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L UWAGI OGOLNE

L.1. Temat pracy

Problem jakosci patentu (prawa wylgcznego) w ogole, a w odniesieniu do wynalazkow
biotechnologicznych w szczegdlnodei, jest w polskiej literaturze prawnej tematem niszowym.
Wida¢ to na przykladzie zamieszczonej w rozprawie bibliografii. Jest to pizy tym temal
interdyscyplinarny. Lacza si¢ w nim zwlaszcza aspekty prawne oraz moralno-ctyczne. Wynalazki
biotechnologiczne zerwaly bowiem z tradycja prawa patentowego, ktore za wynalazki uwazato
tylko rozwigzania polegajace na oddziatywaniu $rodkami technicznymi na materi¢ nieozywiona.
Wynalazki biotechnologiczne dotycza materii ozywionej. 7 tego wzgledu temat ten jest, zreszia
nie tylko w Polsce, niezwykle kontrowersyjny. Glownie, rzecz jasna, ze wzgledu na sprawe
patentowania genomu czlowieka oraz klonowania ludzi, ale takze z innych powoddw, np.
genetycznic modyfikowanych organizmow (GMO), czy zawlaszezania twordw natury. | to
zawlaszczania absolutnego. Jak bowiem doktorantka trafnie podkresla, w przypadku wynalazkow
biotechnofogicznych monopolem patentowym objety jest nie materiat chroniony patentem alc
takze material biologiczny uzyskany w drodze samoreprodukcji z materiatu chronionego
patentem (s.358). To przesadza o teoretyczne doniostosci tych zagadnien. Jest to jednak przy
tym jednoczesnie temat wazny takze z praktycznego punktu widzenia. Z tych wzgledow jego
wybdr uwazam za wyjgtkowo trafny. | odwazny. A odwaga — podstawowy warunek docickania
prawdy i gloszenia pogladdw — to w nauce rzecz trudna do przecenienia. Trudno wige oprzed sig

od zlozenia doktorantce wyrazdw uznania.




{. 2. Glowny problem badawczy

Jest nim, jak we wstepie do pracy (s. X1} deklaruje doktorantka, ,nie tyle proba opisania
czym jest patent na wynalazek biotechnologiczny, ale oceny jego jakosci”. Doktorantka omawia
go swietle orzecznictwa polskiego, europejskiego oraz judykatury amerykanskiej. Uwzglednienie
te] ostatnicj jest w pelni uzasadnione - po pierwsze jej rozmiarem, po drugie odmiennoseig od
orzecznictwa kontynentalnego (zwlaszeza w zakresie interpretacji poje¢ i zasad prawa bio-
fechnologicznego), po trzecie — ekonomicznym znaczeniem amerykanskiego rynku produktow
biotechnologicznych.

Swiadomie abstrahuje ona przy tym od ekonomicznej problematyki jakosci patentu.
zdeterminowanej przez komercyjng warto$¢ wynalazku chronionego patentem, choé w
nicktorych miejscach jednak jej dotyka (np. w pkt 4.1.1.4.1 —s. 333 i nast.)

W $lad za definicjg WIPO w kwestii jakosci patentu doktorantka odwoluje si¢ do relacji
zachodzgeych miedzy patentem a funkcjg {celami) systemu ochrony patentowej, a wige do
stopnia, w jakim patent wspiera innowacyjnos¢, przyczyniajgc sie  do rozpowszechnienia i
transferu technologii oraz wspierania rozwoju technologicznego, spolecznego i gospodarczego
danego kraju™ (s.313). 7 tego punktu widzenia wyrdznia dwie sytuacje ,patenty wysokiej albo
niskie] jakosci” (tamze). O tym, z ktorg nich bedziemy mie¢ do czynienia przesadza kilka
okolicznodci, a zwlaszeza prawidlowosé materialnoprawnych uregulowan przestanek zdolnosci
patentowej, stopien, w jakim patentowany wynalazek spelnia te przestanki oraz prawidlowos¢
procedury udzielenia danego patentu, a w jej ramach — walory dokumentacji zgtoszeniowej, a
zwilaszeza precyzyjne sformulowanie zastrzezeni patentowych. Tezy te obszernie rozwinigto na
kilkudziesieciu stronach rozprawy (s. 319 i nast.). Wsrdd tych wywodow na podkresienie
zastuguje wyrézniona przez doktorantke kategoria podmiotowej jakoset patentu, 4. jego jakosci
zardwno z punktu widzenia samego uprawnionego jak i innych podmiotéw, w tym urzedu
patentowego oraz konkurentéw uprawnionego (s.318) Interesujace sg rowniez rozwazania
doktorantki na temat przyczyn niskiej jakosci patentéow (s.324 — 329) i uwagi o czynnikach

moggeych zapewnié ich wysoka jakosé (8.329 - 333).

