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Poczawszy od II potowy XX w. w §rednio i wysoko rozwini¢tych gospodarczo
panstwach mozna zaobserwowaé dynamiczny oraz efektywny rozwéj biotechnologii®. Jego
czestymi efektami sg wynalazki obejmujace organizmy ZyweZ7, ktorym co do zasady nalezy
zagwarantowa¢ wlasciwg ochrong¢ prawno patentoqus. Ustawodawca unijny, dostrzegajac
wieloaspektowos¢ konsekwencji rozstrzygnie¢ zapadtych na tle sprawy tzw. myszy
harwardzkiejzg, sformutowat podstawy wskazanej ochrony w punktach 1 i 2 preambuly
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z dnia 6 VII 1998 r. w sprawie
ochrony prawnej wynalazkoéw biotechnologicznychgo. Dzigki temu zapoczatkowany zostat
nieustannie trwajacy proces legislacyjny w przedmiocie regulacji prawnej tej problematyki
zarbwno na poziomie krajowym, jak 1 miedzynarodowym. W obszarze prawa wlasnosci
intelektualnej obejmuje on w szczegodlnosci dwie grupy zagadnien. Pierwsza sposrdd nich

obejmuje kwestie zwigzane z ochrong jurydyczng odkrytych lub wyhodowanych odmian

% 7ob. w szczegblnosci L. Gruszow, Ochrona wynalazkéw w dziedzinie biotechnologii wedlug Konwencji o
patencie europejskim, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z wynalazczosci i ochrony
wlasnosci intelektualnej” z. 52/1990, s. 7; J. Straus, Biotechnologia i jej miedzynarodowe prawne i ekonomiczne
implikacje, ,,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z wynalazczosci i ochrony wiasnos$ci
intelektualnej” z. 56/1990, s. 11-12. Ponadto rozwoj biotechnologii ma przede wszystkim istotny wplyw na
nauki medyczne, rolnicze i chemiczne (zob. w szczegdlnosci P. Stankiewicz, Spoleczne konsekwencje
m;ykorzystania biotechnologii w rolnictwie, ,,INFOS. Zagadnienia spoteczno-gospodarcze” nr 1/2009, s. 1).

2l Zob. w szczegblnosci M. du Vall, Problemy ochrony patentowej i autorskoprawnej zwierzqt, ,Zeszyty
Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z wynalazczos$ci i ochrony wilasnos$ci intelektualnej” z. 59/1992,
s. 51-52; K.W. O’Connor, Patents for Genetically Modified Animals, ,,Journal of Animal Science” vol. 71/1993,
s. 34-35; D.K. Miller, 4 Patent on the Consciuous: A Theoretical Perspective of the Law on Patentable Life,
., Stanford Journal of Animal Law and Policy” vol. 2/2009, s. 145-146; J. Uchanska, Relacje ochrony sui generis
roznorodnosci biologicznej do ochrony patentowej, ,Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace z
prawa wilasnos$ci intelektualnej” nr 1/2013, s. 43-44.

“8 Systematyczny wzrost popularnosci problematyki dotyczacej patentowalnoci organizméw zywych nastapit po
wyroku SN USA z dnia 16 VI 1980 r. w sprawie Diamond v. Chakrabarty (447 U.S. 303). Na jego mocy bowiem
po raz pierwszy w historii dopuszczono uznanie genetycznie zmodyfikowanego mikroorganizmu za przedmiot
ochrony prawno patentowej (szerzej zob. w szczeg6lnosci M. du Vall [w:] E. Nowinska, U. Prominska, M. du
Vall, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2011, s. 71; E.J. Sease, From Microbes, to Corn Seeds, to
Opysters, to Mice: Patentability of New Life Forms, , Drake Law Journal” vol. 38/1989, s. 561-562; K.W.
O’Connor, jw., s. 35-36).

% Zob. decyzja Europejskiego Urzedu Patentowego z dnia 3 X 1990 r., T-19/99. Na jej mocy przedmiotem
patentu stata si¢ mysz, ktorej genotyp zostat zmodyfikowany w ten sposob, ze kazde pokolenie tego zwierzgcia
miatoby chorowaé¢ na okres$lony rodzaj raka, wskutek czego mozliwe stalo si¢ przygotowanie w peni
kontrolowanych badan tych chordb (szerzej zob. w szczegdlnosci M. du Vall, [w:] Prawo..., jw., s. 71-72; E.J.
Sease, jw., s. 565).

¥ Dz.U. L 213 z 30 VII 1998 1., dalej jako ,,dyrektywa 98/44”.
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ro$lin, za$ druga — nowopowstatych zwierzat jako dobr niematerialnych31. O ile wydaje sig, ze
aktualna regulacja prawna odmian roslin posiada wystarczajagco ztozony charakter i jest z
powodzeniem stosowana w praktyce32, o tyle status prawny nowo wykreowanych zwierzat
nie stal si¢ dotychczas przedmiotem ani szczegdélowych unormowan umieszczonych w
odrebnym akcie prawa powszechnie obowigzujacego ani polskich opracowan naukowychgg. Z
tego wzgledu nalezy skupi¢ sie¢ na prezentacji drugiego z wymienionych zagadnien, w
zakresie ktorego obecnie najwigksze kontrowersje w piSmiennictwie anglojezycznym
wywoluje ocena zdolno$ci patentowej wspomnianych zwierzat®. Wynika to ze stale
postepujacej ilosci odnotowywanych patentdw na gatunkach tego typu organizméw 2ywych35,
poniewaz wyktadnia kryteriow lub przestanek ich ustanawiania nie jest wydaje si¢ byc

jednolita w prawie polskim, mi¢dzynarodowym 1 obcym.

