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DOMSLUT

Med andring av hovrattens dom faststaller Hogstadolen att PGE, vid
tiden for Texsun Energy AB:s konkursbos odverlatélsaj 2003 av boet
tillhorig egendom till Suntech i Skellefted AB, lealdattre ratt an Texsun
Energy AB:s konkursbo till samtliga patent och péesotkningar under
beteckning PCT/SE97/01829 (WO 98/020292, 14.05.1,988d undantag av
for Japan patentsokt uppfinning som varit forendéitfilan vid Stockholms

tingsratt.

Med upphavande av tingsrattens och hovrattens togsiuattegangskostnader
forpliktas Texsun Energy AB:s konkursbo att ersRf&E for rattegangs-
kostnader i tingsratten med 110 147 kr, varav 8ld2avseende arvode,
jamte ranta enligt 6 8 rantelagen fran den 12 akt@005 tills betalning sker
samt i hovratten med 127 145 kr, varav 93 750 keaude arvode, jamte

ranta enligt 6 § rantelagen fran den 17 novemb@® 2ills betalning sker.

Texsun Energy AB:s konkursbo forpliktas att ersR®BE for rattegangs-
kostnader i Hogsta domstolen med 62 500 kr, aveanade, jAmte ranta

enligt 6 § rantelagen fran domens dag tills betgjrsker.

YRKANDEN | HOGSTA DOMSTOLEN M. M.

PGE har yrkat att Hogsta domstolen med andringoavéttens dom bifaller
hans i hovratten forda talan. PGE har vidare yakiaTexsun Energy AB:s
konkursbo forpliktas utge ersattning for hans gteskostnader vid

tingsratten och i hovratten.



HOGSTA DOMSTOLEN T 5811-09 Sida 3

Texsun Energy AB:s konkursbo har i forsta hand tygtePGEs talan avvisas

och i andra hand bestritt &ndring.

Parterna har yrkat ersattning for sina rattegangisiaaler i Hogsta domstolen.

Hogsta domstolen har meddelat prévningstillstand mgangspunkt i att

konkursbolaget var insolvent vid uppségningen desgptember 2002.

DOMSKAL

1. PGE ar uppfinnare och utvecklade under 1990-taletbsorbator i ett icke
korroderande material. Han sokte nationellt ocarimationellt patent for sin
uppfinning. | syfte att exploatera uppfinningeniakg ar 1999 ett skriftligt
avtal mellan PGE och Texsun Energy AB. Enligt aattélverlat PGE samtliga
rattigheter, inklusive know-how, patent och patastkningar, till bolaget i

utbyte mot viss fast och rorlig ersattning.

2. Avtalet innehaller en klausul (punkt 17 b) enligken part &ger saga upp
avtalet till omedelbart upphérande, varvid aganttienzill den Gverlatna
egendomen ska aterga utan sarskild ersattning.eonaidra parten bl.a.

forsatts i konkurs eller eljest kan antas ha konpaibbestand.

3. Den 24 september 20024r en viss del av den fasta ersattningen fort-
farande var obetald, forklarade PGE i en skrivet&éd till Texsun att han,
med hanvisning till punkten 17 b i det 6verlatelsabsom tecknats mellan
honom och bolaget, sade upp avtalet med omededokan. | slutet av

november 2002 forsattes bolaget i konkurs. Konkuvsfitaren dverlat i maj
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2003 konkurshoets tillgangar (inklusive patentgiigiterna) till ett bolag som
da hette Suntech i Skelleftea AB.

4. PGEs talan innebar att det ska faststéllas att e 2003 agde battre ratt
an konkursboet till de av avtalet omfattade pateoth patentansdkningarna
med visst undantag. Parterna har utgatt fran attaléraga ska avgoras enligt

svensk ratt.

5. Liksom tingsratten och hovratten finner Hogsta dimhes inte skal att

avvisa PGEs faststallelsetalan.

6. Som grund for bestridandet av att PGE skulle htxeo#tt till patenten
och patentansokningarna har konkursboet aberopaatidolaget inte var pa
obestand den 24 september 2002, dels att punktbn avtalet inte ar giltig
mot Texsuns borgenarer, oavsett om uppsagningfsketeller efter konkurs-
utbrottet. Till stod for klausulens ogiltighet mbéxsuns borgenarer har kon-
kursboet anfort bl.a. att PGE enligt klausulen két att fa tillbaka egen-
domen utan att sjalv utge ndgon ersattning sanawvédtet inneburit att Texsun
haft ratt att fritt forfoga dver egendomen. Konlgst har vidare gjort
gallande att parternas avtal innebar en éverlatelgetentrattigheterna till
bolaget, medan PGE har havdat att avtalet innaisast en upplatelse

(licens).

