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- Formulering pdverkar vad som raknas
som befintlig teknik.

- Tingsratten bedémde skérheten i patent
mot benskorhet.

- Volvo Lastvagnari PBR.

- Metso Fiber i EPO
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HUR LANGT STRACKER
SIG AVTALETS TENTAKLER?

Ett samarbete har inletts, du har tekniken och din motpart har marknaden. Som traditionen bjuder
skrivs en skiljeklausul in i avtalet, alltsa att eventuella tvister med koppling till avtalet skall 16sas i ett
skiljeforfarande. Men vad ar det da du har accepterat? Hur langt stracker sig denna skiljeklausul? Om
ni blir oense om patentrittigheter som inte uttryckligen anges i avtalet, kan de falla in under skilje-
klausulen? Amerikanska Coinstar har fatt svar av bade tingsratt och hovritt.

I borjan av 1990-talet startades Coinstar, och
redan 1992 ansokte de om patent for sin maskin
for myntvaxling. Det dr ett system ddr man vax-
lar in mynt och far vardebevis att handla for.

Under arbetet med att utveckla maskinerna
inledde Coinstar ett samarbete med svenska
Scan Coin, som tillverkar en rad skilda maski-
ner for kontanthantering.

Samarbetet mynnade ut i att Scan Coin skulle
leverera en maskin for Coinstars system. Det
skrevs avtal som bl a inneholl en del om imma-
teriella rattigheter och en skiljeklausul.

Redan efter tva r gnisslade samarbetet och
darefter har det bedrivits diverse forhandlingar
mellan parterna. Under 1997 slots ett letter of
intent kring det fortsatta samarbetet. Under
1999 sa Scan Coin formellt upp avtalet.

Efter ytterligare diskussioner mellan parterna
pékallade Scan Coin ett skiljeforfarande i enlighet
med skiljeklausulen. Ett av yrkandena som de da
forde fram var att de har bittre ritt till 46 patent
och patentansokningar som ir i Coinstars 4go.

Coinstar var inte intresserade av att driva
detta i ett skiljeforfarande. De gick i stallet till
Malmo tingsratt och yrkade pa faststdllande
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av att frigan om dganderitten till patenten och
ansokningarna inte omfattades av skiljeklausu-
len, alternativt faststillande av att dganderatts-
frdgorna inte var skiljedomsmassiga och skilje-
mannen diarmed inte behoriga.

COINSTAR - AVTALET KAN INTE GALLA
ALL NYUTVECKLING HOS COINSTAR
Coinstar forklarade turerna mellan parterna
under de drygt tio drens meningsskiljaktigheter.
Men Coinstar borjade med avtalet och havdade
att det gillde en specifik produkt, den férsta mynt-
maskin som Scan Coin levererade till Coinstar.

Coinstar pekade pé flera stillen i avtalet dar
det relaterades till ”Produkten”, exempelvis
dir det angavs att inga forbattringar fick goras
av "Produkten” utan att parterna var ense och
skriftligen hade kommit 6verens om forbatt-
ringen, och ndgot sddant avtal finns inte.

Redan efter ett &r gav de tvd upp forsoken
med ”Produkten” och istillet levererade Scan
Coin en ny maskin. Inte heller den fungerade
som onskvirt si den delen av samarbete foll,
forklarade Coinstar.

Men det fanns andra affarsmassiga skal att
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fortsitta samarbeta, sa deras diskussioner rul-
lade vidare, vilket utmynnade i det namnda letter
of intent. Enligt detta letter of intent bekriftades
enligt Coinstar att avtalet hade upphort att gilla.

Maskinellt tog Coinstar fram en egen 16sning,
istallet for de misslyckade forsoken med maski-
ner frdn Scan Coin. Coinstar var klara 1998
och reaktionen fran Scan Coin blev att Coinstar
hade begitt avtalsbrott.

Direfter kom Scan Coins uppsigning och ini-
tierande av skiljeforfarandet.

Coinstar menade att avtalet och dess reglering
av immateriella rattigheter endast gillde ”Pro-
dukten” och eventuella rittigheter kring den.
Allt som hint darefter ligger utanfor avtalet och
kan ej tas upp i ett skiljeférfarande kopplat till
avtalet. Dartill vill Scan Coin ha bittre ritt till
resultatet av Coinstars eget utvecklingsarbete
utan koppling till avtalet.

Coinstar konstaterade att avtalet inte betar
dem deras mojlighet att bedriva eget utveck-
lingsarbete och att det dr sjilvklart att de inte
skulle skriva pd ett avtal som “dventyrar” hela
deras patentportfol;.

Coinstar karakteriserade Scan Coins pdsta-
ende om battre ratt som ”6nsketankande”.

TVA ALTERNATIVA VAGAR

Som en alternativ vdag ut pekade Coinstar pd att
svensk ritt dr tillimplig pa avtalet och ddrmed
ocksd patentlagen. Tittar man nirmare i den
sa framgér det att Scan Coins krav var preklu-
derade for dtminstone 42 av de 46 omstridda
patenten och ansokningarna. Coinstar hdnvi-
sade till att 6verforing av ett patent som man
har bittre ritt till méste goras inom ett ar fran
det att det hela uppticktes, och di var Scan
Coin for sent ute eftersom de lopande har kint
till Coinstars patenthantering.

