אוניברסיטת בר אילן

הפקולטה למשפטים

פתרון מוצע למבחן מועד א' בקורס מבוא לדיני קניין רוחני

01-307-99 ד"ר דינה קלעי 

רצ"ב פתרון כללי מוצע למבחן במועד א' שנתקיים ביום 27.1.2004. הפתרון איננו "סגור" במובן זה שרעיונות ניתוח אחרים שהועלו ועשויים היו לחול על העובדות זכו אף לניקוד. 

כמו כן ניתן משקל בניקוד לאופן ובהירות הניתוח, מידת השליטה שהופגנה בחומר, ומודעות להוראות אמנת הטריפס במקומות הרלוונטיים. 

שאלה מס' 1 – 35 נקודות:

הנתונים העובדתיים מורים בבירור כי סמליה של הסמל הזול זהים בעיצובם לסמלים המקוריים של חברת מרצדס.  השאלה המתעוררת היא האם יש פה הפרת סימן מסחר (פלילית ו/או אזרחית), גניבת עין או עשיית עושר ולא במשפט.

סימן מסחר

סימן מסחר נועד ליצור אבחנה בין מוצריו של בעל הסימן לבין מוצרים מתחרים (לכן רק סימן בעל אופי מבחין יכול להירשם – ר' ס' 8 לפקודה וכן ס' 15 לאמנת טריפס).

הבעיה העיקרית שעלתה בשאלה היתה שאלה מהותית של אבחנה בין סימן המסחר לבין הטובין – מכיון שהסימן המדובר התגלם בשלמותו בתוך הטובין שנדון בשאלה.  "סימן מסחר" הוא סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לעניין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם – ומהם הטובין פה? האם הסמל? או אולי, ואפילו הגיוני יותר, רכב המרצדס שעליו מרכיבים את הסימן.... 

לכן, למרות שבמבט ראשון היה דומה לכאורה כי יש כאן הפרה כפי שהיא מוגדרת בסעיף ההגדרות לפקודה ובסעיף 46 – שכן מדובר בשימוש באותו הסימן בקטיגוריה שלגביהן הוא נרשם, ובסימן מסחר רשום ותקף (או לחילופין  ב"סימן מסחר מוכר היטב" כמוגדר בפקודה) הרי שמהותית העניינים כאן סבוכים יותר.  

שימו לב שלא היה צורך להיכנס לסוגיית ה"דמיון המטעה" שכן השאלה אמרה מפורשות כי מדובר אותו הסימן ממש (ר' דברי שטרסברג-כהן בפסק דין פיקנטי נ' אסם, עקרון שמגולם גם בס' 16(1) לטריפס).
הפן הפלילי – ס' 60 לפקודת סימני מסחר -- נדרש יישום של הסעיף על עובדות השאלה 

(היו סטודנטים שהיה בידם הנוסח הישן יותר של הפקודה זה שמזכיר את היסוד הנפשי של "מי שתוך כוונה להונות...". כדאי לדעת שהפקודה תוקנה לאחרונה – למרות שזה כמובן לא השפיע על הניקוד).

גניבת עין -- דיון בהגדרת העוולה והשאלה האם התממשה בנסיבות שתוארו. יסודות העוולה:

* הוכחת מוניטין – האמנם מרצדס רכשה מוניטין בטובין באופן שהציבור מזהה את תדמיתם החיובית של הטובין עימה? שוב – תלוי מהם ה"טובין". במכוניות יש לה מוניטין, אך האם הציבור מייחס לחלקי החילוף שלה תדמית חיובית? האם בכלל יש תדמית חיובית ל"קשקוש המתכת" הקטן הזה?  

דומה כי הלקוחות עד כה היו "לקוחות בכוח" של מרצדס בשל מעמדה המונופוליסטי – ולא מסיבה אחרת...

שוב הבעייתיות שהוזכרה – ניתן לטעון שהנכס העיקרי שמרצדס מוכרת (ושעליו רכשה מוניטין) הן מכוניות ולא חלקי חילוף.

* חיקוי הגורם להטעייה אפשרית של הצרכנים - האם הוצגו סמליה של "הסמל הזול" כסמל מקורי המיוצר ע"י חברת מרצדס? לא בטוח.  מצד אחד הדבקת המדבקה Made in Israel בהחלט נותנת לצרכן להבין שזה לא מיוצר ע"י מרצדס.  מנגד, יש פה שימוש במספר הקטלוגי של החלק – שהוא מספר שהעניקה יצרנית הרכב מרצדס וזה בעייתי.

כמו כן השקית השקופה שממנה ניבט מראה הסמל עשויה בהחלט ליצור חוזי מטעה (במעין "הפוך על הפוך" אמנם אריזה שונה – אבל עדיין חוזי מטעה)

ניתוח העובדות לאור הלכת פניציה (חיקוי של המוצר עצמו – לא של האריזה).

