania dotyczgce zgody na wykorzystania materiatu biclogicznego oraz zgody osohy, od
ktdrej pobrano komérki. Kilkadziesiat stron pdiniej, w punkcie 4.2, temat wraca w czescl
poswigconej wybranym zagadnieniom jakosci patentéw na wynalazki biotechnologiczne.
Praca wymagataby solidnej pracy edytorskiej. Autorka — jak moizna wnosié — skladata
ja dosé pospiesznie. Dla czytelnika iloé¢ bleddw jezykowych, stylistycznych i tzw. literéwek
jest po prostu irytujgca. Nie zawsze tez Autorka konsekwentnie postuguje sie wiasciwg
terminologiy. Doktorantka w pracy z zakresu prawa patentowego nie powinna biednie

postugiwac sie terminami ,patent” i ,wynalazek”.
Il. Ocena rozprawy doktorskiej

Podsumowujac, rozprawa — mimo szeregu uwag krytycznych — spefnia wymagania
okreslone w ustawie z dnia 14 marca o stopniach naukowyeh i tytule naukowym oraz o
stopniach | tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz 1852). W pracy
zgromadzono znaczny materiaf, jest ona ciekawym zrédfem wiedzy o patentach na wynalazki
biotechnologiczne. Pojawia sie tu préba nowego ujgcia analizowanej problematyki, w
szczegdinosci poprzez pryzmat jakosci udzielanych patentéw — w tym zakresie jednak
Autorka zatrzymata sig niejako w pdt drogi, analiza jakosci wymagataby bowiem odmiennego
podejscia, zwtaszcza jesli chodzi 0 metody prowadzonych badad. Doktorantka niewgtpliwie
podejmuje probe wiasnego oryginalnego ujecia, niestety w wielu miejscach brak jel jeszcze
dyscypliny myslenia. Konkludujac, whosze o dopuszczenie mgr Joanny Uchatiskie] do

dalszych etapéw przewodu doktorskiego.
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