Patentowalno$¢ wynalazkow biotechnologicznych a problematyka
okreslenia zwierzat i roslin jako przedmiotow wilasnos$ci
intelektualnej — uwagi ogdlne o charakterze prawnym 1 jezykowym

Specyfika wynalazkow biotechnologicznych i zasadno$¢ rozwazenia dopuszczalnosci
ich opatentowania jako przedmiotu wilasno$ci intelektualnej wprost wynika z ogodlnego
sposobu definiowania biotechnologii jako umiej¢tnosci wykorzystywania organizmow

zywych, w tym ich elementow i zachodzacych w nich proceséw, dla uzyskania zamierzonych

3 Inaczej A. Niewegglowski, ktéry z niewiadomych przyczyn nie zalicza ras zwierzat do katalogu dobr
niematerialnych (zob. A. Niewegtowski [w:] System Prawa Handlowego. T. 3. Prawo wiasnosci przemystowej,
red. E. Nowinska, E. Szczepanowska-Kozlowska, Warszawa 2015, s. 27.

%2 W Polsce konstrukcja systemu ochrony prawa wylacznego do odkrytych lub wyhodowanych odmian roslin ma
szczegbdlny charakter. Wynika to z faktu, ze do tego typu dobr niematerialnych zasadniczo nie odnosi si¢ jedna z
podstawowych regut prawa wiasnosci intelektualnej, opierajaca si¢ na mozliwosci zapewnienia tego typu
wytworom kumulatywnej protekcji prawnoautorskiej oraz patentowej. Przyczyng takiego stanu jest istnienie
odregbnego i dwupoziomowego (polskiego oraz migdzynarodowego) rezimu ochrony prawnej, ktérego podstawe
stanowig uregulowania zawarte w ustawie z dnia 26 VI 2003 r. o ochronie prawnej odmian roslin (Dz.U. z 2003
r. nr 37, poz. 1300 ze zm., dalej jako OPORU), ustawy z dnia 9 XI 2012 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2012 r. nr
244, poz. 1512 ze zm.), Migdzynarodowej Konwencji Ochrony Nowych Odmian Ro$lin sporzadzonej w Paryzu
w dniu 2 XII 1961 r. (ang. International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, Dz.U. L 192 z
dnia 22 VII 2005 r., dalej jako UPOV) oraz rozporzadzenia Rady Nr 2100/94 z dnia 27 VII 1994 r. w sprawie
wspdlnotowego systemu ochrony odmian roslin (Dz.U. L 227 z dnia 1 IX 1994 r.).

% Podobnie M. du Vall, [w:] System Prawa Prywatnego. Tom XIVa. Prawo wlasnosci przemystowej, red. R.
Skubisz, Warszawa 2012, s. 304.

% Zob. w szczegblnosci 1. Kelmelyte, Can living things be objects of patents?, ,, International Journal of Baltic
Law’” no. 2/2005, vol. 2, s. 1.

® przykladowo w latach 1984-2010 r. w Urzedzie Patentowym Stanéw Zjednoczonych odnotowano ok. 800
patentéw na gatunkach zwierzat (zob. Ch. Then, R. Tippe, Seed monopolists increasingly gaining market control.
Applications and granting of patents in sphere of animal and plant breeding in 2010, s. 4, dostgpny w Internecie
[31.05.2015 1.]:

http://no-patents-on-seeds.org/sites/default/files/news/patente_report 2011 final en.pdf.
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przez czlowieka rezultatow®.

Takie stanowisko =zostalo posrednio wyrazone przez
ustawodawce unijnego w punkcie 33 preambuty dyrektywy 98/44. Stosownie do jego tresci
podstawowe znaczenie w zakresie przedmiotowego zagadnienia nalezy przypisywac
koniecznos$ci ustalenia sytuacji, w ktorych konkretny sposob hodowli roslin lub zwierzat
posiada czysto biologiczny charakter®’. Wskazane zalozenie znajduje obecnie swoj wyraz w
szczegolnosci w art. 4 ust. 3 wspomnianej dyrektywy, art. 53(b) Konwencji o udzielaniu
patentow europejskich (Konwencji o patencie europejskim) sporzadzonej w Monachium w
dniu 5 XI 1973 .%, art. 27 ust. 3 pkt (b) Porozumienia w sprawie handlowych aspektow praw
wlasnosci intelektualnej39, a takze art. 29 ust. 1 pkt 2 in fine ustawy z dnia 30 VI 2000 r. —
Prawo wtasnosci przemysiowejm. W wyliczonych przepisach zawarto generalne zastrzezenie,
zgodnie z ktérym przedmiotem patentéw mogg by¢ wylacznie mikrobiologiczne sposoby
hodowli nowych odmian ro$lin lub ras zwierzat" oraz wytwory uzyskiwane takimi
sposobami. Na mocy art. 29 ust. 2 PWP polski ustawodawca a contrario sprecyzowat, ze do
kategorii wskazanych sposobow zaliczajg si¢ wszystkie inne niz posiadajace charakter czysto
biologiczny, tzn. nie sktadajace si¢ w catosci ze zjawisk naturalnych takich jak krzyzowanie
lub selekcjonowanie. Z kolei zgodnie z art. 93' pkt 3 PWP sposob mikrobiologiczny definiuje
si¢ jako taki ,,sposob, w ktorym bierze udzial materiat biologiczny lub ktory zostal dokonany
na materiale mikrobiologicznym albo wynikiem ktorego jest taki materiat”. W konsekwencji
nalezy stwierdzi¢, ze wynalazkami biotechnologicznym sa wylacznie zaréwno sposoby
hodowli nowych odmian roslin lub ras zwierzat, jak 1 rosliny badZz zwierzgta otrzymane
wskutek zastosowania tych sposobow, o ile miaty one charakter mikrobiologiczny™.