הסוגיה של הטעיית הצרכן פה איננה חד משמעית.  הרכב עליו מוצבים הסמלים הוא אכן רכב מרצדס מקורי (genuine) מתוצרת חברת מרצדס – כלומר בכך אין הטעייה.

כמו כן, מבחינת הרציונלים שנידונו בכיתה, ספק אם יש פה פגיעה במוניטין של מרצדס – אין לתו המתכת הקטן הזה השפעה על בטיחות או איכות הנסיעה של רכבי מרצדס עצמם.  קשה לראות איפה תהיה פגיעה במוניטין או דילול של סימן המסחר.

עשיית עושר - נדרש פה יישום של העקרונות על עובדות השאלה (ולא רק ציטוט של הלכת א.ש.י.ר....).  למשל, ניתן היה לזהות אלמנט מסוים של "רכיבה" על המוניטין של חברת מרצדס, הואיל ואילולא היו רכבי מרצדס סמל מעמד/איכות/יוקרה יש להניח שלצרכנים לא היה אכפת אם יש או אין להם סמל על מכסה המנוע.  לכן השוק לסמלים עצמו נוצר למעשה ע"י חברת מרצדס והוא מותנה לחלוטין בקיומו של השוק למכוניות מרצדס וביוקרה שהן (והסימן) נהנים ממנו.  מנגד, אין ספק שעיקר הגאווה והמוניטין של מרצדס הם בטיב הרכבים שהיא מייצרת ולא בחלק חילוף מסוג זה שאינו משפיע כלל על חווית הנסיעה ברכב או בטיחותו [ייתכנו פה עוד טיעונים לכאן או לכאן – כאמור מה שנדרש היה יישום].

קניין רוחני לעומת דיני תחרות/חופש העיסוק - זוהי דוגמה קלאסית לדיכוי של תחרות באמצעות טענות קניין רוחני – ברור ששיקולי התחרות החופשית והצרכנים מטים לכיוון התרת הפעילות האמורה (המחיר לצרכנים ירד ב-80% עם כניסתה של יעל לשוק...); גם שיקולי חופש העיסוק של יעל (המעוגנים בח"י: חופש העיסוק) מטים לאותו הכיוון.  השאלה היא אם ראוי להכיר פה בזכויותיה של מרצדס אשר יביאו למחירים מונופוליסטיים מופקעים.

שאלה 2 – 25 נקודות:

· ייתכן שיש פה המצאת שירות ואז האמצאה תהא שייכת לחברת המשקאות – ס' 132 לחוק הפטנטים "המצאות עקב שירות" - האמצאה שייכת לחברה בהתקיים שני תנאים מצטברים: שההמצאה נעשית עקב העבודה ובתקופת העבודה (יישום על עובדות השאלה).  (היו שכתבו פה על גזילת סוד מסחרי של המעבידה – אם כי לא בדיוק עולה מן העובדות בשאלון כי ה"סוד" היה אי פעם בידי חברת המשקאות).

· האפשרות של רישום פטנט על נוסחת המשקה. פטנט יכול להגן על רעיון – בהנחה שיש פה המצאה חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית (אגב – האם היא אכן ה"ממציאה"? ממציא הוא "מי שתרם תרומה המצאתית לנשוא בקשת פטנט". 

· האפשרות של הגנת מדגם על צורתו של הבקבוק והפקק בעיצוב פרח גרניום -- הגדרת מדגם, התנאים לרישום מדגם (בעלות, וגם שהמדגם חדש ומקורי). ההגנה ניתנת לצורה המיוחדת של המוצר כפי שהעין קולטת אותה – ומדובר בצורה שצריכה למשוך את עינו של הצרכן הרלבנטי באופן שישפיע על בחירתו באותו מוצר ("הבולטים לעין" – זה היסוד של משיכת עינו של הצרכן).  יישום של העקרונות הכלליים על עובדות השאלה. 

· הגנת פוטנציאלית ע"י זכות יוצרים:  דרישת ה"יצירה" [ביטוי ממשי, מאמץ אנושי כלשהו, סוג המנוי בס' 35 לחוק וביטוי לעומת רעיון] ודרישת המקוריות – על רכיביהן: (למשל הלכת לב, סטרוסקי נ' גלידת ויטמן).

האפשרות של הגנת זכויות יוצרים על התויות עם השם "שוקו-גרניום" (תיתכן בעייתיות – האם יש בשם בלבד כדי לעמוד בדרישת המקוריות?)  או על המתכון כיצירה ספרותית.  

לחילופין אפשרות להגנה על עיצוב הבקבוק כיצירה אמנותית (אולם בהקשר זה לא ניתן לזכות בהגנה כפולה הן של מדגם והן של זכות יוצרים לאור ס' 22 לחוק ז"י).

