DOI: 10.34616/141818 Folia luridica Universitatis Wratislaviensis
2021 vol. 10 (2), 198-212

Aleksandra Kochanska
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta 11
ORCID: 0000-0002-9066-2037

Sytuacja prawna zastawnika przy zastawie na patencie

Legal situation of a pledgee concerning the pledge on the patent

Streszczenie
Artykut ma na celu przyblizenie sytuacji prawnej zastawnika na prawach z patentu. Podstawowa re-
gulacja tego zagadnienia s3: ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci przemystowej,
ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.

W artykule przedstawiono — w odniesieniu do wybranych zagadnien dotyczacych patentu — pozy-
cj¢ prawng zastawnika, podjgto si¢ jej oceny, jak rowniez rozwazono mozliwosci jej umownej mody-
fikacji. Odniesiono si¢ tez do kwestii pozytkdw prawa z patentu, wptywu art. 89! p.w.p. na sytuacje
zastawnika, skutkow tej instytucji, jak i instytucji uniewaznienia oraz wygasnigcia patentu. Nastepnie
rozwazono problem wprowadzenia patentu do obrotu, a takze wptywu udzielenia do patentu bedace-
go przedmiotem zastawu patentu dodatkowego. Na koniec rozpatrzono kwestie umownego ustano-
wienia zastawu na patencie, a takze réznic w zakresie zastawu rejestrowego i zwyktego.

Zastaw jako ograniczone prawo rzeczowe ustanowione na prawach z patentu jest instytucja dosy¢
zlozona. Przepisy odnosza si¢ zazwyczaj do zastawu na rzeczy, a ich odpowiednie zastosowanie do
tego na prawach budzi co do zasady kontrowersje i powoduje niejasnosci. Podejmujac si¢ proby roz-
wigzania tych problemoéw, zaproponowano tez¢ o koniecznosci wzmocnienia pozycji zastawnika,
ktora stanowi punkt wyj$cia w rozwazaniach dotyczacych poszczegodlnych kwestii.

Stowa kluczowe
zastaw na prawach, zastawnik, patent, patent dodatkowy, pobieranie pozytkéw

Abstract
This article aims to provide the legal situation of pledgee concerning the pledge on rights. Basic regula-
tions of the issue are: Act of 30 June 2000 on industrial property law, Act of 23 April 1964 Civil Code,
and Act of 6 December 1996 on registered pledge and register of pledges. The article presents — con-
cerning only chosen issues — the legal situation of a pledgee, its assessment, as well as possibilities
of its contractual modification. There is also reference to the benefits from patent, the influence of art.
89 of industrial property law, its consequences, as well as the consequences of annulment and expira-
tion of a patent. Subsequently, the problem of launching on the market and influence of granting patent
of addition was taken under consideration. Finally, there are pondered issues of pledge agreement and
differences concerning registered pledge. The pledge as a limited property right is a very complex in-
stitution of law. Regulations usually refer to the pledge on movable things. Their relevance applying
to the pledge on rights arouses controversy. While undertaking solution of those problems, a thesis
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about the necessity of enhancing the legal situation of pledgee was proposed. It is the starting point
of consideration pertaining to particular issues.

Keywords
pledge on rights, pledgee, patent, patent of addition, collection of patent’s benefits

1. Wprowadzenie

W polskiej doktrynie przez lata pojawiaty si¢ liczne opracowania dotyczace insty-
tucji zastawu w ogdlnosci, rzadziej jednak poruszajace problematyke ustanowienia go
na poszczegdlnych prawach. W tym zakresie na uwagg zashuguje w szczegolnosci za-
staw na patencie, ktory — jako forma zabezpieczania wierzytelno$ci w procesie inwesty-
c¢ji w wynalazek — ma istotng doniostos¢ gospodarcza.

Celem niniejszego artykutu jest rozstrzygnigcie sytuacji prawnej zastawnika na pa-
tencie w odniesieniu do m.in. jego uprawnien, skutkéw niewazno$ci, wygasnigcia, a tak-
7e wyczerpania patentu. Rozwazania zostaty oparte na analizie zarowno aktow praw-
nych, orzecznictwa, jak i literatury polskiej, ktore jednak nie dostarczajg rozwigzan
wielu problematycznych zagadnien.

Artykul zmierza do wykazania szerokiej ochrony sytuacji prawnej zastawnika,
a takze wptywu na ten podmiot instytucji, ktére sa dla niego pozornie bez znaczenia.
Kwestie te sa obecnie niedostrzegane, a sama istota zastawu na patencie sprowadzana do

ewentualnej mozliwosci egzekucji z jego przedmiotu.

2. Patent jako przedmiot zastawu

W literaturze powszechnie przyjmowane jest stanowisko o mozliwosci ustanowie-
nia zastawu na patenciel. Aby konkretne prawo mogto staé sie przedmiotem zastawu,
musi mie¢ charakter majgtkowy?. Patent jest niewgtpliwie prawem podmiotowym reali-
zujacym interes ekonomiczny podmiotu i tym samym spelia powyzsza przestanke.
Istota patentu jest bowiem mozliwos$¢ skutecznego zakazania osobom trzecim zawodo-
wego lub zarobkowego korzystania z wynalazku (art. 63 § 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2000 r. — Prawo wilasnosci przemystowej)®. Wskazuje to na $ciste ukierunkowanie tego

prawa na korzy$¢ majatkowa. Do tego nie mozna odmowié¢ patentowi wymaganej usta-

1 Zob. chociazby S. Sottysifiski, [w:] R. Skubisz (red.), System Prawa Prywatnego, t. 144. Prawo wila-
snosci przemystowej, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 882; zob. tez. A. Nieweglowski, [w:] T. Demendecki,
A. Niewegtowski, J.J. Sitko, J. Szczotka, G. Tylec, Prawo wiasnosci przemystowej. Komentarz, \Nolters
Kluwer Polska, Warszawa 2015, s. 289.

