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ROZPRAWY DOKTORSKIEJ PANI MGR MALGORZATY ANNY TOMAKI
ZATYTULOWANE] MOZLIWOSCI OPTYMALIZACJI OCHRONY WYNALAZKOW
BIOTECHNOLOGICZNYCH W PRAWIE POLSKIM NA PODSTAWIE ANALIZY PRAWA
POLSKIEGO I AMERYKANSKIEGO

Wybor tematu pracy. Zagadnienia warsztatowe i metodologiczne

Przedtozona mi do recenzji praca Pani mgr Malgorzaty Anny Tomaki dotyczy zagadnienia
niewatpliwie wazkiego poznawczo 1 praktycznie zagadnienia. Patenowanie wynalazkéw
biotechnologicznych jest wcigz jeszcze nowym tematem odnoszacym si¢ do szybko
zmieniajacego si¢ stanu techniki. W zwigzku z tym kazde nowe spojrzenie na ten temat
zashuguje na przychylne potraktowanie. Tak jest rowniez w przypadku tej pracy, choc¢ jak kazde
dzieto, nie jest ona idealna. Zadaniem recenzenta nie jest jednak wylacznie chwalenie.
Wskazanie watpliwosci, niedociggnie¢ czy polemika stuza temu, by catos¢ ulepszy¢ i dac

Autorce mozliwo$¢ obrony Jej tez.

Jak wskazuje Doktorantka, celem pracy jest proba znalezienia odpowiedzi na problem
badawczy, tj. na pytanie czy mozna zoptymalizowac¢ ochrone wynalazkow biotechnologicznych
w prawie polskim, a jesli tak, to w jaki sposob. Pytanie to jest oczywiscie sensowne, jednakze,
jesli mi czegos$ tu zabrakto, to wskazania, jak Autorka rozumie poje¢cie ,,optymalizacji ochrony”
1 jakimi miarami zamierza ocenia¢ optymalnos¢ lub nie-optymalno$¢? Jest to o tyle istotne, ze
tematem pracy jest nie klasyczna analiza prawnoporownawcza ochrony wynalazkow
biotechnologicznych w dwdch systemach prawnych, a wlasnie optymalizacja ochrony.

Zabrakto tu wyjasnienia uzytej terminologii, a Autorka liczy na domys$Ino$¢ czytelnika.



Jesli chodzi o wybor metody badawczej, to uwazam go za prawidlowy. W mocno
zinternacjonalizowanej 1 ujednoliconej gatezi prawa jakg jest prawo patentowe poréwnan
nalezy dokonywac¢ pomiedzy systemami ré6znigcymi si¢ od siebie, a przy tym ze wzgledu na
ich znaczenie gospodarcze majacymi co$ do zaoferowania przy probie ,,przeszczepu” na grunt
polski czy wyhodowania krajowej mutacji systemu obcego. Uzasadnienie, dlaczego
Doktorantka bada system amerykanski i mozliwos$ci zastosowania rozwigzan zblizonych do
tamtejszych na gruncie polskim (bo do tego chyba sprowadza si¢ tu ,,optymalizacja”) jest
prawidlowe i przekonujace. Jesli czego$ zabrakto w tej czesci to dwoch rzeczy — odniesienia
si¢ do taksonomii prawa poréwnawczego (dawniej méwiliSmy o rodzinach prawa, teraz
bardziej o kulturach) oraz wskazania, do ktorego z podejs¢ metodologicznych w
komparatystyce odwotuje si¢ praca. Ze sposobu prowadzenia wywodu wynika wprawdzie, ze
najblizsze Doktorantce jest podejscie funkcjonalistyczne, ale dobrze by bylo okresli¢ sig¢

wyraznie w pracy.