7. HOogsta domstolen provar tvisten med utgangspuatttdavtalet ska anses
innebéra en dverlatelse. Skulle avtalet bara hiamitgn upplatelse ar det
uppenbart att PGE hade battre rétt till patentdnpatentansdkningarna i maj
2003.
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8. Nar en part gar i konkurs ger avtal och andrahéttdlingar, som fore-
tagits fore konkursen och som géaller mot konkuidgg@dren, normalt med-
kontrahenten en fordran i konkursen. Medkontralengmsprak binder
emellertid inte konkursboet utom om sakrattsligtckkforeligger eller
konkursboet intrader i avtalet. Oberoende av ompraket har sakrattsligt
skydd kan konkursboet gora géallande alla obligatiattsliga invandningar
som konkursgaldenaren skulle ha kunnat. Konkurshaet princip (jfr 63 §
képlagen och 2 kap. 20 § lagen om féretagsrekdkigin) samma men inte
battre ratt an konkursgéaldenaren till prestatidréar medkontrahenten (vare
sig galdenarens tillgangar anses vara omhandertagkankursboet, se 1 kap.
1 § konkurslagen, eller anses ha 6vergatt till kmskoet som juridisk person
genom universalsuccession). Aven om en rattshaptim sakrattsligt skydd
och darfor binder konkursboet, kan den i vissadtrvinnas enligt bestam-

melserna i 4 kap. konkurslagen.

9. Konkursboet har medgett att klausulen i avtalatskp17 b ar obliga-
tionsrattsligt giltig. Enligt provningstillstandeka bolaget anses ha varit pa
obestand vid havningen den 24 september 2002ighexiimed konkursboets
medgivande ska alltsa en for bolaget bindande hgvanses foreligga. For att
havningen ska ge PGE béttre ratt till de omtvistaatenten och patentansok-
ningarna maste den av havningen utlosta atergdmgdassa rattigheter

dessutom ha sakrattsligt skydd.

10. Nar en immaterialratt Gverlats far forvarvarens tiitimmaterialratten
skydd mot dverlatarens borgenarer genom avtaleilA 2009 s. 695 rérande

dubbeloverlatelse). Nagot sakrattsligt moment behawe tillkomma, efter-
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som en immaterialratt inte kan traderas, det imesfnagon utomstaende
prestationspliktig att denuntiera och registreiimg foreskrivits i lag for
skydd mot 6verlatarens borgenarer. | analogi méih k@n det inte heller
kravas nagot sakrattsligt moment for att en obilégatrattsligt giltig hav-
ningsforklaring, som avgetts fore utmatning ellenkurs, ska medféra en
sakrattsligt skyddad atergang av immaterialratensaledes ge 6verlataren

battre ratt till immaterialratten &n férvarvaremsdenarer.

11. | doktrinen har det emellertid diskuterats om Ganlen alltid maste ha
gjort etthavningsforbehalfor att kunna hava en 6verlatelse av en immaterial
ratt (se Knut Rodhe, Handbok i sakratt, 1984, 2.1 eller om ethav-
ningsforbehallér nodvandigt atminstonsir kdparertillatits bérja utnyttja
immaterialratten darfor att 54 § fjarde stycket lagyen — som kraver forbehall
for bibehallen havningsratt nar den salda varanrkitrinképarens besittning —
da skulle vara analogt tillampligt (se Gosta WaBieparationsratt, 1975,

s. 57 f.; jfr Gosta Walin m.fl., Uts6kningsbalkehuppl. 2009, s. 158 1.).
Vidare har diskuterats om en tillatels borja utnyttjsimmaterialratten eller
entillatelse att fritt forfogadver immaterialratten genom avtal med tredje man
skulle medfdra att havningsratt saknas eller i falatt en genom havning i
konkurs astadkommen atergang inte ger den havansakeattsligt skyddad
ratt till immaterialratten (se Mikael Moéller, Konkaioch kontrakt, 1988,

s. 740 ff., och i Immaterialratt och konkurs, Insoisrattsligt forum 1997,

s. 31 och 51 samt Torgny Hastad, Sakratt, 6 u@8l61s. 199 f., Kopratt och
annan kontraktsréatt, 6 uppl. 2009, s. 172 f. detsolvensrattsligt forum,