2 Tak J. Rudnicka, G. Rudnicki, S. Rudnicki, [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz.
Tom II. Wilasnosc i inne prawa rzeczowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 776.

8 Tj. Dz. U. 22021 r. poz. 324 ze zm.; dalej: p.w.p.
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wowo cechy zbywalnosci (art. 327 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywil-
ny)*, jako ze p.w.p. traktuje o tym wprost (art. 67 § 1 p.w.p.).

To wlasnie z uwagi na te dwie cechy’ mozliwe jest przyjecie, ze patent moze by¢
zardwno przedmiotem zastawu zwyktego®, jak i rejestrowego’.

3. Uwagi ogolne co do pozycji zastawnika przy zastawie na patencie

Z istoty zastawu wynika, ze shuzy on zabezpieczeniu okreslonej wierzytelnosci — z za-
sady — poprzez moznos¢ jej zaspokojenia z warto$ci obcigzonego prawa z pierwszenstwem
przed wierzycielami osobistymi dtuznika®. Z tej perspektywy zastaw na patencie jest dla
zastawnika niczym innym jak zabezpieczeniem jego oznaczonej wierzytelnosci (art. 306
§ 1 wzw. z art. 328 k.c.), z kolei dla zastawcy stanowi obcigzenie jego prawa. Gospodarcze
znaczenie tej instytucji wyraza si¢ zas w mozliwos$ci przekazania zastawcy srodkoéw inwe-
stycyjnych na rozw6j dziatalnosci zwigzanej z otrzymanym patentem, ktory to stanowi za-
bezpieczenie pozniejszego zwrotu srodkow zastawnikowi.

W tym kontekscie problematyczna jest kwestia zakresu obcigzenia. Istnieje koncep-
cja, iz w przypadku zastawu na prawach (w ogo6lnosci) owo obcigzenie ogranicza si¢ je-
dynie do mozliwosci zaspokojenia si¢ z przedmiotu zastawu przez zastawnika w razie
niezaspokojenia wierzytelnosci®. Nie sposob sie z nig jednak zgodzi¢. W razie jej przyje-
cia pozycja zastawnika bytaby zanadto pogorszona. Bylby on wowczas uprawniony wy-
tacznie do dochodzenia swoich praw poprzez egzekucje z przedmiotu zastawu (art. 9118
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postepowania cywilnego)®®. Pojmowany

w ten sposob zastaw na prawie nalezatoby uznaé¢ za mato skuteczny w poréwnaniu z za-

4 Tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1740 ze zm.; dalej: K.C.

5 Jako przestanke konieczng do uznania, iz patent moze byé przedmiotem zastawu L. Zelechowski
wymienia dodatkowo mozliwo$¢ prowadzenia egzekucji z patentu — tak L. Zelechowski, Zastaw zwykiy
i rejestrowy na prawach wiasnosci przemystowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 185. Mozli-
wo$¢ prowadzenia egzekucji nie jest jednak przestanka, a konsekwencja zbywalnosci i majatkowego cha-
rakteru patentu — zob. J. Gotaczynski, [w:] J. Golaczynski (red.), Postgpowanie egzekucyjne, komornicy
sqdowi, koszty egzekucyjne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2019, s. 387-388.

& Zob. M. Kuc¢ka, J. Pisulinski, L. Przyborowski, [w:] M. Stec (red.), System Prawa Handlowego, t. 5A.
Prawo umow handlowych, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 405.

7 Zob. J. Gotaczynski, [w:] E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 4. Prawo rzeczowe,
C.H. Beck, Warszawa 2021, s. 386.

8 Zob. S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys prawa rzeczowego, Pafistwowe Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 1976, s. 181.

® Tak R. Uliasz, odnoszgc si¢ do zastawu na akcji. Dopuszcza on jednak jednocze$nie — na zasadzie
wyjatku — mozliwo$¢ wykonywania niektorych praw z akcji przez zastawnika, np. dywidenda jako pozytek
prawa — zob. R. Uliasz, Zastaw na akcjach zdematerializowanych dopuszczonych do obrotu publicznego,
,,Przeglad Prawa Handlowego” 2006, nr 3, s. 29-30.

0 Tj. Dz. U. 22020 1. poz. 1575 ze zm.; dalej: k.p.c.
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bezpieczeniem, jakie zapewnia chociazby zastaw na rzeczy (tj. nie tylko mozliwo$¢ osta-

tecznego spieni¢zenia przedmiotu zastawu, ale i m.in. pobieranie pozytkow)*.

4. Uprawnienie i obowiazek do pobierania pozytkow prawa
z perspektywy zastawnika

Biorac pod uwage powyzsze rozwazania, nalezy podkresli¢, ze ustawowy nakaz
odpowiedniego stosowania przepisOw o zastawie na rzeczy do zastawu na prawach obej-
muje regulacje dotyczaca pozytkow (art. 319 w zw. z art. 328 k.c.)'2. Uzasadnione jest
to przede wszystkim konieczno$cia zwigzania skutkéw prawnych ustanowienia go ze
wzmocnieniem pozycji zastawnika®,

Sytuacja prawna zastawnika w tym kontek$cie ma dwojaki charakter — jest on za-
rowno uprawniony, jak i obowigzany do pobierania pozytkow!. O ile o istnieniu obo-
wigzku przesadza tres¢ art. 319 k.c. poprzez zwrot ,,powinien”'®, o tyle uprawnienie za-
stawnika do pobierania pozytkow jest uzasadnione glownie wzgledami funkcjonalnymi.
Bedac uprawnionym do pobierania pozytkow, np. optaty licencyjnej, zastawnik moze
dochodzi¢ jej zaptaty od zobowigzanego.