Pewnym problemem, zapewne nie do uniknigcia w zwigzku z klasyczna perspektywa
komparatystyczng przyjeta w pracy, bylo wyznaczenie relacji miedzy prawem polskim,
unijnym a konwencjami mi¢dzynarodowymi. Sg one obecne w pracy ale jako tto. Zabrakto mi
wyraznego pokazania zakresu, w ktorym polski ustawodawcza moze pozwoli¢ sobie na zmiany
a takze odniesienia si¢ do tego, czy korzystajac z praktyki orzeczniczej, takze obcej, krajow
zwigzanych tymi samymi normami europejskimi i mi¢dzynarodowymi, mozna rozwigzaé

zidentyfikowane przez Autorke problemy bez konieczno$ci zmiany przepisow.

Od strony warsztatowej pracg oceniam wysoko — Autorka podeszta rzetelnie do formaliow, ma
takze opanowane techniki pracy z obcymi zrédtami prawa oraz opanowang metode
formalnodogmayczng. W dodatku pisze o skomplikowanych sprawach jezykiem prostym i
zrozumiatym. Je$li mozna mie¢ do czego$ zastrzezenia, to do tego, ze chwilami Autorka
wchodzi w styl Juliusza Cezara piszac o sobie w trzeciej osobie liczby pojedynczej : ,,(W) czesci

polskiej Autorka skupia si¢ gtownie na...” (s. 15) itd.

Struktura pracy

Rozprawa Pani mgr Tomaki ma przemyslana, jasng i czytelng strukture. Rozpoczyna ja rozdziat

wstepny poswiecony genezie wynalazkéw technologicznych i wprowadzeniu w problematyke



biotechnologii w ogolnosci. Na pochwatle zastuguje tu wstrzemigzliwos¢ Autorki jesli chodzi o
opisywanie kontekstu technicznego badanej problematyki. W przeciwienstwie do wielu osob
podejmujacych problematyke nowych technologii ustrzegta si¢ Ona pokusy zrobienia
popularnego wyktadu dyscypliny, w ktorej nie prowadzi badan. Tych dodatkowych,

kontekstowych informacji jest doktadnie tyle ile by¢ powinno.

Drugi rozdzial pracy poswigcono pojeciu wynalazku biotechnologicznego oraz zdolnosci
patentowej nazwanej w pracy ,przestankami patentowymi.” Rozdzial ten Doktorantka
zatytutowata niezbyt fortunnie ,,Patentowanie - wstgp,” co sugerowatoby takze objegcie nim
zagadnien proceduralnych, ktorych jednak tam nie ma. Przydatnym elementem tego rozdzialu

jest bardzo zwigzte wskazanie r6znic migdzy polskim i amerykanskim systemami patentowymi.

Kolejny rozdziat poswigcony jest taksonomii wynalazkéw biotechnologicznych. Tak jak we
wszystkich rozdziatach Autorka porownuje prawo amerykanskie i polskie wyciagajac wnioski
poréwnawcze. Tak w tym, jak i we wszystkich innych rozdziatach Doktorantka zaczyna in

medias res bez wprowadzenia w tematyke rozdzialu czy wyjasnienia podstawowych pojec.

W rozdziale czwartym przeanalizowano zakazy patentowania. Tu jesli mozna mie¢ o co$
pretensje do Autorki, to to, ze tylko w ograniczonym stopniu si¢ga do prawnopolitycznych i
etycznych uzasadnien tych zakazow. Jest to jednak uzasadnione przyjeta metoda badawcza —
autorka ogranicza si¢ do metod klasycznych i dokonuje wyktadni i poréwnania regut z dwdch
systemow prawnych. Nie musi, bo byta to kwestia wyboru, wychodzi¢ dalej. Za interesujace
uwazam w tym rozdziale przede wszystkim uwagi dotyczace niecelowosci istnienia przestanki

moralno$ci publiczne;.

Rozdziatl piaty odnosi si¢ do zakresu ochrony. Od strony formalnej wypada zauwazy¢, ze o ile
w cze$ci dotyczacej prawa polskiego Autorka dokonata podzialu na podrozdziaty dotyczace
poszczegolnych kwestii zwigzanych z zakresesm ochrony, o tyle w cze¢sci ,,amerykanskiej”

takiego podzialu juz nie ma, a analiza jest bardzo oszczedna.