1997, s. 48 f.).
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12. Huruvida immaterialrattsoverlataren maste gora@ningsforbehalpa
grund av en analog tillampning av fjarde stycka4 i§8 kbplagen behover
Hogsta domstolen inte ta stallning till i detta meftersom ett saddant forbe-
hall har gjorts i avtalets punkt 17 b. — Vad gaft@gan onen tillatelse for
koparen att borja utnyttjammaterialratten skulle utesluta havningsratt, kan
det inte antas att sa ar fallet eftersom en sétiatelse saknar obligations-
rattslig betydelse vid dverlatelse av l6s6re. —béot skulle en tillatelse for
koparen atfritt forfoga 6verimmaterialratten, t.ex. genom att salja den till
tredje man innan kdpeskillingen betalats, i enlighed vad som géaller for
|0sdre (se t.ex. NJA 1932 s. 292) kunna tankastiéd@dt en genom havning
astadkommen atergang inte kan fa sakrattslig efflgitta skulle betyda att
saljaren inte skulle fa battre ratt an konkurstetavtalet havsedan
koparen forsatts i konkur&n genom havnindessforinnardstadkommen
atergang maste emellertid anses giltig aven mdkkmboet trots forfogande-
medgivandet, pa samma sétt som havning av en teledaav 16s6re — som
foljts av tradition till saljaren (jfr punkten 1Qzan) — leder till en sakrattsligt
giltig atergang infor en efterféljande konkurs keih kan intraffa aratals
senare) aven om koparen haft ratt att forfoga tiveiret fore betalning. Att
saljaren da kan vara tvungen att respektera ejetnegins forvarv av

immaterialratten som gjorts i enlighet med medgdetréir en annan sak.

13. Den omstandigheten att PGE vid Overlatelsen filliglaget att pantsatta
patenten och patentansokningarna saknar alltsélddsgyfor fragan om den
fore konkursen gjorda havningen medfért en sakigtttskyddad atergang av

dessa rattigheter.
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14. Konkursboet har dven havdat att havningen integéibt konkursboet,
eftersom PGE enligt punkt 17 b i avtalet skullefateattigheterna utan
sarskild ersattning. Det ligger utom ramen for deprocess att rattskraftigt ta
stallning till om bolaget, och darmed konkursbamtts punkt 17 b har réatt till
ersattning pa grund av havningen. Malet galler béttre ratt till patent och
patentansokningar. Konkursboet har emellertid gimrbavningens av
konkursboet antagna effekt pa bolagets, och daéwed pa konkursboets, ratt
till ersattning som en grund for att havningen s@dan — och till foljd darav
rattigheternas atergang till PGE — skulle varatimgiDenna invandning maste
prévas i detta mal. Att konkursboet intagit stanugan, att boet pa grund av
punkt 17 b skulle sakna ratt till ersattning fdaitigheterna, leder inte till att
domstolarna varit bundna av denna utgangspunkieddmningen av om

PGE hade ratt att hava avtalet och darmed astadkognmannan av
havningens rattsfoljder, namligen rattigheternasgétng till honom. Det kan
inte antas att punkt 17 b medfor att havningerefasadan effekt avseende
bolagets, och darmed konkursboets, ratt till engégtatt havningen som sadan
skulle vara oskéalig mot bolaget eller konkursbdetd konkursboet anfort |
denna del féranleder saledes inte att havningenssalan inte skulle galla och
hindrar darmed inte att PGE genom havningen fi¢kdo@att till patenten och

patentansokningarna an bolaget och sedermera lshoeir

15. Konkursboets pastadende, att havningen inte gali¢wolagets borge-
narer, kan inte uppfattas som en invandning onvifiiging enligt 4 kap.
19 § 3 konkurslagen eftersom konkursboet inte gjalitande att bolaget var

eller blev pa obestand vid havningen (jfr 4 kag.Konkurslagen).
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16. PGEs faststallelseyrkande om battre réatt till dévistade rattigheterna
ska alltsa bifallas.

17. Vid denna utgang ska konkursboet ersatta PGE fiag@ngskostnader
vid tingsratten, i hovratten och hos Hogsta donestoFor rattegangen vid
tingsratten har PGE yrkat ersattning med 220 29&kav 171 250 kr avser
arvode, inklusive mervardesskatt. Konkursboet litaokdat 59 750 kr varav
50 000 kr for arvode, inklusive mervardesskattskiirmed hansyn till att
malet vid tingsratten i vissa delar, efter hanvigrav Svea hovratt, darefter
handlagts vid annan tingsratt och till att hangrsgliga yrkande vid
tingsratten andrades flera ganger bor yrkad eisgtsittas ned och skaligen
bestammas till halften av yrkat belopp. Konkursbwatvitsordat yrkade
belopp, inklusive mervardesskatt, for rattegangeoviratten och hos Hogsta

domstolen.

| avgorandet har deltagit: justitierdden Torgny tddgreferent), Kerstin
Calissendorff, Lena Moore, Johnny Herre och Ingelfre@sson
Foredragande revisionssekreterare: Maria Hallgvist