1 Szerzej zob. W. Opalski, W.J. Kocot, [w:] A. Brzozowski, W.J. Kocot, W. Opalski, Prawo rzeczowe.
Zarys wyktadu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2021, s. 302.

12 Poglad ten jest szeroko akceptowany — zob. J. Frackowiak, Zastaw na akcjach, ,,Rejent” 1995, nr 1,
s. 22, ktory stusznie zwraca uwage, iz odpowiednie stosowanie art. 319 k.c. do zastawu na prawach jest istot-
nym wzmocnieniem pozycji zastawnika; w kontekscie przyjecia tego pogladu do zastawu na patencie zob.
P. Kostanski, M. Salamonowicz, [w:] J. Sienczyto-Chlabicz (red.), Prawo wiasnosci przemystowej. Komen-
tarz, Legalis 2020, art. 67, nb. 29; zob. tez K. Zaradkiewicz, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny.
T 1. Komentarz. Art. 1-449%°, Legalis 2020, art. 327, nb. 2, 14; A. Szumanski, [w:] A. Szumanski (red.), Sys-
tem Prawa Prywatnego, t. 19. Prawo papierow wartosciowych, C.H. Beck, Warszawa 2006, s. 307; T. Kot,
Zastaw na papierach wartosciowych, ,Rejent” 1993, nr 5, s. 38; zob. rowniez P. Sokal, Zastaw zwykty i reje-
strowy na akcjach, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s. 168, gdzie autor wskazuje na dominujacy
charakter tego pogladu. Nie mozna przy tym przyjaé, ze przyznanie zastawnikowi uprawnien do pobierania
pozytkdw jest sprzeczne z instytucja zastawu — tak przyjmuje A. Janiak, Tres¢ i skutki umowy zastawu na
papierach wartosciowych zdeponowanych na rachunku papieréw wartosciowych, ,,Prawo Bankowe” 1996,
nr 2, s. 119, ktory wskazuje na $cisty zwiazek pozytkéw z prawem wilasnosci, a nie z zastawem.

13 Podobnie J. Frackowiak, op. cit., s. 22; odmiennie L. Zelechowski, [w:] K. Osajda (red.), Kodeks cy-
wilny. Komentarz, Legalis 2020, art. 328, nb. 13, ktéry wskazuje, iz celem art. 319 k.c. jest ochrona wyltacz-
nie interesu zastawcy. Na skutek pobierania pozytkow moze jednak doj$¢ do zaspokojenia — chociaz czg-
Sciowego — wierzytelnosci zastawnika. Tym samym oczywiste wydaje si¢, iz wskazany przepis stuzy
jednoczesnie takze — i przede wszystkim — ochronie jego interesu.

14 Tak J. Frackowiak, op. cit., s. 23, przypis 26; podobnie A. Herbet, Obrét udziatami w spélce z o.o.,
C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 422, ktory wskazuje jednoczesnie na wtorny charakter przyznanej zastawni-
kowi kompetencji.

15 Zob. S. Wronkowska, [w:] S. Wronkowska, Z. Ziembinski, Zarys teorii prawa, Przedsigbiorstwo
Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznan 2001, s. 73; M. Zielinski, Wyktadnia prawa. Zasady — reguty — wska-
zowki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017, s. 148.
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Za potencjalne pozytki, ktore moglby pobiera¢ zastawnik, nalezy uzna¢ dochody
z patentu®®, w tym wspomniang optate licencyjng. Pobrane pozytki powinny by¢ zalicza-
ne na poczet wierzytelnosci (art. 319 k.c.).

Nalezy przy tym zwroci¢ uwagg, ze zastawnik uprawniony jest do pobierania po-
zytkow jedynie w zakresie przyslugujacej mu wierzytelnosci. Oznacza to, ze bedzie
uprawniony do tej czesci, np. dochodu z optat licencyjnych, ktora nie przekracza warto-
$ci wierzytelno$ci zabezpieczonej zastawem. Po zaspokojeniu wierzyciela zastaw wyga-
sa'’, wige zbyt daleko idace bytoby stwierdzenie, ze tak pojmowany zastaw jest dla za-
stawcy zbyt ucigzliwy.

5. Wplyw art. 89! p.w.p. na pozycje zastawnika

Od wejscia w zycie nowelizacji p.w.p.!® uprawnienia zastawnika — mi¢gdzy innymi
powyzej wskazane — mogg dozna¢ znaczacych ograniczen. Wprowadzona zostata bo-
wiem instytucja ochronna dla uprawnionego z patentu, ktory dokonujac zmiany zastrze-
zen patentowych, moze ograniczy¢ patent (art. 89* ust. 1 p.w.p.)*’, uwalniajac si¢ tym
samym od ewentualnej mozliwo$ci wypelnienia przestanek umozliwiajacych uniewaz-
nienie go w catosci (art. 89 ust. 1 p.w.p.).

Powyzej wskazane unormowanie ma oczywisty wplyw na pozycje zastawnika przy
zastawie na patencie. W razie zmiany zastrzezen przez zastawce moze bowiem dojsé do
zmniejszenia zakresu uprawnien wynikajacych z patentu. Mogloby wigc nastgpi¢ takze
pomniejszenie korzysci, jakie uzyskalby zastawnik w drodze ewentualnej egzekucji.
Moze si¢ zdarzy¢ tez tak, ze poza ochrong patentowa znajda si¢ uprawnienia przynosza-
ce dotychczas pozytki. Istotne jest, ze dzieje si¢ to poza wolg zastawnika, ktory musi si¢
liczy¢ z mozliwos$cig ztozenia przez zastawce wniosku o takie ograniczenie patentu bez
jego zgody (art. 89* ust. 1 p.w.p.).