Nastepnie Autorka analizuje ograniczenia praw z patentu na wynalazek biotechnologiczny.
Podobnie jak w poprzednim rozdziale czg$¢ dotyczaca prawa polskiego jest podzielona na
podpunkty, cze$¢ ,,amerykanska” zwiezta i bez takiego podziatu. Inaczej niz we wszystkich
innych rozdziatach, analiza prawa polskiego rozpoczyna si¢ od podpunktu zatytutowanego

»Wstep.”



W ostatnim, siddmym rozdziale, ktory systemowo by¢ moze bardziej pasowalby jako piaty, ale
jego zamieszczenie na koncu pracy nie wplywa znaczaco na czytelno$¢ pracy, Autorka
analizuje przepisy dotyczace ujawnienia wynalazku biotechnologicznego. Podobnie jak w
poprzednich rozdziatach czyni to z podzialem na prawo polskie i amerykanskie, przy czym

wraca tu do podziatu tekstu na rowne cze$ci podzielone na podrozdziaty.

Catos¢ koncza wnioski de lege ferenda.

Uwagi polemiczne

O ile sposob prowadzenia wywodu 1 struktura pracy nie budzg powazniejszych watpliwosci, o
tyle niektore ztozone przez Doktorantke propozycje de lege ferenda sktaniaja do polemiki. I
niezaleznie od tego, ze trudno mi si¢ przychyli¢ do wigkszo$ci z nich, musz¢ stwierdzi¢, ze
Doktorantka wyciaggajac wnioski czyni to zgodnie z regutami sztuki. To, Zze recenzentowi si¢
one akurat nie podobajg oznacza tyle, ze Autorce udato si¢ zainicjowac, ograniczong na razie,

dyskusje nad potrzebg zmian w polskim prawie patentowym.

Za trudne do przyjecia, jesli nie wrgez niebezpieczne, uwazam zastgpienie standardu ,,znawcy”
standardem ,,przecig¢tnego praktyka.” W zaleznosci od tego, jak bedziemy interpretowac
proponowane pojecie, doprowadzi ono albo do obnizenia poprzeczki stawianej wynalazkom
jesli chodzi o poziom wynalazczy albo bedzie neutralne. Z pierwszym przypadkiem bedziemy
mie¢ do czynienia jesli uznamy, ze przecigtny praktyk nie bedzie musiat by¢ znawca danej
dziedziny. Czyli w standardzie tym zmiesci si¢ licencjat biotechnologii na nizszym lub $rednim
stanowisku technicznym, nie uzupetniajacy regularnie swojej wiedzy i bazujacy na tym, czego
nauczyt si¢ na studiach. Tym samym nie bg¢dzie mozna od niego wymagaé wiedzy
specjalistycznej. Jesli za$ przedmiotem wynalazku bedzie np. materiat biologiczny, ktorego
wytworzenie bedzie oczywiste dla kazdego z kilkudziesigciu lub nawet kilkuset specjalistow
zajmujacych si¢ tym konkretnym dziatem biotechnologii, b¢dzie miat on zdolno$¢ patentowa,
bo przecigtny absolwent biotechnologii nie bedzie mial pojecia, jak taki materiat uzyskac.
Alternatywnie, mozemy uznaé, ze przecietny praktyk to przecietny praktyk zajmujacy si¢
dziatem biotechnologii, ktorego dotyczy dany wynalazek. | wtedy uzyskamy taki sam efekt jak

przy odwotaniu si¢ do pojecia ,,znawcy.”