האפשרות של הגנה על הגלופות המשמשות לייצור הפקק בצורת פרח כ"פיתוחים" (הלכת פס"ד אינטרלגו)

ייתכן שמדובר פה במוצר פונקציונלי -- הקטגוריה של "מלאכת אמנות" – ואז עולה דרישה נוספת של "אמנותיות" (ר' הלכת אינטרלגו). דומה שעיצוב פקק של בקבוק בצורת פרח גרניום עשוי למלא דרישה זו.

· האפשרות של רישום סימן מסחר על השם "שוקו-גרניום" – עשויה להיות בעייתית מכיון שספק רב אם מדובר בסימן בעל אופי מבחין אלא דומה שמדובר בסימן תיאורי לחלוטין.

· סוד מסחרי -- האפשרות להשאיר את הכל כסוד מסחרי בלתי רשום ולהסתפק בהגנה כזו שיש לה יתרונות וחסרונות מסוימים (כמו הנוסחה של קוקה קולה). אם כי אז ההגנה מותנית בסודיות – ודומה כי שם המוצר חושף לחלוטין את הנוסחה שלו...

שאלה 3 – 25 נקודות:

· באופן כללי, תוכנת מחשב זוכה בד"כ להגנת זכות יוצרים כיצירה ספרותית (אם כי מגמה בעולם גם להעניק הגנה פטנטית) – ר' הלכת הרפז נ' אחיטוב, וכן ס' 2א לפקודת זכות יוצרים
· שאלת הזכויות הכלכליות: בס' 5 1 ב לחוק ז"י – אדם המחבר יצירה בהיותו מועסק כעובד או שוליה של אחר, ייחשב המעביד (ולא המחבר) לבעליה המקורי של היצירה זולת אם הוחלט אחרת בין הצדדים. כלומר המבחן הוא יחסי עבודה בין הצדדים וזיקה סיבתית בין העבודה לתהליך היצירה.  אלא שפה דובר בקבלנים חיצוניים שספק אם הם "עובדים". 

· שאלת הזכויות המוסריות של קבלני המשנה: האם בפישוט המימשק יש משום סילוף או פגימה המפרים את זכויותיהם המוסריות בשלמות היצירה?  כזכור, הזכות המוסרית איננה עוברת באופן אוטומטי.  התייחסות לפסיקה בענין זה.  כמו כן – זכות האבהות של הקבלנים – ששמם יוזכר (אלא אם כן ויתרו עליה עם תום מלאכת הקבלנות?).

· דיון באפשרות של הגנת של "טיפול הוגן"-  שכן מדובר בתוכנה בתחום החינוך. כנראה שההגנה לא חלה פה לאור לשונו של ס' 2 (1) לחוק לעומת השימוש פה שהוא שימוש מסחרי למטרת רווח.

· לגבי הזכות החומרית – דיון בשאלה האם היה כאן "מיצוי זכויות" בכך שזכותם של הקבלנים מוצתה עת קיבלו תשלום בפעם הראשונה.

· האם "לומדע" לא יצרה פה למעשה יצירה חדשה בפני עצמה באשר הוסיפה הרבה מאוד חומר מקורי על המימשק שתכננו הקבלנים – שאז אין עוד מקום לדבר על הפרת זכות יוצרים ביצירה של הקבלנים אלא על יצירה חדשה הזכאית להגנה בפני עצמה.

· הגנת תום הלב ללומדע – ע"פי ס' 8 לחוק – ומשמעותה. 

שאלה 4 – 15 נקודות:

· העובדה שיעקב הגה רעיון דומה (מבלי להעתיק) איננה מעלה ואיננה מורידה לעניין הטענה של הפרת פטנט. .

טענות הגנה אפשריות
· לענין תוקף הפטנט: טענה שהאמצאה איננה כשירת פטנט ולא היתה צריכה להירשם (יישום ארבע הדרישות על עובדות השאלה – אמצאה חדשה; מועילה; ניתנת לשימוש תעשייתי; שיש בה התקדמות המצאתית.  בשאלה נתון כי שנים קודם לכן השתמשו בתרגילי עיניים חזותיים.  השאלה היא האם יש באמצאה התקדמות אמצאתית מספקת  (ר' הלכת פס"ד יוז לענין הצעד האמצאתי)

· הטענה שיעקב כלל לא ניצל את האמצאה ולכן מעשיו אינם מפרים.  לשון ס' 49 לחוק הפטנטים ביחד עם סעיף ההגדרות של החוק אשר מגדיר "ניצול המצאה" ככולל גם 'הצעה למכירה. 
· סוגיות של עשיית עושר

· ניתן היה גם לדון באפשרות התיאורטית של יעקב לבקש רשיון כפייה. 