W polskiej doktrynie pojawilo si¢ twierdzenie, zgodnie z ktérym ze wzgledu na tresé

art. 29 PWP ,, mozna dopusci¢ patentowalno$¢ zwierzat i roslin jako takich™*. Nie przeczac

% Zob. H. Zakowska-Henzler, Wynalazek biotechnologiczny. Przedmiot patentu, Warszawa 2006, s. 30-31.

8 W przedmiocie ksztaltowania si¢ koncepcji wynalazku biotechnologicznego w okresie poprzedzajacym
uchwalenie dyrektywy 98/44 szerzej zob. H. Zakowska-Henzler, jw., s. 61-113.

% Dz.U. 22004 . nr 79, poz. 737, dalej jako ,,EKP”.

¥ Dz.U. L 336/214 z 23 XII 1994 r., dalej jako ,, TRIPS”

0 Dz.U. 22001 r. nr 49, poz. 508 ze zm., dalej jako ,,PWP”.

4 Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt (a) dyrektywy 98/44 oraz art. 93' pkt 3 PWP sposobem mikrobiologicznym jest
,,Sposob, w ktorym bierze udziat lub ktory zostal dokonany na materiale mikrobiologicznym albo wynikiem
ktoérego jest ten material” (por. zasada 23b pkt 6 Regulaminu Wykonawczego do EKP). W drodze
wykorzystywania sposobéw mikrobiologicznych otrzymuje si¢ mikroorganizmy, ktore ze wzgledu na swdj
niewielki rozmiar nie s3 mozliwe do spostrzezenia za pomoca wzroku bez koniecznosci uzycia dodatkowych
urzadzen. Naleza do nich: bakterie, glony, pierwotniaki, komorki ludzkie, zwierzgce i roslinne in vitro, hybrydy,
plazmidy, wirusy i algi (P. Kostanski, [w:] Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski,
Warszawa 2014, s. 259).

*2 Takie ogo6lne twierdzenie w przedmiocie wynalazku biotechnologicznego jest zgodne z definicjami patentow
zwigzanych z wykorzystaniem materiatu biologicznego, ktore zostaty zawarte w art. 93* PWP,

® M. Smycz, Ochrona wynalazkéw biotechnologicznych w prawie wlasnosci przemystowej, TPP nr 1/2003, s.
85.
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jego zasadniczej trafnosci, wydaje si¢ by¢ ono wyltacznie zwyklym uproszczeniem, ktére
wynika z wcigz obowigzujacej tendencji do traktowania odmian ro$lin i ras zwierzat lub
sposobOw ich otrzymywania jako wrecz identycznych dobr niematerialnych na plaszczyznie
przepiséw mieszczacych si¢ w podstawowych dla prawa wiasnosci intelektualnej aktach
prawnych®. De lege lata ani polski ani unijny ustawodawca wydaja sie nie dostrzegaé w
dostateczny sposob oczywistych odmienno$ci wystepujacych pomigdzy zwierzgtami a
ro§linami®. Ich Zrodlo stanowi zupelnie inna struktura genetyczna. Powoduje ona, ze
zwierzeta — w przeciwienstwie do ros§lin — posiadaja $wiadomos¢, w zwigzku z czym
samoczynnie podejmuja one okreslone zachowania wynikajace z ich wilasnego popqdu%.
Wydaje si¢, ze potwierdzenia takiej tezy mozna réwniez ipso facto poszukiwaé poprzez
wyjasnienie pojec ,,rasa zwierzat” oraz ,,odmiana ro$liny” na skutek poddania ich stosownej
wyktadni tak jezykowej, jak 1 funkcjonalnej, o ile stanowig one cze$¢ obowigzujacych
przepiséw prawnych.

Pierwszym przedmiotem wskazanych rozwazan powinno by¢ wyrazenie ,rasa
zwierzat”. Wiaze si¢ to z koniecznoscig docelowego porownania znaczen tego sformutowania
oraz pojecia ,,odmiana ros$liny”. W jezyku polskim stowo ,,rasa” oznacza ,,zespot osobnikéw
w obrebie gatunku odznaczajacych si¢ swoistymi cechami przekazywanymi dziedzicznie™?,
za$ ,,zwierze” — ,organizm jednokomoérkowy lub wielokomorkowy, cudzozywny, zwykle

: . 4
majacy zdolno$¢ ruchu” 8

. Na polskim gruncie normatywnym jedyna definicja ,rasy”
znajduje si¢ w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 29 VI 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierzat gospodarskich. Zgodnie z jego trescig wskazane stowo oznacza ,,populacje zwierzat

gospodarskich w obrgbie gatunku o wspdlnym pochodzeniu, charakteryzujacych sie

* Do katalogu przykladowych norm dotyczacych patentowalnosci roélin i zwierzat w réznych systemach
prawnych nalezy zaliczy¢ te, ktore wynikaja z: art. 24 i 29 PWP (Rzeczypospolita Polska) i art. 52 i 53 EKP
(Unia Europejska), a takze § 2a Patentgesetz z 5 V 1936 r. (Niemcy) oraz § 101 Title 35 (,,Patents”) of the
United States Code (Stany Zjednoczone Ameryki Pénocnej), dalej jako U.S.C.W tym wyliczeniu nie nalezy
uwzglednia¢ art. 27 TRIPS, poniewaz akt ten nie ma charakteru powszechnie obowigzujacego.