Watpliwosci moze budzi¢ kwestia, czy wskazana wprost przez ustawodawce sku-
teczno$¢ ex tunc takiego ograniczenia (art. 89* ust. 10 p.w.p.) odnosi sie do zastawnika.
W rozwazaniach nie mozna poming¢ tego, iz zastawnikowi przystuguja pozytki, jakie

16 Zob. W. Pawlak, [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Czegs¢ ogdlna. Komentarz do wybranych
przepisow, LEX/el. 2018, art. 54, nb. 3.

17 Tak J. Widto, [w:] M. Fras, M. Habdas (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Wlasnos¢ i inne
prawa rzeczowe (art. 126-352), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018, s. 795.

18 Zob. ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019 r. 0 zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej oraz
ustawy o kosztach sagdowych w sprawach cywilnych, t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2309 ze zm.

¥ Do tej pory istniaty spory na tle art. 90 p.w.p. dotyczace mozliwos$ci zrzeczenia si¢ poszczegdlnych
zastrzezen patentowych. Za dopuszczalnoscia zrzeczenia si¢ opowiedziat si¢, wykorzystujac argumentum
a maiori ad minus, NSA — zob. wyrok NSA z dnia 2 czerwca 2009 r., IT GSK 978/08, LEX nr 563513. Sta-
nowisko odmienne zgtaszat A. Niewegglowski, przywotujac m.in. art 37 p.w.p. jako stojacy na przeszkodzie
przyjeciu dopuszczalnos$ci zrzeczenia si¢ zastrzezen — zob. A. Nieweglowski, op. cit., s. 444-445.
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przynosi patent. Tym samym, dokonujgc wylacznie wyktadni jezykowej, mozna by
przyjac, ze niewywotywanie skutkéw od daty zgloszenia wynalazku oznacza dla niego
zobowigzanie do zwrotu tego, co dotychczas otrzymatl. Przyjecie takiego stanowiska
mogloby nastapi¢ wylacznie z jednoczesnym jednak stwierdzeniem, ze zastawnikowi
przyshuguje wtedy wobec uprawnionego z patentu mozliwos¢ zadania odszkodowania
na zasadach og6lnych. Ograniczenie zastrzezen nastepuje bowiem z woli uprawnionego
i w jego interesie. Z zatozenia moze to spowodowac szkode i tym samym musi si¢ on li-
czy¢ z obowigzkiem jej naprawienia.

Kierujac si¢ bezpieczenstwem i pewnoscig obrotu, mozna jednak postawié teze, iz
skuteczno$¢ ex tunc, a doktadniej wywotywane przez ograniczenie zastrzezen skutki,
ograniczaja si¢ do uprawnionego z patentu. Skupiajgc si¢ na stabilnosci sytuacji praw-
nej zastawnika, omawianej w zwigzku z wyzej wymieniong zasadg konstytucyjng, na-
lezy zwroci¢ uwage, ze nabytymi pozytkami mogt on dawno rozporzadzié, a zatem ich
zwrot wigzalby si¢ z nadmiernymi trudno$ciami®. Przy przyjeciu takiego pogladu, je-
zeli uprawniony ograniczy patent, uznajac, ze jego zakres jest zbyt szeroki, to on, nie
zastawnik, jest zobowigzany do zaspokojenia roszczen poszkodowanych, np. wynika-
jacych ze wspominanej juz wielokrotnie oplaty licencyjnej. Wydaje sig, ze koncepcja ta
ma silniejsze uzasadnienie normatywne?.

Oczywiscie najkorzystniejsze bytoby uregulowanie potencjalnej zmiany zastrze-
zen patentowych przez same strony stosunku prawnorzeczowego wedtug ich woli, gdyz
ustawodawca, nie regulujgc tego wprost, stwarza im taka mozliwo$¢?. Nie jest przy tym
jednoznaczne, ktore z powyzej opisanych rozwigzan jest dla zastawnika korzystniejsze.
Nalezy to rozpatrywac w oparciu o okolicznosci danej sprawy. Moze si¢ okazac, ze bar-
dziej optacalny jest zwrot otrzymanych pozytkdéw z jednoczesnym uzyskaniem odszko-
dowania obejmujacego nie tylko straty, ale i potencjalne korzysci. Moze si¢ jednak zda-

rzy¢ i tak, ze taki zwrot bedzie zbyt ucigzliwy dla zastawnika.

2 W kontekscie stabilno$ci sytuacji prawnej osoby trzeciej, tj. w tym przypadku potencjalnego kontra-
henta zastawnika, na tle art. 1028 k.c. zob. A. Szpunar, O pierwotnym i pochodnym nabyciu prawa podmio-
towego, ,,Rejent” 1999, nr 8, s. 122; zob. tez T. Justynski, Dziedziczenie nasciturusa a ochrona nabywcy
spadkuw dobrej wierze. Glosa do uchwaty Sqdu Najwyzszego — Izba Cywilna z dnia 25 lipca 2019 r., IlI CZP
12/19, ,,Orzecznictwo Sadoéw Polskich” 2020, nr 6, s. 30.