L 3. Metody badawcze
Autorka wymienia kilka metod badawczych, ktorymi si¢ posluzyla, Za podstawowe

uwaza metode krytycznej analizy materialow Zrédlowych wyszukanych w powaznych polskich i



zagranicznych zbiorach literatury patentowej, a takze w internetowych bazach danych. Sposrod
aktow normatywnych byly to zwlaszeza: dyrektywa PE i Rady nr 98/44/WE w sprawie ochrony
prawnej wynalazkéw biotechnologicznych, konwencja monachijska o patentach europejskich,
polska ustawa -- Prawo wlasnoéci przemystowej oraz dwie ustawy amerykanskie: patentowa (UJS
Code tytul 35) i ustawa o wynalazczosci Leahy-Smith z 16 wrzednia 201 1r. Postanowienia tych
aktow interpretuje przy tym glownie przez pryzmat orzecznictwa dajacego ich wykladnie

Na drugim miejscu stawia analiz¢ konkretnych przypadkow (case sfudy). Ta metodg
postuguje sie omawiajge zagadnienie biopiractwa (s.352 i nast.)

Mniejsze znaczenie maja inne metody stosowane przez doktorantke: statystyczna,

eksperymentalna, a nawet ... intuicyjna.

1.4, Struktura pracy

Praca sklada si¢ ze wstepu, pieciu rozdzialdow, zakonczenia (Koscowych wwag
podsimowiggeyeh) oraz bibliografii.

W rozdziale zatytlowanym Przemysl biotechnologiczny i prawo patentowe — zarys
problemu autorka w punkcie 2.1. (s.16 i nast.) przedstawia podstawowe zagadnienia zwigzane z
definicig biotechnologii i jej rozwojem i charakteryzuje przemysi biotechnologiczny, wyrdzniajac
w nim zwlaszeza tzw. ,,biotechnologi¢ ziclona™ (wykorzystywang w rolnictwie) oraz ,,czerwong”
(medycyna, larmacja i weterynaria). Przytacza tez cickawe dane liczbowe i statystyczne z tego
zakresu.

W kolejnym punkcie (s.42 i nast.} zajmuje si¢ wzajemnymi relacjami prawa patentowego
i biotechnologii. Znajdujemy w nim wywody poswigcone klasycznym, wspomnianym wyzei,
koncepcjom ochrony patentowej. Generalnie nie bylyby one potrzebne, bo sa to sprawy znane,
ale doktorantka analizuje je w odniesieniu do ochrony produktéw biotechnologicznych, co shuzy
jej do przedstawienia zatozed 1 uzasadnien ochrony patentowe) wynalazkéw biotechniczaych 1 do
ustosunkowania sie do nich, ukazania zarysu ewolucji tej ochrony z perspektywy europejskiej i
amerykanskicj oraz zwigzanych z tym problemdéw moralno-etycznych, a takze - w dalszej czedei
pracy - do wykladni przepisoéw statuujgcych ochrone wynalazkdw biotechnologicznych. Dlatego
zamieszezenie tego rozdziatu w pracy uwazam za zasadne.

W kolejnym rozdziale doktorantka przechodzi do zasadniczego watku rozprawy, tzn. do

spraw zwigzanych z patentowaniem wynalazkow biotechnologicznych. Zajmuje si¢ tu najpierw




definicjg tych wynalazkéw, zapadnieniem ich technicznego charakteru (osobiscie kwesle t¢
omowitbym w ramach wywodow o zdolnosci patentowej tych wynalazkow), a takze stosunkiem
wynalazkow, zwlaszeza biotechnologicznych, do odkryé. Omawia takze poszczegdine kategorie
tych wynalazkow.

Nastepnym kluczowym tematem poruszonym w rozprawie (s.124 i nast.) jest analiza
materialnoprawnych przesfanek zdolnoéci patentowe] wynalazkéw biotechnologicznych (w tym
zdolnoscei patentowe] gendw) oraz metodyka ich oceny. W tej czgsci pracy autorka obszernie
omawia problemy wiazgce sie z nowoscig, poziomem wynalazczym oraz przemyslowym
stosowaniem (uzytecznodcia) tych wynalazkow, a takze ich wylgczenia spod ochrony prawnej.
Znajdujemy tu rowniez uwagi na tematy proceduralne, dotyczgce szezegolhych wymagan
odnoszacych si¢ do zgloszenia wynalazku biotechnologicznego do ochrony (s.253 i nast.).
Wyjatkowo przy tym poszerzono tutaj komparatystyczny zasieg badan przez uwzglednienie
praktyki tzw. krajow rozwijajacych sig (Peru, Kostaryka, Indie i Brazylia).