®w przedmiocie motywow wprowadzenia jednolitej regulacji w zakresie patentowalnos$ci roslin i zwierzat zob.
H. Zakowska-Henzler, Wynalazek..., jw., s. 227.

% W orzecznictwie i literaturze z zakresu prawa cywilnego problematyka zachowania si¢ zwierzecia z jego
wlasnego popedu wigze si¢ z kwestia odpowiedzialnosci odszkodowawczej z tytulu wyrzadzenia szkody
wskutek dzialania tego typu organizmow zywych w $wietle tresci art. 431 ustawy z dnia 23 1V 1964 r. — Kodeks
cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 94 ze zm.). Szerzej zob. w szczegdlnosci wyrok SN z dnia 6 VI 1968 r., I
CR 148/68, OSNC nr 11/1969, poz. 199, z glosg A. Szpunara, PiP z. 3-4/1970, s. 608; wyrok SA w Poznaniu z
dnia 11 VI 1991 r., I ACr 69/90, OSA nr 2/1992, poz. 14; H. Witczak, A. Kawatko, Zobowigzania, Warszawa
2012, s. 126; P. Machnikowski, A. Smieja [w:] System Prawa Prywatnego. T. VI. Prawo zobowigzarh — czes¢
ogolna, red. A. Olejniczak, Warszawa 2014, s. 522.

" Stownik jezyka polskiego, t. 3 (R-Z), red. M. Szymczak, Warszawa 1981, s. 20.

48 Tamze, s. 1071.
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h”*. Mozna zatem stwierdzié, ze ,,rasa

przekazywaniem potomstwu okreslonego zespotu cec
zwierzat” oznacza co najmniej dwa zywe stworzenia nalezace do gatunku innego niz ludzki,
ktore posiadaja okreslony zespdt cech genotypowych50 1 s zdolne do jego przekazywania
swojemu potomstwu.

Transparentno$¢ wskazanego wyrazenia ulega niemniej pewnemu ograniczeniu w
sytuacji, gdy podobnej analizie zostanie poddane wspomniane juz wyrazenie ,,odmiana
rosliny”. Na ptaszczyznie lingwistycznej jego pierwsze stowo sktadowe oznacza bowiem

51 . : ,
, a drugie — ,,organizm o komorkach

,najnizsza jednostke w systematyce organizmow”
okrytych $ciang komoérkowa, samozywny (...) lub cudzozywny (...)”52. Oprocz tego pojecie
,odmiany” zostato zdefiniowanie w art. 2 ust. 1 pkt 1 OPORU, zgodnie z ktérym jest to
»Zbiorowos¢ roslin w obregbie botanicznej jednostki systematycznej najnizszego znanego
stopnia, ktora (...): (a) jest okreslona na podstawie przejawianych wlasciwosci wynikajacych z
okreslonego genotypu lub kombinacji genotypow, (b) jest odroznialna od kazdej innej
zbiorowoS$ci ro$lin na podstawie co najmniej jednej z przejawianych witasciwosci, (c)
pozostaje niezmieniona po rozmnozeniu”’. Mozna zatem przyjac, ze wyrazenie ,,odmiana
ro$liny” nalezy rozumie¢ jako co najmniej dwa organizmy zywe inne niz ludzie 1 zwierzgta,
ktore posiadajg okreslony zespot cech genotypowych nie ulegajacych zmianom nawet na
skutek rozmnozenia tych organizm(')w53. W nastgpstwie zestawienia rozumienia pojec ,rasa
zwierzat” 1 ,,odmiana rosliny” nalezy wobec tego stwierdzi¢ ich tozsamos$¢ za wyjatkiem
réznicy genotypowej wystepujace] ex natura rei migdzy zwierzetami a ro$linami. W
rezultacie uzasadnione wydaje si¢ postawienie tezy, zgodnie z ktoéra kazdorazowe
postugiwanie si¢ przez ustawodawce takimi slowami jak ,rasa” i ,,odmiana” nie jest
poprawnym rozwiazaniem legislacyjnym®, poniewaz stanowiag one synonim powszechnie
aprobowanego w prawie prywatnym pojgcia zbioru®. Jego specyfika wynika jedynie z

charakteru prawnego jego elementow, tzn. zamiast rzeczy oznaczonych co do gatunku

* Zdaniem P. Kostanskiego wskazang definicj¢ ,rasy zwierzat” mozna traktowaé jedynie pomocniczo (P.
Kostanski, jw., s. 260.

0w uproszczeniu mozna przyjac, ze no$nikiem cech genotypowych jest materiat biologiczny. Zgodnie z trescia
art. 2 ust. 1 pkt (b) dyrektywy 98/44 oraz art. 93' pkt 2 PWP wyrazenie to oznacza ,material zawierajacy
informacj¢ genetyczng i zdolny do samoreprodukcji albo nadajacy si¢ do reprodukceji w systemie biologicznym”
({)or. zasada 23b pkt 3 Regulaminu Wykonawczego do EKP).

> Slownik jezyka polskiego, t. 11 (L-P), red. M. Szymczak, Warszawa 1979, s. 462.

52 Stownik..., t. 111, jw., s. 75.

%3 Por. P. Kostanski, jw., s. 260.

* Ponadto H. Zakowska-Henzler zauwaza, ze pojecie ,rasa” jest kategorig sztuczng, poniewaz obecnie nie
istnieje ona w taksonomicznym systemie klasyfikacji organizméw zywych (szerzej zob. H. Zakowska-Henzler,
Wynalazek..., jw., s. 226-227).