Propozycja zdefiniowania pojecia ,,rasa zwierzat” wydaje si¢ bardziej zaciemnia¢ niz rozjasnia¢
obraz. Autorka uznaje, ze nie mozna tej kwestii zostawi¢ praktyce stosowania prawa (wolno
jej) 1 proponuje albo zastosowac definicje z innej ustawy (dopuszczalne acz ryzykowne, bo
zmiana tamtej ustawy wplynie na prawo wlasnos$ci przemystowej) albo stworzy¢ nowa
definicj¢. Staboscig tej ostatniej propozycji jest to, ze nie wiemy jaka mialaby by¢ ta swoista

definicja ani po co nalezy jg wprowadzic.

Bardzo powazne watpliwos$ci rodzi wprowadzenie negatywnej przestanki patentowej w postaci
zdolnosci do wywotania szkody w srodowisku naturalnym. Rozumiejgc szlachetne intencje tej
propozycji mam powazne watpliwosci co do jej przydatnosci praktycznej. Wiele (takze
patentowalnych) produktow jest w stanie (potencjalnie) wywotaé szkody w §rodowisku. Przy
czym problemem jest zazwyczaj albo ich nieumiejetne stosowanie (np. zastosowanie
technologii goérniczej powodujacej szkody w $rodowisku) albo nierozpoznanie z
wyprzedzeniem negatywnych skutkow zastosowania danej substancji (DDT). Przewidzenie
wigc, ze dany wynalazek potencjalnie moze szkodzi¢ $rodowisku bedzie albo bardzo tatwe
(prawie kazdy moze) albo bardzo trudne (nie umiemy przewidzie¢ jak). Jesli wigc Doktorantka
chce chroni¢ nas przed atakiem zmutowanych pomidoréw zabojcéw powinna odnies¢ si¢ do
przydatnosci proponowanych zmian w kontekscie istniejacych przepisow o odpowiedzialnosci
za szkody wyrzadzone przez organizmy modyfikowane genetycznie oraz produkty

niebezpieczne.

Jesli chodzi o propozycje usunigcia zakazu patentowania wynalazkéw sprzecznych z
moralno$cig publiczng to tylko cze$ciowo zgadzam si¢ z Autorkg. Rozumiejgc podniesione
przez nig watpliwosci musze jednak zaznaczy¢, ze wynalazek (kazdy, nie tylko
biotechnologiczny) moze powsta¢ bez badan podlegajacych ocenie komisji etycznej a nawet w
wyniku badan oczywiscie sprzecznych z etyka. Co wigcej, badania mogly by¢ etyczne,
natomiast wynalazek (sposob, urzadzenie, mieszanina etc) moga by¢ wykorzystane do

niemoralnych celow.

Ostatnim budzacym watpliwosci problemem jest wprowadzenie reguty best mode Po pierwsze,
moze si¢ zdarzyC, ze wynalazca po prostu nie zastanawia si¢ nad ,najbardziej cennym”
sposobem zastosowania (lub wedtug Doktorantki takze ,,wytworzenia” cokolwiek miatoby to
znaczy¢) wynalazku. Poza tym jesli konkretne, najlepsze, zastosowanie zostanie poza zakresem
zastrzezen patentowych to ryzyko poniesie wynalazca a nie spoteczenstwo. Tu jednak mam
wrazenie, ze by¢ moze mamy do czynienia ze skrétem myslowym bedacym przczyng tego, ze
widze w tej regule co$ innego niz Autorka.
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Whiosek koncowy

Podsumowujac, stwierdzam, ze rozprawa doktorska Pani mgr Malgorzaty Anny Tomaki
dowodzi opanowania przez Nig umiejetnosci samodzielnego prowadzenia badan naukowych,
dowodzi posiadania przez Nig ogdlnej wiedzy teoretycznej w zakresie nauk prawnych oraz
stanowi samodzielne rozwigzanie problemu naukowego. Tym samym praca ta spetnia kryteria,
o ktorych mowa w art. 187 ust. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku — Prawo o szkolnictwie
wyzszym 1 nauce (tekst jednolity DzU z 2024 r. poz. 1571 ze zm) 1 w zwigzku z tym wnoszg¢ o

dopuszczenie Doktorantki do dalszych czynnosci w postgpowaniu.
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