Zasadniczy problem pracy podjgto w sposob kompleksowy w rozdziale zatytutowanym
Jakosé patentu na wynalazek biotechnologiczny oraz jej wphny na wykonywanie praw z palenfu
(5.309 i nast.). W rozdziale tym doktorantka - we wskazany juz wyzej sposob - zdefiniowata
opdlne pojecic ,jakoscei patentu” i scharakteryzowata czynniki, ktore t¢ jakosé ksztattuja. Na tym
tle obszernie omowila szczegdlne zagadnienia zwigzane z jakoscig patentu na wynalazki
biotechnologiczne (s. 341 i nast)). Interesujace sg tutaj zwlaszcza wywody o biopiractwie
polegajacym na korzystaniu z (dostepu do) materiatu biologicznego (zasobow genetycznych) bez
uzyskania uprzednie] zgody podmiotdw uprawnionych lub bez zachowania zasady rownego
podzialu korzysci, W tej materii - jak ilustrujg to opisane przez doktorantke przyktady -
problematyka jakosci patentdéw biotechnologicznych przejawia sig ze szezegolng wyrazistoscig.
Za wartosciowe uwazam tez wywody traktujgce o wplywie jakodei patentu na wykonywanie
praw wylgcznych w zakresie monopolu patentowego na wynalazek biotechnologiczny (chodzi o
podrednia ochrone produkiéw uzyskanych w drodze samorekreacji z opatentowanego materialu
genetycznego), a takze ograniczenia praw z patentu (w tym réwniez poza patentowe) oraz ich
wyczerpanie (s. 357 t nast.).

Ostatni merytoryczny rozdzial pracy (s.394 i nast.) zawiera propozycje rozwigzan
zmierzajacych do poprawy jakosci patentdw na wynalazki biotechnologiczne. Autorka omawia w

nim dotychczasowe i proponowane inicjatywy. Wyrdznia wérdd nich propozycie ,twarde™ i



~miekkie”, Generalnie oba rodzaje tych propozycji opierajg si¢ na postulacic zmiany prawa
materialnego 1 procesowego, sposobow  jego interpretacji oraz ,wprowadzenia innych
insttumentdw  wspicrajgeych prace urzedow patentowych 1 sgdow”. Wymienienic w tym
kontekscie narzedzi informatycznych jest oczywiste i nie budzi zastrzezen. Pewne opory rodzi¢
mogg natomiast takie postulowane przez doktorantke instrumenty, jak ,instrukcje, okdlniki, czy
regulaminy”. Oczywiscie tego rodzaju narzedzia sa stosowane i czgsto sg pozyteczne (np.
protokoly do umdw migdzynarodowych, wytyczne wymiaru sprawiedliwoscei itp.). Trudno jednak
miec pewnosc, a tym bardziej gwarancje, Ze nie zostanie tu przekroczona niebezpieczna granica,
za kidrg moze nastgpic powrdt do dobrze znanego z poprzedniego ustroju mechanizmu (zw.
prawa powielaczowego.

Do propozycji twardych nalezy postulat ograniczenia ochrony patentowej w zakresie
funkeji 1 zastosowania gendw. Autorka obszernie prezentuje argumenty i koncepcje zwolennikow
tego rozwigzania. Omawia jednak réwniez racje przeciwnikéw tej propozycji, odwolujace si¢ do
podkreslenia jej niebezpiecznych konsekwencji dla konkurencji gospodarczej (s. 400 i nast.),
ktorzy remedium na to nicbezpicczefistwo widza w rdznych formach licencjonowania
wynalazkow genetycznych.

Postulatem najdalej idgcym w tym zakresie (najbardziej twardym) jest jednak rezygnacja
z ochrony wynalazkdéw biotechnologicznych. Autorka, moim zdanicm slusznie, nie widzi
wszakze mozliwosci realizacji tego postulatu, przynajmniej w jego radykalnej formie ((s.403).
Wskazuje tez inne jeszeze propozycje twarde, jak stosowanie przywileju farmerskiego czy
utworzenie sgdu patentowego.

Propozycie miekkie polegajg na zmianie interpretacji przepisdw, szerszym stosowaniu
instytucji uniewaznienia patentu, przeniesieniu ochrony innowacji biologicznych na grunt
projektow racjonalizatorskich oraz konsekwentnym egzekwowaniu mechanizméw prawnych
majacych przeciwdzialaé biopiractwu, a przynajmnicj fagodzic jego skutki (s. 406 1 nast.).