> W przedmiocie zbioru rzeczy zob. w szczegblnosci L. Szegda, K. Wojdyto, Zbiér rzeczy i praw jako
oddzielna kategoria jurydyczna?, MoP nr 9/2011, s. 59-68.
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obejmuje on no$niki konkretnego dobra niematerialnego obejmujacego S$ciSle okreslony

genotyp lub mikrobiologiczny sposéb jego otrzymywania.

Przestanki zdolnosci patentowej nowopowstatych zbiorow zwierzat
lub sposobow ich otrzymywania

Przywotana juz tendencja do jednolitego traktowania zwierzat i roslin w przepisach
podstawowych aktéw normatywnych z zakresu prawa wlasnosci intelektualnej ulega
dezaktualizacji w przypadku konieczno$ci dokonania oceny dopuszczalno$ci patentowania
zbiorow no$nikoOw tych dobr niematerialnych lub mikrobiologicznych sposobdéw ich
wytwarzania. Nalezy bowiem zauwazy¢, ze obligatoryjne przestanki zdolnosci patentowe;j
kazdego wynalazku, bedac okre§lonymi w art. 24 PWP, w przypadku odmian roslin ulegaja
swego rodzaju doprecyzowaniu dzigki mozliwosci subsydiarnego skorzystania z przepisow
aktow prawnych dedykowanych wylacznie dobrom niematerialnym tego rodzaju56.
Calkowicie odmienna sytuacja wystepuje w przypadku oceny patentowalnos$ci nowych ras
zwierzat lub sposobow ich wytwarzania, poniewaz de lege lata moze ona zosta¢ dokonana
wylacznie w oparciu o przestanki zawarte w ogdlnych przepisach EKP i PWP. Nalezg do
nich:

a) posiadanie technicznego charakteru (art. 52 ust. 1 EKP 1 24 PWP implicite);

b) nowo$¢ (art. 54 EKP i art. 25 ust. 1 PWP);

C) posiadanie poziomu wynalazczego (art. 56 EKP i art. 26 PWP);

d) przydatnos¢ dla przemystowego zastosowania (art. 57 EKP 1 art. 27 PWP).

Ad a.

Wystepowanie przestanki technicznego charakteru, mimo braku jej wyraznego
okre§lenia w istniejacych przepisach, jest konieczna dla wuznania danego dobra
niematerialnego za wynalazek, poniewaz musi on obejmowaé¢ nowy sposob wykorzystania
dotychczas istniejgcej materii nieozywionej 1 ozywionej celem zaspokojenia okreslonych

potrzeb ludzkich®’. W przypadku zbioru zwierzat lub sposobow ich otrzymywania ta

% Zob. art. 5-8 OPORU oraz art. 7-10 i 20 UPOV, w ktorych opisano przeslanki patentowe nowych odmian
ro$lin, tj. odrebnos¢, wyrdwnanie (jednolitosc), trwato$¢, nowosé.

> Szerzej zob. w szczegolnoscei S. Soltysifiski, Projekty wynalazeze [w:] System Prawa Wiasnosci Intelektualnej.
T. 3. Prawo wynalazcze, red. J. Szwaja, A. Szajkowski, Wroctaw-Warszawa-Krakow-Gdansk-£.6dz 1990, s. 29-
30; M. du Vall [w:] System Prawa Prywatnego, T. 14a. Prawo wilasnosci przemystowej, red. R. Skubisz,
Warszawa 2012, s. 245-250; por. P. Kostanski, jw., s. 197.
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przestanka zostaje spelniona, jezeli wskutek jego urzeczywistnienia nastgpuje techniczne

oddziatywanie przez nie na materi@58.

Ad b.

Konkretny wynalazek posiada przymiot nowos$ci, jesli nie jest on cze$cig stanu
techniki®® zaréwno w kraju, w ktorym zostal stworzony, jak i w skali §wiatowe;j % Oznacza to,
ze dany wynalazek nie moze zosta¢ ujawniony gdziekolwiek na swiecie®. Zbior zwierzat lub
sposoby jego otrzymywania sg zatem uznawane za nowe w sytuacji, gdy ich kompletny
genotyp nie byl publicznie dostgpny przed data, wedlug ktorej oznacza si¢ pierwszenstwo do

uzyskania patentu®.

Ad c.
Przestanke ,,poziomu wynalazczego™ spetlnia wylaczenie ten wynalazek, ktory
w opinii znawcy nie wynika w sposob oczywisty ze stanu techniki, tzn. jest rozwigzaniem
doniostym, nierutynowymes, epokowym, rewolucjonizujgcym technikq64. Rasa zwierzat lub
sposob jej otrzymywania odznacza si¢ zatem poziomem wynalazczym, o ile stanowigcy ich
podstawe badz przedmiot materiat biologiczny zawiera co najmniej jedng innowacyjna
sekwencje¢ DNA lub zostal pozyskany za pomoca nieoczywistego procesu

biotechnologiczneg065.

Add.

Przemystowe zastosowanie wynalazku wystepuje wylacznie w sytuacji, gdy dzigki
niemu moze by¢ uzyskany wytwor lub wykorzystywany sposob, w rozumieniu technicznym,
dowolnej dzialalnosci przemystowej, nie wyltaczajac rolnictwa®. Oznacza to, ze dane
rozwigzanie techniczne jest zupelne, tzn. jego wykorzystanie umozliwia osiggnigcie

przewidywalnego rezultatu bez konieczno$ci stosowania rozwigzan dodatkowych, ktore

%8 Przyktadem takiego oddziatywania mozna wyr6zni¢ w sprawie Diamond v. Chakrabarty, ktorej przedmiotem
byla dopuszczalno$¢ opatentowania bakterii posiadajacej zdolnos¢ absorpcji ropy naftowe;.