Om Scan Coins tolkning av avtalsinnehallet
och att Coinstars egna patent och ansokningar
faller in under avtalet, skulle gilla si inne-
bar avtalet en otilliten konkurrensbegrins-
ning. Scan Coins tolkning ar att det finns en sk
?grant-back”-klausul som inte bara innebar att
all nyutvecklad teknik som Coinstar tar fram
skall overforas till Scan Coin, utan idven att
aganderatten till all denna nyutveckling skulle
overforas pd Scan Coin. Med tanke pd att de
tvéd dessutom ar konkurrenter skulle ett sddant
avtal bryta mot konkurrensratten.
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Om en skiljendmnd skulle ge Scan Coin ritt
innebar det att nimnde skulle bevilja Scan Coin
ett undantag frin konkurrensreglerna - nagot
en skiljenimnd inte dr behorig att gora.

SCAN COIN - AVTALET GALLDE FRAM TILL
UPPSAGNINGEN 1999

Scan Coin sdg forstds annorlunda pé situationen
och var relativt kortfattade. De forklarade att
den andra maskinen som de levererade bara var
en modifiering av den forsta. Coinstar anvinde
ocksa den modfierade versionen i sina maskiner.
Under perioden 1994 till 1997 levererade Scan
Coin 4140 sddana maskiner till Coinstar som
ocksa betalade for allihop.

Tanken bakom att reglera dganderitten till
patent m m i avtalet var enligt Scan Coin att
man inte skulle vara foérhindrade att agera pa
den amerikanska marknaden efter att avtalet
hade upphort. Det letter of intent som skrevs
var enligt Scan Coin bara ett forsok fran Coin-
star att forandra avtalet, som man fortfarande
agerade i enlighet med.

A andra sidan har detta inte relevans nir det
handlar om skiljemannens forfarande, menade
Scan Coin.

Inte heller frdgan om preklusion pédverkar
bedomningen av skiljemidnnens behorighet,
noterade Scan Coin, och la till att nir det i avta-
let anges svensk ritt sd avses sjalvklart kontrak-
tuella frgor, inte vilken patentlag som ar til-
lamplig, det géller ju rattigheter i skilda lander.

Dirtill hade Scan Coin inte siddan vetskap
som avses i patentlagen och de framférde sina
krav pd battre ritt redan 1999.

Nir det gillde konkurrensbegriansningen sa
Scan Coin att det inte handlar om en “grant-
back”-klausul eftersom den inte medfér en skyl-
dighet for Coinstar att 6verfora teknik till Scan
Coin. De sa dven att Coinstar beskrev rattsla-
get felaktigt eftersom skiljemin dven kan vara
behoriga att handlagga en konkurrensfraga.

TINGSRATTEN - PASTAENDEDOKTRINEN STYR
Tingsritten resonerade utforligt kring den sk
?pastdendedoktrinen”. Den anvinds for att dra
grianslinjen for nédr skiljemin kan siga nej till
ett drenden p g a att de saknar behorighet, och
grundtanken ir att de dr behoriga.

Inneborden av doktrinen ir att skiljemannen
skall acceptera de rittsfakta som pdastds fran i
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detta fall Scan Coin nir de gor sin behorighets-
provning, alltsd att patenten och ansékningar
faller in under avtalet.

Vad skiljemidnnen kommer fram till sedan i
sin provning ar forstds en helt annan sak.

Det ar bara om Scan Coins pdstdende helt
saknar fog och dirmed ar uppenbart ogrundad
som skiljemidnnen skall beakta det vid fragan
om deras behorighet.

I det hir fallet ansdg tingsritten snarare det
motsatta. Ritten sa att Scan Coins yrkande hade
”en sddan omedelbar anknytning till avtalet”.

Nir det gillde konkurrensrittens paverkan
kunde tingsrdtten bara hinvisa till lagen om
skiljemin och en Eu-domstols dom fran 1999
och konstatera att skiljemin dr behoriga att
prova tvister med konkurrensrittsliga inslag.

Dirmed foll Coinstars forsok att stoppa skil-
jeforfarandet.

Domen o6verklagades och under 2010 kom
Hovritten 6ver Skane och Blekinges dom.

INTE UPPENBART OGRUNDAT OCH
EXTENSIV AVTALSFORMULERING
m I hovritten slippte Coinstar

deras resonemang om att Scan
Coins krav ar prekluderade.

Hovritten var hogst enig med tingsritten och
slog fast att:

”Dd det inte av de av Scan Coin dberopade
omstandigheterna framgdr att dberopandet av
dem uppenbart dr ogrundat, ska skiljemdn anses
vara behoriga att prova det rattsforbdllande som
Scan Coin pdstdr ger stod for dess yrkanden.”

Hovritten la till ”anknytningsdoktrinen”,
alltsd huruvida skiljeklausulen knyter an till
avtalet. Rittens slutsats var otvetydig:

“ndrmare bestamt mot bakgrund av innebor-
den av uttrycket “arising out of or in connection
with this Agreement’. [...] Ddrvid mdrks att
skiljeklausulens ordalag i dess belbet ger uttryck
for en extensiv syn pd tillimpningen av klausu-
len pa tvister som har anknytning till tolkningen
av det avtal som skiljeklausulen banvisar till.”

Scan Coin hade ritt nir de vande sig till skil-
jendmnd for att 16sa fragan om battre ratt till 46
av Coinstars patent och ansokningar.

Hur ser ditt samarbetsavtal ut? Var och hur
tydligt har gransen dragits i forhallande till din
ovriga verksamhet?

MALNR T-2520-08 (HOVR)