W rozdziale tym uwage przykuwa réwnieZ obszerny punkt 5.3 (s. 412 — 437), w ktorym
omdwiono innowacyjng metodyke badania zdolnosci patentowej skomplikowanych wynalazkow,
w tym z vakresu biotechnologii, zalecanej przez sady amerykafiskie 1 stosowane] w
amerykanskicj praktyce patentowej. Polega ona na wykorzystaniu [0-cio stopniowego testu
FSTP. Metodyka ta nie jest stosowana w polskim, a praktycznie takze w curopejskim systemie

patentowania wynalazkéw. Jej zaleta to mozliwo$é precyzyjnej kompleksowej oceny przeslanek



zdolnosei patentowej wynalazku, w tym mozliwos¢ zobiektywizowania — i to poprzez oceng
ilodciowa z uzyciem kwantyfikatoréw liczbowych - przestanki wynalazezego poziomu
wynalazku. Przedstawienie jej polskiemu czytelnikowi, jakkolwiek niezbyt komunikatywne (jest
(o najtrudniejsza w lekturze cze$é recenzowanej rozprawy) uznaé wypada za szczegOlnie cenny
walor rozprawy.

Powyzsze nie oznacza, ze do struktury pracy nie mozna mie¢ zastrzezenn. Rozdzialy nic
sq jednakowe pod wzgledem proporcji (szezegdlnie rozbudowany jest rozdziat 3), Ponadto tekst
jest w moim przekonaniu nadmiernie rozeztonkowany. W nicktorych jego partiach wysiepuja

nawet elementy 6-go stopnia hierarchii.

1.4, Materialy zrodlowe i literatura

Opiniowana dysertacja opiera sie na bogatym materiale Zrodiowym, Bibliografia pracy
liczy ponad 40 stron strony znormalizowanego komputeropisu. Autorka wykorzystala akty
normatywne, judykature sgdowa i administracyjng oraz inne dokumenty prawne i pozaprawne
(polskie, unijne i amerykanskie) oraz literaturg przedmiotu, réwniez w znakomite} wigkszosei
obcojezyczna. Oczywiscie nie wszystkie publikacje — mimo bardzo solidnej kwerendy - zdolata
odnalezé i wykorzystaé. Trudno jednak czynié jej z tego zarzut; Nie znam pracy, ktorej nie
mozna by wykazac tego typu mankamentdw. Dotyczy to takze moich publikacji.

Bardzo staranne jest tez opracowanie rozprawy pod wzgledem warsztatowym. Przypisy,

odeslania, uktad i tresc¢ bibliografii zalgcznikowej uwazam za wzorowe.

LS. Styl narvacji

lezyk dyskursu recenzowanej rozprawy budzi wicle zastrzezen. Jest staba jej strona.
Creste sy niezrecznosel i nieporadnosei stylistyczne, wady terminologiczne (doktorantka np.
uzywa zamiennie stow ,patent” i ,wynalazek™), a przede wszystkim liczne bledy literowe.
Obcigza to autorke grzechem niestarannej korekty tekstu. Do wad w tym zakresie zaliczam takze
rozproszenie niektorych zagadnien w réZnych czesciach rozprawy, zamiast ich koncentracji w
jednym miejscu (np. zdolnoé¢ patentowa gendéw autorka omawia zasadniczo w punkeie 3.2.1.4,
ale zwigzang 7 tym problematyke genéw jako zwigzkéw chemicznych zamiescita w

punkcie3.2.2.3.1.3).
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Walor narracji obnizajg tez liczne powtérzenia tych samych watkdw, tez i sformutowan.
Gdyby rozprawa miata byc puﬁlikowana zalecalbym gruntowne jej wyczyszezenie z tego
mankamentu. |
1L, Ocena recenzowanej rozprawy

W $wietle poczynionych wyzej uwag stwierdzam, ze mimo pewnych mankamentéw i wad
rozprawa doktorska mgr Joanny Uchanskiej spetnia wymagania okreslone w art.13 ust.1 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2014 1., poz.1852). Dotyczy oryginalnych, nieporuszanych
dotad w polskiej literaturze prawniczej problemdéw naukowych wiazacych sie z jakoscia patentu
na wynalazek biotechnologiczny, daje czytelnikowi mozliwosé zapoznania sie z pogladami, jakie
w tym zakresie wyksztatcono w nauce i judykaturze amerykanskiej i europejskiej, zawiera
wlasne przemyslenia i poglady autorki. Wzbogaca wiedze na temat wynalazezodei 1 ochrony
patentowej, wnoszae nowa wiedzg o zagadnieniach wynalazkow biotechnologicznych de nauki
prawa polskiego. Wykazuje takze rozlegly teoretyczng wiedze doktorantki w zakresie nauk
prawnych i nie tylko. Dowodzi réwniez, ze iegitymujer si¢ ona umiej¢tnoscia samodzielnego
prowadzenia pracy naukowej.

W zwigzku z powyzszym wnosze o dopuszezenie mer Joanny Uchanskie] do dalszych

etapow przewodu doktorskiego. Jednoczednie, majge na wzgledzie wysoki mervtoryczny poziom

oo

TeCENZOWANE] rOZprawy, Wnosze o jej wyrdznienie.

(Andrzej Szewc).