2 Zob. pkt 6 artykutu.

22 Zob. E. Gniewek, Ksztattowanie tresci stosunkow prawnorzeczowych — zakres swobody umow, ,,Stu-
dia Prawa Prywatnego” 2007, nr 2, s. 35. Przepis dotyczacy pobierania pozytkow przez zastawnika ma bo-
wiem charakter dyspozytywny — tak P. Machnikowski, [w:] E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego,
t. 3. Prawo rzeczowe, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 67.
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6. Skutki wygasnigcia i uniewaznienia patentu wzgledem pozycji
zastawnika

Z zastawem na patencie zwigzanych jest immanentnie rowniez wiele innych poten-
cjalnych zagrozen dla zastawnika. Przede wszystkim podmiot ten musi si¢ liczy¢ z tym,
ze zastaw wygasnie w tej samej chwili, w ktorej wygasnie patent — w tym momencie
przestaje istnie¢ przedmiot zastawu (art. 90 ust. 3 p.w.p.)?. Niepodwazalnie wigze si¢
to z dalsza niemozno$cig korzystania z dotychczasowych uprawnien przez zastawnika,
jednak wygasnigcie patentu wywotuje skutki ex nunc, tj. na przyszto$¢?. W takim przy-
padku nie dochodzi do powstania problemu dotyczacego obowiazku zwrotu tego, co za-
stawnik otrzymat, korzystajac z przystugujacego mu ograniczonego prawa rzeczowego.

Bardziej problematyczna z perspektywy zastawnika jest jednak sytuacja zwiazana
z uniewaznieniem patentu (art. 89 ust. 1 p.w.p.). Niewaznos$¢ ta taczona jest co do zasady
ze skuteczno$cig ex tunc®. Prowadzi¢ to bgdzie do bezwzglgdnej niewaznosci np. za-
wartej umowy licencyjnej®, a licencjobiorca bedzie w zasadzie uprawniony do zgdania
zwrotu wniesionej optaty?’. Uniewaznienie patentu powoduje jednoczesnie nieistnienie
zastawu z uwagi na nieistnienie jego przedmiotu w chwili ustanowienia go®.

Jednakze skutkéw niewaznosci dotyczacych zwrotu pobranych pozytkow (np. opta-
ty licencyjnej) nie nalezy rozcigga¢ na zastawnika®. Ich pobieranie nast¢puje bowiem
w wykonaniu zobowigzania przez zastawce — sg one zaliczane na poczet wierzytelnosci.
Jednoczesnie dochodzi wiec do zmniegjszenia dtugu zastawcy, a tym samym mozna uznac,
7e stanowia one surogaty jego §wiadczenia. Od momentu pobrania sg one wiec zwigzane
z wierzytelno$cia zabezpieczong zastawem, a nie samym zastawem. Wierzytelno$¢ ta zas

na skutek uniewaznienia patentu nie wygasa.

2 7o0b. L. Zelechowski, Zastaw..., s. 401.

2t Tak chociazby P. Kostanski, G. Jyz, [w:] J. Sieficzyto-Chlabicz (red.), Prawo..., art. 90, nb. 20.

% Tak chociazby T. Targosz, E. Wojcieszko-Gluszko, [w:] E. Nowifiska, K. Szczepanowska-Koztowska
(red.), System Prawa Handlowego, t. 3. Prawo wlasnosci przemystowej, C.H. Beck, Warszawa 2015, s. 815.

% Zob. J. Szwaja, [w:] S. Grzybowski, A. Kopff (red.), Prawo wynalazcze. Zagadnienia wybrane, Pah-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, s. 160; idem, Prawo wynalazcze. Przepisy. Orzecznictwo.
Pismiennictwo. Objasnienia, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1978, s. 293-294, gdzie autor zwraca
uwagg, ze zadanie licencjobiorcy zwrotu cato$ci zaplaconej optaty licencyjnej moze stanowi¢ naduzycie
prawa (art. 5 k.c.).

2 Tak S. Sottysinski, Prawo wynalazcze. Komentarz, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1975,
s. 167-168, ktory jednak wskazuje na mozliwosci interpretacyjne dotyczace wytaczenia mozliwosci docho-
dzenia zwrotu oplat przez licencjobiorce;

28 Tak L. Zelechowski, Zastaw..., s. 403.

2 Uniewaznienie patentu ze skutkiem ex tunc prowadzi do bezwzglednej niewazno$ci umowy licencyj-
nej — zob. J. Szwaja, Prawo wynalazcze. Przepisy ..., S. 293.
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Przyjecie takiej koncepcji jest konieczne z uwagi na zasade bezpieczenstwa obrotu
i koniecznos$¢ ochrony dobrej wiary zastawnika®. Skoro bowiem poprzez przyznane za-
stawnikowi prawo pobierania pozytkow dtuznik zmniejsza swoj dtug wynikajacy z zobo-
wigzania glownego, to irracjonalne byloby nakazanie wierzycielowi zwrotu tego, co
otrzymat w wykonaniu zobowigzania z uwagi na nieistnienie prawa akcesoryjnego. Tym
samym obowigzki wynikajace z uniewaznienia dotycza wylacznie uprawnionego z pa-
tentu. Poglad przeciwny bylby z zasady (przy rozwigzaniach ustawowych) contra legem,
gdyz doprowadzatby do sytuacji, w ktorej pobrane pozytki nie bylyby zaliczane na poczet
wierzytelnosci.

Bez wzgledu na powyzsze przedstawiona koncepcja ma swoje uzasadnienie syste-
mowe i wynika z wprowadzonej przez ustawodawce regulacji prawnej. Ustawodawca
stawia bowiem interes zastawnika nad interesem wierzycieli osobistych. Wydaje sig, ze
powinno si¢ to rozciggnac na sytuacj¢ nieistnienia zastawu, z uwagi na koniecznos¢ za-
gwarantowania zastawnikowi pewnosci co do sytuacji prawnej — zgodnie z zasadg bez-
pieczenstwa obrotu.

Podnies¢ nalezy rowniez, ze na skutek uniewaznienia patentu zastawnik moze za-

da¢ spetnienia $wiadczenia bez wzglgdu na zastrzezony termin (art. 458 k.c.).