% Zgodnie z art. 25 ust. 2 PWP pojecie ,,stan techniki” oznacza ,,wszystko to, co przed data, wedlug ktorej
oznacza si¢ pierwszenstwo do uzyskania patentu, zostalo udostgpnione do wiadomosci powszechnej w formie
gisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposob”.

0 J. Kepinski [w:] System Prawa Handlowego. T. 3.Prawo wlasnosci przemystowej, E. Nowinska, K.
Szczepanowska-Kozlowska, Warszawa 2015, s. 106-107.

®1 por. P. Kostanski, jw., s. 208.

62w prawie polskim podstawe prawng ustalenia daty pierwszenstwa do uzyskania patentu stanowi art. 14 PWP.
8 Zob. A. Szewc, G. Jyz, Prawo wlasnosci przemystowej, Warszawa 2011, s. 68-69.

® Zob. wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 VIIT 2005 ., VI SA/Wa 2183/04, LEX nr 191870.

% por. H. Zakowska-Henzler, Wynalazek..., jw., s. 193-194.

8 p, Kostanski, jw., s. 231.
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przekraczaja zwyklte zabiegi adaptacyjne, a takze gwarantuje bezpieczenstwo korzystania,
zostalo ujawnione we wilasciwy sposob oraz mozna je powtarzalnie stosowaé w produkcji67.
Upraszczajac, przestanka ta polega wylgcznie na mozliwosci przypisania konkretnemu
wynalazkowi okreslonego cel praktyczny®. W przypadku zbiorow zwierzat lub sposobow ich
otrzymywania zostaje ona zatem speiniona, jezeli w zgtoszeniu patentowym zostalo wskazane

ich konkretne przemystowego zastosowanie™.

Etyczno-moralne ograniczenia patentowalnosci nowopowstatych
zbioro6w zwierzat lub sposobow ich otrzymywania

W polskich i unijnych aktach normatywnych oprdcz ograniczen technicznych lub
przyrodniczych patentowalnosci nowopowstatych zbiorow zwierzat lub sposobdéw ich
otrzymywania o charakterze mikrobiologicznym70 nalezy rdwniez wyrdzni¢ te, ktore maja
stricte etyczno-moralny charakter’. Zostaly one wyrazone w art. 29 ust. 1 pkt 1 PWP, art. 93°
ust. 2 in principio PWP, art. 53 pkt (a) oraz art. 27 ust. 2 1 3 TRIPS. Dokonujac ich tacznej
wyktadni nalezy przyjac, ze de lege lata wytaczona jest mozliwos$¢ patentowania wynalazkow
biotechnologicznych, ktérych wykorzystanie bytoby sprzeczne z takimi klauzulami
generalnymi jak porzadek publiczny72, dobre obyczaje73 i moralno$ci publicznej, ktorej
naruszenie uniemozliwia opatentowanie danego wynalazku biotechnologicznego. Ponadto w
tresci art. 6 ust. 2 pkt 4 dyrektywy 98/44 i art. 93° ust. 2 pkt 4 PWP postanowiono, ze
naruszenia wymienionych klauzul moga nastapi¢ w szczegdlnosci zarOwno poprzez
praktykowanie sposobow modyfikacji tozsamos$ci genetycznej zwierzat mogacych wywotaé u
nich cierpienia 1 jednocze$nie nie skutkujagcymi jakimikolwiek istotnymi korzysciami
medycznymi dla czlowieka lub zwierzgcia, jak 1 powolywanie do zycia zwierzat

stanowigcych skutek stosowania takich sposobow. Wynika to z faktu, ze zar6wno polski, jak 1

87 J. Kepifski, jw., s. 109 i przywolana tam literatura.

68 Tamze, s. 109.

% por. H. Zakowska-Henzler, Wynalazek..., jw., s. 208.

0w przedmiocie ograniczen technicznych i przyrodniczych zob. punkt 1 niniejszej pracy.

™ Tak wsréd czesci przedstawicieli nauk prawnych, jak i biologicznych wystepuje przekonanie, Ze nie ma
mozliwos$ci wynalezienia okreslonych cech czy wilasciwosci konkretnych organizméw zywych, poniewaz
istnieja one juz w naturze i posiadaja wylacznie zdolnos¢ do stania si¢ przedmiotem odkrycia (szerzej zob. A.
Skorek, Zdolnos¢ patentowa wynalazkow biotechnologicznych a godnos¢ ludzka w regulacji Wspolnoty
Europejskiej, ,,Studia Europejskie” nr 4/2008, s. 104).

"2 Na porzadek publiczny sktadaja si¢ podstawowe zasady prawne oraz spoleczne o zasiggu krajowym, a takze
stanowigce rezultat zobowigzan migdzynarodowych (P. Kostanski, jw., s. 249).

" Dobre obyczaje oznaczaja ,,powszechnie szanowane zasady postepowania w danym kregu kulturowym” (P.
Kostanski, jw., s. 249).
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unijny  ustawodawca  dopuszczaja  wylacznie  patentowanie  tych  wynalazkow
biotechnologicznych, z ktérych moga wynikna¢ istotne korzysci dla medycyny74.

W przeciwienstwie do zachodnioeuropejskich rozwigzan legislacyjnych przyjetych w
przedmiotowym zakresie ustawodawca amerykanski nie ustanowit dotychczas normatywnych
barier ograniczajacych lub wyltaczajacych patentowanie ras zwierzat ze wzgledu na ich
potencjalng sprzeczno$¢ z powszechnie obowigzujagcymi warto$ciami pozanormatywnymi75.
Odniesienie do nich nie zostalo bowiem wprost wyrazone w § 101 tytutu 35 U.S.C. jako
podstawy prawnej ogolnych przestanek patentowania wynalazkow. Analiza jego tresci
wskazuje na utylitarystyczne ujgcie kazdej formy wynalazczoéci76, ktora powstala na obszarze
USA. W praktyce polega ono ogoélnie na tym, ze kazdy wynalazek albo sposéb uzycia
istniejagcego przedmiotu moze zostaé opatentowany, o ile nie stuzy on niemoralnym,
oszukanczym lub niestosownym celom’’. Mozliwo$é incydentalnego odstepstwa od tej reguty
umozliwia jedynie wyjatkowe zastosowanie wypracowanej w amerykanskim orzecznictwie
tzw. doktryny ,,products of nature”™®,

Pokrotce przedstawione odmienno$ci w uregulowaniach zachodnioeuropejskich i
amerykanskich z zakresu zdolno$ci patentowej ras zwierzat sktaniajag do wniosku, ze nie jest
to optymalny stan normatywny. Brak powszechnego aktu prawnego dotyczacego omawianej
kwestii w istotny sposob bowiem utrudnia dokonanie wtasciwej oceny posiadanej przez te
zbiory organizmow zywych specyfiki biotechnologicznej w $wietle zasadniczo aprobowanych
warto$ci pozanorrnatywnych79. Majac je na uwadze, aktualnie szczegdlnie kontrowersyjna
wydaje si¢ by¢ tematyka dopuszczalnosci patentowania takich organizméw transgenicznych
jak:

a) klony zwierzat,

b) hybrydy (chimery) ludzko-zwierzece.

™ Szerzej zob. J. Koopman, The Patentability of Transgenic Animals in the United States of America and the
European Union: A Proposal for Harmonization, ,, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment
Law Journal” vol. 13/2002, s. 114-115. Przedstawione zalozenie obejmuje postulat, zgodnie z ktorym nie
powinno patentowaé ras zwierzat wylacznie po to, aby zaspokoi¢ swoje subiektywne potrzeby, np. cheé
wyhodowania jakiego$ zwierzecia ze wzgledu na jego okreslone cechy fenotypiczne (por H. Zakowska-Henzler
[w:] System Prawa Prywatnego. T. 14a. Prawo wlasnosci przemystowej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 300;
A. Twardowska [w:] Prawo wilasnosci przemystowej. Komentarz, red. P. Kostanski, Warszawa 2014, s. 626.

"> Szerzej na temat wskazanych klauzul generalnych w prawie wynalazczym zob. M. du Vall [w:] System..., jw. s.
288-290.

"® Za jej wyraz podstawe uznaje si¢ powszechnie fragment jednego ze zdan zawartych w rozstrzygnieciu sprawy
Diamond v. Chakrabarty, zgodnie z ktérym przedmiotem patentu moze stac si¢ ,,anything under the sun that is
made by man” (zob. J. Koopman, jw., s. 135).

" Zob. M. du Vall [w:] System..., jw., s. 288 i przywolana tam literatura; por. L. Gruszow, jw., s. 14.

"8 Szerzej zob. J. Koopman, jw., s. 135.

" Por. P. Kostanski, jw., s. 248.
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Ad a.

Specyfika klonowania wyraza si¢ w technicznej mozliwosci multiplikowania, tj.
rozmnazania lub namnazania konkretnego materiatu biologicznego. Zasadniczo zaktada si¢
objecie zakresem patentu na materiale biologicznym roéwniez jego kopii®. W przedmiocie
patentowania klonéw zwierzat wskazane zatozenie niemniej moze ulec istotnej dewaluacji.
Jej przykladem stat si¢ precedensowy wyrok amerykanskiego Sad Apelacyjny dla Okrggu
Federalnego w Waszyngtonie z dnia 8 V 2014 r. zapadly z wniosku Roslin Institute®™.
Dotyczylo on kwestii dopuszczalnos$ci opatentowania na terytorium Standéw Zjednoczonych
Ameryki Potnocnej pierwszego powszechnie znanego na $wiecie klonu ssaka (Dolly the
Sheep)sz. Sad, powotujac si¢ na wczesniej] wspomniang tzw. doktryne ,,products of nature”,
uznal, ze wskazany organizm nie moze sta¢ si¢ przedmiotem patentu w USA, poniewaz
stanowi wylacznie genetyczng kopi¢ zwierzecia, ktore zostato juz wczesniej wyhodowane na
skutek prowadzenia hodowli w naturalnych warunkach®®. Upraszczajac, za nieetyczng
nalezaloby zatem uzna¢ decyzj¢ o opatentowaniu organizmu bedacego powieleniem innego
organizmu. Niemniej wydaje si¢, ze w tym przypadku nalezatoby rozwazy¢ czy przedmiotem
ochrony patentowej moglby si¢ sta¢ sam sposoéb wyodrebnienia materialu biologicznego

istniejacego zwierzecia, ktory miatby stuzy¢ do tworzenia jego klonow™.

Ad b.
Zasadniczo wskutek skompilowania wybranych fragmentéw kodow genetycznych
cztowieka i konkretnego gatunku zwierzecia moze obecnie dojs¢ do wykreowania w

warunkach laboratoryjnych organizmu o charakterze hybrydowym85. W $wietle aktualnie

8 Zob. w szczegolnosci art. 8 dyrektywy 98/44.

8 Appeal No. 2013-1407.

8 W przedmiocie historycznego ujecia loséw patentu na Dolly the Sheep zob. w szczegdlnosci L.B. Andrews, Is
There a Right to Clone? Constitutional Challenges to Bans on Human Cloning, ,, Harvard Journal of Law &
Technology” vol. 11/1998, no. 3, s. 644-647.