7. Wyczerpanie patentu

Whbrew pozorom wptyw na sytuacj¢ prawng zastawnika moze mie¢ rowniez wyczer-
panie patentu (art. 70 p.w.p.), choc¢ jego zwiazek z zastawem jest tylko posredni. Instytucja
ta stuzy rozstrzygnieciu kolizji pomiedzy uprawnieniami z patentu a prawem wiasnosci®.
W razie skorzystania przez uprawnionego z patentu z uprawnienia do pierwszego wprowa-
dzenia do obrotu® traci on uprawnienia wytaczne*. Celem wyczerpania patentu jest wigc
zagwarantowanie nabywcy konkretnych towaréw chronionych patentem prawa do korzy-
stania z nich w pelni**. Nastepuje to jednak bez wzgledu na zgode zastawnika. Narazony
jest on na wprowadzenie wyrobu do obrotu bez jego woli, gdyz sformutowanie w art. 70
p.W.p. ,,przez uprawnionego lub za jego zgoda” nie obejmuje zastawnika, a jedynie upraw-

%0 Szerzej na temat zasady pewnoSci i bezpieczenstwa obrotu zob. M. Safjan, [w:] M. Safjan (red.),
System Prawa Prywatnego, t. 1. Prawo cywilne — czgs¢ ogolna, C.H. Beck, Warszawa 2012, s. 344 i n.,
gdzie autor shusznie stwierdza, ze zasada ta — jako wyprowadzana z art. 2 Konstytucji RP — zaktada pewno$¢
podmiotu prawa co do wtasnej sytuacji prawnej, jak rowniez co do uksztaltowanych stosunkéw prawnych.

3 Tak b. Zelechowski, Zastaw..., s. 404-405.

32 Tak R. Skubisz, [w:] R. Skubisz (red.), System..., t. 14A, s. 745.

3 Tak M. Smycz, Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawq z dnia
6 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo wlasnosci przemystowej, LEX/el. 2002, art. 70.

% Tak P. Kostanski, M. Salamonowicz, op. cit., art. 70, nb. 6.

3 Tak A. Michalak, [w:] A. Michalak (red.), Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Legalis 2016,
art. 70, nb. 1.
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nionego z patentu. Zaktadajac racjonalnos¢ prawodawcy, nalezy dla poréwnania poshuzy¢
sie¢ w tym wzgledzie np. art. 90 ust. 1 pkt 2 p.w.p. Ustawodawca wyraznie odrdznia upraw-
nionego z patentu i inne osoby, ktorym stuzg na nim prawa.

Wplyw wyczerpania na sytuacje prawng zastawnika wyraza si¢ tym, ze do momentu
wprowadzenia do obrotu, jezeli np. uprawniony z patentu — zastawca — jest rowniez produ-
centem, wyroby znajdujace si¢ w jego majatku zabezpieczajg — oprocz patentu — zaspoko-
jenie wierzytelnosci zastawnika na wypadek egzekucji (w ramach istniejgcej odpowie-
dzialnosci osobistej dtuznika)®. Wraz z ich zbyciem nie dos¢, ze uprawniony z patentu®’
zbywa sktadniki majatku, ktore polepszaty sytuacje prawng zastawnika na wypadek egze-
kucji, to jeszcze powoduje to utratg uprawnien wytacznych — po wprowadzeniu uprawnio-
ny nie bedzie mogl sprzeciwia¢ si¢ wykorzystaniu danego wyrobu wyprodukowanego
wedlug wynalazku®®. W razie wiec przejecia patentu (przy zastawie rejestrowym — art. 22
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow)®,
zastawnik bedzie musial liczy¢ si¢ z tym, ze w obrocie funkcjonuja juz wyroby wyprodu-
kowane zgodnie z wynalazkiem, co miatoby szczegodlne znaczenie w sytuacji, w ktorej
on sam chciatby sie podjac produkcji wedtug wynalazku.

Dodatkowo norma wyrazona w art. 70 p.w.p., jako Ze jest norma imperatywna, nie
moze by¢ modyfikowana w drodze umowy*’. Oznacza to, ze strony stosunku prawnorze-
czowego nie moga wyltaczy¢ mozliwosci wyczerpania patentu, co w konsekwencji po-
woduje, ze zastawnik zawsze zdany jest w tym wzgledzie na decyzje samego uprawnio-
nego z patentu.

8. Zastaw na patencie glownym a patent dodatkowy

W odniesieniu do przedmiotu zastawu dyferencja w sytuacji prawnej zastawnika
moze zaistnie¢ w przypadku, w ktorym do patentu gtdownego udzielony zostat patent
dodatkowy (art. 30 p.w.p.). Choc¢ ex lege nie moze by¢ on stosowany samoistnie (art. 30
zd. 2 p.w.p.), to zwraca si¢ jednak uwage na jego dosy¢ duza odrebnos¢*. Ta za$ ma

wplyw na sytuacj¢ prawng zastawnika. Trzeba bowiem uzna¢, ze z uwagi na t¢ cechg

% Ustanowienie zastawu skutkuje bowiem powstaniem dodatkowo odpowiedzialno$ci rzeczowej obok
istniejacej juz odpowiedzialno$ci osobistej dtuznika — zob. S. Grzybowski, op. cit., S. 183.

37 Chodzi oczywiscie o uprawnionego z patentu, ktory jest jednocze$nie dtuznikiem zastawnika pono-
szagcym odpowiedzialnos¢ osobistg.

% Tak M. Kondrat, [w:] M. Kondrat (red.), Prawo wlasnosci przemystowej. Komentarz, Wolters Kluwer
Polska, Warszawa 2021, s. 150.

® Tj. Dz. U.z2018 . poz. 2017; dalej u.z.r.

“ Tak A. Michalak, op. cit., art. 70, nb. 3.

“1 Zob. A. Szajkowski, H. Zakowska-Henzler, [w:] R. Skubisz (red.), System..., t. 14A, s. 690-691.
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patentu dodatkowego ustanowienie zastawu na prawach z patentu gtbwnego nie spowo-
duje automatycznego ustanowienia zastawu na prawach z dodatkowego.

Odmiennie nalezy jednak przyja¢ w sytuacji, gdy zastaw ustanowiony zostatby na
prawach z patentu dodatkowego, gdyz ad maiorem ad minus w uprawnieniach zastaw-
nika miescitoby si¢ zabezpieczenie na prawach z patentu gldownego®.

Wynika to z faktu, ze patent dodatkowy, skoro nie moze by¢ stosowany samoistnie,
to jako samodzielny przedmiot zastawu nie stanowilby rzeczywistego zabezpieczenia.
Nie mozna by bowiem realizowa¢ np. uprawnien do pobierania pozytkéw z prawa bez
patentu gldwnego jako ochrony udzielonej wynalazkowi podstawowemu. Tym samym,
z perspektywy funkcjonalnej, zastaw musi mie¢ za swoj przedmiot albo sam patent
glowny, albo gtowny i dodatkowy tacznie.

9. Zastaw zwykly a rejestrowy

Wybor rodzaju ustanawianego zastawu nie pozostaje bez znaczenia dla sytuacji praw-
nej zastawnika, jako ze pomiedzy zwyklym a rejestrowym istnieja zasadnicze rdznice.

Jedna z odmiennosci jest to, ze w umowie zastawniczej dotyczacej zastawu reje-
strowego dopuszczalne jest zastrzezenie, przez ktore zastawca zobowigzuje si¢ wzgle-
dem zastawnika, ze przed wygasnieciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub
obcigzenia przedmiotu zastawu (art. 14 ust. 1 u.z.r.). Zbycie przedmiotu zastawu wbrew
takiemu zastrzezeniu skutkuje niewazno$cig czynno$ci prawnej®.

Ponadto zastaw rejestrowy zapewnia mozliwos$¢ ustalenia szerszych srodkow za-
spokojenia zastawnika. Oprocz postepowania egzekucyjnego (art. 312 k.c.) ustawa prze-
widuje sposoby pozaegzekucyjne (art. 22 u.z.r.). Strony moga chociazby postanowié¢
w umowie, ze zaspokojenie nastapi przez przejecie przedmiotu zastawu na wlasnosé
przez zastawnika (art. 22 ust. 1 pkt 3 u.z.r.). Wprowadzajac takie zastrzezenie, musza
jednoczesnie ustali¢ warto$¢ przedmiotu zastawu lub sposob ustalenia tej wartosci. Usta-
lenie to ma charakter obligatoryjny, przy czym ustawa okresla skutki przewyzszania
przez warto$¢ przedmiotu zastawu rejestrowego wysokosci wierzytelnosci zabezpieczo-
nej (art. 23 ust. 3 zd. 2 u.z.r.). Oprocz tego strony moga ustali¢, ze zaspokojenie nastapi
przez sume uzyskang ze sprzedazy przedmiotu zastawu w drodze przetargu publicznego
(art. 24 u.z.r.).

'S, Sottysinski przyjmuje, ze udzielenie licencji dotyczacej patentu dodatkowego obejmuje takze pa-
tent gtowny — tak S. Sottysinski, Prawo..., s. 80. Wydaje si¢, ze koncepcje t¢ mozna przenie$¢ na problema-
tyke zastawu.

4 Zob. wyrok SA w Warszawie z dnia 20 lutego 2018 ., V ACa 1057/17, LEX nr 2549699.
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Bezposrednio przed podjgciem czynnosci zwigzanych z wyzej wymienionymi spo-
sobami pozaegzekucyjnymi zastawnik ma obowigzek zawiadomi¢ zastawce na pismie
o zamierzonym podjeciu takich dziatan (art. 25 ust. 1 u.z.r.)*.

Z perspektywy zastawnika istotne jest rowniez to, ze zastaw rejestrowy ma pierw-

szenstwo przed zwyktym (art. 20 u.z.r.). Stanowi to istotne wzmocnienie jego pozycji.

10. Swoboda w ksztaltowaniu tresci stosunku prawnego zastawu

Wspomniane wczesniej nierzadko daleko idace konsekwencje zmiany sytuacji
prawnej zarowno dla zastawnika, jak i zastawcy moga zosta¢ ztagodzone przez same
strony tego stosunku prawnego przy zawieraniu umowy ustanawiajgcej zastaw.

Ze wzgledu na to, ze stosunek prawny dotyczacy zastawu jest stosunkiem prawno-
rzeczowym, ograniczony staje si¢ zakres swobodnego ksztaltowania tresci tego stosun-
ku®. Tstotne jest jednak, ze niemozno$¢ stosowania tej swobody dotyczy tego stosunku
prawnego ,,zasadniczo”, a nie w catosci. Nalezy wigc ustalic¢, jaki jest zakres wspomnia-
nej swobody.

Zastaw normowany jest przez normy zard6wno imperatywne, semiimperatywne, jak
i dyspozytywne®. Wtasnie w zakresie tych ostatnich najszerzej realizowana moze by¢
swoboda stron ze wzgledu na potrzebe indywidualnego uksztaltowania taczacego je sto-
sunku prawnego.