8 W uzasadnieniu wskazanego orzeczenia Sad wyraznie stwierdzil, ze »although the Board acknowledged that
the claimed clones “may be called a composition of matter or a manufacture” as required by § 101 (U.S.C. —
przyp. J.G.), JA. 18, it concluded that the claimed subject matter was ineligible for patent protection under §
101 because it constituted a natural phenomenon that did not possess “markedly different characteristics than
any found in nature.” J.A. 21. «.

8 Zob. motywy z uzasadnienia wyroku SN USA z dnia 13 VI 2013 r. w sprawie Association for Molecular
Pathology v. Myriad Genetics, Inc. (Writ No. 12-398).

8 Szerzej zob. w szezegolnosei R. Hagglund, Patentability of Human-Animal Chimeras, ,,Santa Clara High
Technology Law Journal” vol. 51/2008, s. 53; G.R. Hagen, S.A. Gittens, Patenting Part-Human Chimeras,
Transgenics and Stem Cells for Transplantation in the United States, Canada, and Europe, ,, Richmond Journal
of Law & Technology”, vol. XIV/2008 r., issue 4, s. 14. Od takiego procesu nalezy odrdézni¢ chimery, ktore
powstaly w wyniku ksenotransplantacji. Polega ona na przeszczepianiu tkanek lub narzadéow pomiedzy
istniejacymi osobnikami nalezagcymi do réznych gatunkéw (zob. w szczegodlnosci M. Tinkler, Transgenic
animals: ethical concerns regarding their creation, research and treatment, ,, Mid-Atlantic Journal on Law and
Public Policy” vol. 1/2012, s. 133-134).
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obowigzujacych unormowan tak polskiego, jak 1 europejskiego prawa wlasnosci
przemystowej patentowanie tego rodzaju organizmow jest mozliwe®. Przyjecie wysoce
rygorystycznych unormowan dopuszczajacych objecie ochrong patentowg hybryd moze
bowiem przynie§é istotne korzysci dla medycyny®. Niemniej wskazuje sic rowniez, ze
komponowanie genow ludzkich i zwierz¢cych celem uzyskania jednego organizmu moze
doprowadzi¢ do naruszenia godnosci cztowieka®. Konsekwencjg takiego procesu mogtaby
sta¢ si¢ zatem modyfikacja tozsamosci genetycznej zarodka ludzkiego, ktéra jest expressis

verbis zakazana na podstawie art. 937 ust. 2 pkt 2 PWP?’.

Zakonczenie

Tematyka ochrony ras zwierzat lub sposobow ich otrzymywania ex natura rei tdzni si¢
od prawnej protekcji odmian roslin, co zasadniczo nie jest dostrzegane przez w polskich 1
unijnych aktach prawnych. Wzigcie pod uwage ogoélu zawartych w nich unormowan
dotyczacych przedmiotowej problematyki sktania do sformulowania twierdzenia, zgodnie z
ktorym de lege lata przedmiotami ochrony patentowej mogg stac¢ si¢ wytacznie genotypy tych
ras zwierzat lub sposoby ich otrzymywania, ktére sg wytworami sktadajagcymi si¢ z materiatu
biologicznego, posiadaja ceche nowosci, wykazuja odpowiedni poziom wynalazczy, nadaja
si¢ do przemystowego zastosowania, a ich opis jest mozliwy za pomoca dostepnych srodkéw
biotechnologicznych. W sposoéb tak jednoznaczny nie mozna przedstawi¢ zalozen oceny
etyczno-moralnej dopuszczalno$ci patentowania tego typu organizmoéw zywych, poniewaz
brak ku temu podstaw normatywnych o mi¢dzynarodowych zasiegu obowiqzywaniago. Jest to
szczegllnie istotne w obliczu nieustannego rozwoju biotechnologii, ktorej mechanizmy —
bedac szczegdlnie trudnymi do zrozumienia przez prawnikéw — skutkujg powstaniem coraz
bardziej niejednorodnych organizmow zywych, ktorych obszar zastosowan moze wykraczad
daleko poza sfer¢ badan laboratoryjnych. Z tego powodu nalezy opowiedzie¢ si¢ za jak
najszersza terytorialnie harmonizacja przepisOw prawa wynalazczego w  zakresie

patentowania zwierzat.

8 Nalezy odnotowac, ze w marcu 1999 r. Urzad Patentowy Stanéw Zjednoczonych finalnie odrzucit wniosek
S.F. Newmana i J. Rifkina o udzielenie patentu w przedmiocie trzech procedur produkcji chimer ludzko-
zwierzecych (szerzej zob. w szczeg6lnosci S. Rabin, The Human Use of Humanoid Chimeras and Patent Law,
,, Nature Biotechnology” vol. 24/2006, no. 6, s. 517).

8 W szczegolnoici organizmy hybrydowe moglyby staé sic w pelni wartosciowymi zrédlami organdw
grzeznaczonych do przeszczepienia ludziom (szerzej zob. R. Hagglund, jw., s. 56).

® M. du Vall [w:] System..., jw., s. 304.

89 Tamze, s. 305.

%0 W przedmiocie koncepcji harmonizacji przepisow dotyczacych biotechnologii szerzej zob. A. Twardowska,
jw., s. 619.
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