Odnoszac to do kwestii omowionych wczesniej, warto zwrdci¢ uwage, ze co do
uprawnienia i obowigzku pobierania pozytkow art. 319 k.c. stanowi wprost o mozliwo-
$ci modyfikowania tej kwestii przez strony. Z kolei co do instytucji z art 89* p.w.p. wy-
daje sie, iz nalezy uzna¢, ze tak jak w przypadku art. 70 p.w.p. umowy ograniczajace
mozliwo$¢ zmiany zastrzezen patentowych beda sprzeczne z ustawa. Obie te regulacje
bowiem majg charakter bezwzglednie wigzacy.

Swoboda stron obejmuje rowniez inne elementy umowy, co do ktorych — ze wzgle-
dow oczywistych — bez znaczenia jest charakter danego stosunku prawnego. W tym za-
kresie decydowanie stron wedtug witasnej woli obejmie m.in. zakres przedmiotowy za-
stawu, czyli to, czy ustanowi¢ go jedynie na patencie gtbwnym, czy objac jego zakresem

rowniez ten dodatkowy*’.

# Zob. wyrok SA w Bialymstoku z dnia 12 pazdziernika 2005 r., I ACa 506/05, LEX nr 208153, w kto-
rym sad stusznie stwierdzil, ze taki obowigzek skierowany jest przede wszystkim na ochrone¢ zastawcy,
zwlaszcza jezeli nie jest on dtuznikiem.

4 Zob. E. Gniewek, Ksztattowanie..., s. 34.

% Zob. P. Machnikowski, [w:] E. Gniewek (red.), System..., t. 3, s. 67.

47 Nalezy to traktowaé jako swoisty element swobody decyzji o samym zawarciu umowy, o ktorym
wspomina M. Safjan, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks..., art. 353%, nb. 1.
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Od wyboru samych stron zalezy takze rodzaj ustanowionego zastawu. Moze to by¢
zardwno zastaw zwykly, jak i rejestrowy (art. 7 ust. 1 u.z.r.). Umowa ustanawiajgca ten
pierwszy powinna by¢ zawarta na pismie z datg pewng (329 § 1 k.c.), a ustanawiajgca
zastaw rejestrowy na piSmie (art. 3 ust. 1 u.z.r.) z dodatkowym wymogiem wpisu do
rejestru (art. 2 ust. 1 u.z.r.).

11. Podsumowanie

Bez watpienia mozliwy do ustanowienia zastaw na patencie nie ogranicza si¢ jedy-
nie do mozliwos$ci egzekucji przez zajecie przedmiotu zastawu. Obejmuje on réwniez
uprawnienie i obowigzek zastawnika do pobierania pozytkow z patentu.

Zgodnie z zaprezentowang koncepcja zastawnik nie zwraca tych pobranych. Oczy-
wiste jest to w przypadku wygasniecia patentu, ktore zawsze wywoluje skutki ex nunc.
W odniesieniu do uniewaznienia patentu, jak rdwniez ograniczenia zastrzezen patento-
wych, skutki ex tunc sa ograniczone do uprawnionego z patentu. Pobranie pozytkow
nastgpuje bowiem z zaliczeniem na poczet wierzytelnosci zabezpieczonej zastawem. Od
momentu pobrania maja one wi¢c Scisty zwigzek ze stosunkiem zobowigzaniowym, nie
za$ stosunkiem prawnorzeczowym.

Jak wykazano, rowniez wyczerpanie patentu ma znaczenie dla zastawnika z uwagi
na skutek w postaci wyczerpania uprawnien wytacznych. Istotne jest to w szczegolnosci
wtedy, kiedy przy zastawie rejestrowym strony przewidziaty przejecie przedmiotu zasta-
wu. Doda¢ przy tym nalezy, ze z perspektywy zastawnika korzystniejsze jest ustanowie-
nie na patencie zastawu rejestrowego, a to ze wzgledu na mozliwos¢ zapewnienia sobie
szerszych — w stosunku do zastawu zwyktego — uprawnien.

Dyferencja w sytuacji prawnej zastawnika pojawia si¢ takze wtedy, gdy do patentu
gldwnego zostanie udzielony dodatkowy. Ze wzgledu na odrebnos¢ tego ostatniego, je-
zeli zastaw zostanie ustanowiony na gtdéwnym, nie obejmie dodatkowego. Jednakze od-
miennie nalezy przyja¢ w odniesieniu do ustanowienia zastawu na patencie dodatko-
wym, a to ze wzgledu na to, ze taki patent nie moze by¢ stosowany samoistnie.

Aby zapobiec pewnym potencjalnym watpliwosciom, strony powinny szerzej ure-
gulowac taczacy je stosunek prawny w umowie zastawniczej. Chociaz swoboda stron
w ksztattowaniu stosunku jest w tym zakresie ograniczona, to niektére normy dyspozy-
tywne pozwalaja na odmienne uregulowanie sytuacji prawnej. Nalezy tez podkresli¢, ze
poza zakresem ograniczenia swobody znajduje si¢ wybor rodzaju zastawu oraz jego
zakres, tj. czy bedzie on ustanowiony na samym patencie gtdwnym, czy na gléwnym
1 dodatkowym.
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Wobec istniejacych wielu niejasnosci w przepisach dotyczacych zastawu na prawie
wydaje sig, ze zachodzi potrzeba szerszego dookreslenia regulacji prawnej w tym zakre-
sie. W szczegblnosci dotyczy to konsekwencji ustanowienia zastawu na patencie, w za-
kresie uprawnien i obowiazkéw stron czy skutkow potencjalnej zmiany sytuacji prawne;j
zastawnika. Obecny stan prawny zmusza doktryne do rozstrzygania wielu problemow,
co staje si¢ z czasem bardziej konieczne przy coraz szerszym wykorzystywaniu instytu-
cji zastawu na prawach. W niniejszych rozwazaniach wskazano rozwigzania de lege lata

mogace postuzy¢ rozwigzaniu potencjalnych problemow.
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